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i
En la actual;dad muchos son los problemas por' los - que atravuesa la

especnal sus problemas comlenzan

Propiedad. Industrlal enfMéxl ¢

pretende que cualquner( persona que qulera acer
marcas pueda con facilidad entender los conceptos AL - ac
establece la actual Ley de. la Propiedad: Industnal 'ademés pretende'que
aquellos que se interesan en la practica de la propxedad mdustnal conozcan
ciertos aspectos que la teoria no ensefna y que’ sélo a través de Ia practlca Yy

la experiencia pueden conocerse y aprenderse.

Con el presente trabajo, encontraremos’ una solucnén préctxca para que
los usuarios de los servicios del Instituto Mexicano de la Propledad Industrial,

conozcan los problemas y las posibles soluciones en el trémlte del regustro de

marcas.

La problemauca que se trata en este documemo surge en torno a la
ambivalencia_ que  existe: en a i ile] ‘profe ional de los servidores
pablicos del lnstltuto Mex«cano de “la’:Propiedad ndustrlal asi como la

aplicacién a veces errénea de sus propn(




: - B 1)
Es muy importante mencnonar que este trabajo se basa en un estudio
documental de,hteratukra'y;teoria re!aglonada y basada en la materia. |~

Cons:dero de utnlxdad hacer una breve expllcac(on sobre la estructura
‘vision general de’ su contenldo. Este’

de la tesis, mtentando con e to lar.
trabajo contiene cuatro capitulos fundamentales el pnmero esté dedlcado a

exponer los antecedentes de las marcas. )

En el segundo‘capftulo.’ se' presentan ios conceptos fundamentales de
las figuras relacionadas con la propiedad industrial, este capitulo ayudara al
lector a familiarizarse con el vocabulario utilizado y de esta manera se lograra . -
un mayor entendimiento 'y comprension, este capitulo se encérga' de
establecer conceptos Jur‘ducos que determinan los rasgos y caracterlstlcas de .
diversas f‘guras relacnonadas con la propiedad industrial. : : -

En el tercer capltulo se establece el procedlmxento en el trémlte del
registro de una marca de principio a fin y ademas, se exponen los derechos y:
genera el ser tltular o dueﬁo de un tltulo e regnstro de

obllgacxoknes qu

marca.

En el itimo | ca'i
procedlmlento en t

hablando dela’ nec




. § . iv '_
comerciantes, mdustriales y prestadores de servuctos de una dlfuswn masiva
en medios de comumcac:on de la’ umportanc:a de los s:gnos :

dlstmtlvos, haclendo dnfusnén sobre cada uno de [
unlcamente existen anuncios sobre Ia mal llamad o)
logran el objetivo ‘primordial de la Ley de Ia F’ropledad
Industrial, que en ocasiones unicamente protege alos, tltulares de las;Marcas

uncios'que no

Registradas, ngnorando a aquellos' que sm

propia ley establece.




~cAPITULO |
ANTECEDENTES HISTORICOS
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1.1 Evolucidn Histdrica de las Marcas en México

Cuando los espaiioles llegaron al continente americano, se encontraron con
pueblos que eran muy grandes, y en todos ellos era comun que tenian una
evolucion econdmica, politica, social, histérica y cultural, por lo que sin lugar
a dudas dentro de esa evolucidn percibir sin lugar a dudas, ciertos rasgos del

nacimiento de lo que hoy se conoce como marcas.
1.1.1 Derecho Precolonial

Los aztecas desarrollaban lmportante actlvidades comercuales e mdustrlales
U propla tecnologia ademas de que

actividades que eran sustentadas po
contaban con un regumen polmco éconémlco estable y orgamzado, “distinto al
que se daba en Espaiia, por. lo que al la llegada de .los espanoles se

encontraron con un campo. propxcno para cubrir a su vez sus necesidades e

intereses.

La actividad comercial de los aztecas era intensa y variada, existian
mercancias provenientes de los pueblos que eran sometidos por ellos.
Dichas mercancias eran traidas. por los l(lamados pochtecas, quienes
desarrollaban sus actividades de comercio en los mercados. La actividad
comercial que se realizaba fuera de los mercados de otras cosas que no
fueran comestibles estaba prohibida, ya que esta actividad mantenia el culto
a los dioses, proveia a los sacerdotes de los medios necesarios para su




manutencion, ademas de ser una fuente importante de ingresos para el
Estado, que recaudaba los ' tributos que entregaban los comerciantes

mercaderes por ofrecer sus produétos en los mercados.!

Como se ha mencmnado las mercanc:as ofrecidas en los mercados
eran muy variadas, y las transacc:ones comerciales se reahzaban por medio
del trueque, y se utilizaban en el trueque, granos de cacao, maiz, y piezas de
tela de algoddn. Los historiadores suponen que -las mercancias que se
encontraban en el mercado no tenian signos o medios materiales que de

alguna forma los distinguieran.

El doctor David Rangel Medina, sefiala que no existe constancia alguna
de la utilizacién de la’ marca como tal.o de-alguna dlsposmnén que se haya
dictado al respecto, ya que para su sistema comerc:al no era necesaria la
utilizaciéon de las mnsmas o b:en de medlos materlales que distinguirian las .
mercancias. de. otras': del mxsmo genero llo: quizé,—‘“ por’las
transacciones mercantiles y cqmercnales se e'fect,u,aba_n’ e k

Por lo tanto, se puede concluir que los éz{ééas rig ’Lrlrs/ayb'an marcas para
la distincion de sus mercancias sin embargo, a'lo Iargo de’la historia se han
encontrado medios materiales de distincidn que los" individualizaban en
clases sociales, asi pues se distinguian los esclavos de los militares a través
de signos tales como sellos o pintaderas que decoraban la superficie de la
piel humana..Lo que mas tarde dio origen al grabado de sellos.

' Alberto M. Carrefia D. Rreve Histona del Comeicio. Pag. 24




1.1.2 Derecho Colonia_:l

Una vez termmada la conqunsta Ia Nueva Espaﬁa tuvo una transformacnon de
su sistema econémlco y politlco al reglrse por ‘el derecho espaﬁol por lo que
3 una egislamon marcar[a mex:cana B,

no extstla en esta époc

Se encuentra en esta época colonial la uhllzactén de; marcas o sngnos
las transforma ones

d:stmnvos y dlsposicmnes que eran producto de
politicas, socnales, culturales, comerciales. Dentro
encuentra el uso de las filigranas o marcas transb :
Nueva Espafia asl como las marcas de fuegdqﬁ ¢ tas
esclavos y al ganado. Asimismo se usaron las mai‘i:as de plate\;—"la as cuales-
distinguian las mercancias de los artesanos plateros dlchas marcas debfan

ser registradas con el escribano ptblico.
1.1.3 México Independiente . SR

El 22 de enero de 1822 la junta provisional gobernativa' ﬁombré comisiones
para la elaboracidon del proyecto de leyes para todas las ramas, con lo que se
pretendia dejar de utilizar las Leyes heredadas de lo espaﬁoles, pero no fue
hasta el ano de 1854 que se promulga el primer ordenamie}\to legal nacional,
que fue el Codigo de Comercio. El cual reguld por. primera vez la materia
marcaria. Ya que se sefialaba que las marcas tienén un medid de prueba de
propiedad para los dueiios de las mercancias, asi como su empleo como




medio de control y garantia en la circulacion - de mercancias

correspondientes.

Para el afio de 1884 se termina el proyecto de reformas de! Cdédigo de
Comercio por lo que este Cdodigo de 1884 resulta de suma importancia para
las marcas porque en su Libro [V titulado de la Propiedad Mercantil regulé por
primera vez a las marcas de fabrica, los nombres y ias muestras, asi como
los términos para reclamar la propiedad mercantil, asimismo reconoce el
derecho que determinadas personas tenfan en relacién a la utilizacion de las
marcas para distinguir sus productos de otros de su misma especie y clase.
Para la adquisiciéon de estos derechos era necesaria la autorizacion de la
Secretaria de Fomento que concedia los titulos que amparaban la propiedad

de las marcas.

En el aino de 1885 se expidid la Léy Sobre el Reglamento Mercantil, en

el cual los comerciantes debian matncularse para que se anotaran los actos
|, Ia patentes de invencién y marcas

juridicos, los titulos de propiedad mdust
de fabrica. Estos titulos produclan‘efectos desde la fecha de su inscripcion;

su omisién impedia al comercnante interesado. enél«ejercxcno de sus derechos
Reg'stro Publico .de

con relaciébn a terceros. y debxan nscribirse;. en:el:




1.2 Evolucién Legislativa de la Proteccion de los Slgnos Distintivos en

la Legislacién Mexicana

Para poder entender |as diferentes legislaciones por Ias que ha tenido que
pasar nuestro pals, se debe estudiar la situacidn' que - se vivia'en ese
momento, y de ahi determinar que de acuerdo a‘esta situacion era la
legislacion que existia, sin embargo como en diversas materias la legislacion
marcaria, debe evolucionar continuamente, pues los avances de la tecnologia
y la ciencia son determinantes de esta materia, asi se puede considerar que
la legislacidon actual es insuficiente para los problemas actuales relacionados
con el tema del presente trabajo asi como en diversos aspectos del nuevo
siglo, sin embargo se precisara a continuacién cada una de las legislaciones,
sus avances y la aportacion que conforman a la actual Ley de la Propiedad

Industrial, cuyas reformas son esperadas en cualquier momento.

1.2.1 Ley de Marcas de Fabrica de 28 de Noviembre de 1889.2

La ley de Marcas de Fébrlca fue la primera legislacion auténoma de la
materia en: Mé . e’ anteriormente formaba parte del Cédigo de
Comercuo “esta Iey contenfa tan solo 19 articulos y tenia por objeto proteger
las marcas |ndustna|es que protegfan blenes que se fabricaban o se vendian

en el pats.




El titular de una marca podria ser nacional o extranjero residente en
nuestro pais y obtenia el derecho exclusivo a utilizar la marca en la Republica
Mexicana, cumpliendo los requisitos y las formalidades que establecia la Ley,
ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Y en caso de que el
titular fuera un Extranjero con residencia en el extranjero, debia atenderse a

lo dispuesto por los Tratados Internacionales.

El derecho exclusivo a utilizar la marca se obtenia a través de su
registro ante la Secretaria de Fomento, y este derecho pertenecia al primero
que hubiera hecho uso legalmente de la marca, y si existia conflicto y el
primero no podia demostrar tal uso, se hacia una transmision de la propiedad
de la marca, atendiendo a las reglas del derecho comun.

Esta Ley regulaba el procedyir‘hiénkté' de’joposicién. es decir si algun
oncesién’ del registro_de la marca el

tercero estaba en desacuerdo. con_{:
mismo podia presentar un: recurso de oposnc:én durante |OS sxguuentes 90

dias a que la solicitud de marcanuera publlcad

La v:gencxa que tenia e era in ef'mdo y el m|smo se

tendria por abandonado ya fuera por clausura ‘o por falta de produccuSn del

producto.

Habia falsificacion de marcas cuando se hacia una reproduccidén exacta
y completa de otra marca que estuviese registrada y que la misma pudiera
confundirse con la marca registrada, y eran culpables de delito de

? Dianio Oficial de 1a Federacién de 28 de noviembre de 1889.




falsificacion. Esta ley unlcamente regulaba ala falsnﬁcacnén como un delito y
las figuras que hoy conocemos. gomo lnfracclones admlnlstratlvas no se

encontraban contempladas

Como se puede dar. cuenta a .mas de 00 aﬁos de la publlcacién de la
primera Ley autdnoma que regulé a Ios signos distxntlvos el, desconocxmlento
ez que ya esta ley hablaba ‘de’que

de la materia es preocupante tod )
comercializar productos con una marca reglstrada era un delxto conocido
como falsificacion, sin embargo hoy en dia mucha gente desconoce este
hecho o simplemente lo relaciona con la falsificacion de los derechos de
autor, pero no sabe diferenciar entre una marca, un derecho de autor y en
ocasiones hasta con las creaciones nuevas de las cuales haremos mencion

en el capituio If del presente trabajo.

1.2.2 Ley de,Marca's Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de
19033 e

Esta ley se divide en ocho capitulos y se pueden considerar como sus
principales aportaéiones las siguientes:

Por primera vez se define la Marca como “ el signo o denominacion
caracteristico y peculiar USado'por el tribunal, agricuitor o comerciante en los
articulos que produce o expende con el fin ' de smgulanzarlos y denotar su

procedencia.”

? Diario Ofictat de la Federacién de 2 de septiembre de 1503.
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Se establecieron los requisitos para obtener el reglstro de la:marca,
entre los que se encontrabaw presentar una SO'ICItUd por escnto ante la
Oficina de  Patentes- y Marcas; el titular de esta sollcnud podIa ser -un
mexicano ‘o un extranjero, y la Gnica condicion para otorgar el regtstro de
marca a un extranjero que no residiera dentro del terntono de Ia Repubhca
Mexicana, era que en su pais existiera rec:procndad : g

Se regularon por primera vez los av:sos co er'lales y los nombres
comerciales. Los avisos comerciales tenian: una vugencna de 5 610 arios a
partir de ia fecha de presentacion de ia solncutud del musmo, esto quedaba a
decision de su titular, sin embargo, si no se. renovaban en el término elegido,
pasaban a ser del dominio publlco su tltular podia renovarlos por un término

indefinido.

Los nombres comerciales no reqderiéh' de un regisiro para su uso
exclusivo, sin embargo su titular podia sohcutar ante la Oficina de Patentes y
Marcas su publicaciéon en la Gaceta Of'cnal de Patentes y Marcas, para
mantener su.vigencia era necesario que la Publlcacmn en la Gaceta Oficial

de Patentes y Marcas se renovara cada diez. anos'

Se establecieron las penas a las. que se hacla acreedores Ios que
infringlan la ley, y se sefalaba que Ia autorldad ‘que conoceria de estos

delitos fuera el Ministerio Puablico.

Esta ley marcé precedentes de suma: |mportancxa para lo que hoy
conocemos en materia de propledad mdustnal ya que Ia ‘misma  hablé por
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primera vez de dos signos distintivos como los son los Nombres Comerciales

y los Avisos comerciales.
1.2.3 L.ey de Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales*

Esta ley fue expedida bajo el marco juridico de la Constitucién de 1917, y en
la misma se adoptd un sistema atributivo declarativo, es decir no soélo podia
adquirirse el derecho exclusivo al uso de una marca registrandola en el
Departamento de la Propiedad Industrial, podfa adquirir el derecho exclusivo
a utilizar una marca, aquél que demostrard haber utilizado la marca por tres
afos, con lo que la Ley adopto el sistema atributivo, ya que como se ha visto
en las anteriores leyes solo se tenia un sistema declarativo.

Esta ley establecua la facultad que tenia el Estado para que en los .
casos necesanos declarara el uso obhgatorlo de las marcas para rticulos

Industrial, tenia que presentarse n de crip
que se hacian sobre la ‘misma’ yil
indicar si habia utilizado . la misma,
correspondientes. Con el nuevo ststema declaratlv
presentada ante el Departamento de 1a; Propxedad lndustrlal pésaba por un
examen de novedad para determinar si la ,marca podla ser registrada o no.

Existia también el procedimiento de oposic n el cual consistia en notificar al

pago’ de' derechos

triBbtivq, la solicitud

“ Diario Oficial de la Federacion de 27 de jutio de 1928,
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tercero que pudiera verse afectado por este reglstro, para que manlfestara lo
que a su derecho conviniera, si existia confllcto entre Ias partes se sometian
a una junta arbitral, la resolucion arbltral era tomada en cuenta por. el
Departamento de la Propiedad lndustnal qu:en se encargaba de ‘determinar si
procedia el registro del signo dlstlntlvo en cuestién. : :

Cabe sefalar que actualmente ,nuestra'legislaCién no contempia el
recurso de oposicién, mas sin embargo se cree que seria importante que el
mismo se estableciera nuevamente, por qué en kodasiones el criterio de los
dictaminadores no es suficiente para determinar la semejanza que existe
entre dos signos distintivos, y en otras ocasiones simplemente no se percatan
de la existencia de un signo idéntico a otro, adoptando este procedimiento de
oposicién se podrian evitar procedimientos. contenciosos gue traen consigo
repercusiones econdémicas para el titular de la marca afectado, sin embargo
se cree también que el implementar el réCurSO' de oposicién traeria como
consecuencia que el procedlmlento para otorgar el reglstro de una marca
tardaria mas tiempo del que actualmente ya tarda. k

Una vez que se otorgaba el reg|stro de Ia marca ‘se expedla un mulo en
donde se hacian conslar los datos de la.solicitud de marca; el reglstro tenia
una vigencia de 20 afios a partir de la fecha de presentacion de la sollcnud Y.
el mismo debia ser renovado por periodos diez afios en forma nndef'nida ya-
que de no hacerlo asi, se daba la caducidad de la marca.

Por lo que se refiere a los avisos comerciales, estos tenian una vigencia
de 15 afnos improrrogables, y transcurrido este el aviso comercial pasaba a

ser del dominio publico.




Los nombres comerciales eran propiedad exclusiva de su titular y no
era necesario su registro o depdsito para que el titular pudiera ejercitar las
acciones legales o penales en contra de quien invadiera sus derechos.* :

El hecho de que sin contar con la pubhcac:én en Ia Gaceta Ofcual
titular del Nombre Comercial tuviera el derecho de actuar en contra de quien
invadiera su derecho, per_rmte encontrar un antecedente mas del sistema
atributivo que la actual ley de la Propiedad Industrial contempla; sin embargo
en la actualidad es necesario que para solicitar una Declaracién
Administrativa de Infraccion o bien para presentar la querella correspondiente
por un delito el titular del Nombre Comercial, cuente con ia publicacién del
Nombre Comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

124 Leybde la Propiedad Industrial de 31 de Diciembre de 1942°

Esta ley logra codificar lo relativo a las creaciones nuevas es decir, las
patentes de invencién y de mejoras; las marcas, los avisos comerciales y los
nombres comerciales, asi como competencia desleal, y es un precedente
juridico de impohancia para la legislacion actual. ‘ :

Se establecia que para obtener el registro de una marca, era necesério
que se preséntara una solicitud de registro ante Direccion General dé'la
Propiedad industrial, que dependia de la Secretaria de la Econorﬁta Nacional.
Una vez obtenido e! registro de la marca, este debia de explotarsé»en la
forma en que se habia registrado, ¥y en caso de que la marca dejéra de

* Diano Oficial de |1a Federacién del 31 de diciembre de 1942,
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explotarse por el término de cinco afios, contados a partir de la fecha de su
expedicién del registro, se tenian por extinto. El registro de una rhérca"podia
otorgarse en copropiedad sin que fuera necesario que se presentara el
convenio de copropiedad, y se rigiera con lo establecido por el Cédigo Civil
para esta figura. Lo que sin lugar a dudas a generado diversos conflictos en
los uitimos afios, puesto que al no presentar las reglas de uso del signo
distintivo, han surgido diferencias entre coprépietarios que la legislacion civil
no logra resolver, por lo que la actual legislacion estipula que para la
presentacion de una marca en copropiedad es necesario que se presenten
las reglas de uso, para que de esta forma se eviten complicaciones entre los

copropietarios.

Los derechos marcarios eran susceptibles de transmitirse o enajenarse,
cumpliendo con lo establectdo en la legislacidn civil, y debfa registrarse en la
Secretaria para que surtiera efectos contra terceros. : DT

La vugencaa de un registro de marca ya no era de vemte anos como en
la ley anterior, era de 10 afios renovables en forma mdeﬁmda contados a

partir de la fecha de presentacion de la sohcntud de marca

Se establecieron los signos susceptlbles de eglstrados como
marca, y se determinaba la prohibicion de reglstrar nombres proplos técnicos
y vulgares, las denominaciones genéncas y: sus _,raduccmnes los nombres
que se hubieran hecho de uso comuin en el pals 'los envases que fueran del
dominio publico, las figuras, denomlnacxones o frases descript:vas de los
productos, tos colores aislados, todo lo que_-.fuera contrario a Ia moral, a las

buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y todo aquello que pretendiera
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ridiculizar a las personas; las armas, escudos y emblemas nacionales de los
Estados Unidos de la Federacitn, ciudades nacionales y extranjeras,. los
nombres, firmas, sellos, retratos o fotograflas el emblema de la Cruz Roja,
las palabras de lenguas vivas extranjeras. las denomlnacwnes o ‘signos
susceptibles de engaidar al publico, una marca. que fuera igual o parecida a
otra anteriormente registrada en forma tal que pudlera confundlr al pubhco
consumidor. ’ ;

L.a Secretaria de la Economia Nacional era la encargada de declarar Ia
falsificacién, imitacidon o uso ulegal

Ia Propiedad ndustrial,

a’marca, dlcha declaraclén era
A

publicada en la Gaceta de
mensualmente. :

En esta ley se estéblecié
vigencia de diez anos contad s

solicitud de registro, y transcurndo
del dominio publico.

personas fisicas o morales, y estos los podi:

defenderlos ante los tribunales, podlén ‘“pu'b ica
Propiedad Industrial, estaban protegidp g p‘dﬁ‘ ‘el:
renovables a partir de su fecha de present_aci}bn. ;




1.2.5 Ley de Invenciones Y Marcas de 30 de Diciembre de 1975°

Las marcas de productos o de servicios debian ser registradas ante la
Secretarla de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo,
el cual perduraria por cinco afios renovables en periodos del mismo tiempo,
independientemente de la renovacion el uso de la marca debfa demostrarse
en un tiempo de tres afios co'ntAaido"s‘a partir de la fecha de concesion de la

marca.

El uso de la marca debia ser. Ia musma forma en que ‘se habla

registrado, ya que si

Para que una transmxsnon de derechos marcanos surtlera efectos
contra terceros debla estar debidamente inscrita en’ el Reglstro Nacnona! de
Transferencia de Tecnologia.

Los avisos comerciales por su parte podian ser regts' ados cuando eran
diferenciables de otros de su especie, con lo que se protegian y adqunrla su
titular el derecho a usarlos impidiendo asi el uso de terceras personas, Ios
efectos del registro duraban diez afos a partir, que el tyavnso Vycomerual se
presentaba ante la Secretaria de Comercio y deén}o’lnddstrial: una vez

¢ Diario Oficial de 1a Federacidn det 10 de febrerc de 1976,
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transcurrido este término pasaba a ser del dominio’publico.: Actualmente los
avisos comerciales tienen una duraciéon renovab'lelp'or' é:a'da‘fdiéz aﬁos.

v ecesxdad de depdsito o

El nombre comercial. estaba protegldo
registro, en una zona geogréf‘ca ‘en’ Ia que se asentaba su cllentela efectiva
siempre y cuando {a pOSIbIIIdad de su uso’ por.un, ercero llevara a error.

Se protegen en esta’ ley Ias denommacnone de ongen y protege a las
s como las de indicaciones

mismas de un uso ilegal el cual era s
tales como género, tipo,” marca
confusion o implicaban competencna deslea

[e) as S|mllares que. creaban

La ley de lnvencu:mes y marcas representa un |mpor1e avance para la

propiedad industrial, sin embargo n era’funa Iey que estuviera adecuada al
als, toda vez' que en esos momentos

momento que esta viviendo
empezaban a desarrollarse"‘la pequeﬁas empresas del pais que tendrian
que competir con las empresas transnacmnales que estaban por ilegar a
Meéxico, por lo tanto la mversién de estas empresas se enfocaba a otros
aspectos y en muchos de los casos las marcas que se registraron por un
término de cinco afos, no eran renovadas por sus titulares pues fueron
tiempos dificiles para estas empresas. Por lo que respecta a Ios~a\kisos
comerciales, los mismos no tuvieron el éxito esperado, toda vez que no )
convenia a sus propietarios de servicios explotar este signo distintivo
sabiendo que al transcurrir diez afios pertenecerian al dominio pﬁblicd, por lo
que la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, establecio
que el registro de los avisos comerciales es renovable por periodos de diez

anos.




1.2.6 Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industriat 7

Esta ley se dio a conocer en el mes de junio de 1991, y surge de la necesidad
de -contar. con una ley que se aprdpfar‘a.,a' las necesidades de los
comerciantes, industriales y prestadores de éew‘idios. de tener una legislacion
que se acoplara al momento econéyh'ﬁ'ico’qde"é'staba viviendo el pals, ‘asi
mismo traté de adecuarse a la proyeccxén\ mternacmnal que Mexnco iba a

tener a raiz de la firma del Tratado de lere Comercno

La ley promulgada en el. aﬁo dre 1991, tuvo el nombre d LEY DE
FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDA NDUSTRIAL y.se p ) den'

‘misma’ ipodi’a

establecerse. 5

Establece as dlferenCIas entre ministrativas’y Delitos,
establecxendo sancnones'dlferentes para cada mn 3 e

LLa VIgenma del Reglstro de la; Marcas y los Awsos Comercuales era de
10 afios'y 1a Publlcacuﬁn de Ios Nombres Comerciales era de 10 afos
contados a partlr de su fecha legal o de presentacnon. B :

’ Diario Oficial de la Federacién del 27 de junio de 1991,
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La comprobacnén ‘de uso de los signos distintivos’ ya no era obligatoria
cada tres afnos, y se deja a libre albedrio -del titular de Ios mismos la

presentacion de dicha comprobacion de uso.

La ley de Fomento y Proteccion de lé'Pkdpie‘c’la’dvihd‘qlsvtriavl

elementos nuevos que eran necesarios para: el oS

en el ambito internacional, y se facilitaron c1ertos trémltes:para la obtencién ’

de registros y publicaciones, pero sm embargo su d|fusu5n'fue tomada en

tecnologia en el ambito internacional, hnc:eron que
subsanaran estas lagunas, y fue el 2 de agosto : < )
la Propiedad Industrial, ordenamiento que abrogaba asi.a la hasta entonces
vigente Ley de Fomento Y Proteccion de Ia Prop:edad lndustnal : :

introdujo

f



1.2.7 Ley de Ia Propiedad Industrial®

Con la ley de 1994 se reformaron diversas dlsposmxones de la ley de

1991, vanas de ellas relativas a los signos dlstmtuvos mlsmas que se

enunciaran a continuacion.

Dentro de las principales reformas que se encuentran en"esta Iey, se
que se ecen los casos

tiene la que se hizo al artfculo S0 de Ia ley. en l
en que una denominaciéon no: ser
excepciones a dichos casos

denommacnones que Ies otorguen un caracter distintivo.

¢ Diario Oficial dc la Federacién del 2 de agosto de 1994,
* Rafael De Pina. Dicciona erecho; 1984; Pag. 239.

registrable como marca asl como las -

FALLA Br T
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Algunos autores han deducxdo que los numeros nguales o mayores a10
se pueden registrar sin necesndad de acompaﬁarlos de otros elememos

distintivos.®

Vii.- Se adeckua’ el texto y se inéluyc‘: "los simbolos o emblemas i de... "

Xll.- Se adecué gramatlcalmente para mclunr u a parte intereséda

orden”.

Xill.- Se precisa’la
difusiones penodlc
Proteccion. de E
autorice expresamente

Esta reforma-armoni

1991.

XV.- Por lo que respecta a Ias Marc
de la Proptedad Industrial ellmlna mucha‘de afacultad‘dlscreclonal con que
-para: determlnar

contaba eI Instituto Mexxcano de la F’rop:edad ndustrial
cuando una marca es o no notonamente conocnda, en vnrtud de que ya nos da

® Gencral Conmunents on the "Act that Amends, Adds to and Repeals Varius Provisions ol”(he Law for the Promotion and
Protection of Industrial Property™. Arochi, Arguelles & Marroquin, México 1994. Pag. 5.
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una deﬁmclén de lo que es una marca notonamente conocxda esto es’
cuando un sector determinado del pubhco o de los cfrculos comercna|es del

marca en relacién con sus product

que se tenga de la marca en el terri
o pubhcadad de la misma. -

XVI.- Una marca que sea |dént|ca o semejante en grado de confusnén a
otra.en trémnte de reglstro presentada con antenorldad 0'a una registrada y
v:gente aplicada a los mlsmos o similares productos o servicios.

Anteriokmente esta fraccidn hablaba solamente de marcas registradas y
no tomaba en cuenta a las solicitudes en tramite previamente presentadas de
acuerdo al principio de primero en tiempo primero en derecho.

XVIii.-. El usuario de un nombre comercial ya no tiene derecho a solicitar
el registro del mismo como marca, este derecho Unicamente pertenece al
titular del nombre .comercial publicado siempre y cuando no exista’ publ:cado'
un nombre comercnal idéntlco. . -

Aruculo 91. Este articulo proh!be el uso de Ias marca reglstradas o

semejantes en grado de confusnén como parte de d nommactones, razén

social o nombre comercnal

Esta prohibicion se extlende a marcas semejantes en ‘grado de

confusion.

TESIS COWN
FALLA DE URIGEN

G



Articulo 92.- Se ad:cnona Ia fraccnon tercera que establece que' III. El
registro no producira efecto’ alguno contra una persona fisica o fnoral que
aplique su nombre, denominacnén o razén soenal a los productos’ que elabore
o distribuya a los servicios’ que preste' o ‘a sus establec:mlentos o lo use

articulo no constntunré lnf“ c
esta ley ". ;

Articulo 93.- Se’ ellmma la posxbmdad de’ reclamar todo el rubro de la
clase, ya que ahora es necesano especnf‘car Ios productos que se qu:eren

proteger.

- Sdlo deberan especificarse pronctés o servicios de una misma clase.

- Los productos o servicios se indicaran con los nombres o denominaciones

que aparecen en la lista de clasificacion.

Art. 113.- La fraccion tercera de este artlculo antenormente dlsponia
que, al solicitar el registro de una marca, se tema q e proporcuonar la fecha
de primer uso de la misma y, en caso de que ‘no’ se llegaré a mencionar, se

requeria que se repusiera la solicitud indicando la fecha ‘de primer uso o bien
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se tenia que indicar . que la mxsma no.se habla usado, actualmente esta
fraccion se reformo y sino se mencnona en la sollcntud la fecha de primer uso,
o bien la mdlcamén de que Ia’ mlsma no se ha usado se presumira que no se

ha usado.

Es. |mportante que se mencione que muchos de los. dlctamxnadores dei -
snguieron girando oﬁcnos en

Instituto Mexicano de la Propledad Industrlal
donde se requeria se sefalara la fecha'de primer uso o blen si-no se ‘habla

usado, con lo que se puede observar que en’el proplo: medlo de Ia Prop:edad .
puesto que es muy claro que si el

Industrial, existe desconocrmlento de Ia Iey.
solicitante de un registro de marca no seﬁala la fecha de prlmer uso. obienla
e ha’ usado, esta consnente de . que

mencién que el signo dlstlntlvo 'n
ulteriormente no puede manlfesta una»fecha de pnmer uso y de que los
la misma no e ha usado. .. L

dictaminadores presumlrén qu

establecla que, para reconocer

ART. 118.- Se derog

pais determmado no esté
r.lo tanto la misma no se
Instituto Mexicano de la
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estudio que se hace a una solicitud el Instituto, dicha solicitud tiene requisitos
de forma y a la vez de fondo lo notificara al solicitante en un solo oficio.

Esta reforma tiene grandes ventajas para los solicitantes de Ias marcas
y ademas ahorra el trabajo a los dictaminadores, sin embargo e la practlca

lo of cnos de

poco se ha llevado a cabo toda vez que siguen girando primer

ART. 121.- Anteriormente disponia que, al mome t
solicitud para el registro de una marca, debia de/”'éu
establecndos por el arhculo 1 13 fraccuones I, II Yy Vd
propormonar. :

l.- Nombre, naclonalldad y domncxho’

0= El es s nominativo

los requisitos

antes seﬁalados con los previétos por. Io 1\80, de'la ley,

consistentes en

1.- Acompanar el pago correspondlente asi como los ejemplares de la

marca cuando sean innomlnada trldlmensmnal o mnxta.

Con esta reforma han surgldo confl:ctos toda vez que antenormente se
pagaba primero 1a solicitud de Ia marca y una vez que la misma se concedia




como registro se requeria otro pago de derechos. Actualmente el pago de

derechos que se acompaia a la sohcntud incluye el pago por el estudlo de'la

solicitud y el pago por la expedlc:én del titulo, lo que hace que en caso de
:la expedncnén

que el registro de la marca se niegue, e dinero que se pagé
. enera’ . cierta

del titulo no sea - reembolsable - al sollcltante': ;
desconfianza por. parte de los particulares que ya reahzaron :

expedicion de su tttulo.

I pago por la

Que Ia sohcntud esté redactada en ldioma espanol o, en.su ‘caso

acompanar traduccuén al espanol

3.-- Que k.e,sgék_ﬁrmada por el ihterc_ays:a‘dd"o_b‘or‘s'u 'réprés'réntén'te. .

te en vugor establece que
d:oma dlferente a espaﬁol ‘ya“no ‘se

eses para
ue se
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ART. 123.- ° ;Este artlculo es referente a- la: presentacion de
solicitudes de. marca v establece que ‘se. tomara corno fecha de su

presentacion aquella enla que: se sollcnte un’ nuevo tramlte ‘'en su caso. :

Ia fecha se presente la sollcntud d

anteriores -a

como restrlcclones ;

para v
gubernamentales. - :

independientemente de la voluntad del txtular, como el |mped|mento para las

importaciones, etc.

ART. 132.- Se derog¢ lo relativo a las marcas vinculadas.
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ART. 134.- Este articulo da ia posibilidad de Obtener la rendvacién de
una marca registrada cuando no se haya usado esta si exlsten ‘causas

justificadas.

ART. 135.- Nos explica de que manera el uso. de una marca reglstrada
en relacidn con otras clases, surtira efectos y beneﬁcnara a Ias otras marcas.

ART. 136.- Antenormente solo se podlan ucenuar marcas regustradas
actualmente’ también pueden otorgarse llCGﬂCIBS de: uso de ‘lo ekpednentes
de marcas en’" tramite, las cuales surtnrén efectos una vez' que hayan sido

inscritas ante el lnstltuto

Respecto al Contrato“de anencna de Uso de Marcas,,el ‘reglamento

establece o sngune

,ommendo las: clausulas _relativas _a regalias

La ley’ de la Propledad'lndustnal contlene tambuén |nnovaCIones en
materia de procedxmlentos admlmstratlvos en especuf‘co respecto de las
infracciones admlmstratlvés y los delltos con Io que se ha logrado combatir ia
usurpacion de los derechos de propledad mdustnal sin embargo la forma en
que los mismos se han llevado a cabo ha provocado que muchos de los
promoventes recurran a otras instancias para combatir a la "pirateria”, toda
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vez que los procedlm:entos del Instltuto son en muchas ocasnones lentos 'y
con sanciones mfenores a los gastos que generan los procedlm:entos

administrativos.

E!- 26" de- d|c1embre de 199 : e_pubhca en el Dlarlo Of‘cnal de la
Federacién la adlcién del TITULO QUINTO BIS mlsmo que contlene lo
relativo a Ios esquemas trazados de cnrcuntos |ntegrados. . -

Se debe mencionar qUe la Ley de la Propiedad Industrial regula segun
lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, lo relativo a las
infracciones de comercio en materia de derechos de autor, con lo que los
procedimientos que para tal efecto se realicen estaran sujetos a lo
establecido por lo relativo a los procedimientos contemplados por esta ley.

Del analisis que se ha realizado de las diversas legislaciones que han
regulado a la Propiedad Industrial se puede observar que la misma se ha ido
desarroliando conforme a los cambios que las propias épocas han traido, sin -
embargo la legislacion vigente es insuficiente para la acelerada evolucion de

la tecnologia.

Sin embargo se debe reconocer que se han hecho proyectos'ﬁ‘ara Ia
evolucion de la materia en todos los campos, y ademas exiStén'prO):/e:ctos
que ya se han llevado a cabo, como es el proyecto la ci'eacxon de
Delegaciones del Instituto en la Reptiblica Mexicana en’. cuatro dlferentes
estados en especifico en las ciudades de Leodn, Guadalajara, Mérida 'y
Monterrey, lo que sin lugar a dudas ha” dado gran oportumdad a que se
faciliten los tramites para los comerciantes, prestadores de - servicios e
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industriales quienes podran acudir a estas delegaciones ‘para realizar los. -

tramites de registro en sus propias localidades, sin depender de la atencuon
de la Delegacion de la hoy Secretaria de’ Economfa ‘de" su entadad sin
embargo es necesario que se haga una cultura respecto a la matena para
que aquellos que desconocen la ley este enterados ‘de los beneﬁc:os que

obtienen de la propia ley.




CAF’ITU LO 1
CONCEPTOS FUNDAM ENTALES

39
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2.1 Propiedad Industrial
2.1.1 Concepto

Lé-exp'rééibn de la Propiedad Industrial surgié en Paris Francia en el
afio de 1873 y es adoptada para designar aquellos derechos - que se
adquieren ya sea por la creacién de cualquier invento relacmnado con la
mdustrla ‘por-la’ creacnén de signos especiales hechas por el productor de
satisfactores de necesndades comunes, O por quien comercna con ellos para
distinguirlos de otros de su misma especie y asi evitar posubles confusnones. :

El Dr. David Rangel Medina sefala que la Propiedad
ser identificada como” un: nombre colectivo que' desié’h;
institutos juridicos o leyes que tienden a garantizar la. sum
deducidos de la actividad comercial de una persona y asegur

la concurrencia industrial o comercial.""®,

Por su parte Rafael de Pina afirma que la Propiedadylndukstrial “...es
manifestacion o modalidad de la propiedad presentada al derecho al uso de

¥ Rangel Medina, Tratada de Derecho Marcario; Pag.101
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un nombre comercial, marca, patente de invencién, dibujo de fabrica, etc.,
conferido de acuerdo con la legislacion industrial.”*?

Se dice que la propiedad industrial es producto de! esfuerzo mental
porque el inventor o creador de estos derechos debe hacer uso de su
imaginacion y crear un producto, proceso o nombre original y distinto a los ya
existentes en el mercado.

2.1.2 Componentes de la Propiedad industrial

Para el estudio de'la propiedad industrial, se puede dividir en diversas ramas

que sonkprin;ipalmente:

« Las Creaciones Industriales.

* Los Signos Dis@infivés.

+ La Represién de l:a'Cqmpetencia Desleal.

2.2 Creaciones vlndustriales'.‘-
También son conocidas como "creaciones nuevas”, y se dividen en:

2.2.1 Patentes

TSI Cf
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ta ley de Ia Propledad Industnal no da una definlcu‘m exacta de lo que se
considera como una patente snn embargo se puede mencxonar una defrucuén
"'Instrumento Juridlco

que dlversos autores utxllzan para def‘nlr una Patent
unven o o a su causahablente. por

de la Federacnén que otorga el Estado a
un tiempo determmado de explotar su mvenctén en temtono nacional -

La def'mc:on de la patente puede variar con base en el sxstema le"IdiCO

en el que se analiza.

La Organizacion de las Naciones Unidas, en un in‘tv'ento'por uniformar el
criterio existente respecto de la patente la ha definido éér'h_o'vun privilegio legal
concedido por el gobierno a los inventores y a otras p_érsonas'dﬁe derivan
sus derechos del inventor, durante un plézo': ﬁjb.. para .impedir que otras
personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado.

Al expirar el plazo para el que se concedi6 erzée}pijiyile'gio,' el invento
patentado se porie a disposicion del publlco ncé‘e'n‘efr:a’l ‘0, como suele
decirse, pasa a ser del dominio publlco : :

En un documento posterior, la Organizacién Mundial de la Propiedad
intelectual defini6 como patente: "Un documento L'ernitido. a solicitud de una
oficina gubernamental ( o una regional que actia para diversos paises), que
describe una invencion y crea una situacion juridica en la que la invencion
patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida,
importada) sélo con la autorizacion del titular de la patente. La proteccion que

12 La tuncién del Sistema de patentes en ia transmisién de xe:nologla a los paises en desarrollo. Informe preparado
conjuntamente por el departamento de Asuntos ' Unidas, 1a Secretaria de la

f TESIS com
[FALLa DE Onicmn
e R

— S—
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confiere la patente esta limitada en el tiempo (generaimente de 15 a 20

afios).®
Para que una Patente sea considerada como tal, es necesario que cuente
con tres elementos que son: i

e Contar con el caracter de novedad
« Que sea producto de la mventlva humana'

« Que la invencion tenga una apllcacnén lndustnal

UNCTAD vy la Or de la Pr 1 Unidas, No venta S. 75 11. D.6. Nueva York,
N.Y. 1975 Pags 1y 2.
3 arganizacién dial de ta Pr sal. P&g.27.
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2.2.2 Modelos de Utilidad

Ei articulo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial consxdera a los
modelos de utilidad como’ "los objetos, utensilios, aparatos o herramlentas
que, como resultado de una modlfcacuén en su disposicion, conﬁguracnon
estructura o forma, presenten una ‘funcién diferente respecto de las’ partes
que lo integran o ventajas en cuanlo a su utilidad”

Roberto Mario Be 'idi en su libro intitulado * EI derecho de |'a‘P'r6piéda‘d
Industrial y el Mercosu ; menta sobre los modelos de Utllldad que estos"'
consisten en la nueva for ma de un ob]eto de uso préctnco que mejora
funcionalmente a este Gltimo. Por carecer de merlto mventlvo, no pueden por

definicion ser conSIderada
econdmica en muchos casos poi ello se ha propugnado su regulacion legal 18

cién que se hace a un objeto ya

Los modefos‘de tilidad son una var
existente, s:empre y cuando dlcha varla’mon constituya una mejora, que como
ut:hdad dnstmta ala que se tenfa de ese objeto.

resultado dara L:n f

Los mocielﬁo‘s;' thfa - utilidad tienen una vigencia de.  diez 'afos
improrrogables a partir de 1a fecha de presentacion de la solicitud.

1* Roberto Mario Beraldi; £\ Derecho de Ia Pr o Indystrial v el P3g9.27.

TFIO S B O‘N’
FALLA DE ORIGEN

|nvenCIOnes .pero pueden revestir lmportanma .




2.2.3 Disefos Industriales. -

Para. Roberto' Berldi . los - disefios " industriales son ' las  formas
mcorporadas . a “un producto mdustriél, - con vca,récter excluswamente

ornamental"" P

La ley de la F’rople ,ad Industrlal en su arttculo 32 mencnona que los

disefios, xndustrlales se dlvideﬁ eh

A DIBUJOS INDUSTRIALES ‘Son toda'
combmacnén de f‘g‘ re 0, colores que
se mcorporen a ro ucto |ndustna| con

fines de ornamentacton y'que le un aspecto

caracterlstlco.

sirva de tlpo

un’ producto ndustnal.que e é ap rnencta
especnal en cuanto no |mpl|que efectos

técnicos.

* igem

AN
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Los  disefios: industriales, itienen una vigencia i de kquince anos
improrrogables a partir de la fecha de presentacién de la solicitud.
2.3 Signos Distintivos

Dentro de los signos distintivos se agrupan todas aquellas f‘guras jurldlcas
que regulan a todo aquel signo visible cuya funcu.‘)n es Ia de- dnstlngmr

productos o servicios de su misma especie. .~

2.3.1 Marcas

Existen diversos conceptos de lo que se considera una marca. .~ "

n’signo visible: distintivo: compuesto
ien .por_una:denominacién y un

En nuestra opinién la'marca es:

por una denommaclén. po un: disefi
entificar productos o:servicios de otros de su

disefio, que va a serv:r par

misma especie.

s .un:signo para distinguir. Tiene

por objeto proteger las; mercade fas ylos s rvxclos'ponlendolos al abrigo de la

competencia desleal medlante la identificacio

Por su parte Jaime Alvarez Soberanls.;da un concepto econdmico de la
marca, diciendo que marca es’ todo sngyno que se utiliza para distinguir un
producto o servicio de otros. En este semldo 1a principal funcién de la marca

¢ Sepulveda, César; Et [ de Pr Industrial; ED. Pérrua; México, 1981; Pag 113
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es servir como elemento de identificacion de los satisfactores que genera el

aparato productivo”".’ :

Para el autor Justo Nava Negrete una marca es “todo signo distintivo o
medio material que permite a cuélquier persona fisica o juridica distinguir los
productos’ que elabora ‘o expende. asi como aquellas actividades
consistentes en serv:clos de otras ‘o iguales o similares cuya finalidad
inmediata es la de atraer la cllentela y después conservariay aumentarla" 18

Segun Genaro Goéngora Pirhentel las marcas son los signos utilizados B
por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las merc‘arn’i:ias
o establecimientos objeto de su éctividad, o en aquellos medios capaces: de
presentarlios graficamente, para distinguirlos, sigularizarlos, individualiiarlos:
denotar su procedencia y calidad, en su caso de otros de su misma clase o

especie.’®

En su obra, Tratado de Derecho Marcario, el Dr. David Rangel Medma'
afirma que son cuatro las corrlentes doctrinales en relacién con la def‘nlcxén

de marca, estas son.

a)La que senala a la marca un papel o signo lndicador del lugar de
procedencia de la mercancia.

by La que considera a la marca como un agente. individualizador del
producto mismo. k

¢) Una mas que reune los rasgos distintiv’os de las mencionadas.

17 Jaime Alvarez Soberonis; La r lacidon de las ¥ Marcas y de Ia Transferencia Tecnoldgica; Pdg 54
* Justo Nava Negrete. Derecho de las Marcas Pag 147,
* Genaro Géongon Pimentel. P. 133,
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d) Y por ultlmo otra que adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la
esenc:a de la marca en’ funcnén de Ia chentela :

De lo antenor este autor concluye que Ia, marca es el s:gno de que se

valen Ios |ndustriale
dlferenmar sus 1

vocablb.; e

innominada

una combmac y dxstr:b cnén de colores’ mostrados en-una superf'me.

Pero-si dxcha fdfma tlene volumen, “altitud y profundxdad seré una

marca trldnmensnonal

2 David Rangel Medina; op, cit P4g 102
! ibigem
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4.- Por ultlmo se conocen como mlxtas aquellas marcas que resultan
una combinacxén o varlas combmamones de las modalidades antes

CItadas

La Ley'dellé' Propxedad‘ Industrial’e u articulo 8 ‘def'ne a Ia marca

como todo’ S|gno ‘visible: quedistinga’productos:o servicios de’ otros de su
misma esgec eocla ‘el mercadc : .

Ias marcas varfa entre los dxversos

icacio doctnnarla de
autores,; a contmuamén se mencionaran los: dlversos tlpos de marcas que
actualmente se conocen y se regulan en Ia Ley de la Prop:edad Industnal

vigente: - -t

2.3.1.1 Marcas de prodﬁctos

Desde tiempos muy remotos los comermantes dl
con marcas que hicieran dnstlncuén de sus mef 3 5
comerciantes, por lo tanto Ias marcas de productosy son: ’aquellas que
se dlstrlbutdos

distinguen exclusivamente productos (y,que, _puedye]n,

comercializados o en su caso fabricados. :

TESIS CON
FALLA DE CRIGEN
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2.3.1.2 Marcas de servicios

En legislaciones anteriores no existia la proteccidn de los servicios, sin
embargo su regulacion se hizo necesario cuando los prestadores de servicios
distinguian los servicios que prestaban a través de una determinada
denominacidén disefio © ambos, muchas han sido las corrientes doctrinarias
que discutieron sobre la existencia de estas marcas, sin embargo los propios
prestadores de servicios solicitaran se incluyeran las mismas, ya que la
marca distinguia el servicio que. prestaban y la calidad y prestigio que dicho

servicios iba adquiriendo.
2.3.1.3 Marcas cdléctivas i

El articulo 96 de la Ley de Ia Propxedad lndustrlal regula alas marcas :
colectxvas yla tltulandad de las mlsmas de la S|gunente manera: -,

de productores r
constituidas. podrén
en el“fnercado,

ductos ° servucnos

ART. 96.- Las  asociaciones o . sociedade
comerciantes o prestadores de serwcnos Iegalmente
solicitar el registro de marca colectiva para dnstmgun
productos o servicios de sus miembros respecto de Ios

de terceros. : B

El nombre de las marcas colectivas .no deriva ‘de su propiedad
compartida, la cual corresponde en forma unitaria a la sociedad o asociacion

]

|
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titular, sino del uso compartido que corresponde a los miembros, socios o

integrantes de las mismas.

El Convenio de Paris determina con relacion a la marca Coleqtiva que
los paises de la Unidn se comprometen a admitir el depésito.y a brbt_eger las
marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existeyncia" no sea
contraria a la ley del pais de origen, incluso si estas colectivida‘dés.no poseen
un establecimiento industrial o comercial. Cada pais decikdir'é‘ : sobfe las
condiciones particulares bajo las cuales una marca colbecAtivé ha’de ser
protegida y podra rehusar la proteccion si esta marca es contrarla al interes
publico. : )

2.3.1.4 Marcas Genéricas

Dentro del analisis del articulo SO0 que mas adelante se reallzaran se
sefalaran claramente los elementos que conforman a una marca genénca.
por el momento se menciona que 'la pnncnpal marca genérlca es aquella
denominacién que no cumple con el caréc er der' dis ntlvudad' prlnclpal

caracteristica de las marcas.

TESIS CON
FALLA DE ORIG

EN
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2.3.1.5 Marcas Notorias.

Se debe entender que una marca es notoriamente  conocida en :México,
cuando un sector determinado del piblico o de los circulos comercaales del.
pais conozca la marca como consecuencia de ias actlwdades comerCIales
desarrolladas en Meéxico o en el extranjerc por una persona que la emplea en
relaciéon con sus productos o servicios, asi como el conocxm ent que se
tenga de ella en el territorio, como consecuencia de’ la promocu‘mv o
publicidad de la misma. A efecto de demostrar la notornedad de la’ marca,

podran emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley. ;

2.3.2 Aviso Comercial

Los Avisos Comerciales son las expresuones que- sirven para promoc:onar

productos o serwcxos
Para César Sepalveda el . Aviso Comercial “sirve para lamar la

atencion hacua'un stabl > mlento o hac:a una rnercaderia determlnada para

realizar las bondades de éstos y atraer a la cllentela. Es’en realldad un

anuncio."??

Para el Dr Davnd Rangel Medma el Avnso Comerc:al es- el texto del
anuncio pubhcntano. el. slogan comercxal con el ‘que se dan a conocer al

72 césar Sepulveda. Op. Cit. P4g. 183
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publico, para efectos de su propaganda, los tres stgnos |dentxf'cadores ‘de
mercancias, servicios y establecimientos comermales ya establecndos

La ley marcaria define al Aviso Comercnal de la stgu:eme forrna. Se
considera Aviso Comercial a la frase u oracnone que tenga por objeto
anunciar al publico establecimiento o negociacuones comerclales mdustruales
irlos de los de su especie.

o de servicios, productos o servicios, para ;jlstl

En nuestra opinién los Avnsos Comercnales son aquellas expresiones
que generalmente el publxco consumldof' observa o escucha, los mismos
hacen promocién a un producto y con este logran distinguir a su producto o
serviclo, dichos aVlSOS comerctales por lo regular se acompaian de una
Marca Registrada o blen de un Nombre Comercnal Publicado, como ejemplo
de lo antedlcho podemos senala < Saﬁntonz:, que ricos cliicfiarrones” “Nivea, la crema

quevaa donde qurera

La vigencia: del registro de.-un A\)isc Comercial es de diez afios
contados a partir.de la fecha de presentacwn de la solicitud y es renovable

por periodos de dlez an

2.3.3 Nombre's\k,cdﬁie'rci‘ales :

La doctnna acerc de lo nombres comercnales es dnversa y no hay una
cto al mlsmo ya que para algunos autores el
5 qL‘xe‘ identifica . a ‘'un- comerciante en un

umfcacnén de
nombre " ‘com rcia

3 pavid Rangel Medina. Op cit. Pag 94,
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establecimiento, para otros es la razén social de la empresa o su

denominacion social.

Entre los autores que. dan una definicibn del nombre comercial

encontramos a los siguientes:

Juan Barrera Graf dispone que : “Por nombre comercial en nuestro
derecho, se entiende tanto la razén social y la denominacién de los
empresarios como el signo distintivo de las negociaciones mercantlles"z“

El Dr. David Rangel Medina en su concepto de nombre comerctal
afirma que: “es la designacidn que sirve para identificar la negocnacuén de

otras de la misma area geogréf‘ca que se dedican al mlsmo genero
I..zs L <

mercanti

A suU vez. Alvarez Soberams establece que: “ El nombre comercual esta
constltundo, en las sociedades, por su razén social o denommaélon y en las’
empresas o negoclacnones por las palabras y signos dlstlntlvos ut:llzados,
para des:gnarlas, cuyo titular en ambas hiptesis, tiene el derecho exclusuvo

de su uso, en los casos y con las limitaciones previstas por la Iey"26

En nuestra opinion los nombres comerciales son las denominaciones
que distinguen a los establecimientos comerciales,” y protegen- el 'giro
comercial del mismo, y el titular del nombre comerciat puede ser tanto una

persona moral como una persona fisica.

34 Jjorge Barrara Graf,. Trotade de derecho Mercantil; PAg 249-
2% pavid Rangel Medina. “La propiedad Industnatl en el del D =
la Propiedad Industnal y Artistica, Pag 15

en de
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Los nombres comerciales se ;publiéan, a diferencia de los Avisos
Comerciales y las Marcas, es decir se solicita su publicacion ante el Instituto
Mexicano de ia Propiedad Industrial, en la Gaceta Oficial del mismo Instituto,
la publicaciéon de un nombre comercial produce el efecto de establecer la
presuncion de buena fe en la adopcidn y uso del mismo. :

2.3.4 Denominaciones De Origen

Las denominaciones de orlgen son un sngno distintivo que se logro a través
de un esfuerzo de los’ productores franceses desde el principios del siglo
XIX, para encontrar proteccusn a cnerta clase de mercadenas especialmente
vinos, productos lacteos y textlles que alcanz ban gran calidad por provenir '
de una region geografica en donde las’ carac terlstlcas del suelo, el trabajo o
el ingenio de los habitantes, el arte partlcula etc, comumcaban a esos
productos elementos distintivos, que los hacian prestlgxados que mereclan
tutelarse, para ponerlos a! abrigo de la- competencua desleal y para que el

consumidor no fuera victima de fraude. Pero 0 re todo. lo. que se buscaba
la usurpacién de ellos en el

era proteger a esos nombres de orlgen contr

extranjero.

En el marco internacional se encuentra que el prcmer lntento para lograr
la proteccién de las denominaciones’ de orlgen se dio en el Tratado de Paris
en 1883, pero el mismo resulté msuﬂcxente.,F’or, lo que para el afio de 1891

2% Jaime Alvarez Soberanis; Op cit Pég. 54
37 Sépulveda César. Op cit; Pag 159

| TALL
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se cred el Arreglo de Madnd el cual no logré subsanar ias deficiencias

existentes respecto a su regulamén.

El 'Arreglo"qé‘bLis,'bo‘a ’dev 1964 define a las dénomihaciones de origen en
su articulo 2, en‘el que ' se define a las mismas de la siguiéhte,forma:

"'Art 2 Se entiende por denommacnén de ongen en el
sentldo del presente Arreglo, la denomunactén geogréf‘ca .
de un pals de una region geografica del pals que ssrva
para designar un producto originario de la misma, y cuya
calidad o caracteristicas se deban exclusuvamente al
medio geografico, comprendiendo en éste los factores

naturales y los humanos.

La proteccién de una denominacion de’ drigéh Sé da’a‘través: de una -
Declaracion que emitira el Instituto Mexucano de la Propledad lndustnal dela .
cual sera titular el Estado Mexncano y los benef‘clanos de': Ias mlsmas son
todas las personas individuales o colectlvas que dlrectamente se dedlcan ala ‘
extracciéon, produccidn o elaboraclon de los productos que S retenden
amparar con la denominacién de origen, aunque tamblen pueden arlo las
camaras o asociaciones de fabricantes K- productores. Y entldades o

dependencias del gobierno federa! y de los goblernos de 10s estados.

La vigencia de la Declaracion de Proteccién de una Denominacién de
Origen, estara determinada por la subsistencia de las condiciones que la
motivaron y solo dejara de surtir efectos por otra declaracion del Instituto que

la revoque.
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El Instituto - Mexicano de la 'Propiedad Indi_ustrialy bbdré autorizar a
terceras personas para el usoy explotacnon de la misma, quienes deberan
cumplir-con C|ertos requisitos y caracteristlcas contempladas en la propia Iey,

como Ios sugurentes‘

« Debera dedicarse directamente 'a la extracctén produccxon o elaboraci6on
de los productos protegidos por la denoml' acnén de origen;

= Debera realizar dicha actuvudad dentro del'terntono determmado en la

declaracion;
« Debera cumplir con las normas
Secretaria de Comercio- y Fov
aplicables respecto de los productos de que se trate y

ales establecudas por. la - antes
lndustnal conforme a las leyes

e Las demas que sefale la declaracxén.

El maestro David Rangel Medina conceptuallza a. Ia denomunacuén de
origen de la siguiente manera: * La denominacién de orxgen es el signo
distintivo consistente en el nombre de un lugar geogréf’co con- el que se
identifican las mercancias que tienen similares propiédades derivadas de los
elementos naturales propios de dicha regién'geogr‘éﬂca, como el élima, tierra
y agua, asi como de la técnica, destreza, habilidad y tradicion artesanal de
quienes habitan la propia regiéon para producirlas"?®
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2.4.4 Secretos Industriales

El articulo 82 de la Ley de la Propiedad [ndustrial, establece textualmente
que considera como secreto industrial “...a toda informacion de aplicacion
industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con caracter
confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o
economica frente a terceros en la realizacién de actividades econdmicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para

preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”

Asi mismo la ley establecc que la informacion relativa a un secreto
industrial debe de constar en documentos, medios electronicos o
magnéticos, discos opticos, microfimes, peliculas u otros instrumentos

similares.

Del analisis de la propia Ley de la Propiedad Industrial, se observa que
la estructura del secreto industrial se compone principalmente por elementos
importantisimos tales como 1.- el conocimiento y 2.- E! objeto sobre el que

recae el conocimiento.

A su vez para que esta figurapueda considerarse un secreto industrial

el primero de los elementos debe de reunirlos siguientes requisitos:

" Rangel Medina Dowvid. C 1a del Derecho 0. P4g.86
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a)Debe ser Oculto. ) )
b)Debe ser de interés para la empresa (elementos objetivos);
c)El empresario debe de manifestar su voluntad de mantenerlo en secreto

(elemento subjetivo del secreto).

Dei segundo de los elementos se concluye que este puede consnstlr en
cosas’: o' dato que ‘se-

ideas, productos o procedimientos mdustrnales.

relacionan con el sector técnico de la empresa:

t.a definicidn de esta figura del secreto ndustrial:'se’ encuentra

reglamentada en la Ley de la propledad Industrlal y:.lo:define comb toda:

fisica o moral con el caracter de confdencxal que e sxgmf‘que obtener o
mantener una ventaja competitiva o econdmica frentV N
realizacion de actividades econdmicas y respecto de la
los medios o sistemas suficientes para preserva', su
acceso restringido a la misma (Art.82). .

De este modo cabe destacar que para que se pueda conside'rér_éomo i
ial también sera necesario que la informaciéon debera ‘constar - en
documentos, medios electronicos o magnéticos, discos opticos, microfiimes y
peliculas u otros instrumentos similares.

Como ejemplos de lo que en la practica puede constituir un. secreto
industrial se tiene a: Listas de clientes y de . proveedores, . formulaciones
procesos industriales, estrategias de mercado, lanzamientos de productos,
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resultados de estudios comerciales y dé rhércédo suéldos; préceSos legales,
listas de precios, bases de datos yen general cualquner mformacnén sensible
que represente un valor econémnco para la empresa. 5

2.5. Los Esquemas de Trazado de Circuitos lntegrados.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados son creaciones del ingenio
humano. Suelen ser el resultado de grandes invenciones e involucran el
trabajo de expertos altamente calificados. La necesidad de crear nuevos
esquemas de trazado que reduzcan la dimension de los circuitos integrados
existentes y que tengan funciones adicionales a las existentes, es constante.
Cuanto mas pequefio es un circuito integrado, menor es la cantidad de
material necesaria para su fabricacidn y menor el espacio necesario para
colocarlo.?®. Mientras que la creacidon de un nuevo esquema de trazado para
un circuito integrado implica una inversion considerable, la copia de tal
esquema de trazado solo cuesta una fraccion de esta inversién. Ei elevado
costo de la creacion de esquemas de trazado y la relativa facilidad para

copiarlos constituyen las principales causas de la necesidad de proteccién de

los esquemas de trazado.

Un circuito es una conexién electrénica de dos o mas elementos
electronicos. Un circuito integrado es un componente electronico que forma

. en Noci bﬁsncas de la propicdad industrial,

* OMPI, “La propicdad intclectual resy de los ci
les fos subre ln ia. Seminario
Poder Judicial, Ciudad del Este, Paraguay, 20 al 22 de octubre de 1997, OMPUR1/17/CES/97/1. octubre de 1997, p.9.

de la OMPI sobre ied. 1 para M del
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una de las partes de un aparato electronico; es un componente que cumple

una funcion electrénica.™

Se utilizan los circuitos integrados en una gran variedad de productos,
incluyendo articulos de uso diario. como relojes, televisores, lavadoras,
automoviles, etc., asi como en equipos sofisticados de tratamiento de

datos.??

En el articulo 178 bis Fraccion | de la L.P.I. incluye una definicion de

circuito integrado.

CIRCUITO INTEGRADO.- Un producto, en su forma t"nal o en una forma
intermedia, en el que los elementos de los cuales. uno por lo: menos sea el
g fo men parte

elemento activo, y alguna o tOdaSV
integrante ‘del cuerpo o de: :
semiconductor, y que esté destlnado a re

sza de materlal
'Iectrémca. i

La definicibn de esquema de’ trazado o topografxa aparece en el art.
178 bis, 1. Il de la ley mexicana. S

ESQUEMA DE TRAZADO O TOPOGRAFIA.- La disposicién tridimensional,
expresada en cualquier forma, de los elementos_ de los cuales uno por lo

menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones de un

£t concepto téenico lq,al sc dlsculc m.’ls del asito de la legislacid i sobre el tema.
3 véase OMPI, “La Proy p op cit., P.9.
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circuito  integrado, . o dicha  disposicion tridimensiona! preparada para un
circuito Integrado a ser fabricado.??

La ley mexicana establece que el registro de un esquema de trazado
de.un circuito integrado tiene una duracion de diez afios improrrogables
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registrokante
el IMPI. Transcurrido el plazo de diez afos, es disefio del circuito integrado
pasa al dominio ptiblico y puede ser explotado libremente (arﬂculo 178 blS 3

LPL)

2.6 La R'ep'reslién de la Competencia Desleal

Los - tribunales franceses fueron 'quienes por prlmera vez emplearon Ia

expresion competencla desleal a pnnciplos del snglo XIX‘

La competenc:a desleal esta prevnsta dentr' d
parte de la propiedad industrial, esto se debe al hecho d
Paris para la proteccidon de la Propiedad lndustrial' d_es'de
revision de Bruselas en 1900, introdujo disbo‘sibcjﬁne‘s relat|
» L reVisién realizada

"el Convenio de

2 conferencia de la

ivas’'a |la represion

de la competencia desleal, como lo es el Articulo 10 b
a este convenio en Washington en el aifo de 1911 establecio la obligacion
para todos los miembros de asegurar a los nacxonales de los paises de la
unién la proteccion eficaz contra la competencna‘dk‘esleyal. Esta disposicion fue
reforzada con algunos ejemplos y la deﬁni@ién de 1a competencia desleal

32 gi es tridi i 1 el di disciio o esquena, se e‘u'l hablando dc céma estdn dispucstos fisicamente en el
Lspatlu de una ux’ia los niiles de ¥ Véase H io Range! Ortiz, La proteccion de los
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incluida en la conferencia de Tevision de la Haya en 1925y la conferencia de
Lisboa de 1958 afiadié algunos otros elementos al concepto. '

3) En particular deberan prohxblrse

a)

b)

c)

Cualquner acto capaz de crear confusnon por cualquner med:o que -
los productos olla: act:vndadr

sea respecto del establemmlento
industrial o comercial de un competxdoi’.f o

Las aseveraciones falsas en: el ejercicno del comercio Capaces
de desacreditar el estableczmlento los productos o la actuwdad
industrial o comercial del competldor. .
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicld de
comercio, pudiere inducir al piblico a error de naturaleza, el
modo de fabricacidon, las caracteristicas la aptitud en el empleo o
la cantidad de los productos. ‘

LLos comerciantes e industriales, en un esfuerzo por atraer clientela
hacia los productos o servicios que prestan se valen de muchos medio

/:‘
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5 GOW
Wi GRIGEN

1
L L

FALL




55
licitos, corr:o son, pdr ejemplo, los ‘anuncios: a través de cualquler ‘medio’
publicitario como’ son revistas radlo televusnén asl como las campaﬁas

publlcnarlas [ promocnénales entre otras.

De la misma manera hay ocasionés en las une los:medios de que se
vailen - o “las ‘actividades ‘que realizan ~para' atraer ‘la . atencidon. hacia los
productos que comercializan o Ios servicios que p‘restan estos industriales o
comerciantes, van en contra : y lesuonan los intereses de los otros
comerciantes asi como de los proplos consumldores entre los que causan
confusién con tal conducta, xmpllcando esto beneficios que de ninguna forma

son legales.

En la opinlén de Cesar S»pulveda ‘la represién de la concurrencia
tos devsta._ ; L

ilicita debe verse dasde d S

a) Desde el gremio de os comermantes. para proteger Ios derechos
de los miembros. de la corpora 6n frente a‘lo establec:mientos

b) Desde ‘el punto de vista. estatal para garantlzar a. os particulares.,',

consumldores que no exnstan victlmas de enganos nl de fraudes

Segun la Organizacion Mundial de: la Propledad lntelectual (O M P L),
los actos de competencia desleal son “aquellos. contrarlos a las practncas
honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del
comercio pueden engafiar al publico en cuanto a la naturaleza y las
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caracteristicas de los medios de que se trate; los actos que puedan crear
confusidn con los productos o las actlwdades de un competldor asi como las
falsas aseveraciones que en el curso del comercm pueden desacredltar tales

productos o actividades.®

A decir del Dr. Rangel Medina, el:objetivo . de -la accién contra la
competencia desleal es garantlzar a cada productor o comercuante contra el
empleo de medios desleales por medlo de sus competldores

La ley de la Propiedad lndustrlal consndera a la competencua desleal
como todo acto relacionado con la propledad industrial contrarlo a los buenos
usos y costumbres en la mdustrla. el comercuo y servicios. ’ i

Mantilla Molina ha dacho que la regulac:én de al competencua desleal

competencna desleal, paras otra puede no serlo y es entonces cuando surgen

los conflictos al respecto.

3% Cesar Sepiilveda,. Op cit Pag. 233
bl Organizacién Mundial de la ' ! 1; Guig sobre los intercses y las ividades de¢ las empresas de
paises en desarrollo teria d m iedad industrial; pag. 17

>¥ David Rangel Mecdina; Op cit_pag. 77

** Roberto Mantilla Molina, Derecho Myercantil; Pag. 146,




CAPITULO It

EL TRAMITE DEL REGISTRO MARCARIO EN MEXICO |
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3.1 Requisitos Para Solicitar Una Marca

Los . requxsltos para solicitar una marca Ios establece eI arﬁculb 5° del
Reglamento de la Ley de la Propledad Industrlal o : ’

condicnones due deben darse para Ia presentacnon de las solicitudes de
marca. Anterlormente la persona que solucntaba un reglstro de marca, lo hacia
a través de un escrito en donde redactaba su deseo de registrar una marca,
fue hasta el afo de 1989, cuando estos ‘escritos fueron - camblados por
formatos de solicitudes que el propno lnstltuto explde en forma gratunta.

Dichas sollcttudes deben contener c1erta mformac:én en o spac:os en

blanco de las mismas, esta mformacuén conS|ste en Ios slg entes datos., e

1. Nombre, domicilio(calle, nimero, colonia, cédlg ‘oblacién. ciudad
y pais) y nacionalidad del solicitante. :
2. En caso de que la solicitud sea presentada po ,un mandatano se deben

mencionar los datos de dicho apoderado, es dec:r nombre domicilio,
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3. El tipo de marca a registrar, es decir nominativa,. innominada,’ mixta: o

tridimensional.

4. Debe indicarse si la marca se ha usado, dia, mes y ano ‘_ve . Ia ue la rmsma

se empezd a usar y en el caso de que dicha: marca haya usado

todavia, se debe indicar que no se ha usado. :
5. Los productos o servicios que se van a proteger'con la marca; y.la clase enf

que los mismos se encuentran.
6. El domicilio del establecimiento comercial en donde :S¢
fabrican los productos o bien en donde se prestan los serv
7.En caso de que se reclame prioridad debera mencnonar :
solicitud original, la fecha de presentacion y el numero de sene de la
solicitud extranjera.
8. La firma del solicitante o del mandatario en las cuatro solicitude
9. El lugar, y la fecha de presentacién de la solicitud

Los documentos que se acompaiian a una s: ¢ rca:son:los
siguientes: SR y
« El pago de aprovechamientos por el estudlo y tramite 'de la’ SOllCltUd y por Ia
expedicion del titulo de marca.
sngno distintivo sea una den

Cuando el

etiquetas a color si es a colores.
las marcas tnd:mens:onales £ debe

caso de

En el
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« Si la marca la solicitan dos o mas peré?nés en’ copropiedad, - deberan
acompahnarse las reglas de uso y'licerjncia ‘de la marca y tfansmisién de
derechos. i ‘

En caso de que la solicitud sea 'presk'entad‘érl'a fravés de un apoderado
, . poder ‘qrye4deberé cumplir con los
181%de. la:Ley de la Propiedad
'entre inscrita en el Registro

deber2 acompafarse de una Carta'
requisitos establecidos por- el articu
Industrial, en caso de que el pode se’en
General de Poderes del lnstitt}tb acompaﬁa una copia simple de la

constancia de inscripcion.

3.2 Requisitos de la Solig:itudy‘d‘e Publicacién de Nombre Comercial.

Para el tramite de publicacién de un. nombre V-COmercial se aplican los
requisitos que se han mencionado para ia sollcntud de reglstro de Marca con

excepcion de los siguientes:

No se menciona la clase en la que se aplica.el nombre comercial, se debe

comercial, lo que a diferencia de la solicitud de marca no es indlspensable.
Por lo tanto en una solicitud de publicacién de nombr comercxal siempre
deberemos sefialar la fecha en que se empezé‘ ar,'y. el u‘sok efectlvo,
por lo general se hace a través de una fefbde'vhve'cho’s.: ‘en donde se hace
constar la existencia del establecimiento covrhéri:i'a'l o industrial.
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3.3 Diferencias Entre Marca y Nombre Comercial.

De los conceptos de Marca y de Nombre Comercial a los que se ha hecho
menciéon en el capitulo 1l de este trabajo, se puede concluir que |a diferencia
substancial que existe entre ambos signos es que la marca tiene por objeto el
distinguir productos y servicios, mientras que el nombre comercial protege
establecimientos, negociaciones y empresas.

3.4 Procedimiento Administrativo para el Registro de Marcas, Avisos
Comerciales y Publicacion de Nombres Comerciales.

3.4.1 Examen de’ Fofma}y

Una vez que Ia‘s‘olicitud' de'registro' de marca o aviso comercial y en su caso
fa solicitud dke'nombre comercial, son presentados ante el Instituto Me‘xicanol .
de la Propikedad'lndu'strial. las solicitudes son estudiadas por la Direccién de
Marcas, la cual a través de sus diferentes departamentos realiza en primer
lugar el examen de forma, al cqal se le conoce también como examen
administrativo, en este primer estudidvse establecera si la solicitud, y los
documentos que se acompafian a la misma se encuentran completos y si
satisfacen los .requiSitos due solicita la Ley y el Reglamento de ia Propiedad
Industrial. En el caso en qué la“solicitud o los documentos presentados, no
cumplan con Io»esfablecido, se expedira un oficio por medio del cual se
comunicara al 'éolicitante para que proceda a cumplimentar todos los

TEAL
‘ FALLA DE ORIGEN
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requisitos para que la solicitud proceda a registro. 'Parr'a qu‘e pueda cu‘m»‘plir
con tales requisitos se le da un plazo de dos meses a partir de la fecha de
expedicion del oficio. Una vez transcurrido este plazo o bxen Ios dos meses :

con lo establecido respecto a este examen de forma a Dnreccnén de Marcas

efectua el examen de fondo
3.4.2 Examen de Fondo

El;e'xamen de fondo, es también conocido como examen de novedad. En
este examen se determinara si la denominacién que se solicita a registro no
se encuentre en las hipotesis sefaladas por las fracciones del articulo 90 de
la Ley de la Propiedad Industrial. Si la denominacion solicitada a registro no
esta contemplada en el articulo mencionado, entonces procede el registro de
la Marca y el Instituto expedira el Titulo de Marca asignandole un nimero de

registro.

Por el contrario si la denominacién se encuentra en uno de los
supuestos que establece el articulo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, el
Instituto expedira un oficio en donde informe al solicitante el resuitado del
examen de novedad y dara un plazo para que este conteste dicho oficio de
acuerdo a lo que en el mismo se le requiere. Dependiendo del supuesto en
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que la denominacién solicita a 'registro se encuentre el instituto expide

diferentes oficios tales como:

3.4.3 Anterioridades

En el oficio de antericridades, se le da a conocer al solicitante que la
denominacion que solicita se encuentra ya registrada o en tramite o bien que
existe una denominacidén semejante en grado de confusidon que ya se
encuentra registrada o en tramite. A lo que el solicitante podra contestar lo

que a su derecho convenga.

3.4.4 Negativas

Dentro del procedimiento de solicitud de registro de marca, avisko'c’o'mer'cikal o
en su caso la publicacion de nombre comercial, existe la posibilidad dé' kque
se niegué el registro. o la publicacion de cualquiera de é’stosv 'si'gnos .
distintivos, generalmente dicha negativa se dicta porque se incurre en alguho
de los supuestos establecidos en las fracciones del articulo 90 de la _L.P.I, sin
embargo dicha negativa puede darse también cuando el titular de la solicitud |
no logro desestimar los oficios de anterioridad o de objecién. En la actualidad -’
son pocos los oficios de negativa que se expiden por la autoridad sin .
embargo a través del sistema interno del |.M.P.l. se sabe que son mas de mil
las solicitudes que han sido turnadas al departamento de negatlvas. ol

Contra dicho oficio de negativa no existe recurso alguno previsto por la
L.P.l., por lo que para combatir dicho oficio se debera interponer un juicio de

Amparo Indirecto.




La falta de personal en_ el Instltuto es especiflco en Ia subdlreccxén de
amparos es Io que ha ocasnonado que se. hayan retrasado desde hace mas
de tres afos Ia expedICIén ‘de ot"cnos de negatlva de marca., : e

3.5 Anélusns del Articulo 90delaleydela Propledad Industrlal. )
Ahora blen par det : uanu: ra ‘de Ios preceptos antes ‘transcritos.la
Dlreccusn de’ Marcas estudla la solicitud con base en Io establecido en el
artIculo 90 de Ia Propledad Industrlal que establece entre ‘Sus preceptos las

marcas que no son registrables, pero a la vez sefala Ias excepcnones para tal

efecto. .

Recientemente el Instituto Mexicano dela- Propiedad Industrial - ha
publicado en su pagina de Internet los criteriosde éxamen que se aplican
para el estudio de las solicitudes de marca, avnsos comerc:ales Yy nombres )

comerciales.
CRITERIOS DE EXAMEN37

Los criterios con los que actualmente se someten fas sohcnudes de los S|gnos
se basan en cada una de las fracciones de! articulo: 90 de Ia Ley de Ia )

Propiedad industrial, por lo que a continuaciéon nos permltimos
fracciones del articulo 90 los criterios de examen, ‘asl’ como a oplnlén'
respecto a las fracciones del articulo y a los propios: cnterlos toda vez que
son estos criterios los que rigen la concesion de Ios sugnos dlStln!lVOS.

T ;\T :.1 I'I
FALLI'\ DE LJ-LLUE 1
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Art. 90.- No seran registrableé como marca.

i om figuras - o. formas
tridimensionales’ animadas o. cambiantes, que se

etiqueta en

Esta fraccion:
mdepend:entemente
presentacion de un hologra a.

i ’ll.;'Los"h'ombr,es" técnicos o de uso cbman‘de los
productos o'Sen)icios que pretenden am;ﬁararse con
la- marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las practicas comerciales se

7 hrtp.www. impi.gob. mx
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hayan convertido en la designacion usual o genérica

de los mismos.

La principal caracteristica que deben tener una denominacion, disefio o
forma tridimensional para que puedan ser registradas como marca es que
sean distintivas, ya que se destinan a hacer inconfundible un producto © un

servicio, respecto de los de su misma especie o clase.

Si se registraran como marca denominaciones genéricas a favor de un
particular, se lesionarian los intereses del resto de los bompétidofes que
tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéncas lo que lmphcarla'
una injustificada ventaja comercial en favor del titular ' de dichas marcas. Por
lo tanto, se debera negar el reglstro soélo cuando se trate de nombres técnlcosk

cualquiera de estos tres sentidos que a.Le:
registro. e

Ademés no se. plerde este’ caracter:genérico. por,el hecho de que la
denomlnacnén propuesta se compongalde dos palabras genérlcas completas
(por ejemplo LIJAESPONJA para espon_;as on lua ) :
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EXCEPCIONES DE LA FRACCION Il DEL ARTICULO 90 .

1) No es genérica en su conjunto una denominaciéon compuesta por una
combinacion de términos genéricos con otros que no lo son. )

(HOTEL LAS FLORES para servicios de hospedaje RESTAURANTE GINO'S
para servicios de procuracion de alimentos, LECHE ALPURA para leche)

2) Tampoco se consideran genéricas las denomxnaclones que con5|sten sélo
en una parte de un término genérico. 3 ’
(MAYO para mayonesa, ZAPA para calzado.)

3) No se prohlbe el registro de marcas év‘ocr‘atlya’i,s“,qoe ‘son’aquellas. que

para servicios de ventas por telewstén)

4) El registro como marca de la comblnacion’de dos medlas palabras .

genéricas tampoco esta impedido por. esta fracc;én
(YOGONESA para yoghurt con mayonesa. CRESO para amparar crema Y
queso, COCO CHOCO para alimentos con coco. ‘chocolate LIJASPONJA
para una esponja con lija, CHOCOMILK para Ieche con chocolate)
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5) Del mismo modo se pierde el carécter genérico cuando se trata de
términos que si lo son pero van acompaﬁados de breﬁjos o,suﬁjbs que los
hacen distintivos. : : :

(SUPERCARNE para carne, MEGAJEANS para vestuarlo Mx LECHE para

leche.)

6) Para el caso de sufijos aumentatlvos y dlmxnutwos se tendré que ver cada ‘
caso en particular, ya que dichos suf'jos no necesarlamente deswrtuan el
cativo numero

caracter genérico de un término pero si lo logran en; un.sig

denominaciones cuando, en v:rtud

yogurt, TORTILLINAS para toml}las'

,que sean del
ayan hecho de ‘aso

ill: Las .formas

dominio pﬁblico' 'qﬁé"‘:ée‘
comun y aquellas que carezcan de ongmalldad que '7
las - distinga facﬂmente, ast como la forma usual vy
corriente de los productos 0. 1a: |mpuesta por su.;
naturaleza o funcnén xndustn_al_. : : v

En esta fraccion se contemplan dos supuestos de hecho diferentes

S

relativos a las formas mdlmensmnales.

|.- En primer luga'r. se reﬁere Ia'_Ley»a aquellas formas tridimensionales que,
siendo en si mismas susceptibles de identificar bienes o servicios, es decir,
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que pueden desarrollar plenamente las funciones de una marca, en el caso
concreto no lo logran por dos motivos:

- Ser de uso comin o de dominio publico.

« Carecer de originalidad que permita distinguirias facilmente.

2.- En segundo lugar, se contemplan las forma tridimensionales que no son
aptas, en ningun caso, para realizar el papel de marca, como es la forma
usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcioén

industrial.

Por lo que respecta al primer supuesto, se debe aclarar que el concepto
de dominio publico en este caso no coincide con el 'apylicable en materia de
patentes. Se entiende por dominio publico, el conocimiento generalizado de
que una forma tridimensional es usada habitualmente en los productos que
se pretenden distinguir con la marca. Procedera el ’regisktr_oicprr"lo marca de
formas tridimensionales que, aunque existan en el meréado ° sean de uso
generalizado, por sus caracteristicas conserven su dnst:ntnvndad en relacnon a
los productos o servicios a que se aplican. El concepto de domlnlo publlcq se
debera apreciar siempre en relacién al producto de que se tra(e 5

La carencia de originalidad se entendera estrlctamente como Ia falta de
distintividad de la forma tridimensional para dlStlhgunr Ios : productos o

servicios. .

Aun cuando " la forma tridimensionail puedé “tener alguna  funcién
industrial, o con ta misma se consiga algun efecto técnico, puede ser marca si
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cumple con los requisitos necesarios para su reglstro establecndos por esta

fraccion.

Podra otorgarse el registro a las formas tndnmensionales que pretendan
aplicarse para distinguir servicios, siempre y cuando no |ncurran en alguna
prohibicién sefalada en la Ley de la Propledad Industnal : i

Normalmente la marca tndnmensnonal ser. nvase aunque en el

q e O es envase y

siguiente caso se e]empllf‘ca una !
utilizarse para’ distinguir

cumple plenamente con. todos los ,requnsnos al

relojeria y aparatos cronometncos.

En segundé lugéi" c6mc yé se dfjd se prohibé’ también el ;'egistro' cbmo
marca de la forma del producto que se pretende dlstmgunr con la mlsma o de
la forma de una parte de “éste, aun cuando ésta sea orlgmal y novedosa pues
dicha forma snempre seré ta. lmpuesta aunque no sea Ia unlca por su

naturalezaofuncuén. A , L

un e]emplo de esto es la forma de las papas frltas para_amparar a estas
ta‘orlglnalldad en

por ser el producto mlsmo, mdependlentemente de qu e’

dicha forma

Tampoco Ia‘forma de una parte',del producto aunque sea ongmal y
novedosa, se podré ,eglstrar como. marca tndlmensuonal .

Sin embargo; en casos’ e:xcé‘p'ciohafl'eks'p'odré registrarse como marca la
forma de alguna parte integrada al producto que tenga suficiente distintividad
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y que aparezca sin excepcion en todos los productos para los que se pide la

marca.

Ejemplos de esto son la estrella de los productos Mont Blanc y la
coronilla de los relojes Rolex, ya queyvtodos los productos fabricados por el
titular de la marca ostentan dlcho elemento tridimensional. !

IV: -Las denommacnones, figuras .o formas o
; trudlmensxonale 3 que. consnderando el coruunto de
descrlptlvas de L

caracterlstlcas

SUS

cantidad,

La razén fundamental de la prohlbscnon es umpedlr el: reglstro de marcas

que indiquen caracteristicas de Ios productos a, dlstmguxr.

No se debe otorgar el derébho al uso exclusivo de eéte t'ipb'de términos
a nadie en particular porque son para describir un producto y por Io tanto
cualquier persona los puede utilizar, es decir, todos . los: productores 3
comerciantes, y prestadores de servicios pueden utilizarlos para describir sus
productos o servicios. (Ejemplo: PURO DE GlRAéOL para aceite
comestible.)
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Es . usual que en eI comercio se. . recurra al empleo de  términos
descnphvos para; promoctonar o presentar los productos o servumos, por lo
kdos ,; otorgéndole auna

que noes posnble restrnnglr su uso en detnmento d

Se prohibe el reglstro de ‘una
desprovista de cualquier dlseno o forma especua! de répresentarla
Ejemplo: Una "A" escrita en caracteres de’ |mprent .
A AA A A A

Se prohibe el reglstro de numeros alslados (digltos) del 1. al 9
incluyendo la expresién del cero, desprovnstos de. cualquuer dlseﬁo o forma

especial de representarlos:
1,2,3,4,.5,6,7,8,9,0

Aunque no lo contempla esta fraccion, conforme alo dispuesto por el
articulo 89 de la Ley, los signos de puntuaciéri} asi.’ como los- signos
aritméticos, .aislados seran objetables, sin que sea esta fraccién el
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fundamento de dicha objecién, sino que se objetaran por no  ser
suficientemente distintivos.

Para efectos de esta fraccion, se prohibe el registro de colores aislados
representados en -un plano, desprovistos de. cualquier  signo, disefio,
denominacién - o forma especial de representarlos;. : por tanto, si seran
registrables cuando vengan acompanados de algun otro’ elemento.

El color aislado en ningin momento sera determinante para negar una
marca, siempre 'y cuando haya elementos adicionales que lo acompafien,

como puede ser una determinada forma.

VI: La traduccién a otros idiomas, la variacion
ortogréfica Gaprichosa o.la: construccién artificial de
palabras no registrables. -

En la interpretacion de esta fraccion, "palabras no registrables” syon
aquellas que incurren en cualquiera de tas prohibiciones establecidasv por la
LPl. Por lo tanto, cuando se aplique esta fraccion la prohibicion déberé
complementarse con el articulo o fraccion que dé fundamento a la misma.

La finalidad de esta prohibicidon es evitar que simples modificaciones
ortograficas o gramaticales en denominaciones que no serian registrables,
puedan justificar el registro.

FALLS U
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A) Sdlo se debe impedir el registro de las marcas que consisten:en la
traduccién_a_otros idiomas, cuando las mismas se adecuen a alguno de los
supuestos de no registrabilidad establecidos por 1a ley. Sin embar'go., Vse‘deb'e
valorar el hecho de que su significado sea al menos conocido por un grupo
de consumidores, asi como el idioma de que se trate, y. el grado de
familiaridad que los consumidores tengan con el mismo. (Ejemplo. CAR para

amparar automaoviles)

Dicha valoraciéon es imporiante porque existen palabras que al ser
traducidas a otro idioma adquieren distintividad, y en estos casos sera
procedente el registro de las mismas. (Ejemplo: KONDITORI, aplicado a
restaurantes, cuyo significado en danés es precisamente restaurante o

cafeteria.)

B) Estaremos frente a una variacidn ortografica caprichosa_ cuando las

palabras estén escritas indebidamente de acuerdo a las reglas ortogrércas
del idioma espafol, (Ejemplo: CHOKOLATE para amparar precnsamente
chocolate, PA’' PAS para papas fritas).

C) Y frente a una construccion artificial, cuando se divide. e 0s.0.tres partes
rma:anémala sin que

o ‘s(eréffég‘istrable por

una palabra no registrable o se construye de;‘ur‘fa,
resulte alterado el aspecto fonético (Ejemplo:
existir la marca registrada TECATE). i

Vii: Las que reproduzcan o en snn autonzacnén
escudos, banderas’ o emblemas de cualquter pals,
Estado, munlc:plo, o duvxsnones politicas
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eq'givalévnteé. asl-como las denominaciones, siglas,
simbolos o emblemas de organizaciones
internaclonales ' gubernamentales no
gubernamentales o de cualquier otra orgamzacxén
reconocnda ‘oficialmente, asi- como la designactén

‘ verbal de Ios mismos; S

Si umcamente se manejan los colores de una bandera ello no |mpllca la
negatxva del reglstro siempre que dicha combmacnén de ‘colores se acomparie

de otros elementos que le impriman distintividad.:

Para que sea operante esta prohibiciéon debe tratarse de escudos,
banderas o emblemas que se encuentren vigentes o en uso, conforme a la
legistacion que regule dichos simbolos en cada ‘jurisdiccién;'Asimismo caen
dentro del alcance de esta prohibicidn los emblemas o escudos’ de cualquier
corporacién, agrupamiento o institucion que sean dependlentes del goblemo

del pais o de la respectiva divisién politica.

B) En el caso de las denommacmnes, suglas, simbolos o emblemas de-,
organizaciones_internacionales, gubemamentales no gubernamentales o de
cualquier otra organizacion reconocida oFcnalmente asi como la’ desngnacxén
verbal de los mismos, se aphcaré el mnsmo cnterlo Io cual sugmfca que sélo
se negara el registro si se usan exactamente dlchas stglas o simboios tal y

como son usados por el legitimo titular de las mismas.

En los dos casos que contempla.esta fraccién se puede salvar el
impedimento si se cuenta con el consentimiento del correspondiente titular.
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VIH: Las que reproduzcan o imiten signos o sellos
oficiales de control. y garantia adoptados p'or un
estado, - sin Ia autonzamon de . la .- autoridad
competenté 0 monedas, bllletes de’ banco
monedas" conmemoratnvas o cualquner medxo ofc:al

de pago nacnonal o extranjero, )

Por "medno oﬁcral de pagoy‘k se debe entender‘ aparte de monedas y
pago. por ejémplo,

billetes, otros documentos reconoccdos com “medios de’ pag

cheques. :

el caso. de

o deportxvos reconocudos of‘c:almente,

epresentacuén 'gréfica de ' una
reglstro. estan reconocidos

En caso’ de desconocer '/s
condecoracion, medalla o premxo presentados
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oficialmente, se podra realizar una consulta a la autoridad respectiva a efecto

de corroborario.

Aunque esta fraccion no constituye fundamento para ekllo'.'enk caso de
que se presenten a registro representaciones graficas de conaecpraciones,
medalias o premios que aun cuando no cuenten con reéonocir_‘niehto oficial
sean notorias o puedan crear confusion en el puablico cons'umidorwr'e’s‘pecto a
la naturaleza, componentes y/o cualidades de los productos o servicios a
distinguir, podra ser objetado su registro conforme a otras fracciones ( fr. XIV,

fr. XV, etc.)

Esta prohibicidn a diferencia de las dos anteriores, es absoluta, ya que
no procede el registro ni siquiera con autorizacion, atendiendo al sentido
estricto de la norma, pues se trata con ella de dar seguridad a este tipo de
condecoraciones y premios y de proteger al ptblico consumidor paré que no
sufra el engafio de creer que un determinado producto. o servicio. fue
merecedor de un reconocimiento cuando en realidad no lo es. '

X: . Las  denominaciones ‘geogréﬁqas.: propias_'o. .
comunes, y los-mapas, asi-como: los gentilicios,

nombres 'y adjetivos, - ‘cuando . ;
procedencia de los productos o servicios vy puedan
originar . confusidon o’ error’ V,,e'nj

procedencia;
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No deberan registrarse como marcas las denomnnacnones geogréf‘cas
los mapas y los gentilicios cuando hagan referenC|a a.un Iugar dlstlnto al de
procedencia u origen del producto o servncio a proteger con Ia marca.
Unicamente estaran prohibidas en Ia medlda en que |nduzcan a: error en
cuanto a la procedencia de! producto G servn i i

Al aplicar esta prohibkiciéri - debera tenerse presente que las
denominaciones geograficas no estén prohlbldas ‘mas que cuando son al
mismo tiempo marcas enganosas por ser falsas mdlcacnones de procedencia,
o pueden inducir al publico a error sobre la procedencua geografica de los
productos. (Ejemplo: GRAN COLOMBIAN0.0 LA FLOR DE COLOMBIA para

todo tipo de cafés, CARIBENO para ron en ‘g‘éﬁé:ra"l). .

En los demas casos, y con la salve'da_d?de_ Ia fraccion siguiente, las
denominaciones geograficas no estan en si-mismas. prohibidas. (Ejemplo:
LONDON para perfume, BRASIL para calzadd.'); :

Xi: Las denominacnones de: oblacnones o lugares
que se caractericen por’la: fabrlcacnén de ciertos
productos, para amparar _éstos, ; excepto los
nombres de lugares de prdbiedadpadlcular. cuando
sean especiales e inconfurr'id’ibles y: se tenga el
consentimiento del propietario.
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La prohibicién que contempla esta fraccién'esté ‘ligada a la de la
fraccién anterior y es el otro caso, junto con aquél, en que se prohibe el
registro como marca de una denominacion geografca T B

o El supuesto que la fraccién prohlbe es el regn orﬁo‘h-larca' de la
denominacion de una’poblacion o lugar que. se caracten a por la produccnén

la marca pretende amparar éstos.‘ Ejemplo.

de ciertos productos y
YECAPIXTLA para cecina, LEON para calzado, OAXACA para mezcal

El fundamento de la prohibicién es que todos lds productorés de ese
lugar tienen derecho a indicar que su producto es de ahi siri que dicha

indicacion pueda ser monopolizada por ninguno de ellos. o
Pero se establece una excepcion a la prohibicién y es cuando el lugar es de

propiedad particular y especial e inconfundible, vy el solicitante de Ia marca

cuente con el consentimiento del propietario de dicho iugar.

Fr. Xll: Los nombres, seudénimos, ﬁrmas y.re{raﬁoé,'
de personas, sin consentimiento de los intereSadds -
o. si han fallecido, en su orden, del cényuge; -
parientes. consanguineos en linea recta 'y por

'adopcién. y  colaterales, ambos hasta el cuarto

grado.

El fundamento de esta fraccibn es la proteccién de. los derechos
morales de la persona con respecto a su nombre y su propia imagen; es por
eso que se prohibe el registro de nombres, seudénimos, firmas y retratos de

personas sin su consentimiento.
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Asf pues, para efectos de esta fraccién se objetaran Ios casos en que
se presente a reglstro un nombre proplo completo (entendlendo como tal
aquel en que se utllicen por loi menos el nombre y el pnmer apelhdo) que sea

presentado por una persona que no lleva ese nombre.

Tampoco sera registrable un bre proplo completo que sea conocxdo

y famoso y que no es ut:hzado como rca EjEmDIO‘ Franclsco Vilia.

Es importante resaltar qué si‘el nombre o apellldo presentados a
registro - constituyen una marca notorla. o coinciden con:. una marca
previamente registrada, seran objetables conforme a las fracc:ones relatlvas
a la notoriedad y anterioridad seg(n el caso. B

Tampoco procedera el registro de fotografias o retratos de personas,

solicitado por un tercero, lo que obligara,: en estos casos' a requerir el

consentimiento de la persona cuya imagen se solicita.

La fraccidn maneja una excepcion a la prohibu:lon cons stente en lan
posibilidad del registro de los nombres, seuddnimos, f'rmas Y. retratos de a

personas, cuando se tenga el consentimiento de los mteresados o, sn han :
fallecido, en su orden, del cényuge, parientes consanguineos en IInea recta Yy
por adopcidn, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado. ’

Para determinar el grado de parentesco que establece esta fracdiéh

habra de estarse a las disposiciones de la legisiacion civil en esta materia,
como son los siguientes articulos del Codigo Civil:

o -od

T

.

al
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XlII: Los titulos de obras intelectuales o artisticas,
asi como los titulos de publicaciones y difusiones
periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los
personajes hurnanos de caracterizacién, los
nombres artisticos y las denominaciones de grupos
artisticos, a menos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente.

Para la aplicacion de esta fraccion es necesario tomar en consideracion
las disposiciones en materia de derechos de autor para verificar algunas
cuestiones como, por ejemplo, que estén vigentes los derechos conforme a la
Ley Federal del Derecho de Autor.

Al igual que en la fraccion anterior, aqui el impedimento se puede salvar
con la autorizacion por parte del titular del derecho correspondiente, para lo
cual se observara lo explicado en la fraccion anterior respecto a las personas
que podran dar esa autorizacién en caso de que el titular hubiera fallecido.

En el caso de los nombres de grupos artisticos se requerird la
presentacion de un documento expedido por el Instituto Nacional del Derecho
de Autor (INDA) a través del cual se acredite que se ha solicitado ia reserva
de dicho nombre ante esa dependencia publica, no siendo fundamental que
la reserva se haya otorgado.

XIV: Las denominaciones, figuras -o formas
tridimensionales, susceptibles de engafiar al publico
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o inducir a error entendlendose por tales las que
constxtuyan falsas mdlcacxones sobre la naturaleza,
componentes o cuahdades de los productos o
servicios qug pretenda amparar; ' :

Se prohibe en esta fraccion el _régistro de marcas que puedan inducir al
publico a error sobre la naturaleza, qomponentés o cualidades de los
productos o servicios que pretendan amparar. Es por eso que la prohibicion
del registro en el caso de marcas engafiosas debe basarse en datos objetivos
que resulten del propio signo distintivo y no en juicios de intencién o
presunciones especulativas, es decir, es necesario que la posibilidad de error
resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el
signo distintivo y las caracteristicas de los productos o servicios a los que

pretende aplicarse.

De esta manera para que una marcé sea considerada como engafiosa,
o que induce a error, es necesario que genere unas expectatlvas sobre el
producto capaces de influir en ia demsnon de compra del consumldory que no
respondan a la verdad, por lo que deberan refenrse al producto o servncto en

cuestion y deberan ser creibles.: i

Esta fraccion contempla que Ia posnbllldad del engano se de no sélo con
las denominaciones, sino tamblén con f'guras y formas tndlmenSIonales.
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En el caso de las marcas innominadas o mlxtas se deberan analizar
también las leyendas no reservables ‘si éstas en conjunto con el resto de la

marca, pueden contnb r‘al engano o error

- denomnnacnones, »_' f'guras o ' formas
smenstonales, iguales o seme;antes a'una marca que el
Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser

apllcada a cualquier producto o servicio..-

Se entendera que una marca es notoriamente conocida en
Meéxico, cuando un sector determinado del ptblico o de ios

- clrculos -comerciales del  pais, conoce la marca como

cbnsecuencia de Ias actividades comerciales desarrolladas
en Méxnco o en el extranjero por una persona que empiea

. esa marca en relamén con sus productos o servicios, asi

,como e ‘conoc‘mxento que ‘se tenga de la marca en el

2] ecuencua de ia promocién o publ|c|dad

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca,_\bv

‘podrén emplearse todos los medlos.-pro‘batorlvos'

permitidos por esta Ley.

Este lmpedlmento procedera en cualquner caso en
que el uso de la marca por qunenvsollcurt,a su registro,
pudiese crear confusién o un riesgo de asociacion
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con el titular de la marca notoriaménte conocida, o
constituya un - aprovechamiento que: cause el
desprestigio de 1a “rnarca. Dicho impedimento :no
sera aplicable cuando el solicitante del registro sea
el titular de ]a marca notoriamente conocida. o

Esta - prohlblcnén no sélo protege los intereses del propletano de la
marca. en cuestlon smo tambxen los del publico consumldor Yy es una
excepc:on a los prmc:plos de territorialidad y especialidad ya que, para el
5 notorlas la Iey extiende la imposibilidad de registro a

cualquier pfddUcto servncno, Io cual es una condicién de pnvnleglo.

La determlnacxén ‘de notorledad de una marca compete al IMF’I ‘por lo
que debemos necesariamente recursir tanto a las resolucnones contencuosas
emmdas por esta autoridad como ‘a Ias distmtas decusuones de ‘la-Corte - al

respecto.

Se debe considerar siempre que la notorledad es una cond:cuon variable
a través del tiempo, en funcion a la |nﬂuencua presenma y publnctdad de la
marca, que viene de la percepcion de los consumnd_ores. por lo que dicha
condiciéon no es perpetua. El Convenio de Paris en sq'ax"tirculo 6 Bis establece

que:

El examinador podra allegarse de todos los medlos de prueba que sean
necesarios para apoyar su estlmacuﬁn de notonedad

FALLA U;:, URIGHY, |




85

La ‘estimaci6n inicial debe hacerse como la que se hace en la cita de
una anterioridad, esto significa que sila marca se estima notoria ‘esto se hara
para que se niegue en definitiva la SOIICltud de marca sm dar lugar ala

desestimacion de la objecion.

Hay que hacer una distincion entre una marca notona y una .

denominacién notoria que no se usa como marca Ejemplo"'la denommaclén
EL BARZON se objetaria por la fraccion XIV o por Ia fraécnén Vll del arﬂculo
90 de la LPI, no por notoriedad, pues es una denommaclén que, aunque es

notoria, No es una marca y nunca se ha utlhzado como’ ta

XVi: Una marca que sea idéntica o semej nte en
grado de confusién: a: ofra 2 57

presentada con anterlorid'
vigente, - aplicada ' a : los
productes - o servuc:os.",
registrarse una marca que sea ldéntlca a otra va
registrada, si la salicitud es planteada por el mismo
titular, para aplicvarla" a productos o servicios

similares;

Esta fraccidon se refiere al caso de que al estudiarse la solicitud se
encuentre que ya existe un derecho de exclusividad otorgado, o un derecho
de preferencia determinado por una marca registrada o en tramite, que verian
su derecho © su expectativa de derecho afectados, en el caso de otorgarse el

nuevo registro.
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Asi pues, son dos los supuestos que impiden otorgar una marca:

1.- Que exista una marca registr'ada,'yv v;g
2.- Que exista un expediente 'd‘e'm rca qu

6'p‘r)im'ero._ L

1 sign ' No es genérlco ni
dlspomble ya' aue sobre el

La prohibicién de esta fracmén opera cuand
descriptivo, ni engafioso, ni Ilegal pero o est

mismo existen derechos amerlores de terceros

El estudio debe hacerse de Ia siguient maner
-Cuando se trate de marcas idénticas haré una comparacién de los

productos o servicios.

La similitud de productos debe considerarse independientermente de las
clases a las que pertenezcan. Ejempk‘):,’ L os bronceadores pertenecen a la
clase 3, pero descritos como filtros solares podian pertenecer a la clase 5, sin
embargo son similares y se venden a través de los mismos canales de

distribucion.

-Cuando se trate de marcas_semejantes en grado de confusion primero se

realizard la comparacion entre los dos signos distintivos desde el punto de
vista ideolégico, grafico y semantico y posteriormente se llevara a cabo la
comparacion de los productos o servicios que las marcas en estudio

amparen.
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La segunda parte del articulo maneja una excepcidén que se aplica a los

dos supuestos anteriores.

Solo se citara una anterioridad cuando ésta realmente sirva para fundar

una negativa.

En funcién de cada caso se decidirad qué criterio prevalecera para
determinar la posible confusién entre dos marcas, ya sea el ideoldgico, el

grafico, el semantico o los tres.

Siempre para el andlisis - de una marca se tomaran todos los aspectos
en su conjunto, pudléndose desestlmar md:vxdualmente unos en relacién a

los otros.

La posibilidad de confus:én se daré umcamente al primer golpe de vista,
siendo |mportante resaltar que es necesario valorar esos tres aspectos y
reconducirlos S|empre a que realmente se vaya a crear confusion. en el
publico consumidor o se  afecten los intereses del titular de la marca

presentada primero.’

También es importante atender a los antecedentes que aparecen en el
estudio foneético; ello significa que si existen varias marcas que estén
conteniendo una palabra en comun se puede otorgar el registro a alguna otra
que pretenda utilizar esa palabra acompafada de otra que le imprima
distintividad.
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Es muy importante mencionar que se pueden C|tar marcas “entre si
cuando los productos o servicios que se pretendan amparar guarden relacusn

aun cuando estén en clases distintas.

En el caso de las marcas tridimensionales se citara anterioridad cuando

idéntica o semejante “er ! onfusion,

forma sea

la

fecha de presentacion de. la sohcntud de reglstro de
la marca o la de uso declarado de Ia mlsma.; Lo
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La otra nota que destaca en el texto de esta fraccién és‘dde se van a
comparar las fechas de primer uso declarado, de tal manera que si la
solicitud de marca declara una fecha de primer uso antenor a la’ que se
declare en el nombre comercial, incluso aunque éste esté publlcado no

podra impedir el registro de la marca solicitada.

NOTA EXPLICATIVA, ALCANCE DE LA INTERPRETACIONV\V’ EJEMPLOS

La prohibicion de otorgar registros que contravengan cualquier
disposicion legal abre la puerta para, con base en la propia Ley de la
Propiedad Industrial, negar la concesion de marcas cuyo registro esta
prohibido por otras disposiciones legales que no estén incluidas directamente
en alguna de las prohibiciones del articulo 90 de fa L.P.I.

La nocion de orden publico se incluye  dentro de la legalidad
constitucional, por lo que no serian registrables el emblema o las siglas de
organizaciones ilegales ( Ejemplo: EZLN ), los simbolos o denominaciones
denigratorios para la persona, simbolos racistas, xenofobos, antidemocraticos
o que supongan apoiogia del terrorismo y otros que de algun modo atenten
contra los principios que estan en ia base del orden constitucionalkvigente.

Ejemplo, por incitar a la violencia.

Por ultimo, los signos contrarios a la moral v las buenas costumbres son

mas dificiles de precisar porque dependen de un criterio que esta basado en
la vigencia social de determinados valores y en la mayor o menor
permisividad social. El ejemplo mas claro es lo que en cada momento se




90

consideran simbolos o representaciones de contenido erético, pero admitido,
y signos. directamente pornograficos y no admitidoé : porq‘ué la marca se
difunde en la publicidad fuera de los canales restrmgldos de comerciahzacnén
de este tipo de productos. :

3.6-Concesidn de la Marca-

Como ya se menciond con antelacion la solicitud de una marca se concede
una vez que ha pasado satisfactoriamente el examen de formay eIA examen ]
de fondo, anteriormente la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico
informaba al solicitante sobre el resultado satisfactorio y le otorgaba urfi_'plazo n
para que pagara por la expedicién del titulo de Marca, y en ca'so'dé'Tiiue'él
solicitante no realizara el pago el tramite se abandonaba. Actualmente‘ el

terminado satisfactoriamente expide el titulo de Marca. :

El titulo de Marca indica e! nombre, naciohélida'd .y domicilio . del
solicitante, la fecha legal del registro, el domicilio del establecimiento, el
numero de Registro de la Marca, la fecha de primer uso si esta lo tuviere, y

la denominacién que se registro.

3.7 Duracidon del Registro de las Marcas, Avisos Comerciales y en su
caso la Publicaciéon del Nombre Comercial.
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3.7.1 Vigencia

lLos efectos del registro de las marcas y los avisos comerclal y-de la
publicacion en la Gaceta de los Nombres Comerciales tienen una vigencia de
diez afos contados a partir de su fecha legal o fecha de presentaclén.,Plazo
que es renovable de modo indefinido por periodos de diez afos. - - :

3.7.2 Renovacion

Como hemos mencionado la renovacidn de un registro de marca y de aviso
comercial asi como la publicacion de un nombre comercial, debera realizarse
cada diez aifos a partir de su fecha legal o de presentacion. Esta renovacién
deberd de presentarse en los términos que establece. el articulo de la
Propiedad industrial y el articulo de su regiamento, y debera realizarse dentro -
de los seis meses- anteriores o seis meses posteriores a esta fecha, é:arbe‘
mencionar que para este caso ademas de realizar el pago de derechos por
renovacién se tendran que. pagar derechos por cada mes que transcurra, k

posterior a esta fecha.

Ahora b|en algunos autores como Cesar Sepulveda af‘rman_ que" el
3 e marcas es

propdsito de establece
limitar el numero de las exnstentes
conservar, a. la vez que permlte a adquxsxcxén de marcas a qmenes no

Ias que efectlvamente haya mterés en
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tuvieron la oportunidad de registrarias a su nombre, por existir otras

concedidas"?® T

En efecto la renovacion de la marcas, los avisos comerciales y los
nombres comerciales tiene como propdsito de conservar aquellas marcas,
que permanecen como activo del titular de la misma y que por ende se

siguen utilizando.
3.7.3 Declaraciones de Uso .

Aun y cuando la ley no contéf'riplé |a obligacién al titutar de-un signo‘distintivo
de informar al Instituto si este se uuliza para fos efectos para o que fue
concedido, en la practica se acostumbra que dentro de los tres afios despues
de concedido el registro o en su caso la publicacion se presente una
declaracion en donde se manlfgsta que la marca se sigue utilizando, lo que
tiene por objetivo dejar un p'recec’lente en el expediente para que en caso de’
que algun tercero de mala fe se interesase en el registro, este enterado de

que el signo se sigue utilizando.
3.8-Derechos del Titular de la Marca Registrada

1.- Por virtud del registro de la marca su titular goza de las siguientes

prerrogativas:

e Derecho al uso exclusivo de la marca.

** Cesar Sepulveda Op cit pig 81,
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Derecho de persecucion a los infractores mediante la solicitud de
declaracion administrativa de infraccion.

Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaracion
adminsitrativa de infraccién.

Derecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicte Ia
declaracién adminsitrativa de infraccion = previo  desarrollo . del
procedimiento consistente en emplazamiento al presunto infractor y la
contestacion y pruebas que este aporle. '

Derecho de solicitar se impida la circulacion de mercancias con Ia marca
infractora. S

Derecho de solicitar se prohiba la comercializacion de productos
ilegaimente marcados. e .
Derecho de solicitar el aseguramiento dev los productds ,ilegaimente
marcados. e T e
Derecho de sefalar el destino de los bienes asegurados. |

Derecho de solicitar la practica de visitas de lnspeccmn para comprobar
los hechos que puedan ser constitutivos de la lnfracc16n'al derecho de

exclusividad del propietario de la marca registrada.

Derecho de solicitar la aplicacién de las sanciones dministrétivas
establecidas por la ley contra los infractores. SR : Sitian
Derecho de exigir la indemnizacion que corresponda por daﬁos yA
perjuicios que le sean causados por la infraccion. ’
Derecho a la reparacion del dafio material o la indemmzac:on de daﬁos y
perjuicios por la violacién de sus derechos, en la mtehgencxa de que dicha

reparacion en ningun caso sera inferior al cuarenta porciento del precio de
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venta al publico de cada producto o la prestacidn de servicios que
impliquen una violacién al derecho de exclusividad de uso de la marca.

El derecho de solicitar de! Instituto Mexicano de la Propiedad !ndustrial la
investigacion de las infracciones administrativas. i
Derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea de caracter .
oneroso o a titulo o gratuito. )
Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo.
Derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada.

3.9 Obligaciones del Titular de una Marca Registrada

Usar la marca en territorio Nacional por lo menos en-uno de los productos
o servicios consignados en el registro, de manera continua‘y -sin
interrupciones de tres o mas afnos consecutivos. El incumplimientq d}e:f'e's:t'a
obligacion trae consigo la caducidad del registro, a menos quelekis(an
impedimentos para el uso de la marca, independientes de ia voluntad de
su propietario que justifiquen la falta de uso de la marca. '

Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo puede quedar
satisfecha esta obligaciéon cuando la marca se une con modificaciones que
no alteren su caracter distintivo.

Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o
servicios para los que se registré y no como denominacion genérica de los
mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que esta haya
perdido su funcidn diferenciadora e identificadora de los productos o

servicios procedera la cancelacion de los registros.
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Dejar de usar la marca registrada cuando asi lo declare el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta prohibicion de usar la marca se
decretara cuando su uso sea un elemento asociado. a practicas
monopdlicas o de competencia desleal; cuando el ‘uso'de Ia marca impida
la distribucién, produccion o comercializacion de los bienes ;y ser’vicibs que
distinga; y cuando dicho uso entorpezca o encarezcé la proddccién, la
prestacion o la distribucion de bienes o servicios basicos en casos de
emergencia nacional. Esta prohibicidon seré sancionada como infraccnén
administrativa. ’ e

Usar la leyenda Marca Registrada o las siglas M.R. o la letra’ ®'Gnic'amente
en los productos o servicios amparados por el registro. El inéumplimlento
de esta disposicidon sera sancionado como una infraccion admmlstratlva.
Aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por
la marca ias leyendas Marca Registrada, M.R. o ®, o por algin otro medio
hacer del conocimiento del publico que los productos o seryi'ci'os que se
encuentran por la marca registrada. El incumplimiento de esta kobligacién
origina la pérdida de la acciones civiles y penales derivadas de la violacion
del derecho exclusivo sobre la marca, asi como el derecho de solici{ar la

practica de medidas precautorias en el procedimiento de declaracuén

adminsitrativa de infraccion de derechos por parte del IMPI. -
En los casos en que se solicite que el IMP! adopte las cntadas medldas'

precautorias. Comprobar ante dicha autoridad: la v:olacuén a 'su 'derecho
arable yel

que tal violacion es inminente; la posibilidad de sufrir daﬁo nrr
temor fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren. ll Otorgar
fianza, y lll. Proporcionar la informacién necesaria para la ldentlficacnén de
los bienes, servicios o establecimientos relac:onados con la violaciéon del

derecho de exclusividad.
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Inscribir en el Instituto Mexicano de ia Propiedad lndustrlal el documento
en que conste un gravamen de los derechos de la marca reglstrada. =]

incumplimiento de este requisito registral ocasuona que el gravarnen no
produzca efectos en perjmcno de terceros.

Antes de la celebracion del convenio de franqu cua
se le pretenda conceder,

la informacion sobre el estado’
empresa asi como la informaciéon técmca econé"

mayor siempre que esta se adecuara y se acatar al pie de Ia letra :

J———
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4.1 Problemas que Ocasionan: que e! Procedimiento del: Registro de

Marca Sea Deficieﬂn'te o Menos Efectivo

Dentro de: Ios problemas que existen en el Instituto Mexucano Propledad
Industrlal para: el reglstro de una marca se puede: ver: en prlmer lugar la
tentitud con la cual se capturan las solicitudes de marca en dlcho instntuto.

En la pr‘éctica‘dél derecho marcario hoy en dia una 'solii:itﬁd de régistro
de marca se tarda minimo 3 meses en ser captu‘rada es deci_r en que
aparezca dentro del sistema del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
y esto representa dos grandes problemas: .

1ra. Que dentro de los formatos de solicitudes de marca del lnstituio
Mexicano de ia Propiedad Industrial el Instituto tiene una leyenda expresa en
la cual dice que el plazo maximo de primera respuesta es de 6 meses, o cual
no se cumple tomando en cuenta que las solicitudes se tardan 3 meses en

ser capturadas.

Efectivamente, el contenido que la leyenda expresa, rara vez se
cumple, ya que si se toma en cuenta que fa solicitud de marca se tarda unos
tres meses en ser capturada en el sistema de datos del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial y una vez capturada tiene que esperar a que se le dé
un dictamen debido a la carga de trabajo que tiene, estamos hablando de que
en lo que a los examinadores se les turna, el trabajo que deben de
desenvolver y estos solicitan al archivo de marcas el expediente se tarda esto
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un mes mas por lo que ademas en lo que tienen en sus manos ‘ya
fisicamente el expediente oficial de marca la solicitud de marca e inician a
hacer las busquedas para el examen de fondo ya pasaron los seis meses,
esto sin contar que los oficios cuando son entregados ‘a los abogados co-
postulantes o al interesado tienen fecha de dos'm'eses _anytes de que se
entregara el oficio esto quiere decir que en el momento que.esta hecho el
oficio por el cual dan alguna comunicacién por brimera vez al interesado en el
momento que este oficio esta hecho para que se lmprlma pasa uno o dos

meses mas.

capturado en la base de datos, def‘mtwamente es muy ‘grave ya qu cuando'
algun interesado o un abogado postuiante reallza ante el’ Instituto Mexlcano“
de la Propiedad Industrial una btisqueda prevna fonetlca_para saber que
antecedentes o que impedimentos legales se encuentran par reglstrar una', o
marca, el resultado de esta bisqueda no es ObjethO ya. que en vnrtud de o
anterior el resuiltado de la busqueda que emite el lnstltuto Mexlcano de la
Propiedad Industrial no esta actualizado ya que todas las sohcutudes que han
sido metidas ante el instituto Mexicano de ia Propledad lndustnal aun no se
encuentran capturados dentro de su base de datos es decur si alguuen qu:ere
registrar la marca “SOFECO” para la marca dekzapatosky hace 2_ meses.un
tercero solicito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industn{ia! la marca
“SOFECO" para zapatos la persona que‘ realiza la bisqueda pensara que no
existe impedimento legal alguno ya que la marca que 'f’ue solicitada ante el
IMP1 hace 2 meses no aparecera en los resultédgss de esta busqueda porque
aun no ha sido capturada en el sistema del Instituto Mexicano de la

s
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Propiedad Industrial. Por lo anterior, el resultado de las basquedas que emite
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tienen un gran'n‘iakgen de
error y muy poca objetividad que al abogado postulante no le garantiza que el
registro de la marca vaya a ser otorgado a nivel abogado puede causar

graves problemas con su cliente.

Por otro lado otro gran problema es que cuando los examinadores
llevan a cabo el estudio de fondo de las solicitudes de las marcas Unicamente
lo que hacen es buscar en la base de datos marcas semejantes o parecidas
en grado de confusion y si estas existen simplemente la citan como
anterioridad o como impedimento legal ante la persona que tiene interés en
registrar su marca; esto ocaslona graves problemas ya que si alguien solicita
un registro de marca y tiene otras ya registradas el Instituto Mexicano las
citara como anterioridades a pesar de que el titular es el mismo y esto va en
contra de la Ley de la Propiedad Industrial ya que si las marcas tienen algo
que las diferencie y pertenecen al mismo titular las marcas son susceptibles
de registro. ' ETRE :

Ademas la persona interesada o el abogado postulante tiene que estar
periodicamente verificando ante Instituto Mexicano de_vla 'Propiédad Industrial
el estado que guarda su solicitud dentro del sistema de dicho Instituto, esto
quiere decir que el interesado puede ir los primeros seis meses a checar el
estado dentro de su marca y posiblemente la marca no se encuentre atn ni
siquiera capturada dentro del sistema de datos,. sin embargo de acuerdo a
politicas internas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la anica
forma de acelerar el procedimiento de la concesion del registro de una marca
es mandar por medio de e-mail los nimeros de las solicitudes de marca en

now
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las cuales uno esta mteresado sin embargo por este medlo electrémco el
interesado no tiene ningln comprobante fisico de que dlChO 8- mall fue
recibido y de igual manera el Instituto Mexicano de la’ Propledad Industnal

muchas veces aduce que no recibié los e-maii o que se" traspapelaron e
inclusive uno no puede mandar mas de 10 marcas- por e-mall 1o cual se

puede establecer que no es un método realmente efectivo’ para que las

marcas tarden un poco menos del tiempo en ser otorgadas.

Ademas a pesar de que el Instituto Mexicano de la Propiedad lndustriai
cuenta con demasiada gente a su disposicién es decir, demasiados recursos
humanos para desenvolver su empleo, Unicamente son 4 encargadas de area
y estas a su vez reparten el trabajo ante la demas gente sin embargo en caso
de alguna cita o algin problema Unicamente se tiene acceso a las 4 jefasv
dictaminadoras, lo cual si tomamos en cuenta que es una materia bastante
solicitada, 4 personas para ver a todas las personas que tienen una inquietud
acerca del registro de marca no son suficientes por o que siempre su citas se
encuentran saturadas y cuando alguien tiene. una urgencia de tratar algiun
asunto las citas que se dan més préxxma es:minimo 1. mes después del dia

en que uno solicita la cnta., :

Por otro lado'y como ‘sé ha dicho en 'cépithlos anteriores, el registro de
la marca se divide en un examen de forma y un examen de fondo. El prlmer
examen en llevarse a cabo es el examen de forma,’ que es un estudio de los
documentos con los cuales se acredito personalidad por parte del apoderado
o por parte de la persona que firma la solicitud. :
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Una vez satisfechos estos puntos se contintia con el exémén déf‘ohdo y
cuando en el examen de forma existe alguna falta o alguna anomalla se’le,
expide un oficio al interesado para que satisfaga estos requ15|t05' este oficio
para empezar ya se esta hablando de que hay que esperar 3 6 4 meses en la
que se captura la solicitud de la base de datos; en o que se; estudlan los
documentos, en lo que emite el oficio y en lo que se lmprlme estamos
hablando de mas de 6 meses, una vez que se imprime este of‘c{o y se manda
por correo estamos hablando de 20 dias mas y cuando la persona rembe el
oficio de requisitos cuenta con un plazo establecido por ia Ley que es de 2
meses mismos plazo que se puede prorrogar por 2 meses mas, es decir el
interesado cuenta con 4 meses oficialmente para contestar estos requtsntos.

Cuando se habla de una solicitud de marca de un cliente extranjero,
posiblemente este plazo sea benéfico. Sin embargo, se critica el tiempo que
tarda e! estudio del examen de forma de la solicitud de marca ya que si se
espera a que se satisfaga el examen de forma y se entregue y el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial capture en la base de datos y vuelvan a
pedir los dictaminadores el expediente oficial, entonces empieza en el

examen de fondo.

El examen mencionado se hace con el objeto de saber si existen
marcas similares en grado de confusuén o exlstan como anterioridades,

marcas notoriamente conocidas.

En este caso ya se habla de que la sollcntud de marca ya lleva 8 6 9
meses en tramite y aun no existe un otorgamiento de titulo o una negativa de
registro de marca ya que si también existen requisitos por parte del examen

TESIS CON
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de fondo se esta'ré‘ hablando de otros 4 6 6 meses para que se expida el
oficio y se satisfagan nuestros requisitos.

En este caso, la marca ya tardé mas ‘de un afio 'y aGn no ha sido
otorgada ya que en el momento que se satlsfacen los examenes de forma y
de fondo entonces empieza el estudio real con el objetivo de saber si la

marca es susceptible de reglstro o no.

Como se puede ver, el tramite de registro de marca,: no tlene una
duracidon de 6 meses y si, una marca se puede tardar afios en ser negada o
concedida y eso de ninguna forma beneficia a nadie ya que ademés de ser
tardadas implica mas carga de trabajo para el Instituto "M"e'kicand 'dé la"
Propiedad Industrial y sin embargo el en capltulo ‘de conclus:ones Y-
aportaciones, manifestaré los puntos que a nivel personal cre que pueden
ayudar a que el Instituto Mexicano de la Propiedad: lndustnal mejore yk
garantice en un tiempo de 3 meses un dictamen de marca. :

Un problema serio que tiene el Instituto Mexicano de la ‘Propiedad
Industrial para otorgar el registro de marca o para llevar a cabo el tramite del ..
registro de marcas es la enorme carga de trabajo que, arrastra des’dé hace
afios, esto obviamente es causa del sistema de codmputo el cual ya séjcriticé
anteriormente sin embargo el IMPl cuenta con una gran carga de Vt‘rabajo
debido a numerosos litigios en materia administrativa que se refieren a
nulidades de marcas, caducidades de marcas y ademas numerosos amparos
ante juzgados de Distrito debido a la inconformidad del interesado cuando

una resolucion no salga a su favor.

TEsis COM
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Por otro lado, el Instituto Mexicano de la Industrial ha emitido
resoluciones declarando la caducidad de procedimientos lo cual es
absolutamente anticonstituciona!l ya que la caducidad de un procedimiento no
se encuentra contemplada dentro de la Ley de la Propiedad Industrial y por lo
tanto no puede ser aplicado supletoriamente, sin embargo el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial con el objetivo de disminuir la carga de
trabajo y sacar numeros, ha emitido resoluciones en las que declara el
procedimiento caduco, toda vez que en los ultimos seis meses no existid
promocion alguna por parte de las partes, sin embargo todos y céda uno de

estos amparos son ganados por el interesado.

Esto no sélo afecta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial v
algunas de las partes también afecta al abogado postulante el cual puede
entrar gravemente en conflicto con su cliente cuando le hace conocedor de
una resolucion declarando la caducidad de su procedimiento ya que. puesto :

implica un gasto mas que el cobrar los gastos de honorarlos por. Juicm de

amparo y adn asi cuando se e hace énfasis al cllente de que ese. jUICIO de
amparo se ganara el cliente estar renuente a pagar debxdo a que se Ie hace
inconcebible que una autoridad de la magmtud de. este mercado de la
Propiedad Industrial se atribuya facultades quevno,le‘ per_tenecen. o : :

Esto sin tomar en cuenta que muchas veces el ‘cliente con tal de no
gastar mas dinero abandona el asunto y deja que la resoluclén por la cual se
declard improcedente el procedimiento quede firme y por lo tanto pierde sus

marcas.




Con relacion a lo anterior es necesario mencionar que kc’uand'o una
marca, ¢ cuando una resolucién queda firme, se declara la nulid;ad o la
caducidad de algun registro de marca también es altamente tardado' el tiérhpo ’
en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial depura su: snstema de
coOmputo o su banco de datos del sistema de coémputo.” Por lo ktanto ;
solicitudes de marca del aifio 2000 siguen teniendo como anterlondadesk
marcas de 1992, las cuales hace 5 afos que han dejado de est r gentes ya
pesar de que ya las marcas fueron declaradas como nulas o caducas y ‘no

pueden constituir un impedimento legal, siguen siendo citadas como tal ;

Lo anterior repercute una vez mas en el examen derfondovya que'
perdera tiempo en emitir oficio y también de esta forma perderé tlempo Y
dinero el interesado en ir a estudiar los expedxentes of‘cxales y darse cuenta
que ya estan caducos o declarados nulos. E Ll Ll

De esta forma, tendra que dar contestacion y una vez que de
contestacion, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tardara en
capturar ese escrito de contestacidn 'y después de emitir- su  fallo
correspondiente lo cual efectivamente también es carga de trabajo, una vez
al Instituto y hace mas largo cada solicitud de marca. :

Como se puede observar existen diversos problemas que no son
Unicamente del departamento de Marcas sino del departameri_tq contencioso,
un departamento juridico, un departamento de sistemas, un depaﬂamento de
conservacion de derechos que sino trabajan de forma conjunta y organizada
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sin querer unos a otros se van obstaculizando el trabajo - afectando
directamente al interesado y al mlsmo lnstltuto Mexlcano de la Propledad

Industrial.
Es claro que todo

trataran las consecuencias.: qle
registro de marca dentro de Io
lo mas importantes y . que son
Mexicano de la Propiedad ar
postulante, consecuencias pafa
sociedad. L

registro marcario causa al

Instituto

base de datos del IMPI ya q{
registro de marca solicita’ una busqueda fonétxca prevsa para saber si existe
alguna anterioridad o algun impedimento legal para !a concesion de su
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marca, es posi‘ble due no aparézea nada en el resultado de dicha busqueda
ya que las solicitudes de marca que ehiraron en los ultimos tres meses no
han sido capturadas, esto ocasionara que en el momento en que la persona .
confiada en que no existe algun anteced’ente previo para su registro de marca
ingrese ante dicho instituto su solicitud de marca confiado de que el registro

de marca sera concedido.

Sin embargo y como ya sabemos, en el momento en que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industriat lleve a cabo el examen de fondo de
dicha marca sorpresivamente emitird un oficio al interesado en el cual le
comunique que existen anterioridades, es decir registros de marcas
anteriores al solicitado y que por lo tanto su marca pues no se le debe de

conceder.

Lo anterior ocasiona en primer lugar que el IMP! se encuentre saturado
de trabajo, es decir si en el momento de la busqueda fonética la base del
resultado de la busqueda fonética la base de datos hubiera arrojado QUe 'ya
existian marcas previas seguramente el interesado no hubiera metido esa
solicitud de marca y por lo tanto el IMPI| no emitirfa un oficio requifiéndoia la -
persona e interesada ademas si la basqueda saliera en otro sentido es decif
que si hubiera estado capturada pero que no hubiera habido aﬁterioridad el
IMPI en vez de emitir un oficio manifestando al interesado’'que hay marcas
similares lo que hubiera hecho es emitir el titulo de registro de marca lo cual

definitivamente simplificaria el trabajo en el iIMPL.




Esto ademas no tnicamente genera consecuencias de las que hemos
hablado sino " que ‘también genera una gran carga de trabajo ya que el
ejemplo anterior 1o podemos multiplicar por mil ademas genera problemas en
el departamento contencioso det IMPI.

Seguramente se iniciaran varios procedimientos administrativos en
contra de marcas que no aparecieron en las bisquedas, lo cual si lo vemos
desde un punto de vista practico estos procedimientos no tienen un principio
ni debian de comenzar ya que si la base de datos del IMPIl estuviera
actualizada se evitarian muchos de estos procedimientos. A su vez esto es
una cadena y el procedimiento contencioso pues ya implica mas trabajo para
el IMPI es decir ya no solo involucra examinadores de marca sino involucra a
proyectistas y examinadores de contencioso, Vvistas de inspeccién,

notificaciones. .

Por supuesto que 1o anterior causa un gasto de recursos humanos que
un momento dado es innecesario y que podia haber sido utilizado para otros

fines.

Ademas personalmente, en la practica . se han tenido asuntos en los
cuales después de ingresar una solicitud de registro de marca ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y después de que ese instituto tres o
cuatro meses posteriores lleva a cabo el examen de fondo y emite un oficio
en el cual se cita como anterioridad dos marcas las cuales yo en contestaciéon
a ese oficio logro desvirtuar, lo mas comun en un caso de estos es que el
paso siguiente sea la emision del registro de marca, sin embargo ha habido
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casos en los que se me ha emitido un seg‘undo' y'é veces: hasta un tercer
oficio en el cual el Instituto me comunica que por un error mvoluntarlo se.

citaron con antenorldades otras tres o cuatro marcas ’

Lo "anterior se debe a’que cuando el .dictaminador, ‘llevo a.cabo el
estudio a fondo muchas marcas no estaban todavia capturadas en el sistema
o debido a su saturacién no fueron arrojadas en el resultado.

De esta forma se puede ver que de acuerdo a las criticas que se le ha
hecho al tramite del registro de marca en el Instituto Mexicano de Ila
Propiedad Industrial el IMP| realmente es perjudicado directamente y no solo
en el departamento de marcas, se puede ver que nstituto Mexicano de la
Propiedad Industrial debido a no solo la critica de la base de datos sino a la -
critica de que el examen de forma que se hace en un principio después del
examen de fondo y no todo a la vez el IMPI ha hecho que el tramite del

registro de marca sea mucho mas largo de lo que deberia ser. .

Ademas de que los dictaminadores no son los mismos, es:decir-unos

llevan a cabo el examen de forma y otros el examen de fondo
desconfianza entre el publico ademas de que el tiqm' o
largo en que el IMP! de respuesta, por lo que deBido
resulta seriamente afectado desde el punto de vista practlco
recursos humanos y administracion det tlempo asu como se ha menclonado
en sucesivas ocasiones la carga de trabajo cada’ vez es més excesiva Yy mas

dificil de hacerla desaparecer.

realmente’
klo anterior-el:IMP1
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En cuanto a las consecuencias para los abogados postulantes se puede
decir que estas también son de gran importancia ya qué definitivamente
ponen en conflicto al abogado con su cliente, ya que no es posible que el
abogado le cobre a su cliente derechos y honorarios por llevar a cabo una
busqueda fonética, le entere de los resultados y después de meter la sol:cntud
de marca y una vez hecho el examen de fondo le cambie fa jugada al cl|ente
diciéndole gque siempre si hay anterioridades esto hace que el cliente pierda
la credibilidad en el abogado y tenga la desconfianza de que el abdgva'd‘d este
haciendo las cosas como las prometié hacer. v o

Esto también ocasiona que el abogado postulante trabaje en exceso, es
decir no se hace referencia al hecho de que un abogado se qgej 0 trabajar‘

Todo {o anterior también va a tener una:consecuencia; econémlca en

cuanto ai abogado como a su cllente ya que el abogado en‘un’ prlnc;plo ‘hace

un estimado o de hecho cobra la sollcntud o cobra o el tré mute‘ de Ia marca,

sin embargo no prevée que posnblemente habré ‘o
fos cuales se tendra que pagar derechos v tendré
dos o tres promociones como contestac:ones ‘de: anterlondad que se pueden

I abogado que ‘redactar

equiparar a una demanda y todo se tendré que cobrar sin embargo eso no
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se le habia contemplado al cliente pbrque de acuerdo a los datos que nos ha
dado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no serian necesarios.

Por otro lado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no ha sido
realmente confiable en los examenes de fondo y en diversas ocasiones ha
otorgado marcas que son similares en grado de confusién a veces hasta casi
idénticas y son marcas que protegen los mismos o similares productos y
servicios, es decir puede haber la marca conocida TOPEKA con K y la marca
TOPECA con C y las dos otorgadas como registro de marca, esto como ya se
ha dicho antes genera procedimientos contenciosos y genera gastos en los
titulares de ambas marcas titulares que hasta que se presentd el
procedimiento contencioso pensaban que su marca habia sido otorgada
conforme a derecho y que ellos no tendrian nunca mas problemas de
acuerdo a la ley ellos eran titulares de una marca registrada y gozaban del
uso exclusivo de dicha marca, sin embargo a! existir dos marcas semejante el
primero en darse cuenta seguramente demandara.al #egundo,y esto se o
traduce en numerosos procedimientos contenciosos los c_ualeé ‘avu'nados a !é
carga de exceso de trabajo, que ya hablabamos. antes, knf'luchas veces
terminan por ser declarados procedimientos en. los cuales ya obero la
caducidad por no haber promovido en el Gitimo afio sin embargoe como todos
los sabemos esta declaraciones de caducidad y . procedimientos, son
improcedentes y anticonstitucionales ya que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial cuenta con las facultades para declarar una caducidad
de un procedimiento. Ademas de que esta caducidad no se encuentra
contemplada dentro de la Ley de ia Propiedad Industrial, por lo tanto no
puede ser aplicada supletoriamente por la ley adjetiva, sin embargo y con tal
de aminorar esa carga de trabajo el Instituto Mexicano de la Propiedad
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Industrial se ha dedicado a emilir resoluciones enlas cuales declara la
caducidad de! procedimiento, lo cual también genera gastos en cuanto;a los
abogados y en cuanto a sus clientes y muchas veces el cliente no se qmere ir
a un amparo por e! gasto a pesar de que es 100% seguro que el a‘,r'\_'\p':a”,ro ‘se

gane ya que el acto que se reclama fue un acto anticonstitucional: :

En cuanto a las consecuencias negativas que gener‘a' el tramite -de
registro de marca a nivel sociedad creo que todo lo qué he manifestado a
través de este escrito de tesis podria ser aplicado yé que ‘el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial el abogado, postulante, el cliente, el
interesado son parte de la sociedad, sin embargo con el objeto de ser mas
claros en este punto aclararemos que el Art. 1° de la Ley de la Propiedad
Industrial nos dice que la disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial
son de orden publico y de observancia general en toda la republica sin
perjuicio de lo establecido en los tratados iﬁternaélohales de los que México
sea parte entre otras cosas, para ser mas p:feéiso én este caso primero

sefalaremos lo que es orden publico:

Es muy importante que quede. claro que segun- Rolando Tamayo, L

Salmoran, Diccionario Juridico Mexicano; definen al orden publico como el, :
estado de coexistencia pacifica entre los hombres de una comunidad’ esta

idea desde luego tiene que venir asociada con la nocién de la paz pL’:bliCa y
Bernard sefala que el objetivo especifico que la paz publica es’ el ObjethO
especifico de la medidas de gobierno y policia es importante recalcar: que el
hecho de que las disposiciones de orden publico no se encuentren bajo el -
imperio de la autonomia de la voluntad quiere decir que por encfrh_'a de los
intereses individuales se encuentran los de la colectividad, es decir cuando el
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iMPI otorga dos marcas que son sem}eja’nt'es ‘en grado de confusion y que se’
aplican a los mismos o similares productos y servicios simplemente ya se
esta viendo por el beneficio indiVidual és' decir los titulares de las marcas o
uno de los dos titulares de las marcas y se esta dejando a la deriva la -
proteccién al orden publico y que son intereses de la colectividad esto es que
si existen dos marcas semejantes en grado de confusién aplicandose a los
mismos o similares productos y servicios significara una real confusion entre
el publico consumidor, es decir el hecho de que sean dos marcas en grado
de confusién podran hacer que el publico consumidor se confunda e inc;lusive
caiga en un error en el momento de escoger algun objeto alguin producto o
algin servicio ya que muchas veces podra pensar que el servicio o el
producto que identifica alguna marca posiblemente sean de la otra marca que
también esta registrada y qQue es similar en grado de confusion es deélr )
muchas veces la marca que tenga mas publicidad, la marca que ‘seka‘n')é:s"
conocida la marca que sea de mayor prestigio tendra la opoftu'ni‘ id de
imperar sobre la nueva, es decir sobre la otra marca sobre la »m .
conocida, es decir la gente a pesar de que compra un producto que no .es de .
esa marca pensara que es de esa marca y lo comprara sin embargo esto'
tiene dos situaciones, la primera que la marca que tiene:gran’ prestlgto,
vendera un producto que nunca fue de ella, es decir la gente lo t/:orvnpraré
pensando que es de ella sin embargo es muy seguro que la calidad de este
sea inferior a la que verdaderamente tiene ta marca famosa, por lo tanto esto
podra generar consecuencias en sentido negativo ya que la gente comprara
algun producto o algin servicio con una marca y sin embargo la calidad de
ese producto o servicio no sera el que efectivamente brinda la marca mas

famosa.




Finaimente podemos decir que la sociedad es la persona mas
afectada de acuerdo al eficaz tramite de registro de marca ya que a cualquier
nivel econdmico social y cultural se ve seriamente afectado y si nosotros nos
ponemos a pensar que hay millones de marcas registradas por las pérdida o
ganancias en base a esa ineficacia en el tramite del registro de marca
también seran millonarias seguramente seran ganancias millonarias para
unos y también pérdidas millonarias para otros.

4.2.Ventajas y Desventajas del Registro de las Marcas

No obstante los diversos problemas a los que se encuentra expuesto el
solicitante del registro de una marca, o de cualquier signo distintivo, se deben
mencionar las ventajas y desventajas que trae consigo el registro marcario:

La ventaja primordial que se deriva del hecho de registrar una marca o
aviso comercial y en su caso la de publicar un nombre comercial es el que su
titular tiene el derecho exclusivo del signo distintivo. Con lo .que. s qulere
decir que el ntular serd la inica persona que pueda emplear llcnamentebesa o

marca dentro del territorio mexicano, para distinguir Ios productosh
para los que obtuvo el registro de la marca o de su vnso c e c:al Y, para
distinguir su giro comercial en e! caso de la publncacuon de n mbre. comercual ’

y por tanto, oponer su registro o su publlcacxon contra 1a ut xzaclén,de Ios

mismos que realice un tercero que ob\.'lamente no cuente con su autorlzaCIén

para su uso.
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Las ventajas del registro o de la publicacién comienzan desde qu‘e se
presentan a registro o publicacién, porque desde el momento‘. en que 1a
solicitud es admitida por el instituto se logra un mejor defechq respecto de las
solicitudes que terceras personas presentaran posteriormenté pa'raku'n signo

idéntico o parecido en ta misma clase evitando que dicho tercero obtenga el:

registro o la publicacién antes que la solicitud presentada con anterlorldad

rcial, o

Una vez que se obtiene el registro de ila marca o del av o €O

que se realiza la publicacién del nombre comercial en la. Gacev

recibe el recorocimiento oficial de que el
previamente acquiridos por terceros, y que el uso del mlsmo no provoca Ia
comision de una infraccidon administrativa o de un delito. :

Otra de las ventajas que se puede sefialar es que cuando se obtiéné el

registro de una marca, dicho registro o publicacion repercute en forma
favorable en la valoracion econdmica de la empresa, por que cuenta con el
reconocimiento de la autoridad respectiva de la titularidad del derecho ‘al uso

exclusivo de las marcas propiedad de la negociacion. La marca, el,,av:so

K ei titular -
signo no |nvade’fderechos‘

comercial y el nombre comercial forman parte del activo de su titular y son

muchos los casos en los que se podria considerar que cualquiera' de los
mismos tienen un valor econémico que puede sobrepasar el total de activos

de otra persona.

Asi- mismo dentro de la ventaja anteriormente descrita, se deriva una
mas, que es la que se genera cuando el titular otorga mediante licencias o
franquicias a terceros de manera gratuita o mediante percepcion de regalias
por la utilizacion de cualquiera de los signos en comento.

, Fh.hur. Ui weaaBll
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El Licenciado Mauricio Jalife, sefiala como ventaja del registro en
especifico de marca que: se otorga el derecho a su titular de usar las siglas
M.R. o del simbolo R o bien de ia leyenda Marca Registrada lo que constituye
una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo
existente sobre esta marca desalentado su imitacion pbr parte de terceros.>®

Sin embargo se cree que cualquier tercerd utiliza estos simbolo aun y
cuando los productos son imitacion de los prote{gidc])sx por una marca
registrada. En general cualquier producto o servicio utiliza ias mismas, sin
saber que el uso de estas leyendas sin contar con un registro es una
conducta que se contempla como una Infraccién administrativa, por lo tanto

es una conducta que puede ser sancionada.

Dentro de las desventajas se pueden citar las siguientes:

> El registro de una marca en México hace que su titular tenga el derecho
exclusivo de uso en el pals. pero no en el extranjero, es decw Sl eI tltular de

Industrial, por lo que en et caso en el que un tltula >'una Marca Reglstrada
sobre la misma en su

en el extranjero demuestre que tiene un mejor derec
pais, podra declararse nula la Marca Reglstrada Mexlcana. :
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> El Registro de la marca o de aviso comercial, aél como la piubiicacién' enla
Gaceta, tiene una  vigencia determinada que'f alf co’nc‘.luir' proi)oca su’
caducidad, en el caso en que no se paguen los ‘dére‘cbrvikos»:t':oknj'eyspon‘d,ientés
para mantener dicha vigencia. Asf mismo debe’ de},us’:ars'ef tal .y como fue
registrada ya que de lo contrario estaria utilizando,otra' marca susceptible de

registro.

> La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los
productos o servicios para los que se obtiene. asf como respecto del disefio o
denominacion materia del mismo. Con lo anterior se debe comprender que
las marcas protegen los productos o servicios que solicitaran en un principio y
que si con el paso del tiempo se comercializaran o produjeran otros
productos o bien se prestaran otros servicios diferentes a los que estan
protegidos serd necesario solicitar otro registro de marca para amparar estos.
De igual manera en los nhombres comerciales si se publico para distinguir un
giro comercial en especifico y después el establecimiento tiene otro giro
comercial, se debera solicitar otra publicacién de nombre comaercial.

> En ocasiones los comerciantes, industriales y prestadores de servicios,
invierten mucho dinero en la proteccidn de los signos distintivos qué utilizan y
los mismos son copiados con facilidad, es decir ademas de que son copiados
por terceros, hay ocasiones en que la demanda del producto de la marca
copiada es mayor que el de la marca original, lo que es una desVentéja para
aque! que invierte cantidades fuertes en la proteccion y ademas en la defensa

3* Mauricio Jatife Daher. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Pig 31.
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de sus derechos. Asi pues los procedimientos contenciosos son lentos y no
recompensan de manera econdmica al titular de los derechos marcarios.

> Un tercero de buena fe, puede solicitar el registro de una marca o aviso
comercial, o la publicacidon de un nombre comercial, sin saber que existe
otra persona que tiene un mejor derecho que el su marca, en este caso

dicha persona podra solicitar la nulidad de su registro y el tercero titular del

mismo, tendra que erogar gastos en la defensa de su registro o

publicacion y puede perder todo lo que habia invertido en la proteccion,

quedando sin derecho alguno sobre su derecho.

4.3- El Pape! del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el
Registro de las Marcas

E! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es el organismo

descentralizado que se encarga a de la difusion de esta materia tanto en
México coma en el extranjero, si bien es cierto la publicidad y promocién de la
propiedad industrial ha aumentado en los ultimos afios, sin embargo es
necesario que la tarea de promocién se acrecenté en los. medios de
comunicacion, tal y como lo hacen otras instituciones de éste nivel. Asi pues
el Instituto ha desarroilado medios de propaganda y difusién tal y como lo ha
hecho con la pagina en Internet y con los diversos instructivos y boletines que
en forma gratuita reparte entre los usuarios. No obstante es necesario como
hemos mencionado que la difusion se haga de tal manera que cualquiera
ciudadano conozca los aspectos primordiales de la materia. Asi pues como
ejemplo podemos mencionar que otros organismos como la Procuraduria
Federal del Consumidor hacen propaganda en medios de comunicacion, lo
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que permite que cualquier consumldor que sxenta que han afectado sus
derechos como tal, sabe que puede acudlr ante dlcha Institucion para

defender sus derechos.

No obstante como se ha menclonado, se debe reconocer el papel el

Instituto ha desarrollado

En 1998, estas actividades estuvieron enmarcadas en tres principales
proyectos: a) Promocion del Conocimiento y uso del  marco legal e
institucional del sistema de proteccion industrial, .entre los sectores
empresarial, académico, de investigacion y publico en general mediante
cursos talleres, seminarios y exposiciones en ferias tecnolégicas, b) Difusidon
de diferentes materiales de divulgacion escrita; c) :Vinculacion con
asociaciones empresariales, universidades e institutos para difundir el uso de
los acervos de informacion tecnoldgica contenida en los documentos de

patente que resguarda y administra el Instituto.

Sin embargo pese a los avances que ha tenido el klknstituto es necesario
apuntar que la modernizacién que el Instituto ha desarrollado no ha sido del
todo favorable para el registro de las marcas, ya que sus procesos se hacen
cada dia mas lentos y la preparacion de su personal no es totalmente la
adecuada, si bien es cierto pretenden preparar a! personal' para un mejor
conocimiento de la materia, pero los tropiezos propnos de lo que comlenzan
tienen consecuencias juridicas para los usuarios, suando que debxa de ser
totalmente al contrario, deberian ayudar a los usuarios y no compllcarles mas

ei registro de las marcas.




CONCLUSIONES
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La propiedad industrial en México ha tenido en los ultimos afos un
crecimiento mayor al que ha tenido la legislaciéon actual, por lo que en
muchos casos la legislacion es insuficiente para resolver los conflictos que se
dan entre empresas que estan a la vanguardia de la tecnologia.

Los tramites burocraticos qué se dan el Procedimiento del Registro de
las Marcas han hecho que muchds dsﬁrarios realicen gastos innecesarios y
abandonen sus trarmtes. por: falta de tnempo y de dinero, toda vez que solo
aquetllos que viven de la’ materla se acostumbran a ineficacias del registro.

Las Marcas Registradas y los Avisos Comerciales son registrados ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mientras que los nombres
comerciales se publican en la Gaceta de la Propiedad industrial, en caso de
que dichos signos no sean registrados o publicados, pueden utilizarse
libremente por su titular, pero el derecho exclusivo a su uso se adquiere
mediante su regisfro y en su caso mediante el deposnto del mismo para su

publicacion.

El uso de un signo distintivo otorga un derecho declaratuvo a favor de su
al otorga un derecho

ha sido reglstrado yen

titular, sin embargo la Ley de . la Propleda
exclusivo a favor de su titular una vez que dlch'

su caso depositado.

El derecho exclusivo a utlllzar el
derecho de oponibilidad frente a terceros Io que como consecuencza trae que
ningan tercero puede utilizar un marca reglstrada, ‘un avsso comercial
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registrado, un nombre comercial publicado idéntico o similar en grado de
confusion al registrado y en su caso publicado.

Existen mecanismos de defensa establecidos en la Ley de |a Propiedad
Industrial, en contra de aquellos que hacen un mal uso de los derechos
derivados de un registro o de una publicacién, sin embargo las
consecuencias de este mal uso no son por todas conocidas, ya que existe
una falta de publicidad de la Propiedad Industrial.

E! instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha hecho esfuerzos por
la promocion y publicidad de la materia en México y en ‘el extranjero, sin
embargo los mismos no son suficientes Yy deben. mcrementarse va que la
tecnologia se desarrolla dia con dia, dejando atras a Io establemdo por la

propia ley.

En un futuro cercano se esperan Ias ref( "mas e ey de la propledad :
industrial, las cuales han sido - estudladas por aa 'or dad y ‘por los .
particulares, lo importante es que al momento ‘en
legislativo el mismo se asesore de terceras ‘P rs nas
legisiador para que la ley este a la altura d % ;
nuestro pais y no existan las lagunas que sekhan vemdo s bsanadchon la

practica, y que han retrasado el registro de |OS4SIgﬂOS’dIStIntIVOS.

En virtud de lo anterior, se puede conclunr que e cumple ‘con los
objetivos sefialados a lo largo de este documento. toda vez que después de
leer este documento se ha explicado claramente (todos y cada uno de los
conceptos y normas que se establecen en el am"plio mundo de las marcas.
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As:m|smo después de leer este documento sera posnble que cualqwer
persona haya comprendldo con claridad los aspectos que ni la Ley de la
Materia ni la teor[a exphcan dichos aspectos Unicamente los conoceremos a

través de la practica.

Por otro lado, con este documento se deja establecido un precedente
para aquellas personas que no son especialistas en la matena y asl’ tengan
un amplio conocimiento de los lineamientos de la misma. :

Finalmente, también queda un precedente para el lnsmuto Mexucano de .
la Propiedad Industrial invitAndolos a conocer las inefcac:as queéxusten en -’

dicho Instituto e invitarlos a disminuirias o bien desaparecerlas
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