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INTRODUCCION

Debido a la importancia que la marca ha cobrado en la actualidad. No sélo
para cumplir con su funcién de distintividad. Sino ademas brindar una calidad
merecida por el consumidor, asi como una forma de control para el Estado.

Por la lenta evolucidn de nuestro sistema marcario para hacer frente
dignamente a los compromisos adquiridos y fortalecer la proteccidn requerida por
los usuarios nacionales.

fLa marca es un elemento vital en la economia de un pais, por ello, es
necesario que la Institucidon encargada de brindar proteccién a dichos signos
distintivos, sea capaz de ofrecer de manera agil, rapida y eficaz, la asesoria y
proteccion requerida por el derecho derivado del registro de la marca.

Ante la incursion de México en multiples compromisos comerciales, surgié
la imperiosa necesidad de una proteccidon adecuada de la propiedad intelectual.

Toda vez que la marca se encuentra contemplada en cada uno de los
Tratados de Libre Comercio que nuestro gobierno ha firmado. el presente trabajo
tiene por objeto desglosar todo elemento que guarde relacion alguna con dicho
signo distintivo.

En razén de lo anterior, motivos suficientes para desarrollar esta
investigacion, la presente tesis pretende contribuir, en forma minima, a encontrar
soluciones a los problemas que de manera mas frecuente se presentan al
pretender registrar una marca.
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Asimismo; la invesiigacién juridica documental realizada, permitira al titular
de un signo marcaruo conocer a detalle. no ‘sélo los antecedentes. sino también el
régimen utilizado en otras’ panes del mundo. as[ como en MéXlCO, para brindar
proteccion a la marca.

£l método histérico-comparaiivo Lnilizado en estabinvestigacién nos sitta en
la realidad juridica de la marca en nuestro pais.

Asi, el Capitulo 1 nos revela que el concepto de marca, su proteccion e
Instituciones encargadas de tal funcion, fueron reconocidos por la legislacion a
principios del siglo pasado, siendo hasta 1976, con la Ley de Invenciones y
Marcas, el parte aguas de una regulacion adecuada de los signos distintivos en
Meéxico.

A través del Capitulo 2, encontraremos los elementos indispensables
requeridos por la legislacién, asi como por la practica, para ser considerado digno
de registro como marca.

La clasificacion de las marcas, ademas de los similitudes y diferencias con
otras figuras de la propiedad industrial, nos permite dislumbrar un panorama mas
claro y preciso de lo que es la marca.

Respecto del Capitulo 3, se desprende un analisis minucioso del régimen
juridico de la marca, el marco juridico del signo distintivo, la conveniencia de
solicitar el registro marcario para obtener el derecho a su uso exclusivo.

El estudio de cada una de las fracciones contempladas por el articulo 90 de
la Ley de Propiedad Industrial, en ias que fundan la negacion de! registro,
provocara un mejor conocimiento de los signos permitidos para la constitucién de
una marca.




La vigencia, renovacion, "caducidad -y " nulidad " del registro,” son figuras
tratadas en este capitulo detalladamente, a fin de comprender adecuadamente lo
supuestos contemplados por {a ley.

Una parte esencial del régimen marcario, consistente en el establecimiento
de figuras encargadas de prevenir las acciones que vulneren los derechos del
titular de la marca, luego entonces, la confusidn creada por lo dificil de distinguir
entre una infraccion administrativa y un delito de falsificacibn de marcas, es
tratada, en el Capitulo 3, con especial énfasis por ser el punto medular de nuestro

sistema marcario.

En relacién al Capitulo 4 de esta tesis, permite el acercamiento a sistemas
marcarios latinoamericanos, asi como el funcionamiento de los signos distintivos
en una economia mundialmente fuerte como es la Comunidad Europea.

La finalidad de este Capitulo, es la comparacion de legislaciones
encargadas de regular la marca y observar que instituciones carece nuestro

sistema marcario.

La interpretacion de otras codificaciones permite implantar medidas

convenientes para normalizar el signo marcario.

Finalmente, la razén de ser del Capitulo 5 se encuentra en el sentido de
mostrar la estructura y funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, sin dejar de lado la escasez de servicios otorgados por dicho organismo

a nivel regional.

En consecuencia, el objetivo de la investigacion es poner en evidencia |la
necesidad de robustecer los cimientos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y mejorar la calidad de sus servicios, asi como procurar una difusién

nacionatl de los mismos.




Asi las cosas, la presente tesis contiene el fundamento de la creacion de
dependencias regionales de! Instituto Mexicano de la: Propiedad Industrial a lo
largo del territorio nacional, facultadas para procurar la regulacion adecuada de

todos los derechos derivados del registro marcario.
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CAPITULO |
ANTECEDENTES DE LA MARCA EN MEXICO
1.1 DERECHO PRECORTESIANO

A pesar de que durante esta época México logra un gran adelanto en la
industria textil, por su habil manejo de los telares, asi como en la orfebreria
produciendo vasijas de barro para servicio y adorno de casa, que los antiguos
mexicanos vendian en los mercados, en lo referente al derecho sobre las marcas,
ninguna disposicién se habia dictado. Ni los comerciantes al menudeo, que
vendian sus productos en los mercados de la ciudad, ni los comerciantes al
mayoreo se encontraban organizados para utilizar signo alguno que permitiera
distinguir las obras industriales en los mercados. Asimismo el comercio de los
mayas, tampoco permite suponer la existencia de signo alguno en sus productos.

1.2 DERECHO COLONIAL

En la Nueva Espafia al no existir una libre competencia entre comerciantes,
no se hacian necesarias las marcas para distinguir productos de algun competidor,
toda vez que los espahnoles controlaban todo el comercio internacional, Henando
de productos espafnoles a América y en base a transacciones domeésticas, no se
requeria de principios juridicos que regularan tal situacion.

Sin embargo, si existen datos a cerca del uso de marcas utilizados en los
objetos de plata. que por Cédula Real de Carlos V, expedida en Granada el 9 de
noviembre de 1526, sefalaba que sin limitacidn indios, negros o esparoles,
podian y debian trabajar en las minas como cosa propia, pagando unicamente el
quinto real, comenzando entonces la extraccion de metales preciosos con la
finalidad de proveer la creciente demanda de crucifijos, alhajas y vasos sagrados
requeridos por el clero, motivo por el cual se hacia indispensable la creacion de




prevenciones legislativas que garantizaran un control eficaz del pago de derechos,
sin que esto signifique un antecedente directo de la marca contemporanea.’

Por lo referente a marcas cuya finalidad sea !a de distinguir entre otros
productos o servicios, es hasta 1638 en las Ordenanzas dictadas en lo Tocante al
Arte de la Plateria, cuando se sefala la obligacidn de los plateros de marcar las
piezas que labraran, la cual también debia ser registrada ante el Escribano
Publico del Cabildo de la Ciudad de México para que pudieran venderlas, pues de
lo contrario era imposible comercializar dichas piezas.

En las Ordenanzas de Ensayadores, de 7 de julio de 1783, formadas por el
Licenciado Joseph Antonio Lince Gonzalez, ensayador mayor del reino, se
establece que el ensayador debe realizar por si mismo frecuentes visitas a los
talleres, portales, plazas, platerias y demas lugares donde se pueda comerciar con
plata u oro; recogiendo todo lo que se hallara sin marca, para que se procediera
de conformidad con las Reales disposiciones. Toda pieza de plata que se
elaborara debia llevar tres marcas: la marca del quinto real comprobando el pago
de impuestos, la marca del ensayador para indicar la ley del metal y la marca del

artifice junto con su nombre. para evitar fraudes.’

1.2.1 MARCAS DE FUEGQO

Durante el periodo de la Colonia Espanola, en México, empezaron a usarse
las marcas de fuego, hechas de hierro o bronce calentado al rojo vivo, para
colocarias en la parte superior e inferior de los libros, utilizadas por las
corporaciones monasticas para dar a conocer la procedencia de un tlibro de las
antiguas bibliotecas mexicanas, esta medida fue tomada al notarse que a pesar de
la sancion impuesta en la Bula Papal, expedida por Pio V, la (excomulgacion) a los

' DI LEON PINEL O, Antomo, Recoprlucion de las Leves de Indias. v 11, Porraa, México, 1992,
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que robasen un libro, éstos seguian emigrando, haciendo necesario un distintivo

en las bibliotecas.

En razén de lo anterior y acostumbrados, en esa época, a sefalar mediante
marcas ‘de . fuego-a los esclavos indigenas y ganado, no represents - mayor
problema el marcar de igual manera a los libros. e

Estas marcas, ciertamente, no tenian una finalidad netamente mercantil; sin
embargo, son un antecedente inmediato al concepto moderno de la funcion
marcaria, toda vez que no sdélo sefalaban la procedencia del Convento o Escuela
a la que pertenecia el libro, sino también la indicacién de la fabricacion del libro.?

1.3 DERECHO DEL MEXICO INDEPENDIENTE

Una vez que se logra la separacion politica de Espafna, en Mexico se
encuentran disposiciones aisladas referentes al derecho marcario, situacion que
no solo ocurria en nuestro pais, sino tambien en muchas otras naciones. Sin
embargo, aun cuando no se hayan contenidos en alguna legislacion espacial, si
encontramos diferentes ordenamientos encaminados a reprimir todo aquel acto
que pudiera afectar el derecho sobre las marcas, siendo este caracter punitivo el

que predomina en dichas disposiciones.

1.3.1 CODIGO DE COMERCIO DE MEXICO DE 16 DE_MAYO DE 18547

En el primer Cédigo de Comercio, se hace referencia a las marcas de las
mercaderias, no regula instituciones marcarias, pero de manera implicita reconoce
su existencia y funcion de las mismas en su aspecto esencial como es el distintivo.

TRANGEL MEDINA, Dis . Tratudo do Dovedho Marcario, Libros de Mésico. 1960, p. 12
3 Ihidem, p. 13 . citando Dublan y U ozano, Legislucion AMexicuna, lmprenta del Comercio, Méxaco 1878, U
VI, num. 4243,
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Establece como‘requisitos pa'ra'las‘cart'as porte 0 conocimiento ' que : pueden
exigirse - al’: cargador de las mercaderias NN porteador de: las’ mismas, “la
'nas_ en ‘la que se haré mencnén ‘de - su calidad
as marcas o signos exteriores de los bultos que se

desugnacnén de : las merca

genérica, de u peso y d

contengan.

1.3.2 CODIGO CIVIL DE 1870%

Sin encontrar una reglamentaciéon del derecho scobre las marcas en el
Codigo de Comercio, ni en ley especial alguna, el amparo del Codigo Civil, en la
practica llega a ser una auténtica proteccién legal al derecho de exclusividad sobre
las marcas, por lo menos en lo referente a las figurativas, los interesados obtenian
el derecho exclusivo a la reproduccion de sus marcas de fabrica, mediante las
disposiciones que garantizaban la propiedad artistica de los signos grabados
destinados a fungir como marcas.

Este ordenamiento consideraba autor al que mandara hacer una obra a sus
expensas y de esta manera el fabricante que adoptaba como marca un disefio o
dibujo con aspecto artistico, podia obtener la propiedad de dicha marca
presentando la solicitud respectiva a la Secretaria de Estado y del Despacho de
Justicia e Instruccion Publica.

* Ihidem, pp. 14 y 15, Dublan y Lozano. t. IX, nam. 6855
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1.3.3 CODIGO DE COMERCIO DE 184845

Este Cédigo: en’ su’ Libro  Cuarto, “establece diversas disposiciones en
relacién con las marcas, dichas disposiciones se encuentran contempladas en los
articulos 1403 al 1449, ‘

Instituye para el fabricante y el comerciante la propiedad en sus marcas
siempre y cuando la marca se encontrara depositada previamente en la Secretaria
de Fomento y no hubiera sido usada ya por otra persona, considera que hay
usurpacién de marcas cuando se usa una enteramente igual a otra, asi como
cuando entre las marcas resulta gran analogia, sea porque las palabras mas
importantes de una marca se redacte de manera que pueda confundirse con otra
nominativa o porque la marca consista en dibujos o pinturas, sean éstos tan
parecidos que produzcan confusidon, asimismo este ordenamientio agrega
disposiciones relativas a la sancidon y en el ejercicio de las acciones civiles y
penales, independientes de las penas sefaladas por el Codigo Penal de 1871,
estableciendo para la falsificacion de marcas el pago de dafios y perjuicios, fijando
el término de un ano contado desde el dia en que se sepa la usurpacion para la
accion civil y el de dos meses para entablar la accion penal. Impone |la obligacidon
de hacer ostensible la marca sobre la mercancia, siendo su uso facultativo,
pudiendose adoptarse como tal un nombre propio o razén social, nombre de la
localidad en que se fabrique el producto, iniciales, cifras, dibujos, cubiertas,

contrasefias o envases.

S Ihidem. pp. 16,17 ¥ 18, Dublan y Lozano, pp. 5§71 y siguientes, 1. X\
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1.3.4 LEY DE 11 DE DICIEMBRE DE 1885¢

El Codigo de Comercio de 1884 establecia como obligacion de los
comerciantes, registrar los documentos relacionados con el giro comerciat
asentandose en libro respectivo, llevado por los secretarios de los juzgados de
competencia mercantil; sin embargo las disposiciones aludidas fueron modificadas
por la ley de 11 de diciembre de 1885, creando el Registro de Comercio, en donde
matricularse los comerciantes. El articulo 3° de esta ley preveia la obligacion de
anotar en la hoja de cada comerciante matriculado, los titulos de propiedad
industrial, patentes de invencidén y marcas de fabrica constituyendo la falta del
registro un impedimento para el comerciante, en relacion con el ejercicio de sus
derechos frente a terceros. ElI documento por el cual la Secretaria de Fomento
concedia su propiedad al titular, solo producia su efecto legal desde la fecha de la

inscripcion.

1.4 DERECHO CONTEMPORANEO

1.4.1 LEGISLACION ESPECIFICA SOBRE MARCAS
1.4.1.1 LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 18897

Bajo la presidencia del General Porfirio Diaz se promulga la primera ley
que regula de manera especifica y directa los derechos sobres las marcas, dicha
legislacion entra en vigor el 1° de enero de 1890. Estaba integrada por diecinueve
articulos que introducen disposiciones importantes que no solo garantizaban el

interés del productor, sino también el interés en general.

“thidem. p 18 Dublan sy Fozano. t XV pp 7410 743
RANGEL MEDINA. David. op crpp 210 23, citando s Jucuno Pallates, Legislacion Federal
Complemaentaria del Derecho Coold Mevicano, Tipogratia Artistica de Ramon . Riveroll, México, 1897,

o —_— .
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Establece - que- no: podrian - considerarse como marca la forma, color,
locuciones o designaciones que no constituyan por si solas el signo determinante
de ta especialidad “del producto, rechazandose también como cohstitutivo de
marca el signo que sea contrario a la moral.(Art.3°) )

Sélo puede adquirir la propiedad de una marca el primero que. hubiese
hecho uso de ella legalmente. (Art. 8°) '

La duracién de la propiedad de las marcas es indefinida; pero se entendera
abandonada por la clausura o falta de la produccién por mas de un:afo de la
fabrica o establecimiento que la haya empleado. (Art. 12) :

Era motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravencion
de las prescripciones legales; siendo necesario la instancia de parte para ser
declarada.(Art. 14)

A pesar de que el nombre de la Ley es el de Marcas de Fabrica, esto no
significa que se excluya la reglamentacion de las marcas comerciales, pues de las
legislaciones consuitadas se alude indistintamente al fabricante o al comerciante,
a las mercancias vendidas o a las fabricadas, al establecimiento industrial o a la

casa comercial.

1412 DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1897 SOBRE MARCAS DE
APARIENCIA EXTRANJERA

Este decreto tuvo por objeto senalar los requisitos que debian cubrir los
industriales que dieran a sus manufacturas la apariencia de extranjera, toda vez
que en el sistema proteccionista de marcas que se vivia en esa época, la
indicacion de procedencia no era uno de los objetivos o funciones de la marca; de

-
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lo contrario no se habrian dictado disposiciones que so pretexto de garantizar
efectos fiscales conforman este decreto.®

£n su articulo 1° sefala que todos los industriales del pais que dieran
apariencia extranjera a sus productos por medio de rétulos o etiquetas con las que
marcaran las mercancias o sus envases, quedaban obligados a depositar de
manera oportuna en la Secretaria de Hacienda, el nimero de ejemplares que ésta
les fijara, de las marcas, etiquetas y demas distintivos usados en los productos
que elaboraran para que mediante este requisito sean aceptados como

nacionales.

Este depdsito de marcas ante la Secretaria de Hacienda sdélo podia
realizarse si previamente se habian registrado ante la Secretaria de Fomento. Y
una vez efectuado el segundo depdsito, la misma Secretaria de Hacienda remitia
un ejemplar de las marcas a las aduanas, para que de este modo, a pesar de su
apariencia extranjera, no se exigia tributo de importacién a dicha mercancia. L.os
productos industriales que a pesar de revestir apariencia extranjera por virtud de
las marcas empieadas en ellas y para los cuales no se hubiese practicado el
deposito de marca referido, quedaban sujetos a las prevenciones de las

Ordenanzas de Aduanas para los productas extranjeros.

1.4.1.3 DECRETO DE 28 DE MAYO DE 1903 QUE FIJA LAS BASES PARA
LEGISLAR SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL?Z

A traves de este documento el Ejecutivo contaba con la facultad de reformar
la legislacion entonces vigente sobre la propiedad industrial, sentando asi las
bases de una nueva ley de marcas, que mas adelante comentaremos. Dentro de

las reformas planteadas se encuentran las siguientes:

TRANGED MEDINAL David. opr car . p. 258
Cibidem. p 27 Dublany 1 ozno t XXX
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Las marcas de fabrica debian registrarse sin la necesidad del examen de
novedad u originalidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la Nacion, asi
como tampoco para fa autoridad en cuyo nombre se expidiera; la tramitacion de
las solicitudes sera sencilla y rapida, los derechos por la expedicion de titulos, no
excederan de los gasto que aproximadamente se originen y, en caso, de existir un
impuesto seria progresivo; determinaba una sancién especial para los delitos
cometidos en contra de la propiedad industrial, estableciendo de ser necesario, las
reformas conducentes al Codigo Penal, a fin de lograr una mejor protecciéon. Las
licencias de cualquier derecho protegido por la propiedad industrial debia
registrarse en la oficina correspondiente, situacion que hacia evidente también,
una reforma al entonces vigente Coédigo de Comercio.

Y por dltimo, se establecio la obligacidn de publicar un periddico en el que
de manera clara y precisa, se describiera, representara y enumeraran las marcas
depositadas en la oficina correspondiente.

En base a los lineamientos establecidos en este Decreto del congreso de ia
Unioén, el presidente de la Republica expidid la Ley de Marcas Industriales y de

Comercio.

1.4.1.4 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES ¥ DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO
DE 1903

Esta Ley comienza definiendo la marca como e! signo o denominacién
caracteristica o peculiar utilizada por el industrial, agricultor o comerciante en los
articulos que produce o distribuye, con el fin de individualizarlos y poder

determinar su procedencia y enuncia lo que puede constituir una marca.

Para obtener el derecho exclusivo sobre una marca, era necesario su
registro en la Oficina de Patentes y Marcas, es importante sefalar que es la




primera vez que se habla de una Oficina creada especialmente para dar tramite y
ejecucidén a las solicitudes presentadas que buscaban la titularidad de un signo
marcario, el registro marcario podia ser solicitado ‘tanto por nacional como por
extranjero. o

Expresamente se prohibe el registro de aquellos signos que no reunan los
elementos de distintividad como eran los nombres o denominaciones genéricas,
corrian la misma suerte las marcas que carecieran de licitud, tales como las que
fueran contra la moral o las buenas costumbres, de igual manera, no eran
registrables las armas, escudos y emblemas nacionales y de Estados extranjeros,
sin que éstos otorgaran su consentimiento.

E! registro comenzaba a surtir sus efectos desde el dia en que era
presentado en la Oficina de Patentes y Marcas y debia renovarse cada veinte
afos. Reconoce prioridad a las marcas cuyo registro en México sea pedido dentro
de los cuatro meses siguientes de haber sido pedido en otro pais, siempre y
cuando se diera un trato reciproco para los ciudadanos mexicanos.

Introduce el sistema de cesidn libre de la marca registrada, pudiéndose
transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho, con la obligacidon de
registrar la transmision en la oficina de Patentes y Marcas, pues de no registrarse

la transmision, eésta no produciria efectos contra terceros.

También esta Ley. implanta la obligacion de los fabricantes, agricultores y
comerciantes. de hacer ostensible el registro de sus marcas. Respecto de la
nulidad de un registro marcaria se actualizaba siempre que se hubiera hecho en
contravencion de o dispuesto por la ley y de manera especifica sefala que seria
nulo el registro cuando una marca ya se hubiese registrado con anterioridad por
otra persona, en caso de interés general el facultado para ejercer la accion de
nulidad corresponde al Ministerio Publico y para declarar la nulidad a los

10
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Tribunales de la Federacion, toda vez que la Oficina de Patentes y Marcas no era
competente. : ) :

Por lo que hace a la reglamentacion penal del derech marcarlo. esta ley

sefnalaba como conductas que debian ser castlgadas por atentar contra los

derechos derivados del registro de una marca los:

g_ enteS' el uso ilegal o
falsificacion de una marca, la venta de mercancua marcada “de manera ilegal,
utilizacion de marcas que indujeran al error,  asi como Ia omision de leyendas
obligatorias o la falsa indicacién de que una marca se encuentra registrada.

Una innovacion importante fue la relativa al procedimiento seguido ante los
jueces de distrito para buscar la revocacién de las resoluciones administrativas
dictadas por la Oficina de Patentes y Marcas, en caso de que los interesados no
estuvieran de acuerdo.

Finalmente, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, regula también
por primera vez, lo relativo a los avisos y hombres comerciales, signos distintivos
que tienen una estrecha vinculacién con las marcas.

1.4.1.5LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE
JUNIO DE 1928 1

Las innovaciones mas importantes contenidas en esta ley son las
siguientes:

Se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el
sistema mixto atributivo declarativo, pues ademas de otorgar el derecho exclusivo
al registrante de la marca, también se reconoce el uso de una marca como fuente
de derechos sobre la misma.

" Pubhicada en ¢l Diano Oficial de 1s Federacion de 27 de julio de 1928,
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Se faculta al Estado a declarar, de estimarlo necesario, el uso obligatorio de
la marca en aquellos articulos que por su origen, naturaleza o ,aplica‘cién ‘se
relacionen intimamente con la economia del pais y las necesidades ‘publicas.
Dentro de los signos que no podian ser registrables como marcas e‘nc‘ont‘rambsrlyos
envases del dominio piblico o de uso comun,: las: marcas ‘Tquefzbudjeryan
confundirse con otras registradas anteriormente; las que fhdujéran at publico en
error de procedencia de las mercancias y los nombres que indicaran simplemente

la procedencia de los productos.

Establece el examen de novedad como requisito previo al registro de una
marca, asi como el procedimiento de oposicién de los terceros que se
consideraran afectados. Se dispuso que los interesados podian someterse a la
resolucion de una Junta Arbitral para que resolviera la semejanza entre una marca
que pretendiera registrarse y una marca anteriormente registrada, el fallo dictado
por la Junta seria inapelable y serviria como base para que la Oficina de
Propiedad Industrial pudiera admitir o rechazar la marca solicitada.

Con esta ley ya no fue necesaria la intervencion de los Tribunales
Judiciales, para conocer acerca de nulidad de una marca, pues se facultd al
departamento de la propiedad industrial para que de manera administrativa
decidiera tales cuestiones, bien fuera de oficio o a peticion de pane.

Para que pudieran ser perseguibles los delitos de falsificacion, imitacion o
uso ilegal de una marca, como requisito previo, se exigié la declaraciéon

administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial.

El efecto del registro de una marca se fij6 en plazo de veinte aiios,
obligando a ser renovado cada diez afios, sancionandose la falta de dicha

renovacion con la caducidad del registro.




Se implantoé la extincion de las marcas por falta de explotacion en un lapso
de cinco afios consecutivos,” con la . excepcién de que el registro se. hubiera
renovado y su titular manifestara ‘la imposibilidad de explotacién.

1.4.1.6 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 19421

Se expide el 31 de diciembre de 1942 y entra en vigor el 1° de enero de
1943, caracterizada desde un punto de vista formal, en codificar toda disposicion
relativa a patentes de invencion, marcas, avisos y nombres comerciales, asi como
sobre competencia desleal. Esta ley conservaba de manera general los sistemas y
fundamentaciones de legislaciones anteriores, definiendo los derechos relativos a
la propiedad industrial, con la finalidad de proteccién a los titulares de éstos y al
publico en general. Asimismo toma principios de la Convencion de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

Las disposiciones mas notables sobre marcas, introducidas en dicho
ordenamiento son las siguientes:

Determina cuales son los signos distintivos o denominaciones que pueden
ser objeto de un registro marcario; asi como los que no pueden ser otorgados
como tales. debido al impedimento contemplado en disposiciones de orden
publico.

Se establece como prohibicion del registro como marca, a palabras de
lenguas extranjeras, Que se pretendieran aplicar a productos de origen mexicano,
con la finalidad de evitar una confusion entre el pablico en relacion al origen de las
mercancias marcadas.

' Publicada en cf Diano Oficiat de la Federacion de 31 de diniembie de 1942
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En razén de lo anterior, se establecen reglas mas rigurosas, por virtud de
las cuales se impediria el registro de marcas que engafaran al publico respecto de
la procedencia de los productos que constituyeran falsas indicaciones sobre la
naturaleza o calidad de ios productos amparados. e

Se determina reducir la duracién de un registro marcario a un lapso de diez
anos. Incluye diversas disposiciones relativas a la autonomié de los. derechos
conferidos con el registro de una marca y otras reglas por medio de las cuales se
permitia a los propietarios realizar modificaciones de los registros efectuados con
anterioridad, asimismo sefiala el impedimento para la exclusividad del uso de
marcas, por razon de orden publico, con el objeto de evitar que perdieran su

caracter distintivo en las mercancias amparadas.

Lo precedente en virtud de que el pablico tenia interés en que una vez
conocida la calidad de los articulos o productos fabricados o vendidos al - amparo
de una marca determinada, pudieran adquirirse con posterioridad, sin necesidad

de un detenido examen y sin riesgos de confusidon.

Sefiata disposiciones encaminadas a impedir que productores o
comerciantes nacionales emplearan marcas, registradas o no, en productos que
se producian en México vy se pretendia darle apariencia de articulos extranjeros,
evitando de esta manera un perjuicio a la economia de nuestro pais, de igual
manera preveia el uso obligatorio de la leyenda HECHO EN MEXICO, en todo
producto que se c¢laborara en territorio nacional que ostentara una marca,
estableciendo la aplicacion de sanciones a todo aquel que no acatara dicha

disposicion.

Respecto de la transmision de los derechos conferidos por el registro de
marcas, se consignan diversas reglas que eviten se de una disposicidn excesiva
del signo distintivo, que trajera como consecuencia la existencia de multiples
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propietarios de marcas idénticas o similares; a! grado de confundir y provocar error
al publico consumidor. : : = 3

En cuestiéon de la caducidad de-una marca se establecia un. periodo de
cinco afios para poder renovar el registro, pues de lo contrario el derecho sobre la
marca registrada caducaria.

Asimismo este ordenamiento legal sefala diversas normas relativas al
reglamento del proceso administrativo, por virtud detl cual! se declaraba la nulidad,
extincion, falta de uso, falsificacion y uso ilegal de las marcas, indica los requisitos
que debian reunir las solicitudes de declaraciones administrativas citadas, la
posibilidad de que el propietario de la marca, el falsificador o competidor desleal
formulara su defensa por escrito y presente pruebas.

En este orden de ideas, La Ley de Propiedad Industrial contemplaba la
posibilidad de que la declaracion administrativa de nulidad de un registro marcaria,
se hiciera de oficio por parte de |la Secretaria de Economia, asi como la posibilidad
de instaurarse a peticion de parte, siempre y cuando se observaran las garantias
otorgadas por el articulo 16 constitucional.

El modo de impugnar la declaracién administrativa contemplada por la ley
era ante los jueces de distrito a través del juicio de amparo, a fin de lograr se
resolvieran de una manera mas rapida las controversias entre el estado y los
particutares; sin embargo, esta medida en poco favorecio la aceleracion de dichas
contiendas.




1.4.1.7 REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 12

De conformidad con el articulo 21 transitorio de la Ley de Propiedad
Industrial de 1942, el Ejecutivo Fe"de‘rall' expidié - las - disposiciones ;. que
reglamentarian dicha ley, el capitulo II de dicho ordenamiento estaba dedicado a
las marcas y contenia lo referente a las solicitudes de registro, cIasnfcacnon de
mercancias, uso de la marca y la transmisiéon de las mismas. .- :

1.4.1.8 REGLAMENTACION DE MARCAS OBLIGATORIASY

Entre los afios de 1949 y 1953, se dictan diversos decretos, a través de los
cuales se reformarian ciertos articulos de la Ley de Propiedad Industrial, en
relacion a las marcas obligatorias:

Por Decreto de fecha de 10 de mayo de 1949 se declara obligatorio el uso "
de marcas en medias de nylon y otras fibras sintéticas que circularan en territorio

nacional.

El 22 de septiembre de 1952, mediante Decreto, se declara obligatorio el
uso de marcas en articulos de viaje, cinturones, carteras, monederos, llaveros,
portafolios, bolsas de mano que se fabricaran total o parcialmente en México o se
vendieran dentro de la Republica.

Decreto de 10 de octubre de 1952 por el que se declara obligatorio la
utilizacion de marcas en prendas de vestir que se elaboraran en la Republica o se

pusieran a la venta en ella.

" Publicado ¢n el Diano Ofical de fa Federacion de 31 de diciembre de 1942,
H Publicado en ¢l Diarno Oficial de La Federacion entre marzo de 1944 y enero de 1954

o
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Finalmente es reformado el articulo 153 de la Ley de Propiedad Industrial,
por Decreto de .31 de diciembre de 1953, estableciendo las indicaciones Y
Ieyendas‘ql'.le debian - ostentar. los objetos amparados por marcas de uso
obligatorio.™

1.4.1.9 ACUERDOS CELEBRADOS POR EL_SECRETARIO DE_ECONOMIA

DELEGANDO FACULTADES PARA LA EMISION DE DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

Con la finalidad de que el despacho de las resoluciones administrativas
dictadas por el Secretario de Economia se agilizaran, éste celebro diversos
acuerdos mediante los cuales delega facultades en el Oficial Mayor, el Director
General de la Propiedad Industrial y el Subsecretario. De estos acuerdos se
desprende lo siguiente:

Por acuerdo de 25 de septiembre de 1947'°, el Secretario de Economia
autorizd al Oficial Mayor para formular y firmar los oficios y resoiuciones que la
Secretaria dictara por medio de la Direccidon General de la Propiedad industrial,
asi como todo documento que tuviera relacidon con la misma.

El acuerdo de 12 de febrero de 1953'%, el Secretario de Economia, con los
mismos fundamentos sefalados en el acuerdo precedente, se autoriza al Director
General de la Propiedad Industrial para formular y firmar proveidos dictados por el
Secretario a través de la Direccidon mencionada, limitandolo en la expedicion de
titulos que ampararan patentes, marcas, avisos y nombres comerciales, pues esta
facultad correspondia al Oficial Mayor.

B RANGEFL MEDINA. David, Las marcas v sus levendas obligatoras. México, 1958 pp. 85 a 73,
" Pubhcado en ¢l Diario Oficial de s Federacion de 9 de octubre de 1947
' Pubbeado en el Dharno Oficial de la Federacion de 23 de febrero de 1953

17




Por razones oﬁciale's;que no se dieron a conocer, el Oficial Mayor dejé de
firmar resoluciones que tuvierah injerencia ‘con la propiedad industrial pasando su
autorizacion a manos del Subsecretano. todo esto en virtud del Acuerdo dictado
por el Secretario de Economia el 25 de abril de 195817

1.4.2 ANTIGUA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS1®

En un principio la iniciativa de ley se presentd bajo la denominacién de Ley
que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios, pues
se decia que con este nombre se estaba mas acorde con el espiritu del articulo 28
constitucional y al ambito internacional predominante. Sin embargo, es aprobada
el 30 de septiembre de 1975 con el nombre de Ley de Invenciones y Marcas.

El entonces Secretario de Industria y Comercio, sefalo que los objetivos
perseguidos por la ley eran los siguientes:

a) Concede un rango dominante al interés publico;

b) Estimula la industria nacional para que satisfaga la demanda
y el marcado interno e impulsa la actividad inventiva de los
mexicanos;

c) A reducir las importaciones y a establecer las disposiciones
juridicas que promuevan nuestras exportaciones;

d) Apoya las actividades industriales y comerciales efectuadas
por nacionales;

e) Da proteccion a la colectividad consumidora, y

) Robustece la independencia econdmica de México.'®
Publicado en ¢l Diario Oficial de la 1 ederacion de 30 de abnt de F9SK.
™ pubticada en el Diario Oficial de la Federacion de 10 de tebrero de 1976,

dusto, Derecho de las Marcas, Porraa, Ménico, 1985, pp. 535 a 538
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En su Titulo Cuarto, Capitufo [, se encuentran las disposiciones relativas a
las marcas, a través de’las cuales se presentan diversas innovaciones, que a
continuacion se analizan. ' :

Por primera vez se habla de una distincién entre marcas que ampararan
productos de - aguellas que distinguieran servicios, concediendo la proteccion de
éstas.

El derecho exclusivo de una marca se adquiria mediante su registro ante la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, siempre que se cumplieran los
requisitos sefnalados por la Ley de Invenciones y Marcas, asi como por su
Reglamento: sin embargo, dicho registro no producira efectos contra terceros que
explotaban en la republica la misma marca u otra semejante en grado de
confusidon para los mismos o similares productos o servicios, con la condicion de
que el tercero hubiera empezado a usar la marca con mas de un afo de
anterioridad a la fecha legal de su registro.

Los efectos de un registro marcario tendrian una vigencia de cinco afos,
contados a partir de la fecha legal del mismo, permitiéndose renovaciones
indefinidamente por periodos de cinco afos.

Se faculta a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para imponer el
uso de una sola marca en aquellos productos que en un caso u otro sean

sustancialmente iguales

En este orden de ideas, se establece que esta disposicion fue incluida en la
Ley de Invenciones y Marcas con la finalidad de proporcionar una eficaz seguridad
juridica del consumidor, en base a que los productores o comerciantes acuden con
gran frecuencia a utilizar varias marcas para distinguir productos y servicios que
solo difieren en caracteristicas accidentales, trayendo como consecuencia una
cuantiosa inversion en publicidad que permita hacer conocer dichas marcas,
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incrementando en forma consnderable ‘el " costo ' del. - producto ‘o servicio ' y
perjudicando al consumldor. ) T

Para que se aphcara esta medlda. la autondad administrativa, debia oir
previamente - a:la declaracién, : la’ reaccnén del publico consumidor con tal efecto,
en razon de que es legitimo destuna_tano de los servicios o productos marcados,

tratando de evitar el engafo y se afecte su economia.

Otra de las innovaciones planteadas por este ordenamiento, es lo relativo al
uso efectivo de la marca para la conservacion de los derechos derivados de su
registro, estableciendo que de no probarse dicho uso dentro de los tres afios
siguientes a su registro, se considerara extinguido de plenc derecho el registro
correspondiente.

El incluir esta obligacion, obedece a la pretension de evitar la proliferacion
de registros de marcas que no se utilizaran, motiva por el cual se suprimio la
renovacion por no uso de la marca.

Para los efectos de esta disposicion se entendia como uso efectivo de la
marca, la comercializacion del producto o servicio que proteja, en volumenes y
condiciones que correspondan a una efectiva explotacion comercial, a juicio de la
Secretaria de Industria y Comercio.

Los productos nacionales que se encontraran protegidos por marcas
registradas en Meéxico, debian llevar de manera visible la leyenda marca

registrada. su abreviatura mar. reg o las siglas M.R.

Por razones de interés publico la Secretaria de Industria y Comercio se
encontraba ampliamente facultada para prohibir el uso de marcas, registradas o
no, en determinado producto de cualquier rama de la ac,tividad—econémica.

i .
i
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La medida tomada por la Ley de Invenciones y Marcas; respecto de un caso
de expropiacion de la marca, también protege al publico consumidor, pues se
refiere a aquellos productos que han sido motivo de especulacion en el mercado
interno o externo, por lo que a los fabricantes o comerciantes que se encontraran
bajo este supuesto se les obligaba a que vendieran amparados bajo un nombre
genérico estos productos, a fin de evitar confusiones, obtener ahorros en la
publicidad y asi el precio fuera mas bajo para el consumidor.

Sin duda la innovacién mas importante de la Ley de Invenciones y Marcas,
en materia de marcas, es la contenida en los articulos 127 y 128, que establecian
fa obligacion de vincular las marcas extranjeras con las marcas nacionales.

El objeto de esta medida era evitar que se engafnara al publico consumidor
haciendo aparecer la marca nacional en caracteres diminutos e imperceptibles a la
vista y en cambio la marca extranjera se presente en caracteres sobresalientes o
de grandes dimensiones.?®

La finalidad de incluir esta disposicion, radicaba en pretender una
disminucion gradual en el uso de marcas extranjeras y que a través de esta
vinculacidn con las marcas nacionales, éstas adquirieran un prestigio y
acreditamiento para Que con el tiempo no necesitaran de la marca extranjera.

Se incorpora por primera vez a la legislacidon mexicana, la licencia
obligatoria en materia de marcas. Por causa de utilidad publica la Secretaria de
Industria y Comercio podra otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas
registradas.

La finalidad perseguida con esta medida era la de evitar un abuso para la
economia del pais que hubiera podido derivar en un monopolio para el uso de una
marca.

T thidem. pag. $47




Una vez mas el objeto de esta disposicion era el no lesionar los intereses
del consumidor, ya que podrian: ser enganados al adquirir productos que no
tuvieran la calidad, forma o naturaleza propia de los productos del titular de la

marca.

Por lo que hace a la extincién de la mérca registrada, una innovacion
incluida en el muilticitado ordenamiento, es la dilucién de la marca una vez que el
titular de la misma haya permitido que se transforme en una denominacion
genérica. La razon de ser de esta medida, no es otra que, al perder la marca su
distintividad e individualizacidén que le son propias, no puede ni debe tener mas
vida, convirtiéndose en una denominacioén de dominio publico.

En relacidon con la cancelacion del registro, 1a innovacion consistio en que
ésta podia hacerse de oficio, a través de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, fundamentando la cancelacién de oficio en que el titular de la marca
hiciera uso indebido en el precio o calidad del producto o servicio y con esto se
perjudicara al publico consumidor.

En lo referente a disposiciones penales contenidas por este ordenamiento,
es el articulo 211 quien reglamenta lo relativo a la infraccion administrativa o
delitos que pudieran cometerse en contra del derecho derivado del registro

marcario, senalando como delitos los siguientes:

« Usar la marca sin consentimiento del titular

« Ofrecer en venta y poner en circulacion, productos que ostenten una
rmarca imitadora o que lleven una marca usada de manera ilegal o bien
con una marca falsificada,

Sancionandolos con una penalidad de dos a seis afnos de prisidon y una multa de
mil a cien mil pesos.

"~
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t as  infracciones administrativas contenidas en la Ley de Invenciones y

Marcas fueron:

e El uso de una marca imitadora.
e El uso indebido de una. marca registrada, como elemento de nombre

comercial,

Siendo sancionadas con multas de cien ‘a cien mil pesos,; con clausura
temporal o definitiva del establecimiento y con arresto administrativo.




CAPITULO 2

CONCEPTO DE MARCA. LA MARCA FRENTE A OTRAS FIGURAS JURIDICAS
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2.1 CONCEPTQO DE MARCA

Para que sea posible interpretar y aplicar la reglamentacion juridica del
derecho a la marca, es necesario determinar previamente el concepto y conocer
los elementos esenciales de la misma, pues como explicaremos es en base a los
componentes de la marca que un signo marcario puede considerarse eficaz en las
transacciones industriales y comerciales.

La marca son los medios de los que se valen las empresas para allegarse
de clientela y penetrar en los mercados, y desempefiar un papel primordial en la
comercializacion de los diversos productos y servicios que se ofrecen. 27

La legislacion vigente establece en su articulo 88 que se entiende por
marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de una misma
especie o clase en el mercado. Esta definicion unicamente resalta la funcion de
distintividad e individualizacion de un producto o servicio.

Otra definicion mas innovadora es la senalada por Genaro Gongora
Pimentel ** gque nos dice que las marcas son los signos utilizados por los
industriales, fabricantes o prestadores de servicios en las mercancias ©
establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de
presentarlos graficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarios,

TOSTOS FULDA, Alcgandro, La dispninvidad de las Marcas, Revista de Bstadios Juridicos, Nosos 1412,
Tulio-Jumo, Mexsdo, 1999.2000, pag. t9y

T GONGORA PIMEN L Genaro, e ronarto Juridico Meaicano. Insttuto de Investigaciones Juridicas,
UNAM, [ IV, Ménico, . 143,
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denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma
clase o especie. :

La inclusidn de la° marca como signo destinado = a' distinguir
establecimientos, hace de esta definicion una de las mas modernas tendencias en
la materia, ya que demuestra que las posibilidades de distinguir con una marca no
es exclusiva de productos o servicios, sino también del lugar donde se prestan los
servicios o donde se comercializan los productos.

Justo Nava Negrete?®>, amade a todas las definiciones comtnmente
aceptadas de marca, que el elemento importante del signo distintivo en todos los
casos es el componente asociado a la generacion y conservacion de la clientela.

David Rangel Medina®*, por su parte, define a la marca como el signo de
que se valen los industriales. comerciantes y prestadores de servicios para
diferenciar sus mercancias o servicios de los de sus competidores.

Barrera Graft’®, define a la marca como el signo exterior, generalmente
facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado y exclusivo, que siendo
distintivo de los productos que fabrica o expande una persona fisica o moral,
constituye una sefal de garantia para el consumidor, una tutela para el
empresario, un medio de control para el Estado.

En consecuencia, y con fundamento en las definiciones precedentes,
podemos determuinar que la marca es un signo que se utiliza con relacién a
productos o servicios que permitan distinguirlos de otros de la misma especie y
calidad. asimismo, el signo distintivo nos permitira establecer una relacidn entre

los objetos o servicios y la persona que tenga derecho a usar la marca, sin dejar

TNAVA NI GRET, Justo_op cir, pag 343

FRANGEL MEDINA. David, Dervcho de la Propredad Iidis e sl ¢ Inteled tual. Mesico, pag 62
THARRERA GRAVL Jorse, Tratado de Dierecho Mercantul Generaledados o Devecho Dndusimal, Udin,
Portua, Mevico, 1957, pap 283




de lado que la marca tiene otras funciones, como la de garantia de calidad y
propaganda, ya que no debemos olvidar que el medio principal para la atraccion
de clientela es 1a marca; toda vez que individualiza la mercancia o producto que

sé pretende adquirir.

En este orden de ideas, es incongruente sefialar que el otorgar proteccién a
los signos distintivos es contrario a lo establecido por nuestra Constitucion, en su
articulo 28, en razén de que la exclusividad para el uso de una marca resultaria un
monopolio, pues la finalidad del sistema de proteccion legal de las marcas no es el
gratificar a nadie, sino intentar salvaguardar a los industriales o comerciantes que
acrediten su marca, y con ellos al publico que les demuestre su diferencia, frente a
posibles imitaciones de terceros. que de manera dolosa pretendan aprovecharse
de la notoriedad y mercado alcanzado por el titular de la marca.

Ahora bien, atendiendo a la distintividad, funcion principal de ia marca,

éstas se pueden clasificar de la siguiente manera:

A) MARCAS DE FABRICA: Que son aquellas que sirven para distinguir al
productor o fabricante de determinado producto.

B) MARCAS DE COMERCIANTES: Que permiten al consumidor
identificar el proveedor de ciertos productos o servicios, y;

C) MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS: Signos distintivos que
aplicados a tales productos o servicios permiten al publico consumidor
identificarlos frente a los demas productos o servicios de la misma

especie disponible en el mercado.

lLa Ley de Propiedad Industrial. expresamente se refiere a la capacidad
distintiva, como un requisito de validez indispensable para que un signo pueda
constituir una marca, al establecer en su articulo 89, fraccion 1, lo siguiente:

ARTICULO 89: Pueden constituir una marca los siguientes signos:
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|.- Denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de . identificar los productos o servicios a que se
apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o
clase;

De acuerdo con esta disposicion, demos entender que cualquier palabra
puede ser empleada y registrada como marca, dichas denominaciones pueden
referirse a cosas existentes, o bien términos fantasiosos carentes de significado.

Asimismo, el precepto se refiere a la aptitud para figuras visibles para
usarse y ser registradas como marca, siempre y cuando tales signos posean el
atributo de distinguir un producto o servicio frente al puablico consumidor, respecto
de otros del mismo tipo o naturaleza.

Asi las cosas, en materia de marcas el término de signos comprende
palabras, dibujos. nombres propios, designaciones geograficas, palabras
extranjeras; esto es, cualquier signo distintivo es apto para constituir una marca.
siempre que no incurra en una prohibicidn expresamente consignada por la ley.

2.1.1 ELEMENTOS DE LA MARCA

El conocimiento del concepto de marca y su finalidad, sefala que el signo
marcario debe cumplir con determinados requisitos para ser considerada como
marca y pueda aspirar al registro de la misma.

Es por ello, que atendiendo a las consecuencias juridicas Que acarrea la
falta de uno o mas de dichos requisitos, y segun la importancia decisiva de cada
una de las caracteristicas del signo marcario para producir su exclusividad, a
continuacion se explican los atributos de ta marca:
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2.1.1.1 DISTINTIVA

lndep'endientemente de que la distintividad sea considerada como una
funcidn de la marca, es evidente que no puede quedar fuera de los elementos
esenciales del signo marcario, toda vez que como se desprende de cualquiera de
los conceptos sefialados con anterioridad, todos los autores estan de acuerdo en
que la naturaleza distintiva de la marca, significa que ésta debe singularizar,
individualizar y especializar. Situacién que convierte la distincidn en requisito
primordial de la marca, pues el destino de la marca es identificar.

La marca esta destinada a especializar el producto y a indicar e! origen o
procedencia del mismo, a manera de evitar toda confusidon con los otros productos

similares. 2¢

Asi las cosas, para que la marca pueda ser objeto de un derecho privativo,
es decir, ser materia de registro y ser utilizada exclusivamente por el titular del
mismo, es indispensable que el signo marcario sea distintivo.

La Ley de la Propiedad Industrial, expresamente se refiere a la especialidad
como condicién propia del signo para considerarlo marca, cuando establece que
puede constituir una marca cualquier signo visible que distinga productos o
servicios de una misma especie o0 clase en el mercado.

2.1.1.2 NOVEDAD

La novedad es un atributo sin el cual no hay marca, significa que el signo
elegido no debe ser comunmente conocido como signo distintivo de algun

competidor.

* RANGEL MEDINA. David. Op Ciz, pag. 18RS




Por lo general, se considera que la marca debe ser nueva Unicamente en
relacion con las demas marcas usadas o registradas, pero es preciso que también
lo sea respecto de otros signos distintivos usados ya en el comercio.??

E! requisito de la novedad de la mérca se encuentra .consignado
expresamente en nuestra ley, cuando prohibe que se admita a registro como
marca aquella que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra en
tramite de registro, presentada con anterioridad a una registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

Toda disposicion relativa al examen de novedad que se realiza a las marcas
registradas anteriormente o en tramitacion, asi como las que establecen motivos
de nulidad como consecuencia de las diversas situaciones que pueden
presentarse de conformidad con dicho examen de novedad, se explica en funcion
de este elemento.

2113 LICITUD

La legislacién aplicable en materia de marcas explicitamente en su articulo
87 confiere el derecho exclusivo de uso de marca, mediante su registro efectivo
con las formalidades y requisitos que establece la ley, ante le Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.

El principio de licitud de la marca, debe entenderse como la compatibilidad
existente entre el derecho al uso del signo marcario y el derecho de los demas, asi
como la imposibilidad de coexistencia de los derechos sobre un mismo objeto.

N Ihidem, pag. 193




2.1.1.4 VERACIDAD

De acuerdo con David Medina Rangel?®, el signo, cualquiera que éste sea,
se considera marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que
pudieran inducir al publico en error sobre el origen y calidad de las mercancias, o
bien, que constituyan actos que hagan incurrir en engafio en la seleccion de los

productos.
Cuando la marca es engafnosa, no sélo no es objeto de proteccién legal,

sino que también su uso es castigado por la ley, en virtud de que el empleo de!
signo engaiiador constituye un acto de competencia desleal.

2.1.1.5 USO POTESTATIVO

El reconocimiento implicito de este elemento se encuentra consignado en el
articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, al sefalar que los industriales
comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de las marcas en la
industria, en el comercio o en los servicios que preste, pudiendo adquirir el
derecho exclusivo de uso ejecutando su registro ante el INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Ahora bien, es necesario explicar que el uso potestativo de la marca es un
elemento secundario, toda vez que desde el momento en que un servicio o un
producto es distinguido con un signo, palabra, disefio, combinacidn de colores,
etcétera, la marca existe independientemente de su registro.

El obtener el registro, reconoce de manera oficial que el signo retne los
elementos esenciales para que legalmente se considere marca; sin embargo,
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desde que- cumple - con la funcidn de dis(inifvidad, la “marca se encuentra
constituida. SR

Sin embargo es recomendable reallzar ‘el reglstro a fin de evntar la invasion
de derechos de tercero adqumdos con ante

dad no _hacerse acreedor a una

sancién admlnlstratwa “asi’ mtsmo. eI derecho confendo con ‘el. registro del signo
marcano permlte impedlr a otros el uso de la marca :
2.1.1.6 DEBE SER APARENTE

La marca debe ir fijada al exterior del objeto que pretenda distinguir con la
finalidad de que sea identificado con facilidad, cumpliendo entonces con su mision.

Es un elemento importante, toda vez que la marca al cumplir con sus fines

debe servir como distintivo de productos o servicios, razon por la cual el signo
marcario necesariamente debe ser perceptible por los sentidos.

2.2 LA MARCA Y OTRAS FIGURAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dentro de la Propiedad Industrial, existen otros signos distintivos, al igual
que creaciones nuevas que pueden ser protegidas por la misma institucion que
ampara a la marca, en consecuencia, es necesario realizar un estudio que nos
permita establecer las similitudes y diferencias entre la marca y el resto de las
figuras de la Propiedad industrial.

Lo anterior se puede precisar con la tesis publicada en el Semanario
Judicial de la Federacion, Octava Epoca, Tomo: IX, Pagina: 466, que sefala:




“MARCAS " Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS
DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA
APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas
figuras que comprenden la llamada propiedad industrial. Dichas
figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros: las creaciones
nuevas, es decir creaciones resultado del ingenio humano; y los
signos distintivos que aunque no son propiamente invenciones si
poseen ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad misma
del signo o de las caracteristicas que adquiere dada su aplicacion.
Es por ello que el legislador ha estimado necesario tutelar este
tipo de figuras con un doble propdsito: proteger al creador o titular
a través del reconocimiento de un derecho de uso o explotacion
exclusivos y proteger a los consumidores de posibles engafos a
fin de garantizar su capacidad selectiva. Lo anterior encuentra
plena justificacion en el hecho de que la razén de ser de los
signos distintivos es precisamente, como su propio nombre lo
indica, el de distinguir aquello a lo que se aplica; entre los signos
distintivos se encuentran no solo las marcas, sino también los
nombres y avisos comerciales. Ahora bien, cualquier acto
tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o
identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del signo
distintivo como del consumidor, quien no merece ser enganado
porque no pueda contar, en todos los casos, con una capacidad
analitica tal que le permita determinar en qué casos esta ante un
producto o servicio legitimo y cuando no. La concurrencia y
competencia en el mercado es sana siempre y cuando sea leal y
por lo que, una actividad que pueda inducir a error carece de
dicha caracteristica. En este orden de ideas, tanto la marca como
el nombre comercial participan de la misma naturaleza en cuanto
a que ambos son signos distintivos, signos individualizadores.




Para. que un signo cumpla con dicha funcién debe ser lo
suﬁcientemente peculiar para que no se confunda con otro. Es por
ello que el articulo 183 proscribe la publicacidn de nombres
comerciales que no sean suficientemente distintivos, por lo que si

" un signo es susceptible de crear confusidn resulta claro que
carece de la distintividad a que se refiere la ley de la materia.
Ahora bien, precisamente por la naturaleza que comparten los
signos distintivos constituidos por marcas (sean éstas de
productos o de servicios) y los signos distintivos constituidos por
nombres comerciales, es por lo que el legislador previo, en el
articulo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas. la aplicabilidad de
las reglas correspondientes a las marcas, en relacion con los
nombres comerciales en aquello que no haya disposicion
expresa.”

2.2.1 LA MARCA Y EL NOMBRE COMERCIAL

Como hemos senalado con anterioridad, la funcidon de un signo distintivo es
la identificacion, y en base e ésta, surge la primera diferencia entre la marca y el
nombre comercial, toda vez que la marca es utilizada para distinguir productos o
servicios de otros de la misma especie o calidad. mientras que el nombre
comercial identifica personas fisicas o morales de aquellas que tengan idéntica o
similar actividad industrial o comercial.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de
la Federacion, Tomo: Xli, Octava Epoca, Pagina: 487, que a la letra dice:

"NOMBRE COMERCIAL. NATURALEZA JURIDICA. E| nombre
comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para
identificar la empresa de una persona fisica o juridica, de las




demas que  tienen la misma o similar actividad industrial. o
mercantil. Conforme a la Ley de Invenciones y Marcas (vigente
hasta el 26 de junio de 1991), la fuente originadora del derecho
exclusivo "al nombre comercial es el uso de! signo, y su
publicacidon en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece una
presuncidon de buena fe por parte de quien adopta e! signo. La
exclusividad del derecho de usar un nombre comercial se
reconoce si efectivamente se estad usando para distinguir una
negociaciéon mercantil; por o que su publicacidon en la Gaceta de
Invenciones y Marcas establece la buena fe en su adopcién y uso,
pero, se insiste, el nombre comercial queda protegido sin
necesidad de registrarlo, por el solo hecho de usario.”

Ahora bien, una diferencia entre las figuras, radica en que el nombre
comercial es protegido sin necesidad de su registro y puede publicarse en la
Gaceta de la Propiedad Industrial, con la finalidad de establecer una presuncion
de buena fe a favor de quien adopte el nombre comercial, en tanto que el uso
exclusivo de la marca depende del registro que se realice ante e! Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

Respecto del tramite y publicacion del nombre comercial, es exigido
acompanar la solicitud de publicacién de las pruebas que acrediten el uso efectivo
del mismo, aplicado a un giro comercial o industrial, en tanto que para el registro
de una marca no existe obligacion de comprobar en la solicitud de registro, que la

marca ya se encuentre en uso.

Una diferencia mas, la encontramos en la imperiosa necesidad que existe
de utilizar el nombre comercial a fin de poder reconocer a su portador, el derecho
a la publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en tanto que, en el caso

de las marcas pueden empezar a usarse después de realizado el registro.




Para la marca, su registro trae aparejado el derecho a poderla emplear en
toda la Republica Mexicana, pues la inscripcion ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, le confiere la proteccion en el ambito nacional, situacion
diferente tratandose de un nombre comercial pues en este caso, la proteccion se
basara con relacién a la zona geografica en que la empresa tenga una clientela
efectiva.

En razén de lo anterior, debemos dejar claro que si el nombre comercial a
través de una difusion masiva y constante, trae como consecuencia una clientela
efectiva en la totalidad del territorio nacional, su cobertura entonces sera en toda
la Republica; sin embargo, generalmente la proteccién a un nombre comercial es
en zonas muy limitadas tales como una colonia, delegacién o region.

Por o que hace al otorgamiento de derechos para el uso de una marca o
nombre comercial, la diferencia se encuentra en que la primera puede otorgarse a
industriales, comerciantes y prestadores de servicios, mientras que el nombre
comercial sélo es otorgado a comerciantes.

Ahora bien, con fundamento en el articulo 89, fracciéon Ill, de la Ley de la
Propiedad Industrial, existe la posibilidad de que el nombre comercial ademas de
distinguir un establecimiento industriat [o] comercial, sea empleado
simultaneamente para identificar las mercancias que se expiden en él, en
consecuencia el mismo distintivo gozaria de una doble proteccion, como nombre
comercial o como marca, relacionandolos estrechamente, situacidon que se
fundamenta cuando la Ley de ia materia establece que a falta de disposicion que
regule el nombre comercial se estara a lo dispuesto en la normatividad de la
marca.

En razon de lo anterior, las similitudes entre el nombre comercial y la
marca, se encuentran en lo relativo a la tramitacion de las solicitudes presentadas
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.




Entonces para el nombre comercial, al igual que las marcas, la solicitud se
presentara por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
pasando por dos etapas, un examen de forma consistente en ver si se encuentran
satisfechos los requisitos legales, para que posteriormente se proceda a un
examen de fondo, a través del cual se buscan tanto nombres comerciales como
marcas que hubieren sido registradas con anterioridad, para evitar posibles
confusiones, ahora bien, si no se encuentran dentro del supuesto citado, se
procedera a la publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.2.2 LA MARCA Y EL AVISO COMERCIAL

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al publico establecimientos o negocios comerciales, industriales o de
servicios, productos o servicios para distinguirlos de otros de su misma especie.

Esta figura de la Propiedad Industrial se encuentra intimamente relacionada
con la marca, toda vez que el aviso comercial, conocido como slogan, es el medio
por el cual se dan a conocer al publico los productos © servicios que se

encuentran amparados por una marca.

Para dejar mas claro este punto, a continuacion se citan algunos avisos

comerciales:

@ “Entre el zapato y el pantaldn, estad el detalle de distincion”

DONELLI.
@ “Chiquito pero grandioso” DANONINO.
@® A que no puedes comer sdlo una” SABRITAS.
@® “‘Recuérdame” GANSITO.
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Con el aviso- comercial seiparticularizan las originales frases publicitarias,
que forman la Ilteratura de que se valen los medlos de comunncacuén para dlfundlr
las marcas.

. De igual manera qUe | 'marca. el uso exclus:vo de un avnso comerctal se |

especificar los productos o se_rvncios que’ ‘se anunc an.

medio del uso del aviso
comercial. :

lo' que no - haya
ltas’ marcas en la Ley de la Propledad

En consecuencia, los av:sos comerciales; se:regiran. en -
disposicidn especial, por lo establecndo
tndustrial.

2.2.3 LA MARCA Y LA DENOMINACION DE ORIGEN

De acuerdo con ila Ley ‘de Ia‘ -Propiedad Industrial, se entiende por
denominaciéon de origen el nombre de una region geografica del pais, que permite
designar un producto de la misma, y cuya calidad o caracteristicas se deban
exclusivamente al medio geografico.

A diferencia de las marcas, el titular de la denominacion de origen no es el
particular, sino el Estado Mexicano; es decir, no ingresan al patrimonio de su
titular, ni se da un derecho exclusivo, como en al caso de la marca, toda vez que
el derecho exclusivo perienece a la region, que es utilizada para garantizar la
autenticidad de su origen.




Asi las cosas, mientras la marca es utilizada para distinguir cualquier producto
o servicio de otros de su misma especie o calidad, la denominacién de origen tiene
como objeto todos aquellos articulos procedentes de un territorio determinado, que
se han hecho famosos por cualidades de la regién o por la habilidad humana que
durante afios se ha plasmado en ellos y que le dan caracteristicas diferentes, que
generalmente son superiores en calidad a otros productos similares, elaborados

en otra regidn

La denominacion de origen sdlo podra ser utilizada mediante autorizacidon que
expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, después de cubrir los

requisitos exigidos por él mismo.

Para que la denominaciéon de origen obtenga la proteccion internacional, el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por conducto de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, tramitara el registro correspondiente.

Por otro lado, mientras la Ley de la Propiedad Industrial establece una vigencia
muy clara para las marcas, tratandose de una denominacion de origen sefala que
la vigencia de proteccidon estara determinada por la subsistencia de las
condiciones que la motivaron y sdlo dejara de surtir efectos por medio de otra
declaracion expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la

revoque.

No obstante lo anterior, la declaracidn de proteccién de la denominacion de
origen podra ser modificada en cualquier tiempo, bien de oficio o a peticion de
parte interesada, siempre y cuando se sefialen a detalle las modificaciones que se

solicitan, asi como las causas que la motivan.

Una vez analizadas las diferencias entre la denominacion de origen y la marca,
es oportuno sefalar los puntos en que estas figuras pueden involucrarse.

38




En base a lo anterior, el mejor ejemplo para determinar la cercania entre la
marca y la denominacion de origen es el caso del Tequila. .

La denominaciéon de origen Tequila, surge como consecuencia de una
solicitud de la Direccion General de Normas de la Secretaria de Industna y
Comercio, asi como de otras solicitudes formuladas por Tequila Herradura, S.A'y :
la Camara Regional de la Industria Tequilera de la Ciudad dé'Guédaléjam. la
Secretaria en mencién pronuncié la Declaracnon General de Proteccu&n para la

denominacion de origen del nombre Tequila. 2

De acuerdo con esta declaracién, la palabra tequila sélo puede aplicarse al
aguardiente regional del mismo nombre, a que se refiere la norma ofcial de la
calidad establecida por la Direccion General de Normas, debxendo .ser. las

caracteristicas, componentes del producto y el procedimiento para su elaboraCIén.

los que se fijen en dicha norma de calidad.

El territorio comprendido para la denominacidn de origen, sph cuarenta y
tres municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacan Y
Nayarit. :

Sin embargo, el 20 de septiembre de 1076, la Tequilera *La Gonzalefa S.
A." solicitdé que se ampliara al territorio de Tamaulipas la proteccién, argumentando

to siguiente:

- Que los industriales de Jalisco promovieron el cultivo del agave en
Tamaulipas,

- Que los agaves cuitivados en esa zona cumplan con los requisitos de
calidad solicitados por la norma,

- Era necesario contar con un mayor volumen de materia prima para
hacer frente a la demanda del producto en el extranjero, y

T thidem, pag |87
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- . Evitar el uso de azucares distintos al agave en su elaboracion. -

En base a lo aynterior. se dicté” una segunda Déclaracién General de
Proteccién a la denommacuén de origen tequxla. mcluyendo a Tamaullpas de;ando
sin efectos la declaracubn antenor :

Actualmente, el territorio de origen del Tequila es el comprendido en los
cuarenta y tres municipio sefialados en la primera declaracidon, ampliando a once
municipios mas del estado de Tamaulipas.

Ahora bien, la declaracion de proteccion de la denominacidén de origen, es
independiente de la marca con la que se comercializa la bebida, de aqui que
existan gran variedad de marcas de Tequila, tales como: Sauza, Corralejo,
Jimador, José Cuervo, Herradura, Cien Ahos, Centenario, Hornitos, Cazadores,
Sublime, Tres Caballos, Mayor, etcétera.

El nacimiento de la relacion entre la denominacion de origen y la marca,
se da justo aqui, en razon de que varias empresas tequileras cuentan con la
autorizacion para utilizar la denominacion de origen, en consecuencia, es
menester distinguir su producto de los demas, provocando entonces la necesidad
de utilizar una marca que cumpla con dicho cometido.

2.2.4. LA MARCA Y LA INVENCION. PATENTE

Para que sea posible estudiar la patente, es necesario establecer
primeramente el concepto de invencién, entendiendo a ésta como el
planteamiento de un problema en la industria y la propuesta de su solucion.3°

Y thidem, pag. 190 O C e e
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Legalmente la invencion se refiere a toda creacién humana que permita
transformar {a materia o ‘la energia que existe/ﬁ enla “naturaleza, " para - su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. -

En razén de lo anterior, sefialaremos que pa]tente‘e’s el documento cjué
expide e! Estado, para hacer constar el derecho_exclusivo temporal que una
persona fisica o moral tiene para explotar a nivel industrial un invento que cumpla
con los requisitos legales exigidos.

A diferencia de la marca, a la patente si se le considera un monopolio
industrial, consistente en el privilegio concedido por el Estado al autor de una
invencion, gue reuna determinados requisitos legales. Asimismo, la invencién
debe de ser de aplicacion industrial, lo que significa que debe ser susceptible de
ser llevada a la practica, ser comprobable y no producto de la casualidad.

Por lo que hace a la novedad, requisito esencial tanto en la marca
como en la patente, para la primera la novedad se refiere a que el signo marcario
no debe ser idéntico a otro ya existente; sin embargo, existe la posibilidad de
registrar una marca idéntica a otra ya registrada siempre y cuando sea para
amparar productos de diferentes clases, situacidon distinta hablando de una
patente, toda vez que lo novedoso de ésta se refiere Unica y exclusivamente a que
el invento al que se aspira patentar no se habia dado a conocer anteriormente.

Una diferencia mas entre la marca y la patente, radica en que la
marca se uliliza para identificar los productos o servicios a los que protege de
otros de la misma especie, en tanto que la patente tiene por objeto la explotacion

exclusiva del invento por su creador.

Este derecho exclusivo de explotacidon confiere a su titular la
prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan o importen
el producto patentado, si el objeto de la patente es un proceso, el derecho
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exclusivo se manifiesta facultando al titular de la patente para oponerse a la
utilizaciéon, venta o importaciéon del producto obtenido directamente por el proceso
patentado. ’

Una diferencia importante entre estas figuras de la propiedad
industrial, es que el registro de la marca puede renovarse indefinidamente y la
patente, una vez transcurridos los veinte afos que e! instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial le concede al titular termina sin posibilidad alguna de poder
prorrogar este derecho, en razén de que los derechos amparados por la patente
pasan al dominio pdblico.

Por ultimo, la diferencia fundamental radica en que en contra de la
resolucion que niegue una patente procede el recurso de reconsideracion, del cual
conocera el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro de los
treinta dias siguientes, contados a partir de la fecha de notificacion de dicha
resolucién y en la marca no existe posibilidad de recurrir la resolucidon que niegue
el registro del signo marcario, en razén de que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial no prevé recurso alguno ante tal situacion, solo procederia un
amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

2.2.5 LAMARCA Y EL DISENO INDUSTRIAL
Los disefos industriales son creaciones del espiritu que tienen por
objeto responder a esa necesidad de la industria moderma de explotar el gusto del

publico por medio de Ila forma y la presentacion de los productos,
independientemente de sus cualidades técnicas.’

Yo thidem, pag 195




En . México,  lalegislacién establece qué los . disefios . industriales
comprenden a los modelos y los dibujos, a‘mpara‘dos por la norknagividad de la
propiedad industrial. - " : : ' : ’

La Ley de la Propiedad . Industrial establécé brotécqién a ’ayquellos
disefios industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicacion Indu_strial.

El dibujo industrial es toda combinacién de ﬁgu?és. lineas o colores
gque se incorporen a un producto industrial con fines de ormamentacion y que le
den un aspecto peculiar y propio; es decir, una disposicién de lineas o colores que
representan imagenes que produzcan un efecto decorativo, dando a los objetos un
caracter nuevo y especifico.

A manera de ejemplo, se consideran dibujos industriales a las
alfombras. cortinas, tapetes, prendas de vestir, independientemente del material
con el que estan elaborados, toda vez que son de aplicacion industrial y se
encuentran orientados a generar un resultado decorativo y util.

El modelo industrial es toda forma tridimensional que sirve de patrén
para la fabricacién de un producto industrial que le de apariencia especial; es
decir, toda creacidbn humana que se caracterice por ser nuevas formas
tridimensionales, que mejore desde un punto de vista estético un objeto de uso

practico o simplemente ornamental.3?

Se pueden sefalar como ejemplos de modelos industriales a los
relojes, zapatos, sillas, lamparas, copas, floreros, etcétera, en razon de que son
obras de! ingenio humano, tridimensionales que producen objetos en forma
artistica.

Y VINATA PASCHKES. Carlos, La propucdad inteloctual. México, EQit §rllas, 199K, pag 139
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El disefio industrial, al igual que la marca, para obtener protecc:on
debe registrarse ante el Instltuto Mex:cano de la Propiedad lndustnal sin ' embargo,
la diferencia se encuentra en que el reglstro ala marca puede ser renovado. en

tanto que el periodo de qumce afios’ conced o ‘industnal es

improrrogable.

Ahora blen. exuste Ia pos:blhdad de que Ia obra registrada como
modelo o dibujo industrial ‘también pueda conformar una marca, tal y como lo
sefala la Ley de !a Propiedad Industrial en su articulo 89, fraccnones {y Il que en
su momento seran analizadas. :

De presentarse dicho supuesto, la proteccion de la obra seria
acumulativa, porque el derecho exclusivo de uso sobre el disefio industrial
concedido por el registro se prolongaria por tiempo indefinido a través del registro
como marca.

2.2.6. LA MARCA Y EL MODELO DE UTILIDAD

Se considera modelo de utilidad, conforme a la Ley de Propiedad
Industrial, los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de
una modificacion en su disposicion, configuraciéon, estructura o forma. presenten
una funcion diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a
su utilidad.

De manera mas breve, puede decirse que el modelo de utilidad es la
creacion humana consistente en la nueva forma determinada de un objeto de uso

practico que mejora funcionalmente a este ultimo3

S thictem. pag 140
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El instrumento que protege al modelo de utilidad es su registro ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, concediéndole un plazo de diez afos
improrrogables para que su titular, de manera exclusiva explote la creacién.

Como se desprende del parrafo precedente, a pesar de que la marca y el
modelo de utilidad son protegidos a través de registros otorgados peor la misma
Institucion, para la marca dicho registro puede ser renovado, en tanto que para el
modelo de utilidad dicho terminc no puede ser prorrogable, toda vez que al
fenecer el plazo concedido la creacion pasa al dominio publico.

227 LA MARCA Y EL SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial se ha definido como 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 econdmica frente a terceros en la realizacidn 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.

En otras palabras, se considera secreto industrial al medio de
fabricacion que ofrece a su poseedor una ventaja sobre sus competidores, razén

por la cual se desea mantener oculto.

De acuerdo con la definicion establecida por la Ley de Propiedad
industrial, la informacion del secreto industrial debe tener relacion directa con la
naturaleza o caracteristicas de los productos, a los métodos o procesos de
produccion o bien a la forma de distribucion, comercializacion o prestacion de

servicios.
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Por ello, las posibilidades de relacion entre la marca y el secreto
industrial son muy amplias, toda vez que los conceptos de comercializacion y
prestacidén de servicios no son ajenos al signo distintivo. : :

Al considerar a la marca como un signo que puede ser utilizado por
industriales, comerciantes y prestadores de servicios, es ldgico Ssuponer:que
cualquiera de ellos al dutilizar la marca puede ser tan bien portador de un secreto
industrial que le permite sacar ventajas de sus competidores. o ’

2.3 TIPOS DE MARCAS

2.3.1 MARCAS NOMINATIVAS

Son las marcas que permiten identificar el producto o servicio mediante
una palabra. La importancia de este signo marcario es que se debe distinguir
fonéticamente o lo que es lo mismo deben ser lo suficientemente distintivas que
permitan distinguir productos de la misma especie o clase.

Ejemplo:
DEVLIN

Este tipo de marca se encuentra contemplada en la Ley de Propiedad

Industrial en su articulo 89, fraccion |, que a la letra dice:

Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
I.- Las denominaciones, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productos o servicios que se apliquen o traten

de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;




Muy a menudo por _cuestiones de pubhcndad y actuahzar la |magen de la
marca. ante el pubhco. el signo marcario es: modlf‘cado. sxtuacuén por lo que el
toda vez que a

registro de una marca nommatlva es amphamente recomendabl
pesar.de adoptar camblos de dlseno en Ia rnarca la denommaclon sngue snendo la

mlsma.

El poseer un reglstro nommattvo |mp|de eI re urnr a Ia sollcntud de
nulidad o. cancelaclén de la marca argumentando en relaciénal dnseno de Ia
misma, compactandose al examen de- 5|m|l|tud o commdenma entre tas

denominaciones.

2.3.2. MARCAS INNOMINADAS

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 89,
fraccion |, son las figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar productos o servicios de otros de la misma clase o especie.

Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no
fonéticamente, su caracteristica radica en que pueden ser simbolos, disenos,
logotipos o cualquier otro elemento figurativo que pueda cumplir con la funcién de

la marca.

Ejemplo:
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Es recomendable realizar el reglstro del dlseno cuando éste por si
mismo sea lo suficientemente reconocuble como para cumpllr con la funcién de
distintividad del producto o servicio a que se apllca asi como cuando se trata de
productos o servicios que por su forma de comercxallzacxén pueden ser facilmente
confundidos por el consumidor. S : D

2.3.3. MARCAS TRIDIMENSIONALES

Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, forma
o presentacion de los productos en si mismos, siempre y cuando éstos resulten
distintivos de otros de su misma especie o clase.

Este tipo de marcas se encuentran amparadas por la Ley de la Propiedad
Industrial en su articulo 89, fraccion Il. Son una forma novedosa de proteccion

dentro de nuestro sistema.

Ejemplo:

3
2T

2.3.4. MARCAS MIXTAS

En la Ley de la Propiedad Industrial no existe disposicion alguna que
establezca que se debe entender por una marca mixta, por tanto, se abre la
posibilidad de entender que este tipo de marcas pueden comprender a una marca
tridimensional en combinacidon con un disefio, una marca nominada en conjunto
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con una innominada; es decir, la combinacidn de cualquiera de las marcas
explicadas en parrafos anteriores.
Ejemplo:

EL PEDAL VELOZ

2.3.5. MARCA COLECTIVA

Conforme al articulo 96 de la Ley de la Propiedad industrial, son signos
distintivos que pueden ser utilizados por asociaciones o sociedades de
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente
constituidas, con la finalidad de distinguir en el mercado, los productos o servicios
de sus miembros con relacion a productos o servicios de sus miembros.

t.a designacion de colectiva obedece a la propiedad compartida sobre
dichos productos o servicios. es decir, al uso compartido que corresponde a ios

miembros, socios o integrantes de las sociedades o asociaciones.

£n otras palabras, el registro de una marca colectiva implica una licencia
de uso de la marca que se constituye a favor de quien ostenta la calidad de
miembro de l|la asociacion o sociedad titular del registro marcario, como
consecuencia del registro existente de la marca colectiva y de ser miembro de la

persona moral titular de la misma.
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Este tipo de reglstro de marca es recornendable cuando las asociaciones
cuentan con marcas que. se usan como elemento comun de los asociados, en la
comercnalrzacnén de un producto o en la prestac:én de un servicio. .

Un ejerﬁblo de' este tipo de marca es Century 21, para proteger servicios
de ‘asesoramiento inmobiliario de varios corredores de bienes raices unificados
con la finalidad de mejorar sus ingresos.

D'Costa
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CAPITULO 3

ANALISIS DE LA MARCA Y SU REPERCUSION EN MEXICO

3.1 MARCO JURIDICO DE LA MARCA

En México, el ordenamiento encargado de regular las marcas es la Ley de
la Propiedad Industrial, la cual fue reformada en 1994, sustituyendo a la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial.3*

La reforma de la citada ley. tiene su fundamento en el proceso: de
internacionalizacion de la economia mexicana, a fin de dar cumplimiento a los

compromisos adquiridos por la administracion de aquellos anos.

Asimismo, se pretendia elevar los niveles de proteccion de los derechos
de propiedad industrial., en consecuencia, el nuevo texto entro en vigor a partir del
1° de octubre de 1994.

Dentro de las reformas mas destacadas a esta ley, se encuentra la de
otorgar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades necesarias
para ejercer como autoridad administrativa, todo lo relativo a la propiedad
industrial, buscando el perfeccionamiento del sistema nacional de la misma.

Por lo que respecta a la normatividad de la marca, la Ley de la Propiedad
Industrial, establece en su Titulo Cuarto, Capitulo |, los preceptos encargados de

lo que se entiende por marca, lo que puede constituir una marca, los signos que

* La Ley de Fomento y Proteceion de b Propiedad Indusinal, fue pubhicada en el Diano Oficial de 1a
Federacion del 27 chunm de 1991 y entro en vigor ¢l 2R de jumo de 199] . 121 decreto por el que se reforma
v ad este ord y cambia el titulo de Ja ley a Ley de Propiedad Industral, fue publicado en el
Diano Oficial de 1a Federacion del 2 de agosto de 1993y enué en vigor el | tubre de 1933
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no pueden ser registrados como marca, asi como los tipos de marca que existen,
etcétera. : :

En efécto. el presente ordenamiento es el encargado de hacer operar
todo lo relacionado_con !os derechos y obligaciones derivadas del registro de un

signo marcario.

3.1.1 REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 38

Et desarrollo de la Ley que se acaba de explicar, se encomendd a este
Reglamento, del cual nos limitaremos a sefalar los enunciados del capitulo unico

en que estan agrupados sus preceptos.

El Titulo Tercero de! Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial,
establece las reglas que deben observarse en el caso de la solicitud de registro
de marca, la clasificacion de los productos y servicios, asi como lo referente a la

inscripcion de licencia y franquicia.

3.2. CONVENIENCIA DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Esta conveniencia se traduce en las ventajas que se adquieren a favor de

quien es titular del registro de una marca.

La ventaja principal derivada del registro de una marca, es que el titular
obtendra el derecho de uso exclusivo de la misma. La exclusividad consiste en
que el titular es la unica persona que puede emplear de manera licita esa marca
en nuestro pais, a fin de distinguir los productos o servicios para los que se
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obtuvo el registro, provocando que se:pueda oponer a cualquier utilizacidon no .
autorizada por parte de un tercero.

Otra de las ventajas derivadas del registro de la marca, se encuentra en
que desde el momento en que la solicitud ingresa al lnsiitugd' Mexicano de la
Propiedad Industrial, se origina un bloqueo de solicitudes que' tercerosrpreSenten
con posterioridad para marcas iguales o similares en:la kniisfna clase, en
consecuencia, se evita que cualquier persona se apodere de la marca. ;

De igual manera, la obtencidn del registro, establece un reconocimiento
oficial de que la marca no invade derechos que hayan sido otorgados previamente
a terceros.

Una ventaja esencial derivada del registro de una marca, es que éste
repercute a favor de la economia de la empresa, toda vez que se cuenta con el
reconocimiento de la autoridad respecto de la titularidad al uso exclusivo de la
marca propiedad de la empresa.

En efecto, el registro de la marca permite que su titular otorgue licencias o
franquicias a terceros, sean de manera gratuita o bien con la percepcion de
regalias por su utilizacion, lo cual por supuesto representa una ventaja adicional.

Por dltimo, el obtener el registro de una marca permite que su titular
emplee las siglas M.R., o el simbolo R, o bien la leyenda Marca Registrada, en los
productos o servicios que produzca o comercialice, lo que se convierte en la
evidencia de respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre una
marca, evitando su imitacion por parte de terceros.

-
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3.3. CLASIFICACION DE PRO
UNA MARCA

A pesar de que el registro d marca. trae’ como ' consecuencia’ la

facultad de uso exclusivo de va'debe contener también :

algunas limitantes.

Con el objeto de limitar esta exclusividad, existen las clases Eelétivas a
productos o ‘servicios. La clase, debe ser entendida como “un conjunto” de
productos o servicios de una especie determinada.

Esta clasificacién resulta importante, por el hecho de que al otorgarse el
registro de una marca para distinguir ropa, existe la posibilidad de conceder la
inscripcion de un signo idéntico perteneciente a un titular distinto para amparar
jabones, debido a que los productos pertenecen a clases diversas.

En Mexico, la marca debe registrarse en relacidn con productos o
servicios determinados, segun la clasificacion que establezca el reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial.

La clasificacion utilizada por e! Institulo Mexicano de la Propiedad
industrial, es adoptada del Arreglo de Niza, que es un tratado internacional
orientado a unificar las clasificaciones domésticas para hacerlas coincidentes.

La clasificacion de los productos y servicios que establece el Reglamento
de la ley de la materia, en su articulo 59 es la siguiente:




3.3.1 PRODUCTOS

CLASE 1 productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia,
horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; materias plasticas en
estado bruto; abono para las tierras: composiciones extintoras; preparaciones
para e! temple y soldadura de metales; productos quimicos destinados a
conservar los alimentos: materiales curtientes; adhesivos destinados a la
industria.

CLASE 2 Colores, barnices, lacas conservantes contra la herrumbre y el
deterioro de la madera, materias tintdreas, mordientes, resinas  naturales en
estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores
y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones,
perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentrificos.

CLASE 4 Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para
absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para
motores) y materiales de alumbrado, bujias, mechas.

CLASE 5 Productos farmaceéuticos, veterinario e higiénicos, sustancias
dieteticas para uso meédico, alimentos para bebés, emplastos, material para
apositos, material para empastar los dientes y para moldes dentales.,
desinfectantes, productos para la destruccion de animales dafinos, fungicidas,
herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construccion
metalicos, construcciones transportables metalicas, materiales metalicos para

55




vias férreas, cables e hilos metél:cos. cajas de caudales, productos metalicos no

comprendldos en otras clases merales. .

vehiculos terrestres). mstrumentos agrlcolas. |ncubadoras de huevos. 8 ‘_

CLASE 8 ' Herramientas e instrumentos - de mano impulsados
manualmente, cuchilleria, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de
afeitar.

CLASE 9 Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos,
eléctricos, fotograficos, cinematograficos, oOpticos, de pesar, de medida de
senalizacion, de control, de socorro y de ensefianza, aparatos para el registro,
transmision, reproduccion de sonido o imagenes, soportes de registro magnéticos,
discos acusticos, distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de
previo pagos, cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el
tratamiento de la informacion y ordenadores, extintores.

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirurgicos, médicos, dentales y
veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, articulos ortopédicos, material
de sutura.

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de producciéon de
vapor, de coccidn, de refrigeracion, de secado, de ventilacidon, de distribucién de
agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12 Vehiculos, aparatos de locomocion terrestre, aérea o maritima.

CLASE 13 Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos
de artificio.




CLASE 14 Metales precmsos 4 sus aleaciones y articulos de estas
materias o de chapadc no comprendxdos en otras clases, Joyerla. bisuteria,
piedras preciosas, relojerfa e instrumentos cronomeétricos.

CLASE 15 Instrumentos dé musica.

CLASE 16 Papel, cartén y articulos de estas materias, no comprendidos
en otras clases; productos de imprenta, articulos de encuadernacion, fotografias,
papeleria, adhesivos para la papeleria o la casa, material para artistas, pinceles,
maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles), material de
instruccion o de ensefianza (excepto aparatos), materias plasticas para embalaje
no comprendidas en otras clases, naipes, caracteres de imprenta, clichés.

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de
estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias plasticas
semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar,

tubos flexibles no metalicos.

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de esta materia no
comprendidos en otras clases, pieles de animales, baules y maletas, paraguas,

sombrillas y bastones, fustas y guarnicioneria.

CLASE 19 Materiales de construccién no metalicos, tubos rigidos no
metalicos para la construccion, asfalto, pez y betdn, construcciones transportables
no metalicas, monumentos no metalicos.

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otra
clase, de madera, de corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena,
concha, ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas materias o

materias plasticas.




CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina ( que no
sean de materiales precioso ni chapados), peines y esponjas, cepilios (excepto
pinceles), materiales para la fabricacion de cepillos, material de limpieza, viruta de
hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construccién),
cristaleria, porcetana y loza no comprendidas en otra clase. o

CLASE 22 Cuerda, bramante, redes. Tiendas de campada, toldos, velas,
sacos no comprendidos en otras clases, materias de relleno (excepto el caucho o
materias plasticas), materias textiles f'brosas. en bruto. :

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases,
ropa de cama y de mesa.

CLASE 25 Vestidos, calzados y sombrereria.

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y

ojillos, affileres y agujas, flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linbleum y otros revestimientos

de suelos, tapicerias murales que no sean en materias textiles.

CLASE 28 Juegos. juguetes, articulos de gimnasia y de deporte no
comprendidos en otra clase, decoraciones para arboles de navidad.

CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas,

huevos, leche y productos lacteos, aceites y grasas comestibles.

}

S8




CLASE 30 Café, té, cacao, azucar, tapioca, sagl, sucedaneos del café,
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles, . miel, jarabe de méylaza. levaduras, polvos para esponjar, sal,
mostaza, vinagre, salsas (condi;nehtos). especias, hielo.

CLASE ' 31 . Productos ' agricolas, horticolas. Forestales y granos, no
comprendidos en otra clase, animales vivos, frutas y legumbres, semillas, plantas
y flores naturales, alimentos para los animales, maita.

CLASE 32 Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohdlicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas. )

CLASE 33 Bebidas alcohdlicas (excepto cervézas)

CLASE 34 Tabaco, articulos para fumadores, cerillas.

3.3.2 SERVICIOS

CLASE 35 Publicidad, gestidn de negocios comerciales, administracion
comercial, trabajos de oficina.

CLASE 36 Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios
inmobiliarios.

CLASE 37 Construccion, reparacion, servicios de instalacion.
CLASE 38 Telecomunicaciones

CLASE 39 Transporte, embalaje y almacenaje de mercancias,
organizacion de viajes.
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CLASE 40 Tratamiento de materiales

CLASE 41 Educacion, formaciéh. esparcimiento, actividades deportivas y
culturales. L e 7 :

CLASE 42 Restauracion, alojar"niehto'. temporél. 6uidados médicos, de
higiene y de belleza, servicios veterinarios y de agrricultura. servicios juridicos,
investigacién cientifica e industrial, programacion de ordenadores, servicios que
no puedan ser clasificados en otras clases.

Por ultimo, al pretender el registro de una marca, es indispensable
especificar los productos o servicios a los que van aplicarse, o lo que es lo mismo,
se debe sefalar la clase donde se encuentran contempladas dichas mercancias.

De acuerdo con lo previsto por el articulo 94 de la Ley de la Propiedad
Industrial, en cuanto esté efectuado el registro de la marca, no sera posible el
aumento de productos o servicios protegidos por el signo marcario, a pesar de
que pertenezcan a la misma clase.

La unica posibilidad de producir un cambio en la clase registrada, es la de

disminuir o limitar productos o servicios.

3.4. PALABRAS O FIGURAS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADAS COMO
MARCA

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 90, sefala todos los

supuestos en los que se fundamenta la denegacion de un registro marcario.




Las causas que determinan que un signo no sea susceptible de registro
como marca se pueden englobar, fundamentalmente, de acuerdo a los criterios
siguientes: )

- Por no ser distintivas;

. Por ser descriptivas;

. Por tratarse de simbolos oficiales;

. Por inducir a error o confusion;

- Por estar vinculadas intimamente relacionados con una

persona o empresa;
3 Por afectarse derechos de marcas previamente reconocidos.

Las pautas sobre las cuales va a decidirse si procede o no el registro de
una marca, deben ser apoyadas uUnicamente en los casos previstos en este
precepto; es decir, de ninguna manera puede negarse el registro de una marca
argumentando un supuesto no previsto de manera expresa por la ley.

Casi la totalidad de supuestos de improcedencia del registro marcario, se
encuentran incluidos en el presente articulo, por ello es de suma importancia el

analisis de éste.

En razéon de lo anterior, a continuacidén se estudiaran una a una las
fracciones contempladas en este articulo.

Articulo 90.- No seran registrables como marca:
l.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales

animadas o cambiantes, que se expresan de manera

dinamica, aun cuando sean visibles;

v
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Esta restriccién responde a la necesidad de que la marca sea estditica
para que pueda ser registrada, en realidad se podria afirmar que esta situacién
obedece mas a una tradicién que a una razén involucrada con el sistema de
proteccic':h de marcas.

La posibilidad que existe de poder registrar una marca en movimiento, al
menos provisionalmente, es el realizar registros multiples e independientes, que
comprendan las diversas manifestaciones de la marca.

Ahora bien, el conseguir el registro de una figura o forma tridimensional
en una sola posicidn no significa que exista la posibilidad de que un tercero pueda
registrar la misma figura en otra posicion, toda vez que e! registro impide la
utilizacion de esa marca, ya sea en movimiento o bien estatica, pues de lo
contrario se incurriria en una infraccion o hasta en un delito previsto en la Ley de
la Propiedad Industrial.

li-. Los nombres técnicos de uso coman de los productos o
servicios que pretenda ampararse con la marca, asi como
aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las.
practicas comerciales, se haya convertido en la designacién
usual o genérica de los mismos; e

Se debe tener presente que la funcion principal de la marca es la de la
distintividad, toda vez que su finalidad es hacer inconfundibie el producto o
servicio que pretende ampararse con el signo marcario, respecto de otros de su

misma especie y clase.

Si el termino de genérico, es entendido como el tipo al que pertenecen
personas o cosas, es evidente que al permitirse el registro de una designacion
genérica a favor de un solo comerciante, se lesionarian los intereses del resto de
los competidores que tienen el mismo derecho a emplear dicha designaciéon.
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Asimismo, " conceder el registro de un término genérico, implica una
ventaja injustificada a favor del titular, excluyendo a los demas comerciantes de
la posibilidad de usar ese término para presentar sus productos al pablico.

En resumen, esta prohibicion se fundamenta en el derecho que tienen
todas las personas de usar palabras o signoé de uso comun, pues de lo contrario
se llegarian a absurdos, tales‘ como querer‘ hacer registrables palabras como
mesa, tocador, computadora, televisién, etcétera.

Para dejar mas claro este punto, se cita la siguiente tesis de
jurisprudencia:

“MARCAS, REGISTRO DE. Si se solicita el registro como marca
de una palabra genérica de uso comun, no resulta procedente
conceder la exclusiva, pero si dicha palabra o elementos de uso
comun se comprenden en una palabra compuesta, entre cuyos
elementos aquéllos anicamente forman parte de ella, es indudable
que como parte integrante del conjunto de la marca, tal palabra, si
puede ser comprendida en ella y reserva como pane de la misma,
pero no como elemento fundamental y de uso fundamental de
dicha marca."

it.- Las formas tridimensionales que sean del dominio
publico © que se hayan hecho de uso comun y aquellas que
carezcan de originalidad que las distinga facilmente, asi
como la forma usual y corriente de los productos o la
impuesta por su naturaleza o funcién industrial;
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Inicialmente, debemos establecer vque el término de 'dominio pablico es
absolutamente lncompatlble con’ el réglmen de las rnarcas. |ndepend|entemente
del tipo de marca que Se trate.

En consecuencia, considero que debido a esta sabida incompatibilidad, es
prudente considerar |la posibilidad de cambiar el término de “dominio publico”™ por
el de formas tridimensionales que carezcan de distintividad.

Por lo que respecta a la negativa para registrar formas tridimensionales
que se hayan hecho de uso comun, nos parece que solo es posible a través de
una amplia discrecionalidad, toda vez que resulta demasiado complejo el
determinar, cuando un envase o empaque pueden considerarse de uso comadn.

La posibilidad existente de que este supuesto pueda llegar a
materializarse, consiste en que un envase o empaque puede haber sido
registrado como modelo de utilidad, situacidon por la que se le concede un plazo
de diez afos improrrogables para su explotacion y al terminar este plazo el
modeio de utilidad debe caer en el dominio publico por el simple transcurso del
tiempo,. suponiendo que poco antes de que fenezca el tiempo, el titular del registro
solicita para el mismo envase o empaque el registro como marca tridimensional
para evitar que dicho envase le sea imitado.

De lo anterior se desprende, que de ser concedido el registro marcario, se
estaria ante la nulidad del mismo. en razén de que fue otorgado en contravencion
alaley.

En relacion con la prohibicion de registrar una forma tridimensional que
carezca de originalidad, debemos entender que el legislador se refiere a que
dicha figura no es lo suficientemente distintiva para que se pueda considerar
como marca.
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A pesar de que la siguiente tesis jurisprudencial,” fue dictada en una
legistacion anterior, resulta relevante ante este contexto:

“MARCAS, REGISTRO DE, CRITERIO DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATITVA RESPECTO A LA ORIGINALIDAD De
conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
el criterio de la autoridad administrativa puede ser censurado en el
juicio de amparo, cuando parte de bases inexactas © no
demostradas, cuando no exprese argumentaciones o no cita
preceptos legales, y cuando los razonamientos del organo
administrativo son contrarios a las reglas de la loégica y a las
maximas de la experiencia. En un caso, resulta patente que no
puede aprobarse, por contraria a los principios logicos, la
conclusion de que no es original cierta botella que pretende
registrarse, en virtud de Que hay envases que, aunque no tienen
las caracteristicas de la marca propuesta, en conjunto cada uno
de ellos tiene algunos de los elementos de esa marca de la
quejosa. Esto es inadmisible, porque, con este criterio nunca
podria haber una figura original.”

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naciéon,
Epoca Sexta, volumen LXIII; pagina 34.

Respecto de los casos en que la marca tridimensional no es registrable,
por ser la forma usual y corriente de los productos, es preciso decir que el
impedimento se refiere a los casos de las lamadas formas necesarias que
afecten, bien el producto mismo o bien a la forma habitual de presentacion.

V.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales
que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean

descriptivas de los productos o servicios—que—traten-de -
TEEL Con




protegeyrse,’como marca. Quedan incluidas en el supuesto
anterior: las,palabfas.descriptivas o indicativas que en el
comercio sif}ian ﬁara designar la especie, calidad, cantidad,
compqs/iCIori,'de"stino, valor, lugar de origen de los productos
o la época de produccién;

La razén principal de que se impida el registro de marcas descriptivas, se
basa en que la’ marca no.repercuta en:una ventaja injustificada a favor de un
comerciante o productor, frente a 'sus competidores.

Sin ‘emb"argo. la Ley de la Propiedad Industrial no prevé objecion alguna
al . utilizar términos combinados a palabras descriptivas, a fin de formar una
expresion susceptible de ser registrada como marca.

Respecto de los términos evocativos, no existe base legal para que de su
interpretacion pueda negarse el registro de un signo distintivo que aluda a la
naturaleza o a las cualidades del producto o servicio. De manera general, dichos
términos no son empleados para referirse a los productos o servicios distinguidos,
situacion que los hace registrables.

En relacion con expresiones evocativas de los productos o servicios a
distinguir con la marca, resulta interesante la siguiente tesis, publicada en el
Semanario Judicial de la Federacion, Octava Epoca, Tomo | Segunda Parte —1;
pagina 403:

“MARCAS, FIGURAS Y DISENOS EVOCATIVOS. LA

FRACCION V DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE

INVENCIONES Y MARCAS NO CONTIENE PROHIBICION DE

REGISTRARLOS, La fraccion v del articulo 91 de la Ley de

Invenciones y Marcas establece la prohibicion expresa de

registrar como marca “las denominaciones, figuras o frases
T

|
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descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse
con la marca incluyendo aquellas que pueden servir para designar
la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentacion o época
de elaboracidn de los productos o la prestacion de los servicios.
Una denominacion descriptiva no se considerara distintiva por que
ostente una ortografia caprichosa”. La prohibicién referida no
puede extenderse al registro como marca de figuras o disefos
simplemente evocativos de los productos que se desean amparar
con la marca propuesta o de situaciones, hechos o articulos
relacionados con ellos, porque evocar significa traer una cosa a la
memoria o a la imaginacion y no es sindnimo del término describir
que se refiere a la representacidon cabal detallada y por partes de
alguna cosa.”

Ahora bien, resulta interesante revisar los criterios utilizados para analizar
la descriptividad. en los cuales puede basarse la negacidn de un registro

marcario.

En los Tribunales se han precisado los alcances de esta prohibicion, al
explicar las consecuencias derivadas del hecho de que términos descriptivos sean

apropiados por un solo agente econdmico.

Con el proposito de analizar dichos criterios, a continuacion se citan las

siguientes tesis de jurisprudencia:

“MARCAS, DESCRIPTIVIDAD. La razéon de la no registrabilidad
de las marcas descriptivas, cuando denoten alguna cualidad o
caracteristica del servicio que pretende prestar, prohibicion que
establece la fraccién V del articulo 91 de la Ley de Invenciones y
Marcas, o es el hecho que de si tal denominacion registrase
como marca la administracion estaria convalidando que un
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particular se 'apropiara para su uso exclusivo, de la enunciacién

de una cualidad  que le sea aplicable a toda una clase - de
servicios, creando asi una suuacnén de monopoho en la que‘
los demés prestadores del mlsmo

resultanan : perjudicados
servicio,: pue;

palabras. dado eI pnvﬂeglo |njust|f'cado que se otorgaria.

Publicada en el Semanario Judicial de la Federacién, Octava Epoca,
Tomo Il Segunda Panrte, pagina 454.

“MARCAS, IMITACIONES DE LAS. El registro de una palabra
como marca no excluye la posibilidad de que tal palabra sea
empleada por otras personas, sin que exista imitacion de esa
marca, cuando éstas las usen no como sustantivo o adjetivo, sino
como calificativo o mencion de calidad, en los términos del
articulo 22 de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales,
precepto que establece una limitacién al derecho que concede al
articulo 1° de la propia ley."

Un aspecto de suma importancia, que nos permita evaluar términos de
connotacion descriptiva o evocativa, es la de preguntarse como percibe la marca
el consumidor o el usuario de los servicios en el sector del mercado de que se
trate.

Esto es, si la percibe como el signo propio que la identifica de entre sus
similares, o como el nombre comun del producto o como una simple indicacion
de sus caracteristicas. Lo acarrearia como consecuencia, un aspecto esencial
para saber si una denominacion es o no descriptiva.

Finalmente, para que |la marca pueda ser considera como descriptiva y
objeto de registro. debe contener una combinacidon original de signos que

33




aisladamente podrian ser genéricos, usuales o descriptivos. tal y como ocurre con
la utilizaciéon de térmmos arbitrarios formados por pref‘jos. sufijos, abrevnaturas o
términos genéncos o descnptnvos. :

,V Las Ietras,»los dlgl(os -3 colores alslados. a menos. que
esten combinados o acompanados de elementos tales como
signos. dlsenos o denomlnaciones, que les den un caracter
distintivo;

La prohibicion que el legislador consigna en esta fraccién, obedece en
que el elemento propuesto para marca carece de distintividad, y por tanto, como
no idoneos para tal fin las letras, los digitos y los colores aislados.

Asi las cosas, para que pueda ser registrable como marca una letra, digito
o color, éstos deben ir acompafnados de signos, denominaciones o disefios que
disminuyan la caracteristica de aislamiento y otorgar el caracter de distintivo.

Ejemplo de lo anterior, lo encontramos en las conocidas marcas de H-24
y K-2, si dichas marcas se hubieran presentado como 24 y 2, el registro se
hubiera negado; sin embargo, al acompafarse de las letras H y K, se cumple con
el requisito de distintividad y por tanto se registran como marca.

Por otro lado. como es facil observar en el comercio, existe un gran
numero de empresas que permanentemente dtilizan una especial combinacion de
colores sobre sus empaques o publicidad, tal es el caso MC Donalds con los
colores rojo y amarillo, Coca Cola con el rojo y blanco, Dominos Pizza con el rojo

y el azul. Marlboro con el rojo y el blanco, el amarillo y negro de Kodak, etcétera.

En consecuencia. se puede determinar que una combinacidon de colores
puede formar parte del registro de la marca, siempre y cuando ésta aparezca en
el disefo o la etiqueta propios de la marca, como vehiculo para su registro.
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Sin embargo, a pesar de lo antes comentado sobre la no registrabilidad
de colores aislados, una tesis jurisprudencial  se manifiesta a este respecto:

“MARCAS, REGISTRO DE CUALQUIER COMBINACION DE
COLORES. Es verdad que bajo dicho rubro esta segunda sala, en
el amparo en revision 8009/57, Parke David and Company, fallado
con fecha 10 de marzo de 1960, sostuvo la tesis de que procede
el registro de cualquier combinaciéon de colores, y hasta el de un
solo color, si la marca consiste en un color acompaifado de
cualquier signo que le dé un caracter particular o distintivo, de
conformidad con el articulo 105 fraccion V, de la Ley de Propiedad
Industrial pero si bien la tesis de referencia sostiene la legalidad
del registro hasta de un solo color, no dice, en cambio, que ese
color pueda ser color aislado sino “"acompafado de cualquier
signo que le dé un caracter particular y distintivo”. Y es claro que
no podia ser de otro modo, porque, siendo | niumero de colores
realmente distintos muy pequefic de aceptarse como legitima la
apropiacion de ellos aisladamente, ello conduciria al extremo de
que si un solo usuario singular o unos cuantos, dejaran sin
elementos marcarios tan agudamente necesarios como los
colores, a todo el resto de los sujetos del derecho de marcas.

Vi.- La traduccion a otros idiomas, la wvariacién ortografica
caprichosa o la construccién artificial de palabras no

registrables;
La inclusion de un supuesto de esta naturaleza, radica en evitar que

simples modificaciones en denominaciones que no serian registrables como

marca, pudieran justificar la concesion del registro.
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La interpretacién de este fraccién, debe ser de acuerdo con’ las
circunstancias especificas que permitan matizar su aplicacién para hacerio de
manera congruente con los fines y funciones de la marca, de manera que se
impida unicamente, el registro de marcas que consisten el traduccion a otros
idiomas de palabras no registrables, siempre y cuando, su significado sea,
conocido por un grupo de consumidores.

Con el objeto de reafirmar estas consideraciones, es procedente citar el
texto de la tesis jurisprudencial publicada en el Semanario Judicial de la
Federacion, Sétima Epoca, volumen 133-138; Sexta Parte; pagina 100:

“MARCAS SU DESCRIPITIVIDAD. DEBE CORRESPONDER AL
IDIOMA ESPANOL Y NO A UNA LENGUA EXTRANJERA. De
una interpretacion légico juridica de lo dispuesto por el articulo 91,
fraccion V, de la Ley de Invenciones y Marcas, se llega a la
conclusion de que la denominacion BUBBLE YUM calificada de
descriptiva, debe corresponder al idioma espafol y no a una
lengua extranjera, pues admitir lo contrario implicaria exigir que el
publico consumidor llevara a cabo la traduccion de una expresion
de un idioma diverso, lo que evidentemente carece de todo apoyo
legal, mas aun cuando en el caso las mismas autoridades
recurrentes admiten que no se trata de una traduccion gramatical
sino mas bien artificiosa pues de la palabra YUM se debe cambiar
la Y por G, sin que por otra parte exista alguna razén legal para
aceptar que la denominacion de referencia resulte ampliamente
conocida y por ello cae en la prohibicion senalada en el articulo
91, fraccion V, de la Ley de Invenciones y Marcas.”

En efecto, debemos tener presente que los elementos que deben ser
considerados para la posible aplicacion de este impedimento es el idioma de que




se trate, asi-como- la fam:llarldad de éste ‘con” el publlco consumldor de los
productos o serv:cnos que se pretenden amparar oon Ia marca

'Asimiémo, bérecéria injusto n'egavr eli'régiystro"de hha‘marca argumentando
que se esta’ odmprehdida en esta fraccién,“pueks‘ considerando el sin nimero de
|d|omas existentes en el mundo, resultarna |ncongruente que todos los idiomas
seran percnbldos por el publico consurmdor.

Por lo que respecta a la variacion ortografica caprichosa y la construccion
artificial, es obvio que lo que se trata de evitar es cualquier tipo de alteracion a
denominaciones que se encuentran en una hipdtesis de negativa de registro.

Vil.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién, escudos,
banderas o emblemas de cualquier pais. Estado, municipio,

divisiones politicas equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas simbolos o emblemas de
organizaciones internacionales, gubernamentales, no

gubernamentales o de cualquier otra organizaciéon
reconocida oficialmente, asi como la designaciéon verbal de

los mismos;

La razon de ser de esta prohibicion radica en el hecho de que se trata de
simbolos que se verian demeritados en la imagen que representan, pues
normalmente se encuentran ligados a intereses oficiales y hasta patrios sin
considerar que su utilizacion podria repercutir en que el consumidor pudiera
optara por un producto. en perjuicio de sus equivalentes, por pensar que se
encuentre avalado por un signo oficial.




De . igual manera, ‘se encuentran comprend»dos en esta fraccion los
simbolos que de manera licita sean reproducndos. sino tamblén -los que sean
similares en grado de confusnén. T

En Méxnco. el precepto de ménto se Ilga de. manera dlrecta con la Ley
sobre el Escudo. la Bandera v el Hlmno Nac1onales. en Ia cual se determina la
manera y forma en que estos s[mbolos pueden ser empleados.

Viil.- Las que reproduzcan o imlten sugnos o sellos oficiales

de control 1y garan i adoptados; por - el Estado, sin

autorlzaclon de la autoridad competente, © monedas, billetes
de banco. monedas conmemorativas © cualquier medio
oficial de pago nacional o extranjero;

La inspiracion de este supuesto de prohibicion de registro, son las mismas
de fraccion comentada anteriormente.

Por io que respecta a la interpretacion del precepto en comento, su
contenido no contempla limitacion alguna por lo que puede negarse el registro de
siglas como son NOM, utilizada en México, asi como el simbolo UL, utilizado
ampliamente en Estados Unidos como medio de identificacion de productos que
cumplen con ta norma de seguridad de los aparatos eléctricos.

En lo referente a la limitacidon para registrar como marca a los diversos
modos de pago, ademas de las razones ya expuestas, obedece a que
adicionalmente se incurriria en una falsificacion tipificada por el Codigo Penal.

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representacion grafica de condecoraciones, medallas u otros
permisos obtenidos en exposiciones, ferias, eventos
culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
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La principal pretension de este supuesto, radica en evitar que el usuario
se subrogue privilegios que no le corresponden. a travéé del empleo  de
condecoraciones o medallas reconocldas de manera ofcnal ‘

Por ello, es oportuno considerar que el anlculo 213, fracclén Vll de la Ley
de la Propiedad Industrial, considera como :nfracctén admlmstratwa ‘el empleo de
- tena de prohubxclénk

nombres o representaciones graficas de Ias qu >

consignadas en la presente fraccion.

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

procedencia;

Es importante aclarar que la prohibicion contenida en este supuesto se
refiere de manera exclusiva a los casos en los que la indicacidn de procedencia
pueda originar confusion o error, en consecuencia, no todas las denominaciones
geograficas pueden ser rechazadas para registrarse como marca.

La prohibicidn de registro, se hara sobre denominaciones de connotacion
propios o comunes, toda vez que existen un gran numero de lugares, zonas o
regiones geograficas. que son propiedad privada, y por lo tanto, se podria
pretender que debido a este hecho quedaran fuera de todo alcance de este

supuesto

Por lo que hace a los mapas, su inclusion se debe a las mismas
circunstancias que las denominaciones geograficas, en razon de que los medios
graficos hacen alusion a ciertos lugares que acompanados de ciertos productos o
servicios, pueden constituir un medio de engano.
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Ahora bien, el precepto en comento no es claro en cuanto a que tipo de
error o confusidn pretende combatir, es decir, no determina si el error o confusion
se podria presentar cuando la designaciéon geogréﬁca sea distinta de la
procedencia real del producto o servicio, o bien.‘ si la limitacién' obedece al no
poder  emplear denominaciones geograficas que indiquen que‘ el servicio o
producto provengan de su lugar de origen.

Sin embargo, a pesar de resultar omiso este precepto en dicha situacion,
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial utiliza el primer caso para negar el
registro como marca; esto es, cuando la denominacién geografica no corresponde
con el lugar de origen de los productos o servicios. :

Xl.- LLas denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacién de ciertos productos, para
amparar a éstos, excepto ios nombres de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se
tenga consentimiento del propietario;

Esta restriccion, se encuentra basada en la intencion de evitar la
confusiéon que podria producirse cuando un determinado comerciante utilice cierta
denominacidn de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos,
adicionado a un demérito para los competidores y las poblaciones o lugares
involucrados.

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




El nombre-y la: imégen de una“persona son. elementos intimamente
ligados - al lndtvnduo. razén por la cual resulta evudente que el - utilizar dichos
elementos como marca. podrna generar vnolacnones a la :ntegndad del su;eto.

Asimismo. la- prohnbncnén contenlda en . este supuesto obedece. a:la
pretension de ev:tar el aprovecham:ento de imagenes pubhcas. através de las
cuales se genere una ventaja comercial a persona ajena a ‘ese presuglo.

En relacién con esta hipotesis, existen diversas tesis jurisprudenciales
que resulta imprescindible considerar, ya que sefalan de manera muy certera el
alcance que debe brindarse a la misma. Dichas tesis se transcriben a

continuacion:

“MARCAS, REGISTRO PROCEDENTE DE LAS, S! SE ADUCE,
SIN PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO.
No se surte la hipétesis de la fraccion Xl del articulo 91 de la Ley
de Invenciones y Marcas, con la sola afirmacién de que Vidal
Sasson es el nombre de un peinador famoso, ya que tal
circunstancia no constitluye un hecho notorio, en términos del
articulo 88 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacion supletoria. sino que debieron haberse aportado
elementos para acreditar indubitablemente la fama de esa
persona, y no solo concretarse a afirmar subjetivamente que es
muy conocida; en este aspecto conviene sefalar que podria ser
negado et registro de que se trata, incluso sin prueba alguna al
respecto, si se refiriera a un hecho notorio como lo pueden ser en
nuestro medio las marcas "Zaga". "Raleigh", "Jean Pierre",
"Clemente Jaques", etcétera, pero tratandose de una
circunstancia no tan notoria e incluso circunscrita a ciertas
personas del sexo femenino y relacionada con la actividad de
arreglo del cabello, no puede decirse que se trate de un hecho
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notorio, maxime si en el caso los articulos que la solicitante desea
amparar con la marca: Sasson, nada tienen que. ver con los
peinados. : ; e

PRIMER : TRIBUNAL - COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MARCAS. VALENZUELA NO ES DENOMINACION
REGISTRABLE. Es evidente que la simple pronunciacion del
vocablo Valenzuela bharia entender, o creer, que la marca
propuesta constituida por este vocablo se liga en patrocinio al
deportista mexicano Fernando Valenzuela, cuya fama y notorio
prestigio en el deporte son ampliamente conocidos y harian
también, en consecuencia, mas factible la adquisicion por el
publico consumidor de los productos que pretende el solicitante
amparar en relacion a otros de otras marcas, sSin estar su uso
autorizado por el mencionado beisbolista, que es propia y
esencialmente la materia protegida por el articulo 91, fraccién Xi,
de la Ley de Invenciones y Marcas. Por otra parte, si bien es
verdad que el apellido no constituye, por si mismo, el nombre
juridicamente definido, puesto que el dato de identidad de las
personas esta formado por éste (nombre patronimico) y
acompanado del nombre (nombre de pila), resulta innegable que
para los efectos a que se refiere la norma legal en cuestion, el
nombre patronimico forma parte detl nombre juridico, e incluso,
puede sustituirlo, toda vez que la identificacion de una persona
(sobre todo de reconocida fama y meéritos publicos) muchas veces
resulta mas conocible por el nombre patronimico que por el
lamado nombre de pila; como, por ejemplo, es mas usual
identificar y conocer con precision los nombres de Pasteur, De
Vinci y Einstein, aun sin proporcionar sus nombres de pila, sin que
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nadie dude que la cita de tales apellidos se refiere a un cientifico,
a un pintor y a un fisico renombrados.

TERCER "TRIBUNvAL' COLEGIADO - EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

De las tesis precedentes, se estaﬁlece que caaa caso en particular debe
ser analizado por e! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de evitar
que se nieguen registros por situaciones tan absurdas como argumentar que el
nombre con que pretende ampararse un producto se encuentra en el directorio
telefdnico.

XIil.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como

los titulos de publicaciones y difusiones periédicas, los :
personajes ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones

de grupos artisticos; a menos que el titular de! derecho

correspondiente lo autorice expresamente;

De la redaccion del supuesto transcrito, se deduce que se otorga una
proteccion desmedida a favor del titulo de la obra.

Esto es, por ejemplo. que se encuentra amparada por la legislaciéon
autoral la obra La Casa Blanca, ninguna otra persona podria registrar dicho titulo
como marca de productos o servicios, salvo que cuente con la autorizacion del

autor.

Lo anterior, provoca una desmedida tutela, toda vez, que sera suficiente
registrar una obra cualquiera en el Registro Nacional de! Derecho de Autor, para
obtener la proteccidon no solo como obra literaria, sino también como impedimento

absoluto para registrar como marca la obra.
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XIV.- Las denommacnones,f f'guras o  tridimensionales,

susceptibles de enganar al publu:o o |nducir a error,
entendiéndose . por . tales’ Ias que vconstltuyan falsasﬁ

indicaciones sobre la naturaleza, componen!es o cualldades o

de los productos o servicios que pretenda amparar

La presente hipotesis representa una facuitad discreéional para el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que cualquier - situacion que. no
encuentre cabida en las fracciones contempladas por el presente precepto,
podran ser aplicables a esta fraccion.

Ahora bien, para que una marca sea considerada como engaiosa, . la
posibilidad del engafno debe ser resultado de la discordancia entre lo que indica el
signo y las caracteristicas del producto al que pretende aplicarse.

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

Se entiende que la marca es notoria, cuando un determinado sector del
publico o comerciantes de México, conoce el signo distintivo debido a su actividad
comercial desarrollada en el pais o en el extranjero por una persona que la
emplea en sus productos o servicios.

La presente prohibicion, no solo busca la proteccion del propietario de la
marca, sino al consumidor, toda vez, que el impacto de las marcas notorias en la
juventud hoy llega al extremo de convertirlas en requerimiento absoluto.
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Para grupos crecientes de jovenes en todo el mundo, la prenda u objeto
no amparado por una marca notoria carece absolutamente de sentldo

Asi pues, considero que la proteccidn a las marcas notonas ha rebasado
acional afectado. por

lo legalmente establecido en perjuicio de los derechos del
la proteccidon otorgada a marcas de origen extranjero argumentando el concepto

de notoriedad sin que el signo marcario se conozca en Mexxco.

Finalmente, es oportuno sefalar que la prohibicion contemplada en la
presente fraccidn opera a cualquier clase de producto o servicio; es decir, cuando
se pretenda registrar la marca LEVIS por una persona distinta a su titular, seria
negado el registro lo mismo para vestuario que para productos farmacéuticos.

Una de las tesis mas relevantes, dictadas en nuestro pais en materia de
marcas notorias es la transcrita a continuacién:

“MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE
REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.
Para poder delimitar el significado que se debe tener de una
marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es
el conocimiento que el publico consumidor tiene de esa marca.
Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la
marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades,
caracteristicas y uso de los productos que la llevan.

Es por referencia al publico consumidor como se puede saber si
una marca es notoria o Nno. ya que la notoriedad es una prueba de
ta utilizacion de la marca, porque significa que la marca ha tenido

gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores.

ITERRAN CONIRI'RAS, Juan Manuel. Las Marcas v su funcion efectiva on la actualidad, en revisia
Alegatos, nim 46, México, Distnto Federal . septiembre-diciembre 2000 p. 462,
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De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en
el pais antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones
posibles de la publicidad de otros paises, aun antes de que se
utilice en la Republica Mexicana. Por lo que ve al caracter de
notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestion de
hecho que las autoridades administrativas y judiciales del pais
deben determinar, fundando su opinidn en apreciaciones
razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron
a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la
imitacion de uno de los monogramas que se usan en los
productos de la marca "Gucci®, que a nivel internacional han dado
a conocer los sefiores Aldo y Rodolfo Gucci. responsables del
éxito comercial de dichos productos propiedad de “Gucci Shops”,
Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente
conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podria
crear confusion entre el publico consumidor, pues éste al adquirir
los productos creeria que se trata de articulos amparados con la
marca notoriamente conocida. Con o anterior, las autoridades
responsables realizaron una correcta aplicacion de los articulos
91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 60.
bis ¥y 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un disefo que imita uno
de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci®,
Nno s€ encuentre registrada en el pais, pues No e€s necesario que
se cumpla con ese requisito para Que se de la proteccion de la
marca notoria, en términos de 1o dispuesto por los articulos 6o. bis
y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata
de una proteccion de caracter excepcional que tiene como fin
evitar que se induzca a engafno o error al publico consumidor e
impedir que se produzcan actos de competencia desleal.”
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TERCER TRIBUNAL o COLEGIADO EN<:MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL:PR!MER CIRCUITO. RN

XVI-
confusién

> £ te - de pres en;i'a'da" :con’
an!eriol;lld'adr a‘ una‘reg i;ada 1% € apAlivcrzada"l,’ alos
mismos brod'l.l'ctés ‘o f'serv‘i‘clo)s. Si‘“h”émbxa'rgo.' " si podra
registrarse una marca que éea idéntica a otra ya registrada, si
la solicitud es planteada por el mismo titular, pakra aplicarla a

productos iguales o similares, y;

En este caso, la prohibicion no se debe a que la marca sea engaiiosa,
descriptiva, notoria, etcétera, sino simplemente a que el signo no se encuentra
disponible; es decir, que la marca no es registrable por considerar que invade
derechos previamente concedidos.

El que la Ley de la Propiedad Industrial contemple este supuesto, se
fundamenta en la necesidad de que el titular de una marca registrada merece
proteccion para que su servicio o producto sea facilmente identificado, asi como
asegurar al consumidor que no adquiera errdneamente la mercancia por confundir

marcas.

En base a tesis jurisprudenciales y la doctrina, se han establecido algunos
principios que deben ser aplicados para el analisis de confusién de marcas.

A continuacion, sefalaremos algunos de los criterios utilizados con

frecuencia para la confusién de marcas.

- El analisis debe de realizarse con atencion al conjunto de

ambas marcas.

1
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La comparacnén entre dos o mas - marcas, siernpre' debe : realizarse
integrando en una‘ percepclon global todos Ios elementos mtegrantes de los.
signos marcarios y no desoomponer las marcas en Ios elementos que las Integran

para analizarlos separadamente.

e El analisis de las marcas en_ confu esde: un “aspecto

visual.

El aspecto grafico de la marca juega,.qn "pé'pei 'kmportante para la
captacion de clientela, situacidon que provoca revisar cuidadosamente esta faceta,
vya que muchas veces a simple vista las marcas son tan similares que se
confunden. ‘

A pesar de que dos marcas pueden tener denominaciones inconfundibles,
si los elementos graficos son materia de reserva del registro de una marca, dichos

elementos constituyen un signo que no debe ser imitado.
« Analisis de confusion de marcas desde un aspecto fonético.

De igual manera que en los otros aspectos utilizados para el analisis de
confusion de marcas, el criterio utilizado en el aspecto fonético, consiste en
situarse en la posicion del consumidor, atendiendo al efecto creado por los signos
marcarios, si las diferencias resultan en los aspectos irrelevantes de las marcas la
confusidn se encuentra presente, en tanto que si las diferencias se dan en los
elementos esenciales, trae como consecuencia que ambas marcas pueden ser

registradas.

En efecto, la confusion de marcas soélo puede ser estudiada a través de
tesis jurisprudenciales, razdon por la cual a continuacion se citan algunas que

pueden servir de apoyo para tal efecto.
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“MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION 'XVill,
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a
estudio no se presenta el problema de que sélo hubieran sido
reservados determinados elementos de la marca, la regla
aplicable es que ambas marcas deben compararse . en. su
conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si
alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos
de que ambas lo sean en toda su extensidn, sino que debe
atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia
legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto
y su aspecto general, de modo que la imitacidn se produce
cuando dos marcas tienen en comuln casi todos sus elementos
caracteristico, aunque existan diferencias entre los elementos
aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y
no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si
hay imitacién. La similitud entre dos marcas no depende
fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en
ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el
juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que
resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas,
porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en
grado de confusion de ias marcas en cuestion, y, de manera
secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles
pudieran ofrecer separadamente.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

“MARCAS SEMEJANTES. EN SU ANALISIS LA AUTORIDAD
DEBE RAZONAR TANTO SOBRE LAS SEMEJANZAS
ADVERTIDAS POR ELLA COMO RESPECTO A LAS
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DIFERENCIAS QUE HAGA VALER EL INTERESADO. Como lo
aprecié correctamente el Juez del conocimiento, si bien la
autoridad razoné ampliamente el por qué de la negativa al registro
como marca de la denominacion "NENE MIO" propuesta por la
quejosa, sin embargo, no tomd en cuenta en estos razonamientos
las manifestaciones con las que la quejosa tratd de desvirtuar las
objeciones opuestas, pues nada dijo acerca de si la segunda
palabra que constituye la frase propuesta como marca por la
quejosa, "NENE MIO", permite que tal frase considerada en su
totalidad se distinga como lo propuso la quejosa: grafica, fonética
y estructuralmente de la anterioridad constituida por la palabra
"NE-NE", sin que se trate de que el a quo haya pretendido, como
se dice en los agravios, que para negarse el registro de la marca,
la autoridad deba cenirse a las acepciones literales que use el
particular, sino que dicha autoridad debe abarcar en su analisis
tanto las semejanzas advertidas por ella, como las diferencias
hechas valer por el interesado.”

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

“MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVviil
DEL ARTICULO 981 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.
Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en
grado de confusién, conforme a la fraccion XVIIl del articulo 91 de
la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente
a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas
globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera
impresion, esto es al efecto que puedan producir en el publico
consumidor al primer golpe de vista, o al ser oidas cuando son
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pronunciadas rapidamente, pues es de suponerse que el pdblico

consumidor no siempre hace un analisis minucioso y detallado yde
las marcas de los productos que adquiere, asi como tampoco es
necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean
semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los
elementos principales pueda originar confusiéon. Por tanto, para
establecer si entre dos o mas marcas registradas, o cuyo registro
se pretende, existen elementos de confusidon que puedan servir
para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse
primordialmente al analisis de las diferencias que entre una y otra
existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso,
ya que ello requiere una elaborada operacion mental subjetiva,
que el publico consumidor que es el que puede ser inducido a
error, no esta en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe
atenderse al analisis de las semejanzas que facilmente pueden
advertirse entre una y otra marca y que son las unicas
susceptibles de provocar la confusion del publico consumidor,
induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio
que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer
que no se admitird a registro una marca que sea semejante (igual
o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda
confundirse con la anterior, tomandola en su conjunto o©
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

“MARCAS, CONFUSION DE. Cuando el articulo 91, fraccion
XVII, de la Ley de Invenciones y Marcas prohibe el registro de
una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente,
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aplicada a articulos similares, en grado tal que pueda confundirse
con la anterior, tomandola en su conjunto o atendiendo a los
elementos que hayan sido reservados, se debe entender que se
esta protegiendo al fabricante de la competencia desleal, de
manera que ningun competidor pueda wvenir a vender sus
productos con una marca que induzca a confusion al publico
consumidor sobre cual es el producto que esta adquiriendo, lo que
implica que si cree estar comprando el articulo de un productor,
amparado con una marca, no se le debe inducir a confusioén, de
manera que venga a adquirir otro articulo, producido por otro
fabricante, con la consiguiente lesion a los intereses del
consumidor y del propietario de la primera marca. Luego si la
marca cuyo registro se solicita comprende la marca anterior en tal
forma que el publico consumidor pueda creer que al adquirir el
rnuevo producto esta adquiriendo el anterior, o una variante del
mismo, con la marca ligeramente modificada, en caso de
registraria se estaria violando la prohibicion establecida en el
precepto. Para poner solo algun ejemplo, puede pensarse que si
se registrara por un productor nuevo la marca FORD KRAFT para
amparar automoviles, es razonable suponer que el publico
consumidor, a! adquirirlos. podria haber sido inducido a pensar
que estaba comprando un vehiculo producido por la fabrica titular
de la marca FORD anterior, con la siguiente lesion a sus derechos
de registro marcario. Y lo mismo sucede tratandose de tintas, si la
marca anterior es ASTRO, y la solicitada ahora es ASTRO
KRAFT."

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

marcas produzcan en el publico.”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

3.5 REQUISITOS PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE UNA MARCA

Para poder obtener el registro de una marca es menester cumplir

con ciertos requisitos, que se encuentran previstos por el articulo 113 de |la Ley de

Propiedad Industrial.

El primero de los requisitos, es el qQue debe presentarse la solicitud

por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ademas de ser
redactada en espafol, tal como lo contempia el articulo 179 de la Ley de

Propiedad Industrial.

L a solicitud debe contener los siguientes datos:
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“I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;”

A pesar de considerarse como un requisito elemental carente de
comentario alguno, resulta conveniente tener presente que la manipulacion dolosa
de este tipo de informacidn trae como consecuencia la. nulidad ‘del registro,
actualizandose la causal de nulidad prevista en el amculo 151, fraccnén lII de la
Ley de Propiedad Industrial. :

Es por ello, preciso comentar .que: _se debe .ser sumamente
cuidadoso en la mencién del nombre de la persona f|s1ca o moral que pretende el
registro, asi como la de su domicilio y nacionalldad a fin de que 1a solicitud pueda
ser otorgada sin fallas que en un futuro puedan comp mete s valldez. .

En consecuencia, es recomendable manifestar. el nombre del
solicitante, tal y como aparece en el acta de: nacimiento o bien en el acta
constitutiva de la empresa.

‘“I.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es

nominativo, innominado, tridimensional o mixta;”
Esta fraccidn, establece los tipos de marcas contempladas en
nuestro sistema. Esta fraccion se relaciona estrechamente con lo establecido por
los articulos por los articulos 88 y 89, fracciones | y ll; es decir, se vincula con lo

que se entiende como marca y 0 que puede ser registrada como tal.

Ahora bien, toda vez que lo ha sido ya explicado, se considera

innecesario ahondar mas sobre esta cuestion.

“ill.- La fecha de primer uso de la marca;”
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Este requisito es trascendental en la constitucién y vida del registro,
en razén de que aunado al regnstro como reconocimiento de exclusividad de una
marca, se concede ‘el reconocnmuento al derecho denvado del empleo que de
buenafey oontmuamente se realiza con una marca

La fecha de primer uso de una marcy:a.‘ cobré gran importancia, ya de no
manifestarse exactamente incurriria en la- causal de nulidad sefalada por la
fraccion Il del articulo 151 de la Ley de Probledad Industrial, consistente en
obtener el registro con base en datos falsos. '

Es por ello, que lo relativo a la fecha de primer uso de la marca debe
declararse de manera precisa y comprobable fehacientemente toda vez que una
vez manifestado este dato, no puede ser modificado.

En aquellos casos. en los que el uso de la marca se haya visto
interrumpido, la fecha de primer uso que se debe manifestar es la del periodo
ininterrumpido de uso mas reciente, y en los casos de no haber utilizado la marca
comercialmente, se debe declarar en la solicitud que el signo marcario no se ha
usado.

“IV.- Los demas que prevenga el reglamento de esta ley.”

En relacion con esta fraccion, es necesario la remision al articulo 56
del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el cual determina que ademas
de los requisitos sefialados en el articulo 113 de la citada ley la solicitud debe
contener los siguientes datos:

» El! numero de clase a la que pertenece el producto o servicio que

pretende ampararse con la marca, por supuesto este dato debe
declararse si se conoce.
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- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y
cuyo UsO no se reserva, estableciéndose que por el solo hecho de
presentar la solicitud del registro se entendefé que el solicitante se
reserva el uso exclusivo de la marca, tal como aparezca en el
ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propla solicitud,
con excepcion de las leyendas y figuras no reservables, haciéndose
la salvedad de que tratandose de marcas nominativas, se entendera
que el solicitante se reserva el uso exclusivo en cualquier tipo o
tamano de letra.

La solicitud debe presentarse por triplicado con firma autégrafa en cada
uno de elios.

- Ubicacidn del o de los establecimientos o negociaciones relacionadas
con la marca.

Por ultimo, el articulo 114 de la Ley de Propiedad Industrial, senala que la
solicitud de registro debe acompainarse con el comprobante de pago de las tarifas
correspondientes el estudio de la solicitud, registro y expedicion del titulo.

Lo anterior, merece comentario respeto de que resulta injusto pagar una
tarifa por registro, cuando debido a alguna circunstancia, la solicitud presentada
no llega a ser registro.

Es por ello, que resultaria muy sano realizar mecanismos suficientes que
permitan la devolucidn de los fondos correspondientes a las solicitudes
contempladas en este supuesto.
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3.6. VIGENCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD DE LA MARCA

3.6.1VIGENCIA

De conformidad con el articulo 95 de la Ley de Propiedad Industrial, el
registro de una marca tendra una vigencia de 10 afnos contados a partir de la
presentacion de la solicitud, otorgando la posibilidad de renovacion por periodos
de la misma duracion.

El observar periodos largos en la vigencia de los registro marcarios
representa facilidades para usuarios del sisterna mexicano de propiedad
industrial, en especial para los titulares de registro marcarios de origen extranjero.

Lo anterior, se presenta en virtud de que las empresas al penetrar en
mercados de otros paises, mantienen protegidas sus marcas, evidentemente
gracias al periodo concedido se evitan realizar nuevos registros en sustitucion de
los que van caducando.

Asi las cosas, la concesion de diez afhos de proteccion del signo
marcario, se transforma en elemento de suma importancia que genera seguridad
juridica en la cobertura a las marcas.

Respecto de la renovacion del registro, la Ley de Propiedad
Industrial. en su articulo 133, consigna que debera solicitarse por el Titular dentro
de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia.

Sin embargo, el mismo precepto concede un término de gracia de
seis meses posteriores a la terminacién de la vigencia del registro.
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En efecto, una vez transcurrido este plazo, sin presentar solicitud de

renovacion, el registro de 1a marca caducara.

Para que pueda concederse la renovacion del registro, es necesario

que el interesado presente el comprobanie de la,tari'fa‘cénésbbndiente. asi como
su manifestacion por escrito y bajo protesta de ‘decir verdad usar la marca,
cuando menos en uno de los productos o servicios a los que aplique y no haber
interrumpido dicho uso.

Por ultimo, cuando una marca se encuentra registrada para proteger
ciertos productos o servicios, sera suficiente que proceda la renovacién para
alguno de los registros, a fin de comprobar e! uso de la marca y se beneficie a los
demas registros con la renovacion.

3.6.2 CADUCIDAD

E! primero de los supuestos por lo que puede caducar un registro de
marca, lo encontramos en el articulo 130 de la Ley de Propiedad Industrial.

Dicho supuesto, sefala que si una marca no es usada durante tres
afnos consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, traera
como consecuencia la caducidad del registro.

Es importante destacar que bajo la interpretacidén del precepto en
comento, es indispensable usar la marca para conservar el registro, en
consecuencia, debemos dejar claro la forma en que se puede probar el uso de la
marca.

Primeramente, es necesario sefialar que los derechos de propiedad
industrial se constituyen en prerrogativas exclusivas a favor del titular, razén por la
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cual es necesaria su explotacién, pues de lo contrario” se transformaria en un -
abuso mjustlfcado. es por ello que la Iey sanciona con la perdlda de los derechos
a todo aquel que no. Ios unhce.

,Asimis'n'{o, se debe tomar en cuenta lo previsto en el articulo 152,
fraccion Il de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que tienen una yi_nculacién :
directa respecto de la caducidad de un registro marcario.

Asi las cosas, atendiendo a la funcién esencial de la marca, hay
autores que manifiestan que se esta utilizando la marca cuando esté dustmgue un
producto o un servicio con el que se esta comercializando. ks

Por otra parte, hay quienes consideran que hay uso de marca desde
el momento en que el producto o servicio amparados por el signo 'distintivo, se
encuentra a disposicion del publico consumidor, atn y cuando’ no - se .realice
transaccion alguna sobre dichos productos o servicios, en razén de que la marca
ya se encuentra cumpliendo con su funcion distintiva.

Por uitimo, existe un grupo de especialistas que comparten la idea
de que existe uso de la marca con el simple hecho de existir publicidad de un
producto o servicio en el pais del registro.

Ahora bien, otro aspecto relevante contemplado por este precepto,
es lo relativo a la forma en que el uso de la marca puede comprobarse, a fin de
evitar la accion de caducidad fundada en el articulo 152, fraccién Il de la Ley de
Propiedad industrial.

En la practica, el medio mas utilizado para comprobar el uso de la

marca, es el de exhibir etiquetas o empaques de los productos, o en su defecto,
fotografias de dichos elementos.
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Respecto de las facturas,. resulta importante . considerar el - valor
probatorio que les concede et articulo 192 de la Ley de Propiedad Industrial.

PDe igual manera, es procedente ofrecer como pruebas del ‘'uso de

marca, la publicidad relativa a los productos o servnc os que se dlstlnguen con la’

marca, ya seas folletos, periédicos, carteles. etcétera

da r. que todas las
pruebas seran aceptadas tal y como Io consugna ‘el ‘propio precepto mencnonado
en el parrafo precedente.

En razén de lo anterior, resulta interes: nte para el efecto procesal
que busque la caducidad de un registro marcario, citar {a tesis jurisprudencial que
a continuacion se transcribe:

“MARCAS, EXTINCION POR FALTA DE USO. CARGA DE LA
PRUEBA. Respecto a la carga de la prueba en e! procedimiento
controversial, para declarar la extincidén de una marca por falta de
uso, debe regirse por las reglas del Codigo Federa! de
Procedimientos Civiles, y no por las del codigo procesal local del
Distrito Federal, ya que se trata de un procedimiento regido por
una ley federal. Y al respecto, conforme a los articulos 81 y 82 del
Codigo Federal mencionado, el actor debe probar los hechos
constitutivos de su accion y el reo el de sus excepciones, pero el
que niega solo esta obligado a probar cuando la negacion
envuelva la afirmacién expresa de wun hecho, cuando se
desconozca la presuncion legal que tenga a su favor el colitigante,
y cuando se desconozca su capacidad. Y si la accion ejercitada
se funda en gue la marca de que se trata no ha sido explotada,
ese hacho negativo no podria ser probado por la parte actora, l1a
que cuando mas podria probar en que algunos establecimientos
comerciales no se explotaba, o que algun organismo del ramo no
tiene conocimiento de tal explotacion, o alguna otra cuestion
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abstracta semejante, pero de ninguna manera podria ser probado
el hecho negativo consistente en la falia" de ‘ekplotacién. En
cambio, para el demandado, si seria perfectémehte posible prpbar
el hecho positivo consistente en que la explotacién’ se realizé, con
cualquier prueba adecuada para ello.” o L . '

PRIMER  TRIBUNAL  COLEGIADO. - EN" ' MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.:

Finalmente debe manifestarse que existe una posibilidad de que no
caduque el registro de la marca, a pesar de no ser usada, situacion para la cual el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe extender una justificacién para
tal supuesto.

Un supuesto mas por el que procederia la cancelacidn de un registro
marcario, es la contemplada por el articulo 152, fraccion | de la Ley de Propiedad
Industrial, que es aquella cuando el registro no se renueve en los términos del
citado ordenamiento.

A diferencia del supuesto analizado anteriormente, esta fraccion no
requiere de declaracion administrativa por parte del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, en razén de que el derecho conferido a través del registro de
una marca se pierde por el sdélo transcurso del tiempo. aunado a la falta de
existencia explicita de pretender renovar el registro y el cumplimiento de las
condiciones establecidas para tal fin.

3.6.3 NULIDAD

Las causales de nulidad del registro de marcas se encuentran previsto en
el articulo 151 de la Ley de Propiedad Industrial.
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El primero de Ios supuestos. para que el reg:stro de una marca sea
nulo es el siguiente:

“l.- Se haya otorgado en contrav n

de esta ley o la que hubiese estado
registro.”

De la redaccion del presente precepto se:,’desprende que para que
se perfeccione es indispensable la vinculacién con otras. disposiciones legales,
que el promovente de la declaracién de nulidad estima han sido violadas en la
concesion del registro.

El que esta fraccidn no contenga expresamente las disposiciones
que puedan invocarse como vulneradas para actualizar la hipdtesis en ella
contenida, trae como consecuencia que pueda demandarse la nulidad de un
registro marcario, fundado en un absurdo.

En otras palabras, la redaccion tan amplia de ésta primera fraccion
del articulo 151, permite invocar la nulidad del registro de marca por haberse
violado cualquier disposicion relativa a procedimiento de registro. Esta puede
ejercitarse en cualquier tiempo.

Otra de la hipotesis que maneja la nulidad del registro marcario es la
contemplada por la fraccion |l del citado articulo 151, de la Ley de Propiedad
Industrial, que a la letra dice:

“ii.- La marca sea idéntica o semejante en grado de
confusiéon, a otra que haya sido usada en el pais o en el
extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud de la marca registrada y se aplique a 1os mismos
productos © servicios, siempre que, quien haga valer mejor
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derecho por uso anterior compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pals o en el extranjero. antes de la
fecha de primer uso declarado por el que reglstro "

Probablemente esta sea la causal que on mayor frecuenma se.invoca
como fundamento en las demandas de ‘nulidad; 'en ‘razén de que constltuye la
confrontacidn entre derechos generados por el uso y Ios derechos constltuldos
por el registro de la marca.

Esta fraccion guarda una estrecha relacion con lo dispuesto por el articulo
92, fraccion | de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que el registro de
una marca no producira efecto alguno contra un tercero que de buena fe
explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de
confusion, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el
tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de registro o del primer uso declarado en
esta. El tercero tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los
tres anos siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso debera
tramitar y obtener previamente la declaracién de nulidad de éste.

Una vez sefalada la vinculacion entre estos dos preceptos, es oportuno
destacar que la parte final de! numeral 92, fraccion |, de la multicitada Ley,
presenta una redaccion confusa consistente en establecer que los tres afios a que
hace mencion dicho parrafo, deben estar referidos el término establecido por la
fraccion Il del articulo 151 de la Ley de Propiedad Industrial para presentar la
demanda de nulidad del registro. el cual también es de tres anos, y no al derecho
a solicitar el registro de una marca, toda vez que no puede fijarse plazo alguno
para ejercer tal derecho.

Asimismo, este ordenamiento presenta inconsistencia al referirse que
antes de presentar la solicitud de registro debe tramitarse y obtenerse la
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declaracién - de nulidad - del registro - atacado; - cuando  es evidente que la
presentai:ién de la solicitud de quien plantea la nulidad es la que debe anteceder
a la demanda de nulidad. :

En razon de lo anterior,- se determina que de ambas disposiciones
contienen elementos coincidentes pa}a su actualizacién; sin embargo, también se
establece una consideracién trascendental no resuelta, consistente en que los
casos en los que ia accion de nulidad en contra de! registro obtenido
indebidamente por un tercero no planteada oportunamente, permitiendo que
ocurra la prescripcidon de la acciéon.

Finalmente, como ya se comento, el plazo para ejercitar la accidn de
nulidad prevista en esta fraccion es de tres anos, contados a partir de la
publicacion del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Un supuesto mas contenido en el articulo 151, de la citada Ley de
Propiedad Industrial, es el amparado por la fraccion Ill, que puede ser fundamento
para pretender la declaracion de nulidad del registro, y que a la letra dice:

*“ill.- El registro se hubiere otorgado con base en datos falsos
contenidos en su solicitud.”

Resulta evidente indicar que la presente causal de nulidad, fue reformada
en agosto de 1994, suprimiéndole en su parte final la expresion relativa a los
datos falsos “que sean esenciales”.

Al eliminar dicha expresion, debe estimarse que incluir cualquier dato
falso en la solicitud de registro es suficiente para declarar la nulidad de dicho

registro, en consecuencia, la presente causal implica un riesgo alarmante.




Ante esta situacién, es preciso establecer que la expresion “datos falsos”
debe interpretarse en estricto sentido y nd en su mas amplia connotacion; en
razén de que se podria englobar hasta informacién "que por error se hubiere
manifestado con alguna imprecisién. =~ R

La argumentacidn anterior, es in'iportante debido a la frecuencia con que
es invocada esta causal, circunstancia’ 'que‘ hlantéa -el criterio relativo a la
reversion de la carga de |a prueba, consistente en considerar que siendo el titutar
quien cuenta con los elementos para acreditar la veracidad de la informacion
cuestionada, es a éste a quien debe corresponderie 1a probanza respectiva, y no
a quien demanda.

El plazo previsto para e! ejercicio de la accidén amparada en este supuesto
es de cinco anos.

Otro de los supuestos para solicitar la declaracion de -nulidad de un
registro marcario, se encuentra contemplado en la fraccion 151 de la Ley de
Propiedad industrial, que sehala:

“IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferéﬁcia
de apreciacion, existiendo en vigor otro que se cbnsidefe .
invadido, por tratarse de una marca que. sea iguél o
semejante en grado de confusion y que se aplique a servicios
o productos iguales o similares.” B :

Esta causal es invocada cuando el titular de un registro marcario
considera que las prerrogativas exclusivas concedidas por éste, son afectadas por
una marca igual o confundible, que ademas es aplicada a productos o servicios
iguales o similares.

TESIS CON
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El supuesto de mérito, se presenta frecuentemente en la practica, debido
a que en el sistema de marcas del pals no existe un procedlmiento de oposicion
previo a la concesion del registro.

E! procedimiento de oposmnén consxste en: que antes de conceder el

registro de una marca se publica, en el medlo establec:do para ello a fin’ de quek

cualquier interesado pueda oponerse por. cons:der que el regnstro de Ia marca
pueda afectarle.

Este procedimiento, representa  grandes e ifnbortvantes, ventajas . en
relacion con los registros marcarios, en efecto, debe considerarse seriamente su
inclusiéon en nuestro sistema. ' ' : :

Esta accién puede ejercitarse dentro de un plazo de cinco afios, contados .

a partir de la fecha en que surta efectos la publicacidén del registro en la Ga;ﬁet:a.“

Finalmente, la causal de nulidad prevista en la fraccién V., del ;diéulo 151

de la Ley de Propiedad Industrial, que se transcribe a continuacion:

“V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor‘v :
del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y -
obtenga el registro a su nombre de ésta u otra slrynilar' en
grado de confusién, sin el consentimiento expreso del titular
de la marca extranjera. En este caso, el registro se reputara
como obtenido de mala fe.”

Cuando los agentes o representantes de empresas extranjeras, tramitan

las marcas de la empresa que representan, aprovechando su posicion las
registran en su favor, es procedente sancionar con la nulidad el registro obtenido.
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Esta situacién es’interpretada como contraria a las normas elementales
de ética comercial y competencia.’ - ’

A ﬁn de ejercftar Ia“pre-sente causal d{é nUIidéd. ia Ley de Propiedad

Industrial no prevé la existencia de plazo alguno, es decir; el articulo 151, in fine,
seiiala que este supuesto puede ejercitarse en cualquier tiempo.

3.7. DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO MARCAS,

Dentro de las prerrogativas que se derivan del registro de una marca, se
encuentra aquella que faculta al titular del registro a instrumentar el otorgamiento
de licencias o franquicias a terceros.

A continuacion se analizan estas dos figuras, a fin de dejar claro que

ventajas representan para titular del registro marcario.

3.7.1. LICENCIA

Es una de las formas por las que el titular de una marca, puede conceder
el uso del signo marcario a un tercero.

Asi lo establece el articulo 136 de la Ley de Propiedad Industrial:

“ARTICULO 136. EI titular de una marca registrada o en tramite
podra conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o mas
personas, con relacion a todos o alguno de los productos o
servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia debera ser
inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio

de terceros.”
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Del precepto anteriormente citado, se establece que se puede conceder
licencia de uso de una marca registrada o en tramite, lo que resulta contradictorio,
al otorgar un derecho oponible a terceros a través de la licencia, cuando el propio
derecho licenciado no ha sido reconocido con la concesion del registro.

Para que una licencia pueda ser registrada ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, debe formularse la solicitud correspondiente en los:
términos fijados por el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. g

Cuando se pretenda la licencia de dos o mas marcas registradas: o
solicitudes en trémite, y el licenciante y licenciatario sean los mismos, bastara una
sola promocion para su inscripcién. :

Ahora bien, cuando se concede la licencia de uso de una marca, es
necesario que los productos fabricados o los servicios prestados por el
licenciatario sean de la misma calidad que los del titular de la marca. Asi lo sefala
el articulo 139 de 1a Ley de Propiedad Industrial.

La razén de ser de una obligacién de esta naturaleza, obedece a la
necesidad de mantener ante el publico consumidor la imagen de los productos o
servicios que acostumbra, asi como no repercutir a los intereses del titular de la
marca.

Asimismo, la parte final del precepto en mencion contiene la obligacion
para el usuario de senalar en el establecimiento donde vende los productos o
presta los servicios, que provienen de una persona distinta al titular de la marca.

La persona que tenga concedida una licencia de uso de {a marca, tiene la

facultad de ejercitar acciones legales encaminadas a la proteccion de los
derechos de la marca, como si fuera el titular; sin embargo, el usuario de una
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licencia, en la cual el reglstro marcario se encuentra en trémlte esta |mposnb|htado

para e]ercutar accion alguna. :

Por ultlmo. una de las consecuencias mas |mportantes de Ia mscnpcuén .
de la licencia de uso de marca, consiste en que el: empleo de Ia marca por el

usuario, se tiene por efectuado por el titular de Ia marca regnstrada. :

Lo anterior resulta de suma |mportancia. en razén de qu el reglstro de
e &l amculo 130 de la

una marca caduca por no ser utilizada, tal como lo es ab
Ley de Propiedad Industrial, en consecuencia, Ia inscrnpctén de la l:cencna evitara

que se materialice dicho supuesto.

3.7.2. FRANQUICIA

Este es un producto nuevo en nuestra legislacion, ya que es hasta 1991,
con la promulgacion de la Ley de Propiedad Industrial que se presenta la
oportunidad de realizar este tipo de contratos.

Para la Ley de Propiedad Industrial, la franquicia existe cuando en la
licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione
asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o
vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos
operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios
a los que ésta designe.

Para Javier Arce Gargollo, la franquicia es un sistema de comercializacion

y distnbucion donde a un pequeio empresario (franquiciatario) se le concede a
cambio de una contraprestacion el derecho a comercializar bienes y servicios de
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otro (franquncnante) de acuerdo a ciertas condn:uones y practicas. establecidas del
franquiciante y con su aSIStenC|a

De lo antenor. podemos entender por franquicia“ la: concesnén de una
marca de productos o servicios, a través de la cual se permlte la v nta de éstos

bajo la proteccion del signo marcario, agregando los métod y” procedlmlentos‘

para la comercializacion.

La franquicia es un derecho derivado del registro:, de una. marca,
consistente en la transmisién del signo marcario par su explotacion, asi-como la
obligacion del titular del registro de proporcionar ciertos cbhocimientos para su
debida explotacion. ’

En efecto, la franquicia debe cumplir con ciertas caracteristicas y
elementos que a continuacion estudiaremos:

Jaime Araiza Hernandez, senala que los elementos fundamentales para
que se pueda dar la franquicia son tres: 1.- la marca; 2.- la uniformidad del
producto o servicio; y 3.- el pago del franquiciatario al franquiciante.3®

1.- La marca.- Al distinguir los productos o servicios de otros de la misma
especie, juega un papel fundamental para el nacimiento de la franquicia, toda vez
que proporciona al consumidor la seguridad de calidad en lo adquirido.

2.- La uniformidad consistente en proporcionar al consumidor la misma
calidad en los productos o servicios, con independencia de quien los produzca.
pues tanto el titular de la marca como el franquiciatario, aseguran cualidades en
ambos productos
YARCE GARGOS O Javier, £ contrato de Franguicia, editorial Themis, Meéanico 1996.p.3
*ARAIZA BERNANDL Z. Jnime £ comtrate do frangucia. Analis v Propucesta de la Regulacion on la

Legeslacion Mevicana, Revista Lex, Difusion y Anahisis, 3era Epoca. ana VI, nam. 86, México: D F., mayo
2002 p.ax
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3.- El.pago que:debe realizar ‘el franquiciatario.»es la contrapreétac'ién"
derivada del contrato de franquicia. la cual debe ser enlregada el franquiciante.

En este orden de |deas. la franq es un contrato por el que el txtular del

signo marcario, ‘Concede el derecho de explotacnén de la marca.’

De conform ad con Ia Ley de Propiedad lndustnal en su articulo 143,
franqulma debe ser mscnta ante el lns uto Me cano de la Propledad Industnal a

finde que surta efectos contra terceros

Respecto de los métodos o> procedimientos para la *realizacién - del
producto o servicio, en la practica es llamado Know How. =& c :

El Know How, son todos aquellos mecanismos que deben llevarse a cabo,
con la finalidad de producir la mercancia de calidad a Ia que esta acostumbrado el
consumidor.

Estos mecanismos pueden referirse a una gfan variedad de sistemas
relativos a manuales, capacitacion del personal, normas, guias, manuales de
distribucion, publicidad, etcétera, que se convierten en caracteristicas propias del
producto.

Antonio Venegas sefala que:
“En el caso particular de la franquicia, el saber-hacer o _Know
How, es el conjunto de conocimientos que posee el franquiciador

a través de sus anos de experiencia, relativos a los métodos de
produccion, de comercializacion, de administracion, a los sistemas
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de financiamiento de los productos y de los servicios objeto de la
franquicia”. 3° ; . e : .

En efecto, resulta evidente que entre los contratantes de la franquicia
debe existir un pacto de no-divulgacion: de los métodos utilizados  para . la .
produccion de los productos y servicios. ’

Una caracteristica de la franquicia, consiste en lo que es llamada
exclusivi

ad, entendiéndola como la obligacién del franquicitario de no
comercializar con productos distintos a los cedidos por el franquiciante, asi como
Ia obligacién de éste de asegurar que el franquicitario sera el tnico con derecho a
explotar el producto en un lugar determinado.

En relacién con la contraprestacion derivada de la franquicia, puede
consistir en el pago de una sola cantidad fija y determinada, o en cantidades
variables y determinables que es el sistema de regalias que consiste en pagos
periodicos con base en las ventas de la negociacion o por una combinacion de las
mismas. La franquicia supone una inversion a largo plazo, en razén de que se
trata de sumas considerables de dinero.

Finalmente., sefalaremos brevemente algunas de las obligaciones mas
importantes del franquiciante y el franquicitario:

3.7.2.1 OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE.

« Conceder la licencia de uso de marca.

= Proveer de tecnologia y el Know How.

"ARAIZA HE RNANDEZ, Jaime, Op cit p.a9, citando 8 Antorio Venegas Santoro, El contrato de
branguicis. ediciones libretia del profeswnal. Colombia 1999, p. K.
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Dentro de-estas obligaciones se encuentran algunas como proporcionar: -
manuales, guias, procedimientos de operacnén. asistencia técmca. comercial y en
algunos ‘ casos hasta el summlstro de productos detern—unar estandares de

calidad, etcétera.

- Reahzar la publlcxdad necesana para la venta

- Conoc:miento det producto o servtc

3.7.2.2 OBLIGACIONES DEL FRANQUiCIATARIO." :

«Usar la marca.

Esta obligacién del franquiciatario, cobra gran importancia, toda vez, que
como lo sefala el articulo 130 de la Ley de Propiedad lndustnal Ia falta
de uso de la marca puede producir la caducidad del signo. . * )

- Situar el establecimiento con aprobacién del franqui‘ciabnt‘eY

- Seguir todas las especificaciones sobre organizééién b4
funcionamiento. S

- Pagar la contraprestacion. )

- Mantener en confidencialidad toda aquella informacién que se le

haya otorgado con ese caracter.

- No vender o explotar otros productos o servicios.

- No traspasar o sublicenciar.

- Cooperar en {a publicidad.

- Inscribir el contrato ante el Instituto Mexicano de ia Propiedad

Industriai.




3.8 USO ILEGAL DE LA MARCA

E! presente tema es de gran importancia, toda vez que a partir de las
reformas a la ley en 1994, se aumentaron los supuestos  de infracciones
administrativas y una disminucioén de conductas definidas como delitos.

En razén de lo anterior, analizaremos una ‘a una las causales de las

infracciones administrativas, asi como : los : posibles delitos que pudieran
cometerse en materia de marcas. Lo

3.8.1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

E! primero de los supuestos por el que podria cometerse una infraccion
administrativa, se encuentra contemplada en el articulo 213, frabc;ién |, 'de la Ley
de Propiedad Industrial, que a la letra dice: -

“l.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres
en la industria, comercio y servicios que impliquen
competencia desleal y que se relacionen con la materia que
esta ley regula;”

Es preciso indicar que esta hipotesis es la norma mas amplia de las
contenidas por la ley de la materia, respecto del régimen de las conductas lesivas.

Ahora bien, el presente supuesto debe ser entendido como una valvula de
seguridad incluida por el legislador, con el objetivo de no dejar sin sancion a todas
aquellas conductas que a pesar de no adecuarse a un tipo especial vulneran
derechos ajenos.
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El precepto tiene tal relevanciya.;que me pefmi(o asegurar que cﬁalquiera
de las infracciones previstas por el articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial,
violenta ademas esta fraccion, toda vez que toda infraccion administrativa es un
acto contrario a los buenos usos comerciales que implican competencia desleal.

En apoyo a lo anterior, transcribimos la siguiente tesis jurisprudencial:

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA
QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA
PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley
de Invenciones y Marcas en su articulo 210, sehala de manera
enunciativa doce actos que constituyen infracciones
administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y
costumbres de la industria, comeicio y servicios que impliquen
competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en
el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al publico a confusién, error o engafio, por
hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una
relacion o© asociacion entre dos establecimientos, que la
fabricacidn de un producto se realiza bajo normas, licencia o
autorizacion de un tercero, o que se presta un servicio o se vende
un producto con autorizacion o licencia de un tercero (inciso b),
fraccion XlI), de esta manera encontramos en el citado precepto
dos elementos indispensables para que se actualice la infraccion
administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia
de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la
industria o comercio que implique competencia desleal y el
segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca
al publico a confusidon, error o engafo en relacion con el producto
o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por
fo que respecta al prmer elemento, debemos atender a los
tineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo
acto contrarno a los usos, costumbres y leyes que rigen ia industria
o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al
publico consumidor constituye competencia desleal. En nuestro
sistema juridico. la hbre competencia esta constitucionalmente
garantizada por los articulos 50. y 28 de nuestra Carta Magna, vy
conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se
dedique a la profesion, industria o comercio que le acomode,
siendo licito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni
se ofendan los derechos de la sociedad; se prohiben los
monopolios, a excepcion hecha de aquéllos que por su naturaleza
corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las
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leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora
bien, en materia de propiedad industrial, nuestro pais se enmarca
en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unién de
Paris, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que
en términos del articulo 133 constitucional, es la ley en nuestro
pais; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis,
y en su articulo 1O bis sefala expresamente que, los paises de la
Union estan obligados a asegurar a los nacionales, una proteccion
eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de
competencia desleal todo acto de competencia contrario a los
usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en
esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la
competencia deslea! reprimiendo los actos deshonestos en
materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a
las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos
deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es
el abuso del bien juridico tutelado por el articulo 28 constitucional,
es decir, el abuso a la libetad de competencia que en él se
consagra, no siendo admisible la restriccion de esta libertad sin la
existencia de una conducta que se adecue exactamente al
supuesto juridico contemplado por la norma legal. La ley sefala
una serie de actos deshonestos que considera como conductas
de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las
disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sélo al
tercero de quien obtiene beneficio o causan dano, sino también al
desarrolio del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en
un dafio para el publico que requiere de los productos o servicios
que le ofrecen. Asi, tomando en cuenta los actos deshonestos
que se sancionan como infracciones administrativas y como
delitos, podemos definir a la competencia deslieal. como la
conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento
en contra de las buenas costumbres o de alguna disposicion legal,
sustraiga, utilice o explote un derecho comerciat o industrial de
otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para si,
para varias personas, o para causarle un dafo a aquél, para tal
efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha
sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de
normas posttivas que son aceptados por el sentimiento juridico de
una comunidad. Asi, costumbres comerciales como anuncios,
promociones de ventas. campanas de descuento, etcétera, son
licitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o
hacia un producto, siempre que no se empleen medios
reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia
desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que
haya deslealtad, que primero exista competencia entre los
comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada

-
e

AT




o relacionada con el mismo fin, toda vez que podria darse una
conducta ilicita entre comerciantes que no compiten entre si, y
ésta, independientemente de que sea sancionable por otros
medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir,
que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser
activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omision,
realizada con la intencién de obtener un beneficio propio o causar
dafo a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia
desleal sea sancionable como infraccidon administrativa, en el
supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el
segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de
desleal cause o induzca al publico a confusion, error o engafio en
relacion con el producto o servicio que requiere o con el
establecimiento que l|lo ofrece. Para entender este segundo
supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar
o inducir al ptublico, esto es, producir en €l, un animo incitandolo o
persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de
obtenerlo como cliente, esto es valido en la libre competencia
pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta
reprochable, es obtener este fin mediante la confusion, el error o
el engafo en que se hace caer al publico. Conforme al diccionario
de la Real Academia de la Lengua Espafola, confusion, significa
la mezcla de dos o mas cosas diversas de modo que las partes de
la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la
acepcion de error, es conceplo equivocado o juicio falso y
engano; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o
discurre. De esta manera, la conducta del comerciante
encaminada a confundir, equivocar o enganar al publico, es una
conducta deshonesta. pero solo encuadra en el supuesto de
infraccion que analizamos, si la confusion, el error o el engano lo
llevan a suponer que existe relacidn o asociacion entre un
establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las
cadenas de tiendas © negocios que ostentan la misma o
semejante denominacién, o bien, que o hagan suponer que se
fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las
normas, licencia o autorizacion de un tercero. como por ejemplo,
fas agencias de carros que componen o venden piezas originales
de la misma empresa que fabrican los automoéviles. Para que una
conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se
cumplan todos los requisitos previstos en las hipotesis normativas,
en virtud, de que en nuestro sistema juridico, a excepcion de que
expresamente lo senale la ley, no es admisible la aplicacion de
sanciones por conductas analogas a las previstas. En estas
condiciones, resulta necesario para que surta la causa de
infraccion administrativa, que se den los dos elementos que han
sido analizados.”
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Tesis publicada en el Seméhario Judiciat dé la Federacién Octava Epoca,
por el Tercer Tribunal Coleglado en Matena Admmxstratlva del aner Clrcunto.
Tomo VI, Junlo de 1991 pagma 320. FR R

Otra de las hlpéte5|s de mfraccu
reglstradas es la s:gunente' § ] : ¥ :

"lll.‘ Poner a la venta o.en circulacion produc(os u ofrecer

servucuos. indicando que estan: proteg dos'po \una marca_'«

tro’ de una marca ha

registrada sin que lo estén. Si el regi
caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, ‘se incurrira
en infraccion después de un afio a la fecha de caducidad o en
su caso, de la fecha en que haya quedado firma la
declaracion correspondiente;”

Es evidente que el uso indiscriminado de los signos MR o R, en marcas
no registrada, provocaria incertidumbre para los consumidores y privilegio
injustificado para todo aquel que realizara la accion en comento, es por ello que
resulta apenas justo sancionar toda conducta contraria a este precepto.

Ahora bien, la segunda parte de este ordenamiento inexplicablemente
determina que en los casos de nulidad o cancelacion de un registro se cometera
la infraccion hasta un afo después de la fecha en que la resolucidn quede firme;
toda vez que, el antiguo titular debe suspender inmediatamente la utilizacion de la
marca, en consecuencia la leyenda de marca registrada debe entenderse como
suprimido.

Respecto de los casos de caducidad, es claro que al no existir derechos
de terceros afectados, se permitira el uso de ila marca hasta por un afio mas, a fin
de comercializar las mercancias ya distinguidas con etiquetas o empaques que
incluian el signo marcario.
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La infraccion 1V, del’érﬁéulo 213:-de: la Ley'de‘ Propiedad . Industrial,
contempla otro de: Ios supuestos‘de infraccién admlmstratlva respecto de la
marca, la cual se transcnbe a contmuamén'

“IV.- Usar una marca pareclda en grado de confusuon a otra
registrada para amparar los mismos -3 snmllares productos o
servicios que los protegidos porla regnstrada;"

Esta fraccidon pudiera confundirse con algunas otras contenidas por el
precepto en comento, toda vez que también es sancionado como infraccién
administrativa, a raiz de las reformas de 1994, la utilizacion de una marca idéntica
a otra registrada.

Es por ello, que en futuras reformas a la Ley de Propiedad Industrial, es
preciso establecer que una vez gue tiene caracter de infraccion administrativa, lo
mismo usar una marca parecida a otra registrada, que la reproduccién de una
signo marcario en todos sus elementos, es decir, usar la marca de forma idéntica
a una registrada, fusionar en un solo supuesto ambas situaciones y brindar mayor
claridad al cuerpo normativo.

Otro de los supuestos de uso ilegal de la marca, se contempla en la
fraccion V, del articulo 213 de la Ley de Propiedad industrial:

“V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca
registrada o semejante en grado de confusion como elemento
de un nombre comercial o de una denominacion o razén
social, o Vviceversa, siempre que  dichos ' nombres,
denominaciones o razones socilales estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos o servicios
protegidos por la marca;”
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Esta fraccién sélo traslada lo contemplado en el supuesto precedente, a
nombres comerciales y denominaciones sociales.

Ahora bien, la posibilidad contemplada por el legislador de que puede
registrarse como marca una denominacion . social, provoca confusién. al
considerarse como infraccion administrativa. Es evidente que. tal situacion
provocada por el legislador, consistente en asignar a la denominaciéon social
efectos de institucién generadora de derechos de propiedad industrial, presupone
que la misma se pueda usar como marca, en consecuencia, surge la presente

fraccion.

Sin embargo, por la redaccion empleada por el legislador, no es necesario
hacer uso de la denominacioén social para cometer la infraccion administrativa,
sino la simple constitucién de una persona moral con la denominaciéon social

bastaria para su materializacion.

Una infraccion administrativa mas. se encuentra prevnsta por la fraccnon
. del articulo 213 de la Ley de Propiedad lndustrlal" :

“VIil.- Usar como marcas las denominaciones simbolos o
emblemas a que se refiere el articulo 4° y las fracciones VI,
VI, IX, X1, X, XIV y XV del articulo 90 de esta ley;”

La presente fraccion, es peculiar, toda vez que, la inclusién dentro del
elenco de supuesto de infraccidon administrativa no se debe a la afectacion directa
de los derechos de terceros, sino que considera como indebido utilizar como

marca ciertos signos considerados como inapropiados para ello.
En consecuencia, cometera una infraccion administrativa quien utilice
como marca, signos oficiales tales como banderas, escudos, medallas,

condecoraciones, billetes, monedas, permisos oficiales, elcétera.
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La fraccu&n Vlll del artlculo 213 de la Ley de Propxedad Industrial, prevé

la siguiente Infracctén ad mlstratlva'

“VIill.~- Usar 'na marca prevnamente reglstrada o semejan!e en

grado de c nfu n como nombre comercial' enommacion o

razon social C como partes de estos de una persona f’sica o

moral cuya actividad - sea Ia produccion," importacuon~ ]
comercializacién de bienes o servicios iguales o:slmilares a:
los que se aplica la marca registrada, 'sin ‘el consentimiento
manifestado por escrito, del titular del reglstro de marca o de

la persona que tanga facilidades para ello-"

Este precepto materializa como infraccion. administrativa una .de
muchas imprecisiones que la Ley de Propiedad Industrial comete al regular
denominaciones sociales y las marcas.

La posibilidad que otorga la ley de la materia, de distinguir
establecimiento con un nombre comercial, 0 en su caso, con una marca
servicio, asi como el gque la institucidn del nombre comercial es regulada
muchos aspectos por normatividad de marcas, ocasiona una superposicion
figuras que permiten preveer este tipo de infracciones administrativas.

las
las

un
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En 1994, ante las reformas sufridas a la ley, fue incorporada como

infraccion administrativa, eliminandola como delito, la siguiente fraccion:

“XVIill.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de
su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios
iguales o similares a los que la marca aplique;”

A pesar, de haber podido fusionarse con lo previsto por la fraccién 1V, del
articulo 213 de la Ley de Propiedad industrial, la cual contempla como infraccién
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administrativa el empleo de una marca confundlble. se mantuvo lndependlente,
toda vez que resulta un acneno sanclonar de Ia mlsma forma usar una marca sm

consentlmlento de su mula 'ya sea de manera |dént|ca o confundlble a la

registrada, en razon de ser, lgualmente Ie as a Ios'lntereses del mular y los

consumidores. ik

De igual forma, se considera infraccion admihistratlyé el comercializar con
productos igualeé o ‘similares a los que se aplica uha marca ' registrada a
sabiendas de que se uso ésta en los mismos sin consentimiento de su titutar, tal
como lo seiala la fraccion XIX, del articulo 213.

Con todo y que en la practica, este sea el supuesto recurrido con mayor
frecuencia, debe tenerse en cuenta, el elemento fundamental que se requiere
para actualizar la presente hipotesis, consistente en ofrecer en venta o poner en
circulacion los productos distinguidos con 1a marca ilegal debe ser “a sabiendas”.

Por tanto, para lograr materializar esta infracciéon es preciso qQue se
acredite, a través de medios confiables, que el que comercializa los bienes
ilegales contaba con informacién respecto de ese hecho.

Asimismo, este supuesto pretende proteger al comercializador de buena
fe, que no se encuentra en posibilidades de conocer y verificar la situacion juridica
de los bienes que transitan en su negocio.

“XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los
que se aplica una marca registrada que hayan sido
alterados;"”

La inclusién de esta fraccidn en  los supuestos de infracciones
administrativas, se funda en la idea de evitar que la marca deje de cumplir con su
funcidon de garantia y distintividad.
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En efecto,:un producto’' que ha sido alterado. de n|nguna manera puede
corresponder 'a las: prestacmnes esperadas por el consumldor. sntuac:én que
puede repercutir sobre Ia confabllxdad del s:gno dlstmtlvo.

Por ello se afrma que la f‘nahdad de este precepto esla preservacuén de.
la funcién de dlstmttwdad de Ia marca que lealmente se apluca a una producto o.

servicio de coertas caracteristicas, a fin de que no sean alteradas. Vi

Una ‘infraccién administrativa mas, consisteh(e ‘en’ lé 'alteracién' de la
marca, se encuentra contemplada por el articulo 213, ‘fraccion XXI de la’ Ley de
Propiedad Industrial, la cual se transcribe a continuacion:- :

“XXl.- Ofrecer en venta o poner en circulacion’ productos a
los que se aplica una marca registrada, después de haber
alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;"” :

Esta fraccidon persigue un fin muy similar al supuesto anterior, consistente
en conservar el vinculo establecido entre la marca vy el producto al qué se aplica;
en consecuencia, se considera ilegal materialmente el signo distintivo.

Para que este supuesto pueda actualizarse, es menester que los
productos comercializados sean auténticos y que las etiquetas, empaques o
material que revistan la marca sean modificados.

Este supuesto se ajusta perfectamente a aquellos casos en los que las
marcas portadas por algunos productos, son sustituidas por las de otro
comerciante, adicionando estampados o accesorios que sustituyen la marca

original.




Para - terminar ‘con ’el: analisis "de 'las :infracciones "administrativas, - en
relacion con la marca, debemos establecer las sanciones que corresponden a los
supuestos antes comentados.

De oonformidad con el artfculo 214 de Ia Ley de Prop edad Industrial, las
infracciones’ admlmstrat:vas pueden ser sanclonad

s “Multa hasta por el importe de 20 000 dias de salano minlmo
general vigente en el Distrito Federal' :
= Multa adicional hasta por el xmpone de - 50 dias de salario

minimo vigente en el Distrito Federal pér cada dia que persista
la infraccion;

= Clausura temporal hasta por 90 dias;

» Clausura definitiva

+ Arresto administrativo por 36 horas.”

En relacidon con la multa, es una clara muestra de !a amplia
discresionalidad otorgada a la autoridad administrativa, toda vez que al no existir
criterios que de manera precisa determinen el monto exacto de la muilta, ésta
puede ir desde uno hasta 20,000 dias de salario minimo vigente.

Ahora bien, el articulo 75 del Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial, dispone que el importe de la muilta se calculara conforme al salario
minimo vigente para el Distrito Federal, en la fecha de comision de la infraccidon
de que se trate.

En el caso de la muita adicional, a pesar de que los limites son menos
amplios que en el caso anterior, puede considerarse como Mas grave; en razon
de que no hay intencionalidad que valorar para la imposicion de la multa.
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El articulo 78 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, establece
que la multa adicional sera impuesta cuando persista la“ mfracmén administrativa
después de que se notifique la resolucién por la que se sancione dicha infraccién
y fenezca el plazo concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industriatl
para que el infractor demuestre haber cesado en:la comisién de la infraccion

sancionada.

Por lo que hace a la sancién consistente en imponer la clausura, y
considerando que esta medida deja en estado de indefensién al afectado ya que
hace nula la interposicion del amparo, en virtud de que la clausura se considera
un hecho consumado. es evidente que varios especialistas debatan sobre la
legalidad de esta imposicién.

En este orden de ideas, la implementacién de esta sancién debe sujetarse
a las reglas previstas en el articulo 77 del Reglamento de la Ley de Propiedad

Industrial, siendo las siguientes:

e Si en el establecimiento se encuentran bienes o productos
perecederos, se procedera a extraerlos bajo la responsabilidad
del propietario o encargado del establecimiento;

« Si se trata de bienes o productos perecederos, fueron objeto de
la infraccion administrativa que se sanciona, el propietario del
establecimiento o productos solo podra extraerlos si otorga
previamente garantia suficiente, que a juicio del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, sera para asegurar el
pago de danos y perjuicios que causen al titular del derecho de
propiedad industrial vulnerado.

e Los sellos de clausura tendran una numeracion progresiva y
seran relacionados en el acta respectiva, y llegado el término
de la clausura temporal, el Instituto Mexicano de la Propiedad
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Industrial ordenara el retiro de los sellos mediante diligeﬁcia de
la que se levantara acta administrativa. R

Finalmente, en relacién con el arresto adminiétrativo haéta por'36 horas,
se dice que es una medida poco recurrida, la cual debe ajustarse alo previsto por
el articulo 21 de la Constitucion. e B

La investigacion de las infracciones administrativas se analizara por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a peticiédn de parte interesada o de
oficio, tal y como lo sehala el articulo 215 de la Ley de Propiedad Industrial,
duplicando lo previsto por el articulo 188 del mismo ordenamiento.

En cualquiera de los casos, como pueda realizarse la investigacion de las
infracciones es necesario realizar una visita de inspeccién, cuando debido a la
naturaleza de la infraccidon no amerite visita de inspeccion, el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial debe correr traslado al probable infractor, con las
pruebas que funde la presunta infraccion, otorgando un plazo de cinco dias para

que manifieste lo que a su derecho convenga.

Aun y cuando el legislador determina que depende a " la naturaleza de la
infraccion”, para establecer la procedencia de la visita de inspeccion, lo cierto es
que en la practica, la tramitacion de estos asuntos de visitas de inspeccion,
depende de la decision adoptada por el promovente en su escrito de demanda; es

decir, que senale si la visita debe o no llevarse a cabo.

Ahora bien, la decision del actor depende fundamentalmente de dos
factores, uno es que el promovente tenga en su poder otros elementos de prueba
que permitan acreditar la comision de la infraccion, el otro factor, incide en la
decisidn por parte del titular de solicitar la visita de inspeccion, relativa a la
conveniencia de requerir a la autoridad administrativa la aplicacion simulitanea de
medidas provisionales contra el infractor y el aseguramiento de mercancias.
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Es. por ello. que résulta poco ‘apropiado ‘la expresién empleada- por el
legistador, toda vez que no depende de la naturaleza de la infraccién, sino de la
decision de qmen promueve la declaramén admlnlstratlva de mfracctén.

3.8.2. DELITO DE FALSIFICACION DE MARCA

Los tipos delictivos en materia de propledad mdustnal se encuentran

previstos en el articulo 223 de la ley correspondiente.

Las conductas que se definen como delitos: son objeto’de amplios
comentarios y siguen representando una parte importante de Ia normauvidad
rectora de la propiedad industrial del pais. g

El primero de los comentarios seria sefalar que a pesar de que la Ley de
Propiedad Industrial no establece el caracter federal de los delitos regulados por
ila misma, el hecho de que la ley sea federal, les confiere tal caracter.

En nuestro pais, desde hace algunos aros, la Procuraduria General de la
Republica, creé una fiscalia especializada dedicada a la investigacion e
integracion de averiguaciones previas en materia de propiedad industrial, a fin de
proveer a la Institucidn de una unidad capacitada para el manejo de este tipo de

asuntos.

Sin embargo, debe aceptarse que nuestro sistema penal se encuentra
lejos de ser confiable en esta materia y son pocos los casos que pueden terminar
con sentencia condenatoria, situacién que provoca que los afectados opten por el
camino de la infraccion administrativa, por ofrecer mejores alternativas para

terminar con la violacién de sus derechos.
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Ahora bien, a continuacién analizaremos los supuestos de tipos delictivos
en materia de marcas, oontemdos en el articulo 223 de Ia Ley de Propiedad
Industrial.

Articulo 223, Son delités~, R

“I.- Remcndlr en Ias conductas previstas en Ias lnfracmones 1]
a XXil del articulo 213 de esta Iey, una’ vez que |a prlmera'

sancién - administrativa impuesta por esta razon haya

quedado firme;”

La finalidad de esta fraccién, es dar un trato mas estricto a las conductas
reincidentes, para sancionar a los sujetos que reiteradamente incurren a
violaciones a la Ley de Propiedad Industrial.

En efecto, debe tomarse en cuenta lo estipulado por el articulo 218 de la
Ley de Propiedad Industrial, para establecer el concepto de reincidencia,
entendiendola a cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto,
cometidas dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que se emitié la

resolucion relativa a la infraccion.

De este concepto de reincidencia, surge una contradiccion entre el
precepto en comento, toda vez que en el articulo anteriormente citado la
reincidencia empieza a computarse desde el momento en que la resolucion
administrativa es emitida, mientras que esta fraccion determina que ese momento
es aquel en el que la sancion administrativa queda firme.

Para la practica considero que la formula aceptable para computar la
reincidencia es lo previsto por el articulo 218 de la Ley de Propiedad Industrial.
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“ll.- Falsificar, en forma dolosa y con elyﬁn de especulacion

comercial, marcas protegidas por esta Ley;"”

Este fue una de las disposiciones reformadas en mayo de.1999%, cuyo
tema central consistia en la reforma penal en materia de propledad mdustnal en la
falsificacion dolosa de marcas.

En cumplimiento a los compromisos adquiridos por la administracién de
aquellos afos. hubo necesidad de realizar diversas reformas a las dlspostmones
de delitos en materia de marcas. :

En consecuencia, anterior a 1999, el articulo 223, fraccion Il contaba con
la siguiente redaccién:

"Articulo 223. Son delitos:
I.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.”

La expresion a escala comercial, fue incorporada en la legislacion criminal
de la propiedad industrial, en cumplimiento a compromisos contenidos en el
articulo 1717, apartado 1 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y
en e! articulo 61 del Acuerdo de Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio.

En otras palabras. nuestro precepto contenia integramente lo previsto por
ambos acuerdos, sin ninguna modificacion ni ajuste, lo que significaba que el
criterio para perseguir penalmente la falsificacion de marcas de forma dolosa, era

PRANGEE ORTIZ. Horacto La Fabsiticacton de Marcas v la Reforma Penal de 1999, 117 ed.. Tomo XI11:

Aevico, 1999, payp
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si la actividad se reahzaba en cantidad o volumen de mercancnas falsurcadas. sin
importar el fin perseguido con la produccién.

La reforma penal de 1999, sustituyd la expresién ,?'a:eséa!a comercial”

por la ahora vigente, “con fin de especulacién'comercial" lo 'que‘~trae como

consecuencia que puedan castigarse conductas que tengan el animo o el fin
perseguido con la produccién de las falsificaciones sea para comercializar con los
productos, independientemente de las cantidades:en que se detecten las
mercancias falsificadas.

A pesar de que el legislador se ha apartado de lo contenido en los
acuerdos internacionales de los que México es parte, se considera que la
modificacidon del texto de la fracciéon |l, del articulo 223 de la Ley de Propiedad
Industrial, no viola de ninguna manera los tratados celebrados con al comunidad
internacional.

Atendiendo a que un falsificador siempre actua a escala comercial y
debido a la existencia de situaciones en las que se encuentran mercancias
falsificadas., sin que éstas sean objeto de una serie de productos o bienes
alterados, es que resulta saludable la actual redaccidon del articulo 223, fraccion Il
de la Ley de Propiedad Industrial.

Finalmente, resulta evidente que esta conducta podra ser perseguida
como delito con el hecho de comprobar la especulacidn comercial,
independientemente de si realmente se ha obtenido o no un lucro, asi como del
volumen de mercancia falsificada.

“ill.- Producir, almacenar, transportar, introducir al pais,
distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulacién
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta ley, asi como aportar o proveer de
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cualquier forma, a sabiendas, ma!erlas prlmas o insumos
destinados: a’ Ia B produccuon de objetos que ostenten

falsnfcactones de marcas protegldas por esta Ley;”

Esta’ ,fraccién fue introducida : a‘: ta ‘Ley. de Propiedad Industrial con
reformas de 1999, se trata de un texto nuevo, nunca antes previsto por la ley de la

materia.

La nueva fraccion parecer hacer referencia al objeto al que se aplica la
marca falsificada, a pesar de contar con un supuesto tan amplio y claro; es
evidente que en materia marcaria, la falsificacidon de marcas es una conducta
estrechamente ligada al producto al que se aplica, situacién por lo que hace
irrelevante que el precepto contenga la mencion o no del producto al estar

hablando de la falsificacion de marcas.

En razdén de lo anterior, debemos puntualizar que le delito de falsificacion
de marcas se produce en el momento que se adhiere una etiqueta, empaque,
envase, etcétera, al producto, sin autorizacion del duefio de dicha marca.

Por otro lado, esta nueva fraccion hace referencia explicita a ciertas
conductas que tiene que ver con el tipo penal en cuestion, lo cual no puede

considerarse un avance para combatir este tipo de acciones.

Es por ello, que el texto del articulo 223, fraccion !l de la Ley de
Propiedad Industrial, busca reprimir conductas sin las cuales la falsificacion

marcaria no seria una actividad tan recurrida.

En consecuencia, la redaccion de esta nueva fraccién, nos coloca en
posibilidad de perseguir ciertas acciones que rebasan lo previsto por la fraccion i,
del articulo 223, identificadas simplemente como falsificacion de marcas,

refiriendose especificamente a actividades tales como:
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constituir un delito, deben realizarse de manera dolosa y con finas de lucro.

e Producir

« Almacenar

* Transportar

* Introducir al pais
« Distribuir

- Vender

=« Proveer materias o insumos

Por udltimo, es necesario sefalar: que este tipo de conductas para

Con la ya tan citada reforma de 1999, se intrédujo un nuévo articulo a la
Ley de Propiedad Industrial, con el numero 223 bis, el cual contempla a los

comerciantes ambulantes.

El texto del articulo 223 bis, es el siguiente:

“Articulo 223 bis.- Se impondra de dos a seis afos de prision y
multa de cien a diez mil dias de salario minimo vigente en el
Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vias
o en lugares publicos. en forma dolosa y con fin de especulacién
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos
comerciales o de manera organizada o permanente, se estara a o
dispuesto en los articulos 223 y 224 de esta Ley.”

Lo primero por comentar, respecto de este articulo, es la forma en que

distingue entre los vendedores ambulantes y los comerciantes establecidos, la

diferencia notoria entre estas dos figuras, radica en la aplicaciéon de las sanciones,

toda vez que a los vendedores ambulantes que realicen actividades de
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fatsificacion de marcas, se les sancionara con penas menores que las aplicadas a
los duefios de establecimientos. )

. Probablemente, el legislador decidié seguir en armonia con el tratamiento
dado a los comerciantes ambulantes en diversas materias, particularmente en el
Distrito Federal.

Asi las cosas, es ingenuo argumentar que la pena prevista para los
ambulantes es menor, por el hecho de que operan de manera autobnoma y
desorganizada, cuando realmente la desorganizacion existe en el comercio
ambulante, es la que se provoca con dicha actividad en las ciudades que se lleva
a cabo.

Es por ello, que se considera debe analizarse la posibilidad de igualar las
penas, en razén de que el comercio ambulante es tan organizado como el
establecido, y por tanto, merecedor a las penas incrementadas a raiz de la
reforma de 1999.

Las penas previstas para los delitos de falsificacion de marcas, se
encuentra contempladas en el articulo 224 de {a Ley de Propiedad Industrial.

Las penas seran de tres a diez ahos de prisidon y multa de dos mil a veinte
mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.

Por ultimo, de conformidad con el articulo 194 del Codigo Federal de
Procedimientos Penales®', los delitos de falsificacién marcaria previstos por las
fracciones 1l y 1l del articuio 223 de la Ley de Propiedad Industrial, son
considerados delitos graves, situacidn por la cual el inculpado de un delito de esta

*CArsculo 193, fracoion VL Codigo Fedoral de Procedioentos Penales. Udn ISEF, Agenda Penal, 2002,
Mewico
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indole, no tendra derecho a libertad bajo caucién y seran perseguidos por querella

de la parte ofendida.
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CAPITULO 4

DERECHO COMPARADO Y LEGISLACION INTERNACIONAL.
4.1 EL DERECHO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

En la Comunidad Europea, la marca es regulada por el Reglamento 40/94,
constante de 143 articulos.

Dice Carlos Fernandez Novoa*?, que “la marca comunitaria cuenta con
principios basicos que informan su régimen juridico”.

4.1.1 PRINCIPIOS DE LA MARCA COMUNITARIA

4.1.1.1 PRINCIPIO DE UNIDAD.

Este principio se encuentra contemplado en e! articulo 1, apartado 2, del
Reglamento 40/94 que a la letra dice:

“La marca comunitaria tendra caracter unitario. Salvo disposicion
contraria del presente Reglamento, producira los mismos efectos
en el conjunto de !a Comunidad: sélo podra ser registrada, cedida,
ser objeto de renuncia, de resolucion de caducidad o de nulidad, y
prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad”.

De lo anterior, se desprende que la marca comunitaria solo puede ser

solicitada y concederse para el territorio de la Comunidad Europea.

YITERNANDEZ NOVOA, Carlos £l Sistema Conttitario de Marcas, Madnd, Lspafa, 1995, pag. 34,
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Por ello resulta ‘muy probable que el reglstro de una marca comumtana
pueda negarse por vmud de oposncno

‘ nterpuesta por el tltular de una marca

anterior o vxgente en alguno de Ios paises miembros de Ia Unidn

d Rala que salvo
pacto . en contra el conjunto de Ia

Comunidad.

Situacién que de acuerdo con Novoa Fernandez, relativiza sensiblemente e!
q
principio de unidad de la marca comunitaria.*?

La razén en que fundamenta su argumento, es que existen hipotesis en el
Reglamento 40/94 donde expresamente se prevé la posibilidad de que la marca
comunitaria deje de surtir efectos en alguna zona de la Unidn Europea.

Una de esas hipotesis se actualiza cuando sobre la marca comunitaria,
existe una marca de alcance local, provocando que el titular de la marca
comunitaria no pueda utilizar en el territorio donde el signo goce de proteccién
local.

4.1.1.2 PRINCIPIO DE RELATIVA AUTONOMIA DE LA MARCA COMUNITARIA.
El significado de este principio es que la marca comunitaria, se encuentra
regulada exclusivamente por normas comunitarias, sin que exista lugar para

aplicar normatividad nacional de los Estados miembros.

Sin embargo, este principio se debilita sensiblemente, toda vez que en caso de
violacion a la marca comunitaria, el Reglamento 40/94 contempla en su articulo

Y Ibidem, pag. 36




14, apartadd 1‘ 1a aphcamén del derecho nacional :sobre infracciones contra

marcas nacnonales. .

o 40/94 regula de manera’ unlforme unlcamente

algunas cuestxones béslcas.
mbro que sea aphcable de acuerdo oon las normas f'Jadas

Nacional del Estado r

por el prcpio reglamento.ﬂ

4.1.1.3 PRINCIPIO DE LA COEXISTENCIA DE LA MARCA COMUNITARIA CON
LAS MARCAS NACIONALES.

Este principio existe, debido a la necesidad existente de que el Sistema
Comunitario de Marcas coexista de manera permanente con los Sistemas
Nacionales de Marcas. Ejemplo de esto, lo encontramos en dos mecanismos
integrantes del reglamento 40/94, y que son:

- Caducidad por tolerancia
- La obligacion de usar efectivamente la marca.

En efecto, el principio de coexistencia de la marca comunitaria, consiste en una
equiparacion de las marcas nacionales con los signos marcarios de la Unién

Europea.

Ahora bien, como la marca desempeiia un pape! importante en la vida
economica de la Comunidad Europea, asi como la posibilidad que representa para
que el consumidor distinga entre una gran variedad de mercancias de la marca
comunitaria debe cumplir con ciertas funciones que le permitan culminar con éxito

su objetivo.

S ibidem, pag 37

Y encomlenda la solucién de |as restantes al Derecho .




Dichas  funciones. encuentran respaldo en el Reglamento 40/94 y son las

siguientes:

+ Funcion Indicadora de la_Procedencia Empresarial.

Esta funcién, tiene su apoyo directo en {a reaccidén de! publico consumidor
al encontrarse con una marca en conexidon con el. producto o :servicio, en
consecuencia, se piensa que dicha mercancia, proviene de una empresa.:

Asimismo, el reglamento 40/94 al! otorgar ‘el titulari'de’ ‘'una’ marca
comunitaria, las acciones encaminadas a la proteccién det sngno se traduce enun
respaldo inequivoco de esta funcion.

+ Funcién Indicadora de Calidad.

Al encontrase con un producto o servicio, amparado por una marca, se

tiene la creencia de que el bien o servicio cuenta con ciertas caracteristicas.
La marca es un signo que proporciona al consumidor informacién sobre una
calidad relativamente constante de los productos o servicios con los que la marca

aparece conectada.®®

* Funcion Condensadora de la Buena Fama.

Esta, es sin duda la funcién mas importante de la marca, consistente en la
preferencia que los consumidores otorgan a los productos o servicios portadores
de dicho signo, en consecuencia, se genera la expectativa de que si el producto o

servicio adquirido cuenta con el gusto del publico.

B Ibidom. pag. 42
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La funcién de la buena fama, se encuentra prevista por el reglamento 40/94,
en la hipotesis de la marca renombrada?®,  concediéndole -dos :formas de
proteccioén. :

La. primer forma: de proteccuén, es .. cuando. el titular - de dna' marca
renombrada anterior puede oponerse a.una sollcxtud posteruor de una marca
comunitaria, incluso cuando no hay similitud entre los pmductos o servncnos que se

comercialicen.

La otra forma de proteccién, consiste en que el iitular dela ‘marca
comunitaria renombrada puede solicitar se prohiba e! uso de una marca idéntica o
similar cuando los servicios o productos distinguidos por el slgno infractor no sean
similares a los diferenciados por la marca comunitaria renombrada.

De acuerdo con el articulo 1 del reglamento 40/94, se denominara marca
comunitaria a las marcas de productos o de servicios registrados en las
condiciones y conforme las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento.

A simple vista, pareceria que el Reglamento 40/94 omite el! concepto de
marca; sin embargo, el articulo 4, establece que puede constituir una marca

comunitaria:

“Todos los signos que puedan ser objeto de una representacion
grafica, en paricular las palabras, incluidos los nombres de
personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o
de su presentacion con la condicion de que tales signos sean
apropiados para distinguir los productos o servicios de una

empresa de los de otras empresas.”

In el sistema mexicano de marcas, la marca renombrada ¢s conocida camo marca notoria. Para la
Comunidad Furopea. este npo de marca, es aquella que sc caracteriza por ser portadors de un acrecentado
presugio. SANZ DE ACEBO HECQUEL, BEuenne, La proteccion de la marca renombrada on ol Derecho
Comunuario, Derecho Mercannl, No 236, Madnd. Expaia, Abrt-Junio, 2002, pag. 153
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De la transcnpc:én del precepto,” se desprende. a d:ferencna de nuestra

legislacion, que las letras Y los numeros pueden constltuxr una marca y pretende

su registro.

Respecto de las palabras, nombres propios, dibujos y la presentacion de! .

producto, resulta coincidentes con los signos que nuestro sistema permite también
para formar una marca.

Otro aspecto que merece comentario, es lo relativo a que et Reglamento de
ia Comunidad Europea, establece que la marca comunitaria debe distinguir los
productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, en tanto que la
t.ey de Propiedad Industrial sefala que el signo marcario tiene que ser capaz de
individualizar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado.

Una vez establecido lo que pude constituir una marca comunitaria, es
necesario delimitar quien puede ser titular de la misma. En efecto, e! Reglamento
40/94 se muestra relativamente restrictivo respecto de la legitimacion.

Este aspecto cobra importancia a lo largo de la vida de la marca
comunitaria, por qQue la pérdida de la legitimacién constituye una causa de
caducidad del signo distintivo.

El articulo 5 de! Reglamento 40/94, dispone que las personas que se
encuentran legitimadas para obtener 1a titularidad de la marca son las siguientes:

« Las entidades fisicas de derecho Publico de los Estados de la Unién Europea y
las personas fisicas y juridicas que sean nacionales de un Estadoc miembro de
la Unidn europea.
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De lo anterior. se desprende que fa pOSIbllldad de sollcutar y ‘obtener la
titularidad. de una marca comumtana. se fundamenta en’ Ia condncnén de ser
ciudadano de la Unidn Europea.

Las personas fisicas o juridicas que sean nacionales deUn‘vEsté"do‘miembro
del Convenio de Paris, par la proteccion de Ia"propledad ‘industrial; asi como
los nacionales de un estado miembro de la Organizacién Mundial de Comercio.

Respecto de estos ultimos, debido a que la Organizacidon Mundial de Comercio
regula, a través de Acuerdos, lo relativo a aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con e! comercio, y una vez que la
Comunidad Europea firmoé el acuerdo para la creacion de la organizacién en
comento, los nacionales de un estado miembro de la misma se encuentran en
posibilidad de solicitar una marca comunitaria, en razon del principio de trato

nacional. 7

Personas fisicas o juridicas que sin ser nacionales de Estados miembros de la
Union Europea ni el Convenio de Paris, tengan su domicilio, sede o
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la Unién
Europea o bien en el territorio de un Estado miembro de la Convencién de

Paris.

En consecuencia, debemos entender que las personas comprendidas en este
tercer grupo, tiene que participar activamente en la vida econdémica de la Unidn

Europea o de un integrante del Convenio de Paris.

Las personas fisicas o juridicas que sin estar incluidas en categorias
anteriores, sean nacionales de una Estado que en materia de marcas conceda

* 'l Principio de Trato nacional consiste ¢n que una vez firmado ¢l Acuerdo, los paises firmantes no pueden
celebrar ningun otra Acuerdo con mejores ot que las das cn el pr ada. veg, que_de,
hacerlo se encuentran facultados para exr la igualdad de condiciones. qurn N
S
LA
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a. los nacionales de la  Unién Europea ‘la- misma - proteccién ' que .. a sus

nacionales. -

Este grupo de personas se encuentra Iegitiméda para’ obtener una marca
comunitaria, en virtud del principio de reciprocidad, aunada“a’la obligacidon de
probar que la marca para la que se pretende registro en la Unién Europea se
encuentra registrada en el pais de origen.

Finalmente, si bien es ciertfo que la Ley de Propiedad Industrial, en su
articulo 87, exige la calidad de comerciante, industrial o prestador de servicios
para utilizar una marca, en ninguna disposicion de dicho ordenamiento maneja la
necesidad de ser mexicano o nacional de algln pais perteneciente a alguna
Unién.

En efecto, debemos suponer que nuestro sistema habilita a cualquier

persona fisica o moral para ser titular del registro del signo distintivo.

4.1.2 NACIMIENTO DE LA MARCA COMUNITARIA

De conformidad con el articulo 6 del Reglamento 40/94, la marca

comunitaria se adquiere por el Registro.

A fin de que el registro de la marca comunitaria sea vigilado, asi como otras
funciones relevantes en la vida del signo marcario, existe la Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior. *® La oficina encuentra su fundamento en el
articulo 2 del Reglamento 40/94.

10 1o sucesino se e denominard Oficing. CASADO CERVINO, Alberto, La Oficing de Armonizaciion del
Derecho Dnrerior, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XIX, Madrid, Espafia. 1998, pig
R4
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Debido' a qL'lev la Comunidad Europea, se encuentra formada por Estados
con distintos Ididmas. el Reglamento 40/94 sefala de manera expresa.~en su
articufo 115, apartado 2. que las lenguas oficiales de la Of'cma son el espanol
aleman, francés lnglés e italiano.

La Of‘cnna tiene personalxdad juridica propia y.en cada uno ‘'de Ios Estados
mlembros. cuanta con capacidad que las Iegnslacnones ac:onales en manera més

amplla concede a Ias personas juridicas.

Esta institucion, se encuentra dirigida y representada por el Presidente,
asistido por uno o varios vicepresidentes. Entre las funciones mas relevantes del
Presidente se encuentran las siguientes:

« Someter a la Comision cualquier proyecto de modificacién al Reglamento
40/94, del Reglamento de Ejecucion y del Regiamento relativo a las tasas.

e La presentacion anual de un informe, desarrollando las actividades realizadas
por la Oficina a la Comision, el Parlamento y Consejo de Administracion de la

propia Oficina.®®
Otro de los 6rganos importantes de la Oficina, se encuentra el Consejo de
Administracion, compuesto por un representante de cada Estado miembro y por
un representante de la Comisién.

Algunas de las funciones del Consejo de Administracién son:

« Asesorar al presidente sobre materias competencia de la Oficina.

ha lu\ funciones que d«.hc realuar el Presid se cn ¢l articulo 119, det

Reglamente 40/94. CASADO CERVINO, Albeno, Comemurios a  los Regtlamentos  sobre Marca
Comunitaria. Edit. Alicante, Espafa, 1996 pag. 139,
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s Otorgar oonsultas para Ia adopcnén de directrices relativas a! examen que la
Ofcma debe Ilevar a cabo.*®

La legalidad de los actos realizados por el Presndente de la Ofcma. estaran
vigilados por la Comision.

' Para cumplir eficazmente con las funciones |mpuestas por el Reglamento
40/94, la Oficina cuenta con los siguientes érganos.

+ Los Examinadores.- Este primer érgano, tiene que‘ comprobar si la solicitud
reune los requisitos exigidos para darle una fecha de debésito. si el solicitante se
encuentra legitimada para solicitar el registro de una marca con'idnitaria y si ésta
no se encuentra en alguna de las causales que nieguen el registro. o

+ Las Divisiones de Oposicion.- Organo compuesto por tres rniembros. de los
cuales por lo menos uno debera ser jurista. Tiene como funciones resolver sobre

dos importantes cuestiones.

La primera, consiste en determinar si una marca anterior invocada por el
oponente impide el registro de la marca comunitaria que se solicita.

La segunda cuestidon, consiste en decidir si la oposicidon de una marca debe

ser estimada en su totalidad o sdlo parcialmente.

+ Divisiones de Administracion de Marcas y de Cuestiones Juridicas.- Es
competente para conocer de todas aquellas resoluciones qQue no sean
competencia de los Examinadores, las Divisiones de Oposicion y las Divisiones de
Anulacion.

"

La constitucion y competencia del Consejo de Adnunistracion las establegbn Tos ;.nwi.,l,’,l, 122,028y
} SIS

124 del Reglumento 4093 Op Cie Sipra. pag. 140
130 s




Asimismo, conocera” sobre las menciones que 'deban inscribirse -en el
Registro de Marcas Comunltanas y la lista de los representantes autorizados para
actuar ante la Oficina.

+ Division de Anulacion.- Integrado por tres miembros de los cuales, uno debe ser
jurista. Este &rgano es competente para la nulidad y caducldad de la marca
comunitaria.

+ Salas de Recursos.- Se componen de tres miembros y por lo menos dos deben
ser juristas. La competencia conferida por el Reglamento 40/94 es la de resolver
los recursos interpuestos contra las resoluciones del resto de los organos
integrantes de la Oficina.

En mérito de lo expuesto, podemos establecer que la Oficina, en su
estructura, cuenta con organos de primera instancia, como son: los Examinadores,
las Divisiones de Oposicidn, las Divisiones de Administracion de Marcas y de
Cuestiones Juridicas y las Divisiones de Anulacion asi como érganos de segunda
instancia como son las Salas de Recurso.

En efecto, las Salas de Recurso resolveran las apelaciones en contra de las
resoluciones dictadas en concesion, nulidad o caducidad de la marca comunitaria.

Todo recurso, debe interponerse por escrito dentro de los dos meses
siguientes contados a partir del dia que se notificd la resolucion recurrida y se
considera interpuesto una vez que se pague la tasa correspondiente.

Un aspecto relevante respecto de los recursos, consiste en la obligacion del
recurrente de formalizar el recurso en un plazo no mayor de cuatro meses
contador a partir de la fecha de notificacion de la resolucion que se recurre. para
exponer los motivos en que funda su impugnacion.

- oTraIe onw
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Una vez interpuesto el recurso, la resolucidn recurrida se aplazara hasta el
momento que la Sala resuelva sobre el recurso; es decir, la interposicion del
recurso tiene efecto suspensivo. - ) .

Cuando el recurso es procedente, la- Sala: puede: dictar"una inueva
resolucién que sustituya a la impugnada o bien, devuelve el asunto al érgano ‘de

primera instancia creador de la resolucion recurnda. en ccmsecuencna. “dicho

édrgano debe dictar una nueva resolucion.

Finalmente, las resoluciones de una Sala de Recurso pbueden ser recurridas
ente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El plazo para la
interposicion del recurso sera de dos meses contados a partir de la notificacion de
Ia resolucion de la Sala de Recurso.®’

Ahora bien, en el sistema mexicano de marcas, es necesario el registro del
signo distintivo; sin embargo, el registro no es para el nacimiento de la marca; toda
vez que, cualquier signo que permita al consumidor la identificacién del producto o
servicio puede considerarse marca. En consecuencia, la marca debe registrarse
para obtener su uso exclusivo y sea oponible frente a terceros.

Por otro lado, al igual que en la Comunidad Europea, en México existe un
organo encargado de recibir la solicitud de registro, examen de la misma,
concesion del registro, nulidad y caducidad de la marca.

La diferencia entre los érganos encargados de dicha materia, radica en que
para la Comunidad Europea, se encarga exclusivamente de las marcas, en tanto,
que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no solo conoce de marcas, al
igual que de patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, secretos
industriates, nombres y avisos comerciales.

' Articulo 63 del Reglamento 3093
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Respectb a‘ la: estructura del Instituto Mexicano de la’ Propiedad Industrial,
en'el capltulo s:guuente abordaremos detemdamente el tema, sm embargo. resulta
oportuno senalar que debldo a la memstencra de ciertas fguras. parece arriesgado
hacer una comparacuon entre los 6rganos |ntegrantes de Ia ‘oficina europea y el
lnstntuto Mex|cano de Ia Propnedad Industrial.

Slgwendo con Ia ‘proteccién que debe otorgarse a la marca comumtana y el
cumplimiento - del® Reglamento 40/94,  es " necesario . establecer érganos
especializados para aplicar las normas comunitarias:

Por tal razén, el articulo 91 del Reglamento establece lo siguiente:

“Los estados miembros designaran en su territorio un
namero tan limitado como sea posible de tribunales
nacionales de primera y segunda instancia, en lo sucesivo
denominados “tribunales de marcas comunitarias™
encargados de desempeiar las funciones que les atribuye el

presente Reglamento.”

Dentro de las facultades atribuidas a este tipo de Tribunales de Marcas
Comunitarias se encuentran comprendidas las siguientes:

= Todas las acciones fundadas para la violacidn de una marca comunitaria, al
iguatl que las acciones basadas en un intento o amenaza de violacién de una
marca comunitaria;

« Las acciones encaminadas a comprobar si determinada’actividad constituye o
no una violacion de una marca comunitaria;

e Sobre las acciones fundadas en la violacion de derechos que el Reglamento
40/94 otorga al solicitante de una marca comunitaria;

142

TUQ_T,’: e
FAT®

g



e De las demandadas de reconvencion en Ias que pxdan la declaractén de

caducidad o nulidad de la marca comunltana. 'j

Las Reglas utilizadas por el Reglarnento 40/94 para establecer la competencua

de la Tribunales Comunitarios de Marca, seran de 1a sngu:ente maner

a)

b)

c)

En el caso de los 3 primeros supuestos cntados con anter ndad las .

acciones deben entablarse ante los Tribunales de Marcas comLxrutarias del
Estado Miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o bien
ante los Tribunales de Marcas Comunitarias del estado en cuyo territorio
tenga un establecimiento el demandado.

La segunda regla, es aplicada cuando el demandado no cuenta ni con
domicilio o establecimiento en el territorio de la Unidn Europea, en
consecuencia, las acciones deberan entablarse ante los Tribunales de
Marca Comunitaria del Estado Miembro, en cuyo territorio tenga su

domicilio el demandante o bien donde este tltimo tenga un establecimiento.

La tercera regla, opera cuando tanto el demandante como el demandado no
tienen su domicilio ni establecimiento en el territorio de la Unidn Europea,
en tal caso las acciones deben entablarse ante los Tribunales Espanoles de
Marcas Comunitarias.

Lo anterior, se debe a que de conformidad con el articulo 93, apartado 3 del
Reglamento 40/94 establece que ante la posibilidad de materializarse el supuesto

del

inciso c), los procedimientos se llevaron ante los Tribunales del Estado

Miembro en que radique la sede de la Oficina.

Esta figura, se encuentra fuera de toda posibilidad de comparacién con alguna

Institucion de nuestro sistema de derecho marcario, toda vez que en nuestro pais
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el dnico facultado para intervenir
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a lo largo de’ la vlda del sugno dlstmtlvo. sin que nlngun otro érgano pueda
participar en algun asunto relacnonado con Ia marca.

Asimismo, es oportuno precisar que en los Estados de la Republlca Mexncana.
exicano de la: Propledad
Industrial - pueden ser interpuestos . ante las dependencnas ‘del1a’ Secretarla de

los asuntos: de los que deba .conocer: el lnstxtuto
Economia, las cuales servirén de intermediario entre el solicitante y el Instituto.

Por otro lado, atendiendo a que ante la imposibilidad de promover algan
recurso ante las resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, la Gnica posibilidad de! solicitante para recurrirlas, es el Juicio de
Amparo, en consecuencia, podemos afirmar que los Juzgados de Distrito,
aunados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, son los Unicos facultados
para conocer de la marca.

4.1.3 FACULTADES CONCEDIDAS AL _TITULAR DE UNA_ __MARCA
COMUNITARIA,

El articulo 9, apartado 1 del Reglamento 40/94 establece que la marca
comunitaria confiere a su titular un derecho exciusivo.

De acuerdo con Fernandez Novoa, en el derecho exclusivo de la marca cabe
distinguir dos facetas: una positiva y otra negativa. La faceta positiva implica que
el titular de la marca esta facultado para usarla, ceder una licencia sobre la marca;
la faceta negativa implica que el titular de la marca esta facuitado para prohibir que
ios terceros usen la marca en el trafico econoémico. %2

T FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Op cit, pag. 195




De lo transcnto. se desprende que la denomlnada faceta negatlva ‘es la mas
|mportante por.que es la que garantlza la efectnvndad del uso exclusnvo de la
marca. :

Otras ‘de las 'facultades concedidas: al titular de’ la’ marca comunitaria se

encuentra expresadas en los siguientes términos

- Poner el signo en los productos o en su ‘presentacion.. .

Debido a que en el ambito econdémico, la utilizacion de la marca en un
producto o servicio representa la preparacién del proceso de comercializaciéon; es
evidente, que la marca sélo puede fijarse en las'mercancias.’ por la persona que
cuenta con autorizacion. :

- Ofrecer los productos, comercializarios o almacenarios con dichos fines y
ofrecer o prestar servicios con el signo.

Fundamentada en esta prerrogativa, es que el titular de una marca
comunitaria puede impedir a cualquier persona que comercialice productos o
servicios amparados por un signo idéntico o confundible.

- lmportar o exportar productos con el signo.

Basado en que el ambito territorial de la marca comunitaria comprende la
totalidad de los Estados Miembros de la Union Europea, el titular puede exportar
productos amparados por su marca, asi como el prohibir la importacion de
productos a la Comunidad Europea, que porten un signo idéntico o asociable con
la marca comunitaria.

- Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
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‘Esta facultad representa para el titular de una‘amarca ‘comunitaria. la
posibilidad de impedir a un tercero el empleo de una - marca confund|ble o
asociable a una marca comunitaria en cualquier tipo de documentaclon mercantnl o
en publicidad entre el publico consumidor. :

En resumen, cabe afirmar que las facuitades concedidas al titular de una ;
marca comunitaria consiste en el uso exclusivo y la proteccnén del sngno asi como
el impedir e! uso de la marca comunitaria sin su autorizacion.

Estas facultades, se pueden considerar parte integrante de la legislacion
mexicana, con la Unica diferencia o por lo menos no mencionada, de que la
solicitud de registro de una marca en México, desde su ingreso al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, origina un blogueo de solicitudes que sean
presentadas por terceros con posterioridad, para marcas iguales o similares.

Para la marca comunitaria, el derecho exclusivo nace hasta el momento en
que se publica en el Boletin de Marcas Comunitarias el acuerdo de su concesion, )
en consecuencia, el solicitante del signo distintivo no puede ejercitar ninguna de
las facultades antes citadas.

Una de las facultades concedidas al titular de una marca comunitaria, y que no
se encuentra prevista por nuestro sistema de marcas, consiste en la proteccidn al
signo distintivo cuando aparece en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta.
Atendiendo a que la marca corre el riesgo de convertirse en una denominacion
usual del producto que inicialmente diferenciaba la correspondiente marca.

En efecto podran presentarse casos en los que resultara dificil determinar si el
nombre que se da al producto constituye una marca © bien si es una
denominacion geneérica o usual correspondiente al producto.




En la Unién Europea, esta hipdtesis puede presentarse incluso en el texto de -
los diccionarios, - enciclopedias y otras obras-de caracter informativo,” lo cual
representaria al acelerado proceso de conversnon de la marca en el nombre usual
del producto o servicio.

Ante tal situacion, el Reglamento 40/94, en su amculo 10 otorga al titular de la
marca comunitaria la facultad de pedir las medldas encammadas a prevenlr la
vulgarizacion del signo distintivo.

A pesar de no tratarse de una facuitad inherente a.la, prerrogativa de uso
exclusivo, toda vez que, sélo puede exigir al editor incluir la indicacion de que se
trata de una marca. ) ) i

El citado articulo 10 del reglamento 40/94, regula tal situacion en los
siguientes términos:

“Si la reproduccion de una marca comunitaria en un diccionario,
enciclopedia u obra de consulta similar dice la impresion de que
constituye el término genérico de los productos o servicios para
los cuales esta registrada la marca, el editor a peticion del titular
de la marca comunitaria, velara por que la reproduccion de ésta
vaya acompafnada, a mas tardar de la siguiente edicion de la obra,
de la indicacion de que se trata de una marca registrada.”

Como ya habia sefalado, para ejercer esta facultad es preciso que la marca
comunitaria aparezca en una obra a la que acuda el publico para conocer el
significado de un termino y obtener informacién acerca del mismo, provocando en
el lector la impresion de que la denominacidon de la marca comunitaria es la
palabra utilizada usualmente para designar productos o servicios.
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Si se integran los requnsutos senalados. el titular’ del sngno distintivo podra
solicitar al editor de la obra, sea persona f|5|ca o moral que la reproduccnén de la
marca vaya acompanada de Ia indlcaclén de que se trata de una marca registrada,
adjuntando algun simbolo que ir dlque su naturaleza marcana tales como R y TM

4.1.4 SUPUESTOS DE NEGACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

En el sistema comunitario de marcas, existen dos clases de motivos relativos
a la denegacidon del registro de una marca.

Los primeros son los _motivos de denegacién absoluta, que son objeto de
examen que lleva a cabo la Oficina, y los motivos de denegacidén_relativos, que
competen al titular de la marca.

Ahora bien, los motivos de denegacion absoluta, de ninguna manera podrian
convalidarse, razén por 1a cual, nunca constituira una marca la solicitud que
contenga este tipo de motivos.

Por otro lado, los motivos de denegacién relativa una vez que sean
subsanados, bien pueden constituir una marca comunitaria. :

El Reglamento 40/94 contempla los motivos de denegacion absoluta y
relativos, en sus articulos 7 y 8 respectivamente. A continuacion, expondremos los
motivos de denegacion absolutos.

El primero de los motivos, consiste en la prohibicion de registro a un signo que
no sea susceptible de representacion grafica, asi como de los que carezcan de
capacidad distintiva.

e




En consecuencia 'y debido a que son signos:que no pueden representarse
graficamente,’ fenece toda posibilidad de registrar, tales: como las aromaticas o
sonoras. Sl o ; ’ : ‘

En'el caso de Ias que carecen de dastlnt:vndad se trata de lo que comUnmente
se conoce como denomunacnon genenca. es decir, exactamente lo contrario a la
pretendido por la marca.’

Por tanto, todo signo banal o de estructura simple, carece de distintividad y no
puede constituir una marca comunitaria.

Otro motivo de denegacion absoluta dispone que se negara el registro de:

“Las marcas que estén compuestas exclusivamente por los signos
o por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar
la especie, la calidad, la cantidad., el destino, el valor: la
procedencia geografica o la época de produccién del producto o
de la presentacion del servicio u otras caracteristicas del producto

o servicio.”

Debido a que el papel de las marcas consiste en indicar el origen empresarial
de un producto o servicio, las denominaciones descriptivas no pueden operar
como marcas, toda vez que su funcidn radica en informar a los comunicadores
acerca de las caracteristicas del producto o servicio al que pretende aplicarse el
signo distintivo.

Un motivo mas de denegacion absoluta, es encuentra expresado en los
siguientes términos:
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“Las marcas’ que se compongan exclusnvamente de S|gnos o
indicaciones que se hayan convemdo en habituales en el lenguaje
comuin o en las costumbres leales y constantes del comercio.”

La razén en que se funda kesta brohibicién. es la de evitar monopolizar a
titulo de marcas signos cuya libre disponibilidad:. es necesaria para que los
empresarios actien de manera eficiente en el mercado.

A diferencia de ios signos carentes de distintividad, esta prohibicion
comprende a los signos que a consecuencia de un proceso de conversion de su
significado original sean habituales a las costumbres del comercio de cualquiera
de los miembros de la Unién Europea.

Sin embargo, conforme al apartado 3) del articulo 7 del Reglamento 40/94,
el solicitante de una marca consistente en un signo carente de distintividad,
descriptivo o habitual puede lograr el registro de la marca siempre que acredite
debidamente que a consecuencia de un uso anterior, el signo es notoriamente
conocido por los circulos interesados como medio distintivo de los productos o
servicios del solicitante.

Asi las cosas, la falta de capacidad distintiva de un signo debe entenderse
subsanada, tan solo, cuando a consecuencia de un uso anterior, el signo es
notoriamente conocido en todos los paises miembros de la Unién europea.

Otra de las prohibiciones previstas por el Reglamento 40/94. Para negar al
Registro como Marca Comunitaria, contiene Ilo . relativo -a las formas

tridimensionales.

La primera prohibicion de este tipo es {a siguiente:

« La forma impuesta por la naturaleza del propio producto.
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Esta pl’ohlbICIén debe ser aphcada cuando la forma objeto de:la solicitud de
marca comunitaria sea justamente la forma caracteristica que suelen revestir fos
productos integrantes ‘de la clase para que se presente la solicitud.

Una prohibicidn mas para las formas tridimensionales consiste en:
= La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La pretensién de esta fraccion es la de diferenciar las formas protegidas por el
Sistema de Marcas de las reguladas por el Sistema de Patentes. En
consecuencia, la delimitacion realizada por esta prohibicion resulta muy
importante.

La finalidad del Sistema de Patentes, consiste en fomentar la realizacion y
divulgacidon de los resultados de la investigacion tecnolégica concediendo
derechos exclusivos temporales y limitados a los inventores, por ello, el Sistema
exige que las invenciones sean nuevas, impliquen actividad y sea de aplicacion
industrial.

Dicha finalidad seria frustrada si pudiese registrarse como marca una forma
cuya funcion especifica consistira en proporcionar a un producto ventajas notorias

con respecto a la fabricacion o uso del mismo.

La dltima de las prohibiciones para formas tridimensionales se expresa en los
siguientes términos:

* La forma que afecte el valor intrinseco del producto”.

Esta prohibicion se refiere a aquella clase de productos en los que la
apariencia estética repercute directamente sobre la valoracion de un producto por
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parte del - consumidor; ‘es ‘decir, aquellos 'productos' que ‘son comunmente
adquiridos en atencnén a sus efectos estétlcos y ornamentales. i 3

En efecto, mediante esta pI'OthICIén se; pretende f;a la frontera entre el

Sistemna Comunitario de Marcas y el Slsterna de Disefio Comumtano.

Por ello, cuando se encuentre una forrna que haga més atractlvo y venduble el
producto, es preciso concluir que tal forma afecta el valor |ntrinseoo del producto Y.
por tanto, no puede ser reglstrada como marca.,

Por otro lado, el Reglamento 40/94 prevé como motlvo» de denegacién

absoluta, las indicaciones enganosas de tal suerte que se negala eI registro a todo

signo que se encuentre en el siguiente supuesto:

“... marcas que puedan inducir al publico a error, por’ejemplo.
sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geografica del
producto o servicio™. )

Las indicaciones engafnosas, no pueden ser registradas como marcas por que
el significado de esas indicaciones es definitivamente incompatible con. el
contenido informativo que debe proporcionar la marca.

Atendiendo a que la marca suministra informacion acerca del origen
empresarial de los servicios y productos asi como de la existencia de un nivel
constante de calidad de los mismos, en consecuencia, estos dos aspectos
generan la transparencia del mercado que es la finalidad uitima del Sistema
Marcario.

En razén de lo anterior, y toda vez que las indicaciones engafiosas provocan
en los consumidores un riesgo de equivocaciones y desorientacion entre ellos esta




prohibicion absoluta bloquea defnmvamente el acceso de dichas indicaciones al
Registro de Marcas Comunitarias. : .

Ademés de las proh:blcnones antenoment

'”exbl'.uevs'tas. el Reglamento 40/94
dlspone otras, lgualmente absolutas; tales como T L T

“ Las marcas que sean contra as al orden publico o a las buenas

costumbres”.

Para Fernandez Novoa®, en el sistema comunitario de. marcas el orden

publico debe entenderse como el conjunto de pnncnplo Jurldncos. polltlcos v
econdmicos generalmente admitidos en todos los palses de la ‘Unién Europea en
un momento determinado. ]

Respecto de la expresion buenas costumbres, es interpretado en el sentido de
la ética social predominante en la sociedad europea de cada momento histérico.

En efecto, para negar el registro de una marca fundada en esta prohibicion, el
signo debe estar en contradiccion con la legislacion y las pautas basicas de la
moral aceptada por la sociedad europea.

Asimismo, el Reglamento 40/94 preveé la prohibicién de registrar a:

“ Las marcas que, por falta de autorizacion de las autoridades
competentes, deban ser denegados en virtud del articulo 6ter del

Convenio de Paris™

De acuerdo con el Convenio de Paris, el articulo 6ter prohibe registrar como

marca a los siguientes signos:




a) “Los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estados de los
paises de la Unién." " : ‘

b) “Los escudos _de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones -~ ‘de las organizaciones intemacionales
intergubemamentales de las cuales uno o varios péises de la Unidn sean
miembros.”

c) “La prohibicidn de los signos y punzones oficiales de control y garantia se
aplicard solamente en los casos en que las marcas que los contengan
estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancias del mismo género o de
un género similar”.

Asli las cosas, la existencia de esta prohibicidon obedece, al simple hecho de
que se encuentra contemplada en el maximo ordenamiento de propiedad
industrial, el Convenio de Paris.

Ahora bien, respecto del primer supuesto la prohibicion queda sin efecto
cuando las autoridades competentes de un pais de la Unidn autorizan la
reproduccion del escudo, bandera o emblema en una marca.

En relacién con las siglas o denominaciones de las organizaciones
internacionales la prohibicién dejara de aplicarse si el solicitante de la marca
comunitaria aporte la autorizacidon de la organizacion.

La prohibicion relativa a los signos y punzones oficiales de control y garantia,
no serad aplicable cuando los productos para los que se solicita la marca
comunitaria no guardan relacién alguna con los productos oficiales antes citados.

Finalmente, el Reglamento 40/94 sefiala como motivos de denegacion
absoluta la siguiente:




* Las marcas comerciales de Ios vinos’ que cons:stan en una
indicacion geogréf‘ca que ndentlf’que el vmo. ‘o para Ias bebldas
dcacién geograf‘ca que

que contengan : ) consnstan en una
|dent|ﬁque fa beblda. respecto de Ios vnnos o bebtdas que no

tengan dIChO ongen L

Por tanto, los empresanos ajenos
podran incluir .el nombre o sngno caracterlst‘
comunitaria.

Ahora bien, es momento de comentar los motwos de denegacuén relativos

previstos por el articulo 8 del Reglamento 40/94.

Los motivos de denegacion relativos estan constituidos por marcas y signos
distintivos que tiene un alcance comunitario © bien un alcance estrictamente

nacional.

Una de las categorias contempladas en los motivos de denegacion relativos.
es la concerniente a las marcas anteriores o confundibles.

El primero de los supuestos perteneciente a dicha categoria esta contemplado
en el apartado 1) del articulo 8 del Reglamento 40/94 en los siguientes términos:

“ Mediante oposicion de titular de una marca anterior, se denegara
el registro de la marca:




a)Cuando sea’idéntica a la marca anterior y que los productos o
los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los
productos o servicios para los cuales esté protegida la marca
anterior.” ‘

Lo primero que merece comentario de la precedente transcripcion es que el
Sistema Comunitario de Marcas deja totalmente a iniciativa de los Titulares de
Marcas anteriores la operatividad de los motivos de denegacion relativos.

Tal situacion acontece, debido a que las marcas y signos distintivos anteriores
tan soélo surtirdn efecto obstativo en el procedimiento de concesidon cuando el
titutar plantee la pertinente oposicion. : i

Por otro lado, la doble identidad solicitada por el supuesio d'e“ méﬁto
presupone la faita de problematica del examinador para detectar la materializacion
de la hipétesis.

El supuesto de confundibilidad se contempla en la letra b), del apartado 1 del
articulo que dispone negar el registro de una marca comunitaria cuando:

* Por ser idéntica o similar a la marca anterior, y por ser idénticos
o similares los productos o servicios que ambas marcas designan,
exista riesgo de confusién por parte del publico en el territorio en
que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusion
incluye el riesgo de asociacidn con la marca anterior.”

A fin de apreciar la semejanza entre signos estos son comparados en un triple

plano: el fonético, el grafico y el conceptual, asi como que los examinadores se
inspiren en las pautas utilizadas en los Estados miembros de la Unién Europea.

156




En efecto, el examlnador tlene que determmar si  existe riesgo de confusiéon
entre la marca cornumtana sollcltada y la marca anterior oponente.

El Reglamento 40/94, el apartado 2 aéi hiémd articulo 8, expone los tipos de
marcas en los que es posible fundamentar una oposuclén ala sol:cntud de marca
comunitaria.

> Las marcas comunitarias o las solicitudes de marcas comunitarias.

En este caso, la fecha de depdsito debe ser anterior a la fecha de depdsito de
la solicitud de la marca comunitaria contra la que se entabla oposicion.
> Las marcas nacionales registradas en un Estado Miembro de la Unién
Europea y las marcas internacionalmente registrada que surten efecto en
uno de los Estados de la Uniéon Europea.

Los signos distintivos citados constituiran un motivo de denegacion relativa
cuando sean idénticas o susceptibles de generar confusién o asociacion.

Para poder determinar |la existencia de dicha situacion es preciso comparar la
solicitud de marca comunitaria con la marca nacional anterior en la que se funda la
oposicion.

Por tanto, el Examinador debe realizar un analisis basado en la comparacion
de la solicitud de la marca comunitaria y la certificacion oficial de la marca o

solicitud nacional invocada en al oposicion.

» Las marcas notoriamente conocidas en un estado miembro de la Unién
Europea.

157




La peculiaridad ‘de este tipo de marcas radica en que no se encuentran
registradas. sino que por consecuencia de su uso muy intenso han alcanzado
notoriedad entre los sectores interesados de un estado miembro de la Unidn
Europea.

t.a inclusién de esta categoria de signos para negar el registro de una marca
comunitaria, obedece a que la mayoria de los estado miembros de la Unién
Europea tienen en sus ordenamientos lo dispuesto por el articulo 6bis del
Convenio de Paris, relativo a las marcas notorias.

Para el titular de una marca notoriamente conocida es menester fundamentar
su oposicidén a la solicitud de la marca comunitaria en la acreditacidon de que el
signo invocado es notorio.

De igual manera, e! articulo 5 del Reglamento establece como motivo de
denegacion relativo de una marca comunitaria la existencia anterior de una marca
notoriamente conocida y renombrada. ’

Ahora bien, para que entre en juego este motivo de denegacion es preciso que
concurran los siguientes supuestos:

a) Que existe una marca notoriamente conocida y renombrada anterior.
Esta marca anterior puede ser bien una marca comunitaria renombrada
y notoriamente conocida en el territorio de la Unién europea o bien una
marca nacional renombrada y notoriamente conocida en el estado
miembro que se trate.

b) Que se solicite una marca comunitaria posterior para distinguir
productos o servicios que no sean similares a aquellos para ios que se
haya registrado la marca anterior.




Esta marca comunitaria solicitada ‘con pbsterioridad tiene que ser idéntica o
similar a cualquiera de'las dos marcas anterlormente mencionadas y haberse
solicitado para productos o servncios que no sean snmnlares a aquellos para fos que
se haya registrado cualquuera de los dos sngnos antenores.

c) Que el uso de la marca comunitaria sollcxtada posteriormente redana las
caracteristicas previstas en este apartado.

Estas caracteristicas son que se realice sin justa causa y para aprovecharse
indebidamente del caracter distintivo o de la notoriedad o reputacion de la marca
anterior o fuere perjudicial para el caracter distintivo o la notoriedad o de la
reputacién de la marca anterior.

Otro motivo de denegacion previsto por el articulo 8 de! Reglamento 40/94 es
el de las marcas no registradas y los otros signos anteriormente utilizados de
alcance no unicamente local.

En consecuencia para que esta hipotesis sea aplicada se necesita  la
concurrencia de los siguientes supuestos: i

« Que el registro de marca comunitaria sea obstaculizado por un ‘signo  no
registrado, asi como otros signos tales como el nombre comercial y el rotulo de
establecimiento.

= El uso de los signos obstaculizantes debe producirse en un ambito de alcance
no unicamente local, es decir, un ambito que comprende no séio una parte del
territorio de una Estado miembro de la Unién Europea.

« El titular de la marca no registrada o del signo tiene que haber adquirido, con
arreglo al derecho nacional del Estado miembro que regula estos signos, el
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derecho a utilizar los signos con antenondad a la‘fecha de’ prestac:én de la
sollcntud de la marca comumtana.

o Ei derecho nac onal de estado mbro que regula estos s:gnos tiene que

reconocer a u tltular el derecho a pr Ia utilizacion de una ‘marca postenor.

el

Fmalmente. Reglamento prevé el
hipotesis de la marca del age te o ¢

mot (< de denegacnén relahvo a la

De acueyrdo con este éupuesto,’el ‘empre‘sario IeQItirﬁado para ‘sver ﬁtuiar de -
una marca comunitaria, puede impedir el registro de su marca realizado por el
agente o representante en su propio nombre y sin el consentimiento de aquél y
siémpre que no justifiquen su actuacion.

Dentro del tema de palabras o motivos para negar el registro de una marca,
merece mencidén senalar que el sistema mexicano de marcas no divide entre
motivos absolutos y relativos.

Por tanto, en nuestro pais no es posible tener contacto con el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para establecer las razones por las que deba
negarse o concederse el registro de una marca. B

Ahora bien, llega el momento de precisar todo lo concerniente a la solicitud de

la marca comunitaria.

El primer comentario al respecto se hace con relacién a que la solicitud debe
ser presentada por una persona que tenga legitimacion para ser titulares de
marcas comunitarias.




El Reglamento 40/94 en su artlculo 26 sefala los requisitos necesarios que
debe contener. la . solicitud de marca oomunltana chhos requisitos son los

siguientes:

= Una instancia de registro de marca comunitaria.’

e Las indicaciones que permiten id'en‘tificarf at solicitanté. Sin duda aylguna. este
reqguisito es de suma importancia, toda vez qu'e facilita la téreé del examihador
consistente en comprobar si el solicitante esta Iegmmado para pretender la
titularidad de la marca comunitaria. g

e La lista de los productos o servicios para’ los que se’ sollcnta el reglstro‘
Requisito indispensable, debido a que gracias a su mencién podré dellmltar la

marca comunitaria.

s La reproduccion de la marca. En razén de que la marca comunitaria debe ser
constituida por un signo susceptible de representacién grafica, el cual debe ser

reproducido en la solicitud.

Finalmente, los solicitantes de marcas comunitarias deben anexar una tasa de

depodsito por cada clase que pretende registrarse.

La solicitud puede ser depositada de acuerdo con el articulo 25, apartado 1 del
Reglamento 40/94, en la Oficina, en la Oficina de Patentes y Marcas de un Estado
Miembro o bien en la Oficina de Marcas de Benelux.

Una vez que la solicitud de la marca comunitaria es depositada, se lleva a
cabo un examen para comprobar si redne los requisitos exigidos en la solicitud, si
el solicitante esta legitimado para solicitar la marca comunitaria; y si el signo se
encuentra o no incluido en alguno de los motivos de denegacién absolutos.




El primer punto a comprobar, resulta’ de suma lmportancna debldo a que si “ta
solicitud cumple. con todos sus requis:tos se.: otorga una fecha de presentacién. .
convirtiéndose en un factor basico en la vtda de la marca comumtana. )

Lo anterior, es innegable debido a qu
determina las marcas concedidas'y las soh
de presentacidn de la solicitud de marca
anterioridades ante dicha sohcnud.

En la hipétesis de que la solicitud no contenga todos los requisitos, la Oficina
pedira al solicitante que subsane las omisiones o irregularidades detectadas.

En caso de que no se subsanen las irregularidades detectadas, la oficina
desestimara la solicitud de ta marca comunitaria.

En relacidn con al comprobacién del examinador para determinar si el
solicitante se encuentra legitimado, puede ser una tarea relativamente sencilla,
basado en que el solicitante manifesté todos los datos requeridos en la solicitud.

Asimismo, el examinador puede requerir inforrmacion al solicitante, si se llega
al convencimiento de que la persona que pretende el registro de la marca
comunitaria no cuenta con legitimacion, la solicitud sera desestimada.

A fin de evitar la desestimacion de la solicitud. el examinador debe oir al
solicitante con el propdsito de que efectle alegaciones y observaciones.

Por otro lado, la parte importante del examen realizado a la solicitud de marca

comunitaria, consiste en la comprobacion de si la marca solicitada incurre en los
motivos de denegacion absolutos fijados por el articulo 7 del Reglamento 40/94.
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En consecuencia, es probable que en este punto surjan diferencias relevantes
entre el examinador y el solicitante, por ello, éste debe ser oido siempre con el fin
de que presente sus alegaciones o, en su caso, modifique la solicitud de la marca

comunitaria.

Ahora bien, existe la posibilidad de que el solicitante pretenda efectuar la
presentacidon de una marca comunitaria para productos o servicios idénticos a
otros amparados por un signo distintivo igual al que se pretende registrar en la
Unién Europea.

En efecto, el Reglamento 40/94 en su articulo 29, concede un derecho de
prioridad durante un plazo de seis meses contados a partir de que el solicitante de
la marca comunitaria haya depositado una determinada solicitud en alguno de los
Estados miembros del Convenio de Paris o en alguno de los Estados miembros
del Acuerdo para el establecimiento de la Organizacion Mundial de Comercio.

En otras palabras, gozara de la prioridad de la solicitud anterior respecto de la
que se presente como marca comunitaria, para el mismo signo y para idénticos
productos o servicios, dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de
la primera solicitud. En consecuencia, la solicitud de marca comunitaria sera
tramitada como si hubiera sido depositada en al fecha de la primera.

4.1.5 BUSQUEDA DE LAS MARCAS ANTERIORES.

Una vez que la solicitud supera la fase de examen, la Oficina elaborara un
inforrme de busqueda comunitaria, en el que se citaran todos los registros y
solicitudes comunitarios anteriores relativos a marcas confundibles con la solicitud,
por ser idénticos o similares los signos y los productos y servicios.
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Paralelamente, las blisquedas de las antenondades nacnonales sera hecha por
las Oficinas Nacionales de los Estados mlembros qQue hublesen comumcado ala
Oficina Comunitaria se decisiéon de efect'uar_mformes nacnonales de busquedas.
Enviaran a la Oficina Comunitaria ‘un'ir\\forme' que'com;:'fende‘ las solicitudes o
registros anteriores de maréas nacidnales o intémac_ionales' con vigencia en el
pais miembro en cuestion, que se presten a cohfﬁsién'con la solicitada.

Una vez completados los informes, la Oficina transmitira al solicitante todos los

informes de busqueda, en consecuencia, corresponde al solicitante la adopcion de
medidas encaminadas a la persecuciéon del procedimiento.

4.1.6 PUBLICACION DE LA SOLICITUD

Si la solicitud de marca comunitaria supera exitosamente la fase del examen,
se procede a su publicacién en el Boletin de Marcas Comunitarias, en el plazo de
un mes a partir del envio de los informes de busqueda.

4.1.7 QOPOSICIONES Y OBSERVACIONES A TERCEROS.

Una vez publicada la solicitud de 1a marca comunitaria, se abre la posibilidad
de que intervengan los terceros, dirigiendo observaciones a la Oficina o, en su
caso, la presentacidn de oposiciones contra el registro de una marca comunitaria
solicitada.
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4.1.8 OBSERVACIONES

Representan el primer momento de intervenciéon por parte de terceros en el
procedimiento de concesidon del registro de marca comunitaria; es decir, entran a
escena personas completamente ajenas al solicitante de la marca comunitaria.

En efecto, el articulo 41.1 del Reglamento 40/94 establece los términos en los
que se presentan observaciones concernientes a la solicitud de la marca
comunitaria.

Dicho precepto se expresa en los siguientes términos:

“Cualquief persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones
que representen a fabricantes, productores, prestadores de
servicios, comerciantes o consumidores podran dirigir a la Oficina
observaciones escritas.”

Las observaciones pueden ser presentadas en cualquier momento una vez
que la solicitud de marca comunitaria ha sido publicada en el Boletin de Marcas
Comunitarias.

Asimismo, las observaciones sodlo pueden fundarse en los motivos de
denegacion absolutos previstos por el articulo 7 del Reglamento 40/94,
convirtiéendose en el unico foro por el que los terceros pueden invocar la no
concesion de la marca solicitada por incurrir en alguno de los motivos citados, sin
adquirir la condicidon de parte dentro del procedimiento.

Los terceros deben formular sus alegaciones por escrito, exponiendo

os
motivos de denegacion absolutos o razones por virtud de las cuales debe ser
negada la marca comunitaria solicitada.




De igua! manera, el solicitante puede refutar las alegaciones contenidas en las
observaciones hechas por el tercero, en consecuencia, debe dirigir su réplica a la
Oficina. : ’

4.1.9 OPOSICIONES

La otra posibilidad de intervencion de terceros, la mas irjhportanté. consiste en
la presentacidon de oposiciones en el plazo de tres meses c‘ontaydos a partir de'la
publicacién de ta solicitud. R E S

Las oposiciones sélo pueden ser basadas en derechos anteriores o, lo que es
lo mismo, en los motivos de denegacion relativos. : ‘ )

Las oposiciones deben ser presentadas por escrito cumpliendo con requisitos
tales como la identificaciéon del oponente y de los derechos en que basa su
oposicion.

Si el oponente lo solicita, la Oficina le concedera un plazo adiciona! razonabie
para alegar otros hechos y aportar documentos, pruebas y observaciones, siempre
y cuando se solicite antes de expirar el plazo de la oposicion.

Las diferencias presentadas en las oposiciones respecto de los requisitos
formales pueden ser subsanables en el plazo de un mes, de no cumplir con los
requisitos exigidos por el Reglamento 40/94 para la oposicion, ésta sera
inadmisible.

Si la oposicion es admitida, invitara a las partes a una congciliacion o bien,
utilizara el procedimiento oral, no publico, bien de oficio o a peticion de parte, en
su caso procedera a la audiencia de las partes, de testigos o a solicitar peritajes.




A lo largo del procedimiento de oposicion, el solicitante puede pedir que se
exija- el oponente que aporte pruebas de uso dre fa marca que sirve como
fundamento a !la oposicién o bien, las que justifiquen su falta de uso, tales como
etiquetas, envases, envoltorios, listas de precios, catalogos, fécturas. etcétera.

Finalmente, la Divisién de Oposiciones dictara una resolucion contra la que

podran formular recurso tanto el oponente, si su oposicidn es desestimada, como
el solicitante si su solicitud es realizada como consecuencia de la oposicién.

4.1.10 INSCRIPCION DE LA MARCA CONCEDIDA

Si la solicitud supera el examen de oficio ¥y en casc de haberse presentado
oposicion, ésta hubiere sido desestimada a través de resolucion definitiva, se
decretara la concesion y se abrira un plazo de dos mese para el pago de la tasa
de registro.

Una vez pagada la tasa de registro, se procedera a la inscripciéon en el
registro, a la publicacién de la mencién de la concesion en el Boletin de Marcas
Comunitarias y a la expedicion de un certificado de registro.

La vigencia del registro durara diez afos, contados desde la fecha de solicitud,
y podra renovarse por periodos iguales.

4.1.11 RENOVACION

La Oficina informara a todo titular de una marca comunitaria, asi como al titular
de un derecho registrado sobre la marca comunitaria acerca de la expedicién del
registro.
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Sin embargo, la Of‘cma no incurre en responsabnhdad alguna por no dar aviso
de la informacién citada.

La rencovacién debe realizarse medlante sohc:tud presentada ante la Of‘cma
seis meses antes de que expire el plazo concedldo a la  marca comunitaria
registrada.

Asimismo, la solicitud debe acompafarse de las tasas pagadas. A falta de ello,
ta solicitud de renovacidon puede presentarse en un plazo adicional de seis meses
contados a partir del dia siguiente al dia en que termine el primer plazo condicional
al pago de un recargo en el curso del plazo adicional.

Por ultimo, la renovacion debe registrarse y surtird efecto al dia siguiente al de
la fecha de expiracion del registro.

Realizando una comparacion con nuestra legislacion, bien merece sefalar una
diferencia relevante con el sistema de marcas en la Unién Europea.

Esta diferencia radica en la imposibilidad de presentar oposiciéon u
observaciones a una solicitud depositada ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, mucho menos aun la interposicion de recurso alguno, ya que
como hemos comentado anteriormente, en materia de marcas no procede ningun
medio por el que se puedan buscar modificaciones a lo dictado por el Instituto.

En meérito de lo anterior, resultaria importante ta implementacion de un sistema
de oposicion en el sistema mexicano de marcas. a fin de hacer mas la tarea de la
concesion de registros de los signos distintivos.




4.1.12 CADUCIDAD

Los supuestos por los que una marca comunitaria puede caducar se
encuentran previstos en el articulo 50 del Reglamento 40/94.‘ .

La primera de la hipotesis es la caducidad por félta de uso del Vs'igno. cuestion
que es planteada con frecuencia ente la Oficina y, en su caso, los Tribunales de
Marcas Comunitarias. T : ’

La caducidad se declara mediante solicitud presentada ante la Oficina o
mediante una demanda de reconvencién en una accion por violacion de marca.

La caducidad por falta de uso de la marca comunitaria esta sometido a un
conjunto de normas que se enuncian de la siguiente manera:

“ Si dentro de un periodo ininterrumpido de cinco afos, la marca
no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los
productos o servicios para las cuales este registrada, y no existan
causas justificativas de la faita de uso: sin embargo, nadie podra
invocar la caducidad de una marca comunitaria, si en el intervalo
entra la expiracion del periodo sefalado y la presentacion de la
solicitud o de la demanda de reconvencion, se hubiere iniciado o
reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo
o la reanudacion del uso en un plazo de tres meses a la
presentacidon de la solicitud o demanda de reconvencion, plazo
que empezara en fecha no anterior a la de expiracion del periodo
ininterrumpido de cinco afnos de falta de uso, no se tomara en
cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudacion del
uso se hubiere producido después de haber conocido el titular que
podia ser presentada la solictud o la demanda de la
reconvencion.”
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De lo transcrito anteriormente, se desprende que la marca’ no usada durante
un plazo ininterrumpido cinco afios se encuentra amenazado por el ejercicio de
una accién declarativa de caducidad, sin embargo, el titular de la marca puede
eliminar tal amenaza si reanuda o inicia el uso efectivo de la marca antes de que
un tercero presente una solicitud o reconvencion de caducidad de la marca.

En efecto, la utilizacion de la marca comunitaria antes de la expiracion del
mencionado plazo de cinco afios y la presentaciéon de la solicitud o reconvencion
acaba con la causa de caducidad existente sobra la marca.

Respecto de las causas mediante las cuales se justifica la falta de uso,
Fernandez Novoa %' manifiesta que son acontecimientos que no pueden ser
imputables al titular de la marca y que impiden la utilizacion de la misma en el
mercado, luego entonces, pueden ser las guerras, catastrofes naturales y las
disposiciones legales o medidas administrativas que prohiban la venta de los
articulos amparados por la marca.

Otro de los supuestos de caducidad la marca comunitaria se encuentra
previsto en el inciso b) del articulo 50.1 del Reglamento 40/94, consistente en la
vulgarizacion del signo comunitario registrado; es decir, la conversion de la marca
en la designacién usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que

esté registrada.

De la lectura del precepto contenido en el inciso b) del articulo 50.1 del
Reglamento 40/94, se descubre que la caducidad derivada de la vulgarizacion de
la marca se produce exclusivamente por la actividad o la inactividad de su titular.

En efecto, la marca se convierte en la designaciéon usual en el comercio de un
producto o servicio para el que esté registrada.

S EIRNANDEZ NOVOA, Carlos, p Cir., pag. 383, e . T
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Cuando la Oficina o el Tribunal de Marcas Comunltanas declara la caducadad .
de fa marca, debe determmar si‘la‘ vulganzacnon decretada .se extlende ala.

totalidad de los productos o servi cios 0, en su caso si se contrae a una parte

especifica de los productos o servncuos para Ios que habia s do registrada Ia marca
comunitaria.

Este supuesto de caduc:dad parcial se’encuentra contemplado expresamente
en el apartado 2 del articulo 50 1 del Reglamento que dlspo e que si Ia causa de
caducidad existe tan sélo para una parte de Ios produ .

|c:os se declarara
la caducidad de los derechos del titular sélo para Ios produ 0S 0 servicios de que
se trate.

E! tercer supuesto de caducidad del signo comunlt revA to por el amculo
50 del Reglamento 40/84 es el de la converslon de Ia marca en un sngno

engafioso.

El que la marca se convierta en un signo engafnoso presupone la participacion
activa p pasiva del tituwlar de la marca. Asi, lo manifiesta el texto del inciso c) del
citado articulo 50-1 que la que al tipificar el supuesto, incluye el siguiente requisito:

“Si la consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la
marca o que se haya con su consentimiento para los productos o
los servicios para los que esté registrada.”

En efecto, el supuesto analizado se materializara cuando el titular de la marca
o bien un tercero autorizado lleven a cabo un uso de la marca que imprima a ésta
un caracter engafoso particularmente con la naturaleza, la calidad o la
procedencia geografica de los productos o servicios con respecto a las cuales ha
sido registrada la marca.
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La Gltima causa de caducidad contemplada por el articulo 50 del Reglaménto

40/94 consiste en que el titular se vea privado de la legitimacién para ostentar la

titularidad de una marca comunitaria de acuerdo con el articulo 5 del Reglarhento.

Cuando inicialmente una persona esta legitimada para ser titular de uﬁa marca
comunitaria v debido a acontecimientos posteriores pierde dicha legitimacion es,
justamente, cuando tiene que plantearse ante la Oficina o uﬁ Tribunal de Marcas
Comunitarias la causa de caducidad prevista por el inciso d) del éni’culo 50.1 del
Reglamento 40/94.

La parte que alegue la falta de legitimacién sobrevenida del titular de la marca
comunitaria debera aportar pruebas documentales quejacredi'tyen"que con
posterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud, se han producido
acontecimientos que han privado al titular de la Iegitimaciéh regulada . por el
articulo 5 del Reglamento. - 2 ’

Los supuestos de caducidad de la marca comunitaria son distintos a los
contemplados por la Ley de Propiedad Industrial. SRR

En efecto, resulta impreciso hacer una comparacién entre el sistema
comunitario y nuestro sistema en materia de |a declaracion de caducidad de la

marca.

Sin embargo, la hipdtesis de caducidad del signo distintivo fundada en la falta
de uso de la marca resulta coincidente en ambas legislaciones con la diferencia de
que en la Comunidad Europea la marca caducara si se deja de usar en cinco
anos, en tanto que, para el sistema mexicano de marcas esta causal surtira efecto
a los tres anos de falta de uso del signo distintivo.




4.1.13 NULIDAD

Al igual que los motnvos de denegacion de un reglstro. fas causales de nulidad
son divididas en absolutas y relatlvas. ’

Las causas de nulldad absoluta se encuentran en numeradas ‘en el articulo 51
dei Reglamento 40/94

Respecto de las causas de nulidad relativas son previstas por el Reglamento
en su articulo 52.

La nulidad de la marca comunitaria puede ser discutida ante dos foros, bien
ante la Oficina Comunitaria, a través de las Divisiones de Anulacion mediante el
procedimiento regulado en los articulos 55 y 56 del Reglamento 40/94.

Asimismo, la nulidad puede suscitarse ante el Tribunal nacional de Marcas
Comunitarias que esté tramitando una demanda de infraccidn de una marca
registrada.

Como causas de nulidad absoluta de la marca comunitaria registrada, el
apartado 1 del articulo 51 del Reglamento 40/94 enumera las siguientes:

e Que la marca comunitaria se hubiere registrado contraviniende las
disposiciones del articulo § o del articulo 7.

* Que al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala
fe.

Asi las cosas, la primera causa de nulidad absoluta es, por lo tanto, cuando ia
marca comunitaria hubiese sido solicitada por alguien que de acuerdo con el
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articulo 5 del Reglamento no estuvnese Iegitimado para ostentar la- tltulandad de
una marca comumtana E o e

La segundo causa de nulndad absoluta es que la marca comumtana hubiese

sido concedlda a pesar de estar mclu da ‘en alguna de las prohlblcuones absolutas
contemdas en el artlculo 7 del Reglamento 40/94 o

Dichas prohibiciones son las siguientes:

- La incapacidad del signo para constituir una marca comunitaria;

- La falta caracter distintivo del signo;

- Ef significado descriptivo del signo:

- Que la marca consista en formas tridimensionales pl’OhlbldaS.

- El caracter engafioso del signo;

- Que el signo sea contrario al orden publico o a las buenas costumbres y
- Que la marca infrinja el articulo 6ter del Convenio de Paris.

En el procedimiento de nulidad la Oficina tendra a la vista las alegaciones y las
pruebas que le suministren los terceros interesados.

La tercera causa de nulidad absoluta consiste en que al presentar la solicitud
de la marca, el solicitante hubiese actuado de mala fe.

L.a mala fe, puede surgir por diferentes razones: bien por que el solicitante
obra de mala fe ante la Oficina a lo largo del procedimiento de concesién, o bien
por que el solicitante actua en fraude de los derechos de un tercero al presentar la
solicitud de la marca comunitaria.

Frente a la Oficina se producira la mala fe del solicitante de la marca
comunitaria, cuando al formular las correspondientes alegaciones y observaciones

|
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para rebatir las objeciones - del  Examinador  omita deliberadamente -datos
sustanciales o declare inexactamente. ‘

De acuerdo con:lo previsté por el inciso a) del articulo 55.1, las causas de
nulidad pueden ser invocadas ante la Oficina “... por cualquier persona fisica o
juridica, asi como por cualquier agrupacién constituida para la representacion de
los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o
consumidores que, a tenor de la legislacién que le es aplicable, tenga capacidad
procesal”.

Ahora bien, la demanda de nulidad absoluta puede ser admitida por la Oficina
bien con respecto a la totalidad de los productos o servicios o bien respecto a una
parte de los productos o servicios en relacién con las cuales figura registrada la
marca comunitaria.

Las causas de nulidad relativa agrupadas por el articulo 52 de! Reglamento
40/94, se dividen en dos categorias. g

La primer categoria contemplada por el apartado 1 dél articulo 52 constituida
por los motivos de denegacion relativos fijados por el articulo 8 del Reglamento.

La segunda categoria se enumera en el apartado 2 del articulo 52, donde
figuran derechos anteriores totalmente ajenos a los que integran los motivos de

denegacion relativos.

En efecto, la primera causa de nulidad relativa esta compuesta por signos
anteriores que son idénticos o confundibles con la marca comunitaria registrada

Dichos signos son los siguientes:
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* Marcas nacionales registradas en un Estado Miembro de la Unién Europea, asi
como las marcas antenores intemacionalmente reglstradas ‘que _surtan efecto
en uno de los Estados de la Unién Europa

e Las marcas antenores notonamente conocidas en.un Estado mlembro de la
Unién Europea.

- Clertas marcas o signos dlstlntnvos antenormente utxllzados en un Estado
miembro de Ia Unlén Europea;

« Las marcas preexistentes notoriamente conocidas ' y. renombradas en la
Comunidad o un estado Miembro; y

e Las marcas pertenecientes a un empresario que su representante registré
como merca comunitaria.

La presente causa de nulidad sera inoberanté siempre que ‘el titular del signo
distintivo anterior hubiese concedido expresamenie la autorizacion para el registro
de la marca comunitaria. Asi lo contempla el apartado 3 del articulo 52 del
Reglamento 40/94.

La segunda categoria de las causas de nulidad relativa se mencionan en el
apartado 2 del articulo 52 del Reglamento, de la siguiente manera:

- Un derecho al nombre;

- Un derecho a la imagen;

- Un derecho de autor;

- Un derecho de propiedad industrial.

La totalidad de estos derechos tienen sus raices en el derecho tienen sus
raices en el derecho nacional de los Estados miembros.
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Por tanto habra que acudir al ordenamiento nacional para cada caso en
particular, a fin de determinar si el mismo reconoce un derecho de la personalidad,
de autor o de propiedad industrial que permita prohibir el uso de la marca
comunitaria impugnada.5®

En otras palabras, las causas de esta segunda categoria de nulidad relativa,
tiene por objeto derechos muy variados que se extienden desde los bienes de la
personalidad hasta los derechos de autor y propiedad industrial, que también
representan derechos anteriores.

Asimismo, la causa de nulidad relativa en comento no entra en juego cuando
el titular de los derechos anteriores confiere expresamente una autorizacion al
titular de la marca comunitaria.

En efecto el Reglamento 40/94 otorga legitimacion activa para. solicitar la
declaracion de nulidad Unicamente al titular del derecho anterior invocado como
fundamento de la pretendida nulidad.

Por otro lado, el Reglamento 40/94 sefiala que la demanda de la nutidad de la
marca comunitaria puede presentarse ante la Oficina, la cual sera tramitada y
resuelta por una Divisidn de Anulacion de la propia Oficina.

El apartado 2 del articulo §5 del Reglamento dispone que la demanda de
nulidad del! signo distintivo comunitario se presente en escrito motivado y
acomparniarse del pago de la tasa correspondiente.

Lo anterior, encuentra justificacion debido a que ¢l sistema Junsdlcuunul ad hoc por ¢l Reglamento sobre la
Marca Comunitaria se apoyva en las estn Jjudiciales ex en los Estados Miembros. LOBATO
GARCIA Mijan, La Marca Co itaria, A Pr de Derecho 1 ! Privado,
Reglamento sobre la Marca C ia. Edit. Publi del Rcal Colegia de I spunu Bolonia, Espana,
1997,
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Una vez admitida la demanda de nulidad,’ la Ofcina correra’ traslado . de la
misma al tltular demandado, exhorténdolo a que contes(e dentro del plazo que de
manera d:screcnonal otorga Ia Ofcina. .

Una vez reclblda la contestacxén de Ia demanda. se daré traslado de la misma
al demandante y lo requenré para que se pronuncie dentro del plazo senalado por
{a propia Oficina. :

Luego entonces, la demanda’ de nulldad e. la marca comunltarna presentada
se tramitara de acuerdo con las normas contemdas en el Tutulo 1X del Reglamento
40/94. .

Asimismo, debe seRalarse que a lo largo c’lélvprocedrim ento la Oficina podra
ordenar la practica de las siguientes pruebas: "/ i

« Audiencia de las partes;

« Solicitud de informacidn;

» Presentacion de documentos y muestras;
« Audiencia de testigos.

= Peritaje; y

« Declaracion prestada bajo juramento.
Lo anterior de acuerdo al articulo 76 del Reglamento 40/94.

La nulidad puede suscitarse ente el Tribunal Nacional de Marcas Comunitarias
por quien ha sido demandado, asi el Reglamento 40/94 establece competencia
exclusiva a dichos Tribunales, competencia exclusiva para las demandas de
reconvencion por nulidad de la marca comunitaria.
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En consecuencia, la reconvencién debe - fundamentarse : necesariamente. en
alguna de las causas de nulidad absoluta o relativa expresamente contempladas
en el Reglamento. B e ‘

La sentencia que declare la nulidad de la marca comunitaria 'se, inscribira en el
Registro de Marcas Comunitarias, ya sea decretada por la Oficina o bien por los
Tribunales de las Marcas Comunitarias.

En 1a sentencia y en el propio registro tiene que constar si la declaracion de
nulidad de la marca es total o si comprende uUnicamente una parte de los
productos o servicios para los que se habia concedido la marca comunitaria.

Finalmente, la declaracion de nulidad, total o parcial, implica que desde el
principio la marca comunitaria carecié de los efectos senalados en el Reglamento
40/94.

La diferencia mas relevante, entre la legislacion de la Unién Europea y al Ley
de Propiedad Industrial relativo a la nulidad de una marca estriba en que la
legislacion europea contempla causas de nulidad absolutas y relativas.

En tanto, que nuestro pais sefala exclusivamente causas de nulidad, en
consecuencia, debemos tomar en cuenta que la nulidad de! signo distintivo
declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sera siempre
absoluta.

Otro punto que merece camentario, es el concerniente a que el Reglamento
40/94 no sefiala plazo alguno para presentar la demanda, en efecto, se considera
que la accion de nulidad es imprescriptible.

En cambio, la Ley de Propiedad Industrial, establece un plazo de tres a cinco
afos, segun la causal de nulidad invocada, para poder ejercitar la accidn de
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nulidad, contados a partir de la‘fecha en que surta sus efectos la pubncacnén del
registro.

4.1.14 CESION DELA 'MA'RCA'chUNlTAmA

De conformndad con lo prevnsto por: el apartado b del aﬁ[culo “17 del
Reglamento 40/94 la marca puede ser objeto de una cesién parcnal o total.

Asimismo, el precepto en comento méniﬁesta que Ié marca 'puede' céderse
con independencia de la empresa, no obstante se mantiene cierto el vinculo entre
la empresa y la transmisién de la marca, en cuanto se tiene integrada entre los
bienes organizados como empresa.

Se define asi a la marca como elemento necesario de la organizacion
empresarial. e indirectamente se regula parcialmente el contenido del contrato de
transmision de la empresa, pero no se establece un lazo esencial, o indisoluble
entre marca y organizacion productiva, por cuanto permite que la voluntad del
titular decida la transmision separada de la marca, y tan soélo establece una
presuncidn de la integracion en la empresa, que puede romperse por voluntad de
las partes asi lo permite el régimen del contrato de transmision de 1a empresa“"G

Otro aspecto que merece ser destacado en la transmision de fa marca
comunitaria, en virtud del principio de unidad, es que sdlo podra producirse una
cesion para toda la Comunidad Europea.

Cuando la cesion abarca una parte de los productos o servicios para los

cuales esté registrada la marca, sera denominada cesion parcial. Esta cesion crea
una subdivision del signo en el que cada una de las partes posee individualidad

TURERCOVITZ RODRIGUE Z CANOL Alberio, Aarca v [hsesios Comunitanos, Edn - Arunzadi, Navara, §
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propia, puede caducar separadamente y renunclar sélo a parte de Ios productos o
servicios a Ios que se puede dlstmgunr. : :

Aparece asi una especne de t:tularldad plural en Ia que cada uno puede
ejercitar con autonomla su propio derecho‘

Es necesario que la cesion se realice por escrito , con la frma de los
contratantes, pues de lo contrario se declarara nula asi: Io dnspone el artlculo 17
apartado 3 del Reglamento 40/94.

Sin embargo, la forma escrita de la cesnén puede ser sustltwda, cuando
ésta se hace en cumplimiento de una sentencia. .. .

Para ser eficaz frente a terceros es imprescindible, ademas de la forma
escrita, la inscripcion de la cesidon en el Registro tal y como lo establece el
apartado 6 del articulo 17 del Reglamento.

Finalmente, es preciso sefialar dos puntos que actuan como limitantes de la
cesion de la marca, el primero referente al que no podran ser adquirientes de
marcas comunitarias las personas carentes de legitimacion para ser titulares de
dichos signos, de conformidad con lo establecido por el articulo 5 del Reglamento.

Asimismo, se denegara la inscripcion de la cesion cuando resulte
manifiesto que puede inducir al pGblico a error en particular sobre la naturaleza, la

calidad o la procedencia geografica de los productos o servicios por los cuales
esta registrada.
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4.1.15 LICENCIA DE MARCA COMUNITARIA

El articulo 22 del Regl'a‘ménto; 40/94 prevé la licencia sobre la marca. La
licencia se describe como una transfnji i6n del derecho de uso de la marca por
parte del titular de la misma yen favor de quien podemos denominar licenciatario,
el cual se compromete, habitu"alrn‘ente.‘ a pagar un precio, por su uso y asume la
obligacién de conservar la marca, y en su caso defenderia.>®

En razén de que el articulo 22 det Reglamento constituye uno de ios pocos
preceptos que resultan aplicables a la licencia. )

He aqui el texto del articulo 22 del Reglamento 40/94:

“1.- La marca comunitaria podra ser objeto de Iicenckiasﬁp'ar‘aqla
totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para
los cuales esté registrada y para la totalidad- o parte de la
Comunidad.

Las licencias podran ser exclusivas o no exclusivas.

2.- El titular de la marca comunitaria podra alegar los derechos
conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna
de las clausulas del contrato de licencia relativas a su duracion, a
la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la
marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los
cuales la licencia se conceda, al territorio en el cual puede fijarse
la marca o la calidad de los productos fabricados o de los
servicios prestados por el licenciatario.
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3.-"Sin - perjuicio ‘de-lo estipulado - en el contrato de licencia, el
licenciatario sélo podra ejercer acciones relativas a la violacién de
una marca comunitaria con el consentimiento del titular de ésta.
Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podra ejercitar tal
accién cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no
haya ejercido por si mismo la accidn por violacién dentro de un
plazo apropiado.

4.- En el proceso por violacion entablado por el titular de la marca
comunitaria podra intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener
reparacion del perjuicio que se le haya causado.

5.- A instancia de parte, la concesion o la transferencia de una
licencia de marca comunitaria se inscribird en el Registro y se
publicara.”

Se desprende de lo transcrito que puede existir una licencia global,
comprendiendo la totalidad de los productos o servicios para los que fue registrada

la marca y la licencia parcial, consistente en abarcar una parte de los productos o
servicios.

Asimismo, distingue entre la licencia extensiva a todo el territorio de la
Union Europea vy la licencia limitada territorialmente a una parte de la Comunidad.

A fin de que una licencia de la marca comunitaria sea registrable y oponible
a terceros, debera constar por escrito, de igual manera que la cesion de una
licencia de marca comunitaria.

Por otro lado, el Reglamento 40/94 no manifiesta en sus preceptos
disposicion alguna que obligue al licenciante a vigilar el uso de la marca por parte
del licenciatario.




'En efecto, es oportuno que el derecho y obligacidon de defender e! caracter
distintivo de la marca y conservar la licencia corresponden al titular de la misma.

Lo anterior con el objeto de oonservar la cahdad de lo productos fabrlcados
o los servicios prestados. EEr

El titular de la marca comur\ltana puede ejercitar_ la: accion de ‘cesion e
inclusive la de responsabllldad de daﬁos Y. el’jUICIOS.\f ente al l/cen::latar/o. que
haya incurrido en mcumplnmlento de Ias cléusulas contractuales. :

Finalmente, el Reglamento 40/94 comempla Ia posn |hdad de que el
licenciatario sea facultado para mtervenlr en el proceso entablado por el titular de
la marca comunitaria contra el infractor de la misma.

En otras palabras, se faculta al licenciatario para defender, los derechos
concedidos con el registro de una marca, como si fuera el propio titular.

En realidad, el régimen de licencia de marca comunitaria al sistema
mexicano es muy parecido, quiza la unica diferencia consista en que la licencia
comunitaria puede ser otorgada para toda la Comunidad Europea o bien a sodlo
una parte de la misma, asi como simple o exclusiva.

En cambio, la Ley de Propiedad Industrial no establece ninguna disposicion
sobre si es posible delimitar territorialmente la concesidn de una licencia de
marca, luego entonces, tampoco sefiala si la licencia puede darse exclusivamente
a un licenciatario o si en cambio se faculta al titular para celebrar la licencia con
muitiples licenciatarios.
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4.2 LAS MARCAS EN ESPANA

El sistema espanol de marcas se encuentra regulado por la Ley de Marcas
de 7 de diciembre de 2001 58

S En consécuencia. surge la primera diferencia con el sistema mexicano, toda
vez que el ordenamiento espafiol es aplicable éxcl@sivémente para marcas, y la
Ley de Propiedad - Industrial regula lo mismo invenciones, modelos de utilidad,
disefios industriales, que los signos distintivos. :

De acuerdo al articulo 1 de la Ley de Mércas. lé solicitud, concesic’m v
demas actos juridicos relacionados con los signos d|stmuvos deberén inscribirse
en el Registro de Marcas. :

El registro de una marca, en Espafa, tiene ‘caracter Unico en todo el
territorio espafol, y corresponde a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas llevar
su control. )

Asi las cosas, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el
registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Marcas.

“El nacimiento de la marca por la via registral es el punto del
origen para poder reconocer determinados derechos de utilizacion
del signo en exclusiva e impedir que otros la usen”.%°

Si el registro de una marca se hubiera solicitado afectando los derechos de
un tercero o violando una obligacion legal o contractual, la persona perjudicada
podra reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, siempre y cuando

uhlu.ado enel Bulum (& ml L. spamﬂ de B de diciembre de 2001, entrando en vigor el 31 de julio de
pm.com leg/espana. Fecha de consulta 22/03/03
INTE GARCIA, Elena. EI Usa de lu Marca v sus Efectos, Madrid. Espaia, 1997, pag. 66
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se ejercite la accnén antes de la fecha de reglstro o en el plazo de cmco anos
contados desde la pubhcamén del mismo.

Sia consecuéncia de la sentencia de la accién Eeivindica(bria se produjera
un cambio en la titularidad de la marca. Ios derechos de terceros sobre el signo se .
extmgulrén porla lnscnpcnén del nuevo tltular.

Esta fgura de Ia relvmdlcacuSn de marcas. no exnste en el sistema mextcano
de marcas, luego entonces podria ser: objeto de una adlcnén ‘en la Ley de
Propiedad Industrial.

En relacion con la legitimacién para obtener el registro de marcas, el
articulo 3 establece que son aptos para tal objeto las siguientes personas:

= Las personas fisicas o morales de nacionalidad espafola, aquellas personas
fisicas que residan habitualimente o tengan un establecimiento industrial o
comercial efectivo en territorio espafol o que gocen de los privilegios del
Convenio de la Union de Paris, asi como los nacionales de los Estados
miembros de la Organizacion Mundial del Comercio.

e Las personas fisicas o morales de los Estados, que sin estar contemplados en
el apartado anterior, siempre que en su legislacion se les permita a las
personas fisicas o morales de nacionalidad espaifola el registro de estos
signos. ’

En este aspecto, al igual que con la legislacion de la Comunidad Europea,
parece ser estricta para permitir la titularidad de la marca, situacion que resulta
mas flexible para la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que no establece
ninguna regla especial para ser titular de una marca en México.
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La Ley de Marcas en su articulo 4 seﬁala que se entiende por marca “todo
signo por ser suscept:ble de representaclén graf‘ca que sirva para distinguir en los
productos o servu:los de una empresa de Ios de otras

Dentro de'lbé sigi’\_ds podran ser;

- Palabras o combinaciones de palabras inclusive nombre de las personas.

- Imagenes, figuras, simbolos y dibujos.

- Letras, cifras y sus combinaciones. s

- Formas tridimensionales tales como envoltonos. envases y la forma del
producto o presentacion.

- Los sonoros.

- Cualquier combinacion de los signos anteriores.

A pesar de que los signos podrian formar una marca es igual en México y
Espania, merece comentario la posibilidad de aspirar al registro de. una marca
sonora.

Situacidén que de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, en el sistema
mexicano de marcas no es posible que suceda.

Asimismo, resulta cuestionable como pueden formar una marca los signos
sonoros, si es requisito indispensable para la Ley de Marcas, que el signo sea
susceptible de representacion grafica.

Por lo que hace a los signos que no pueden ser registrados como marca, la
Ley de Marcas, también establece prohibiciones relativas y absolutas, debido a
que Espana es miembro de la Comunidad Europea.

En consecuencia. debe existir uniformidad en las legislaciones para regular
los motivos de denegacion del registro de una marca.

R
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Las prohlbicmnes absolutas se encuentran’previstas en el articulo 5 de la
Ley de Marcas, y Ios sxgno que no - podran reglstrarse como marca 'son los
snguientes‘

>

‘f

A

I\

v

v

v

v

v

>

: Los que no sean susceptibles de representaclén gréf‘ca' :
- Los que carezcan de caracter dlstlnuvo‘

Los que sean descriptivos sobre todo en Ia especne. cahdad cantldad
destino, valor, etcétera. :

tos signos que se hayan converlido en habntuales para de5|gnar los
productos o servicios; .

Los que se constituyan por la forma impuesta por Ia naturaleza del
propio producto;

Los contrarios a la ley, el orden publico o las buenas costumbres.

Los que puedan inducir al publico al error; -

Los que indiquen la procedencia geogréfca que ldentnfquen vmos o
bebidas espirituosas; :

Los que reproduzcan el escudo, bandera, condecoracipnes y  otros
emblemas de Espana. i :
Aquellos que prohiba el articulo 6ter del Convenio de Paris.

Las prohibiciones relativas se encuentran contempladas en el articulo 6 de

la Ley de marcas. Este tipo de prohibiciones son:

a

-~

b)
c)
d)

Marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de
presentacion anterior a la solicitud objetos de examen;

Marcas comunitarias registradas;

Las solicitudes de marcas referidas en los incisos anteriores;

Las marcas no registradas que en la fecha de presentacion de la
solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en
Espafia.
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Otro de los supuestos ‘de prohibicion relativa ‘'es lo referente a nombres
comerciales anteriores, tales como:

* Los signos |dént|cos aun nombre comercial antenor que destgne actlvndades
idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca;:

e Los que. por ser idénticos .o sirmlares a un' nombre co ercial anterior
provoquen un riesgo de confusnén en eI publlco consumldor

De conformidad con lo duspuesto por el articulo 7 de la Ley de Marcas, son
nombres comerciales anteriores los reglstrados en Espana ¢on solicitud de
registro anterior a la fecha de la solicitud objeto de exame

Asimismo, el articulo 8 de la Ley de Marcas, contempla Jotra hipétesus de
prohibicion relativa de la marca consnstente en marcas y nombres comerciales
notorios y renombrados registrados.

Este tipo de signos distintivos son aquellos que:

“... por su volumen de ventas, duracidén, intensidad o alcance
geografico de su uso, valoracién o prestigio alcanzado en el
mercado o por cualquier otra causa sean generalmente conocidos
por el sector pertinente del publico al que se destinan los
productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o
nombre comercial™.®’

Dentro del elenco de prohibiciones relativas para el registro de una marca,
se encuentran contempladas en el articulo 9 de la Ley de Marcas y son las
siguientes:

™ Articulo R, apartado 2, de fa Ley de marcas de 7 de diciembre de 2001,
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« El nombre o imagen que idenliﬁquen a una persona distintivé al solicitante de
la marca; : ) :

= El nombre, apellido o seudonimo con los: que. el pUblICO |dentquue a una
persona distinta el solicitante; :

e Los signos que reproduzcan o imiten una creacion protegnda por un derecho de:

autor o por otro derecho de propiedad industrial;

« El nombre, apellidos, seuddnimos o cualquier otro s:gno ‘que. ldentlt'quen alr

solicitante del registro si los mismos incurren en otras’ de las’ pl’OhlblclOneS
antes mencionadas.

Finalmente sera objeto de prohibicidon relativa: de rééistrb las ‘marcas
solicitadas por el agente o representante de un tercero que s’ea‘,titular de una
marca en un Estado miembro del Convenio de Paris o de la Organizacidon Mundial
del Comercio, sin consentimiento del titular del signo. '

Al igual que con la Unidn Europea, la diferencia notoria con la legislacion
mexicana radica en que ésta no contempla una division de causales para fundar la
negativa de una registro marcario.

La solicitud de registro de una marca espafiola puede presentarse ante el
Organo competente de la Comunidad Auténoma donde el solicitante tenga su
domicilio o un establecimiento comercial serio y efectivo.

Los solicitantes cuyo domicilio se encuentre en las ciudades de Ceuta y
Melilla presentaran la solicitud en la Oficina Espafola de patentes y marcas, al
igual que los solicitantes que tengan domicilio en Espania.

Asimismo. puede presentarse la solicitud en el Organo competente de la
Comunidad Auténoma donde el representante del solicitante tenga su domicilio o
un establecimiento efectivo y serio.

e
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Cuando Ia sohcntante sea recnbxda por un’ Organo competente de la
Comunidad Auténoma seré rem tida a la Of'c:na Espanola de Patentes y Marcas
dentro de los cmco dnas siguientes asu recepcnén.

La solicitud: de registro de marca. asi como' los demas documentos que
deban anexarse tiene que ser redactados en espafiol.”

Un aspecto relevante respecto de la entrega de solicitud de una marca,
consiste en que la Ley de Propiedad Industrial no establece si es posible que sea
depositada en algan dérgano distinto al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y mucho menos contempla término alguno para remitir la solicitud al
instituto.

La solicitud de marca debe contener: una instancia por la que se solicite el
registro de una marca, identificacion del solicitante, reproduccion de la marca, la
lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro y el pago de
una tasa determinada por el numero de clases de productos o servicios.

La fecha de presentacion de la solicitud sera la del momento que los
Organos competentes o la Oficina Espanola de Patentes y Marcas reciba los
documentos con los requisitos exigidos por la Ley de Marcas.

Una vez recibida la solicitud de marca, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas procedera a su publicacion en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial
incluyendo los siguientes datos:

+« Nombre y direccion del solicitante;

« Nombre y direccién del representante si lo hubiere;
« Numero del expediente y fecha de presentacion;

« La reproduccion del signo solicitado como marca;

« La lista de los productos o servicios, indicando la clase.
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En consecuencia, la Oficina Espariola de patentes y Marcas comunicara la
publicacién de !a solicitud a los titulares de los signos anteriores, fégis!tjados o
solicitados que hubieren sido detectados como cor\secuenciaAdevuna basqueda y
que pudiera formular oposicidn al registro de ia mueva sdlicitud. ;

Publicada la solicitud cualquier. persona que ‘se’ consicViere‘ pekjudicada
puede oponerse el registro de la misma. La oposncuén debe formularse ante la
Oficina Espafola de  Patentes y Marcas, a través de escnto motivado y
documentado, anexando la taza correspondiehte. ' 5 ; :

Asimismo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas examlnara si la
solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones absolutas,

Una vez transcurrido el plazo establecido no se hubiere formulado oposicién
y observaciones de tercero y del examen efectuado por ia Oficina Espariola resuita
que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones absolutas, la marca sera
registrada.

En consecuencia, la Oficina Espafnola de Patentes y Marcas publicara un
anuncio del registro de la marca en e} Boletin Oficial de la Propiedad Industrial y
expedira el titulo de registro de la marca.

Si se hubiere presentado oposiciones u observaciones de terceros o del
examen resultara que la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas
contempladas por el articulo de la Ley de Marcas, se decretara la suspension del
expediente y se comunicard al solicitante las oposiciones u observaciones
formuladas para que presente sus alegaciones.

Al momento de que el solicitante conteste podra retirar, limitar, modificar o
dividir la solicitud.

et e =
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Transcurrido el kplazc’,' establecido para la contestacion del suspenso, haya o
no contestado al soliciténte.‘ la Oficina Espafola de Patentes y Marcas acordara la
concesién o denegacién del registro de la marca.

4.2.1 REVISION DE ACTOS EN VIA AbMINlSTRATI!A

Los actos y resoluciones dictadas por los Organos de la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas seran recurribles.

La interposicién del recurso dara el lugar al pago de una tasa, la cual podra

devolverse cuando el recurso fuera estimado y las razones . juridicas

indebidamente apreciadas en la resoluciéon, fueran imputables a la Oficina
Esparniola de Patentes y Marcas.

4.2.2 ARBITRAJE

Cuando se niega el registro de una marca fundada en las prohibiciones

relativas, los interesados podran someter a arbitraje las cuestiones litigiosas

surgidas en el procedimiento.

En efecto, el convenio arbitral sera valido si esta suscrito por:

« Solicitante de la marca;

Los titulares de derechos anteriores que hubieren causado la denegacion de ia
marca,

Los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposicién al
registro de la marca;

Por quienes hubieren interpuesto recurso o hubieren comparecido durante el
mismo.




Dicho converuo debe ser nom‘cado a la Oficina Espanola de Patentes y
Marcas una vez f‘nahzado el procedlm:ento admmlstratxvo ‘de reglstro de marca y
antes de que el actovadml

stratwo que ponga fn al mlsmo quede t'rme.

adquirira caracter de cosa juzgada.

Estas figuras son novedosas a nuestra
nuevamente queda fuera de toda posibilidad de comparacuén.

Asimismo, resulta cuestionable la ef'cac«a de nuestro snstema marcano y la
reflexion sobre la imperiosa necesidad de reformar todo lo; concemlente a la
regulacion de las marcas en México.

4.2.3 DURACION RENOVACION _Y__MODIFICACION DE LA _MARCA
REGISTRADA

L_a duracion del registro de una marca sera de diez afios, con posibilidad de
renovacion por periodos sucesivos de diez afos.

El registro de marca podra renovarse mediante solicitud del titular, ante la
Oficina Espafola de Patentes y Marcas o los organos competentes de las
Comunidades Auténomas.

La solicitud de renovacion debe ir acompanada del justificante de pago de
la tasa de renovacion.




La solicitud de renovacnon tlene que presentarse seis meses antes de que
expire el registro de la marca' sm embargo ‘se concede un término de gracua de
seis meses contados a partlr de la fecha de explraclén del regxstro.

En razén de lo anterior, es obligacién del solici'tante'pagar un recargo del

25%., si se presenta la solicitud en los primeros tres meses, y de un 50% si se
efectiia dentro de los tres meses siguientes.

Toda renovacion se inscribira en el Registro de Marcas y publicada en el
i .

Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, surtiendo efectos desde el dia siguiente
al de la fecha de expiracion del registro concedido a la marca

Esta ultima parte, merece comentario en el sentido de que a pesar de que

extemporaneo.

la Ley de Propiedad Industrial concede un plazo extra para solicitar la rénovacién
del registro. nunca establece que se deba cubrir recargo alguno por ‘tramite

Respecto de la modificacion de 1a marca, al igual que en México, la marca
no puede ser cambiada durante el periodo de vigencia del registro

La unica diferencia. en relacion con este aspecto consiste en que |a Ley de
Marcas manifiesta que la marca no podra modificarse tampoco al momento de ser

renovado, en tanto que la legislacion mexicana resulta omisa en este sentido

El registro de la marca faculta al titular para utilizarla de manera exclusiva,
asi como el oponerse a que sea utilizada por terceros, sin su consentimiento

Por otro lado, la Ley de Marcas establece que el derecho conferido por el

registro de marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso de la misma
para productos comercializados en la Economia Europea con dicha marca
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Es decir, “una vez que e titular del dere’cho’de'marca' ha puesto en el
comercio dentro de su mercado un objeto que conuene la ‘marca, no podré
posteriormente impedir la circulaciéon de es bien dentro de ese mxsmo mercado. .

4.2.4 PROTECCION PROVISIONAL

Este tipo de proteccion, concede al tiidvlar"de‘Ia;s_'oliciiqd:dei régistro. desde
la fecha de publicaciéon, el derecho a exigir 'una' indemnizacién.; si un tercero
hubiera llevado a cabo entre la fecha citada y 1a de la publlcamén de la concesuén.
uso de la marca.

4.2.5 LA MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD

Un aspecto relevante en la legislacion espanola, es la contemplada en el
Capitulo IV de la Ley de Marcas.

En dicho capitulo se establece que la marca o su solicitud puede pertenecer
a varias personas, donde cada uno de los propietarios puede celebrar licencias,
uso independiente de la marca, asi como el ejercitar acciones en defensa del
signo.

Asimismo. la marca y solicitud pueden tramitarse, darse en garantia o ser
objeto de otros derechos reales, embargos, para todos o parte de los productos o
servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, inscribirse en el Registro
de Marca. sin perjuicio de los demas negocios de que fuere susceptible la marca.

T LOBATO GARCIA. Muén, £/ agotamento del Derecho de Marea. Resista de Derecho Mercanul, No.
223, linero  Marzo. Madnd. Lspafa. 1997, p. 117, -
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Si se inscribe alguno de los gravamenes o derechos sefialados, nos sera
posible inscribir ningin otro de igual o anterior fecha, en caso de ser sobre
solicitud, tampocb podré' inscribirse otro derecho o gravamen hasta la resolucién
de la misma.

Nuevamente resulta imposible realizar una comparacion entre esta figura y
nuestra legislacion. Luego entonces, es lamentable, toda vez que si consideramos
que la empresa es el Unico ente que genera riqueza y que lo hace por la
comerciélizacién de productos o servicios amparados por una marca, es evidente
que la inclusiéon de una figura de esta magnitud seria verdaderamente benéfica.

4.2.6 NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA.

Asi como las prohibiciones de registro se dividen en absolutas y relativas,
las causales de nulidad corren con la misma suerte.

Las causas de nulidad absolutas se encuentran previstas en el articulo 51
de la Ley de Marcas.

Ahora bien, el registro de una marca puede declararse: nuio - mediante
sentencia firme cuando se base en alguna de las prohibiciones sefaladas por el

articulo 5. o bien, cuando el titular carezca de legitimacion, tal y cbrno lo establece
el articulo 3 de la Ley de Marcas.

De igual manera, se declara nulo cuando el presentar la solicitud de marca,
el solicitante hubiere actuado de mala fe.

La accion para solicitar la nulidad de un registro marcario es imprescriptible.
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Respecto de’las’ causas de nulidad relatlva es el articulo 52 de |a Ley de
Marcas donde se contemplan. : . :

El regnstro de Ia marca seré nulo cuando se hublere otorgado mcurnendo en

una de las h:pétesus de prOhlbICI6n rela vas

Sm embargo. s el mula de. un derecho antenor tolero el uso de una marca

posterior reglstrada d rante

n periodo de: cmco anos consecu |vos,' temendo :
conocimiento de la s:tuacnén no podré solncntar la nulidad de Ia marca postenor.

Por otro lado, el tltular de una’ marca anterior regxs da cuando menos

cinco afios, que solicite la nulidad de una marca postenor deberé probar el uso
efectivo del signo.

La declaracion de nulidad implica que el registro de Ia marca nunca fue .
valido, considerando que ni el registro ni la solicitud han temdo efectos.

Asi como el pago de dafos y perjuicios a que hubiere dado ldgér cuando el
titular de la marca cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe.’

Un punto que merecer mencion, es el que la Ley de Propiedad Industrial no
establece efecto alguno una vez que se declare la nulidad del registro‘de una
marca. :
4.2.7 CADUCIDAD

Las hipotesis de caducidad de la marca en Espania, se declaran cuando:

- No hubiere sido renovada conforme a lo previsto por la Ley de Marcas;
- Hubiere sido objeto de renuncia de u titular;
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- Cuando no se haya usado conforme a la Iey.

- Cuando a consecuenc:a del uso de fa marca pueda inducir el pubhco a
error;

- Cuando en el comercno Ia marca se hub:ere hecho con su consentlmlento.

Las marcas caducadas dejarén de sumr efectos Juriducos desde el momento
en que se produ;eron Ios hechos u omlstones que d eron Iugar a 1a caducndad

La renuncia de la marca se encuentra prevusta en el aniculo 57 de |a Ley
de Marcas.

El titular de la marca puede renunciar a parte de los productos o servicios
para los que esté registrada o bien a la totalidad del signo.

lLa renuncia puede presentarse ante la Oficina Espafola de Patentes y
Marcas o a los Organos competentes de las Comunidades Auténomas, debe

hacerse por escrito y solo tendra efectos una vez inscrita en el Registro de
Marcas.

No podra ser aceptada la renuncia del titular de marca sobre la que existan
derechos reales, embargos o licencias inscritas, sin que conste el consentimiento
de los titulares de esos derechos.

Finalmente, cuando la marca caduca por falta de uso, correspondera al
titular del signo distintivo demostrar que ha sido usada o que existen causas
justificadas de la falta de uso.

Para que pueda realizarse la caducidad por falta de uso es menester que
no se haya usado durante cinco afios ininterrumpidos.

1
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4.2.8 MARCAS DE GARANTIA

Estg tipo de  marcas no existe en el sistema mexicano, por tal motivo
realizaremos un pequefo analisis de las mismas en el sistema espafiol.

La marca de garantia es todo signo su‘sceptible’de representacién gréf‘ca
utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorizacién de su titutar,
que certifica que los productos o servncms a Ios que se aphca cumplen requusntos
comunes. . - :

En especial, en lo que concierne a calidad, componentes, origen geografico,
condiciones técnicas, modo de elaboracidon o de prestacion del servicio.

El registro de una marca de garantia debe ir acompanado de un regiamento
de uso en el que se indicaran las personas autorizadas para utilizar la marca, las
caracteristicas de los productos o servicios que se van a certificar, como van a
verificarse dichas caracteristicas, ademas de la responsabilidad en que se puede
incurrir por el uso inadecuado de la marca.

Estas marcas de certificacion, adquieren gran relevancia, toda vez que se

busca ganar y mantener prestigio del producto o prestador de servicio, asi como
asegurar la satisfaccion del publico consumidor.

4.2.9 LICENCIA DE LA MARCA.

Al igual que en México, la marca y la solicitud de una marca espafiola
pueden ser objeto de licencias.

La Ley de Marcas regula la licencia de marca en su articulo 48,

estableciendo que la licencia puede ser sobre la totalidad o una_ parte de_los.. -3

v~
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productos 'y servnclos para los cuales esté reglstrada Y para todo o parte del
territorio espaiiol. i

El titular de una licencia no puede cederla a terceros, ni creara sublicencias,

sélo se encuentra facultado para utilizar la marca durante la v:gencta del registro,
incluyendo las renovaciones.

4.3. MARCAS EN LATINOAMERICA

4.3.1. LA MARCA EN CHILE

La ley encargada de regular todo lo concerniente a las marcas, en Chile es
la Ley N° 19.039.52

El objetivo de esta Ley es la aplicacion de normas a los privilegios
industriales y proteccion de los derechos de propiedad industrial.

De acuerdo con el articulo 2 de la Ley N° 19.039, se establece que
cualquier persona fisica © moral nacional o extranjera podra gozar de los derechos
de propiedad industrial, debiendo obtener previamente el titulo de proteccion
correspondiente de acuerdo a las disposiciones de esta ley.

Las personas fisicas o morales extranjeras deben designar apoderado o
representante en Chile,

La tramitacidn de solicitudes, otorgamiento de titulos y demas servicios de
propiedad industrial son componentes del Departamento de Propiedad Industrial.

Uasww siee vas.organ_prop. leg chule, fecha de consuita 6°:03/03
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Una vez que sea aceptada a tramlte Ia sollcutud es obhgatona la pubhcacnén
de ésta en el Diario Of'clal. g

£n consecuencia. cualqu T mteresado puede forrnular opos:cnén a la

sollcttud dentro de los'30 dias sngunentes a la fecha de publucacxén.

del Departamento de Pro edad Industnal

CTEnC contra de Ias " resoluciones deﬁnmvas dlctadas
Departamento procede el recurso de apelacién que debe Interponerse en el plazo
de 15 dias, contados desde la notificacion de la resolucnén, para ser conocidos por
el Tribunal Arbitral.

Dicho Tribunal, esta integrado por tres miembros que seran designados
cada dos anos.

Es aqui, donde surge una diferencia importante con el sistema de marcas
utilizado en México, toda vez que la Ley de Propiedad Industrial no permite la
interposicidon de oposiciones contra un posible registro, asi como tampoco la
existencia de algun Tribunal que conozca de algun recurso contra resoluciones del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, debido a gue las marcas son un fendémeno universal, los
sistemas legales de todos los paises reconocen alguna forma para identificar el
origen y calidad de los produc.tos.64

En efecto, la citada Ley N° 19.0398 sefala en su articulo 19 lo siguiente:

' CUBIL l s \l(-AI l Nuuhu En defensa de las Murcas Comerciales, Revista Chilena de Derecho, Vol
25.N° 2, 1998 pag. 295
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“ Bajo la denominacion’ de’ marca’ comercial ‘se: comprende todo -
signo visible, novedos'o"y'_caracteristico que sirva 'para’ distinguir
productos, servicios o establecimientos industﬁalés o comérciales."

A diferencia del concepto legal manejado por la Ley de Propledad Industnal
el concepto chileno tiene presentes las dos caracteristlcas pnnc:pales del signo:
novedad y distintividad.

Asimismo, dicho concepto establece que la marca puede también distinguir
establecimientos, esto podria compararse de alguna manera con o que en México
es denominado nombre comercial.

Las razones principales para que no se puedan registrar determinados
signos como marcas comerciales se debe precisamente a que ellos no cumplen
con alguna de las caracteristicas sefaladas.

Para ello, solo basta sehalar alguno de los casos que menciona el articulo
20 de la Ley N° 19.039. de conformidad a esta disposicién no pueden registrarse
cComo marcas:

- “Las que se presten para inducir a error o engafio respecto
de la procedencia, cualidad o genero de los productos, servicios o
establecimientos.

- Las marcas iguales o que grafica o fonéticamente se
asemejen en forma de confundirse con otras registradas en el
extranjero para los mismos productos, servicios [e]
establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas
gocen de fama y notoriedad.
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- Aquellas iguales o que gréf‘ca o fonéticamente se’ asemejan,
en forma de poder: confundlrse con otras ya reglstradas ]

vahdarnente solicitadas con antenondad 65

ta mlsma clase.

Asnmlsmo. se negara eI reg stro corno marca a los stgnos se. encuentra en
los siguientes supuesto

- ' Escudos, bandera u otros emblemas de cualqu r Estado;
- Denominaciones técnicas o cnenm'cas respecto del objeto a que_se les

destina;
- Nombre, seuddénimo o retrato de cualqu:er persona fislca. salvo que se
cuente con consentimiento;

- Reproduccién o imitacion de .signos, punzohes,oﬁciales,de control de
garantia de cualquier Estado. : R

De acuerdo con el articulo 23 de la referida Ley Ne: 19 039 antes de dar
tramite a la solicitud de marca, el Departamento de Propledad lndustrial debera
practicar una busqueda a fin de que pueda establecer si incurre 'en alguna de las
causales citadas con anterioridad.

Cualquier marca que se solicite y se inscriba para productos o servicios
determinados, asi como para distinguir establecimientos industriales o comerciales
asociados a una o varias clases de productos determinados. ’

Los registros de marcas para distinguir productos, servicios vy
establecimientos industriales tienen validez para todo el territorio de ta Republica
de Chile. en tanto que las marcas de establecimientos comerciales serviran sélo
para la region en que estuviera ubicado el establecimiento.

“t Articulo 20 de la Ley N© 19,039,
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4.3.1.1 SOLICITUD DE LA MARCA

La solicitud de un privilegio industrial debe presentarse por triplicado ante el
Departamento industrial. :

Asimismo, debe cumplir los siguientes requisitos:

« Nombre completo del solicitante y del apoderado o representante si lo hubiere;

e Especificacion de la marca;

* Enumeracion de los productos o servicios que llevaran la marca y la o las
clases para los que se solicita la proteccion;

= Fecha de presentacion y forma del solicitante;

= Sila marca es una etiqueta, seis disefios de ésta en papel; .

e Si se trata de un nombre propio, se adjuntaran los documentos que acrediten
que pertenecen al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento.

< EIl recibo de pago. ) '

Una vez cubiertos los citados requisitos, el Conservador de ' marcas
aceptara a tramite la solicitud.

En caso de que no sea aceptada, la resolucion dictada por el Conservador
de Marcas sera reclamable ante el Jefe del Departamento Industrial dentro de los
veinte dias siguientes a la notificacion del rechazo de la solicitud.

Este aspecto resulta relevante, en razon de que como ha quedado
sefialado, nuestra legislacion carece de este tipo de recursos en materia de
marcas.

De no existir oposicion, la solicitud de la marca sera resuelta por el Jefe de
Departamento Industrial.
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La marca registrada” debe ser ut:llzada en:la misma forma en que fue
aceptada para su reglstro. .

Asimismo Ia marca reglstrada conf‘ere a su titular el derecho exclusivo de
utilizar en 1a forma que se Ie ha confer oot e

Por otro lado.
forma vxsxble Ias palabras

arca reglstrada uhllzada en el comercio debe llevar en
R." o Ia Ietra "R" dentro de un circulo.

L'a'ofnisiéh de este fequisitono afécfa la validez del signo distintivo; sin
embargo, no se pueden hacer valer las acciohes penales previstas por la Ley N°
19.039.

El registro de la marca tendra una duracion de diez afios, contados desde la
fecha de su inscripcion.

Su renovacion puede solicitarse durante la vigencia de la marca o bien
dentro de los 30 dias siguientes a la expiracion del registro. La renovacion sera
igualmente de diez afos.

El periodo que la Ley N° 19.039 concede al titular de una marca, es
sumamente distinto al estipulado por la Ley de Propiedad Industrial. Esta dltima

maneja el plazo de seis meses antes de la expiracion del registro e incluso hasta
seis meses después de concluido el plazo de diez aflos concedidos con el registro.

4.3.1.2 OPOSICIONES.

La persona interesada podra presentar ante el Departamento Industrial una
oposicion a la solicitud del privilegio en un plazo de treinta dias contados desde la
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fecha de la publicacién del extracto fundamenténdola en'la falta de alguno de los
requ:sntos de regstnbilldad EI escn(o de oposncxén debe contener lo sngunente.

- Nombre completo domxcnllo Y profesnon del oponente.
- Razones de hecho y de derecho que invoca en su OpOSICIén
«  Peticion concreta al Jefe del Departamento Industrial; y

« El patrocinio, entendido éste como el nombre del abogado que lo represente.

Un aspecto que merece comentario, radica en el punto de ser requisito
necesario de la oposicion, nombrar abogado que se encuentre habilitado para la
defensa de los derechos del oponente.

4.3.1.3 NULIDAD DEL PRIVILEGIO DE LA MARCA

De conformidad con el articulo 26 de la Ley N° 19.039, la declaracion de
nulidad del registro de marcas, procede cuando se ha infringido alguna de las
prohibiciones establecidas por el articulo 20 de la misma ley; es decir, los signos
que no pueden ser registrados como marcas.

La accion de nulidad del registro de una marca prescribe en el término de 5§
anos, contados desde la fecha del registro.

Una vez transcurrido este plazo, el Jefe del Departamento Industrial
declarara de oficio la prescripcién, sin aceptar a tramite la peticién de nulidad.

El juicio de nulidad de un privilegio, se llevara ante el Jefe del Departamento
Industrial, se iniciara con la demanda de nulidad conteniendo al menos los
siguientes requisitos:

- Nombre, domicilio y profesién de! demandante;
- Nombre, domicilio y profesion del demandado;
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- Numero del privilegio cuya nulldad se sohcnta y fecha de su reglstro.
- Razones de hecho \ de derecho en Ias que funde la demanda asl como el

nombre del abogado que lo represente

De la’ demanda de nuhdad traslado al ti uula del pnvnleglo para
que en término de tremta dlas conteste dicha demanda PR

Posteriormente, el Jefe del Departamento’ lndustriél ab‘riyré un ‘término de
pruebas de 30 dias, prorrogables por otros 30 dias en’ casos debldamente
calificados por el mismo Jefe.5®

Finalmente, el Jefe del Departamento Industrial fallara acerca d‘eila peticion
de nulidad. Si la sentencia declara la nulidad detl privilegio, debera servahqtada al’
margen de la respectiva inscripcion.®’

4.3.1.4 CADUCIDAD

Respecto de esta figura, a diferencia de nuestra lLey de Propiedad
Industrial, la Ley Chilena N° 19.039 no establece disposicién alguna que pretenda
la regulacion de la caducidad de la marca.

Sin embargo, del articulo 32 de la citada Ley N°®° 19.039, se deduce que
opera la caducidad del registro de la marca cuande su titular no solicite su
renovacion dentro del plazo legal concedido.

Asimismo, se descarta la posibilidad de que la falta de uso del signo
produzca la caducidad de los derechos concedidos por el registro.

o Arllculo 84 del Rtglnnlgnuv de la Ley N° 19.039.
*" Articulo 85 dei Reglamento de la Ley N° 19.039.
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Lo antérlor, se desprende de lo establecido por la Ley N° 19.039 cuando
expresa que la utilizacion de la marca no sera condicion para su registro, vigencia
o renovacion. %8

4.3.1.5 CESION DE LA MARCA

De acuerdo con el articulo 15 de Ia Ley N" 19 039 Ios derechos de la marca
pueden ser objeto de toda clase de actos jurldlcos v transmnstbles por causa de

muerte, siempre y cuando se realicen las anotaciones respectlvas al margen del
registro.

Cuando se trate de cesiones de solicitudes de inscripcion del registro de la
marca, sera suficiente realizarla mediante instrumento privado suscrito ante el
Notario publico, sin necesidad de su anotacion posterior.

Asi las cosas, la licencia surtird sus efectos respecto a terceros sdlo a partir
de la anotacion previa aceptacion y pago de los derechos correspondientes.

En relacion con el uso ilegal de la marca, la Ley N° 19.039 en su articulo 28
establece que deberan pagar una multa en beneficio del fisco, de 100 a 500
unidades tributarias mensuales a todo aquel que cometa las siguientes acciones:

- “LL,os que maliciosamente usaren una marca igual o
semejante a otra ya inscrita en la misma clase del clasificador
vigente;

- Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada;
- Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren
una marca registrada en la misma clase del! clasificador vigente,
cometiendo defraudacion;

® Avticulo 34 de la Ley N” 19.030
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- Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada,
con las indicaciones correspondientes a una marca registrada;

- Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una
marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta
haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se
destine a envasar productos de una clase distinta de la que

protege la marca.".%?

En caso de que el sujeto reincidiera en alguno de los delitos antes citados,
en un plazo de cinco afios, se aplicara una multa que podria hasta duplicar la
anterior. Asimismo, los condenados seran obligados al pago de costas, dafios y
perjuicios causados al titular de la marca.

Los utensilios usados para la falsificacién de marcas seran destruidos y los
objetos con marca falsificados seran decomisados a beneficio del propietario de la

marca.

Resulta curioso como la Ley N* 19.039 contempla como delitos las‘a't;ciones
libertad,

sefaladas precedentemente, sin establecer una pena privativa de
castigando exclusivamente con sanciones pecuniarias. ; ;

Lo cual es diferente a lo previsto por la Ley de Propiedad Industrial, toda
vez que, de acuerdo al articulo 223 de dicho ordenamiento, estipula una sa'ncién
tanto economica como privativa de libertad. R

Articulo 2R de la Ley N° 19.039
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4.3.2. LA MARCA EN ARGENTINA

El snstema marcano argentlno, se encuentra regulado por la Ley de Marcas
o Ley 22. 362 publxcada en el Boletin Oficial el 2 de enero de 1981 7o :

Al lgual que la Comumdad Europea y Espana, el Estado Argen ino concede .

la importancia necesana a los signos distintivos y entrega de manera exclusxva a
su regulacion, a través,del citado ordenamiento.

Situaciéon que lamentablemente no ocurre con la normathdad rnexncana.
pues como se ha citado anteriormente, la marca es regulada por un ordenamnento
referido a todas las figuras de la propiedad industrial.

De acuerdo con la Ley de Marcas 22.362, pueden ser registradas como
marcas que distinguen productos o servicios: .

- Una o mas palabras con o sin contenido conceptual;

- Dibujos, emblemas, monogramas, grabados y estampados;
- Sellos, imagenes y bandas: ) ‘
- Combinaciones de colores aplicadas en un ligar determinado

de los productos o de los envases;

- Envoltorios y envases;

- Combinacion de letras y numeros. las letras y nimeros por su
dibujo especial;

. Frases publicitarias, y

- Los relieves con capacidad distintiva, asi como todo otro signo
con tal capacidad.”’
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A pesar de ‘contener un ‘elence mucho més 'arhplio. de supuestos para ser
registrables como marca, pueden ser resumidos a las pOSlbllldadeS oontenndas por
la Ley de Propiedad Industnal

En consecuencua los signos capaces de ser consnderados como ‘marca se’
pueden clasificar en: LT R

- “Nominados;

- Innominados;

- Tridimensionales, y
- Mixtas".™

En relacidon con los signos que no pueden ser considerados como marca,
asi como la imposibilidad de registrarse. La referida Ley 22.362 preve, al |gual que
en las otras legislaciones analizadas, que no pueden formar.la marca: -

- “Los signos carentes de distintividad;

- Las denominaciones genéricas,

- Los signos idénticos a otros registrados,

- Las marcas similares a otras ya registradas,

- Las marcas que sean susceptibles de inducir al publico a un
error,

- Los signos contrarios a la moral y las buenas costumbres, y

- Los distintivos utilizados por naciones extranjeras y
organismos internacionales reconocidos por el gobierno
argentino”.”?

: C on(v:mplud.u por el articulo 89 de s L. ey de Propiedad Industrial.
P Articulo 2 y 3 de la Ley de Marcas 22.362
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Resulta oportuno manifestar que, mientras nuestra Ley de Propiedad
Industrial, maneja los signos prohibidos a registro en una sola disposicion,: la
mayoria de las legislaciones, divide dichos motfvos de denegacidén en varios
articulos luego entonces, facilita su comprension e interpretaciénA La propiedad de
una marca y el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante regxstro antela
Direccién Nacional de la Propiedad Industrial.”

La vigencia concedida al registro de una marca sera de diez anos, con
posibilidades de renovacion, de manera indefinida, siempre y cuando la marca sea
utilizada dentro de los cinco afos previos a la expiracion del registro.

Asi las cosas, la Ley de Marcas 22.362 no precisa ningun otro requisito
para la renovacion de un registro marcario, de hecho, no establece plazo en el que
debe solicitarse dicha renovacion.

Lo anterior, es distinto a lo regulado por ia Ley de Propiedad Industrial, ya
no soélo es necesario el uso del signo para la renovacion del registro, sino ademas
requisitos de forma y administrativos.

4.3.2.1 TRAMITES DE REGISTRO

Es necesario presentar una solicilud por cada clase que se pretenda el
registro. Dicha solicitud debe contener los siguientes datos:

+ Nombre del solicitante;
+ Domicilio;

+ La descripcion de la marca: y
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+ L.a indicacion de los productos o servicios que va a distinguir.”

Si la solicitud cumple con los requisitos evxig‘idos. Ia
Propiedad Industrial efectuara su publ:cacnén por und
costa del solicitante.

reccion Naciona! de la

en el Boletin de Marcas a

Dentro de los treinta dias s:guuentes a al publ:cacuén: la Direccion Nacional
de la Propiedad Industrial reallzaré Ia busqueda de antecedemes de la marca
solicitada y resolvera respecto de I reglstnbllndad.‘ 2%

Respecto de Ias organlzamones al reglstro de una marca, éstas debe
efectuarse’ dentro ‘de’ los "treinta dias naturales sigunentes la pubhcacuén de la
solicitud.’

. La oposicidon debe presentarse ante la Direccion Nacional de Propiedad
industrial, cubriendo los siguientes requisitos: ' ’

- Nombre y domicilio del oponente; -

> Fundamentos de la oposicidon, que podran ser ampliados al
contestar la demanda; y

- Un domicilio especia! dentro de Buenos Aires, para notificar:

la demanda judicial que inicie el solicitante.”®

En consecuencia, se da paso a una figura inexistente, no sdlo en México
sino también en la Union Europea y Espafa, consistente en la accion judicial para
obtener el retiro de la oposicion. Dicha accion judicial se tramitara de conformidad
con las normas del juicio ordinario.

™ Articulo 10 de Ja Ley de Marcas 22.362.
" Articulo 14 de la Ley de Marcas 22,362




Por otro Iadoi el Juez que intervenga informara a la Direccién Nacional de
Propiedad Industnal sobre el resultado del ]UICIO indicado para obtener el retiro de
la oposicion.” ! .

En caso " de negar el: reglstro de Ia marca esta resolucuén puede ser
impugnada ante la Justicia Federal en 16" Civil’ .0 en fo- Comerclal debiendo

interponerse dentro de los: treinta dlas hébnles de notf‘cada la resolucion
denegatoria. g

Ante tal situacién, resuita |mponante man estar que_ se’ encuentra en
igualdad de circunstancias la Legislacion Mexu:ana que ta Argentina, respecto de
que no se preveé recurso alguno para combatnr Ia resolucién denegatoria del
registro de una marca ante el Organo encargado de otorgarlo sinc ante otra
instancia, es decir, la Federal.

4.3.2.2 EXTINCION DEL DERECHO.

De acuerdo con el articuio 23 de la Ley de Marcas 22.362, el derecho de
propiedad de una marca se extingue:

- “Por renuncia del titular;

- Por vencimiento del término de fa vigencia, sin que se
renueve el registro; ‘

- Por declaracion judicial de nulidad o caducidad del

registro.””®

i Anmulm 17 y 18 de la 1 ey de Muruh 22.362
" Articulo 23 de la Ley de Marcas 22.362

~
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4.3.2.3 NULIDAD DE LA MARCA,
Seran nulas las marcaé cuando:

- - Se hubieren regi'strado,en contravencion a lo dispuesto por la ley, y
- Cuando al solicitar el.registro,” se' conocia o' debia conocer que ellas
pertenecian a un tercero. '

La accidon de hulidad ‘presc‘:ribe a los diez afos;. es decir, se concede el
doble de plazo al establecido por la Ley de Propiedad Industrial.

4.3.2.4 CESION DE LA MARCA,

ta transferencia de la marca argentina registrada, sélo sera valida frente a
terceros, si se encuentra inscrita en la Direccion Nacionatl de Propiedad Industrial.

Por otro lado, ta cesidén o venta del comercio implica la de la marca, salvo
disposicidn en contrario.”®

4.3.2.5 CADUCIDAD.

La unica causal de caducidad, se encuentra prevista por el articulo 26 de la
de la Ley de Marcas 22.362, consistente en dejar de usar la marca cinco anos
previos al término de vigencia.

"t Articulos Sy 6 de la Ley de Marcas 22.362
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4.3.2.6 ILiCI TOS COMETIDOS CON LA MARCA

Para la Ley de Marcas 22.362, se consideran delitos contra la marca las

siguientes acciones:

» La falsificacion fraudulenta de una marca regiétréda;

e Usar una marca registrada, fraudulentamente emi

da o perteneciente a un
tercero sin autorizacion;

e Poner en venta una marca registrada falsificada o perteneciente a un tercero
sin autorizacion; y

« Poner en venta productos o servicios con una marca registrada falsificada.

Estas acciones seran castigadas con una pena de prisién de tres meses a
dos afios, con posibilidades de que aunadamente se aplique una multa.®

Asimismo, se puede demandar la cesion del uso de una marca a través. de
un juicio civil ante los jueces federales.

Por esta via, el demandante podra exigir al demandado una caucidon, en
caso de no interrumpir el uso del signo.

Si no se paga la caucion, el demandante podra solicitar la suspension de la
explotacion y el embargo de los objetos de la infraccion. 81

£l afectado por alguna accion en contra de su marca, cualquiera que sea la
via elegida, podra solicitar:

- “El decomiso y venta de las mercaderias y otros elementos
de la marca en infraccion;

* Articulo 31 de la Ley de Marcas 22,362,
*! Articulo 35 de la Ley de Marcas 22,362




- La destruccidn de las marcas  en infraccion; el Juez, a
peticion de parte, ordenara la pub'liéacién de ia sentencia a
costa del infractor si éste fuere condenado o.vencido en
juicio.” :

Cuando el titular de una marca tuvuera el conocumiento de la existencia de
elementos que falsifiquen el signo- dlstmtlvo. podré solicitar “ ante . el Juez
competente: R .

- Embargo de los objetos;
- Suinventario y descripcion;
- El secuestro de una de los objetos en infraccion.

Luego entonces, el sujeto en cuyo poder se encuentran objetos. en
infraccion, debe acreditar e informar lo siguiente:

« Nombre y direccién de quien se los vendid y la fecha en . que .- ocurrid,
exhibiendo la factura de compra respectiva; .

« La cantidad de unidades fabricadas o vendidas, su precno. y exhiblcién de la
factura de venta correspondiente; y

« La identidad de las personas a quienes les vendid o entregé los objetos en
infraccion.

La negativa a suministrar informes y la falta de documentacion que ampare
los productos comercializados, presumird que su tenedor es participe en la
falsificacion o imitacion fraudulenta.

Merece comentario el que la legislacion de marcas argentinas, es omisa en
muchos aspectos regulatorios del signo:; sin embargo, es uno de los
ordenamientos que contempla la oposicion al registro de la marca.

¥ Articulo 34 de la Ley de Marcas 22.362




En razén de lo anterior, se hace suponer que por pequefio que sea el
sistema marcario de un Estado requiere de mecanismos que prevengan el
otorgamiento de un registro de la marca que afecte derechos de terceros. .

Situacion® que- lamentablemente - no contempla la'Ley de Propiédad

Industrial.
4.3.3 LAS MARCAS EN COLOMBIA

El sistema marcario colombiano se encuentra regulado por la Decision 486
de 14 de septiembre de 2000.83 : '

De acuerdo con el articulo 134 del referido ordenamiento, se regulara como
marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. : ]

Pudiendo registrase como marca los signos susceptibles de representacion
grafica y no constituiran obstaculo para registro, la naturaleza del producto o
servicios al que se ha de aplicar la marca. .

En consecuencia, podran constituir marcas, los siguientes signos:

- Palabras;

- Imagenes, logotipos, graficos, retratos, emblemas, escudos, etcétera.
- Los sonidos y los olores;

- Numeros y letras;

- Envases y envolturas; y

- Cualquier combinacion de los signos precedentes.

W s org decistones asp fecha de consulta 14/04,03

219




En otras palabras, son” l"narcas las senales extemas usadas por: un-
comercial para dtstlnguxr el producto o servncxo que pone a dlsposxcnén de su
clientela.®*

Ahora blen. un’” aspecto relevante que:Mexnco no’ contlene en Iegnslacnéni

marcaria, consnste en la posn dad de reglstro para son dos yolores

Por otro lado, la otra cara de la moneda, sefala que Nno seran registrables

como marca:

- “Los signos carentes de distintividad;

- Formas usuales de los productos;

- Formas que den ventajas funcionales o técnicas al producto
o servicio al que se aplica;

- Signos descriptivos;

- Los nombres genéricos del productos o servicios de que se
trate;

- Los que reproduzcan sin autorizacion, escudos, armas,

banderas, emblemas, signos oficiales;

- Los contrarios a la ley, la moral, al orden publico o a las
buenas costumbres;

- Los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un
tercero; es decir signos que sean idénticos o similares a una
marca registrada, para los mismos productos o servicios, o
bien en productos o servicios que puedan crear confusion en

los consumidores™”.®°

M RESTREPO MEJIA, Lus Maria. La Propedad Industrial, Estudios de Derecho. Nos. 125-126, Medellin,
Colombia, Marso-Scpticmibre, 1995-1996, pag. 105
* Articulo 135 3 136 de la Decsion 456,




La solicitud de registro de una marca se presentara ante ia Delegatura de la
Propiedad Industrial - Divisidon de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio. ¢

Dicha solicitud, debe contener los datos del solicitante, el requerimiento de
registro de marca, indicacién expresa de los productos o servicios para los cuales
se solicita el registro de marca, indicacidn de la clase a la cual corresponden los
productos o servicios, firma de solicitante o representante lega! y el comprobante
de pago de las tasas correspondientes.

Cabe mencionar, que de acuerdo con el articulo 143 de la Decision 486, el
solicitante puede pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
tramite.

Sin embargo, la modificaciéon no implica el cambio de aspectos sustanciales
del signo o ampliaciéon de los productos o servicios sefhalados inicialmente en la
solicitud.

La Superintendencia de Industria y Comercio, examinara la solicitud dentro
de los 15 dias siguientes a la fecha de presentacion de la misma, para ver si
cumple con los requisitos de forma exigidos por la Iey.'37

En caso de que la soliciiud no contenga los requisitos expresados
anteriormente, se concedera al solicitante un plazo de sesenta dias, contados a
partir de la notificacion realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio,
para presentar los requisitos faltantes.

MVENLGAS SANTORO, Antanio, £1 Contrare de Fruanyuicia, Ldiciones Libreria del Profesional, Sana Fe
de Bogota, MedeHin, Colombia. 1999, pag. 65.

*" La fecha de presentacion de la sobcitud, es 1a de recepcion en la Superintendenaia de Industria y Comercio,
articulo 140 de la Decision 486




Si por el contranc Ia solncntud redne Ios reqwsntos exngldos por la’ Decision -
486, la Supenntendencxa ordenaré’su publu:acnén., ‘f\

ntes ala publlcac 6n. para
que qunen tenga nteres legitlmo promueva oposnmén ‘undamentada que pueda‘
desvirtuar el reglstro de la marca. :

En consecue " cna. se otorgarén tremta dIas s g

sobre las oposiciones, concesion o denegator

a_del registro solicitado, a través de
resolucion. e : [

De conceder el registro, éste tendra una duracién de diez ands contados a
partir de la fecha de concesion y podra renovarse por perlodos suces:v05 de d|ez
anos.

Al igual que en Meéxico, la renovacion del registro estara sujeta a los
siguientes requisitos:

- Debe solicitar ante la oficina competente, dentro de los seis meses
anteriores a la expiracién del registro, sin embargo, se otorgara un plazo de
gracia de seis meses;

- Acompanar la solicitud de renovacion de los comprobantes de pago.

Una diferencia con la renovacidon en nuestro sistema marcario, €s que en la
legislacion colombiana, consiste en que ésta ultima no se exigira prueba de uso de
la marca para su renovacion.

e
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Con el'registrd se otorga el derecho de uso’ exclusivo de. la’ marca,
facultando ‘al titular para impedir a cualquier tercero el uso del signo, sin. su
consentimiento. ’

4.3.3.1 LICENQ‘ IAY TRANSFERENCIA DE LA MARCA.

De acuerdo con el articulo 161 de la Decision 486, puede transferirse un
registro de marca concedido o en tramite de registro, con o sin la empresa a la
cual pertenece.

La transferencia debe inscribirse en la Superintendencia de Industria vy
Comercio, a fin de que produzca efectos contra terceros.

Con relacion a la licencia, puede ser celebrada por el titular de un registro o
una solicitud en tramite, con uno o mas terceros para la explotacion de la marca .
respectiva. Some ’

Al igual que la transferencia, la licencia debe ser inscrita para surtir efectos
contra terceros y deben constatar por escrito.

4.3.3.2 CANCELACION DEL REGISTRO

Este supuesto, se encuentra previsto en el articulo 165 de la Decision 486,
estipulando que la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para
cancelar el registro de una marca a solicitud de persona interesada fundada en
qQue la marca no se hubiere utilizado por su titular, licenciatario o por otra persona,
autorizada para ello durante los tres afos consecutivos precedentes a la fecha en
que se inicie la accidn de cancelacion.




Lo anterior representa una diferencia relevante con lo contemplado por la .
Ley de Propiedad industrial, toda vez que para nuestro sistema marcario la faita
de uso del signo trae como consecuencia la caducidad de! reglstro y no la
cancelacion como lo sefala el ordenamiento colombiano.

Por otro lado, una figura regulada por la codificacion’ colcmbianway la
mexicana, es la de la cancelacion del registro de una marca cuando se hubiese
provocado o tolerado que el signo se convierta en genérico para identificar o
designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada.

Otra diferencia radica en que cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio reciba una solicitud de cancelacidon, notificara al titular de la marca
registrada para que dentro del plazo de sesenta dias habiles siguientes a dicha
notificacién para que haga valer los alegatos y pruebas que estime convenientes.

4.3.3.3 NULIDAD DEL REGISTRO

La Superintendencia de Industria y Comercio, decretara de oficio o a
peticion de parte y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro
marcario, si este se hubiere concedido en contravencion a lo dispuesto en los
anticulos 135 y 135 de la Decision 486.

Es decir., aquellos signos que carezcan de distintividzad o alguno de los
contemplados por el elenco de prohibiciones citados precedentes, podran ser
fundamento de una declaracion de nulidad del registro de la marca.

Se deciarara la nulidad relativa de un registro de marca, cuando éste se
haya concedido afectando los derechos de un tercero que ya tenia registrada una
marca idéntica o similar a 1a impugnada.




Este accion de nulidad prescribe a los cinco afos contados desde fa fecha
de concesidén del registro apelado. . X

A diferencia de lo consngnado por el aniculo ‘151 de la. Ley de Propledad
Industrial, la Decision 486, no sdélo d|vnde en absolutas Y relat' as las causales de

nulidad sino que también otorga a Ias pnmeras un plazo de nulldad e

En cambio, la Ley de P.—dpiedaﬁ n
absoluta y un plazo de tres y cinco afos
de nulidad y no prescriba dicha accién. -

ane)a causas de nulidad
a el caso para ejercltar la accion

4.3.3.4 CADUCIDAD DEL REGISTRO

Por lo que hace a la caducidad del registro de la marca, ésta se producira
cuando el titular no solicita su renovacidon dentro del término legal, incluido el
término de gracia.

De igual manera, sera causal de caducidad la falta de pago de las tasas
fijadas.
4.3.3.5 ACCIONES DEL TITULAR CONTRA INFRACCIONES DE DERECHO

El titular de un derecho protegido por la Decision 486, podra entablar accion

ante autoridad competente contra cualquier persona que lesione su derecho; asi
como contra quien ejecute actos gue manifiesten la inminencia de una infraccion.
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Cuando sobre el derecho exista comulandad cualqunera de. los comulares
podra entablar la accidn contra una mfracclén ‘sin, neceSIdad ‘de’que los demas

den su consentimiento.®®

Ahora bien, el demandarﬁ\teﬁ denunciant

puede sollcntar a la autondad
competente que se ordenen algunas med:das como las stgwentes.

< El cese de los actos constitutivos de infraccion
-+ El pago de los daios y perjuicios;

< El retiro de los circuitos comerciales’ de lps\p(oductos " resultantes de la

infraccion:

< La prohibicion de importacién o ekpodacnén‘ d‘é fos productoé referidos
anteriormente; )

<+ La adjudicacidon de los productos; .

- Adoptar medidas necesarias para evitar la continuaciéon o repeticion de la

infraccion.

El plazo para ejercitar la accidn contra una infraccion sera de dos’anos
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento del hecho o en su

caso, a los cinco anos contados desde que se cometid la infraccion por vez
primera.

Merece comentario el que la Decision 486 no contenga en sus ?
disposiciones quienes seran responsables penalmente por la falsificacion de
marcas, asi como el no senalar las conductas que merezcan ser castigadas por
vulnerar los derechos concedidos con el registro del signo, en tanto que la Ley de
Propiedad Industrial concede preceptos encaminados a sancionar conductas
prohibidas en relacion de la marca.

BN

Articulo 238 de la Decision 486




4.4 LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMEBICA DEL
NORTE®

4.4.1 g' Que sE DEBE ENTENDER POR MA‘RCA?

Para eI tratado de ménto. se podra cons:derar marca cualqwer signo o
combmac:én de signos que permlta distinguir. los bienes o servicios de una
persona de los de otra, inclusive nombres de personas, disefios, letras, nimeros,
colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.

Dentro de las marcas se incluiran las de servicio, las colectivas, asi como

las marcas de certificacion. Cada una de las partes integrantes, podra establecer
como condicion para el registro de la marca que los signos sean visibles.

4.4.2 MARCAS NO REGISTRABLES.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no pueden ser
registrables como marca las palabras, al menos en espafol, francés o inglés, que
designen genéricamente los bienes o servicios a los que 1a marca se aplique.

Aquellas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos
o induzcan al error, asi como elementos que pueden denigrar o sugerir falsamente
una refaciéon con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, simbolos
nacionales de cualquiera de las partes que pudieran afectar su reputacion.

" Celebrado simultancamente el 17 de diciembre de 1992, en Ottawa, Méxwo, D1y Washigton, D C .
publicado en el Dano Ofical de la Federacion, SONL CASANT Mariano. Aarce Jwridico Moevie ano doe la
Dropuedad Industral, Mexaico, 'du Pormoa, 2001, pags. 401-432.

227




4.4.3 DERECHOS DEIL TITULAR.

. Uno de los derechos contemplados por el Tratado, es impedir a todas las
personas que no cuenten con el consentimiento del titular, a usar en el comercio
signos idénticos o similares a aquellos que ampare la marca registrada, cuando de
dicho uso se genere la posibilidad de confusion.

Ahora bien, es oportuno aclarar que se presume la probabilidad de
confusién cuando se utiliza un signo idéntico a uno ya registrado para bienes o
servicios iguales. No asi cuando una marca ya registrada se pretenda utilizar para
un producto o servicio distinto del amparado por el signo registrado.

Los derechos que se confieran se otorgaran sin perjuicio de derechos
previos adquiridos, sin afectar la posibilidad de que cada una de las partes
firmantes del Tratado, reconozca derechos sobre la base del uso de la marca; toda
vez que éste es exigible para la conservacion del registro.

Ya que el registro podria cancelarse por falta de uso después de
transcurridos, como minimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos
afnos, a menos que el titular de |la marca presente razones validas que apoyen la
existencia de obstaculos para su uso.

Dentro de las razones validas para el no uso de una marca, seran tales

como restricciones a la importaciéon u otros requisitos gubernamentales aplicables
a bienes o servicios identificados por la marca.

Con el objeto de mantener el registro, cada parte firmante reconocera el uso
de una marca también por una persona al titular de la misma, siempre y cuando tal
uso esté sujeto al contro! del propietario.

"~
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Ninguna de Ias partes lntegrantes del Tratado podra dificultar el uso en el
comercio de una marca medtante requnsntos especiales, tales cCOomo un uso que
dlsmlnuya Ia funmén d
que su uso dependa d‘e

Ia marca como indicar Ia procedenc:a del producto o bien,

¢ ) ] del: registro. no estara sujeta a la
a maly'c‘aVr aun’adlo a que cada Estado podra dar
una oportunidad razonable;a_ las parte

No obsta te i lo )
cond:cnon de un -uso efectiv

nteresadas para oponerse al registro de
una marca.’: e

La duracién de un registro marcario sera de diez anfos, con posibilidad de
renovacion indefinidamente por plazos no menores de diez afos.

4.4.4 MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS,

A fin de determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomara en
cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente al
publico, incluso aquel conocimiento Que sea resultado de la promocion de la
marca en e} territorio de cualquiera de las partes, asimismo, no podra exigirse que
la reputacion de la marca se extienda mas alla del sector publico en el que
normalmente se manejen los bienes o servicios en cuestion.

4.4.5 LICENCIA DE MARCAS REGISTRADAS

Cada uno de los Estados firmantes, puede establecer las condiciones
necesarias para llevar a cabo las licencias de marcas.

Respecto de la cesion de la marca, el titular del registro puede transmitirla
con o sin la empresa a que pertenezca.
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Asimismo, 'las  partes “pueden establecer excepciones  limitadas a los
derechos confendos por la marca, tal como el uso correcto en los términos
descriptivos.

4.4.6 DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERALZ

Cada una de las partes debe garantizar que en su,legislacién interna
contenga procedimientos para defensa de los derechos de prdpie;jad intelectual,
incluyendo recursos expeditos para la prevencién de infraccionés y: desalentar

futuras infracciones.

Lo anterior, no significa la obligacion para las partes a establecer un
sistema judicial distinto del sistema establecido de esa parte para ia apllcacnon de
las leyes en general.

Dichos procedimientos deben aplicarse de tal manera que_no provogque la
creacion de barreras al comercio legitimo, ademas de proporcionar salvaguardas
contra el abuso de los referidos procedimientos.

De igual manera, esto procedimientos tiene que ser justos y equitativos, sin
complicaciones © costos innecesarios, asi como la no implicaciéon de plazos
irrazonables o demoras injustificadas.

Por lo hace a las resoluciones de fondo de un asunto, cada una de las
partes dispondra que los procedimientos administrativos y judiciales, para la
defensa de los derechos de propiedad intelectual cumplan los siguientes
requisitos:

4 Realizarse por escrito, exponiendo las razones en que se funda;

* Anticuto 1714 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte }
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o Quedara disposicién de las partes en un‘procedimiento sin demora alguna;
o Fundamentaria exclusxvamente en aquellas pruebas que se hayan concedldo a
las partes para ser oidas.

En consecuencia, el Tratado de Lnbre Comercno de Aménca del Norte. no
establece la oportunidad de obtener una revtsién por una autondad ]udlmal de las
resoluciones administrativas y conforme a los que senalen Ias leyes internas en
materia de competencia respecto a la |mportancia de un asunto. b

Sin embargo, ninguna de las partes se encuentran obligadas a otoyrgya,r 1a

oportunidad de revision judicial, respecto de sentencias absolutorias en asuntos
penales.

4.4.7 PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS %!

Cada una de las partes pondra al alcance de los titulares de derechos de
propiedad intelectual, los procedimientos judiciales para la defensa de dichos
derechos y deberan preveer:

= Los demandados tengan derecho a recibir una notificacion oportuna, debe
constar por escrito en el que conste con suficiente detalle el fundamento de la
reclamacion;

= Autorizar a las partes del procedimiento s estar representadas por un abogado
independiente;

= La no imposicion de requisitos excesivos de comparencias personales;

= Que todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para
sustentar sus pretensiones y presentar pruebas; y

= Los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la informacion
confidencial.

CArticulo 1715 del dratado de Libre Comercio de Aménca del Norte
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En cuanto a las facuitades de las autoridadés otorgadas por cada una de
ias partes para realizar un debida proteccién de una  derecho de propiedad

intelectual, asi como para disuadir eficazmente determinadés infracciones, son las

siguientes:

> Ordenar que cuando una parte en procedimiento tenga acceso como base de
sus alegatos, y que haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar
sus alegatos que se encuentre bajo el contro! de la contraparte, ésta aporte
esa prueba con sujecidn, en su caso, a las condiciones que garanticen la
proteccion de la informacion confidencial.

~ Dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa,
en caso de que una de las partes en un procedimiento voluntariamente y sin
motivo valido, niegue el acceso a pruebas © no proporcione pruebas

perinentes bajo su control, en un plazo razonable u obstaculice de manera

significativa un procedimiento relativo, en su caso, de defensa de derechos de
propiedad intelectual.

Las resoluciones deberan dictarse con base a las pruebas presentadas,
incluyendo la demanda o los alegatos presentados por la parte que se vea
afectada por la denegacion del acceso a las pruebas, a condicion de que se

conceda a las partes la oportunidad de ser oidas respecto de los alegatos o
las pruebas.

~ Ordenar a una de las partes en procedimiento, que desista la presunta
infraccion, incluso para impedir que los bienes importados que impliquen la
infraccion de un derecho de propiedad intelectual entre en los circuitos
comerciales de su jurisdiccion.

»~ Ordenar a! infractor que pague al titular del derecho de propiedad intelectual un

resarcimiento como compensacion por el dafo acusado a consecuencia de 1a
infraccion;




<

> Ordenar al infractor el pago de gatos realizados por el titular del derecho para
su defensa. " ’

Asimismo, cada Estado firmante prevera que, a fin de disuadir de manera
eficaz una infraccién, sus autoridades judiciales estén facultados para retirar de
los circuitos comerciales, las mercancias, materiales e instrumentos que se hayan
utilizado para la produccién de la infraccidon, sin indemnizacion alguna, con el
objeto de evitar dafo al titular del derecho, asi como reducir al minimo los riesgos
de subsecuentes infracciones.

4.4.8 MEDIDAS PRECAUTORIAS%

Las partes del Tratado facultaran a sus autoridades judicialés para que
puedan ordenar de manera rapida y eficaz, medidas precautorias para evitar la
infraccion a derechos de propiedad intelectual, no permitiendo la entrada de
mercancias que se presuman infractoras.

Ademas. para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con dicha
infraccion.

Por otro lado, las autoridades judiciales deben ser facultadas para exigir a
cualquier solicitante de medidas precautorias, la presentacion de pruebas, a las
que razonablemente tenga acceso y que se consideren necesarias para
determinar los siguientes puntos:

- Que el solicitante es titular del derecho;

- El derecho del solicitante esta siendo infringido o si la infraccion es inminente;

- Si la demora de medidas precautorias podra causar un dafo irreparable al
titutar del derecho o bien que las pruebas puedan ser destruidas.

T Arsculn 1716 del Tratado de Dhibre Comeraio de América del None
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. Mas informacion necesaria para la identificacidn de los bienes por parte de la
autoridad que ejecutara las medidas precautorias; y

- Finalmente, si las medidas se revoquen o caduquen en razdn de un acto u
omisién del solicitante, o bien la autoridad judicial resuelva no haber infraccion,
ordenar al solicitante de dichas medidas, que le propercione al demandado
una compensacion adecuada por el dafo causado, siempre Yy cuando éste lo
haya solicitado.

4.4.9 PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES22

Las partes dispondran de procedimientos y sanciones penales aplicables en
caso de falsificacion dolosa de marcas a escala comercial, imponiendo sanciones
consistentes en prision o multa, o en su caso ambas, apara evitar conductas
ilicitas.

Dichas sanciones deben ser compatibles con el nivel de sanciones
aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

Las autoridades judiciales pueden ordenar el secuestro, decomiso y la
destruccion de las mercancias infractoras y los materiales utilizados para la
comision del ilicito.

Asimismo, cada una de las partes podra prever la aplicacion de
procedimientos y sanciones penales para infracciones cometidas contra derechos
de propiedad intelectual, distintos a los sefalados, siempre y cuando se cometan
con dolo y a escala comercial.

" Asticuto 1717 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
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4.4.10 DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL .22

Las partes integrantes del Tratado, adoptaran los procedimientos que
permitan al titular de un derecho de propiedad industrial, presentar ante las
autoridades componentes, una solicitud por escrito a efecto de que la autoridad
aduanera suspenda la importacion de mercancia falsificadas con una marca.

Asimismo, pueden establecerse procedimientos analogos para la
suspension de liberacion de las mercancias destinadas a la exportacién.

En consecuencia, debe exigirse al solicitante la presentacién de pruebas
que permitan a las autoridades componentes cerciorarse de que las importaciones
realizadas presumen la comisidon de una infraccidn a derechos de propiedad
intelectual.

Ademas de brindar una descripcion detallada de las mercancias, a efecto
de que permita a las autoridades una facit identificacion. .

La facultad de exigir al solicitante de dichos procedimientos, la aportacion
de una fianza o garantia suficiente para proteger al demandado e impedir abusos.

La autoridad aduanera debera notificar al solicitante y al importador sobre la
suspension de la liberacién de las mercancias.

Por uftimo, de comprobarse que las importaciones son falsificadas, se
dispondra a la destruccion o eliminacion de las mercancias infractoras.

En caso de que no se verifique la infraccion, se le exigira al solicitante del
procedimiento pague al importador de las mercancias una indemnizacion

** Articula 1718 del Tratado de Libre Comercio de Aménca del Norte

238 ‘




adecuada por cualquier dafio que haya sufrido a causa de la retencion de sus
mercancias. . : '

4.5 CONVENIO DE PARIS PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En e! afio de 1883, los representantes de Bélgica, Brasil, Espafia, Francia,
Guatemala, Italia, los Paises Bajos, Portugal, El Salvador, Servia y Suiza,
suscribieron el Convenio de Paris para !a Proteccién de la Propiedad Industrial,
con la finalidad de proteger a sus nacionales en cuestiones relativas a dicha
materia.

Posteriormente, la Convencion fue modificada en Bruselas, el 14 de
diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el31 de octubre
de 1958 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967.%°

Mexico, se adhiere al Convenio original el 7 de septiembre de 1903 y
aprueba el Acta de Estocolmo el 26 de julio de 1976, siendo publicado en el Diario
Oficial de |la Federacion el 27 de julio del mismo afno.

La firma de este Convenio, es el fundamento de las legislaciones internas
de los paises miembros, en materia de propiedad industrial.

Al efecto, las figuras reguladas por nuestra Ley de Propiedad Industrial,
tiene su razon de ser en el Convenio de Paris.

" L egaslacion on Matena de Propicdad Industrial, Convenio de Paris para la Proweccion de la Propedad
Industrial, | d Delma, Méxawco, 2001, pag. 18RS,
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‘Asi las cosas, el Convenio de Paris regula los siguientes aspectos, en lo
gue a marcas se refiere: : )

Las marcas notoriamente conocidas.- Los paises integrantes de la Unién de
Paris se comprometen, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el usoc de una
marca de fabrica o comercio que reproduzca o imite una marca’ utilizada para
productos iguales o similares a un signo concedido.®®

Los paises de la Unién, se comprometen a prohibir el empleo de escudos,
banderas, y otros emblemas de estado, signos y punzones oficiales de control, asi
como su imitacidn, para utilizarse como marca o como elementos de la misma, asi
lo sefala el articulo 6ter del Convenio de Paris.

Otro de los aspectos previstos por este Acuerdo, consiste en que toda
marca registrada en el pais de origen, debe ser admitida para depésito y
proteccion tal cual es en los demas paises de la Unidn, siempre y cuando no se
afecten los derechos adquiridos por terceros en el pais donde se reclama la
proteccion, o bien cuando carezcan de distintividad, sean contrarias al orden
publico, la moral o sean susceptibles de enganar al publico. ®7

Asimismo, el Convenio de Paris declara que los paises integrantes se
comprometen a proteger las marcas de servicio, sin obligarse a conceder el
registro de tales signos.

Expresamente. el Convenio de Paris establece la obligacion de asegurar a
los nacionales de los paises miembros la proteccion debida contra competencia
desleal, en consecuencia, su articulo 6 septies contempla la posibilidad de
oposicion al registro, cuando el titular del signo no da su autorizacion.

U Articulo 6 bis ded Convenso de Paris
“T Aficulo 6 quinguies del Cons eao de Pans, . . oo




De igual manera, se concede proteccidn a las marcas colectivas,
transferencia de la marca,  asi como  la posibilidad de embargos a las
importaciones a productos con indicaciones falsas y recursos legales aplicables
apara reprimir de manera efcaz la - falsificacion de marcas y la competenc:a‘
desleal.

Una de las figuras trascendentales, sefalada en el Convenio de Paris, es la
prioridad consistente en la posibilidad de que la solicitud de registro de marca
depositada en algun pais miembro de la Unidn, goce de una ventaja para lograr
dicho registro en otro de los paises miembros.

El articulo 5§ del referido Convenio, estipula lo relativo al uso de la marca, la

transferencia del signo distintivo se regula por el articulo unarter del mismo
acuerdo.

El registro de 1a marca, de acuerdo con el Convenio de Pafls.’ sera regulado
por la legislacion nacional de cada uno de los paises miembi‘és:ylel ‘registro
debera ser administrado por una oficina central, que cada palsr de la Union se
compromete a establecer.?®

Finalmente, resulta importante sehalar que hasta 1992 se encontraban
adheridos. al Convenio de Paris 103 paises; sin embargo no todos ellos habian
aprobado dicho Convenio totat o parcialmente.gg

En consecuencia, es relevante comentar que la Convencion no impone
obligaciones. trabas o gravamen alguno para adherirse a él, sino el apoyo para
contribuir al sosterwmiento de una oficina o despacho internacional de la Union
para la proteccion de: |la propiedad industrial.’%®

" Artcuto 12 del Convenio de Baris
PEREZ MIRANDAL Ratacl, Divec e de da Propredad Indietral v Derecho de la Comperencia, México,

Pd Porrua, 2002 pag 3%

TTSERRANO MIGAT L ON. Fernando.

Moo en ol Orden Intcrnacional de la Propiedad Industrial.
Moenico, Bd Porrua, 2000, pag 64 e e e B
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Una vez expresado todo lo relatwo al Convenlo de Parls es oportuno el
cuestlonamlento més frecuente sobre el mxsmo

Es : portador‘ de un g pnnmpno de

Ias partes (anto respecto de los

beneﬁcxanos de Ias legislacxones como de |os mlsmos paises.A

Lo antenor resulta falso debldo s las marcadas dlferenmas de capacndad
econémica y desarrollo tecnoléglco de tos palse

sohcnantes."’1

contralante de Ios pos:bles

Esto puede ser, consecuencla de las pres:ones ullhzadas por. cnertos paises,
cond:monando la celebracion de Tratados con ellos. a a adhes:én al Convenio de
Paris,

. MIRANDA. Op €

pags. 36 y 37




CAPITULO 5

ANAL|SIS;DE>L INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
PROPUESTAS PARA ESTABLECER DEPENDENICAS REGIONALES DEL
INSTVITUTO Y LOGRAR UNA COBERTURA NACIONAL EFICAZ EN MATERIA
DE MARCAS.

5.1 LQUE il DE LA PROPIEDAD IND|

De conformidad con el articulo 6 de i1a Ley de Propiedad Industrial. el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado con
personalidad juridica y patrimonio propio.

En razén de lo anterior, es oportuno sefialar que a los organismos
descentralizados, "el Estado es quien les reconoce o crea la personalidad juridica
propia y como consecuencia, una capacidad para la persecucion de determinados
fines, distintos de los realizados por la administracion central, pero coordinados en
la esencia, para la consecucién comun del bienestar pablico.” 92

En apoyo a lo expuesto, la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal, establece que “son organismos descentralizados las entidades creadas
por Ley o Decreto del! Congreso de la Unidn o por Decreto del Ejecutivo
Federal..."'°?

En efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue creado por
decreto presidencial publicado en la Diario Oficial de la Federacion del 10 de
diciembre de 1993, con personalidad juridica y patrimonio propios.'®*

POLVERA 10RO, Jorpe. Manual de Derecho Adpunistranive, Porraas, México, 1986, pag. 299,

Articulo 45 de la Lov Opganica de la Administracion Publica Fedoral, Agenda Adommstrativa 2002, Eda.

ISEL
SERRANO MIGALLON. Fernande. La Propredud Indstriat on Meévco, 27 ed . Porria, Mésice, 2000,

pag 317 .
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Con las reformas efectuadas a la Ley de Propiedad Industrial en 1994, el
Instituto Mexicano de Ila  Propiedad Industrial ‘- se’ convierte. en autoridad
administrativa competente para la apliéaéibn de la Ley de Propiedad Industrial." la
Ley Federal de Derechos de Autor. i S o

Entendiendo la descentralizacidon como el “régimen administrativo de un
ente publico que parcialmente administra asuntos especificos, con determinada
autonomia e independencia y sin dejar de formar parte del Estado, el cual no
prescinde de su poder publico regulador y de la tutela administrativa.”*%®

En resumen, la descentralizacidon tiene por objeto una conveniente
distribucion de ciertas funciones administrativas que le corresponden a! Estado,
integrando una persona de Derecho Publico, que cuenta no solo con recursos,
sino ademas poder de decision, sin desprenderse por completo del gobierno. Por
ello, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene entre otras atribuciones
las siguientes:

< Coordinarse con las diversas instituciones publicas o
privadas, nacionales o extranjeras que tengan por objeto el
formento y la proteccion de la propiedad industrial;

< Fomentar la participacidn del sector industrial para el
desarrollo y aplicacion de tecnologias que tengan como fin el
incremento de calidad, competitividad y productividad de
dicho sector:

< Tramitar y, en su caso, otorgar patentes y registros;

< Sustanciar procedimientos de nulidad, caducidad vy

cancelacion de los derechos de propiedad industrial;

SERRA ROIAS, Andrés, rerecho ddminnsirativae, Pormaa, México, 1996, pgge, S32
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< investigar ~ sobre  presuntas i infracciones ‘* administrativas,
ordenar’ visitas = de - inspeccién, . formular resoluciones,
etcétera 108 Lo )

Sin embargo, no ‘es la Ley de Propiedad Industrial,: la Uunica en sefalar las
atribuciones del Instituto, de acuerdo con el Estatuto Organico de dicha Institucion,
el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.'®”

De acuerdo con el articulo 3 del Estatuto Organico del Instituto, el objeto de
dicho ordenamiento es regular la adscripcién y organizaciéon interna de las areas
administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ademas de la
distribucién de funciones previstas en la Ley de Propiedad industrial.

En consecuencia, e! Estatuto, contempla la siguiente estructura organica del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para hacer frente a los asuntos de su

competencia:

> Junta de Gobierno

v

Director General

~ Direcciones Generales Adjuntas de:

Propiedad Industrial
Los Servicios de Apoyo
Coordinacion de Planeacion Estratégica

»~ Direcciones Divisionales de:

[

Patentes

Marcas

Proteccion a la Propiedad Industrial
Sistema y Tecnologia de la informacion

Promocion y Servicios de Informacion Tecnolégica

Articulo 6 de la Ley de Propiedad Indusirial
Bl Estatuco Organico det Instituto Mexicana de la Promedad Industnial, Pubhcado en el Diario Oficial de la

Federacion de 27 de diciembre de 1999 [ egndacion de Propiedud Indusersal, Fdit. Detma, 2000
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- Relaciones Internacionales
- Oficinas Regionales

- Administracion

- Asuntos Juridicos

> Contraloria Interna.'?®

5.1.1 JUNTA DE GOBIERNO.

El érgano de mayor jerérqu(a del Instituto Mexicano ‘de la: Propiedad
Industrial; es la Junta de Gobierno, integrada por diez representantes presidida por
el Secretario de Economia. : '

Por cada representante propietario, se designara un suplente, quienes
podran asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, en ausencia de los
primeros, con las prerrogativas que a éstos corresponden.

Dentro de sus atribuciones, se encuentra la de decidir sobre la donaciéon a
dependencias y entidades federativas, municipios o instituciones publicas, de los
bienes asegurados por una infraccion administrativa y las partes no manifiesten su
acuerdo sobre el destino de los mismos.

Asimismo. debera aprobar los acuerdos por lo que se delegan facultades,
propuestos por el Director General.

5.1.2 DIRECTOR GENERAL

Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes:

"* Anticulo $ del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industcial, Op. Cit Supra
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Administrar 'y representar al Instituto Mexicano E de la
Propiedad Industrial; .
Determinar, dirigir y controlar los programas |nst1t.ucnonales
politicas y normas del Instituto, : -

Expedir los Manuales de Organizacion, de Procednmlentos Yy

de Servicios al publico;

Determinar la competencia de las éreas adm strauvas.

Establecer criterios para la lmposu:lén
previstas en la Ley de Propiedad lndustnal .
Informar al Secretario de Economia sobre Ios asuntos de
competencia del Instituto;

e sancuones

Expedir tas condiciones de trabajo del Instituto.®

5.1.3 AREAS ADMINISTRATIVAS

13

Son facultades de cada Director General Adjunto:

Acordar con el Director General el despacho y la resolucién
de los asuntos bajo su responsabilidad;

Proponer, analizar y someter a la aprobacion del Director
General, los proyectos de reformas a las disposiciones
legales y administrativas aplicables dentro de su
competencia;

Proporcionar informacion que le sea requerida por las
dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal, particulares o por areas administrativas del propio
Instituto;

Amcmo 10 d-:l I statuto Or),anlso del Instituto Mesicano de la Propredad Industmal, Op. Cir, pags. 130-
¥
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=] Actuar como enlace, en ‘asuntos de:su cqmpetencia. con
dependencias y  entidades de la Administracién :Pablica -

Federal; . S

o Firmar y notificar a los interesados, Ios’lraé:'uérdd's dé ffa‘miie v
las resoluciones de autoridades superiores que consten por
escrito; ; s SN

=} Expedir copias simples y certificadas de las cokn'stancias que

obren en los expedientes de los archivos_de‘l,as areas
administrativas a su cargo;

(=1 Participar en la ejecucion de los programas de intercambio
de informacion técnicos y personal especializado, en el
ambito de su competencia, con instituciones nacionales,

extranjeras y organismos internacionales.®

Debido al contenido de este trabajo de investigacidn, a continuacion sdlo
revisaremos lo referente a los drganos competentes para sustanciar todo lo
relativo a la marca.

El organo competente para conocer lo relativo a el registro de la marcas. es
la Direccion Divisional de Marcas, contando con las siguientes facultades:

— Emitir y aplicar los lineamientos institucionales para el
tramite y registro de marcas, asi como lo relativo a las
licencias y transmisiones de los derechos derivados de los
registros;

—> Aplicar las disposiciones legales Y administrativas
relacionadas con los procedimientos para el registro de
marcas, al igual que I|o relativo a las licencias vy
transmisiones derivadas de los derechos registrados;

U AMICUio T del Fstatuto Organico del Inshituto Mesicano de ta Propiedad Industnal, Op Co
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Otorgar o negar los registros de marcas que se tramiten ‘de
acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en 1a
materia; Lt
Informar y asesorar sobre el tramite y registro de marcas; asi
como lo relativo a la explotacion y conservacion de los
derechos derivados del registro;

Emitir fas resoluciones que declaren el abandono,
desistimiento o desechamiento, respecto de las solicitudés o
promociones relativas al registro de marcas;

Emitir las resoluciones sobre solicitudes o promociones que
se presenten para la inscripcion de licencias y transmision
de los derechos derivados del registro de la marca o de las
solicitudes de las mismas;

Coadyuvar en la promocion y fomento de la proteccion y
conservacion de los derivados del registro de marcas.*"!

Por lo que hace a ios procedimientos de caducidad, nulidad y cancelacion de

los derechos de Propiedad Industrial, es facuitad de la Direccidon Divisional de

Proteccion a la Propiedad Intelectual, substanciar dichos procedimientos, asi como

formuiar resoluciones y emitir declaraciones administrativas.

De conformidad con el articulo 18 del Estatuto en comento, ésta Direccion

Divisional, es competente para investigar sobre las infracciones administrativas en

materia de propiedad industrial, emplazar a los presuntos infractores, asi como la

substanciacion del procedimiento respectivo.

Otra de sus funciones, consiste en ordenar y practicar visitas de inspeccién,

requerir datos, decretar medidas provisionales, requerir fianzas a los solicitantes
de dichas medidas.

Articulo 17 del Fstatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Op Cir.
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Asimismo, ‘tiene  facultad para“- fngir ‘ comé érbitro‘ en -la“ solucién de
controversias relacionadas con el pégd de dafos’y perjuicios derivados: de la
violacién a los derechos de bropiedad industrial tutelados por la Ley de Propiedad
Industrial. '

5.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Dentro de las reglas generales del procedimiento administrativo,
substanciado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se encuentran
las previstas por la Ley de Propiedad Industrial, en el Capitulo 1 del Titulo Sexto.

Las referidas reglas son las siguientes:

Toda solicitud o promocion dirigida al instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial debe presentarse por escrito y en idioma espafol. Si acaso, se
presentaran en idioma distinto, se debera acompanar de su traduccién en espanol.

Las solicitudes y promociones debe ser firmadas por el interesado o, en su
caso por su representante y anexar el comprobante de pago de la tarifa
correspondiente; toda vez que de hacer falta alguno de estos elementos, el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desechara de plano dicha solicitud o
promocion.

Cuando la solicitud o promocidn, sean presentadas por conducto de
mandatario, éste debe acreditar su personalidad.

Lo anterior, podra probarse a través de los siguientes documentos:

#* Cuando el mandante sea persona fisica, sera suficiente carta poder simple
suscrita ante dos testigos;




#* En caso de que sea persona moral debe acreditarse con carta poder simple
suscrita ante dos testigos, asi como {a manifestacion de ‘c‘mién la otorga se
encuentra facultado por ello; siempre y cundo se trate de registros. |nscr|p<:|6n
de licencias o sus transmisiones; : : :

# Para personas morales extranjeras, mediante poder otorgado conforme ala
legislacion aplicable donde se concede '© de “acuerdo con. Ios tratados
internacionales.

Si la solicitud o promocion es presentada .por varias personz-is, ‘es necesario
designar en el escrito quien de ellos sera su representante. :

Asimismo, el promovente debe sefalar domicilio para oir y recibir notificaciones
dentro del territorio nacional; asi como dar aviso al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en caso de cambio del mismo.

Respecto de los plazos fijados por la Ley de Propiedad Industrial, solo se
computan los dias habiles. Estos empezaran a correr al dia siguiente de haberse
realizado la notificacion respectiva. '

Finalmente, es necesano senalar que los expedientes relativos a los registros

de marca, estaran siempre abiertos para todo tipo de consulta o promocion.

5.3 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA

La accidon por la que se solicita la nulidad. caducidad, cancelacion e
infraccion administrativa de una marca, son substanciadas conforma a lo previsto
por el Capitulo It de la Ley de Propiedad Industrial.

LLa resolucion de este procedimiento, es denominada declaracién
administrativa y debe cumplir con ciertas formalidades contempladas en el
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ordenamiento  de la materia, 0 en su defecto, en el Coédigo Federal ‘de
Procedimientos Civiles, siendo aplicado de manera supletoria.

Este procedimiento puede ser iniciado de oficio, po{' el lnstituto’ Mexicano de
la Propiedad Industrial, o bien a solicitud de parte interesada. : = :

Con fundamento en el articulo 189 de la Ley de  Propiedad lﬁduétrial: la
solicitud de declaracién administrativa debe contener los siguie'ntés requisitos:’

& Nombre y domicilio del solicitante y, en su caso, el de su representante;
+i- Domicilio para oir y recibir notificaciones;
Nombre y domicilio de su contraparte;
i El objeto de la solicitud;
-{- La descripcion de los hechos; vy
{- Los fundamentos de derecho.
Sin embargo, no son los unicos requisitos que debeyicUmpIir la solicitud en
comento, sino que adicionalmente es necesario cumplir con alguhbs otros.

Entre algunos de esos requisitos, encontramos los siguientes:

< Estar debidamente firmada en todos sus ejemplares y de ser indispensable
presentado en los formatos oficiales;
® Presentar los anexos necesarios;

® Presentar comprobante de pago de la tarifa correspondiente.'*?

Asimismo, la solicitud de declaracion administrativa debe presentarse
acompanada de los documentos en que se funden la accion y el ofrecimiento de
pruebas.

- Articulo 8§ det Reglamento de la Ley de Propiedad Indusical
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En caso de que el sohcttante no cumphela con’los requ:sntos senalados, el
instituto Mexlcano de la Propledad lndustnal Io requerué para que en un plazo de
ocho dias subsane las omusnones.

‘Siel sohcntante no cumphera con el requenrmento. Ia sollcutud se desecharé al
igual que Ias sol:

udes de reglstros de marcas que no se encuentren vngentes.,

En el procedlmlento' de declaractén admimstratlva se admmrén todas las
pruebas prevnstas en el Codlgo Federal de Procedlmlentos C|v1|es, con excepcnén
de la confesional o la testimonial, asi como las contrarias a la moral o al orden
publico. : ' ) '

Sin embargo, si el testimonio y la confesion constan en documentos seran
aceptadas.

Cabe mencionar, que en este tipo de procedimientos se otorga valor probatorio
a las facturas expedidas y a los inventarios realizados por el titular o su
licenciatario.

Una vez admitida la solicitud de declaracidn administrativa, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial notificara al titular afectado, para que en el
plazo de un mes manifieste lo que a su derecho convenga. ’

Este punto es de suma importancia. en razéon de que la notificacién es el medio
legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de una
resolucion judicial o administrativa.'’?

En efecto. la notificacion da inicio al procedimiento de declaracion
administrativa, dando conocimiento al titular del derecho sobre la accidn ejercitada
contar él.

" PALLARLS, Fduardo, Diccionario de Derecho Pracesal Cnal, Edit. Porrua. NMéxica, 1998 pag. 111
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Si acaso la notificacion no pudiefa llevarse-a cébo. debido ‘al’ cambio de
ilio, ésta se hara a costa de quieh‘ intente la accion,: a traves de una
publicacion en el Diario Oficial de la Federacién"jy"e‘nr un’ periédico de mayor
circulacién de la Republica, por una sola vez. 5 T 3

domi

Una peculiaridad en este - procedimiento, - consiste 'en :que  no .se

substanciaran incidentes de previo y especial pronl.l'nciamiento."t'oda' vez que

seran resueltos al emitirse la resolucion.

Ahora bien, el escrito de manifestaciones elaborado por el afectado, debe
cumplir con los siguientes requisitos: )

-+ Nombre del titular afectado o el del presunto infractor;

-+ Domicilio para oir y recibir notificaciones;

+ Las manifestaciones y objeciones a cada uno de los puntos
de la solicitud de declaracion administrativa, y

“+ Fundamentos de derecho.''®

Una vez que transcurra el plazo otorgado al afectado o presunto infractor y
desahogadas las pruebas, se dictara resolucion administrativa procedente y, se
notificara a los interesados.

Si la declaraciéon administrativa consiste en una infraccion la resolucion
contendra la sancidon que proceda.

5.4 MEDIDAS PRECAUTORIAS.

Cuando existe violacion de alguno de los derechos conferidos por la Ley de
Propiedad Industrial, en los procedimientos de declaracion administrativa, el

v - -
Articule 197 de la | ey de Propredad Industnal i




Instituto Mexicano de la Propledad lndustnal se encuentra facultado para adoptar
las siguientes medndas,

. . Retirar de circulacion las mercancias que vulneren derechos
de propiedad industrial.

<. Retirar de circulacién todo instrumento, ya sean para fabricar,
comercializar o publicitar, mercancias que infrinjan los
derechos tutelados por la Ley de Propiedad Industrial.

< Prohibir 1a comercializacion de los productos que afecten los
derechos de propiedad industrial;

e

Ordenar al presunto infractor, la suspensidén de todo acte que
constituya una violacién a las disposiciones de la Ley de
Propiedad Industrial,

v Ordenar aseguramiento de los bienes,

v Suspender la prestacién del servicio o clausurar el

establecimiento. siempre y cuando las medidas precedentes
no sean suficientes para evitar o prevenir la violacion de los
derechos tutelados por la Ley de Propiedad industrial.''®

A efecto de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determine la

practica de alguna de las medidas sefaladas, éste debe requerir al solicitante de
tal medida que:

'S Acreditamiento de la titularidad del derecho, asi como la
existencia de una violacion a su derecho o bien que la
violacidn sea inminente, la posibilidad de sufrir un dafo
irreparable o bien el temor fundado de que las pruebas se
destruyan, oculten, pierdan o alteren;

s Aru:uln 199 m\ de fa Ley du Propicdad Industrial B
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'S Otorgue fianza suficiente para responder por los dafios y
perjuicios que se puedan causar a la persona en contra de
quien se haya solicitado la medida, y R

- Proporcione informacion necesaria para identificar los
bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en
donde se comete la violacion a los derechos de propiedad
industrial.'*®

Merece comentario que para poder obtener una declaracidn administrativa de
infraccion de una marca y la aplicacién de una medida cautelar, es necesario que
el salicitante compruebe todos los elementos requeridos para que pueda dictarse
resolucion.

£n otras palabras, a caso el afectado por una conducta contraria a lo tutelado
por la Ley de Propiedad industrial, es menester proporcionar al Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial toda una investigacion que desenvoque en la sancion
impuesta por el Instituto.

Una vez dictada la resolucion definitiva del procedimiento de declaracién
administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinara sobre
el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

Un aspecto relevante en este procedimiento es que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en todo momento debe buscar la conciliacion de las partes.

Articulo 199 bis ) de lu Ley de Propiedad Industrial.
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5.5 INSPECCION Y VIGILANCIA DEL ““INSTITUTO “~MEXICANO - DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL e

Con el objeto de comprobar:las disposiciones de la Ley de Propiedad
Industrial, el Instituto Mexicano de la: Propiedad Industrial tiene facultades para
realizar la inspeccidon y vigilancia, mediante procedimientos como requerimientos
de informes y datos, asi como visitas de inspeccion.

En consecuencia, toda persona requerida por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, se encuentra obligada a proporcionar por escrito los informes
y datos solicitados con relacion al cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de
Propiedad industrial.

Respecto a las visitas de inspeccion, se practicaran en los lugares en que
se fabriquen, almacenen, transporte, expendan o comercialicen productos, la
prestacion de servicios y los documentos relacionados con la actividad.""?

Dichas visitas deben llevarse a cabo en dias y horas habiles, con personal
autorizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para poder realizar la visita. el personal debe identificarse y exhibir el oficio
de comision respectivo.

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Propiedad {ndustrial se encuentra
facultado para practicar visitas de inspecciéon en dias y horas inhabiles, con el
objeto de evitar la realizacion de una infraccion administrativa.

Los propietarios o encargados de los establecimientios donde se realicen las
actividades materia de una visita de inspeccidn, estaran obligados a permitir el
acceso al personal autorizado a fin de llevarlo a cabo.

T Articulo 207 de la Ley de Propiedad Industnad.
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Ahora - bien, ‘de todé visita* de " inspeccion - se - levantara - un “acta
circunstanciada anté'la""presencia de dos testigos que serén'propue'stos por la
perscna que haya sollcntada la visita, o en su caso, por el inspector que la
practique. '

De acuerdo con el articulo 209 de la Ley de Propiedad industrial, la referida
acta debe contener {0s siguientes datos:

o Hora, fecha y dia en que se practique la visita;

= Domicilio y entidad federativa, donde se encuentra el lugar donde se practlcé

= Numero y fecha del oficio de comision e identificacién del inspector;

=~ Nombre y caracter de la persona con quien se entendid la diligencia;

=~ Nombre y domicilio de los testigos; .

=~ Mencion de oportunidad al visitado de hacer observaciones al inspector a lo
largo de la diligencia;

-~

Datos relativos a la actuacion;

=~ Declaracién de! visitado:

=~ Mencion de que se le dio oportunidad al visitado de confirmar por escrito las
observaciones que hubiere realizado a lo largo de la visita; y

Nombre y firma de los que intervinieron en la diligencia.

Por lo que hace a las observaciones que pueda realizar el visitado durante la
diligencia, cabe mencionar que se encuentra en posibilidad de presentar pruebas

relacionadas con los hechos contenidos en el acta.

Si una vez terminada la diligencia se comprueba fehacientemente la comisiéon
de una infraccion administrativa o un delto. en este caso, en materia de marcas, el
inspector asegurara los instrumentos y productos con los que se presuma se
cometieron dichas acciones designando como depositario al encargado o
propietario del establecimiento donde se encuentra, siempre y cuando éste fuera




fijo, pues de fo contrario se concentrara en e! Instituto Mex|cano de la Propiedad
Industrial.

Si se trataré de hechos posnblemente consmutivos de dellto. el Instituto
Mexicano de la Propledad lndustnal debe hacerlo con ar en la resoluclén que
emita para el efecto. :

Lo antenor. resulta de suma lmportancxa para el tltular del reglstro marcario que
se ve afectado por las conductas ilicitas de un tercero_ toda vez que sera el
fundamento para ejercitar la accion pena! que corresponda.

Ahora bien, la Ley de Propiedad industrial es omisa para manifestar si el
Instituto es quien debe denunciar la posible comision de un delito de falsificacion
de marca o si por el contrario es facultad exclusiva del titular del registro.

En consecuencia, debe entenderse que la posibilidad de ejercitar la accion
penal en estos casos puede corresponder, bien al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, por ser el encargado de brindar proteccion en materia de
propiedad industrial, asi como al titular de un registro marcario toda vez que es el
sujeto que ve vulnerados sus derechos.

Finalmente, debe senalarse que el aseguramiento de los productos o
instrumentos objetos de una posible infraccion o delito puede recaer ademas
sobre libros, registros, documentos, material publicitario, facturas, equipo,
maquinaria, manuales y en general en cualquier otro del que se puedan inferir

elementos de prueba.''®

Basandose en |o anterior. resulta relevante sefialarse que en caso de
pretender una visila de inspeccidén, se requerirad del pago de una tarifa sefalada
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de poder realizarla.

TR Articuia 212 bis de la Ley de Propiedad Indusioal
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Asimismo, el pago referido debera hacerse por cada una de las visitas que
se pretenda.

5.6. BUSQUEDA DE ANTERIORIDADES DE MARCAS.

Con el objeto de que el solicitante de un registro marcario se asegure de
que su signo distintivo no es idéntico a otro ya registrado o bien afecte los
derechos del titular de la marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
ofrece el Servicio de Busqueda de Anterioridades de Marcas.

Este servicio se presta a nivel central directamente en el Instituto, asi como

en el interior de la Republica Mexicana en las representaciones de la Secretaria
Economia.

El servicio consistente en analizar o buscar en la base de datos y en el
acervo documental del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre si existe
© no una marca registrada en Meéxico.

Este servicio abarca informacion sobre marcas nominativas, innominadas y
mixtas.

La persona que solicite este servicio debe presentar una solicitud ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con los siguientes datos:

= Datos del solicitante;

- Nombre de la marca que desea buscar;
Los productos y/o servicios a los cuales se pretende aplicar la marca en
cuestion;

En su caso afadir un ejemplar del disefio que se pretende buscar, y

El pago de derechos a que se refiere la busqueda.

'
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Asimismo, es necesario adjuntar a la solicitud de busqueda de marcas el pago
de ias tarifas correspondientes.

=AG DEPENDENCIAS REGIONALES

> INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Actualmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuanta con
cuatro oficinas regionales, divididas por zonas geograficas de la siguientes
forma:''®

+ Oficina Regiona!l Zona Occidente: atiende a los usuarios de:
s Jalisco,
= Nayarit,
e Durango,
= Sinaloa,
+ Colima,

e Zacatecas.

La sede de esta Oficina es la ciudad de Zapopan, Jalisco, se encuentra en
funciones desde el 10 de abril de 2000,

+ Oficina Regional Zona Norte: atiende a los Estados de:

e Tamaulipas.
e« Coahuila,
e Chihuahua,

e Nuevo Leodn.

s
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Con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo ledn y funciona desde el 21 de

noviembre de 2000.

de

de

+ Oficina Regional de la Zona del Bajio: atiende a los Estados:

Michoacan,
Guanajuato,
Querétaro,

San Luis Potosl,

Aguascalientes.

La sede se encuentra en la ciudad de Léén. Guanajuato y inicid funciones el 15
agosto de 2002.

+ Oficina Regional Zona Sureste: con atencién a los siguientes Estados:

Yucatan,
Quinta Roo,
Campeche,
Tabasco,
Chiapas.

Su sede se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatan, funciona desde el 26
mayo de 2003.

En las entidades federativas donde el Instituto Mexicano de la Propiedad

industrial no cuente con representacion, la recepcidén de solicitudes se hara a
través de las Delegaciones Federales de la Secretaria de Economia.




Tanto las. oficinas regionales como las Delegaciones de. la - Secretaria de
economia, fungen como enlace entre el usuario y el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Dentro de sus funciones, se encuentra la de recibir solicitudes de registro (para
efectos de este trabajo, se entenderan de inscripcion de marcas), realizar el
examen de fondo de dicha solicitud y dar seguimiento a los tramites realizados
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, la pretension del presente trabajo de investigacion consiste
en la Creacion de Dependencias Regionales de Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial en cada una de las entidades federativas integrantes de la Republica
Mexicana, incluyendo al Distrito Federal, a fin de proporcionar una cobertura
nacional adecuada a los signos distintivos.

La finalidad de establecer Dependencias Regionales del instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial a lo largo del territorio nacional, es la de combatir, de fondo,
el grave problema que no aqueja desde hace varios afios: la competencia desleal
y la pirateria de marcas.

La propuesta referida es una medida a largo plazo, sin embargo, resuita viable
para evitar las conductas mencionadas.

Lo antenor, debido a que las Dependencias Regionales del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial no sélo se encontraran facultadas para divulgar y
promover las actividades y servicios del Instituto, sino que ademas podran
substanciar todo el procedimiento relativo al examen de fondo y forma de una
solicitud de marca y en su caso, de la concesion del registro del signo.

Asimismo, cualquier Dependencia Regional puede llevar a cabo el
procedimiento de declaracidon administrativa de nulidad, caducidad, cancelacion e
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infraccion édmihistrativa, sin dejar a un lado, la obligacidén de denunciar ante la
autoridad federal competente, la posible comisi®n de un delito en materia de
propiedad industrial.

De iguél manera, las Dependencias Regionales tendran la obligacidon de poder
proporcionar a.los usuarios la inscripcidon de licencias'y franquicias de la marca
registrada, asi como la renovacion de los mismos.

En efecto, es necesario que cada una de {as oficinas regionales, sea dotada de
personal especializado suficiente, a fin de dar cumplimiento a las facultades
concedidas.

Hacer expertos en marcas y lo contencioso, lleva a una preparacion

aproximada de mas de seis meses,"?°

en consecuencia, la iniciacidon de labores de
una oficina regional seria de un aifo contado a partir de que el Director del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial fije su circunscripcion territorial.

Es fundamental entender que 1a creacion de dependencias regionales obedece
a que todo estado de la Republica cuenta con sujetos que pueden ser usuarios
potenciales de los programas y servicios del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

Por ello, resulta esencial proporcionar a las Oficinas Regionales de! Instituto
una autonomia de gestion, que les permita hacer frente a las exigencias de los
solicitantes nacionales.

TUVILLEGAS CARDENAS, Claudia, Las claroscuros del Instituto Mexicanao do la Propiedad dustrial on
los wlnmaos sivte aios, Penodico ¢l Financiero, 4 de septiembre de 2002, pag. 20
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Ahora bien, debido a los diez Tratados de lere Comercto. frmados por-el
gobierno mexicano, en los cuales se incluye un capitulo de propledad Intelectual,
es lmprescmdnble fortalecer el sistema’ mexxcano ‘de’ marcas, con el objeto de
hacer frente a los compromisos adqumdos

dad Industrial,
" Regionales,

Las dependencias regionales del lnstltuto M
estaran directamente a cargo del - Dnrector Di
organo integrante del propio lnstituto. :

Por ultimo, una vez establecidas las Dependencias Regionales 'y ~con
funcionamiento adecuado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podra
convertirse en el Tribunal de Alzada en dicha materia, permitiendo la revision de
las resoluciones dictadas por las oficinas referidas.

5.7.1 MODIFICACION Al ARTICULO 22 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como consecuencia de la creacion de Dependencias del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, entre otras, esta la modificacion del articulo 22 del
Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debido a que
éste regula las facultades de la Direccion Divisional de Oficinas Regionales.

Dentro de las facultades ejercidas por dicha Direccion y, que no requieren
modificacidn, se encuentran las siguientes:
~ “Organizar y coordinar a las Oficinas Regionales del Instituto y
establecer procedimientos que procuren el mejor
aprovechamiento de los recursos,;
-~ Establecer, en coordinacion con las correspondientes areas
administrativas del Instituto, los criterios de gestlén v

[X]
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coordinacién - aplicables por las oficinas regionales, que
permitan el eficaz cumplimiento de las funciones delegadas;

< Apoyar, supervisar y evaluar periddicamente a las oficinas
regionales, en el cumplimientp de Iask normas, programas,
procedimientos, lineamientos y disposiciones aplicadas en la
materia;

9

Apoyar la divuigacién de material proporcional relativo a las

actividades que competen al Instituto, a traves de oficinas

regionales;

=  impulsar la capacitacidon del personal adscrito a las oficinas
regionales, en coordinacion con las correspondientes areas
administrativas del Instituto;

= Integrar los programas de trabajo de las oficinas regionales;

<= Promover la realizacion de estudios en las oficinas regionales,
sobre asuntos que competen al Instituto, en o niveles regional,
estatal o ambos;

=~ Proponer y en su caso, panricipar en la adecuacion de

programas e instrumentos operativos. con la Coordinacion de

Planeacion Estratégica.”

Ahora bien, las fracciones del afticulo 22 del Estatuto Organico del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, que deben ser modificadas con la creacién
de dependencias regionales del Instituto son las siguientes:

“Ser el enlace con las oficinas regionales respecto de las
solicitudes y promociones relacionadas con el tramite de la s
figuras o instituciones que regula la Ley. las licencias,
transmisiones y conservacion de los derechos denvados de las
mismas, asi como lo relativo a los procedimientos de declaracion
administrativa substanciados conforme a lo dispuesto en la Ley."
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Una vez establecidas las Dependehcias Regionales 'y facultadas “para
realizar el procediniiento para_ el registro’ de marcas, rendvac!én del mismo.
licencia, transmision de derechos.'asi‘éomo la declaracién administr'ativa,v al
fraccién precedente debe ser redactada de la siguiente forma:

* Coordinar con las oficinas  regionales la aplicaciéon “de
disposiciones legales y administrativas relativas a ioé
procedimientos para el registro de marcas, licencias y transmision -
de derechos derivados de dicho . registro, asi comd,“ los
procedimientos de declaracidn administrativa substanciédos
conforma a Ley. R )

Ofra de las fracciones que es necesario modificar es la relativa a:

“Proponer la creacion de oficinas regionales, su desaparicién o
modificacion, asi como el nombramiento o remociéon: de los
titulares de las mismas.”

Dicha fraccién debe ser reemplazada por una disposicion que
expresamente senale 1o siguiente:

* La creacion de oficinas regionales, su desaparicion o
modificacién, asi como el nombramiento o remocién del personal
adscrito a las mismas. Ademas proponer al Director General del
instituto a los Titulares de dichas oficinas.

Finalmente, es menester modificar la siguiente fraccion:
“Apoyar, en coordinacion con las Dependencias Generales

Adjuntas, la celebracion con acuerdos con los gobiernos
estatales, instituciones de educacion publica o privada, institutos
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de investigacion cientifica 'y “tecnolbgica 'y - organismos
empresariales encaminadas’ a coordinér,de manera eficiente la
promocion de la propiedad industrial y sui proteccion, ésl como
darles seguimiento.” : B e

Incluyendo un ordenamiento que establezca la siguiente facultad:

* Coordinar con las Direcciones Generales Adjuntas, la celebracion
de acuerdos con los gobiemos estatales, instituciones educativas,
institutos de investigacion cientifica y tecnoldgica y organismos
empresariales, encaminados a implementar una proteccidon
eficiente de la propiedad industrial a través de las oficinas
regionales.

En consecuencia, el nuevo articulo 22 del Estatuto Organico det Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, debe ser expuesto en los siguientes términos:

Articulo 22. Compete a la Direccidn Divisional de oficinas
Regionales:

I.  Organizar y coordinar a las oficinas regionales del Instituto y
establecer procedimientos que procuren el mejor aprovechamiento
de los recursos;

Il. Establecer, en coordinacion con las correspondientes areas
administrativas del Instituto, los criterios de gestion y coordinacion
aplicables por las oficinas regionales que permitan el eficaz
cumplimiento de las funciones delegadas;

lll. Apoyar, supervisas y evaluar periodicamente a las oficinas
regionales, en el cumplimiento de las normas, programas,
procedimientos, lineamientos y disposiciones aplicables a la
materia;




V. Coordinar con las oficinas regionales la aplicacion de
disposiciones legales y administrativas relativas ~ a los
procedimientos para el registro, licencias y transmisidon de derechos
derivados de los mismos, asi como el procedimiento de declaracion
administrativa substanciados conforme a la ley; 3 E

V. Apoyar la divulgacion de material promocional - relativo a las
actividades que competan al Instituto, a través de
regionales;

las oficinas

Vi. tmpulsar la capacitacion del personal adscrito a las oficinas
regionales, en coordinacidén con las correspondientes areas
administrativas;

Vii. La creacion de oficinas, su desaparicion o modificacién, asi
como el nombramiento o remocion de! personal adscrito a las
mismas. Ademas de proponer al Director General del Instituto, a los
titulares de dichas oficinas;

Vil Integrar los programas de trabajo de las oficinas
regionales;

I1X. Promover la realizacion de estudios en las oficinas regionales,
sobre asuntos que competen al Instituto, en los niveles regional
estatal o ambos;

X. Coordinar con las Direcciones Generales Adjuntas, la
celebracion de acuerdos con los gobiernos estatales, instituciones
educativas, institutos de investigacion cientifica y tecnologica, asi
como organismos empresariales, encaminados a implementar una
proteccion eficiente de la propiedad industrial, y

X|. Proponer y. en su caso, participar en la adecuacidon de
programas e instrumentos operativos, con
Planeacion Estrategica.

la Coordinacion de

Asi las cosas, con las modificaciones expuestas al articulo 22 del Estatuto
Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es posible fortalecer

!
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nacionalmente la figura del Instltuto que tlene asu cargo Ia proteocuén de todas las
figuras contenidas en la propledad mdustnal

Fijas atribuciones a los mulares de Ias of‘cmas reglonales proporcnonales
una estructura adecuada para hacer frente a Ia demanda de servi c:os con objeto
de proteger derechos de propledad mdustrlal'

repercute dnrectamente en una
conciencia de fabricantes, comerciantes y prestadores devserwmos de la
necesidad de recurrir al Instituto Mexncano de’ la Propiedad -Industrial para
contribuir a la disminucion de competencia desleal y la plrateria,v :

A fin de que se tenga un estricto control de las actividades desempeiadas
por las oficinas regionales, sera necesario que el titular de cada una de las oficinas
regionales rinda un informa trimestral al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

Asimismo, correspondera al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la
imparticion de cursos de especializacion para el personal integrante de la oficinas
regionales.

Por ultimo, es importante sefalar que cualquier oficina regional debe contar
con las mismas areas administrativas pertenecientes al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
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5.8. CONSECUENCIAS DE LA CREACION DEEER REGIONALES
INSTITUTO MEXICANO DELA INDUSTRIAL.

El establecer dependencias regionales del Instituto, trae muiltiples
consecuencias, sin embargo, las mas importantes por su relevancia, son las

siguientes:

5.8.1. AGILIZACION DE TRAMITES

Una vez que cada entidad federativa de la RepuUblica Mexicana, tenga una
dependencia regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ésta sera
responsable de hacer el examen de forma, otorgar o negra registro y las licencias
y transmision de derechos, ademas de la substanciacion del procediendo de
declaracion administrativa, reducira la carga de trabajo que actualmente vive el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Debido a la individuatlizacion de servicios que ofrece la creacion de
dependencias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el no soélo ser
ventanilla receptora de tramites, resulta ser el fundamento idéneo para puntualizar
que se agilizaran todos los tramites relativos al otorgamiento de un registro de
marca.

5.8.2. COMPETENCIA LEAL.

Tomando en cuenta gque los derechos concedidos con el registro de una
marca. son limitados para evitar un abuso excesivo de facultades, cabe mencionar
que en esos limites se encuentra la competencia leal.
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La competencia leal, entonces sanciona el exceso de limites en la lucha
competitiva, que en materia de marcas seria encargada de castigar conductas
dadas a provocar error o confusion de los consumidores de productos o servicios,
asi como aquellas que pretenden obtener beneficios a costa de un signo del que
no se es titular y no se tiene consentimiento para su utilizacion.

En otras palabras, la competencia desleal es la encargada de ev:tar todo
acto contrario a la honestidad en materia industrial y comercial.

La representacion del Instituto Mexicano de ta Propiedad Industrial, a nivel
nacional en contacto directo con los usuarios de los servicios del Instituto;
fomentando la cultura de proteccidn en materia de propiedad industrial.

El orientar a los fabricantes. comerciantes y prestadores de servicios sobre
las ventajas de registrar sus marcas, asi como la posibilidad de obtener una
licencia de uso o franquicia de una solicitud o registro del signo, reflejara no sélo
en la existencia de diversos competidores sino también en la proteccion de
conductas competitivas leales.

El! asesoramiento y cercania con las oficinas regionales evitara en gran
medida, las practicas desleales consistentes en utilizar marcas que provogquen
confusion, asi como las de falsificacion de los signos.

5.8.3. DISMINUCION_EN EL. CONSUMO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
FALSIFICADOS O PIRATAS

El principal objetivo de una dependencia regional del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, es la divulgacion de informacion, relacionada con la
importancia de los derechos de propiedad industrial.
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Lé orientacién;que b'rind'aran dichas dependencias, encaminad‘asb a crear’
una cultura sobre la necesidad de acercarse al Instituto Mexicano de la Pfopiedad
Industrial : para registrar las figuras contempladas por la Ley de Propiedad
tndustrial. B L

Asesorar a los fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, para
que en caso de no cubrir los requisitos exigidos por la ley para solicitar una
registro de marca, se celebren licencias de uso o franquicias con el titular de un
signos ya inscritos. I

La procuracion por evitar la comisién de conductas ilicitas con los signos
distintivos, encaminados por dependencias regionales del Instituto, asi como su
actuacidén como conciliador entre los titulares de registros y el infractor.

La facultad concedida a las dependencias regionales del instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, para denunciar ante el Ministerio Publico los hechos
que puedan constituir un delito.

La legitimacion procesal concedida a las oficinas regionales para ejercitar
acciones contra conductas, vulneran los derechos de propiedad industrial.

La posibilidad de realizar visitas de inspeccidén solicitadas por los afectados,
para que las oficinas regionales para prevenir actos que atenten contra la
competencia leal relacionada con la propiedad industrial.

Todas las acciones mencionadas anteriormente, aunado a la difusidn, que
en coadyuvancia con otras instituciones publicas, informen al consumidor sobre la
importancia de adquirir productos o servicios amparados por una marca, no solo
representan seguridad para ellos, sino también para los productores. comerciantes
o prestadores de servicios, robusteciendo el sisterna marcario mexicano.
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En resumen, despertar. la’ conciencia tanto. de productores  como’ de
consumidores, para paricipar. en ~la proteccién - de . 1a. rsrbpiedad - industrial,
provocara una disminucion significativa ;’en'la'adquis'icién de b(odubios o servicios .
con marcas falsificadas. O L i

»
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CONCLUSIONES

La marca existe desde que es lo suficientemente distintiva;. sin embargo, el
derecho a uso exclusivo y oponibilidad anté ‘terceros se obtiene mediante
registro. : i

La marca es regulada por una de las dos vertientes de la propiedad intelectual;
es decir la propiedad industrial mediante el ordenamiento denoh’\inado Ley de
Propiedad Industrial. T " '

La legislacion encargada de proteger el  sistema ‘marcario mexicano, fue
reformada en 1994, (mismo afno en que entro en vigencia el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte) debido a la obligacion adquirida por et titular
del Poder Ejecutivo.

Se otorgara el registro para uso exclusivo de una marca, siempre y cuando el
signo sea distintivo, novedoso, licito y veridico.

El interés protegido con la concesiéon de un registro marcario, no sélo es el del
duefio de dicha marca. sino ademas el de los consumidores, asi como a la
promocion de practicas comerciales equitativas y honestas.

Las limitaciones del registro marcario, consisten en la obligacién del titular para
especificar la clase de productos o servicios que distinguira el signo, al igual
que la imposibilidad para ejercitar accion alguna contra el tercero que haya
utilizado de buena fe la misma marca con anterioridad a la inscripcion.

Las resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

en relacién con la marca, tales como, denegacién del registro. declaracion




8.

9.

administrativa de caducndad nuhdad cancelacnon o mfraccusn sdlo se pueden
apelar mediante juicio de’ amparo. - : ' i

Las formas de transmisién de la marca re_cdn_ocidas pér la legislacion nacional
son: la licencia de uso y la franquicia; las cuales ‘deben ser inscritas ante el
Instituto Mexicano de la Prohiedad industrial. a fin' de que sea oponible a
terceros.

La licencia de uso de una marca puede ser limitada a ciertos productos
amparados por el signo distintivo y la franquicia es el completo uso de la
marca, donde el titilar de la marca se compromete a transmitir, ademas del
signo todas las técnicas, materias primas y publicidad que utilicen para
producir la mercancia de manera uniforme.

10.Todo wuso ilicito de la marca que pretenda crear confusiéon entre los

consumidores de ciertos productos o servicios, sera considerado infraccion
administrativa merecedora de una sancion impuesta por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.

11.La reincidencia en alguna de las conductas consideradas como infraccién

administrativa. asi como todo aquel que falsifique una marca con el objeto de
obtener un lucro sera castigado con una pena de prisién y una multa, sin
posibilidad de obtener beneficio alguno por ser considerados delitos graves.

12 El fundamento de la legislacion mexicana encargada de regular las marcas, es

el Convenio de Paris de 1883, ordenamiento que estipula las reglas minimas
para la proteccion de la propiedad industrial de sus miembros.

13.Debido a que en Europa la marca es sumamente relevante para las empresas,

la regulacién de los signos distintivos, se realiza a través de una codificacion
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individualizada para . tales figuras, situacién 'que no ocurre con nuestra
legislacién. 2L : :

14.En relacién con las legislaciones latinoamericanas, son reglamentos muy
similares a la Ley de Propiedad Industrial, con la diferencia que nuestro
ordenamiento es el mas reciente.

15.La legislacion mexicana vigente, desde hace casi diez aiios, es de las pocas
que carecen de figuras encargadas de proporcionar la oportunidad de
oponerse ala inscripcidon de un registro, al igual que la que permite a terceros
ponerse en contacto con el 6rgano que otorgue el registro Mmediante
observaciones.

16.El 6rgano encargado de otorgar el registro marcario, realizar su renovacion,
caducidad, nulidad, cancelacién y la declaracion administrativa de infraccion,
es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado
con personalidad juridica y patrimonio propios. creado por decreto presidencial.

17.Ante la creciente demanda de servicios realizados ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, es necesaria la creacion de dependencias regionales
por cada uno de los estados integrantes de la Republica Mexicana.

18.Las oficinas regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deben
contar con autonomia de gestion, que les permita conceder un registro de

marca hasta substanciar un procedimiento de declaracion administrativa.

19.E! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con sede en la Ciudad de
Meéxico, sera el que especialice al personal de las oficinas regionales; asi como
el llevar a cabo las revisiones de las resoluciones dictadas por dichas oficinas,
es decir, fungir como Tribunal de Alzada en matera de propiedad industrial.




20.Las dependencias regionales tendrén a su cargo ‘la tarea de crear una cultura
sobre la importancia de la marca en la’ wda modema. luego entonces. a cerca
de la necesidad de una proteccion ef'caz. :

En consecuencia, las oficinas referidas seran un punto fundamental en la
consolidacion del régimen marcario nacional.

Establecer una oficina en cada estado de la Republica, que represente al
Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, provocara tener un contacto directo
con dicha instituciéon y, por tanto, lograr que un porcentaje muy alto de poblacion
identifique al Instituto asi como las actividades que desempena.

En razén de lo anterior, las oficinas regionales, asesoraran a todo sujeto que
pueda ser usuario de los servicios del Instituto Mexicano de la Propiedad
industrial. con el objeto de proporcionar la adecuada informacion y lograr la
proteccion de los derechos de propiedad industrial.
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE BUSQUEDA DE
ANTERIORIDADES DE MARCAS =~ ’

Instituto Mexicano d ‘Propiedad ‘Ir'\d‘ustrial .

Direccidn Técnic

i ustedes se me
dades de Marcas".

Para lo anter; 0 anexar el pago de Ios derechos de fa tanfa

autorizada vngenté, correspondaente a la obten n del servncno.
DENOMINACION: El Huamché Veloz

PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICARA LA MARCA' Servlcios de
Restaurantes.

DISENO: Anexo a la presente se encontrara el disefio de la marca a buscar.

Sin mas por el momento y en espera de su prohta respuesta, quedo de
ustedes.

LIC. MARCELA PEREZ SANCHEZ

CALLE COLORINES No. 24 G. COLONIA VILLLA LAZARO CARDENAS
MEXIXO, D.F, 04340 TLALPAN.
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Solicitud de Renovacion de: Marca, Aviso Comercial, Nombre Comaercial
Antes de llenar Ia forma lea las consideraciones generales al reveréo :

Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de SECOFI u Ofcinas regionales del IMPI
Uso exclusivo de! IMPI

Sello

Folio de entrada

Fecha y hora de recepcion
No. de folio de entrada

Fecha y hora de presentacion

DATOS DEL (DE LOS) TITULARE(S)

1) Nombre (s):

2) Nacionalidad (es):

3) Domicilio; calle. nimero, colonia y codigo postat:

Poblacién. Estado y Pais:

4) Telefono (clave):
5) Fax (clave):
6) E-mail:

DATOS DEL (DE LOS) APODERADO(S)

7) Nombre (s):
8)RPG:

9) Domicilio; calle, nimero, colonia y codigo postal:

Poblacion y Estado:
10) Teléfono (clave):
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11) Fax (clave):
12) E-mail:
13) Signo distintivo:
14) Tipo de marca:
Nominativa
Innominada
Tridimensional 1
Mixta
15) Fecha de presentacion:
/ /

Dia Mes ARo
16) No. de Registro :l::l:l::l
17) Clase:

18) Producto(s) o servucno(s) (Solo en caso de Marca o Aviso Comercial)
19) Giro preponderante: (S6lo en caso de Nombre Comercial)
20) Clases en la que se aplica la marca y numero de registro correspondiente

CI 11113

El titular declara bajo protesta de decir verdad que usa el signo distintivo  dentro di
territorio nacional en aplicacién a! (los) producto(s), servicio(s) . o’/ establecimiento(:
amparados que se indica(n) y no ha interrumpido su uso en un plazo igual o mayor a tre
anos.

Nombre y firma del titular o su apoderado

Lugar y fecha
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i

jcorrespondiente(s) al registro que se pretende renovar. Si se solicita la renovacion
§del registro de aviso comercial, anote el o los productos, servicios o establecimientos
lque se anuncian con el signo distintivo.
- Establecimiento(s): Si se trata de la renovacién de la publicacion de nombre

|- Clases en que se aplica la marca o aviso comercial y niumero de registro
jcorrespondiente: Indicar el niumero de la clase en la que se encuentran

|Numero de Registro Federal de Tramites Empresariales: IMPI-00-007.

Condiciones generales para su llenado:

- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a maquina, no obstante
podra presentarse con letra de molde legible y su distribucion es gratuita.
- Este formato de solicitud debe presentarse en original y copia (con firmas
autografas).
l- Sélo se recibira el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma espafol.
El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en el
Departamento de Recepcién y Control de Documentos de la Direccidon de Marcas del
Instituto Mexicano de Ia Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur 3106 2°
piso. colonia Jardines del Pedregal, 01900 México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00
horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones

Federales de Ila SECOFI o en las Oficinas Regionales del IMPL.
- En el formato de solicitud marque con una X en el recuadro el signo distintivo que
desea renovar.

- Signo Distintivo: Anotar la(s) palabra(s) que constituye(n) la marca, nombre o
aviso comercial que pretende renovar. Ademas de la(s) palabra (s) debera marcarse
con una cruz en el cuadro correspondiente si el tipo de marca es nominativa,
innominada, tridimensional o mixta._ |
- Fecha de Presentacion: Anotar la fecha legal del registro o publicacién de que se
trate.

- Numero de Registro: Indicar el numero de registro o publicacion que corresponda.
- Clase: Indicar el numero de la clase a la que correspondan los productos o
servicios, solo en caso de Marca o Aviso Comercial.
- Producto(s) o Servicio(s): Anotar en su caso el(los) producto(s) o servicio(s)

comercial, anotar el giro comercial det establecimiento.

comprendidos los productos o servicios en los que se aplica la marca o el aviso
comercial e indicar el numero de titulo o registro que se relaciona con los productos o
servicios en los que se aplica la marca o el aviso comercial e indicar el numero de
titulo o registro que se retaciona con {os productos o servicios en los que se aplica la
marca o el aviso comercial.
- Las solicitudes podran remitirse por correo, servicios de mensajeria u otros
lequivalentes, asimismo se podran presentar por transmision telefénica facsimilar en
términos del articulo 50. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza su libre reproduccidn siempre y cuando no se altere.
Tramite al que corresponde la forma: Renovacion de los Signos Distintivos (
Marcas, Nombres y Avisos Comerciales).

Fecha de autorizacion de la forma por parte de la Direccion General Adjunta de
Servicios de Apoyo del IMPI: 10-XI1-00.

Fecha de autorizacion de la forma por parte de la Comisién Federal de Mejora
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Regulatoria: 21-XI-00.

Fundamento juridico-administrativo:

- Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-V{-91, reformas D.O.F. 2-VIlI-94; 26-XII-
97, 17-V-99) arts. 95, 103, 104, 110, 112, 133-135.

- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-X1-94) art. 5.

- Acuerdo que establece las reglas para la presentacion de solicitudes ante el IMPI
(D.O.F. 14-X11-94, reforma 22-111-99)art. 33 1. ill.

- Acuerdo por el que se establecen los plazos maximos de respuesta a los tramites
ante el IMPI (D.O.F. 10-XI1-96) art. 3f. V. :
- Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI
(D.O.F. 23-VIIIi-95, reformas 28-XI1-95, 10-X11-96, 2-V-87, 4-V-98, 23-11-99 y 11-X-
2000) art. 14 b,14d, y 14 f.

- Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del IMPI (D.O.F. 31 -
90) arts. 3 y 6.

Documentos anexos:

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).

- Documento que acredita la personalidad del apoderado (original o copla certlfcada).
o en su caso, copia simple de la constancia de Registro General de Poderes de este
Instituto.

{Tiempo de respuesta:

f- El plazo maximo de primera respuesta es de 4 meses. No aplica a positiva nila
|{negativa ficta

(Namero telefénico para quejas:

jContraloria Interna en el IMP1
5624-04-12 6 13 (directo)
5624-04-00 (conmutador) !
Extensiones: 4628, 4629. |
Fax: 5624-0437 i
correo electronico: buzon@impi.gob.mx

Para cualquier aclaracion, duda y/o comentario con respecto a este tramite, sirvase
llamar al Sistema de Atencion Telefdnica a la Ciudadania-SACTEL a los teléfonos:
5480-20-00 en el D.F. y area metropolitana, del interior de la Republica sin costo para i
et usuario al 01-800-00-14800 o desde Estados Unidos y Canada al 1-888-594-3372. 1
Numero telefonico del responsable del tramite para consultas: 5624 04 00
extensiones 4749 y 4724
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Consideraciones generales para su llenado:

- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a maquina, no obstante;
podra presentarse con letra de molde legible y su distribucion es gratuita.
- Este formato de solicitud debe presentarse en original y copia (con firmas
autografas).

- Solo se recibira el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma esparniol.
- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en el
Departamento de Recepcién y Control de Documentos de {a Direccion de Marcas del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur namero,
3106, 2° piso, colonia Jardines del Pedregal, 01900, México, D.F., con horario de 8:45
a 16:00 horas de lunes a viemes o en la ventanilla de las Delegaciones o
Subdelegaciones Federales de la SECOF! u Oficinas Regionales del IMPI.
- Las solicitudes podran remitirse por correo, servicios de mensajeria u otros
equivalentes, asimismo se podran presentar por transmision telefonica facsimilar en
teérminos del articulo 50. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza su libre reproduccién siempre y cuando no se altere.

[Tramite al que corresponde la forma: - Denominacion de Origen. B) Autorizacion,
para su uso.

Numero de Registro Federal de Tramites Empresariales: IMPI-00-008
Fecha de autorizacion de la forma por parte de la Direccion General Adjunta de
Servicios de Apoyo detl IMPI: 10-X1-00

Fecha de autorizacién de la forma por parte de la Comisién Federal de Mejora
iiRegulatoria: 21-X1-00.
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Instituto .
e xicarve *
de s Propliedads
Srvciesserting

Solicitud Registro de Marca,
Registro de Marca Colectiva
Registro de Aviso Comercial
Publicacion de Nombre Comercial

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso

Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de SECOF| y Oficinas Regionales del
IMPI
Uso exclusivo del IMPI

Sello

Folio de entrada

Fecha y hora de recepcidn
No. de expediente

No. de folio de entrada

Fecha y hora de presentacion

|
DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S)
1) Nombre (s):
2) Nacionalidad (es):

3) Domicilio del primer solicitante; calle, niumero, colonia, cédigo postal:

Poblacion, Estado y Pais:

4) Teléfono (clave):
5) Fax (clave):
6) E-mail:
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DATOS DEL (DE LOS) APODERADO(S)

7) Nombre (s):
8)RPG:

9) Domicilio; calle, numero, colonia y codigo postal:

Poblacion, Estado:

10) Teléfono (clave):
11) Fax (clave):
12) E-mail:
13) Signo distintivo:
14) Tipo de marca:
Nominativa
Innominada [ ]
Tridimensional [
Mixta
15) Fecha de primer uso:

16) No se ha usadol_]
17) Clase: -

18) Producto(s) o servicio(s) Sdlo en caso de Marca o Aviso Comercial)
19) Giro preponderante: (Solo en caso de Nombre Comercnal)

20) Ubicacién del establecimiento:

Domicilio (calie, numero, colonia y codigo postal):

Poblacién, Estado y Pais:

Adhiera en este espacio la etiqueta
del Signo Distintivo solicitado
(s6lo en caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales)

21) Sélo en caso de Marca
Leyendas y figuras no reservables:
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22) Sélo en caso de Marca o Aviso Comercial

Prioridad rectamada:
Pais de origen:

NUmero:
Fecha de Presentacion:
/ /

Dia Mes Ano

Bajo protesta de decir verdad, manifestar que los datos asentados en esta solicitud son
ciertos

Nombre y firma del solicitante o su apoderado

Lugar y fecha

Consideraciones generales para su llenado:

- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a maquina, no obstante podra
presentarse con letra de molde legible y su distribucion es gratuita.

- Este formato de solicitud debe presentarse en original y tres copias todas ellas firmadas en
originat (con firmas autdgrafas).

- Solo se recibira el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma espanol.

- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en el Departamento de
Recepcion y Controi de Documentos de la Direccidén de Marcas del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur 3106 2° piso, colonia Jardines del Pedregal,
01900. México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las
Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la SECOFI1 u Oficinas Regionales del IMPI.

- Marque con una cruz en el recuadro 1a solicitud que desea presentar.

SIGNO DISTINTIVO: Escriba en este espacio la Denominacion (SI LA SOLICITUD ES PARA
REGISTRO DE MARCA O PUBLICACION DE NOMBRE COMERCIAL). La frase u oracion con la
que se anuncian o anunciaran los productos, servicios o establecimientos de que se trate (S| LA
SOLICITUD SE REFIERE A UN AVISO COMERCIAL).

Fecha de primer uso: Senale la fecha desde la cual el signo distintivo se ha venido
usando en forma ininterrumpida.
No se ha usado: Cruce el recuadro si aun no esta en uso el signo distintivo.

CLASE: En caso de que se conozca, anotar en el recuadro el numero de la clase a que
corresponden los productos O servicios que se protegen o se anuncian (consultar la lista o
clasificacion de productos o servicios).

PRODUCTO(S) O SERVICIO(S): SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA
COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se deseeﬂ-‘pzmggi(gn el caso de que
iy, AT T ey
.,’I’,". “
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el espacio para este efecto resuite insuficiente, deberan indicarse en un anexo).

S| SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos, servicios o
establecimientos que se anunciaran con el signo distintivo.

S| SE TRATA DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL, anotar el giro preponderante
del establecimiento a que se refiere la solicitud.

UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO: Sefalar en el recuadro el domicilio donde se fabrican o
comercializan productos, o bien se prestan servicios con la marca o marca colectiva que se desea
registrar.

SE RESERVA EL USO DE LA MARCA TAL Y COMO APARECE EN LA ETIQUETA
{Innominada, Tridimensional, Mixta): Senalar en el recuadro correspondiente si es
NOMINATIVA, cuando se deseen registrar una o varias palabras; INNOMINADA, si se desea
registrar una figura, disefio o logotipo sin palabra; TRIDIMENSIONAL, cuando se desea registrar
el empaque, envoltura o envase del producto, en tres dimensiones; MIXTA, si se desea registrar
la combinacion de cualquiera de las anteriormente mencionadas.

LEYENDAS Y FIGURAS NO RESERVABLES: En este apartado se indicaran las palabras y/o
figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son reservables, por ejemplo: Hecho
en México, Talla, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, etc.

- Las solicitudes podran remitirse por correo, servicios de mensajeria u otros equivalentes,
asimismo se podran presentar por transmision teleféonica facsimilar en términos del articulo So. del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

- Se autoriza su libre reproduccion siempre y cuando no se altere.

CRITERIOS DE RESOLUCION DEL TRAMITE: Los criterios se basan en la Guia de Criterios de
Examen contenidos en la pagina del Instituto www.impi.gob.mx bajo el rubro Criterios de Examen,

Tramite al que corresponde la forma: Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicacion
de Nombres Comerciales.

Namero de Registro Federal de Tramites Empresariales: IMPI-00-006

Fecha de autorizacion de la forma por parte de la Direccion General Adjunta de Servicios
de Apoyo del IMPI: 10-X1-00

Fecha de autorizacion de a forma por parte de la Comision Federal de Mejora Regulatoria:
21-X1-00

Fundamento juridico-administrativo:

Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VilI-94; 26-XI1-97, 17-V-99) 87-
91,93, 96-119, 121-127, 129, 151, 152, y 154,

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-X1-94) 5, 7, 14, 15, 18, 56, 57, 59-61.
67

Acuerdo que establece las reglas para la presentacion de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XIl-
94, reforma 22-11i-99) art. 33 1. 11.

Acuerdo por el que se establecen los plazos maximos de respuesta a los tramites ante el IMPI
(D O.F 10-X11-96) art. 3 f. IV,

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI (D.O.F. 23-Vll-
95, reformas 28-X11-95, 10-XI1-96, 2-V-97, 4-V-.98, 23-11-99, y 11-X-2000). art. 14a , 14c. 14e.

]
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Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instnuto Mexucano de la
Propiedad Industrial (D.O.F. 31-l11-99) art. 3 y 6.

Documentos anexos:

] comprobante de pago de 1a tarifa (original y copia). ’

7 etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni
menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas).
7 etiquetas a color con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni menores de
4 X 4 cm.) (excepto nominativas).

7 impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca
tridimensional en los tres planos (anchura, altura y volumen).
DReglas de uso y licencia de la marca y su transmision de derechos (s6lo en caso de marca en

ropiedad).

opia simple de la constancia de inscripcion en el Registro General de Poderes del IMPI(, en su
ca3so.
DDocumen(o original que acredita la personalidad, en su caso el original se encuentra en el
Fediente No. . (en caso de compulsa).
Fe de hechos en caso de nombre comercnal en la que el fedatario publico incluya nombre del

titular, giro y ubicacion del establecimiento, asi como una fotografia donde se ostenta el nombre
comercial.

Tiempo de respuesta: El plazo maximo de primera respuesta es de 6 meses. No aplica la
negativa ni la afirmativa ficta.

Numero telefonico para quejas:

Contraloria Interna en et IMPI

5624-04-12 6 13 (directa)

5624-04-00 (conmutador)

Extensiones: 4628, 4629,

Fax: 5624-04-37

Correo electronico: buzon@impi.gob.mx

Para cualquier aclaracién, duda y/o comentario con respecto a este tramite, sirvase tlamar al
Sistema de Atencion Telefonica a la Ciudadania-SACTEL a los teléfonos: 5480-20-00 enel D.F. y
area metropohtana. del interior de la Republica sin costo para el usuario al 01-800-00-14800 o
desde Estados Unidos y Canada al 1-888-594-3372.

Numero telefonico del responsable del tramite para consultas: 5624-04-00 extensiones 4748
L4722, 4690 y 4691.

TRQIC MO
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