OO72|
| &39
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

ANALISIS JURIDICO DE LA
? ANTERIORIDAD ANTE EL
REGISTRO DE UNA MARCA

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TiTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA :
DANIEL|{OLIVERA AYUB

DIRECTOR DE TESIS.
DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO 2003

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A



e e

Universidad Nacional - J ~  Biblioteca Central
Auténoma de México -

Direccion General de Bibliotecas de la UNAM
Swmie 1 Bpg L IR

UNAM - Direccion General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADQOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imagenes, fragmentos de videos, y demas material que sea
objeto de proteccion de los derechos de autor, serd exclusivamente para
fines educativos e informativos y debera citar la fuente donde la obtuvo
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro,
reproduccion, edicion o modificacion, sera perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.



PAGINACION
DISCONTINUA



*' ' FACULTAD DE DERECHO
/j SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
’@u A

DERECHOS DE AUTOR.

ﬁm-g"—
Q:éj‘é\)

5

"-'-/,l L ERS RN YN

Sl ‘ 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
PRESENTE.

Eil pasnntc de Decrecho seiior DANIEL OLIVERA AYUB, ha
elaborado cn cste seminario bZIJO la: dlrcccnon del DR. DAVID RANGEL MEDINA, Ia
tesis titulada:

“ANALISIS JURIDICO DE LA'ANTI:RIORXDAD ANTE EL REGISTRO DE UNA

" En consecuencia y cubicrto los requisitos esenciales del Reglamento
de Examenes Prol‘csxonalcs, sohcnun a uslcd tenga a bien autorizar los trimites para la
rcahzncnon de dicho cxamen.

A T E

“POR MI RAZA o
' 3
S
DR. DAVID.RAN 8
DIRECTOR SEMI RIO'\. %Q
“El interesado deberd iniciar ¢l trimite parn su titulacion dentro “de los seis meses siguicnles ()by_.‘ ﬂo\s“

(contados de dia a din) a aquél en que le sca gado cl oficio, en cl dido de que
transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducard la autorizacién que ahora le concede para
someter su tesis a examen profesional, misma autorizacion que no podrd otorgarse nucvamente sino
en ¢l caso de que el irabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciacién
del trdmitc para la celebracion de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual
calificard la Secretaria General de la Facultad*

DRM*amr.

% FAII b. T"'. D -.-.GEN




A MIPADRE:

Dr. Daniel Olivera Sedano.

A Quien con su ejemplo,  rectitud y cariiio que
me demostrd toda su vida y me enseio a salir
adelante, le ofrezco este pequeiio homenaje o su
memorin.

A MIMADRE

Azice Ayub Abucasem

Que con su amor, paciencia y confianza, nunca
dejo de creer en mi, por lo que e voy a vivir
ctermaniente agradecido, ademias de darme Ia
oportunidad de retomar mi camino y lograr una
de las metas mas importantes de mi vida

A MISHIIAS
Maria fermanda y Sabrina, motivo de mi
superacion, con todo mi amor.,

A MIS HERMANOS

Alicia, Ma. Alcjandra, Norma Azice, Ma. Elena, -
Armmando y Leticia, que con su compaiiia y
comprensién me ayudaron a alcanzar esta meta.

A Gabriela Olivera del Rio
Por ¢l apoyo y conscjos que me ha brindado a lo
targo de mi vida.




A mis familiares y amigos .
Que  siempre me  han aconscjado en  los
momentos dificiles :

A Sandra Papadopoulos Maroun
Que con su apoyo y - estimulo- me nmtlvo a
cumplir con esta meta

Al Dr. David Rangel Medina
Por la direccidn de la presente tesis.

Al Lic. Adan Rcecndnz Scrrano,
Por ascsorarme paso a paso en la cluhomcmn de.
este trabajo.

A quienes - participaron dirceta ¢ indirectamente
en la claboracion de esta tesis:

Agradezeo igualmente a la Ftlculiaq de Derecho.

A mis maestros

',u- PR

.!L:S PV “T

F.u‘.e.A D}g i_}l

Al Honomble jurado,




INDICE

INTRODUCCION 1
CAPITULO PRIMERO
CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS.

1. - Marco Legal. 1
2. - Concepto de marca. . 13
3.~ Definicién de marca de acuerdo con la L.P.]. . 20
4. - Clasificacién de las marcas. B 26
5. - Caracteristicas esenciales de la marca. 30
6. - Finalidades de la marca 32

A ) Protecci6n,

B ) Distincién,

C) Procedencia u origen.

D) Publicidad.

E) Comercio,

F ) Control de Calidad.

G) ‘Fuentes del derecho a la marca,
H) El uso como fuente.

I) El registro como fuente;

CAPITULO SEGUNDO
REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO MARCARIO

1.~ Lasolicitud de registro de marca. 48
2. - Datos generales. 50
3. - Acreditar personalidad. 51
4. - Domicilio para oir y recibir notificaciones. r"'}"(q-n £y J 52
5.- Tipo de signo distintivo. sl 52
6. - Fecha de Primer uso de la marca. FAL *J. ’ lﬁ U r G.EN 55
7. - Etiquetas. 56
8. - Tipo de establecimiento. 57
9. - Derecho de prioridad de una marca. 58
10. - Otros clementos que integran la solicitud de registro de marcas. 59

T




. /CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO I’ARA LA OB’I‘ENCION DE UN REGISTRO DE MARCA.

1. - Principios de lo: Reglstroe Publlcos y Registros de una Marca.
2. - Signos que pueden conistituir: una marca.

3. - Signos que no pueden constituir una marca.

4.- Exdmenes que deben apllcarse ala :ollcnud

5.~ Examen de forma.

6.- Examen de fondo.

7.- Examen Fonético.

8. - Requerimiento de la anterioridad.

9. - Como se subsana ante la autoridad.

10. - Registro y expedicién de titulo.

CAPITULO CUARTO
CRITICA AL REQUERIMIENTO DE LA ANTERIORIDAD.

1.- Analisis de los articulos relativos a la anterioridad
" con relacién a la Forma y al Fondo contenidos en
la ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.
DE FORMA:
a) Articulo 179 L.P.1.
b) Articulo 5° fraccién VI de la L.P.I. )
¢) Articulo 181 L.P.L ¥ Articulo 5% fraccién VIl del reglamento de laL.P.L
d) Articulo 90 L.P.I fracciones XV, XVI, XVII.
DE FONDO: o B
a) Articulos 121,122 L.P.L.
b) Articulo 186 L.P.1., Artfculo 18 y 20 del reglamento de la L P.I
2.- Anomalias en la contestacién de la anterioridad.
3 - Ejemplos de algunas marcas conocidas y sus similares.

FALLA DE

TESIE C G '

&L’N

67
68
75
75
76
77
80
84
85

89

89

90

93
95




CAI’I l ULO QUIN TO

‘o8

2.- Exposlcnon del S ‘stemn de’examen prcvxo o atnbuuvo R 102
3.- Expoelclén de los slstemas mixtos y ejemplos de las leyes que las adoptan. 105
4.- Ventajas y dewentajns que presenta la adopcid n de cada uno de los sistemas. 107
] CAPITULO SEXTO
PROPUESTA PARA LA TRAMITACION Y DESAHOGO DEL REQUISITO DE
ANTERIORIDAD ANTE EL L.M.P.L, EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS
ADQUIRIDOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA.

I.- Consolidacion de Grupos econémicos (Globalizacién). 114
2.- Propuesta de enmienda al articulo 5° del reglamento de la L.P.I. 116
3.- Propuesta para notificar las Anterioridades encontradas,

a los titulares del registro de una marca. 116
CONCLUCIONES 122
BIBLIOGRAFIA 125
TRATADOS Y LEGISLACION 127

TESIS Cu.i
FALLA DR OREGw N




INTRODUCCION

TESIS C0F

FALLA DE ORIGEN




INTRODUCCION

El objetlvo de este traba_]o de tesis, es el de analizar el proccdxmlento de reglstro de Ias marcas, y

.‘que mediante la: mstrumenmcmn en el: tramlte de medldas ta]es com
pamculares, titulares -de un reg,lslro citado - como antenondad s ]

=" segundad y ceneza juridica, ademas de proporcnonar una que 'esde el punto de vista

del autor todavia se puede mejorar en tcrmmos del tramne del registro de las marcas.

En el capitulo primero se analizard el marco. Icgal en’ el se encuentra inmerso el tramite de
: reglstro de marcas, posteriormente, se estudmré el concepto de marca, su definicién, clasificacién,
caractensncas, finalidades, asf como las fuentes del derecho a la marca que so n requisito

,mdlspensable para entender claramente nuestro estudlo. :

A lo largo del segundo capitulo nos referiremos a los requisitos indispensables que debe contener
la solicitud para obtener el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propie dad

Industrial, realizando un estudio minucioso de cada uno de los puntos en cuestién.

En el tercer capitulo se estudiard el procedimiento que debe seguirse para obtener el reglstro de
marcas, en el cual se examinara los diferentes conceptos como son: Ios pnncnplos de los reglstros

publicos y registros de una marca, los signos que pueden o no consmulr una marca, los dlstmtos

exdmenes que realiza el Instituto Mexicano.de la Propiedad Industnal equenmlento de la
anterioridad y como se subsana la misma, y por altimo Ia expedlmoh del utulo de marca, con la
finalidad de obtener un reconocimiento respecto de los derechos de propledad mdustnal y con
este la proteccion contra actos de competencna desleal o cualquler otro acto que atente en contrad e

estos derechos.

L TESIS (72
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‘jadopcnén.

};‘ina’lniente en;el,capituloAsexto, se proponen diversas reformas al articulo 5° faccién V1 y VII del
Rﬂcglamcntq"dé‘ la,Lc'y de la Propiedad Industrial y del articulo 122 de la Ley de la Propiedad

Industrial, con el propésito de proteger al titular de la marca de sus derechos adquiridos.

Las conclusiones de este trabajo se irin desprendiendo a lo largo del mismo anilisis- de las

disposiciones legales y reglamentarias, complementandose con las propuestas del capitulo final.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS

TESIS Clx
FALLA DE ORIGEN




MENTOS -~

_ CAPITULO PRIMERO . s o CONCEPTO DE MARCA V- SUS EL

1. -Marco Legal.

La legislacion en materia de propiedad industrial tutela en primcr'plnno a todaﬁ las personas

fisicas o morales que aporten creaciones utiles para las acuvndndes producuva S, c|endo éstos los
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que dxstmg,uen ante la chentela los bienes o
servicios que ofrecen, identificindolos mediante’ marcas o por los nombrcs de " los

establecimientos en que los producen o distribuyen.

En un segundo plano, la proteccién de la propiedad industrial se encamina al piiblico consumidor,
porque al propiciar un ambiente de seguridad en la inventiva y creacién de los individuos, el
resultado se reflcja en la aparicidn continua de nuevos y mejores productos y servicios en el

mismo mercado.

Como primer antecedente de relevancia dentro del marco legal en nuestro derecho, encontramos a
la Ley de Propiedad Industrial - del 31-de diciembre de 1942, que contiene diversas

disposiciones legales en materia de patentes y marcas.

En materia de patentes, esta ley establece lo que es y lo que no es susceptible de patenfabilidad;
define los efectos y consecuencias legales de las omisiones en que puede incurrir el inventor;
determina una vigencia de 15 afios de la patente; regula por primera vez las patentes de mejoras,
réspetnndo los derechos de autor de la invencién amparada por la patente principal; determina
reglas respecto de las consecuencias de la falta de explotacién de las patentes y sobre la forma de

obtener licencias obligatorias de explotacién.

En cuestién de marcas, determina cuéles son las denominaciones o signos susceptibles de registro

como marca y cudles son aquellos que no pueden ser otorgados como tales, prohibe el registro de

TESIS CON
FALLA DE QRIGEN




O PRIMERO v S CONCEVPTO DE MARCA ¥ SUSE

- qulab'ras en Ienguﬁjc eximnjéro} cuando se apliquen a productos elabo rados en México, evitando
que se induzea al error al publico sobre Ia procedencia de los productos marcarios; se establece
iu'hﬁ'Vigcncia de 10 afios para los registros marcarios; se consignan disposiciones para impedir
que,. en-los productos nacionalés se utilicen marcas con apariencia extranjera; se establece la
obligacn n de utilizar la Ieyendu ""Hecho en México'; Se regula la transmisién de los derechos

que confiere el reg,lstro de una marca,

En lo concemlcn(e a nombres comercmles, se establece ln propxeda d de los nombres comercnales, :

y los efectos de su publlcaclén. se determina la presunclon en los casos de la venta o transmmén

del es:ablecxmlento. s

Esta ley facultaba al ejecutivo federal para establecer el pago. de derechos l'scales que genera la -

obtencién de patente o los registros de marcas o nombres comercnales.

La ley de Invenciones y Marcas del 1° de enero dé'i976, bublica'd‘qe‘nb el Diario Oficial de la
Federacién el 10 de febrero de 1976, reformada el 16 .de enel;o’ de 1‘987 contiene cambios en
materia de patentes tales como imponer que dichas patentea sean efectwamente explotadns, su
ullllZ:ICI6n cubre integramente las necesidades del mercado domestlco y que no se conviertan en
un freno a la exportacién, para lo cual se establece el otorgamlento de hcenclas obligatorias si la
explotacnon que haga el titular de la patente fuere msuﬁcnente para cubrir las demandas del
mercado o cuando un tercero solicite dicha licencia para efectuar exportacnones que el titular de la

patente no esté llevando a cabo.

Esta ley implementd un nimero considerable de prbductos y procesos de fabricacién u obtencién

excluidos de patentabilidad, es(ipulando“vqu‘e‘ no eran patentables, ademas de los productos

‘r O f*e"\
2 .\L) Loy
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obtenerlas; 2) las aleaciones, ni los procedimientos para su obtencién; 3) los productos quimico-

farmacéuticos, los medicamentos, las bebidas y alimentos para consumo humano o animal, los
fertilizantes; los plaguicidas, herbicidas y los fungicidas: 4) los prqcedimientbs industriales para
la fabricacion de los productos listados en el inci«;o anterior; 5) las invenciones relacionadas con

: la energia nuclear; y 6) los equipos amlcomnmmantes ni l procedlmlentos de fabricacién de los

n oncuon" que protege los

mismos. Se crea una nueva figura juridica llamada "Ccrhl‘cados

derechos de quien rcg,lstre un mvento en los campos que la Iey declaraba como no patentables.

Las invenciones comprendidas en las categorias 1, 2 y3 de los
or ‘loque cunlquler persona podria

s ‘sefialados en el pérrafo

’precedeme, no gozaban de ninguna proteccid nJur:dnca;

empresa que habia realizado la

‘Coplarlas gratuitamente, sin necesidad de que el mdrvrd o
De manera similar, en el caso de | as

“invencidn de que se tratase tuviera el derecho de lmpedlrlo.
invenciones incluidas en los tipos 4, 5 y 6 de la lista, el.inventor.no tenia la posibilidad de
seleccionar a las personas a quienes autorizarfa en’lo particular- para realizar el desarrollo

industrial y comercial de su invencion, ya que cunlquner persona podrla utilizar la invencién de

que se tratase, si bien en estos casos debfa pngarse una remunerac:on o regalia al inventor, pues la

ley concedia sélo ese derecho, otorgando para tal efecto un certificado 'de invencion en lugar de

una patente,

La vigencia de las patentes se reduce de 15 a IO ano%, exnglendose que en la 9ol|c1tud de paten(e ]
y complcta para pennmr su. EJeCUCIOll por

s¢ anexara una deqcrlpcron schxememente clar

cualquier persona que tuvrera conocnmlentos medlos en la matena dé que setr alara. B

Se establece la vinculacién de marcas, . obligando a que una marca que fuera extranjera o de

titulares extranjeros, vinculara su marca con una cuyo registro fuera originario de México y de la

! Contemplado en el Diario Oficial de la chn.r'lcu\n LFY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. México. 1°de

enera o : TTS*Q
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cual fucra titular el licenciatario 2, En la marca nacxonnl dcbcra utlllznrse en forma igualmente

ostemnble que la extranjera.

Se impone la obligacién al titular de un registro marcario de utilizar efectivamente el signo
distintivo que hubiere sido registrado en los productos o servicios que fabrique o preste, con el fin
de evitar de cierta manera el registro de una marca que no se utilicen y tengan co mo propésito el
de impedir que otros las usen, imponiendo la obligacién de comprobar el uso de los registros en
perfodos de 3 afios, pudiéndose requerir para acreditar tal extremo cualquier documentacion

necesaria. tales como facturas de venta de productos o servicios, ejemplares de la marca,

etiquetas, etc.

Se obliga a que se use una sola marca para todos aquellos productos O'Sefvicids‘de un. mismo.

mular destinados a un fin y substancialmente lguales, con el objeto de evntar confusxones en el

consumldor y combnm' la pmcuca de fijar precios dlstmloc medl nte l'! aslgnacmn dc mzu'cas
diversas al mismo producto.” Al respecto se faculta a Ia Secrc.(ana de lndustna y Comercno para .
que por razones de interés pablico, prohiba el uso de marcas en detenmnados productos y obllgue
a que estos se vendan bajo sus nombres genéricos con los que también se evitaran confusiones y

se obtendrin ahorros en publicidad que deberan reflejarse en el precio al consumidor.

Esta ley fue abrogada por la publicacién en el Diario - Oficial de la Federacién el 27 de junio de
1991, que contiene la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial, que en su segundo
articulo transitorio establece que se abroga La Ley de Invenciones y Marcas del ‘10 de febrero de

1976, asf como sus reformas.

2 Entendiendo por licaiciatario como aquella persona, fisica o moral, que es usuario autorizado por el titular de una
marca; ¢s decir, aquella persona que mediante un convenio, obtience del titular de Ja marca, la aulorizacién para el uso
de la misma, conocido también como usurio autorizado, .

4
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l’rotec 3

T Sc crea Ia Lcy dc Fomcnto

decreto publlcado en el Diario Oficial de la Federnmén el lO de dlclembre de; 1993 :

Los cambios que se presentan en esta ley en relacidn con la que se abroga son las siguientes:

En materia de patentes, se inicia el otorgamiento de patentes en areas tecnoldgicas en las que esto
todavia no ha ocurrido en Meéxico; se conceden patentes para invenciones biotecnolégicas,
incluyendo las nuevas variedades vegetales; se redefine la fecha desde la cual se mide la vigenéia
de las patentes y se amplia la duracién de estas a 20 aiios; se deja de otorgar certificados de
invencién como medio de proteccién legal para las invenciones; se introduce éér primera vez'en
la Legislacién Mexicana el modelo de utilidad, con caracteristicas idéneas ;;arn incentivar las

innovaciones sencillas;

En materia de marcas, se amplia la vigencia de las marcas de 5 a 10 aii os, manteniendo la
posibilidad de renovacién por periodos de la nueva duracién; se simplifica notablemente la
prueba de uso efectivo de las marcas registradas, sohcnando tnicamente, en el momento de la
renovacién una manifestacion de tal uso, bajo protesta de decnr verdad, con lo que desaparece la
“obligacién del comprobar el uso de la marca; se amplia el plazo que se concede a los titulares de
marcas extranjeras para demandar la nulidad de registros marcarios indebidamente obtenidos por

otros titulares en México.




CONCEPFTO DE MARCA Y SUS l:l,l-:l\ll-l.\"l‘

:’;La Iey de,Fomenlo Y. Protcccnon ala Propledad lnduﬂmal fue adlcmnada y modlf'cada por el v
: decreto publlcado en el Diario Ohcml de la Federacién del 2. de agosto de 1994, donde se creair :
- L.l Lcy

: modlf'camones como:

Ia® l’roplcd'\d Industrial, ley ,quc se_encuentra en vigor, la cual contiene

e En matenn dc palcnles, se amplia la cobertura para obtener patentes de invenciones relacwn'ldas

" con materm viva, dcjando como supue:tos respecto “de los cuales no se otorgara una patente, los

I procesos esencxalmente biolégicos para Ia produccxén, reproduccxén y propagac:on de plamns y

’;nmmales‘ el material bloléglco y geneuco la c se encuentra en ln naturaleza, lae variedades o

: vegclales y razas ammnles, el cuerpo humano y | panes vnva que lo componen B

De acucrdo con el Tratado de lere Comcrcno de Amenca del Norte, y en el cumpllmlento al

compromlso adqumdo por Mexxco, en’las reformas ‘antes mencmnadae se prevé una dlSpOSlClon

tramntorm para que el LM, P.L pueda recibir las solicitudes relativa s a varledadeﬁ vegemles en

todos los - géneros y especies vegetales, en’ tanto- se expida una ley que cumpla con las
"'duspnslcmncs sustantivas” del Convenio” Internacional parar Ia Proteccion de las Oblenciones
" Vegeiales ‘de 1978, o en .su caso, la convencién intemacional para la Proteccién de Nuevas
Variedades de Plantas de 1991.

Con dicha reformn, se prevé la introduccién de nuevos productos sin necesidad de haber
’ presentado una SOllCltud de pateme, los cuales no perderin novedad slempre y cuando la sollcnud %
ccién del -

respecuva se presente en un plazo que no exceda de 1 afio a pamr de Ia pnmera ‘introd

; producto en’ el mercado.

nuestro. o
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con respecto a los’ productos o servicios n los que se nphque un homémmo ya regmrado como

marca o publlcado como nombre comercml

Para a tutela y qalvaguarda, asl como para la resolucxon de controversias en materia de propiedad

industrial y asccorfa en esta materla. ﬁe _crea. el IMPL, como se senalo anterior mente,

otorgundole personahdad Jurldxca ha: dlcho lnsmuto como organismo desconcentrado de la

admmmracnon publlca fcdéral

'-',La ley en matena de propledad mdustrml tiene como f’uncnén fundament'\l en el punto sobre las
lndxcaclones de uso comercml tales como las marcas que‘se-aplican a los productos que se
venden en’el mercado o a los servicios que se prestan, o los nombres de los establecimientos en
que se ofrecen al publico dichos bienes o servicios; proteger a quienes originalmente crean y
utilizan tales productos, contra la imitacién o copia no autorizada de las mismas, como medio
para que puedan distinguir sus productos, servicios y establecimientos respecto de los de sus
competidores en el mercado, otorgando por cierto plazo a los creadores originales de dichos
7
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“no’ podemos  dejar. de ‘mencionar ~ el régimen constitucional de la

proplcdad mduslrml quc se: encuentra consagrado en la _exposicién -de motivos de la Ley de

k Proplednd lndusmal de fecha 1° de diciembre de 1942, que en su parrafo primer o establece: “La

; ley -que: se explde nene apoyo constltucnonal en el articulo 28 parrafo séptimo en el que sc

B - establece que *tampoco constltuyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se
*‘concedan a los autores y artistas para la produccién de sus obras y los que para el uso exclusivo
"“de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.™ En el
articulo 89, fraccion XV de la Constitucidn, establece que “las facultades y obligaciones del
: présidcnte. son las siguientes: (...) XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con
arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algiin ramo de la
- industria;...” los articulos antes citados se refieren a las facultades de la Feder acién para legislar
sobre privilegios industriales de invencién y de mejoras y asimismo tiene fundamento en el
“artfculo 73 fraccién X. que faculta al Congreso Federal para legislar en toda la Repiiblica sobre

comercio.”

Aunado a lo ya expresado en los articulos citados con anterioridad, encontramos como
complemento a la proteccion que se otorga a la propiedad industrial los articulos 5°, 27,y 73
fraccion XXIX-F, de la misma constitucion en los que aGn cuando no se menciona de manera
expresa la proteccion a la propiedad industrial, nos podemos percatar que en la'ley suprema se

tutelan los derechos en esta materia, de acuerdo con lo siguiente:

“Articulo 5° A ninguna persona podra impe se que se dedique a la profesmn, mdustrla,

comercio o trabajo que le acomode, snendo lfcno l ejercicio de esta hbertad sélo podré vedarse'

por determinacién judicial, cuando se, ataquen Ios derechos de terceros, o por resolucnén

gubernamental, dictada enlos tén‘nmos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la

sociedad. Nadie puede ser prlvado del producto de su trabajo, sino por resoluclon Judlcnal
8
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'V'ADe acuerdo con cl Dr Davld Rangel Medma, el 'Ani:cﬁlo. cbnetitucionnl garantiza la libertad de
. “que cada quien se dcdlque a su profeelon mduslna, comercno o trabajo que le acomode, siendo
licitos. El complemcnto de esa libertad es la garanua del aprovechamiento de los productos de
trabaJo. segin-lo consigna el propio artlculo cpnsmucxonal al establecer que nadie puede ser

- privado del producto de su trabajo, sino por resolucién judicial.”?

En su parte conducente el articulo quinto constitucional establece que **cl ejercicio de esta libertad
s6lo podra vedarse por determinacién Judlclal cuando se ataqu en los derechos de tercero, o por
resolucién gubernativa, dictada en ‘los términos que marque la ley. cuando se ofendan los
derechos de la sociedad. Nadie puede ser pnvado del producto de su trabajo, smo por resolucién

JUdICIal

AI respecto, Ignacio Burgoa eetablecc que propmmeme la consmuclén en este’ caso no, contlene

una limitacién general abstracta a ‘la libertad- de trabajo, sino-una faculmd otorgada al Jue7 pan

prohibir a un’individuo que se dedlque a una detcnmnada labor cuar do el‘ejerm de esm

implique una vulneracion a los derechos de otra persona cualquxera lo cual no. ob ta para que el

sentenciado conserve la potestad de clegir cualquiera ocupacién licita, aun la mlsma que se le
i ol :

vedo, elcmprey cuando no produzca dicho efecto. .

Toda autondad 5ubcmat|\'a, para llmnar la libertad de la industria, comercio, etc., en perjulclo de
una o mas perﬁonas debc apoyame en una norma juridica que autorice dicha llmnaclén en loe
casos por. ella prevnstos en’ vista siempre de una posible vulneracién de los derec hos de Ta

X omedad

w3 RANGEL MEDINA, David. TRATA DO DE DERECHO MARCARIO. Derechos rcscr\'ados por el nutor anern
edicion. 1960 Pag. 135.

* BURGOA ORIGUELA, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVlDU/\L!:S Edltorlnl Pnrrua 2Jnvn Edlmén
México. 1991, 135 y 136.
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Respécto al ‘ziyniculo constitucional, lrajexposicién de motivos de la Ley de Invenciones y Marcas,
del 27 de diciembre de 1975, en su parrafo 6° indica que “la patente, asi como todas las demas °
formas de la llamada propiedad industrial, se regulan en csta Ley de tal manera que se ajusten a
los requerimientos del interés colectivo. El articulo 27 Constitucional, otorga a la Nacién en todo

tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés ‘publico.

Con igual o afin con mayor razén, es aplicable esta norma a los privilegios que el Estado concede
a los particulares para el uso de sus inventos, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 28

Constitucional.

Asi mismo, el articulo 73, fraccion XXIX-F de la Constitucidn, establece que **el Congreso tiene
facultad: XXIX-F. Para expedir leyes tehdientes a la promocién de la invencion mexicana, la
regulacién de'la inversidén ex;ranjérzi,"la transferencia de tecnologia y la generacion, difusién y

“aplicacién de los conocimientos cientificos y tecnolégicos que requiere el desarrollo nacional.”

Dentro del marco legal que rige a la propiedad industrial, es de suma importancia hacer mencion
‘el derecha internacional, ya que este  regula_las relaciones que establece n uestro pais con las
) dcﬁ{:is naciones en la prosecucién de la protecc‘iénr ala probiedad industrial, toda vez que los
‘elementos de que consta . ésta tales coma las’ iriVencidn‘es' y marcas, tienen una estrecha

vinculacién con la legislacién internacional, debido a que dlchos elememos se pueden aplicar en

otros paises, o registrar en los mismos, lo que’a condumdo en’ nuestro pais a suscribir dlversos
“convenios, tratados, asi como haberse registrado_ como pais mlembro en dIVEI'VN organizaciones

mundiales en esta drea d el derecho, con base a lo amerlor mencmnaremos los mas xmportantes.

El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propledad Industnal el cual eslablece en su articulo

l“ péarrafo dos que “la protectidn de la propledad ,mdustnal lene por obJeto las pat entes de

mvencnén, los modelos de utilidad, los dlbUJOS o modelos |ndustnale< Ias marcas de fabrica o de

|ndlcac|ones de procedencia o

“comercio, las marcas de servicio, el nombre omercual,,las




conformidad . con el nmcul

constitucional o de ley suprema..

Otra finalidad del Cohvénio'dé Paﬂs y.que | nené rélevhncia en nuestro téma, y bomo Io estnblece

su articulo lo, f‘lm pal’ses a los cual e aphca el’ presente Convemo se constltuyen en:Unién

pnrn la Proteccnon de la proplcdad industrial ,,(' dado que busca proteger los intereses de aquellos

que_han registrado’ su.marca_y: que por: lovtanto no se. tlene derecho a pretender usurpar o

. “aprovechar el prestigio que logro el’ lular de dicha marca aulorlzando un ‘registro similar o
“idéntico, con lo que se evita mduclr nl engano nl publlco consumldor. Debemos tomar en cuenta
. que este Convenio no contravxene con las dnpos:cnones de nuestra Coneutuclon, en vmud de que
el articulo 6" del Convenio esmblece en su parrafo primero que “las- condiciones de depésito
y de registro de las marcas de fabrica o de comercio seran determinadas en cada pais de la Unién

por su legislacion nacional.

Dentro del mismo derecho internacional encontramos otro vinculo de gran importancia con la
propiedad industrial y es 1a creacién y subsistencia de organismos interacionales que tutelen los
derechos de propiedad industrial tales como la Organizacién Mundial de la Propiedad Industria I,

de la que México es parte desde el 8 de julio de 1975, el Tratado de Cooperacién en Materia de

* GALINO GARFIAS, Ignacio. DERECHO CIVIL. Editorial Porrita. 10° edicion. 1990, Pag. 70.
* Articulo 1°del Convenio de Paris.
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“-“Después de lo anteriormente mencionado, se desprende’la’ trascendencia

c.\l'l‘rm.o .-mm:m, . TR

: mtemacnonnl lmphl'cando el tramltc a quxenesvb“ can la protcccxén de su ch:ICIOﬂ a’ mvel :

lntemacmnal Sln tener que presemar ‘dlversas sohcntudes de patente en los paiseq que se -

g pretendlera ob(ener Ia patcme en ‘cuestion,. Eete Tratado y sus organlsmos de control dependen

i dlrectamente dé la Org\mzamén Mundial de Ia Propledad Industrial.

“Asimismo tenemos, que de acuerdo a los tratados internacionales en materia- de propiedad
industrial, y los organismos intemacionales, existe y se aplica-a la fecha una clasificacion
internacional de productos y servicios contemplados en 34 clases que ampai‘an prqductos;y 11
clases amparando servicios; ast como el reconocimiento del derecho de prioridad contemplado en
nuestra Ley de Propiedad Industrial, conceptos que seran descritos con mas detalle en’ el capltulo»‘\‘ :

respectivo al procedimiento para la obtencién de un reg,lstro marecario,’

- Dentro del mismo tenor, esta el Tratado de Libre Comercio de Ame rica del No celébrado e’nt‘ré:; E
: México, Estados Unidos y Canadd, que en su sexta parte, capltulo XV]] titulado Propledad

: Industrial, en su articulo 1701, parrafo 2, dice que: “Con ob_;eto de otorgar protecmon y defensa

adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, cada una ‘de.las’ P

. 'menos, este capitulo y las disposiciones sustantivas de: (...)

,c) el Convemo de Paris para la Proteccién de la Propledad lndust rial, ¢

-internacional 'y ‘la

-“preocupacién  por” tutelar y salvaguardar' los  deréchos:de propiedad:industrial

diversas disposiciones internacionales.

7 Infra. Capitulo 3. .
¥ Secretaria de Comercioy Fomento lnduslnal TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

Editorial Porria. México. 1994, St.xl.l Panc, Cnpilulo XVlI nrtlculo l70| p.’:rml'oZ inciso ¢).. P:ig. 483,

12
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2.-Concepto de marca.

ci nrlo> dos ‘ellos eé un

Tenemos diferentes autores que se reﬁeren al c onccpto de marca,

trabajo que rcbasaria las pretenslones ‘dela presente mvemgacuon y su aportacnén seria mmlma,

en comparacién a sélo cnar a los autore ] mas repres n(auvo y que mcorporan las aponacmnes

:Siguiendo con - este

: proporcionn’eh su\lib' )

mercanm

‘En esta segunda clasificacién, proporcionada por el Dr. Rangel Med los autores coinciden en

definir a la marca como un signo que da a la mercancia un caracter, individual 'y propio, el cual

hace: que sea diferente a todos los demas artfculos existan en el :mercado y. que ‘sean sujetos a

competencia.

c) La que mtez,ra caracteristicas del primer y- segundo mc:so, en el que se indica la
13
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omerciante el ..

: El vlr)icqionarib Juridico Mexicano establece como definicién de marca lo siguiente: "Marca: I ..,
. ‘l_l‘."-Dévﬁ‘n‘icién _técnica. Signos utilizados por los . industriales, fabricantes o prestadores de
‘ééfviéios en las mercancias o en aquellos medios capaces de presentarlos grificamente, par.;x'

- dl:tlngunrlos, singularizarlos, lndlv:duahzarlos. denotar su procedencxa y calidad. En su caqo, de

otros idénticos o de su misma clase o especie.”

Justo Nava Negrete, sostiene que una marca es "todo signo o medio material que permite a *
cualquier persona fisica o juridica distinguir. los "producio% que elabora o-expende, asi como
aquellas. actividades consistentes: en: servncnos de otras |guales o “similares, cuya finalidad

inmediata es la de atraer la clientela y despues conservarla y aumentarla v 10

Para Joaquin Rodriguez y Rodrfguez, "'la marca es la sefial . externa que es usada por .un

comerciante para distinguir los producto: por él elabomdos vendldos o dlsmbuxdos nil

? Instituto de Investigaciones Juridicas. DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Editorial Porriia. 2* edlcu‘m
Meéxico. 1988, Pag.2079
"NAVA NEGRETE, Justo. DERECIHO DE LLAS MARCAS. Editorial Porraa. 1 edicién. México. 1981, Pag. 147.
" RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joagquin. DERECHO MERCANTIL. Editorial Porria, Pag. 425.
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Pequeno. Departamento de Franqu

Fomento Industrial, dice que “Una

Dentro de mi punto de vista, este concepto es un tanto confuso en su Gltima parte, lo cual es

pertinente aclarar y profundizar, ya que el simple hecho de decir que la marca es un si gno visible
que sirve para distinguir, nos da la pauta para conceptualizar una marca, por lo que considero
innecesario y a la vez confundible, al agregar la distincién del origen o la competencia, lo cual en

su caso, se debio haber mencionado la competencia desleal.

2 SEPULVEDA, Cesar. EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Impresiones
Modernas. S.A. México.1955. Pig. 113
* ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y LAS
IRANSFLRLNCIAS DE TECNOLOGIA. Editorial Porriia. México. Pag. 14

* Secretaria de Comercio v Fomento lnduslrlnl Direccién General de Fomento al Comercio lnlerlor “Informacién
General para Constitucion de Franquicias”. México. Julio 1994, Pag.10
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) En la doctrma fr'mccsa tcnemm quc Yvee Samt Gal 13 def'nen Ia marca desde do: pumoq de v ta,

: 'cl _|und1co y cl economlco.

En el aspecto Jundlco, ste autor definen la marca como el signo distintivo que pennite asu’

_utular (fabrlc’lme o comercmme) distinguir sus productos -0 servicios de los demés dados a’

S conoccr en cl mercado por la compelencm, siendo asi la marca una adhesién dela chentela

Desde el punto de vista econdmico, este autor sostiene que la marca se utiliza con el interés de
“dar.a conocer al publlco concumldor, tanto lae caracterfsucas como’ la cahdnd y garantla del

produclo o servicio ofrecxdo en el mercado.

Por su pane Carlos Zavala Rodriguez senala que "Ia marca rve como un SIgno dmmtlvo de los

: productos o de lo rvicios para permmr Ia formacnén de una clnentela que sipue esos productos -

o servicios

* 'Nos comenta el Dr.:David Rangel Medina, Ia Ley de la Propiedad Industrial de Venezuela, del

para dmmgmr anfculos que ella
w7

‘roduce, quellm con loq

establecimiento.

¥ Citado por NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS, 1% edician, Ednonal Porriia. Mé'«co.
1981, Pag. 147.
"'ZAVALA RODRIGUEZ, Carlos. DERECHO DE LA EMPRESA. Editorial l’nlmn Buenns A|res Argemma. )
Pag. 270.
'7RANGLL MEDINA. David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op. Cit Pag. 169.
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. l’ara Carlos E Ma carcn

los’ productos o: Io

cmpreﬁae wif o

servi los de una emprcm de los produclos o dc. Ios qervxc:os de otras’

Slgulendo ‘al mlsmo autor, Carloc Mascarenas, en el derecho Venezolano la Ley de Propiedad
) lnduslrlnl del 2 de septiembre de 1955, en su articulo 27, a la letra dice: "Bajo la denominacion de
}marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinacién de palabras,
" leyenda o cualquier otra sefial que revista novedad, usados por una persona natural o juridica,

- para_distinguir los articulos que produce, aquellos que comercia o su propia empresa." 19

Ahora bien, la definicién de marca en el derecho venezolano, ain cuando contempla la esencia de
la marca, es ambigua, ya que como se puede apreciar, en primer lugar no comprende la prestacién
de servicios, constrifiéndose solamente a la distincion de productos; en segundo plano, este
articulo mezcla conceptos abarcando en parte de su texto el concepto de lo que en el Derecho
Mexicano se conoce como nombre comercial y gque en Venezuela se le llama rétulo de
establecimiento, que si bien es cierto que tiene semejanzas, también es que es una figura ajena a
la marca y por lo tanto se hace notar esta anomalia, tal y como lo seifiala dicho articulo al final del

"

texto "... O su propia empresa.”, Segin Carlos Mascarefias 2 y "... o los de su establecimiento.”.

De acuerdo con el Dr. David Rangel Medina.?!

Con el tiempo los paises han coincidido de manera notable en. el concepto de la marca,

estableciendo diferencias  sutiles unas: de - las- otras, concentrando e lhas dlscrepancms

basicamente en el objeto y proteccién. Asi podemos ver que una dlfer cia puede ser que cada

*® MASCARENAS, Carlos E. LAS MARCAS EN EL DERECHO COMPARADO Y EN EL DERCHO
VENEZOLANO. Coleccion Justicia. Editorial jus. Pag.9.
" MASCARENAS, Carlos E. LAS MARCAS EEN EL DERECHO COMPARADO Y EN EL DERI:CHO
VENFZOLANO Op. Cit. Pag.11 2
" ldem.
2 RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO ldem
17




dctemnnada y h'xcer que sean reconocldoe en- e Iercado por el publlco comumldor. No- -

ldcntlf'ca un producto rv1cxo, < nsndcrados en su

mdlvnduahdnd “sino en cuanto a

J ;

ejemplaree de una serie.”

Los nuevos acuerdos internacionales sobre libre comercio’ que ha celebrado_nuéstrq'pqi s, han
incluido en su contenido otras materias que no pertenecen estrictamente al dmbito comercial, es

decir, al libre flujo de mercancias, sino que incluyen temas como el de la propiedad industrial.-

2 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Departamento de Transferencia de chnologlu alos Puls;s en
Desarrollo. “Aspectos Juridicos de los Acuerdos de Licencia en el Campo de las Patentes, Marcas y los
Conacimientos Técnicos™. Documento PJ/92. Ginebra. 1° de junio de 1975. Pag. 3.

3 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL. Editorial Civitas. 1* edlclén
Madrid. Espaiia. 1978. Pag. 838.
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io’ de menca del Nonc, que entré en vngor el prlmero

de encro dc 1994v en au sexla parte capitulb XVII denominado Propiedad Intelectual, en su

efectos de' .ste Tmtado. una marca es cualquier signo o cualquier
5combmacxon de signos quc permlta dlstmgulr los bienes o servicios de una persona de los de otra,
inclusive nombres de personas, disefios, letras, nimeros, colores. elementos figurativos o la forma
de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirin las de servicios y las colectivas y podrin
incluir las marcas de certificacion, Cada una de las Partes (México, Estados Unidos y Canadi)

podra establecer como condicién para el registro de las marcas que los signos sean visibles. 2

Por su parte el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Mé xiéo,“ Colombia, y: Venezuela.

establece en sus pdrrafos primero y tercero que:

"1°. Las partes podrin establecer como condicién que el rcgistrowdé las  marcas, que los
signos sean visibles o perceptibles si son suscebtibles de representacion graifica. Se
entenderd por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado los bienes o servicios
producidos o comercializados por otra persona. Se entenderan también por marcas las

marcas colectivas.

3% La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicard una marca, en ningtin

caso constituira un obstaculo para el registro de la marca."

# Secretoria de Comercio y Fomento Induslrml TRATADO DE LlBRE COMERCIO DE AMERICA DEL
NORTE. Editorial Porraa. Méxica. 1994. Sexta p:mc, Cupllulo XVH -Articulo 1708.
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.SL encuenlra amparado bajo ‘la titularidad de un registro marcario, asi podemoe ver que atn

cuando citemos a todos los escritores de este tema, en su totalidad converz,enan en la

caracteristica de distintividad antes mencionada.

Tomando en consideracion las ideas proporcionadas por los diversos autores y organismos antes
mencionados, podemos concluir que se entenderd por marca como aquel signo, denominacion o
figura visible, utilizado por industriales, comerciantes o prestadores de servicios, para distinguir
sus productos o servicios de los demas de su misma especie en el mercado, dirigida a un publico

consumidor,
3.- Definicion de marca de acuerdo con la Ley de la Propicdad Industrial

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial (en lo subsiguiente LPI), en su articulo 88 se
consagra el concepto de marca, mismo que a la letra dice: "se entiende por marca a todo signo

visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado." ?*

Como complemenlo a ln def'mcn’)n legal, tenemos que el articulo 89 de dicho ordenamlento nos

indica cuales s:gnos pueden consmuxr una marca, el cual a la letra dice:

"Articulo 89.-Pueden constituir una marca los siguientes signos:

* Diario Oficial de la Federacion, LEY DE FOMLNTO Y PROTECC!ON A LA PROPICDAD lNDUSTRlAL 2
de ngosto de 1994, tercera seccion. Pag. 1.
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7(J,(If|’l'ul.()'lf.l(l‘\vlFZR(‘),;

; I Las denomnmclones v ﬁ,ums vis bles, suﬁcnememenle tintivas, susceptibles de identificar

= los produC(OQ o servnclos a que se apllquen o 'traten de apllcarsc, frente a los de su misma especie

oclase,; PRSI . . ;

11.-Las formas tridimensionales;

lll Loa nombrcs comercmles dcnommacnones o razones sociales, S|empre que no queden

’comprendldm n el artfculo snguu:me, Y.

IV.-El nombre " propio de una’ persor_\h'ﬁsica, siempre que no se confunda con una marca

registrada un nombre comercial publicado. "’

Por otra pane, a contrano sensu, el artfculo 90 enuncia ' los signos o figuras que no pueden

: 'conqutun‘ una marca y por lo tanto no podran estar amparados bajo un registro marcario.

"Articulo 90. No serin registrables como marca:

L Las denommacmnes, f'g,uras o: formzm trldlmensmnales ammadas o camblames, que se

expresan de manera dmémlca aun cuando sean vnslblev :

Il Loe nombres tecnlcos o de uso comun de Ios productos o servncnos que prelenden ampamme

‘con la- marca, asi como aquellas palnbras que, en’ el lenguaje cornente o’en las practlcas

comerclales se hayan convemdo en la desngnaclén usual o genenca de los mlsmos,;;

21




CAPETULO PRIMER

T origen de los productos o la época de producc:on,

V.-Las letras, los digitos o colores' aislndos, a menoq quc estén combmndos o acompanndos de

elementos tales como s:gnos, dmenos ° denommacnoncs. que le den un caracter dlqtmtlvo,

;Vl La traduccnon a.otros ldlomn:, Ia vanacnon onogrét'ca caprlchosa ola construccxon artificial

de palabras no rcystrablee;'

V»V“.'-Las que reproduzcan o imiten; sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas de cualquier
. pais, estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asf como las denominaciones, siglas,
simbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o
de cualquier otra Organizaciéon reconocida oficialmente, asi como la désignacién verbal de lo s

mismos;

VIIL-Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garahtl'a adoptados por

22




 CAPITULO PRIMERO ., IO DE MARCA ¥ SUS EI

un’ csmdo ) billetes de banco, moneda
conmcmomuva o cualquler med|o oﬁcml de pago nncmnal o extranjero,

l)\ Las que reproduzcnn o lmlten Ios nombres ) la repreﬁentacxén gmﬁca de condecoracloneq,

medallas .u olro: prcmlos oblenldos en expostcloneq, fenas congresos eventos culturales o
jdepomvos, rcconocndox ochImeme' :

X Las denommacxoneﬁ geogml‘cae, propias o comuncs, v los mapas, asi como Ios mdlmos
" nombres’ y. adjeuvos, cuando 1nd|qucn Ia procedencna de loe productos 0 servlcno y podran
orlgmar confuhlon por erro cn cuanto su procedencn' ;

L mular del derecho correcpondleme lo autonce expresamente,

-XIV.-las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engafiar al piblico o
: ) e o 23
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éntendiéhdos‘é por - tales Iae que conmtuyan falsas mdlcacnones qobre la

nducnr a crror.

naturale;a, componentes o cunhdades de los productoq o scrvncxos que pretenda amparar;

)\V Las denommacmnes. hgurzus o formzu tndlmensmnales. lguales o semejantes a una marca

g que el lnqmuto eetlme notormmente conoctda en Méxxco, ‘para ser aphcadas a cualquler producto

.os rv:cno.

efccto de demostrar la notoncdad dela’ marca, podran empl arse tod os médiés 'probato‘rios

- \pemmxdos por esta Ley.

Este impedimento prdcederﬁ en Cu‘alquier caso en i]ue el uso de la marca por quien solicita su -
registro, pudiese crear confusién o un riésgb de asociacién con el titular de la marca notoriamenie
conocida, o constituyan -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.

XVL- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra en tramite de riesgo

preéemabix con anterioridad o a una regisfmda y vigente, aplicada a los mismos o similares

productos_o_servicios. Sin embargo, si podra registrarse una marca que sea idéntica a otra ya

registrada; si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicar los productos o servicios
24
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similares, y

)\Vll -Una marca que sea |denllca [} scmejanle en’ 1,rado de confuqnon aun nombre comercual
.apllc do a una empresa o

un’ esnblemmlento mdustrlal ‘comercial o de servicios, cuyo giro.

prcponderante ea la elaborac:én o venln de Ios productoq o la prestacién de los servicios que se
pretendcn nmpnra con

a:marca,. y - s'lempre que el nombre comercial haya' sido ‘usado’ con

! lén de la solicitud de registro de la marca o la de uso

declarado de la misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la s olicitud de marca la preqente el
Htltular del nombre comercml

; publicado,

si:ino existe otro nombre comercial idéntico que haya sido

En complemento al amculo 90, cntado en parrafoc anteriores, encontmmo: el aniculo 91
: enuncmn “los. caso

que
xjnombre comercial,

-en: que no podran usarie m f‘ormar parte del

denommacnone: o razon eoclal marcas reglstradas que provoquen confusxon.

*Ala letra el articulo referido dice: -

"ARTICULO 91. -No podra usarse ni fommr parte del nombre comcrcml denommaclon o raz on‘

socnal mngun eqtablecnmlemo o persona moral una marca reglstrada o una semejame en grado dc

ten ga faculladee para hacerlo.




Lo’dispuesto_en_este “prei epto no sera aphcable cuando el nombre omercml denommacnon o

razén Goc al hublescn lncluldo 11 marca con anterioridad a Ia fecha de presentacl on o de primer

: uso declarado de la marca regmtrada."
4) Clasificacién de las marcas.

Las marcas pueden ser clasificadas alendrendo a dwereoq cntenos. Depcndxendo de los elementos

que el investigador considere. puede obtener clasxf'cactones que faclll ‘ten I'! i vesugaqvor\ sobre la-

materia y que permiten crear un qustento metodoléglco

Entre dIVeI“€05 crlterlos, encontmmos loc que ntlenden a sus elemcntoe consmutlvos, a los

titulares, y'segtin el objeto a que se aplican.

En la primera clasificacion, r eferente a los elementos constitutivos de marca, encontramos que las
mismas pueden ser aplicadas a productos o a servicios, entendiéndose por producto a todo objeto
o cosa susceptibles de circular en el mercado sin tener en cuenta la naturaleza del product o, cuya
funcion es distinguir dicho producto de otros de su misma especie o clase en el mercado; en tanto
que por servicios se hace referencia a una prestacién de ciertas actividades por una empresa a una

clientela, es decir, aquellas que se encargan de di stinguir los servicios prestados por asociaciones,
corporaciones, empresas o instituciones de otras que igualmente prestan los mismos o similares

servicios.
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< Tanto'las marcas de servicios como las que amparan productos, se someten a la misma regulacion
y proccdlmlenlo establecido por la ley, tal y como se desprende de los nnfculos 87 y 88 de la

L.P. l., los que la letra dice:

ARTICULO 87.° "Los industriales, comn.rcxames o prestadores de servicios podran usar una
- marca en la mduslrla, en el comercio o en:los servtcnos que presten. Sm embargo, el derecho a su

,uso excluqlvo se tlene medlante su reglstro en e] Insmuto

;El ret,lamenlo de la L. PI complementa lo antenor : de conformdad con su amculo 59 que

L proporcnona una claSIﬁcacxé :de- l

producto y: rvncms, dwndlendolo_ en 45 clases de las

cuales Ias prlmern.s 34'se reFeren a productos y los restantes 1 1 se refieren a servncnos. L

La clasificacién antes mencionada, esta numerada de manera progresiva, con nlimeros ardbigos.

A manera de ejemplo, la clase 25 se aplica para vestidos, calzados y sombrereria; 1a clase 29 para

camne, pescado, aves y casa; extractos de carne; frutas y legumbres en conser va, secas y cosidas;

gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos licteos; aceites y grasas comestibles.

En clases de servicios, citamos la clase 36 que ampara; seguros; negocios financieros; negocios
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negocios inmob

}En la qeg,unda 'Inslrcacmn podemos ver que hay marcas de un solo titular y marcas colecnvne.»

,En el prlmer caso el mular del reglslro marcario es una sola persona, ya sea fisica’ o ‘moral, de .,

conformldnd con, lo que establece la L.P. L, en el articulo 113 frac cién I, que dice: "para obtener el

'rcgmro ¢ una marca deberd prcﬁentarse solicitud por escrito ante el instituto (ref'nendo:e al

'VI.M P. I) con’ los siguientes datos I.-Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;". La ley,

: ‘glaranrente se reficre a personas en lo individual, mientras que en el segundo caso, de las marcas
colectivas, se dedica un capitulo completo, en el que se establecen las reglas a seguir, tales como
su uso, y restricciones para su transmisién a terceras personas, reservando el uso y- explotacién de
la marca a los miembros de una asociacién o sociedad de productores, fabricantes, comerciantes o

prestadores de servicios, legalmente constituidos.

Asimismo, el articulo 116 de la citada ley establece que "en caso de que la marca sea soli citada a
nombre de dos o mas personas se deberdn presentar con.la solncntud las reg-as sobre el uso,

licencia y transmision de derechos de la marca convenidos por los sohcnames .

Aunado a lo anterior, el reglamento de la L.P.I, en'su articulo 58 dice : * las reglzs a que se refiere

el articulo 116 de la ley deberan pactarse por los solicitantes en convenio por escrito."
Por tltimo, podemos clasificar a las marcas en:

a) marcas Bidimensionales;

b) marcas Tridimensionales.
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"consnstlr en términos que tengan o no-significado alguno, y que atraén a la vez a Ios o_|os y a los

. _ofdoe del plblico porque se escriben y pronuncian,

" Las marcas innominadas. las entendemos como todos aquellos diseﬁds,‘ dibujos o figuras,
comprendiendo figuras geométricas, emblemas, colores, retratos, etcétera. , que no se encuadren

en alguna fraccion del articulo 90 de la L.P.1. citado con anterioridad.

Las marcas mixtas, son aquellas que comprenden la fusién de una marca nommauva y una

innominada: es decir. son el resullado de la combinacién de un vocablo ° conjunto dc palabms

con una figura.

; Las mdrcas T mcns:onales, son.cuerpos-o formas, rec:pnenles tndxmensxonales (productos,

envases, envolturas,,etc ), a los cuale: se les da una - functon de dlstmmon _para. proteger

mercancias.

Este tlpo de marcas constltuyen Ia protecclén que no puede ofrecer el reg,lstro de una marca

nominativa o figurativa. Sélo se protegera la’ fonna de los productos sxempw y cuando no sean

del dominio publico o se hayan hecho de uso comun ademas de poseer una onglnahdad tal que .

los distinga facilmente. : -

* RANGEL MEDINA, David. TRATADO DEDERECHO MARACARIO.Op. Cit, Pags. 215 y 216.
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para_ considerar; una . marca'.como’ tal, son la. distintividad, la

Sea para adqumr y conservar el derecho exclumvo a la marca, sea para dlsfmtar el concepto de tal
8 dc.recho Ja fndole dlslmtwa de la marca es un factor determmante en el planteamlento de

’problemas que a dlano surl,en en Ias relacwnes mdustrmles Ly mercannles con motlvo de la

n 27

L mlerprelacton Y. pllcam n de la ley que regula tales derechos.

De acuerdo con Joaqufn Rodn;,uez, "para ser disti ntiva, la marca precxsa reumr el doble requnsno

"'de la novedad ydela especmlldad ‘ya que los dos mteg,ran la condicién de slgno dlstmtlvo que es,

“en def'nmva la esencia de la marca". 28

2 Op. Cit. Pigs. 184 y 185

* RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Joaquin. CURSO DE DERECHO MERCANTIL. Editrial Porrga. 3* dtcnén E
México. 1957, Pag. 427. El término especialidad para Rodriguez Rodriguez es lo que en este trabajo se contempla
como originalidad de Ia marca y que sc desarrollard en piarratos subsecuentes. .
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Basandose en este principio, el articulo 90 de la L.P.I, nos remarca la origina.lidac'ii que debe::
contener el signo distintivo que se pretende registrar, ya que el citado articulo ‘a través de shs"
miltiples fracciones. constrifie al pretenso titular de un registro marcario al no elaborar un‘sign‘o ,‘
de total simplicidad, sino que lo obliga a elaborar un signo distintivo tal que se permita distinguir
sus productos o servicios de los demas existentes on ¢l mercado y, por lo tanto, cubierto dicho
requisito se contintia con el procedimiento de registro®®, ya que en su defecto, al adecuarse a
cualesquiera de las fracciones del articulo 90, la solicitud de registro de una marc a se desecharia

de pleno derecho.

. La novedad es otro requisito sin el cual la marca no podra ser dlstmuva, tal y como lo menmona
el Dr. Da\'ld Raquel Medina al escribir que "un ﬁlgno solo puede ser dlstmuvo en tanto que no
ha MdO empleado o registrado ain, pues de lo contrano ‘no cumpllra su funclén ee.enctal y antes

~bien su uso provocaria confusiones". 30

La licitud queda comprendida, a contrario sensu, en la L.‘P.X,J'; en su anféulo 151 al hablar de que

* Dicho procedimicnto se explica a lo largo del capitulo 111 de este lrnhajo
* RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op. Cit. P&ig l93
31 Reformas Publicadas en: Diario Oficial de la Federacion, México. 2 de agosto de 1994, Terccm seceidn.
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] po&nc:one esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su regmtro... ML-El registro

se hub era otorbado con base en datos falsos contenidos en su :ollcnud,... , 1o cual expllca que

pam que un regmtro no-se encuentre viciado, no deberd contener signos. Ieyendas o f'guras

: contrarl:w a la ley, ya que en su defecto, aplicando el articulo 155 de'la cntadn ley, manifiesta que
Ia aulorldad podra declarar la nulidad o cancelar el registro otorgado, ya sea de of'cm, a petlcloh

de “parte o a pcnclén del Ministerio Pblico Federal siempre que tengn algun mteres la

l‘ederaclon.

* La caracteristica de veracidad de una marca va ligada a las caracteristlcas de lxcnud asemada enel”

pérraf'o anterior, ya que si el signo contiene lndlcaclonm contmnzm ala verdad que puede m duc:r
al piblico al error sobre el origen y calidad de las ‘mercancias o servicios ‘que’se ofrecen, se ira
despresngmndo y perderd su caracteristica de marca como signo distintivo para comercmhzar u

ofrecer un producto o servicio.

6.- Finalidades de la marca.

Las marcas cumplen en primer término con dos finalidades principales, una de las cuales esta
encaminada a tener garantia con la industria y el comercio frente a la competencia que éstos
puedan tener, asi como mantener que el piblico consumidor elija el producto o servicio
determinado; en segundo término, tiene la finalidad de garantizar al pablico consumidor la
obtencién del producto o prestacién del servicio de tipo y calidad que ellos prefieren y. han

probado ya sea por su precio o beneficios ofrecidos.

. Las finalidades de la marca mds importantes son;
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'A) Proteccion.

Conrelacién a la marca, esta finalidad tiene como objeto proteger al titular contra los
.competidores desleales, para que los productos o servicios que ofrece se mantengan cn el
mercado con el prestigio que el mismo titular haya obtenido a través del tiempo, asi como
para que haya un control en su difusién, tutelando este derecho del titular del fegistro
marcario en contra de individuos que obren de mala fe o con dolo, .sancnonandolos y en su

caso tipificando los delitos que se cometan en menoscabo de sus mtereses.

B) Distincién.

Constituye la principal finalidad de la marca y su naturaleza misma, esta finalidad la hace
distinguir los productos o servicios a los cuales se aplica, de los demds de su mismo género;
permite que el titular de una marca pueda distinguir los productos que.comercialice y los

servicios que ofrece de los demas productos o servicios que se encuentran el mercado.

C) Procedencia u Origen.

Con esta fnalld'xd de la marca, se da al probable pliblico consumidor la mdncaclén sobre la

procedencm de los productos o servicios que ampara dicha marca.

Lo anterior se haya condicionado a que el signo distintivo realice efectivameme su funcién
mdlvxduah?adora y sc - eviten conf‘usnoncs entre consumldores acerca del origen de la

mercancua.

D) I’ublicidad.

A travcs de ésta. se hace el llamndo al pubhco consumidor atrayendolo para comerctallzar el

producto o servicio y se Ie puede ldenm'cm' fncllmeme por Ia buena calldad de aceptacién que
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-servicios.’

clientela.””

El control de calidad tiene estrecha relacion con las franquicias, en virtud de que el objetivo
de éstas es, a base de un control de calidad estricto, tener una clientela cautiva que relaciona
la marca con un producto o servicio de buena calidad, y por lo tanté dicha marca obtiene

prestigio, teniendo la posibilidad de abarcar cada vez mayor cantidad de consumidores.

G) Fucntes del derecho a la marca.

Con relacién al punto que vamos a abordar, el Dr. Rangel Medina 3, divide las fuentes del

3 1.a calidad de comerciante se encuentra en el artieulo 75 del Codigo de Comercio, donde se numeran cudles son
los actos de comercio; las personas que se dedican a cualquier actividad que se ndecue a algin rubro de dicho
t\n.u.pl(\ se considerardn comerciantes.

*RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op. Cit Pag 131
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" FUENTES FORMALES "

I-La C&hsﬁtﬁcién y Ia propicdad industrial.

En el pnmer parraf'o del articu o 28 de la Constutucnon Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

. no habm monopoho, ni prohlblcwnes a titulo de proteccmn a la industria. Exceptudndose, entre

_,otroc, "a los’ pnvnlegxos qu por detemnnado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
reproducclon de sus obms, ya los Que, pam el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los

: -mventorcs y perfecclonndorcs de alguna mejorn

Antecedente inmediato de éste preccpto lo es el amculo 28 de la Conmtucuon de 1857 redactado

substancialmente igual pero sin refenrse a los dc ec utor, pues solo excluia de Ia

prohibicion "a los pnvnlcbnus que, por uempo hmnad oncedan - la- ley.n,los inventores .y

perfeccionadores de alguna mejora®.

mvencnon, modelos de unlldad mo&elo; ‘mdustnale y dlb

Nada se dlce pues, en esta dlsposnmén consmucnonal acerca. de los signos distintivos, es decir

: reepecto de la segunda claqe de objetos de Ias prerrogativas mdus(nales que consisten en la
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marca, el nombre comercial,’ ¢ mercial, ctc.

“ Por'su p’aﬁe; la fraccion XV.d el articulo 8_93dVe la mlsma,C;(')‘ristit‘uqn}c'm que ne rige'(fxfépqién XVI

La facultad y obligacién del Presidente’ consignada ‘en / esté. segundo : texto 'se limita “al

otorgamiento de los titulos que ncredltan los derechos de propxedad mdusmal sobre las ¢ creaclones

nuevas. No menciona la facultad de onced pnvxlegloe 'a los autores y amstas para la

reproduccion de sus obras" como rcza el amculo 28.En la fraccion que se analiza tampoco esti -

comprendida la facultad de “conceder. p

egio: pxcluswos por tiempo limitado, con arreglo a la

ley respectiva” para el uso exclusivo de los signos distintivos.

2. 'Ci;il‘i'ca{a ta Exp cit.i\n dc Motivos dela Ley.

Por consiguiente, lo af‘rmado por los autores de Ia Ley de la Propiedad Industrial s6 lo es correcto

en parte: en lo que atnne a I:Le creacnonea nuevas. ya que en rigor, no pueden’ conSIderarse los
~'arllculo< 28y 89 de la Conmtucuon como un apoyo expreso de la legislacion sobre marcas ni

- como una baae expresa ‘que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los
"‘»dercchos de propledad industrial sobre estos signos distintivos. Su texto gramatical asf lo
. demueﬁtra, poritanto es omiso en referirse a las marcas o a los Slgnos dlstmtlvos. La
o mterpretacnén juridica de los dos mandamientos constitucionales lleva a la mlsma conclusion,
puesto que por una parte, son distintas las materias relativas a derechos de autor y a derechos de

) prqplcdad industrial y, por otra, también son de naturaleza diferente los derechos de propiedad

" industrial que tienen como objeto un invencidn (creaciones nuevas) y los que versan sobre marcas
(signos distintivos). Si se examinan los derechos de autor con los derechos de propiedad

industrial sobre las inversiones, tanto desde el punto de vista del sujeto de esos derechos, como
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dercchm de propledad industrial sobre marcas y loe derecho: dc propledad mdustrlal respecto de
' mvenclones. Un estudio comparativo entre Ios derecho< de autor, lo: derechm de invencién y los
f‘derechos de marca asi lo comprueba. Sea desde el punto de vista del sujeto de esos derechos, sea
* atendiendo a la justificacién de la existencia de los mismos, vora qontgmplados desde el dngulo de
“su’ sujeto; o bien considerados segun la finalidad de_los objetos, ya tomando en cuenta el
contemdo del derecho a que se refiere cada una de las trec formas de propiedad inmaterial; desde
cunlqu:er aspecto que se le contemple,:la comparacnon arroja como resultado una indiscutible

diferencia entre las tres categorias de dere cho 'y las instituciones que lo regulan.

Es cierto que en el tercer parrafo de la citada Exposicion de Motivos se asiento que "en el caso de

. las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, frecuentemente no se esta ante verdaderas o
- propias creaciones intelectuales, (porque) estos signos tienden. en reahdad ‘a def‘ender los
resultados- de: la actividad industrial del productor, impidiendo las confusnones 2 Mas

'prccmamenle en razén a que ésta salvedad de los autores de la ley coincida en esencm con lo que -

“acabamos exponer, debe concluirse que la exclusividad de uso de las marcas no co’nsutuye

propiamente ninguno de los monopolios permitidos por los articulos 28 y 89 de Ia Constitucion.

3.—Protccci6n constitucional de 1a marca,

Sin embargo, el silencio de los articulos 28 y 89 de la Constitucién en lo refer nte a una exprcsa

; g'lrantla de exclusividad de las marcas, no debe llevarnos a la conclusnén de que. Ia propledad de

las marcas no estd protegida constitucionalmente. Ni significa que la’ parle de: a. Ley de la

Propiedad Industrial, que reglamenta y organiza el sistema de protecmén ‘de las - marcas

asegurando su propiedad, no tenga apoyo en la Constitucion.
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CA Hemos dicho que los derechos y prerrogativas sobre marcas se.col{qiderﬁn comd :
objetos de la propiedad industrial y que ésta, a su vez es una de las dos f‘ormas de ln
propiedad |nmmenal lo cual significa que los derechos exclusivos que la legnslacnon
sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas son
derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad.
Ahora bien el derechos de propiedad en su mas amplia expresién, en su sentido
gendrico, en su acepcién mdas general, es la que comprende todos los bienes que
entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a
las marcas'y a su posesion, esta garantizada por la Constitucién, tanto en el articulo
14 que en su parte relativa disponé qﬁe nadie podra ser privado de sus propiedades,
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establccidos, en el que se curﬁplari las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedida.é con anterioridad al hecho, como en el articulo 16
segun ¢l cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento. Es decir, el goce tranquilo de la propiedad. el libre uso y
aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le corresponda, ya sea consistente
en. cosas, acciones, derechos o en el gjercicio de una profesién o industria que le
hubiera garantizado la ley, estan implicitos en la garantia otorgada ala proplednd a

las posesiones y a los derechos fundnmcmalmeme por el an(culo 14,

B. Por otra parte, el articulo’4°, Consmucmnal garanuzn la libertad de que cada qunen
se dedique a la profesién, mdustrla, comer io

licitos. El complemento de esa hbertad es i

productos - del trabajo segin - lo conelgna el

establecer que nadie puede ‘ser pnvndo del producto de su tmbajo, sino por

resolucién judicial.

38




CONCEPTO DE Al,\i{c;\ ¥ SUS ELEMENTOS

CCAPETULO PRIMERO ., L i s

proplcdad de las marcas cstan nseguradoe por la 5aranlfas consutuc:onales que

otorgan los articulos 4°, 14 y 16.

C. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 133 de la Constitucién, ésta, las
leyes del Congreso de la Unién que emanen de ella y todos los tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
Republica, con aprobacion del Senado, seran la ley suprema de toda la Unién, Desde
el afio de 1903, México se adhirié a la Convencién de Unién de Paris para la
proteccion de la propia industrial y como signatario de dicho instrumento que desde
entonces se encuentra en vigor, nuestro pais esti obligado a dar proteccién a los
signos marcarios. Y en cumplimijento a las obligaciones que el tratado impone,
especialmente aquellas contenidas en los articulos 6° 6° bis, 6 ter, 7°. 7° bis. 9° 10,
10 bis, 10 ter y 12, el Congreso Federal ha dictado la legislacion sobre propiedad

industrial que en algunos de sus titulos comprende la relativa a las marcas®®,

D. La fraccién X del articulo 73 constitucional ‘establece que el Congreso tiene la

facultad para legislar en toda la Reptblica sobre comercio, en cuyo ramo ha sido

costumbre incluir esta materia,’

H RANGEL MEDINA, David ob, Cit. Pags. 131, 132, 134
33 A propaésito de la fraccion X del articulo 73, se ha dicho, sin embargo, que ¢l Gobierno Federal no posee
facultades administrativas sobre el comercio en general, sino Gnicamente sobre el comercio entre los Estados y sélo
en cuanto traté de impedir las restricciones que lo obstruyan. Gustavo R. VELASCO, Las facultades del Gobierno
Federal en materia de comercio, Memoria de Ta Tercera Conferencia de la Federacion Interamericana de Abogados.
Tomo |, México, 1945, pags. 192-209.
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4. Ley de 1a Propicdad Industrial.
S. Rcéiamcnto de la Ley de la Propiedad Industrial.
6. Convencion de Unién de Paris.
7. Tratados y acuerdos comerciales.
8. Cédigo de Comercio.

9. Jurisprudencia.

‘Serd dicho que hay ausencia de obras y trabajos mexicanos sobre las materias de la propiedad

industrial, y se nf'nnn que tamblen falta una jurisprudencia substancxosa y ordenndn en atencion a
36, L

que la propledad mduqtrlal es practxcameme nueva en México

En termmm generales y'con Ia salvedad que mas adelante senalnremos, amos de acuefdo con

“ la primera de dichas al‘rmacnones no asl con Ia segunda porque resulta mnegable que frente a la
pobreza de estudios académicos sobre 1a materia en el Derecho mexlcano, destaca la abundante
Junsprudcncm establecida desde muchos anoq antes Y hasta la actuahdad Al emplear el término

_jurisprudencia lo hacemos ref'nendonos a su acepcnén mas amplia y no dentro del sentido
restrictivo formal que le. asigna la Ley- de Amparo 3 nicon la Iimitaclén de que proceda

- exclusivamente de la autorldad Jurlsdlccmnal Por lo mismo consideramos como fuente formal

del Derccho Marcario las oplnlones sustentadas:
a) Porla Suprema Corte de Justicia; .

b) Por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y

o Sepulveda, César, En el Prefacio de su Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, 1955,

37 Gegin el articulo 193 bis, parrafo 2, de dicha ley "Las ejecutorias de Ias salas de la Suprema Corte de Justicia
canstituyen jurisprudencia, siempre que lo resuclto en ellas se e en cinco ejecutorias no interrumpidas por
otra en contrario, ¥ que hayan sido aprobadas por lo menos por cuatro ministros”.
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opmnones provenlentee

" establecer taxativa alguna;

recurso alguno A p ar “de - que: las determmacnonee admlmstrauvas de esta clase no se

caractenzan clenamente p ) umformlrdad consmuyen ‘inagotable y muy importante fuente de
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mmucnones mnrcarms y del mds eficaz manejo de las dlsposlcwneﬁ reguladoras de la materia. El

entrelazamnento estrecho que paulatinamente viene operandose entre las opiniones de la autoridad

L admlmstmtlva con las que sustentan las autoridades judiciales, hace esperar para el futuro una

Ju wprudcncm sélida y uniforme. En efecto, de una parte se advierte la corriente segin la cual las

a torldades _]udlcmles se abstienen de revisar y modificar el criterio técnico que sustentan las

autbndadcs administrativas, y existe, de otra, la tendcncla a que las opiniones de la autoridad
_]udlcml federal tengan el caracter de obligatorias para el organismo de la Administracién que en
- primera instancia conoce y decide los. problemas’ que le son planteados. Este criterio
,.c&presalnelltc se ha sostenido en la decision dictada en el caso ZIMBA KOLA: "la jurisprudencia

mexicana establecida por la Suprema Corte " de Justicia de la Nacién, no obstante las

interpretaciones de que es objeto por parte dela demnndada, si es de tomarse en cuenta y obligaa

esta Secretaria de Economia en lo que atafiea las reglas que en materia de imitacién de marcas ha

sefialado recogiendo los principios de la doctrina, a propdsito de las marcas reglstmd&m o no
n 38 :

registradas, que dicho alto Tribunal ha calificado como imitadoras.
.
FUENTES SUPLETORIAS
- 10, Codlgo Civil.
ne Il. Cédigo Penal.

A2 Cédﬁéo cher.%ll de Procedimientos Civiles.

13, Cédigo Federal de Procedimicntos Penal

3 Gaceta de ln Propicdad Industrial, febrero 1952, pag. 385.
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(3]
FUENTES MATERIALES

14. Principios gencerales del derecho.

Las reglas de interpretacion de integracion de la ley en el Derecho mexicano se encuentran
establecidas en el articulo 14 Constitucional, parrafo cuarto, segin el cual "la sentencia definitiva
debera ser conforme a la letra, la interpretacién juridica de la ley, ya falta de ésta se fundari en
los principios generales del derecho". El articulo 19 del Codigo Civil para el Distrito y Territorios
Federales, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no sélo a la sentencia, sino en general a
la interpretacion y a la integracion de la ley en todas las controversias judiciales, disponiendo que
éstas, "deberdn resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretacion juridica. A falta de

ley se resolveran conforme a los principios generales del derecho”.

En'lo que atafie por cjeniplo, a concepto de marca, condiciones de su prbtecciéh. registrabilidad,

no registrabilidad, clasificacién, imitabién’, incluidas, etc., etc., la interpretacién y aplicacién de la

Ley de Ia Propledad Industrial por pane de I:Ls ‘:tondades admmntranvas y Judlcmles se han

cfcctuado a(endxendo a veces lmplfcna, en ocasnones explfcntameme, a la exmenc ia de los

rcfendOQ pnnClplO g,enerales. :

15. Derecho comparado
Con miras a un mejoramiento en la elaboracion, interpretacién, estudio y aplicacién de las normas

de nuestro derecho positivo sobre marcas, también juzgamos indispensable la consulta de las

opinjones de los legisladores, de los tratadistas y de los jueces, asi sean de procedencia extranjera,
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comprcm;bles las nstnucxones no .suf'cxcntememe exploradzm; | Iégisladoi"nacidnal

con Rene David que el pais plen#ne derecho no progresa umcameme por la accmn

fleg,u:lzmvn. sino. que ‘otros - factores lmponantes de su: evolucxon y,

por tango. de su
39 .

' ‘perfeccmnamxento son la doctrma y la jurisprudencia.
16. Doctrina

En su mas restringida acepcién, el nombre de doctrina se reserva para los estudios que los juristas
realizan acerca del derecho, ya sea con el propésito puram ente especulativo de sistematizacion de
sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y sefialar las reglas de su aplicacién.
Y . en tanto la doctrina representa el resultado de,ur‘1 actividad teorética de los particulares, sus

conclusiones - se ha dicho- carecen de fuerza obligatoria*®

El valor secundario que como fuente d el‘derecho se aﬁlgnn a Ia ‘doctri na no tiene

plena justificacion que nuestro sntema_]urfdlco de la propia lndustnal

Aunque para algunas leyes confieran o ﬁo‘a‘,la'obm,doclrinn{ia el valor que reViste, consideramos
que la doctrina si tiene el caricter de fuente‘ del Défécho mafcéirio. En .efecto, es la doctrina la que
aporta las opiniones y la que da a conocer esas verdades Jurfdlcas de mdlscunble valldez, esos
principios y verdades establecidos por ‘el Derecho mnrcarlo, lo que slrve cnbalmcnte de
sustentacion, de contenido y de substancia a las normas de cardcter geneml, mdlscutlbles, que,
como ya se dijo, informan los principios generales del derecho. De ahf que las opnmones de los

autores y tratadistas que se han ocupado del estudio, exposicién y snstematlzaclén de los

* Rend DAVID, ob. Cit. Pags. 112y 113
" GARCIA MARINEZ, Eduardo. lNTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO, Tercera edicion, Editorial
Porraa, S. A., México, 1949, pag. R6.
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17. Reseiia bibliogrifica mexicana

En nuestra literatura juridica pueden encontrarse articulos de revistas, tes:s de graduacmn para la:
licenciatura en derecho, libros monogrificos, conferencias, comemanoc ‘sobre” proyectoe g

.legislativos, alegatos, ponencias e informes de congresos, trabajos académi_cos' obrns"generales

de derecho que contienen estudios sobre diferentes aspectos de la reglam

innegable, sin embargo, el poco interés que para especulaciones doctrinarias han de: periz':do los

temas de propledad industrial en nuestros jurisconsultos, contrastando dnc 2 macuv:dad con la

obra realizada en el campo leglqlmlvo y en el jurisdiccional.

‘Pero tal circunstancia. no debe conducir -al lugar comun "de-afirmar que ‘es inexistente la

bibliografia mexicana acerca de nuestra disciplina.

18. Estudios especiales sobre temas de marcas
19. Estudios sobre marcas contenidos en obras sobre temas varios de propiedad industrial
20. Estudios sobre marcas contenidos en obras generales de otras materias

21. Compendios de textos legales y jurisprudencia
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CAPITULO PRIMERO - ses . CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS ™

H) El uso como fuente.

La ley mexicana considera como fuente del derecho sobre la 'marca tanto al primer uso de la

misma cuanto a su registro, Pero el derecho de exclusividad sobre el signo monetario no sé lo se

obtiene mediante su registro (articulos 87 y 92, LPI). ’ ;

Al primer uso se le atribuyen efectos juridicos en los siguientes casos:

a)

b)

Como una excepcion que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es sefialado como
infractor de una marca registrada, ya que ¢l 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 otrn semcjante cn grado de confusién, para los mistios o similares
productos o servicios, a condicién de que ese tercero hubiese empezado a usar la marca,
de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de

registro por el primer uso declarado en ésta (articulo 92, fraccién I, LPI).

En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marca mediante su uso tendra
ademsds del citado derecho de excepcién, el derecho de solicitar el régistro de la marca
dentro de los tres aiios siguientes al dia en que fue publfcado el registro, en cuyo supuesto,
previamente. debera resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado (articulo 92,

fraccion I, parte final, LPI)
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uando la marca sea idéntica o semejante

c) I’or otra p'me, eI rc;,mro de una marca es nu
sido’ uqada‘ n eI pals o cn el extranjero con

en 5rado de confu' én-a’otra que hnya [

; antcnondad a la fecha leg,al de Ia marca registrad
ga _valcr el ‘mejor derecho por uso anterior,

pllcada a los mismos o similares

'productos o ecrwcnos slempre que qu
compruebe hnber usado su’ marca inintern Ipldameme en el pais o en cl extranjero antes
de la fecha de presemacnén ovde la fecha de prlmer uso declarada por el que la registro

(anlculo 151 fraccnén II LPI)’

I} El registro como fuente.’

En relacién con este punto, el derecho positivo vigente que rige actualmente la Materia de la
Propiedad Industrial es inobjetable, dentro de las fuentes del Derecho existe la norma vigente
bajo la cual se rigen los destinos de las conductas humanas y acciones juridicas que se tornan en
el mundo del ser y del deber ser. Sobre estas ba ses, debemos de abarcar en el presente estudio la
actual legislacion, que por sus caracteristicas tiene innovaciones a la materia en cuestién., en los

que se encuadra la viabilidad, el trimite y las obligaciones derivadas de un registro marcario,

También debemos de tomar en cuenta que los preceptos legales de registrabilidad y no
registrabilidad de un signo son fuente de la marca en virtud de que el Derecho Positivo es la vida

y existencia de cualquier institucién juridica ya sea en nuestro pais o a nivel intermacional.*!

1 CASTREJON GARCIA, Gahino E. EL DERECHO MATCARIO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Editorial
Cirdenas segunda edicién, México septiembre 2000.
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CAPITULO SEGUNDO

REQUISI'TOS DE LA SOLICITUD
DEL REGISTRO MARCARIO

1




: uso excllmvo, se puede evntar en grun medida la falsificacién o imitacion. Ademas de que el

ftnulart ne el der cho de cjercer las accmnee contempladas en la ley de Propiedad Industrial, en

caontra dé qu:cn uuhce un regmro concedulo sin autorizacion por parte del titular del mismo.

Genéralmchle el “procedimiento del registro de marca, resulta ser en ocmaioneq prolongado,

K debldo no sélo a la carga de trabajo del Instituto, pues son muchas las sohcntudes de registro de
: marca que se reclben diariamente, sino también a la serie de eximenes a las que son sometidas

dichas solicitudes, sin embargo es muy riguroso ya que dcbera aphcarse alas: dlsposmlones
Ie{,aleﬁ y reglamentarias propias de la materia de marcas...: i
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1L REGISTRO MARCARIO

s g g ke REQUISITOS DE LA SOLICITUD |

“"El lnstl(uto dara una prlmera respuesta a las solicitudes de re;,nstro de marcas y avisos
comcrcmle«: y publlcaclon de nombres comerciales, que sean presentadas conforme a la Ley y su

chlamenlo ya sea rcqu:rlendo se precisen o aclaren situaciones relacionadas ‘con el propio

’lramlte, se'subsanen’ omisiones o, en su caso, se comunique que la solicitud aprobd el examen de
fonna. asi como’ cunlquler otro acto derivado de las dlsposlcnones marcadas en la propia Ley y su

: Reglamento, cn un plazo de 6 meses; lo amerlor, segun lo establece el articulo por el que se

Ll

es(ablecen los plazos ‘méximos de respueatn a lo rAmites . nnte eI [nstltuto Mexicano de

- Proplednd lndustnal en su amculo 3 fracclén IV

s EI procedlmlemo de regmro de marcas mma en nuestro pais con laj presentac n de un formnto

unlco de qohcxtud de rcglstro de mi ¥ que tamb é se puede unhzar

\"'p'\ra el reglslro de pntemeﬁ modelos de utilidad dlseno mdustrlal,

: _comcrcml nombre comerc:al denommacl n de orlgen, marcas,

: ’caso concreto que nos’ concxeme, haremos referencia pamcularrneme a las marcas

. Toda solicitud que ingrese al Instituto con el ébjetb de ser.examinada, deberd cﬁmpliﬂr con los
requisitos que seiiala la Ley y su Re;,lamento De esta fcrma, el aniculo 52 del Reglamemo de la
Ley de la Propiedad Industrial establece que las. sohcnudes, deber.’xn presemarse en formas,
oficiales impresas, aprobadas por el instituto 'y publlcadas tanto en el Diario Of'clal de la

Federacién como en la Gaceta de la Propledad Industnal para la cual el msmuto proporcxonn :

gratuitamente a los solicitantes .y promovemes e_;emplarestde las fonnmy of’cmles, las cuales

pueden ser reproducidas, slempre que se aJusten al formato of'cm

as; oficinas’ del‘lr{stituto Mexicano de’la

Las solicitudes pueden’ preeentarse dlrcc(ament )
Propiedad Industrial a. M P.I. ), en; las Dele;,a ones . Federales de la Secretaria de Comerclo y'

Fomento Industrial, y en las Oficinas'Regionales st!tuto quevse encuentran ublcadas

en los diferentes Est&dos dela Repiiblica,

Es importante recordar respecto a Ias sollcnudes provementes del interior de la Republica, que

como fecha de ingresé al instituto sera considerada aquella en que fue recibida en la Delegacion

Federal ante la Secretaria del Estado del que provenga, misma que serd registrada como la fecha
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Instituto

exicano . ’
de la Propladad X
Industrial - .
Uss exchialve
Uso exciusiva
Solicitud de: Detogacionses y Subdsiegacionesdeta | jupr, Olicnas Regionaies del IMPY

[[] Registro de Marea
{1 Registro de Marca Colectiva
[ Registro de Aviso Comerciat

arF de [«

Sofo, Fecha y hora to preseniacién,
No. ds toha de entrada.

Etiquets Precaptura.

Anles O Ranay ia forms lea las consijeraciones generaies sl reverso.

[} DATOS OEL (DE LOS) SOLICITANTE (S}

1) Nombre ()
2) Naclonalidad {es):
3) Domicilio det primes s0Rcitante; calte, Nimero, colonia, codiga postal:

Poblacion, Estado y Pais:
4) Teléfono (clave):

5) Fax {Clave): ) E-ma:
L] DATOS DEL {OE LOS) APODERADO {3}
7) Nombrre (3): -
8}RGP: Cadigo de Apodersda:
9) Domiciko; cake, nime o, colonia, £4digo postal; :
Poblacidn y Estada:
10} Tedfono (Dave): 11) Fax (clave): 12) E-mak:

13) Slgno distintivo:
14} Tipo de marea:

—
T —

.

15} Fecha de primer uso:

18) No

] ww ] :
e vmdo: [

17) Clase:

I |

18} Productals) o serviclo(s)
(5640 en casa de Marca o Aviso Comercial)

19) Gvo prepanderante;
(560 en ca30 da Nombre Comercisl)

20) .
Domicitio (catle, r\ﬁm'm colonia y cidigo postal):

Poblackdn, Estado y Pais:

315 on caso da Marca
Leyendas y figuras na resarvables:

Pais de origan:

Pogina 1de 2

Adhiera en este espacio [a etiqueta
del Signo Distintlvo solicitado
(860 en caso de marcas innominadas, mixtas o
tridimensionales)

ZI) 8540 on G230 06 Mavea & AVISS
Prioridad reciamada:

TWina

Fecha de Presentacion de la Prioridad I
n es o

jo protesia de declir vt , manifiesto que los dato

del

Nurnero:

s asenlados en esta soilcitud son ciertos,

solicitariis o su spoderado




Consideraciones generales para su lenado:

- Este formata ﬂu ;on:uue debe fenarse profarcntemsnie @ ndguina, NO DDSIANtE Podrd Preasntarss con letra do Mokl e fegible y sul
distribucsn e

+ Eslo formato du swmuu debe presuntarse en oniginal y tres cogxas lodas oflas firnadas en original (con firmas autdgrafas).

- S&io 38 recibird el formato de soliciiud detidamente foquisdado y en ndnmu upahol

« El tormato de solicitud y 3us documerios anexos deben [} pcidn y Control def

Documm!os de la Direccsdn Divisional de Marcas del Instituto Me:um oc Propiedad industrial ﬂom«:l-l-u on Pun“ﬂne Sur|

00, 2° piso. colonta Jardines del Pedregal, 01900, México, O.F., con horanode 8.45 a 13 DO hovn da lunes a viernes o en la
vunlamlla de las Delegaciones o Subdslegaciones Federales de 1a de del IMP1.

Margque ¢on Una trz en e recuadro 13 sokcilud qus desea presentar.
. ut soliciludes podrdn remitirse por Correo, servicios de mensajeria u olros equivalenies. Asimiamo, 8o Dodrin presentar por)
transmision teletdnica tacsimilar en 16rmMunos dal aniculo S50, del Raglamento de la Ley de la Propredad Industrial
+ Se autoriza la libee reproduccion det presante formato, siempre y cuando no se altera.

Signo Distintiva: Escriba an esta ulpﬂcto Ia Dur\nmlnaciorl (SI LA SOL‘CITUD ES PARA REGISTRO DE MA;‘CA o
PUBL!CACION DOE NOMBRE COMERCIAL). La orackon col inuncian o anunciardn o3 Productos, serviclos o
biacimientos de Que setrata (SILA SO(.IC!TUB SE REFIERE A UN AVI.»O COMERCIAL)

Fechs de primar t30: Sansle L focha degfe 13 TLil € Gigin Calidivy 36 i VETNa0 Usando en fonma mintefrumpca,
No s ha usado: Cruce el recuadro 31 ain N 54 en uso of $1gno distmtivo,

Clase: En ¢230 da que e Conozca, anatar en al recuadro ol nimero de ia Claso a que COMEIPondsn los Productas O sarvicios Que)
sa protegen o $8 anuncian {consullar la lista o clasificacién de Producios © servicos).

Producto (3) o Servicio (s).

SI (7} SQLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, espectficar o 0 l0s productos D servicios Que se dessen)
oger (en para este slocto resulte insuficients, daberdn indicarse en un anexo).

] SE souc:n EL REG!ST‘RD 'BE AVISO COMERCIAL, anota &1 o ioa productos, safvicios © establecimientos que se anunciarsn|

con ol signa distintivo.

St SE TRATA DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL, anotar e gifo preponderants del establecimienio a Que 8o

refiere fa SONCIt.

llbln:lon dat E-uhl-clml-nm Sefialat en ol recuadto el domitilio donde se fabrican O comercializan productos, o bien se

marca o marca coloctiva que se dasea Tegistiar.
Se '"-rva of uso d' 1a marca tal y como aparsce sn {a stiqueta (Innomlnldl. T"dlmonllovul, Mixta): Sefialar en el recuado

cortespondienta si es NOMINATIVA. cuando se dgscen regisirar una © varias paladas: INNOMINADA, sf 38 desmn moistrar una
frgura, diseAO O lonottnn aim hatahm: TRIDIICARINN AL w0 v sl e dus. UVGILUS U ST1vese Dl OGUCIO,
whi Loa dihases, MIALA, S se Qesea regsuar o as de las } y forma
tdimensional; diseho y forma disenio y forma

Leyondas y figuras 1o reservables: En esia apartado se indicaran tas palabras y/o tguras que conforme 3 L Ley ge la Propiedad
Industnal o son registrables, por ejempla: Hecho en Méaico. Taila, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro da Salud, S.A. DE C.V.
etc. Asumismo POdran ncluirse dentro de ests apartado aqueilas leyendas o fiQuras qua aparezcan en La etiqueta, y de las cuales ho
e desee $u registo

Tramite al Que corresponds rma: Registro de Marcas, Avisos. y de Nombres C:

Nimero de Reglstra Federal de Tramites ¥ Servicios: IMPI.00-000

Fecha de autorizaclén de I forma por parte de la Direccidn Genaral Adjunta de Servicios de Apoyo del tMPI: 5.v-03

Facha de autorizacion de la forma por parte de la Comlision Federat de Mejora Regulatoria: 30-V-03

Fundamenta Juridico-administrativo:
Ley de la Propledad indusiriat (D O.F. 27.vI-91, reformas D.OF, 2-VIiI-94; 26-XI1-97, 17-V-89) ans 87-91, 93, 96-119, 121-127,
129,151, 152, y 154. Regtamenio de ia Lay de 1a Propiedad industrial (0.0 F. 23-X1-64) arts. 5. 7, 14,15, 18, 56, 57, 59-81, 67,
Acuerdo que establece 13 19gias para ta prasentacion de solictudas ania el (MPI D OF, 14:X11S4. miorma 22.10-9) ut 3t
Acuordo por ef aus 56 establecan los plazos miximos da respuasta 3 los trmites arte of MPY (DG F. 10-X190) an. 3

vordo por ol que 8 da a Por o senvicos que presta of IMPI (D.O.F. Z3-VI103, reformas 28-X1-65. mxme 2
e e B0 1e inos y  Eiody. 2.14¢c,
Acuerdo por sl que &8 dan @ conocer 03 horarios de lvnbaio det xmmmo Menicano do Ia Propiecad Indusiriat {D.O.F. 31-11-89) arts.

Documetitos anexos.
I:] Comprobanta de paga de la tarifa (original y copla).
6 atiquetas con jas medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni manores de 4 X 4 cm.) (excepto
nominativas).

6 Impresiones fotogrificas o el dibujo con las madidas de Is marca en los tres planos
{anchura, attura y voluman),

D Reglas de uso y licencla de la marca y su transmiskén de derechos (s6lo en caso de marca en copropiedad).

D Copia constancia de inscripcion simpie de (a en e Reglstro General de Poderes del IMPI, en su caso.

Documento original que acredila 1a personalidad, en su caso of origlhal se encuentra en el expedients No.
—_— . {encaso de compulsa).

Fe de hechos en caso de nombre comarcial en ka que el fedatario pablico Inciuya nombye del ﬂlulnr glro y ublcacidn
dsl establecimiento, asl como una fotograltia da la fachada donde se ostenta el nombra comercial

[[] pocumento de priaridac.
Tiempo de respuesta: E! plazo maximo de primera respuesta es de 6 mases. No aplica la negativa ni 1a afimativa ficta.
Numero telefonico para quejas: Tara custquier acleracién, duds y/w comentario fon (e4pecto & exte framite

Uamar sl Sistemna de Atencién Telefénica » ls Cludadania-SACTEL |
5480-20-0C ea vl D.F. ¥ , del iaterior de Iy

tralor{d Interna en ol IMPI
£624-04-12 0 13 (dwocto)  5624-03-00 {CoNmutador
Extensiones: 4628, 4628 y 4827, Fax: 5624-04-37
Comeo electronico: buzonggimpl.gob.mx

Niimero telefonico Oel fwapansable del trdmite pa
+ www.impl.gob.mx
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g c;u-l'rm.o SEGUNBO " REQUIS

Toda.s las solicitudes deben cumplir con ciertos requisitos, para lo cual el anfculo l79 dela Ley,

: dispone que toda solicitud o promocién dirigida al Instituto, se prescntam por. escr Y. redactadn

- en idioma espaiiol. En el caso de que las solicitudes se presenten en ldloma dlferente, entonces

- Ios documentos deberan acompaiiarse de su traduccién al espaiiol,
Deberan ser -presentadas en formato original y acompafiarse de- dos copias, debida mente

requisitadas, scfialando con toda claridad los datos a los que se refieren los articulos 113 de Ia

~Leydela Propiedad Industrial, 56 y 57 de su Reglamento.

2.-Datos generales.

B Debera presentarse sollcnud por escmo e mclulr el nombre, nacional idad y domicilio del

sohcntante o tltulnr de la marca que se pretcndc reyslrar.

;Naturalmcme dlcho titular puede ser, unn pereona ﬁﬁlca o moral mexicana, o extranjera, en cuyo

caso, deberdn acreditar su legal existencia, de conf'ormxdad con la le},uslacn on npllcable al lugar en

el que se hayan constituido.
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ISTRO MARCARIO

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL RE

';dOlnlCIIIO de dos tcstlgos y Ios otorgnntee podran ser nacmnales o extranjeros. :

: c) Cuando se trate de una persona moral extran_]era. medmnte poder otorgado conforme a la
,'Iq,lalauun aplu.dble de lugar donde se. otorgue, en. o de contorm1dad con -los - tratados
internacionales. Debera ‘ademads, acreditarse la” existencia legal de la persona.moral en cuyo

nombre se otorgue el poder y las facultades del otorgante para conferirlo.”

: Atendlcndo a’lo antenor. el . Instituto contempln medidas’ mas efectlva: a favor de los
promoventcs, a Fn de facllltarles el cumphmlento de este requisito, tal y como dlspone el articulo

17 del Reglamenlo senalando que tendra a su cargo el Registro General de Poderec (R.G.P), en

3 eI cual se mscnblran los docum entoe'ongmalee de podercs o copmq de los mlsmos ¥, para el caso

en IOQ que




PiTULO SEGUNDO REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO MARCARIO

4.-Domicilio para oir y recibir notificaciones.

Resulta de primordial importancia que los apoderados o mandatarios, sefialen domicilio en el
territorio nacional, para oir y recibir notificaciones. toda vez que serd el medio para hacer de su
conocimiento las resoluciones, requerimientos y demas actos del Instituto, por lo que deberd
comunicarle al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio
de domicilio, las notificaciones se tendrin por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca

en el expediente.

Las notificaciones, de conformidad con el artfculo 13 del Reglamento, se hardn mediante correo
certificado . con. acuse de recibo al domicilio que hubiesen sefialado los promoventes para tal
cfecto, o por publxcaclon en la Gaceta de la: Proplednd Industrial. También podran hacerse
nouf'cacnoneq personnles en las oficinas del Imtltuto cuando Ios solicitantes, terceros interesados,

sue npodemdos o las personas aulorlzadas ocurran p rsonalmente a éstas.

‘po‘ de signo distintivo.

Tamblen debera seitalarse el slgno dlstmtlvo que caracterlza a la marca, mencmnando sx este es
“del npo nommatlvo, mnommado, trldnmensnonal ° mlxto, para lo cual el lnqtltuto ha aprobado los

““criterios que han sido aponados por la doctrina respecto a_signos marcarios ' y que consisten en:

- Las marcas nominativas o de palabra, también conocidas como verbales o nominadas fonéticas,
w 42

-"son aquellas que se componen exclusivamente de una o mas palabras con independencia de
la letra o demas caracteres graficos quedando, en consecuencin, protegidos solamente el sonido y
la’composicién misma de las palabras, con el beneficio de quedar grabada en la mente del pablico

consumidor.

2 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Pdg. 215
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Efecuvamenle en I:Ls marcas nomlnatlva; no hay que tomnr en cuenta’ la formn especlnl de las

lelrac sino propmnunte el sonido de las palabmc que qe re;,nstr'\, asxmllandola mas facnlmente lo

cual llc.va al maestro Rangel Medina a las siguientes conjeluras con respecto a l'L ‘marcas
nommauvas: “Estos signos marcarios penetran entre las gentes, porque el publico mpldamentc
aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o mds palabms en Ias que la marca se

compone

Las marcas innominadas o figurativas, también conocidas como visuales o grificas, son aquellas

”que se componen solamente de figuras o dibujos caracteristicos que, “independien;eménte del

nombre o denominacién, sirven para designar los productos a que se npllcan" A

Estac marcas a diferencia de las verbales, se reconocen wsualmente, ya que su caracter{stlca
Vprmmpal s’ que se componen de distintos signos gréficos, por lo. que el maestro Rangel Medina

'aﬁrma quc "la marca figurativa, se distingue de la nomlnauva porq ue funda todn su caracteristica

k enudo de la vista, sin que para nada concurra en ella el ondo, netmn en ‘el'publico en

: cuanto ofrecen a la vista materia de percepcion, gabandose en Ia mente por medio dc la memoria

“vistal?.-

'~Las marcas (rldnmensmn.\les, son aquellas figuras visibles que se desarrollan s:guxendo laxs tres

dlmemlones en el espacio: frente, perfil y transversal. Para estos efectos, el Reglam

dg fa Proplcdad Industrial dispone, en su articulo 53, que para efectos de I dlspuesto por el

articulo 89 fraccién 11 de la Ley, también quedan incluidos como fomms tndxmensmnales los

envoltorlo:, empaques, envases, la formao la presentacnon de Ios productos

Es necesario mencionar que las marcas tridimensionales son'una forma novedosa de proteccion
dentro de nuestro sistema de derecho marcario y cada’ vez se hace més frecuente la prictica de

reglctrarlns a fin de proteger el disefio en los tres planos ya mencionados con anterioridad, razén

“* ibidem. Pag. 216.
* Loc. Cit.
*# Loc. Cit.
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forma clara.

Scz,uramenle, por ceto Mauncm Jalee Daher, $ recomendable promover u rez,lstro
.slcmpre que se. reunan las condxcuonea que sobre el pamcular deten'nma la- Ley de In Propledad

> lndustnal" 6.

! Las marcas mixtas, conocidas también como compuestas, son aquellas que combman pnlabra:

combinacién pueden ser a la vez nombre, f'gura y colores

En la apreciacidn’ de otros autores las marcas mixtas se consxderan como mnrcas ideativas, en

virtud del “juego que se hace con Ia combmamén elementos nomlnauvos y f'gurauvos o del

ingenio que se tenga para crearlas.

Por ello es conveniente catalogar las marcas atendiendo a la cla se de signos que las constituyen,
ya que las solicitudes de registro marcario pueden incluir cualquiera de estas modalidades, y de
conformidad con éstos criterios, resultard mucho mas sencillo clasificar el tipo de marca que se

pretenda proteger con el registro.

% JALIFE DAHER, Muuricio.Op. Cit. Pigs. 242 y 243,
47 RANGEL MEDINA, David. Op, Cit. Pigs. 217 y 218,
: : e S 54




CAFMITULO SEGUNDO REQUISITOS DE LA S()LlCITUI)‘I)El. REGISTRO MARCARIO

6.- Fecha de Primer uso de la marca.

Otra caracteristica de vital importancia en el formato de solicitud de registro marcario, es la fecha
de primer uso de la marca, mismo que una vez registrado no podra ser modlf‘cado, segin lo

establece el amculo 1 l3 delaLey.

Para que la fccha de pnmer uso sea considerada vilida, deblé haber sldo indicada en la solicitu d

‘inicial qs c. se ‘in; rese al’ lnstltuto. En el caso de que el elgno dlstlntlvo no Imya sido utilizado con

nnterlondad \atla presenlacxon ‘de'la solicitud - de . registro marcario, lambxen debera hacerse

declnrncnones falqns [ mexaclas g
““Por.lo que he mencionado anteriormente, la fecha de primer uso es de tal importancia, que en

-algunos casos de procedimiento administrativo determina la prelacién de una marca sobre otra,

de ahi que considero conveniente hacer hincapié en lo relevante de la exactitud de este dato.
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“APITULO SEGUNDO REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO M,\kCARIO

7.-ctiquctas.

lgno dlstmt wo. y un eJempIar

Con la solicitud, también deberan presentarse <letc euquelns del

de la marca debera adherirse en cada una de las coplas que la mtegran. -

En los ejemplares de la marca que se presemcn conJa ﬂollcnud no dcberan npnreccr pulabm o

leyendas que puedan engaiiar o inducir a error al publlco. segtin lo dlspone el anticulo 115 de la

Ley.

La referencia anterior explica que las etiquctas no deberin contener palabras o figuras que hagan
alusién distinta al origen, calidad o contenido real det producto o servicio al que‘se pretende
aplicar dicha marca, con el fin de orientarlos a una apreciacién falsa por los consumidorés. En el
caso de que asi suceda, el Instituto deberd prevemr al promovente a que haga las modlf'caclones

respectivas, a fin de evitar confusiones entre ¢l ptiblico consumidor.

De conformidad con el nmculo 56 del Reglamemo, queda claro que por‘el

presentar la solicitud de registro, el sohcntanle se reﬁcrva el uso exclusnvo de la marca,’ tal y, como ;

aparezca en el ejemplar que se exhlba adhendo a la solicitud con excepclon de las ]eyendas y

fi f,uras cuyo uso no se rcﬁerve. razén por Ia cual no ‘deberdn comener elementos engnnosos. :

La% leyendns o f'guras que no .sean ob_|eto de protecclén, deberan indicarse -en e] espacno

5 correspondlente de la sollcnud como leyendas y Fgums no reﬁervableﬁ aludlendo cxpresamente

marcarlo.

"Al tratarse de marcas nommatlvas, se entendera que el sollcna te se reserva el uso exclusivo de la

marca, en cualquler tlpo () lamano de letra.

Eh ‘viir‘md_c!g vl‘oybdirspuestroi por. el zirifrc‘ulgilrl del- Aédgi‘dg ql‘vje:es,tablecen las reglas para la

presén‘taciéll de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial *,... La solicitud
S 56" y




: suf‘c:entc para lluetrar totnlmente Ia marca

'La sohcnud de regl ro de marca nominativa no réquerird ir acompaiiada’con’ejemplares de la

: mlsma.

8-‘-“9° ,‘dé establecim

77 Un dato sin duda pnmordml en la sollcntud es la mencnoh del tlpo de establecnmxemo, mdustrml

'icomcrcxal o de ervicio cn eI que se f’abnquen o comercmhccn pr oduc(os o se puedan prestar

: ‘Qer\'lcms con Ia marca que se desea reglstrar, asi como el dOmlCllIO de :u ubxcacwn en el caso de.

" . que ya se cuente con uno. (Art 56 del Re;,lnmento de la Ley de la Propledad Induﬁlnal)

Sm embargo, este dato tamb én podra proporcxonarse en promocwnes po<terlore€ sm que esto

. nfecte 1a declaraé on de que qu datos lﬂCluldOb en la solicitud mlcnal son veridlcos.
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CAPITULO SEGUNDO REQUISITOS DE LA S()LICI'I'U’I) DEL REGISTRO )‘I:\RC.\RI()

Derecho de prioridad de una marca.

erecho de prioridad constituye uno de los grandes logros de la cooperacién. internacional en

\malerm de propledad industrial, consmuymese en una de Ins grandes aponncnonm del Convenio

Icnud de marca en ‘un pais, por un plazo determmndo,
0 S8

para reclamar’esos mismos

derechm en cualquner otro pais miembro del Union",

"De csm forma, Ioe articulos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad lndustrlal dlsponen que cuando

se sohcnle un regmtro de marca en México, dentro de los seis m&ses snguxentes de haberlo hecho

“en otros palsee , €l Instituto deberd reconocer como fecha de pnondad de Ia presentac:on de la
jqolxcnud en el pais en que lo fue primero; para ‘conocer, dxcha pnondad es neceﬁarlo queen la
S ;ollcnud de registro de marca que ingrese al Insmuto, se mdxquc el pafs de ¢ ongen. Ia fccha yel

namero de la solicitud del pais en que fue presentada pnmero. T

E Cnbc resaltar que las marcas solicitadas no podran uphcarse a productoe o servic ios udlcxonalee [

d 3 tmtos de los contemplados en la que se presentd en el extranjcro Si asi f‘uera, Ia pnondad serd

Vreconocnda parcmln\cnle y solamente para.los productos o. serwcno reconoc:dos en el palS de

ongcn. :

“Otro punlo importante para tener por reclamado el derecho de pnondad de un reglstro, y de

acuerdo al sefialamiento del articulo 60 del Reglamenlo deberan exhlbxrs

Jen un plazo que no

exceda de tres meses siguientes a la presentaClon de la sollcnud que mgresé luto, una
f:copla certificada de la solicitud de regnstro de marca presentada en el pafs de ongen 'y en su caso,

“de la traduccién correspondiente.

¥ Ibidem. Pag. 248.
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- sollcname una anterioridad, pre(enda mvocar la mstencxa de i una sollcntud extran_lera que le
w 49 ! :

.bnnda me_;or derecho”.

’El propio autor, hace un comentario con respecto al derecho de pnondad que hnce mas

comprenslblc de manera muy explicita, los aspectos en torno a esla f'gura‘de la propiedad
industrial, aplicable a nuestro pais, y que consideramos’ convenlente ins cribirla por las
caracteristicas esenciales que son propias del derecho de’ prlondnd' "Por medlo del derecho de
: pnondad se logra ofrccer un paréntesis en el que el tiempo, para efectos _|urid|cos. se detiene. ya
que las presentaciones realizadas dentro del margen del derecho de prioriagd se consideran como

" realizadas en la primera fecha. Esto es, por medio de una ficcién legal se logra una presentacion

simultinea en diferentes paises, ain y cuando. materialmente, las solicitudes se hubieren

presentado en fechas diferentes"

10.-Otros elementos que integran la solicitud de registro de marcas.

Ademas de los dalos’}q'uekdeb‘en mencionarse en la solicitud de registro, que ya hemos analizado

en parrafos precederi‘tés,' él:éﬁiculo 114 de la-Ley, asi como el quinto del Reglamento determinan

que a la solicitud de registro de marca deberd acompafiarse de los siguientes documentos:

* Ibidem. Pag. 251,
3 thidem, Pag. 249.
! 59




AL .0 SEGUNDO

L

v, . tLa legahzaclon de los documemos - prov

procedente. :

Ademas, las sollcntudes y promocmneq dcbcmn estar ('nnadas de i manera autégrnfa en cadn uno

de sus tres ejemplares. por el interesado o su representante ’I’odos los anexoe que acompanan a la

solicitud deberan ser legibles y estar mecanografadOs o lmpreeos. o

Para cfectos de llevar un contro! preciso del naimeéro dL .sohulude; qu:.. ingresan. ante cl Insti luxob

Mexicano de la Propiedad Industrial, el articulo 7 del Reglamento prevxene qu al’ recxblr las

solicitudes presentadas por los promoventes, el Instituto debera vcnf’cnr que se acompanan de los

documentos necesarios se anotard en cada uno de loq ejempl ares Ios datos sigu nies:

a) La fecha y hora de presentacion; regi%ti’z’mdola como feché 'l'e'g'al cori in‘calvédad de las
promociones que provienen del interior de la Repubhca, para Ias cuale se reglstrara como tal,
aquella en que se recibid la solicitud en'la Delel,acxon Federnl de la Secretann de Comercio y
Fomento Industrial del Estado del que provenga, parael resto de la sollcntudes la fecha legal sera
aquella que se estampa en la solicitud inicial preeentad'l en las of'cmaﬁ centrales, para ambos

casos, determina la prelacion entre las solicitudes que mgresan al lnsmuto.

b) El nimero progresivo de recepcién; que le con'esponda a cada promocién, que corresponde al
nitmero de folio de entrada; y . ;
c) El nimero de expediente en trimite que se le asngnc v

60
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0OS DE LA SOLICITUD PEL R TRO MARCARIO

ituto. dcbera devolvcr a Ios promovcmcq un e_]emplar selludo de las sollcnudcs

mg,resadas. como acuse de rec|bo. ;

Espreciso ‘mencionar, que en caso de que una marca sea solicitada a nombre de dos o mis

;'peréonas; deberan presentarse con la so licitud inicial, las reglas sobre su uso; las licencias y
; t‘ra‘miitacvién' de derechos de la marcas pactadas por los solicitantes en convenio por escrito, mismo
vqu’e' debera contemplar las estipulaciones que sean aplicables a dicha marca con respecto a la
limitacién de productos o servicios: Lo relativo al régimen de licencias de uso; y la cancelacxon

que el titular de una marca registrada puede solicitar por escrito en cualquier tiempo.
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CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION

DE UN REGISTRO DE MARCA.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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CAPITULO TERCERO 1O PARA LA OBT

Es ‘precmo mmclonar que los rchstros marcarlos son una forma de pro ccid Jurfdlca de la

E propnednd industrial y que esumulnn a las empresas a mejomr su procesos de “producci formas

“de’. comercmllzaclon y esfuerzo de "su compeutlwdnd frente a lo. emis. compcudore.s,

proplclando e impulsando el mejoramiento de la calidad de los blenee que produzcan [ de los

rservlmos que -presten, -conforme. a . los mtereses de Ios comumndores

consideramos de gran lmportancia el analisis pommenonzndo del proccdumento quc dcbe cegumie

" con reﬁpec(o al registro de las marcas en nuestro pais.

Dicho andlisis plantea ser uriyn’h‘en_'an'iicnvta qué permita comprender de manera precisa las
disposiciones destinadas a regular las instituciones que conforman la Propiedad- Industrial en
México. A través de la presente i;igérpret:icién, se contemplan aspectos prz'lc:tic’os determinantes
ya que podrian figurar célho co'r‘r{pl'et‘*nemo'a las disposiciones legislativas, Estas aportaciones
estan encauzadas a logmi‘ una visién mds exacta y objetiva del pro cedimiento de registro de
marcas, en virtud de lo cual se pueda comprender la forma en que el procedimiento de oposicién
al registro de las marcas resultaria una alternativa actual y eficiente para el registro y

conservacion de derechos.

1.-Principios de los Registros Puiblicos y Registros de unaMarca.

El principal propésito que se persigue al solicitar el registro de una marca ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, pricticamente es obtener el reconocimiento y conservacién
de los derechos de propiedad industrial y con ellos la proteccidn contra actos que atenten contra

estos derechos. Los mismos fines busca el reglstro de otras clases de derechos que provnencn del o

derecho civil o mercantil, como los Regmros Pablicos de la Propledad y del Comerc

creemos necesario comparar las diferentes normas aphcables a los reglstros pubhcos que pueden

compararse con el reglstro de las marcas.
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cgistm ‘j)ub lico,

eﬁmr genéncameme a los registros como aquellas instituciones dotndas de fe pubhca que

;brlndan ceg,urldad Jjuridica a los otorgantes de los actos, sus ca usahablenles o terceros, a través de

= la publlcudad oponibilidad y a veces'la creacién de estos actos Jundxcos, o bien de hechos con

F relevancmjundm’l" st

Su afirmacién sobre los diversos tipos de registro, sitia los siguientes puntos:

a) Registros Iocaleﬁ. son aquello% ue ee encuentran deﬁxgnados para pubhcar actoe. o hechos
> Ia Federaclon en

Propiedad, "del

de competencia local, rescrvados a las Leglslaturas de'los Estados di

cuanto a su. creacion y potcstad EJempIo. El Reglstro

Comercio, etc.;

la inscripcién de estos, ejemplo‘ Reg 'tro

Religiosas

8 RIOS HELLING, Jorgn. LA l’RAC I‘ICA DEL DERECHO NOTARIAL FDITORIAL MAC GRAU HIL
México. 1997, Pag. 257 :
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d) Declarativo: es aquel registro que se crea tinicamente para brindar el servicio de
‘publicidad a terceros y de hacer oponibles los actos o hechos inscritos en éstos frente a
cunlqliier persona, pero sin depender de este registro la existencia de los actos, ejemplo:
Reglstro Publlco de la Propiedad y de Comercxo. y actualmente el Registro Pablico del

v'yDerecho de Autor.”

Parllendo de la clasnfcacnon antes mencnonada, pod emos enmarcar al registro de marcas dentro
“del rcgnstro de txpo mixto, constitutivo y: declnrauvo en cuanto a que el registro de una marca

: produce como efcctoe el brmdar el serVcho de una pubhcndad y. ademas de hacerlo oponible

: conelderamoe que el reg,lstro de las marcas tiene algunas de las ca rac(erktlcas que remite Jorge

Rios Hellmg. al hablar de regls roS declarﬁ 1vos.

* Loc. Cit.
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dcrecho. La propledad de Ia marca adquler'lse tamblcn por Ta ocupacxon maﬂ Ia protcccnon legal

conforme al sistema adoptado en e derecho posmvo de cada palis, pucde aubordmarqe
esencialmente al registro o no depender de esa formalida d. De ahi que se diga que el reg,lstro es

atributivo o declarativo de la propledad.

De lo expuesto, se concluye en primer lugar que la intervencion del Estado en el dominio de la
propiedad industrial, a través de sus funcionarios administrativos, tiene com o fin crear.y conferir
derechos en exclusiva al titular de un registro de marca, asimismo, reconocer y ' garantizar

derechos subjetivos preexistentes, organizando su proteccién juridica. Los actos de conceqlon de

registros, por su contenido o por sus efectos son constitutivos de derechos ‘aunque denotan
n 53 :

caracteristicas de efectos declarativos

Asimismo, en cuanto a manifestar que el registro de una marca es de‘iguhl forma declarativo del
derecho al uso de la marca, nos lleva a la disposicién de la Ley de la Propiedad Industrial en tanto

que en su articulo 92 dispone que el registro de una marca no produmra ¢ fecto alguno en contra

de un tercero que de bucna fe explotaba en terrltono nacnonal la mlsma marca u otra semejante

para los mismos productos o servicios, siempre y cuando hublese empezado a usar la’ marca, de

" manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacxon de la’ sohcnud de reg ﬁtro.

Lo anterior confirma que en nuestro derecho, puede exlsnr la tltulandad ‘de una marca a fav orde

izando antenormente, lo que se

una persona sin tener el registro de la misma, la hayn vemdo ut

refuerza al establecer la disposicién legal cuada que el tercero mleresado esta cultado para

solicitar el registro a su favor sicmpre y cuando, eJ ercite una accnén e nulldad de reglstro que

afecte a su interés.

.. * RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Pags. 109 y 110,
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: el prlmcro en dcrecho No el primero en tiempo en realizar el acto no el pnmero ¢n su registro.

: j‘su mscnpcxon en el Registro Pablico, cualquiera que sea ln Fecha de su consmumén

*.de que se trata no puede perjudicar a los terceros, a menos que se haya reglstrado

Ilcto cs base de Tal se;undad juridica. El articulo 3013 dcl Codlgo Clwl <eﬁala' la preferencm

- enlre dcrechm reale< sobre una misma finca u otroe dere chos se dctcrml ard por la prioridad de

w 54

i "En tamo que el. llamado principio de pubhc:dad apllcable al Reglstro Pubhco de la Propledad y

: (de Comermo comcnde plcnamente con el derecho de marcas.

: rPor su parte, el maestro: Ramén Sanchez Mednl plantea que dicho prmcnplo de .publicidad

conﬁme, en que cualqmer personn pucde coneultar las inscripciones existentes en el Reg|st ro y

oblener copias certificadas de ellae o constancias de inexistencia de las mlsmas“ 35

Compartiendo esta opinidn, podemos considerar que la misma puede apliéarsé al derecho
marcario porque efectivamente, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 185 y
18 de su Reglamento que los expedientes de registros que se encuentren vi;,emes estarz'm siemprc
abiertos para todo tipo de consultas y promociones. Asimismo, el Reglamento de la mlsma Ley,
en el articulo 19, dispone que toda persona podra solicitar los documentos orlgmales que
acompaiaron a sus solicitudes o promocnones, asi como los obJetos exhlbldoq y obtcner copias
certificadas de Ios documentos que obren en los expedientes relativos a derechos concedu‘los o

registrados.

En cuanto al llamado pnncnplo de i mscnpcxon o de oponibilidad consiste en que el "ncto Juridlco
W56

‘Este principio del Reyslro Publico de la Propiedad, al que ya hemos hecho refcrencxa, sélo es

aplicable al derecho de marcas en forma inmediata, pues como se mencxono se dan casos en’ que a

34 RIOS HELLING, Jorge. Op. Cit. Pag. 266,
:: SANCIIEZ MEDAL, Ramén. DE LOS CONTRATOS CIVILES. Editorial Porrun.SA Mc“cn 1976 Pdg476
“ Loc. Cit.
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,l’ropledad

~El “anterior punto comparativo se expllca, por el hecho de que ambas f'gura _jun dxcas se fundan
: ‘en. bases idénticas para que pueda surtir plena ef'cacm la opomblhdad fremc n terceros en el

: ‘ambno Jurldlco.

2.-Signos que pucden constituir una marca.

Cualquier denominacion elegida por el solicitante practicamente puede ser emplead a y registrada
como marca, siempre y cuando no invada los derechos de un tercero, que haya obtenido un
registro igual o similar en grado de confusion, con anterioridad. Tanto las denominaciones como
las figuras pueden referirse a cosas existentes, o bien, a elementos orlgmales que carezcan de

significado.
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una mnrcn Ios ﬁlgulente sx;,no:"

a) Las denonﬁihacione% y f'gumqf\}i%ibles', :uf'c‘ 'temente dmmnvas,‘susceptlbles de

'|dcnnf'car los productos o :erwcxoq a que se apllquen o tmten de apllc rse, frente alos de

su misma espccw o clase.
b) Las formas tridimensionales; .~

c) - Los nombres comercnalce Yy denommacxones O razones socxalee, sxempre que no queden

en el arﬁculo s:guxente y

“d) -El nombre proplo de una persona fisica siempre que no se confunda con una marca

) regxstradn oun nombre comercial publicado.

3.-Signos q ¢ no pucden constituir una marca

La Ley tamblen hace refcrencm expresa de aquellos elementos. que’no ﬁon suscepubles de

: rcystro y que se consnderan como caueas quc nmpndcn su otorgnmlcnlo.

» En su obra C 1entanos ala Ley de Ia Propledad Industrml Mauricio Jalife 57 >’, engloba estas

cauﬁas, de confonmdad con los mgulemes crnenos.

: l) fr Por no ser distinlivas;
.2) Por ser descriptivas;

3) Por tratarse de simbolos oficiales;

7 JALIFE DAHER, Mauricio. COMETARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD lNDUSTRlAL Editorial Sista,
S.A. de C.V, 5a. Edicion, México. Octubre 2000,
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TRO DE MARCA

Podemos agregar a los antenom1ent s tras cau :as de no regmrablhdad de un signo

marcario, que mmbnen se contemplnn en diversos uniculos de la Ley'

1.-Porque se hayan convertido en gendricas;

2,-Porque sean contrarios a la' moral, ‘al ‘orden ptiblico o a:las buenas costumbres; -

3.-Por contravenir cualquier disposicién legal;

Estas causas que determinan que un signo no sea susceptible de registro, pueden referirse a la

falta de capacidad distintiva en relacién con el producto o servicio. para el que. se solicita, o
porque resulta ser engaiioso o consistente en sfmbolos inapropiados, pero también comprenden
aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no estd disponible por existir derechos

anteriores reconocidos a un tercero de buena fe,

Examinemos cudles son' las. causales ‘que constituyen un impedimento legal para otorgar el
registro de palabras o ﬁguras de acuerdo a la ref’erencla del articulo 90 de la Ley de la Propiedad

Industrial:

FORMAS TRIDIM ENSION,\LES DiN)’\l\' CAs.

I-Las denominaciones, f‘guras o formas tndlmensnonales animadas o cambiantes, que se

expresan de manera dmﬁmlca, aan cuando sean ws:bles,

* [bidem Pag. 105
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GENI::RICOS.

ll.-Los nombres tecmcoﬁ de uso com n de los productos o: erv s que prelenden

pal
‘con mdo en;la’designacion usual o genenca de los

amp'xrnrse con la marca, asn como nq eI 11 nguaje cornente oen las

précticas: comgrcnales,, se yhaya

‘mismos;

uso comin y aquellas que cnrezc n de o gmalldad que las dlstmga factlmcnte, asi como

lmpuesta por -su nmuraleza o funcién

la forma usual y comeme de los productos o l'

industrial;

MARCAS DESCRIPTIVAS,

IV.-Las d'enominaciones,‘ﬁguras o formas tridimensionales que considerando el conjunto
de sus caracteristicas, sean descriptivas. de ‘los productos o servicios que. traten de
protegerse como marca. Quédan incluidas en el supﬁcs(o anterior las palabras descripti vas
o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad.'cantidad,

composicion, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de produccién;

LETRAS Y COLORES AISLADOS.

V.-Las letras,: los di&,ltos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompaiiados de elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que les den un

caracter dlStlnhVO,
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'CONSTRUCCIO

Vl.-La traduccidn ‘a otros’ idiomas,’ |a variacién ortogrifica caprichosa o_la.construccién

artificial dé bhlab'ras' no'reg ti‘ab’lés:; -

ESCUDOS, BANDERAS, EMBLEMAS V SIGLAS.

VIl.-Las qué reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas de
cualquier ‘pafs, estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubermamentales o de cualquicr otra organizacién reconocido

oficialmente, asi como la designacién verbal de las mismas;

SIGNOS OFICIALES Y MONEDAS

VIiL-Las. que: reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de comrol y garantia
ndoptados por un Estado, sin autorizacién de ln autondnd competeme, o monedas, bllletes
“de banco. moncdns conmemorativas o cualquler otro medlo oficial dc pngo naclonal o

extranj _| ero,

REPRODUCCION O IMITACION DE PREMIOS OFICIALES
IX.-Las' que reproduzcan o imiten los nombres o In representac:on grat'ca de

condecoraciones, medallas u otros premlos obtenidos en exposncnones ferias,’ congresos,

eventos culturales o depomvos, reconocidos oficialmente;
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Vserwcws y p dan ori

DEGIGN‘\CIONES GEOGR,\FICAS CONOCIDAS I"OR LA® FABRICACION DE CIERTOS
PRODUCTOS.

XI.-Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacién
de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales o inconfundibles y se tenga el consentimiento del

propietario;

NOMBRE, SEUBONIMO, FIRMA Y RETRATO

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

OBRAS Y PERSONAJES

XIII.-Los titulos de obras mtelectunles o arthucas, asi como los titulos de pubhcamoneﬁ y
ediciones penodmas, los personajee f'ctlcxos o simbdlicos, los pemonnjes humanos de

caractenzacnon, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artfsticos; a menos

que el titular del derecho cqrrebpondleme lo autorice expresamente;
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" MTARCAS ENGANOSAS.

’XIV Las denommacnones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engaiiar al

- publlco o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas mdlcaCloneﬁ

sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan

“amparar;
MARCAS NOTORIAS.
XV.-Las denominaciones, figuras o forrﬁzm tridimensionales, iguales o semejantes a una

marca que:el lnsmuto eqnme notoriamente. conocida’ en Méxmo para scr aplicadas a

cunlquler producto o servmo,

CONFUSION DE MARCAS. *

XVI.-Una marca quevse:i idéntica o semejante en grado de confusion a otra en trami te de

registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o
' similnres' productos o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una marca que sea

idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aphcarln

a productos o servicios si mllareq y:

CONFUSION ENTREI\IARC:\'S Y NOMBRESVCOMERCI:\LES

XVIL-Una marca que sea ldemnca o semejame\ n ; grad de confusmn, a un nombre

comercial aplicado’ a una empresa o: a un “establecimiento mdustrlal comercial o de

servicios, cuyo giro preponderantensea a o venta.de: los productos o la

r con:la marca, y siempre que el

prestacién de los servicios que se pretenda’amp

nombre comercial haya sido usado con anterioridad ‘a la fecha de la prese ntacién de la

solicitud de registro de la marca o la de. uso declal de la misma. Lo anterior no sera

73




CAPITULO TERCERO STRO DE MARCA

aplicable, cuando la sohcnud dc mnrcn I'x pre‘eme el mular del nombre comercml si no

~ existe otro nombre comcrcxal 1dcnt|co quc hay'\ sldo publlcado

- Se entendera que una marca es notonamente conocida, solo cuando un sector determinado del

publico o de un sector comerclal del pafs, conoce la mnrca como consecuencm de las acuvndades

comercmles desarrolladns por una persona que cmplea esa marca en relacxén con sus productos o

servncloc También cunndo el conocimiento que se uene de la marca en un determmado territorio

es consecuencia de la promocién o publicidad que se hagn de ll_l misma.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que'el’iso d ¢ la'marca pudiera crear confusién

o riesgo de asociarlo con el mular de-la ~como
notoriamente conocida. :
Cabc especificar que algunas dis pOSIClO S i que aplique el, Instituto,

_‘al' momento de hacer los, anéllsxs corresp

ﬂexlble ala mlerprelaclén de la ley, con respecto’a la vmblhdad del otorgamiento.de un registro

mnrcano.

Resulta conveniente esla dmposxcuﬁn debxdo a que podemos ob:ervar enla practxca, que algunas

solicitudes de ‘registro de’ marca connenen elementos que - podrian considerarse - como
impedimento legal ‘para ‘conceder un reglstro; y si-se aplicaran. de manera estricta las
disposiciones de la legislacién ' marcaria, entonces resultaria que estas solicitudes  serfan
rechazadas por alguna de las causales invocadas anteriomleﬁte, por lo que al efectuar un andlisis
global y en su conjunto, resulta que las mismas no incurren en dichas causales, y por lo tanto son

concedidas.
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4.-Examenes que deben aplicarse a Ia SO

Con el fin de determinar la viabilidad del otorganuento de un regmtro de marca, las solicitudes

son sometidas a una serie de etapas que’ forman parte del procedlmlento para el re&mro de

marcas en México.

La Ley de la Propledad Industrial y su Reglamem detennman que debcmn cumphrse con los

isi os de la pnmera etapa’ pam contm ar: con la sngunente, es decir se efectuara un anilis

'sobre cuesuoncs de forma y de fondo de la solxcntud de marca, para de esta forma dar oportuno

Qegumuento nl procedlmlento, hasta Ilegar a la culmmaclon y otorgar o negar el titulo de marca.

A “estas. etapm se- les (lenomlnan examenes. 'y cada una tiene una funcién distinta segin

'anahzaremos a continuacién,

i5.-'7l_~:x.:1n1e|| de forma.

E! ‘articulo 119 de la Ley dispone que una vez recnbldn la sollcnud se procederé a efectuar un
2. sl examen. de forma aplicable tanto a la sollcnud como la documcntacmn exhlbxdn con ésta, a fin de

: comprobnr si se cumplen los requmtos le;,ales y reglamentanos

onsiste en un_analisis_del cumplimiento. que se haga de los requisitos de la

- véohcnhd ‘que’c mprendéh'deede el ﬂdecuado llenado ' de lo§ datos en forma clara y precisa; la

S corrccla descnpcxon de los produclos o servicios a los que pretende aplicarse el registro marcario;

“'que la clasnﬁcacnon correeponda a los productos o servicios ‘que pretendan ampararse, de
: conformldad con’la clasificacién listada en el art(culo 59 del Reglamento de la Ley; que el

Lol facredxtnmlenlo de .la- personalidad - del apoderado o-representante legal, sea conforme a la -
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Io< tmtados

Las marcas que reclamen fecha de prioridad, deberdn cumplir con los requisitos analizados en el

apartado correspondiente de éste capitulo..

6.-Examen de fondo.

Una vez satisfechos los requisitos del examen:de forma se procede a reahzar el examen_de
‘m\la marca es,vmble para su

fondo, a fin de verificar, como cqtablece el amculo 122 de la Ley,

registro.




L MARCA

CArFTULO TERCERO PROCEDIMIENTO PARA LA ORTENCION PEUN REGISTRO I

registrable por otra restriccién, como ser contraria a la moral o las buenas’ costumbres,” en

términos de lo que determina el articulo 4° de la misma Iey" 30

En virtud de que el cxamen formal se enfoca al andlisis propiamente de los requisitos o aspcctos
de caracter administrativo de la solicitud, el examen de fondo, en camblo, se realiza . con la
intencion de detefminar si la solicitud o la documentacién exhibida con ésta cumple o no con los

requisitos legales o reglamentarios, -

-Examen Fonético.

; Se basa en un slstema de busqueda fonética, en el cual se analizan en cuanto a su sonldo, en una
pnmera weccxon aquellns denominaciones que pertenczcan a la misma clase de productos o
servicios que la solicitud de registro de marca solicitada, y en una se;,undn secél n se es tudian
todas las denominaciones existentes que contengan rasgos de semejanza o 1dent|dad sin importar
que protejan productos o servicios de clases diferentes, lo anterior en virtud de’la existencia de

diversas clases que se encuentran estrechamente relacio nadas entre si.

También se estudian otros elementos de estas denominaciones tales como el tipo de marca, si es
innominada, tridimensional o mixta; si se trata de un expediente en trimite o de un registro
concedido y en este caso, su vigencia y fecha de otorgamiento del titulo; la fecha legal de la
solicitud; el nombre, denominacién o razén social del titular, los productos o servicios que
protege, el tipo de dictamen que se le da a un expediente en trimite, mismo que determina la
situacion en que se cncuentra; la fecha de la dltima promocién presentada y, en su caso, si la
marca es objeto de un procedimiento administrativo. Incluso se sefiala la fecha y nimero de

prioridad para aquellas solicitudes que la reclamen.

* Ibidem. Pag. 255.
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PROCEDIMIENTO PARA 1A OFF

rebiﬁtro dé mhrca, es para

reg trados con antelacion, existen’ otros mgnm idénticos o .semejames en grado de confusién, lo
,c,ual, constltuye un_impedimento para otorgar el registro solicitado. En.caso comrano. que

" pudieran desestimarse como anterioridades o impedimentos para su otorgamiento.

N'\turalmente, el examen foncuco no es aplicable para las marcas del upo f'guratlvo e

mnommadas.

Si una'vez a‘plicados’ los tres tipos de exdmenes, existe algin impedimento legal para el registro

i ne’ticas~o* en” uam‘ ‘ala figura,”

-de la marca, si exmen anterioridad

1" Instituto. debera

comumcar pOl‘ escrito ﬂ] ohcntante cunlquler solu 6n 0 requcnmlemo

~impedimentos y.anterioridades citadas.

Lo< mtereqados cuientan con un plazo adlclonal al mencnonado en el parrafo antenor, de otros des
meses, ‘para dar cumplimiento a los requmms que les fueron notificados, sin quc para ello medle
sollcntud. Sin embargo, deberan comprobar el pago de la tarifa correspondiente al nies en que se
dé cumplimiento. Esta prérroga automatica se contara a partir del dia siguiente al del vencimi ento

del plazo inicial de dos meses, y se encuentra estipulada en el articulo 122 bis de la citada Ley.

Mauricio Jalife Daher coincide que "con la inclusién de este precepto en las reformas de agosto
de 1994, se pretendid simplificar al miximo el tramite de registro de una marca, nl ntegrar la

prérroga de dos meses normalmente concedidos para dar respuesta a un requenmlento u obJeclon

oficial, al término inicialmente concedido, de manera que el termmo, parn fnes préctlcos se
convierte en uno solo de cuatro meses... Cabe mencionar que de conformldad a ‘la’nueva
normativa del procedimiento de registro marcas, ya no existe la posxbxlldad de sollcltar prérrogas

sucesivas, como acontecia en el pasado.
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‘en el adlcmnal .

,Centréndoee en _la-citada disposicién legal, Maurlcno Jallfe Daher exphca que "Los cfectos
: derlvadm de que una solicitud se tenga por abandonada se traducen en que la'misma deja de

representar una expectativa de derecho para el sohcnante, yal proplo llempo, plerde los derechoc

solicitud se desecha y conmdem como no mterpuesta. Este es el senhdo . que se pronuncla el

“articulo 8° del Reglamento de la Ley dc la Proplednd Induqtnal que determma que en mngun

“ Ibidem. Pag. 256




apl ,lcaran los exémence

3 corres‘pondxemes que ya hemos’ comentado a Io largo de 'éste capltulo. Naturalmente, se

considerari como fecha de presentacion aquella en la que se solicite el nuevo tramite de la

solicitud,

8.-Requerimiento de la anterioridad.

La anterioridad puede ser conceptualizada como el reconocimiento de la autorudad al uso o
registro de una marca preexistente; es decir, que !a marca que se esté solicitando sea ldentlca o
tenga alguna similitud en grado de confusidn, a otra previamente registrada o a una ‘marea en

tramite con una fecha legal anterior.

Cabe aclarar que el hecho de ser similares, no implica necesariamente que sean confundibles, ya
que puede tener rasgos suficientemente distintivos para que el publico consumidor pueda

identificar plenamente una u otra marca, sin haber confusién alguna entre ellas.

Tal y como hemos mencionado, la Ley de la Propiedad Industrial, establece que en caso de
encontrar algin impedimento o anterioridad para el registro de la marca, el Instituto Mexican o de
la Propiedad Industrial, le dard vista al interesado para que formule y presente ante esta autoridad,

los argumentos de que disponga para desvirtuar los conceptos manifestados por el Instituto.

“ Loc. Cit.
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" 62

se pueden claslf'car en"

: Conl'ns:on durccm -Esta confusién puede provemr de la’ snmlhtud emre las marcas. y abarca la

;s1ml itud’ que reviste variaciones tales como la ldentldad absolula, hasm la provocadn por la

dlspoelmon de elementos de la marca que considerados mdnvtdualmeme pueden ser distintos.

Los criterios para evaluar si existe confusién directa son:

a) Confusién de las denominaciones entre si, en las que se comprenden:

1.-Por Semejanza ortografica.- Esta semejanza se produce eh general entre palab'ras que

algunas son comunes en las marcas que se trata.

2.-Por Semejanza fonética.- En este caso, Ia'cvon'fus proviene de la pronu cmmén que

deba darse a las palabras, aun cuando onogrﬁf'cameme sean distintas.

3.-Por Semejanza visual.- Esta confusnon es orlgm a ‘por la forma gréf'ca que se de a los

caracteres con que se estampa, mdependlememe nte e Ia similitud ortografca o fonétlca.

2 BREUER MORENO, Pedra C. TRA'] I‘ADO DE MARCAS Dl‘ FABRICA Y DE COMERCIO I:dnorml Roh:s.
Bucnos Aires, Argentina 1946.
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:PEUN REG

5, escritas en

conﬁumldor.

' b) Confusién enlre dcnoml acione mblemn, siendo

'la‘}epresentacl n graf'ca‘de una idea, indudablem nte se confund con‘la’ palabra que designe la

. misma ldea, es decir, que la’denominacién’pucde corresponder a’un emblema’o forma registrada

y v1ceversz|.

o) cdhm'siéi; entre figiras o dibujos.

1.-Por reproduccién .o imitacién del elemento_principal: En este inciso nos encontramos
con la reproduccién o imitacién del elemento principal ‘de una marca‘innominada, por lo

que para que dos marcas lleguen hacer confundibles, no.es necés:irio que; fatalmente,

todos sus elementos constitutivos sean semejnmes.: La qola s:mlhtud del elemento

principal puede originar tal cosa.

2.-Por deformacién de los elementos. Aqux nos_e contramos ‘con_la def'ormacxon de las

proporciones y lineas que puedan provocnr la'confusién de figuras

3.-Por similitud de con_|untos. Gran cantldad ‘de marcas resultan caracteristicas, no por sus

elementos |ndependlcmee ni por'su’ denommac:én ni por un‘elemento pnncnpal‘ smo por

su aspecto de conjuntq. La onfu

6n con otms marcas qu este en analogas condxclones

puede nacer de la‘disposicién de &slos elementos, aunque, mdlvxdualmente, ‘sean

distintivos.

d) Confusién de colores, que comprende:
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“anterior, es frecuente que los titulares aplican su

distinguir variedades de un mismo producto.

2.-Por similitud de disposicion. En este caso tenemo. do. dxbu10< ab:olutamente

inconfundibles entre si pueden llegar a presentar el mmmo acpecto si se Ies aplica una
serie de colores dispuestos en forma blmllﬂl‘. La lmpresmn que a l:.\ vma producen los
dibujos o leyendas desaparecen para ser suﬁmuxdn por la lmpresnon provocada por los

colores.

e) Confusién por las formas:

1.-Confusién entre formas materiales. Este criterio se basa en lo mencmnndo en el inc iso
¢) de Ia presente clasificacién, aplicado a marcas constituidas, por. reheves, grabados o

estampados. . Otras marcas —constituidas - por- envases, - sellos, etc.,’" ueden - resultar

* confundibles en virtud de Ia similitud de forma que tengan.

forma.

3.-Confusién emre denommacnone y fonnas Por.las nmmas razones antes expuestas, la

denominacién’; barco por eJemplo, puede confundlrse con un envase que lo represente

matenalmen(c, -
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ndqmerc el producto o serwcno, pueslo ue para hacer Ia comparaclon solo nene el recuerdo que

puede ccr lmprecmo para nprecmr el parecxdo.

“En "zilguhas'r-‘dczmioncc el Instituto” considera que la solicitud de registro “es totalmente

lmproccdente, en virtud de contener alguna marca que es notoriamente conocida en nuestro pafs,

o que atenta a los emblemas nacionales, etc., por lo que negara de plano dicho reglstro.

9.- Como se subsana ante la autoridad.

Una vez que la autoridad notifica al solicitante la o las anterioridades detectadas, éste contard con
un plazo de dos meses para formular y presentar ante el Instituto, los argumentos para desvirtuar
dicho impedimento o acreditar su derecho para obtener el registro marcario solicitado, siempre
que de acuerdo los criterios antes establecidos, considere el solicitante tener la razén y que la

autoridad en su caso, cometié un error de apreciacién.
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10.-Registro y expedicion del titulo.

Una vez que se han concluido los tramites de la solicitud tanto en los requlsnos legalcs como en

los reg,lamcnlanos, el Instituto Mexicano de la Propledad lndustrlal xpecjnm un tﬂtplo en el que

se ham constar el regnstro ‘de la marca sollcnudn.

% Op.Cit ant. 126 de ln Ley de In Propiedad Industrial.
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innominada,

- Gaceta, es que con su puesta en circulacion inicia el cémputo de los 'plazos que la Ley de la

Propiedad Industrial confiere para intentar acciones de nulldad en c ntra de eglstro, en ténmnos

-de lo que dispone el articulo 151 de este ordenamiento.
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,Cﬂbl. mencionar que la Ley de la Proplcdad lnduslnal no aclara que tlpo de resolucnones sobre
registros de marca deben ser publlcadas, pero es comprcnsnble que todas aquellas que afecten de

~'maner directa el registro, en cualquncra de sus elementos bas:cos deberan incluirse.

Ni.la Ley de la Propiedad Industrial ni su Reglérhénté disponen los datos que deberin incluirse
en la publicacién, sin embargo pricticamente se ha optado por abarcar todos aquellos datos de
importancia que se relacionen con el registro, como puede ser la cancelacion, la declaracién de
nulidad o caducidad que le afecte; su renovacién, si tienen inscrita una licencia ‘de uso o
transmisién de derechos; el cambio de nombre, titular o régimen juridico; el cambio de domicilio;

12 limitacion de los productos o servicios que ampara, etc.

No podemos pasar por alto que la propia ley dispone que la marca debe ﬁsarsc en territorio
nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su caricter distintivo. La
indicacioén de la leyenda "Marca Registrada”, las siglas * MR™ o el simbolo R que es aceptado a
escala mundial, sélo podrin utilizarse para los productos o servicios sobre los cuales dicha marca
se encuentre registrada. No existe abso lutamente ninguna difcerencia en clegir una forma u otra
para indicar que una marca s¢ encuentra registrada, no hay estipulacién legal respecto del lugar
en que deban ubicarse, siempre y cuando sea en el campo visual en el cual puedan asociarse con

la marca.

Podemos deducir de acuerdo al concepto anterior, que el requisito de emplear las marcas tal y
cémo fueron registradas es una prictica que aparece en casi la totalidad de legislaciones de la
materia en las regulaciones de diversos paises, De ahi que el e mpleo de la marca en forma diversa

de cémo fue registrada suele considerarse como un factor generadoi' de la extincién del registro. .

Es recomendable en esa medida para aquellos que pretendan exportar sus productos, que
registren sus marcas en el pais en el que los comerclallcen, ya que el reglstro de marca es vilido
solamente a nivel nacional y no le permite, por lo tanto, ejercer acciones en contra de terceros,

mientras no la registre en el extranjero.
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se menciond’ en parrafos antenoreq, cn caso de . desahogar la anlenorldad "modnt'cnndo o

eusmuycndo la_marca, el tcnmno correra a partir de dicha - fecha, con fundamento en lo

establecido por el aniculo 123 de la Ley Propiedad Industrial.

omentnno. que para renovar el reglstro mnrcuno' e deben de cumpllr

Vale la pena hacer el

manlfeelar por escrito y bajo protesta de dcmr ver -lo meno% uno

; dc Ios productos o servicios a los que npllca y que no ha mterrumpldo SU uso por un plazo lgual o

“mayor a los tres afios.

‘Finalmente, el articulo 135 de la misma Ley, estipula que sn una marca se encuentra reglstmda
para proteger determinados productoq o servicios, bastara que proceda la renovamén en alguno de
los registros base, para que también surta efectos y beneficie a los demés l’Cng(l‘Ob, previa

presentacién del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.
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CAPITULO CUARTO CRITICA AL REQUERIM) ) DE LA ANTERIORIDAD

1.-Ani de los articulos relativos a la anterioridad con relacion a la
Forma y al Fondo contenidos en Ia Ley de Ia Propicdad Industrial y su
Reglamento.

Para poder realizar un andlisis de los articulos relativos a la anterioridad, vamos a tomar en
cucnta, tanto las cuestiones de forma como las cuestiones de fondo, ya que ambas, en su
conjunto, propician la procedencia o improcedencin del registro de una solicitud de marca.

DE FORMA:

A) Articulo 179 L. P. L.

Tt.ncmm qut, Im nrgumcntm quc. sc prcs cn unu. cl 1. M P l., dcbt,run ser por escrito y cstar

redactados en u.homn mpanol o, en'su dcl‘cuo, con su tmduccmn nl cspunol d(, conformidad

con ¢l articulo’ ) 7’9‘ch la LP

o cncontmndo como upoyo Io c,sllpulxldo en cI articulo 5° del

propio rg:glnnichto.' :
B) Articulo 5% fraccion Vil del reglamento de lo> L P11

: Como i comL lnno en mngun monu.nm ln nutorldad csla solicitando una traduccion legal

“avalada por un pcnm truductor, dc los documcmos prc:c.nmdos en otro idioma, elcndo que el

mmmo ruglnmunlo dela LP. v en su anu.ulo 5° fraccion Vi, establece que deberit

ucompan.lr\c Ia corrcﬂpondlcmc tmducctén al csp.mol de los documentos escritos en idioma

distinto que s exhiban con la promocion,

Asi mismo, se debera finmar con firma autégrafa todos y cada uno de los ejemplares que se
presenten ante ¢l Instituto, estableciendo en la promocion el domicilio para ofr y recibir toda
clase de notificaciones dentro del territorio nacional, indicando ¢l namero de expediente de ln

marca en ‘trimite, en el caso que nos compete.
C) Articulo 181'de la L. P. 1. y Articulo 5° fraccion VI del reglamento de la L.P.I.

En- caso” que “en’la “solicitud “s¢ encuentre debidamente acreditadn ‘la personalidad del

promovente, sélo se tendrd que hacer mencion a dicha situacion; en caso contrario, se deberd
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marcu |dc.mu.u o scmc_janu. en ‘grudo de confualon a olru, yn sea’ notonamcnlt. conocldn en

M "(u.o, en tmmltc de n.gmro rcscmnda con nmcnondud © a una rcglstmdn y vugcnlc o, en

su cso; a un nombrc comcrcml

“'DE FONDO

. 1A)‘A'rtic1i’los”|.'2|' |é2 d'c‘|n' L. P;» L

En cucslmn de fondo tencmos que cl nruculo 122 dc Ia Icy, marca los llm.amlcmos del tramite

csmblcu: quc LOI’ICluIdD el

dL rcglstro, es du.i men de fonnq. se practicard ¢l examen de

"si.en 'cI

. ‘IOII cstnba en qut. cn L.| nmculo l22 se mc7v.lnn conccptos dc cxanmen dc fomm con
Ioa dc ctamcn dc. tondo, yu quc. se cstablc.cc en'su pnm\fo segundo qué "si’la sollcnud ola
documcmuuon cxhlbldn no Cumplt. con loa requisitos legales o reglamenmnos. si LXlS!c algan
|mpcdnm.mo para rcgnslro de-la marca o si existen nntenondndc.s,... Todn vcz quc el

cumplimicnto de los requisitos legales o reglamentarios, concierne al examen ndmmlstranvo,
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mican que lo"qu mvolucm unpcdum.ntm y umurmndndcs dulu, ser dt.s'\hm,udo en el

uum«.n du ondc

:P()Sil)léllli!l]lc la idea del legislndor fue unir ambos conccpios,h_ﬁn de otorgar un plazo de
tiempo igual para- ¢l cumplimiento de cualquier requisitacion por parte de Ia autoridad, ya sea
de forma o de fondo, siendo dicho término de dos mesces, tal y como lo establece el articulo
122 ¢n su parte conduccntc que establece: "... olorgl'mdolc un plnzo de dos meses para que
subsane los crrores u omisiones en que hubncsc mcumdo y manifieste lo que n su derecho

_convenga cu relacién con los |mpcd|mcntos y las anterioridades citadas.” :

B) Articulo 186 de I L. P. L., Articulos 18 y 20 del reglamento de la L. P. I,

Es importante hacer notilr que, en ningiin momchld, In‘ autoridad ibnm en cuenta al titular de
el o los registros marcarios o en’ trAmite quc sean citados como amci-ioridad al .pretenso
registrudor, y mas ain, le permite al solicildmc consultar los expedientes de las marcas, ya seca
en trimite o registradas, para que manifieste lo que su derecho convénga. de conformidad con
cl articulo 186 de la ley asi como los articulos 18 y 20 del reglamento, que dicen:
“Articulo 18.-Los expedientes podrin consultarse y permaneceran en el archivo det
Instituto durante la vigencia de los derechos de propicdad indﬁslriul a quc se refieran,
salvo aqucllos casos en los que el Instituto considere que deberiin permanccer por mis

tiempo.

Quedan incluidos en ¢l supuesto a que se refiere ¢l articulo 186.de la ley, los
expedientes de solicitudes de patentes no publicadas, los de patentes, modelos de
- utilidad y disciios industriales abandonados o denegados, los cuales s6lo podrdn ser
consultados por los interesados o por sus representantes lcgnlcﬁ [} apodc.mdos, asi
coma por las personas autorizadas en los términos del articulo 16, fraccién V de cste
Reglamento." ) EPRE
"Articulo 20.-Toda persona podria solicitar y obtener copms cemf'cadas dc los
documentos que obren en los expedientes relativos u’dcrcchos‘ concedidos o

registrados, previo el pago de las tarifas correspondientes.
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lus

en’ LS‘(‘.\.

notificados. que su- marca o solicitud- dc mnrcn rcspccnvumcntc h': ido’ citada  como

" anterioridad a una sollcnud de rcglstm de’ marcu dc ﬁ.chn Icgnl postc or n In) murcn de la cual

son titulares.

Si bicn es cierto que la autoridad, en este ciso cl - M. P.'l., ha sido creado mediante decreto
publicado en ¢l Diario Oficial de la Fbcd‘cruéip'rﬁ' de fecha '10 de diciembre ‘de 1993, con la
finalidad dc proteger y tutelar los dcrcclios adquiridos' o ercados como consccuencia del
registro de una marca, también es de suponer que al aplicar el criterio para evaluar si existe
igualdad o similitud en grado de confusion entre la solicitud y ()tra previamente registrada o
en tramite, carcee de total objetividad y a su vez se puede mermar dicho criterio por hechos
circunstanciales tales como estado de dnimo del examinador, ¢l .cumplimicnto de érdenes
superiores, ¢l vinculo que en determinado momento s¢ entable entre el registrador y el
solicitante, la existencin ‘de una relacién previa cntre otros, falta de preparacion o

inexpericncia.

En virtud de-lo nnt«.nor, aun - cuando la autoridad .vela -por los dcn.chos de propiedad

- industrial, en algunns oulslonc-; concede registros por _error 0 lnudvcncncm o en virtud de

- -alguna vnlorncmn viciada de subjetividad o falta de apreciacién, y porlo tanto para subsanar

dicha unomnlm. concede nl titular o a quien sus dcrcchm lc.gnlmcnte rcprescme, la facultud de
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L._u.rumr Iu aceid on ‘de nuhdud (.n cnmm dc uquclln marea concedida®

que’ se_considere estid

. mvudundo dcrcchus dL proplcdud mductrml

No es regln quc In numndad seca lo rcepon:uhlc.{. no quc. cl solicitante dq..l rcglstro marcario
similar hnyu actuado con dolo o mala fe, Imcu.ndn mcurnr a l'l uutondud en ¢l crror, ya sea
“declarando datos falsos en su solicitud, o como por cy..mplo, tal y como lo cita Muuncm
Jalife Daher™," la autoridad considern compla.mmc.nlc viable el registro de.la sohcnud de
‘Marea " Odelar™ pura amparar toda clase de vestidos, calzados y smnbrcruria (clase 25

|ntcmncmnnl) en virtud que de examen de fondo ctcctundo a dicha solicitud, no se anomro

ningiin registro que pudicra verse afectado por otorgar el registro de ésta maren; sin unburgo,‘

una vez que la marca fue introducida al mercado, se denotd que la finalidad de esa marca era
para ser usada como O de la R, lo que se confundia a todas luces con fa marea * Oscar de la
Renta", misma que ya contaba con un prestigio y se consideraba como marci. notoriamente

conocida en México.

El procedimiento- para mlncltar In: dcclumcmn administrativa de nulldud dc un rq,ls(ro

marcario se encuentra rcg,uludu por cl thulo sexto cn su cnpnulo n dc. la Lcy de ln Proplcd.ld

Industrial, en ¢l que se mmhlcccn los rcqumtm para promover- dlchn accion,” dchlcn(lo cl

ﬁohcllnnu, upormr lus pru(.ba: quc cons dcrc pcmncntcs pam ncrc.dnar su nccu‘m.

- Tal y como lo establece cl drtiéuln'l‘)Z de'la ley de la ‘materia, en éste procedimicnto se
-aceptan tada (.Iam. dc pruch, cxccptunndm«. la  confesional y la testimonial, conlas

s’\lvcd'xdu qm.. ¢l mlsmu ‘establece, incluyéndose su apartado Bis.

2.- \nom.nll.lc en la contestacién de la Anterioridad.

En este rubro, hacemos referencia a las formas usuales, asi como los argumentos que
comunmente se utilizan para desahogar el requerimiento hecho por Ia autoridad, respecto de

registros previos.

“ JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXI!CO. tdem,
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: CdbL aclx\rar que Im xlr;_.,umcntos que se citarnen lo sucesivo, no'es la g,cncmlldnd y mua.ho

_menos,; un ‘manual, del usuario, sino que se L.ncundmn en pardmetros ya establecidos, y que

‘cada conte !m.mn de anterioridad, es un caso particular 'y que eru:t. un trato’ mdwldunl

upllumdo cunocumcntm 1,cncru|c..s de In muu.rm ul cueo Loncrcto

Pam «..umpllmmtar este trumnc. cI ntccmdo o qu:cn sus mtcrucﬁ rcprcsuntc, tiene ¢l derecho

dc c.onsultur los cxpu]lcmcs utndos como untcnorldnd (cnu.ndu.ndo% que pucdcn ser marcas

en triimite o conccdudu:) Io cunl l du una’ v'nm_m ha dlcho solicitante en relucion con los

titulares de_dichos rcglslroe en vlrtud dc quc estos altimos son unmlnados sin_tener

conocimiento. ulguno dc quicn: y por qu&. causas_ha hccho consulta ‘alguna de: informacién
custodiada por lu uutorldad y quc por lo tanto, los titulares afectados deberinn ser nouf'cudm
dc. dicha situacion, a. fin de estar_en igualdad de circunstancias respecto del pretenso

registrador.

Aunque los expedicentes tienen ¢l cardcter de confidenciales, estos son f'u(:lllmdos al utccmdn.
dado que en caso de negativa, se dejaria a este en un estado de mdc&mmn y por lo tanto nos
encontrarfamos en un conflicto de garantias; por lo tanto, d(.bcl“()b cntcndcr que’ son
-confidenciales al pablico en gencral. Sin cmhnrgn. mcdmndo un (\ﬁcm (Ic ﬂntcnon(hd citada

por cl instituto, ¢l afectado podri consultarlo.

En pl‘ll]lLl’ término encontramos quc se nrguyc quc cl CVBI“InﬂdOl‘ IUVO una mnduwnda

apreciacion al comparar dichas marcas; cq dcu vnloro lnc rrcctumcmc las diferencias

entre si, y que por lo tanto sc sollcnu “que lu nulondad n.m,u por prcscntadu al. pretenso
registrador, dando cumplimiento al oﬁcm de requ elmcxon de ln ‘anterioridad y por lo tanto ¢l

otorgmmcnlo del registro Lnrrcspnndlcnle y In cmision de'su respectivo titulo de marca que le

ampare como marca rcglqtnda. B

En cste scntido, el afectado basa sus argumentos principalmente en las diferencias que existen
entre su solicitud y los expedientes citados como anterioridad, evitando en la medida de lo
posible argiiir cualquicr cuestion relativa a las semejanzas entre sf, siendo utilizadas en caso

de ser necesario solo para corroborar sus diferencias,
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En este orden de ideas, en el caso de marcas nominativas, ¢l afectudo podrd optar dentro de

- sus posibilidades, invocar la diferencin yn sea por su diferencia ortografica, fonética, visual o

de ideas.®

3.-Ejemplos de algunas marcas conocidas y sus similares.

Uno de los problemas mis comunes que surgen en relacion con las marcas s la confusion
derivada de In utilizaciéon de clementos similares entre unas y otras. Diversos autores han
tratado este problema. )

Para aclarar lo anterior, tomarcmos ulgunos cjemp uurlcto thfc Dnhu‘“’ qulcn uhmm

quc sc establecen la c.onl‘usmn de In mnrczi *NARD!'

con: In marcu NAROLI" yn quc nl

como'es O

Similitud .- Resultado

Marca Falsa

Marca Auténtica

ANardi 0o o [ Naroli .. | Nardi, Similitud visual en
: S Naroli grado de confusion
Naroli

% Al respecto, podemos remitirnos a la referencia que sobre el tema se hizo en nuestro capitulo anterior.

" También se puede consultar: EVANGELINA VILLAFUERTE, Ancira. LAS MARCAS FIGURATIVAS. Tesis
de Licenciatura en Derecho. Universidad Iberoamericana. 1987, }
“ JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Idem.
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Tecate T.K.T. Tecate Similitud Fonética en
T.K.T. grado de confusion

Oscar de la Renta Odelar Oscar de In Renta | Similitud  ortografica
OdclaR en grado de confusion

Kisses Besos Kisses Similitud de idcas en
Besos grado de confusion

Ahora bien, en ¢l caso de ser marcas mixtas o innominadas el afectado puede argumentar que
dichos simbolos en su conjunto, reflejan una idea contraria a la del simbolo que fue citado
como anterioridad, o que la disposicion de los clementos que conforman las marcas cs
distinta, cte., de tal manera que tenemos que, 1a confusion se pucde dar entre denominaciones
y emblemas, tales como la denominacion de "libro” y su dibujo, o en el supuesto de dos
ctiquetas totalmente distintas, salvo que, cn su parte central, como clemento caracteristico,
apareciera la figura de un ciervo. En este caso, para ¢l publico ambas serian de la marca

ucicnm..m.

A pesar de que ¢l imitador pueda invocar comao elemento de mucho peso en a diferenciacion
de las marcos la existencia de denominaciones . inconfundibles, si los clementos grificos
fucron materia de reserva  del registro de una marca, éstos constituyen un medio de

identificacion que no puede ser imitado.

Asi’ tumbién, Mauricio Jalife Daher, cstablece que “no existen reglas -definidas para
determinar en Llluéy casos un disciio se confunde con otro, y la realidad es que suele ser una
tarca sumamente subjetiva. Asi como se presentan casos en que cs notoria la mala fe de un
comerciante al adoptar un disciio evidentemente confundible con el de su competidor, existen
cusos en que simples coincidencias hacen que se utilicen disciios similares, respecto de los
cualces es dificil establecer, de manera concluyente, la posibilidad de que se confundan.

Situaciones de este tipo se presentan con frecuencia, dando lugar a enconados litigios en los
que ¢l criterio de la autoridad detenmina, en dltima instancia y siempre de caso por caso a

quicn asiste la razén y el derecho."®?

“ zjemplo citado por EVANGELINA VILLAFUERTE, Ancira. Idem,
“* JALIFE DAHER, Mauricio. ldem
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U7 CAPITULO QUINTO

Por mro lndo, también rcsultn ncccsano quc cl mdustnal comcrcnam quc adopta la marca,

“haga. subcr asu con\pctldorm quc se hu nmbu:do In’ cluﬁwldnd sobre dclcnmnndos signo.

fEstos dos hccho citados. nnu,nomu.nu. se etcctunn ncdmntc

1 n.gmtro dc Iu marca cn
dcpuldcncms dctcnnmudm por el Estado, Eems dcpcndcncm hnccn pubhcn la adopcmn de la
murux. : ’ :

Al primero de

cstos si stc.mu ;. y al segundo,

declarativo.

' BREUER MORENO, Pedro C. T RATADO DE MARCAS DE I-ABRICA Y DE COMERCIO. Editorinl
Robis, Buenos Aires, Argcnunn, Paginas 187-205.,
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Corporucmncs :

L'\ Rcvoluuén anccsu proclamé la hbcrmd absoluta de comercio; prﬁclicmncmc

) dceupdrcc:cron las marcas, onynnndosc una grun confusion y fuc necesario sancionar la
primera ley de marcas que existié: la de Germinal del aiio 1X. Segin esta ley, la marca dejé de
ser’un_privilegio otorgado por ¢l soberano; ya que todos podrian adquirir derechos por su
propia voluntad y esto mismo origing ¢l sistema declarativo. Posteriormente, aparccicron
leyes en otros paises que hicieron intervenir al Estado directamente con una funcién de
contro} de los registros; de ahi el sistcma atributivo.

En ¢pocas mis. recientes se han cnsnyndo mstunns nuxlos de los que: hnblnrcmos mas"

adelante. En cualquicra de los smt«.mm, cust sl oblxz,ncnén de dcp sitar o rcz,lsmnr yu quc de

no hacerlo no se pueden’ CJLI‘CL!' acciones conﬁ.rldns por Ias Icy o, por lo menos cncnus

comprension 7" T B

l.fExposiciéh de los sistemas de oposicion o declarativos.

. Como yn comentamos en la ley del 22 de Germiml del afio 1X, contenfan algunas
»ydisposicioncs fundamentales, El articulo 5° decia: "todo fabricante que quiera poder
reivindicar ante los tribunales la propiedad de su marca, deberd establecerla en forma clara®, y
el articulo 18 decifo: "nadic podrd iniciar acciones sobre falsificacion de su marea si,
previamente, no lo ha hecho conocer en forma legal mediante ¢l depésito de un modelo en la
ujieria  del Tribunal de Comercio, en cuya jurisdiccion se encuentre el principal

cstablecimiento de su manufactura o taller.”

98




cAril u}.n QUINTO ™

EI 'miculo I8 concedh un'l vcntujx\. quu.n dcpoclmm lu mnrcu podrm mvocnr, ademas, lu lcy ‘

pcmll y obtener la condena del usurpndnr. :

Pero el registro "no ¢s una declarcion de proplcdad, sino una dcn,lnrucmn dc la mu,ncmn quc

ticne ¢! propictario de perseguir a los falsificadores como falsarios. A fulm dc dcpu to, la

pmplcdnd de la marca queda de derecho comin y tiene derecho a lu pmtcccmn dcl nrtfculo
1382, c.c.*™

La ley francesa de 1857 conservo el sistema declarativo ereado pm_" la'ley Germinal. Los que
la redactaron precisaron sus aleances: "al propictario de una marca dcbosimdzj sele confiere cl
beneficio de la ley, garantias especiales que instituye y acciones qucr orgnni;/_vu; a quicri no
cfectiia el depasito, ¢l derecho comin, El depdsito tenia otras ventajns que jﬁétiﬁcqbun su

necesidad, por cjemplo dentro de Ias cucstiones de prioridad, da un clemento de certeza; y por

lo que respecta a la falsificacion, tiene un elemento de comparacion irrefutable.:

Una de' las caracteristicas dcl sistema declarativo, es la manera de udqumr dcrcchm

c,xcluswos sobre la marca; el derecho de exclusividad se adquu.rt. por el ua y cs qulcn

primero usa la marca, quien tiene mejor derecho sobre clla,

‘De aqui se desprende que el que quiera la marca pucdc [;i"ck dc}l‘ d’cp(fwlup‘ inmediato; *

puede depositarla recién después de huhcrla uendo un tlcmpo, in’que cl dcfcqho sobre la

marca su rm meno%cabo.

El dcpmno solo csmblccc la prc:uncno:} de quc L] dcpoqutnmc cs cl vcrdudcro titular de los
dcrcchm. prcsuncnon quc pucdt. ser, dcstmldu por mcdlo dc prucbns. Lo que puede ocurrir
(.nlonccﬁ, cs quc ctcc!uadoc dos’ dcpoqulos succsivos por dos comerciantes distintos, sea

™ GASTOMBIDE, “Marqués"”, Pig. 423,




No lmcr«..sn cl ;,mdo de dliuﬁldn de In mnn.u, no lmpona que los produt.toe individualizados

por ¢lla se ‘vendan pm.o ‘nucho, sélo mt.rt.sn cl uso sca publu.o.

Uso nccrdcnlnl -Tnmpoco cs bn:mntc para origina dercchos, en el sistema declarativo, ¢l uso

sccidental. Se rcquu. e quc o ueo "cu continuado o reiterado, en forma que no queden dudas

sobre la inten n de npropmrsc. de In marca. Un cjemplo de "uso accidental”, s ¢l efectundo
por un fabnumu. quL., a pcdu]o deun clu.nlc, cnlocnm, en una o dos oportunidades, una marca

sobre dclcnlmmdo producto. o

Uso como ensciia.-utilizada_una ensciin en el frente de un negocio, se considera como un

nombre comercial. Pero, si, ademds, se estampa en los productos, se¢ convierte en marca.

Los cfectos que trac el deposito es que (.ont'cre cl dc.,rccho de acc:onar cnmmalmc.nte contra

los usurpadores de la marca, desde el momcmo en quc qc ctcctua. Pero no_tiene cfectos

retroactivos; no puede aplicarse la ley pcnal Ios thhos dL usumncxon comcndm con

anterioridad al depésito. El titular de:la”marca pucd(. mvocur. contra quien los cometid,

solamente la ley civil y para reprimir hechos posteriores, tiene a su eleecion, la via civil o la

criminal.

Dichos depositos surten efectos, Gnicamente, durante 15 afios y al finalizar el plazo, deben
renovarse y sus efectos se extienden a otros 15 afios, prorrogables, asi, indefinidamente.

Hay que aclarar que la propicdad de la marca no nace del deposito, y In falta de renovacion
tampoco implica la pérdida de los derechos de propiedad sobre 1a marea: siguen existiendo

mientras Ja marca contindie en uso. Sélo se pierde la accién penal.
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Entoices ¢en qué forma debe efectuarse ese uso?-Coma no ‘siempre cs posible-utilizar una

marca ¢én forma continua, la jurisprudencia francesa resolvio, admitiendo siempre que el uso
era la fuente originaria del derecho, que Inpropiedad de una marca una vez adquirida, cra en

"o

principio perpetun si cl titular no lo'ubandonnha en forma indiscutible... "seria, tal vez, mds
exacto decir que se conserva por la sola volunmd manifestada en cualquicr fonnu. de quedar

como propictario.”

La Corte de Casacion hu dcclumdo que ‘el dcposlm, mdcpcndlcmclm.nu. del ueo, bnam pum

conservar. la proplcdnd a mcnos que pucdu proharﬁc, cn’ tomm fchamcnlc, ln mtcncmn “de

abandonarla. Esta, mu.ncnon pucdc ruulmr dc una SLI’IC de circun mncms concurrcntcs. :

Tanto en el sistema declarativo’como en el sistema atributivo,” ¢l depésito o registro de la

marca, es una manifestacién conservatoria,

La ley del aiio [V no cstablecid la obhgucmn dL rcnovur, Im dcposnm surtian’ “cfectos a

perpetnidad, Pero en ¢l afio de 1857 la cantidad de') murcns dcpm das habian llegado a ser
tan grande que, esta circunstancia, unida a la de estar dmpcmns en mbunnlcs diferentes, hacia
muy dificultosa la bisqueda para encontrar un dctcnmnudn rcgmtro. No paru:m l6gico, a los
autores de la nueva ley, condenar c,rlmmulmcnlc aun colm.rcmnlc a qulcncﬁ legalmente se les
suponia  conocimiento del  depésito, pcro quc prnctlcamcmc no podia mvequ;,nr los

antecedentes de la marca que usaba,

Por esto s¢ limitaron los cfectos del régigtro a 15 afios; las basquedas de anterioridades se
reducirin g un nimero controlable de dupésum, iguales fines tiene cl registro en los sistemas
atributivos. La conscrvacion del dcrccho sobre Ia marca depende de la voluntad del titular; si
no se renuevan debe Lnlcndt.rsy que la marca ha sido abandonada. Y limitando a un cierto
nimero de afios la validez de los rcgisérds, se focilita la busqueda de antecedentes oponibles

tanto para las Oficinas de Marcas como para los demés competidores.
- En cl sistema du:luratlvo pucdc ser una forma de ndqumr derechos sobre una marcea, si por
inaccion del titular de la anterior, un COl'antldOI‘ consigue usar durante 30 afios una marca

~idéntica, ln prescripeion adquisitiva se opera.
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Lnjun;isprudcnciu de esa época, era contradictorin y la corte de casacion cevitaba declaraciones
expresas,” por cjemplo, la Corte de Paris en ‘¢l caso Pelleticr (18 de febrero de 1904, "Le
Droit", septicmbre de 1904), admitié expresamente que los fabricontes de la quinina
"Pelletier" habian adquirido, por prescripeién, el derecho sobre su marca, despuds de gozar de
posesion por 30 afios pablica, exclusiva y no interrumpida. En cambio, la Corte de Amicens,

“

en ¢l caso del hilo * Au Chinois™ , resolvié que no podin adquirirse una marca por
prescripeion existiendo anteriormente otra cn uso, pues que no existiria posesion equivoca y

promiscua ( Viau & Cic. V. Charbon-Vaganay, “Le Detroit”, septiembre 25 de 1903).

2.-Exposicion de los sistemas de examen previo o atributivo.

Hemos visto que el sistema declarativo francés tuvo su origen en los ideales revolucionarios,
que repudisban la concesion de privilegios por el soberano. Tanto el inventor como cl
industrial adquirian derechos por la sola circunstancia de inventar algin producto, medio o
procedimiento, o de adoptar alguna marca. Al Estado sc le conferin un minimo &
intervencion: llevar registros en los cuales se anotaban, sin mayores trdmites, cualquicr
declaracion de invento o de marca, no garantizaba la eficacia de los presuntos derechos, y su

Jjuzgamicento quedaba a resolucidn de los tribunales para cuando se discutieran.

Pcro, desde mucho antes de la R«.voluunn Francesa, sc protegian los inventos, en Inglaterra,

mediante otro proccdlmu.nlo.

El Estatuto dc. 1623 prohlbm ala Coronu In concesion de privilegios de fabricacién o venta,
“salvo a los inventores”, o Aty e

Estublecio las formalidades con que” debian acordarse las
exclusividad: examen previo para comprobar ‘si realmemi:;s

publicacion del pedido para provocar oposiciones a la conccsi('m.7I

" BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FABRICAY DE COMERCIO Eduo nl
Robis. Buenus Aires, Argentina, 1946
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D'!do el nlcnncc quc lcnm cI rcg|stro on cls s c.mu mnhuu\o que, sc udmmcru que quien
'prlmcm solicita cs quicn tiene dcrcc.ho ala mnrcn. Como qu«., el rcz,nstro cquwnhu al uso. En

esta forma sencilla 'se evitaba la dlhcﬂ prucha dela prlorldnd dcl sistema duclnratlvo.

En el sistema atributivo no existen’ derechos’ de ninguna especic sobre la marea si no hay
registro. Estando todas los marcas existentes, inscritas en los archivos oficiales, le resulta ficil
aj Estado comprobar, antes de proceder a inscribir la nueva marca, si ella es confundible con

marcas anteriores y si reune los requisitos de validez. De ohi ¢l examen prc\"iq.f S

Ademis, como en el vicjo sistema inglés, pam hacer mis mmucnow In bu:qucdu y para

prevenir crrores en ella, publica la solicitud; los que pucdnn ulugur mc._jorcs dcrcchos qucdan

usi en condiciones de oponerse al registro.

En csta forma, ‘aunque ¢l Estado no pucdﬂ ;,ammlzar la vnhch dela' mart

“su titular tiene muchisimas mas garantias que en c.l smcmﬂ dcclnrxmvo no esta nbandonundo

a su propia suerte en Ia buqqucda de amcrmndadcs, y In pOSlbllldﬂd de tener que abandonnrla,

dlsmmuyu.

Dentro del dltimo andlisis, “la ndopcmn cs (.l fundamc_nlo
todos los sistemas. En el dLC'druthO, sc mumhcqm mcdmnu. cl uso, cn cl umbutlvo, mcdl'mlc
Ia solicitud de registro. En ¢l fondo, las leyes’ de marcas no huccn mis que reglamentar la

adopcion.

El sdlo hecho de solicitar una marcea, ¢n ¢l sistema atributivo, ya confiere cierto derecho; el de
prioridad. En igualdad de condiciones, es decir, en cstado de simple solicitud, tiene mejor
derecho a la concesion de la marca el que primero la solicita, porque se presume que quicn

primero la solicité, primero la adopté.
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"Esto no quicre dcc1r que c.l sis! cmn mnbunvo dg sconozcea la existencia de otras marcas,: son

marcas todos los s gno: alin no rcglqlrudm. quc identifiquen mercaderias. Pero estas marcas
no registrndas no estin prmq,ld.xs por la ley de marcas: tienen una restringida proteccid
emergente de la ley comin. El comerciante que [a usé no puede pretender que se le reconozea

siqdicm el derecho de prioridad.:

En este sistema, ¢l derecho de prioridad cn la solicitud, podemos decir que es de suma
importancin - determinar hasta por el dia y horm de presentucion de la marca ante las
autoridades competentes. Es decir, que una diferencia de minutos basta para dar preferencia al

registro de una marca sobre otra.
Pero la prioridad sélo implica eso: la preferencia para el registro con relacion a las solicitudes
presentadas posteriormente. No implica ningtin otro derecho; no confiere exclusividad en cl

uso ni, por consiguiente, acciones para su defensa.

El examen previo en el sisi tema umbunvo es dc suma lmponnncm ya quc cl cstndn antes de

inscribir una: marca 'y conccduln, cfcctun una revisién en sus ‘archivos pam dctcm)mur si
uusu. registrada o qollcltada ul;,una otm marcn contundnblc. En otras’ pulnbms cxammu,
h'lblendo

ademis, si el s signo quc se prctcndc cn ucluﬁlvldad cs bannl [} y.nc ico

impedimento, ln scribe y umcndc cI corrcepondlcmc mulo.

Sin embargo, este cxamun prcvm no nnpllca una garamm dc vnlldcz otorgndu por cl Eqmdo,‘
durante un ucrto tu.mpo, | y

- acciones de nuhdad .qu

qulcncx crc'm que In mar

fuc otorgada contraviniendo o'l

El punto que mcncmnurcmm 'uqui esde suma lmponancm ya que cl Esmdo nntcs dc otorgar el
titulo dchmtwo da puhhcldud ala marca, rcproducu.ndolﬂ en pcnédlcos' o se pablica la
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“En una pnlubru, cl |
forma mas complctu posnblc c.unlcs :on ln: marcas c.xntcntcs cn Ll pais y qulcnw son sus

mularcc. '

En el sistecma atributivo ¢l "uso" no mlcrvlcnc pnm nadu cn ln cmm.rvnc n del derecho sobre

la ‘marca. En principio, éste puede ¢j creerse. gmcms al olorgumlcn { dz.l litulo, mientras hay

titulo, hay propiedad sancionada, de ahi que el uso dela mnrcu pucdn no scr obhg'\tono. El
t ema atributivo la independiza, en cierto modo, de Im productm protugldm. La marca tiene

ISlLllCIﬂ por si.

Adquiridos los derechos sobre una murca con cl pnmcr rc;,nstro. s¢ conservan indefinidamente

ctectuando, en - los “plazos lq,nlcs, su rc.novm:lon. No ch.ctunndola, la marca queda

automaticamente en principio a disposicién de cualquicr otro ‘interesado.

Clara esti que la propiedad de la marca puede perderse por renuncia expresa de su titular,
pero en este caso la renuncia debe publicarse.

3.-Exposicion de los sistemas mixtos y ejemplos de las leyes que las adoptan.
Los sistemas mixtos surgicron tratondo de salvar los inconvenientes que presentan los

prototipos. Naturalmente, la combinacion de los sistemas fundamentales se presta a las mas

diversas variantes,

105




Tipo_t1° Es necesario rt.ystmr Iu marca, pnm podu uccmnnr cnvnl o “criminalmente cn su

" defensa; | p(.ro Ia cxcluslvxdnd om,lnuna ¢ udquu.r&, y sc’ c.ons&.rvu por cl uso. En otras

palabras, aunquecl rcgl\lro cs obhg,nmno, cl uso prlvu sobre él. El conu.rcmnu. que ticne una

marca en uso, pucde oponcnc aque otro la rchstrc. Es obligatorio cl uso dc Ia marca para que

el rq,lxlm conserve sus cfucmt
Las leyes de Espaiia y Brasil responden a estas modalidades.
Tipo 2° "El registro confiere derechos inatacables sobre la marea después de transcurrido un

9icno,lic||1po.' variable de pocos meses a varios. afios: (6 meses.en Canadd y. 7 afios en

Inglaterra).

6 la marca con

Durante cse tiempo, cualquier comerciante o mdustrml quc pu(.dn probar quc us

anterioridad al registro, pucde ruvmdlcnrlu o hnLcrla anular. pruée de tr'\mcumdo cl plaLo

el uso pucde no ser obligatorio.

"Siguen este sistema los leyes de Inglaterra, - Nueva Zclandia, Canyndu, Austm_lih, Austria,

Bolivia, Estonia, ctc.

. Tipo 3° Otros sistemas exageran los efectos atributivos dcl rcglstro. Cnducudo un rcgmtro. se
les reconoce al ex propiclario el derecho de reinscribirla durante un cncno plnzo, si_un tercero
la registrara durante ese tiempo, se veria expucsto a perdcrv a marca por el pedido de

reinseripeion, Tal, la anterior ley uruguaya.

106




C.\I"I'I'UL() QUINTO ) LOS SISTEMAS DE PROTECCION ANTE LA ADOPCION BE UNA ALARCA

4.—Vcnm_|.ls y dcwcnt.u.w que presenta la adopcién de cada uno de los

stcm.ui.

") Sistema declarativo.

En primer orden hablaremos del sistema declarativo, del cual podriamos hacer un resumen

que a continuacion describiremos:

®'La propicdud de una mhi-i:h' cs udqumdu por quien prnm.m la usa, atn sin ‘necesidad de

registro, y se umscrvn m|cmras no lu abandom. L.xprcsn o tm.nummtc en forma que no deje

en contra;

6° Si lu marca no

modalidades del

Después’ de” exponer. |

estamos en condiciones d¢ opreciar sus

ventajas y sus inconvenicntes:

: Tconcmncntc, sus comccucnc on justas y equitativas; respetar un derecho adimitido desde

s unpr cl dcl prlmcr ocupamc.
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uum modo, o lns usndns rculnu,mc

De 'nl;,un modo, nnp:dc las usurpucnonce ck.ctundm mcdmntc Io: rcgmros dc lns marcas que,
_n primera vista, parccerian mas factibles en el otro sistema. En elcc(o. utilizada una marca por
determinado fabricante, (como podria: verse dcipcundo ‘de ella,si t,l uso [ dcpomo anterior

‘que un wmpcudor haga, cs nulo en sus cfcclos”

En el orden interno de cada pais, ésta parcccrm ser una vcntn_;a dcl <|stcmn, pero en cl orden

um.mucmnnl I situacion es distinta, como vcrcmos mns ndclnmc.

Dcmro de los inconvenientes parecen graves, cunndo ln proplcdnd dc. Iae marcm sc adquicre

independientemente del registro, y como no slunpn, mlcrcsu dl:poncr dc nccmnc% pcnulcs, el

sistema incita a no depositarlas.

Dentro de estas condiciones, ¢! coercmnlc honcsto, ‘que antes de ndoplnr una‘marca practica

una investigacion de anterioridades en los urchlvm. no pucdc adqumrjnmﬂs In ccrtun de'que
no existe otra en uso que tenga prelacion sobre la que plcnsu udopmr, no pucdv. cstar seguro
de su derecho durante un largo niimero de aiios, y, atin ¢n c.l cmo dc quc, existiendo ya una
marca similar adquiricra por prescripeion la suya, tendrin que’ c.ompamr sus derechos con ¢l
titular de csa otra marca; no tendria un exclusividad efectiva, que es prcc:samcnlc el objetivo
de las marcas, sin contar los casos ¢n que, después de utitizarla marca un buen ndmero de

afios, se ve obligado a abandonarla por existir otra anterior.

En Francia, se han dado algunos casos que ponen de manifiesto las consecuencias  de esta
falta de seguridad, por ¢jemplo, un industrial deposité en 1866 la marca “Chocolat de la
Marine" y la usé continuamente hasta 1884, efectuando la correspondiente renovacion, gastd
grandes sumas de dinero en propaganda y la acreditd, pero, en este dltimo afio aparecié un

competidor  que pudo probar que, - desde 1864 usaba . la marca. El- uso habfa sido
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CAPITULO QU

rwlrmgldmmn la” dif

mirzo 3 d(. 1888 prohlblo nI mduqtrml que ln commuum uinndo.

Antes dL. Iu suncxon de In It.y dc 1857, sc produjo otro caso nm.rcsnnlc. en IS49 un tut.rtc
fabricante dL hlladm. adopla Y usa dumntc 50 aiios la marca "Locomotora”, dcspucs de ‘ese
nunpo, un pcqm.no mdu:tnal de provmuas, prucba que la hnbla usado, dentro dc In nmdcﬂ!m

de sus recursos, desde 1845 y esto obligaal otro a abandonarla.”

Al darse cuenta de todos los inconvenientes que tenfn este sistema, otros pafses buscaron su
remedio adoptando ¢l sistcma atributivo o sistemas mixtos. En Francia cxiste un fuerte
movimiento de opinién en contra del sistema declarativo. En ¢l congreso de Paris de 1900,
Pouillet, que hasta entonces se habia mostrado partidario del sistema declarativo, reconocié
que no era el idenl, lo mismo se expresd en otros congresos de industrialistas, hasta que el 6
de junio de 1916, el gobierno presentd a las Cimaras un proyecto de ley que abandonaba el
sistema puramente declarativo y en 1924, envid otro proyecto similar que en ese entonces no
sc convirticron en Ley, principalmente por la dificultad que habia en organizar los registros,

existicndo como existen millares de mareas en uso y archivos defectuosos.
kb) Sistema atributivo.
“.Se hablaba en cohtrﬁ dcl istema mrlbutlvo que, d'ldo cl prlncmlo dc pnond'ld algunas vece:

cl \crdndcm t.rc.ldor dc la mnrca, el quc pruncro 1.1 usn, cs dcspo ado do sus dcrcuhos por

compcudor que se ndclnntu a rcgmlrarla.

Esta objecion es mus Lfc.ctma qug chuz cI crt.ador dc la murca, con un poco de diligencia,

puede evitar que olro ec la I'Lgl trc., sobrc mdo, no mccsnu comenzar a uﬂnrla. ddndola a

conocer al c.ompcudor, sin colncuur Ll rt.glstro. :

 Sabre estas cuesti puede 1 un estudio de E. Boutard, en la “Revue Genérale de la Propierté
Industriellé”, paris, Julio de 1906.
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CAPITULO Qljm'm :

incurtir en f,nsms LlLV(IdI |mos quc t.xl vu, no scun (.omp Mldm por In dlluxmn que pucdn

alcanzar ln nmrv.u. Io norm'll ¢s ‘que’ el mdu rml In: rcglstrc en el cxtran_]cro después de
acreditarla en su propm pais, lo que incita a que los n.ompcndorcs se lc adclanten, sin duda, es
“éste un inconveniente pcro cn el mstcmu dcclnr'mvo, los pch&ro% son mayores: ¢l usurpador
no necesit. siquicra rcystmr Iu marca njt.nn, le huqta con u:nrlu donde quicra udqumr

derechos,

Pienso que, los riesgos de usurpumén pucdcn dlsmmulrsc mediante dleposlcloncs paralelas en
las leyes o mediante  tratados mtcmncmnnlcs ‘también podnn ser la ‘aplicacion de
disposiciones del derecho civil. Aunquc ce una dum realidad que, mlcntm: lns leyes de
marcas scan territoriales, los usurpnc:oncc qcrun pmlhlc: cunlquicra sca el sistema que las

inspire.

Un inconveniente mas del sistema atributivo es, el tiempo relativamente largo, que requicre el
ramite de Ia inscripeion, la basqueda de los archivos, la publicacion de la solicitud, los plazos
que deben acordarse para {a presentacion de oposiciones, hacen que trnscurran varios me:

desde ¢l momento de la solicitud hasta ¢l momento de Ia inscripeion.

Este inconvenicnte, pensaba  Breuer  Moreno, podia atenuarse. mediante - una . bucna
organizacion de las Oficinas de Marcas, pero no desaparecia por con{plém' dé éualquii:r fi orma
cra preferible la demora inicial, retardar la contccuén de cllqucm: postcrgnr la vcnlu del

producto, al otro mconvcmcmc del sistema dcclamtlvo, quc, dc:pués de acrcdnur una murcu,

resulte que pertencee a otra persona.”™

Y la oltima de las criticas al sistema utn'buﬁvd es cl de penniti Rc;,mro dc mnrcas que no

usadas por verdaderos interesados. -

7 BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE I‘ABRICA Y DE COMLRCIO Cditorial
Robis. Bucnos Aires, Argentina 1946,
10:




 CAMITULO QUINTO LOS & S‘l'lﬂ!‘l«\s lfr: I'RO'I'I'ZCCI()N ANTE LA ADOVCION DE UNA MARCA

Cumunm Bruu:.r Mon.no, que ¢l Cl'l..lﬂ est ultmm ob_;cuon fucra dc, gran peso, porque las
“marcas no sc registran sin ohjeto: por lo general se depositan para ser usadas y si las mareas
“se substraen del comercio, en caso de abandono en la prictica, no es durante un periodo muy

largo, en cambio, se hace posible el registro de las Namadas marcas de defensa; ¢l industrial o

comerciante no solamente registra la marca que usa, sino una seric de imitaciones; algja, de

estn suerte, la posibilidad de que otro lo haga o que las use; establece una espeeie de
fortificacion alrededor de la marca de interés, por cjemplo, registrada la marca "Corona”, se
establece esa defensa registrando "Carona®," Corola"," Carola", ete., o bien se registron
marcas para productos cuyo empleo podria desacreditar a la marca principal, el titular de la
marea "La Negra", que emplea en substancias alimenticias, puede registrarla, para impedir
que 1o haga otro, con relacion a abonos de origen animal o de mata ratas. El comercio yla

industria saben bien 1a importancia que tienen las marcas de defensa,

Veamos nuevamente las ventajas del sistema atributive

1 Estublccc unn fcchn ctcrtu como punto dc pnmda pura ‘los dcrcchos ﬂobrc ln marca, ¢

4° La pnorldnd enel cg, tro- hecho. comprobndo- cllmmu Iaq dm.u. loncs ‘aque se prcsm Ia

pnondad dc su usn, hcclm a compmbar muc.ho ncmpo dcspuc% de comcnzar.
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_CAPITUL

X¢) QUIN'I"() S 7 U LOS SISTEMAS DE PROTECCION ANTE LA ADOFCION DE UNA MARCA

" ¢) Sistemas mixtos

Dcépuéc de hnbcr analizado los_si istemas mcnclonudos no parece quu los sistemas mixtos

prcscnu.n vt,mn_]xn r(.ulcs eolm. los sistemas basicos, - .

Los del prlmcr npo l|cncn todos los uuonvuncmcs dLl sistema declarativo, con la desventaja
de - que, " sin’ registro, no hay cxcluswndud efectiva, La conservacién mediante el uso
_ininterrumpido, origina los mismos pleitos, con su prucba dificultosa, que pueden producirse

bajo aquel sistema.

En cl segundo tipo, ¢l plazo durante cl cual sc reconocen derechos al comerciante que primero
utilizé la marca, impuso un periodo de inestabilidad perjudicial para todos, si se quicren
respetar los derechos emergentes del uso, seis meses o un afio puede resultar poco tiempo para
que ¢l perjudicado pueda presentar su reclamo, si el plazo es mayor- cinco o scis afios- se
hcrjudicu a quien registré la marca, pucs no se atreverd a emprender una propaganda
importante, a difundirla, a trmabajarla, por la posibilidad, que penderd como espada de

Democles, de perder el fruto de su trabajo.

Los tribunales ingleses han tratado de obviar ese grave pchgro, sostcnlcndn que el sélo uso

anterior no basta para obtener la radicacion de la »mnrc»n rcgntmdu ﬂ»nuccsnno, ndcmm que

el registro haya sido hecho con fraude, o mala fe.”?

Con los s lcnms dcl n.rct.r tlpo ec hzm querido quc cl ﬁmcmu

atributivo omrgu nl mulnr da. unu mnrcu, sus dcrcc.hoe no estan a. merced ‘de.un nlvxdo. “No

seria llhh prictico numcnmr los cfecto: cI rc.glstro en un tlcmpo cqu ulL.nlc al dcl plazo de
gracia?,- ¢l periodo de mcumdumbrc. pnm los™ tcru.ros que; rc.gls(run “enese; Iapso,

. desaparcceria.

™ Fulton, * TRADE MARKS™, PAGINA 302 , al emplear la palabra * fraude * quiero rd'ulrmu, también, n los
registros voluntariamente hechos para hacer pasar las propias mercaderias pur las per al
que, previamente, habria reunido una clientela con su marca no registrada, Son los actos ** passing off™.
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cleccion no puv.dc. <er dudosu. :

 BRAUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO. Editorial
Robis, Buenos Aires, Argentina. 1946
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CAPITULO SEXTO

PROPUESTA PARA LA TRAMITACION Y
DESAHOGO DEL REQUISITO DE
ANTERIORIDAD ANTE EL 1.M.P.I., EN LA
TUTELA DE LOS DERECHOS AQUIRIDOS DEL
TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA.

TESIS CON j
FALLA DT ORIGEN
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CAPITULO SEXTO I'ROI‘UI-SI'\ PARA LA TRAN
ANTERIORIDAD AN
l ERECHOS AQUIRIDOS D

- Consolidacién de grupos econémicos (globalizacion).

‘La prncllcn comercial nos ha llevado a’ un ct,oiamo yun individualismo que cierra un c.lrculo
vicioso, yn que cada persona (tmcu o moml) ncnc la ﬁnm. conviccion de encontrar su propia

identidad, creyendo que con una mnrcn déla quc L| sea mulur podrf lograrlo, siendo que las

- politicas actuales son de conmhduc n d grupos cconomu.os y por lo tanto, con una actitud

individualista poelblcmunlc no se lo;rc el fin cspcmdo, nncntrm que, unificando esfuerzos,

cstableciendo las bases de (mb'uo nsl como las rcglns, luchnndo por un fin comun, dichos

grupos serdn mis fuertes, mismo quc}su cﬂc_m en un beneficio para México.

Si bien In economin mexicana busca su lugar cn ¢l contexto mundml es unn cconomm bicn
vinculada al proceso de globuh/uc:on ¢ internacionalizacion quc vnvunos en Iu nctualldud

prucha de cllo lo constituyen el gran nimero de empresas y poblucnbn quc. ha clmgmdo para

establecerse en ¢l norte de México y el sudoeste de lns Estudm Unidos de A

En cste sentido no se trata de reinventar o c'nnhnr Ia ccnnnmf:\ mexjenna por atra, sino

trabajar en una economia que ya esti ahi con sus scctorcq dcfimdm y aprovcchnr las ventajas

que ofrece la globalizacion. e

Ya no hay que inventar casi nada, hay que utilizar_para nuestro beneficio lo que existe,
aunque para ello sea necesario compartir con otros los beneficios. Esta asociacion o alianza la
podemos clasificar ya sea por el dmbito de la cooperacion (comercial, financicro, téenico), la
duracion (corto, mediano o largo plazo), y el tipo de actividad que se desarrolle, en su caso
horizontal, cuando nos referimos a los competidores entre si, o vertical, cuando concierne

actividades complementarias.

Como cjemplo de una alianza estratégica horizontal, podemos tener la coinversion, las
licencias y los esquemas de subcontratacion, o las alianzas para proyectos especificos y
concretos. Asimismo, como ejemplo de alianza vertical lo constituyen aquellas alianzas que

se cstablecen con los proveedores, los distribuidores o con contactos.
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CAPITULO SE

El procuo dc g,lob.xh ucion ‘d la ccmmin a,” tanto a mvcl nncmnul como mu.nmcmnnl ha

E lOn y LOI’"CI’CI'IIIIDC!DII i

)

propic 'mdo qut. npnrclt.nn nucvm y. vunudn op(.mcnom.q dc mvc

nivel mundml Lntrc las cu'xlc.s mbrcsulcn Tas lrunquncum. )

Las franquicia ha demostrado ser uno de los sis stemas comcrcmlcﬁ mas cfectivos-en los
ultimos afios, y ¢l impacto econdmico que representa es importante ya que reduce cn mucho
1a vulnerabilidad de las micro y pequefias empresas, pues fomenta la asocincién, a la vez que

fortifica el desarrollo comercial.

En cste sentido y para no ahondar en discusion respecto de la franquicia, que no es materia de
la presente investigacion, nos limitaremos al concepto legal establecido en la LPI, misma que
también reguln o intenta regular, aunque de manera todavia imprecisa, la operatividad y
comereializacion del sistema de franquicia en México; asi encontramos que ¢l articulo 142 de
la LPI establece:

"Articulo 142.- Existird franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia téenica, para que las personas a
quien se le concede, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y
con los métodos operativos, comerciales y administrativos cstnblccidosr por el titular de la

m'lrca, tendicentes a mantener la calidad, prestigio dc nna;,cn de los produclos o scrvicios a los

que ésta distingue",

Sélo falta resaltar que dentro de los elementos de la franquicia; tencmbﬁ la Iiccncin de uso de

l'l'l.ll’l:il. lo cual en esta Ilchﬁ(Ij,ﬂClcn, ticne |mportancm, cn Vll‘(ud dc quc para frnnqulcmr un

ganancias.
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C4\I'I'I‘Ul;() SEXTO 2% I'N()l‘U Tl‘\ PARA LA TRAMITACION ¥ DESANOGO DEL REQUISITO
e N E ANTERIORIDAD ANTE EL LMPL, EN LA TUTELA DE LOS

DERECIHOS AQUIRIDOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA

! 2.-l’rop|k|estzk|;'d'9 'énmicnd al’articulo §° del reglamento de la L.P.L

En rclacion c,on Ll dc:nho;_.,o dc o mncrlondad podemos establecer algunas consideraciones
que pudu.run mqorar cl %lstulm dc la pmplcdad industrial en México, para que asi, sc otorgue

en este rubro muyor scgurldud nl mulur del registro o solicitud de marea.

Cons‘idcro ncccs‘nrio'implcméhtaf. en la medida de lo posible, aquellas modificaciones a la
ley, para que’ los dot.umcmos redactados en idioma extranjero que scan presentados al
- LML P 1., se les anexe una traduccién al Lepanol misma que deberd estar legalmente traducida
por perito lraducmr, con ln finalidad de cvitar que dichos documentos estén traducidos de
manera incorrecta, en virtud de que en caso de que conste que fueron traducidos por perito
traductor, y-se encuentren incorrectos, dicha persona incurrird en responsabilidad, siendo

factible que se le cancele su registro de perito, de acuerdo con In ley aplicable en la materia,

En este punto, estarinmos hablando de hacer una enmienda al articulo 5° del reglamento de la
LPI, mismo que como se cité anterionmente, cstablece la obligacion de presentar sdlo la
traduccion de los documentos presentados on idioma extranjero, no sicndo requisito ser

traducidos por perito que avale la traduccion de dichos documentos.

3.-Propuesta para notificar las anterioridades encontradas, a los titulares

del registro de una marea.

Al hablar de esta propuesta, estamos considerando que se deberia establecer la obligacion al
LM.P.L, para que cuando sca encontrada una o varias anterioridades a una solicitud de
registro de marca, comunique por escrito al solicitante,” asi como a cada uno de los titulares

de los registros encontrados como anterioridades a la solicitud de registro antes mencionada.

Para tal efecto, dichos notificaciones se deberiin practicar conforme a lo que establece el

articulo 13 def reglamento de 1a L.P.1.:

™ Tal y como se establecen ¢l articulo 122, 2° parrafo, de la Ley de Propiedad Industrial,
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CAPITULO

TA PARA LA rlL\\IITACIOV ¥ I)PQ‘\II()(‘D Ill~ L RIQUI\I‘I 0
TORIDAD A EL LALP, DE 1LOS
S AQUIRIDOS DE 1LTIE

LAR DE LA ‘\L\HC.\ R 3

: G‘I‘RAI)A

"Articulo 13-Las resoluciones, requerimicntos y demias actos del Instituto se

. notii‘ichn’m a los solicitantes o terceros interesados por corrco certificado con acuse de
recibo “al domicilio que hubicsen sciinlado al cfecto. También podran notificarse
personalmente en domicilio sefialado, en las oficinas def Instituto o por publicacion en
la Gaceta. ‘ ’

. ElY Insmum podm cmplcar otro: mcdlm de_ notificacién tales  como «.rvicios de

mcnsn_]«.na. el cual scm con Laq,o nl pnmculnr (]uL lo sollutc. ey

Las. nnuhcacmnce pers nnlc: cn cl domlcnlm dc [o! sollcltnmcs, !crcéros interesados o

. rcprcumantcs lcgalcs, :olo se ordt.nnr{l efectuarin; ademas‘del ‘previsto en ¢l

Los plazos comenzarin a pantir del dia siguiente en que surta cfectos Ia notificacion.”

Dicha notificacion a los titulares de los registros marcarios citados como anterioridades, asi
como a los de los registros en trimite, tiene la finalidad de enterar a éstos de que una solicitud
de marca tiene similitud a su registro, y por lo tanto, tengan ¢l derecho de manifestar lo que a

sus intereses convenga.

Lo anterior, sin vulnerar ni afectar de ninguna manera, ¢l recurso de nulidad con que cuentan
para proteger sus derechos adquiridos mediante el registro oportuno de sus marcas, de
conformidad con ¢l titulo cuarto, capitulo VII de la ley de la materia, que establece las causas
y procedimiento para la nulidad, caducidad y cancelacién del registro de marca.
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PROPUESTA PAKA LA TRAMITACION Y DESAHOGO DEL REQUISITO
DECANTERIORIDAD ANTE - EL  LM.P, TUTELA - DE LOS
=T DERECHOS AQUIRINOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA

CAPITULO SEXTO -7 3

,Ln quc. se prctcnd«, con ‘esta notm‘_nmén que se da o los mulurce, cs nlorgur una mayor
proteccion a éstos, ya que como se menciond en capitulos anteriores, en .1l5unas ocasiones la
autoridad es c_)mlsn. o comete una falta de apreciacion, concediendo a una solicitud de marca,
¢l cardeter de marca registrada. En otras palabras, se pretende advertir o los titulares que una
_marca idéntica o similar en grado de confusién’  se intenta registrar, siendo existente una
‘similitud a otra ya fcgistrndu. o en triimite, con ¢l fin de anteponer una barrera mas a los
bpimktas de marcas, o aquellos que pretenden enriquecerse registrando marcas conocidas,

simplemente alterando alguno de sus clementos constitutivos.

El escrito que contenga el desahogo de la notificacion al titular del registro marcario citado
como anterioridad, deberd cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 5° del
reglamento, excepto la fraccion 6 del mismo que se reficre al pago de derechos, toda vez que
dicho titular, en su momento, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos, y
en consecuencia, dicho en térnminos comunes, ha cubierto su cuota para obtener la proteccion

de la ley.

“En el presente caso, ¢l término para contestar la anterioridad, refiriéndonos tanto para cl
solicitante como para el titular de la marca, deberd ser |gunl para ambos, sucndo éste de dos

meses, de-conformidad con ¢l articulo 122 y I22 bls, quc cstublcccn cn lo< términos para

contestar In anterioridad citada a la mhcuud de rt.glslro de marca; y quc du.c

"Articulo 122.- Conclmdo cl (,xmm.n r.h. forma sc proccdc.m a rcnllznr (.I -exanien de

fondo, a fin de vcnf'cnr sila mnrca cs rcglslmble Ln lm tcnnlnos dt, esta. Lc.y

Sila aollcnud o la documuntacnon exhibida no cumple con los requisitos legales o
rcl,lnmcmarlm, si custc algun lmpcdlmcnto para cl registro de la marca o si existen

antcnondddes, cl lnsmuto lo: comunlcnru por escrito al solicitante otorgandole un

plazo de dos mcacs pnra que subsane los errores u omisiones cn los que hubiese
incurrido Yy mnmficstc lo que'su derecho convenga en relacién con los impedimentos y
las nntcnorldndeb cnadas. Si ¢l interesado no contesta dentro del plazo concedido, se

' consldcmm ubnndonndn su solicitud." -

7 De acuerdo con el articulo 90, fracciones 14, 15y 16 de Ia Ley de la Propiedad Industrial,
B ‘ : 11




CAPITULOSEXTO | PROFUESTA PARA LA IIL\MI l'.\Cl()\ ¥ III'S,\II()('O DEL REQUISITO
. DE.ANTERIORIDAD _ANTE LMLPL, EN A-DE LOS

. 3 LA TV
B L “DERECHOS AQUIRIDOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA

"Articulo 122 bis.-El iiteresado tendrd un plazo adicional de dos meses para cumplir
los requisitos” a . que “se . refiere: el -articulo anterior, sin que medie solicitud y

compmbando el pdgo de la writa que corresponda al mes en que se dé cumplimicento,

El plazo udlcmnxll se contum a pamr dcl dia qxguu.ntc al de vencimicnto del plazo de

dos meses prcvnsto encl umculo I22 nn(crlor.

La aollcnud sc lcndru por nbnndonndn si cl sollcnuntc no dn cumplumcnto a los
rcqucnmlcn(oﬁ formulados dcntro del plaao m:cml ocen el udluon.nl a qu‘. se refiere

‘ulc nniculo, ono prucma cl comprobunlc de las tari f‘as mrrupondmntcs

Si las anterioridades citadas fuesen del mismo titular, éste podrd desnhogar dicha notificacién
tomando ¢n cuenta aquellos registros citados como anterioridad, en los que él sea ¢l titular,
teniendo en este caso la obligacién de hacer 1la mencién correspondiente en ¢l cuerpo del

_escrito que deberd presentar ante ¢l Instituto.

“Una vez que todos los involucrados en la nmcnondud cnnda huynn sido notlt'cndm y vencido
cl plazo establecido en parrafos unu.noru, In Autorldad valorard los ﬂrgumcn(os aportados
tanto por cl solicitante del registro, como por Io: muluru dc Im mnrum cxtadm y en basc a

dicha vnlorucmn, resolverd si es procedente onola cuncc_mén dcl rq,l\lro.

En caso de que la autoridad hubicse considerado procedente dicha solicitud, se continuari con
cl trimite correspondiente de conformidad con los articulos 125 Y 126 de 1a Ley; sicndo cnun
sentido, la expedicion del titulo correspondiente, o en caso commrm, cs dccnr dc ncgu!lvu de

registro, indicando los motivos y fundamentos de su negativa.
En resumen se propone lo siguiente:

1.-Modificar el texto, en lo conducente, ' del articulo 50 fmccxonc% VI y VII del

reglamento de la LPI; para qucdar como s|guc'
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CAPITULO

ESTA PARA LA TRAMITACION ¥ DESAHOGO DEL REQUISITO
NTERIORIDAD  ANTE El, LML, EN LA TUTELA DE LOS
DERECIOS .\QUIRIIN)S DEL TITULAR DE LA MARCA REGI.STRADA

Lo anterior prt.tc.ndc, cn la medldn de Io pcmblc.

o Anu.ulo 5“ Lns sohcnud&.s o |1mmo mm.e ddn.ran prucmurs(. nntc el pmpm In<mum

oen In: dt.lq,acmm.: ‘de ln Sccrctnrin y cumphr con los 5uumc< uqunuos.

"(anterior) V].‘-Acompuﬁusc del co nhroba’h(c 'dc pago de la tarifa ‘cbrrés;'s_bh‘diént'c;“

"(Pmpuum) Vl -Acompnnusc del c npmbnmc dc pag dc I tﬂnfu corrcﬂpondlcmc,

cu;mdn proc cdn

o

“(anterior) VIl.-Acompaiiase- de- la” corr spondiente traduccion - al espaiiol de los

documentos escritos en idioma distinto que s exhiban con la'solicitud o promocion;”

"(propuesta) VIl.-Acompaiiase de lxi corrcépon\dicntc traduccién al espaiiol, certifiendn
por. perito traductor, de los documentos L:cntm en |dmma distinto que se exhiban con

o

la solicitud o promocion;

'LPI un’apartado bis 2, para guedar como

2.-Asimismo, inscrtar al artfculo®122 de la

sigue:

(Propucsm) “nniculo I22 bl 2 El lmmum notificarn a los tnulnres dc los regmros de

nda al. mcs en que se dé

cumplumcnlo .

conctllaf intereses entre los titulares de las

marcas rchstrﬂda% o cxpcdlcntcs en trumltc, y los s llcnnmm del registro de la marca idéntica
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) I)FQ\IIO("O DEL REQUISITO
EN . LA _TUTE DE LOS
£ LA MARCA REGISTRADA

CAPITULO SEXTO - R FROPUESTA PARA LA TRAMITACIO
L DECANTERIORIDAD  ANTE
DERECHOS AQUIRIDOS DEL Y

o similar en grado de’ u)ntuqnon, a tmvu. dv. una licencia dc. uso, tal 'y como c.stahlcct. cl

uniculo 136 de la h.y quc nos ocup.n y que establece lo facultad que ticne Ll mular de una

lllﬂl’l.ﬂ rcz,mmda o en ll‘ﬂll)llc p.ll‘u CDIIC dcr. mediante CO“VcllIO, llLLnLlﬂ d u:o n unn [4) mn%

personas, con rclncnén a todo o ulgunm dc los productos o icrvncmﬁ a Io~ quo se aplique

dicha marca.

De esta ‘manera podriumos ‘nnndo y conmhdnndo grupos cconom:uw que, en

coluunlo. pndmm ch Illa producuvoﬁ COI’IIO mncro mdum’m. quc COI’I’IO ll'llCrO, pt.qucnn o

mediana mdustrm,
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= CONCLUSIONES 5=

Lonsumldor, dnndo -un ambientec de conr tanza © y

comercialice o produzea y ¢l piblico consuma.

La propicdad industrial converge con vanndas ramas dcl dt.rccho que Ic han d.xdo su

propia identidad, otorgdndole el soporte Jundlco a nlvcl nac_ .l c mlcmucmnal
permitiendo que se cumpla con su funcion de proteccion y snlvnguurda de los derechos

de propicdad industrial.

Ln maren, como clemento de lo propicdad industrial, 1a podemos coneeptualizar como
aquel signo, denominacion o figura visible, utilizado por industriales, comerciantes o
prestadores de servicios, para distinguir sus productos o servicios de los demas de su
misma especie en ¢l mercado, dirigida a un piblico consumidor. En consccuencin, la
Icgislacién vigente entiende por marca a todos signo visible que distinga a productos o

crvicios de otros de su misma cspecie o clase en ¢l mercado.

Las marcas las podemos clasificar atendiendo principalmente  tres criterios 'y que
son: ‘1) -sus clcmcntos constitutivos en marcas de productos o servicios; ) a los
titulares marcus mdwndunl es o de un solo mular y marcas colectivas y; lll) ¢l objeto al

que se aplu.an cn murcus b|d|mensmnulcs y tndnncnsmnnlcs.

La marca co de’ cinco’ camclcrlsncus csmcmlm queson - la: dlstmuwdnd la

originulid:;d In_ now..dnd Ta. Ilcntud y. I'\ vemctdad del sngno, todas cllas‘

: |ntcmlaC|onadas dando como c.sulmdo que Iu marca <cu susccptlble de rcg|stro.
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8 Lns Imulld.l es que pcr«uguc In marca van encaminadas a hacer de ésta un producto o

m.rvnuo dc cnhdud compcmlvo cn el mercado, otorgando al publlcn consumidor ln

ccru.zn\ ) conocu c ldcnnﬁcnr cl orl;,t.n atrayéndolo por las caracteristicas y calidad

dd pmduum (3} ecrv:cm

9. El' pracedimiento para ‘obtener un registro de marca, sc inicia presentando una
solicitud por escrito ante ¢l Instituto, cumpliendo con los requisitos establecidos en 1a
*LPI y su reglamento, El siguiente paso es turnar ¢l expediente de marca al examen de
forma, en el cual se verifica que los datos, informacion y anexos ertidos con la
solicitud estén completos; en su defecto, el Instituto previene al solicitante para que
subsane alguna omisién. En caso de ser satisfactorio, se turna al examen técnico o de
fondo en ¢l que se cvalia si la solicitud de marca en cuestion contraviene o no las
disposiciones legales, comprobando si la marca es distintiva, si no es descriptiva, si
afecta simbolos oficiales o si induce al error o se confunde con derechos de propiedad

industrial previamente reconocidos.
10. En caso dc no haber impedimento alguno, la autoridad otorga ¢l registro definitivo,
* extendiendo el titulo correspondiente con una vigencia de 10 afios contados a partir de

su fecha legal; es decir 1a fecha de presentacion de la solicitud de registro,

11 En’la; lmmlmcxén dc un rc;lstro mnrcarm, “en ningin momento se rcquncrc al

solic tumc para qu«, los documentos prc:cnmdm. en idioma curmucro, a(.ompanudm
de’su com.spondlum. lmduccmn ante el lnsmuto. sean lmducxdoﬂ por pcnlo traductor

) numnmdn,

12, El procedimiento de registro de marcas, vigente en la legislacién aplicable, carece de
disposicion alguna, tanto expresa como ticita; que prevenga a los titulares de derechos
de propiedad industrial respecto de las solicitudes de registro que sean idénticas o

stmilares en grado de confusion a las marcas ya registradas o en trdmite previo a ésas.

13. Se propone enmendar el articulo 5 del Reglamento de la LPI, para quedar como

sigue:
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Articulo 5:-Las solicitudes o promociones deberin presentarse ante el propio LM.P.L o

cn laﬂ dclcguciones de I Scerctarin y cumplir con los siguicntes requisitos:

Vi.- Acompau'\u, del comprobante de pago “de. la tarita correspondiente, cunndo
‘Ld - )

Vll - Aconihnﬁme de la correspondiente tr'\duccién al espaiiol, certificada por perjto

© trnductor, dt, los documc.nlos Lscrltos en |d|omu dmlmo quc se’ exhiban con lu

soIICllud o pmmocxén" v

sin pujuxcm dL' cstnblccndo Ln cl Titulo Vl dc In prcst.ntc Lcy

|5 Al pr&.v«.mr a Ios mularca du Ios rc.glstros d(. marcas o upuhuntcs en trimite, que hny.:

una persona solicitando un ‘registro de marca idéntica o similar en gm o de con usuSn

a una ya registrada: o en trimite, simplifica tramites 'y [)Ll’l‘l'lll(. a dn.hos utularcs
manifestar lo que su derecho corruipond.l. proporcionando a la nutondnd clum.ntos dc

valoracién para determinar si es o no procedente el registro de marca aollcnmda.
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