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INTRODUCCION

El sistema de Propiedad Industrial beneficia a las personas fisicas y morales,
individuos o empresas e instituciones educalivas y centros de investigacién, ya
que eslimula y protege la creatividad y el desarrollo de nuevos y mejores
productos y servicios para el mercado; posibilitando la redistribucion econémica a
sus creadores, para que puedan obtener provecho de estos desarrollos y combatir
la imitacién hecha sin su consentimiento o autorizacion.

La presenle tesis tiecne como finalidad reconocer la importancia de las marcas en
el comercio toda vez que son el signo identificador de los productoes, por lo que
son necesarias para la economia de nuestro pais, y como consecuencia de su
importancia es necesario el registro marcario ya que éste otorga al titular de la
marca las acciones pertinentes para hacer valer sus derechos marcarios como se
abordard en el desarrolio de la presente tesis, ya que la defensa de los derechos
de propiedad industrial, asi como su conservacién son necesarios para los
empresarios.

En su conjunlo el Sistema de Propiedad Intelectual beneficia a los consumidores
al brindar proleccién legal a las innovaciones e invenciones de aplicacién
industrial, asi como las indicaciones comerciales de uso particular, las que se
traducen en nuevos y mejores productos y servicios en el mercado.

Por otro lado, la inlencidn de esta tesis es en primer término, contribuir a los
interesados en la materia, dandoles la informacion general sobre los temas de
registro marcario, las estiategias recomendadas para la proteccion del registro
marcario, asi como la conservacion de los mismos.
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individuos o empresas e instituciones educativas y centros de investigacién, ya
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productos y servicios para el mercado; posibilitando la redistribucién econdmica a
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Se indicaran los antecedentes histéricos, la forma en que han ido evolucionando
las legislaciones de la maleria, los conceptos basicos y las figuras juridicas de la
propiedad inteleclual de tal forma que se abordaran los aspectos mas importantes
que se pueden presentar en la tramitacion de registro marcarios y la forma en que
los interesados pueden contestar los requerimientos que la autoridad marcaria
pudiera senalarles asl como los medios de impugnacién que pueden interponer
para la consecucion del registro marcario y los signos o medios que pueden
constituir marcas, se dardn también algunos ejemplos.

Sin embargo es necesario mencionar que aun existe un desconocimiento por parte
de la sociedad sobre la materia por lo que es necesario difundirla ya que los
pequeiios empresarios que empiezan con alguna negociacion en ocasiones tienen
que enfrentar procedimientos contenciosos, por la falta de conocimiento sobre la
materia que ocasiona la pérdida o menoscabo en su patrimonio lo cual resulta
perjudicial para la economia del pais, lo cual se puede evitar con los
conocimientos basicos de la materia y asi crear una cultura empresatial mas
solida.

En este sentido la elaboracion del presente trabajo tiene como finalidad dar
algunas recomendaciones a los empresarios para el tramile de registro de marcas
ya que éste tema es necesario que se difunda entre los comerciantes para la
proteccidn de sus derechos industriales.




CAPITULO PRIMERO
EVOLUCION DEL REGISTRO DE MARCAS EN MEXICO.

a) Leyde Marcas de Fabrica de 1de enero de 1890.

Esta Ley tuvo como modelo la Ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre las
marcas de fabrica y de comercio’.

£n lo que se refiere a los signos y medios materiales no registrables se establecia
lo siguiente:

Atticulo 3.- No se considerardn como marca: la forma, color, locuciones o
designaciones que no constituyan por si solas el signo determinante de la
especialidad del produclo. En ningun caso este signo podra ser contrario a la moral,

De lo anterior se advierte que este articulo inicialmente no era muy preciso en
cuanto a determinar los supuestos en que el signo no se constituiria como marca.

Arliculo 4.- Los nacionales y extranjeros que residan fuera del pais, pueden registrar
propiedad de marca, teniendo en esle establecimiento o agencia industrial o mercantil
para la venta de sus productos, salvo lo que, para los extranjeros dispongan los
tratados.

En este aspecto la Ley inicialmente daba proteccion a las marcas de los nacionales y
extranjeros que tuvieran en el pais algin establecimiento o agencia industrial o
mercantil es decir, de alguna manera se exigia como requisito que tuvieran aclividad
comercial en el Pais.

Sin embargo éste, articulo se reformd el 17 de diciembre, de 1897 de la siguiente
manera:

Atticulo 4.- Cualquier propietario de una marca de fabrica, ya sea nacional o
extranjero, residente en el pais o fuera de él, puede adquirir el detecho exclusive de
usaila en la Republica, sujetandose a las formalidades de la presente Ley.

En este sentido se suprimio el requisito de que tuvieran aclividad comercial en el pais.
En cuanto al procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una maica de
fabrica se establecia lo siguiente:

Articulo 5.- Para adquirir la propiedad exclusive de una marca de fabrica, el
interesado podra ocuriir o por medio de su representante a Ia Secretaria de Fomento,
haciendo constar que se reserva sus derechos acompanando los siguientes

documentos:

1 El poder otorgado al mandatario, si el interesado no se presenta por si mismo;

! Ley de Marcos de fabrica Aublicads en el Diario Ofic1al de ta Federacitn et 1 de enero de 1890,
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1. Dos ejemplares de la maica o de su representacion por medio del dibujo
grabado;

. En el caso de que la matca se ponga en hueco o en relieve sobre los
produclos, o de que presente alguna olra particularidad, se remitirdn también
dos hojas separadas, en las cuales se indicaran aquelios pormenores, sea por
medio de una o varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda
explicativa, y

V.- El contrato de comision escrito, a cuya virtud se haya establecido la agencia,
debidamente legalizado, en el caso a que se refiere la segunda parte del
articulo anterior (Esta altima fraccion IV del articulo 5° fue derogado el 17 de
diciembre de 1897).

Articulo 6.- En el ocurso debera expresarse el nombre de la fabrica, el lugar de su
ubicacién, el domicilio del propietario y el género de comercio de industria para lo cual
el solicitante debe servirse de la marca.

Atticulo 7.- La marca industrial 0 mercantil que pertenezca a un exiranjero no
residente en la Republica, no podrd ser registrada en ésta, si no lo hubiere sido
previamente y regularmente en el pais de origen.

Atticulo 8.- EI que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el Unico
que puede pretender adquirir su propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios
de la misma marca, la propiedad pertenecerd al primer poseedor, o bien si la
posesion no pudiera comprobarse, al primer solicitante.

En este sentido se exigia el uso de la marca como requisito indispensable para la
obtencién de la misma o al que la hubtera usado primero, es decir se aplica el
principio general del derecho pnimero en tiempo, primero en derecho.

Articulo 9.- La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino en virtud
de la declaracién hecha por fa Secretaria de Fomento, de que el interesado se ha
reservado sus derechos, después de haberse llenado todos los requisitos legales.

Es decir este derecho exclusivo le otorgaba el derecho a ejercitar las acciones legales
penales o civiles en contra de terceros que lesionen sus interescs siempre y cuando
se contara con la declaracion correspondiente por parte de la Autoridad?.

Ahora bien, es importante destacar el procedimiento de oposicion que regulaba la Ley
de Marcas de Fabrica, cuando en su articulo 10 establecia lo siguiente:

Articulo 10.- La declaracion hecha por 1a Secielaria de Fomento se hara sin examen
previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los
derechos de terceros.

La Secretaria de Fomento hara publicar la soliotud del interesado y, en caso de
oposicion, presentada dentro de los 90 dias siguientes a la publicacion, no se

2 1dcm.




procedera al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida a favor de
quién debe hacerse el registro.

Es decir este sistema era sin previo examen realizado por la Auloridad para la
obtencion de! registro; en consecuencia la Secretaria de Fomento no declaraba
negativas al registro ya que se dejaba a la buena fe del solicitante, sin embargo se
concedia un plazo de 90 dias siguientes a la publicacion de la marca a efecto de que
cualquier interesado en la obtencion del registro pudiese oponerse al otorgamiento
del mismo, en cuyo caso se resolvia por {a Autoridad Judicial y no por la Secretaria
de Fomento.

b} Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio, fue publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 2 de septiembre de 1903, tenia ocho capilulos entre los que destacan™

Por definicién de marca eslablecia lo siguiente:

Articulo 1.- Marca es 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.

Al respecto éste articulo daba una definicion de la marca mas completa que la
anterior Ley de Marcas de Fabrica.

De igual forma se regulaba que para obtener el derecho exclusivo al uso de una
Marca es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las
formalidades que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Asimismo se ampla el crilerio de los medios que pueden constituir marcas como son:
Los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, eliquetas o marbeles
cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, videtas, orillos, recamados,
filigramas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas etc., entendiéndose
que esta enumeracion es puramente enunciativa y no limitativa.

En cuanto al procedimienlo de obtencidn del registro marcario se eslablecia en su
articulo 2 de la referida Ley el cual disponia:

Articulo 2.- Para oblener el derecho exclusivo al uso de una marca es necesario hacer
su registro en la Oficina de Palentes y Marcas, llenando las formalidades que
establecen la presente Ley y su Reglamento.

Articulo 3.- Todo el que desee registrar una marca, debera presentar a la Oficina de
Patentes y Marcas una solicitud acompanada de lo siguiente:

I.- Una descripcion de la marca, terminandola con las reservas que de ella se hagan.
En ese escrito se expresaran, ademas, los siguientes datos: nombres del propielario,

3 tey de Marcat Industriales y de Comercio Publicado en el Diario Oficial de 1a Federacion el 25 de agosto
de 1903,
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nombre de su fabrica o negociacidn, silo tuviere, ubicacién de éstas y designacion de
los objetos o productos a que se vaya a aplicar la marca.

Si fuese necesario, a juicio del interesado, se acompafara también una descripcidn y
dibujo de esos objetos o productos.

IIl. Dos copias del documento anterior.
IIt. Un cliché de la marca; y
IV. Doce ejemplares de la marca tal como se vaya a usar.

Al respeclo para registrar una marca sélo se presentaba un escrito el cual contenia
los requisitos sefialados por este articulo.

Asimismo se establecian de manera mas amplia los medios que no pueden constituir
marca tales como:

Articulo 5.- No podrin registrarse como marcas:

. Los nombres denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que
estén comprendidos en el género o especie a que se refiere €l nombre o
denominacion; pues el requisito indispensable para que una denominacion o
nombre pueda servir como marca, es el de que sea susceptible para sedalar o
hacer distinguir los efectos asi amparados, precisamente de olros de su misma
especie o clase;

18 Todo lo que sea contratio a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes
prohibitivas, y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas, persona u objetos
dignos de consideracidn;,

. Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federacion, ciudades
nacionales o exiranjeras, naciones y Estados extranjeros, etc., sin el respectivo
consentimiento de ellos, y

IV.  Los nombres, firmas, sellos y refratos de los particulares sin su consentimiento.

En cuanto a la vigencia del regislro marcario se establecia lo siguiente:

Articulo 6.- E! registro de una marca deberd renovarse cada veinte afios. El retraso
para hacer esa renovacién no traerd consigo la pérdida de los derechos al uso
exclusivo de la marca, pero hard incurir al interesado en un recargo sobre fos
derechos fiscales que haya de pagar, de acuerdo con lo que prevenga el
Reglamento, y mientras o sec lleve a cabo tal renovacioén, el mismo interesado no
tendra accion penal contra los que indebidamente usen o falsifiquen la marca.

Articulo 7.- El registro de una marca comenzard a surtir sus efectos desde la fecha en
que se hubieren presentado debidamente en la Oficina de Patentes y Marcas las
solicitud y documentos respectivos®.




Articulo 8.- La marca cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de
haber sido pedido en uno o varios Estados extranjeros, se considerard como
habiendo sido registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado
extranjero en que hubiere sido regislrada; siempre y cuando que ese primer Estado
conceda a los ciudadanos de México este mismo derecho.

Por lo mismo, loda marca registrada en Meéxico en estas condiciones tendra
absolutamente la misma fuerza y producird fos mismo efectos que lendra si hubiera
sido registrada en el dia y hora en que lo fue en dicho primer Estado extranjero.

Articulo 9.- Las marcas registradas deberdn llevar leyendas ostensibles que digan

respectivamenle:

l. La que usen los fabricanles, industriales, agricultores, etc., * Marca Industrial
Registrada” o bien " m. Ind. Rgtrda®, nimero y fecha del registro;

. Las que usen los comerciantes * Marca de Comercio Registrada™, o bien * M
De C. Rglrda”, numero y fecha del registro;

. Cuando las marcas consistian en nombres, denominaciones leyendas, elc., o
en letras iniciales o abreviaturas; cuando consistiendo en signo que no sean
letras, vayan acompanados éstos con nombres, denominaciones, elc., o letras
iniciales o abreviaturas, las dichas marcas deberan precisamente llevar de una
manera ostensible el nombre del duefio de la industria, el nombre de la
negociacidn, fabrica, etc., st lo tuviere y la ubicacidn de éslas.

Articulo 10.- El registro de una marca se hara sin previo examen de su novedad bajo
la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero.

La oficina de Palentes y Marcas hara un examen puramente administralivo de los
documentos presentados, con el fin de cerciorarse si estan completos y llenan los
requisitos que en cuanto a su forma previenen esta Ley y su Reglamento.

Al respecto tenemos que en esta Ley se hablaba de un examen de forma de los
documentos presentados ante la Autoridad Administrativa el cual era muy limitado en
cuanto a la revision de novedad de las marcas por ende se dejaba a la buena fe del
solicitante como en la anterior Ley.

Si 1a Oficina de Patentes y Marcas encontrare que los documentos no llenan los
requisitos de forma cuyo examen le compele, que la marca no lleva en su caso las
leyendas de que habla la fraccién 11l del articulo 9°, o bien que lo que se prelende
registrar esta comprendido dentro de lo que previene el articulo 5° en sus fracciones I
y I}, considerard como no presentados los documentos y lo hard saber al interesado
por medio de un aviso.

De lo que se infiere que en esta Ley ya se emitian las primeras declaraciones de la
Autoridad Administrativa referentes a los impedimentos que pudiesen existir para el
registro de una marca, los cuales eran muy limitados.

Si el interesado no estuviere conforme, podra ocurrir a los Tribunales, de acuerdo con
lo que previene el capitulo lll de ésta Ley.




En esle caso se concede al particular la facultad de impugnar las declaraciones de la
Autoridad Administrativa por conducto de los Organo Jurisdiccionales.

En caso de que la Oficina de Patentes y Marcas esté conforme con la regularidad de
los documentos presentados, lo hara saber asi al interesado por medio de un aviso,

Articulo 11.- El certificado del registro de una marca se expedira por la Oficina de
Palentes y Marcas, este certificado debidamente legalizado y con los documentos a él
anexos, constituye el titulo que acredita el derecho al uso exclusivo de la marca.

Por la importancia en el desarrollo de la presenle tesis es necesario remitirnos al
Capitulo lIl de esta Ley, denominado:

Procedimiento para obtener la revocacion de las resoluciones administrativas.

Articulo 39.- En los casos en que los interesados no estuvieren conformes con las
resoluciones administrativas de la Secretaria de Fomento o de la Oficina de Patentes
y Marcas, podra acudir dentro de quince dias de hecha conocer la resolucion, a
cualquiera de los jueces de Distrito de la Ciudad de México, exponiendo los motivos
de su inconformidad.

En este sentido se impugnaban las decisiones de la Autoridad Administrativa ante los
Juzgados de Distrito y no ante la misma Autoridad emisora de tales decisiones.

Articulo 40.- Si pasado el término a que se refiere el articulo anterior no lo hubieren
hecho, quedara firme la resolucion administrativa,

Articulo 41.- La reclamacion se hard presenlado escrifo con copia simple de ésle,
que se cotejara por el Juzgado.

La copia del escrito se remitira dentro de veinticuatro horas a la Oficina de Patentes
para que informe dentro de ocho dias.

Articulo 42.- Luego que se reciba el informe, se correra traslado de el y de la
reclamacion, por tres dias al Ministerio Publico para que formule su pedimento con el
caracter de demandado, en representacion de la Secrelaria de Fomento.

Anticulo 43 .- Si hubiere necesidad de pruebas se abrird un término que no excedera
de diez dias, concluido el cual se citard a mas tardar dentro de tres dias, para una
audiencia en la que el Juez oird los alegatos de las partes, y fallard dentro de cinco
dias hayan o no concurrido los interesados.

Esle fallo serd apelable en ambos efectos y el recurso se interpondra dentro del plazo
improsrogable de cinco dias.

Articulo 44.- Si se apelare de esla sentencia se remitird desde iuego el expediente el
Tnbunal! de Circuito que corresponda, quien con sélo una audiencia que citatd a mas



tardar dentro de cinco dias, fallard dentro de otros cinco, remitiendo copia de su
resolucion, para sus efectos, a la Oficina de Patentes.

Articulo 45.- De la sentencia definitiva se mandara copia a la autoridad de cuya
resolucion se trate.

Articulo 46.- Si la sentencia declarase infundada la oposicion del interesado en
contra de la resolucion administrativa, se le impondra una multa de cinco a
veinlicinco pesos.

También se eslablecia el Procedimiento para los juicios civiles en su Capitulo IV el
cual seialaba lo siguiente:

Articulo 47.- Las acciones civiles que nazcan de la presenle Ley, se tramitaran y
decidirdn sumariamente, mediante los procedimientos que a continuacion se
eslablecen, salvo las disposiciones del capitulo anterior y lo que se establezca para
los juicios criminales.

Esta Ley definia por primera vez lo que se debla entender por marca, detalla los
requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las marcas que
no podian ser registradas, otorgaba los mismos derechos a los extranjeros siempre
que hubiere reciprocidad, establecia la transmision y enajenacién, la accion de
nulidad y la obligacidn de publicar todos los tramites en la Gaceta Oficial de
Patentes y Marcas.

Es importante destacar que, para obtener la revocacion, los interesados contaban
con 15 dias para acudir ante el Juez, el procedimiento civil era sumario, los juicios
penales se seguian con las reglas de los criminales y se podian sequir al mismo
tiempo estos y los de cardcter civil.

c)Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales 28 de junio de 1928.

La Ley fue expedida, el 21 de junio de 1928 por Ejecutivo Federal, en ejercicio de
facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Union el 16 de enero de
1928°.

Fue la primera Ley que se expidi6 bajo la Constitucién de 1917 siendo mas técnica en
su estudio y terminologia, establecia el derecho exclusive para el uso de una marca
para distinguir los articulos y su procedencia, las nuevas se debian registrar en el
Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria. de Industria, Comercio y
Trabajo y podia ser solicitado por cualquier persona fisica, o moral nacional o
extranjera.

s Ley de Rarcat, Avizos y Vosbres Comerciales Publicado on el Diario Oticial de ta federacion et 28 de junio
de 1928,
¢



En sus principales disposiciones establecia lo siguiente:

Articulo 1.- Quién este usando o quiere usar una marca para distinguir los articulo
que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho
exclusivo de uso, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad
Industrial, dependiente de la Secrelaria de Industria, Comercio y Trabajo, llenando
las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendran los comerciantes con respecto a los articulos que vendan y de
los cuales quieran indicar 1a procedencia, usando su marca por si sola o agregada a
la del industrial o agricultor que los produjo.

Atticulo 2.- Pueden constituir una marca, para los efectos de fa fraccion primera del
articulo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en
general cualquier medio material que sea susceplible, por sus caracteres
especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su
misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca las razones sociales de los comerciantes y
las. leyendas, muestras o ensefas de uso establecimientos, aplicados a las
mercancias que venden; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea
el productor del articulo, agregando su marca a la del industrial que produjo tales
anticulos serd requisito indispensable para poderlo llevar a cabo, el consentimiento
de éste.

Articulo 4.- El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no
producird efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la Republica
Mexicana con mas de tres afios de anterioridad a la fecha legal de dicho registro.

Atticulo 5.- En el caso de que la persona que usaba ya la marca posteriormente
registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud de registro, denlio de los tres
afos de efectuado el primero, la marca registrada quedard sujeta a las condiciones
previstas pof los incisos Il y 1l del articulo 39°.

En lo que se tefiere a las marcas no registrables se establecia lo siguiente:
Articulo 7.- No se admitird a registro como marca:

I.  Los nombres o denominaciones genéricas cuando la marca ampare objetos que

estan comprendidos en el género o especie a que se refiere tal nombre o

denominacién, o que se hayan hecho de uso comin en el pais para designar

productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse como marca.

n. Los envases que pertenezcan al dominio publico o se hayan hecho de uso
comun en México.
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in. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes
prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas u objetos dignos de
consideracion.

IV.  Las armas, escudos y emblemas nacionales.

V. Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federacion, ciudades
nacionales y extranjeras, nacionales y Estados extranjeros, elc., sin el
respecliva consentimiento de ellos.

Vl. Los nombres, armas, selios y refratos de los particulares, sin su
consentimiento.

Vil.  Elemblema de la cruz roja y la denominacién Cruz Roja o Cruz de Ginebra.

Vill. Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que
lomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido
reservados pueden confundirse.

1X. Una marca que ostensiblemente pueda inducir al publico en error sobre la

procedencia de los articulos que ampara.

X. Los nombres que indiquen simplemente [a procedencia de los productlos, a
menos que se trate de lugares propiedad padicular y se tenga el
consentimiento, del propietario.

Atticulo 5.- El registro de una marca puede ser solicitado por cualquiera que se crea
con derecho a ello, ya sea nacional o extranjero, y el Departamento, de la Propiedad
Industrial deberd efecluar su registro, si se salisfacen las condiciones prescritas por
esla Ley y su Reglamento.

lgual derecho lendran las sociedades, compaiias, colectividades y personas
morales en general.

El registro podra solicitarse por si mismo o por medio de apoderado, quien debera
ser en todo caso una persona fisica: y cuando se designen dos o mds, deberdn
éstas manifestar desde el momento de presentar la solicitud quién es la que va a
actuar en la tramitacion; de no hacerlo asi, se entendera como designada a la que
primero se mencione.

El caracter de apoderado se podra comprobar por medio de una simple carta poder
suscrita ante dos testigos, sin necesidad de ningun otro requisito.

En relacidn a los requisitos exigidos para la presentacidn de la solicitud se
eslablecia lo siguiente:

Adticulo 9.- Para obtener el registro de una marca, deberd presentarse al
Departamento de la Propiedad Industrial una solicitud acompanada de lo siguiente:

I. Una descripcion de la marca, terminandola con las reservas que de ella se
hagan y sujeta al modelo y condiciones prevenidas por el Reglamento, de esta
Ley.

Ii. Dos copias del documento anterior.




. Un clisé de la marca.

V- Doce ejemplares de la reproduccién de este clisé.

V. Una declaracién de la fecha en que se comento a usar la marca.
V1. Elimpuesto fiscal relativo al examen de la solicitud

Adiculo 10.- Cuando la marca deba usarse a colores y se reserven datos, se exhibira
ademas doce etiquetas de la marca tal como se vaya a usar.

Articulo 11.- No podran reservarse al solicitar el registro de una marca, elementos que
no aparezcan en las etiquetas ejemplares de ella exhibidos al solicitante.

Articulo 12.- En la solicitud de !a marca, asi como en las descripciones, deberan
expresarse los objetos o articulos que deban amparar. No podrdn comprenderse en
un solo registro articulos que pertenezcan a clases distintas, conforme a la clasificacién
que establecen el Reglamento de esta Ley.

Articulo 13.- Al recibirse en el Departamento la solicitud de registro de una marca, si los
derechos de examen prevenidos por la fraccion | del articulo 116, han sido enterados,
se procedera a efectuarse el examen administrativa de los documentos exhibidos, para
ver si estan completos y reanen los requisitos de forma que previenen esla Ley y su
Reglamento. Delresultado de esle examen, se dara cuenta por escrito al interesado.

Articulo 14.- Si se encontraren en iegla los documenlos, se procederd enseguida a
hacer una investigacion entre las marcas registradas, para averiguar si existe otra igual
o semejante @ la que se trata de registrar, de tal manera que, tomadas ambas en
conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan
confundirse.

En esta Ley se empieza a regular el examen de novedad por parte de la Autoridad
Administrativa, el cual resulta una aportacion importante ya que se trata de dar una
mayor certeza juridica a los solicitantes de registro marcario.

Articuto 15.- Si los documenlos no se encontraren en regla, se comunicard esta al
registrantes para que los reponga;, pero no se permilirdn que en los nuevos
documentos que se exhiban se hagan alteraciones o adiciones a los ejemplares o
etiquetas de Ia marca que hayan sido exhibidos, no adiciones o modificaciones en las
clausulas de las reservas, que las hagan aparecer distintas en esencia de cémo fueron
presentadas al principio. Los nuevos documentos deberdn ser presentados en un plazo
perentorio que dard el Departamento, de acueido con el lugar de residencia del
interesado. Si vencido este plazo no se presentaren los nuevos documentos, se
considerard como abandonada la solicitud y se perdera la fecha legal de presentacion.

Articulo 16.- Con los nuevos documentos que se exhiban, se seguird el procedimiento
indicado en los aiticulos 13 y 14, y si no se encontraren en regla, se procedera de
nuevo en la forma que previene el aticulo 15.




Articulo 17.- Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo Regislro se
solicite, se encuentre semejanza con olra ya registrada o en tramitacion y aplicada a
los mismos objetos, se comunicara al interesado para que manifieste dentro de un
plazo fijo, su conformidad en modificarla; y si no estuviere conforme, se les notificara
directamente a los propietarios de las marcas semejantes encontradas, remitiéndolas
un ejemplar de la eliqueta exhibida, haciendo la publicacion respectiva en la Gaceta.

Ariculo 18.- Si no hubiere oposicion dentro de un plazo de 40 dias de hecha la
notificacion, si se trata de una marca nacional, o de los 90 dias tratandose de una
internacional, se registrara o no la marca, segun estime procedenle el Departamento;
pero si se ileva a cabo el registro, éste se entenderd hecho sin perjuicio de tercero,

En ésta Ley se observa una mejor regulacion para la proteccién de registros marcarios
porque como se ha mencionado anteriormente regquiaba el sistema de previo examen
con llamamiento a las oposiciones ya que en este articulo se establecia de igual forma
el procedimienlo de oposicion como en la anterior Ley, toda vez que se concedia un
plazo a efecto de que algun tercero inconforme con la marca propuesta a registro
pudiese interponer recursos y en caso de registrarse la marca se dejaban a salvo los
derechos de terceros.

Articulo 19.- En caso de haber oposicion, se negara de plano el registro. La resolucién
podra ser recurrida en los términos del capitulo VIl de esta Ley; pero en este caso, no
se dara enlrada a la demanda, sino mediante un deposito previo, en la forma y por la
cantidad que fije el Reglamento, la que quedara a beneficio de la Nacion si el fallo de la
autoridad judicial fuere adverso al demandante.

Los duerios de las marcas semejantes encontradas, lendran parte en el juicio de
revocacion.

£n éste articulo se empieza a sefalar expresamente 1a negativa de registro por parte
de la Autoridad Administrativa, y se preveia un procedimiento para obtener la
revocaciones de las resoluciones administrativas el cual debia seguirse ante un 6rgano
Jurisdiccional, lo cual abordaremos mas adelante.

Articulo 20.- En el caso previsto por el articulo anterior, no se hara el registro solicitado
mientras no se comunique al Departamento el fallo ejecutoriado que decrete la no
semejanza enlre las marcas o la nulidad de las primeras en su caso.

En este sentido se dejaba en suspenso el rimite de registio hasta entonces no se
emitiera una decision judicial de la procedencia o no del registro marcario, ya que eran
la Autoridad competente para decidir sobre si las marcas se consideraban semejantes
0 no.

Articulo 21.- Cuando al practicarse el examen de novedad de una marcas encuentre
antenondades que a juicio del Departamento de ia Propiedad Industrial impidan el
registro, los interesados podran, de comun acuerdo, someterse a la resolucion de una
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Junta Arbitral, para decidir si hay semejanza. Si se oplare por este procedimiento, no
se admitird ya el previsto por el capitulo VIIL El fallo de los arbitros, aun cuando
resultare por mayoria, sera inapelable y conforme a éste procedera la Oficina de la
Propiedad Industrial. Los arbitros serdn en numero de tres, designados dos de ellos
por cada una de las partes y el tercero por la Secretaria de Ia Industria, Comercio y
Trabajo.

Esta Ley da una aportacion importante para el procedimiento de registro de marca ya
que contempla la posibilidad a los interesados de acudir a juicio de revocacion o bien
optar por un procedimiento Arbitral el cual se seguia ante la Autoridad Administrativa y
cuyo fallo sera inapelable.

Atticulo 22.- No se considerard una marca como imitacién de otra registrada con
anterioridad, por el hecho de aparecer en la primera, enunciaciones sobre calidad,
cantidad, peso o precio de las mercancias, asi como detalles sobre clase, época lugar
de fabricacion, etc., si la marca posterior tiene caracteres distintivos que la hagan
diferenciar perfectamente de la marca anterior.

No podra negarse a nadie el derecho de aplicar su nombre propio a los efectos que
produzca o expenda, ya sea que constiluya o no, una marca o parte de ella, con tal
que la aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracleres
que lo hagan distinguir de un homénimo ya registrado como marca; ni el de un nombre
comercial cualquiera que se haya de publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad
Industrial, o el de una sociedad que se haya constituido legalmente, con anterioridad a
lafecha legal de una marca ya registrada en que aparezca ese nombre.

Atticulo 23.- Si el resultado del examen de novedad de la marca que frata de
registrarse, fue que o se invaden derechos anterionmente adquiridos, o en este sentido
se dicto el fallo en el procedimiento, arbitral previsto por el articulo 21, o Ia sentencia
ejecutoriada de autoridad judicial en su caso, se procederd’ a efectuar el registro, de
marca, previo pago de los derechos que por esle conceplo fija el capitulo Xil de la
presenie Ley.

En cuanto a la vigencia de los derechos derivados del registro marcario se establecia
lo siguicnte.

Articulo 24 .- Los efectos del registro de una marca, duraran 20 ailos, contados a partir
de la fecha y hora de presentacion de fa solicitud y demds documentos relalivos en el
Departamento de la Propiedad Industral, pero este plazo serd renovable
indefinidamente por periodo de 10 afos.

La renovacion del primitivo plazo de 20 anos de duracion del registro de una marca, y
de cada uno de los 10 anos posteriores, debetd ser solicitada dentro del Gltimo
semestre de cada plazo, y el pago de los derechos correspondientes, efecluarse
dentro de Jos 30 dias siguientes al de presentacion de fa solicitud.



El retardo para presentar la solicitud o efectuar el pago, no terminara la perdida total de
los derechos de la marca, si la presentacion o el pago, en su caso, se efect6an dentro
de los 3 anos siguientes al vencimiento de cada plazo; pero hara incurrir al interesado
en recargo de derechos, cuyo monto fije el Reglamento de esta Ley; mientras el pago
no se verifique, el propietario de la marca no tendrd accién penal para perseguir a los
que se la imiten o falsifiquen, ni llevard a efecto el registro de su transmision si se
salicita.

Pasado tres afos sin que se presente la solicitud o se efectte pago, caducara la
marca.

La fecha y hora de presentacion de la solicitud de registro, designard como fecha legal
de la marca y servird de base o punto de partida para computar el derecho de
prioridad.

Articulo 25.- La marca cuyo registro se pida en México desde los seis meses de haber
sido pedida en uno o en varios Estados extranjeros, se concedera como habiendo sido
registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado conceda a los
ciudadanos de México este mismo derecho.

La marca registrada en México es esas condiciones, tendra absolutamente la misma
fuerza y producird los mismos efectos que si hubiera sido registrada en el dia y hora en
que lo fue en dicho primer Estado extranjero.

Articulo 27.- El derecho al uso exclusive de una marca, se olorgard por medio del titulo
respectivo que expedira la Secretaria de Industrial Comercio y Trabajo por conducto
del Depatamento de la Propiedad Industrial y autorizado con su sello. Contendra una
copia de la descripcion, reservas y eliquetas o ejemplar de la marca exhibidos por el
interesado, haciéndose constar en él, el nombre del titular, a fecha legal de la marca y
la ubicacion del establecimiento industral o comercial del propietario.

Articulo 28-- Las marcas registradas deberan llevar al aplicarse a los objetos que
amparen o distingan, leyendas oslensibles que indiquen que la marca ha sido
registrada legalmente, sin lo cual el registro no producira efecto alguno.

Deberan contener también la ubicacion de la fabrica o establecimiento. Sin este
requisito no se tendrad accion penal para perseguir a quienes falsifiquen, imiten o usen
ilegalmente la marca.

El uso en la marca, del nombre del propietario, es polestativo.

Cuando se trata de productos de fabncacidn nacional, la ubicacidon de la fabrica que
debera indicarse en las marcas, aun cuando aquellos se fabriquen también en el
extranjero, serd unicamente la de México, ademas, las marcas deberan llevar de una
manera ostensible la leyenda HECHO EN MEXICO.



Es importante destacar que en esta Ley se habla de un examen extraordinario de
novedad.

Articulo 36.- El departamento de la Propiedad Industrial hara pedimento del propietario
de una marca o de un aviso comercial registrados conforme a las leyes anteriores, o de
un nombre comercial publicado un examen de novedad, a fin de averiguar si existe un
registro anlerior que sea igual o semejanle de manera que invada los derechos de
aquellos.

Articulo 37.-. Este examen podra pedirlo también cualquier persona Interesada u
ordenarlo la autoridad judicial; pero en estos casos, se comunicara ¢ resultado al
propietario.

Articulo 38.- Si el resultado del examen previsto por los articulo anteriores, fuere que no
hay semejanzas, no se podra intentar ya accibn penal ni el aseguramiento de la
mercancia amparada con la marca examinada, mientras la auloridad judicial no
resuelva en definitiva en contra de la resoluci6n del Departamento de la Propiedad
Industrial, en el caso de que dicha resolucidn fuere recurrida,

Esta Ley regulaba el Procedimiento para oblener la revocacion de las resoluciones
administrativas en caso de que se presentare alguna oposicion al registro y en
consecuencia se hubiese negado el registro por la Autoridad administrativa.

Adticulo 65.- En los casos en que los interesados no estuvieren conformes con las
resoluciones administrativas de la Secrelana de Industria Comercio y Trabajo o del
Departamento de la Propiedad Induslrial, podran acudir dentro de 15 dias de hecha
conoce la resolucion a cualquiera de los Jueces de Distrito de la ciudad de México,
exponiendo los motivos de su inconformidad

Adticulo 66.- Si pasado el término a que se refiere el articulo anterior no lo hubieren
hecho, quedara firme la resolucion administrativa

Articulo 67 - No seran recurnbles en la forma que dispone el articulo 1 de este Capitulo,
las resoluciones resullantes de procedimientos indicados en los articulos 13, 15y 16
de esla Ley, los cuales dar6n lugar solamente a recursos administrativos.

Articulo 68.- La reclamacibn a que se refiere e! articulo 65 se hara presentando escrilo
con copia simple, que se cotejard por el Juzgado. Con dicha copia se corterd traslado
de la reclamacién al Ministerio Publico, por tres dias, para que formule su pedimento
con caracter de demandado en representacion de la Secretaria de Industria, Comercio
y Trabajo. A esle electo, el Minisleno Pablico recabard del Departamento de la
Propiedad Industrial todos los datos e informes necesarios, los cuales deberan serlo
proporcionados oportunamente por ¢l Departamento, en su calidad de asesor técnico.

Atticulo 69.- En el caso previsto por el articulo 19, el reclamante exhibird lantas copias
simples de su escito, cuantos sean los duedos de fas marcas semejantes
enconliadas. Con dichas copias se correrd por tres dias el raslado correspondiente.
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Articulo 70.- Si hubiere necesidad de pruebas se abrira un término que no excedera de
10 dias, concltiido el cual se citard a mas tardar dentro de tres dias para una audiencia
en la que el Juez oira los alegatos de las partes, y fallara dentro de cinco dias, hayan o
no ocurrido los interesados.

Este fallo serd apelable en ambos efectos y el recurso se interpondrd dentro del
término improrrogable de 15 dias.

Articulo 71.- Si se apelara de esta sentencia se remitira desde luego el expediente al
Tribunal de Circuito que corresponda quien con solo una audiencia que citard a mas
tardar dentro 5 dias, fallara dentro de otros 5 dias, remitiendo copia de su resolucion
para sus efectos al Departamento de la Propiedad Industrial,

Articulo 72.- De la sentencia definitiva se mandara copia a la autoridad de cuya
resolucion se trata.

En cuanto a las controversias que se suscitaban entre particulares y que ellos optaren
por someterse a los tribunales Federales que cortespondan se seguia un juicio sumario
el cual se regulaba en el Capitulo X denominado Procedimiento para los juicios civiles,
entre los que destacan los siguientes articulos:

Articulo 92.- Los Tribunales Federales conocerdn de las controversias civiles que se
susciten con motivo de la aplicacion de esta Ley; pero cuando dichas controversias
solo afecten a intereses particulares, podrin conocer de ellas, a eleccion del actor, los
tribunales del orden coman, que cotrespondan.

Adticulo 93.- Las acciones civiles que nazcan de la presenle Ley se lramilaran y
decidirdn sumariamente, mediante los procedimientos que a continuacién se
establecen, salvo las disposiciones del capitulo anterior y lo que establece para los
juicios criminales.

d) Ley de Propiedad Industiial del 31 de diciembre de 1942.

La Ley de Propiedad Industiial, expedida el 31 de diciembre de 1942 y publicada en el
Diario Oficial de la Federacién en la misma fecha, se componla de nueve Titulos,
Disposiciones Prehminares, Patentes de Invencion, Marcas, Avisos Comeiciales,
Procedimiento para dictar las declaraciones admimistrativas, Publicidad en los
Derechos de Propiedad Industrial, Responsabiidades Penales y Civiles y
Procedimientos Judiciales’.

En cuanlo a las marcas, senalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para
distinguir los articulos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, podran
adquirir el derecho exclusive de uso, mediante su registro en la Secretaria de la
Economia Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley, distinguia lo que no se

7 Ley de Propiedad Indntriat Publicada en el Diario Oficial de 1a Fecteracion el 3) de dicienbre de 12,
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admitia corno marca, los plazos de renovacion que eran de 10 anos y derechos
fiscales y la sancion por o pagarlos en tiempo establecia lo siguiente:

Articulo 97.- Pueden constituir una marca, para los efectos del primer parrafo del
articulo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en
general, cualquier medio malerial que sea susceptible, por sus caracteres especiales
de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma
especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca, las razones sociales de los comerciantes,
cuando no sean descriptivos de los productos que vendan o de los giros que exploten,
y los emblemas dislinlivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancias que
vendan; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor de los
articulos, que pretenda agregar su marca a la del industrial que los produjo, sera
requisito indispensable, para poderlo llevar a cabo el consentimiento de éste.

Articulo 99.- El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no
producira efeclo contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la Republica, con
mas de tres afos de anterioridad a la fecha legal de dicho registro.

Articulo 100.- Cuando la persona que usaba ya la marca posleriormente registrada por
un tercero, presente a su vez su solicitud dentro de los lres ados de efectuado el
anterior, la marca registrada quedar; sujeta a lo que previene Ia fraccion 11 del articulo
200 de esta Ley.

Articulo 101.- Las marcas se registraran o renovacion con relacion a productos o a
clases de productos delerminados, de acuerdo con la clasificaci6n que establezca el
reglamento, y cualquiera diferencia relativa a la clase en la cual deba ser colocado un
producto sera resuelta en definiliva por la Secrelaria de la Economia Nacional.

Articulo 102 - Una vez electuado el registro de una marca, no podra aumentarse el
nomero de articulos que ampare, aun cuando pertenezcan a la misma clase, dentro de
la clasificacion que senale el reglamento; Pero si podra inscribirse 1a limitacién de esos
productos cuantas veces se solicite.  Para proteger ulteriormente un prodtcto diverso
con una marca determinada, sera necesario un nuevo registro’.

Articulo 105-- No seran registrables como matica:
(]

1. Los nombres propios, técnicos y vulgates de los productos, o las
denominaciones genéticas, y sus traducciones, cuando se prelenda amparar
articulos que estan comprendidos en el género o especic a que corresponde tal
nombyre o denominacién n;

I Los nombres que se hayan hecho de uso comun en el pais Para designar
productos pertenccientes al mismo gbnero o especie que los que tratan de
ampararse con la marca, salvo los que sean denominaciones de origen en los
16rminos del Capitulo X de este titulo (Reformada por decreto de 2 de enero de
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VI.

VL.
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1973, publicado en el Diario Oficial del mismo mes y ano, en vigor desde esta
fecha).

Los envases que sean del dominio publico o se hayan hecho de uso comtin en
México, y, en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los
distinga faciimente;

Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan
de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificalivos o gentiticios.
Una denominacién descriptiva no se considerara distintiva por le solo hecho de
que ostenle una ortografia caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier
idioma;

Los simples colores aisladamenle, a menos que estin combinados o
acompanados de elementos tales corno signos o denominaciones que tengan
un caracter particular y distintivos;

Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes
prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos
dignos de consideracion;

Las armas, escudos y emblemas nacionales. La designacién verbal de los
emblemas se equiparard a los emblemas mismos;

Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federacion ciudades
nacionales y extranjeras, naciones o estados extranjeros, elc., sin el respeclivo
consentimiento de ellos;

Los nombres, firmas, sellos y retratos, sin la autorizacién de los interesados, o,
si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado.

El emblema de la Cruz Roja, y la denominacion Cruz Roja o Cruz de Ginebra;
Las palabras de lenguas vivas extranjeras. cuando la marca se poda para
aplicarse a articulos que el solicitante fabrique solamente en México, o en
cualquier otro pais de habla espanola;

Las denominaciones geogrificas propias o vulgares y los nombres o adjetivos
cuando indiquen simplemente la procedencia de los productos, o puedan
oniginar confusion o error en cuanlo a la procedencia de los productos que
pretendan ampararse. Se exceptian los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean distintivos o inconfundibles y se tenga el consentimiento
del propietario, y las que sean denominaciones de origen protegidas por esla
Ley, en los términos del Capitulo X de éste Titulo;

Las denominaciones o signos susceptibles de enganar al pablico,
entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la
naturaleza u origen de las mercancias Sobre las cualidades de los productos
que pretendan ampararse;

Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que
lomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados,
puedan confundirse. En consecuencia, no sera registrable:




a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente solicitada para
los mismos articulos. La negativa se dictara’ de piano y procedera’ aun en
aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el duefo de la marca anterior
vigente, u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la
marca primordial.

Al respeclo observamos en este articulo que se regula la negativa por parte de la
Autoridad Administrativa para el supuesto de que se proponga una marca a registro
idéntica a otra previomente registrada.

b)  Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos
articulos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior. También en este
caso la negativa se dictard de plano salvo que la marca sea solicitada
precisamente por el propietario de la marca anterior con la cual puede
confundirse, caso en el que el registro serd concedido y las marcas se
consideraran ligadas para el solo efecto, de su transmision;

Es decir se permitian que coexistieran en el mercado marcas semejantes siempre y
cuando fueran del mismo titular.

c) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior
vigente aplicada a los mismos atticulos.- En este caso se dara aviso al duefio de
la marca anterior con la que exista semejanza dudosa y teniendo en cuenta lo
que éste exponga, dentro del plazo que al efectos se le senale, se resolverd
sobre la concesién o negativa del registro. La resolucion administrativa que se
dicte sobre el particular, se comunicara a todos los interesados. Si el solicitante
es el duefo de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa, ésta no
serd obstaculo para la concesion del registro solicitado, sin que deba correrse
traslado alguno, pero en todo caso, la Secretaria podra declarar ligada la marca
que se conceda con la marca anterior del mismo interesado la que exista
semejanza.

En este supuesto, se le concedia la facultad al titular de una marca registrada y
vigente de que manifestara lo que a su derecho conviniera corriéndole traslado de la
marca propuesta a registro a efecto de dejar a salvo sus derechos.

XV.- El emblema del Comité Olimpico Internacional y los elementos que lo integran
asi corno las denominaciones Olimpico, Olimpiadas y Juegos Olimpicos.

Articulo 106.- Aunque no se trate de los mismos productos, se aplicaran las reglas de
la fraccién XVI del articulo que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por
persona distinta del propietario de una marca, anterior, para articulos similares a los
que esta Oltima ampara, si la Secretaria considera que existe la posibilidad de
confusion. Si un nuevo tegistro idéntico a otro anterior es solicitado para articulos
diversos, pero similares a los que éste ampara por el mismo propietario de la marca
anterior, el registro serd concedido, pero la Secretaria podrd declarar ligadas las



marcas, si estima que de haber ulteriormente diversidad de propietarios, puede
originarse alguna confusion entre el pablico.

Articulo 107.- La caducidad, la extincion por falta de uso, o la cancelacidn de una
marca registrada, no afeclara la validez de otras marcas registradas, idénticas o
similares, que conserven su vigencia, aun cuando est6n ligadas para el efecto de su
transmisién, en los términos de esta Ley.

Articulo 108.- Las marcas que hayan caducado por falta de renovacién, que se hayan
extinguido por falta de explotacion, o que hayan sido canceladas a peticion del
propietario, podran ser solicitadas de nuevo, en cualquier tiempo en este dltimo caso, y
en los dos primeros, transcurridos dos anos a partir de la fecha de caducidad o de la
declaracion administrativa de extincién por falta de explotacion, y el registro ser
concedido, ya sea el propietario anterior o a olra persona cualquiera siempre que se
satisfagan lodos los requisitos que para los nuevos, registros eslablece esta Ley.

Articulo 109.- Cuando el nuevo registro de una marca sea solicitado y obtenido por una
persona distinta del registrantes que, no obstante estar usandola, la hubiese dejado
caducar por {alta de renovacion este altimo, en ejercicio del derecho que confiere el
articulo 99 de esta ley, y con las limilaciones establecidas para esos casos, podra
seguir haciendo uso de la misma, como marca no registrada, pero no tendrd los
derechos que concedan las fracciones 11 del articuto 200 y Il del articulo 201 de este
ordenamiento.

Articulo 110.- En los casos en que, de considerarse el registro de una marca en los
términos en que se solicile, pueda originarse alguna confusidn sobre la amplitud de los
derechos que confiere el registro, 1a Secretaria podra exigir que se hagan las
declaraciones, limitacicnes o renuncias necesarias para precisar dentro de los limites
de esla Ley, el alcance de los derechos que el registro otorga.

Articulo 112.- A nadie podra negatse el derecho, de aplicar su nombre propio a los
efectos que produzca o expenda, ya sea que constiluyd 0 no una marca o parle de
ella, con tal que lo aplique en la forma en que estd acostumbrado a usarilo, y que tenga
caracteres que lo hagan distinguir claramente de un homoénimo, ya registrado, como
marca; no ¢l de un nombre comercial cualquiera, o el de una sociedad, siempre que el
primero se haya publicado, en la Gacela de Ia Propiedad Industrial, o la segunda se
haya constitusdo legalmente, con anterioridad a la fecha legal de una marca en que
aparezca ese nombre.

En cuanto al procedimiento para la obtencion del registro maicario se establecia lo
siguiente’

Articulo.- 113.- El registro, de una marca puede se solicitado por cualquiera persona
fisica que se crea con derecho a ello, ya sea nacional o, extranjera, y la Secretaria de
la Economia Nacional debera efectuar su registro, si se satisfacen las sociedades,
companias, colectividades y personas motales en general.



Articulo 114.- El registro podra solicitarse personalmente, o por medio, de apoderado,
quien debera ser, en todo caso una persona fisica, y cuando se designen dos o mas
apoderados, deberan estas manifestar desde el momento de presentar la solicitud
quién es el que va a actuar en la tramitacién; de no hacerse asi, se tendra designado el
que primero se menciones.

Articulo 115.- El caracter de apoderado se podrid comprobar por medio de una simple
carta poder, suscrita ante dos testigos. En este caso y para este solo efecto, no se
requerird’ legalizacion alguna, aun cuando el documento haya sido olorgado en el
extranjero. El caracter de gerente o representante de una sociedad, colectividad o
persona moral cualquiera, debera acreditarse por medios que establece la legislacion
civil.

Articulo 116.- La solicitud del registro de una marca se presentara a la Secretaria en
escrito por duplicado; en el que se haran constar el nombre y domicilio de la solicitud,
la ubicacién de su establecimiento, y los demdas datos que prevengan esta ley y su
reglamento. La solicitud serd acompanadas lo siguiente:

1. Una descripcion, por triplicado, de la marca, que lerminara con las reservas que
de ella se hagan, con arreglo a las disposiciones que contenga el reglamento;

1. Un clisé de la marca, en la forma reglamentaria;

. Doce ejemplares de la impresion de este clisé,

IV.  Unadeclaracion de Ia fecha en que se principié a usar la marca.

Esta declaracion no podra ser modificada ultenormente

Articulo 117.- Cuando la marca deba usarse en colores y se reservan estos, se
exhiiran, ademas, doce marbeles o etiquetas de la marca, en la forma que ésta vaya
a usarse.

Articulo 118.- No podran reservarse, al solicitar el registro de una marca, elementos
que no aparezcan en los ejemplares de ella exhibidos al solicitario. Las leyendas
obligatonias a que se refieren los articulos 141 y 145, no estaran sujetas a registro,
pero la omisién de las mismas al usar las marcas, hard incurrir en las sanciones
establecidas por esta Ley.

Articulo 119.- En la solicitud de la marca, asi como en las descripciones, deberdn
especficarse delallada y concretamente, los productos o articulos que deba amparar;
podra, sin embargo, solicitarse para todos los articulos de una clase, siempre que se
satisfagan los derechos especiales que sefale la tanfa.

Articulo 120.- No podran comprenderse en un solo registro articulos que pertenezcan
a clases distintas, conforme a la clasificacion que eslablezca el reglamento de esta ley.

Articulo 121.- Recibida la solicitud por la Secretarla, y enterados los derechos por
concepto de estudio de la misma, se procederd a efecluar el examen de los
documentos exhibidos, para ver si estdn completas y reunen los requisitos que
previenen esta ley y su reglamento.
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Articulo 122-- Si los documenlos no se encontraren en regla, se comunicard esto al
solicitante para que los reponga, pero no se permitird que en los documenlos que se
presenten se hagan alteraciones o adiciones a los ejemplares o eliquetas de la marca
que hayan sido exhibidos, no adiciones o modificaciones en las cladusulas de las
reservas, que las hagan aparecer distintas en esencia de cémo fueron presentados
originalmente.  Los nuevos documentos deberan ser presentados en un plazo
perentorio que se fijard de acuerdo con el lugar de residencia del interesado. Si
vencido este plazo, no se presentaren los nuevos documentos, se considerara
abandonada lo solicitud y se perderd la fecha legal de presentacion. Con los nuevos
documentos se sequird el procedimiento sedalado en este articulo y el anterior, son
que se requiera nuevo pago por conceplo de derechos de examen.

Articulo 123.- Cuando los documentos presentados salisfagan los requisitos legales y
reglamentarios, y si la marca que pretenda registrarse queda comprendida dentro de lo
que sedala el articulo 97 como registrable, y a la vez no queda incluida entre los que
las lres primeras fracciones del aiticulo 105 disponen que no es registrable, se
procedera a hacer un examen de novedad enlre las marcas registradas anteriormente
o en tramitacion, a efecto de averiguar si se invadiran derechos ya adquitidos.

Articulo 124.- Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo registro se
solicite, se encuentre otra igual o semejante ya registrada o en tramitacion y aplicada a
los mismos productos; se dejard; en suspenso el registro y se dard aviso, por escrito, al
solicitante, indicandole el numero de las marcas iguales o semejanles encontradas,
para que manifieste dentro del plazo que al efeclo se sedale, su conformidad en
modificar la que solicita.

Articulo 125 - S1 el interesado se conforma y modifica su marca de tal manera que a
juicio de la Secretara no tenga semejanza ya con otra anterior, se Hevard a cabo el
registro, exigiéndose previamente al solicitante que reponga la documentacion.

Articulo 126.- St la modificacion propuesta por el interesado difiere de la marca
solicitada originalmente, a tal grado que deba tomarse como una Sustitucion, se
sujetard a nuevo examen de novedad. Siresultaren en éste marcas anteriores cuyos
derechos se winvadan, se procederd en la forma que establece la fraccion XIV del
articulo, 105, y en caso favorable al solicitante, por no haberse encontrado
anteriondades, se llevata a cabo el registro de la marca, una vez que sea repuesta por
el interesado la documentacidn relativa

Articulo 127.- En el caso de que el solicitante no manifieste su conformidad en
modificar {a marca, denlro del plazo a que se refiere el articulo 124, se considerard
abandonada 1a solicitud y se perdera la fecha legal de presentacion.

Articulo 128.- Cuando el solicitante de la marca se niegue a modificarla, se procedera
en los términos de la fraccion XIV, del articulo 105. Si la marca solicitada tienen
semejanza dudosa o indeterminada con las anterioridades sefaladas, se notificard
directamente a los propietarios de ésta. para que manifiesten lo que a sus intereses
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convenga, dentro del plazo que al efecto se les senale, remitiéndoles un ejemplar del
marbete exhibido, cuando la marca solicitada consista en alguna figura, o indicandoles
la denominacion si la marca solicitada consista en alguna figura, o indicdndoles la
denominacién si la marca solicitada consista en alguna figura, o indicandoles la
denominacidn si la marca consiste en esta simplemente. Transcurrido el plazo que se
haya sedalado, y formulada oposicidn, o sin ella se resolverse sobre la concesion o
negativa del registro en los términos del citado articulo 105, fraccién XIV, inciso c) de
esta Ley.

Articulo 129-- Cuando Jla Secretaria lo estime conveniente podra dar a conocer
simultineamente al solicitante, el resultado de los examenes a que se refieren, por una
parte, los articulos 121y 122, y por la otra, los ariculos 123 y 124, a efecto de que al
reponer la documentacion que se hubiere encontrado defectuosa, el interesado tenga
en cuenta las anterioridades que se hubieren sefalado para la marca originalmente
solicitada.

Articulo 130.- El derecho al uso exclusive de una marca se acreditard por medio del
titulo respectivo, que serd expedido en nombre del Presidente de la Republica, e ir
firmado por el Secretario de la Economia Nacional o el funcionario en quien delegue
ésta facultad.

Articulo 131.- En los titulos se hara constar: El numero de la marca, que sera el que le
corresponde en el orden de pago de los derechos de expedicion; La fecha legal del
registro, la de prioridad en su caso, y la expedicion del titulo. El nombre del titular. La
ubicacidn, del establecimiento principal del propietario de la marca. Se acompadara al
titulo una copia de la descripcidn y reserva, asi corno también, en su caso, el marbete,
etiqueta o reproduccion del ejemplar exhibido al solicitud ta marca.

Respecto al examen de novedad se establecia en el capitulo VII de los articulos 184 al
188 lo siguiente:

La Secretaria de la Economia Nacional hara, a pedimento del propietario de una marca
registrada durante la vigencia de las leyes antenores a la de 1928, un examen de su
novedad, a fin de averiguar si existe un registro anterior y vigente que sea igual o
semejante cuyos derechos se invadan.

Con esta disposicidn se daba a los titulares una mayor segundad juridica en cuanto a
la novedad de su registro.

Este examen podra hacerse también de oficio, o pedirlo cualquiera persona interesada,
u ordenarlo la autonidad judicial, pefo en estos casos se comunicara el resultado al
propietario de la marca registrada.

Si el resultado del examen previsto por los articulos anteriores, fuere que no hay

identidad o semejanza, no se podra intentar ya la accién penal ni el aseguramiento de
la mercancia amparada con la marca examinada.
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El examen extraordinario de novedad de una marca de que tratan los articulos
anteriores, causaran los derechos que sefale la tarifa, y cuando se practiquen por
mandato judicial, seran cubiertos éstos par la persona a quien interese el examen.

Practicado el examen de novedad a que se refiere el articulo 184, sin que se
encontraran anterioridades, quedara dicha marca en las condiciones de las registradas
conforme a esta Ley a la de 1928, para los casos de renavacién o cesiones ulteriores,

En cuanto al Procedimiento para dictar las declaraciones administrativas establecia lo
siguiente:

Las solicitudes de las declaraciones administrativas siguientes; de nulidad de una
patente de una marca, de extincion por falla de uso, de una marca registrada, deberan
formularse por cada caso.

En cuanto a los procedimientos para los juicios civiles se establecia lo siguiente:
I

Los tribunales federales conoceran de las controversias civiles que se susciten con
motivo de la aplicacién de esta Ley, pero cuando dichas conlroversias solo afecten
intereses particulares, podran conocer lambién de las, a eleccion del actor, los
tribunales del orden comun correspondientes.

Las acciones civiles que nazcan de la presente Ley se lramitardn y decidiran
sumariamente, mediante los procedimientos establecidos en los Codigos de
Procedimientos Civiles, federales o locales, segun el caso.

En conclusion, las marcas debian usarse como se registraban, por no explotarse por
cinco, afdos, se extinguian, podia otorgatse una copropiedad, las marcas se podran
trasmitic o enajenar con las formalidades de la legisfacion civil y registrarse se la
Secretana de la Economia Nacional para que suttieran efectos contra terceros.

La declaracién de falsificacion, imtacién o uso ilegal de una marca se hacia
administrativamente y se publicaba en la Gaceto de la Propiedad Industrial,
comunicidndose a la Procuraduiia General de 1a Republica, fa nulidad o extincion,
también se hacia en el dmbito administrativo de oficio o a peticién de parte.

La Ley establecia el procedimiento para dictat las declaraciones admunistrativas de;
nulidad de patente de una marca: de falsificacidn, imitacién, uso ilegal de una marca
registrada.

La Secrefaria de la Economia Nacional editara mensualmente la Gaceta de Propiedad
Industrial, en la que se haran del conocimiento publico, los datos relativos a las marcas
registradas, 1as senlencias y resoluciones judiciales, las resoluciones administrativas,
declaraciones, transmisiones, anulaciones, caducidodes y todo lo relative a la
Propiedad Industrial.




e) Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976,

Esta Ley se expidio el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada e el Diario Oficial de la
Federacién el 10 de febrero de 1976°.

En lo que se refiere a las marcas de productos corno de servicios se podian registrar
en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusive
durante 5 afos, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales, la marca debia
usarse tal y como fue registrada, su uso en forma distinta traia como consecuencia la
extincion del registro, esto prevé la declaratoria correspondiente, asimismo se podian
transmitir por los medios y por las formalidades de la legistacion comun, solo surtia
efectos a partir de su inscripcion en el Registro Nacional de Trasferencia de
Tecnologia.

En esta ley se regula en su capitulo cuarto relativo a definiciones y materia de registro
estableciendo lo siguiente:

Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se
constituyen por los signos que distinguen a los articulos o productos de otros de su
misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de
otto de su misma clase o especie.

Anticulo 88.- El derecho de su uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su
registro en Ia Secretaria de Industria y Comercio.

Atticulo 89.- Toda persona que este usando o quiera usar una marca para distinguir los
articulos que fabriquen o produzca podrd adquirir el derecho exclusivo a su uso,
salisfaciéndola las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su reglamento.

Establecia igual derecho a los comerciantes y prestadores de servicios debidamente
establecidos, respecto a los articulos que vendan o los servicios que presten en el
terntorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia.

Los comerciantes podran usar su marca por si sola agregando a la de quien fabriquen
los productos con el consentimiento expreso de éste.

En su articulo 90 establecia los signos que puedan constituir una marca los cuales
podian consistir en:

Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro
medio susceplible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de
aplicarse o de los giros que exploten.

Por otro lado en su articulo 91 establecia los signos que no son registrables como

marca: TES}S CON
FALLA DE ORIGEN

A Ley Oc lnvenciones y Marcas Publicads en el Dirario Olicial de 1a feserac'dn el 10 de febrero de 1976,



Los nombres propios lécnicos o de uso comun de los productas o servicios que traten
de ampararse con la marca, aun cuando estén en idioma extranjero.

Las palabras que en el lenguaje corriente o en las practicas comerciales se hayan
convertido en una designacion usual o genérica de los productos o servicios que se
trate de amparar.

Los envases que sean del dominio publico a que se hayan hecho de uso comun y en
general aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga faciimente.

La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del
producto o del servicio o por su funcidn industrial.

Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que
traten de protegerse con la marca incluyendo aquellas que puedan servir para designar
la especie, calidad, cantidad, destino, valor presentacién o época de elaboracion de los
productos o de prestacidn de los servicios. Una denominacién descriptiva no se
considerard distintiva por que ostenle una ostografia caprichosa.

Las lelras aisladas, los numeros y los colores aislados, a menos que estén combinados
o acompanados de elementos tales como signos o denominaciones, que les den un
caracter distintivo.

Las que reproduzcan o imiten sin su autotizacion escudos, banderas y emblemas de
cualquier pais Estado o Municipio o divisiones politicas similares; asi como las
denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales,
intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacion
reconocida oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos.

Las que reproduzcan o imiten sin autorizacion escudos banderas y emblemas de
cualquier pais Estado o Municipio o divisiones politicas similares; asi como las
denominaciones y siglas de organizaciones inlernacionales, gubernamentales,
intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra  otganizacion
reconocida oficialmente; asi como la designacién verbal de los mismos®™.

Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantia
adoptados por un Estado, sin autorizacion de la autoridad competente.

Las que reproduzcan o imiten condecoraciones medallas u olros premios obtenidos en
exposiciones, ferias, congresos, evenlos culturales o deportivos reconocidos
oficialmente.

Los nombres seudénimos firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de
los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendienles de grado mas
proximo.
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Los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes ficticios o
simbdlicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la
materia, este mantenga vigentes sus derechos; asi como los personajes humanos de
caraclerizacion, si no se cuenta con su conformidad.

Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas
artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras,
cuando la marca se solicite para aplicarse a articulos o servicios que el solicitante
produzca o presente exclusivamente en el pais o en cualquier otro pais de habla
espaiola.

Las denominaciones geograficas, propias o comunes, asi como los gentilicios,
nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios o
puedan originar cualquier confusién o error en cuanto a la procedencia de los
productos.

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacidn
de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de
propiedad particular, cuando sena especiales e inconlundibles y se tenga el
consentimiento del propietario.

Los mapas sin embargo podrdn usarse como elementos de las marcas, si
corresponden al pais de origen o lugar o procedencia de los productos o servicios que
aquellas distinguen.

Una marca que sea idéntica a otra antetiormente registrada y vigente para amparar los
mismos productos o servicios, atn cuando sea solicitada por el titular de la registrada o
con el consenlimiento expreso de éste.

Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismo o
simlares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anlerior,
tomandola en su conjunto a atendiendo a fos elementos que hayan sido reservados.

Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a un nombre comercial
aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo
nombre comercial se haya usado con anterioridad.

l.as denominaciones, signos o figuras susceptibles de engaiar al publico o inducirlo a
error entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la
naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que
pretendan amparairse.

Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales no sea

posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés publico, la Secretaria
de Industria uy Comercio considere inconveniente registrar.
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Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, el orden publico y
aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

La traduccion a ofros idiomas de las palabras no registrables.

En su articulo 92 regulaba la posibilidad de que cuando el registro se solicite por
persona distinta del titular de una marca registrada, para articulos o servicios similares
a los que esta proteja y a juicio de la Secretaria de la Industria y Comercio, pudiera
causar confusién en los consumidores, se negara el registro si procede una vez
desahogado el tramite a que se refiere el articulo 106.

Dicho articulo regula el examen de novedad por parte de la Autoridad Administrativa al
seialar que en el supueslo de que si al practicarse el examen de novedad se
encontrare ofra marca igual o semejante ya registrada o en tramite y aplicada a los
mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial, en los supuestos en
que:

Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los
mismos productos o servicios, aun cuando sea solicitada por el titular de la registrada o
con el consentimiento expreso de este.

Una marca que sea semejante a olra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares produclos o servicios, en grado lal que pueda confundirse con la anterior,
tomandola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.
Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a un nombre comercial
aphicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo
nombre comercial se haya usado con anlerioridad.

£n eslos casos se suspendera el tramite y se nolificara al solicitante, indicandole las
anteriotidades existentes, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro
det plazo que al efecto se sedale, el cual no serd menor de 15 ni mayor de 45 dias. Si
el interesado no contesta dentro de dicho plazo, se considerard abandonada su
solicitud y perderd la fecha legal.

Por olro lado en cuanto a las maicas que hayan caducado por falla de renovacidn o se
hayan extinguido por falta de explotacion, podran ser solicitadas por cualquier persona,
ranscurndo un ano a partir de 1a fecha de caducidad o extincion.

Es decit se daba un plazo de un afo para poder registrarla a excepcion del titular de la
marca caduca o extinguida quien podra solicitar de nuevo en cualquier tiempo ya que
se le daba preferencia al titular para poder solicitar nuevamente su registro.

En relacion al Procedimiento de Tramite del registro de marcas, establecia lo siguiente:

Articulo 100.- La solicitud de registro de una marca se presentard ante la Secretaria de
Industiia y Comercio, por escrito, en el que se hard constar el nombre, domicilio y
nacionalidad del solicitante, la ubicacion de su establecimiento o del principal si liene
varios, asi como la declaracién de la fecha en que se principié a usar la marca, la que



no podrd ser modificada ulteriormente, y los demds datos que provengan del
reglamento.

A la solicitud se acompanara:

La descripcion de la marca, que terminara con las reservas que de la se hagan con
arreglo a las disposiciones reglamentarias.

Los ejemplares de la impresion de la marca con las caracteristicas que establezca el
reglamento.

Cuando la marca deba usarse en colores y se reserven éslos, se exhibirdn, ademas los
marbeles o etiquetas de la marca en la forma en que esta vaya a usarse.

En el articulo 103 se regulaba el examen de forma el cual establecia, que:

Recibida la solicitud se procederd a efectuar un examen de ésta y de los documentos
exhibidos, para comprobar si se retnen los requisitos exhibidos, para comprobar si se
retinen los requisitos que provienen de esta Ley y su reglamento,

£n caso de que la solicitud o los documentos exhibidos no se encontraren en regla, se
le hara saber al solicitante para que los modifique.

No se permitirtd que en los nuevos documentos se hagan alteraciones o adiciones a
los ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibidos, ni adiciones o modificaciones en
las clausulas de las reservas, en forma tal que las hagan aparecer distintas en esencia
de como fueron presentados onginalmente.

Los nuevos documentos se exhibiran en el plazo que al efecto sedale 1a Secretaria de
Industria y Comercio, el cual no excedera de 2 meses. Si cumplido este plazo no se
presentaron correctamente, se considerard abandonada la solicitud y se perderd la
fecha legal de presentacion.

En esta Ley también se regulaba ¢l examen de novedad el cual tenia comao finalidad
verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos.

También regulaba el examen de novedad como ya se ha mencionado con anterioridad
se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en frdmite y aplicada a los
mismos produclos o servicios similares, o un nombre comercial en los supuestos que
contempla las fracciones XVII, XVIIl y XIX det articulo 91 el cual establece lo siguiente:

Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los
mismos produclos o servicios, aun cuando sea solicitada por el titular de la registrada o
con el consentimiento expreso de éste.




Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismo o
similares productos o servicios en grado tal que puedan confundirse con la marca
anterior.

Una marca que sea idénlica o semejante en grado de confusién a un nombre comercial
aplicada a las mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo
nombre comercial se haya usado con anterioridad.

En cuanto a la negativa de registro se establecia que en el supuesto de que el
interesado modifique la marca solicitada o limita los productos o servicios que pretenda
proteger en forma tal que no exista posibilidad de confusion con las anterioridades
citadas, se continuard el tramite respectivo.

Lo mismo se hara si los argumentos del interesado inducen a la Secretaria de Industria
y Comercio a concluir que no existe posibilidad de confusion. Fuera de estos
supuestos se negara de plano el registro.

En caso de que la modificacion propuesta constituye una sustitucion de la marca
solicitada se sujetard a nuevo examen, en cuyo caso se tendrd como fecha legal la de
la sustitucidn. Si como resultado de este examen se encontrare olra marca igual a
semejante ya registrada o en tramile y aplicada a los mismos productos o servicios
similares, o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones XV, XVIil y XIX
del adiculo 91 se negata el registro.

En lo que se refiere a la vigencia de las marcas se establecia una vigencia de 5 afios a
partir de la fecha legal. Este plazo serd renovable indefinidamente por periodos de 5
anos.

En cuanto a la renovacion del plazo inicial de duracion de los efectos del registro de
una marca deberd solicitarse por el ttular dentro del ultimo semestre de cada plazo,
previo pago de los derechos correspondiente.

La renovacidn del registro de una marca solo procederd si el interesado comprueba en
forma en forma fehaciente su uso efectivo y continuo es decir no interrumpido en su
aplicacién a los produclos o servicios que ampare.

En cuanto al recurso administrativo, se establecia en su capitulo IV lo siguiente:

Las personas afectadas por las rtesoluciones administrativas impuestas con
fundamento en esta ley y demds disposiciones derivadas de ella podrdn recurrirse en
revision por escrito ante la Secretaria de Industria y Comercio dentro del término de 15
dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la resolucion respectivo.

f) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas 20 de febrero de 1981.

E! reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas buscando una estructuracion mas
adecuada contiene un primer capitulo de disposiciones generales, cuyo propdsito es
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agrupar las normas que por su caracter genérico tienen incidencia en los diversos
aspectos que regula la Ley a efecto de facilitar su manejo y hacer mas comprensible y
eficaz el presente ordenamiento".

Las marcas, denominaciones de origen avisos y nombres comerciales son materia y
nombres comerciales son materia de la regulacidén del capilulo cuarlo, en el que
atendiendo a las necesidades que en la prictica se dan con frecuencia y a los
plantearnientos que desde el punto de vista inlernacional son operanies actualmente,
se ha adecuado y ampliado la clasificacion de los articulos productos o servicios que
pueden quedar amparados con el registro de una marca.

Fundamentalmente, se adiciona una clasificacién especifica para amparar los
Servicios.

A efecto de permitir la eficaz aplicacion de la clasificacién de referencia, se prevé enel
Reglamento la posterior publicacién en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Con este ordenamiento juridico se viene a colmar una laguna que existié en materia de
invenciones y marcas, se pretende dar solucion a los problemas que por falta de
disposiciones legales apropiados se presentaron en la aplicacion de la Ley y se busca
contar con un sistema normativo que responda eficazmente a los requetimientos del
Mexico actual en esta materia.

En cuanto al tramite de registro de la marca establecia en su articulo 53 los siguiente:

Para obtener el registro de una marca, deberd presentarse ante la Secretaria una
solicitud por duplicado en la que ademas de los dalos a que se refieren los articulos
100 y 101 de !a Ley, se expresard la denominacion de 1a marca en su caso y la
ubicacion precisa de la fabrica o establecimiento sefalando pais, la enlidad, poblacian,
calle y nimero correspondiente. Cuando asi lo requicra la Secrelaria, debera ademas,
acredilarse su existencia.

Al conclurr la descripcion de la marca se mencionard las reservas en las que el
solicitante expresard en qué consisle dichos elementos de que se compone. Las
reservas haran el alcance de la proteccién legal cuando la marca contiene leyendas o
figuras.

En la solictud de una marca asi como en la descripcidn debera especificarse los
articulos, productos o servicios de acuerdo a la siguiente clasificacion y enseguida se
enlistan la clasificacion y/o servicios.

g) Reglamento de la Ley de Invenciones y marcas del 30 de agosto de 1988.
En este reglamento se eslablecia en lo conceiniente a las solicitudes de registro de

marca que debian presentarse ante 1a Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en
idioma espanol y cuando se presentaron en idioma diferente deberia presentarse con

" Reqtacento de 1a ley de lnverciones y Marcas Publicada en el Disrio Clicial de 1a federacion el 20 de
febrero de 1981,
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la traduccion al espafiol por perito traductor facultado por autoridad competente y
legalizados si asi se requiere'”.

En su articulo 6° se establecia que la Secretaria tendra en todo tiempo la facultad de
pedir le sean proporcionados, aclarados o complementados, los datos, documentos,
dibujos o fotografias, asi come la informacién que estime necesaria para el
cumplimiento de los requisitos formales en cuyo caso se concedia un plazo que en
cada caso se senale en la Ley o el Reglamento o en su defecto, dentio del término
improrrogable de tres meses siguicntes al requerimiento.

Se regulaba de igual forma el supuesto en que la Secretaria formule algun
requerimiento o pida al interesado que manifieste lo que a su derecho convenga, la
contestacion, en caso de que el requerimiento no cumple debidamente con lo solicitado
dentro del plazo legal correspondiente o de la prorroga si la hubo, se tendra por
abandonado el trimite respectivo en los casos en que el requerido fuere el solicitante
del mismo.

Si se dio plazo para que se manifestara lo que a su derecho convenga y éste no hizo
manifestacion alguna, se le tendra por perdido el derecho concedido.

El abandono de una solicitud implica la pérdida de 1a fecha de presentacion de la
misma. Solamente podra iniciarse una nueva gestion reponiendo todos los documentos
necesarios y pagando de nueva cuenta los derechos respectivos.

h) Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial 27 de junio de 1991.
En esla Ley se regula en el Titulo Cuarto Capitulo | lo relativo a las marcas”.

En su articulo 88 sefala la definicion de marca es decir se considera como marca todo
signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase
en el mercado

Por otro lado en su articulo 89 regula lo que puede constituir una marca sefalando lo
siguiente:

Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas susceptibles de
identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten e aplicasse, frente a los
de su misma especie o clase;

Las formas tridmensionales,

Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no
queden comprendidos en el articulo siquiente, y

El nombte propio de una persona fisica, siempre que no exista un homonimo ya
reqistrado como marca.

23 Reglamento de 14 Ley de Invercionet ¥y marcat Publitads en el Drario Dhichal de s federacion ¢l 30 de
uaua de 1988,
Ley ¢ Fomento y Proteccidn o ta Propiedad [nduatrial Publicada on el Diario Oticial de 1s Tederacitn el
27 de junio de 1MW),
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Asimismo se regulaba los medios que no pueden constituir una marca tales cormo:

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se
expresan de manera dindmica aun cuando sean visibles.

Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que prelenden
ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en
las prdcticas comerciales, se hayan convettido en la designacién usua! o genérica de
los mismos;

Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de
uso comun y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga faciimente, asi
como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o
funcidn industrial.

El registro de una marca tendra una vigencia de diez afios contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud y podré renovarse por periodos de la misma duracién.

1) Ley de la Propiedad Industrial publicada el 2 de agosto de 1994.

En esta Ley dentro del Titulo Cuarto, Capitulo | se regutaba lo relativo a las marcas
cuando se sefala que se entiende por marca a todo signo visible que distinga
produclos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado'™.

En su articulo 89 senala lo que puede constituir marca tales como.

Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificas los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los
de su misma especie o clase

Las formas tridimensionales;

Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no
queden comprendidos en el articulo siguiente;

El nombre propio de persona fisica, siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.

Asimismo en su articulo 90 establece lo que no sera registrable como marca:
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiante, que se
expresen de manera dindmica, aun cuando sean visibles;

L.os nombres técnicos o de uso comin de los productos o servicios que pretenden
ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que en el lenguaje corriente de
los productos o la impuesta por su naturaleza o funcion industrial

Y ey de la Propiedsd Industrial Publicads en el Disrio Oficial de fa Fedesacitn el 2 de agasto de 1994,
"



Las denominaciones, figura o formas tridimensionales que, considerando el conjunto
de sus caracleristicas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras
descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad,
cantidad, composicién, destino, valor, lugar de origen de los produclos o la época de
produccion;

Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompanados de elementos tales como signos, disefos o denominaciones, que les
den un caracler distintivo.

La traduccion a otros idiomas, la variacion ortogréfica caprichosa o la conslruccién
antificial de palabras no registrables;

Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién, escudos, banderas o emblemas de
cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacién reconocida
oficialmente, ast como la designacion verbal de los mismos.

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, billeles de
banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o
extranjero,

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.

Las denominaciones geograficas, propias o comunes, ¥ los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen 1a procedencia de los produclos o
servicios y puedan originar confusidon o error en cuanto a su procedencia.

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacion
de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de
propiedad particular, cuando sena especiales e inconfundibles y se tenga
consenlimiento del propietario'®;

Los nombres seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los
interesados, o si han lallecido, en su orden, del conyuge, parientes consanguineos en
linca directa y por adopcion y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de publicaciones y
difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbdlicas. Los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos, a
menos que el litular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceplibles de engafar al
piblico o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas
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indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o
servicios que pretenda amparar.

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejante a una
marca que el [nstituto eslime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a
cualquier produclo o servicio.

Se entendera que una marca es noloriamente conocida en México cuando un sector
determinado del pablico o de los circulos comerciales del pals, conoce la marca como
consecuencia de las actlividades comerciales desarrolladas en México o en el
extranjero por una persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o
servicios, asi como el conocimientos que se tenga de la marca en el territorio, como
consecuencia de la promocion o publicidad de la misma.

J) Reglamento de ta Ley de la Propiedad Industrial.

En e! titulo tercero, Capltulo Gnico se refiere a las marcas, avisos y nombres
comerciales mediante el cual hace referencia a las formas tridimensionales, los cuales
son los envoltorios, empaques, envases, la forma de presentacion de los productos',

Asimismo especifica en el llenado de la solicitud de registro de marca al referirse en el
articulo 56 de los requisitos que debe conlener la solicitud, y las reglas de las
productos o servicios para los que se solicita el registro de marca que se conlenga en
la solicitud es decir especificarse los productos o servicios para una misma clase.

De igual forma se establecen en su articulo 59 la clasificacion de productos o servicios
a que se refiere el aticulo 93 de la Ley.

K) Precedentes administrativos y judiciales.

En cuanto a los precedentes administrativos y judiciales que ha emitido la Auloridad
referente a el tramite de registro de marcas lenemos los siguientes:

"MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS. La 1
semejanza o similitud a que alude el articulo 91 fraccion XXII de ta
Ley de Invenciones y Marcas no se hmita 3 articulos clasificados en
la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiere a productos
similares, siempre que nduzca a error por su finalidad, su
composicion, lugar de venta o cualquier relacién que entre ambos
exista, por lo que, la clasificacion a que alude el articulo 56 del
regtamento de 1a ley mencionada no puede servir de base para
conclur s1 hay o no simiitud entre productos de distintas clases,
maxime cuando los elementos de confusion de matcas
Conmemorativo {licores alcohdlicos clase 49) y Conmemorativa
(vinos de mesa clase 47), provienen de la composicion de la marca,

NEOMHO 3a V1Tvd
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s Reglamento de La ley de 12 Propietad tndastrial Mblicado en el Diario Dficisl de (o federaxion el 23 o¢
movicsbre o 1924
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ya que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado de
confusion.”

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 1326/88. Cerveceria Cuauhtémoc, S. A.. de C.V.
. 5 de octubre de 1988. Unanimidad de volos. Ponenle: José
Alejandro Luna Ramos Secretario: Agustin Tello Espindola.

"MARCAS. CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES. Para que
una marca no deba registrarse, aplicando para ello el articulo 105,
fraccién X1V, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable,
se requiere que los articulos amparados por ambas marcas lengan
caracteristicas semejantes. De manera que si se lrata de articulos
que no lienen mayor relacidn entre si. por su naturaleza y su uso, o
por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar
marcas que podrian confunditse, cuando no hay la menor
posibilidad de confusién en los productos, o de competencia
comercial desleal entre los productores La propiedad de una marca
tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de
manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para
obtener un provecho comerctal, en detnmento del propietario de la
marca anterior, m pueda causar a este algon desprestgio en
relacion con la cahdad de su producto Pero cuando los productos a
que se aplican las dos marcas son de naturaleza substanciaimente
diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes, y se
expenden en comercios substancialmente dilerentes (cuando se
trata de eslablecimienlos especiahizados). no se ve que haya razén
para negar el registro de una marca por su posible semejanza o
confusion con la otra. Pues en estos cascs no podrd haber
confusién pata adquuir el producto del duefto de la marca anterior,
con motivo del reqistro del otro, n: el productor duedo de la
anterioridad podra sufnr dado en su prestigio i en su economia con
el uso de la otra marca. Ni podrd el dueno de {a sequnda usar el
prestigio de la pnmera, para vender su producto, ya que ambos
productos se encontraran en esferas diferentes de uso, aplicaciones
y expendios comerciales (o departamentos especiales, en comercios
generales). Por lo demas, aunque ios productos amparados por una
marca perlenezcan a una categoria, y la marca se haya expedido en
principio para amparar todos los productos de esa categoria, si la
realidad es que la marca estd destinada a amparar productos de
cierta naturaleza y destinados a ciertos usos afines, el registro de
esa marca no impide el registro de una segunda marca semejanle
que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que,
aunque pertenezcan a la misma categoria en 1a clasificacidn del
articulo 71 del Reglamento de la ley, sean articulos de naturaleza
esencialmente distinta, y de uso y aplcaciones esencialmente
dislintos, y que esencialmente se venden en comercios de
naturaleza también diferente, como en el caso, por ejemplo, de
cepillos para muebles, pisos y tapiceria y de cepdlos dentales -
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta Parte: Volumen 87, pig. 55. Amparo en
revision 21/76. Johnson & Johnson. 16 de marzo de 1976.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmdan Orozco.

Volimenes 97 -102, pag. 149. Amparo en revision 707/76. Dresser
Industries, Inc 1° de marzo de 1977 Unanimidad de votos. La
publicacién no menciona ponente.

Volumenes 97 -102, pag. 149. Amparo en revisién 131/77. American
Cyanamid Company. 12 de abnl de 1877. Unanimidad de volos. La
publicacién no menciona panente.

Volumenes 97 -102, pdg. 149. Amparo en revision 291/77.
Laboratonos {nfan, S. A, 21 de junio de 1977. Unanimidad de votos.
La publicacién no menciona ponente.

Volimenes 103 -108, pag. 134. Amparo en revision 347/77. Central
Exportadora Nacional, S A. 9 de agosto de 1977, Unanimidad de
votos. La publicacién no menciona ponente.

"MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR S! DOS
MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION,
INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIit DEL ARTICULO 91
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de
determuinar st dos marcas son semejantes en grado de confusidn,
conforme a la fraccion XVIII del articulo 91 de la ley de invenciones y
marcas, debe atenderse pnmordialmente a su conjunto, es decir, al
efecto que produzcan lomadas globalmente, y de manera
importante, debe atenderse a la pnmera impresion, esto es, al efecto
que puedan producir en el publico consumidor al primer goipe de
wista, o al ser oidas cuando son pronunciadas rapidamente, pues es
de suponerse que el publico consumidor no siempre hace un analisis
mintcioso y detallado de fas marcas de los produclos que adquiere,
asi como lampoco es necesario que fatalmente todos sus elemenlos
constitutivos  sean semejantes, sino_fundamentalmente que la
simitud de los_etementos pnncipales pueda onginar confusion _por
tanlo, pata_establecer st entre dos o mas marcas regrstradas o cuyo
registro se pretende, cxisten elementos_de confusién que puedan
servir_para_determinar_si una_de_ ellas_imila_a las otras, no debe
apelarse pnmordiatmente al andlists de las diferencias que entre una
y olra_existan, porque no ha sido esa la_mente del legislador en el
caso, ya que ello requiere una elaborada operacion mental subjetiva
que el pubhco consunudor que es el que puede ser inducido a error,
no esta en aphtud de hacer en cada ¢aso, sino que debe atenderse
al andlisis de las semejanzas que facimente pueden advertirse entre
una y olra marca y que son_las unicas susceptibles de provocar la

NIDNO 3q VITVd
NOD SIS3L

confusién del pobhco consumidor, induciéndolo a error, respecto de

alquna_de eflas lal es el criteno que sustenta el legistador en el

precepto legal citado, al establecer que no se admitird a registro una
38




marca que sea semejante {igual o tan parecida) a olra ya registrada
y vigenle, aplicada a los mismos o similares productos o servicios,
en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomandola en su
conjunto o alendiendo a los elementos que hayan sido reservados.”
{Enfasis agregado)

“MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. Si bien este
tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son
semejantes en grado de confusion, se debe atender no sélo a un
andlisis minucioso, sino principalmente al efecto que pueda producir
en el publico consumidor al primer golpe de vista, o al ser
pronunciadas rapidamente, ello no significa que quien deba juzgar
sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente
en sus detalles, para determinar o aclarar el electo que visual o
fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma
ordinaria, sin poner alencién muy cuidadosa, pues la impresion
subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto
de un andlisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la
primera impresion que dichas marcas produzcan en el publico.”

TESIS JURISPRUDENCIAL NUM. 16, VISIBLE EN LAS PAGINAS
43 Y 44 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL ANO DE
1981, TRIBUNALES COLEGIADOS DE C!IRCUITO.

"MARCAS, CONFUSION DE UN ELEMENTO COMUN QUE NO
LA PRODUCE:
Al estudiar la autoridad marcana una posible confusidon de marcas
el examen en conjunlo de los elementos que integran la marca
propuesta a registro, atendiendo fundamentalmente a la impresion
instantdnea de dichas marcas, no impide establecer que un
elemento comun resulte con débi fuerza para llevar a confusién si
del examen a primera vista de ambas marcas surge un elemento
con mayor fuerza que desvirtie la semejanza derivada del
elemento comun, pues debe de recalcarse que no toda semejanza
impide el registro de una marca, sino que ademas debe ser en
grado tan evidente esa semejanza que confunda al publico
consumidor, asi, si la autondad niega ef regsitro, sus facultades
propias se ejercen en ¢l acto en forma inexacta, pues aun cuando
la Ley de Invenciones y Marcas en la hipétesis contenida por el
articulo 91 fraccion XVIIl les permita negar el registro cuando esa
hipdtesis se actualiza, esta situacionr no sucede en ¢l caso sien la
marca que se propone a regsitro existe un diverso elemento
diferenciador lo suficientemente intenso para hacerle ver al
consumidor a primera wmpresidon que esta frente a marcas
diferentes”.
Este crilerio es el que suslenta la tesis jurisprudencial contenida en
el amparo en revisién 204/84 visible en 1a pagina 121, Sextra parte,
volumen 181-186, del pamer Tnbunal Colegiado en Matena
administrativa del Primer Circuito.
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CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTO, NATURALEZA JURIDICA, DIFERENTES TIPOS DE MARCA,
FINALIDAD, FUENTES DEL BERECHO A LA MARCA.

a) Diferentes conceplos doctrinales.

El autor David Rangel Medina senala que hay cualro corrientes de definiciones
elaboradas sobre la marca: la que sefiala a la marca un papel de signo indicador
del lugar de procedencia de la mercancia; aquella que considera a la marca como
un agente individualizador del producto mismo; una mas que retne los rasgos
distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya
indicada enfoca la esencia de la marca en funcion de la clientela."

Primer grupo

“La marca de fabrica o de comercio, indica Ainé, es un signo cualquiera aplicado a
un producto y que permite reconocer la fabrica de que proviene o la casa
comercial que lo vende™.'

Pouillet presenta esta definicion = Se puede decir con verdad que la marca es un
medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la
mercancia a los terceros que la compran, en cualquiera que él sea, que sirve para
distinguir la individualidad de una mercancia, sea manufacturada por un
fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante.'?

Roubier sedala que “La marca de fibrica consiste en un signo distintivo colocado
sobre los produclos, y destinado a garantizar al piblico 1a procedencia de los
produclos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una
mercancia™

Segundo grupo

Laborde en las definiciones de marca del tipo de las transcritas, corrientemente se
confunde la marca de origen con la marca emblematica: la primera designa el
lugar de procedencia y la segunda designa la persona, el establecimiento o el
producto. “La marca emblematica declara es todo signo particular y distintivo con
la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante impnme el caracter
de su personalidad sobre sus productos para distinguitlos de los de sus
competidores.”

" Rangel Medina, David Tratado de Dervcho Marcorio, Méveo, D 1960, p. 154

' Aine, Annenguad  Trand protigue des margues ke Eabrigue vt o commerce, Pasis, 1398.p 3
B Pouillet £ Tranité ches Murques e Fubrigue ot & bt Concurrence Dclmule,6° Edicion, Paris, 1912, p 13
~ Roubict Paul Le Drow ke fa Prope iité Ivlnsirsclle, toma |, Libraite du Recueli Sirey, S.A . Pans. 1952, p.
83

*Laborde A Troud Thivesgue ot Prminine des Maryines ok Fobrupie o ke Commerce, Parin, 1914, p §



El Dr. Ladas, para quien una marca * es fundamentaimente un signo, un simbolo,
o0 emblema que sefala, dislingue las mercancias de un productor de las de otro.?

Breuer Moreno también excluye de la marca la mision de indicar el lugar de
procedencia y la define como el signo caracteristico con que el industrial,
comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o
explotacién agricola.?®

El brasileio Da Gama Cerqueira senala el concepto de marca diciendo que es
“todo signo distintivo colocado facullativamente en los productos y articulos de las
industrias en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénlicos o
semejantes de origen diverso.?*

Tercer grupo.

Ramella senala a Ia marca “la sedal exterior escogida por un industrial o
comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar
que los produclos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su
fabrica o comermo y distinguelas especialmente de los productos que le hacen
competencia,®®

Sepulveda senala a la marca es un signo para distinguir. Se emplea para senalar
y caraclerizar mercancias o productos de la industria, diferenciandolos de otros.
Tiene por objeto la marca proteger las mercaderias poniéndolas al abrigo de la
competencia desleal mediante la identificacion. Estan destinadas a especializar los
productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedenc:a

J. Rodriguez Rodriguez: la marca es la sefial externa que es usada por un
comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o
distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y
el comercianle quede a salvo de los electos de la competencia desleal que le
hicieren los que pretendiesen utitizar el preshgno y la solvencia de aquel, para
colocar productos inferiores o no acreditados.?’

* Stephen P, Ladas, The Intermatiomal protection of Indusirsal Property, Harvard Universaty Press,
Cambridge. 1930, p 480
B Becuer Moieno Pedro: Tranado di Marcas de Fabrica y s Comercio 2° Edicion, Editorial Robis, Buenos
Aires, 1936, p. 31,
"c.udu por Range! Medina, David, Ob, Cit. p. 90.

* Ramella Agustin: Trutasda e b Propicdd Industrial, Traduceion de 1a Revista General de Legistacion y
Jumpmdcnu Madrid 1913, tomo segundo, p. 419.

\cpulu:da Cesar, EL Sistema Mevicano dhe Propredad Indusirial Mévico, 1955, p 63

Rodnl.uu Rodriguez Joaquin, Crrso de Dvrecho Mfervannl, México 19562, Segunda Ldxwin, Tomo 1,
pA2S.
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Cuarto Grupo

Ascarelli sefala el concepto de la marca como™ la marca sirve para individualizar
el producto, también ella constituye un bien inmaterial, que se traduce
materialmente en una contraseda puesta en las mercancias o en su embalaje, y
que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada,
atrayendo y conservando la clientela. El publico puede asi conocer la procedencia
de la mercancia y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de
sus productos, creyéndolos suyos.?®

Ferrara sostiene que la proteccion de la hacienda se produce, bien directamente,
por medio de la prohibicién de la compelencia desleal, o, indirectamente, a través
de la proteccion de los signos distintivos que utiliza el comerciante en el ejercicio
de la empresa, enlre los cuales se encuentra la marca “que identifica las
mercaderias procedentes del establecimiento del comerciante y que son
negociadas por su hacienda. 9

Segun Girén “La marca es el medio principal para atraer la clientela hacia una o
mas mercancias de la hacienda, individualizando las mercanclas iguales o
similares ¥

Rotondi sefala su concepto como “La marca es una contrasefa grafica impresa o
aplicada al producto, a fin de distinguirlo de todos los olros productos similares
existentes en ¢l comercio y precedentes de otra hacienda ®!

b) Naluraleza juridica.

Para determinar la naturaleza juridica de la marca es necesario establecer los
conceptos de derecho real o personal a fin de clasificar a la marca dentro de
alguno de estos derechos.

¢) Detecho real o personal.

En el lenguaje juridico técnico, se entiende por cosa { res) todo objeto del mundo
exterior que produce satisfaccidn al hombre y que tiene un valor econémico. El
derecho romano regulador de una sociedad antigua, desconocia muchas nociones
de la ciencia moderna, por lo que el concepto de res es menos extenso que el de

*Tullio Ascarelli; Deres o Mercontd, Traduccion de Felipe de J. Tena Notas de Joaquin Rodriguez
Rondniguee sobre el Derecho Mevicano Mévico, 1940, 1. 58

™ Vestara Vrancisco, Teoria Juridica de b Hoxcienda Merconnl, | daunal Revista de Derecho Privado,
Madrid, 1950, p. 157,

* Ghiton Mario: Curso di Dinstt Indhotendde, Seconda edizione Roma, 1937, Volume secondo, p.3

" Rotondi Mario: Diestto Idustrsade, IV Fdizione, Milano, 1942 XN, p. 84




cosa del derecho moderno, debido a lo cual, no reglamenté la propiedad industrial,
propiedad intelectual, etc.

Ahora bien la distincién entre derechos reales y personales tiene su origen en las
acciones in rem e in personam respectivamente.

Los derechos reales son los que ejercen las personas directamente sobre una
cosa con oposicién a cualquier tercero y que los facultan a sacar el mayor
provecho de ella, constituyendo la propiedad o a limitatla, aprovechandola en una
forma reducida sin ser propietarios, dando lugar a los derechos sobre cosa
ajena.(ius in re aliena)

En el ordenamiento juridico los derechos reales se presentan como figuras fijas y

determinadas, su contenido y extensidn no pueden ser modificados por 1a voluntad

de las partes y lienen las siguienles caracteristicas.

a) Se ejercitan sin necesidad de otra persona, la conducta del sujeto pasivo es
casi siempre negativa.

b) Dan un derecho de persecucion sobre la cosa.

c) Otorgan un derecho de preferencia o de exclusion sobre los que reclaman
derechos de crédito sobre ella.

d) Estan sancionados por acciones in rem >

d) Tipos de marcas

Rangel Medina sefala como primera clasificacién de las marcas las marcas
nominalivas, figurativas, mixtas y plisticas.

e) Marcas Nominativas.

Las marcas nominativas, que también se conocen como verbales,
denominativas, nominales, nominadas, fonélicas o de palabras son aquellas
que se componen exclusivamente de una o mas palabras. Pueden consistir en
nombre propio, geogrdfico o comercial, expresado bajo forma distintiva. En
esta clase lambién se comprenden las denominaciones de fantasia y
evocativas; igualmente pertenecen a esta categoria los titulos de periddicos;
las iniciales, letras o siglas y los niimeros.>*

f) Marca Mixta.
La marca mixta se forma con el elemento nominativo con el elemento figurativo

la combinacién de estas dos formas da lugar a las marcas mixtas, llamadas
marcas compuestas.

Y Sara alostosky Punmsrama del Derevho Ramano, Universidad Nacional Autonoma de México 1990, p. 95,
" Sara Bivlostosky, Ob ct p 93
" Rangel Medina. Ob ot p 218,216
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g) Marca innominada.

Son las marcas que consisten en dibujos o figuras caracteristicas que o
también llamadas figurativas, innominadas, sin denominacion, visuales graficas
o emblematicas, como lo seiala Rangel Medina.>®

Estas marcas no se constiluyen de ninguna denominacion es decir se
componen de dibujos disefios, imidgenes.

h) Marca Colectiva.

Rangel Medina senala que la marca colectiva es el signo destinado a ser
colocado sobre mercancias para indicar especialmente que han sido
producidas o fabricadas por un grupo de personas 0 en una localidad, regitn o
pais determinado. Encuentra su utilidad particular afli donde los productos son
reputados, pero donde las empiesas particulares no son bastante importantes
para soportar la carga de la marca individual y sobre todo el depésito y las
persecuciones en el extranjero.

i} Finalidad de las marcas.
Las marcas tienen la finalidad econdmica y juridica sefalada a conlinuacion:

j) Econdmico, el autor Jaime Alvarez Soberanis, sefala que la principal funcién
de la marca es servir como elemento de identificacién de los satisfactores que
genera el aparato productivo.

A primera vista esta funcion de identificacion no aparenta tener
consecuencias ccondmicas sobre el proceso de desarrollo de los paises. Sin
embargo las tiene, y muy importantes solo que no son evidentes.

En efecto las marcas son parte del proceso de comercializacion y
consecuentemente reperculen en la generacion y expansién de la demandada,
asi como_en general en su evolucion y de esta manera influyen en aquel
proceso.>’

En la actualidad se han venido multiplicando los bienes que ingresan al
mercado amparados con un signo marcario. Ello obedece a la diversificacién
de la produccion que es consecuencia de la estrategia de maximizacién de
utilidades que han puesto en practica las empresas en el mundo occidental,
con el consecuente incremento del consumo.

" Rangel Medina Ob Cup 215,216

*ldem

YT Alvares Soberanss Jane. La Regudociin de as smvm nomey s Maras v o la Tramferencia
Tex nologica Fdiona) e 1979.p0 84




Vivimos en una sociedad “consumista” cuyo objeto primordial es incrementar la
clientela y las compras que ésta realiza, poniendo a su disposicién una mayor
cantidad y variedad de articulos para su consumo y asi aumentar la produccion
y que los duefios de los establecimientos productivos obtengan mayores
ganancias.®

La marca tiene una importante funcion econdémica debido al papel relevante
que desempeia en el proceso de comercializacion de bienes y satisfactores.

El concepto economico de la marca subraya el papel de atraccién de fa
clientela y, por lo tanto, de generacién de la demanda, que ésta desempeia.

Esta es la justificacion econdmica para concebir a la marca como un bien
intangible que forma parte del activo social y debido a que la marca tiene un
valor econdmico intrinseco, es acreedora a la proleccidon del orden juridico,
tanto a nivel nacional como internacional. >

k) Funcion juridica.

El articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial senala la finalidad juridica al
establecer que los industriales, comercianles 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 obliene mediante su
regislro en el Instituto.

La pnncipal funcion del registro de la marca es su uso exclusivo, asi como le
otorga al Wtular del registro la facultad de promover acciones tendientes a
conservar sus derechos de propiedad industrial derivados del registro marcario.
Asi como impedir el uso de la marca, solicitar la aplicacion de medidas
precautorias, reclamar daios y perjuicios.

Funciones de las marcas.
Existen las siguienles funciones de la marca:

Funcion de distincion.

Funcion de proteccion

Funcion de indicacion de procedencia.
Funcidn social o de garantia de calidad.
Funcion de propaganda.

La funcion de distincion resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca
sirve ante todo dice Martin Achard, “para distinguir un producto de otro

™ Alvarez Soberanis Jaime. Ob cit. p. $4
™ Idem
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producto del mismo género, ya sea que este Ultimo lleve otra marca o que no
lleve ninguna. Y Pouillet seiala este papel de ia marca cuando afirma: Es la
marca la que da a la mercancia su individualidad; permite reconoceria entre
millares de ofras andlogas o semejantes. Cuando mas estimada es la
mercancia, mas valor tiene la marca.*°

La funcion de proteccion, desde el punto de vista del titular de la marca, ésta
tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor
que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusion. La
funcion protectora de la marca en beneficio del publico consumidor y en contra
del productor o comerciante es senalada por Maitin Achard cuando declara
que gracias a la marca. “el comprador lendrd un medio de entrar en relacion
con el productor, no porque la marca indique siemPre el nombre de este Ullimo,
sino porque facilita por lo menos sus pesquizas®. *

La funcién de indicacién de procedencia, tiene como finalidad respaldar el buen
nombre del fabricante, comerciante o prestador de servicios. Asl como
proporciona al comprador una indicacién sobre la procedencia de los
productos, ya que el objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia
del producto.

La funcién social o de garantia de calidad, tiene como finalidad condensar et
eventual Goodwill de los produclos o servicios.

La funcion de propaganda, tiene como finalidad operar como medio de
publicidad y promocién de los productos o servicios.

1) Fuentes del derecho a la marca.

El uso, debe ser conlinuo e ininterrumpido como lo establece el articulo 62 de
la Ley de la Propiedad Industnal al sefalar que se enlendera que una marca se
encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio 0 se encuentran disponibles en el mercado en el pais
bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y
costumbres en el comercio. También se entenderd que fa marca se encuentra
en uso cuando se aphque a productos destinados a la exportacion.

m) El uso.
Puede ser un uso previo al reqistro de la marca siempre y cuando sea conlinuo

e ininterrumpido como se senald con anterioridad, y de buena fe siempre y
cuando como lo establece el articulo 92 fraccidn | al senalar que un tercero que

“ Rangel Madina,. Oh Cit.p 172
' dem




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

n) El registro.

El registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es
una fuente de derecho de propiedad industrial toda vez que otorga el derecho a
usar en forma exclusiva la marca, impedir el uso no autorizado, otorgar
licencias, renovar los efectos del registro, percibir regalias por el uso de la
marca, transmilir los derechos del registro a favor de un tercero, constituir
gravamenes, solicitar la aplicacién de medidas precautorias, reclamar dados y
perjuicios.
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CAPITULO TERCERO
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

a) Presentacién de la solicitud de registro de una marca, acreditacién de la
personalidad.

Ahora bien, de conformidad con el articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial,
la exclusividad al uso de una marca se obliene mediante el registro de la misma
ante el IMPI, por ello la importancia de su registro.

Exislen otros medios por los cuales se pueden presentar las solicitudes ante el
Instituto, como lo pueden ser el correo, los servicios de mensajeria o porf
transmision telefénica facsimitar.

Los requisitos para el registro de una marca son los siguientes:
Presentacion del primer solicitante

Nombre del o los solicitantes.

Nacionalidad del o los salicitantes

Apoderado ( en su caso).

Respecto al acreditamiento de la personalidad el articulo 181 de la Ley de la

Propiedad Industrial sefala que la personalidad podrd acreditarse de la siguiente
forma:

Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona
fisica.

Mediante carta poder simple suscrita ante dos tesligos, cuando en el caso de
personas morales, se trale de solicitudes de patentes, registros, o la inscripcién de
licencias o sus fransmisiones

En este caso, en la carla poder debera manifestarse que quien la otorga cuenta
con facullades para ello y citarse el instrtumento en el que consten dichas
facultades.

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

En los casos no comprendidos en la fraccién 1l mediante carta poder otorgado
conforme a la legislacién aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los
tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral
extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral
en cuyo nombre se otorgue el poder, asi como del derecho del otorgante para
conferirlo, se presumird la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite debera acreditarse la personalidad del
solicitante o promovente, sin embargo. bastara con una copia simple de la
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constancia de tegistro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro General de
Poderes establecido por el Instituto.

Asimismo se debe sedalar el tipo de signo distintivo ya sea nominativas; marcas
que permiten identificar un producto y su origen mediante una patabra o conjunto
de palabras.

Innominadas: figuras que cumplen con la funcién de una marca.
Mixlas: Marcas que combinan palabras con elementos figurativos.

Tridimensional, marcas que protegen los envollorios, empaques, envases y la
forma o fa presentacion de los productos.

Productos o seivicios y clases.
Etiquetas del signo distintivo
Ubicacion del establecimiento y tipo.
Leyendas y figuras no reservables.
Prioridad reclamada

Pagos por el registro.

Asimismo se debe sefalar la clase Intetnacional y los productos que protege la
marica propuesta a registro, nuestro pais, ain sin ser miembro, ha optado por
observar la Gltima version del Arreglo de Niza, abandonando la observancia de la
llamada “clasificacion nacional®. Al renovarse los registros de marcas existentes,
éstos se clasificaron, atendiendo a las clases del nuevo listado.

Las marcas de servicio han cobrado un enorme auge en el contexto de la
economia mundial, dando lugar a que las legislaciones de diversos paises las
adoptaran dentro de sus normas, otorgandoles una proteccion similar a aquella de
las marcas de productos.

La clasificacion de produclos y servicios que establece el articulo 59 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industnal se divide en 42 clases, de las
cuales 34 corresponden a produclos y 8 a servicios

Si los servicios o productos gue se desea proteger se ubican en clases diferentes,
es necesario solicitar el registro de las marcas en cada una de las mismas.

Es comun el caso de marcas que se registran no sélo en las clases en que se
ubican los productos o servicios que de manera diecta se comercializan o
prestan, sino en todas aquellas clases en que se comprenden productos o
servicios con los que guardan alguna relacion, para evitar que leiceros puedan
apropiarse de las mismas, dando lugar a los llamados “registros de defensa”.




b) Examen administrativo

Las solicitudes o promociones deberdn presentarse ante el propio Instituto o en las
delegaciones de la Secretaria y cumplir los siguientes requisitos:

Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares.

Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Institulo y publicadas en el
Diario Oficial y en la Gaceta, en el nimero de ejemplares y anexos que se
establezca en la propia forma, las que deberdn presentarse debidamente
requisitadas y, tratdndose de medios magnéticos, conforme a la gula que el
Instituto emita al efecto.

Debera acompafiarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que
deberan ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier
medio.

Senalar domicilio para olr y recibir notificaciones en el territorio nacional.

Indicar el nimero de solicitud, patente, registro, publicacién, declaratoria, o folio y
fecha de recepcidn a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de
patente o registro.

Asimismo deberan acompafarse de comprobante de pago de la tarifa (original y
copia).

7 etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias ( no mayores de 10
x 10 cm. Ni menores de 4 x 4 cm). ( excepto nominativas).

7 etiquetas a color con las medidas reglamentarias ( no mayores de 10 x 10 cm. ni
menores de 4 x 4 cm. excepto nominativas.

7 impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca
tridimensional en los tres planos ( anchura, altura y volumen).

Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisiéon de derechos ( solo en caso
de marca en copropiedad).

Copia simple de la constancia de inscripcion en el Registro General de Poderes
del IMPI, en su caso.

Documento original que acredita la personalidad, en su caso e! original se
encuentra en el determinado expediente y se solicita la compulsa.




c) Examen de fondo ( novedad)

Con fundamento en el articulo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, concluido
el examen de forma, se procederd a realizar el examen de fondo a fin de verificar
si la marca es registrable.

Se realiza un examen fonético, comprobando y comparando que entre los signos y
las denominaciones solicitadas en tramite y los ya regisirados con anterioridad, no
existan otros signos idénticos o semejantes en grado de confusion, que
constituyan impedimento respecto al solicitado.

d) Criterios que toma la Autoridad al otorgar o negar el registro de Ja marca.

Finalmente , procede hacer notar que las negativas se declararan por las
siguientes razones:

En vidud de que los signos distintivos propuestos a registro son idénticos o
similares en grado de confusidn a algun registro otorgado con anteriondad o a un
expediente en trdmite, o bien que encuadra en algun supuesto previsto en el
Articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Independientemente de que
existan otras razones previstas en la Ley.

Una vez realizados los examenes de fondo y forma de la solicitud, y que el
interesado dio contestacion a los requerimientos legales, si el IMPI considera que
los argumentos del solicitante no son suficientes para desvirtuar el requerimiento,
procedera a declarar la negaliva de registro de fa marca de que se trate.

El IMP] esta obligado a notificar por escrito al solicitante la negativa, expresando
los motivos y fundamentos legales y a publicar las resoluciones en la Gaceta del
propio Instituto.

* e) Marcas registrables.

El articulo 89 senala.-
Pueden constituir una marca los siguientes signos:

Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los produclos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente
a los de su misma especie o clase,

Las formas tridimensionales,

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

El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una
marca registrada o un nombre comercial publicado.
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De esta lista de elementos o signos que pueden constituir una marca se derivan,
como ya se ha indicado junto a cada uno de ellos, los diferentes tipos de marcas
que la legislacién mexicana reconoce: nominativas, innominadas, tridimensionales
y mix{as.

La importancia de determinar que lipo de marca se es!d solicitando deviene del
hecho de que el articulo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial en su fraccion 1,
exige que al solicitarse el registro de una marca se indique si ésta es nominativa,
innominada, tridimensional o mixta. Asi, el eslablecer con precision el tipo de
marca de que se trata es importante a efectos de cumplir con este requerimiento y
también a efectos del examen que se realice para proceder a su registro, el cual
sera diferente para cada tipo de marca.

En cuanto a los requerimientos que puede mandar el IMP] tenemos que pueden
ser encaminados a la determinacion del tipo de marca que se solicita en los
siguientes supuestos:

Si no se indica en el recuadro correspondiente de la solicitud el tipo de marca, se
va a requerir que se indique, salvo que la mencién del signo distintivo indique el
tipo de marca que se esta solicitando.

Si se indica que la marca es nominativa y se piesentan etiquetas con algun
diseno, s va a requerir que se aclare el lipo de marca.

Si se indica que la marca es mixta y no se presentan etiquetas, se va a requerir
que se aclare el tipo de marca o bien que presente las correspondientes etiquetas,
en cuyo caso se tendra como fecha legal el dia en que se presenten las etiquetas.

Si se solicita como innominada y en la etiqueta se observa una denominacion, una
letra 0 un nimero o una combinacién de éstos, se va a requerir que se reponga
como mixta, incluyendo la denominacidn de que se trate, salvo que sean leyendas
no reservables que no puedan constituir una marca

En caso de que se solicile como mixta y la denominacion se compone de una o
mas letras las cuales tienen un disefo muy estiizado, aunque no se puedan
distinguir facilmente, se va a considerar como mixta.

En caso de que si se trala de una palabra completa o varias letras que no se
pueden leer o apreciar en la etiqueta de ningun modo, se va a requenr que se
solicite la marca como innominada.

Cuando el disefio de la etiqueta simule una lelra se va a requerir que la
denominacion solicitada incluya esa letra.




Si la marca solicitada incluye forma tridimensional y denominacion y/o disefo se
tienen que solicitar como mixta ( sin marcar ningun otro recuadro), indicando en el
espacio de la solicitud dedicado a signo distintivo de que se compone la marca
solicitada por ejemplo; denominacion, diseno y forma tridimensional; en el caso
conlrario se va a requerir que se especifique en ese espacio de qué se compone
la marca.

Si se solicita una forma indimensional que ircluye una combinacion de colores de
debera solicitar como marca mixta

Las letras perienecientes a un alfabeto extranjero por ejemplo chino, eslavo se
consideraran disefios, de modo que las marcas que los contengan se han de
solicitar como innominadas o mixtas. Lo mismo ocurre con simbolos que tienen un
cierlo significado preestablecido, como la arroba, el asterisco y lefras de alfabetos
afines al nueslro pero que no pertenecen al idioma espafol, como la C, acentlos,
letras griegas, o los que tengan un significado conocido internacionalmente.

Cuando en una efiqueta se repita varias veces la misma denominacion, no sera
necesario anolar en el espacio destinado a signo distintivo cada una de las
repeticiones, salvo que el solicitanie expresamente quiera proteger su marca de
esta manera.

Asimismo hay ciertos requerimientos en cuanto a las etiquetas que deben de
cumplirse, como son;

Para marcas innominadas las etiquetas no deberdn contener letras, numeros,
palabras o frases que sean susceptibles de ser registrados como marca. En caso
de que las contengan se requerird que se supriman de las etiquetas o se soliciten
como marcas mixtas incluyendo la denominacién que aparece en la etiqueta.

Lo mismo ocurte en el caso de marcas mixtas, la denominacion debe contener
todas las palabras, letras o nimeros que aparezcan en la etiqueta y que sean
susceplibles de ser registradas como marcas.

En marcas tridimensionales, y mixtas que comprendan una forma tridimensional,
los ejemplares, preferentemente fotografias, han de mostrar los tres planos de la
figura tridimensional, constando los tres en una sola impresién o ejemplar y no
mostrar funcionalidad de !a figura ni representarla en partes, sino tal y como se va
a usar la marca.

Si la marca se solicita innominada y la etiqueta refleja tridimensionalidad de un
envase u objeto, se va a requerir que se aclare el tipo de marca y se repongan las
etiquetas correctamente en funcion del tipo de marca de que se trate, indicando en
el espacio del signo distintivo que se quiere proteger con la marca.

Si la marca se solicita como mixta y en las etiquelas se aprecia tridimensionahidad,
se va a requenr que se cambie la etiqueta para no mostrar tridimensionalidad o
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bien que en el espacio del signo distintivo se indique que la marca comprende
denominacion, disedio y forma tridimensional presentando entonces las
impresiones que muestren los tres planos.

En definitiva, siempte tiene que coincidir la indicacién del lipo de marca, lo que se
anota en el espacio del signo distinlivo que se quiere proteger con la marca y las
etiquetas.

« ) Marcas no registrables.

No se otorgara patente, registro o autorizacion, ni se dara publicidad en la Gacela,
a ninguna de las figuras o inslituciones juridicas que regula esta Ley, cuando sus
conlenidos o formas sean contrarios al orden publico, a la moral y a las buenas
costumbres o contravengan cualquier disposicion legal.

En cuanto al examen que determina el otorgamiento de un registro y/o su
negativa, tenemos que el articulo 90 de la Ley de la materia senala:

Arliculo 90.- No seran registrables como marca:

Fraccién - Las denominaciones, figuras o formas tridimesisionales animadas o
cambiantes que se expresan de manera dindmica, atn cuando sean visibles.
Ejemplo: hologramas.

Fraccion Il.- Los nombres técnicos o de uso comun de los produclos o servicios
que pretenden ampararse con ta marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se hayan convertido en la
designacion usual o genérica de los mismos.

Nombres Técnicos.
Acido Acetil Salicilico, polimero, aloe vera.

Nombres de uso comin:

CAFE para café (clase 30)

SOFA para sofas ( clase 20)
CIGARRILLOS para cigarros (clase 34)

Palabras de designacion usual o genéricas de los productos o servicios.
BLUE JEANS o JEANS para pantalones de mezclilla

BAMBINETO para cuna portatil.

CHELA para cerveza.

CHESCO para refrescos

LLOVE SEAT para sillones

Ejemplos de marcas no prohibidas por ésta fraccion, podria set un término

genérico con un elemento distintivo:
JEANS LEVIS para pantalones de mezclifla.
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DON CAFE para servicios de cafeteria

HOTEL PRESIDENTE para Hotel.

Denominaciones con solo una parie de un genérico:
ZAPA para calzado.

MAYO para mayonesa.

Marcas evocativas;

PANADERO para pan.

PIZZA PIZZA para servicios de restaurante,

Fraccidn Il.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se
hayan hecho de uso comuin y aquellas que carezcan de originalidad que las
distinga facilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o la
impuesta por su naturaleza o funcion industrial.

Ejemplo los danoninos o los desodorantes.

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

Ejemplos:

CAFE DE CHIAPAS

QUESO BARATO

CAMISA BLANCA

CREMA SUAVE.

Fraccion V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompaiados de clementos lales como signos, disefos o
denominaciones, que les den un caracler distintivo.

Ejemplo: 123456 ABCDE.

Fraccién VI.- La traduccion a otros idiomas, variacion ortografica caprichosa o la
construccion artificial de palabras no registrables.

Ejemplo:

KANEKI para aparatos eléctricos en hiingaro significa el mejor.

Fraccion VIl.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o
emblemas de cualquier pais, estado, municipio o divisiones politicas equivalentes,
asi como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones
internacionales, gubemamentales, no gubernamentales o de cualquier ofra
organizacion teconocida oficialmente, asi como fa designacion verbal de los
mismos.

Ejemplo.
La bandera de ITALIA, SECOFI.
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Fraccion 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.

Ejemplo: Un délar, una moneda etc.

Fraccion IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o [a representacion
grafica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones,
ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.
Ejemplo: Condecoracion del aguila azieca, premio principe de Asturias, medalla
Belisario Dominguez.

Fraccion X.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas,
asi como los gentilicios, nombres adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios y puedan originar confusion o efror en cuanto a su
procedencia.

Ejemplos: NORUEGO para salmén, GRAN COLOMBIANO para café, CARIBENO
para ron.

Ejemplos de denominaciones que si se pueden registrar como marcas: PARIS
para papel, LONDON para perfume.

Fraccion Xl.- Las denominaciones de pobleciones o lugares que se caractericen
por la fabricacién de ciertos productos, para amparar éstos, exceplo los nombres
de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se
tenga el consentimiento del propietario.

Ejemplo, IRAPUATO para fresas, LEON para calzado, SAN ANDRES TUXTLA
para puros.

Fraccion Xll.- Los nombres, seudonimos, firmas y relratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han failecido, en su orden, del conyuge,
parientes consanguineos en linea tecta y por adopcién, y colaterales, ambos hasta
el cuarto grado.

Ejemplo. VALENZUELA para ropa deportiva, RETRATO DE UNA PERSONA,
PACO RABANNE para perfumes.

Fraccion Xlli .- Los titulos de obras intelectuales o attisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los
personajes humanos de caraclerizacidn, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artislicos, a menos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente.

Ejemplo: 101 daimatas, Aladino, Tom Cruise “Jerry Mcguire™.

Fraccion XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de enganar al publico o inducir a eiror, entendiéndose por tales las
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que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o
cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar
Ejemplo: NAFTA o TLC para servicios de exportacion e importacion.

Fraccion XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México,
para ser aplicada a cualquier producto o servicio. Se entendera que una marca es
notoriamente conocida en México, cuando un sector deteirminado del publico o ue
los circulos comerciales de! pais, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una
persona que emplea esa marca en relacidon con sus productos o servicios, asi
como el conocimiento que se tenga de la marca en el terntoro, como
consecuencia de la promocién o publicidad de la misma

A efeclo de demostrar ta notoriedad de la marca, podran emplearse todos los
medios probatorios permitidos por esta Ley

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso de la marca por
quien solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el
titular de la marca nototramente conocida, o constituya un aprovechamiento que
cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no serd aplicable cuando el
solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida

Ejemplo GUCCI, COCO CHANEL.

Fraccidn XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a
otra en tramile de registro presentada con anterioridad o a una registrada y
vigente, aplicada a los mismos o simifares productos o servicios. Sin embargo, si
podra registrarse una matca que sea idéntica a ofra ya registrada, si Ja solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicaria a productos o servicios similares.
Ejemplo; BACTRIN con VACTRIN, para medicamentos

La confusion puede ser Fonélica, grafica, conceptual ¢ ideoldgica.

Para analizar la confusion la Autondad debe atender principalmente al efecto que
los signos marcarios puedan producir en el publico consumidor conjuntamente, es
decir, al pnimer golpe de vista o al ser pronunciadas rapidamente

Ahora bien lo que para unos es confundible para otros no lo seta; sin embargo, la
confundibilidad existicd cuando por parecido de los signos el piblico consumidor
pueda ser llevado a engano. Puede darse entre marcas que distinguen articulos
distintos en una misma clase.

Fraccion XVIL.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a
un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracidn o venta de
los productos o la prestacion de los servicios que se prelendan amparar con la
marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con antenordad a la
fecha de presentacion de la solicitud del registro de la marca o la de uso declarada
de la misma. Lo anterior no sera aplicable cuando la solicitud de marca la presente
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el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que
haya sido publicado.

Ejemplo: SERVILLANTAS para seivicio de taller.
g) Cita de anlerioridades.

Una vez realizados los exdmenes de fondo y forma de la solicitud, y que el
interesado dio contestacion a los requerimientos legales, si el IMPI considera que
los argumentos del solicitante no son suficientes para desvirtuar el requerimiento,
procedera a declarar la negativa de registro de la marca de que se trate.

El IMPI esta obligado a notificar por escnto al solicitante la negativa, expresando
los motivos y fundamentos legales y a publicar las resoluciones en la Gaceta del
propio Institulo.

Las pautas o reglas para decidir la confusion por la Autoridad Administiativa para
citar las anterioridades encontradas consisten en el cotejo sucesivo de ambas
marcas, asi como la preponderancia de las semejanzas sobre las diferencias, la
marca opuesta es un derecho en expectativa, analisis del conjunto, 1a descripcién
de la marca, las circunstancias adjetivas, la posicién del juez, la forma en que se
usara la marca.

Las circunstancia que tomara en cuenta la Autoridad para negar u otorgar el
registro marcario serd el pablico consumidor y los productos y servicios a
distinguir, la inclusidén en la maica de elementos de uso comun, productos no
amparados por la marca oponente, el uso de la marca oponente, la marca de
defensa, 1a notoriedad, la coexistencia con la marca oponente, la coexistencia con
marcas de terceros, el contenido conceptual, las marcas denominativas, las casos
de nulidad.

Debe alenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que se tomatan en
cuenla las siguientes reglas:

Considerar la marca en su conjunto

Aprecirrse por imposicién, es decir, viendo alternalivamente las marca y no
comparindolas una al lado de la otra.

Apreciarse  suponiendo que la confusion puede sufrifla una persona
medianamente inteligente y que preste la atencion comun y ordinaria.

h) Manifestaciones hechas valer por el particular ante el IMPI para conseguir el
registro.

El interesado una vez que se le haya notificado de algtn impedimento fegal o si
existen anterioridades para la consecucion del registro puede manifestar lo que a
su derecho convenga otorgdndole un plazo de dos meses (articulo 122 de la Ley
de la Propiedad Industrial) o en su defeclo un plazo adicional de dos meses



(articulo 122 bis de la Propiedad Industiial) en caso de que el solicitante no
contestare en el plazo concedido se entendera por abandonada su solicitud.

Estas manifestaciones pueden consistir desde aclarar o subsanar los errores
contenidos en la solicitud o en caso de que se haya citado alguna anterioridad
presentar argumentos ya sea manifestando las posibles diferencias de la marca
propuesta a registro con la marca registrada diferencias que pueden ser
analizadas desde el punto de vista fonético, gralico o conceptual e ideologico, o
bien manifestar que las marcas se encuentra registrada en diferentes clases.

Por otro lado también se puede manifestar que se deje en suspenso ¢l tramite de
registro en términos del articulo 124 de la Ley de la Propiedad [ndustrial, a efeclo
de iniciar un procedimiento contencioso ante el IMPI por considerar que la marca
citada como anterioridad se encuentra viciada de nulidad por incurrir en alguno de
los supuestos contenidos en el articulo 151 de la Ley de la materia o bien por
considerar que la marca que se cité como anterioridad no se ha usado durante los
res afos consecutivos a la fecha en que se solicila la caducidad aludida como lo
establece el articulo 152 de la Ley de la materia.

i) Ejemplos de resoluciones de negativas del registro por incurrir en los
supuestos del articulo 90.

ASUNIO Se niega ¢l 1egitro de marca soliciodo en el espediente PUmeto 199258 ANILLO PARA LA
MADRE.

MésicoDF. o

En base a ko akibuciones quo le conhicren a este NI fos orticuios 1. 88, B9, 90 Foccion Xvi,
119, 122 ¥ 125 de 1o L ey de K Propiedod ncustriol, SEGURDO y TERCERO TRANMITORIOS det Decrelo por el que se
modifica ¢l Reglamento interkr de Ja Secrelonia de Corrercio y fomento industnol, pubicado en e Diario Oliol
de ko federocion ¢l 14 de sephembxe de 1994, 1, Iy 45 de ka tey Orpdnica de 5 Asminirac ibn Pubhca Federol:
12,12, 14, 15y 59 de ko Ley Federot de Jos Entidades Faroesiotales: 1. 2y 3 oet Reglamento de la Ley Tederal de
k [ntidodes Paocstotales. v |, 4. 7. 9 y PRIMIRO HRANSHTORIO deit Reglomento det inshiuto Mericono de 1o
Propsecod InAUItiol pubscado en la mivma luente intamativa el 23 de noviemtre de 1994, 1 niega el regiko
e Morco 1oICHAGD, Ol 1enor e 103 suIeHicIONIECHILNIe) y COMKITOCONes de detecho

AHVTECEDENTES

1 floua 18 e mayo de 1994, ¢l lic Roloct b De k2 Cotha b - entonCes apouey (30 O K emiresy
HONNE PRODUCIS, INC . 30MI1 ¢ 100IN0 ¢de MOrca e K Senominacon ANILLO PARA LA MADRE
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. Medante ohcia de techo 31 de rmayo de 1974, emihdo por la enlonces Dreccidn Genetol de
Desanotia Tecnoldgico a taves de ta Deecodn de Propiedad Industngt, con nimeo de 1cho 50777, se comunicd
al Ing. Oscar M. Becettil. enlonces opoderodo de 1o empresa HONNE PRODUCTS, INC . que debia ocreditor su
personabod Como opodetnsa en ol erpedente en ¢l que se actiun, o bien, kay locultades det frmanie de la
cara podes, cumphendo s tequisitas que senaka el oticuia 181 de la Ley de fomento y Profeccion de o
Propiedod Indusinal, contelotivo del articuto 181 de la tey de ka Propedod tndustral. y 10 de w Reglomento. De
a misna 10ma se 1o requeio Cumpiv con o Focaiin VI del aeticulo 70 dela Ley federal de Derechos

. Por escnto de lecha ) de agosta de 1994, con numeio de foko 69688, el ticenciado Raloel .
de ho Cosliag £, en tepresentacin e HONNE PRODUCIS, IHC . $0ECHS 10 concenon de una prénoga sobre et
EIA20 CONCCAIdO en el ohCio precisodo en el punto antetkrs

IV Medonte escmo de fecho 10 de oclutve de 1994, con numero de 1obo 23517, el lic. Raloet F
ae ka Costa [, entepresentocion ae HONNL PRODUCTS. tHC . 3o contestacon ot olco de techa 3) ¢e mayo
de 1994, conndmero de 1oho 50277, hacenao el enleto de ks detechos por 1ol concepto

V. Por olcio de fecha 23 de uno de 1995, con nimera de 1osa 30937, emitdo par ki Dikeccion de
rrocas de oste Ingituto. a favés del Departamento de Bsamen de la Subdeeccion de Ezamen y Regisiio de
Morcos, Sgnos Datintivos y Comservacion de Derechos, e comuncd ol Ing Orlondo. flecena. enlonces
apadendo de HONKE PRODUCTS, INC . que entelocion a la sokCitud de tegntio de narca te ontecedenies, y
ot electuvone el eaomen de fondo ¢ que se rehere el arilicuo 122 de o Lley de o Propiecod industricl, se
enconttd COmMa Impedimento X0 Ki ConCelon de su 1egitho: (ue ko Mitma resultobd descipliva de ki especie
e une de 108 [XOYUC oS O PIOIEGEL, INCWNENTO PO eNe, £n K1 EYOhibrCidn Hrevisia en o loc Cion IV del aitcuio
90 de  Ley de fomento y Protecadn de ki Propiedod Induitial, cotelahvo la raccidn IV del articuio 90 de 1o
Ley de la Propiedod iIndustnal

Medante of oficio de ménto, s ke concedd a la sobcitonte uh PILo que vencia of dia 23 de
aGosto de 1995, 0 electo Ue que Mondeana 1o Que a s Serecho CONVINE L. O COMO PONa reakzorn el Pogo de
10 1onta QUE POt HAIMKES ¥ IvGios 3¢ deben cubrr a esle Iniktuto. por concepto de 1epawcidn de
Qocumeniocion, COmgmMeniacion de infarmacion Jallonte, OCKYOCKHN 0 SUDICNACION UC OMILINES, O COMQ
PO enmienUos voluntonas. OPETCEIN Que G 10 CONTONO, thha 10ACIXE 1€ Tenarnia Xr GHeNJonNada

V1. Por esciito de fecha 22 de 0gosto ae 1975, con numeto de foho 64511, e entonc el 0poderado
e HONNE PRODUCTS. 1NC . tic Roloel b de 1o Costia £ . (b0 contestacion of ohao [recsoao en oy 0o panolos
que anteceden, et endo ueva sohCitxt do regntio de g Benominacion ARILLO PARA LA MADRE, con los
aatos que a Continuacitn ie cpecificon

EXPEDIENTE DE MARCA EN TRAMIE: 199258

SOUCHANTE: HONNE PRODUCIS, INC,

FLCHA LIGAL: 18 DE MAYO DE 1994, "
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FECHA DE PRIMER USO; 30 DE ABRIL DE 1994,
1IFO DE MARCA: NOMINATIVA.
CLASE Y PRODUCIOS GUE SE PRETENDEN AMPARAR: 14 INTERNACIONAL: JOTERIA.

V.- Pox oficio de techa 25 de marto de 1996, con nimero de foko 9540, emilido por a Dreccion
do Morcas do este inttiluto, a ravés del Departamento de Exomen de lo Subdireccion de Exomen y Registio de
taqucos. Signos Disinlivos y Comervacion de Detechos. se comunicd at ING. ORLANDO BECERRA que en
contestacion o su escrito de fecha 22 de ogosio de 1995 yo fin de acceder a to wolicitodo, detxa suprimic de su
$9No dritintivo ka polabea ARILO. asi coma no sedatarko en ks keyendas y Higurios no reservables

VI. Medanie et oficio te menlo y con tundarmenlio en el orticulo 122 de lo tey de ka Propiedod
Inguitnol. se te concedd a ko sokcilanie un plaio que vencio el 27 de moyo de 1996, a eteclo de que
manitestoro 10 Que 03U derechd ConvINIre. s COMa PAra realuar el pogo de 1o tonfa que X hamiles y
$EVICION 3 deben Cubeir g este INtulo, POr CONCERIo Ye IePOICIon de documentacion, complerneniacion de
INnACHon faltonte. aCkrocKn 6 JUHIGNOCION ¢ OMIBIONES, G COMAO POF enMIENUs voNonas. opercitida
que de 1o controno, dcha sokciTud ¢ 1erkinia PO obanionoaa

Vik. Mediante ecnio de techa 186 de mayo de 1996, con hirmero de foho 34307, et ingenieto Jose
Aredonda Romas M. en tepreseniocion de 1o empresa HARLYN PRODUCTS, INC , ¢o contestocion al oficio
frecnado en los 0os punios onleriores. extxendo odermnds, el comprobanle de pago X concepto de
1EPOICION de documenios.

CONSIDERACIONES
PRIMERA . fnseQuida, s procede ol estudio el Tondo del alunta f+anieoso

AhOra bien, como ha Quedado sedaiodo en ¢l coptulo (e antecedenies de K presenie
tesohucion, par oficio de fecho 21 de punio de 1995, con nimero de fobo 0937, emiido por la Dreccidn de
Macas de esle Inlilulo, a bavés del Deporlomento de fxamen de 1o Subdeeccion o6 Fxomen y Regu¥o de
Marcas, Signos Dalintivos y Conservocion de Oetechos. 1e comuncd ot g Orando Secerra. enlonces
opocietnao de HONNE PRODUCTS. INC ., que en rekion a K sokCitud de regulio de marca de antecedentes, y
al elecivone of eiomen de 1ondo 0 que e telicre of ortcuio 122 de 1a ley de k1 Propwoodt Induskic!, se
ENCONEG COMO IMPEUMENIO PXX0 10 CONCEHON G U IEQAYO Quet 1o MMa rewdiaba descrHivg Oe ki especie
ae UNo Ge 101 producios O proteger, INCLEENKIO PO L1 €N K FTohd 10N previta en ki hoaccdan 1Y gel anicuio
90 de ka Ley 0¢ Fomento y PYO1eccion ot ki Propedoxd Indus il coneiativo ka hocCon 1V del articuio 90 de ks
ey de ka Fropsedod industriol

LG reletioa koccion IV oel articuio 90 de kL ey de 1a Propeiod indus inal eslabiec © 1o sgueenie:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“ARL. 90.« HO 10N FEEAEOLICE COMO IMKYCQ
S —— S —— e
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LIV, tos denominaciones. bgwas o temas indenensionoles que  contideranaa el
conjunio de sus coractenhics. 1ean descrphivos de los productos 0 3emvicios que
fioten de protegetse como moarca. Quedan inchuidas en ¢! wpuesto onterior los
POKOLAQs YEICHPhivOl 0 INGICOlivas (ue N £ COMEICIo Wvan PAra designar la especio.
€aliod, Contidod. COMpONCIon, deshng, vokis. gor de oigen de 1oy producios o ko
£poca de produccdn. |~

Lo norma legal hanenla con antenondad eXge deletminados supuesios Hara negar el regisko de
uh $igNo MOICCING. O sabet:

0} Que ¢ vgNo ML Que se intente registir [denominaciones, ligural, formas
menuonales]. sea deschiplivo de ks producios o servicios que se roten de
rolepet Con el mismo

b Que ewo descriptividod se delerming considerondo ¢ conunio de sus
coractersticas

tn esle senhdo, K1 descrplividod de un $gno IXEcono nominalivo, se presentard cuondo las
polobeas sean descnphvas 0 iNKKCativos que en el comecio se uliicen parg designar la especie, cobhdad,
<COoNtisad. COMPOCIDN, esting, volor, kugan de ongen e 103 (roducias o K ¢poca ve produccidn

Anley ge entior al ondlisis del Bgno alntivo en eitudho, e frecino oclaorar que en o nuevo
1ohCitud gresentooa por 1o sobcilonte de 1egitko. 1e NChye COMO GENOMnOCIdN a (eRito ANILLO PARA 1A
MADRE, 10 coat reveld K intencion de o empresa HOMHE PRODUCTS. INC. de tegitrar como marco o
TENOMINOCION COMPRIN, BeNdo Inkaicendenie que en ¢ opanNado de eyendal no reservabley hayd NChacso
ks patatya ANILO. prues i en reakdad w intencion 10 no 1eservane el ulo de Ko misma. €31a etd haberse
JUDNMIGA GO K JenomMINaGidn que intenid regiskor, 101 y como e lue requendo mediante ef oficio de techa 25
de mano oo 1995, erbdo por esta aulondad, puet o eshudo de 10ndo G Que s tehere el anicuio 172 de la Ley
de g Propredod Induitnal, versa 10tre (Cha denomnacdn, taén por la cudl e conwierd octuokodo ot
Impedunento de 1o FOCOon en anGiss

Una ver establecso ko ontenar y entondo of estucho det pimet 1upuesto. lenemos que el 1igno
datinlivo QU 1€ INtenia Iegiran Ho et NUMero de capedente 199258, se denomina ANILLO PARA LA MADRE,
POO OPHCONE 0 PIoAuVC10s G JoYCHa. MmO QUE s VRCoN en I clawe 14 de K Clauhcocion de produckos ¥
servicios ohciof vigenie

ANOro teen, paro eecios (e NUEIo Lo, POACINOY Yect Que Of Queret profegene todas 10y
$IOUUCIOT OE oYErQ 3¢ Inlentan PHoICHE DLVKIMENHIC 10O OQUEID QUE 1E0N JOYAS. ©3 BCCK. CUSKIICY IO
O MEIO! PIECIO0, QUE 1E ENCLENIE QIINCCKIO GC PURI I O PETIaS, (NG SIVE POY0 (KIAING. Al prues, Uno
1OY0 puede 161, UN ONAG, UN BYQZOICTE. LN 1EXY LNO PUIIO, UN PYENGEAX, LN COIY, un arele, elcélero

De 10 onlerkx POGEMOos eobIeCet Que 10 GenomNaCon gque Nienia regarar I sobGitonte de
1E0UY0 ICIAIS BEICTDIVO PO COMPONEHIC (e K1 Fave ANNLO PARA LA MADRE




£n electo, la denominacion ANILO PARA LA MADRL. resulio set descripliva de ja especie de ks
producios que se intento proleget Con ko denominacion a regishio, pues como e ha precisodo, un ondlo no es
mas que uno de 1os tantos produclos que reuniendo delerminudal carcicnthcas se puede consideror una
joya Por io lanlo. si un onilo €3 uno de los Productos que constituyen una especie de 1os oUUCios que se
nienion proleges. no 1y doble ologar su tegistio. pues de o contranio, se C1onNa ivando a cusiquier persona
que se encague de elaboror o diinbuie lates producios. de usar aichas palobras y, por ende, Negandoles o
oportunidod de dor 0 conocet ol pUbiico consumicor que 1o de productos comercialzon.

AhOta ten. ¢ s2Qundo supuesto €1gido o K HOCCIoN en onalis, exige que la descriptividad de
K1 denominacion se deleiming en of conjunto de sus coracietisticas

En alencion a 1o anlenion engencis fenemos que et $no dislintivo que e intenta regisiror, en s
CONUNIO e INlegra por 1a siguiente hase ANILLO PARA 1A MADRE  Evla denominacion tomoda en su conunio
€oma bien ha Quedodo estoblecxi, es toloimente desciphva de 1os productos que intenta proteger. pues por
UN K30 LA I aNGo Ia especie de 1ot msmnos, 0f conlenet 1a ase ANILLO PARA LA MADRE, y por otro. siendo
IBCQvo de U desting. ey deci, Ol menciona que 1on ondios solo para la madre, €310 haciendo refetencia o
que se iala de una especie de poducios que fenen un destino hinal eypecilhico, que es precisomente el ulo
que de esloy hogon oy mokxes

Al teapecto, tesuita ophcabie la tesns dicioda por et Tercer Inbunal Colegiodo del Primer Ccuito,
que aaleho estoblece:

PAARCAS COMPUESTAS DESCKIPTIVIDAD Y CONDICION DISUNIIVA DE tAS. De
conformudad con 10 etlableckso en & arlicuio 91, kocoon V. de o Lley de
Invenciones y Marcas, no 100 1egstiobies coma marca v 1ay denominociones.
hQuot o hrases UeICEPlivaY Oa ks PIOJUCIoT O te1vicos que kolen de protegerse
COMO MKXCA. UG denominacion no 18 Cconuideia Galinliva parque oslente una
otlogratia Coprichosa, 0 CoNUCC SN IIHCK. © 10 € froduc to de K unidn ge 4oy
© MOy POKtHal Quet, ONOIROdal aIdAMenie, CONNLEN Hetso dewriphval O
NACatives g 1a) CuohadXIct, Corcietithcol hucas, conlenxio, vso, destino O
UNCION, COMPONCION e PICheuodet. bpo especie, Cokiad. contktod, valor,
fresentacitn o epoco de eloboracitn de s procuctos 0 de restocion de los
1ervicior” £0 10 JIPoLCIGn lego! 1onCHa. se odvete que ¢l ke grioson impuso una
1egi0 Ue OYECIanoN aniChle O k)1 CENOMNOCIONEE QUe PICtenaon tegirane
COMO INXCAY. QUE si¢ 18INCI0NNNA CIHEChOMERIC Con LNO (¢ 103 Carocteres
esenciakes Que 1oga Mo debe Itund, Como 10 €1 W CONIX KN tihintiva Lo
relerdda regha Conuisie €N CONUCIYN QuEe LG YCG e3la Jdesprovisia de 1ol
1eqQuistio. 11 10 (CNOMWNOCION IHANEC v 16 INTEGIO XX JOS 0 IMX1Y IOV OY (ue of 101
ONaErOAas €N 1M kXA 1CINIAaN YeCIHivas 06 K3 frocuc oy 0 Ge 10 1yl
CONEIPONIENICS ¥ K1t 1IWTIOL CONMOUN Lerdd SeKHpivas 60 tu conunio, en 1ol
CO0 K3 OENOINGCIGN (YOPUCIIa [XYO 1egnito en 308 Ieminos, debe ser
techarogo  Comecuenicmentie. Ja negoliva de  fegniar como marce ka
AenGMINOCIon 10Co Bar, 1O 1e1uta Conktana @ detecha, hobxx cuenia que of
SECIEIOn (:ChQ NEPOtvG. KD 1E400C v QUICIOA resPenIcble ORAN0 WU EXOCedt O
0 MENCHI0NOA IR Ge OLFECHOCIoN 3¢ ks Marc at. en lanto que kn palotray gue
nlegran esa denomINOCON. ONOIeGaL oslodomente 0 en 1oma  conuntQ,
conservon ef uoniic 0o que NaluUMente e COMESPONGE, Mamo que Conrtuye
UNA CION Y Arecin GlutdN A KoY SviC08 O FXOTeg. Qquer son de restowronie y bor,
pues 10 paatra TOCa™ BENICA HBOCOUO O CaMKIn kera Que se loma tuera de Ky
horQs ¢ COmMxIo y ¢ voc ODI0 TXE™ iiCa uNA L4HE0E (e citotiled rmento donde
32 srven bebwdot preporodal Que welen 1omanse de pie onle of moikodor,
VORIC OG0 U 1 OPIECION COMO COMUN UENOMNGAOr 3¢ OmbOs €1 enones en
K MOV de kit B«C.Conanos Ue ka lengua esponols TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MAURIA ADMINGSIRATIVA DEL PRURIR CIRCUITO
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AmpKro en revistn 1153791 Sivia Adriono Xun Camacho. 10 de juko de 1991,
Unanimidod de volos Fonente. Genaro David Gongora Pimentel. Secretario: Jesds
Garcia Vichis.

Instoncia’ Inbunales Colegiados de Crcuilo
Fuente : Semonano Judiciot de 1o feuerocion
Epoco: BA

Tomo * Vii- junio

Pogna - 3120

Como e puede aprecar, Ky descnplividod de un vgno dislintivo se delesmina cuondg oncizodo
en lonma aiskoda y en su conjunlo. éte resulta descriphivo del procuc to que intenta ampanar, 10l como es en el
presente coso. pues 10 hose por Cuokue KGO Que 3¢ veo, Lempre Nos vo o Sevar O conchion de que se
ophca a curlo 1o de joyas. 1ty Comao 1o 10n 10y ansos pora ia moare

Con e310. k1 denoiminacion que se nlenta tegishas boyo £t NiMero de erpedienie 199758, esta
deywovnta de un caracter esencol que 1000 $gno Marcano debe revests, lo distintivisad, En elecio, en o
fegisiacion de ka matena se ha Begaue 0 g deterrninacdn de Que RO SE pueden egishar Como morcas
UENominaCIones INCHEQlivas 0 deschplivas de 103 producios que se mientan proteger. pues esio e impede feners
algin elemento que 10y hoga susceptibies de dnhndion, deando de Curmplie OF ende Con ia eaigencio de 103
arlicutos 88 y B? toccion | oe la Ley de K Proprsoad industial

Procede ohora hocet 13 CONEIRONUCNie volracon de 1y agumenios de ko sobcitonte de
regisro hechos vater medsante escnta de lecha 18 ve mayo de 1996, que en o esenciol se efieten o o
siguiente;

a] Que ko wolaitud de Marca se ha presentodo de BCLCtto a fo esloblecido P et
anticuio 5 delReglamento de K Ley de ka Fop-eaod Indusinot

] Que el requisito sEcNOSO en ¢ ofCio te techa 25 de Mmarzo de 1996, pxr el que
10 oUtoNood CONIICIn QUE NO Pueden apaeces en el KGN0 ditintivo palotras de
103 QUE PO s TesETve of LIO EACRIIYO. NO PrOCEe (€ OCULTTHo COn et ariculo 54 del
Reglomento de i Ley de 10 Moteria, pues en éste Charomente e menciona Gue tn
el ecriio ve 10bCihxI U MAICa. e debe nacar ademos de 1ot datos legaies. ko
leyendaor y hguioy gue opxrercon en el elemdiorn 0 10 MKrca y cuyo wio ho w
1eserva, ©s Uec, que el 106GHonlie S 1e1etva el w0 eickuuvo de o marca taly
COMO OPAICICH N ¢ CIEMPKY ge I MG, Con exCepaon de ki leyendas Cuyo
110 N0 te reserva

A GChot rgumentos Cobe HaC et ka OCKX0COION G 50 CIMEXEKI 10LCH0NTe de (EGRIo que 3 bien, ¢4
Ciero Que ¢l aIICUI0 QUE NVOCA CONCOUE K POLDIXS (3¢ NCN CENTIO G K BenOmINac on feyerkias No
105ervables. 1ombién 10 1 que en et arlicudo 113 de K Ley de ka Propwedads Indutnal Cuyo jerarqua iespecio oel
Reglamento e3 maniesio. eaie 10 10WC il Gehe de axCone el wno Uatntro que 3¢ ntenia regatier. y sotre
€1 cuot va a verskx ¢l e3ludo de londo o Que se rebere et anicuio 122 de i tey Cloda Maume que of articuto
126 establece QUE en el BIAO 3C 1eQuio GC MOICO 3¢ haro CoNLr e 1Gro Oshinivo teQuiodo £n eite sentso,
de concedene el iegiiio de K Genomuxic 10n 0 €31u0:0, 50 Cugenc s 0t ¢416 W recep!o se oducra en ¢f
1200 CI¢ K0 MXYCO CON K FENOMINaCIN ARHEO FARA LA MADRE. v1050nc0 CON €310 K Hrohtad 10N e410DeCIoa
€n et aricuio 90 £n su hacoN 1Y Ge jo closa Ley




AhOta tien. volviendo of orticuio 56 del Regiomento de & ley de lo Propiedod iIndusiiol, que
poimile inclur dentto da los ugnos a 1egiro ieyerkias No reserivabdles tiemire y cuando se indiquen en ka misma,
£3 NeCestno precivar que el formato de 1o solicitud de regisio contiene un espocio especihco en ot cual se
puede oohetr ¢l 4gNo distintiva con todo y Kt leyendas o hguros 1o reservobict, pero para otagae segundod
U O O Mistna 1OLCItoN1e 1¢ Ncluye un eIPocio eiciusiva en el cuol se debe de inClur ko denominacion det
QN0 MOrCONO LNICGMENIC Con 10s clementol que s¢ desed Ieservar, pues de ofta 1orma. no hatia posibikdod
de determines (ue €3 eneabdud 10 Que JeIeaegisiion

Bosiana entonces paord supetorn 8 enpedimenta en el cual se incure, la supresion de la polatra
AHILLO 0e 10 denomencaon a estudin y. e eslo Tonma. ol quedor ik PARA LA MADRE. desoparecia el caracter
descnphvo de o Msrma. stuOcon que se te 2o sober a ki sobciionle de tegnito medante ol emitdo pot
€310 QUIVIad Con fecha 2% de mono de 1998, Con nurmeyo de 1060 9540, en el cuol se ke pedia gue supnimiero
e W GerommnuCon u polatra ANINLO Empeto y ne otslante deho requersmiento. ko sobcitante de registro
OMD 10K 0 cuenia el Mumo. derando dentro de su denomuinacion 1o pakalxa ANILLO, dando a enlendes
CON O (ue ClusD (Uit 1¢ QU Tewvorn €31 rase ANILLO PARA LA MADRE. 10 cual no e dotie en otencidn a
10 COIQGLOC O ot ion del ahcuto 20 roccon IV de 1o Ley de la Propiedod Industnol que va mos ol de o
dnpuesio por ¢l Reguamento de ka ey de 1 matend y quee mpeae ¢l regisho de denominociones descriphivos
6310 noependientemente de Que K CoNC esdn Ael 1eQHNo de Cha dendmnackn Conituina una desventojd
eichava e uxietnda o lavor detovcilante delregisho, 1o cuol contituye ung tlogionte volocon del aricuko 28
de nueska Loy Suprema, pues negona ki postacot 0 olrd comercionie de 103 miumaol productos, de podet
uldizar ICha ae. SHCN00 CONONO a W vez e la Kixe y leal compelencio que ef mismo dapostivo eslablece.

SEGURDA - Por 103 CONMILtaciones que han queaodo estoblecidat a 1o kargo de ja fresenie, esle
Inhtuto COMIIID QuE &l 30 dutinfive presentodo oo e nometo de eipedente en doule 199258 ANILLO
PARA LA RAADRE. €3 descopivo de 103 produclos que desea proteger encuaarando en 10 prohibecion
contempioaa en ki ROCCION IV det atic uio 90, en relaon Con 1ot anictos 87, 88 y 125 de ki L ey de ka Propresdad
INCusnOt POr 10 QU TEIVIG EFOC BUen!e NEROr ¢ 1egnlro de Nkrca rormdodo en el expedente de referencia

Pee 10 0ntes eapuesio y Con Iundomento en Ky Bipatciones iegales Nvocoas, oy Como en 1oy
articulos 6 kocon IV, 7 BIS 2 y 125 seguiso panaio. de la ley de 10 Propedad indusinal pubibeoda en el Dwario
Otciat ae la Federacion el 2 ge oxoslo de 1994, 4 ¥ 9 roccion xm, gel Regiomento del Inshiuto Meakano de i
PopeIad iInctustnal, y 4 ol Acueido que Dedega Focutodes en kos Deectaes. Subasectores, Jefes de
Departamento y ohtos ubaltermnos de este Organsmo, (rdenomeentos pubihcodos en ¢ Dano Oficial de ka
federacion el 23 de noviemtre y $ de dciemixe de 1994, iespec hvomente. se reweive

(B} Se mego et 1egit o COMO MOrCa e I Jenominod ion ANHLO PARA
LA MADRE, korrutoda en e expedienie 199258

.- COMuNQUEse €110 16300C1oN of 1ok 1onie.
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M. Publiquese en lo Gacelo de ta Propicdod industngl .

AIENTAMENTE
(A DIRECHORA DE MARCAS.

ASUNIO: Se niego ef regisro de morca 10bCilodo en el expediente nomero 341868 ESTEREO SOt 107.7
(1%

MésicoDf. 0

£n bowe o las alribuciones que je conficren a este INtltulo los orticulos 1. B8, 89. 90 koccion Xvi,
119,122 v 125 de laley de o Propsedod Indutnol, SEGUNDO y TERCERO TRANSITORIOS oel Decreto por el que s
mochica el Regiamento inletior de 1o Secietaria de Comercio ¥ famento induitnal. pubicodo en et Dwario Oficiol
de lafederacidnel 14 de sepbemtre de 1994, 1, Iy 43 de 10 Ley Digomnca de 10 Asminntiocon Publica federol:
1,2,12, 14, 15y 59 ¢e ta Loy F edetol du los Enhidodes Parcesialoles. 1, 2 y 3 el Regiamento de a Ley { ederol de
o Enhasodes Paroevatoles. v 1. 4. 7. 9 y PRMIRO IRANSIORIO del Regiomento tol inilituto Mescano de K
Mopiedod INduingl, PUbICOC0 en 10 Misma fuenie NIaMatve el 23 de noviemtire de 1994, s reeQa of regisko
T MONCa sOhCiInao, 0f 1enor Oe 10 siguientes ontecegenies y COMsIerCionts de guiecho

ANTECEDENTES




1- [l o 30 do ko de 1998, ¢l Lic. Rokando Morales du la Gorda, en tepresentocién det C. JULIO
VELARDE ARREDONDO, solicild et regislio como marca de fa denominocion ESTEREO SOL 107.7 Fa, con los dolos
que a continuacidn ie especiticon:

EXPEDIENTE DE PAARCA [N TRAMIIL: 341865,

SOLCITANIE: JULIO YELARDE ARREDOHDO.

FECHA LEGAL: 30 DE JU1IO DE 1998

FECHA DE PRIMER USO. HO SE HA USADO.

PO DE MARCA: NOMINAIIVA

CHASE ¥ SIRVICIOS QUE SE PRETENDEN AMPARAR: 38 INTERNACIONAL: COMUNICACIONES
RADIOFONICAS, EMISIONES RADIOFONICAS, TRANSMISIONES DE MENSAJES, DIFUSION DE
PROGRAMAS RADIOF GHICOS, PROGKAMAS RADIOFOHICOS ¥ RADIO DIFUSION,

B. Medionte oliCio de lecha 7 de acemtre de 1798 con nimeto ve 1oko 43899, emitido por ka
Dreccidn de Marcos de eite Insliulo. o toves del Deparlomento de Lramen Be k Subareccion ae Examen y
Regisho de Morcos. Signos Distintivos y Consetvacson de Derechos, e comuncd of € JUO VELARDE
ARREDONDO por conducio de su apoderado. LK Rolando Morales de o Gorda, que en relocion a la sokcitud
de regitho de mxrca de antecedentes, y ol elecivone el ernomen ge 1ondo 0 Que se refete et articulo 122 de la
Ley de lo Propedad Industngl, se enconiio Coma antenandad ki enitencia de ko marca 429845 ESTEREO SOL, por
CoONNGEIONE 1emeante en OGo ¢ ContuLon 0 K1 Que pretende regnirorn, y pOro ophcne Q 3evicios smiares,
INCUTIENGO PO CNKE, €N 10 PIOtbR 0N Previsia 0010 HOCCKHN XVI det oriticulo 90 de Ko Ley de la Propedod
Induiing!

B Medonie el ohao ge menito y con tundamenio en of aitcuto 122 de o Lley de k1 Progseoad
Incutngl, s¢ ke concedd 0 30 sobcilonte un PO QUEe vencia ¢l B de tetrero de 1997, a elecio e que
MANteIng 0 QUe 0 W ACIECHo COMINICTE, Q% COMO DXXQ IO € POGO (e 1 tlonka que por 1amades y
$EEVICIOS 1€ deben cutre a este hhiulo, Pat CoNCEPIO 3 ILROLCINN 3C BOCUMEIQC KN, comgdementocon de
InloMOOon atante, OCkarOCKN 0 JUDIONOCION GO DIMMONES, 4 COMO POF SINTBENGaT YOUNIONOT, ODEIC KK
QUE AC K CONEONO. L HA SO I S8 161G O BDOTIONKKS

IV Medianie escnlo de lecha 3 de feteeto de 1999, con nomero de obo 10364, el tic Rolondo
Moroles ae to Garga, en iepresentocion del C JUHIO VELARDE Y ARREDONDO, ¢ contestocidn of olcio
IECHOU0 N 0% O PUNTOT DTG, CaItEI0 OUema. ¢l Comizobante e POPo de aErovechomienioy
PO conCeplo OC ePOUCIoN (¢ GOCUMENINS, COMPleMenioon de nlamacdn fallonte. ockyocon y
SWDIONOE 0N G DIVIONES. (4 COMO DO ENMPCHIGOL vORMNMKIKH, 0 QUE W tehere e i uio 122 b de K Ley ve o
Frogmraod Incsusingl

Y




COHNSIDERACIOMNES

PRUMERA - Enseguido, se procede of estudio ded lonao del oswnio plonleado

Como ha quedado senalodo en el copiulo de anlecedentes de K presenie 1E3oCoN,
medianie ofcio de lecha 7 de dciemtxe de 1998, con numeto de loko 43899, emitkso por ka Dreccion de
Morcas de este lnsliluto, a haveés del Depadomenio de Eramen de 1o Sutxireccion de Exomen y Regisho de
Marcas, Signos Distintivos y Comservocion de Derechos. se comumnco ol C JULIO VILARDE ¥ ARREDONDO. por
conducto de su apoderado, Lic Roiando Morales de 1o Gorda, que en relocion o 10 olicitud de regisiro de
marco de antecedenles. y ol efectuone et examen de fondo o que se telete et ocuio 122 ge ki tey de jo
Propredod Indusiiiol, se encankid como antenonakt K1 eanlencsa de ka marca 479845 £31EREO SOL. por
consideronse semejanie en (rado de contuson Ak Gue pretende regisier, y (Xxa ophcorne ¢ servicios simiores,

NCUNENGo PO ende, en ki prohicion prevista pn Ky hoceion Xvi del aticulo 90 de ta Ley de la Popiecod
Incsuririal

Ahoia bien, tenemos que ka prohibicion en kK cuol cune el Yo diskntivo a estudo. e
encuenta contenido en la foccion XVIEgel onuo 90 de ta Ley de ia Piopredod induitnol. cuyo 1encr btetal es el
siguienie:

LEY DE LA PROPIEDAD iNDUSTRIAL
“ARL. 90 No seronregatioblet como moarca

.XV1. Una marco qQue wo Kenhca o semejante en grodo de conlusén a ofia en
kdmite de regitko presentoda con anlenonicad © 0 uno reguitada ¥ vigente, aplicoda
0108 MIEMOS O HMIKNCS IYOUUCIOS O JOMVICIoL. Sin emMborgo. u POAIS tegisrane una
MaAICO Que sea idéntica a ofa ya reyshoda, si 10 10k Hud ey plonteado por el Mo
fitukor, POI0 CPACON Q PIOGUCIOL O OTVICIOY ImBOres .~

Del onlerior preceplo. se desprende Que POara negar ¢ ILEIo de uNa MXYCa. €3 NECOITNO QU
30 cluakcen determinedos supuetios a sober

1. Que I MOrCo CuYo 1EIIo 18 prelence obienes. Wwa KNt 0 O WiInente en oso
de conluidn a oko en HOomile Oe fegnka resentada Con onlenunNaod o0 0 uha
tegittroda y vigenie

2. Que 10 OpPBHAUEN O K03 MSMOY O MY e PIOCRIC 101 0 SCTVIC K

3. Que 10 sobCihxd OC EOIRO 3ea PIoNXIa £x0f LN Wuiar Kiveso O e K MYco
10gatoda 0 O del e1pedenic MICONO PIRENIaNN CoN oMeaasod. segun 160 ef
calo.

ASi tenemos Que K OCCON CN COMENIO CLOE BN FAINCI MIGNCKT QUE G JIGNO CUY0 TegnY0 3¢
$0RCI, 300 feMEjanic o OV de CONIBON 1 WK MAICA IEgR oM 0 EN Rame de 1egaio CON keaha legal
antendr.

TESIS CON
“ FALLA DE ORIGEN




La semejonia en grado de conlusdn a que se fehere ¢ wpuesto mencionodo, contituye el
aspeclo medukr del mistno. pues Ky 7aho kogs que ievo imphicila, es 10 inlencion de proteger ef cordeier
gistinfivo que 10d0 ¥GNO Macoho debe conlencr [n cste 1enhio, ef legiskadorn 1tald de evilor 1oaa posibiidad
de coexistencics der Jos 1(jn0s ot anas contundiles entre s, Xra que ©5108 puedan cumplt en conecuencio
con oltas dos de sus lunciones proteccion y gorantia de cohdod

A PUEL, UN WONO INGICONO UPRIKOHBO 0 un (2000CIc 0 EIVICKD QUe sen 0 sulicieniemente
ditinlivo de 1l Mane1a que Retmito dskngueio de 1oy demas de v clase. vo 0 surts un electo protecion para el
empesono que K3 CometalCe. pues ey nnegable que ese caracter dnhinlivo. olargo la seguidod ol
comercionie de Que el PULACO COMUMIoE N4QUEND sy PHOAUCTos y no 10y de olo. ¥oducitndose esto en
DENENCio CCONGMKI0 PO BQUE]. Que constifuye el i entivo de su aclividad

De W mina orma. o el pubhCo consumuiar eite caracter dnimhiva se fraduce en una
gorantia de cakiod (e 103 proaucios 0 WVt Que tecibe. pues indscutblemenie 1 moneto de idenhicor o
aquetos €1 Con LN Plemenio VisbIe Que PeIMta dntinguekin y 8 este ey K wikeniemente aiginal, obvVIo €5 Que
1A hay Poubisaoad e Que el PURECO CONSLITIIOE SCIEC CI0NE LN §XOAUCTD O 1BTVICIO QUE NO BCICODA

AhOt) bicn, 10 CONKONG O 130 hintiviiod €3 GECE. 1) 1emejon2a en (Fado de contusion, €3 una
situotion que PO delermunane se debe ucuds a 0 Jocnng, o rochkea, o inchso, o los criterios
jumprudenciole s. Que han Ceodo Cet1as Iegias o deletmnanio

De cyla monera el Tercer ibund Colegindo en Malena Admnattativa det Praner Circuito, ha
@31ohleC o UNO IEHE Ue CHIENOS QUE Wven (X0 (CICHTNING? K 3EMeNTZa en rodo oe confuldn, MIUmos que
1@ encuention contemaos en ko uguenic tews

“MARCAS. REGIAS PARA DOERMINAR SU SEMEJANIA EN GRADO DE CONFUSION,
CUANDO tOS PRODUCTOS O SERVICIOS SO DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.
10 Marco es 1030 5GNC Gue 3¢ Ublva POro distNguir un PrOCuC IO O 1ETVICI0 U¢ O3 ¥ SU
PaCipol ncidn ey servie oMo elemento de identihcocion de 0y satfociores que
geneva o oporio produc v [n i oc huasadod. vivimaos €0 LN SOC K AXS CoMuMiio,
€0 JoNde 103 SO DUCON INCIemenicr su chentel. DOMENJo O Japoic dn de 1o
POLIOC N LN MOYOr CONKIoT Y vanedod 0 arhic ot PO 1 CONTLMQ, CoN K UNICa
hnolGod gt Qumenicr K EroducCon de sus IOdUCTo v, POE ende. Wi QONaNCiaY
econdmicas [incremenio en t nUMeto y vunedod de henes que geneta of oporato
Froctucins. toriokece ta presencio ge s Marcos en el mercodo. porgue ekas
comtituyen el UiCo ntumento Que hene O s dapoboon el cConumidoar oo
denhcoios ¥y podet seeConar o Ge w relrencaa Ahoro ben, o3 mduinales,
COMEIOONILS O PYesto e (0 Wi 0 DOFON LW UNG Marca ¢ k3 wxintng, en el
COMECIo O €N 104 10viCi03 QUE FHeNe, emyw~0 ¢l Gerecho a U Vo CIthuuvo e
obhene MeCONte s et onte ki outondad competente. segun 0w o elobiece of
artculo 87 g€ 10 ey de Tomento y rolec Con de k) Progwedkxd industngt, odemaos on
esle ordenonuenio egol €0 Wi ot pios 89 ¥ 90, s can kay hipolews pora poder
CONSKIvE LN MKYCQL O3 COMO 103 WPV QUE PUCBEN OIGING 1 00 1ILgikG de K
mama. Uno Ge 1oy Ltye!vol e ki NvoCosa ey W Cundurg. o3 el de evilar
CORAAIENCID GC IMKEC CONMUBLIEY QUE GNPXXEE IO TAMOY YO 108 O SETVICOY, ¥
POFO CHQ 310LIECHO 10 IUENEE (PO IEN QU hee “AtC Lo PO NG se tegaranon
COMO MAICOY.  XVI - UND MKICO Que WG sICNIN (G 0 1EMeiunte 1N (FIK30 de Contuson
O 0RO yOICDIIOM Y vaOtIe. DFACIKKR) (108 IOt O #mAr ey YO 503 O 1rniCos
S SMIXEQE. $ PO ICGRENE LG MXCO (R 360 KICAHCE 0 0B yO regnhada v ia




solicitud es plonicoda por et mamo Tiluky. pora ophcano a Productos O servicios
simlares..”. Por tan1o. cuando se trate de registan una Moo que OMPOre produclos
© serviclos simikares a 103 que yo easten en el mercado, 16 debe lenet en cuenlo que
dicha marca detse sef dishnhvo o si Misa, es dece. gue debe evestr un caracior
de onginatidad whciente fxxo desempedar et popel que ie ey asgnodo fxx ka ley.
debiendo sef objetiva o 1eal. con ka inolidoct de evitor 103a postxkdod de contusion
€on marcas eristentes Detetringr ko euslencia de la confundibdcud de kos o as o
K0 posibddad de que ello ¢ dd, no sempre ey Iorea 1acd, no causte vna regka
matemanica, Ckra y precisa, e Cuyo aphcocion suia indutxdabie 'o- confundibiidod
de un colejo  marcanio 10 cueihon se bace mas diicl ya que 1o Que (X unos es
contundible Pa1a 01ros NO KO serd. E1nas, KIS Mismqs Mare as [rovocoren conluson en
un cierlo conteato y en olto PO, un embxargo. 1o contunabigad eanttd cuondo por el
POICCidn de 103 3ignos ©F PULKCO CoNtuIMKIct RUEUa o1 bevaxio O engano ta
contusion puede ser de tres hipoas o} lonetica, b) grolka v ¢ concentuol o Kleologea
La Contusion oNéhct w GO CuNndo (o PAGEXAS YICHEN O FONUNCKIE de OGO
simicr. In ko peachea ene po de confuuon es hecuenie. yo que el pubhco
CONUMIGIE COMTVO MEKH IeCuerdo de o [(rouncikoso que de lo ewnto Lo
conlusibn (GNca e ogina pot k) identidod o wnditud e s 1GNos. o éiloy
polatxos, hases, dibujos, ehqueios o cualquiet! oo 1IGND. PO W WMPKe OBICIYOCKON
Este tipo de confundn obedece a ka maneta en que 1¢ PELCibee ke MIICO Y 0o COMOo ¢
repiesento, manbesia o espresa of wgno  [ila clase de conluudn puede ser
PIOVOCEKIQ POt semetonias oHograticas o (rahcas, por timilud de Uburos o envases y
de combinaciones de cokres. odemas de que en este po de contundn pueden
concuar 0 s vez Ky confusion lonéhca y conceptuol 1o simidtud oogralca es Quizas
1 mas habituot en los Calos de contusin Se da por la concidencia de o ietras en ks
conjunios en pugna y paro ello mtiuyen 10 miame secuencia de vocoles. i miumo
ongitud y contidaed de wiobas O 1enminaciones comunes Lo wmatud rafca tombwen
3¢ dora cuando los dibujos de ks marcos 0 1ot 1Hos de lelios que 3¢ usen en Mmarcas
denominotivas, fengan karas pareckdol 0 iguoles, ello aun cuarkio ks lelas o 1oy
objelos que 1 dibuos tepresentan, eon dderentes Aumumo. tastra confusion
derivoda de 10 simiktud rahca cuando ks ebque o 1ean iguales 0 HXreCKsas. sea par
simiitug de K COmbnOCION 0 COIKNCY UHIZOMA, 180 DOF 10 (1IP0I ION 1ndr 3¢
eiemenios dentro de ko Misma 0 Por 0 COmxnocion Ge cokres. pnncpaimenic en
enquetal y en 1os envases. Lo contusion KICoGCa 0 Concephuxal se proxhuce cuanio
$iendo ks palobras INEica y grafbcamente tivenas. Cepresan € 1vmo Concepo. es
deCck, @1 0 1IeDICIenIOCion 0 EvoCaCidn (e UNa MM COs0. CLUNClenshco o ke, k
Que Impide Ol Consumadar Antngur una de Oty Ll Conterua Conceptuod ¢4 ge sumao
IMPOrencia HXra deciir una NCoNtundDEAOY. CUGNAO €1 iHetente en Ky morcas en
PUONa. poQUE 101 contenido TOCKIo enammemente ¢l 1 Lrao de 1o Mrco pae elo
CUONA0 €t 1ILCUCIA0 €1 ¢ MIBMO. PO 36! ¢ MIMG CONTENKIO Conceptuat, ka contuson
€3 ingvilable, QUN CLONAO 10MIXEN PUAAYON GROIECE! WNAtuSes HCYoNCas o
fonéticas [t bpo te conhusitn puete ONGIKIe X I Smdiug de Lo, eate una
POt y UN DV, ENEE PSIOLIOT CON BGNMC IO CONNOLAEITO ¥ (0 k3 HChruon en
0 Mrca del nomire del HOAuCHo O Ushingus Denlto (e e31as 1upRestos el gue Cotra
Ay tekeve e et rekiivo 0 103 pOlotros ¥ 103 (D, yU gue u of crtsema o hgura
de UNG MAFCO €1 1D 1EIYeIENIOCION (FAMCT (R U0 KR INAKKOT ST e Claitunyey
€on K paiotr 0 0 PAIOIXAS QUE BERHNEN KD IO KICO G X Oy AXX T O o0, §Xr
230 k33 GENOMENOCIONE CYOCOMYAL UE UNA COWI O (8 UG COGKK RS FHGIEGEN M) WOkG
10 expxestn que 1oy Conthiuyen wno lomtsen ¢ G 0 emidema que FReao
grathcamenie regpresentana, 10 ontedn C1 O, POIUE Ue 10 CONTono e kKK Itie
DUar et derecho Ue 108 [0 IaNos ¢t MKOrCas. OLIENene e o GE CIMDICIKIL O
PODWIGE QUE 3 TEHCIEN (1 30 MMA COS O CUAKMT BRX SRS 10t k) (NI X K YO
1egalaca, €on ki cutl ¢ pUbLA O CONMIMUCE eIt Tacdmente dxhcaso o
conlundr 103 roreC ot Divetsdt CHtenon SUlentoua e ki Sogwernrey Coarte y 1oy

T




Inbunales Colegiodos. han sefokxIc qQue PO determingr 5 dos  MOras son
semejonies en (rada de confusion, debe alendene a lay semeanzos Y no o ks
alerencias. por ko Que €3 NeCCIONO 0! Momenio de 16solver un Coleio MUICana tenet
en cuenla oy sguentes 1egios 1} Lo semaion?a hay Que opreckna Conssetando o
MXCOH €N sy Comunto 2] Lo COMporocn dete opreciane lomondo en cuenta kas
semejantos y 1o ks diletencias 3] 10 #ymioCon debe aprnciane por Enpoucion, ey
decx, viendo alternalivamente Kl marcas y 0o Comparanadolos una o lodo de ka olra.
¥, 4) i smditod debe apreckase suponendo que ko Consion puedo wiia una
petsond megonamenie intehgenie, o seo et Compragor meda. y que fieste K
GIENCION COMUN y CHAINKING L0 ONtEHGE MPAC A €n OHOS 161MINOY Que 1 MICa debe
opieae on s lotahad. sn porbcukirzon en 1as dilerencsas que pudseron okecer sus
Atinlos GPECios 0 Jetotles, Consdenndo e maneta aslada o separodomernte, $ino
Qendiendo a s 1CMLIONal Que wlten de su examen Gobol, posra determinor sus
elementol prrnochales Que le gon tu coracter astintivo, todo elo deberd electuane o
K3 prmet wngeewdn noemol que proyecta i Mrca en su conjunio. tol como io
outerv ¢l CoMuImdon AeinDIoNo e 50 MG en g 1IeOkIMN. 4N Que puedo
CUNIONEI O UN EIMINAAY MINUCICIO ¥ detolkila e sgnos marcasios £310 es asi,
POQue 3 ol POBINC 0 ConsuMyr quien fundamentalimente metece o PrrItcCidn de
oulotikiad oamaustialiva quien 01oGa e11egato de un LGNo MOICONO, NI evilar su
desoneniocon y e fespecto a K nalualtro y ongen de 10 tihintos producios Que.
concurten en ¢l Mercodo. pot 10 que dcha outohodod ol momento de otorgor un
1Egitito MOICONO, SCMPFE debe Nt en Cuenio QUe 10 Moo a egthar sea o
sulcieniemente datntivo entre K yu teguioda o regrstroda. de 1ol monero que el
PUBKCO CONLMKIA NO OI0 HO CONILNGBND VDA CON ONOY, 3NA QUE N HGUIEID €110 10
postiksod de que s confundan, pues 1OI0 U8 €30 MANEa PO lograrne uno
VEIGOUXIO  rolecCion o pUbICO ConUMmor y. hviomente, 1e Pocka garoniuan ka
nlegrdod Y buena 10ma gel Bono marcono ya tegaliado, aeguando de esta forma
10 16CH ”entbeacion de 1ot producios en eof mercanda Por 1onto, cuando se talo de
determinar si dos 11x¥cas son semeantes en gado de contuuon contorme o da
fraccion XVl del aitcuto 90 de ka ley de Fomento y Froleccion de ia Progredod
Industngl, aehe otendetse a oy 1eghkn que previomente se hon Citoso ™

TERCER IRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISIRATIVA DEL PRMER CIRCUITO
AMPora en tevindn 1773794 Comercal y Manuloctuere, A de C.V. 20 Oe octutre
de 1994 Unanimdod de votos Porente Genaro Dovidd GOngara Pmented Secrelano.
Jocio Juirer Rosas

AMPOro en tevison 1983774 Ihe Concentrate Monutociunng Compony of keland 14
de oclutre de 1994 Mayaia de volos Ponenie y amden'e. Corlos Aredo Soto
Viatehor Secielana Sivia ERrabeth morales Queroda

SEMANARIO JUDICIAL OCIAVA EPOCA 1OMO XVl FEBRERQ 1995 TRIBUMALES
COLLGIADOS, Pag 207

De 1 less voncola se degrende gue of Jevar 0 Cobo ef eihadio de semena en goda de
confusidn se deben tegue Ceios Iegias 0 3ober
1L semeionza hary Gue R e COMKICHOKo ki MArca en su Conpunlo

2 10 COmPOacin debe afrecrie 10manao en cvenia ks 1eMmeIanial y no kn
lerencoy

I 10 wiuOCON UeHE OFFECKIE FXF KNHDOLK K €3 BECT . vie o Oernotivormente
1 MOICOs ¥ NO COMParanaoios una a kxio ce kaoka. y

n




4. 10 simklud debe oprecione suponendo que K conlusdn pueda whina wno
personu medianamenle infedgente, o sea ef comprodar medio, y que preste la
atencidn comun y ordinona

Una vez espunsto lo ondetion, procede llevos @ coba el estudio de semejome entre (03 $ignos en
conlicto, a electo de estar en aptitud dis deleininar s entre elos erle semeionza en grodo de conlusidn, poro
lo cual e esludio debe verxy sotre 103 siguientes aspeclos

A FOHENICO - Lo contusidn tonética se presenta cuanda paluios que petienecen a un Msmo
fioma, ol momenlo de ser emiticas, producen un SoNKIo Sirmiorn,

£n eipresenie caso, 103 1ghos aistintivos en pagna ¢11an conl de la lorma sigui

E1signo nominativo que 16 pretende regstror bojo el nimero de expediente 184S, se inlegra por
s voces ESIERED SOL 107.7 T, pronunciadaos de 1o siguiente torma: ES-1E-RE-O SOL CIEN-10 SIE-TE PUN-TO SIE-IE
F-M; resaltondo ol momenio de su vocaliackon ko denominacionque ESTEREO SOL, pues €3 la que pudere legar
a olorgar distintividod.

Mienltas que la Nxrco tegiskoda 429845 ciloda como anferionidad, €3id interada por 1oy
vocobios los vocobios ESITREQ SOL, los cunles s ermilen en ¢inco goipes da vor ES-1E-RE-OS0L

DOe la comparociin en conjunio gue se feva 0 Cobo A 01 HGNOL €N PUGNA. 1IENemos que
fondficamente exisle una seMeONIG en FOUO de conlution entie 108 MIMos, lodka ver que ambos conticnen ka
frase ESTEREO SOL. 1024n par 1 cual. su coexisiencia dentro del mercado no e1 dabie, en vetud de que en lorma
pot dernds inminente, el UHLCO LILAKHO UJE 103 1CIVICIOE QUE I8 PXETENEEN CMPOIAN, COEIK N ear O PO lenet
clementos 1o sulicientemente dutinfivos para Begar 0 10 ConChumon de que e 1ola de Bos 1N IMATCONos
diletentes

De evla loma, ko3 ogregacos 10néhcos hechas pae e Mukr de 10 presente solcitud ge tegalio y
quet $¢ hacen conwstr en iy voces CIENTO SIETE PUNTO SIETE TM. no ie dan e1¢ Corcter (hntivo eaxgdo por el
aficvio B3 de ki tey de W Propicdod Inctusiial para podet sef tegihoble. pues Jento de 10y 1envicios
10(1010NIC 08 QUE BN €3LIKI SON 10S QUE fretenue [YOICQET. (Chos YOLODbINY sOn totalmenie dewiphivol, pues
oy voces CIEHIO SIEIE PUNTO SIETE, no inddCon axis Que K Lo G U &Moa. en uh opoaralo
etlereotdnico, mienkas que Kas $0Ias FM IMOdUInCon 3o HECUEnCI0 0 1ECLENc K3 MXRAXIO], contituyen ung
16CNICa Que dentio G K IOEOGTIULON, “srve POFO 10GUCE K ¥ ENCK) PrOveC i [ W froummudod oo
MmOQUING ICCCat ¥ Kt desCargos eiecincas dstoniey”™ (Invenios que Combmaron of munaa, SelecCones ol
Reodet’s Digest, Méuco, 1983, p 2771

Pot 10l 1700es Kt POINO GUE EXRAICIEN O Y IR €3 CIXOC et atntivo 1 son ESTEREQ SOL.
MIVNAL QUE YO ¢ SNCLENKAN TEIETYONAS IXYO U V30 CACRANG £ eF Buky (e K IaIca rogaioak) 429845
[SIEREO SOL. y Gue o omparo del articulo B2 y 90 hac 0xon XVIde 83 Ley e k) Fropwesad Indus inul, neGuno oo
PEIONO PUEAE TEEINAN UNA IGUOI O IEMEONTE CN POUO G CONTUIN 1CE Y COMYD kI €3 K JEnOMWINC RN que 1&
prelende regivlor




En 1o que concietne ol aspecia fonéhco, el lic Rolonso Marales de ki Garda, opodetodo det C.
JULIO VELARDE ARREDONDO, hizo voiet €l uguiente argumento

Que tas dilerencias Tonehcos tewulton obvias, hobida cuenlo de que b Moo
Ciloda COMo antefiondad. 1 (YoNUNCKI CoN (Jos goipes de voces. en lonlo que o
MAICU Que ha PIoPUesia O reguio w MOoNdanie. 1 PIMINCID CoN Cualio HoIPey
de voces

£3 rmonitieso 10 NG and « gel argumenio Que eyyme el apoaerodo det solcitante del reghio
o 1o k2 de 0y 102000 eipresotos en of anahuy tonehco elecivodo hneas amba Inmo que en obvio de
NECCIONOS ICHUNICIONEs ¥ PO eCONNMKE IOC ey, @ 30 por fepaxducdo en taemo integra en el presente
parogralo y que conducen mvonabiemente a delenmnagn que oy wnos gatmiivos en conlicio henen mas
1CINEIoNZas Que AHErencxaty Que ks Misines PUEOEn 1ACIMeNIE NUUC ¢ 1 CONtuION O PUHIKCO LILONG. TOIGN PO
1 cual tesulta viabie Que ambas catan sunuvitoneamente en ¢l Inercodo. en otencidn a lo anspuesio por el
orhcuso B8, B? occion |y 70 raccion XVige K Ley de 1 Propredad Inchustraot

B GRAHCO - Lo conluson gesde esfe punto de visla, 3¢ presenta cuando ol ser obsefvados hay
umiig de los 1Gnot en ContbCla, 103 Cuaics pueden ser un 0 Mas potatas. una frase, un tseNo, vna
COMbINACION de Colores, una oM Mdnenuonal y T30 OGUEIC Que PUEHa WY PR 0 kaves del sentido
de la wsto

L0 elementos rohc 03 (ue CoMbiuyen GMbAaL YeNoMINOCIoNEs 0N 103 uguienics

[l signo distntivo que e nienlo regritar boe ¢l pumeto de epediente 341845, es ka
denominacion [STEREO SOL 107.7 £ integraaia de K sguienie 10ma, Cualio wabas £ 5u PAMera Palatry 0, uNa
enlo segundo, et nimero 107.7 yias ugkas Bt

Mentas que ki morca regatroda Ctoda como ontenoncdod 41843, se constiluye por o
denominacion ESTEREQ SOL. integrada ;01 cuoko 160bas o premeta palotr0 y una ki segunda, 1o cuol nos da un
tolol de cinco slobos.

10 IMmpresitn visual QUE BMHOY BENOMNNCINES YOPAICINON €1 10 Lgwenle.

SIGNO DISTINTIVO A REGISIRO MARCA
RIGISIRADA

ESIEREO SOL 107.7 kM ESTEREO SOU

SIQUICNAO 103 tegian CoNtenidas Cn X3 AYMYUBENCIT KOMCAIG Moy ambo. K COMEXrocin
altetnaliva en ¢ CouNTa B 104 JONOY MTAIVOS €N PUPNA. N0t PLITRICH OLIPCKY 1) 1BNCKINZO eN (rodo Je
contunidn Cesse e Punio (e vitia (FOLCO QUE ENYE C3108 Canle. PLEL &N oML CExFecen ks polotras 1 STEREO

n



SOL, vorianio Gnicomente por ki inclusion que ¢ litular de Jo sokcitud de regisio hace del nomero 107.7 v las
$iglas FA, 10 cual no le 4o a su denominacion un carecter diferenciodor rIespecio de ki marca regitnaa citodo
€omo anfetioridod.

En efecto. como yu ¢ precisd en ¢t estudio fonédlica etectuodo anterioemente Msmo que tiene
UNa INNiNa 1e10Ci6N con el presente aspecio, el nimero 107.7 paa los servicios de 10diodiiusion no ¢s Mmas que
una indieacidn que permile guslor una fransmision AIGNICA, v ks $gikas FM (modulocion de hecuencia o
hecuencia mModuladaino 1on MAs Gue uNO OIMO Y IHENIICH UNG 16CNCO UHIOUA en ¢ 1PO Ue $CINCios,
PO 1o cudl lejos de dares una Caktad de dslintividod y orinakdad, 1esultan Jescriptives de ios servicios que se
pretenden proleger, Y en comecuencia, thaha distintivicdad ¢ aebe bucor en 103 demas elementos que
contizne los cuates son kas palotras ESTEREO SOL, misrmos que Como ha quedodo debidomente evidenciodo a
lo largo de 10 presenie 1esolucion, son KCnik ol a lo denominacitn de 1o marca citoda como ontenondad
429845 [SIERLO SO

Con el objeto de que se desestlanor como ontenonaodd, K marca que le fue citada medionte
olicia de fecha 7 de dkiemtre de 1998, con numeto de [oiio 43699, el soiicilonte de tegishio, a aves de w
opodetado. oduio lo siguiente:

a) Quo exsten difcrencias raticas entre ko denominacion propuesta o regatio y ko
morca ciioda Como onleriondod, Bebida 3 que ¢51a 18 CoMmPone de dos 1ermnos
“ESIERED™ y “SCL™. mienhas quo Ia morco propuesta a regikro contla de cuaho
términos “ESTEREO™, “SOL™, “102.7" y "FAV", de donde se desprende un concenlo y
senhdo dilerente, odemds de que visuolmente se perciben de dstinla Mmoneta

b) Que no olutanie K0 onterior, €3 importonte tecordr que esla Auloricad
odminishativa ha conceddo 0 personas dieentes, el iegisho de innumetobiles
macos que diatinguen productos o iervicios iguales 0 Nmdares que dibeten
solamente del prelyo o sutvo

Enacbles resutian 1oy argumenios hechos valer por el 0poderado del sobcitonte de regisho, puet
enjo 1ocanie ol argumento idenliicodo con elinciso o). con o estuto hecho desde o punlo de visto grahco y
ol cuol temitimos en obivio Je INNECEKaL IeHEICIoNEs. 101 1GNOY ¢n CoNovernxa, contienen MY semejon2os
qQue diferencias entte 1i. ks Cuaies hOCEn ques ¢l PUBECO LILKNO PO 1ENGA K POLDKICK] (e dubnQuriot y (que pot
tol tazén no sea regutioble, pues ol encontiane k) denomunociin ESTEREOD SOL ya reservoda en torma eackisivo
Por o vkl e 10 Marea reQishoda CHOMA COMO aNILHONANY, €310 NO PUEUE 16t LTI POF Petona distinto.
Pues GCh PEeHRidn Conlitura L 1OMEN1o G 103 (K108 e COMPEENC I BELEO! GUE 1 NG e K04 CuaRes e3ta
autandad pretende que no W presenten en cumphmeenta 0 101 oriculat aehcuios 7° koccon Vi 82, 83, 87
occion 1y 90 hOCCioN XV de ka Ley de 1o FIopscuad InGus ol Maimoy qui Benaen 0 evilas Que en ks keha de
101 EMPEIONos Por aYoet el MAYO! FANEIO (6 VIR IO GC K3 39¥C 108 (U PYCHONCIONGN, $6 Y esenten e o
de ocloy

£n relocion ol QUKo (e 1 IRUMENIos KIeHEMCoao DO 6l NCno bl o ev aplcatiie en el
presente caso el Caleio odopIndo Xra e regalo Ue ks Macas Gue Mencon, FXr K ke ¥ senc ikt 1a20n
de que ko polotra BUER, 81F 0 VIP, €3 (¢ U COMUN Jenko (e 101 1ot X0 101 Cuok!s el fueton
1egsi0das. Y Que s 60 0Guna OCaLON WCha PO QOIS GE UubniivekX]. PO Su L0 Ton 1etodo en o
mercodo k ha peisao, por 10 cual @1 perdeciomente voI) (ue CUSKRAET REBONG VLK e K3 mIsma. en
COMBINOCIKHN CON IGUN OXO elemenio Que le BIrGuE e1e CAKIES UAtntive

M




Lo unlesion PO ocontece en el Ca Que Nos OCUPO Pues 10 denominacion ESTEREOD SOL. es una
denominacion que s distingue pereciomente de Kas demas marcas tegistrodos, pues como e desprende del
cromen fonélico que otxa en ¢l capedienie de morca 341855 objeto del presente estudo. no easte una
denominackiniquot 0 semejante  éila y que perlenerco a un llukor distinto ol que ostento k morca tegishiodo
429845 ESIEREO SOL. tazdn por o cuat, comesponde a esla outonkiad, (arde la proteccion a que esta obkgada,
miyno que e defivo de los arliculos 2* raccion VI, 87, 88, 89 traccidn | y 90 raccion XVI de ta ley de lo
Propiedod Industriol.

C. CONCEPIUAL - Este lipo de confusion se presenta cuando of oprecine s MIcas por ¢
publico consumidas, 1@ CIea en e inente UNA KICO 1emMejante. ey deck, que gichos Imarcas evocan en el
intelecto de las pertonas una mMisma Co)

En e caso que nos ocupa. K contukdn desde el punto de vita conceptual, suge desde et
momento en que por katanse de denominaciones semejantes lonehco y graficamenie. et pubeco consumidorn
se ve en el neygo inminente de 0socir K (nanco 1egaioaa 429845 BSIEREO S0L. con el sgno antinive que se
infento registror 1STEREQ SOL 107 7 Fad, peniondo que 108 3e1viKios que 0mbos omparan son prestados pot ka
mina empreys, ¥ Que K coldod que los distingue es la misrma, con ko cual en coso de no ot oe csa tarma. el
prestigio de lu marca regishoda $¢ verd menmoado

£n comecuencia. de penmitrse Que Ombos KGNS MarC(ris Coeian en el mercokio, e cone et
nesgo ge que el PUbco vsuano prense que K denominacson ESTERIO SOL 107 7 IM. pertenece a 1o misma
cmpresa que ky morca regisroda 429845 ESTEREO SOL. y que pxor 10l 1aron los benehc.os que obtiene ae esla
WD, 10MINen POMNA 1eCNos Ue aqueiia. Con o cuat se pasana poe alo ka erciusingad que ef arliculo 87 de
a Ley de ja Propedod Indusfial. conficre @ quien ha oblendo elieguto U€ su InNo ditntivo

{n este oeden de ideas, una Interprelocion en sentia Pouvo Jel pHINGE UPWVEIo NOY KIXBCO Que
100 puede ewts en el metcoda el sgNo dulintivo ya teguliodo, que en el pahculr se tola de la
denominocion ESTEREO SOL citosa coma anternondad, Cuyas 3alos a conbinuacion 18 recnon

MARCA REGISIRADA: 429843 ESTEREO SOL.

HIVLAR: FRANCISCO IBANEZ LOPEL.

FECHA LEGAL: 14 DE JUNIO DE 1991,

FECHA DE PRIMER USO: 10 DE FEBRERO DE 199).

VIGENCIA: 14 DE JUNO DE 2001,

1iPO DE MARCA: NOMINATIVA.

CLASE Y SERVICIOS QUE AMPARA: 38 INIERNACIONAL, COMUNICACIONES {RADIODS USORA
COMERCIAL).
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A Moneto de conchision, respecio del primer supuesto gque contiene K raccidon XVI det aricuto
90 Je 1o Ley de la Propiedad Indwinal, 10 detenning que eaisle semejonza en (rado de confustion entie los
1ignot en conlic1o, por conlenet Mas aspecios SHnkXes que diletenciol. Cotno ya ha quedado demostodo a o
10110 del andhisis conlenido dentro de K presente 1esGhucion, pof K que procede enltor of estudio del segundo
supuesio.

1 segundo supuesio cuge que PaNeQOr etregitho de una MXYCo e3 menester que, ademas de
que el signo distintivo Que 18 MIeHta reQisiiar e:a WMk en grado e confuson a ka marca regishoda. se apique
O PIOGUCTOS 0 3CTVICIO STk es. €3 decx. ¢n el ONICUKX no baslo Que s $KjN0s sean temejanies en grodo de
conlusidn, $nG que odemdas Kas MiUnas 1& LBCEN ©N ¢ MECOdo PG GMEON CVICKs que Iengan una
coneuion deecto enlie si. ya sea pOorque 1e presien en loy mismos higares, se den a Conocer por 1oy mismos
MEG0s Ae COMUMICOCION 0 PO C110N ANHGKIo A LN HPO Ge Lsuaiol en especiico

£ esle sentido, Jos wIvicios Gue infenta proteger el signo distintivo a regiro ESTEREO SOL 107.7 14
10N COMUNICACIONES 10ADIBNIC 3, emitiones IAOIGMICaY, Tonmisiones de mensojes. chilusion de programas
fOUOIONKE 03, YOGIOMAS TAIBIONK.0S, XX HTUBON. Moy que petienccen a la close 38 nternacional de K1
clauhcacionintetnoconal 6 Hroduc tos y 1ervicios

Kientas que por su parte, K marca regatrodo 429845 ESTEREO SOL, citoda como antetiondod. se
oncuenira prolegiendo 104 BguUICAtes 1eIviCior  Comuncacione: Iadodidusora comerciol), mMismos que
pettenecen de iguot loma a ko cikae 38 de ko CHavlic aCitn Ntenacional de productos ¥ 1envicios

De ocuerdo alo antenoe, tenemaot Que 101 18mcios Que pretende profeger ef iulor de ka solicitudg
de regalro a estudo, JULIO VELAKDE ARRIDONDO. 100 e3pe0ies Ge COMuncoCiones, mismas que en 1oma
genélica ya 1e encueniton protenicas por ka marca 429845 ESTEREO SOL

lomanda en cuento Ko onlerkxr, opato en el e POaCUY, el pINCIPo de especiokdod en
maleno Marcona contenkdo en ks aniculos B2, 88, 89 koccidn 1 90 kocodn Xv! de 1a Ley ¢ ka Fropedod
Incusingl, Mivno Que C3IcbicCe Que LI Yoz OIrIAKI0 ¢ TEPIIo (e UNG MAICO PAN) AMPAIE JeICIMINOUos
PeOdUCIa 0 1erviciot, N 3 penmaitile conceder el tegato de oo nurca iual 0 semeonte en grodo de
CONUBGN, XIN OMPAEN €108 MILMIOS O MK €3 [YOCUC IO O 3erviCion

[N conciusion 1e1pecio de eie segundo oyeclo. €3 [rocedente eslablecet que o mismo W
cumple en loma ntegra. pues de concedene et regato de K denomnacion ESTEREO SOL 107 7 FM. se estanion
ofeciondo ki derechos det Hukr de 10 MOrco 1eguioda G COO aalenoiod, ab degr de obwervar f
FANCING AE e1PeCbdaa 1I01eTKI0. PUes € 140 Je 1eIvICI1 (1 108 QU 1 OPRIC AN 104 WINOS 211 CONTHCIO, S Asgen
al MmN 1Po de vinos, 10 Cunl Bace nnenie el NEKKX G (UE B3l NCUTa en Contusidn oF PeNuX que se
hato de 1o msma empyesa

Por 10 QUE 0 310 PUNIO 10 ehete. OCl 0 Ge Contestacion del sokconte e regivo,
re1entodo 0 kaves de s opoUetado, Lic. RoIONBo Marales (e 1o Garka. o e deyrende argumento 0lguno
P00 4010 de Gesvithucr 10 Umatud te K03 $501vIC K08 O 105 UE OMbXn $IGNCE Klintivos 1€ OB 0N, 1aION (X i Cuol
PIOCEUE entior O eshho del 11 et y UIamo sUPLE O G 1) roCCon en unoiws

7 TESIS COx
' FALLA DE OR.GEN




1 0iimo requilo que ka laccidn XVI del anticulo 90 de ko L ey de la Propredad indusina! enge, e3
que lo sokcilud de regisho de antecedentes. sea plon!eada por persona dislnla o ko itular de to marca ya
i quec ituye el impedi legat pora s tegistro

tn esle sentido. ey evisente ko ocluaizocin de tol lupuesio. pues de las conslancias que
integron el cipediente ge registro 341845 v de ko marca regishioda 429845, e deyrende que quien piantea ka
solicitud go tegniro del signo Sistinlivo ESHEREO SOL 1077, €3 el C. JULIO VELARDE ARREDONDO. en 1anlo que kb
marca regutioda liene como ilutar of C. IRANCISCO 1BAREL LOPEL

SEGUNDA - Por 103 conuderociones que han Quedado estoblecxiat 0 10 Iango de a presente. este
tnstitlulo contidena que et $igha datinlivo preseniada o el Nimero de expediente en Tamite 341865 ESTEREQ
SOL 107 7 §M, ¢3 semejonte en (rodo ge Contusidn o ia marca registiodo bowo e numero 429845 ESTEREO SOL, v
Qf HQIr de OpRcONe G 1ervicios simines 0 103 Que eyta rolege, encuadia en i Frottng 10N contemploda en la
hoccion xvi del ariculo 90, en telacidn Con 10t omcukos B2, 88 y 125 de I Ley de la Fropiedad indushiol. por o
que rewito procedente negor € regiiio de morco ramilodo en el eapedente ge referencia

Por 10 antey expuesio y con tundomento en 103 dispouciones legales Nvocadas, as COmo en kos
orficulas & koccidn IV, 7 BIS 7y 125 vegundo pdnalo, de lo Ley de ko Propedocs Indusinat, publicada en el Dioro
Oliciol de lo federacion el 200 ogotio de 1994; 4y 9 hoccion XIK, gel Reglomento det instituto Mericano de la
Propiedod Industriot. y 4 del Acuerdo que Delego focultades en los Deeclores. Subdeeciones. Jeley de
D y otros de eyle Orgoniuma. Ordenamientos putic odos en el Diono Oficiol de kb
Fedetocion el 23 de noviemtze y § de diclembre de 1994 1especlivomente. se tetucive

(B} $o mepa ef repiso Como mMarca de ka denominocidn ESTERED SOL
102.7 £M. Yomitoda en el espedienic 341843,

n- Comuniquese €110 1esokucidn ol olcitonie.

| B Publiquese en la Gocala de ka Propiedod ol

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DE MARCAS
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ASUNIO: Se niega el regio de morca solicitodo en cf eapedienie nimero 279241 MONGOOSE.

MéicoDF,a

£n base o s atribuciones que le conficten O esle INstitulo kot articuios 1. B8, 89, 90 koccidn XVI,
119, 122 y 127 de 1a Ley de 1o Propiedod industtiol, SEGUNDO y TERCERO TRANSITORIOS det Decreto por el que se
moditico el Reglamenio Inlerior de ka Secralona de Comercio ¥ Fornenio industriol. pubicodo en el (xario Oficiot
de la Fedeiacion el 14 go ieptiembre do 1994, 1, 3y 43 de la Ley Orgdnica de lo Adminisiiacion Pubico Federot,
1.2.12. 14, 15y 52 de la tey Federot de ko Entisades Paroestatales. 1. 2 y 3 del Reglomenio de o Ley Federal de
g Enbdodes Poroesiatoles; vy 1, 4, 7. 9 y PRIALRO TRANSITORIO del Reglamento del institulo Mesicano de lo
Propiecad Induttil, pubicodo en o miuna fuente inlamatva el 2] de noviembre de 1994, 1e niega el legisho
e Marca 1ohCitodo. Gf 16HOf 4e 10s suentes antecedentes y CoNGEtociones de derecho

ANTECEDENTES

1- [l o 8 Oe noviemire de 1994, et lic. Javier Duon R . opoderoco de BELL SORPIS, INC. solicitd el
registo de marco de ta denominaciin MONGOOSE, cuyos 00108 0 CONtrmuocion se especificon.

EXPEDIENTE DE MARCA EN TRAMITE: 27924).
SOUKCIHANEE | BELL SPORIS,INC.

FECHALEGAL: B DE NOVIEMBRE DE 1994

ki ]




FECHA DE PRIMER USQ: NO SE HA USADO.
TIPO DE MARCA: NOMINATIVA,

CLASE ¥ PRODUCTOS QUE SE PREIENDEN AMPARAR: 12 INTERNACKONAL; BICICIETAS Y
PARTES PARA 1AS MISMAS, TALES COMO: ARMAIONES . {ESTRUCTURAS], HORQUILLAS,
ASIENTIOS Y LLANTAS PARA BICICIETAS; VEHICULOS: APARAIOS DE LOCOMOCGION
TERRESTRE.

1. Por esenlo de fecha 4 do aciembre de 1996, con numero de 10k 87953, ellic Joviet DuanR .,
en iepreseniocidén de BElt SPORIS. 1HC. ocreditd su personakdad como opodeiodo de aicha empreso,
entetando 1oy derechos [ CONCEPIo de 1epescion de documentos

B Mesonte ohcio de fecha 3 de eneto de 1997, con nomero de loio 279241, emiido por o
Dreccidn de Morcas de esle nstitulo, o frovés del Departornento de Fxamen de ka Subdeeccion ue Eaamen y
Regisho de Morcos. Signas Disknlivos y Conservacsdn de Derechos. se comunicd a 5a empresa BELL SPORTS, INC .,
Por condtucto det Lic. Javiet Duan R |, que enielocion a ko solcitud de reguito de marca de onlecedentes. y ol
eleclvarnse cf examen de 1ondo 0 que e tehere et articuio 122 de o Ley de ja Mopsedad industnial, se encontrd
como anleriondod la eristencio de ko marca 781787 MONGUS, semejanle en grodo de contusion o 10 que
pretende reguror, y RO ophicone 0 producios sirndares, inCumendo por ende, en ka protbeCion frevista en ke
Hraccion XVidel orlicuso 90 de la ey de ko Propredad industriot

M Medionte e ofiio de ménto y con funsamento en of ariculo 122 de ia Ley ae o Propredod
Inchushical, se ke concedid o la wicitante un plazo que vencia el 3 de manzo de 1997, o electo de que
moniesiond o Que O su derecho Conviete, Ul COMA IO 1IN ¢l POGO e 1a tanta que pPol kamites y
1E1VICIOS 3 deben cubry G e11e MU, PAr CONTERIO UQ ICPOICIGN e BOCUMENTOCIN. COMICMENIOCion ge
Informocion faltante. ackrocidn 0 WEBONOCION GE MBIONES, 0% COMA POF EAMICNNAs YONIONGS, AR ObKIA
que de 1o conliania, (<< ha sokitud se fenaia por otbxandionado

IV. Mechanie escnto de lecha 14 dge felrero de 1997, con numeto de fobo 12787, el tic. Javier
Dwan R enrepreientocion de la empiesa 8E1L SPORIS, tho contestaciin ol 0hCio de techa ) de enero e 1997,
€on NUMCIo de toho 0608, €rhirenio OUemat. el CompXobante de HOGo FX¥ CONCENIo U IPOICION de
documenion previvia en ol ortcuko 122 tes de la Ley de X Propiedad Industeal

V Medsonte escnto de lecho 14 de oclutve de 1977, con nomero de 10ho 81425 el 1 Mano
Perer W, en tepreieniocidn de ko empresa BRUNSWICK CORPORATION. soditd la mscnpcion e 10 Ceudn de
detechos a lavor de su iepreseniosa sotre € Capeden!c 3¢ tegnio en e3uo, hocienda ¢l enlero e 1os
opiovechamienios por 1ol concepto

V1. Medanle escnlo de lechald de o de 1798, con numeta de 1obo $7188. ol lae MguelM §
en iepreseniocion oe BRUNSWICK CORPORATION, 1C0l20 ¢hveyias mantestociones en (¢Iacion o 1o sobitud de
regito a estudio
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VIl. Medionte escrito ge lecho 22 de octutre da 1998, con nimeto de lofio 89638, e Lic. Morio
Perez W, apoderodo de BRUHSWICK CORPORATION, reafizd diversas manilesiaciones en telacion o la sobcitud
deegisho molivo de lo presenie resolucion.

CONSIDERACIONES

PRIMERA - Enteguiaso, se procede ol estudio del londo del osunto plonteodo:

Como ho quedono senulode e el copitulo de antecedentes de 1o presente 1esohucion, por ohcio
de lecha ) do enero de 19972, con numera de foho 279241, emilido por ki Deeccion de Morcas de este intituto,
0 frovés del Departamento de Exomen de a Subdreccion de Brxamen y Regisho de Marcos. Signos Distintivos y
Conservocion de Derechos. se comunico a lo empresa BELL SPORTS. INC . por conducto del Lic. Jovier Duon R,
que en ocidn o 1a sokaitud de regito de Marca do onlecedenies, y of elecivane el examen de londo o que
e tetiete el oncuio 122 de 1o Ley de b Propicdad Industial, so encontrd como onleriondad k eistencia de lo
morca 281787 MONGUS. semetante en grodo de contusdn a 1o que protende tegistarn, y para opficanse o
FXOUUCIOS NS, INCUIeNAO PO eXie, en K Prohbicion xevisto en 1a hoccion XVI del anicuio 90 de lo Ley
de ja Progredod inaustnol

tn prncip. 1enemos que de 108 coniancias que integron et expediente de la marca repikodo
281767 1AONGUS Citoda comao onletinidad, 3¢ despienden ios siguienies Go10s:

MARCA REGISTRADA: 279241 MONGUS

TIULAR: FABRICA DE BICICIETAS UNIVERSAL, S A

FECHA LEGAL: 20 DE MAYO DE 1982.

FECHA DE FRIMER USO: NO SE HA USADO,

TIPQ DE MARCA: NOMINARVA.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 12 INTERNACIONAL: BICICLEIAS Y SUS PARIES.

Ahora bien, 10 protebicion en 10 cuot INCUITE &l KPN0 BANNINDG O LG, 3¢ encuenira Conlenido
en ko Foccion XV del aicuto 0 de 10 Ley e 10 Fopsedad Indun ok, Cuyo 10nor Merat o3 el souente

LEY DE LA PROFPIEDAD INDUSTRIAL
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"ART. 90.. No serdin tegisirobles COMo marca:

...XVL Una morca que oo idénlica o semejante en (rodo de conlusidn a otra en
hbmite de registio presentoda con anlendonidad 0 a una fegisioda y vigente, aplicoda
0 0 Mismos 0 sitndores rOduCtos © servicios. Sin embarga, si POt registione VNG
marca que sea kiénlico a oka ya registoda, s ka sokcitud es pikanteada por el mismo
filuloxr, paro ophcanta a producios O servicios simiares ..

Del anletior precento. se deprende Que porg negor el regiito de Una Marcad, es NECono que
se actuabcen delerminados supueslos o saber

1. Que lo marca cuyo regilio se pretende oblencr, seaidéntica o semejanle en grodo
de contuiidn 0 oo en rgmile de tegisio preseniodo Con onteriridod 0 0 UNG
1egisroda y vigente

2. Que se opliquen g Ios MsMO3 O SIMINes PIOUUC 108 O 1e1VICHOY.

3. Que 10 soiciudg de regsiro sea planteodo por un tilukre divenso ol de 1o marca
fegishoda 0 ol del expedente narcano presentodo con anteriondad, segon sea el
coso.

Ati fenemos que 10 taccsdn en Comento exige on franeta Inlancia que ef igno cuyo regnlio se
SOCI0, 300 $CMEeaNie €N GIOdo de Contusidn a UNG IMMYCT fegisioda o en ramile de regitio con fecha legot
anterior,

Lo semejanza en grodo de confusion a que e Ieficre ¢ supuetio mencionado, constituye el
apeclo meduky del mismo, pues 1a raho ko que Bevo inplicila, es la infencidn de froteger ef carocter
dutintivo quez 10330 5IGN0 Marcono debe contener £ eile senido. el legisiodar Yotd de evitar toda poubdcad
de coexsiencia de dos 1GNos e onos contundibies entte 3. PO que €108 PLEBan CUMPI EN COMEeCLEeNCio
con ohas dos de sus lunciones [xoleccion y goranta de cokaad

Al PUEL LN YGNO M OPKOUO O LN [FOAVCTIO O WAVICIO Que 100 10 wihcientemente
Ualinhivo de 1al MONer Que Permado dahngueio Ue 1o Gemnas de w clae. Yo a sutr un elecio protector para et
CIMpeIond que 101 COMEItIoNCE. Pues e MNCEoble que i coniXter datintiva. olago k1 egudod of
comenciante de QUE €1 PUIICO CONUMKIr OAQUIFG WY EProductas y RO Kt Ue oo, Bodu iendoie esto en el
BENEICKO CCONGMICO HXXa OQUET. QUE CONthiuye CHNC entivo B SU OC v

De 1o misma larma. (xra el publco consumadar eile Caracier dnbnhivo e foduce €0 una
garantia de cobdod Ue 101 iroduc 103 0 30vCIas Que rectw. puet ¥risculibiemente 1o monea de dentihicar o
OQUEHDS. €1 CON UN CleMEn!o visbie Que HPEIMO AEINGUINOS ¥ U €3te 4 10 Ulentemente ool cbvio €3 Que
RO hoy PO K QUE &1 FADLC O CONIUIMGON SCKCCRONE LN PICKRC T O M YICI0 QUE NO GCICata

Sin eMbargo. 10 CONIONG G £31 UBNtMdod. ©1 Jecr. 10 erenonza en godo de contusdn,
COMEIUYE LN WVOCKN HCH GE SeleIMNot PO 10 QUE 1 IO NECEXINO BN K AKX PIOCIKa € NCRAo. en
103 CHIENOY AP UUENCHNES. 10 CIE0OGN (e OO FEGRTY P delearma ks




De esta manero el Tercer Inbuna Colegiodo en Matena Administrativa del Pimer Crculo, ho
estoblecido una setie de criterios que siven Para delermings ko semenia en rodo de contusion, MiSMos que
se encuentian conlenicos en ka skpuiente tesis

“MARCAS. REGLAS PARA DEIFRMINAR SU SEMEJANIA EN GRADO DE COHNFUSION.
CUANDO 105 PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.
10 IMico ©5 1000 3No QuE 3¢ U0 Para dshingur un Eroducto O servicio de otros y su
poncipal lunadn es 1etve Como elemento de saenticoacin de 103 satistoctores que
geneta el oparoto froduchivo n a ocluakdod vivimaos en una sociedod consumisia,
on gonde K0y empresas bxuascan incremenior su chentela, Ponendo a dnposicidn de a
POLIOCION UNA MAGYOr LONIKKXT y vOHEUad Je OHCulos POtG su CONUMOo, Con Ia UNICa
inaldod de Qumentor K XOAUCTI de s FAOduclos y, por ende, sus gononcias
cconomicas Ehncremento en ol numetn y viiedod de beenes que genera el oparata
provuchivo, fattalece K (resencia de Ky morcas en el mercado. porque ok
COnthtuyen €l Unco astrumento que hene O sy AnpouCon ¢l contumikion para
Kienblc ooy y poder selecconan el de s frcterencio  Ahoia ten, tos industiotes.
COMECINNTEY Q FrEsles Ue 36viCDs POAIGN Lo LN MACA en la industria, en el
CONUACIO O €N 105 1e1)Cios Que preste. empero, ef decho 6 U U0 exchisivo e
obhene mediante s regrtio ohte ko outondad competenie, egun asi lo establece ¢l
ot ulo 87 de K Ley de Fomento y Prateccion de o Propsedad Industnial, odemas en
eyl ordenamiento kgol en s Giculos 89 v 90, se ¥xhcan las hipdlesis pora podet
COntitur LN ML, Y COMD 108 SUPLENID Que pueden Knginde et NO regatio e o
misma Uno de los otyelivey de k) ivocaada ey secundorio. es el de evitar la
coealencia de murc ot contundibles Que ompxren 1oy Mumos PIOduC 10 O JEVICIoS. ¥
HOIA 10 LHALIECIO K0 WRINE ASPOIKION QUE UCE “AicUlo P0. HO se regisharen
COMOMUIICOY AV Und MKXCO Que 3ea KICnhea 0 wmejanic en grodo de confuyion
0 0ha Yo 1egsh00a Y vigenie, Opsc oo 0 K3 Mimaos 0 srniares procuC 103 0 3evicios
$in CMDAYQO. 31 POGT A IIONE LN MOICa QUE 320 KENLca 0 V)0 YO tegistoda s
sobClud €3 EHINIeasa PO € misiag hiuky. PO OpECOND O produCios & sErviICios
wmdares T Poe lanto. Cuorkio W role de 1egsior una IMonc o QUE oMPOe Xoucios
© 3CTviCios LTl O Iy Gue YO emlen en el Mercodo, se debe tener en cuenia que
MCha Marca detxe ser Gulinhiva O B Mama. €3 gecr. Que debea revests un caracies
de onginalaiad whcente para desempeiky el popei que le ©s augnodo por 1 ley,
debiendo 31 Obye kv © reol Con I Inaod e evilar (000 POLXISOA de confuvon
con ixxcas erntentes Deteumani k eantenta e K contundbiadad oe K3 marcas 0
0 posDEGon Ge que e e 0. NO semire ey 1oiea locd, ne ewnle una reglo
molemAahco. Ckaa y freCnd, 9 CUy0 ophCOOn SUa ndutAlonie - Contunsthiiod
dge un colepo Muxcorsd La Cuestidn ye hoce mas aibcd yo (ue ko que Para unos es
CONtUNKbIC POIO 0103 10 10 3¢ E3 MAS. KDY MINmOs MArCas HIOvOCaran contusion en
U CH10 CONTERO0 y £ OHO RO, 3N eMEXN(O. 10 CONtLINGOHIKIS e trd Cuondo par el
poreckio ¢ 101 Bnoy e PUbco CoMuMIGUr putda e Bevodd o engano Lo
confusdn HPUeae sef e ires 1P0s 0} lonéhco. b grahca y ¢ conceptunl 0 )G

10 CONtUION 10N 0 3¢ D CLOMIO 3O PRAGIXQL VI g JFONUNCKNIC Qe MOGY
wmky {0 1o OCICa oMo 1RO de confutan e Becuenle, yu que of publco
COMUIMILONE COMETVD e Iecutido Ge 1 [ronuncaso que oe o cxenio Lo
contuvon gralca se ongna PO K sJentiiod O Mg g ks 0o, wea esion
POoLras. Baes, ot €hquelts 0 CUTRIUKY 010 BONO. XX W BMEC obiervacion

£310 HPo U CONtUBON OLEEEC E 0 XA MANCIA CO CRUE W [t KI IIKICA y N0 COmo ¢
iopresenta, monbesto 0 eeso o Lo Eila ckne de conhnion puede o
POVOCOUA O UMEINZOY GHOYFAhC s 0 (FOMCOL. PO MW Tud Ke (IR0 0 eNvales y
de COMDINOCIONCY (3¢ COMICS. OUCTTKI (¢ Que tN 110 1gx) e COntusdn poeden
CONTLE O WU vE2 10 CONTUMGN IONEIC O ¥ CONS EPtol 1O Wndhx) GHOgonCa €1 iy
10 My hobILO! £ K CaRN U CONMMON 5¢ VO XN K CONCRICNTK O k33 kelros e oy




conjuntoy en pugna y paro clio infiuyen ko Msmo tecuencia de vocales, ja Misma
longitud y contidod de sikobas 0 Jerminociones comunes. LG simlitud grolica lambxién
se gord cuando os dibujas de 1os morcas o jos Hpos de lelhas Que e uen on morcas
denominativas, lengan traz0s Porecidos 0 iguaies. elio 00N cvando ks letios © 1oy
objetos que los dibuios representan. scon chictentes. Asirismo, exisiG conlusidn
derivado de ki simiktud gratca cuando ias etiquelas sean iguales 0 parecidas, seo por
simiitud de ko combinacion de colores uhizOaa. 1ea por ko BpoKién uimior ve
clemenlos denbio de 1o Mismo 0 pof K CoMnacion de Cokores, principaimente en
etquelas y en ot envases La contusidn keoldgeo 0 conceplual se produce Cuondo
tiendo ks palotras tonético y groficomente diversas. expreton el mismo conceplo, es
decw. €3 la tepresentocion 0 evoc aCion Ue una MIYMA Co%a. Caracioiico o kiea, la
que Impide @l Conumior Satingua una de ora £l contenido concepluol e de surna
IMPOHONCo poto Jecids uno nc onfund biciod. Cuanso ey dierenic enius rarcos en
pugna. porque 1ot confenido faciita enormemente el recuerdo de o marca. por clo
CuaNUo B 1ecueido es 01 IMKNO. Por set el Misrno contenido Coceptual, la contusidn
ey incvitable, ain cuondo fambien podieran aparecer wimsitudes alogratcas o
fonéticas Este hpo de confusdn puede ongnane por i smitud de abuos, enlic uno
polabna y un ¢inio, entie POlabeas Con Loniic ol contropuesiot y par knnciusion en
la marca del nombree det produc to ¢ distingur Dentio de estos supuestos ¢l que cotra
Mmayor tebeve ¢ el retalivo 6 103 palotras y b Abuos. ya que si o emblema o tgua
de uNa MArCa €3 1Q regeesentncon rohca de una idea, indudablemeniese confunde
con la palatra o palobras que deugnen ks misma Wdea de 1o oo Iarca ¢ cotejo. por
€10 103 GENOMINaC10Nes £ voc ativas de uno Cota 0 de una cuakdod, prolegen no ol
0 eapresodn que las contttuyen, no lambien ¢l Gbuo 0 embiem Que pueda
goticamenie iepeseniariay, lo ontencr €4 ov, porue de 1o contrano tena toctible
bukr ¢l derecho g lot propictanios de marcos. oblenendo el tegithro de embemas o
polobrus que & reheten o ko miyha covo 0 Cualod olugta por Ky
(enNOMINOCIGN Y& 1enhadsa, Con 1 Cual of PUBKO ConuMua fesullana tacimente
induC 1o a confundsr 101 EXOAUCIos Diversos Cnteios sustentados por K Suprerng Corte
y los libunales Colegados. han sehalado que PAo delermingr si Jot Marcas son
semejantes en rodo de contusdn, debe atendene a kis lemeaniagl y no 0 as
GICtENCins, par K QUE ©3 NECESONA O MOMENIO U ICSOVE! UN COlEHR Iang ona teras
en cuenla kot siguwentes reglal 1) 10 semeionza hoy Que 0preckrks Conskietando ki
MOICO €N U ConUNto 2) Lo Comparociin debe Gireckne 10mando en ¢ uenta ks
emejonos y no jos alerencias 3] L0 imidocson detxe gpreckane Hor imnpoucion. e
decE, viendo olILtNGlivormente kas i os y 1o COMXIGNUOas una 0 1odo ae 3 oo,
y, 4) 10 Umdhxt GeDe OfFecKrse Wponento Que g contuon pueda sutieks una
pesona medionomente infelgenie, 0 1eo ¢l comprodor medo. y que gresle o
QIeNCION COMUN y Oranona L0 ONtedr. knpic G €n okOy 1emnas que K marca sebe
apecione en w lolabudad. 1w portic Boreon en ks Glerencias Que pudeton olrecet suy
CtiN103 OIRECIOS O GEI0Hes. CONLIGMIHNO UC MANEIQ QIS O CPATEIENIL. WG
Alendhenco 0 W3 1STHCIGNIcE QUe eulen de U e1amen GobOL o deleommiar sus
elemenios Mok QuE i JoN 1 Crocior dstntivo 1040 ¢80 debeta elechone o
K} POMETo ampreson MOl Que PIoYECia K1 maca en s Conunto. ol como b
obierv ol Comumedar destnlario de 1o Mywna en W reokdod, s Gque foeda
OHMAGNKEIC O UN E10MNOCON IMUCKB0 ¥ deiGislo de Iyxos Marcanos £31o e1 as
POIQUE €3 et PUbHC O CONIUMKIN LIICH TUHGUIMENIGENENIC METECE K (IDIC N de
OUIOHANU OOMWIFGHYT QUEN OO €1 IEHMITO H¢ LN VHNO MUXCONG, PG evltr W
aesonentocxdn y eaor e to o k) naluraiera y angen de oy astnios proauc 1ot e
CONCUTEN €N O MEICXIO0, N W0 Que B OUIKSOd oF Momento de ot vn
QRO MOICOND. BIemiye debe 1ot en cuenta (ue k) Marco O legntrar wa o
whcientemente datintiva entie K3 Y0 1eQaixda 0 IConToda, de 10! moneya que of
PUDRCO COMUMIGY HO SGK0 N0 CONIINNIS IO € 0N LI, BN QUE M WM easta K
POLDIIAOE ¢ QUE K1 CONINAONN. PUEY K0 GC B MONEYO PO KxFarse una



ve1douern pRoIeCCion al pubico contutniccr y. obviamente, 3¢ podrd garontizor la
integndad y buena lama del $igno marcono ya 1egishado. aseguiondo de esla torma
10 1aci Ienhhcacion de 103 $X0ducios en ¢l metcado Por 1an1o, Cuando se ota do
defenninge si doy Mrcos 100 semejonies en grodo de confusion conforme a lo
hoccién XVt del alicuio 90 de ki tey de fomento y Proteccion de ta Propiedod
Industial. debe alendernse a lasreios que previamenie 1o hon ctodo ™

TERCER IRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRMAER CIRCUTO

Amporo en fevison 1773494 Comerciot y Monutocturerna, SA de C.V. 20 de oclubre
de 1994, Unonimidikd de votos Ponente. Genoro Dovid Gongora Pimeniel. Secelonio:
Jacnto Judrer Rosar

Ampxxo en tevison 1963794 The Concentrale Monutaciuing Company of kelond. H
de oclutre de 1994 Mayona de votos Ponente y dwdenie. Corlos Altredo Solo
Vilasedor. Secretania Sdvio [irabeih Moroles Querzada

SEMANARIO JUDICIAL  OCTAVA EFOCA 10MO XV FHEBRERO 1995, TRIBUMALES
COLLGIADOS. Pag 207

De lodto lo anfetinmenle 1020030, 3¢ puctn coler Que 10y aspectos a formar en cuenta pord
delenning k1 semeanza en rodo de contusion entre ¢ signo dnhntivo a 1egisro MONGOOSE, que se komila
10jo e nimeta de expediente 279241, y io imarca tegstroda 781767 MONGUS citodo como anleriadkdad, son:

A JONLNCOQ - Lo confusidn tonélico se presenta CUONDo palotrial Que pertenecen G un Mismo
im0, Gl momenio de 11 emilicdas. [XYOGUC BN UN $0MKI0 Jamiky .

En el presente coso 103 Hignos dhstintivos en pugno e11dn conlamodos oe ka formao siguiente:

£ 3igno nominalivo que se pretende tegiskor Hojo 1 NUMero de eapediente 279241, e iInfegro pot
o palotro MONGOOSE, mientras oue la merca regisacsa 281767 hene coma elernento a pronuncior la polobra
MONGUS

Anics ge entror 0 delerming kg semexnza que pueda eritte enkie 10y a0nos en conticlo tewde
ese aspecto, €3 heceano precinar K facullod subetiva con que cuenks 6310 Quionsad pare esicbiecenda,
opegandase 0 10y principios de 1 1gea. pues ol conttiue Lo IGHO que PO W Naturolera ¢ tubielva, NO
POUCNOL 10UOYD! 8410 OCKIOCKHN QUE $¢ APAYU €N I 1eus QUE G CONINLACION e honsCrbe

MARCAS, JUCIO SUBJETIVO SOERE SIMLIIUD DE S el C. Jue? te Duiito oo
concedet € GmPONo 10600 18 TuK3O £ QUE B 3¢ hoCe UNG APFECINCKHN en
ConuNto Ge Jos MACa. hobna Que CoNK us QUe NO 30N Kuales N 1on Wementes
O POrECHEat QuE PUARMON Crece Contuuon, YO QUE iUk ¥ (YOMatComente 1on
Herentes y Que 300 PO hobet Cenla mBiad 1ONE iComealt (8 £ronunc ke kK
polabeas FERRADOL TERRADOCE. ssmerinia que 150 e4 3uhOente pXxg COonskicnorn
que entta PosbdBad e Contutn, de K antence se deyprende que o C Juer de
Drtrito NO 1UIKIO Ni MOtvG CONECIMENE su OGN, 100 Y7 GUE NG INGCO
Cuaiet 010N 103 MOIvos X0 C3tenar Que visol y romatic Girmente ks marcos o¢
Que 30 BOIa 10N (ieren1eTy Quet K1 3o FONEHCA NO €1 IUNCente P (3o
OO 0 contupones. en vrtutd Ge Quer 1 MEeNCONO8Y JIHONeT O 1o Imdo 0
HOCO! CI0 WNC (¢ MCVerOLKVIes Por oo [xaie Hay (que hacer nokr (ue en of
€30 0 €CHO BOY QUO 1CYIY UNC (1 ¥ €10 RAVONMIEnIte o R K e hivo farnmuaado
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por K avtondod odminisholiva teCnica en ki maleno. wn Que puedo Jecne que
UICho RGO SUDICHvO 1ea OILIUO PO CONYONO 104 NCEX0s de 10 10gica ¢n que
cebe desconwa, asi que siguiendo es1o Sala ¢l Calena que en esta materia henhe
estobleciio. en el sentido de Gue la cuesidn de v una Morca ¢ temejonie o ota
y regishata y vigente, opscOaUa o 10y masmaos artcuios. ¢n rode ol que pueda
caontundsse con ko onlencor. dupoulivo legot que es perfeciomenie apkcoble of
CO30 G e3tuho. YO Que ¢espues (i 1o 10rmulacion de un Jucio lubjetivo 1ogico, ke
autoicad encargodo ae K0 ophcacon de ki ley conwded la erslencia de la
1emejonzo de que se rala o que. el preceplo kol que wWve de tundamenlo a lo
1230luUCION 1ECHIMONO RO 1e3UHO INtNgGHo.

AMPARO EH REVISION 2489156 PRODUCTOS MFANCIA S A 27 DE AGOSIO DE
1956 URANIMIDAD DE CiNCO VOIOS PONENIE JOSE RIVERA PERE? CAMPOS

QUINIA EFOCA; INSIANCIA SEGUNDA SALA  FUENITE SEMANAKIO JUDICIAL DE LA
FEDIRACION. 10MO CxXiX, PAGINA 613

Una ver estobiecido 1o ontenon, ROdemos entrar o analiar ki semejonza fonéhca entre 103 3ignos
en pugna Asi encoNiiGMos Que 1 PAlOLra QUE s INlenta regation, puede ProNLNCIoNe de voras formas en
alencion o las siguenies cecunstonciay

a) Primeromenty, en atencion ol lugar en el cuol e quere Tegutior. Desde este punto de
1eterencko, 1o pokatya debe Pronuncione en ef IAoma epahol, por 16t ¢ KIMa oficicl en Nueo Pois Ay, 1
PrONUNCICION e Mevara 0 CODO €N el EeNUIoNEs 0f vOZ. PICUOMNando Ki emsion intetmeda MO -GOO-SE

b} En olencidn ol gar de donde proviene o polatro lomondo en comideracion esla
CHCUNSIBNCI. KI PIONUNCICION sE Beva 0 Cobd en 10K Jos emitiones te voI MON GUS 310 e en 10160 de que
en el KIoma NQIes Jde donde [roviene K polotra a1egisko. ol tepetese 1 vocot "7, 1o Pronunciockdn Camtxa
POt uh sonxlo wndar ol Que se fe otbuye a la vocol "U%; en 1anto que 103 lelros undas G Gt ~3E7, se pronuncian
omiliendo ko £, de 1al manea que 10k e ronunNCk ki contonante *$™

310 dBinCiON se hace PancPOrmente en prolecaon det PubhCo conumidarn, 1030 ver que
debemas lomar ©n Cuenio Que entie éue. emsien 10n10 PEONAl GUE CONDCEN W HIONUNCINCION e el Khoma
de gonio ptov\cm:' 1 HAObXa, Como GQuERT QUE 0 IGNCHaN. ks Cuaiet FVOrdN 0 CobO W ProRMCINCION en el
KEOMA QUE INCREICN. GUE N ¢l PAXCUKE 10 €3 ¢ KM C3RONo!

Mentas tanio, ki marca tegniroaks 279241 MONGUS. propseckxd cde o ermpresa FABRICA DE
BICICLETAS UNIVERSAL, SA. DI C V., 1010 PUede pronuncrrse on (s Crmaiones ge vor MON GUS. que por
krolone de una POIOLIO CONA. Ol voCOkzanNe FEINIAN 10004 113 Clementol 1o etC o3

De e300 maneed 1enemos (ue Eaie un 1IeMEeRNZ £a (FIIo e Contuudn desso ¢ punto de
vitlo lonéhco entte 103 BGNOY Glntivos ©n CONMCIO, en velud e Que O cante o POsdxbiod de¢ gue ja
AENOMENGCION QUE 1€ INICNIQ tEQalar 1C [XONUNCE ©n IpUal IaNMa Que K MAICO ya regnoda, e evdente que
1@ PUEUE INAWC 1 O PUDICO CONMWMIIE O CONTUNON, hOC NGB0 QUE Gt WCIECCIONE LN (YO 1o por Oko, con el
NOIODIE PErACIO POYE ef HIrmet Kiular Que GO OC LN MEKY SeIeCho
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Con relocion ol ospecto fonélico. la solicitante de tegiso orgumenta 1o siguienie:

a] Que londlicamenie no exste ni lo mds temola posibisdad de conlusidn, ya que
“Mongus” y Mongoose™, i pronuncian diferente.

b} Que en kb morca wkailoda Por W MmandoMe. predoming ef tomndo fuerie
"goose™.

En relocion a gichos argumentos. independientemente de ser inwhicientes por no conlenet un
vetgodero [aronomento 0G0 HOro desvirtuar I semejanza, resultan cienos parciaimente, 1030 vet Que Como
YO 3¢ estobleco. en i pronunciocion de o polatra que 10§Cita a tegiso, e 1onido "poase™ predomina 4o
Para el colo de que 10 PHIONUNCKICION se hoga en nuestio ktoma Empera. o proteccion que eslo outatidod
€310 ObIKOA 0 Ao @ 103 HukXes de una MOC B 1egriodo vo mas asd del orgumenio de 1o wiciionte, pues of
c1islv kg posibikaad de que ¢l signo dishintivo a regisho se pronunc e de 1o misma lorma que Ja morco registroda
citada coma anterianiod, debe de acatane entonces el impetativo del aeticulo 2 koccion Vi ge la tey de lo
Progeedad induitnal. que erige a esta aulaidod prevens g ac 1ot que conshituyon competencio desiect

In este orden de kieos, €3 evidente que 0o pormitne 10 coe xislencia de ks dos sipnos distinlivos,
s estona incumphendo con ¢l imperalivo TloUo, pues Con tal utuocion 1o estanon lesionankdo oy detechos del
tlulor de K1 maica tegishoda €iloda como antenondad. quien vena cleclado sy stuocion econdmica que
deviene del pestipio de los producios que omparo u marca y que olorgar confiorza ol publico para
consurninos

10 onlericr, independientemente Ue Quo 1ol PEIMILON CONITLIIA LNA LEIVIOCION G 161 PIHNCIIoY
reciones de ko iolena que inlenton prateger A 103 Creoadones de hguras wscepiibles de reguiocion en las kyes
de la malcria. y que te encuentron contenidos pancipaimente en 1o ariculos B3, B9 haccion I, 93 y,
ohviamente, et 90 kaccion XVl de ka Ley de k Propicsod inauntial

B GRAHCO - to contuidn detde este punio de i, se presen!o cuando of ser observoados hay
umditud de 104 15GNOS €N CoNhCIO, It CLIes PLETE! 11 und 0 MAL POICtEos, UNa ase, vn Breho, una
COMBINOCION Je Colores. una lorma kidmenonol y 3030 0quelio QuE PUEda 101 PECIVO O Kaves del senhdo
deta visla

103 elemenios (FANCOS QuE CONHILYCN MDA YENNTUNOCIHNES 0N J03 Bguenies

1 6pno distintivo Cuyo tegato e ntenia oblener. e10 CoOMpuEo de LNt Palotra de kes 1Bobas:
MON GOO S, prexsominonda yisuokmente o pretgo "MONG™ y ta voc ol Iepetida O™




Mignltos que por olra parte. K0 palotyo que conshill lo marca reg cilodo como
anleriondod, s¢ compone de lo polatxo MONGUS, que 3¢ divide en ¢os siabas: MON-GUS, predominanda el
pretjo MONG.

Visuolmente ambos signos dislintivos se oprecion de la siguenie formo:

SIGNO DISHINTIVO A REGISTRAR

MONGOOSE

MARCA REGISTRADA

MONGUS

Ati lenemos que fambien oesda ef punto de vislo (rélico tas denominaciones que constituyen oy
1ighot en pugna, 10N semejanies en oo de conluiidn, PO! U singular parecido en o prehio que los integro:
"MONG", ¥y en la ubicacion de ki cononantes que las componen, que €n ombos bevon el siguienie oiden: M.
N G-S. Por tanta. el conunto que ki inlegro desde el punta de vista grafico es simikar odn cuondo las Gltimas
vocoles seon disiniay Do es1o lormo, of erise 1o poubikdad de que el pUbico consurnidor pueda INCune en
conlusidn, no e3 viable 1a eristendia smiianea dentia del Metgodo de 1ot 15nos dishnlivos en conticio

Con rekxcidn o este punto. ka empresa sokCitante de regitro, no verte orgumenio alguno,
kMIGNAoIe G GeCT QUE o UNICO DIPECtn COMUN ente 108 5PNos ¢n CONMCIO e1 el prelo “MONG®, y hociendo
ia tespechiva comporacién visual, sduacion que 0 10 1Igo de este estudio ha quedodo debisamente
desvirluoda

C. CONCIPIUAL - Este Ipo de contusdn s presenia cuando of oprecinse ks marcas por el
PUbLCO CONJUMIION, 38 Cre BN s Mente NG I0eq semeanic, €1 GeCr. que dChal marcos evocon en el
NIEECIo Ae Ky POONAY LNG MIUND CO

N € €O Que NOY OCUPA. NO 18 eNto Of E3tdo Uel oypecio conceptual, en vilud de que Yoy
UENOMINACICNE QUE COMPONEN 10 1NN BN CONMCID, NO henen un LONICOAH PO 1 MM, %No QUe s tala
de PolobINs CONK hOaMente CIendos que PO permden Ko 1omaaon Ge Lo kiea detenminoda en o ntelecio
e los peronas.

A NONEI0 de CONCAMINN 1E3DCC IO Oed pImet supuetio (ue contiene K koccion XVI del aehiculo
90 de I Loy de 10 Fropiedod KXhakiol, 1@ 0elermuno QUE einie 1eMeInia en oo de conhnidn entre 1oy
HGNOS €0 CoNtC|O. PO CoNMENet MAs O 101 uMkares QUE (letentias. COMO ya ha QUEAAXO eMM o o lo
10100 C¢t BNOKNI CONIEMRGO AENKo Oe ki PIIeNte 1E30RC BN PO 1 que YOCCTe tnr OF eshuo del Iegunado
upuesio
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Pasanco at estudio del segundo pUesio. 1enemos Gue pota NeQor el tegitlio de Una Moo ¢
menester que, odemas de que ¢ Signo distintiva Que se intenia regisiron sea simikr en grodo de contusén o o
MOCo 1egishoda, 3¢ Opkque 0 PIOAUCIos O SCIVICIS SIMIKes, 23 AeCk, NO baila Que 10 sigNos seon temejanies
©n (yodo de confusidn, sina Que ademas K03 MIsMas 1C UICEN en e MEICOUo PO OMPOIXr FXoUucios que
fengon una Iekacion diecla entie si, ya pce perienccet 6 una misma ke 0 PO esion deigrdos 0 LN Msma
PUbIco ConsuMIKOr, € INCiIo, O COIOCONE € 108 MISMOS (XXCS de ASIDUCION.

€n este senlido, los productos que infenta proleget el ugno dshinhivo o reguito son  biciclelas y
paes porg los mismas, loles como onmazones {eshuciuem), harquilos, ouentos y Bantas para Dickelos,
vehiculos; OpKncios de 1ocomocion lenestie. 16003 eitas pettenceentesa ka ciase 12 ohciol vigenie

Por sy paxie, kKo marca regisiroda 281267 MONGUS citoda como entetiondod. se encuentia
protegiendo los siguientes roduclos tciclelosy sus pardes ambos pertenccientes a ko clase 12 olcal vigenta

De jo anlenot, s pucde colege Que 1o groducios 0 Que st oplc an omboy WNOoY dislmtivat son
simiares, en virhd de que denko de los productos que inlento protege el sgno marcano MONGOOSE,
omilodo bajo ¢l Mimero e capediente 27924), e encuenton 1oy froducios que ya protege ka marca
regithodo 279241 MONGUS cifoda como ontenondad. por io cusl Ora no violeniar ¢ princinso de especialidad
conlenido en 1os articuios 88, 89 fraccidn |y 93 de 1o Loy de ko Propiedod Indusiniol, que eisge 10 proteccion de
un 1igno Marcanio dentro de la close para Yo cuot lue regithoda, o procede Yo coesittencia de ambas
denominociones.

Alrespecio, det escrilo de contestocion de k1 10hcilonte Oe 1egith 0, NO se desprende argumento
olguno para fralon de desvirtuor 10 Smiktud en 10s Producios que ombos SHNOS tiifntivos intenlon proteger,
rardn por ka cuol procede entror of estudio del fercer y BIma supuesto de ka koccidn en andlus

E1UHmo requitito que ko kocCidn XV ded arnticuio 90 de o Ley de 1a Fropeoad indusingl enge. e
que k1 solcitug de regisio semnejante en rodo Ue Confusion y opkcoaa O PIoducios 0 servcios simkres o
AENNC O3, €1 Que 160 PIoNIEaK) PO PEONa dinhnio A 1o KA de k3 Nrco yu enttente

n este wentico, tenemos Que 66 K MILUNO KA ve cumpie 16 EQUNIo DUy de 10y CONIGNCIoY
que infegron el erpedienie de teginio 279241 v de k) marca regnarado 281787, 3¢ aespense Que auen plantea
10 solicitud de regitho del Jono diatinlivo MONGOOSE. 3 ko empreso BRAMSWICK CORPORATION. en lonto que
10 Merc o regitroaa tene como htular 0 1 emyneso FABRICA DE MOTOCICLETAS UNIVERSAL S A

SEGURDA - Por 101 COMKICTOCIONES QU hon Gueaado establecxdas a k krgo de & presente, evle:
nyhilvlo consideta Que el SIPNO datalvo Preentacsa T ¢ NUMEeso B e1pedctente en fomde 279241
MONGOOSL, e1 semejonit en (FOGO 00 CONIAKIN O K1 U IegAtota Lo ¢ Rnero 281782 MONGUS. y ol
B ¢ OPSCONE Q K01 IMIIMOL [XOWUCTIOT UE 1110 (YO, ENCUKIO CA K (5O I0N € ONICMPINNT en \a



traccion XVI del orticulo 90, en felacion con loy anicukos B2, 88 y 125 de 1 Ley de ta Propiedod Indutriol. por 1o
que resulta procedente negor eliegistio de moarca tamitado en el eipedienle de relerencio

Por lo anies capuesto y con furkiomento en ki dspoiiones leqgoles invocadas. osi como en 1os
atficutos & raccion 1V, 7 BIS 2y 125 10Qundo panato. de 1o 1ey e ki Progredod industnol. putibc oda en el Drorio
Oficial de K Fedetocion o) 2 de agoio de 1994, 4 y 2 occion X, del Reglomento det Insliiulo Mencano de o
Propiedad Industtiol. y 4 del Acuerdo que Delega Facullades en Koy Orectares. Subdreciores, Jeles de
Depaxtamento y olros subaltemnos de este Organimo, Ordenamientos pubscoados en el Dono Ohcial de la
federacion el 23 de noviembie y 5 de diciemixe de 1994, tespechivaomente, se tesuelve

1 Se niega elregitho Coma marco de ka denaminacson MONGOOSE.
tomitada en elespodente 279241

0. Comuniquaese esla resctuc in at sobcitante

w. Publiquese en ko Gacela de ta Fropredacd industiol

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DE MARCAS

J) Precedentes adminisirativos y judiciales.

"MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE
CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA
CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se utliza para
distinguir un producto 0 servicio de otios y su principal funcion es servir como
elemento de identificacion de los satisfactores que genera el aparato productivo.
En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas
buscan incrementar su clientela, poruendo a disposicién de la poblacion una
mayor cantidad y variedad de articulos para su consumo, con la Gnica finahdad de
aumentar la produccion de sus productos y, por ende, Sus ganancias economicas.
El incremento en el nOmero y variedad de bienes que genera el aparato
productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas
consttuyen el anico instrumento que tiene a su disposicion el consumidor para
identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales,
comerciantes o prestadores de servicios podran usar una marca en la industna,
en el comercio o en fos semvicios que preste, empero, el derecho a su uso
exclusivo se obtiene mediante su regisiro ante la autoridad competente, segun asi
lo establece el articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, ademas en este ordenanuento legal en sus articulos 89 y 90, se indican
las hipotesis para poder constituir una marca, asi como los supuestos que pueden
onginar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley
secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen
los mismos productos o servicios, y para ello establecid la siguiente disposicion
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que dice: “Articulo 90. No se registraran como marcas: ...XVI - Una marca que sea
idéntica o semejante en grado de confusion a olra ya registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podra
registrarse una marca que sea idéntica a olra ya registrada si la solicitud es
planteada por el mismo litular, para aplicarla a productos o servicios similares..,

Por tanlo, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o
servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta
que dicha marca debe ser distintiva por si misma, es decir, que debe revestir un
caracter de originaldad suficiente para desempedar el papel que le es asignado
por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evilar toda posibilidad
de confusion con marcas existentes. Detenminas 1a existencia de la confundibilidad
de las marcas o la posibiidad de que ella se dé, no siempre es tarea facil; no
existe una regla matematica, clara y precisa, de cuya aplicacion surja indubitable
la confundibilidad de un cotejo marcatio La cuestion se hace mas dificd ya
que lo que para unos ¢s confundible para olros no lo seta  Es mas, las mismas
marcas provocaran confusion en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la
confundibilidad existird cuando por el parecido de los signos e! publico
consumidor pueda ser llevado a engano La confusion puede ser de tres lipos: a)
fonética, b) grafica y c) conceptual o weolégica. La confusion fonetica se da
cuando dos palabsas vienen a pronunciarse de modo similar. En la praclica este
tipo de confusion es frecuente, ya que el publico consumidor conserva mejos
recuerdo de lo pronunciado que de lo escnto La confusion grifica se origina por
la identidad o similtud de los signos, sea estos palabras, frases, dibujos, ehquelas
o cualquier ofto signo, por su simple observacidn Este tipo de confusion obedece
a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o
expresa el signo. Esta clase de confusion puede ser provocada por semejanzas
orlograficas o graficas. por similitud de dibujos o envases y de combmnaciones de
colores, ademas de que en este tipo de confusién pueden concurrir a su vez la
confusion fonélica y conceptual. La sinulitud ortografica es quizas la mas habitual
en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de las letras en los conjuntos
en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y
cantidad de silabas o terminaciones comunes. La similitud grafica también se dara
cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas
denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o
los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existird
confusion denvada de la similitud grafica cuando las etiquetas sean iguales o
parecidas, sea por similitud de la combinacidn de colores utiizada, sea por la
disposicion similar de elementos dentro de la nusma o por la combinacién de
colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusion ideologica o
conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y graficamente
dversas, expresan el mismo conceplo. es decy, es la representacion o evocacion
de una misma cosa, caracteristica o 1dea, la que impide al consumidor distinguir
una de otra £l contenido conceptual es de suma importancia para decidir una
inconfundibiidad, cuando es dferente en las marcas en pugna, porque tal
contenido faoida enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando ¢l
recuerdo es ¢l mismo, por ser el mismo conterudo conceptual, la confusion es
inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortogrificas o
fonéticas. Este tipo de confusion puede originarse por la similitud de dibujos, entre
una palabra y un dibujo, entre palabras con sigmificados conlrapuestos y por la
inclusion en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos
supuesios el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya
que si el emblema o figura de una marca es la representacion grafica de una idea,
indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma
idea de la olra marca a cotejo. por eso las denominaciones evocativas de una
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cosa o de una cualidad, protegen no sélo la expresién que las conslituyen, sino
también el dibujo o emblema que pueda graficamente representarlas, lo anterior
es asi, porque de lo contrario seria factible burlar el derecho de los propielarios de
marcas, obleniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la
misma cosa o cualidad aludida por la denominacion ya registrada, con la
cual el puoblico consumidor resullaria facimente inducido a confundir los
productos. Diversos critenos sustentados por la Suprema Corte y los Tribunales
Colegiados, han seialado que para detenminar si dos marcas son semejantes en
grado de confusion, debe alenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por
lo que es necesario al momento de iesolver un colejo marcaria tener en cuenta
las siguientes reglas’ 1) La semejanza hay que apreciaria considerando la marca
en su conjunto. 2) La comparacion debe apreciarse tomando en cuenta las
semejanzas y no las diferencias  3) La inutacion debe apreciarse por imposicion,
es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparandolas una a lado de
la olra; y, 4) fa similitud debe apreciarse suponiendo que la confusion pueda
sufrirla una persona medianamente intehgente, 0 sea el comprador medio, y que
preste la atencion comun y ordinana Lo anterior, imphca en olros términos que la
marca debe apreciarse en su totalidad, sin particulanzar en las diferencias que
pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerando de manera
aistada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su
examen global, para deternunar sus elementos pnmordiales que le dan su
caracter distintivo, todo ello deberd electuarse a la pnmera impresion normal que
proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario
de la misma en la realidad, sin que pueda asimiarsele a un examinador minucioso
y detallista de signos marcanos Eslo es asi, porque es el publico consumidor
quien fundamentalmente merece la proteccion de la autoridad administrativa
quien otorga el registro de un signo marcano, para evitar su desorientacion y error
respecto a la naturaleza y ongen de los distintos productos que concurren en el
mercado, por lo que dicha autondad al momenlo de otorgar un registro matcario,
siempre debe tener en cuenfa que la marca a registrar sea lo suficientemente
distintiva entre la ya registrada o registrada. de tal manera que el publico
consumidor no solo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la
posibilidad de que las confundan, pues sélo de esa manera podra lograrse una
verdadera proteccion al publico consumidor y. obviamente, se podta garantizar
la integridad y buena fama del signo mascano ya registrado, asegurando de esta
forma la facil identificacion de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se
trata de determinar si dos marcas son semejanies en grado de confusion
conforme a la fraccion XVI del articulo 80 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industnial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.”

TERCER  TRIBUNAL  COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1773/94 . Comercial y Manufacturera, S A,
de C.V. 20 de octubre de 1994 Unanimidad de volos. Ponente:
Genaro David Goéngora Pimentel Secretario: Jacinto Juarez
Rosas.

Amparo en revision 1963/94. The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland 14 de octubie de 1994 Mayoria de votos.
Ponente y disidente. Carlos Alfredo Soto Villasenor. Secretaria:
Silvia Elizabeth Morales Quezada
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SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA EPOCA. TOMO XV-l.
FEBRERO 1995. TRIBUNALES COLEGIADOS, Pag. 207.

MARCAS, JUCIO SUBJETIVO SOBRE SIMILITUD DE. Si el C. Juez de Distrito
para conceder el amparo solicitado se fundo en que si se hace una apreciacion en
conjunto de dos marcas, habria que concluir que no son iguales ni tan semejantes
o parecidas que pudieran crear confusion, ya que visual y gramaticalmente son
diferentes y que sdlo podria haber cierta similitud fonéticamente al pronunciarse
las palabras FERRADOL FERRADOCE, semejanza que no es suficiente para
considerar que exista posibilidad de confusion, de lo anterior se desprende que el
C. Juez de Distrito no fundé ni molivd conrectamente su razonamiento, toda vez
que no indicé cuales eran los motivos para estimar que visual y gramaticalmente
las marcas de que se {rata eran diferentes y que la semejanza fonética no era
suficiente para dar lugar a confusiones, en virtud de que el mencionado juzgados
solo se limitd a hacer esa serie de aseveraciones. Por ofra parte. Hay que hacer
notar que en el caso a estudio hay que revisar unica y exclusivamente el juicio
subjetivo formulado por la autoridad administrativa técnica en la maleria, sin que
pueda decirse que dicho juicio subjetivo sea absurdo por contraria los principios
de la l6gica en que debe descansar, asi que siguiendo esta Sala el Criteno que en
esta materia tiene establecido, en el sentido de que la cuestion de si una marca
es semejante a ofra y registrada y vigente, aplicada a los mismos articulos, en
grado tal que pueda confundirse con la anterior, dispositivo legal que es
perfectamente aplicable al caso a esludio, ya que después de la formulacion de
un juicio subjetivo légico, la autoridad encatgada de la aplicacion de la Ley
considerd la existencia de la semejanza de que se trata, asi que, el precepto legal
que sirve de fundamento a la resolucion reclamada no resulté infringido.

AMPARO EN REVISION 2489/56. PRODUCTOS INFANCIA, SA. 27 DE
AGOSTO DE 1956.UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: JOSE RIVERA
PEREZ CAMPOS

QUINTA EPOCA; INSTANCIA: SEGUNDA SALA. FUENTE:SEMANARIO
JUDICIAL DE LA FEDERACION; TOMO: CXXIX, PAGINA: 613

K) Proceso de titulacion.

En el articulo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial senala que el instituto podra
expedir un titulo por cada marca como constancia de su registro. El titulo, un
ejemplar de la marca y en el mismo se hara constar:

l. Namero de registro de la marca;

. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa,
innominada, tridimensional o mixta.

1] Productos o servicios a que se aplicard la marca,

V. Nombre y domicilio de! titular;

V. Ubicacion del establecimiento, en su caso;,

VI.  Fecha de presentacion de la solicitud; de prioridad reconocida y de
primer uso, en su caso; y de expedicion, y

Vil.  Su vigencia.



Las marcas se registraran en relacion con los productos o servicios determinados
segun la clasificacion que establezca el reglamento de fa Ley de la maleria y
cualquier duda al respecto sea resuelta en definitiva por el Instituto

Una vez efectuado el registro de una marca, no podra aumentarse e! nomero de
productos o sefvicios que proteja, adn cuando pertenezcan a la misma clase, pero
si podra limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producio o servicio diverso con una marca ya
registrada, sera necesario obtener un nuevo registro

El registro de una marca tendra una vigencia de diez afios contados a partrr de la
fecha de presentacion de la solicitud y podrd renovarse por periodos de la misma
duracién.

1) Conservacidn de registro.
Para la conservacion del registro de [a marca es necesario lo siguiente’
Usar la marca y no interrumpir el uso por mas de tres anos consecutivos

Usar la marca tal y como se registio, pefo con modificaciones que no alteren su
identidad.

No provocar o tolerar se convierta en un termino genérico.
Inscribir los contratos de licencia y transmision de derechos ante el IMPL

En la actualidad se han dado casos de procedimientos contenciosos, en los
cuales solicitan la caducidad de fa marca porque el licenciatano que usa la marca
no se encuentra inscrito ante el Instituto como tal, lo cual resulta procedente en
términos del articulo 141 de la Ley de Ia matena, que establece:

“Articulo 141.- El uso de la marca por el usuartio que tenga
concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerard
como realizado por el litular de la marca™

En tal sentido para que el uso de la marca que realiza el icenciatario sea efectivo
como si el titular lo hiciera, necesita inscnbirse ante el Instituto.

Asimismo los titulares de la matca registrada tendran las siguientes derechos:

Usar en forma exclusiva la marca.

Impedir el uso no autorizado.

Otorgar licencias

Renovar los efectos del registro

Usar leyendas

Percibir regalias por el uso de la marca

Transmitir los derechos del registro a favor de un tercero.
Constituir gravimenes,

Solicitar la aphcacion de medidas precautorias.
Reclamar danos y perjuicios.
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CAPITULO CUARTO
RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO.

a) Busqueda Previa.

Es conveniente realizar una blsqueda previa en el instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, a fin de investigar si se encuentra registrada una marca igual
o similar en grado de confusién a la que pretendemos registrar, con el propdsito de
evitar que se nos cite una marca como anlerioridad similar en grado de confusién
a la que pretendemos registrar y evitar el pago de derechos por la marca
registrada ya que la blisqueda previa que se realiza ante el Instituto es de menor
costo.

Esta busqueda se realiza en las instalaciones del Instituto sedalando la marca
que se quiere registrar asi como la clase de productos o servicios en la que se
aplica la marca, tlambién en caso de que la marca tenga algun disefio se debera
anexar algin ejemplar del diseno que se pretende registrar.

b} Procedimientos contenciosos por el otorgamiento de registros de marcas
viciadas de nulidad.

Todas las solicitudes y promociones deberan presentarse por escrilo, deberan
estar redactadas en idioma espaiol, si se presentan documentos en idioma
diferente se deben acompanar de su traduccion al espafiol ( articulo 179 de la Ley
de la Propicdad Industrial y 271 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacion supletotia a la Ley de la materia).

Las solicitudes y promociones deben estar fumadas por el interesado o su
representante, incluso las enviadas por fax, siendo suficiente que uno solo de los
tantos esté firmado. En caso de no estar firmado por lo menos uno de los tantos
de la solicitud o promocion, las mismas, se desecharan de plano.

Las solicitudes y promociones deben de ir acompanadas del comprobante de pago
de la tarifa correspondiente en caso contrario se desecharan de plana las mismas.

Si se presentan por conducto de mandatario hay que acompanar documento que
acredite la personalidad. (articulo 181 de la Ley de la materia).

Se deberd senalar domicilio para oir y recibir notificaciones dentro del territorio
nacional.

Los plazos se compularan en dias s6lo se contaran los dias habiles, los plazos
fijados en meses se contaran fecha a fecha y si el dia del vencimiento es inhabil el
plazo vencera el primer dia habil siguiente, dichos plazos empezaran a contar a
partir del dia siguiente a !a notificacion.




En los procedimientos contenciosos se admitirdn toda clase de pruebas, excepto
la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesién estén
contenidas en documental, también quedan exceptuadas, las que sean contrarias
a la moral y al derecho.

Quien tenga interés juridico y funde su pretension podra iniciar un procedimiento
contencioso.

De los documentos que obren en el Instituto sdlo se debe indicar el expediente en
el que se encuentran y pagar su certificacion o cotejo.

El Instituto podra valerse de todos los medios de prueba que estime necesarios
para comprobar la posible violacion.

El Instituto podra ordenar a una de las partes del procedimiento la presentacién de
pruebas que obren en su poder cuando su contraparte las haya indicado como
pertinentes para la resolucion del caso (articulo 192 bis LPI).

La sustanciacion del procedimiento se da con el emplazamiento hay que correr
traslado al presunto infractor con los elementos y pruebas que sustenten la
presunta infraccion:

En la visita de inspeccion.

Si no hay visita mediante notificacion en el domicilio seialado por el solicitante.

La contestacion se da en el plazo de un mes, y debera contener :

Nombre del presunto infractor y de su representante.

Domicilio para oir y recibir notificaciones.

Excepciones y defensas.

Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de
declaracion administrativa.

Fundamentos de derecho.

Ofrecimiento de pruebas y anexos del escrito de contestacion siguen las mismas
reglas de la solicitud de declaracion administrativa de infraccion.

Regia especial de prueba documentos provenientes del extranjero plazo adicional
de quince dias para presentatlos siempre que se ofrezcan en el escrito de
contestacion.

Incidentes no se sustanciaran incidentes de previo y especial pronunciamiento; se
resolveran al emitirse la resolucion.

Resolucion se emitird una vez transcurrido el término para la conteslacion con
base en el acta de |a visita de inspeccion y con los elementos y pruebas que obren
en el expediente.

Los efectos de la resolucion serd declarar o negar que la nulidad, cancelacién o
caducidad del registro marcario 0 algan otro signo distintivo.




c) Casos en que se puede solicitar la declaracion de nulidad del registro
marcario por inadvertencias cometidas por la Autoridad al Otorgar un registro
viciado de nulidad.

En la actualidad existen muchos procedimientos contenciosos de nulidad que se
siguen en el Instituto derivados de la causales de nulidad que establece el articulo
151 de la Ley de la materia, el cual a la letra dice:

Articulo 151.- El registro de una marca serd nulo cuando:
l. Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley o
la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

Esta causal de nulidad se relaciona con el articulo 90 el cual dispone las marcas
que no son registrables y que por alguna omisidn o error por parte de la Autoridad
se otorgaron por ejemplo las marcas que hayan caido en uso comun o que sean
descriptivas del produclo o servicio a proteger, como ejemplo resulta la marca
INTERNET la cual se habia concedido por el IMPI sin embargo por ser una
denominacion de uso comun entre las empresas que se dedican a prestar esle
servicio se declaro la nulidad de dicha matca por el IMPI.

No obstante lo dispuesto en esta fraccidn, la accién de nulidad no podrd fundarse
en la impugnacién de la representacidn legal del solicitante del registro de la
marca.

1I.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que haya sido
usada en el pais 0 en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de
la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos
o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado un a marca inintesrumpidamente en el pais o en el
exlranjero, antes de la fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registro.

En este supuesto se da en los casos en que la marca se haya usado en el pais o
en el extranjero con anterioridad a la marca cuya nulidad se impugna en cuyo caso
es indispensable que se demuestre de manera fehaciente y contundente el uso
anletior ya sea por medio de facturas de publicidad o de titulos obtenidos en el
extranjero siempre y cuando se presenten con documentacion que demuestre la
comercializacion de la marca que se pretende registrar.

Il.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su
solicitud

Esta causal se da mas frecuenlemente en los casos en que en la solicitud de la
marca se haya sefalado una fecha de primer uso falsa o en su defecto el domicilio
comercial falso y en general algin dato esencial de los requisitos de solicitud de la
marca que se senalen con falsedad.




V.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion,
existiendo en vigor olro que se considere invadido, por tratarse de una marca que
sea igual o semejante en grado de confusion y que se aplique a servicios o
productos iguales o similares y;

En esta fraccién se da cuando las marcas se olorgan por esror .... por la Autoridad
en cuyo caso se puede solicitar Ja nulidad de la marca viciada.

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

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran ejercitarse
dentro de un plazo de cinco afos, contado a partir de la fecha en que surta sus
efectos la publicacidn del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las
fracciones | y V que podran ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccién ll que
podra ejercitarse dentro del plazo de tres anos.

Es importante que previamente al presentarse una solicitud administrativa de
nulidad ante el IMPI se observe si se encuentra en tiempo para ejercitarlas o de lo
contrario estas acciones prescriben en el iempo sefialado.

d) Casos en que se puede solcitar fa caducidad de un registro concedido.

« Porfalta de renovacion ( articulo 133, 134 y 135 de 1a Ley de la materia)

Usar la marca ya sea por el titular o por el licenciatario.

La marca se puede renovar seis meses antes del vencimiento del registro o seis
meses después del vencimiento del registro.

« Por falta de uso ( articulo 130 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial y
62 de su reglamento).

Como causal de procedencia tenemos el hecho de no usar la marca durante tres
anos consecutivos, inmedialos anteriotes a la solicitud de declaracidon
administraliva de caducidad

Como causales de improcedencia enemos el uso de la marca siempre y cuando
sea un uso efectivo, relevante, publicitario, privado, simultaneo, uso para
exportacién.

Asimismo existen causas justificadas que impiden su uso, para la cual no
procederd la caducidad en los siguientes casos.;
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Causas justificadas que impidan su uso:
Surjan de la voluntad del litular de la marca tales como restriccion a la importacién
o requisitos gubernamentales.

La carga de la prueba queda a cargo del titular de la marca.

e) Casos en que s¢ puede solicitar la cancelacién voluntaria.

El titular de una marca registrada podra solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la
cancelacidén de su registro. El Instituto podra requerir 1a ratificacion de la firma de
la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de la Ley.

El Instituto podra requerir la ratificacion de la solicitud de cancelacién de un
registro de marca cuando;

Exista colitularidad de la marca registrada de que se trate, y
Se trate de marcas colectivas.

« Transformacion o dilucién de la marca en término genérico. ( articulo 153 de
la Ley de la materia)

Causas que propician la transformacién: provocar, tolerar, excesiva
identificacién, uso inadecuado de la marca.

Procederd la cancelacion del registro de una marca, si su titular ha provocado o
tolerado que se transforme en una denominacion genérica que cotresponda a uno
o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que ,
en los medios comerciales y en ¢l uso generalizado por el publico, la marca haya
perdido su caracter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a
que se aplique.

Ejemplo; Nylon, celofan, aspirina, chantilly, diesel.

o Nombres técnicos o de uso comun.

« Nombres vulgares.

« Transformacioén de palabras en denominaciones genéricas.
» Lamarca cae en el dominio ptblico.




CONCLUSIONES

1. En un principio la Ley de Marcas de Fabrica del 1 de enero de 1890, regulaba la
materia y daba proteccién a los nacionales y extranjeros que tuvieran en el pais
algun establecimiento o agencia industrial 0 mercantil es decir, de alguna manera
se exigia como requisito que tuvieran actividad comercial en el Pais lo cual era
muy alentador para la economia nacional.

1. Asimismo se exigia el uso de la marca como requisito indispensable para la
obtencion de la misma o al que la hubiera usado primero, en esta Ley se regulaba
el procedimiento de oposicién el cual consistia en hacer publicar la solicitud del
interesado y, en su caso de oposicion, presentada dentro de los 90 dias siguientes
a la publicacion, en este sentido este sistema era sin previo examen realizado por
la Autoridad para la obtencién del registro en consecuencia la Secretaria de
Fomento no declaraba negativas al registro ya que se dejaba a la buena fe del
interesado.

Ill. En cuanto a la Ley de marcas Industnales y de Comercio del 25 de agoslo de
1903, se amplia el criterio de los medios que pueden constituir marcas y de da una
definicion mas amplia del concepto de marca, detalla los requisitos para su
registro y el derecho exclusivo sobre la misma

IV. Respecto a la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales del 28 de junio
de 1928, esta Ley fue mas técnica en su estudio y lerminoiogia, establecia el
derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los articulos y su
procedencia, se empieza a regular el examen de novedad por parte de la
Autoridad Administrativa, el cual resulta una aportacion importante ya que se trata
de dar una mayor cerleza juridica en cuanto al registro de marcas.

V. La Ley de Propiedad Industrial del 3 de diciembre de 1942, en esta Ley se
regulaba expresamente el examen de novedad de la Autoridad a fin de que no se
otorgaran marcas semejantes, en esle sentido se da una mayor certeza juridica
del registro marcario, después la Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero de
1976 la cual reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios, las
primeras se constituyen por los signos que distinguen a los articulos o productos
de otros de su misma especie o clase en el mercado, las segundas por los signos
que dislinguen un servicio de otro de su misma clase o especie.

V1. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas 20 de febrero de 1981, en esta
Ley cuyo propdsito es agrupar las normas que por su carcter genérico lienen




incidencia en los diversos aspeclos que regula la Ley a efecto de facititar su
manejo y hacer mas comprensible y eficaz el presente ordenamiento, con este
ordenamiento juridico se vienen a colmar una laguna que existi6 en materia de
invenciones y marcas, se pretende dar solucién a los problemas que por falta de
disposiciones legales apropiadas se presentaron en la aplicacién de la Ley y se
busca contar con un sistema normativo que responda eficazmente a los
requerimientos del pais, en el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del
30 de agosto de 1988, se regulaba que en caso de que la Autoridad formule algtn
requerimiento o pida al interesado que manifieste lo que a su derecho convenga la
contestacion dentro del plazo establecido, se tendra por abandonado el tramite
respective La Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial del 27 de
junio de 1991 esta Ley es mas completa en cuanto a la regulacién de las marcas
registrables y no registrables, hasta llegar a la Ley vigente la Ley de la Propiedad
Industrial publicada el 2 de agosto de 1994, la cual es mas completa en cuanto a
la regulacion de las marcas registrables y no registrables.

VII. Por otro lado se analizaron conceptos doctrinales de las marcas de diferentes
Autores entre los que deslacan que la marca se emplea para sefialar y
caracterizar mercancias o productos de la industria, diferenciandolos de otros, la
marca tiene como objeto proteger las mercancias poniéndolas al abrigo de la
competencia desleal mediante la identificacion. Estan destinadas a especializar los
productos en que se usan y a indicar y garanlizar su procedencia, los tipos de
marcas son: nomunativas, mixtas, innominadas, coleclivas, la marca tiene como
finalidad importante tanto juridica porque ofrece una proteccion legal a los
derechos derivados de ella y tiene diversas funciones tales como: distincion,
proteccion, indicacién de procedencta, social o de garantia de calidad,
propaganda

VHI. En cuanto al procedimiento para el registro de una marca lenemos que en la
actualidad se ha tratado de simplificar los tramites administrativos del registro de la
marca sin embargo, dado la carga de trabajo en la materia considero que se
deben ampliat los mecanismos de registro de marcas y que dichos mecanismos
sean eficaces. En cuanlo a los exdmenes de fondo y forma olorgan al particular
una mayor seguridad juridica del registro, sin embargo, no falta e! comerciante
desleal que butla los mecanismos de filtracion para el otorgamiento de marcas lo
cual resulta labor del Instituto trabajor mas a fondo para evitar eslos
aconltecimientos

IX. En cuanto a las marcas registrables y no registrables se amplian los criterios
con la vigente Ley de Propiedad Industnal y se detalla de una manera mas precisa
los impedimentos de registio, en cuanto a la cita de anterioridades se da al
particular ia oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga para la
consecucion de su registro lo cual es valorado por la Autoridad Administrativa a fin
de determinar si se concede 0 no la marca mediante la elaboracién de




resoluciones administrativas en las cuales se hace un estudio minucioso y
detallado de las simililudes o diferencias de las marcas en pugna a fin de evitar
que coexistan marcas en el mercado semejantes en grado de confusién que
puedan lesionar los intereses de los comerciantes y la sana competencia.

Por otro lado, es importante sefialar que dentro de la tramitacion del registro de
marcas se deben observar estrategias de registro tales como sila marca se va a
aplicar a varios productos, registrarla en las diferentes clases que amparan esos
productos a fin de tener un registro mas completo y la proteccién legal mas amplia
y de alguna manera para prevenir actos tendientes a lesionar los intereses del
titular, en cuanlo a los procedimientos contenciosos estos dan la posibilidad a los
comerciantes de venlilar sus confliclos ante la Auloridad Administrativa quien
determinara mediante una resolucion quien tiene mejor derecho sobre la marca,
ya sea mediante una resolucién administrativa declarando la caducidad o nulidad
de! registro marcario.
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