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INTRODUCCION

Los signos distintivos son sefiales externas empleadas por un comerciante, industrial o
prestador de servicios, para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o
distribuidos, o los servicios que presta, o para anunciar los establecimientosen los cuales se
ofrecen, es decir, sirven para sefialar y caracterizar mercancias o productos de la industria,
o servicios diferenciandolos de otros de su misma clase, los signos distintivos tienen por
objeto proteger las mercaderias y los servicios, poniéndolos al abrigo de la competencia
desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para
colocar productos de calidad inferior 0 no acreditados, los signos distintivos. estan
destinados a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellos,

y aindicar e identificar su procedencia o las empresas que los prestan.

Los Signos Distintivos se pueden definir como los elementos o caracteres empleados en la
escritura que por si mismos conllevan una idea, y que hacen dlferencmr blenes o._servicios

de ‘otros ‘de  su misma especie, es decir, son elementos que snrven para’ que el publico

consumidor pueda seleccionar y: eleglr productos o serv:cnos de su. preferencna de entre

aquellos que son iguales, es dec1r de la mlsma especxe [} cahdad

Los signos dlstmtnvos cumplen u oble proposnto ‘el primero,- permlte dlstmgulr los

productos o los servicios de los de un compeudor y posnblhta al mdustnal o al comercnante

para conservar su crédlto y onentar Iz eleccnon del pubhco ha ia los amculos que elabora o

expande. Por otro lado los sngnos dlstmtlvos conshtuyen una garantla para los

consumidores, que pueden obtener el npo y la calldad de mercanc:as y servncws que desean

za, tanto poij,lzi qnifohnidéd dgliﬁrc}ducv como la calidad

obtener y que le merec

de los servicios y por el precxo

Juridicamente lo& signos distintivos forman parte de los l_ltimado# derechos industriales.




El Instituto Mexicar-lo de la Propiédad Industrial es la autoridad administrativa en materia
de propiedad industrial, y como’ tal ‘es. Ia encargada de proteger y defender todos los
derechos - industriales. e mtelectuales de que sevalen los fabricantes, comerciantes y
"lnventores y para explotar su mtelecto y

prestadores de’ servncnos, mdustnales e

comercializar sus productos [ serwcxos al amparo deun signo distintivo.

El gozar de derechos sobre un signo distintivo, se adquieren por dos medios, el priméfo se
refiere al uso constante e ininterrumpido que de dicho signo se realiza y el segundo, es por
medio de la obtencion de su registro ante las autoridades administrativas combeiéntes. Esa
través de este ultimo, como se adquiere una proteccién en perjuicio ‘de  terceros y
consecuentemente es el elemento necesario para hacer valer y defender los derechos

adquiridos por parte del legitimo titular del signo distintivo en cuestion.

Para obtener la proteccion de un signo distintivo, es necesario iniciar un procedimiento
administrativo, el cual comienza con la presentacion de una solicitud de régistro de marca,
aviso comercial o la publicacion de un nombre comercial, y culmina en su caso, con la
expedicién del titulo correspondiente al otorgamiento del registro, o con la pubhcaclén del

nombre comercial solicitado.

Pero también, el tramite puede conclwr con la negativa al otorgamlent del egis’t'roro

pubhcac:on solicitado. La negauva puede deberse ala extstencxa de

En la Ley de la Propiedad Industrial vigente, y en caso de que s‘e' presentare la posibilidad
de afectacion de derechos adquiridos, con el otorgamiento de un nuevo fegistro, Unicamente
se informa de esta posibilidad al solicitante, para que en un plazo determinado manifiestelo
que a su derecho conviniere, no ’otorgén’dole esta posibilidada quien o quienes directamente

pudieran verse afectados.: Sin'embargo, hoy-en dia los afectados pueden hacer valer este



derecho, pero hasta después de que ha sido otorgado el registro correspondiente, lo cual

hacen a través de un procedimiento de nulidad.

Teéricaménte las disposiciones anteriores no tendrian mayor inconveniente, sin embargo
al llevarlas ala practica, me percaté que en la mayoria de las veces, el procedxmxento de

nulidad de un reglstro de marca, aviso comercial o la cesacion de efectos de la publxcacxon

de un nombre comercial, resulta ser innecesario y que blen podna ev:tarse si se

|mplementara en nuestra legislacién de propiedad industrial, una ﬁgurajun ca, por la cual

se le dlera oportumdad a los titulares de registros de signos dnstmtlvos y a todo aquel que

pudlera comprobar un ' interés, para que realizaran manifestaciones, observacnones y

oposiciones al otorgamiento de un nuevo registro.

Es por:esa inquietud, que inicié un analisis a nuestra legislacion anterior en materia de
prdpiédad industrial, encontrandome con dos sorpresas, la primera consistente en que si
existen antecedentes en México, sobre la regulacién de la oposicion al registro de un signo
distintivo, y la segunda sorpresa y por cierto no agradable, consistié en que dicha figura

desaparecio de nuestra normatividad, sin motivacién alguna.

Dado que no encontré razones para lo anterior, decidi realizar un analisis sobre regulacién
de la oposicion en legislaciones de diversos Paises, asi como en Convenios Intcmacion‘a!es.
El resultado de ello, fue que en algunas de ellas la figura de la oposicién se encontraba
regulada de manera muy exhaustivay en otras lnmntada, pero de todo ello, descufre ventajas

y desventaJ as de la regulacién de la oposncnon

Al descubnr que existen mas ventajas que desventa_]as, me ‘convenci de:la necesndad de

modificar nuestra Ley de Propledad Industnal vngente, icionar:la oposncnon en la

tramxtacxon de una solicitud de regxstro de una marca, un avnso comercnal oen la solicitud

de publlcacxon de un nombre comercxal



CAPITULO PRIMERO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACIONADOS CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS
L- MARCA

1.- CONCEPTO

La marca es un sxgno que es empleado por los industriales, comercmntes o prestadores de

servicios para anunciary dlstmgmr sus productos o servicios en'el mercado.

de la mlsma clase y probablemente de dlferente calldnd la marca stempre serd un distintivo
de la calldad det producto o serv:cno ofrecldo logrando con ello que tanto el producto o el
servicio que se encuentran protegldos por tal o cual marca. sean identificados plenamente
por la gente, De lo anterior se desprende, que la marca es, Junto con la calidad del producto
o servicio el medio por el cual los productores, fabricantesy brestadores de servicios dan a
conocer y colocan en el mercado sus productos o servicios, y a la larga y gracias a la
preferencia de los consumidores pueden hacer que la marca empleada en sus productos o
servicios, llegue a ser tan reconocida, que ya no requiera mis publicidad, y es entonces

cuando la marca sera considerada como notoriamente conocida.

! Jorge Barrera Graf. “Tratado de Derecho Mercantil, Generalidades y Derechio_Industrial”, Editoriat Pornia,
México 1957, Paginas 283 y 286.



De conformidad con nuestra vigente Ley de la Propledad Industrml la cual en el Titulo
Cuarto denommado “De las Marcas y de los Avnsos Yy Naormbres Comercnales s Capltulo 1

“De las Marcas seﬁalav .

“Arhculo 88' Se enuende porr marca a todo sngno vxsnble que dlstlnga

1c105 de otros ‘de su mlsma especxe o clase en el mercado.

La deﬁmcxon que de. marca contiene la Ley de la Propledad Industnal resulta ‘muy amplia,
por lo que para precisar qué entiende nuestra’ leglslacxon por marca €s necesario revisar los

articulos 89 y 90, de dicho’ ordenamlemo Iegal los cuales respectxvameme enumeran los

signos que pueden c

arca y aquellos que no seran regxstrable 'como tal:

“Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signbs:
I.- Las. dendhﬁihaciones y figuras visibles, suficientemente dis in va‘s
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se aphquen o

traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase'

I1.- Las formas tndxmensnonales, ) -
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sqciales,

siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente,‘y'.“

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no'se confunda

con una marca registrada o un nombre comercial publlcado.

Por lo que se refiere a la fraccién primera del precepto antes. transcnto tenemos que pueden
constituir una marca la palabra o palabras, asi como cualquler ﬁgura dlseno dlbujO que

puede ser apreciado por el piblico en general a traves del sentldo e a vnsta sxempre que

los mismos sean lo sufc1entemente ongmales como - para acer que;con ellos los

manifestd antenormente la marca protege product

circulacion para su consumo,



Por lo que se refere ala segunda fraccion, de acuerdo con_los cntenos que han sxdo

seguidos y aphcados por el Instltuto Mexncano de la Propledad Industna] que seﬁalan que

a).- indica la procedencia empresarial de los productos o' servicic iendo la funcion

original de la marca, se apoya directamente en la reacclon de’lo consumxdores y se
fundamenta de manera inmediata en la estructura del derecho de marca, puesto que el

consumidor piensa que procede de una determinada empresa o hacnenda mercanul

2 Carlos Fernandez Novoa, “Derecho de Marcas™, Montecorve, Madrid, 1990,



b).- indica la calidad de los productos o servicios~ se refiere a- que el consumidor se
limitara a pensar que un articulo de marca es 1gual supenor o mfenora otro articulo

de marca del mismo género.

¢).- condensa el eventual ‘good-will o avio/de 'los  productos .o se

inmaterialesde la

distintivo que viene a conglomerar to

empresa y la forma de exteriorizar los mismos es precisamente a través de la marca,

g,aranuzando para su tltular un mercado creado por la propaganda en tomo»a las cuahdndes
de los- productos o’ servicios que comercializa.- Esto siendo ‘en_beneficio tanto de los
fabncantes, productores industriales 'y. comerciantes, como en beneﬁcno de los
consumidores, ya que a los primeros les garantiza un posicionamientoy reconocnmlento de
sus productos o servicios en el mercado y a'los segundos les garantiza una determinada

calidad en dichos productos o servicios.

De lo anterior, podemos establecer una clasificacion de las marcas:
a).- Desde el punto de vista del objeto a dxstmguu' las marcas pueden ser de productos ode

servicios.

b).- Desde el punto de vista del sujeto tltular de'Ia marca pueden ser lndustnales de
comercio o de servicio. ) i

c).~ Desde su composicion, intégraciéri o formacién, las marcas pueden ser nominativas o

denominativas, figurativas, innominadas o gréificas y tridimensionales.



2.- FUENTES DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO

En materia de propiedad industrial y en especial por Io que se- reﬁere a los signos
distintivos, existen dos fuentes de derecho a su uso de manera excluswa en. perjulcno de
terceros, es decir, que ningun otro industrial, comercmnte o prestador de servicios podra
‘ el mlsmo signo

emplear, utilizar o comercializar productos u ofrecer servxcno' baj

distintivo u otro similar en grado de confusién, el pnmero se reﬁere al uso que del signo

distintivo se haga por parte de los comerciantes, mdustnales o prestadores de servicios;y la

segunda fuente es el registro del signo ante las autondades cor

En algunos paises para registrar un signo dlstlnuvo como marca’ se’ emplea el sxstema

declarativo, en el cual la proteccién se basa en la pnondad del uso de la marca’a reglstrar )

es decir, quien adquiere la marca en propiedad, es aquel que emp 6. p pnmera vez un

signo lo suficientemente distintivo y nuevo parn ldentlﬁcar un producto ) servicio..

Es importante manifestar que el uso de un signo distihﬁvd realizado de manera continua y
de buena fe por parte del poseedor del- mismo, puede llegar a ser determinante para
determinar la prioridad o preferencia en l'a~protecci6n del registro, frente a terceros que
eventualmente hubieran obtenido con posterioridad el registro de ese.mismo signo

distintivo.

Sobre el particular, es importante mencionar que al primer uso de una marca se le atribuyen

los siguientes efectos juridicos’:

<+ Como una excepcion que puede ser 6puesta en caso de litigio por quien es sefialado
como infractor de una marca registrédn, ya que el derecho al uso de una marca
obtenido mediante su registro, no producira efectos contra un tercero que de buena
fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusién, para los

mismos o similares productos o servicios, a condicién de que ese tercero hubiere

* pavid Range! Medina. * xicano, D ) ", Universidad Nacional
Auténoma de México, Mc Graw Hill. México 1999 Paginas 63 y 64



empezado a usar la marca de manera mmterrumplda y con anterioridad a la fecha de

presentaclon de la sohcnud de reglstro ° del pnmer uso declarado en esta

el derecho a quien ha usado dicho. slgno con antenondad a la fecha de pnmer uso declarado

o a la fecha de presentacién de la solicitud de registro’ correspondnente en cuyo caso a

aquél es a quien se le otorga la posibilidad de solicitar la nuhdad en contra de la marca ya

registrada.



3- ELkECisT’kdébﬁo'ﬁ}' "'I*E'}{IJI'JS:{)}{:’X(:‘L@JSV{VO ‘

Como ya se sefialé antenonnente la segunda fuente del derecho al _uso excluswo de una

marca: lo constltuye el registro ‘del signo dxstmuvo ante las autondades admlmstmtlvas

correspondientes, es decir, ante el Instituto Mexicano de Ia Propledad Indusmal

“El registro es efectivamente el elemento constitutivo de la marca, pero ello no quiere decir,
que la marca no registrada carezca de proteccion, ya que por el contrario, estid protegida ,

pero tinicamente dentro de los limites de la competencia desleal.”

El beneficio que otorga el registro de una marca, consiste en que su titular es quien tiene el
derecho al uso exclusivo de dicho signo distintivo, por lo que es quien licitamente puede
emplearla en el pais para distinguir los productos o servicios para los cuales fue solicitada,
con lo que consecuentemente puede oponerse a la utilizacién que terceras personas realicen

de la marca de su propiedad sin su autorizacion.

La proteccién que otorga el registro de una marca se encuentra basada fundamentalmente
en dos principios, el de la territorialidad y el de la especialidad; el primero se refiere a que
la proteccién de la marca se encuentra circunscrita a los: limites del pais en donde fue
registrada; y el principio de la especialidad tiene relacién con la naturaleza de los productos
o servicios, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera s6lo en el

campo de los productos o servicios idénticos o similares para los que fue registrada.
.- REQUISITOS DE LA MARCA REGISTRABLE '

Para que un S|gno distintivo sea materia de registro como . marca debe cubrir. cuatro

requl sitos esencx ial es

“* Francisco Ferrara, M_Mgmm_ﬁagmmm_t; Edltonal Rcvxs!a dc Dcrccho anado

Madrid, 1950, P4gina 264,



a).- Ser distintivo, debe tener la capacidad de individualizar los productos o servicios alos
que se aphcara, ya que hay que tomar en consideracion que serd a través de la marca
como’ el pubhco consumidor diferenciara, clasxﬁcaray seleccxonara 105 productos o
servncnos Gt ’

b).- Ser novedoso, la marca debe ser innovadora por naturaleza para que asi cumpla con su
obJetxvo como signo distintivo, debe ser ongmal asi” como atrayente para. que el
pubhco consumidor sea capaz de 1dentlfcarlay dxferenclarla en el mercado de entre
diversas marcas que se aplican a productos o servnclos de la mnsma clase o especue

c).- Ser licito, cualidad que se refiere a que el sxgno dlstmuvo selecclonado como marca,
independientemente de lo novedoso que resulte ‘no debe contravemr las dnsposmlones

legales que las regulan, entre otras hlpotesm la marca no debe ser contrana al orden

publico, las buenas costumbres,. la: moral y mucho menos vxolar derechos de

propiedad de terceras personas.
d).- Ser especial o especifico, en el sentldo de que solo se apllcara ala categona de los

productos o servicios para los que ha SIdO creada, ya que el nlcance de la propledad de

una.marca se limita a_los productos o: semcnos para Iosk ue especifcameme fue

reglstrada

5- MARCAs NO\’REC:STRABLES

Como se ha mencnonado el sngno dlstmtxvo cuyo reglstro se sohcnta, debe ser licito, es
c1d|r en nmguna de las

decir, debe- hmxtarse a'lo penmtldo por 1a’ Ley, no, debe i
prohibidones que: lo hacen no reglstrable. Tales prol-ubncnones estﬁn constltuldas algunas

razones técnicas

veces por razones de orden publlco por cortesm‘ mtem

intrinsecas a las mismas marcas para prevemr la‘competencla deslea y para proteger al

publico consumidor, evntando su mdeblda explotacnon o confusion entre. marcas

La vigente Ley de la Propledad Indusmal ‘en su articulo 90 enumera las ﬁguras o sngnos que

no podran ser reglstrado

$ David Rangel Medina, Op. Cit. Paginas 68y 69.



“Articulo 90.- No seran registrables como marca:

I- Las denommacnones, ﬁgums o fom-las tndlmensxonales ammadas o

cambiantes, que se expresan' de manera dmamnca ‘aun cuando sean‘

visibles; :

I1.- Los nombrés téqnicos o de uso comim de 1os productos o servicios que
pretenden zk\mparakr'se con la marca, asi como aquellas palabras que, en
el “lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se hayan
convertido en Ia designacion usual o genérica de los mismos;

IIL.- Las formas tridimensionales que sean del dominio piblico o que se
hayan hecho de uso comin 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;

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

los productos o servicios que traten de protegerse como ' marca.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas [ 3
indicativas que en el comercio sirvan para deSIgnar la especle, calldad :

cantidad, composicion, destino, valor lugar de ongen de los productos‘

o la época de produccion;

“V.-" Las letras, los dlgltos o los co]ores alslado

combmados o acompaﬁados de elementos tales como sngnos dxseﬁos o

denommamones que Ies denun carﬁcter dlsumWO' :

VIL- La traduccnon a otros xdlomas la vanacnén ortograﬁca capnchosa o. la ;

construcmén artificial de palabras no regxstrableS'
Vll Las que reproduzcan o imiten, sin autonzacnén escudos 'banderas 1]

emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o dmsmnes polmcas

equlvalentes asi como las denominaciones, snglas sxmbolos o

emblemas de organizaciones internacionales, gubemamentales ‘no

reconocida

gubernamentales, o de cualquier otra orgamzac on‘

oficialmente, as como la designacion verbal de los mlSmOS' i



VIIL.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y
garantia_adoptados por un estado, sin autorizacién de la autoridad
competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemoratlvas o
cualquier medio oficial de pago nacional o extranJero,

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacnén grafica
de condecoraciones, medallas u otros premlos, -obtenidos * en
exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deponivoé,
reconocidos oficialmente; : :

X.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, “asi

como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando | mdlquen Ia

procedencia de los productos o serviciosy puedan ongmar confusnon o :

error en cuanto a su procedencia; g .
XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se cafaéién’cén pior la
fabricacion de ciertos productos, para amparar éstos e}cééﬁto'vloé
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especmles e
inconfundibles y se tenga el consentimiens del propletano‘

XII.- Los nombres, seudénimos, firmas y retratos * de pers'o'nas,':'rsin

consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del
n,.y

conyuge, parientes consanguineos en linea recta 'y -por. adopcid

colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XL~ Los titulos de obras mtelectuales o artisticas, asi como los titulos dek N

publicaciones y~dxfusmnes periddicas, los persona_]es ﬁctxcnos o
simbdlicos, los personajes humanos de caractenzaclén los nombres
artisticos y las denommacxones de grupos amstlcos, a menos que el
titular del derecho correspondleme lo autorice expresamen;e,

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tﬁdii’nensionéles', suscepﬁbles
de engafiar al publico o inducir a error, éntendiéndose pbr tales las que
constituyan falsas mdlcaclones sobre la naturaleza componentes o
cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar; :

XV.c Las denommacnones, figuras o formas tndlmensxonales, |guales o

semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida
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en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Se entendera que una marca es notonamente conocxda en MeXICO

cuando " un ~sector determmado del pubhco o "de los cxrculos

comerciales “del pais, conoce la- marca como consecuencna de las

actividades comerciales desarrolladas en Mexnco o en el extranJero por

una persona que emplea esa marca en reIacnoh con ‘sus productos o

servicios, asi como el conocimiento que ‘se- tenga de la marca en el
‘pubhcndad de la’

territorio, como consecuencia de la promocnon
misma. RS
A efecto de demostrar la notoriedad de la niarca, podréh émplea:se
todos los medios probatorios permitidos por esta Ley. v
Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de-la
marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusién o un
riesgo de asociacién con el titular de la marca notoriamente conocida,
o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la
marca. Dicho impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del
registro sea el titular de la marca notoriamente conocida. S
XVI.- Uné marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra-
en tramite de registro presentada con anterioridad o a una régisﬁédé v

vxgente aplicada a los mismos o similares productos o servnct

embargo si podra reglstrarse una marca que sea. |déntlca

reglstrada si'la sollcnud es planteada por el: mlsmo

aphcarla a productos o servicios SImllares vy
XVI1I.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confuslon a un

nombre comercial- aphcado a una’ empresa oa un’ establecxmnento

; sea la

industrial, comercnal o de serwcxos cuyo gxro preponderant

elaboracién o venta de los productos ola prestacnon de los servxclos

que’ se pretendan amparar. con la marca, 'y sxempre el nombre

comercial haya sido usado con antenondad ala fecha de presentacxén
de la solicitud de reglstro_dq,la marca o_la de ,uso;dgclarado dela

misma. Lo anterior no seré aplicable, cuando Ia solicitud de marca la



presente el titular del nombre comercml si no ex:ste otro nombre

comercnal ldenuco que haya 51do publlcado

A las prohxbwnones para reglstrar marc S, tamblen es’ apllcahle el contenido del articulo 4
de este ordenamlento d la P opxed d mdustnal el cual sefiala que no se otorgara registro a

aquellos sngnos “que sean contranos al orden publico, a la moral y a las buenas costumbres o

que contravengan cualquler dlsposu:lon legal;
6.~ REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Para obtener el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es
necesario presentar una solicitud por duplicado, -esta solicitud corresponde a un formato
oficial, aprobada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;- en dicha’ solncltud se
deberan sefialar los datos correspondientes al solicitante, qunen postenormente sera el
titular del registro marcario, como son el nombre, nac:onahdady domnc:hocompleto (calle
fax y “correo

nimero, colonia, cédigo postal, poblacion, estado y: pals) telefono";

electronico, en su caso. Estos mismos datos deberan asentarse -por lo que orresponde al

apoderado del solicitante, cabe mencionar que es requnsnto mdlspensablela existencia de un

apoderado, el apoderado puede. ser umcamemev,para sohcntar el reglstro de signos

distintivos a nombre de terceras personas’ o blen tamblen es facubleque el apoderado lo sea
te el Instxtuto Mexxcano de la

para realizar varios tramites a nombre” del sohcxtan
Propiedad Industnal en cuyo caso, en este Insmuto se‘encuentra el érea correspondnente al

Registro . General de. Poderes, y cuando se han reglstrado poderes en el citado Registro,

entonces en la SOllClmd de reglstro de marca, se debera senalar el numero del Reglstro

Como tercer punto en la sohcnud de registro de marca se enc entran los datos referentes al

signo distintive. a re >
una denommaclon (nommanva) un disefio (mnommada), una envoltura, empaque envase

lstrar se debera de indicar el tlpo de la marca ‘es decnr si se trata de

(tridimensional), o bien si es la combinacién de dos o: mas tlpos de marcas Sobre este



punto, en la solicitud de registro correspondiente hay un recuadro en la parte inferior de la

misma en donde se pondré la marca a registrar de la siguiente manera: -

a).- Si se trata’ de una 'marca nominativa, se debera poner la denominacién, pudiendo

ue se escnblra en cualquier tlpo y tamnno de letra

b).- Si se trata de una ‘marca mnommada se debera pegar una ethueta ‘del disefio y'se

deberan pormenonzar los elementos graficos u omamentales -que la’ componen, tal
descnpcxon debera realizarse de arriba a abajo y de xzqunerda a derecha, o bien, del
hmlte extenor hacna el centro de la enqueta ;

c).~ Si s se trata ‘de una marca tridimensional, se deberé pegar una etxqueta o fotografia en la
cual se: debera - apreciar la altura, el fondo la anchura la parte supenor inferior,

antenor y postenor del reCIpxente . i
d).- Si se trata de una marca mlxta se debera pegar una ethueta o fotograf'a del disefio y

noml nacn on correspondxente

'ertene en Ios productos o servicios que
fi

Tamblen debera indicarse la clase a Ia ‘ue‘

protegera el sngno distintivo a reglstrar y se especx caran o,enhstaran.

Un dato muy importante que debe ser mclundo ‘la’solicitud de registro, es el de la fecha

exacta en la cual se usd por pnmera vez el gno disti:iti\}o a registrar esta fecha no podra

ser modificada posteriormente,’ es aqul ‘en: donde se aphca el sistema declarativo del

derecho al uso de una marca, porque la declaraclén de la fecha de primer uso resulta ser en
algunos casos determinante para que Ia autoridad decida quien goza de mejor derecho a
obtener el uso exclusxvo sobre un sngno distintivo determinado. Es recomendable que para
establecer la fecha de pnmer uso, “el-solicitante se base en algunos documentos que lo

demuestren, como podnan ser facturas de venta del producto o los recibos que seﬁalen los

servicios prestados, es de gran xmportanCIa que en la documentacion de referencxa aparezca

la denommacxon o dlseno del sxgno distintivo a registrar.

¢ César Scnulvcda.:ELSLﬂsm_Ms&mm_dm_mmﬂg_mmﬂL: Pormia. 2da. Edlcu‘m. Méxlco. 1981
Pégina 136
7 Supra.
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Ahora bien, que si Ia marca no; ha sxdo usada entonces debera dejarse el - espacio

correspondlente en blanco, y entonces Ia autondad mducxra que la mlsma no ha sndo usada,

En el recuadro correspondlente ala ubxcaclon del establecnmlemo se senalara el domicilio
(calle, - niimero,: colonla”cédxgo’postal poblacnén estado y pals) donde’ se fabriquen o

: comerc:allcen los productos o se prestan los servicios con la marca que se desea registrar.

l Como datos adicionéles a mencionar se encuentran las leyendas y figuras no reservables,
éstas se refieren a aquellas figuras y denominaciones que son de uso comiin y que aparecen
en todas las etiqhetas de los productos, por lo que conforme a la Ley de la Propiedad
Industrial no son de uso exclusivo de un comerciante o industrial, como ejemplo de ellas
tenemos la de “Hecho en México”, “Contenido Neto”, “Talla”, “Ingredientes”, etcétera.

Finalmente y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, se debera indicar si se
va a reclamar la prioridad, esta prioridad se reclamara cuando previo a la presentacién de la
solicitud de registro de la marca en México, se haya solicitado el registro de esa misma
marca en otro pais, en cuyo caso la fecha de pn'oridad sera la correspondiente a la fecha de
presentacion de la solicitud en el extranjero, en donde ademas de sefialar la fecha se

indicara el pais de origen y el namero de expedlente

La informacién anterior,"se realizara bajro'prdtestakde ‘decir verdad, firmando para ello la

solicitud ya ‘sea el solicitante o bien su apoderado.

A continuacién se anexa el formato de solicitud de registro, es importante sefialar que esta

solicitud se emplea para cualquier signo distintivo,
7.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA SOLICITUD DE REGISTRO

1.~ El comprobante de pago de la tarifa por concepto de estudio de la solicitud de registro

de la marca.
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2.- En caso de marcas innominadas o mixtas se anexaran siete etiquetas de la marca en
blanco y negro, cuyas medidas no serin menores de 4 x 4 cm, ni mayores a 10x 10 cm.

3.- En caso de marcas innominadas o mixtas que se registrarin a colores, se anexardn 7
etiquetas en color, cuyas medidas no seran inferiores de 4 x 4 cm, ni mayore§ de 10 x
10 cm, estas medidas son la reglamentarias. R

4.- En caso de marcas tridimensionalesse anexaran 7 fotografias o dlbUJOS con las medxdas
reglamentarias en las cuales se apreciara la figura tridimensional en los tres planos, es
decir, anchura, altura y volumen.

5.- Cuando la marca se solicita por dos o mds personas, es decir, que se trata de una marca
en copropiedad, junto con la solicitud, se presentaran las reglas de uso de ésta por parte
de los copropietarios, asi como los términos para otorgar licencias de uso o transmision
de la marca en copropiedad.

6.- Documento original con el que se acredite la personalidad del apoderado, o bien copia
simple de la constancia de inscripcién de la personahdad en el Regnstro General de

Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Indusmal

8.- TRAMITE PARA OBTENER EL delsi‘nq ﬁE tJNA MAizC;{ -

Una vez requisitada'la s'olicltud de reglstro de marca ésta’es presentada ante el Instituto
Mexicano de la Propxedad Industrial en la Direccién de Marcas,” Subdlrecmén de Examen,

no hay que olvidar que la solicitud se presenta por duphcado, a] momento de presentar la

solicitud, en ventanilla, se somete a un examen prevxo o admmlstratlvo en el cual se revisa

niimero de entrada, fecha y hora de presentacién y un numero'd expedn nte, es lmponante

mencionar que con el nimero de expediente sera |dent|t'cada la“ sohcntud de la marca

correspondiente hasta en tanto sea otorgado el registro de la_ mlsma




Posteriormente se realiza el examen para verificar si la-denominacion, disefio o figura
solicitada como marca, es registrable en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, esto
quiere decir, que se verifica que la marca a regtstrar no se encuentre en ninguna de las
prohibiciones sefialadas en los articulos 4 y 90; de la Ley de la Propiedad Industrial.
Asimismo, se procede a reahzar el examen de novedad a efecto de verificar una. posible
afectacion de derechos adqumdos este’ examen con ste en una comparacién entre la' marca

tramxte.

solicitada y todas las marcas que estén vig tg‘ o

En este punto se analiza el tipo de marc':aka reglsirdr para determinar que examen especifico
se realiza y con ello descartar la existencia de esa marca ya con registro, o una similaren
grado de confusién o bien la solicitud de registro de esa marca presentada con anterioridad
por una tercera persona. En este sentido tenemos que si se trata de una marca nominativao
mixta se realiza el examen fonético. Si se trata de una marca innominada, es decir, que
consiste en un dibujo o figura, se realiza un examen comparativo con disefios de marcas ya
registradas y con solicitudes presentadas con anterioridad, para asi descartar cualquier
identidad o similitud entre los disefios de marcas ya registradas y el disefio de aquelln que

se estudia.

Si como resultado de los examenes anteriores, aparecen impedimentos para otorgar- el
registro solicitado, ya sea porque la denominacion o disefio a registrar constituye una
prohibicién o porque se reponan antenondades es decir, denominaciones o disefios
solicitados anteriormente o ya registrados que resultan ser idénticos o semejantes al
solicitado, el Instituto '»Mexicano de la Propiedad Industrial o comunicara por escrito al

solicitante.

9.- MODOS DE CONCLUIR EL TRAMITE PARA OBTENER EL REGISTRO DE
UNA MARCA

El resultado del examen de novedad puede ser que no se encontré marca anterior o que hay
otra igual o semejante, o que la que se pide tiene semejanza dudosa o indeterminada con

una de las ya registradas o en tramite.



Como se mencioné en el apartado anterior, si del resultado de los exdmenes realizados a la
solicitud de registro-de una marca, aparecieran impedimentos o anterioridaides "el Inétituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la Direccion de Marcas se lo comumcara
al solicitante, otorgindole 2 meses para que manifiestelo que a su derecho convenga en

relacion con los impedimentos y anterioridades citados.

No obstante los dos meses otorgados para dar cumplimiento a lo requerido el solicitante
podra gozar de un plazo adicional de otros 2 meses para cumplir con lo sefialado en el
parrafo que antecede, siempre que realice el pago de la tarifa correspondiente. Este plazo
adicional empijeza a correr a partir del dia siguiente al del vencimiento de los 2 meses

anteriores otorgados.

Si dentro de los 2 meses otorgados o de los 2 meses adicionales, el solicitante no da
cumplimiento o no manifiesta lo que a su derecho convenga en relacién con los
impedimentos y anterioridades citados, entonces su solicitud se tendri por abandonada.

Este es el primer modo de concluir el tramite para obtener el registro de una marca.

Pero si el mleresado al dar cumphmlentoy realizar manifestaciones sobre el lmpedxmentoo

anterioridades citados, lo hace dentro del plazo otorgado para tales efectos o dentro del

que el interesado pueda demostrar alguna de’las causales de caducxdad cancelac' no

nulidad sefialadas en la propia Ley de la Propiedad Indusmal co cual; pueda v‘erse’

afectada la vigencia de la marca sefialada como anterioridad,: éste debera nlciar el -

procedimiento contencioso administrativo correspondlente, y so citar que su veglstro en

estudio quede en suspenso hasta en tanto no se resuelva el procedlmlento contenc:oso
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porque  con el resultado de éste ulnmo podna desaparecer el lmpedlmento para el

otorgamlento de su reglstro

Cuando despues de la realxzac:on de lo brrespohdiehtéS‘ no :‘apareciere

nmpedlmento para; otorgar'su»reglstro ol blen'se’ a an ubsanado los exlstentes se

procedera a’ expedxr el tltulo - Siendo ste'el segundo mo o de ol el t‘ra;lmte‘ para

. obtener el reglstro de una marca

Como ultxmo modo de conclulr el tramnte para obtener el reglstro de una marca esel caso
de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo cual ‘comunicara’ por escrito’ al
solicitante, expresando los mouvos y fundamentos legales de su resoluéxon Toda negauva
debe basarse en las antenondades e xmpedlmentos reponados como resultado de los
examenes realizados Y por supuesto tomando en consideracién las mamfestacxones que en

su caso, el interesado realizo al respecto.

Ya sea que se conceda o se niegue el registro; la resolucion serd publicada en la Gaceta de

la Propiedad Industrial.

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE

» ITULAR DEL REGISTRO DE UNA

Como ya se menc:ono an no

correspondlentes ya sea en el 'area clvxl (reparaclén de daﬁos y pequxcxos) admmxstratlva
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(violacién de derechos de propiedad industrial ~ infraccién) o penal (comisién de delito en

materia de propiedad industrial).

El titular de un registro marcario'vtambién adquiere el derecho de sohcnar del Insututo

Mexicano de la Propxedad Indusmal la aphcacnén de medldas provnsnonales en caso de

posible violacién de su derecho al’ uso exclusxvo.

que se regxstro y no como una denommac on genénca de los mismos.-’
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d).- Indicar en. los productos o servicios que, se encuentran amparados por la’ marca Ia
Ieyenda “Marca Regnstrada” b las snglas “M R." o bien el 51mbolo ®. '

e).- No permmr ni tolera que' la’ marca se transforme en una’ denommacnon o sngno

genéri co

f).- Inscnbxr en la P opledad Industnal el contrato o llcencna de

uso de la marca o.en el que_ conste'la transmlsnon de derechos de la mnsmn, o blen un .

gravamen ‘La:consecuencia de’no reahzar la inscripcion correspondlente, lmplde que el

. acto celebrado produzca fectos en pequlcxo de terceros.

- Mdnos DE CONCLUIR EL iziaGISTRo DE UNA MARCA

Los modos de con lulr el derecho al uso de una marca, se traducen ‘en procedlmlentos

admlmstratlvos de nulldad caducndad y cancelacién del reglstro corespondlente

Antes de empezar a analizar cada una de las causales de nuhdad caducndad y cancelacnon
de un registro de marca, es |mportante mencnonar que odo el procedlmxemo se tramlta de
conformidad con lo establecido en la propla Ley de la ropledad Industrial, sin embargo se

aplica de manera supletoria el Codlgo Federal de Procedlmlentos Cnvnles

En primer lugar analizaremoks las causales de nulidad del registro de una marca,

El Diccionario para Junstas de Juan Palomar de nguel:defne Ia nulldad como el vicio de
: violacién u om:smn de ciertas formas o

que adolece un actOJqulC siseh

requisitos indispensables p’

} Despues de - referimos a la deﬁmcnon de idac debe hacerse como lo seﬁala César
Sepulveda’ una dlstmclén entre la nuhdad del reglstro y la nulldad de la marca La nulldad :
del registro supone el mcumphmlentode requlsnos formales, esta nuhdad obhga a] utular a-

efectuar un nuevo registro en forma regular, que de no hacerlo entonces la marca sena so]o, ;

8 Juan Palomar de Miguel, “Digcionario_par Juristas”, ediciones Mayo, S. de R.L.’ México, 1981, Péagina
920. '
? César Sepiilveda, Op.Cit. PAgina 216.
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una marca de uso. En cambio la nulidad de la marca tiende a la desaparicion de ella por
entero, y una vez firme la resolucién de anulacion, no existe ningin derecho para usarla, sin
embargo, la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 151 Gnicamente se refiere a la

nulidad del registro abarcando los dos ti;ﬁbﬁ de _nulidades.

La fraccién I del citado articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el
registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en contravencion a las disposiciones
de la Ley de la Propiedad Industrial o de la ley vigente en la época de su registro. Esta es la
regla mas general, ya que todo aquel registro que se haya obtenido en violacion de las
normas que establecen lo que puede ser objeto de registro como marca, o en contravencion

de las que seiialan las formalidades y requisitos para obtener el registro, es nulo,

Por su parte, la fraccion II del articulo 151 concede la anulacion de un’ reglstro cuando la
maca objeto de dicho registro sea idéntica o semejante en grado de confusién ‘a otra que
haya sido usada en el pais o en el extranJero con amenondad a la fecha legal de la marca
registrada, y que ésta se aplique a los mismos o sxmxlaresproductos o servicios, esta causal
se configurara siempre que qunen haga ‘valer el me_|or derecho de uso, compruebe haber

empleado su marca de manera mmterrumpxda en el pals oenel extranjero con antenondad

a la fecha de uso declarada por el que la reglstré

. La causal seﬁalada en la fracclon Il es u 1 castigo para ‘quienes no han actuado con lealtad

'y buena fe ya que su mtencnén al realizar declaracnones falsas son las de engaﬂar y obtener

un’beneficio mdebldo a costa‘de 0s; compeudores o del publico consumldor asi mismo

significan actos de deslealtad ala pracucas ho sta§ del comercxo

La hipotesis contenida en la fraccion v, se' ea la nuhdad del registro cuando éste se
hubiere otorgado por error, inadvertencia o dlferencla de apreciacién de que haya sido
objeto al comparar una marea solicitada con una anterioridad. Este puede ser un mecanismo
como lo seiiala César Sepulveda'® para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

corrija cualquier inadvertencia, error o diferencia de apreciacién al realizar el examen de

19 César Scpulveda, Ob. Cit. Pagina 219,
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novedad a la marca solicitada, o bien haya omitido citar anterioridades a la misma, y que

constituyan impedimento para el otorgamiento del registro en estudio.

Finalmente la fraccion V establece una causa de nulidad sui generis segn la denomina
César Sepulveda'!, ya que nace de una prictica viciosa con respecto al representante o
agente de una empresa extranjera, titular de la marca en el extranjero, quien obtiene el
registro de la misma marca en territorio nacional a su propio nombre, sin el consentimiento
expreso de la empresa extranjera; situacion que en determinados casos se realiza para
presionar al representado, o para obtener ventajas comerciales o ingresos indebidos. En esta
hipdtesis se considera al registro obtenido de mala fe, por 1o que el titular de la marca en el

extranjero podra solicitar la nulidad del registro nacional.

Una vez analizadas las causales de nulidad de un registro marcario, procederemos a

analizar otro modo de concluir el registro de una marca, este es la caducidad.

La palabra caducidad de conformidad con el Diccionario para Juristas'? es la “Acciény
efecto de caducar, perder una ley o un derecho su fuerza o vigencia”y caducar es “Perder
su fuerza una ley, contrato, reglamento, etc.” Y “Extinguirse un derecho, una facultad, una

instancia o recurso.”

De las definiciones anteriores, y aplicadas a la propiedad industrial, especifi camente a las

marcas, podemos decir que la caducidad de un regxstro marcano se cla cuando el utular de

una marca pierde el derecho al uso exclusivo de la misma,

En la vngente Ley de la Propxedad Industnal omo p mer causal._de:caducidad’d }egistro

¥ Ibid,
12 Jyan Palomar de Mlguel Ob Cit. Pagina 203,
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correspondiente, sin embargo su’ titular para continuar gozando del derecho a su uso
exclusivo por mayor tlempo, puede solicitar la renovacién del mlsmo por penodos iguales,
es decir, por otros '10 afios, es 1mportante mencionar que la renovaclon e conformxdad con
el articulo 133 de la Ley de la matena debe solicitarse por el tltular de lnymarca dentro de
“los seis meses anteriores o postenores al vencimiento de la vngencla del registro

correspondiente,

Otra razén por la cual el registro de una marca caduca es por la falta de uso, es decir,
cuando la marca haya dejado de usarse durante los 3 afios consecutivos anteriores a la
presentacion de la solicitud de declaraciéon administrativa de caducidad, esta causal que se
actualiza salvo que existan circunstancias independientes de la voluntad del titular de la
marca y que constituyan un obstaculo para realizar su uso, estas circunstancias podrian

tratarse de restricciones a la importacion u otros requisitos gubernamentales.

Para comprender mejor cuando una marca es usada o bien deja de utilizarse, habra que
mencionar que se entenderd que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o
servicios que ella dlstmgue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponiblesen
el mercado en el pals en la canndad y del modo que corresponde a los usos y costumbres

en el comercio, .0 bien® la marca ‘se encuentra en uso cuando se aphque a productos

desunados ala exportamon

exclusividad del registro.
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Los efectos de la cancelacién voluntaria, son inmediatos ya que el registro marcario deja de
surtir efectos, en el mismo momento en que se presenta el escrito de cancelacién, sin que
medie la expedicion por parte de la autondad de un oficio que desahogue un procedlmxento
sino que tUnicamente el Instituto Mexlcano de la Propnedad lndustnal comara con la
facultad discrecional para verificar que quien hace la peticién de cancelaclon sea realmeme

el titular del registro marcario, por lo que SImplemente corroborara o .sohcltara la

ratificacion de la peticion del titular o causahabiente del registro; segun sea vel’caso.'

La cancelacion voluntaria también puede ser resultado de una neg,ocnacnon co,_ ‘ter
personas y cuya finalidad es resolver conflictos que se derivan del regnstro de la marca, o

bien, porque como también lo menciona Alfredo Rangel Ortiz" , esta tercera persona desea

registrar una marca igual o parecida a la ya registrada y asi a traves de la ca, e| acmn se

evita un procedimiento administrativo por un lado, y por otro lado se ehmmanlos posxb]es

impedimentos para otorgar el registro del tercero.

Otra de las modalidades de la cancelacion del registro de la marca; es cuahdo 'se transforma
en una denominacién genérica, que corresponde a ino o varios de los productos o servicios
para los cuales se registré, de tal modo, que eriv los"medios comerciales y en el uso
generalizado por el piblico, la mareca ha perdxdo su caracter distintivo, es decir, la marca se
convierte en una denominacion de uso comu 'l nombre usual del producto. Es por ello
que el titular debe cuidar que el pubhco consumldor perciba la marca y se refiera a ella
se convxerta en palabras de uso comun o en

como tal, de manera que evite que el

denominacion genérica.

a m ca para evnar que la mxsma se convnerta en un

La obligacion que tiene’ el txtular de

término genérico, con5|ste en una wgllanmapermanente del uso, de la marca asn como de la

'3 Alfredo Rangel 0m2. i‘.MQd_Qs_ds_Co.ns_lu__:LQnghs_a_la_Mama_ Libros de México, México, 1984,

Pigina 69,
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El maestro David Rangel Medina hace una serie de. reflexiones para preservar la

exclusividad y distintividad de la marca: ) k

1.~ Los articulos a los cuales se aplica la marca, deben tener un nombre ; Eenenco dlferente
al nombre de la marca.

2.- La marca no debe usarse de manera supletoria en un sentido genérico.

3.- El propietario de la marca debe evitar que se convierta en una expresion genérica,

mediante el abuso de popularidad que otros hagan.
~ El titular debe vigilar estrictamente aquellos a quienes se les encomlendela promocuon

o publicidad del signo.
5.- El titular debe utilizar las leyendas “Marca Registrada”, “M. FR*“' o ®,.y exigir 'a los

licenciatarios, publicistas, que se apeguen estrictamente a los lineamientos que se les,

indique sobre el uso de estas leyendas. .
6.- El titular y licenciatario deben vigilar que tanto la competencn como medios impresos
o publicitarios, utilicen la marca de manera preponde nte no un sinénimo del

producto o designacion del mismo.

Los modos de concluir el derecho de la marca constltuyen ln convergencna de los’ derechos

y obligaciones del titular del registro de la marca. Es en el propnetano de la'marca en quxen
la’ nonm:, para

reside el deber de vigilar, mantener y preservar sus derechos y apegarse

que los modos de concluir el derecho de la misma le representen_un mstrqmentb a’su favor

y le permitan conservar el derecho a la misma.

IL.- NOMBRE COMERCIAL
1.- CONCEPTO

El nombre comercial corresponde al ‘signo distintivo que se‘utiliia para - identificar la

empresa de una persona fsnca o Jundlca de entre las demis que tienen la misma o similar
114 -

actividad industrial o mercanti

" David Rangel Medina, Idem. Pigina 82
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Se con5|dera nombre comercnal cualqmer sxgno, denommacnon palabra o ﬁgura que sirve

para distinguir un estableument mdustnal comercnal ) de serwcnos dentro de una zona

geograﬁca donde esté establecnda su chentela de otros de su mlsma especne o giro!®

Algunos autores ldentlﬁcan al nombre comercnal como el rotulo del ‘establecimiento, es
decir, el signo exterior de los locales de la negocxac:on Por su parte Rodrigo Uria !¢ dice
que el rétulo es el nombre baJo el cual se da a conocer al piblico, un establecimiento, cuyo
registro le da la especxal caracteristica de que ‘el mismo tiene efectos llmltados al Munidpio

donde esta ubicado el ‘establecimiento.

El nombre comercml se constltuye por los- sngnos dlstmuvos, las palabras o frases que se

circunstancias, como son el uso’ efecu

'$ Carlos Viflamata Paschkes. Mmdwm:(onal Trillas. México 1998 Pdgina 294
'S Rodrigo Uria, “Derechio Mereantil”, Undécima Edicién. Madrid 1976. Pégina 63
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se encuentre dentro de alguno de los lmpedxmentos senalados por la Ley de fa Propmdad

Industrial para su publlcacxon

Sin embargo, el nombre comercnal podré publlcarse en Ia Gaceta'de la Propxedad Industnal

a fin de establecer una prsunc:on de buena fe por qulen emplea dlcho slgno

3.- REQU!_SITQS DE: LA ~SOLI¢ITUI)?DI§ PUBLICACION DEL NOMBRE

Para obtener la pubhcacnon de un nombre comercxal es necesario presentar una solicitud,
cabe seﬁalar que se trata ‘del mxsmo formato que se emplea para solicitar el registro de una
marca. En dlcha sohcltud se deberan seiialar los datos completos del sohcntante y su

apoderado

Como tercer punto de la solicitud de publicacion de nombre m rcial ‘se encuentran los

datos referentes al signo distintivo a publicar, es decxr la denommacnon con la cual se

anuncia el establecimiento, al igual que para la marca-un dato m ortante ‘que debe ser
incluido en 1a solicitud de publicacién, es el de la fecha exacta d de la cual se usé el
nombre comercial, esta fecha resulta ser mas importante en'el’ nombre comercml porque
como ya se mencioné el derecho al uso exclusivo de un nombre comerc al se adquiere por
el uso efectivo que se haga de él para distinguir una negociacién mercanul Al igual que en
el registro de una marca, en la publicacion de un nombre comercial, la declaraciéon de la
fecha de primer uso resulta ser en algunos casos determinante para que la autoridad
determine quien goza de mejor derecho a obtener el uso exclusivo sobre la denominacion
en cuestion, asi mismo la fecha de primer uso resulta importante para determinar la buena

fe en el uso de dicha denominacioén.

También debera . mdlcarse el giro mercantxl preponderante del establecimiento al que se

ue se spl[cxta se publique. En el recuadro correspondiente a la

aplica el nombre comercml

ubicacién del esrtav ec_lmlento, se sefialari el domicilio completo (calle, nimero, colonia,
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TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

codigo postal, poblacion, estado y pais) donde se encuentre el establecnmxento que emplea

el nombre comercial de refrencia.

La informacién anterior, se realizari bajo protesta de decxr verdad ﬁrmando para ello la

solicitud ya sea el mismo titular o bien su apoderado

4.- DOCUMENTACION ANEXA A LA* SOLICITUD DE PUBL[CACION DEL
NOMBRE COMERCIAL :

A la solicitud de publicacién de un nombre comercial debera anexarse la siguiente

documentacion:

1.- El comprobante de pago de la tarifa por publicacion de nombre comercial.

- 2.- Documento original con el que se acredite la personalidad del apoderado, o bien copia

simple de la constancia de inscripcion de la personalidad en el Registro General de
- Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- 3.-.Fe de hechos, en la que fedatario pablico incluya nombre del titular, giro y ubicacién
del establecimiento que emplea el nombre comercial cuya publicacion se solicita, asi
como una fotografia donde se ostente dicho nombre comercial.

4.- Demés pruebas que acrediten el uso efectivo del nombre comercial en un giro industrial

. ‘o comercial.

5- 'TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PUBLICACION DEL NOMBRE
COMERCIAL

Una vez requisitada la solicitud de publicacion de un nombre comercial ésta se presenta
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la Direccion de Marcas,
Subdireccién de Examen, no hay que olvidar que la solicitud se presenta en el formato
autorizado, cuando Vrla solicitud se ingresa a ventanilla, las autoridades le realizan un
examen previo, en el cual se revisa que la solicitud cuente conla informacion necesaria

para darle ingreso.
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Al verificar que la solicitud cuenta con toda. la mformacnon necesana le ponen un sello que
contiene un nimero de entrada, I’echa y hora de presentacxon y un namero de expediente, es

importante mencionar que ‘con el. numero de expedlente sera |demxﬁcada la sohcxtud de

publicacion del nombre comercml en cuesnon hasta en tanto sea ordenada la publlcacnon

correspondxente

Una vez mgresada la SOIICltud se procede a reahzar al nombre comercnal cuya pubhcacxon
se solicita, el examen de fondo a fin de venfcar si_es ‘procedente’ publicar tal
denominacién en termmos de la Ley de la Propiedad Industrial, esto quiere decir, se
verifica que la dénominacién propuesta para su publicacidn no se encuentre en ninguna de
las prohibiciones sefialadas en los articulos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Asi
mismo, se lleva a cabo el examen de novedad a efecto de descartar una posible afectacion

de derechos adquiridos por terceros.

Este' examen de fondo se practica para determinar si existe algin nombre. comercial
idéntico o semejante en grado de confusién, aplicado al mismo giro mercantil, cuya
publicacion se encuentre en tramite o un nombre comercial ya publicado con anterioridad.
De igual forma, el examen tendra por objeto investigar, si existe una marca registrada o en
vias de registro que ampare productos o servicios iguales o similaresa los ql;e se relacionan

con el principal giro de la empresa en la que se emplea el nombre comercial.

Si como resultado de los examenes anteriores, aparecen impedimentos pai‘abrdenar la
publicacion solicitada, ya sea porque la denominacion constituye una prohnblc:on o porque
se reportan anterioridades, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Io comumcara

por escrito al solicitante para que realice las manifestaciones que a su derecho con engan

6.- REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL PARA SU PUBLICACI(')N EN LA
GECETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Como ya se mencnono antenonnente la sxmple adopclon de un nombre comercxal en una

negociacién no es suﬁcnente para que el derecho al. uso exclusnvo de dlcho nombre sur_|a a

favor de su propletano ya que la exclusnwdad de tal derecho “s6lo se reconoce sn concurren

las sngux entes ci rcunstancx as

% Quela denommacwn o el nombre de que se trate, se esté uti lzando efecnvameme

para distinguir un establecimiento.

< Que la denominacién o el nombre empleado en Ia negocmclon ‘sea conocido dentro
de la zona geogrifica delimitada por la extension de la cllentela efectiva de dicha
negociacion, o en su caso, en toda fa Republica. .

< Que la denominacién o el nombre adoptado, usado 'y cénpcido, ya sea en una zona
geografica delimitada o en todo el territorio nacior{lal‘,' tenga caracteristicas propias,
originales, de manera que de ser empleado por un tercero, provoque confusiones o
errores entre el publico consumidor.

% Que la denominacitn o el nombre que se desea publicar, no tenga ninguno de los

impedimentos legales que existen para que una marca sea registrada.

7- MODOS DE CONCLUIR EL TRAMITE DE LA SOLICITUD DE
PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL

Si del resultado de los exdmenes realizados a la solicitud de publicacién de un nombre
comercial, aparecieran impedimentos o anterioridades, el InstitutO' Mexicano de la
Propiedad Industrial, se lo comunicara al solicitante, otorgandole 2" meses para que
manifiestelo que a su derecho convenga en relacién con los lmpedxmentos y anterioridades

que le sean citados.

No obstante los 2 meses otorgados para dar cumpllmnemoa lo requendo el solicitante
podra gozar de un’ plazo adicional de otros 2 meses para cumphr con lo sefialado en el

parrafoqueamecede i - R
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Si el solicitante no da cumplimiento o no manifiesta lo que a su derecho convenga en
relacion con los impedimentos y anterioridades citados en tiempo, entonces su solicitud se
tendra por abandonada. Dado lo anterior, podemos decir que el primer modo de concluir el
tramite para obtener la publicacién de un nombre comercial, es el abandono de la solicitud

correspondiente.

Pero si el interesado, en tiempo realiza mnmfestnclones sobre el “impedimento o

anterioridades citados, y por tal motivo modlfcao sus uye la denommacxon solicitada en
primer lugar, entonces se considerard como una nueva sohcxtud en cuyo caso se reahzaran
todos los tramites correspondientes a una solxcltud mlcnal mcluyendo el pago de la tarifa

correspondiente por la publicacion de un nombre comercnal

Ahora bien, si el solicitante de la publicacién del nombre comercial en cuestién, al realizar
manifestaciones sobre las anterioridades rebonédas, puede demostrar alguna de las causales
de caducidad, cancelacién o nulidad sefialadas en la probia Ley de la Propiedad Industrial,
con la cual pueda verse afectada la vngencxa del o los nombres comerciales o las marcas
: mlclar el proced|mlento contencloso '

seflaladas como anterioridad, este debera

administrativo correspondiente, 'y consecuentemente solicitar que su solxcmnd de

pubhcac:én en ese momento en estudxo quede en suspenso hasta en tanto no se resuelva el

como resultado de los examenes reahzados y por supuesto tomando en ons:derac:on en su

caso las manifestaciones que el mteresaio real

Ya sea que se conceda o'se megue la pubhcacnén del nombre comercxal la resolucién se

comunicar4 por escrito al sohcntante y se pubhcara en la Gaceta de la Propxedad Industrial.
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8.- PUBLICACION DEL NOMBRE C
PROPIEDAD 'DUSTRIAL

MERCIAL EN LA GACETA DE LA

comercnal se presenta cuando despues de la reahzacno}

novedad, - no . aparece. lmpedlmemo legal alguno

que se procede a expedxrla orden para la pubhcacnon del : mercml solxcnado enla

Gaceta de la Propiedad Industrial.

9.- EFECTOS JURIDICOS DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL
EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La posnbxhdad de que el nombre comercial sea pubhcado producnra el efecto de establecer

la presuncxon deiabuenafeen la adopcion y 'uso del nombre comercxal de refercc:a

El objeto de la publlcac:on de un nombre comercxal en Ia Gaceta de la Propxe: 'ad lndustnal

proteccién que se dard en todo el territorio de la Repubhca Mexlcana si exxste dxfustén

masiva y constante del mismo a nivel nacional.

El efecto de la publicacion del nombre comercial tiene una vigenéia de 10 aiios, sin
embargo dicho efecto puede prolongarse, solicitando 1a renovacion de dicha publicacién,
por un periodo similar, y se podra solicitar la renovacién de manera indefinitiva, siempre y
cuando el titular demuestre que ha empleado el nombre comercial en cuestién en el

establecimiento cuyo giro fue protegido.

7 Joaquin Rodrigucz Rodrigucz, “Curso de Derecho Mercantil”, Tomo I, Editorial Pormia, 16%. Edicién,
México, 1982, P:igin;j 421,
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Cabe mencionar, que la renovacxon que nos ocupa debera solxcnarse durante el ultlmo

semestre de cada penodo de 10 anos

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TlTULAR DE LA PUBLICACION DEL
'NOMBRE COI\lERCIAL

El principal derecho que cont'ere la publxcaclén de un nombre comercxa] es su uso de
forma exclusiva ya sea dentro_de una cnrcunscnpcnon determmada o en todo el temtono
nacional. Uso exclusivo que conlleva el derecho de |mpedxr que “terceras personas reahcen

un uso del mismo o de uno - semejame en: grado: de - confusnon 'para "amparar un

establecimiento industrial, comercml o de servicios del mlsmo o similar. glro sm ‘su

autorizacion,

Derivado del derecho antenor, el titu lar de la pubhcacno de u

tiene el derecho de sohcltaral nstitu ¢

registro de una marca que sea ldemlca o semejante en grado de confusnon con su nombre

comercial.
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Incluso. como derecho al uso exclusnvo de un nombre comercnal concedido ‘por su

del mlsm‘

publicacion, el titular puede sollcntarla cancelac

Por lo que respecta a las obligacioh s del titular de la publicacién de un nombre comercial,
son las mismas que en la Ley de la'kPkr‘c’;piédad Industrial se imponen al titular de una marca,
entre las que se encuentran: . ' » ‘

a).- Usar el nombre comercial -dentro de la zona geografica donde se localice el
establecimiento en el que se emplea 0 en su caso, en todo el territorio nacional tal
como fue publicado o con modificaciones que no alteren su aspecto disintivo.

b).- No dejar de emplear el nombre comercial en el establecimiento cuyo giro se protegio
por mas de tres afios consecutivos.

c).- No permitir ni tolerar que el nombre comercial se transforme en una denominacién o
signo genérico. ’

d).- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el contré\to o licencia de

uso que sobre el nombre comercial se celebre o en el que conste 1a transmlslon de

derechos del mismo, ya que la consecuencia' de no realnzar la‘nscnpmon‘

correspondiente, impide que: el acto celebrado produzca efectos el

terceros.

pubhcacno )

S

“ Por que el Instltuto Mexxcano de la Propledad Industnal asilo haya declarado como

cedimiento admlmsratwo seguido de oficio '© a: petxcxon de

parte, por haber consxderado que el nombre comercial en cuestxon habxa sido

pubhcado en contravenclon a la Ley de la materia.
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HI.- AVISO COMERCIAL

~- CONCEPTO

De acuerdo con el articulo 100 de ln VIgente Ley de la Propledad Industnal se consxdera
'_bjeto anuncxar al publlco

aviso comercial a.las frases u - oraciones que tengan’ por

establecimientos o negociaciones, comerc:ales, mdustnales o de servncnos productos o

servicios, para dlstmgulrlos de los de su eapeme

El aviso comercial es el slogan con el que se dan a conocer al piblico mercancias, servicios
o establecimientos, es decir son los textos con los que se dan a conocer:al publico, como

medio de propaganda, por ello también se le denomina anuncio comecial. "~

Con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias, que"fdr'man la

literatura de que se valen los medios de comunicacion para dlfundxr las marcas los

nombres comerciales y las denominaciones de origen'®

- REQUISITOS DEL AVISO O ANUNCIO COMERCIAL

En el aviso comercnal también se aphcan las dxsposlcxones relacxonadas con’las marcas, de

la moral.

Sin embargo, en relacién con los avnsos ) 1 X
disposiciones de la Ley de la Propledad Industnal sino qu est xenen que cumplir con

ciertos requisitos contemdos en ‘otros ordenamxentos legales, como el Reglamento de

Anuncios, la Ley de Proteccién al Consumidor y la Ley General de Salud.

'®* David Rangel Medina. Ibidem. Paginas 90-91.
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DATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL
AVISO O ANUNCIO COMERCIAL

Al igual quekl_as‘ marcas, el derecho exclusivo para usar un -aviso comercial se obtiene

medianteksu're‘gistfo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para obtener el registro de un aviso comercial es necesario presentar una solicitud ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; en dicha solicitud se deberan seifialar los
datos completos del solicitante, y su apoderado. Asi como los datos referentes al signo
distintivo a registrar, es decir, en este apartado debera ponerse tal y como va a utilizarse la
leyenda, frase u oracién que se registrard bajo la figura del aviso comercial. También
deberd indicarse la clase a la que pertenecen los productos o servicios o establecimientos

que publicitara o se anunciaran con el signo distintivo a registrar y éstos se especificarin.

Un dato importante en esta solicitud, al igual que en’: la solxcxtud de regxstro de marca y _

publicacién de nombre comercial, serrefere a'la fech exacta en I cual se us por primera

comercialicen los producto .se pres‘tan‘losvsewlcxos que se publicitaran con el aviso

comercial a registrar.

Finalmente, se déb#rﬁ indicar si se va a reclamar la prioridad de registro, esta prioridad se
solicitara cuando previb a’la presentacién de la solicitud de registro de un aviso comercial
en México, este mismo regisiro se haya solicitado en otro pais, en cuyo caso la fecha de
prioridad sera la correspondiente a la fecha de presentacién de la solicitud en el extranjero,
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en donde ademas de sefialar la fecha, se indicara el pais de origen y el niimero que de

expediente le correspondié.

‘La mformacxon amenor se reallznra ba_]o protesta de decnr verdad ﬁrmando para eIIo la

sohcntud el mlsmo sohcnanteo blen el apoderado

A la solicitud de registro de aviso comercial debera anexarse la siguiente documentacion:
1.- El comprobante de pago de la tarifa por registro de aviso comercia] '

2 Cuando el registro del aviso comercial se solicita por dos o mas personas se P esentamn

las reglas de uso del aviso por parte de los copropietarios, asi como lo t mos para

otorgar licencias de uso o transmision del mismo.
3.- Documento original con el que se acredite la personalidad del apoderado bien copia
simple de la constancia de inscripcion de la personalidad en el &

Poderes del Instltuto Mexicano de la Propiedad Industrial.

TRAMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL AVlSO 0 ANUNC[O
COMERCI.AL

tud de registro de aviso comercial y‘al momento de presentarla

Una vez requisitada la soli
" ’dxente del Insntuto Mexlcano de la Propledad Industrial, le
el cual se revisa que la misma cuente con la informacién

necesana para d le in reso al mgesarla se le'pone sello con un nimero de entrada, fecha

y hora de presenta én y un numero de expednente es 1mportante mencionar que con el

nimero de exp ‘dlent éém 1dent|f cadala sohcntud de: reglstro de avuso comercial hasta en

tanto sea otorgado su reglstro :

Una vez mgresada la’ ohcntud se rocede a: reahzarle el examen para verificar si es

procedente otorgar el reg:stio en termmos de la Ley de la Propledad Industrial, esto quiere
decir, que se venﬁca que el avnso comer::lal propuesto para su registro no se encuentre en
ninguna de las prohxblcnones sefialadas en los articulos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad
Industrial. Asi mxsmo, se lleva acabo el examen deé novedad a efecto de verificar que al
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otorgar el registro no se produzca ‘una: posible afectacion de derechos adquiridos por

terceras personas.

En esta etapa del proceso de anahsxs de la sollcnud de regnstro se venﬁca ° descarta la

un nombre comercnal ya registrado

existencia de un awso comerc l’Ca

anteriormente y que resulte

igual o semejante en grado de confusnén .0 blen la

presentacion anterior de una sohcxtud de registro de ese avnso comercml o

Si como resultado de los examenes untenores aparecen lmpedlmentos para otorgar el
registro solicitado, ya sea porque la frase u oracién a registrar constltuye una prohibicion o
porque se reportan anterioridades, el Instituto Mexicano de la:Propiedad Industrial lo
comunicara por escrito al solicitante para que realice las manifestaciones que a su derecho

convengan,

- MODOS DE CONCLUIR EL TRAMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO
DEL AVISO O ANUNCIO COMERCIAL :

Si del resultado de los examenes realizados a la solicitud de regisiro de un aviso comercial,
aparecieran impedimentos o anterioridades, el Instituto 'HMexicano de la Propiedad
Industrial, se lo comunicara al solicitante, otorgandole 2 meses para que manifiestelo que a
su derecho convenga. No obstante los 2 meses otorgados para | “dar cumphmlemo alo

requerido, el solicitante podra gozar de un plazo adlcmnal de otros 2° meses para cumphr

con lo antes seﬁalado
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Pero si el interesado al realizar manifestaciones sobre el impedimento o anterioridades
citados, modifica o sustituye el aviso comercial inicial, entonces las modificaciones se
sujetaran a un nuevo tramite, es decir, se considerara como una nueva solicitud, en cuyo
caso se realizardn todos los tramites correspondientes a cualquier  solicitud - inicial,
incluyendo el pago de la tarifa correspondiente por el examen y. otorgamiento de un

registro de aviso comercial.

Ahora bien; si el Asqlicitante del registro del aviso comercial al realizar manifestaciones
sobre las anterioridades reportadas puede demostrar alguna de las causales de caducidad,
cancelacion o nulidad seiialadas en la propia Ley de la Propiedad Industrial, con la cual
pueda verse afectada la vigencia del aviso comercial sefialado como anterioridad, iniciardel
procedimiento contencioso administrativo correspondiente, y solicitara que su registro en
estudio quede en suspenso hasta en tanto no se resuelva el procedimiento contencioso,
porque con el resultado de éste ultimo podria desaparecer el impedimento para el

otorgamiento de su registro.

Como segundo modo de concluir el tramite para obtener el reglstro de un avtso comerc:al
porl escnto al

es el caso de que el Instituto niegue su regxstro lo cual comumcar
resoluc:on Toda negauva

solicitante, expresando los motivos y fundnmentos legales de

debe basarse en las anterioridades e xmpedlmentos reponados como. resultado de los

examenes realizados y por supuesto tomando eni consnderaclon en su’ caso las

manifestaciones que el interesado realizé al respecto

Como ultimo modo de concluir el tramite para ‘obtener el reglstro de un aviso comercial se
presenta cuando después de la realizacion de los examenes correspondxentes no apareciere
impedimento para otorgar el registro o blen se hayan subsanado los existentes, se procede a

expedir el titulo, que ampare el registro del‘kz’wiso comercial en estudio.

Ya sea que se conceda o se megue el reglstro del aviso comercial, la resolucién sera

publicada en la Gaceta de la Propledad Industnal
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6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DEL AVISO
O ANUNCIO COMERCIAL

La principal prerrogativa que confiere el reglstro del avxso comerc1al a su titular, ‘es su uso
de forma exclusiva en territorio nacional. Uso exclusivo que conlleva el derecho a oponerse

que terceras personas realicen un uso del mismo sin autorizacion del titular.

En relacién con el derecho anterior, el titular del registro de un aviso comercial también
tiene el derecho de solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la aplicacion
de medidas provisionales en caso de violacién a su derecho al uso exclusivo de su aviso

comercial, por terceras personas.

Otro derecho que tiene el titular de un aviso comercial registrado, se refiere a autorizar a

terceras personas su uso, a través de una licencia de uso.

De igual forma el mular de un av:so comercnal registrado puede transmitir sus derechos

denvados de dicho reglstro o blen consutulr gmvamenes sobre su signo distintivo.

viso comercial, concedido por su registro, el

Es lmportante mencionar que.para: que el ‘ejercicio de estas Gltimas prerrogatlvas surtan
efectos ‘en: pequlclo de “terceras’ personas estos deberan ser mscmos ante el Instntuto

Mexicano de la Propxedad Industnal

La duracién de "I‘a ‘exclusividad de un ‘aviso 'comercial registradoes de diez afios, sin
embargo, como prerrogativa del titular del aviso comercial, se encuentra la posibilidad de

solicitar si asi lo desea la renovacién de su registro por periodos de lamisma duracién.

43



Por lo que respecta a las obligaciones del titular del registro de un aviso comercial, son las

mismas que en'la Ley de la Prop:edad Industrial se xmponen al titular de una marca, entre

las que se encuentran: Sl o L
a).- Usar el avxso comercnal en’ terntono nacnonal tal como fuq‘regi,strédo, 0. con

modxf‘ cacxones que no alteren su uspecto dlstmtlvo

xclos o establecn que protege por mas

b).- No dejar de anuncxar]os productos o se

de tres aﬁos consecutlvos

c).- No permmr ni tolerar que el ‘aviso comercial

e transforme _en:una denominacion o

signo genenco. -

d).- Inscribiren el Instxtuto Mexn
1 nu i c mercnal conceda o en el que conste “1a’ transmision de

o de la Propiedad Industrial ‘el contrato o licencia de

uso que sobre

derechos del mxsmo o'bien un gravamen Ya que ln consecuencla de no realizar la

mscnpcnon correspondleme

1mp|de que el ‘acto celebrado produzca: efectos en

perJulclo de terceros

1V.- DENOMINACION DE ORIGEN

1.- CONCEPTO.

La denominacién de-origen . al lgual que las marcas nombres comercnales Y. avisos
comerciale_s, lS mtxvo que fonna parte de los llamados derechos de propledad

industrial,?;"

La denominacién de. origen es. el signo_distintivo consistente en el nombre de un lugar

region, para producxrlas

'? David Rangel Medina, Ob. Cit.' Pigina 86
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En el articulo 156 de la Ley de la Propiedaﬂ Industrial se define a la denominacién de

origen.

“Articulo 156.- Se eﬁtiéhde 'por déﬁbtﬁinaéién de origen, el nombre de una

region geobraﬁcn del pals que s:rva para desxgnar un producto ongmano de
la misma, y cuya calidad o caractensncas se déban excluswamente al medno

geografico, comprendiendo en éste los factores naturales y ios humanos. f '

Podemos concluir que la denominacién de origen esta constituida por eI nombre o nombres

geograficos de un pais, region o lugar concreto y que se han convemdo en Ia desxgnacnon

de un producto originario de esa regién geografica, cuyas caractensucas y cualidades
e deben exclusiva o

especiales respecto de otros productos de su misma especxe,

esencialimene al medio ambiente geografico, incluyendo factores naturales y humanos.

- CALIDAD DETERMINADA DEBIDO AL MEDIO GEOGRAFICO (FACTORES
NATURALES, FACTORES HUMANOS) . B y

El medxo geograﬁco del cual se obtiene la materia prima de los productos protegidos con la

denommaclon de ongen o la elaboracion de los mlsmos es el que ‘determina la calidad de
ellos, por tener caractenstlcas especiales, especxf cas Y. umcas En el medio geografico se
encuentran los factores naturales que influyen’ como puede ser la caracteristica y

composicién del ‘suelo, la temperatura, la humedad, la altitud sobre el nivel del mar, el

clima, etcétera.

De igual forma las caracteristicas del producto o productos amparados con la denommaclon
de origen esta determinada por cuestiones sociales, cuiturales de la gente que colabora enla
elaboracion de dichos productos, es- decir, se determina la cahdad por tradlcwnes
costumbres, experiencia y especializacién en un arte u oficio, asi como por la utxllzaClon de

procesos de elaboracion especialesy especificos.
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Al juntarse la materia prima obtenida en un determinado lugar geografico con determinado
clima, tipo de suelo y procesada de manera también especifica o utilizando procesos
especificos o determinados por la tradicion cultural o famrikliar, se obtienen productos
claramente determinados y que sélo se obtienen en esa region determinada, por lo que
dichos productos posteriormente serin conocidos con ;él ndmbre de esa region geogrifica

determinada.

De lo anterior, se desprende que el objeto deila denommacwn de ongen lo consmuyen

todos aquellos articulos procedentes de un territorio determmado quese han hecho

famosos, por las cualidades de la reglon o por Ia habxlxdad humana que durante afios se ha

plasmado en ellos y que les dan .caracteristicas di

calidad a otros productos snmxlares elaborados ‘en otra regién,
.- FUENTES DE PROT:?:CC'I 0

La fuente ongmadora c oteccion de la

strial, ya sea de

Las denommaclones de origen también pueden ser protegxdas mtemacxonalmente en cuyo
caso se apllcan las disposiciones del Arreglo de Lisboa- relativo a la proteccion de las

denominaciones de origen y su registro internacional del 31 de octubre de 1958.

4.- ARREGLO DE LISBOA SOBRE LA PROTECCION DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL

La proteccion de las denominaciones de origen en el marco juridico internacional, se

encuentra prevista en el Arreglo de Lisboa.

2% Carlos Vifiamata Paschkes. Ob. Cit. Pagina 307.
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Este Arreglo fue celebrado entre los miembros de la Organizacic'm Mundial de Propiedad -
Industrial el 31 de octubre de 1958, y fue publlcado en el Dlano Oﬁcml dela Federacion el
11 de julio de 1964, México forma parte de este Arreglo desde el 25 de septxembre de 1966.
El Arreglo de Lisboa fue revisado en Estocolmo el 14 dejuho de 1967 y modlfcado el 2 de
octubre de 1979. E

Respecto a la regulacién que en este ordenamiento internacional se realiza de las
denominaciones de origen tenemos que destacar algunos numerales, como el contenido del
articulo 1°, que establece que los paises a los cuales se aplica el presente Arreglo se
constituyen en Unidn particular dentro del marco de la Unién para la Proteccion de la
Propiedad Industrial. Y que se comprometen a proteger en sus territorios, segun los
términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros
paises de la Union particular, reconocidas y protegidas como tales en el pais de origen y
registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.

En el articulo 2 se establece la deﬁmcxon de deno" macnon de ongen como la

denominacién geografica de- un pals de una: reglon o:de una: ocahdad que sirva para

designar un producto originario del mlsmo

cuya calidad:o. caractenstxcas se deben

exclusiva o esencialmente al medio geograﬁc didos: Ios factores naturales y los

factores humanos. Y seilalando que el p‘al

[ 1S|m|lares.

"manera", "xmxtac

El articulo 5 regula el procedlmlento para el reglstro mtemacwnal de 'una denommaclon de

origen:
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1)- El registro de las denominaciones de origen se efectuard en la Oficina Internacional a
peticién de las Administracionesde los paises de la Union particular, en nombre de las
personas fisicas o morales, publicas o privadas, titulares del derecho de usar esas
denominaciones segun su legislacién nacional. )

2)- La Oficina Intemnacional notificara sin demora los registros a las Administraciones de

los diversos paises de la Unién particular y los publicara en un repertorio periddico.

3)- Las Administraciones de los paises podrin declarar que no pueden asegurar la
proteccion de una denominadén de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero
solamente cuando su declaracion sea notificada a la Oficina Internacional, con
indicacién de los motivos, en el plazo de un afio contado desde la recepcion de la
notificacién del registro, y sin que dicha declaracion pueda irrogar perjuicio, en el pais
de referencia, a las demas formas de proteccién de la denominacion que pudiera hacer
valer el titular de la misma, conforme al articulo 4 que antecede.

4)- Esa declaracion no podra ser interpuesta por las Administraciones de los paises de la
Union después de la expiraciéh del plazo de un afio previsto en el parrafo precedente.

5)- La Oficina Intermacional comunicaré a la’ Admihistrécién del pais de origen, en el plazo
mds breve posible, toda declaracién hecha conforme a lo dispuesto en el parrafo 3) por
la Administracién de otro pais. El interesado, avisado por su Administracion nacional
de la declaracién hecha por otro- pafs, podra ejercitar en dicho pais todos los recursos

judiciales y administrativos corespondientes a los nacionales del mismo pais.

6)- Si una denominacién, admitida a 1a proteccién en un pais en virtud de la notificacién de
su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho pais, desde una fecha
anterior a ‘dicha notlf cadén, la Admlmstracnon competente de dicho pals tendra la
facuitad de conceder a tales terceros un plazo, que no podra exceder de dos afios, para

" n de mfonnar de ello a-la Oficina

poner fina la refenda utilizacion, con la condx
Internacional dentro de los tres meses snguxentes a Va explrac16n del plazo de un afio

estipulado en el parrafo 3) que antecede

En el articulo 6 se hace la aclaracién de que una denominacién admitida a la proteccion en

un pais de la Unién particular segin el procedimiento previsto en el articulo 5, no podrd
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considerarse que ha llegado a-ser genenca en el mlsmo mxentrns se ‘encuentre protegida

como denommacnon de ongen en el pals de ongen

Fmalmeme he:de 'sefialar los paises que forman part
C Congo Costa Rica, Cuba E

Bulgaria, Burk
Hungna Israel Itaha Mexnco Portugal, Reptblica Checa,’

S.- TRAMITE PARA LA DECLARACION GENERA E UNA
DENOMINACION DE ORIGEN e

La declaracion de proteccién de una denominacién de; orig

de quien demuestre tener interés juridico.

origen:
a).~- Las personas fisicas o morales que directaméﬂt

la citada denominacion de ongen
b) Las camaras o asociaciones de fabricantes o productore S
c).~ Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los 80,, mgé de,lasrentidades

dela Federaclén
La sohcxtud de declaracxon de proteccion de una denominacion de ongen se presentara ante

el Insmuto Mexxcano de la Propiedad Industrial por escnto, ‘en la que se expresara el
nacnonahdad del solicitante, de tratarse el solicitante de una persona

nombre, domlclho

moral ademas deberan mdxcarse las actividades a las que se dedlca

De igual forma se mamfestara en la solicitud, el interés juridico del solicitante para que se

declare la proteccnén de una denommaclon de origen.
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El solicitante también debera indicar la denominacién de origen que solicita se proteja. Asi
como una descripcidn detallada del producto o los productos terminados, que abarcarén la
denominacién, incluyendo sus caracteristicas, componentes, forma de e'xtréci:iéh y 'proéesds
de produccion o elaboracion. En este apartado, cuando sea determmame para establecer la
as :Normas Of'cnales

relaciéon entre la denominacién y el producto, se senalaran-.

establecidas por la Secretaria de Comercio y Fomento Industnal a que debera sujetarse el

producto, como son su forma de extraccién, sus procesos de elaboracnon o produccnon y sus

modos de empaque, embalaje o envasamiento.

El siguiente punto a incluir en la solicitud de declaracién” de pi’dteck:ién ‘de una
denominacién de origen, es sefialar el o los lugares de extraccién, produccion o elaboracién
del producto que se trata de proteger con la denominacionde origen soliciiada, asi como la
delimitacion del territorio de origen, para lo cual se toma en consyidemc,ién las

caracteristicas geograficas y divisiones politicas.

Derivado de lo anterior, se hara un sefialamiento detallado de los vinculos existentes entre

{a denominacién, producto y territorio.

A la solicitud de declaracién de proteccién de una denominacién de ‘origen se acompafiard
el pago de los derechos correspondientes, asi como todos aquellos documentos que sirvan
para determinar tanto el interés _|und|co del sollcxtante de la declaraclon como 'de aquellos

que acrediten la relacion entre la denommacnon el producto y el’ temtono de su extraccton

produccion o elaboracion.

Recibida la solicitud de declaracion de proteccién de una denbminééiéh'de.b’ﬁgén‘én el
Instituto Mexicano de .la Propiedad Industrial, se efectuara el e;‘(am'en;'de los datos y

documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o
resultan insuficientes para la comprension y analisis de cualquiera de los elementos de la

solicitud, se requerira al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias,

50



otorgandole para ello un plazo de -dos meses. ‘Si el solicitante no cumple con lo requerido,
dentro del tenmco concedldo la sohcntud sera consnderada abandonada, No obstante lo

anterior, el Instituto podra ‘ontmu ‘e OﬁCIO Ia tramitacién de la sollcnud de declaracién

] ngen en estudio.

de proteccién de la denommacmn C

6.- PUBLICACION DE LA soucn‘un DE DECLARACION DE PROTECCION
DE UNA" DENOMINACION DE ORIGEN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION

Cuando la solicitud de declaracién de proteccion de una denominacién cumple con los
requisitos legales y los documentos anexos son lo suficientemente claros o preciso para
comprender lo manifestado en la propia solicitud, el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, publicara en el Diario Oficial de la Federacion un extracto de dicha solicitud.

cién de origen se inicia de

Cuando el tramite para declarar la proteccién de una denoml'
oficio por el propio Insmuto se. publicara en el Dlano Ofcml de la- Federacién la
denominacion de origen a proteger, la descripcién detallada deI o'los productos terminados

que abarcard la ' denominacién, incluyendo. caractenstlcas componentes forma . de

extracciéon y procesos de - produccién o elaborac ony el o los lugares de extraccnon
produccion o elaboracién del producto a proteger dellmuacxon del territorio de origen;

vinculos entre la denommacnon el producto y el temtono

La- ﬁnnhdad de la pubhcacmn dela: sohcntudi 'e declaraclon de proteccxon' de una

denominacién de ongen es. para qu “tenga conoclmlento de ella terceras personas que

pudieran tener mteres Jundnco ya sea para que se otorgue' o, no la proteccnon ‘en cuyo caso

tendran un plazo de dos meses para que reahcen sus mamfestacxones al respecto "y aporten

pruebas.
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7.- PERSONAS QUE PUEDEN OPONERSE A LA DECLARACION DE
PROTECCION DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN

Serd parte interesada, ‘ya "sea una persona fisica o moral, productor,” fabricante o
comercnante dedncado a‘la produccu‘m la fabricacién o el comercio del producto y que esté
establecxdo en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencna' o en la region

en donde esta localidad este'sxtuada o-en el pais en donde se emplea la mdlcacxon falsa de

LA PROTECCION DE UNA

TRAMITE - DE ' LA " OPOSICION

cion de ongen se debera seﬂalas las causas
eberén adjuntar los documentos

declaracién de protecc:on de la denommacno de or

derecho convenga y presente pruebas Postenorrnente con los‘elem ntos; ‘que ob an'en el

expediente correspondlente la autoridad determmara si-co cede o la declaratona de

protecm on

9.~ PRUEBAS DE INSPECCION

Como se ha menc:onndo ala sohcltud de declaracnon de protecclon de una denommacon

declaracion de una denommacnon de origen o‘blen p | sta sea negada
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Entre los documentos que pueden acompanar a Ia sohcntud a'la modxﬁcaclon oala

oposicion de una declaracion de proteccnon de una denommaclon de ongen se aceptan todo

tipo de pruebas, excepto la confesxonal y tesnmomal Por lo que respecta a la mspeccxon y

bien de oficio, la finalidad de ésta es el de verificar las’ con, lClO

denominacion, el producto o productos y el territorio, asi como los llmlte erntonales que

abarcara en todo caso la denominacién.

- PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA
DECLARACION DE PROTECCION DE UNA DENOMINACION DE
ORIGEN

Transcurrido el plazo de dos meses otorgado por el Instituto Mexicano para que terceras
personas ajenas a la solicitud, pudieran presentar manifestaciones y pruebas sobre el
particular, y éstos se sometieran a estudio y desahogo respectivamente, el o6rgano
descentralizado antes mencionado dictara la resolucion que corresponda.

Si la resolucién otorga la proteccién de la denominacién de origen, el Instituto hara la
declaratoria correspondiente, en la que especnﬁcara Ia' denommacxén de ongen y
rotegefé', sus

determinard los elementos y requisitos . de’ los productos que - ést,
caracteristicas, componentes formas de extracclon, procesos de producclén (3 elaboracnon,

existentes entre la denommaclon los productos ¢ ternton kde ongen y procedera a

publicarla en el Diario Oficial de la Frederacxvon.‘k‘ o
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11.- REGISTRO DE USUARIO AUTORIZADO DE UNA DENO]\HNACION DE
ORIGEN

Una vez ya otorgada la proteccion de una denominacién de origen y dado que eI kutular de
la misma es el Estado Mexicano, quien desee hacer uso de dlcha deno nacl n debera

solicitar a este ultimo, por conducto del Instituto Mexxcano de la Pro eda Industnal,

autorizacion,

Para que el Insntuto otorgue ya sea a una persona ﬁsu:a o moral Ia autonzaclon de usuano
de una denommacnon de origen, se deberan cumphr conciertos requlsnos e
a).- Que dicha persona se dedique a la; extraccnon produccnon y“elaboracion de los

productos protegidos por la denommaclon de ongen correspo(ndlen : )
b).- Que la persona fisica o moral reahce tal acuwdad dentro del territorio de ongen'

determinado y delimitado en la declaracién de proteccnon pubhcada en- el Dmno

Oficial de la Federacion. i
¢).- Que la persona fisica o moral cumpla con las Normas OF blecndas por la

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, respectc pr ductos de que se

traten protegidos por la denominacién de origen.

12.- REQUISITOS Y PRUEBAS DE LA SOLICITUD.DE USUARIO AUTORIZADO
DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN =

La persona fisica o moral que desee obtener autonzac:on P arte del Instituto Mexicano

de Ia Propledad Industrial para usar una denomma ion de’origen debefa formular solicitud

al Instnuto enla que ‘debera seﬁalary en’su caso, ‘acompafiar.

“I.- Nombre nacl
.- becacxon del stat indi
amparado por la denomlnacxon de ongén
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Il.-Constancia de la autoridad local competente, certifr'u':an'dorque el

establecimiento industrial se encuentra localizado dentro del territorio

sefialado en la declaracion;

IV.- Constancia de la Secretaria de que-el interesado cdmplé,con. la Norma

Oficial de Calidad cuando exista ésta.

en que se formule la solicitud de autonzaclon yo
V.- Original o copia certificada de! documento de pod

solicitud se formule por apoderado.”

Los reqmsuos y documentos anexos de una solicitud de autonzacnén de usuaro de una
denominacién de ongen se encuentran sefialados en el articulo 68 del Reglamento de la Ley

dela Propledad Industnal.

13.- TRAMITE DE LA ‘SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO DE UNA
DENOMINACION DE ORIGEN

Al recibir la solicitud de autorizacién de uso de una denominacién de origen, el Instituto

efectuara un examen de los datos y documentos aportados.

- MODOS DE CONCLUIR EL TRAMITE DE REGISTRO DE USUARIO DE
UNA DENOMINACION DE ORIGEN

Si a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los datos y documentos
aportados en la solicitud resultan ser insuficientesu omisos, se requerira al solicitante para
que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otoi'géndqle para tal efecto un plazo de

dos meses.

Si el sohcnante de’ la autonzacnén de us ‘de la denommacxén de ongen no sausface el

requerimiento formulado, se consxderara abandonada su sollcxtud
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Pero si satisface en su caso, el requerimiento o bien, satisface los requisitos legales desde el
examen injcial que de su solicitud realiza el Instituto' Mexicano de la Propiedad Industrial,

éste procedera a otorgar la autorizacion correspondiente.

Es importante mencionar que la autorlzaclon de uso de una_ denommacnén de origen, serd

publicada en la Gaceta dela Propxednd Industml

15.- VIGENCIA ‘DEL : REGISTRO : DE ‘USUARIO AUTORIZADO ' DE UNA
DENOM[NACION DE ORIGEN

Propledad Industnal la autonzacxon—de usuano'd una“ denominaci

de_'ongér‘ir dejara de

surtirefectos por o

K Nuhdad encualq eradel

n) Cuando se. otorgue en:contravencion las:disposiciones de esta
‘Ley; s e
b).- Cuando se otorgue atendwndo adatosy documemos falsos' :

II.- Cancelaclon cuando el usuano autonzado se la denommacxon de :

ongen en- forma’ dnferente ‘a la éstablecnda en ]a declaracmn de

proteccnon

II1.- Por termmacxon de su vngencna
La pérdida de los efeétos dekla autorizacién de uso de una denominaci()n de origen debera

ser declarada.por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya ‘sea de oﬁcno a

peticién de parteo a petncnon del Ministerio Puablico Federal.
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16.- DERECHOS v OBLIGACIONES DEL USUARIO' AUTOR]ZADO DE UNA
DENOMINACION DE ORIGEN - :

El usuario autorizado de una denominacion de origen esta obligado a usarla‘tal y como
aparezca protegida en la declaracion emitida por el Instituto Mexicano de la Proteccion

Industrial y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion.

Entre los derechos que tiene un usuario autorizado de una denominacién de origen, se
encuentra el de transmitir dicha autorizacion. Esta transmision Gnicamente surtira efectos a
partir de su inscripcién en el Instituto, y siempre que medie la comprobacién de que el
nuevo usuario cumpla con las condiciones y requisitos necesarios para ser- usuario
autorizado.

El usuario nutorizado también estzi facultado a permitir el uso de la denominacién deorigen’

mediante convenio, ‘el cual para que surta efectos debe ‘por ‘el Instituto

: Mexncano de la Propxedad Industnal
En cuanto a las obligaciones del usuario autorizado’'a’ denominacién de origen se
encuentran las de usar la denominacién de. origen_ t:

_pilfezéé “protegida en la
declaracién; inscribir en el Instituto Mexig;eindde»la'Prbpiedad Industrial el documento

donde conste la transmisién de su derecho de usuario autorizado y el convenio celebrado

con el subusuario autorizado.

17.- DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS PROTEGIDAS NACIONAL
E INTERNACIONALMENTE

Unicamente existen’ cuatro” denominaciones de origen mexicano protegidas y reconocidas

nacional e internacionalmente bajo el Arreglo de Lisboa, y estas son:
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TEQUILA

La declaratoria de proteccnon de la denommacmn de origen “Tequila”, fue consecuencia de
la solicitud que reahzara la Dxreccnon General de. Normas de la Secretana de Industria 'y
Comercio, asi _como d Teq ila Herradura S:A y la Camara Regl 'al de la lndustna
Tequilera de la cnudad de Guadalajara Jallsco La declaratona se’ emmo el 22 e novnembre

de l974

Enla declaratona de protecclon se, establece que la palabra “Tequila®, sélo podré aplicarse

al aguard:eme regnonal que’se produce con el agave cultivado en cuarenta y tres municipios
pertenecientes . a“ Ios -estados “de ‘ Jalisco, Guanajuato, Michoacdn y Nayarit; debiéndose
cumplir con la norma oﬁclal de cahdad establecida por la Direccion General de Normas, asi

como las caractensucas y. componentes del producto, obtenido a través del procedimiento

que en dicha norm;x se establ,ece.

Con posterioridad Tequilei‘a Ia Gonzalefia, S.A. solicité que se ampliara el territorio de
origen del “Tequnla é once  municipios del estado de Tamaulipas, modificando la
declaratoria, misma que se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el 13 de octubre de
1977. Posteriormente ‘en el Diario Oficial de la Federacién de fechas 3 de noviembre de
1999 y 26 de junio de 20,00', se publicaron modificacionesa la declaratoria de proteccion de
la denominaciénfde. origen -Tequila, debido a que se amplid la zona geografica de
proteccion - al Mumc:plo de Marcos Castellanos, Michoacan y a Romita, Guanajuato,

respectivame ente
MEZCAL

La declaratoria de la proteccién de la denominacién de origen “Mezcal” fue reSultado de la
solicitud presentada por la Camara Nacional de la Industria del Mezcal AC, mlsma que es .
aplicada al aguardlente destilado de la planta del agave del mismo nombre que nene Ias
caracteristicas, componentes, procedimiento de elaboracion y comgrcnahzaclon que se

ajustan a lo establecido en la norma oficial mexicana corespondiente.
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La declaracién de proteccién “Mezcal” se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el
28 de noviembre de 1994 y se establece para la regién geografica comprendida por los
Estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosi y Zacatecas. El 29 de nkoviembre
de 2001, y el 3 de marzo de 2003, se publicaron en el Diario Oficial de la‘_vngderacién
modificaciones a dicha declaratoria de proteccion, en las cuales se esktablece 'cjué diversos
Municipios de los Estados de Guanajuato y Tamaulipas tamblen quedan comprendndos

como zonas de proteccién de la Denominacion de Origen Mezcal.

Actualmente ex:ste pendlente de resolucion una sohcxtud de modnt’cacnon a la declaracxon

La empresa Talavera de Puebla, S A de C V., sohcuto la declaratoria de protecclon de la
denominacién .de - ongen “Talavera’ de: Puebla 'para ser apllcada a-la- artesama de la

Talavera que se elabora con matenas pnmas de Alllxco Cholula, y Tecall Puebla,
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elaborados con la técnica y rcceia de laloza blancay azulejo de “Talav_eﬁi de Ppebla", esta
declaracion de proteccién dest;ribe el procésb de fabricacién de los productos que ampara.

El Instituto Mexlcano de la. Propledad Industnal el.9 de marzo de 1995 otorgo la
proteccion, sin embargo esta fue modlf cada eI 1:de sepnembre de 1997 a petnclén del

Goblemo de Puebla para denommarla sxmplemente “Talavera

Ala fecha esta endiente de resoluclon una solicitud de modlt'cacnona esta declaracnon de

denommacxon de o que se refiere a la ampliaci6n de la zona geograﬁca de

proteccnon al Mummpxo de San P‘éblo del Monte, Tlaxcala.

Y las S|gu|entes uatr ‘den mmaclones de origen, hasta cl mes’ de Juho del afio en curso,

umcamente teman reconocnmlento nacnonal

BACANORA

'macmn de

El 6 de octubre de 2000 se emmo la declaratona de proteccxon de 1a d{ no

origen “Bacanora”, esta declaratona fue resultado de la peticién reahzada por el Goblerno

del Estado de Sonora, a través de su Secretana de Desarrollo Econémlco y.Pr du twudad 3

Grande Onavas, Yecora Alamos San Mlguel fe rgasnas,v Ure,s, Mazatlan y La

Colorada, todos ellos en Sonora.
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AMBAR DE CHIAPAS

El Gobiemno del ‘Estado de Chiapas, por Cbnducto‘ de su secretario de Desarrollo
Econémico, solicité al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la declaracién general )
de proteccnon de la denominacion de ongen “Ambar de Chiapas”, para ser apllcada al
ambar en si mismo como piedra semlprecxosa de” ongen vegetal, asi como .a productos

derivados de ésta como joyas, objetos de arte, rehgloso, entre otros.

La zona geografica que abarcara la declarac:on de proteccnon de dlcha denommacnon de

origen, serd el Estado de Chxapas

La declaratoria de proleccnén de Ia denommac:on de origen “Ambar de Chiapas”, fue
emitida por el Insututo Mexlcano de la Propledad Industnal el 6 de noviembre de 2000.

CAFE VERACRUZ i

El 6 de: novnembre de’ 2000 el Instltuto Mexlcano de la Propiedad Industrial, emitié la '
declaratona de protecclon a Ia denom:mcnon de origen “Café Veracruz”, misma que fue

racruzano del Cafe, para amparar el café verde o tostado que es

solicitada| por el Consejo:

producndo en el E ado de Veracru :

E! producto,: a proteger e‘s:resultado de la particular combinacion de los profundos suelos
volcanicos veracruzanos, el clima caracterizado por su alta humedad todo el afio y sus
inviernos nublados, elementos que de manera conjunta, especifican la alta acidez, el aroma
intenso, el sabor a especias y el apreciable cuerpo que caracteriza a este café. Ademais, en el
caso de Veracruz, la altitud de sus plantaciones y la arraigada tradicién de fermentar el café
recién despulpado garantizan en el café de la region, una acidez l’miéa, que'a"un'a"da a las
caracteristicas fisicas del grano y a las cualidades.en la bebida, dan al:*Café dér Veracruz”

una calidad éptima.
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SOTOL

La declaratoria de proteccion de la denominacién de origen “Sotol”, es resultado de la
solicitud presentada por los Gobiemos de los Estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

El Sotol es la bebida alcohdlica que se obtiene de las plantas Dasylirion, conocidas
comiinmente como sotol o sereque, perteneciente a la familia de las lilidceas, de hojas ~
largas y fibrosas, de forma lanceolada, de color verde, cuya parte aprovechable para la

elaboracién del sotol es la pifia o cabeza.

La zona de produccién del Dasylirion, se encuentra en la Meseta Central, la cual se
encuentra en un promedio de 1,000 a 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar, entre la
Sierra Madre oriental y la Sierra Madre Occidental, en donde los factores geograficos estan
determinados en un drea de sierras calizas que se elevan en extensos valles aluviales, con
bajo contenido de humedad, clima del tipo desértico y estepario, con mucho calor en verano

y heladas severas en inviemo, con prolongadas sequias, y grandes periodos de luz solar. - :

La zona geogrifica en la cual se produce el “Sotol”, es compartida por todos los Mumcnplos]
que conforman los Estados de Chlhuahua Coahullay Durando. La declaratona fi ‘e'emmda

el 13 dejunio de 2002, '

Existe pendiente la emisién de' la Declaratoria de Proteccion General de Denominacion de
Origen de “Charanda”, “Café Chiapas”, “Tehuacian” y “Mango Ataulfo del Soconusco

Chiapas”.

18.- DURACION DE LA DECLARACION DE PROTECCION DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS

La vigencia de la declaracion de protecciéon de la denominacién de origen estard

determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sélo dejara de surtir
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efectos por otra declaracion en la que el Instituto Mexicano - de la Propiedad Industrial
revoque aquella declaratoria por la que otorgd la proteccidon (artlculo 165 de la Ley de la

Propiedad Industrial).

No obstante lo anterior, la declaracion de proteccién . podra s ‘r modlﬁcada en cualquner

tiempo, ya sea de oficio o a peticion de parte mteresada. La sohcntud de modnﬁcacnon de los

términos de:la declaraclon segulra todo el procedxmlent par. declaracnon mclal enla

19.- TITULAR 'DE LAS DENOMINAC'lf(.)NES'DE

El ttular de:'la "denominacién - de ”ori‘gé
correspondxeme hecha por el Instituto Mexicano .d
Mexicano,

Sin embargo, la  denominacién - de- origen - podra’ usarse “por: particulares” mediante la

autorizacion que para tales efectos expida el propio Instituto. U
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CAPITULO SEGUNDO
ANTECEDENTES ~ DEL' PROCEDIMIENTO DE OPOSICION EN LA
LEGISLACION NACIONAL

Antes de comenzar el estudio de los antecedentes dentro de nuestra legis!acién del
procedimiento de oposicion en el registro de signos distintivos, resulta conveniente sefialar
que la primera regulacién juridica especial que se hizo sobre propiedad industrial fue a
través del Codigo de Comerciode 1884, en donde se le otorgd una naturaleza mercantil,

En el Titulo Segundo del Libro Cuarto titulado de la Propiedad Mercantil se regularon las
marcas de fabrica, asi se establecia que para adquirir la propiedad de una marca, solian
presentarse los propietarios de las marcas en solicitud de registro o necesitaban depositarla
previamente en la Secretaria de Fomento, Colonizacién e Industria; dependencia que
establecié el procedimiento de admitir las marcas en depésito, a solicitud de los
interesados, para los fines que pudiera convemrles snempre que la mismamarca no se usara
o haya sido adoptada por otra persona: o’ que fuera de tal manera semejante que se

comprendiera la intencion de defraudar i mtereses ajenos

Pallares sostiene que conforme al Codxgo Mercannl Mexlcano de 1884 segun el articulo

, fraccion XIII, los titulos de propiedad mdustnal patentes de invencion y marcas de
fabrica deben registrarse en el Registro Publico de Comercxo, solo cuando dicha patente de
invencion o marca de fabrica sean objeto de una especulacxon o explotacnén mercantil, es
decir, cuando el propietario las enajene o asocie: para explotarlas o celebre cualquier
contrato con el mismo objetivo, en cuyos casos ‘la transmls:on o enajenacion serd nula
respecto de terceros, :si no se cumple con la solemnidad del reglstro No obstante, lo
anterior, Pallares agrega que la’ adquxswlon de una patente de invencién o de una marca de
fabrica no es un acto mercannl smo que 1mphca un acto admlmstratlvoy por lo tanto si se
obtiene de la Secretaria de F mento dxcha adqunswlon no se necesitaré mscnblrla en el

Registro Mercantil | para ejercxtar sus derechos de propiedad contra terceros.”

2 Justo Nava Negrete. ﬁQg&q_h_Qs_dg__asMaml Editorial Pornia, México 1985, Pagina 47,
* Ibid. P4gina 49
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Es asi como el Codlgo de Comerclo de 1884, formd prmcnpalmenteel antecedente de toda

Ia legislacién modema sobre’ propledad industrial, ya que medl
del 4 de Junio de 1887 ¢l Congreso de la Unién, autonzo al EJecu i

Codigo de Comercio, decreto que alaletra dice:

“Secretaria de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucc:on Pubhca El :

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Arnculo umco. Se autoriza al Ejecutivo de la Umon para reformar total o
'parcmlmente el Cédigo de Comercio vigente, dando’ cuenta al Congreso del

uso que hubiere hecho de esta autorizacién.”

Este decreto representa el origen de la pnmera Ley especmhzada en matena de propledad

industrial,
I- LEY. DE MARCAS DE F VIEMBRE DE 1889

889 "pfcsentado'por el Présidente

Por Decreto hﬁm'élj;)“lo
: ' on eso por decreto del 4 de

sposnclén normauva que en la

En su articulo 1°, definia a la' marca.

“Articulo :1.- ©Se_ considera .como marca’ de fabnca cualquler signo’

determ’inavnte* a‘espe xahdad para el comercio de i producto mdustnal »

Asimismo en el arti 3,'sefialaba los signos y medios materiales no régiét;ables :

* Fernando Serrario Migallén. “La Propiedad Industrial cn Méxice”. Editorial Porria, 3era, Edicién, México

2000, Pdgina 27
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“Articulo 3.- No se consideraran como marca: la forma, color, locuciones 6
designaciones, que no constituyan por si solas el signo determinante de la
especialidad del producto. En ningtin caso este signo podra ser contrario a la

moral.”

En el articulo 4 la ley mencionaba que para adquirir el derecho exclusivo de uso de una
marca se tenia que seguir un procedimiento. En este precepto se habla por primera vez de
“un uso exclusivo™ sobre una marca, e indicaba la existencia de un procedimiento a seguir

para obtener dicho uso exclusivo.

“Articulo 4.- Cualquier propictario de una marca de fabrica, ya sea nacional
6 extranjero residente en el pais, puede adquirir el derecho exclusivo de
usarla en la Repliblica, sujetandose 4 las formalidades de la presente ley.

Los nacionales y extranjeros que residan fuera del pais, pueden registrar
propiedad de marca, teniendo en este establecimiento o agencia industrial o
mercantil, para la venta de sus productos, salvo lo que, para. los extranjeros,'

dispongan los tratados.”

A partir del articulo 5, se sefialaba el procedlmlento para adqumrla propledad exclusnva de

una marca de fabrica, asi como los requxsnos Y. documentos qu _debian presentarse al

solicitar el registro correspondiente.

“Articulo S.- Para adquirir la propiedad:ek‘clusiva de una marca de ft‘i‘br“i:ca‘,f‘ :

el interesado ocurriré por si, o por medxod su represe

de Fomento, haciendo constar que se reserva sus derechos, acompaﬁando los :

sxg,ulentes documentos:

- El poder otorgado al mandatano si el interesado n ‘setpresent»a por si

mismo. .
II.- Dos ejemplares de la marcao de su repres ntacnon'por medlo del dlbujo

o grabado.
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II1.- En el caso de que la marca se ponga en hueco o en relieve sobre los

productos, o de que presente alguna otra pamculandad se remmran—

también ‘dos hojas separadas, en las cuales se mdncaran aquellos4

pormenores, sea por medio de una o varias figuras de detalle sea por

medio de una leyenda explicativa.

IV.- El contrato -de comisién escrito, a cuya vmud se. haya establecldo la

que se refiere la s ‘gunda

agencia, debidamente le[,allzado en: el caso &

parte del amculo amen or.”

“Articulo 6.- En el ‘ocurso deber expresarse el nombre de’ la fabnca, el

lugar de su ublcacxon el dom:cnho del propletano y el genero de comercno o

de mdustna para el cual el sohcntante ‘debe servirse de la marca.”

Desde esta legnslaclon la proteccnon sobre el derecho de uso exclusxvo de una:
marca, es con base en el sistema mixto, sistema que actualmente se: sngue»
empleando en México, como  se recordard en este sistema, el derecho al uso'r

exclusivo de un sngno distintivo, por un lado, se adqunere por el Sl
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“Articulo 9.- La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino
en virtud de la declaracién hecha por la Secretaria de Fomento, de que el
inter:sado se ha reservado sus derechos, después de habers}er llenado todos

los requisitos legales.”

“Articulo 10.- La declaracion de que habla el amculo antenor se hara sm

dad de los sollcnames y sm :

examen previo, bajo la exclusiva requnsabl

perjuicio de los derechos de tercero. g

Como se podra observar en el aruculo antenor, en la Ley de Marcas de Fabnca de 1889, ya

se hablaba de que la sohcxtud de regnstro de. una marca seria publ:cada por le Secretaria de

Fomento, a fin de que en un plazo de 90" dlas se- presentaran, en .su caso, escritos de

oposicion, y la autoridad: Judlmal dec1d1era a “favor de quien debia hacerse el registro,
mientras tanto, el procedlmxento de reglstro del signo distintivo correspondiente, no

continuaba.

El articulo 10 de la Ley de Marcas de Fabrica de 1889, es el primer antecedente en nuestro
pais del procedimiento quq‘en'est’e‘ trabajo se analiza y se propone reincorporar a nuestra

vigente legislacion de ,P‘rdpiedad Industrial, es decir, del procedimiento de oposicidn, al

registro de un signo distintivo.

Adlc:onalmentea lo senalado en los parrafos que anteceden en esta Ley de 1889, también

se regularon derechos y bhgacnones del utular de una marca, entre los primeros se
encontraban’ pnncnpalmente’ el erechokal uso excluswo del signo, el derecho de ejercitar

acciones civiles 'en Ies en contra de aquellas personas que lesionaran el derecho al uso

exclusivo, tamblen se hacna menclénral derecho del titular de transmitir Ia marca.
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Como dato importante, debe mencionarse que la ley que nos ocupa, sefialaba en su articulo
14, que la propiedad de una marca obtenida en contravencién a las disposiciones legales
contenidas en dicha ley seria declarada judicialmente nula a peticion de'parte Y dado que
la declaracion de nulidad era emitida por una autoridad _]UdlClal esta debla notificar a la

Secretaria de Fomento la sentencm ej ecutonada correspondxente. :

“Articulo 15.- De la sentencia ejecutoriada en' que se declare ser nula la
propiedad de una marca, se dara parte a la Secretaria de Fomento por el juez

que hubiere conocido del asunto.”

Finalmente esta Ley de Marcas de Fabrica de 1889, también es conocida como de 1890,
dado que la misma entro en vigor hasta el 1° de enero de 1890, como ya se menciond

anteriormente fue el primer inteno legislativo sobre marcas en nuestro pais.

“Esta ley merecid la mejor acogida del comercio y de la industria; las solicitudes de registro
de marcas se multiplicaron; en numerosos casos litigiosos se han podido palpar las enormes
ventajas del registro para dirimir contiendas privadas, asi como su eficacia para repnmlr el
fraude industrial y comercial, y por ultimo, aunque modestos, los productos del registro han
venido a aumentar los ingresos del Erario. Es ésta una ley de las mas benéficas y de cuya
perseverante aplicacion deben esperarse grandes resultados.” Lineas que se encuentran en
la Memoria presentada por el Ingeniero Manuel Fernandez Leal, Secretario de Estado y
Despacho de Fomento, Colonizacién e Industria de la Repablica Mexicana, al Congreso de

la Unién, correspondiente a los afios transcurridos de 1892 a 1896.
II.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903

Por decreto del 28 de mayo de 1903, el Congreso de la Union autorizd al Ejecutivo para

reformar la legislacién sobre propiedad indusrial en términos de las siguientes bases:
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a).- Las marcas de fabrica se registraran sin examen’previo de su novedad u'orginalidad
sin responsabilidad de ninguna especie para la Nacién, ni para la autondad en cuyo’
nombre se expidan. ) ‘ i

b).- La tramitacién de las solicitudes serd sencillay rapida. Los derechos por la expedlcxon
de titulos, no excederan al gasto que aproximadamente originen. ) ‘

c).- Se establecera una penalidad especial para los delitos contra la propledad mdustnal

d).- La traslacién del domicilio de cualquier propiedad industrial, ya sea total o parcxal

para ser valida deberé hacerse constar en el registro correspondiente !

En virtud de las facultades otorgadas al Ejecutivo Federal, el 25 de agosto de 1903, se
expidié la Ley sobre Marcas®®, y el Reglamento a la misma se expidio el 24 de septiembre
de ese mismo afio. La importancia de esta ley y su reglamento, resulté trascendental porque
su objetivo era perfeccionar la legislacién sobre propiedad ihdustrial. asi como simplificar

los tramites para adquirir una marca y asi dar mayores facilidades a los inventores.

La Ley, tenia 8 capitulos: definicion, registro y nulidad, penas, procedimiento para obtener
la revocacion de las resoluciones administrativas, procedimiento para los juicios civiles,
procedimiento para las juicios del orden penal, nombres y avisos comerciales, derechos

fiscales y transitorios.

Asi tenemos que en su articulo 1° se encontraba la definicion de marca, como el signo o
denominacién caracteristica y peculiar usada por el induétrial, agricultor o comerciante en
los articulos qkuekp‘roduce o expende, con el fin de. sihgularizar y denotar su procedencia. Y
fo que podia constituir una marca seﬁalandose que la mencién de lo que podia constituir

una marca era de manera enuncxauva y no_li mntauva contemplandose los nombres bajo

una forma distintiva,. las den acnones ethuetas o. ‘marbetes, cubiertas, envases.o

recipientes, nmbres seIlos, vnﬁetas onllos recamados ﬁlxgranas grabados escudos,

emblemas, reheves cifras, dwsas etcétera,

2 Justo Nava Negrete, Ob, Cit; Pagina 61 :
* Fernando Scrrano Migallén, Ob Cit. Pagi na 29.
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En el articulo 5 de dicha ley se regulaban los signos y medios materiales no registrables:

“Articulo 5.- No podran registrarse como marcaS' 3
L- Los nombres o denominaciones genencas cuando la marca ampare
obJetos que estén comprendidos en el genero o especne a que se refere el .

nombre o denominacién;

I1.- Todo lo que sea contrario a la moral a Ias buenas costumbres o a las

leyes prohibitivas y .todo aquella que uenda ndlculanzar |deas

personas u objetos dignos de consideracién

III.- Las armas, escudos y emblemas nacionales“ :
IV.- Las armas, escudos y emblemas de los Estados de’ la Federacnon

ciudades nacionales o extranjeras, naciones y Estados extranjeros sin’

el respectivo consentimiento de ellos;
V.- Los nombres, firmas, sellos y retratos de” los pamculares sm su~

consentimiento.”

Todo mexxcano o extranJero podia reglstrar una marca; igua derecho tenian las soctedades

compamas y-en general todas la personas morale

rggisﬁarla‘bé'rj la: Ofici ad
En el articulo'2 de la Ley de 1903,

las marcas.

e encontraba seiialado el procedimiento de registro de

“Articulo 2.~ Par clusivo®aliuso-de: un marca en’ :
necesari hacer. s 1 nando
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1.- Una descripcién de la marca, terminandola con las reservas que de ellase
hagan. Si fuese necesario, a juicio del interesado, se acompaifiara -
también una descripcion’y dibujos de esos objetos o productb'sr
Las descripciones de-la marca cuyo reglstro se sohcne deberan estar
autorizadas con la firma del mteresado [ de su apoderado 'y en caso de .
que dicha" descripcién comprenda vanas fo_|as, cada una ira;. ademas .
rubricada en el margen. )

i1.- Dos copias del documento anterior;

IIL- Un cliché de 1a marca;

Cuando la marca deba usarse a colores se indicara, hasta donde sea
posible en el cliché, segiin se exprese en el modelo -que contiene: los
signos convencionales para la representacion de los colores. '

IV.- Doce ejemplares de la marca tal y como se vaya a usar.”

A la solicitud de registro, 1a Oficina de Patentes y Marcas realizaba un examen, puramente
administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse si estaban
completos y llenaban los requisitos que en cuanto a su forma prevenia la Ley y su
Reglamento. Cabe sefialar que la Oficina de Patentes y Marcas tenia por no presentados los
documentos para el registro de una marca, que no reunia los requisitos de forma o que la
marca en ciertos casos no llevaba las leyendns. Lo antenor se contemplaba en el articulo

10 del ordenamiento legal en cita.:

constituia el mulo que ac re na

Como consecuencxa de la expedx lon del certlf cado de reg tro, se encuentra los derechos

del titular de la mnrca' el pnnclpal derecho es precnsameme el uso exclusxvo del sxgno que
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constituye la marca, otro derecho consxstm en ejercitar las acciones civilesy penales contra

las personas que, Iesxonaran ese derecho al uso exclusnvo asi mismo se adquiria el derecho

de transfenry enajenar la marca regxstrada .

Los ani’culos 15y16 del ordénémiento leéal qué nos ocupa, hacian referencia a la nulidad
de las marcas; el registro de una marca era nulo ctiando se habia obtemdo en contravencion
a las dlsposu:lones dela propia Ley o-de su Reglamento La nulldad del registro podia ser
solicitada por cualquxera que se consxderara perjudxcado por dncho reglslro ‘o bxen por el

Ministerio Piblico en los casos en que habna un mteres general.

Un dato importante, que debe senalarse es que por: primera vez, en- esta Ley de Marcas
Industriales y de Comercio, se regularon los avisos comerciales y la pubhmcnén de los

nombres comerciales. El duefio de un nombre comercial tenia derecho excl snvo a usarlo
Marcas,

sin necesidad de reglstro y podla ser publlcado en la Gaceta Oficial de Patentes

tenian una vigencia de 5 o 10 afios a voluntad del interesado y fenecndu'el
bajo el dominio publico; aunque podian ser renovados mdefmdamente 1 ),
publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y su duefio tenia el.derecho de ejercer

las acciones civiles y penales contra de quien afectaba sus mtereses’

En general esta Ley de 1903 significé un gran avance en materia de propledad mdusmal,
no obstante los defectos que pudxeron atnbunrsele, como lo seﬁala Justo Nava Negrete

esa época, esta Ley fue obJeto de criticas muy severas pero pamcularmen por la adopcnon
del sistema sin prcv:o examen, que a decir de algunos criticos sngmf’cé un retroceso al
sistema anterior:y: para otros, tendia a establecer un sistema de transicién que prepararia
para mas tarde el snstema legal sajén de previo examen de novedad para la titulacién, pero
que no se pudo adoptar de una vez porque nuestro pais no tenia ni el adelanto ni los

elementos bastantes para establecerlo y sostenerlo.”®?

 Fernando Serrano Migallén, Ob. Cit. Pagina 29
* Justo Nava Negrete. Op. Cit. PAgina 67
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I~ LEY DE MARCAS Y;D}E AV]SOS Y N ‘MBRES CQMERC[ALES DE 1928

De acuerdo con mformacxon obtemda deI D:ano de los Debates de la Camara de Dlputados
del Congreso de los Estados Umdos Mexlcanos en sesxon de dncha Camam del 26 de
Diciembre de 1927, el Ejecunvo de la Unlon envno la sohcnud de otorgamxemo de
facultades extraordinarias para legislar en el ramo de Marcas Autonzacxon que el H.

Congreso de la Union otorgd al Ejecutivo Federal medianté decreto del 16 de Enero de

1928,

En virtud de la autorizacién dada al Ejecutivo Federal, éste tuvo a bien expedfr la Ley de
Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, normatividad que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 27 de Julio de 1928 y entré en vigor hasta el 1° de Enero de

1929.

Al respecto hay que mencionar que esta legislacion sobre propiedad industrial superé a la
legislacién anterior, pues hizo acopio de las experiencias tanto administrativas como
judiciales de nuestra legislacion anterior, no olvidando tambiéh‘la influenciaque se tuvo de
las dos revisiones al Convenio de Paris, en las cuales p'articipék México, la primera de ellas
realizada el 2 de Junio de 1911 en Washington, D.C. E UA :"y la ségunda llevada a cabo el
6 de Diciembre de 1925 en La Haya, Holanda. > o o

En esta nueva legislaci6nal jgual que en las antenores 10's da na deﬁmcnon proplamente
de lo que es una marca, sin embargo,-si hace alusnon quello que puede y no constituir

una marca y al respecto sefialaba:

“Articulo 2°.- Pueden constituir una marca, para Ios efect e la fraccion
primera del articulo anterior, los nombres baJo una “forma

denommacxonesy en general cualquier medio matenal que sea suscepuble,

por sus caracteres especiales, de hacer dlstmgunra los objetos a que ‘trata de

aplicarse, de los de su misma especie o clase.

74



Pueden igualmente constituir una marca las razones -socialesde los
comerciantes y las leyendas, muestras o ensefias de sus establecimientos,

aplicadas a las mercancias que venden;...”

“Articulo 7°.- No se admitiran a registro como marca:
I.- Los nombre o denominaciones genéricas cuando la marca ampare

aobjetos que estén comprendidos en el género o especl que se refiere

tal nombre o denominacion, o que se hayan hecho de uso. comun en el

pais para designar productos pertenecnentes aﬂla clase’o espec:e que

trata de ampararse como marca,

IL.- Los envases que pertenezcan al dommlo pubhco o:se hayan hecho de
uso comiin en México. ’

III.- Todo lo que sea contrario a la moral a las buenas costumbres a las

objetos dignos de consideracion.

I'V.- Las armas, escudos y emblemas nacionales

sin el respectivo consentimiento de ello .

VIL- Los nombres, firmas, sellos yrrgt‘ratos
consentimiento. o :
VIIL.- El emblema de la Cruz Ro_;a y la denommacxo Cruz RO_]a o0 Cruz de
Ginebra. e
VIIL- Una marca que sea 1gual o tan parecnda a otra antenormente
reglstrada que tomadas en conjunto o atendlendo a los elementos

que hayan 5|do reservados, puedan confundisse,
IX.- Una marca que ostensiblemente pueda inducir al pubhco en error sobre

la procedencm de los articulos que ampara.

X.- Los hdmbres que indiquen simplementela procedencia de los productos,
a menos que se. trate ‘de lugares de propiedad particular y se tenga el

consentimiento del propietario.” .




Sin embargo del contenido del articulo 1° puede obtenerse una deﬁmclon de marca yla

cual seria: la marca es el signo o medio, matenal dlstm ivo. que o quxera usar . un
comerciante, industrial o agricultor para dlsungulry denotar lak proced ncla d los ’mculos :

que fabrique, produzca o venda.

En este mismo articulo 1° y en el 8°, ‘se seﬁal ] e_una

vendan y de los cuales quieran indicar la procedencm usando su marca por

si sola o agregada aladel mdustnal o agricultor que. losprodujo

“Arnculo 8" El reglstro de una marca puede ser solicitado por cualquxera

que . se” crearcon derecho a ello, ya sea nacional o extran_]ero y. el
Departamento de la Propxedad Industrial debera efectuar su reglstro si se

satlsfacen las co |c10nesprescntas por esta Ley y su Reglamento

tendran las sociedades, compaiiias, colecnvndades y personas .

morales en general L :
El reglstro podra sohcntarse por si mismo por medio de apoderado :quien

debera ser en todo caso una persona fisica; y cuando se de 'gnen dos o mas,

deberan’ “dstas mamfestar desde el momento de presentar la: SO|lCltud qulen
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es la que va a actuar en la tramitacion; de no hacerlo asi, se enténdgré como
designada a la que primero se mencione. " - ' :

El caracter de apoderado se podra. comprobar por medlo de una sxmple
‘ e nmgun otro -

carta-poder subscrita ante dos testlg

requisito.”

Ya entrando propiamente al estudxo de] reglstro de una marca de conformndad con la Ley

de Marcas y Avisos y Nombres Comerclales el snstema empleado era el mlxto el cua]

consiste en que no solo puede adqumrse el derecho ‘exclusivo al uso’ de una marca,
mediante su registro ante la oficina- correspondiente, que en ese’ momento “era. el
Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo,
sino que también se reconocen los derechos adquiridos por aquel usuario que sin haber
registrado el signo, lo haya usado o explotado por mis de tres afios con anterioridad a la

fecha en que un tercero haya solicitado el registro de esa misma marca.

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

“Articulo 5° En"el caso - de que la persona que usaba ya la marca

postenormeme reglstrada por un tercero, presente a su vez su solicitud de

reglstro dentro de los tres afios de efectuado el primero, la marca registrada

quedara’ sm efecto la marca registrada quedara sujeta a las condiciones

previstas por losi mcxsos 11y III del articulo 39.”

“Articulo 39 El registro de una marca es nulo:
- Cuando la marca haya sido usada en la Republica con anterioridad a la
fecha de la marca registrada, con tal que el que alegue el derecho de uso,

presente su solicitud de registro al Departamento  de la Propiedad
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Industrial, dentro de los tres afios de expedido el primero y compruebe
ante el mismo, haber usado la marca durante todo ese tiempo y haberla
empezado a usar antes que el registrante primitivo. )

I11.- Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en
el mismo caso previsto en el inciso anterior, si ademas del uso, contiene
el registro extranjero; pero el plazo de tres afios se reducira a seis meses;
y siempre y cuando que la nacion extranjera conceda a los mexicanos

ese mismo derecho en su legislacion,

En esta legislacién se establecia con mayor precision y claridad el procedimiento para
obtener el registro de una marca, ya que se especificaban los requisitos y formalidades que
debian cumplir los solicitantes, para tal efecto. Es asi que para obtener el registro de una
marca, el solicitante tenia que presentar ante el Departamento de la Propiedad Industrial la
solicitud acompafiada de una descripcion de la marca, en la cual debian sefialarse los
objetos o articulos que serian amparados por el signo distintivo a régisktrar,‘alyfeslﬁ:eéto
resulta importante seiialar que por primera vez se incluye en el Reglamento de ‘esia Ley de
Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, una clasificacién de aﬁiculos en 50 clases,
clasificacion que no resultaba hmxtatlvaya que se permitia que en la clase 50 se mcluyeran
los articulos no contemplados en el resto de: Ias clases. Ademés en un solo reglstro no

podrian comprenderse amculos que penenec:an a clases dlstmtas

Asi mismo, a la sollcntud de reglstro correspondnente tambxén se tema que anexar un clisé
de la marca, doce e_;emplares de'la reproduccnon del clisé, la declarac:on dela fecha en que

s¢ comenzoé a utllxznr la marca yel pago correspondiente al examen de dlcha sohcntud

Al recibirse la sohcntud de! reglstro de una marca,: en el Depanamento de Propledad
Industrial, y una”vez que.se verificaba que -el solxcntante habxa pagado los derechos
correspondientes porAqlr examen administrativo de la{_so]‘pcntud, sqprocedia a examinar los
documentos exhibidos coﬁ la solicitud, para Veriﬁcaf qﬁeveStuvivefén cvorﬁpletos y reunian
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los requisitos de forma que prevenia tanto la Ley como su Reglamento y el resultado

independientemente de su sentido, se mformaba por escrito al mteresado (aruculo 13)

Ahora bien, a partir del examen a los documentos; y segim: el resuitado d'eklk”r‘ni,smo‘, el

procedimiento para el registro de una marca era el siguiente:

a).- Si los documentos no cubrian los requisitos exlgldos por la Ley Y, su Reglamento se le
informaban al solicitante las deficiencias encontradas para que dentro del plazo que le
fuere fijado las corrigiera y repusiera los documentos que fueren necesanos, no.se
permitia que en los nuevos documentos exhibidos se hicieran alteraciones o- adlc:ones a
los ejemplares o etiquetas de la marca ya presentados. Si vencido el plazo fijado, no'se
hubieren corregido las deficiencias, 0 no se hubiere hecho gestién alguna phra obtener

una prérroga al mismo, se consideraba abandonada la solicitud de registro..

Cabe mencionar, que el plazo para cubrir las deficienciasera fijado por: el Departamento de

la Propiedad Industrial, de acuerdo al lugar de resxdencna de cada mtersado

b).- Si los documentos a’”xos sa los requlsntos xg dos por la Ley Yy su

examen de vedad ala marca el cual consistia -

Reglamento, se procedna a hace

en realizar una investigaci ncomparauva entre las- marcas ya reg:stradas o en tramite
de reglstro y licitaba n ese momento, para avenguar si
existia otr u 1 ‘ kmpararan los mismos objetos, con lao
las cuales pudxera confu irse a juicio dgl'Dépangmento de la Propiedad Industrial

Side la mvesugacxon se’ desprendm q e la marca a reglstrar era semejante a otra u otras ya

regxstradas 6 su reglstro estaba en tramlte y que ademas, -de compartir la denommacnon
también se aphcaran a'los mxsmos ob)etos -esta circunstancia era comumcada al mteresado
para que éste manifestara segun le conviniera, su conformldad a modnfcarla o blen si no
manifestaba su deseo de modificarla, entonces, el resultado del examen de ‘novedad se
comunicaba a los propietarios de las marcas semejantes encontradas para que pudneran

oponerse al otorgamiento del registro en cuestién, en caso de que consideraran que con el




nuevo registro sus derechos fueran invadidos. (aniculo 17 de la Ley de Marcas y de Avisos

y Nombres Comercxales amculo 16 del Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisosy

Nombres Comercxales)

Si dentro del plazo de 40 6 90 dias seglin se tratara de una marca nacional o internacional,
contados -a partir de la fecha de notificacidén no hubiesen presentado oposicion, el
Departamento de la Propiedad Industrial podria otorgar el registro a la marca solicitada,
cuando éste consideraba que la semejanza encontrada entre las marcas resultaba dudosa o
indeterminada, sin que ello se consideraba en perjuicio de terceras personas. Sin embargo,
si la opinion del Departamento de la Propiedad Industrial era en el sentido de'que la
confusion entre las marcas era evidente, el registro solicitado se negaba. Lo mlsmo sucedia
cuando se hubiese presentado alguna oposicion, ya que el reglstro de'la marca sohcxtada se

negaba de plano.

“Aruculo 19.- En caso de haber oposncnon se negara de plano el regxstro

La resolucxoh podra ser recumda en los termmos del capltulo VI de esta )

ejecutorlado ue decrete la no. semejanza entre las marcas o la nulidad de las

pnmeras en SU

Cuando al practlcarse el'examen de’ novedad d : una marca,’se_ encontraban otras que a
juicio del Depanamento de la Propledad Industnal lmpedlan el reglstro de la sohcntada, la

Ley de Marcas en estudlo, contemplaba un procedxmxento optatnvo paralelo al de
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oposicién, Este consistia en que de comin acuerdo entre los propietarios . de las_marcas
encontradas. como anterioridades y el solicitante de la marca a reglstrar se sometmn ala
resolucién de una Junta Arbitral, quien decidia- sobre la exnstenc:a o no de 1a semejanza.
Debe prccxsarse que se fotmaba una Junta Arbltral por“vcada marca encontrada como

anterioridad.:
Al respecto, es de menclonarse que la Juma rbxtral se conformaba de tres arbitros, dos de
ellos eran desx gnados por cada una de las panes Y el tercero era nombrado por la Secretaria
de Industna Comercno y Traba_]o Los’ honorarios de los arbitros, con excepcién del

designado por la Secretaria, eran cublenos po}' cada una de las partes, pero finalmenteéstos
eran pagados en su totahdad por la persona en contra de la cual se emitia la resolucién. Una
vez hecho el analisis correspondlente, cada karbntro, dentro del plazo de cinco dias contados
a partir de la fecha en que eran cbn\(&éados para integrar la Junta Arbitral, tenia que rendir
por escrito un dictamen, en el que expresaba de manera categérica y concreta, si podian
confundirse las marcas que.ée‘ sometian a su consideracion. El fallo de los drbitros era
inapelable y conforme al- Sgntidd de éste actuaba el Departamento de la Propiedad
Industrial, es decir, si el resultado de la Junta Arbitral era en el sentido de que las marcas
no causaban confusion enfre'Si, el Departamento de la Propiedad Industrial procedia desde

luego a efectuar el registro solicitado.

Por otro lado, si el resultado del examen de novedad de la marca cuyo registrovse solicitaba,
era de que no existian marcas registradas o con solicitud de registro anterior, con las que
pudiera confundirse, es decir, que no existia invasion de derechos adquiridos por tercems
personas, o bien que el fallo de la Junta Arbitral era_en. ese. sentido,: en‘onces el
Departamento de la Propiedad Industrial procedia a efectuar el registro de marca

solicitada, previo pago de derechos que por tal concepto reahzaba el mteresado

La culminacién del procedlmlento de la solxcttud de regnstro de na marca era gqal que
loes actualmente el titulo de propxedad que emma en ese entonces el Departamento de la

Propiedad Industnal
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Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales

“Articulo 27.- El derecho al uso exclusivo de una marca, se otorgara por
medio del titulo respectivo que exbédiké la Secretaria de Industria, Comercio
y Trabajo, por conducto. del Departamento de la Propiedad Industrial y
autorizado con su sello. Contendr4 una copia de la descripcion, reservas y
etiquetas o ejemplar de la‘inzvxrca exhibidos por el interesado, haciéndose
constar en él, el 'ndmbre del titular, la fecha legal de la marca y la ubicacién

del establecimiéﬁtdimju'str‘ial o comercial del propietario.”
Reglamento de la Leyy,‘d'e: Mi{rcas y de'Av'sos y Nombres Comerciales

“Articulo :27. El titulo - de propxedad de una marca, que expedird el
Depanamento de la Propledad Industrial, sera firmado por el Secretario de
Industria, Comercio y Trabajo, y autorizado con el sello de aquella oficina;
En dicho documento se hara constar: , .
I.- El nimero de la marca, qhe serda el que le corresponda en el 6rdéﬁ de’
pago de los derechos. L
IL.- La fecha legal del reglstro i
1II.- El nombre del titular, e :
IV.- La ubicacién- - del establecimkiyehto principal “'del - . pfapie'mrio,'

entendlendose por ésta umcamente 1a poblacxén el Estado etc - y la.

Nacién a que pertenezca..
V.- La fecha en que se ﬁrme, que sera la que corresponda al pago de los ;

derechos de expedlcnon

la Propledad

Industrial, los efectos podnan renovarse de manera mdef nida| por penodos de 10 afios. La
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renovacion tenia que solicitarse dentro del tltimo semestre de cada periodo, o en el Gitimo
de los casos dentro de los 3 afios siguientes al vencimiento de cada periodo. Pasados 3 afios

sin que se hubiese presentado la solicitud de renovacion, el registro de la marca caducaba.

Al igual que en la Ley de Marcas de Fabrica de 1889, la Ley de Marcas y de Avisosy
Nombres Comerciales de 1928, establecia las obligaciones que debia observar el titular de
un registro marcario, como por ejemplo, sefialaba que las marcas registradas al aplicarse a
los objetos que amparaban o distinguian, debian llevar leyendas ostensibles que indicaran
que la marca habia sido registrada legalmente, de lo contrario el registro no producia efecto
alguno; asimismo, debian contener la ubicacién de la fabrica o establecimiento, sin este
requisito no se tenia accioén penal para perseguir a quienes falsificaban,imitaban o usaban
ilegalmente la marca. Cuando se trataba de productos de fabricacion nacional, la ubicacién
de la fabrica que debia indicarse en las marcas, aun cuando aquellos se fabricaban también
en el extranjero, era nicamente la de México. Ademas, las marcas debian llevar de una_

manera ostensible la leyenda: HECHO EN MEXIC_O.

Otra obhgacmn que s’ xmpoma de .cierta forma al propletano de la marca reglstrada .
de la marca en cuesuon no podla aumemarse

consistia en que una vez efectuado el regns

el niimero de aruculos que amparare aun'cu nd

en cambio, si podia inscribirse la hmnacxén, ¢

Una novedad que contemplaba la Ley de Marcas y'de /Avisos y Nombres Comerciales era
el “examen extraordinario de novedad”, el cual abna la posnblhd para que se reahzara un
) torgado baJo Tas’ leglslacxones

examen de novedad a aquellos registros que hablan Sld
anteriores, y que no requerian que previo-al otorgamlento el reglstro se les hu:lera un
andlisis comparativo, para prevenir una posxble invasién dé derechos adquiridos - por

terceros.

“Articulo 36.- El Departamento de la Propiedad Industrial hara a pedimento
del propietario de una marca o de un aviso comercial registrados conforme a

la leyes anteriores, o de un nombre comercial publicado, un examen de su

TESIS CON
FALLA DE OR'GEN
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novedad, ‘a fin de avenguar si existe un reglstro antenor que‘sea xgual o

seme_]ante de manera que mvada los derechos de aquellos

“Articulo *37.5 Este examen podra pe |rlo tambxen cualqulera persona
interesada ' U ordenarlo la autondad Judlmal pero’ ‘en estos casos se

comumcara el resultado al propletano.

“Artic‘ul@ :38.- Si el resultado - del examen previsto por los articulos
anbtberivo'rés, fuere que no hay semejanza, no se podra intentar ya la accion
peﬁal ni el aseguramiento de la mercancia amparada con la marca
examinada, mientras la autoridad judicial no resuelve en definitivaen contra
de la'resolucién del Departamento de la Propiedad Industrial en el caso de

que dicha resolucién fuere recurrida.”

El 6 de Jullo de 1931 se emlte e] Procedxmlento Reglamentano para nulificarlos registros

de marcas.

El Secretario de Economla dlspuso que para el caso de solicitudes de anulacién de Patentes
y Marcas, el Departamento dela Propledad Industrial, observase como practica las
siguientes reglas: la comprobaVcnon‘por parte - del_solicitante de los fundamentos de su
solicitud; el traslado de dicha solicitud al propietario del registro relativo, dandole
oportunidad para presentar por escrito las objeciones que estimari pertinentes; sélo hasta
que dichos requisitos se hubieren satisfecho, el Departamento formularia un dictamen con
proposicion concreta de resolucién, la cual una vez emitida por la Secretaria deberia
hacerse saber a todos los interesados, haciéndoles notar su caracter transitorio mientras la

autoridad judicial no la confirmase a través del recurso de revocacién.
En este Decreto se omitid lamentablemente el establecimiento de un procedimiento

mediante el cual-podrian dictarse las resoluciones de nulidad del registro marcario, lo cual

daba lugar a controversias judiciales por la falta de garantia de un proceso legal.
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Asi mismo, en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942y su Reglamento, se establece de
los articulos 123 a 129 el sistema de previo examen para el registro de un signo distintivo,
en los cuales se sefiala que una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se
procederd a hacer un examen de novedad, entre las marcas registradas anteriormente o en

tramitacion a efecto de averiguar si el registro solidtédo invade derechos ya adquiridos,

presentandose varias situaciones: -

a).- Cuando al hacerse ¢l examen de novedad de una marca, se encomraba otra lgual o
semejante y aplicada a los mismos amculos se dejaba en suspenso ‘el reglstro sollcnado
y se daba aviso por escrito, al solicitante, indicandole el nimero de las marcas lguales o
semejantes encontradas, para que dentro del plazo que se le senalaba, manl estara su
conformidad en modificar el signo distintivo cuyo registro solicitaba; en’ caso de no .

realizar su manifestacién, se consideraba abandonada la solicitud.

b).- Si la modificacién propuesta por el interesado diferia de: la ‘ma ca S’ll z{da

originalmente, a tal grado que debia tomarse como una sustntucnon entonces se quetaba ;

a un nuevo examen de novedad; si resultaban en éste, marcas antenores cuyos erechos

se invadian se dictaba la negativa de registro de plano.
Y en caso de que la marca tenia semejanza du'dosa o indeterminada‘c'on otr:

cabo el registro de 1a marca.

d).- Cuando el solicitante se negaba a modifi

por parte de aquellos txtulares de marcas; reglstradas antenormente o de sohcnudes

anteriores, que resultaban ser 1guales o se antes a aquella cuyo registro se sollcnaba. .

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976; el registro de una marca, era el siguiente:k
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La solicitud de registro de una marca se presentaba por escrito ante la Secretaria de
Industria'y Comercio, en la solicitudrs;e hacia constar el nombre, domicilioy nacionalidad
del solicitante, la ubicacién de su establecimiento, la declaracién de la fecha en'la que se
principié ‘a usar.la marca, fecha que no podia ser modificada con posterioridad, . los
productos o servicios que protegeria la marca. Asimismo, se tenian que acombaﬁaf; la
descripcion de la marca, ejemplares de la impresién de la marca y cuando ésta se iba a usar

a colores, se exhibian los marbetes o etiquetas de la marca en la forma en que ésta se usaba

Recibida la solicitud se procedia a efectuarle un examen, al igual que a los documentos
anexos a la misma, para comprobar que reunian los requisitos previstos en lavbley., Sila
solicitud o los documentos no se encontraban en regla, se le notificaba al solicitante, para -
que realizari las modificaciones correspondientes. Satisfechos los requisitos_legales, se
procedia a efectuar el examen de novedad, mismo que tenia por efecto venﬂcarla posible

afectacion de derechos adquiridos.

Si al practicarse el examen de novedad se encontraba otra marca lgual o semejante ya

registrada o en tramite y aplicada a los mismos o s:mxlares productos o servicios, o un

nombre comercial, en grado tal que pudieran confundlrse ‘s' suspendla el tramite de la

solicitud, y se notificaba al solicitante las antenondades exlstentes ‘para que manifestara lo

que a su derecho convema en el plazo que para tal’ efecto se le senalaba el cual no podia

ser mfenor a ]5 ni mayor a 45 dms. Si.el int eresado ' no contestaba dentro del plazo

concedxdo, se conSIderaba abandonada su solnc:tud

En cambio si ‘el nterksado modnt'caba la marca sohcutada de tal forma que no existia

n con las antenondades cnadas se continuaba con el tramite.

posnblhdadalguna e confus
Lo mismo sucedla cuando los argumentos del mteresado inducian a la Secretaria de
Industria y Comercno a concluir que no existia posnbnhdad de confusién. Si la modificacion
propuesta por el interesado, constituia una sustitucion a la marca solicitada, ésta se sujetaba

a un nuevo examen.
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Otra hip6tesis prevista, consistia.en que si alguno de los registros marcarios citados como
anterioridades,” de una solicitud de registro, se encontraba sujeto a un procedimiento de
cancelacién, nulida‘dkd:extihéién, a peticion del interesado, su solicitud se suspendia hasta

que se dictaba la resolucion correspondiente.

Concluido el irémite de lé‘sio}licitud y satisfechos los requisitos legales, se requeria el pago
de derechos por el registro dela’marca y expedicién del titulo. El derecho al uso exclusivo
de la marca se acréditabé por medio del titulo expedido por la Secretaria de Industria y

Comercio.

Como se aprecia, a partir de la legislacién de 1976, ya no se contempla la posibilidad de
presentar oposiciones al otorgamiento de un registro marcario, desconociendo los motivos
por los cuales se elimind esta posibilidad, ya que en la exposii:ién de motivos de la Ley de

Invenciones y Marcas, no se hace sefialamiento alguno al respecto.
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CAPITULO TERCERO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL SISTEMA DE OPOSICION AL
REGISTRO DE.UN SIGNO DISTINTIVO EN LA LEGISLACION EXTRANJERA

I-ARGENTINA®

En la Ley No 22 362 de Marcas, de la Repubhca Argentma umcamente se encuentra

regulada 12’ marca; la “marca de frase pubhcntana" las desngnac:onesy las denommacnones

de origen.

En el articulo 1° se sefiala que pueden registrarse como marcas para distingdirkprbductos,y
servicios una o mas palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblvem‘as;losk
monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imagenes; las bzindaé; las
combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los
envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras con nimeros; las ]etrzis y
nimeros por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva
y todo otro signo con tal capacidad. Por lo que no se consideran marcas: los nombres, las
palabras y signos que constituyan la designacién necesaria o habitual ‘del prBdﬁcto [
servicio habitual a distinguir o que sean descriptivos de su naturaleza, fpncién,‘cual{dades;
los nombres, palabras, signos y frases publicitaﬁas que hziyan pkasado al uso gehéral antes
de la solicitud de registro; la forma que se dé.a los productos: el color natural o intrinseco

de los productos oun solo color aphcado sobre los mlsmos e

propiedad, la propi

* Ley de Marcas de Argentina, No, 22.362
Decreto 558/81, Reglamentario de la Ley de Marcas de Argentina
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ramo en el que se utilizay debe ser inconfundiblecon las preexistentes en ese mismo ramo.
Toda persona con interés legitimo puede oponerse al uso de una designacion. El derecho a

la designacion se extingue por el cese de la actividad designada.
1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

La propledad de una marca y la exclusividad de su uso se obuenen con su regnslro el cual
tiene una duracnén de 10 afios, que puede ser renovado indefinidament por periodos

iguales.

Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud ante la Direccién
Nacional de’ Ia Propledad Industrial, dependiente de la Secretaria de Estado de Desarrollo
Industnal del Ministerio de Economia. Al solicitante debera entregérsele un recibo, en el
que consten, ‘la marca, fecha, hora y niimero de presentacidn, nombre del solicitante,

producto o servicios a distinguir y la clase a la que corresponden.

1.1.- DATOS

En la solicitud por la cual se pretenda obtener el registro de una marca, debera seiialarse el
nombre, domicilio real del que sera titular de la marca, y en caso de el solicitante este
domiciliado en el extranjero, debera seiialar un domicilio especial constituido en la Capital
Federal, asi mismo, tendra la solicitud deberd contener la descripcién dg la,'mavr_ca yla

indicacion de los productos o servicios que la misma va a distinguir.

Una marca puede ser reglstrada conjuntnmente por dos o mas personns los tnulares deben

actuar en forma conjunta para llcencxar transfenr y renovar la marca;

El derecho de prelaclon para la propnedad de una marca se acordara por el dla y hora en que

se presente la sohmtud
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1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

De conformidad con el Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas, junto con la solicitud
de registro se presentara, cuando fuera el caso, dos cliséstipograficos de metal o de madera
que permita la impresion clara y nitida de la marca; las dimensiones de dichos clisés no

podran exceder de 8 centimetros de alto por 10 centimetros de ancho.

Cuando la marca a registrar esté formada, total o parcialmente, por un dibujo, imagen o
grabado se pegard un facsimil en las descripciones y se acompafiardn, 10 facsimiles

impresos en un solo color.
2.- REQUISITOS DE FONDO

No se puede registrar: una marca idéntica a ﬁﬁa registrada o solicitada con anterioridad para
distinguir los mismos productos o ‘servicios; las marcas similares a otras yé registradas o
solicitadas para distinguir los rr{isfnos prdduéios o servicios; las denominaciones de origen
nacionales o extranjeras; las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la
naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboracién, funcién,'origen, precio u
otras caracteristicas de los produdtos" 0 servicios a distinguir; las palabras, dibujos y demais
signos contrarios a' la moral y'a las bixeﬁas cdstunibreS' las letras, palabras, nombres,

distintivos, simbolos, que usen o deban usar la Nacién, las provincias, las municipalidades,

las organizaciones religiosas y sammnas, las letras, palabras nombres o dlstmuvos que

usen las naciones extranjerasy los orgamsmos mtemacxonales reconocxdos por el gobierno
argentino; el nombre, seudénimo o retrato de una persona sin su consentlmlentoo el de sus
herederos hasta el cuarto grado; las destgnacnon 's de‘ acuvndades mcluyendo ‘nombres y
razones sociales, descriptivas de una actxvndad para dlstmgmr productos Sin embargo, las
siglas, palabras y demas sxgnos con capacndad dlsunuva que formen parte de aquellas,
podran ser registrados para dlsunguxr productos ‘o ‘servicios y las frases publicitarias que

carezcan de originalidad.
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3.- PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Dentro de los- 10 ‘dias siguientes al de la presentacién de-la-solicitud de registro, la
Direccion Nacional de la Propiedad Industrial estudiara si la solicitud fue efectuada en la
clase correcta y si cumple con las formalidades legales. Dentro de los 5 dias siguientes se
notificara al solicitante, si se cumplieron los requisitos de ley o bien si la solicitud fue
incorrectamente clasificada se le notificara el criterio de la autoridad y los antecedentes si
los hubiera. Otorgandole al solicitante un plazo de 10 dias para que efecttie las correcciones

que correspondan o conteste la vista notificada.

Dentro de los 10 dias de vencido el ultimo plazo seiialado en el parrafo que antecede, se
efectuara a costa del solicitante del registro correspondiente, la publicacién de ‘su so’lvicitud

de registro, por un dia en el Boletin de Marcas.

Dentro de los tremta dias de efectuada la publlcaclon la autondad efectuara la busqueda de

antecedentes de Ia’ marca sohcltada y dxctammara respecto de su reglstrabnhdad

ER quqisiros DE _I;A"flfi‘mu’c,gcién

La pubhcacxén de la sohcntud de regnstro contendra 1 'nombre del. sohatame la fecha de

presentaclon de la sohcxtud los productos o servxc:os a dlstmguxrcon Ia’ marcak ha reglstrar

la clase en- que estan incluidos, el nimero de presentacnon la pnondad mvocada si la

hubiere y, en" su. caso el numero de matricula del agente de su propledad mdustnal que

tramita la sohcnud :

4.- ESCRITO DE OPOSICION

E| escrito de oposicién al registro de una marca debe presentarse por duplxcado ante la

Direccion Nacional :de la: Propiedad Industnal n- el 'escnto correspondlente deben

deducirse por- escnto ‘las oposxcnones con md|caclon del nombre y domlclho real del
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oponente y los fundamentos de la opos:clon los que podran ser ampllados al contestarse la

demanda en sede judicial,

4.1.- INTERES PARA'PRES‘EN'TAREL‘ESCR;TO DE OPOSICION |

Para ejercer el derecho de oposlclon 'se requiere de un mteres legitimo, es dec:r se debe ser

titular ‘del registro de una’ marca que’ p05|blemente se veria afectada  si se otorg,ase el

registro de la marca sollcltada, esta ‘afectacion puede versar entre otros casos, por que se
trate de una marca idéntica o slmllary que dnsunga los mismos productos o servicios, o en
general porque la marca a registrar se encuentra en -alguno de los supuestos que la ley

contempla como no registrables.

Cuando la marca afectada por el posible otorgamiento de un regxstro marcano, se haya
registrado conjuntamente por dos 0 mas personas, cualquxera de "ellos podra deducir

oposicion, salvo estipulacién en contrario.
4.2.- TERMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICION

Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Direccién Nacional de la
Propiedad Industrial dentro de los 30 dias, contados desde la publicacién en el Boletin de

Marcas, de la solicitud del registro correspondiente.

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL
ESTUDIO Y TRAMITE DEL ESCRITO DE OPOSICION.

Dentro de los 15:dias de vencido el plazo para presentar oposiciones a la solicitud de un
registro, se notificardn al solicitante, los antecedentes, las oposiciones deducidas y las

observaciones que merezca la solicitud de referencia.

En tanto se resuelve el sentido de la oposicion u oposiciones a la solicitud de registro, esta

quedara en suspenso.

93



4.4.- RESOLUCION A LA OPOSICION

Cumplido un afio 'a"puni‘ry de que se le notifique al solicitante las oposiciones presentadas a

su solicitud de registro,’ se declarara el abandono de su solicitud en los ‘'siguientes casos:

a).-~ Cuando el sol itanté y.oponente no llegaren a un acuerdo que posibilite la resolucion

admmlstratlva de Ia oposxcxon y aquel no lmcna accion judlmal dentro del plazo
indicado; ‘ 2 )
b).- Cuando proniovida'p'or el solicitante la accién judicial, se produzca su perencién.

El solicitante .y “el oponente podran renuncxar a. la via judicial de comin acuerdo y
comunicirselo a la Dxreccnon Naclonal de Ia Propledad Industrial. En tal caso, luego de

oidas ambas partes y de producndas las pruebas pemnentes se dlctara dentro de los 90 dias

siguientes resolucién, que sera mapelable

El proceso jlidxg:ml respectivo transitara segin normas del Ju:cio‘ordmanol, Lc

El juez competente mfonnara a la® Dxreccnon Nacmnal de la Propledad lndusmal sobre el

resultado de dncho_|u|<:|o para los ﬁnes que correspondlere‘ .
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-BRASILY

Nos refenremos a Ia Ley de Ia Propledad Industnal No 9. 279 del ]4 de Mayo de 1996, la

cual regula derechos y. obhgacxones relntwos a Ia propledad mdustnal

'comprendldos en las

prohnbxc:ones Iegales son suscepubles de reglstro ;Se consndem tres tnpos de murcas

a).- Marca de producto o servicio.- aquella usada para dnstmgulrun productos o serwcxo de
otro idéntico, semejante o afin, de origen diverso.
b).- Marca de certificacion- aquella usada para atestar la conformidad de. un’producto o

servicio con determinadas normas o especificaciones técnicas, notadamente en cuanto a

la calidad, naturaleza, material utilizado y metodologia empleada.
¢).- Marca colectiva- aquella usada para identificar productos o servicios pror\"eyniénte_sk de

miembros de una determinada entidad.

La propicdad de la marca se adqulere por eI regnstro vahdamente exped‘do co forme a las

dlsposwlones dela ley

El regnstro de una marca‘ puede ser sollcntado por las personas fsncas o;undlcas de derecho

soIlcntado por persona sin interé, omercnal o:industrial dlrecto en el producto [} serv:cno

atestado.

El registro de la marca tendra na v:gencla de 10 anos contados a parur de la fecha de la

concesion del reglstro prorrogable por penodos xguales y sucesnvos :

* Ley de 1a Propiedad Industrial de Brasil, No. 9.279 del 14 de mayo de 1996,
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1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

La solicitud de registro, deberd presentarse ante el Instituto Nacional de Propiedad

Industrial.
1.1.- DATOS
La solicitud debera referirse a un finico signo distintivo y, contendra:

I.- Peticién;
II.-  Etiquetas, si es necesario; y
IIL- Comprobante del pago de la retribucién relativa al depdsito.

La peticion y cualquier documento que lo acompafie deberi ser presentada en lengua
portuguesa y, cuando se anexe documento en lengua extranjera, debera adjuntarse su
traduccion simple ya sea en el acto del depésito o dentro de los 60 dias subsecuentes, bajo

pena de no ser considerado el documento, si no se presenta en el plazo sefialado.

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

A la solicitud se acompafiara’

Ala solicitu_c:i_de registro de una marca colectiva'se a

el cual dispondra condi rohibi

seran adoptadas por el titular. "~
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2. REQUISITOS DE FONDO -

‘Encste apartado . se contienen ' basicamente los signos no registrables como marca,
contenidos en- el -articulo124- de la Ley de Propiedad Industrial, entre los cuales se
encuentran: blason, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumentos oficiales,
publicos knacioﬁales, extranjeros o internacionales, ya sea con la respectiva designacion,
figura o imitacion; letras, nimeros y fechas, aisladamente; la expresion, figura, disefio o
cualquier otro signo contrario a la moral y las buenas costumbres o que ofendan la honra o
imagen de personas o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea
y sentimiento, dignos de respeto y veneracion; signo de caricter genérico, signos que
induzcan a la falsa indicacion de origen; reproduccién o imitacion de cufio oficial;
reproduccion o imitacién de un signo que haya sido registrado como marca colectiva o de
certificacion por un tercero; obra literaria, artistica o cientifica, Nombre técnico usado en la

industria, ciencia o arte, etcdtera.

Presentada la solicitud de registro, sera sometida a un examen formal preliminary, si esta
debidamente instruida, sera protocolada, considerada como fecha de depédsito la de su
presentacion. Si la solicitud no cubre todas las formalidades requeridas, y solo contiene
datos suficientes relativos al solicitante, al signo y clase de la marca, se le réquerirz’n al
solicitante para que -en 5 dias subsane las omisiones, de lo contrario, la solicitud sera

considerada inexistente.”
'3.- PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Protocolada, - 1a solicitud sera publicada, para que en el plazo de 60 dias se presenten

oposiciones.
4.- ESCRITO DE OPOSICION.

Después de publicada la solicitud, se dan 60 dias parﬁ dué se présgnteh oposiciones
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4.1.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL
ESTUDIO Y TRAMITE DEL ESCRITO DE OPOSICION.

El solicitante serd notificado de la opQSICIéh, para que realice manifestaciones dentro del

plazo de 60 dias.
4.2.- RESOLUCION A LA OPOSICION

Transcurrido el plazo de oposicion o, si interpuesta ésta, terminado el plazo de
manifestacion, sera hecho el examen, durante el cual podran ser formuladas exigencias, que

deberan ser respondidas en el plazo de 60 dias.

1.- No respondida la exigencia, la solicitud sera deﬁnitivamemg a‘rchrivyad'a‘./ :
2.- Respondida la exigencia, aunque no cumplida, o contes‘tada‘:a'«s‘u foﬁnulaciéq; darase

proseguimiento al examen.

Concluido- el examen, serd emitida decision, concediendo o_denegando la solicitud de

registro.-.

IL-CHILE®

LaLey No _Ik9.039 de Chile, contiene normas aplicables a los privilegios industriales y de
proteccion” de’los derechos de propiedad industrial. Cualquier personaknkatural o juridica,
nacional o eklranjera, podra gozar de los derechos de la propiedad induStﬁal que garantiza
la Constitucién Politica de Chile, debiendo obtener previamenie el titulo de proteccién

correspondiente.

3% Ley No. 19.039 de Chile
Reglamento de la Ley No. 19.039 de Chile
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Los privilegios industriales comprende a la marca comercial, que es todo signo visible,
novedoso y caracteristico que sirve para distinguir productos, servicios o establecimientos
industriales o comerciales. También puede inscribirse la frase de propaganda o pubiicitéria,
siempre que vaya unida ‘a adscrita-a ‘una marca registrada del. producto; séryicio'o

establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
AVISO COMERIAL ’ Sy L

La tramitacion de las sohcntudes competen al Departam edaa lhdustrial que

depende del Mlmsteno de Economla Fomento y Recons‘

Las solicitudes de reglstro podran ser presentadas dlrectamente por los interesados o bien

por los apoderados o representantes facultados para tales efectos.

Toda solicitud de privilegio industrial se pfesentaré por. triplicado, en los formularios que
seran disefiados para tales efectos. En cada solicitud quedara claramente establecido el dia
en que se presentd, asi mismo seran timbradas en estricto orden de ingreso y se le asignara

un nimero que la individualizara durante el resto del procedimiento.
1.1.- DATOS

El formulario-solicitud para el registro de marcas comerclales contendra . las siguientes

menciones:

a).- Nombre completo, R.U. T., si procediere, profesnon ° glro y domlcxho del |nteresado,
igual informacién sobre su apoderado o represen(ante sn lo hublere, :

b).- Especificacion clara de la marca. Las marcas consutuldas‘po expresxones en 1d10ma

extranjero conocido, deberan presentarse con la tradu
c).- Enumeracion de los productos o servicios que llevaran la marc y la [¢] las clases del

clasificador internacional para las cuales 'se sohclta protecclon En ‘el caso de
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establecimiento comercial o industrial, se deben eépeéiﬁcar los productoé y las claSes a
que pertenecen y la o las regiones para. Ias cuales el regxstro de una marca para
distinguir un establecimiento’ comercml Yo j‘ ] RS W
d).- Fecha de presentacion de la sohcnud y ﬁrma del sollcnante o'su apoderado.v :

1.2.- DOCUMENTOS'_QUE‘SVE'ANEXAN

A la solicitud de marca comercial debers-acompafiarse:

a).- Cuando se tratare de reglslrar una euqueta, sels dlseﬁos de ella en papel de un'tamaiio

no supenor a 20 cm por 20 cm., ;
b).- Para el regnstro de un nombre propno se adjun aran los"'documentos que acrednen que

Civil competente Loa: mandatos provementes»del extranjero podran otorgarse o-

legalizarse ante el Cénsul de Chlle respectlvo.", o
).~ Cuando el titular de'la sohcntud sea una persona Jundlca, documentos en que conste la
personeria de su representante sn este fuere dlsunto del senalado en la leua anterior.

f).- Recibo del pago correspondlente. :

- REQUISITOS:DE  1<‘6 Do

Se refieren a lo que no puede reglstrarse como marcas: Los escudos las banderas u otros

emblemas, las denommaclones o sxglas de cualquler ‘estado, de las® or amzacxones

internacionales y de los seMcxos pubhcos estatales las denommacnones tecmcas °

cientificas respecto: del ob_|eto a ‘que se les destina, las_denommacxones comunes
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internacionales recomendadas por la Organizacion Mundial de la Salud; el nombre,
seudonimo o el retrato de una persona natural, salvo consentimiento dado por ella o sus
herederos; las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantias
adoptados por un Estado, sin su autorizacion, las que reproduzcan o imiten medallas,
diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras; las expresiones
empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, peso, valor
o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el
comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, las que no
presenten caricter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientosa que
deban aplicarse; las marcas iguales o que grifica o fonéticamente se asemejen, de forma
que se confundan con otras registradas en el extranjero para los mismos productos,
servicios o establecimientos comerciales o industriales, que gocen de fama y notoriedad;
aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o vilidamente solicitadas con anterioridad en la misma

clase; las contrarias al orden . publico, a la moral y a las buenas costumbres.

- PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE pii;clsirno; :

el nteresado dentro de los 10 dxas sngulentes debera

Aceptada a tramitacién u

publicar uh‘extrackto:dé sta,’ por. un ‘sola vez en e] Dlano Oﬁcml que tendra por. objeto

informar al pubhco ‘general sobre la exlstenmay el contemdo de una sohc:tud de privilegio

industrial. -

La solicitud de mar‘ comercnal cuyo extracto no se pubhcase dentro del plazo sefialado en

este aruculo, se tendra por.no presemada y el solicitante perdera los derechos que hubiere

pagado.

- REQUISITOS DE LA PUBLICACION

En el extracto a publicar, se debera indicar:

- namero de la soficitud
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- nombre completo deI solicitante
- marca solicitada y/o descnpcnon de la euquetn
- . claseo clases sollcntadas

- descnpcnon de productos o servnc:os dentro de dlchas clases.

4.- ESCRITO DE OPOSICION
El escrito de oposicion debera contener. altménos lo siguiente:-

a).-Suma del documento en la que se indf?idualiiafé la solicitud sobre la cual recae la
oposicién y el nombre de su titular. o B

b).- Nombre completo, domicilio y profesién deloponente

c).-Razones de hecho y de derecho que invoca en su oposncnon :

d).- Peticion concreta al Jefe del Depanamento G

e¢).- Patrocinio y poder.

El escrito de oposicién y el de contestacl 1 a, deberan ser patrocinados por un abogado

habilitado para d ejercicio de la profeSI
4.1.- IN'u:mI:s PARA PRESENTAREL ESCRITO DE OPOSICION

Cualquier persona interesada podra presenta ante el Departamento una oposicién a la

solicitud de cualquier pnvnleglo fundamen ndola en la falta de alguno de los requisitos de

registrabilidad o reivindicando pn

4.2- TERMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICION

Cualquier interesado, podra_ formul el'Departamento, oposicién a la solicitud, dentro

del plazo de 30 dias,"cbﬁiado,ab partir de la fechév"deVlzi pdbylicacién del extracto.
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Los juicios de oposicion se sustanciarin ante el Jefe del Departamento de Propiedad

Industrial.

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA soucnun DE REGISTRO DURANTE EL
ESTUDIO Y 'rRAMrrE DEL ESCRITO DE OPOSICION. ’

Si se presentase una oposicién a la solicitud de registro, se daré al solicit'an‘le‘trasl»ado dela

oposicion para que dentro del plazo de 30 dias haga valer sus derechos.,"f

Si hubiere hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se recibi ausa a prueba

por el término de 30.dias. El Jefe del Departamento ordenara la“b d un mfonne

pericial, el mforme serd puesto en conocimiento de los mteresados i d pondran de

120 dias para formular las observaciones que estimen pertmentes :

ocederd  recurso -de
apelacion, que debera interponers desde la notificacion de

1 Arbitral.” "

1a resolucién. El recurso de apelacién sera sustancnacb por el Trib
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La sentencia produce sus efectos una vez que se encuentra firmey ejecutoriada, y desde ese
momento se producen los efectos propios de la sentencia, que pueden ser:

Si acepto la marca, corresponde que se otorgue el registro. )

Si rechaz6 la marca, la solicitud se envia al archivo.

lV.-ESPA‘NA’”'A

La Ley de Marcas No ]7/2001 del 7 de dlmembre de 2001 uene por objeto el reglmen

Jundnco de Ios sxgnos dlstmnvos

Para ia proteccxo de os s:gnos dlstmtlvos se concederan los derechos de propxedad

industrial sobre las marcas y nombres comerclales El derecho de propledad se adquiere por

el registro vahdnmente efectuado.

Podrin obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o
juridicas de nacionalidad espafiola y las personas naturales o juridicas extranjeras que
residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en
territorio espafiol. También podran obtener el registro las personas naturales o juridicas
extranjeras siempre que la legislacion del :Estado del que sean nacionales permita a las

personas naturales o juridicas de nacionalidad espafiola el registro de signos.

La solicitud de derechos de propledad mdustn_al se mscnben en el Registro de Marcas, de la

Oficina Espanola de Patentes y Marca S

! Ley de Marcas de Espaﬁa, No,. i7/2001 del 7 de diciembre de 2001,
Rcal Decreto 687/2002, del 12 de julio de 2002,por el que sc aprucba ¢l Reglamento para la Ejecucién de la
Ley dec Marcas dc Espafia No. 17/2001.
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- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA Y
NOMBRE COMERCIAL ’

La solicitud debera presentarse en-los impres

' que ‘para ‘tal ‘efecto stablezcala Oficina

Espaiiola de Patentes 'y Marcas.::

El érgano competente para reci
el nimero dela:solicitud y: e
momento -de" la’ recepcion, . se

presentacion de Ia solicitud
1.1. DATOS .

La solicitud de registro de marca debera contener al menos:
a).- Peticion de registro de marca.

b).- La identificacidn del solicitante.

c).~ La reproduccion de la marca.

d).- Lalista de los productos o servicios para los que se sohclta el reglstro
el nomb e y dlreccxon del

e).- Cuando el solicitante actie por medlo de un presentant
mismo. ;
f).- Cuando el solicitante desee hacer valk’i‘:rkl_
presentar un declaracién en tal ‘sént_id(o,
presentacion de dicha solicitud antén’or yd
g).- Cuando proceda, la mencidn de que Ia SO

colectiva o de garantia.

h).- Firma del solicitante,

La solicitud dara lugar al pago de una tasa cuya cuantla estara detenmnada por el numero

de clases de productos o servicios que se sohcnten
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1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

La SOIICltud se presentara acompaﬁada del justificante de haber satisfecho la tasa

establecida para el dcposnto

2.- REQUISITOS DE FONDO

Se refiere a que el signo distintivo, marca, cuyo registro se solicita, no se encuentre en

ninguna de las prohibiciones contempladas en la ley, las cuales consisten en:

-aquellos $ignos que no son susceptibles de representacion grafica, que sirva para distinguir
en el mercado productos o servicios,

-aquellos que carezcan de caracter distintivo,

-aquellos que se compongan exclusivamente de signos o indicciones que puedan servir en
el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia
geografica, época de obtencion del producto o de la prestacion del servncno ‘

-aquellos que se compongan de signos exclusivamente de signos:o lndxcacmnes que se

hayan convertido en habituales para designar los productos ‘o' servicios en-el’ lengua_]e

comin o en las costumbres leales y constantes del comercno,
-aquellos constituidos exclusivamentepor la forma 1mpuesta po

o por la forma que da un valor sustancial al producto,

-aquellos que sen contrarios a la Ley, al orden pablicoo a las buenas costumbres, o
-aquellos que puedan inducir al pablico a error, Gy
-aquellos que aplicados a identificar vinos o bebidas espmtuosas comengan o consistan en

indicaciones de procedencia geografica que no tengan esa procedencia, .

-aquellos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraclones y otros

emblemas de Espaila, sus Comunidades Autdénomas, Municipios,- Provmclas u -otras

entidades locales, a menos que medie la debida autorizacion,
-aquellos que incluyan insignias, emblemas o escudos que sean de interés pubhco
-el nombre, apellido, seudénimo o cualquier otro signo que para la general;daq del ptblico

identifique a una persona distinta del solicitante.
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3.- PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Recibida la SO|lCltud de marca la Ofcma Espaﬁola de Patemes y Marcas procedera a su
Sficial de a'.Propichad~quus;ﬁpl, ,salv"o q\jel la misma fuera

publxcaclén en el Boletm

contraria al orden publlco o las bue cdstﬁnﬁbrés."; o

La Of'cma Espanola omunicara’ la“publicacion de la: sohcxtud para ‘efectos sxmplemente

lnformatlvos ‘a los'titulares de,los’ sxgnos antenores reglstrados o solicitados que hubleran

sido detectados como consecuencia de una busqueda mfomm ica y que, pudieran formular

las siguientes menciones:

a).- Nombre y dlrecclon del sohcltame
b).- Nombre y direcdén del representante si.lo hubiere s
¢).- Nimero del expedlente fecha de presen g ci 4 caso, prioridad ?‘eéiyérﬁz’idé.v :
d).- La reproduccién del signo solicitado como marca = SR

e).- Lista de los productos o servicios, con mdlcac:on de la clase del Nomenclator

Internacional.
4.- ESCRITO DE OPOSICION
La oposiciyé:rn debera formularse ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas mediante
escrito motivado y debidamente documentado y solo se tendra por presentado si se abona la

tasa correspondiente,

El escrito de oposicién debera presentarse por duplicado y debera contener:
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- Numero de expediente, fecha de publicacion y nombre del solicitante de la marca contra
la que se formula la oposicién. L
.- Indicacién clara e inequivoca de los productos o servicios enumerados enla’ sohcntud de

la marca contra los que se presenta la opos:cxén con mdlcaclon de la clase en Ia que

estén ordenados.

~ Nombre y direccion de la persona que formula la oposicion.

d.- En caso de que se actiie por medio de representante, el nombrey dlrecmén de éste.

e.- Si la oposicion se basa en alguna de las prohibiciones para regxstrar un sngno se

especificara 1a prohibicion en que se funda en concreto la oposicion.

f.- Cuando la oposicién se base en una marca anterior, se sefialara el nimero de ésta, su

fecha de presentacion y prioridad, y si la misma esta solicitada o reglstrada
g.- Manifestar si la oposicién se basa en una marca anterior notonamente conoc:da, en un
derecho anterior. ’ !

h.- Cuando proceda, se incluird una. representaclén y- descnpc:on del derecho -0 ‘marca

anteriores no reglstrados ante la Oﬁcma de Marcas..

- Los productos o servicios para los que la marca antenor ha sido reglstrada o sollcxtada o

para los que la marca antenor sea notonamente conocida.

- Las razones, mouvos o fundamemos en que se basala oposncloh.
k.~ La firma del mteresado o de su representante
L- El Jusufcnnte de pago de la tasa de oposnclon., . : ST
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4.1.- INTERES PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICION.

Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquxer persona que se considere per]udlcada
podra formular ante Ia Oﬂcma Espaﬁoln de Marcas oposncxon al reglstro de una marca

4.2.- TERMINO PAR&»#&ESENTAR EL Escm’ro'm:_ OPOSICIO!

Se podran presentar oposnclones al registro de una marca, en el plazo ! :s{g:ontados
of :

desde la fecha de pubhcacnon dela solicitud de dicha marca en el Bolet

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL
ESTUDIO Y TRAMITE DEL ESCRITO DE OPOSICION.

Cuando se hubiesen presentado oposiciones u observaciones de tercero se decretara la
suspension del expediente, y se comunicaran al solicitante las oposiciones u observaciones
formuladas para que en el plazo de 1 mes, contado desde la publicacion del suspenso en el

Boletin Oficial, presente alegatos.

En la contestacion 'al suspénso, el solicitante podra retirar la solicitud, limitar, modificar o

dividir la lista de 16s productos o servicios

4.4.- RESOLUCION A LA OPOSICION

Transcurrido- el plka,i;o, fijado para la contestacién al suspenso, haya contestado o no el
solicitante, la Oﬁcina Espaﬁola de Marcas, acordari la concesién o denegacion del registro
de la marca,’ especlfcnndose en este ultimo caso, los motivos, y derechos anteriores

causantes de la negatwa

Si la causa de la denegacnén del reglstro de 1a" marca.solo existiere para parte de los

productos o servicios, la denegaclon del reglstro se limitard a los productas o servicios de

que se trate,
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La resolucion se publicara en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

V.- PE R U*

En Peri se aphca la Decnsxon No 486 del Reglmen Comun sobre Propledad [ndusmal de la
Comisién de la Comumdad Andma tomada el 14 de sepuembre de 2000

El derecho al ﬁsd‘exclusiyc}_de un signo distin‘ti\‘ro'se adquirira por su registro ante la oficina

nacional competente. -

En el dnsposmvo normatlvo”a estudxo se comemplan los sx;,ulentes s:gnos de propiedad

mdustnal

Marca, es cualquier signo que sea apto para distirnguir';":rpdugtbs o'servicios en el mercado.
Lema comercial, palabra, frase o leyenda utilizada'cbmo Conﬁp]erhento de una marca.
Nombre comercial, se entiende por tal, cualquier Svigrid que identifique a una actividad
econdmica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil. :

Denominacién de origen, es una indiccion geogréﬁca:cdristi_tuida por:la denominacién de
un pais, una regién o un lugar determinado o consii‘tu'ida'bdr"umi denominacion que se
refiere a una zona geografica determinada, uuhzada para desngnar un producto originario de
de deban exclusivamente o

ellos cuya calidad, reputaciéon u otras caractensuca

esencialmente al medio geogréfico en el cual se produce mclundos los factores naturales y

humanos.

Debe mencionarse que expresamente se senala que las dlsposxcxones relanvas a la marcas,

serdn aplicables al resto de los signos.

32 Decisién No, 486, de 1a’Comisién de la C idad Andina, en relacién con el Régimen Comiin sobre
Propiedad Industrial, Acuerdo de Cartagena del 14 de scptiembre de 2000.

110



1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

La solicitud de registro de una marca se presentara ante la oficina nacional competente y

debera comprender una sola clase de productos o servicios.

La solicitud de declaracion de proteccién de una denominacion de origen, se hara de oficio
o a peticion de quienes demuestren tener legitimo interés, entendiéndose por tales, a las
personas naturales o juridicas que directamente se dediquen a la extraccion, produccién o
elaboracion del producto o productos que se pretenden amparar con la denominacion de

origen, asi como las asociaciones de productores.

- DATOS
La solicitud de registro de una marca debera cumplir con los siguiéntes requisitos: .

a).- El requerimientdde régistfo de marca.

b).- Nombre y dlreccwn del solicitante. : - :

c).- Nacnonahdad o domxc:ho del solicitante, Cuando éste fuere una persona juridica,
debera mdxcarse el lugar de su constitucién, X

d).- Nombre y dlreccnon del representante legal del sohcltante en su caso.

¢).- La indicacion de la marca que se trate de registrar S

f).- Laindicacion de la clase a la cual corresponden los productos o servxclos

g).- La firma del solicitante o de su representante legal.

La solicitud de declaracion de proteccién. de una denommaclon de ongen debe contener

algunos datos propios de este signo dxstmtxvo.

a).- Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, asi como la
comprobacion de su legitimo interés.

b).- La denominacién de origen, objeto de la declaracion.

TESIS CON
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c).- La zona geogréfica delimitada de produccién, extraccion o elaboracion del prdducto
que se designara con la denominacién de origen.

d).- Los productos designados con la denominacion de origen. .~ s

e).- Una resefia de las calidades, reputacién u otras caracteristicas-esenciales de los

productos designados con la denominacion de origen. —
1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
Con la solicitud se deberan brésentar los siguientes doéumemos:

a).- La reproduccidn de la marca.

b).- Los pbd‘efes ‘que fueren necesarios.

c).-El comprobame de pago de las tasas establecidas.

d).- El cert:ﬁcado de registro en el pais de origen expedido por la autondad que lo otorgd y
de estar. previsto en la legislacién interna, del. comprobante de: pago de la tasa

establecida, cuando el solicitante deseara prevalecer el derecho de pnondad

2.- REQUISITOS DE FONDO

Si no se huBiesen presentado oposiciones o se haya vencido el plazo para que el solicitante

del registro hlcxera valer argumemos en contra de la oposicion, la oficina competente

procedera ‘a reahzar el examen de reglstrabxhdad el cual consisten en verificar que el signo
cuyo reglstro se sollcna, no se encuentre dentro de los supuestos contemplados como
aquellas fis guras que no pueden registrarse como marcas, entre las cuales se encuentra:

- aquellas que carezcan de distintividad.

- aquellas que consxstan exclusnvamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, o en las formas o caracteristicas lmpuestas por la naturaleza o la funcion del
producto o servicio de que se trate. ’ , o

- aquellas que consistan en’ formas_ u otros elementos que den una ventaja funcnonal o

técnica al producto o servicio al cual se apllca A



- aquellas que consistan en un signo o indicacién que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geografica, época de produccién
u otros datos d e los productos o servicios. ’ ' )

- aquellas que consistan en el nombre genérico o técnico del producto o servicio. .

- aquellas que consistan en la designacién comun o usual del producto o servicio.

- colores aislados '

- que reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de ongen proteglda

- consistan en una indicacién geografica nacional o extranjera.

- que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competente 'esbudos armas,

banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control snglas o denommacnones de
cualquier organizacion internacional. B
- sea contrario a la moral, ala ley, al orden publico o'a las buenas costumbresh

- aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara mdebxdameme un derecho de tercero

3.- PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE REGISTR

Ordenada la pubhcncnon de la solicitud de registro;" esta se reahmra en el dxano oﬁcnal a

costo del SOIICI tant

reproduciendo la informacién’ snguxente

a).- Numero de la sohcxtud : :
b).- Nombre y paxs del domxcnho del sollcnante, :
c).- Reproduccién o descnpclén del S|gno, .
d).- La clase a la que pertenecen los productos o sérvicids;



e).- Los casos en que se reivindica una prioridad o se ejerce un derecho preferente o se

limita la cobertura de los productos o servicios.

4.- ESCRITO DE OPOSICION

En las oposicio n'indicarse los datos esenciales del ‘opositor,.y de la solicitud

contra la cual se interpon

4.1.- INTERES PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICION

Tienen interés legitimo para presentar oposiciones, tanto el ‘titular 'de un marca idéntica o
similar para productos o servicios, respecto de los»c‘ﬁ'z‘iklés el ﬁsb_de,la marca pueda inducir
al publico a error, como quien primero solicitd el regis“uf‘c'ayd_e‘ ésé maréa en cualquiera delos
Paises Miembros. En ambos casos el opositor debera acfﬁdi{éf su interés real en el mercado

del Pais Miembro, donde interponga la oposicién, debi ndo a tal efecto solicitar el registro

de la marca al momento de interponerla oposicion.: :
4.2.- TERMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICION

Dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de la publicacion, cualquier persona que tenga
legitimo interés, podra presentar oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro

de la marca solicitada.

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL
ESTUDIO Y TRAMITE DEL ESCRITO DE OPOSICION

La interposicion de la oposicién con base en una solicitud de registro previamente

presentada en cualquiera de los Paises Miembros, provocara la suspensién del registro de la

segunda solicitud, hasta en tanto el registro de la primera sea conferido.
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Una vez preséntada la oposicion, se le notificara al solicitante del registro para que dentro
de los 30 dlas SIgulemes haga valer sus argumentos y preseme las pruebas que estlme

conveni emes

4.4.- RESOLUCION A LA OPOSICIO

Una vez vencxdo el plazo para que el. sohcn e del reglstro presente sus argumemos en

relacion a Ta oposmlon la oﬁcma naclonal compet me se pronuncxara sobre la oposxcxon y

sobre la concesion o denegacnon del regnstro de Ia marca

La interposicién-de una oposmon con 'base'en una marca prevmmente regxstrada en

cualquiera de los Paises Miembros, facultara a la oﬁcma nacnonal competente a denegar el

registro de la segunda marca.

VI-UNION EUROPE‘A’-“ '

La legnslacxon de :la: Comumdad Europea .sobre marca comumtnna :se - encuentra
representada por el Reglnmento CE No 40/94 y 3 Reglamento CE No' 2868/95,por el que

se establecen normas ‘de. ej ecucion del reglamento antes citado

La leglslacnon en: omento' e creo para lograr os objeuvos comunitarios,. a. traves del

establec:mlento de un

33 Reglamento CE No, 40/94 del Consejo de la Unién Europea, sobre Marca Comunitaria
Reglamento CE No. 2868/95 de a Comisién de la unién Europea por el que se establecen normas de
ejecucién del Reglamento CE No., 40/94
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El derecho sobre la marca comunitaria solo puede adquirirse por el registro, ‘el cual solo
puede negarse en caso de que la marca carezca de caracter "distintivo, sea ilicita o que se

opongan a ella derechos anteriores.

Podran constituir marcas comumtanas todos los ‘signos-que’ puedan ser objeto de una

representacién graf ca que sean aproplados para dlstmg rlos productos o servicios de una

empresa de Ios de otras empresas

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

1- REQ(VJJl‘SleOS'l"“(j)»R‘MALEs‘ii E

eleccion del solicitante:

solicitud.’
1.1- DATOS
La solicitud de marca comunitaria debera contener: - o
a).- una instancia para el registrb de’n;;rc‘:a vcorf;;vnitérirtl;
b).- Las indicaciones que permxtan ldentlfcar al’ sohcntam

¢).- La lista de productos o de servicios para Ios que se sohcxte el reglstro'

d).- La reproduccién de la marca.
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La solicitud de marca comumtana dara lugar al pago de una tasa de deposnto Y, en su caso,

de una o vanas tasas por clase

1.2.- Do¢uMENTos QUE SE ANEXAN

convertido en habltuales en el lenguaje comun o'en las costumbres I alesy constames del

comercio.
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-signos constitutivos exclusivamente por; la forma impuesta por la naturaleza'del producto;
la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico; la forma que afecte al

valor intrinseco del producto.

-marcas que sean contrarias al orden pubhco o a las ue as costumb‘es

-marcas que puedan inducir al pablico a error
-marcas que por falta de autorizacion de la autorid
-marcas que incluyan insignias, emblems,’e

También verificara que el sohcntante pueda ser titular. de una marca’ comumtana Ya que

unicamente pueden serlo las personas f's:cas ot ndxcas que s
-nacionales de los Estados mlembros :
-nacionales de otros Estados que sean parte en el Convemo de Pans para la Protecclon de la:

Propiedad Industrial. . :
-nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio de Phns pel
domiciliados o que tengan su establecimiento industrial o comercml ef‘ecu
territorio de la Comunidad o en el de un Estado que sea parte del Convemo de Pans

-nacionales de un Estado, que conceda a los nacionales de todos los Estados mxembros la

misma proteccnon que a sus nacionales en lo que concierne a las marcas.
3.- PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Cumplidos los requisifos cjue’ debe _satisfacer la solicitud de marca comunitaria y
transcurrido el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que la Oficina transmita los
informes de busqueda “al- solicitante, se publicara la solicitud, siempre que no sea
desestimada. Sera d‘esestim'ada la solicitud cuando el registro de la marca o fuera.
procedente para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se solicite
en cuyo caso la solicitud se desestimara para los productos o servicios afectados. También
se desestimara la solicitud cuando la marca contuviera un elemento carente de caricter
distintivo y cuya inclusién en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance dela prdigccién

de la marca. Cabe mencionar que no se podra desestimar la solicitud sin que previamente se
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haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o modificar su solicitud o de presentar

observaciones,

La Oficina informara de la publlcacxon de la sohcntud de marca comumtana a‘los titulares
de las marcas comunitarias- o - de las sollcltudes de marca comunitaria - anteriores

mencionadas en el informe de busqueda comumtana

- REQUISITOS DE LA ‘kUBL’iCA’CI(’)N -

La publicacion de la soliciidd_dgb'éré’l inclu

a) el nombre y dxreccxon del sollcntante ;

b) cuando proceda, el nombrey la dlrecclon profesional del representante designado por el
solicitante, si hubiera varios representantes con 1a misma direccién profesional,
Ginicamente se publicara el nombre y la direccién profesional del representante que se
cite en primer lugar, seguidos de las palabras «y otros»; si hubiera dos o mas
representantes con distintas direcciones profesionales, Unicamente se publiparé la
direccion para notificaciones establecida; cuando se designe a -una asociacién de
representantes solo se publicara el nombre y la direccién profesxonal dela: asocwcxon

c) la reproduccién de la marca junto con las indicacionesy descnpcxones cuando se sohcne

el registro en color, la publicacién debera constar de la mencnfm «en colon) e mdlcar el

color o colores de que esté formada la marca.

d) la lista de los productos y servicios, agrupados de acuerdo con iaﬁes'de la

clasificacion del Arreglo de Niza; cada grupo de productos >o servicios ird precedxdo del
nimero de la clase de dicha clasnﬁcacnona la que pertenece y presentado enkél orden de
" las clases de dicha clasificacion, 2

e) la fecha de presentacién y el nimero de expédiente. o

f) cuando proceda, los datos relativos a la prioridad reivindici:da’

£) cuando proceda, los datos relauvos a la reivindicacién de la pnondad de exposxclén
h) cuando proceda, los datos relatxvos ala renvmdncacnon de ‘la anti edad,de marcas

nacionales.
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i) cuando proceda, la mencién de que la marca ha adquirido un caracter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de la misma, S
j) cuando proceda, la mencion de que la solicitud se refiere a una mai’ca comunitaria

colectiva.

k) cuando proceda, una dcclnraclon por’ la cual el sohcntante no alegura derecho exclusnvok

alguno sobre un elemento de la marcu., L S L BRSO
D) la lengua en que se presento la solxcntud y la s'egunda.l'engua que haya indicado el

solicitante.

4.- ESCRITO DE OPOSICION ~ ©

Cualquxer persona f' snca Jundxca asn como: las ngrupacxones que representen a

fabncantes, productores prestadores de. servxclos comercxantes ‘o consumldores, podran

dirigir, tras’ Ta pubhcac:é de la: sohcx ud de marca comu ltana ob rvacxones escritas,

precisando los motivos segun los cuales procede denegar el reglstro sohcxtado.

El escrito de oposicién debera incluir:

Por lo que respecta a la solicitud contra la que se dirige la opoéiciéh:

-el nimero de expediente de la solicitud contra la que se dirige la 6posici6n,:

-la mencion de los productos y servicios enumerados-en la solicitud de marca comunitaria
contra los que se presenta oposicion, e o

-el nombre del solicitante de la marca comunitaria; = -

Por lo que respecta a la marca anterior o al derecho antenor en los que se basa la oposnclon.

-una indicacién en el semxdo de- que' a oposnc n basa en‘una’ marqa antenor y una

indicacion de que la marca nntenor es un

marca registrada mtemacnonalmente una mencnon del Estado o-Estados mlembros entre
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los que se incluya, en su-caso, el Benelux, a los que se haya extendido la proteccion de
dicha marca anterior, ) o ’
-cuando sea posible, el -nimero de expediente o el nimero de- reglstro y la fecha de

presentacion, mclunda la fecha de prioridad de la marca antenor

-en el caso de que la oposxclén se base en una marca an(enor '

derecho,

-en el caso de que presentare opos clén un hcencnatano su nombre y dlreccnon asi como
una indicacién deq:e se Ie ha facultado para ello k ’

-en el caso de que presentare oposnclén el cesionario del titular reglstrado de una marca
comunitaria que aiin no haya sido regxstrado como nuevo titular, una indicacion en tal
sentido, el nombre y direccion de la parte que haya presentado oposicion y la mencion de
la fecha en que la Oﬁciﬁa recibié la solicitud de registro del nuevo titular o, si no se

dispusiera de este dato, la fecha en que se envid la solicitud,
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-en el caso.de que, basandose en un derecho anterior, presentare oposicién una persona que
no sea titular del mismo, el nombre y direccion de dicha persona, asi como una indicacion
de que, en virtud de la; leglslaclon nac:onal apllcable esta facultado para ejercer -tal

derecho, e i 3 ;
-en el caso de que qunen presente oposlcton hublere deSIgnado a’un representame, el

nombre y dlreccxon profesnonal del represemante

Una especificacién de los motivos en 165 que se base']

Los escritos de oposicién podran incluir pormenores de los hechos pruebas y alegacxones

presentados en apoyo de.la oposicion, acompanados de los documentos acreditativos

pertinentes.

Las observaciones, se notificaran al solicitante, que podra tomar posicion.

4.1.- INTERES PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICION.

econémico de’ alcance no_unicamente Iocal Lque: hubleren adquirido erechos a utlllzar

dicho S|gno con antenondad ala fecha' de presentacxon»de a- soh‘cxtud de la marca -
s, ‘en vmud’ del .derecho nacxonal

comumtana, asn COI’!‘IO las personas

aplicable, a eJercer tales derechos
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4.2.- TERMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICION.

La oposicién deberé“presyentarse en‘e's:crito ‘motivado, dentro del plazo de tres' meses

contados a pamr de la pubhcamén de la sollcnud de marca comunitaria. Solo se tendra por.

presentndu una vez pagada la tasa de oposwlon

4.3.~ ESTADO QUE GUARDA LA_ OLICITUD DE REG]STRO DURANTE EL
ESTUD[O Y TRAMITE DEL ESCRITO DE OPOSICION.

El escrito de oposwnén forma parte mtegral del tramite que se da a la solicitud de registro,

En el curso del: 4 a las partes, tantas veces como

n observaciones con respecto a

las comunicacio

A in§ténéié”dél :

obj eto de un uso efecuvo en la Comumdad para los productos o los servxclos para los cuales

esté regnstrada y en Ios que se base Ia oposxcnon o de que existan causas Justxﬁcatlvas para
la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté reglstrada desde hace al
menos cmco aﬁos A falta de dlcha prueba se desestlmara la oposicién. Si la marca
comumtana anterlor solo se hubiere utilizado: por una parte de Ios productos o de los
servicios para los cuales este reglstrada solo se consnderara reglstrada a los fines del

examen de la oposnclon para esa parte de los productos o servnclos

Si lo juzgara util, la Oficina iwi’tavré a las pbartesk a una conciliacién,
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Si resultara del examen de’ la oposicién que el reglstro de la marca -estd exclundo para la

totalidad o' para parte de los productos ] servxclos para los cuales la marca comunltana ‘se

solicita, la solicitud serd desestnmada para Ios productos o, Ios serv cms de que se trate. En

caso contrario, sera desestlmada Ia oposwlén

La resolucion de desestimacion de la solicitud se publicara cuando sea definitiva.

VIL- VENTAJAS 'Y DESVENTAJAS DE LA REGULACION DEL
PROCEDIMIENTO DE Oiio'si_CiON s i .

En los seis ordenamienlb&' juridico uc. se’ anahzaron en el presente capltulo nos
encontramos que se regula el procedlmxentb de oposncxon como consecuencna de la
publicacién de la sohcntud de: un reg:stro de; sngno distintivo, en’ algunos de ellos la
regulacion apenas es enuncxatlva pero en otras: legislaciones, la regulacxén es exhnusuva

muy amplia.

Mas que desventajas en ln regulaclon ,del procedlmnento de oposxmon consnderamos que
hay ventajas. Y la pnncnpal de ellas se encuentra enel. hecho de que se permlte que
de un nuevo reglstro

aquellas personas. que puedan c nsnderar qu con el otorgaml nt

marcario, se vulneranan sus derechos Vsobre un sngno dlstmtlvo puedan realizar

mamfesmcnones, y verter opmxones respecto a los mouvos y fundamentos por los cuales

ellos consideran que -no* debena otorgarse eI reglstro del 'signo distintivo solicitado.

Opiniones u observaciones que la autondad competente despues de haberlas hecho del
conocimiento del sohcntante evalua si Ias toma en consideracién para determinar otorgar o

denegar el registro del signo distintivo sohcntado.
El procedimiento de oposicién, si bien podria pehsarse que tiene la desventaja de que hace

mas tardio o prolongado el tramite de una solicitud de registro, podria ser éubjetiva tal

apreciacion, ya que lejos de considerario como una desventaja, debe verse como un
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elemento que da mayor certeza y seguridad juridica en el otorgamiento del registro de un
signo distintivo, lo qu'e conlleva a que en el futuro se puedan iniciar procedimientos de
nulidad de: registros, - que fueron otorgados, ain con la pOSlblhdad de que con ello se

afectamm derechos de terceras personas

Ahora que si pudleramos enllstar Ias ventajas y desventajas del procedlmlento de oposncnon

tendnamos

Ventajas: -
-Se da derecho para que aquellas personas pomblemente afectadas con; el otorgamlento de

un nuevo registro, manifiesten los motivos por los cuales la autoridad no deberia otorgar

el registro solicitado,
-Se estarian dando mayores elementos o elementos adlcxonal

por haberse otorgado éste en contravencién a la ley o bnen po q

o invade derechos de terceras personas.

-Se le estaria dando mayor certeza y seguridad Jundlca, tanto a los t1 lares de los registros

anteriores, como a los titulares de los nuevos registros.

-Comercialmente, se estarian protegiendo derechos’ de los txtulares de los reglstros pero

también se estaria protegiendo a los consumidores.

Desventajas: ;
-Podria hacer mis prolongado el tramlte de una sohcntud de reglstro

-Genera mas gastos al sohcntanle del re

regulacion del procedxmlento de oposlmén trae

Dado lo anterior, mas que desventajas, |
los productores fabncantes comerclantes y prestadores de

grandes ventajas taﬁio par:

servicios, como para'el ptiblic
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CAPITULO CUARTO
BASES PARA UNA PROPUESTA DE REGULACION DEL PROCEDIMIENTO DE
OPOSICION EN LA VIGENTE LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA

La propuesta que se presenta en este trabajo, se de en aras a la apertura que México, ha
tenido al comercio exterior‘y como consecuencia, de ello, nos encontramos en la necesidad
de realizar modificaciones a" nuestra normatividad interna, para asi poder estar en

concordancia tanto en lo mtemo como en lo externo.

Como parte del crecimiento y‘apertura que todas las micioheshv'an":é)':perm'ler{tado en
materia comercial, este crecimiento se ve reflejado en la materia de propledad mdustnal Es
por ello que a fin de no sufrir atraso en el progreso de la globahzaclon mundml y una vez
realizado un pequeiio estudio y analisis a diversas nonnatnwdades en mateng d¢ propiedad
industrial, asi como de las desventajas y ventajas que presenta el proéedimienfo de
oposicion en el registro de los diversos signos distintivos, en la legislacion de diversos
Paises, se realiza la propuesta de incorporar a nuestra Ley de Propiedad Industrial la

regulacion de dicho procedimiento, bajo las bases o reglas que a continuacion se presentan:

I.- PROPUESTA DE REGULACION DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICION EN
LA LEGISLACION VIGENTE

De conformidad con la vigente Ley de Propiedad Industrial, toda solicitud de registro o de
publicacién de un signo distintivo, es sometida a dos tipos de examenes, el primero que se
realiza para verificar que tanto la solicitud como la documentacién que a la misma se anexa
cumpla con todas . las‘formalidades que al efecto establece el ordenamiento legal de la
materia. Concluxdo el examen de forma se procede a realizar el examen de fondo a finde

verificar que el SlgnO dlstmt \ o cuyo reglstro se solnclta sea registrable en termmos de la

ley, es decxr que no Xi

Recordemos que algu )
la publicacion del sngno dxstmtlvo segun se trate de una’ marca, un avnso comerclal o un
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nombre comercial, lo constituyen: que sea una marca idéntica 0 semejante en grado de
confusién a otra en tramite de registro presentada con anterioridad o a una i'egistrada y
vigénte_, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; o se trate de una marca
que sea idéntica o semejante en grado de confusién a un nombre comercial aplicado a una
empresa, 0 a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la prestacion de los servicios
que se pretenden amparara con la marca, siempre que el nombre comercial haya sido usado
con anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de registro de la marca o la de
uso declarada de la misma; tampoco podra usarse ni formar parte del nombre comercial,‘
denominaciéon o razén social de ninglin establecimiento o persona moral, una marca
registrada o una semejante en grado de confusion a otra marca previamente registrada.
Impedimentos que se pueden resumir, en unos solo: No se otorgara el registro de un signo
distintivo cuando terceras personas ya gocen de algiin derecho sobre dicho signo distintivo

0 uno semejante en grado de confusion.

“Articulo 90.- No seran registrables como marcas; -

TESIS CON 27
FALLA DE CRIGEN




la fecha de presentacién de la sollc:tud de registro de la marca ola

de uso declarado dela mxsma

En estas prohibiciones se hace referencia’a una denominacién; diseﬁd, ﬁgﬁra-oforma
tridimensional que no esta disponible ya que sobre el mismo existeﬁ'd_erecyhos de
exclusividad adquiridos con anterioridad por un tercero; estos derechos 'ghtbevridr‘és' bueden
derivarse de la existencia ya de un registro o bien de una solicitud de registro, en cuyo

ultimo caso de lo que se trata es de un derecho de preferencia. O porque forme parte de un

nombre comercial.

er :de’caracter

bié épreciarse la

tos primarios son

recen .o ‘no.y, -en

consecuencxa, si Ia snm tud estnba sélo en los element‘ ‘secundarios; se considerard

: que los sngnos dlstmtxvos nose parecen

3 Carlos Viftamata Paschkes. “La Propicdad Intelectual” Editorial Trillas. México 1998, Paginas 267 a 275
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b).- Para comparar los signos distintivos entre ‘si, puede atenderse a las semejanzas o las

diferencias. L

d).- Para demdlr sobre la sem janza entr “dos s gnos dxstmtlvos no sélo debe atenderse a

su foneusmo sino tamb|en a su graﬁsmo

e).- La representacion fonética de un: vocablo conduce en forma innegable a la
representacion intelectual del objeto representado y por tanto, siendo diferentes por sus
respectivas acepciones, las denominaciones de ‘dos signos distintivos, no pueden ser

confundidos porque su representacion fonétic‘a sea parecida.

).~ Para decidir acerca de la seméjanza de’ dos signos distintivos, hay. que compararlos,

atcndlendo fundamemalmente a‘la lmpresmn lnstantanea que se adquxere a primera

vista, del conjumo de cada uno de los sngnos di tmnvos i

g)- La comparacnon para ver si‘un signo distintivo ha ‘sidoio. no |m|tado, debe hacerse

»atendlendo a‘los elementos que “fuerc

que la acompafian, el nuevo sngno dlstmtlvo se dlstmgue claramente del antenor, y no

produce confusion.

h).- Los signos distintivos deben estudiarse atendiendo no sélo a las idea‘s"que"sdgieren

sino también a su aspecto en conjunto, cuando se trata de determmar si dos sngnos

distintivos son semejantes en grado de confusion, debe atenderse no solo a un anallsus

minucioso de sus elementos graficos, fonéticos o ideoldgicos, exammando los signos
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parte por parte, sino. que también debe atenderse a su coﬁjunto es decir, al efecto que
~produzcan tomadas globalmente Y de manera lmportante es. de ‘atenderse a la
pnmera |mpreslon al efecto que puedan produclr en el pubhco consumidor al primer
golpe de vista, o al ser oidos cuando son pronuncnados rapxdamente pues no es de
suponcrs»e ‘que’ dlcho publico consumidor haga siempre un analisis minucioso y

detallado de los signos distintivos de los prbductos que adquiere.

i).- Para determinar la posible semejanza entre dos signos distintivos, hay que atender a los
prodixctos o servicios que amparan. La propiedad de un signo distintivo o la
exclusividad de su uso, tiende esencialmente a proteger el prestigio de un fabricante, o
prestador de servicios, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para
obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario del signo anterior, ni
puede causar a éste algin desprestigio en relacion con la calidad de su producto o
servicio. Por eso cuando los productos o 'servicios a que se aplica:los dos signos

distintivos  son de naturaleza sustanclalmente dlferente , no hay razon para negar el

registro o la publicacién de un sngno dxstmuvo por su posnble semejanza [¢) confusnon

con el otro.

Al realizarse el corresp ndiente xamen de fondo a la solicitud de Teg podran parecer

“otorgado

antenondades que no son otra cosa que signos distintivos cuyo registro

con anlenondad o cuya sohc:tud de registro también se presenté cori antenondad a Ia fecha

registro de la marca o aviso comercml o la pubhcacxon,del nombre comerc:al solicitado, lo

anterior, al consnderar -que. estos 5|gnos dlstmtlv pudleran resultar 1dent|cos o semejantes

en grado de confusmn en relacnon con el sngno del cual el tiene mejor derecho a utilizarlo.
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Lo anterior, resulta ser el fundamento para el contenido y propuesta de este trabajo, ya que
de aparecer una anterioridad como resultado del estudio de una solicitud de registro o
publicacion de un signo distintivo, actualiﬁente unicamente se hace esto del conocimiento
del solicitante del registro correspondiente; no concediéndole ni al titular del registro de
una marca o de una aviso comercial o de la publicacion de un nombre comercial, ni al que
goza de un derecho de preferencia por haber presentado con anticipacion su soliciud de
registro, el derecho para que manifieste su oposicion a que sea otorgado el registro
solicitado, por considerarlo idéntico o semejante en grado de confusion a aquel sobre el
cual se tiene un derecho de uso exclusivo o de preferencia. Por lo tanto al no darle ese
derecho, el Instituto frecuentemente otorga marcas que posteriormente son materia de un
procedimiento contencioso administrativo, por el cual se solicita la nulidad de dicho

registro.

Este procedimiento administrativo por el cual se solicita la nulidad de un registro o la
cesacion de efectos de la publlcamon de un nombre comercial, es prolongado y le genera
gastos innecesarios a titulares de marcas I gl tradas o -aquellos particulares. que tienen

derecho de preferencia sobre un’ S|gno determmado y -que ven sus derechos afectados. En

algunos casos los particulares afectados antes de mlcxarel procedlmlento contencioso tratan

de llegar a arreglos con quxenes btuv ron el reglstro de marcas por error, pero ain estos

arreglos implican gast

En virtud de evitar lo anterior,” considero que debe lnclulrse en nuestra legislacion de

propiedad industrial el procedlmnento opostcnén para el otorgamlento del reglstro de un

signo distintivo,

- DEFINICION

Es el medio admlmsranvo que se produce con posterioridad a la publicacién de la

solicitud de registro de una mai C a, ‘de un avnso comercial o de la solicitud de publicacion de
un nombre comerqlal ‘enla Gaceta ‘de " la ‘Propiedad Industrial, y el cual puede ser

promovido por todo aquel_que kse considere perjudicado si se otorgasen los registros o la



publicacién solicitados, es decir, por este medio se podran alegar los motivos por los cuales
se considera que se afectarian derechos adquiridos con anterioridad, con el otorgamlento

del registro o la publicacion correspondiente.

Este procedimiento de oposicioén que se propone, no puede ser:cons do un recurso en

sentido estricto, ya que este se produce dentro de la via admiriiStrati

2.- PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA UN
AVISO COMERCIAL O PUBLICACION DE:UN NOMBRE COMERCIAL

Un requisito esencial para que procedak‘lmqiar el: procedimiento de oposicidn, lo constituye
la publicacionde la solicitud de 'feéisira de i.ina marca o de im’ aviso comercial y la solicitud
de pubtlicacion de un',k‘nqm‘b‘r‘e : comércial,‘ en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La
publicacion antes seiialada debera llevarse a cabo después de que la autoridad administrativa
haya realizado el estudio de fondo a la solicitud correspondiente, es decir, con posterioridad
a que se haya verificado que no existe impedimento legal para que el signo distintivo sea
registrado o publicado, o bien que derivado de dicho examen resultare que existen registros
o solicitudes de marca, aviso comercial o nombre comercial publicado que resultasen ser
iguales o semejantes en grado de confusion y hubieren sido otorgados o presentados;
respectivamente, con anterioridad a la fecha de presentaclén o.de uso declarado en la

solicitud publicada.

La publicacién debe realizarse por una sola vez,‘a costa del solicitante y la ‘misma debera

contener:

e).-~ Lista de* los productos rlo,— serwcnos con mdlcaclén de la clase “del” Nomenclator

Intemaclonal
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- INTERES JURIDICO

Como ya se ha mencionado, el principal fin que se persigue con la publicacién en Ia‘G’aceta
de la Propiedad Industrial del contenido de una solicitud de registro de m_arch, aviso
comercial o de publicacion de un nombre comercial, consiste en hacerla del conbcimiento
del publico en general, y en especial de aquellos que pudieran ver afectados [ vulnerados

sus derechos, de que gozan en razon del regtstro o uso anterior de un sxgno dlstmuvo que

registro de marca o de aviso comercial, o la publicaci
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4.- TERMINO PARA LA PRESENTACION DEL ESCRITO DE OPOSICION

El término que se propone ‘para la presentacnon de escritos de oposncnon siendo acordes con

el plazo’ que se otorga a los sohcnantes para que mamﬁestenlo que asu derecho convenga

en relacxon con los lmpedlmentos y antenondades reponados del mulnc:tado examen de

eses comados a’

fondo que reahza la autondad admxmstranv a su sohcxtud sena de 2

El plazo antenor por un lado'se- propone para que tanto el solxcnante como, el posuble

-afectado reahcen mamfestaclones observacnones o comemanos al mismo tiempo, y'si se

para la presentacnon de oposiciones, es para que no se argumente que'con la mcorporacnén'
del procednmlento de oposicion se incrementaria consnderablememe el txempo en‘el cual se

determine el otorgamlento o no de un registro.

11.- ESCRITO DE OPOSICION

Como ya se ha menclonado cualquler persona f'sxca o Jundlca ‘con legmmomteres podran

: dmgxr tras la pubhcacxon de la sohc:tud escmos de oposlcxén precnsando Ios motivos

segun los cuales procedena negar el reglstr o la pubhcacx n soh

‘La presentacnén del escrito. de. oposici6n conllevarm que’la tramltacxon de 1a solicitud de

registro de la marca del aviso comercnal o la pubhcacnon del nombre comercial que la

origing, se suspendlera hasta que se: resolvnera respecto a Ia procedencm o no de la

OPOSlCl on,
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1.- REQUISITOS FORMALES -

No sera necesario que eI escnto de oposncnon se presente en un fon'nato autonzado por el
sin _embargo debera cubnr requlsltos

~ Instituto Mexxcano de la Propledad Indusmal'

“'minimos para su presentacién y admxs:on

El escrito de oposicién debera inclui

-el nimero de expediente de la solici;ud contra la que se dirige la'oposicién.: -
-la' mencién de los productos y servicios’enumerados en la’solicitud contra: los que se
presenta oposicion. L -

-el nombre del solicitante.

leca lén e tal sentldo
-una representacion y, cuando proceda, una descnpcxon de la'marca antenor o del derecho

anteri or,

-una especificacion de los motivos en los que se base la oposicion.’

-firma de quien presenta oposicién

2.- DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN ANEXAR

Al escrito de oposicién debera acompafiarse, el documento por el cual se-acredite la
personalidad del promovente, de conformidad con lo establecido en la Ley.de la Pfqpiedad

Industrial.
Resultara necesario adjuntar, una descripcién y representacion del ‘signo ' distintivo que
resulta ser idéntico o semejante en grado de cbnfusiéh a‘aquel cuyo registro se presenta la

oposicion,
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Asimismo, se adjumaran todos aquellos elementos probatorios necesarios, que puedan

generar convnccnon en la autorldad administrativa, segtin sea la causa, motivo o razén por la

cual se presenta Ia oposncnon

1L.- NOT[FICACION DEL ESCRITO DE OPOSICION, AL SOLICITANTE DEL
REGISTRO o PUBLICACION

A fin de garantizar al solicitante su derecho a defender su solicitud y a ser oido, es decir,
respetarse su garantia de audiencia, resultaria conveniente, notificarle los escritos de
oposicion que terceras personas presentaren en relacién a su solicitud. La notificacion se

realizaria personalmente en el domncnllo que aparecnera en la sohcntud respectiva, dentro de

tos siguientes 15 o 30 dxas a aque en que se: presento o presentaron los escritos de

oposicion de referencna

Debe mencionarse, que la nouf'caclon de los escritos de opos ion se hana sin perjuicio de

que al solicitante anterlormente ya le ‘hubieran sido notificadas las antenondades que

resultaren del examen de fondo que la autoridad administrativa h:cxere a su solicitud, de lo

que se desprende que‘ el solicitante ya tendria un indicio de los posnbles escritos de

oposicion que se presentanan a su solicitud.

1. PRESENTAC!ON DE OBSERVACIONES

Con la notxﬁcacxon de los escritos de oposicidn al solicitante, se Ie dana la oportumdad de

presentar. observaclones a los mismos, es decir, se le daria una segunda oportumdad para
desvirtuar los mouvos razones o fundamentos por los cuales el ’51gno dlstmtnvo cuyo

registro sohcna y los senalados como anterioridad o sobre los que t rceras personas tienen
resu]tar idénticos o

mejor derecho, no pueden afectar derechos de terceros po

semejantes entre 51 m confundlrse por los productos o servxclos que protegen.
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Junto con la presentacién de observaciones, el solicitante podri presentar los medios

probatorios que estimase convenientes. -

Es de sefialarse, que se menbiona que “seria la’segunda’ oportl.;nidad que se le daria al
solicitante para desvirtuar la posnble afectacnon ° invasién de derechos de un titular de
registro marcario, de aviso comercial o de la publlcacmn de.un nombre comercial, o de
quien manifestara tener mejor_ derecho a obtener el reustro o la publicacién solicitado, en
virtud de que la primera oportumdad se le proporcnona cuando se le otorga un plazo de 2

meses para que manifieste lo que a su derecho conviniera, en relacion con las

anterioridades que le fueron citadas.
IV.- RESOLUCION
El escrito de oposicion podria generar una excepeion de previo y especial prbnunciamiento,

ya que no se dirigen a lograr un pronunciamiento de fondo, sino que tienen por. objeto

poner de manifiesto a la autoridad 1a existendia de cuestiones que iiﬁpiden, que obstan para

que se emita un pronunciamiento de fondo, por lo que por contener cuestiones obstativas o

impeditivas, debe resolverse antes del pronunciamiento de fondd®,

Sin embargo, y dado que de conformidad con lo dispuesto’en el articul 0:195 de la Ley dela

Propledad Industrial, en los procedlmlentos de decla:acx

nombre comercnal.

3 José Ovalle Favela, | ivil", Coleccién Textos Juridicos universitarios, Editorial Harla,
Sexta Edicién. México, 1994, Pagina 97
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1.- POSITIVA, ES DECIR SE NlEGA EL REG]STRO 0 LA PUBLICAC[ON
SOL]C[TADA ) G ; i

Si con los elementos presentados y argumentados
prueba, al grado de generar convncclén en Ia a
con el otorgamiento del registro o la pubhcacn

de terceras personas, entonces resolvera que la op

se negara el registro de la marca, del avnso ‘comercial o Ia ubll acno del’ nombre comercnal

solicitado.

La negativa, se notxﬂcara al sohcltante en el domicilio que haya sefialado en la solicitud

respectlva

II.- NEGA’VI"IYA,’;EJS_DECIR, SE OTORGA EL REGISTRO O LA PUBLICACION
SOLICITADA |

Por el contrario, y no obstante los argumentos, motivos y razones expuestos en el escrito de
oposicién, pero desvirtuados por el solicitante, y de las pruebas ofrecidas al respecto, la
autoridad determinarad que la oposicién no estd fundada ni motivada, y por lo tanto es
improcedente, y de no existir algiin otro impedimento legal que prohiba el otorgamiento del
registro de la marca, del aviso comercial o la publicacion del nombre comercial, la
autoridad administrativa procedera a otorgar el registro o a ordenar la publicacién, segin

corresponda.

En este caso, el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial expedira un titulo en el que se
hara constar: ' | )

-Numero de registro de la marca.

-Signo distintivo, mencmnando upo (Nommatlva mnommada tridimensional o mixta)
-Productos o servicios a que se nphcara - y

-Nombre y domicilio del tltular
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-En su caso, ubicacién del establecimiento.
-Fecha de presentacion de la solicitud, de primer uso, de prioridad reconocida e su caso, y
de expedicion. ’ i N :

-Vigencia.
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CAPITULO QUINTO
EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CESACION DE EFECTOS COMO
MEDIO DE IMPUGNACION DE REGISTROS O PUBLICACIONES QUE SE
HAYAN OTORGADO INDEBIDAMENTE

Sin una proteccion adjetiva, los derechos de propiedad industrial no tendrian razon de
existir, estos derechos se objetivizan sélo a través del ejercicio de las acciones de propiedad

industrial,

La demanda del interesado, que se debe presentar ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, puede anteceder a la solicitud de registro de una marca, aviso
comercial o la publicaciéon de un nombre comercial, como una forma de completar el
procedimiento de registro o publicacion o.de crear la legitimacién del promovente, que de
otra manera careceria de interés juridico. La resolucién emitida en tales procedlmxentos

administrativos, tiene una naturaleza de sentencla procesal

Es asi que precisar a que_ autondad le corresponde la solucién de cont:endas admlmstrauvas
de propiedad industrial, no es asunto facxl ya que. determmar 51 tales asuntos deben ser de
la competencia de lo judicial o bien, sn por el contrano deben caer dentro del: campo de'lo
llamado - contencioso-administrativo, 1o antenor ‘en”virtud ‘de que’si-la admlmstracnon
tomara conocimiento de las controversias’ que nacen de su actuaclon se .caeria en unak
situacién injusta en perjuicio de las personas privadas interesadas, porque el funcnonano
administrativo querrd imponer sus convxccnones ya manifestadas en el acto que le ongen
a la contienda. En tanto que si fuese un juez qunen 'resolviera tales problemas esta en teona

seria mas libre para razonar juridicamente y se gozaria de xmparcnalldad el: parncular

estaria rodeado de mayores . segundades porque la comroversna pas 7'organos

independientes y desmteresados

Las acciones de proteccxon a los derechos de propledad mdustnal son autenucas accnones

cor denatonas o absolutonas y en declaratxvas Las

porque se traducen’ en: sente

3 César Scpiilveda. Ob. Cit, Paginas 193, 194 y 195
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acciones tienen varias fases: la primera podriamos llamarla técnico-administrativa, de la
cual conoce actualmente el Insmuto Mexlcano de la Propxedad Indusmal despues tienen

una fase jurisdiccional traducida en actwndades ame Tnbunales Penales y Cwnles 3

La fase técnico—administrativa tiene su .Se'c'uéncia‘é

nia ‘revision de’la egalldad ante los

a).- Persecucion de falsificacion de marcas. -

b).~-Imitacién de marcas y nombres comerciales.

c).- Nulidad de registros marcarios.”

TESIS CON

T Tl ARG
d).-Extincién de pleno derecho de los registros marcarios. FALL}* M: RIC et

37 Supra.
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e).- Represion de la usurpacion del nombre comercial.

f).- Cesaci6n de los efectos de la publicacién de un nombre comercial.

g).- Accion genérica de la competencia desleal.

Cabe hacer mencidn que. las acciones antes mencionadas pueden hacerse valer en el area
civil, solicitando’la reparacién de dafios y perjuicios; en el area administrativa, aduciendo

violacién de derechos, y finalmente en el area penal por la comisién de un delito.

En este capitulo me referiré inicamente a la accion de nulidad de registros marcarios o de
avisos comerciales, asi como a la cesaciéon de efectos de la publicacion de un nombre

comercial.

L.- PROCEDIMIENTO DE NULIDAD comMo ULTIMO RECURSO A OPONERSE
AL OTORGAMIENTO DE UN REGISTRO O A LA PUBLICACION DE UN
SIGNO DISTINTIVO. :

Juan Palomar de Miguel®® define a la nulidad como el vicio de que adolece un acto juridico,
si se ha realizado con violacién u omisién a ciertas formas o requisitos indispensables para

considerarlo como vilido.

La nulidad de un reglstro de marca, de un avxso comerc:al o la cesacién de efectos de la

publlcaclon de un nombre comercnal supone el mcumpl s ! formales

Asimismoy como lo sefiala César Sepiilveda®: resulta neces 1stmcxon entre

la nulidad del registro y la nulidad del signo distintivs Mien ‘que’ la nulidad deI reglstro

supone el incumplimiento de requisitos formales y por lo tanto el titular de dlcho reglstro

3 Juan Palomar de Miguel, “Diccionario_pam Juristas”, decmncs Mayo, S.deR. L. . Meéxico, 1981, P4gina
920.
¥ César Sepiilveda, Op. Cit., Pagina 216.
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tiene la opcién de subsanar las fallas, realizando un nuevo registro, en el que ahora si,
cumpla con todas las formalldades de ley,-en cambio, la nulidad de un signo dlStlnthO
tiende a la desapancnon del mismo de plano, no existiendo ningiin derecho a usar el sxgno

de que se trate.
Sobre el particular, el articulo 151 de ia Ley de la Propiedad Industrial que nparehtemente
establece las hipotesis en las cuales de conﬁgurarse el registro de un signo dnstmuvo seria

nulo, también contempla causales de nulidad propiamente del signo distintivo en cuesuon.

En virtud de lo anterior, la nulidad de un registro marcario, de un aviso ,comer'ciallo la

cesacion de efectos de la publicacion de un nombre comercial, traen como cor{secuencia

que tanto los registros como la publicacién dejen de surtir efectos’ frente a ‘terceras

personas, -es decir, la nulidad o cesacién de efectos, en algunos casos ti nde a:la

desaparicion de una marca, de un aviso o de un nombre comercial, yiesen, este caso,
cuando una vez que la resolucion de anulacion queda firme, no existe nm ' derecho para
usar e! signo distintivo correspondiente, e incluso su empleo puede resultar dehctuoso. Es

por ello que el procedlmlento para obtener la declaracxon de nulldad de un glstro marcano

Las causales de nulldad del reglstro de un sxgno distintivo, ya sea marca o. aviso comercnal

y las de cesacion de efectos de la publlcaénon de un nombre comercnal contempladns en la
Ley de la Propledad Industrial podrin eJercnarse dentro del plazo que para ese fin, estan
contemplados en la Ley de la materia, pero para ‘ello debe’ cumplirse con el principio de

publicidad registral, principio que se refiere a la publicidad que se da a los actos del
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Gaceta de la Prbpiedad Industrial ya
que, los actos que constan en ella, surten sus efectos freme a terceros a pamr del dia

siguiente de la fecha en que ésta se ponga en c:rculac:on

Asi tenemos por ejemplo que la accion de nuhdad por datos falsos [+38 |nexactos en la
solicitud y cuando éste se otorga por error, inadvertenciao diferencia de aprecxacnon podra
hacerse valer dentro de los cinco afios siguientes contados a pamr de- la fecha en que surta

sus efectos la publicacién del registro correspondiente en’la ‘Gaceta de la Propledad

Industrial.

La nulidad de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra. que
haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de pl;eSentacién de
la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o
servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe
haber usado una marca ininterrumpidamenteen el pais o en el extranjero, antes de la fecha
de presentacion o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que; Ia reglstro
podra solicitarse dentro del plazo de tres afios, contados a partir de.la fecha de la

publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial del registro a anular.

Y finalmente las causas de nulidad a que se refieren a aquellos registros otbrgados en
contravencién a la Ley de la Propiedad Industrial vigente o a la que estuviere Vigélite en la
época de su registro o publicacién, asi como aquellos registros que se consideren obtenidos
de mala fe por el agente o representante, usuario o distribuidor del titular de un registro,

podran hacerse valer en cualquier tiempo.

Ahora bien, el procedimiento administrativo por el cual se solicita la declaracién de nulidad
o cesacion de efectos, resulta ser actualmente el tinico medio con el que cuentan los
titulares de registro o publicacidn de los diferentes signos distintivos, para oponerse a que
se otorguen nuei/ps .registros o se ordenen publicaciones, que puedan producir una

confusién entre éstos y sus signos distintivos, ya que esta confusién de producirse, les
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resultaria perjudicial, al considerar que su derecho al uso exclusivo, se vea vulnerado o

afectado con el otorgamiento de los registros o publicaciones posteriores.

Dado que a estos titulares; la Ley de la Propiedad Industrial vigente, no les permite u otorga
intervencion alguna en el procedimiento administrativo instaurado para el otorgamiento de
un registro de una marca o aviso comercial, o de la publicacién de un nombre comercial,
cuando demuestren interés juridico para oponerse a dicho otorgamiento, es por ello que
estos titulares de registros o publicaciones anteriores, para hacer valer su oposicion, tienen
que esperar a que se otorgue el registro o la publicacion correspondiente, para entonces
solicitar 1a nulidad del registro o la cesacidon de efectos de la publicacion correspondiente,

segun sea el caso.

IL- APLICACION DEL ARTICULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

En primer lugar nos referiremos a todas las causales contempladas en la Ley de la
Propiedad Industrial, por las cuales el registro de un signo distintivo puede ser nulo o bien
por las cuales puede dejar de tener efectos de una publicacion, sin hacer alusion a aquellas
causales que se refieran a la nuhdad del reglstro o a la nulidad propiamente del signo

distintivo.

Como ya se menciond en pérra'fbs"a‘ht“ orés,'f‘erl':ért’icﬁ'lo"ISI de la Ley.de klavPropi’edad

dxsposxcnén especnal por lo establa:ldo en esta ley para las marcas.’
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“Articulo 112.- El nombre comercial se reglra en Io que sea aphcabley no

haya dlsposlcmn especlal por lg establggldo e‘n‘esta Ley para las marcas.”

De conformidad ‘con’el ahiéulo 151 del ‘ordenamiento legal antes citado, el registro de una

marca sera nulo cuando:

“I.- Se haya otorgado en contravencién de las disposiciones de esta Ley o la
que hubiese estado vigente en la época de su registro.
No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no podra
fundarse en la impugnacion de la representacion legal del solicitante del

registro de la marca.”

Esta es la regla general, ya que todo aquel registro o publicacion obtenido en violacion de
las normas que. establecen lo que puede ser registro de marca, aviso comercial o .
publicacién de nombre comercial, o bien de las que sefiala las formalldades y requisitos

para obtener el reglstro o la publicacién correspondiente, es nulo.

sta - fraccnon se puede decir, que se reﬁere a aquellas situaciones

De acuerdo con'

provocadas por.la ad al otorgar un registro u ordenar: una pubhcaclon situaciones

que podrian co y por algun error qu 'hublea cometxdo al calificar las

formalidades del otorgamxento del regnstro ola pubhcacxon fundamentalmente se refiere a

errores u omxs1ones‘llevados a cabo en relacnon con los 1mped|memos absolutos o relativos
para el otorgamlento de un reglstro, contemdos en 1a Ley dela Propledad Industnal o en

disposiciones similares.

Dado la expresa redaccion de este precepto, resulta fundamental que sea vmculado para su

actualizacién, a otras dlSpOSlClOﬂES legales que el promoveme estlme hayan sndo v:oladas

en la concesién del registro*®

*® Mauricio Jalifc Daher, “Comentarios a la Ley de la Propicdad Industrjal”, Editorial McGraw Hill, México

1998, Pdgina 299,
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“II.- La marca sea idéntica o semejante en. grado de confusién, a otra que
haya sido usada en ¢l pais o en el extrahjero con anterioridad a la fecha
de presentacion de la solicitud de la marca régistrada y se aplique a los
mismos © similares productos o serVicios;'siempre que, quien haga
valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una
marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la
fecha de presentaciéon o, en su caso, de la fecha de primer uso

declarado por el que la registro.”

Recordemos que la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, adopta el sistema mixto para
la proteccién de los signos distintivos, es decir, se concede el derecho al uso exclusivo de
un signo a aquella persona que haya solicitado su registro o publicacidn, segun se trate de
marca, aviso comercial 0 nombre comercial, pero ‘sin que dicho registro produzca efectos
en contra de un tercero que lo haya usado con anterioridad. Es decir, y sin que resulte
contradictorio, en la fraccién Il del articulo 151, se observa la aplicacion del sistema
declarativo, como fuente al uso exclusivo de una marca, yé' que como se recordard, 'vcon este
sistema declarativo la proteccion se base en la prioridad del uso de la marca a registrar, es
decir, quien adquiere la marca en '}‘)ropiedad es acjuel que por primera vez emplea un signo
lo suficientemente distintivo para ldentlf car un producto o servicio de otros de su mlsma
especie o clase, el registro de'la marca no produce efectos en contra de ese tercero que ha

usado la marca anteriormente. -

Es por ello, que para que se actualice esta causal de nulidad deben cubrirse ciertos
presupuestos; el pnmero consxste en establecer una semejanza en grado de confusnon en
este supuesto deben apllcarse las reglas relativas a las comparaciones de las marcas. avisos

o nombres comercnaleS' en segundo lugar debe precisarse la semejanza entre los roductos

o los servicios de la marca, aviso 0 nombre comercial registrado o publlcado segun sea el :

caso, con aquellos que pretenden registrarse o publicarse; el tercer presupuest consiste en *

que el signo distintivo se haya usado en el pais o en el extranjero con anté

de presentacion de la solicitud de registro o pubhcacnén del
correspondiente;, y finalmente debe probarse el uso ininterrumpido con anterioridad al uso
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declarado por el que solici,térel registro o publicacién de su signo distintivo o bien de la

fecha de presentacién de la'solicitud de registro o publicacién, en cuestion.

En términos generales, la diﬁposicién contenida en la fraccién II del articulo lel,' puede
interpretarse como la manifestaciéon adjetiva de la excepcidn contenida en la fraccién I del
articulo 92 de la Ley dela Propiedad Industrial. De la confrontacién de ambas disposiciones
se colige que los elementos para su actualizacion son coincidentes, sin embargo, de su
cotejo también deriva una clara imprecision sobre un aspecto trascendental que parece no
resuelto. La consideracién se refiere a aquellos casos en los que la accion de nulidad en
contra del registro indebidamente obtenido por un tercero no es oportunamente planteada,
permitiendo que ocurra la prescripcidn de la accion. Dicho plazo expira a los 3 afios
contados a partir de la publicacién del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Bajo
esa premisa arribariamos a la posicion de que dos marcas iguales, destinadas a identificar
los mismos productos o servicios, coexistirian en el mercado sin contar con acciones para
inhibir mutuamente su presencia. La marca registrada no podria atacar a la que presenta
mejores derechos de uso por actualizarse la excepcion a los efectos del registro prevista en
la fraccién I del articulo 92, pero, al propio tiempo, habiendo expirado el término legal para
el ejercxcno de la accxon prevnsta en la fraccién 11 del articulo 151 de la Ley de la Propiedad
'Industnal qulen cuenta con’ derechos de uso, estaria |mp051b1htado para demandar la

nulldad de la marca regnstrada

Esta cuestnon en la pracnca pone a las partes en una situacion de mcemdumbrey, al sistema

;mlsmo de reglstro 'de marcas. en’ la dlsyumlva de desconocer la funcién de dnsumvndad de

estas como e] supremo valor, tutelable

a'otorgado con base en datos falsos contenidos en

La fraccnén III serefiere a la uhdad del reglstro de una marca por declaracxones falsas, las

cuales se refieren entre qtm aquellas aﬁrmacxones respecto ala fecha de primer uso

¥ Mauricio Jalife Daher, Ob. Cit. Pdgina 300
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declarado en la solicitud de registro, asi como el domicilio, la . ubicacién del
establecimiento, o alguna otra falsedad en cualquier otro de los - datos requendos en el
formato de la solicitud correspondiente, datos que el declarante debe mamfestar de buena fe

y bajo protesta de decir verdad.

Esta causal podria considerarse como un castigo, a quienes no han procedido con lealtad y
buena fe al hacer las declaraciones pertinentes al solicitar el registro publicacién'de su

signo distintivo, es decir, el peticionario ha mentido para-eng ner un beneﬁclo
indebido a costa de los competidores o del piiblico consumidor, asi mlsmo' reallzan actos

de deslealtad a la précticas honestas del comercio.

Indusmaj comJa cualquler error, madvertencxa o dlferen a:de apr Ci

responsabilidad, derivada de un examen de novedad def cnente o p'
la existencia de algun reglstr

omitid citar como anterioridad,
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presente con frecuencia, obedece a la circunstancia de que en nuestra leg:slacnon no existe

el procedimiento de oposu:lon previo ala concesnon del reglstro

En tal virtud, en tanto se requiere de cierta’ establhdad para los regnsu'os y pubhcacxones
atendiendo el principio de seguridad juridica, Ia nulxdad o cesacion de efectos, resulta serla
tltima alternativa para subsanar estas deficiencias, cometidas en el indebido otorgamlemo

de un registro o la indebida publicacion.

“V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su
nombre de ésta u otra similar en grado de confusién, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el

registro se reputard como obtenido de mala fe.”

Finalmente la fraccién V establece una causa de nulidad sui generis segun la denomma,

César Sepulveda®, ya que nace de una pracuca viciosa con respecto al repre
qunen obtlene el

agente de una empresa extranjera, tltular de .la.marca en el extranjer
registro de la misma marca en territorio nacnonal a su propio nombre, sm el consentimiento
expreso de la empresa extranjera; sntuacnén que en determmados casos. se realiza para
presionar al representado,: 0 para obtener ventajas comercnales o ingresos indebidos. En esta
hipotesis se considera al regxstro obtemdo de mala fe, por lo que el titular de la marca en el

extranjero podra solicitar la nu_lldad del registro nacional.

.- REQUISITO DE LA soucrruo DE DECLARACION ADMINISTRATIVA
DE NULIDAD o] CESACION DE EFECTOS.

Las solicitudes de 'declaracién: admmxstratlva de nulidad, se sustancian y resuelven con

arreglo al procedlmlerto seﬁalado n el Capltulo 1I, del Titulo Sexto de la Ley de la

“? 1dem. P4gina 219
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Propiedad Industrial, siendo apllcable supletonamente enlo que no se oponga el Codlgo

Federal de Procedlmlentos C1v11es

Resulta xmportante mencnonar que el lnsmuto Mexlcano de la ‘Propledad ' ndustnal podra

pretension.

Para iniciar cualquier tramitacion destinada a obtener la declaracion administrativa de
nulidad o cesacién de efectos, es necesario cumplir con ciertos requisitos: primeramente es
necesario que exista interés juridico del promovente, es decir, quien tenga a su favor un
derecho reconocido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en base a un
registro de marca, de aviso comercial o la publicacién de un nombre comercial, o quien vea
vulnerados sus derechos de uso anterior por el otorgamiento de un registro o publicacion;si
existe falta de interés para promover, la administracién no tiene por que desarrollar su
actividad en un asunto que no beneficia a nadie. Otro requisito es que la tramitacion la

emprenda el legitimo interesado o su representante legal.

Toda solicitud debera presentarse por escrito y ser redactada en ldloma espai’iol Asnmlsmo,
las . solicitudes : de declaracién’ administrativa de nulldad 0- cesac16n> de ‘efectos y las

promocnones en general, deberan ser ﬁrmadas per el mteresado o'su representame.

La sohcxtud de declaracxén admxmstrauva debe revestxr cnerta forma por lo que en primer
término debe mencionar el nombre del que promueve el nombre del representante -cuando
lo “haya; . el domicilio dentro- del termono nacxonal para “oir y recibir’ nonﬁcaclones
Posteriormente se continia concretamente con o’ que se plde detallandolo en: termmos
claros y precisos, es declr el objeto de la solicitud, que seria, ya sea la nulidad del reglstro .

de una marca, de un aviso comercial o la cesacién de efectos de la pubhca lon de un

nombre comercial; su fundamento legal, asi como la causa del |nterés Jundlco. Asi mlsmo

se proporcionaran los datos del registro marcario, aviso comercml o de ]a publxc ci n de un

nombre comercial que se pretende anular, asi como de su titular y su domlcmo. Despues
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vendra una narracion sucinta de los hechos la relacion de las pruebas en las que se apoya fa

promocién y los fundamentos legales de la mnsma

I1L.- Nombre y doi : Su'representante. -
IV.- El obj éto‘c[e 1a solicitud, detallédndolo en termir;és claros.y precisos.

V.-La descnpqx n de los hechos.

VI.- Los fundamentos de derecho.”

1.- DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN ANEXAR

eclaracion administrativa- debe formularse por triplicado, la

El escrito de sol
original es para que la au ridad ad'ministrativa forme el expediente correspondiente, otra

para que el prom ente; conserve una copla sellada, como acuse de recibo y la tercera es

para que se corra traslado a la contrapane

Un anexo que resulta ser muy lmportante es aquel documento con el cual se acredlta la.
personahdad del promovente “En’ caso -de. que qulen tenga interés juridico sea una persona

moral, el documento que acredxte la personalldad del promovente debera ser a través de
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una carta poder simple, suscrita ante dos testigos, en la que se manifieste que quien la
otorga cuenta con facultades para ello y asi mismo debera citarse la escntura pubhca en
donde consten tales facultades y se acredite la existencia legal de la persona moral debe
mencionarse que las firmas de esta carta poder simple, tienen’ que ser ratificadas ‘ante
notario publico. Ahora bien, que si quien tiene interés juridico es una persona moral
extranjera, entonces la personalidad del promovente se acredita mediante poder‘otorgado
conforme a la legislacién aplicable en el lugar en donde se otorgue o bien de conformidad
con los Tratados Internacionales, a este documento se deberd anexar la traduccion y
legalizacién correspondientes. Finalmente si quien tiene interés es una persona fisica, es
suficiente que éste otorgue poderes de representacion en una carta poder simple firmada

ante dos testigos.

De conformidad con el articulo 181, la personalidad del promovente puede acreditarse,
mediante la exhibicion de una copia simple de la constancia de registro, del poder
correspondiehte que se encuentre inscrito en el Registro General de Poderes establecido por

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Cuando una solicitud de declaracién administrativa de nuhdad o cesacxon ‘de efectos, sea

presentada por varias personas, se: debera desxgnar qulen de ellos sera eI representante

comun, de no hacerse; se-entende 1 represemantefcomun es’ la primera persona

sefialada en el escrito de referenci

Con la solicitud de declaracn thva de nuhdad o cesacnon de efectos deberan

presentarse, en ongmales)o copnas ertlﬂcadas los documentos y constancias. en que se.
funde la accion, asi como las pruebas que se ofrezcan, las pruebas deben presentarse con el
escrito de demanda, ya que aquellas que se presenten con posterioridad no seran admludas,
salvo que fueren superyenlentes. Lo anterior, se encuentra regulado en el articulo 190 de la
Ley de la Propiedad Industrial. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198 de la normatividad aplicable, la autoridad administrativa podra otorgar al
promovente un término de quince dias para que presente pruebas que ofrecié en el escrito

de demanda, siempre que manifieste que las mismas se encuentran en el extranjero. Otra
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excepcion a la presentacion de pruebas con el escrito de solicitud administrativa, es cuando
se ofrece como prueba algun documemo que obre en los archivos del Instituto de la
Propiedad Industrial, en cuyo. caso bastaré que el solicitante precise el expedlente en el

cual se encuentra y solicite'la expedxc:on de la copia certificada correspondlente o'en’su

caso el cotejo de la copla snmple .que para tal efecto se exhiba.

Al respecto, es de mencionarse que en las declaraciones administrativas de 'hulidad o de

cesacion de efectos se admite todo tipo de pruebas, excepto la testxmomal y la confeSlonal

salvo que el testimonio o la confesién estén contenidas en documental

Los documentos que se presenten en idioma dlferente al espaﬁol deberan

su correspondiente traduccién. Asi mismo, debera presentarse,la legahzaclon de aquellos

documentos provenientes del extran_]em

Otro documento que debera anex’ars,e ala solicitud de declaracién administrativade nulidad

o de cesacion de efectos es el comprbbarife de'kpago de la tarifa‘correspondiente.

2.- TRAMITE DE LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
NULIDAD O CESACION DE EFECTOS

El ‘procedimiento de declaracién administrativa de nulidad de registro o cesacion de
efectos, como ya se mencioné se tramlta, de confonmdad con el Titulo sexto de la Ley dela

Propiedad Industrial.

Industrial del Instltuto Mexlcano de l Propnedad Industnal
Una vez que la'solicitud de declaracion administrativa de nulidad o de cesacién de efectos,

ha sido recibida en el 4rea competente, se verifica que dicha solicitud cumpla con los

requisitos legales, si no cumple con las formalidades sefialadas en el articulo 189 de la Ley
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de la Propiedad Industrial, es decir, en caso, de que omita sefialar nombre del solicitante, o
de su representante, domicilio para oir y recibir notificaciones, nombre y domicilio dela
contraparte, el objeto de la solicitud, la descripcién de los hechos o los fundamentos de
derecho en que basa sus pretensiones, la autoridad administrativa requerira al solicitante
por una sola vez para que subsane la omision en la que incurrié o haga las aclaraciones que
correspondan, para tal efecto se le concedera un plazo de 8 dias y en caso de no dar

cumplimiento al gpercibimiento realizado, se desechari la solicitud de referencia.

La solicitud de declaracién administrativa de nulidad o cesacién de efectos, en cambio se
desechara de plano, por falta de firma del interesado o de su representanfe asi ‘como por
falta del documento que acredite la personalidad del promovente; es decnr cuando dicho
documento no- haya sido anexado a la solicitud correspondlente o cuando el registro
marcario o de aviso comercial o la publicacién del nombre comercxal Base de la accion, no

se encuentre vigeme.

En cambio, si la sohcnud cumple con los requlsnos lez,ales el Instltuto Mexlcano de la

Propledad Industnal Ia not:ﬁcara al titular dela marca avnso
on “de efectos se

afectado, es decxr “se avisara al titular.del reglstro cuya nullda cesacx

solicita, para que dentro del plazo de un mes mamﬁeste por escrito 1o que “a’su’derecho
haya seﬁa]ado para tal

convenga. La notificacion se hara en el domicilio que el

efecto.

Ahora bien, cuando no haya sido posnble reahzar la notlf‘c cién or cambxo de domicilio,

entonces la notificaci6n se realizara por medlo de una pubhcacnon en el Dlano Oficial de la
Federacién y en un periédico de mayo' Repubhca en la publicacion

correspondiente se dara a conocer un exlracto Ia sohcnu‘ de declaraclon administrativa

de nulidad o cesacién de efectos y se ‘informara que el utular afectado cuenta con un plazo
derecho convenga La publicacién de referencia,

de un mes para que mamf'estelo q e a

se hara a costa del promoventey por una sola vez o
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Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicie de ‘oficio el procedimiento
de declaracién administrativa, la notificacion al titular afectado se reahzara en el domicilio
" sefialado en el expediente del signo distintivo que corresponda y en ‘caso de que éste haya
“cambiado de domiciliosin haber dado aviso de ello al Insmuto entonces la notlﬁcacnon se
realizard a través del Diario Oficial de la Federaclon y: de un perloduco de mayor

circulacion en la RepGblica.

Una vez realizada la notificacién, independientemente de'la fdnna en que se haya realizado,
comenzara a correr el plazo de un mes para'que ‘el titular afectado manifieste lo que a su

derecho convenga.

El articulo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial sefiala los requisitos que deberd
contener el escrito por ¢l que el titular del registro marcario, del registro del aviso comercial
o de la publicacién de un nombre comercial se vea afectado por la solicitud de declaracién
administrativa de nulidad o cesacion de efectos, formule sus manifestaciones, entre los que

se encuentran:
- Nombre del titular afectado, y en su caso de su representante.
- Donmicilio para oir y recibir notiﬁcacioné;. 7
- Excepciqnés y vtliefénvvsas.
- Maﬁnfestacxones u ob;ecnones a Vcada uno . de los puntos de la
sohc:tud de declaracxon admlmstratlva de nuhdad o cesaclén de

cfectos

- Fundamentos de derecho.

- Ofrecimientoj} éxhibiciéh de pruebas. Cuando no sea‘posibie la

presentacion de pruebas, por encontrarse éstas en el extranjero,
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se podra -’ otorgar un “plazo adlcnonnl de 15 dias_para su

presentacnon snempre y cuando las pruebas sean ofrectdas en el

escnto correspondlente y se haga el seﬁalamlento respecuvo !

Presentada la- contestacxo ‘0~ las ‘manifestaciones’

afectado se le nouﬁcaran I’ kolxcnante de la uhdad o

Iapso de 3 dlas reahce mamfestaclones al respecto

.- RE'SVOIIQ‘UCVI/O,N

Durante: ‘el - procedimiento, y con la evidente finalidad de evitar Jas demoras en la
tramitacion de - los  procedimientos administrativos de declaracion, no “se .admiten los
procedimientos de previo y especial pronunciamiento, sino que en caso de existir se

resolveran al emitirse la resolucién que proceda?

Transcurrido el plazo concedido para que el titular afectado presente sus manifestaciones,
asi como el plazo para la presentacién, en su caso de manifestaciones o alegatos por parte
del solicitante de la declaracion administrativa de nulidad o cesacién de efectos, y previo
estudib de los antecedentes relativos, desahogadas la pruebas ofrecidas y exhibidas, la
autoridad administrativa dictara la resolucién administrativa que proceda, la cual se
notificara a los interesados, en el domicilio sefialado en el expediente y si la notificacién no
pudiera realizarse en el domicilio, entonces se hara en el Diario Oficial de la federacién y
en un periédico de los de mayor cnrculacnon de la republica, por una sola vez, a costa de

quien intento la accién,

.~ NEGATIVA DE NULIDAD O CESACION DE EFECTOS

Si con todos los elementos que obrzm en el expediente de declaraciéon administrativa, la
autoridad consu!era» que no se conf igura la causal de nulidad del registro o de cesacién de

3 Manuel Becerra Ramirez, * i ual iva trinaci ”, Universidad
Nacional Auténoma de México, México 1998, pagina 186.
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efectos, hecho valer por el actor, el sentido de la resolucic’m sera negando la pretension del
solicitante, es decir, negara la nulidad del registro- marcario, del avnso comercnal o negara la
cesacion de efectos de la pubhcacn’)n de un nombre comerclal segun se trate ‘del signo

distintivo.

2- DECLARACION DE NULIDAD O CESACION DE EFECTOS

En cambio, si_de los:antecedentes, si  de las actuaciones que obren en el expediente
correspondiente y del 'desahogo delas pruebas ofrecidas en su caso, se demuestra y se
genera conviccion en la autoridad administrativade que efectivamente el registro de marca,
aviso comercial o la publicacién de nombre comercial, se encuentra afectado o viciado por
alguna causal que conlleve su  nulidad, entonces la autoridad debera resolver el
procedimiento administrativo declarando la nulidad del registro de la marca o aviso

comercial o la cesacion de efectos de la publicacion del nombre comercial, respectivamente

solicitado.

3.- MEDIO DEVIMPU_GNACI()‘

Sin |mportar si la resolucnén declara ono la nuhdad del reglstro ola cesacnon de efectos de
la pubhcamon sohcntada y" n vnrtud de que la Ley de la Propiedad Industrial n 'vprevé un

medio de defensa admmlstranvo que tenga por objeto la revision, modnﬁcacmn,"revocamén

o confirmacién de la resolucxon impugnada, y hasta el 30° de mayo de 2000 que la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, fue reformada, las partes en e procednmlento de
declaracion - Unicamente  podian impugnar la resolucion em'uda por la autoridad
administrativa, acudiendo a la autoridad judICIal federal a trave del Juicio de Amparo que

se promovia ante los Jueces de Distrito en Materia Admlmst

A partir de las reformas a la Ley Federal de Procedlmlento Adm:mstratwo del 30 de mayo
de 2000, y con fundamento en el aruculo 6 parrafo pnmero de la Ley de la Propiedad
Industrial, procederia’ a lmpugnarlas g través del Recurso de Revisidn establecido en el
Titulo Sexto de la Ley Federal de Pfocedihiiento Administrativo, sin embargo, y en virtud
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de que la ley de la materia, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial, no contempla ningtin
recurso por el cual se pueda recurrir la determinacion de la autoridad administrativa, por la
que declara o no la nulidad de un registro marcario, de un aviso comercial o la cesacion de
efectos de la publicacién de un nombre comercial, entonces la tinica via por la cual se
puede solicitar que la declaracion emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, sea modificada, révocada 0 anulada, es a través del Juicio de Nu]ndad que se

tramita ante el Tribunal Federal de Justlcna Hiscal y Admmlstrauva
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A continuacién se presenta un diagrama de flujo, del proceso contencioso administrativo:

Nulidad - de
registro -

marcario - o de
aviso comercial

L

Cumple requisitos del
articulo 189 dc la Ley

-

Cesacidn - de - efecto
de publicacién

St No
Sc dan 8 dias para subsana
: omisioncs o cumpli
Acuerdo de Si nes
Admisién requerimicnto
l No

registro a anular o del
comercial cuya cesacién se solicita

Se notifica al demandado o titular dcl
nombre

1 mes

Para que demandado manifieste
lo que a su derecho convenga

B!

Acucrdo dec contestacién, se da vista al
actor para que manificste lo que a su

derccho convenga

y - 3 Dfas
Se prescntan
| alroatne . -

Si

[ Se desecha la solicitud

TESIS ™ |
_CINJ

No
R ’ljc toma nota dc los alegatos l
Sc cmite la luciéd
administrativa
45 Dias
- va oo
Juicio de Nulidad FAT...A". s

160




CONCLUSIONES

- El uso exclusivo sobre un sngno dlstmtlv ,ya sear marca aviso o nombre comercxal que'

con el que se anuncia un establecimiento.

3°.- Para obtener el registro o la publicaciéh‘segu ésponda es necesario cumplir
ciertos requlsntos tanto de forma como de fondo, para verificar lo anterior, la autoridad
administrativa competente, es decir, eI Instxtuto ‘Mexicano de la Propiedad Industrial
realiza a la ‘solicitud dos examenes, el pnmero para comprobar que tanto la solicitud
como los documentos que a la hiismé se anekah cumplan con todos los requisitos que

~ establece Ia Ley de la Propiedad Industrial, en caso de que se cubran éstos, entonces
posteriormente, la solicitud pasa por el examen de fondo, en el cual se verifica que el
signo distintivo cuyo registro o publicacién se solicita no se encuentre en algin
impedimento para su registro o publicacién, entre los impedimentos puede darse el caso
de que el signo a proteger resulte ser idéntico o semejante en grado de confusiéon y que
pretenda proteger bienes o servicios iguales o semejantes a una marca ya registrada con

anterioridad o bien, a una solicitud de registro en tramite, presentada con antelacién.

4*- El impedimento a" que se hace referencia, se traduce en la posible afectacién de

derechos adquiridos con anterioridad por terceras personas.
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- En las legislaciones marcarias de todos los paises del mundb se sefialan diferenciasen

cuanto a los requisitos, condiciones- y formahdades que se deben cumphr en el

procedimiento de registro de un signo dlstmnvo AS| por ejemplo ‘en algunos palses el -
: ' : acter dlstmtxvo del

registro da lugar a un examen puramente formal, sm exa

signo y la semejanza con otros sngnos reglstrados ameno me» Otros paises

contemplan un sistema sin previo examen con llamamxentol oposncxones en el cual la

autoridad no obstante que omnte efectuar un:examen de las condiciones de fondo,

concede a los terceros la posnbllldad de oponerse dentro de cierto plazo, contado desde
1a publicacion de la solicitud correspondxente al regxstro de un signo. Existe un sistema
de previo examen, el cual consiste en que la: autoridad administrativa examina las
condiciones de fondo. Y finalmente el cuarto sisterria, se presenta cuando la autoridad,
ademas de efectuar el examen previo, hace |lamamiento a la oposiciones mediante la
publicidad de la solicitud del signo que se trata de registrar, para el efecto de que
cualquier tercero que tenga mejor-derecho.o un derecho adquirido, se oponga a tal

registro.

6".- Dada la apertura de Mex:co al comercno exterior resulta ser un factor fundamental para

que nuestro marco _]ul’ldlCO en' 'te a de propledad lndustnal se transforme Parte de

7%

registro de un’ s:gno dlstmtlvo se pretende- evxtar conﬂxctos postenores, al

otorgamiento del registro en cuestlon o de su pubhcacnén
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9*.- Ademas con la regulacién del procedimiento de oposicion se es mas acorde con la
" ‘naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a‘tﬁtelar, ya
que en los que se¢ trata de proteger derechos privados, su defensa debe dejarse en
manos de los propios interesados, quienes gozarian de todas las garantiés' de un
Estado de Derecho, a través del tramite de oposicion o del ejercicio de la accién de

nulidad para proteger sus legitimos intereses y derechos.
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El 27 de agosto de 2003, se publicaron en el Diario Oficial de la Federacién, las
declaraciones generales de Proteccién de las siguientes Denominaciones de Origen:
Café Chiapas, Charanda y Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas. Asimismo se
publico extracto de la solicitud de declaracién de proteccién de Denominacién de

Origen “Café Pluma™.
CAFE CHIAPAS

La Comisién para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, el 3 de agosto de 2001,
presento la solicitud de Declaracién de Proteccién de la Denominacién de Origen “Café
Chiapas™, para amparar el café verde o tostado/molido de la especie Coffea Ardbica,

cultivado y producido en el Estado de Chiapas.

El 27.de agosto de 2003, se publico en el Diario Oficial de la Federacion la Declaracién

de Prolecciéﬁ;c:ite la Denominacién de Origen “Café Chiapas™.

La zona de pro'duccion del “Café Chiapas™ abarca las regiones de Ocozocoautla, San
Cnstobal “de: las .Casas, Copainala, Comitin, Angel Albino Corzo, Plchuculco, Bochil,

Palcnque, Ocosmgo, Yajalon, Motozintla y Tapachula.

“CnféfC’hiapas” es la denominaciéon que se le otorga al café qu'ek es producido en
atenéiéh_ a las optimas condiciones geograficas y de cultivo que posee el Estado de
Clliapas;',/}'a:que cuenta con ricos suelos volcdnicos, con clima de buena humedad
duranie tqdo el afio y una gran diversidad de temperaturas, dado que el mismo se cultiva
bajo ks;‘ombm ‘forestal caracteristicas que de manera conjunta permiten que ‘se de un
producto con alta acidez, aroma mtenso sabor agradable y apreciable cuerpo,
alcanzando as{ una excelente calidad, sin dejar de lado los adecuados procesos de

produccxon y transfonnacnén/mdusmallmmén que realizan : los cafeticultores

chiapanecos.
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CHARANDA

El 27 de agosto de 2003, se emiti6 la declaratoria de proteccién de la Denominacion de
Origen “Charanda™, como resultado de la peticion realizada por la Asociacién de
Productores de Charanda, A.C., para sea aplicada a la bebida alcohdlica, obtenida de la

fermentacion y destilacién del jugo de la cafia de azicar.

L.a zona geografica que abarcara la declaracién de proteccién de dicha Denominacién,
seran los Municipios de Ario, Cotija, Gabriel Zamora, N. Parangaricutiro, Nuevo
Urecho, Periban, Los Reyes, S. Escalante, Tacambaro, Tancitaro, Tangancicuaro,
Taretan y Ziracuaretiro, todos del Estado de Michoacédn, sin embargo, la localidad de

Uruapan serd considerada como centro de origen e identidad de “Charanda”.

MANGO ATAULFO DEL SOCONUSCO CHIAPAS

El Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del Secretario de Desarrollo Rural,
solicito-al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaracién de proteccion de
la Denominacién de Origen “Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas™, para ser aplicada
al mango con caracter{sticas morfoldgicas, siguientes: peso promedio 350 gramos,
composicion del 69% de pulpa, 19% cascara y 8.5% hueso o semilla; la pulpa es de
consistencia firme con muy poco contenido de fibra, sabor dulce y bajo de acidez,

cascara firme, de color amarillo y resistente al manejo poscosecha.

La zona de: 'produccion del “Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas” abarca los
Mumcxplos de Suchlate, Fromera Hldalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Tapachula, Mazatan,

Iluehuelan Tuzantan Hulxtla, Vxlln ‘Comaltitlan, Escuintla, Acacoyagua y Acapetahua,

Chmpus o5

La deciaré:tbr roteccxén dela- Denominacién- de Orlgen “Mango Ataulfo del

Soconusco Chla g fue emmdn por el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial el
4 de agosto de 2003 y pubhcada en cl Diario Oficial de la I‘ederaclén el 27 del mismo

mes y aiio.
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Al 15 de septiembre de 2003, esta pendiente 1a emisién de Declaratoria de Proteccién de

las Denominaciones de Origen “Tehuacan” y “Café Pluma”.
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