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INTRODUCCION

El Derecho le ha dedicade poca atenddn al estudio de la naturaleza,
caracteristicas y elementos esenciales de fa propiedad industrial; son pocos los
juristas, salvo algunos, que se han interesado en esta materia, que es de suma
importancia en estos tiempos en fos cuales e mundo se encuentra sumergido
en la globalizacién mundial, pues consideran al tema poco dignoc de su atencion,
dedicandose a referencias sélo superficiales y mas elementales.

La propiedad industrial ha recibide un trato marginafi pues ha sido
considerada tanto en el Derecho Civil, como en el Derecho Mercantil y en el
Derecho Administrativo, y ninguna de estas areas han estudiadc a fondo el
tema. Af respecto.

Es menester mendonar que Ia presente tesis se encuentra enfocada en el
Derecho Administrativo puesto que come io marca el articulo 6 de la ley de la
propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es
autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, dicho instituto es
un organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio.

Por sus caracteristicas, la propiedad industrial beneficia a las personas
fisicas al estimular su capacidad inventiva y posibilitarles la obtencién de
ganancias econémicas mediante su explotacién directa o bajo licenciamiento.
Asimismo, a las empresas les evita problemas relacionados con la posible
invasion de derechos_ de terceros y les permite establecer estrategias de
mediano plazo para su desarrollo, lo que la convierte en un importante
elemento de competitividad en el mercado.



Las marcas son indispensables para el comerdio; con ellas se puede
diferendiar un producto o servidio de otro igual o semejantes; las marcas son el
signo distintivo del producto que se pretende vender, de ellas depende en gran
medida el éxito o fracaso del mismo en el mercado ya sea por sus colores, su
nombre, o su forma.

Las marcas hoy en dia juegan un papel importante en (a vida econdmica
y social de la poblacién; econdmicamente porque estdn destinadas a un
mercado especifico dependiendo del producto o servicio del que se frate;
socialmente porque los consumidores asocian ciertas marcas con un tpo de
estatus haciendo evidente la diferenda de clases sociales en nuestro pais; las
marcas denotan en sus consumidores el tipo de estatus que tienen o gue

desean obtener.,

La presente investigacidn tiene como objetivo principal la modificacién del
Articulio 95 de la Ley de Ia Propiedad Industrial, el cual hace referencia a la
vigencia de fas marcas con el fin de apoyar a aquelias personas para que -en el
tiempo convenido por la Ley- puedan obtener todos los beneficios posibles al
haber registrado su marca y tener derechos exclusivos sobre |a misma.

La presente Tesis estd configurada de cuatro capitulos; el primero de
ellos menciona los antecedentes de las marcas en México, los cuales se
observan en la Nueva Espafia realizando marcas de fuego en ganado, esclavos y
en los libros de las bibliotecas para distinguir a qué biblioteca pertenecian tales
libros, pues era frecuente que éstos fueran robados. As{ como las marcas
regidas por ordenamientos juridicos mercantiles y las marcas regidas por una
ley especial de 1884 a 1889, todo en el México independiente.



El sequndo capitulo nos sefiala fas nociones generales de las marcas,
tales como su concepto, ios elementos esendiales que fas componen, los signos
distintivos de las marcas los cuales pueden ser nominados, aqueilas marcas que
contienen letras, innominados, aquelias marcas que contienen dibujos,
tridimensionales, respecto del empaque que vaya a tener el producto, y mixto
€n caso de que tenga dos o mas caracteristicas de fas anteriores; asi como una
clasificacidn de productos o servicios a los cuales se puede aplicar una marca.

E! capftulo tercerc nos menciona la regulacién juridica de fas marcas.
Siguiendo el orden de la pirdmide de Kelsen, tenemos a la Constitucidn Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su arbculo 28, parrafo noveno,
regula la propiedad industrial dentro de esta contempla a las marcas, asi como
de las leyes secundarias como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, que en su
titulo cuarto nos habla de las generalidades de las marcas y en su titulo sexto
nos habla del procedimiento a sequir para registrarlas, asi como lo hace y
menciona el Regiamento a la Ley de la Propiedad Industrial; por dltimo, el
procedimiento al cual se debe someter la marca para que ésta sea registrada
conforme a derecho v a lo que las leyes estipulan.

Dentre del capitulo tercero también encontramos el procedimiento para
registrar una marca, ef cual consta primero de la salicitud debidamente llenada
y acompafiada de sus documentos anexos, asi como ef realizar un Examen de
Fondo y uno de Forma a la marca y sus documentos, y por (ltimo, fa expedicion
del Titulo de Marca Registrada y de la Renovaci6n, en su caso.

Por Ultimo el capitulo cuarto, l2 propuesta planteada, nos ofrece la
importancia y beneficios de modificar el citado Articulo 95 de la Ley en comento,
el cual hace referencia a la vigencia de la marca la cual es de diez afios
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contados a partir de la expedicidn del Titulo de Marca Registrada, puesto que
esto sera objeto de estudio y andlisis en ia presente tesis.

Es de suma importandia sefialar que con la reforma al articulo 95 de Iz
Ley de la Propiedad Industrial -que estamos proponiendo- sobre la vigencia de
las marcas es a partir de que momento debe de empezar a correr la vigencia,
actualmente comienza la vigencia de diez afios cuando el interesado acude ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial —por sus siglas IMPI- a dejar en
la ventanilla correspondiente la solicitud de registro de marca; como resultado
tenemos una vigencia menor a diez afios que la propia ley sefiala.

Existe una diferencia enorme entre “a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud” a la siguiente frase “a partir de fa fecha de expedicion del titulo
de marca registrada”. La reforma a éste articulo sirve para gque el interesado
pueda gozar de la vigencia que [z ley sefiala, diez afios, no menos.

Esta reforma pretende evitar que los interesados que quieren registrar su
marca y, que en ocasiones se encuentran en situadones que no tenian
planeadas, como I son:

que la marca que pretende registrar este en tramite de registro; que fa
marca que pretende registrar tiene demasiadas semejanzas con otra; que los
interesados hayan tenido problemas entre si ~tratindose de una perscna morat-
que €l ¢ los interesados tengan algdn problema financiero que les impida, por el
momento, continuar con el procedimiento para registrar la marca; y hasta por
los mismos plazas que existen en la ley de la propiedad industrial, etc. Por las
razones anteriores y por muchas otras et procedimiento para registrar la marca
puede estancarse pero ia vigencia sigue corriendo.

v



Es hasta que el interesadc haya superade los obstaculos presentados y
por fin obtenga el titulo de marca registrada, se da cuenta que fa vigencia se le
fue y ya no tiene esos diez afios que la ley le concede, queddndose con menas;
esto es lo que pretendemos resclver con la reforma al articuio 95, de [a ley de la
propiedad industrial, respecto a la vigencia de las marcas.

Es de importancia mencionar que el método de trabajo que se utilizd en
la presente tesis para obtener el Titulo de Licenciado en Derecho esta basado
en el Método Deductivo; es aquel que parte de los datos generales aceptados
como valederos para deducir por medio del razonamiento loqico-juridico varias

suposiciones.



CAPITULO 1

ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MEXICO

La conquista espafiola imprimié al pais conquistado una inmensa
transformacién no sdlo en & orden politico y moral, sino también en las dreas
de s agricuftura, fa industria y el comercio principalmente, dando un gran
impulso a la explotacién de minerales ded pais, abriéndose con todo ello nuevas
fuentes de trabajo hasta entonces desconocidas por fos indigenas.

La organizacion que se dio a la propiedad bajo el gobierno colonial, los
monopolios, la esclavitud primero y después fa abyeccién a que fue reducida la
dase indigena, el sistema de impuestos, la incomunicacion, asi como las
prohibiciones de Espafia para que sus colonias comerdiaren entre si, inclusive en
ocasiones enfre los mismos espanioles, fueron en perjuicio de la propia Espania
dando como resuftado el cohecho, el sobomo, el contrabando y las
fatsificaciones, impidiendo que el comerdo adquiriese su desenvolvimiento
natural.

Espafia -después de la conquista- decidié tomar grandes medidas contra
estos hechos que no dejaban que e comerdo de la Nueva Espafia prosperara;
mantuvieron como objetivo ejercer un riguroso control del comerdo en sus
colonias, conservando como antecedente fa obligadion que ya existia en Espafia
de que ks mercancias debian tener sus respectivas marcas, para indicar su
procedenda, asi como la imposicén de penas en caso de su incumplimiento.



1.1. LAS MARCAS EN LA NUEVA ESPANA.

Las primeras noticias de marcas en la Nueva Espafia fueron introducidas
por los espariotes; nos referimos al empleo de marcas transparentes de agua o
filigrana en papeles. La filigrana consiste en una finisima sucesidn de hilos
horizontales, estrechos y en el fondo de la matriz o forma, cruzada
longitudinalmente por hilos muy separados, mismos que eran metaticos, latén o
cobre generalmente, sobre los que era vaciada la pasta de papel, siendo
prensada y sometida a presidn.

También encontramos el empleo de las marcas de fuego en fos esclavos
de los reinos de las indias; en las bibliotecas de la Nueva Espafia —marcando los
libros de diferentes conventos y escuelas de México- estas marcas de fuego en
los libros eran también conocidas como ex /ibris; y en ef ganado de los reinos de
las indias, se marcaba tanto a animales Mayores, vacas, Como a menores,
borregos. Para su impresidn se utilizd el hierro candente, el cual no era
utilizado por los indigenas por consideraro un objeto de supersticidn,
introduciéndoto los espaiioles para su uso cotidiano.

"Usose también marcas de fuego en los ganades desde e afio de 1525,
d&de&aépocae:dsﬁa!aobﬁgadénparabspmpieiarbsdeganadodeterw
hierro para marcarios asi como tener que registrario ante el escribano del
Cabildo segiin ordenanzas dictadas por Heman Cortés™!

La crueldad del hierro se acentio al Hegar 1a victoria de los espafioles
frenteaiosejé’dtosind'lg:enas,puesconéisehacmcadmasygﬁﬂospambs
vencidos, se marcaban a los esdavos, tanto de guerra como de rescate, y al

" NAVA NEGRETE, Justo, Derechq de Ias Marcas, Ed. Pomia, México, 1985, Pag. 13.



ganado para lievar un registro de cudntas cabezas se tenian ¥ quién era su
propietario. Las manos, que a continuadion se muestran, pertenecen a marcas
transparentes de agua o filigrana que se usaba en la papeteria desde € afio de
1532, asi como la figura de los espaficles como ofra forma de grabar las marcas
transparentes de agua o filigrana desde ¢ afio de 1548.

D & : @
I{ AX £s

1837

[EXE EEY LY v

1.2. LAS MARCAS DE FUEGO.

Losespaﬁoie;utiﬁzamnmfmdeszmdidadmamcandmtepara
marcar no séio a quienes consideraban sus esclavos sino también a indigenas
sojuzgados por fa fuerza en guerra, a los que no se sujetaban al conodmiento
de la fe catdiica, asi como a indigenas libres que sin importar sexo o edad eran
marcados generalmente en los muslos.

Secmzaronauﬁlizarmmsdeﬁ:ego,asfmohsex—ﬁbn‘senbs
libros de diferentes conventos y escuelas de México con el objeto de que éstos
nofuesensush'akiosdelasbibliotecas,tmiEMOCOHiopenaafquebhicierela
ex-Comunién; asi como marcas de fuego en los ganados, que surge como
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remedio y castigo para los defitos de fraude que se cometian contra el duefio de
los animales.

1.2.1. En los esclavos de ios reinas de las indias.

Los colonos espafioles adquirian esclavos indigenas en la Nueva Esparta
por dos procedimientos: el cautiverio de los vencidos en la guerra y el rescate
de los reducidos a servidumbre por los propios indigenas.

Los vencidos en fa guerra fueron hechos escdavos para los trabajos de las
minas, se les marcaba con hierro sin ninguna compasién, sus rostros se
encontraban marcados con una letra “G” por los diversos propietarios que los
habian poseido.

“Hubo en la Nueva Espafia injusticias, revueltas y escindalos entre fos
que dejd Cortés por sus tenientes de gobernadores que no tenian cuidado si se
herraban los indios con justo titulo o con malo, sino entender de sus bandos e
intereses, y a las personas que encargaron € hierro los que gobemaban no
miraron si eran de mbmmdaycodtbsosyhsdabanaque{cargoa sus
amigos, echaban el hieno a muchos indios libres sin ser esdavos y hubo
caciques que daban tributo a sus encomenderos que tomaban de sus pueblos
indios e indias, muchachos pobres y huérfanos, y los daban por esdavos™

Los indigenas y caciques tenian una gran cantidad de esclavos, ios cuales
se vendian y contrataban como si fuesen cualquier mescancia; esto se hizo
saber al monarca el cual otorgd una licendia y mandd sefialar a personas de

* DIAZ DEL CASTILLO, Bemal, citado por NAYA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed.
Pormia, México, 1985, Pag. 17,



confianza para echar el hierro a los esclavos, para que como tributo de rescate
se les dieran y pudieran comprar esdavos de igual forma que los indigenas; a
estos esclavos se les llamo de rescate.

No fue sino hasta el gobierno de Don Antonio de Mendoza cuando
empez6 a desaparecer lka esdavitud, negandose licencias para herrar esdavos ¥,
en cuanto a los encomenderos, éstos siguieron todavia muchos afios disfrutando
de los repartimientos, pero perdiendo poco a poco la feroddad que tenian al
principio.

1.2.2. En las bibliotecas de la Nueva Espaiia del siglo XVII.

Las marcas en libros o ex-libris, que significa de los libros, consisten en
un trozo de papel en forma de etiqueta 0 marbete, las cuales tienen una variada
omamentacion, por ejemplo retratos, animales, paisajes, etc., la calidad de los
ex-fibris dependia del duefio, de quién lo realizo o del método empleado, por
ejemplo grabado en cobre, acero, madera, etc.

Los ex-fibris se emplearon para indicar la marca de propiedad de fos
fibros de una biblioteca plibfica o privada, mtroducida en la Nueva Espafia por
Europa, siendo éste un procedimiento més dvilizado y menos agresivo para los
libros.

Las marcas de fuego en los libros se realizaban en hierro ¢ bronce
calentado al rojo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los
libros, abarcaban todas las hojas de los libros en volimenes no muy gruesos,
haciéndose dificil desaparecerlas, sélo guiliotinando fos cortes del libro,



procedimiento peligroso pues una leve sospecha podia hacer que quien se
llevard un libro terminaria sus dias en las mazmorras de la Santa Inquisicion.

Las marcas de fuego en los fibros de las antiguas bibliotecas y ks ex-
4ibris constituian verdaderas marcas de propiedad gue tenian como funcion fa de
indicar quién era el propietario def libro, ya sea de una biblioteca plblica o
privada, y no pretendian diferenciar un producto, no podian ser anénimas ya
que se estampaba ef nombre de su duefio o algin signo que o distinguiese de
los demas, y carecian de una finalidad mercantil.

“Para que las prohibicones apostdticas del Sefior Papa Pio V y Sixto ¥
contra los que sacan libros de nuestras fibrerias, por hurto o mal fin siendo a
todos notorias. Se ordena y manda que en cada fibreria se coloque en parte
piblica, un traslado de dichas bullas, para que conste a todos la censura
apostolica, y demds penal, que incurren los que contraviene a estos Decretos
Pontificios.




Este aviso de excomunion fue obtenido por los frailes franciscanos y
puesto en la entrada de la biblioteca del Convento Grande de San Francisco de
México, a I3 vista de todos los que ingresaban a ella, para salvaguardar los
fondos de sus bibliotecas y preservarias de todo hurto”.3

Una de las tantas marcas de fuego que fueron utilizadas en tiempos de la
colonia para evitar el hurto de fibros asi como de tener un mecanismo de
seguridad y reconodmiento de éstos, es esta marca que se utilizd en todos los
libros pertenecientes a la biblioteca def convento de San Bemnardino en Taxco,
Guerrero, como se muestra debajo de estas Iineas.

1.2.3. En el ganado de los reinos de las indias.

En la Nueva Espafia Heman Cortés fomentd la ganaderfa y cuidd de
propagar fos animates domésticos y familiarizar a los naturales con su crianza;

* DE LA TORRE VILLAR, Emesto, Exiibris y marcas de fuego, Ed. UNAM, México, 2000, Pag. 21,
28, ed,
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dictd varias ordenanzas al respecto que posteriormente mandé publicar el Virrey
Don Antonio de Mendoza.

Dichas ordenanzas disponian que todos fos traedores de cualguier género
de ganado debian tener un hierro, que debian registrar ante el esaribano del
cabildo (integrante del Tribunal de la Mesta, compuesto por ef alcakie y ks
concejates del Ayuntamiento), el cual no se podia retirar sin 1a licenda de dicho
cabiido; asf el que no tuviere el hierro o0 marca sé hacia acreedor a una multa de
cincuenta pesos de oro para destinario a obras pubiicas.

Los duefios de los ganados tenfan la obligacion de tener hierro y marca
paradisﬁnguirlapmpiedaddewsganados,asfcanodregistrodedidwos
hierros y sefiales mediante el pago de los derechos respectivos al Ayuntamiento,
el cual expedia una copia del registro; anualmente en e mes de enero
concurnian los propietarios de ganado al refrendo o cancelacién de sus
matriculas. Las marcas que a continuacién se presentan datan desde el siglo
XVI, las cuales consistian en inidales, o aigln signo distintivo de los duefios del
ganado; como se muestra debajo de estas ineas.
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Las marcas de fuego en el ganado consistian en ia impresion, con un
hierro calentado al fuego, sobre & cuero del animal €n una parte visible
tentendo dos procedimientos: el primero, la marca para animales mayores, por
ejemplo vacas y caballos; y segundo, Ia sefial, que era un corte en la oreja o
nariz, para los animales menores, por ejemplo, los borregos. Estas marcas de
fuego en el ganado surgieron como un remedio y castigo de los fraudes y
delitos que frecuentemente se cometian en la Nueva Espana.

1.3. LAS MARCAS EN LOS GREMIOS MEXICANOS.

Dentro de la organizacién gremial surgié la figura del maestro, ef cual,
para obtener su titulo debia de cumplir ios siguientes requisitos: ser cristiano,
viejo, tener limpieza de sangre, ser espaiiol, ¥ presentar un riguroso examen

Siendoaprobadoseleentregabamﬁmbdemaestro,ms&sién
solemne, el cual contenia fa marca o sefial, que podia consistir en una inicial o
su apellido, que deberia usar, sellar, grabar o pintar en todos sus trabajos,
como si fuese marca de fabrica.

Dicha marca servia para identificar su trabajo en caso de fraude o alglin
incumplimiento a las ordenanzas, cobrar los impuestos, asi como para distinguir
el lugar de procedencia para evitar las franquicias y poder castigar a los
infractores.



“En la ordenanza de tejedores de tefas de oro se estableda que ef corte o
pieza de tela falsa, aunque sea de mangas, ha de terrer en cada lado un letrero
tejido que diga falso, pena de veinte pesos y pérdida de la obra™.*

Dentro de los gremios existia también la figura de los veedores, sus
funciones consistian en vigitancia e inspeccién para & exacto cumplimiento de
las ordenanzas, los veedores marcaban y sellaban tas obras para su venta
usando diversos sellos dependiende [a calidad de Ia manufactura, por ejemplo
*fino, ordinario y comiente”,

El aumento considerable de nuevas industrias y artes, asi como de la
actividad mercanti, trajo como consecuencia la formadén de gremios de
diversos ofidos, los cuales se reglamentaron por ordenanzas, que las daban los
propios agremiados, y que para tener fuerza legal y social se ratificaban ante o
poder pdblico.

Las ordenanzas de los gremios fueron redactadas con el propdsito de
evitar fa competencia desleal, estableciendo un conjuntc de reglas y
disposiciones para cada actividad productiva.

1.4. LAS MARCAS EN OBJETOS DE ORO Y PLATA EN LA
NUEVA ESPANA.

Laobtigadéndehnponerlasmarcasde{piamydeladudadmfa
desde tos tiempos de los Reyes Catdlicos, éstos dispusieron en las pragméticas

* CARRERA STAMPA, Manuel, Los Gremios Mexicanos, Ed. Pormia, México, 1954, Pag. 64.
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dadas en Valenda en 1488 que cada artesano o maestro tuviera una marca
especial que se imprimiria en todas las piezas por & realizadas, juntamente y de
bajodelamarcadeiadudadqmimponiadmrcadm.

Los Gremios de los Plateros se componian de maestros que presentaban
un examen riguroso, técnico y practico para obtener el titulo de platero; ios
sinodales eran fos alcatdes y dos veedores, uno para el mmo del oro ¥y otro para
el ramo de la plata. Aprobados, ef Ayuntamiento les concedia dicho titulo y o
permiso para abrir tienda y tener a sus drdenes oficiales ¥ aprendices.

El platero posefa una marca exclusiva con la cual se identificaban las
piezas que labraba, la cual entregaba al gremio dejando una copia auténtica en
sus archivos con € objeto de poder cotejarla; también debia de registrar Ia
marca ante el escribano del consejo teniendo que usaria tal y como {a adopto,
€n caso contrario se le castigaba como falsario.

Las nvarmsdeoroyplatadelasCasasdeMouﬂasdetasIndiasse
custodiaban en una arca, bajo tres Baves para evitar fraudes, robos o pérdida
de las marcas;elt&somro,eimndidoryelensayadorregistrabanmun fibro
u)doioqueseﬁmdbydesmésdededaradalaleyyp&codelaspiezasse
hadagmbaraﬁ:e:zademarﬁib,debiaﬂoestarpr&smtesbsoﬁda!esreala.

Una vez conciuido el procedimiento para marcar oro y plata de la casa de
mredas,sevdvianamt'odudrlasmamaseneiama;saﬁsfedwosbsm
delaspartes,selsmh'egabaalosdueﬁossusomsysusplatas. Las marcas
en los objetos de plata son marcas de controf que indicaban su procedenda,
eran obligatorias y significaban la certificacién fehaciente por parte de la
autoridad, constituyendo una auténtica marca de fabrica.



Este es un ejemplo de cémo quedaban las piezas de oro y plata que cada
artesano imprimia en todas las piezas realizadas por él,

1.5. LAS MARCAS REGIDAS POR ORDENAMIENTOS
JURIDICOS MERCANTILES.

En esta efapa independiente ain se seguia apiicando la antigua
legisiacion espafiola en materia comercial, misma que era reglamentada
espedainmteporiasOrdenamasdeBibaoyeleiadodeComacbdela
Cuﬂaﬁlﬁaica,queﬂmnlalegis&adényjuﬁspnﬁe'rdadeMéJdcohastadlﬁde
MayodelBS4,fed13enqwseprmnukgénu&hoprﬁnaCédigodeComerdo,
dmal&stmvigormawosdedosaﬁos,seguidodenu&sbnsegundoCédigo
deComemiode1884eimaHeotorg,anaMraiezamermnﬁlalasmarcas.
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1.5.1. Llas Ordenanzas de Bilbao.

Fueron formadas por seis comerdantes de Ia Villa de Bilbao, aprobadas
por Felipe V el 2 de Diciembre de 1737 Y confirmadas por Fernando VII el 27 de
Junio de 1814; estas ordenanzas tuvieron una larga vigencia hasta 1884 en que
se promulgd el segundo Cdigo de Comercio.

Estas Ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera
minucdiosa, fijando requisitos, condiciones y formalidades para la celebracidn de
actos juridicos y establediends en caso de incumplimiento a lo prescrito por
ellas, severas sanciones.

Las marcas, seqgin estas disposiciones, pueden considerarse como signos
0 medios materiales que se usaban para indicar la procedenda de las
mercancias, constituyendo medios eficaces de control, seguridad y garantia para
facilitar el comercio.

1.5.2. El Cédigo de Comercio del 16 de Mayo de 1854.

Las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los
duefios de mercancias, su empleo constituia un medio de control y garantia en
la dircutacién de fas mercancias.

Entre Jos deberes que se fijan al Capitén, en e comerdo maritimo, se
encuentra ef de llevar tres libros:

A) En ef primer libro, se debian asentar minuciosamente las mercandas qgue

se carguen al barco con la expresidn de la marca.
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B) En el sequndo fibro, se debia llevar un control formal de las mercancias
que entregaba con sus marcas y nimeros.

C} En e tercer libro, se debia sefialar la calidad, cantidad, nimero de buttos
¥ marcas de las mercaderias.

El texto original del Cadigo de 1854 se considerd como tinico vigente en
varios Estados y otros siguieron viviendo a la sombra de las Ordenanzas de
Bilbao.

1.5.3. El Cédigo de Comercio dei 20 de Julio de 1884.

La importancia de este Cédigo de Comercio radicaba en gue se induia un
capitulo titulado “De la Propiedad Mercantil”, en el cual se regulaban por
primera vez en nuestro pais de manera espedal fas marcas de fabrica.

El legislador mexicano considerd que las normas sobre derecho de
propiedad industrial, en espedal las marcas, nombres mercantiles y muestras,
son de naturaleza mercantil y que su regulacién comrespondia at Codigo de
Comercio. "“Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para
distinguirlos de otros, una marca espedal; éste puede constituirse por €
nombre del fabricante o el de su razén social, ef nombre de su establecimientn,
de la dudad o localidad en que se haga la fabricacidn o en iniciales, dfras,
letras, divisas, dibujos, contrasefias™

Paraadquirirlapropiedaddeunanmrtaseneceﬁtabadepositarlamla
Secretaria de Fomento, concediendo la propiedad siempre que la misma marca
no se haya usado o se hubiere adoptado por otra persona.

“ Nava Negrete, Justo, Op. Cit., Pag. 2
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Este Cddigo consideraba que existia usurpacién de marcas cuando se
usaba una igual a otre, asi cuando entre las marcas resuftaba gran anakogia; la
fatsificacidn de marcas producia la accién de dafios ¥ perjuicios, fijaba of término
de un afio contado desde el dia en que se sepa la usurpacion para reclamar la
accion civil y el de dos meses para entablar la accdén penaf.

1.5.4. Cédigo de Comercio del 1 de Enero de 1890.

En este Cddigo se dispuso que quedaban derogadas [as leyes mercantiles
preexistentes, nc obstante se conservdé Ia obfigacion por parte de los
comerdiantes de inscribir en el Registro Piblico de Comerdo los titulos de
propiedad industrial.

La omisién del registro de los documentos sélo produdan efecto entre los
que los otorgaban, pero no podian producir perjuido a terceros, & cual si podia
aprovecharios en fo que le fueren favorables.

Asi también establedia que b falta de registro de documentos haria que
en €asoc de quiebra, ésta se consideraba como fraudulenta, salvo prueba en
contrario,

1.6. LAS MARCAS REGIDAS POR UNA LEY ESPECIAL.

Debido a la necesidad de legislar sobre una materia que fiene
importantes relaciones con e desarrollo industrial ¥y comerdal, se cred la
primera ley de marcas de fabrica, misma que empezd a regir el 1° de Enero de
1890, la cual tuvo como modeko la Ley Francesa de 1857, siendo ésta la
primera de muchas leyes que han regido a fas marcas.
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1.6.1. Ley de Marcas de Fabrica del 28 de Noviembre de
1889,

Esta ley consideraba come marca de fabrica cuakjuier signo determinante
de la especialidad para el comercio de un producto industrial, no considerando
la forma, el cotor, fas locuciones o designaciones que no constituyan por si solas
el signc determinante de la especialidad; siendo en ningln caso este signo
contraric a fa moral.

Ef procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de
fabrica consistia en que el interesado acudia personalmente o por medio de
representante, acompafiado del poder notarial, a la Secretaria de Fomento
Hevando dos ejemplares de la marca o de su representacién por medio def
dibujo o grabado, expresando el nombre de la fabrica, ef lugar de su ublicacion,
el domicilio def propietario y el género de comerdo de industria,

La duradidn de la propiedad de las marcas de fabrica era indefinida, pero
se entendia abandonada por la clausura o falia de produccién por mds de un
afio de la fabrica o establecimiento que la haya empieado.

Cualquier propietario de una marca de fabrica, ya sea nadonal o
extranjero residente en territorio nacional, podia adquirir el derecho exdusivo de
usaria en 2 Repibiica Mexicana teniendo la obligacién de pagar las tasas que la
ley sefalaba, las cuales se enterardn en la Tesorerfa de Ia Federacion.,
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1.6.2. Ley de Marcas Industriales Yy de Comercio del 25 de
Agosto de 1903.

Definia a la marca diciendo que es el signo o denominacién caracteristica
Y peculiar usada por el industriaf, agricultor o comerdiante en los articulos que
producia o expendia, con el fin de singularizarios y denctar su procedencia.

Todo mexicano o extranjero podia registrar una marca e igual derecho
tenfan las sociedades, compafiias Y en general todas las personal morales.

Para adquirir ef derecfio exdlusivo al uso de una marca era necesario
hacer su registro en ia Oficina de Patentes Y Marcas, por primera vez el registro
se tramitd y efectud por una oficina especialmente creada para eflo, podian
acudi todo mexicano o extranjero levando CONsigo una descripcidn de la marca
con dibujos, un diché de la marca, asi como doce ejemplares de la marca tal y
Como se iba a usar.

la Oficina de Patentes y Marcas realizaba un examen puramente
administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse s
estaban completos y cumplian los requisitos gue 1a ley establedia.

Elcerﬁﬁcadoderegistmdetamrcabaq)edialamismaOﬁcinade
Patentes y Marcas, teniendo dicho registro una duracién indefinida pero tenia
que renovarse cada veinte afios; por Gftimo, se implantd la obligacién que
tenian los fabricantes, agricuttores ¥y comerdiantes de indicar en lugar visible que
SuUs marcas estaban registradas.
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1.6.3. Ley de Marcas del 28 de Junio de 1928.

Sefialaba que la marca era el signo o medioc material distintivo que estaba
usandc o hubiera usado un comerciante, industrial o agricultor para distinguir o
denotar la procedencia de los articulos que expendia, fabricaba o producia.

Los sujetos del derecho de las marcas —al igual que en la Ley de Marcas
Industriales y de Comercic de 1903- eran fas personas fisicas 0 morales—
Cuaiquier tipo de sociedades, compafias, etc.- ya sea nadonales o extranjeras.

Esta fey de marcas de 1928 adopta un sistema para b adquisicion del
Derecho a la Marca llamado *Mixto Atributivo Dedarativo”, por medio del cual se
podia adquirir &f derecho exclusivo de la marca mediante dos formas: primero,
se registraba la marca -por primera vez- en el Departamento de 13 Propiedad
Industrial; y segundo, también se podian reconocer fos derechos adquiridos por
Un usuario extra-registral siempre y cuando haya explotado la marca con mas
de tres afios de anterioridad a fa fecha legal del mencionado registro.

Entre las vanguardias que adoptd esta ley era establecer un examen de
novedad como requisito previo al registro de una marca, asi como 1a practica de
examenes extauﬁinaﬁosden&vedaddelasmarcas,estoasolidmddeparte
interesada o por orden de autoridad judidial,

Seinsﬁhrydtaexﬁndéndelasmartasporsufaltadeeprtacﬁnenun
lapso de dinco afos consecutivos, a menos que antes del vendmiento de dicho
periodo, el registro fuese renovado manifestando su titular la imposibilidad de
efectuar la explotacién de la marca.
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El Titulo de Propiedad de una Marca lo expedia el Departamento de [a
Propiedad Industrial, y estaba firmado y sellado por el entonces Secretario de
Industria, Comerdio y Trabajo, teniendo una duracién el registro de la marca de
veinte afios —contados a partir de fa fecha y hora de presentacion de fa
sofictud- este plazo era renovable indefinidamente por periodos de diez afios.

1.6.4. Ley de la Propiedad Industriafi de! 31 de Diciembre
de 1942,

Esta ley de 1942 tenia muchas similitudes con la Ley de Marcas de 1928.
Entre las similitudes que encontramos esta el concepto de marca; sefialaba que
la marca era el signo o medio material distintivo que estaba usando o hubiera
usado un comerciante, industrial o agricuitor para distinguir o denotar la
procedencia de los articulos que expendia, fabricaba o producia.

Los sujetos del derecho de las marcas —al igual que en la Ley de Marcas
de 1928- eran las personas fisicas o morales—ualquier tipo de sociedades,
compafniias, etc.- ya sea nadicnales o extranjeras.

El sistema que se usaba para la adquisicion del derecho exclusivo de la
marca -al igual que en la ey de 1928- era e Hamado “Mixto Atributivo
Declarativo”, por medio del cual se podia adquirir e derecho exdusivo de la
marca med@ante dos formas: se registraba la marca -por primera vez- en ef
Departamento de la Propiedad Industrial; y también se podian reconocer los
derechos adquiridos por un usuario extra-registral siempre y cuando haya
explotadc la marca con mésdetresaﬁosdeanteriorhadalafechalegaldet



Entre las novedades de esta ley encontramos que se establecia el
Sistema de Previo Examen, el cual, consistia en que una vez satisfechos los
requisitos legales y reglamentarios se procederia a hacer un examen de
novedad enfre las marcas regisiradas anteriommente o en tramitadon, esto para
averiguar si el registro solicitado invadia derechos ya adquiridos.

E! tituio de registro de la marca atribuid a su titular el derecho exclusivo
del uso de la marca, dicho tituio era expedido en nombre del Presidente de fa
Repiblica y era firmado por el Secretario de la Economia Nadional.

También, esta ley reduce a diez afios el plazo de vigenda de las marcas,

con ef objeto de que sea igual al que debe transcurrir entre las rencvaciones
subsecuentes.
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CAPITULO 2

NOCIONES GENERALES DE LAS MARCAS

Sin duda, fa globalizacidn de los mercados en Ia que nuestro pais se
encuentra inmerso ha propiciado el auge de fa propiedad industrial hasta niveles
antes descenocidos.

la obligada reacddn de fos empresarios mexicanos a las nuevas
condiciones del comercio conlleva al reconocimiento de la propiedad industrial
COmo un instrumento estratégico de alta estma en la competencia
internacional.

Algunos de fos factores que han incrementado su importanda son: e
papel que juega 2 tecriologia, la cual significa cambio continuo y esta inscrita
en cuaiquier proceso de modemizacion; la intensificacién del comercio y &
apertura de los mercados, que implica el enfrentarse a nuevos competidores
con calidad y actualizadién tecnoldgica; ta revoludén informatica y las
comunicaciones, que son aspectos que cambian dia con dia; y el aumento y [a
complejidad de nuevos descubrimientos.

Con el propésito de estimular este tipo de areaciones, que son motor de
la innovaddn mercantil y el progreso tecnoldgico e industrial, nuestro pafs al
igual que muchos otros en el mundo, ha concedido desde hace més de sigio y
medio, derechos exclusivos por un tiempo determinado en favor de aquellos
individuos, empresas o instituciones que realizan innovadiones o invenciones, asi
como de quienes adoptan indicaciones comerciales particulares para distinguir
5us productos o servicios de su misma especie en el mercado.
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2.1. DEFINICION DE MARCA.

Se ha concebido a i3 marca como un instrumento dentro del proceso de
comerdializacion para reconocer los productos y servidos que se consumen
diariamente, siendo la marca el signo distintivo del industria! para vender su
producto o servicio y que este sea reconocido por sus consumidores.

Asi tenemos que la marca ha sido definida por doctrinarios, por ministros de la
Suprema Corte de Justida de la Nacidn y por supuesto, por la Ley que I regula.

» Definicion Doctrinaria.

El maestro David Rangel Medina define a la marca de la siguiente forma:
"Se considera como marca @ signo de que se valen los industriales,
comerdantes y prestadores de servidos para diferenciar sus mercancias o
servicios de los de sus competidores™. La marca es considerada por ef maestro
Rangel Medina como ua signo con el cual se va a diferendar los productos o
servicios para que el consumidor consuma fos que son de su agrado y Hegan a
satisfacer sus necesidades.

También existen definiciones de marca que son divididas en jundicas y
econdmicas, por su estrecha refacién entre estas dos ramas, como & autor
francés Yves Saint-Gal que en el plano juridico mendiona ™l marca puede ser
definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o
comerciante) distingukr sus productos o servicios de los de su competendia; la

° RANGEL MEDINA, David, Dere
1992, pag. 48, ed. 22,

al e Intelectual, Ed. UNAM, México
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marca es pues un signo de adhesion a la dientela.” Asi también ls definicidén en
€l plano econdémice nes menciona “la marca puede ser definida como un Signo
que tiende a proporcionar a la dientela una mercancia o un servicio cubierto
pliblicamente con su garantia”.

De to anterior se comprende a una marca ligada con fa garantia del
producto o servicio que se vende, en caso de que éste tenga aigiin defecto de
fabrica ef cual puede subsanarse.

El Profesor Justo Nava Negrete conceptualiza de la siguiente manera: *Es
todo signo 0 medio material que permite a cualquier persona fisica o juridica
distinguir los productos que efabora o expende, asi como aquellas actividades
consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es
la de atraer fa clientela y después conservarla y aumentaria™.

En este concepto se hace mendén de los sujetos de las marcas
sefialando tanto a personas fisicas como morales, recordando que muchas
empresas se constituyen baséndose en sociedades, también se hace mencién de
que la marca brinda 1a procedencia del producto o servicio.

"Es frecuente confundir la empresa con la sociedad mercantif que la
organiza y ka explots; es decir, confundir e todo con la parte. AquéHla, es un
quehacer, una conducta del hombre, en tomo a dertos efementos materiales e
inmateriales, los cuales constituyen el patrimonio de la negodacion. Esta, Ia
sociedad, es quien realiza laacﬁvidad,&dedr,lapa'smaquefundayque
explofa fa empresa. Se trata de dos conceptos distintos pero inseparables. No

"CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo, EI Derecho Marcario
Cérdenas Editor Distribuidor, Méxica, 2003, 32, ed., Pag. 98.
¥ NAYA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Pag. 2
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hay empresa sin empresario, ni éste sin aquélla. Empero, empresarios pueden
ser, no solo las sociedades (mercantiles, por que esa actividad empresarial las
Gatifica de tafes), sino también fas personas fisicas, ef Estado y ciertas figuras
juridicas que no son personas como la herencia yacente o la masa activa de la
quiebra, o sea, las unidades econdmicas sin personalidad juridica a las que
alude™

El autor Cesar Sepiiiveda afirma Que "la marca es un signo para
distinguir, se emplea para sefialar Y caracterizar mercancias o productos de Ia
industria o servicios, diferenciandolos de los otros™®,

Asi las marcas aportan a los productos una individualidad, que es
caracteristica de las marcas, Y hacen posible reconocer ese producto entre los
articuios competidores o analogos.

Es necesario mencionar que ademds de fas definiciones anteriores,
existen mas del significado de marca. Las antes citadas resultan ser las mds
representativas de la materia. Se puede observar que los autores antes
mencionados se refieren a varios principios fundamentales de las marcas como
lo son la distincion, ka2 novedad, lalk:imdylaprotecciénanteiacompetmda
desleal.

> Definicién Legal.

LaLeydeanpbdadBﬁus&ial,eanﬁwbSS,deﬁnealasmrcas
cmmtodosigmvisbiequedismgaproductososervidosdeotrosdewmsma
especie o dase en el mercada,

» INSTITUTO BE INVESTIGACIONES JURIDIOBS UNAM, Qﬁm_nim_.hmmm Ed.

Pormia, México, 1999, Tomo 2, Pag. 1602
R]SEPUL\:’ED)ﬂ&, Cesar, Ef 3 Mexica

Pég. 113




El concepto es daro al sefialar que lo que hace que un producto o
servicioseadifermteabsdemésdesu&specieodaseeslamarca,!acual
ayuda alcortsumidorareconoce-elpmdudoosewidodewpfeferenda,conei
cual satisface sus necesidades.

Posteriormente el Articulo 89, de la Ley en comento, sefiala cuales son
los signos que pueden constituir una marca:

Las denominaciones y figuras visibles.

Las formas tridimensionales.

Los nombres comerdales y denominaciones o razones sodiales.

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

No olvidernos que estos signosnodebendeencuadrardentrodelmpustodel
Am'wb%,debLeymdta,mresnopodﬁansa'regBtadoscmmmarca.

> Definicion de 3urisprudencia.

Conmas’bestabdecetaSupremaCortedeJLﬁﬁdadelaMlamarca
ﬁeneiasiguientehndénydeﬁnidénquenosshenconmunamfe;mdamés
acerca de dicho concepto:

Lamarcasirveparadisﬁnguirbsproductososerviquueprwienende
sufabncanteodeuncomdante,deﬁosproductososervidosdews
competidores, Lashmt&sdelderedroalamarca,recmoddasportadoch-inay
adopiadasporbslegislador&dedisﬁntospafs&s,soneln‘musoyel
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registro, habiéndose generalizado esta Gitima como e medio més eficaz para k&
proteccion del signo marcario.

Ahora bien ef sistema adoptado en nuestro pais se puede considerar
como mixto segin lo antes mencionado, dado que la Ley de la Propiedad
Industrial en su Articulc 87 que fe de derecho al uso exclusivo se obtiene
mediante el registro, también hace referenda a que éste no surtird efectos
contra un tercero que de buena fe este usando en este caso la marca con
antelacion.

De esta forma ka Jurisprudencia sefiala acertadamente que la proteccion
al signo marcario, que es lo que distingue a3 un producto o servicio en el
mercado, depende en gran medida a que se encuentre debidamente registrado
ante la autoridad competente, en este caso e Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, y asi otorgar certeza juridica a su propietario.

La marca tiene una doble funcidn, @ primera, permite distinguir los
productos o servicios de los de un competidor y posbilita al industrial o
comerciante para conservar su rédito y orentar la eleccidn del publico
consumidorhadabspmdmtososewicbsqueelaMaoacpeﬁe;lasegunda,
iamarcawnsﬁtuyeunagaranﬁapambsconsumkjoresmobﬁmedﬁpoyla
calidaddeproductososavidosqwd&seanobtenaabscualeslesﬁenen
conﬁanza,yaseaporlaca!idad,erredo,eIpresﬁgio,laeﬁcadaoporias
experencias personales que hayan tenido con estos.

Las marcas aportan a la mercancia una individualidad haciendo positie
reconocer el producto o servicio de sus competidores.
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2.2, ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS MARCAS.

Todos los productos y servicios al crearse tienen caracteristicas propias
que los distinguen, dentro def Derecho Marcario existen elementos esenciales
que toda marca debe reunir y que la Ley de la Propiedad Industrial exige
algunas de [as siguientes caracteristicas para estar en posibilidad de otorgar el
registro, y que a continuacién mencionaremos:

2.2.1. Distincidn.

La distincién es el propésito de la marca del producto o servicio, permite
a tos consumidores identificar los articulos unos de ofros; es la marca fa que da
a la mercancia su individuafidad, permite reconocerla entre millares de otras
semejantes, cuando mas estimada es la mercancia mds valor tiene la marca,

"Hay palabras u ofros simbolos que permiten a las gentes identificar los
productos a los que se les aplican. En 2 mayor parte de los casos estas
palabras o simbolos indican e! origen del producto; en otros los estdndares de
calidad de! producto y en otros casos tanto el origen como #a calidad.

Esta es la funcidn basica de identificacién que las marcas realizan ¥ que hace
posible ef empleo de métodos modemos de publicidad, promocién, mercadeo y
venta de productos™.

" ALVARES SOBERANTIS, Jaime, {a Requiacién de I
Tecnoidaica, Ed. Porriia, México, 1979, Pag. 61.



2,2.2. Indicacién de Procedencia.

Histdricamente la marca nace para identificar &f origen de los productos
realizados, como o hemos visto en ef México colonial con los plateros, mds
tarde en e siglo XIX e mundo se comercializa adn mas y al nacer ia
competendia la marca funge como protectora def fabricante amparando y
distinguiendo sus productos, dandole publicidad y acostumbra al piblico a efios.

Actualmente muchos productos o servidios que tienen marca propia estan
asociadas con el nombre comercial de Iz empresa que los produce, como
ejemplos podemos mencionar los muy conocidos pafiuelos desechables —este es
eIpmducto—KIemex—estaesiamarca-perobqueiamayon’adebs
consumidores no conocen s que los pafiuelos son producidos por &2 empresa
KimbedyClark;iomismosucedeconﬁoscuademosScrmelosmalesson
producidos por la misma Kimberty Clark.

Conelejanpbsecanpfendemejorlahdicaciéndeprocedmdadeun
produdoosewﬁom&sexbtenempr&squefabﬁcanvaﬁmpmductos,que
pueden tmerrelaciénono,conwsrespecﬁvasmarcasyquepocaspe'sonas
conocen esta circunstancia.

2.2.3. Garantia.
La marca que ostenta un producto o servicio sirve como una garantia de
consistenda acerca de fa naturaleza, calidad Y caracteristicas de éstos; la

garantia asegura al consumidor que los articulos que llevan {a marca tienen la
calidad que ef diente espera encontrar, asi como en caso de defecto de fabrica,
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deterioro de fa calidad y otros, pueda ser enviado hasta [a empresa gue lo
produce para ser cambiado por otro.

También es considerada como una garantia para & consumidor y para la
empresa fabricante; para el consumidor, porque estd convencido que al
comprar un producto ¢ servicio recbe la calidad que la marca ampara; para la
empresa fabricante es un medio para distinguirse de sus competidores y de
afirmar & valor de sus productos.

Los productos en los cuales encontramos gue se da un uso frecuente de
la garantia son en aparatos efectrodomésticos, éstos en sy mayoria consisten en
defectos de fébrica o algin deterioro por cierto tiempo después de realizada la
compra, necesitando la factura del producto y la pdiiza de garantia para que ke
sea cambiado por ofro gue funcione con normalidad.

2.2.4. Publicidad.

Laah'acddnqueedstemh‘eelconmmidorylamarca,delpmductoo
servidoquesepr&mdeadquir#,sedaenfanmdiredapormediodela
pubiicidadquepuedeserbmlomasivaaldémbitonadonal,conelpropésito
de vender los articulos y fortalecer el comercio.

Cuando una marca a través de su difusidn logra atraer mas consumidores
de los que tiene, desempefiard mejor su papel de agente en el proceso de
comerdalizackinyexpansiénmeimertmocompeﬁﬁvo.

“ﬂmncesodemdalizaciénseefedﬂaahavédeiapubﬁddaddelas
mrcasdebsproductos,conelpropésttodedespertareiimputsodecomprar
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en los adquirientes potendiales. Para alcanzar el objetivo se realizan
promaciones y campafias en la radio, los periodicos, la television y los anuncios
en ia via pliblica™2

2.2.5. Especial.

Cuando hablamos de que una marca debe ser especial nos referimos a la
originalidad que debe contener para no ser una marca mds en el mercado y que
sea frecuentemente confundida con otra de su misma naturaleza, con €
objetivo de que pueda ser reconocida faciimente por sus consumidores,

Asi o sefiala también el maestro David Rangel Medina al mencionar que
“soko cuando la marca es espedal cumple su misidn de determinar productos ¥
mercancias para que no se confundan, individualizandolos, particularizéndolos ¥
atestiguando su origen y procedencia™?

La especialidad en la marca no debe consistir en un signc con una
simpficidad tan elemental que no logre flamar ka atencién de ios consumidores;
por ejemplo, figuras geométricas muy sencillas, colores aislados, o la simple
presentacidn de un punto o un nombre coman.

También al registrar una marca se debe ubicar dentro de una clase y asi
evitar k2 redasificacidn de productos o servicios y que éstos lleguen a confundir
al consumidor cuando el producto sakga al mercado.

"ALVARES SOBERANIS, Jaime, Op. Cit. Pag. 27
RANGELMEDmA,Dam Tratedo de Derecho Marcarig, Ed. Libros de México, México, 1960,

Pag. 190.
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2.2.6. Licitud.

El articuio 87 de ia Ley de Ila Propiedad Industrial nos sefiala que los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios para tener un derecho
exclusivo sobre una marca, ésta tendrd que ser registrada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial; asi es como este elemento esencial de la
marca da la pauta, al sefialar, que la marca del producto o servico que se
pretende registrar debe ser [icita, es decir, conforme a derecho.

El articulo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, es el que contiene las
disposiciones sobre que puede conformar una marca, mismo gque a la leira dice:

“Articulo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I las denominaciones y fiquras visibles, suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios
a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de sy
misma especie ¢ clase;

Las formas tridimensionales;

HI. Los nombres comerdiales y denominaciones o razones sodales,
siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente,

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

H

Tanto las palabras, las figuras, el signo, los colores, efr., deben ser
Ir’citos,estos,conformeadetedn,aIanmiyaiasbuemascosmmbmdebs
consumidores que compran e producto. No podemos poner como emblema
figuras o signos grotescos que alarmen a fa sociedad, por que debemos
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recordar que también Jos nifios son consumidores y 10 que vern en su entomo
es lo que aprenden.

El articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece diversas
hipétesis o circunstandias bajo las cuales no se podra registrar una marca,
mismo que a la letra dice:

“Articulo 90 de fa Ley de la Propiedad Industrial:

I. las denominaciones, figuras o formas tridimensionakes
animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinamica,
aun cuando sean visibles;

1I. Losnombr&st@icosodeusocomﬂndebsprodudoso
servicios que pretendern ampararse con la marca, asi como
aquellas palabras que, en el lenguaje comiente o en las
practicas comerciales, se hayan convertido en [a designacién
usual o genérica de los mismos;

1. Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que
se hayan hed}odeusommﬂnyaqueltasquecarezcandae
originalidad que las distinga facilmente, asf como la forma usual
ymientedelosproductosolaknpuestaporsunatumlezao
funcion industrial;

IV. las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando e conjunto de sus caracteristicas, sean
desa‘q;ﬁvasdebsproductososavidosqmtratende
protegerse como marca. Quedan induidas en el supuesto
anterior las palabras descriptivas o indicativas que en ef
comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,
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composicion, destine, valor, lugar de origen de los productos o

ta época de producdién;

. Las letras, los digitos o tos colores aislados, a MeNos que estén
acompafiados de elementos tales como signos, disefios o
denominaciones, que les den un cardcter distintivo;

. la traduccion a ofros idiomas, la variacion ortografica
caprichosa o fa construccién artificial de palabras no
registrabies;

las que reproduzcan o imiten, sin autorizacidn, escudos,
banderas o embiemas de cuakjuier pais, Estado, Municipio o
divisiones politicas equivalentes, asi como las denominadiones,
siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubemamentales, no gubemmamentales o de cuaikquier otra
organizacion reconodda oficiafmente, asi como la designacidn
verbal de los mismos;

Las que reproduzcan o imiten signos o selios oficiales de
control y garantia adoptados por un estado, sin autorizacidn de
ia autoridad competente, monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nadonal o
extranjero;
Las que reproduzcan o imiten los nombres o I3 representacion
geogréﬁcadecondecoradona,medaﬂasuoﬁ"ospmmbs
obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales
0 deportivos, reconocidos oficiaimente;
- Las denominaciones geogréficas, propias o comunes, y los
mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando
indiguen la pmcedenciadebsprodmtososewidosypuedan
originar confusién o ermor en cuanto a su procedendia;
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Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
Garactericen por la fabricacién de dertos productos, para
amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga
el consentimiento del propietario;

Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su
orden, def cényuge, parientes consanguineos en linea recta y
por adopcion, y colaterales, ambos hasta e cuarto grado;

Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos
de publicaciones y difusiones periddicas, los perscnaijes ficticios
0 simbdlicos, los personajes humanos de caracterizacion, los
nombres artisticos y las denominaciones de grupos artfsticos, a
mencs que el titular de! derecho correspondiente lo autorice
expresamente;

las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de engafiar al pablico o indudr a error,
entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos
0 Servicios que pretende amparar;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iquales
0 semejantes a una marca que el instituto estime notoriamente
conocida en México, para ser aplicadas en Cualquier producto o
Servicio;

Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusidn
aotra@h'anﬁtederegish-opr&smtadaconanteﬁoridadoa
una registrada y vigente, aplicada a los mismos o semejantes
productos o servicios. Sin embargo, s podrd registrarse una
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marca que es idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o
servicios similares, y

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusidn,
aunnombrecm"nertialaplécadoaunaempraaoaun
establecimiento industrial, comerdal o de Servicios, cuyo giro
preponderante sea (a elaboracién o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la
marca, y siempre que €} nombre comerdal haya sido usado con
anterioridad a fa fecha de presentacidn de la solicitud de
registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo
anterior no serd aplicable, cuando (a solicitud de marca la
presente e titular del nombre comerdal, si no existe otro
nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Es de suma importancia mencionar que e citado articulo contiene muchas
negativas para registrar una marca, entre las mas importantes se encuentran
las referentes a los escudos, banderas 6 emblemas de cualquier pais, Estado,
Munidipéo o divisidn politica —debemos recordar que existe una Ley que regula y
protege a [a bandera, el escudo y el himno nacional mexicano-; signos o selios
oficiales adoptados por un Estado, monedas o billetes de banco;
condecoraciones, medallas u obros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos; titulos de obras intelectuales o
artisticas; y, denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de
enganar al publico con indicadiones falsas sobre la natiraleza, componentes o
cualidades de los productos o servicios que prefenden amparar, este ditimo va
mmnhadelavevacidaddelamma,queesunacaracteﬁsﬁcapmpiadela
misma,
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Sin embargo, en akjunos casos, si el titular del derecho correspondiente
dutoriza expresamente ef uso de éste, podrd ser utilizado por otra perscna y por
consiguiente podrd ser registrado como marca puesto que [a ley no contiene
mas negativas al respecto.

2.2.7. Veracidad.

Otro de los elementos esendales de las marcas es [a veracidad, ya que
Cuaiquiera que sea el signo elegido para e! producto, serd marea si no contiene
indicaciones confrarias a la verdad que puedan inducir al plblicc en un error
sobre e origen y calidad de las mercancias, con el objeto de no incurmir en un
engaiio al seleccionar los productos.

La veracidad en una marca es muy importante porque se convertird en
fraudutenta al no estar conforme con 1a realidad de las €osas, representando un
engario al pablico asi como una competencia desleal a los industriales y
comerciantes del mismo ramo.

Existen marcas que contienen indicaciones falsas con respecto a
medalias, diplomas o recompensas que no han sido obtenidas por meritos
propios; se ha querido evitar que fa marca sea un instrumento de fraude, ya
que entusiasmado el consumidor serfa engafiado sobre las cualidades del
producto. Lo anterior pasa muy a menudo con marcas de productos para bajar
depsoquedicensoniasmejoresyquesiﬁmcbnanysdobhacmpara
vmderméswandolarea[idadaquenoayudanasoludmareipmbiema,
engafiando al piblico para que compren ef producto. Este ejemplo lo menciona
claramente ef articulo 90, fraccién IX, XIV de la Ley de la Propiedad Industrial.
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2.2.8. Novedad.

Al referimos a la novedad de una marca la hacemos respecto de un SKgNo
que solo puede ser distintivo mienfras no haya sido empleado o registrado, pues
de lo contrario no cumplia esta funcién esencil Y SU uso provocana
confusiones. Debemos considerar que la marca es novedosa sok en redacién
con Ias demds marcas usadas o registradas, pero también io serd respecto de
otros signos distintivos ya usados en ef comercio.

Para que una marca sea nueva es suficente congue ésta difiera de sus
competidores; no siendo que la marca sea nueva por si misma, es suficiente
que o sea en su aplicacion, que no haya sido empleada para caracterizar
productos o servicios de otra industria, empresa o establecimiento.

2.3. SIGNO DISTINTIVO DE LA MARCA.

Las marcas, para lamar la atencidén del consumidor de varios modos, se
distinguen unas de otras por ef contenido de sus caracteres accidentales. Asi las
marcas pueden ser nominadas, mnominadas, tridimensionates o mixtas.

“La historia de algunas marcas muestran dramaticamente como & cambio
de mﬁgmdelamarca,pwasodaciéndeinégeﬁvhhpubimad,!a
promodénylasrdadonespublkas,bansfonnadmcadodelamrcayei
desarrollc de éste. EnMéxicounejemp#odestacademeseldelamarm
‘Cmnna"queamparaba—ysigue amparando- la misma cerveza. La cerveza
Camahaceheintaaﬁosseasociabaaunmercadodebajosrecursos
econdmicos; fa consumia & obrero. E{productosiguesiendoelmism,peroa
merced de una campafia inteligente que abre un amplio mercado de
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exportacin a los Estados Unidos, ahora es una marca con otra imagen,
asociada a la juventud y al jet-set internacional, con un mercado de consumo
multiplicado también en México” 1*

2.3.1. Nominativo.

Las marcas que son nominativas también se tes conoce como verbales,
fonéticas o de palabra; se componen exclusivamente de una o mds palabras;
pueden consistir en un nombre propic, geogréfico o comerdal expresadc bajo
forma distintiva; también perteriecen a esta categoria los nombres de
periodicos, las iniciales, las letras o siglas y los numeros; tienen su fundamento
en el articulo 89, fraccién tercera, fraccion cuarta, de la Ley de fa Propiedad
Industriai.

En la mayowhdebscasosestossigmsmarcaﬁospe’&etmnentreel
publica porgue la gente rédpkdamente aprende y con fadilidad recuerda ef sonido
de una o mas palabrasmlasque!amarcasecompone,admb'éndoseporel
sentido auditivo de la persona.

En las marcas nominativas se debe tomar en cuenta el sonido de la
palabra y no la forma de fas letras; asi i palabre queda protegida sin ser
necesario en queé caracteres se escriba. Siguiendo el criterio de diversos autores
es fact que lleguemos a confundir un nombre comercial con una marca; en
ocasiones las empresas usan su nombre comercial como una marca por su gran
drfusiénypemmanendamdmamdo,ﬂeganacmvefﬁrsemunsimbdode
automdtico reconocimiento en cualquier lugar en que se utilicer. Es el caso de

¥ TERAN CONTRERAS, Juan Manuel, Las Marca ] tiva e
Alegatos, México, Universidad Auténoma Meu-opoi!ana, Nurnero 46 Septem)re-Dx:enﬁre,
2000, Eme Ed#ores, Pég. 463.
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logotipos como e de “Banamex” o el de "Televisa®, que muchas veces se
emplean, induso, en substitudon de la marca nominativa.

"B nombre comercial referido a l[a empresa concede a su titular un
derecho especial a saber: e derecho de usarlo en forma exchsiva para
designar, ya sea la totalidad de la empresa (nombre comercial propiamente
dicho), el establecimiento (rétulo o muestra), y algunas veces, las mercancias
produddas por la negociaddn (nombre comerdal usado como marca)™®

Como ejemplo de éste signo distintivo de |a marca podemos mendonar a
periddicos comoe La Jomada, restaurantes como Vips, desodorantes como
Rexona, etc. Las siguientes imdgenes son un daro ejemplo de marcas
nominativas:

2.3.2. Innominado

Las marcas innominadas son aquellas que consisten en dibujos o figuras
caractertsticas que independienternente del nombre o denominacion sirven para
sefialar los productos o servicos a los cuales se apiica; esta clase de marcas

Y ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, Op. Cit. Pag. 27



puede estar compuesta de figuras geométricas, emblemas, disefios, imagenes,
escudos, firmas, franjas de colores, etc., como ko sefiala el articulo 89, fraccion
primera, de la Ley de la Propiedad Industrial.

La diferenda que existe entre una marca nominativa y una innominada es
que la primera, funda toda su caracteristica en & sentido del oido, en wmo
suena el nombre del producto; v la segunda, todas sus caracteristicas se basan
en of sentido de la vista, penetran entre el piblico en cuanto ofrecen a la vista
materia de percepcidn, grabdndose en la mente de fa gente por medio de la
memoria visual.

Como ejemplo de éste signo distintive de la marca podemos mendonar
marcas de computadoras como Microsoft, calkzado deportivo como Miké,
productos lacteos como Parmalat, Supermercados coma Comerdal Mexicana,
etc. Las siguientes imagenes son un daro ejemplo de marcas innominadas:

“Hoy las marcas Henden a ser signos uira simplificades, esto facilita la
exclusividad en el uso del signo para intemnalizar los rendimientos de 13 inversion
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publicitaria ¥ promodonal en todo su potencial. Piénsese en la palomita de
Nike, las rayas de Televisa, etc., la simpleza del signo fadiita el reconoctmiento
de la marca por e consumidor y reduce las posibllidades de confusion con
signos distintivos de los competidores™®

2.3.3. Tridimensional

Las marca tridimensional, es aquella que se caracteriza por su envase o
su envoltura, es e medio material que emplea como su signo distintivo; esto es,
cuando e producto o servicio es ubicado como una marca tridimensional; es la
forma del envase y el materal empleado & cual le dan a la marca ser
considerada como tridimensional; asi lo sefiala el articuto 89, fraccion segunda,
de la Ley de la Propiedad Industrial.

Como ejemplo de éste signo distintivo de la marca podemos mencionar
marcas de refrescos como Coca Cola, Frutsi o Boing, Desodorantes como
Rexona, etc. La sigdente imagen es un darc ejemplo de una marca
tridimensional:

16 TERAN CONTRERAS, Juan Manuel, Op. Cit. Pig. 38
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Una marca que se quiere ser considerada como tridimensional debe ser
aquella gue tenga un envase novedoso -diferente a los demas en & mercado-
que sea atractivo para os consumidores, ya sea porque es ergondmico o porgue
quiere resaltar alm mds & producto que se quiere vender por medio del erwase.

23.4. Mixto

Las marcas mixtas, 0 también {lamadas compuestas, son aquellas que se
forman combinando el elemento nominative con e mnominado, y o
tridimensional, es decir, se componen tanto de palabras como de disefios y de
sy efvase o envoltura; por consiguiente tiene su fundamento en el articulo 89,
de la Ley de la Propiedad Industrial en todas sus fracciones.

Como ejemplo de éste signo distintivo podemos mencionar marcas como
Teléfonos de México, Parques de diversién como Chapuitepec Magico o Six
Hags, Calzado como Hush Puppies, Computadoras como Apple, etc., como los
que se encuentran bajo estas lineas,

@ prodigy.

4 infinitum

Las marcas mixtas pueden resuitar de la combinadion de un vocablo o
tocucion de una figura, también pueden componerse combinando palabras y
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colores; también los elementos de {a combinacidn pueden ser a la vez nombre,
figura y colores, esto es, los elementos nominativo, innominado  y
tridimensional. Una marca que pretende ser considerada como mixta, es
aquella, en la cual su creador puede hacer fas combinaciones de los elementos
nominativo, innominado o tridimensional para crear una marca mas llamativa
para el pdblico af que va dirigida y asi el producto ¢ servicio se venda mas.

2.4, Productos y Servicios a los que se aplica una marca

La Clasificacion Intemaciona! de Productos Y Servicios —se crea por ol
Convenio de Paris para la proteccién de [a propiedad industrial el 20 de Marzo
de 1883; revisado en Bruselas, Bélgica, & 14 de Diciembre de 190G; en
Washington, Estados Unidos, e 2 de Junio de 1911; en la Haya, Holanda, el 6
de Noviembre de 1925; en tondres, Inglaterra, ef 21 de Junio de 1934; y, en
Lisboa, Portugal, el 31 de Octubre de 1958; dicho convenio consta de 19
articulos- es utifizada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industriai en [a
sofidtud para registrar una marca; ésta clasificacion consiste en dases, 34 son
destinadas para productos y 11 destinadas para servicios, cuando el interesado
aa:deallMPIseiepropordonaladasiﬁm@htemackmlyelpersonal
capadtadoieayudaasabe‘quedaselem&sporxiea!pmdmtoosewﬁoque
va a registrar.

Aunque no existe plena concordanda entre esta dasificacién -pues se
encuentran revue:‘tosbsproductosquelacamponm, como por ejemplo en la
dase 5 estan preparaciones farmacéuticas y veterinarias con alimentos para
bebes, y preparaciones para la destruccién de animales darfiinos y funguicidas-
debe de anotarse en e recuadro correspondiente de la solicitud de marca para
contintuar con & tramite
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PRODUCTOS

Clase 1. Quimicos usados en la industria, ciencia y fotografia, agricuitura,
horticultura y selvicultura; resinas artificiales y plésticos en estado bruto, abono
para la tlerra; composiciones extintoras; preparaciones para ef temple vy la
soldadura; conservador de alimentos, sustandias curtientes ¥ pegamentos.

Clase 2. Pinturas, bamices, lacas; conservadores contra la herrumbe y
e deterioro de la madera, colorantes, mordientes; resinas naturales en estado
bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y
artistas. Por ejemplo: Pinturas Comex

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustandas para
lavanderia; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones;
perfumeria, aceites esendales, cosméticos, lociones para cabelio y dentrificos.
Por ejemplo: Maestro Limpio

Clase 4. Aceftes y grasas industriales; lubricantes; productos para
absorber, regar y concentrar el poivo; combustibles y materias para alumbysar;
velas y mechas para alumbrar. Por ejemplo: Pemex

Clase 5. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, sanitarias para uso
médico, sustancias dietéticas para uso medico, alimento para bebés; yeso
para uso médico, material para curadones, para tapar dientes; cera dental;
desinfectantes; preparaciones para la destruccion de animaies danfinos,
funguicidas y herbicidas. Por ejemplo: Gerber



Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; material de construcdén
metalico; construcciones transportables metdlicas; materiales metilicos para
vias férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes;
ferreteria, articulos pequerios de metal de ferreteria; tuberia y tubos metdticos;
cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidas en otras
clases; minerales. Por ejemplo: Condumex

Clase 7. Maquinas y maquinas herramientas, motores y motores de
combustion intema  (excepto  vehiculos terrestres);  acoplamientos y
componentes de transmision {excepto vehiculos terrestres); implementos
agricolas no operados manualmente; incubadoras de huevos. Por ejemplo:
Stanley

Clase 8. Herramientas manuates e implementos; cuberteria y cuchillera;
armas blancas; maquinas de afeitar o rastrillos. Por ejemplo: Gillette

Clase 9. Aparatos e instrumentos cientificos, nduticos, topograficos,
dnematogréficos, dpticos, de pesar, de medir, de sefialzacidn, de control, de
SOCOfTo ¥ de ensefianza; aparatos e nstrumentos para condudr, interrumpir,
transformar, acumular, regular o controlar ia electricdad; aparatos para la
grebacion, transmisidn o reproduccién de sonido o imagenes; soportes de
registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras automaticas ¥
mecanismos para aparatos de previo P3go, cajas registradoras, cakuladoras,
equipo para el procesamiento de informaddn ¥ computadoras; extinguidores.
Por ejemplo: Deill
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Clase 10. Aparatos e instrumentos quirirgicos, médicos, dentales ¥y
veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material
de sutura,

Clase 11. Aparatos para alumbrar, calentar, produdr vapor, de coccidn,
refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propositos sanitarios. Por
ejempio: Mabe

Clase 12. Vehiculos, aparatos de locomocion terrestre, aérea o
mantima. Por ejemplo: Nissan

Case 13. Armas de fuego; municiones Y proyectiles; explosivos; fuegos
pirotécnicos.

Clase 14. Metakes preciosos Y sus aleaciones, y articufos de metakes
preciosos 0 chapados de estos materiales, no comprendidos en ofras clases;
joyeria, piedras preciosas, relojerla e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos musicales.

Case 16. Papel y cartdn; productos de imprenta; material de
encuadernacin; fotografias:; papeferia; adhesivos para papeleria o casa;
materiat péra artistas; pinceles; maquinas de escribir y articuks de oficina
{excepto muebles); material de instruccidn y de ensefianza (excepto aparatos);
materiales plasticos para embalaje; caracteres de imprenta; dichés. Por
ejempio: Kodak



(lase 17. Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica Y productos hechos
de estos mateniales; pldsticos estirados por presion para uso de fabricacidn;
materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibies no
metalicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de estos
materiales; piles de animaies; badies y maletas; paraguas, sombrillas y
bastones; latigos, ameses y talabarteria.

Case 19. Materiales de construccién (no metalicos); tubos rigidos
no metdlicos para la construccion; asfalto, brea y betln; construcciones
transportables no metdlicas; monumentos no metdlicos.  Por ejemplo;
Cementos Cruz Azul

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en
otras dases) de madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuemo, hueso, marfil,
hueso de ballena, concha, ambar, nacar, espuma de mar y sustitutos de todos
estos materiales o pldsticos.

Clase 21. Utensilios y recipientes para la casa o codina {no de metales
prediosos o chapados); peines Y esponjas; cepilios o brochas (no pinceles);
materiales para [a fabricacion de cepillos o brochas; articulos de limpieza;
estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado {con excepcién del vidrio
usado en la construccidn); cristalera, porcelana y loza,

Clase 22. Cuerdas, cordones, redes, tiendas de campafia, toldos, lonas,
velamen, sacos y bolsas {no comprendidos en otras clases); materiales para
acolchar y relfenar (no caucho o plastico); materiales textiles de fibra en bruto,
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Clase 23. Estambres ¢ hilos para uso textil. Por ejempio: Tamm

Clase 24. Textiles y productos textiles (rio comprendidos en otras
dases); ropa de cama y de mesa.

Clase 25. Vestuario, calzado y sombrearia. Por ejemplc:  Hush
puppies

Clase 26. Encaje y bordado, listones y galones 8cintas); botones,
broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

(ase 27. Alfombras, tapetes, esteras, linoleum, y otros materiales para
cubrir pisos, tapices colgantes para pared (no textiles).

Clase 28. Juegos y juguetes, articulos de gimnasia y de deportes no
comprendidos en ofras clases; decoraciones para arboles de navidad. Por
ejempko: Naviplastic

Clase 29. Came, pescados, aves y caza; extractos de @ame; frutas y
vegetales en conserva, secas y cockias; gektinas, mermeladas, compotas;
huevos, leche y productos lcteos; aceites y grasas comestibles. Por ejemplo:
Bachoco

Clase 30. Café, &, cacao, aziiar, amoz, tapioca, sagii, sustitutos del
café; harina y preparaciones hechas para cereales, pan, pasteleria y confiteria,
helados, miel, jarabe de melaza, levadura, potvo para esponjar; sal y mostaza;
vinagre, salsas, especias; hielo. Por ejemplo: Los Portales
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Clase 31. Productos agricolas, horticolas y forestales; granos no
comprendidos en otras dases; animales vivos; fruta y vegetales frescos,
semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales;
malta. Por ejemplo: Eukanuba

(lase 32. Cervezas; aguas minerales Y gaseosas y oltras bebidas no
aicohdlicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones

para hacer bebidas. Por ejemplo: Corona

Clase 33. Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas). Por ejemplo:
Tequila Corralejo

Clase 34. Tabaco; articuios para fumadores; cerifios. Por ejemplo:
Camel

SERVICIOS

Clase 35. Publicidad; direccién de negocios; administracién de negocios,
trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros; asuntos financieros: asuntos monetarios; rasuntos
inmobiliarios. Por ejemplo; ING. Comercdial América

Qase 37. Construccidn de bienes inmuebles; reparacidn; servicios de
instalacidn.

(Jase 38. Telecomunicaciones. Por ejemplo: TELMEX
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Clase 39.  Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias,
ofganizacion de viajes.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Case 41. Educacién; capacifacion; entretenimiento, actividades
deportivas y culturales. Por ejemplo: ITESM (Instituto Tecnolégico de
Estudios Superiores Monterrey)

Clase 42. Servicios cientificos y tecnoldgicos, asi como servicios de
investigacidn y disefio relacionados con éstos; servicios de andlisis e
investigacidn industrial; disefio y desarrobo de equipo y programas de
computadora o software; servicios lkegales.

Case 43. Servidos para proveer alimentos y bebidas; hospedaje
temporal. Por ejempio: Hoteles Calinda

(ase 44. Servicios médicos, veterinarios, cuidados de higiene y de
belleza para personas Yy animales; servicios de agricuitura, horticuttura y
sitvicultura. Por ejemplo: Hospital Angeles

Clase 45. Sewidospersona{aysodaiespr&smdosporterce'os

destinados a satisfacer las necesidades de tos individuos; servicios de seguridad
para la proteccidn de bienes e individuos.
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CAPITULO 3

REGULACION JURIDICA DE LAS MARCAS EN MEXICO

En los ditimos cien afios la ciencia a crecido a pasos agigantados, los
descubrimientos realizados en el campo de la medicina han ayudado a prolongar
la vida del ser humano; fa tecnologia, por su parte, ha crecido a niveles
inimaginables hadendo nuestra vida muy cémoda y mds facil; la apertura de los
mercados, gradas a los fratados infermacionales, han propidiado un consumo de
productos que anteriormente no eran conocidos o No era necesano consumirios.
Debido a ésta apertura de mercados, ha sido necesario tener una regulacion
mds estricta ymmudosadebsproductosy%rviaciosquesevemen,au'avésde
as marcas.

La propiedad industrial protege los derechos concemientes al ramo de kas
invenciones e innovaciones comprendiendo a las patentes, modelos de utilidad,
diseos industriales {que induye a los dibujos y modelos), y al campo de los
signos distintivos que comprende tas marcas, nombres y avisos comerdiales, y
las denominaciones de origen.

Laprophdadhdustﬁal&sunadelasdospartesqueconfmnanla
propéedadh@ech;al,laohaes[amupiedadautorai@esereﬁereala
protecdéndebsdaednsdeautor.EnMéﬁco,lasmsﬁhjdorm
gubemamentales encargadas de administrar tanto el sistema de propiedad
mdtstial,cmmbprotecdénabsderedmsdeautorsonelmsﬁumMaicam
de la Propiedad Industrial y la Secretaria de Educacién Piblica, a través del
Instituto Nacional del Derecho de Autor.
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El  sistema de propiedad industrial consiste en la protecdén

que & Estado otorga a todas aquellas creaciones que realizan personas fisicas o
morales, tales como un producto técnicamente nuevo; una mejora a una
maquina o aparato; un proceso de fabricadién novedoso; un disefio industrial
nuevo; una indicacion distintiva del fabricante o distribuidor particular; una
denominacion o nombre comercial que identifica un establecimiento; un aviso
pubficitario, asf como una adaracion sobre el origen geografico que distingue y
hace especial un producto, mediante las lamadas denominaciones de origen.

3.1. ARTICULO 28, PARRAFO NOVENO, DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

La marca es un bien juridicamente tutelado, esto resulta por o dispuesto
en la LeydelaPrMadIrﬂustﬁalymReglanmto,bsmaFesreguianla
fonmmqueiamartasedeberegish'arparaotorgaﬁeasutimlarundemcho
exclusivo de su uso. Asflamarar&spondealaptécﬁcacmze-dalqueésta
mgaene{nle:tado,pu&sm‘rentraséstasemntermgamdrculadény
mantenga su vigencia sera protegida por a Ley, de lo contraric caducard e
registrodetamarcaytendréquesujeiarseaunnuevoprocedimmtoparaw
registro.

Ahora bien, recordemos que “la Constituddn Mexicana vigente fue
promulgada en Querétaro e 5 de febrero de 1917 y entrd en vigor &l 1 de mayo
del mismo afio; la Constitucion mexicana de 1917 es una constitucion rigida,
republicana, presidencial, federal, pluripartidista y nominal, ya que sin existir
plena concotdandamhebdispl:estoconlanomncatsﬁmm)alyla realidad,
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existe que tal concordandia se fogre. La Constitucion estd compuesta por 136
articulos, los cuales se dividen en una parte dogmatica y una organica; en la
parte dogmatica se estabiece la dedaracion de las Garantias Individuales yenla
parte organica las funciones y obligaciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, asi como de fos Estados, Municipéos y Distrito Federal” v

Siguiendo con el criterio doctrinaric “la Constitudién es un documento a
través del cual o sistema normativo otorga viabilidad a la vida estatal, es un
concepto mediante e cuaf hay una ordenacion total del Estado que resuetve los
Casos particulares de la vida en sodedad; también, a través de [ Constitucion
prevalece la razén estatal que permite ef orden, la sequridad y la estabifidad
politica de un pafs. Ningln otro poder mas gue & de la Constitucidn de un
Estado es supremo. No se puede actuar mas alli de las normas juridicas que
establece la Constitucion, o que derivan de ella. Empero, la propia Constitucién
va cambiando conforme a la propia realidad social, pero aunque cambie, existen
principios que son inmutables™®

LaexposidéndemﬁvosdelaLeydelaPropiedadIndusmalseinidaasf:
LaLeyqueseexpideﬁamapoyownsﬁmcionalmbsarticukoZSyBg,fraccién
W,quesereﬁaenalasfamttadesdeiakdead@pam!egisiarsobre
privilegios indusb'iaiesdeinvencic')nyrnejoras,yasim'smo,tienefundamentoen
dArﬁmb?B,ﬁacdénX,quefacuftaalCmgrsoFede'aipamlegislarsobre
comercio.

EsasicmnomlaConstitudénPoﬁﬁGdeiosEsiadosUnidosMexicanos,
en su articulo 28 nos sefiala que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan

7 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURiDICAS, UNAM, Diccionanio Juridico Mexicano, Ed.
Pornia, México, 1999, Tomo 1, Pag. 966.

* QUIROZ ACOSTA, Enrique, Lecciones de Derecho Constitucional, Ed. Poiria, México, 2002,

Tomo [, Pég. 447
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prohibidos los monopolios, ias practicas monopdiicas, los estancos y las
exenciones de impuestos en ks términos y condiciones que fijan las leyes. Bl
mismo tratamiento se dard a las prohibiciones a titulo de proteccdn a la
industria”

"Los privilegios permitidos por fa Ley son:
a) los derechos de autor sobre las obras literarias, artisticas y cientificas, y
b) los derechos de propiedad industriai sobre las creaciones nuevas:
patentes de invencién, modelos de utilidad, modelos industriales y
dibujos industriales™®

En cierta forma éstos son kos (inicos privilegios que existen en nuestro
pais, los cuales estdn acompafiados de una Ley y un Reglamento asi como de la
figura de la Vigencia y la Renovacién de las marcas, las cuates son objeto de
estudio,

De esta forma, dentro de la Constitucién Polfica en su articubo 28,
parrafo noveno, encontramos ef primer fundamento legai, atendiendoc a &a
clasificacion de Kelsen, de la Propiedad Industrial y por consiguiente de las
marcas; asi, a la letra dice:

"Tampoco constituyen moncpolios los privilegios que por determinado
ﬁemposeconcedanabsauto;esyarﬁs!aspamlaproducddndesusobmsy
bsqueparaelusoadusivodewsinvmtos,seotmgumabsinvmtoresy
perfeccionadores de alguna mejora”

" RANGEL MEDINA, David, Op. Cit. Pag. 30
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Debemos entender que e legistador, at llamar privilegios que por
determinado tiempo se concedan, hace referendia af derecho exclusivo que se
obtiene por el término que establezca la Ley referente al caso.

En concreto, debemos enfocamos a2 la propiedad industriat que se
encuentra contemplada en este precepte y, adecudndolo al registro de las
marcas y su vigencia, tenemos que en efecto es un privilegio para el interesado
que ha cumplido con todos los requisitos que determina la Ley de la Propiedad
Industrial y su Reglamento el obtener del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial ef Titulo de Marca Registrada de su productc o servicio.

Asi, obtenemos el derecho exdusivo de la marca scbre el producto o
servicio al que se aplique con una vigencia de 10 afios, los cuales podran ser
renovados por periodos de la misma duracidn, seis meses antes o después de
terminarse la vigencia de la marca ya registrada.

Ahora, el articulo 89 de la Constitucién Politica se refiere a las facultades
y obkgadiones del Presidente de la Repiiblica, y en su fracddn dédmo quinta
nos dice: “Conceder privitlegios exdusivos por tiempo limitado, con arreglo a la
ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfecconadores de aklgun
ramo de la industriz®

En efecto, el interesado, af registrar una marca ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (por sus siglas IMPI) que “es un organismo puablico
descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio ¥ que tiene la
autoridad legal para administrar ef sistema de propiedad industrial en nuestro
pais, el cual, el 10 de Diciembre de 1993 se publico en el Diaric Ofidal de {a
Federacién el Decreto, en la administracién del Presidente de Ia Republica en
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ese entonces Carlos Salinas de Gortari, por el que se crea este Instituto;
como lo sefiala el articulo 6 de la ey de la propiedad industrial gue contiene las
facultades del instituto™® y obtener ef Titulo de Marca Registrada obtiene
derechos exclusivos sobre la marca por una vigencia de diez arios, los cuales
pueden ser renavados por [apsos de Ja misma duracion.

Este procedimiento lo puede realizar cualquier persona, desde un
pequefio comerciante hasta las grandes empresas, que tenga e interés de
registrar una marca y usarla siempre que cumpla con los requisitos y formas
que sefiala la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

Por uitimo, tenemos que el articulo 73 constitucional se refiere a las
Facultades que tiene el Congreso de la Unidn, en su fraccién dédma dice:
“para legislar en toda f@a Replblica sobre hidrocarburos, mineria, industria
cinematografica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediadién ¥y
servicios financieros, energia ekctrica y nuclear, y para expedir fas leyes del
trabajo reglamentarias del articuko 1237

En efecto, e Congreso de la Unién, compuesto por l[a Camara de
Diputados y la Camara de Senadores, son los encargados de realizar la labor
legislativa det pais, esto es, crea y modifica las jeyes que nos rigen. El articulo
73, constitucional nos menciona las facultades del Congreso de fa Unidn; dentro
delaﬁaccic’mx,msseﬁalaquelegisiaentodaiaRepébfx:asobre
hidrocarburos, minerfa, industria cinematogréfica, comercio, juegos con
apuestas y sorteos, intermediacién y servicios finanderos, energia ekéctrica y
nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del articulo 123, asi
como ia fraccion XXX, & Congreso de la Unidn esta facuttado para expedir todas

* http:/fwwovr.impi.gob.mx, 24 de Abril del 2004, 20:35 horas.



las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades
anteriores y todas las otras concedidas por fa Constitucidn a los Poderes de la

Unidn.

En este caso, es del Congreso de la Unidn de donde emana la Ley de la
Propiedad Industrial, que es la que tiene que atender y seguir los lineamientos
que ella contiene a todos aquellos interesados en registrar una marca.

3.2. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La modemizacidn del sistema de propiedad industrial en México se inicid
con ia Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, promukgada el
27 de junio de 1991, misma que sustituyS a la anterior Ley de Invenciones y
Marcas de 1976. Esta ley contempla en su articulo 7° la creacién del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) —es ta autoridad administrativa en
materia de propiedad industrial-, el cual se instituyd por decreto presidencial el
1C de diciembre de 1993, con el objeto de ofrecer apoyo ténico a la Secretaria
de Comercio y Fomento Industriai.

Posteriormente, la Ley de Fomento y Protecddn de la Propiedad
Industrial es reformada mediante un decreto publicado en e Diario oficial de 13
Federacion el 2 de agosto de 1994, cambiando su nombre a Ley de I Propiedad
Industrial. Come resultado de estas reformas, el IMPI se convierte en la
autoridad para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro pas.

“Las leyes reglamentarias son las leyes secundarias que detallan, precisan
y sancionan uno o varios preceptos de la Constitucidn con e fin de articular los
conceptos y medios necesarios para la apficacion del precepto constitucional
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que reguian, el caracter reglamentario de la ey radica en su contenido ¥ no
se refiere a la relacion jerdrquica de las demds leyes; fa funcidn reglamentaria
de una ley implica fa ampliacién de preceptos contenidos en la fegislacion que
desarrolla™!

La Ley de la Propiedad Industriat fue publicada en e Diario Oficial de la
Federacion €l dia 27 de Junio de 1991, entrando en vigor al dia siguiente de su
publicacion, en aquel entonces, por el Presidente Caros Safinas de Gortari.

La Ley de lb Propiedad Industrial, en su Titulo Cuarto llamado De las
Marcas y de los Avisos de Nombres Comerdales, regula todo lo relacionado a las
marcas, Ccomo sus generalidades, su registro, y los procedimientos
administrativos que conltevan a reafizar dicho tramite.

Como todas las leyes contienen definiciones de lo que regulan, ésta no es
la excepcion; asi encontramos que ef articulo 88 nos dice que la marca es todo
signa visible que distingue a productos o servicios de ofros de su misma especie
o clase en el mercado; esto nos es de gran ayuda e importancia puesto que la
materia a fratar es lo relacionado a las marcas y su registro.

La Ley, nos sefiald, que las marcas pueden ser denominaciones y figuras
visibles que identifiquen Jos productos o servicios, figuras tridimensionales
(e’npaqu&); los nombres comerdales y denominaciones o0 razones sodales y
por ultimo el nombre propio de una persona fisica.

AsfcmxonosseﬁalalaLeyquecosassepuedmregist'armouna
marca, también nos menciona que no se puede registrar como una marca;

7 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, UNAM, Diccionario Juridico Mexicano, Ed.
Porria, México, 1999, Tamo 2, Pag. 1602.
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comeo & reproduccion o imitacidn sin autorizacién, fos  escudos, fas

banderas, fos simbolos de organizaciones internacionales, etc., los titufos de
obras intelectuales o artisticas, etc., siendo un total de 17 impedimentos que se
tienen para no poder registrar una marca que se encuentran en el articulo 90 de

la ley.

En una segunda parte, la Ley regula ko referente al registro de las
marcas, debiendo mencionar que dicho registro tiene un vigencia de diez afios a
partir de la fecha de presentacidn de la solicitud ¥ se renueva cada diez afios.

Es importante mencionar que como en todo procedimiento administrativo
€S necesario una soficitud del interesado para registrar una marca, debiendo
acompaiiar a esta solicitud el comprobante de pago de la tarifa correspondiente
y los ejemplares de la marca.

En ocasiones, se quiere registrar una marca entre dos 0 mds personas,
en este caso se necesitan las reglas sobre su uso, licencia y transmision de
derechos los cuales serdn pactados en un convenio por escrito, estas reglas
deben incluir & fimitacion de productos o servidos, régimen de licendas,
representacion comiin y cancelacién; que encontramos posteriormente en el
Reglamento de la Ley.

Dentro del procedimiento para registrar una marca esta debe pasar por
un examen de forma y un examen de fondo; si no hay ninglin inconveniente -
como puede ser la falta de un comprobante de pago de la tarifa correspondiente
o la falta de ejemplares, solo por mencionar a algunos- se procederd a tramitar
fa expedicidn del titulo; asi de esta manera se podran usar las siglas M.R. en
toda la Replbfica Mexicana, solo en productos registrados que tengan su titulo
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como tal, habiendo una caducidad de la marca cuando ésta no sea utilizada en
tres afios consecutivos.

Por dltimo, nos habla de la rencvacion det registro de una marca, la cual
se puede tramitar seis meses antes o después de que termine su vigendia,
siempre que e interesado presente el comprobante de pago de la tarifa
correspondiente,

En la Oitima parte, de la Ley referente a las marcas, encontramos kos
procedimientos administrativos basicos como son: que la solicitud sea por
escrito y en idioma espafiol, que sea firmada por el interesado y este
acompariada del comprobante de pago de la tarifa correspendiente; & sefialar
domicilio para oir y recibir notificaciones; asi, como que los expedientes estén
abiertos para cualquier dase de consultas por parte de los interesados.

También la Ley regula el caso de solicitudes que se realizan por conducto
de mandatario, los cuales deben de acreditar su personalidad con una carta
poder simple o ante notario publico firmada por dos testiqos. Es importante no
dvidamosdebsplazosqwﬁjaesbLey,cuandobstémﬁnossonendiasse
computaran dnicamente los dias hébiles; cuando jos #rminos son a meses o a
afos, el computo se hara fecha a fecha incuyendo los dias inhabiles.

Un aspecto importante que conviene destacar es que la fey oforga una
mayor proteccion a los derechos de Propiedad Industrial a través de sistemas
mas eficientes para sancionar fa violacién de estos derechos ¥ armonizar sus
dSposthmene{mamodebsbatadosmtemdonalsobscmvenbs,debs
cuales nuestro pais forma parte, como ef convenio de paris.

Para lograr e objetivo de las (iitimas reformas a la ley, se requirié contar
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con una institucidn que propordonara a los usuarios servicios modemos y
eficientes en el trdmite y otorgamiento de derechos, asi como proteccién y
defensa de ks mismos, otorgandose al IMPI las facultades de autoridad en esta
materia, lo que constituye un elemento indispensable para ka consecucién de los
objetivos propuestos.

3.3. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

El Reglamento de fa Ley de la Propiedad Industrial fue expedido -en
aquel entonces por ef Presidente Carlos Salinas de Gortari- el dia 18 de
Noviembre de 1994,

"El reglamento de una fey es una norma de cardcter general, abstracta e
impersonal, expedida por el Poder Ejecutivo con la finalidad de lograr la
aplicacién de una ley previa, el reglamento es producto de la facuitad
reglamentaria contenida en el Articulo 89, fraccidn primera de la Constitucidn;
todo reglamento es una norma que complementa y amplia el contenido de una
Iey"zz

Es asi que este Reglamento contiene las reglas para el procedimiento de
registro de una marca, como lo sefiala el Capitulo I que menciona que ias
solicitudes deben de presentarse por separado para cada asunto, si estas
solidtudes no cumplen con todos los requisitos e Instituto requerird al
solicitante y fe dard un plazo de dos meses para que subsane los errores, de Io

® INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, UNAM, Dictionario Juridico Mexicano, Ed.
Pormiia, México, 1999, Tomo 3, Pag. 3272.
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contrario serd desechada la solicitud de plano, no pudiendo reanudarse el
tramite por abandonado.

Ei Reglamento de la tey contempla las notificaciones para
requerimientos, resoluciones, etc., estos serdn notificados al solicitante por
medic de correo certificado con acuse de recibo al domidilio sefialado, también
se puede notificar personalmente al domicilio sefialado, en las ofidnas del
Instituto o se puede publicar en la Gaceta de ia Propiedad Industrial.

Como hemos mendonado en ocasiones anteriores, los interesados a
veces actian mediante su apoderado o representante legal y en este supuesto
en el Reglamento estdn las preceptos para su uso para su uso, como son, el
acreditar la personalidad mediante carta poder simple firmada por dos testigos o
Carta poder simple ante notario plblico; o simplemente los soligtantes que
actben por si mismos, asi como apoderados ¥ representantes legales pueden
autorizar a otras personas, por ejemplo, a pasantes en derecho.

En el drea de los expedientes estos permaneceran en el Instituto durante
la vigendia de los derechos de propiedad industrial, en este caso la marca, se
pueden obtener copias certificadas de las actuaciones, previo el pago de la
tarifa correspondiente —tienen un costo de $6.00 tamafio carta u oficio si es en
blanco y negro, y si son a color tendran un costo de $10.00; y si requiere de
copias simples tienen un costo de $5.00 tamafio carta u oficio si son en blanco y
negro, y si son a cobor tendran un costo de $8.00-, asi como obtener los
documentos originales que obren en el expediente si se dejan las copias
certificadas de ios documentos.

Respecto de las copias certificadas que se han explicado, éstas se
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encuentran citadas en los articulo 19 y 20 del reglamento de la ley de la
propiedad industrial, tos cuales transcribiremos a continuaddn:

“Articulo 19, El titular o su apoderado, podran obtener, dnicamente
durante et iempo en que los expedientes estén consultables, los documentos
originales que acompafiaron a las sdlicitudes o promociones. En este caso, el
instituto expedira, a costa del solicitante, y previamente a su devolucidn, copias
certificadas de Jos mismos para que obren en sus respectivos expedientes en
sustitucion de los documentos que se devuelvan”

“Articulo 20, Toda persona podra solicitar y obtener copias certificadas de
los documentos que obren en los expedientes refativos a derechos concedidos o
registrados, previo pago de las tarifas correspondientes”

Por Gltimo este Reglamento de [a Ley nos sefiala més reglas sobre las
generalidades de la marca aplicadas a la solicitud, como son, que esta sea
presentada en tres ejempiares firmados por ef solicitante, asi como un ejemplar
de la marca por cada solicitud y as leyendas que aparecerdn en la marca.

En la solicitud de registro de una marca se debe indicar los productos o
sem'ciosaFosquesevaaap!icarlamarca,stosasuvezsedividenendases
las cuales ya tiene un nimero asignado, ¥ anterior proviene de i Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas vigente
establecida en & convenio de parfs, siendo el Instituto ef que publique en ia
Gaceta dicha clasificacion.

Este reglamento tiene advertencia para & solicitante que modifique ef
signo distintivo, aumente e nimero de productos o servicios, sustituya o
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cambie el producto o servido, este caso ko encontramos en el articulo 61
del reglamento de la ley de la propiedad industrial, que a 13 letra dice:

“Articulo 61, si el solicitante después de presentada la solicitud de
registro modifica el signo distintivo; aumenta el nimero de productos o servicios
para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio
seflalado en la solicitud, ésta serd considerada como una nueva y se sujetard a
un nuevo tramite, debiéndose enterar Ia tanfa correspondiente y satisfacer los
requisitos legales y reglamentarios aplicatles. En este casc se considerara como
fecha de presentacién de la soliitud modificada, la de presentacién de la
promocion por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inidal,”

Asi, se dice que la marca se encuentra en usa, cuando los productos o
servidos que ella representa han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles, y cuando se aplique a productos destinados a la exportacion, o
anterior lo encontramos en el articuilo 62 def reglamento de la ley de la
propiedad industrial.

3.4. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA MARCA.

Al acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a realizar ia
solicitud de registro de una marca es recomendable, primero, realizar una
bitsqueda de anterioridades.

Esto quiere decir que se tendré que hacer un escrito, en original y copia,
dirigido al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ef cual contendra:



a) e signo distintivo, en este caso la marca, que puede consistir

en nominativa, innominada, tridimensional o mixta que se pretende
registrar.

b) Clase a la que commesponde e! producto o servicio a ser protegido por &
signo distintivo, en este caso fa marca.

¢} Formato de pago de derechos con la cantidad de $98.26 + 14.73 (IVA) =
$112.99 por cada bisqueda.

d) Esta documentacidn se presenta y se recoge en la oficialia de partes del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Et resultado se entrega a los 20 minutes cuando sea nominativa {solo
paiabras) y 20 dias habiles si es mixta (con dibujo y palabras), innominada {solo
dibujo), y tridimensional (empague).

"Hay dos sistemas juridicos diferentes para la proteccidn de las marcas;
el sistema de registro, otorga la proteccién a una marca adn cuando no haya
sido utilizada y en general privilegia la formakidad del registro oficial frente a la
efectividad del uso; el sistema de uso, requiere la prueba de uso para ef registro
de una marca, o fa intencién de uso con utilizacién efectiva subsiquiente al
registro y en general privilegia la efectividad def uso frente a la formalidad del
registro"j

La finalidad que tiene la blsqueda de anterioridades es revisar Ios
registros marcarios para saber si se encuentra una marca igual o semejante a la
que se prefende registrar.

“TERAN CONTRERAS, Juan Manuel, Op. Cit. Pag. 18
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3.4.1. Solicitud.

E! maestro Justo Nava Negrete nos da un acertado concepto de Jo que es
la solicitud, al mendonar, que es e actc por medio del cual cuakquier persona
fisica o juridica solicita a la administracién piibfica registrar un signo o medio
material con el fin de que este constituya una marca.

La Ley de la Propiedad Industrial en sus articulos 113 al 135 requla el
registro de las marcas, asi como del arficulo 5 al 21 y del 53 al 68 de
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Se debe sefialar en & sclicitug que tipo de registro se va a realizar como-
puede ser el registro de marca, el registro de marca colectiva, & registro de
aviso comercial y por (itimo la publicacién del nombre comerdal, y asi comenzar
a llenar dicho documento. (Ver anexo de solicitud en la pégina )

3.4.1.1. Datos del solicitante.

Esta es la primera parte a llenar en fa soiicitud, la cual contendra los
datos personales del interesado o interesados en su caso, para realizar &
registro de una marca ante ef Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta
parte de la solicitud tiene su fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial en
los Articulos 113, 179 y 180; asi como el Articulo 5 y 6 del Reglamento de dicha
Ley.

1) Nombre (s): Comenzando por ef nombre, el apellido patemo y después
el apellido matermo del interesadc o cuando sean varios los interesados se hace
una lista y se inscribira en la solicitud el primer nombre de estos.



2} Nacionalidad (es): Si es mexicana o extranjera, anotando de
que pais proviene el interesado, asi como cuando sean varios interesados se
inscribira en la solicitud la nacionalidad del primero de éstos.

3) Domicilio del primer solicitante; calle, nimero, colonia, cédigo postal,
pobilacidn, Estado y Pais: Estos datos se deben de anotar exactamente debiendo
correspender &f cGdigo postal con la colonia asi como fa delegacidn o municipio
y €l Estado o Pais para una mejor ubicacion.

4) Tetéfono (clave): Anotando el numero telefénico donde se le pueda
encontrar al solicitante, asi como la ciave lada en caso de vivir fuera del Distrito
Federal 0 en &f extranjero.

5) Fax (dave): De su casa o su oficing, si es que o tuviere.
6) E-mail: Su correo electrdnico, si es que ko tuviere,
3.4.1.2. Datos del apoderado.

En esta parte de la solicitud se llenard solo en caso de que el interesado
actie por medio de representante legal el cual vaya a realizar todos los demds
framites para el registro de una marca; este apartado tiene su fundamento en e
Articulo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial y Articulos 16 y 17 del
Reglamento de la Ley en comento, que a 1a letra dicen:

“Articulo 181, de la ley de la propiedad industrial; Cuando las solicitudes y
profmociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberd acreditar
Su personalidad:
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I. Mediante carta poder simple suscrita ante
dos testigos si el mandante es persona fisica;

II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando
en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de
patentes, registros, o la inscripcidn de licencias o sus
transmisiones. En este caso, en la carta poder deberd
manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para
elflo y dtarse el instrumento en e que consten dichas
facultades.

OI. En los casos no comprendidos en la fracdon anterior, mediante
instrumento piblicc o carta poder con ratificacion de firmas
ante notario o corredor cuando se trate de persona moral
mexicana, debiendo acreditarse la legal existendia de ésta v las
facultades del otorgante, y

Iv. En los casos no comprendidos en fa fraccion 11, mediante poder
ctorgado conforme a la legislacion aplicable def lugar donde se
olorgue o de acuerdo a los tratados internadionales, en caso de
que el mandante sea persona movral extranjera. Cuando en el
poder se dé fe de la existencia de la persona moral en cuyo
nombre se otorgue el poder, asi como del derecho del otorgante
para conferiro, se presumird ia validez del poder, satvo prueba
en contrario.

En cada expediente que se tramite debera acreditarse {a personalidad del
solicitante o promovente; sin embargo bastara con una copia simple de la
constanda de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro generaf de
poderes establecido por el instituto.



“Articulo 16, del reglamento de la ley de la propiedad industrial; El
acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes se sujetard a

o siguiente:

. La carta poder a la que se refiere € articulo 181, fracciones 1

y II de la ley, debera contener e nombre, firma y domicilio
de dos testigos. Los otorgantes podran ser nacionales o
extranjeros;

. Se reccnocerdn para actuar en  procedimientos

administrativos los poderes generales otorgados para actos
de administracion o para pleitos y cobranzas;

. En los casos previstos en los articulos 187 v 200 de la ley, los

solicitantes o promoventes podran acreditar su personalidad
con copia de la constancia de inscripcidn del poder de que se
trate en el registro general de poderes del instituto, siempre
y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos ¥
cobranzas;

. Los poderes especiales se reconoceran para realizar los actos

para los cuales se oforgaron, y

. Los soficitantes que actten por si, los apoderados y

representantes legales, podrdn autorizar en sus solicitudes y
promociones a otras personas fisicas para oir y recibir
notificaciones y documentos”.

“Articuko 17, del reglamento de ka ley de la propiedad industrial; Ef
instituto tendra a su cargo el registro general de poderes en el que se
inscribirdn los documentos originales de poderes o copias certificadas de los
MHSMOS ¥, en su caso, legalizadas. La inscripcidn en el registro general de

poderes sera opcional. En cada sofidtud o promocién bastard acompafiar una
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copila simpie de la constancia de inscripcidn en el registro general de
poderes”.

7) Nombre {s): Comenzando por el nombre, el apellidoc patemo y por
attimo el matemo, en caso de ser varios los apoderadas se anotardn todos los

nombres.

8) RGP.: El Institutc Mexicano de la Propiedad Industriai tiene a su cargo
el Registro General de Poderes -articulo 17, del reglamento de la ley en
comento- con ef cual los interesados que tengan un representante o apoderado
legal podran inscribir los documentos originales o copias certificadas de la carta
poder, puesto que esta inscripcidn es opdonal, v asi en cada solicitud o
promodion bastara acompaiiar una copia simple de la constancia de inscripcion
en el Registro General de Poderes para continuar con los tramites de registro de

una marca.

9) Domidlio: Del apoderado o representante jegal; calle, nimero, colonia,
cddigo postal, poblacion, Estado y Pais: Estos datos se deben de anotar
exactamente debiendo corresponder ef cddigo postal con fa colonia asi como la
delegacién o municipio y e Estado o Pais para una mejor ubicacidn.

10} Teléfono (dave): Anotando el nimero telefénico donde se le pueda
encontrar al representante o apoderado legal, asf como la clave tada en caso de
vivir fuera del Distrito Federal o en el extranjero.

11) Fax {dlave}: De su casa o su oficina, si es que io tuviere.

12) E-mail: Su correo electrénico, si es que lo tuviere.
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3.4.1.3. Datos de la Marca.

Esta tercera parte de [a solicitud se enfoca mas hacta los datos en
particular de la marca como lo son gue tipo de marca es, cual fue fa fecha de su
primer uso, a que dase pertenece y si es para un producto o servicio, etc.

13) Signo Distintivo: Se debe escribir en este espado que la soticitud es
para registrar una marca asi como el nombre que se pretende proteger, si es
que lo hay, para el producto o servido al que se va a aplicar, y si tiene un
dibujo se debe espedificar agregando la palabra “y disefio”.

14) Tipo de Marca: Se debe sefialar en el recuadro correspondiente si la
marca es Nominativa (cuando se deseen registrar una o varias palabras),
Innominada (si desea registrar una figura, disefio o fogotipe), Mixta (sf se desea
registrer la combinacién de palabras, figuras y disefios), Tridimensional {(cuando
se desee registrar el empaque envoltura o envase del producto en sus tres
dimensiones anchg, alto y volumen),

15) Fecha de primer uso: Se debe sefialara si la marca se ha usado antes
de registraria, anotando dia, mes v afio.

16) No se ha usado: A falta de indicaddn de fecha de primer uso se
indicara que la marca nunca ha sido utilizada.

17} Clase: Recordemos que existe una Clasificacidn Internacional de
Productas y Servicios porque la marca se encuentra dividida en productos y
servicios ¥ cada uno de estos tiene un némero de clase que van de la clase 1 a
la dase 45, en este espacio se anotara la clase a la que pertenece la marca.
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18} Producto (5) o Servicio (s): Se debe anotar el nombre de
producto o servicio que llevara la marca, estos deben coincidir con el ndmero de

clase que le corresponda.

19) Giro preponderante: Este sob se utilizara en caso de solicitar
publicacién de un nombre comerdal.

20) Ubicadidn del establedmiento: Se deberd de anotar ef domicilio
completo (calle, nimero, colonia y cédigo postal) sin ningin tipo de mapa de
kocalizacion que este reladonado con la marca.

21} Leyendas y Figuras no reservables (solo en caso de marcas): Este
espacio solo se usara en casc de que la etiqueta de la marca contenga leyendas
que no se puedan registrar como b son; contenido neto, ingredientes, peso,
hecho en México, S.A. de C.V., Registro General de Salud, etc.

22) Solo en caso de Marca presentado en el exiranjero: La prioridad se
reclama solo en caso de que la marca este registrada en un pak extranjero o
que sea miembro del Convenio de Paris, y se realiza dentro de los seis meses
siguientes a que se haya solicitado el registro de fa marca en el pais de origen,
el nimero de solicitud, la fecha de presentaciin en el pais de origen y el
documento de prioridad asi como el pago correspondiente.

“articulo 117, de ia ley de la propiedad industrial. Cuando se solidte un
registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados
intemacionates o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberio
hecho en ofros palses poda reconocerse como fecha de prioridad la
presentacidn de la solicitud en que lo fue primero”

72



Tarticuto 118, de la ley de la propiedad industrial. Para reconocer la
prioridad a que se refiere el articuko anterior se deberan satisfacer los siguientes
requisitos:

L. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga
constar el pais de origen y la fecha de presentacion de la
solicitud en ese pais;

O. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a
productos o servidos adicionales de los contemplados en [a
presentada en ef extranjero, en cuyc caso la prioridad serd
reconodida solo a kos presentados en el pafs de origen;

II. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la
solicitud se cumplan los requisitos que sefialan los tratados
internacionales, esta ley y su reglamento”.

No hay propiamente un registro intemacional de marcas, la proteccion de
una marca normalmente caduca por faita de renovacion del registro, o por falta
de uso de |3 misma; basta la renovacion del registro para mantener ef derecho

exclusivo de la marca.

“El registro de marcas es por pais y la protecddn es temitorial lo que
prevé el Convenio de Paris para la Protecdén de la Propiedad Industrial, que es
el tratado intemacional mds importante en la materia, es un periodo de seis
meses para hacer valer la prioridad de la primera solicitud de registro de una
marca en los demas pafses miembros de la unién®

Existe un recuadro que se encuentra en e lado inferior derecho de Ia
solicitud en el cual se deberd pegar una etiqueta no mayor de 10 ant X 10 cm,

“ TERAN CONTRERAS, Juan Manuel, Op. Cit,, Pag. 38
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ni menor de 4 cm X 4 an en color blanco y negro (solo en casc de
marcas innominadas, mixtas o tridimensionales) en cada tanto de ta solicitud y
se deberdn de presentar seis etiquetas mds (conforme a las presentadas en la
solicitud) en un sobre cemrado como anexo.

Por (itimo, la leyenda que dice “bajo protesta de dedr verdad, manifiesto
gue los datos asentados en esta solicitud son ciertos” y a continuadién se debe
anotar el nombre y l2 firma del titular o apoderado legal asi como el lugar y la
fecha en que se realizo la solicitud.

3.4.1.4. Documentos Anexos.

Estos scn los documentos gue deben acompariarse a la solicitud vy la
ausencia de éstos producird que no se realice por compieto el tramite de
solicitud de una marca, los cuales son:

1. Comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de [a
solidtud, registro y expedicidn del titulo -siendo la cantidad de $2,167.83 +
$325.17 (IVA) = $2,493- formato que entrega o Instituto Mexicana de la
Propiedad Industrial al soficitante e cual deberd de pagarse en el banco
Scotiabank Inverat, y debe de anexarse en original y copia. (Ver anexo de
formato de pago en la pagina )

2. Seis etiquetas con las medidas reglamentarias las cuales son no
mayores de 10 cm X 10 an, ni menores de 4 cm X 4 cm.

3. Seis impresiones fotogréficas o e dibujo con las medidas
reglamentarias de la marca tridimensional en sus tres planos que son ancho,
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alto y volumen.

4. Reglas de uso y licencia de la marca y su transmision de derechos
{esto solo en caso de marca en copropiedad).

5. Copia de la constancia de fa inscripcidn de una carta poder en ef
Reqistro General de Poderes def Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

€N SuU Caso.

6. Documento original que acredits {2 personalidad, esto solo en caso de
compulsa —copia, trasunto o traslado de algin escrito o instrumento judicial
debidamente cotejado con su oniginal; acto por el cual un notaric pablico revisa
determinados documentos que deban registrarse ¢ ser insertos en su protocolo-

7. Documento de prioridad, esto en caso de gue la marca este registrada
en el extranjero; articulo 117 y 118, de [a key de la propiedad industrial.

3.4.2. Examen De Forma.

Una vez reaiizada la soficitud de registro de una marca esta es entregada
en las ofidnas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que se
reglice €l llamado Examen de Forma el cual consiste “en establecer si la
solicitud, la descripcidn, las reservas y las impresiones del mismo coinciden
entre si, en general, satisfacen los requisitos iegales y reglamentarios™, esto
es, realizar o estudio def signo o medio material que se pretende registrar como
marca, si es registrable 0 no, como bien lo sefiala ef Articuio 119 de la Ley en
comento.

¥ Sepiiveda, César, Op. Cit. Pég. 24
75



Dicho Examen de Forma consistird en revisar si se cumplen kos

requisitos que se encuentran en el articulo 121, de la ley de la propiedad
industrial:

1.
2.

Nombxe, nacionalidad y domicilio del solicitante; articulo 113, fraccion I;
Et signo distintivo de la marca, mendonando si es nominativo,
innominado, tridimensional o mixto; articulo 113, fraccion II;

Los productos o servicios a los que se aplicard la marca; articulo 113,
fraccion 1Iv;

. Comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la

soficitud, registro y expedicion del titulo; articulo 114;

- 4 ejemplares de la marca —a solicitud se debe presentar en original y tres

copias con un ejemplar del logotipo pegado en cada tanto- y 6
ejemplares mas de la marca los cuales irdn en sobre cerrado; articulo
114;

Toda solidtud debera presentarse por esaito y redactada en idioma
espanol;

Toda soficitud debera estar finada por ef interesado o su representante;
articulo 180.

Como bien o sefiala e articulo 180, de Ia ley en comento, las solicitudes

0 promociones deberan ser firmadas por el interesado o su representante y
estar acompariadas del comprobante de pago de la tarifa cormespondiente, en su
caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el instituto desechara de plano [a
solicitud ¥ promocidn.

Por {ltimo si 13 solicitud cumple con todos los requisitos que exige la Ley

en comento, se procederd a realizarse el Examen de Fondo.
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3.4.3. Examen de Fondo.

Concluido ef Examen de Forma la soliditud procederd af llamado Examen
de Fondo, como lo sefiala e Articulo 122 de la Ley, el cual consistird
fundamentalmente “en verificar si dicho signo o medio material pudiere afectar
algin derecho adquirido™, esto es, verificar que la marca es registrable y no se
encuentra en ninguno de los supuestos del Articulo 90 de fa Ley, el cual nos
menciona qué no se pueden registrar.

E! personal del Instituto encargado de realizar ef Examen de Fondo tiene
a su disposicion todos los registros de las marcas nominadas ordenadas
alfabéticamente, asi como de las innominadas ordenadas por figuras, y un
catalogo de marcas tridimensionales y mixtas, también tienen los registros de
lasdasa,yaseandeproductososervicios,a los que se apfica la marca.

El articulo 122, de la ley en comento, nos sefiala que concluido el
examendeforma,seprocederéarealizareiexamendefondo,aﬁndev@ﬁcar
si la marca es registrable en los términos de esta ley:

1. Siexisteotramartaiguaiosemejantealaquesepreterrderegistrar;

2. Quedidwmarcaquesepretenderegisb—arnosemamtradentrodebs
mpuestosdelarﬁ(:ubgo,delaiey,elwafnosseﬁalaquénosepuede
registrar,

3. Que exista alguna anterioridad de la marca que se pretenda registrar,
&toes,quesehayaqueriduregistrarlamarcayporalgunacausano
pudo realizarse este tramite.

* Nava Negrete, Justo, Op. Cit. P3g. 2
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Si la solicdtud con |a documentacitn exhibida no cumple
con kos requisitos legales, si existe algin impedimento para e registro de la
marca o si existert anterioridades, esto es, que no haya aprobado el Bamen de
Fondo, el Institto fo comunicard por escrito al solicitante y se e otorgard un
plazo de dos meses para que subsane ios errores u omisiones en los gue
hubiese incumrido y asi podrd manifestar fo que a su derecho convenga; si &
interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerard abandonada
su solicitud; asi ko marca € Articulo 122 de la Ley en comento.

E! articuko 122 bis, de la ey de fa propiedad industrial, nos sefala: “el
interesado tendrd un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisites a
los que se refiere of articulo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el
pago de B tarifa corresponda al mes en que se de cumplimiento. Et plazo
adicional, se contara a partir del dia siguiente al del vencimiento del plazo de
dos meses previsto en el articulo 122 anterior. La solicitud se tendrd por
abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requisitos formulados
dentro del plazo inidal o en el adidonal a que se refiere este articulo, 0 no
presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes”,

“La funcion de la marca consiste en distinguir los productos o servicios
amparados frente a obros de {a misma dase; no son susceptibles de registro las
marcas simiares a ofras en grado de confusion dentro de la misma dase de
productos o servidos. Cuando se pretende confundir al consumidor o
aprovechar el prestigio de un oferente con una marca similar a [a suya, estamos
en {a zona de la competendia desleal””

*TERAN CONTRERAS, Juan Manuel, Cp. Cit. Pag. 38
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3.4.4. Expedicion del Titulo de Marca Registrada.

Una vez que se ha finalizado exitosamente el Examen de Forma y e
Examen de Fondo, ef Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedird el
Tituko de Marca Registrada del producto o servicio del que se trate. En caso de
que el Instituto niegue e registro de la marca, b comunicara por escrito al
solicitante, expresando ks motives y fundamentos legales de su resolucidn, asi
lo menciona e articulo 125 de la ey en comento.

Cuando se ha entregado ef Titulo de Marca Registrada al interesado, se
acredita el derecho al uso exclusivo de esa marca y podra ser utilizado en todo
el territorio nadonal, tal y como fue registrada o con modificaciones que no
alteren su caracter distintivo, asi lo mendiona el Articulo 128 de fa Ley de Ia
propiedad industrial,

El Institutc Mexicano de fa Propiedad Industrial expedird un Titulo por
cada marca, come constancia de su registro; el Titule comprenderd un ejemplar
de la marca y en el mismo se hard constar kb que enumera el articulo 126 de la
tey:

1. Nimero de registro de la marca.

™

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

Productos o servicios a los que se aplicara la marca.

Nombre y domicilic del titular.

Ubicacion del establecimiento, en su caso.

Fechas de presentacion de la soficitud; de prioridad reconodda y de
primer uso, en su caso; y de expedicion.

7. Su vigencia.

I .
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El articuio 131, de la lky de la propiedad industrial nos mendona: *la
ostentacion de [a leyenda "marca registrada”, las siglas *M.R.” o el simboto, séio
podrd realizarse en el caso de los productos o servicios para os cuales dicha
marca se encuentre registrada.

3.4.5. RENOVACION.

La renovacion es ef medio por el cual el titular de una marca registrada
puede obtener una nueva vigencia de la misma por otros diez afios mds, y asi
continuar con s derechos exclusivos que tiene sobre esta al haber realizado &f
procedimiento de registro de marca; el propdsito de la renovacién de la marca
es el gue nos comenta el maestro César Sepliiveda:

"El proposito de establecer obligatoriamente la renovacion periddica de
las marcas es limitar el ndmero de las existentes a las que efectivamente haya
interés en conservar, a la vez que permite la adquisicién de marcas a quienes
no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir otras
concedidas. De esa manera quien no tenga interés en una marca fa
abandonara por falta de renovadién para que ingrese ai dominio piiblico™®

Lo anterior sucede en asos en os cuales dertas marcas no fueron
aceptadas gratamente por e puablico consumidor, no vendieron ko que el
productor esperaba y probablemente tengan que ser sacadas del mercado al
que estaban destinadas, por }o mismo su titular ya no realizard 12 renovacion de
fa marca al no serle de utilidad.

¥ SEPULVEDA, César, Op, Cit. Pag. 24
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B articulo 133, de la ley en mencidn, nos sefiala: “la renovacién
del registro de una mara deberd solicitarse por el titular dentro de los seis
meses anteriores al vencmiento de su vigencia. Sin embargo, el instituto dara
tramite a aquéflas solidtudes que se presenten dentro de un plazo de seis
meses posteriores a la terminacion de la vigencia del registro. Vencido este
plazo sin que se presente la solidtud de renovacion, el registro caducard”.

Respecto a la caducidad de la marca, e articulo 152, de ka ley, nos sefiala
en que casos ocurirad:
1. Cuando no se renueve en los téminos de la ley, vy
2. Cuande la marca haya dejado de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la soficitud de decfaracidn
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio
de! instituto.

Para que proceda la renovacidn del registro de una marca —articulo 134,
de la ley en comento- e titular deberd presentar el comprobante de pago de fa
tarifa correspondiente -$2,526.09 + $378.91 (IVA) = $2,905 por cada dase- y
manifestard por escrito y bajo protesta de dedir verdad, usar fa marca en por lo
menos uno de los productos o servicios a fos que se aplique y no haber
interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el articulo
130 de [a key — el cual es de 3 aios- sin causa justificada.

Es necesario mendonar que si una misma marca se encuentra registrada
para proteger determinados productos o servicios, bastard que proceda la
renovacion en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y
beneficie a todos los registros, previa presentacién del comprobante de pago de
las tarifas correspondientes, asi lo sefiala e articulo 135, de la ley en comento.
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La vigencia de las marcas en Méxko es de diez afos y podrd
renovarse por periodos de la misma duracion, asi lo sefiala el Articulo 95 de la
Ley, sin embargo “existe diversidad en la duracidn de los registros asi como en
su renovadion, en diversos paises la validez del registro oscita muy a menudo
entre diez y veinte afos, y de una manera general puede ser renovado
indefinidamente™

Esto nos muestra que es factible la idea de modificar ia vigendia de una
marca, pero nos parece mas factible ain modificarla no tanto sobre los afios
que dura la vigencia, es mas conveniente que estd comience a partir de [a
cbtencién del Titulo de Marca Registrada y asi se puede aprovechar mejor kos
beneficios de obtener el registro de una marca y tener derechos excusivos
scbre fa misma.

 NAYA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Pég. 2
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CAPITULO 4

LA PROBLEMATICA DE LA VIGENCIA DE LAS MARCAS
EN MEXICO

Hoy a merced del impacto de los medios de comunicacién compramos los
productos o servicios para acceder a la imagen de los mismos; ko mds comin es
que se compra la etiqueta que consigna la marca antes que ef producto mismo.
Hay marcas de bolsos, por ejemplo, que hoy en dia aparece ia marca integrada
al propio dibujo del bolso para hacerse mas evidentes, como es el caso de las
conocidas marcas intemacionales de Hermes ¢ Louis Vuitton, automaticamente
se asocia fa marca con precios y fabricantes que denctan un supuesto estatus
econdmico elevado del comprador.

En el pasado, todavia reciente la situacién era ka inversa, to chic eran los
productos sin ninguna marca, se consideraba de mal gusto ostentar la etiqueta
con la marca de un sastre costoso en los trajes o en este caso los bolsos eran
completamente liscs, solo en su parte intema tenfan la etiqueta con el nombre
de la marca; era al revés, o que denctaba el estatus econdmico alto del
consumidor era ia ausencia de marca en las prendas.

El impacto de las marcas en k& juventud hoy Hlega al extremo de
convertirlas en requerimiento absoluto. Para grupos aecientes de jévenes en
todo el mundo, esto comienza a partir de la secundaria donde la prenda o o
objeto no amparado por una marca notoria carece absolutamente de sentido; es
como si tal prenda u objeto que "no es de marca” simplemente no existiese ni
pudiera siquiera desempefiar su funcidén normal. Un ejemplo claro de esto es la
muy reconocida marca de tenis y ropa deportiva Nike, al usar en sus campafias
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publicitarias para anunciar sus productos a deportistas que la juventud admira
y por ko tanto adquieren los tenis o la ropa por el hecho de que ki usa su
deportista favorito, ya sea para el baloncesto o o fiithol, entre muchos otros
deportes.

La construccién de una imagen airededor de un producto #eva al
consumidor a apetecer la imagen, no el producto en si; pero para acceder a la
imagen es precisc adquirir el producto. Lo importante ya no son fs
caracteristicas fundionales def producto o servicio para satisfacer una o varias
necesidades econdmicas, sino fa imagen asociada al producto o servicio en
términos de estatus, juventud, etc.

La asociacién producto/servicio-imagen se lieva a cabo a través de fa
publicidad en los medios de comunicadén, esta asociacién es un procesc en la
mente del consumidor que genera la publicidad misma a base del impacto y
repeticién, sin mendonar la publicidad subliminal de mensajes encubiertos tos
cuales son mds poderosos aun ent fa mente del consumidor. Como ejemplo
podemos mencionar tiendas departamentales como ™El Palacio de Hierro” Ios
cuales en sus anuncios & slogan es “soy totalmente palacio” haciendo referenda
a que comprar en sus akmacenes es simbolo de estatus, eleganda y distincién.

La economia gicbalizada fadilita esta férmula operativa al reducirse las
barreras arancelarias y de ofro tipo a las importadones y exportaciones, a
través de los Tratados Intemacionales de Libre Comerdo ya sea con Estados
Unidos y Canada, La Union Europea y ahora con Japdn, las distintas fases de
produccion y distribucion se pueden Hevar a cabo en los paises con fas mejores
condiciones de disponibilidad de insumos y los mas bajos costos, como es el
caso de China.



la marca se maneja globalmente para generar un mercado de
caracteristicas ko mas semejante y proporcionalmente posible, asi se producen
hoy desde automdviles hasta los bolsos.

4.1. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTiCULO 95 DE
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como hemos estudiado a lo largo de esta investigacion fa marca es un
signo de distincién para fos productos o servicios, fos cuales al ser introducidos
al mercado son consumidos por el plbtico ya sea por necesidad o por obtener la
imagen gue ellos venden, lo gue |l gente que consume estos productos o
servicios no sabe es ef proceso que debe llevarse a cabo con e objeto de
registrar una marca y asi poder tener un derecho exclusivo sobre la misma,
obteniendo el consumidor una certeza de que el producto que adquiere esta
amparado por una marca que respalda la calidad del producto o servicio, y no
sea objeto de una competendia desleal o de personas que registran marcas para
venderlas posteriormente a ks verdaderos usuarios de estas adefantidndoseles
al proceso de registro.

Asi el Articulo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial dice:

“H registro de marca tendrd una vigencia de diez afios contados a partir
de |2 fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de la
misma duracién”

Recordemos que e registro de una marca, segun el Instituto Mexicano de
ka Propiedad Industrial, tarda aproximadamente 6 meses en concluir, pero en la
Ley encontramos que esto puede postergarse por varios meses si no se
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cumplen todos los requisitos que elfa misma establece, como sor en o caso ded
examen de fondo (el cual se encuentra en el Articulo 122 Bis de la Ley) que
otorga al interesado un plazo de dos meses para subsanar tos ermores que haya
cometido en esta etapa, como ko son haber encontrado anterioridades de la
marca que pretende registrar o exista algln impedimento que Ia propia Ley
enuncia en su Articulo 90 que se refiere a qué no se puede registrar, asi como
la figura de k& nulidad, caduddad y cancelacidn del registro marcario, de lo
contrario se le tendrd como abandonada la solicitud y tendra que volver a
realizar todo el procedimiento.

También en el anterior caso el interesado puede pedir un plaze adicional
de dos meses mas para subsanar fos errores gue haya cometido en la etapa del
examen de fondo, acompafnando los escritos subsanados con el comprobante de
pago de Iz tarifa comespondiente, y si no lo hace se tendrd por abandonada ia
solicitud.

El comprobante de pago de la tarifa correspondiente, es uno de los
requisitos mas importantes para poder continuar el procedimiento para registrar
una marca; esto ocurre en los siguientes casos:

1. En la soligtud de registro de marca, el cual se encuentra en o Articulo
114 de la Ley de la Propiedad Industrial.

2. En el examen de fondo, e cual se encuentra en e Articulo 122 Bis de la
Ley.

3. Por modificar o sustituir la marca y esta se tenga que sujetar a un nuevo
tramite, el cual se encuentra en el Articulo 123 de la Ley,

4. En caso de la renovacion del registro, el cual se encuentra en ks
Articukos 134 v 135 de fa Ley.



5. Para reconocer ka prioridad, que es la fecha de presentacién de ta
solicitud de registro en otro pais, e cual se encuentra en el Articulo 60
del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, con relacién al
Articulbo 117 de la misma Ley.

6. En caso de modificar el signo distintivo, aumentar el nimerc de
productos ¢ servicios para tos que se solicita el registro o sustituye o
cambia el producto o servicio sefialado en iz solictud, el cual se
encuentra en ef Articulo 61 del Reglamento de ia Ley.

Asi el registro de una marca pasa de seis meses hasta un aflo o mds,
para terminar e procedimiento, dependiendo de ks obstdculos que se
encuentre ef interesado a lo largo del procedimiento; si tomamos en cuenta que
la vigencia de la marca es de diez afios, pues esta corre a partir de ia entrega
de la solidtud en ef Instituto Mexicano de la Propiedad Industral, y i fe
restamos os meses que pasaron para obtener ef registro de la marca, tenemos
'qmmsmlosdiezaﬁosnetos,sonnms,puedeserunavigmdademeve
afios o menos dependiendo e caso y las complicaciones que se puedan
presentar en el procedimiento.

De esta forma es como llegamos a la condusién de que es necesario que
el legistador modifigue la vigencia de la marca contenida en el Articuto 95 de [a
Ley de la Propiedad Industrial para beneficio directo de los solicitantes.

La propuesta que presentamos para modificar e Articulo 95 de la Ley de
la Propiedad Industrial versa sobre a partir de que momento va a empezar a
correr {a vigenda de la marca; la Ley establece que a partir de la presentacién
de la solicdtud de registro de marca comience a comrer la vigenda, lo que
Nosotros proponemaos es que & vigencia comience a partir de la expedicion del
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Titulo de Marca Registrada, de esta forma el soficitante no se vera afectado por
el iempo que tenga que ocupar y esperar para realizar todo el procedimiento y
asi su marca quedara debidamente registrada tal y como lo sefiala la propia Ley.

Finaimente, se propone una modificacion al articilo 95 de la Ley en
comento, de tai manera que tenga [a siguiente redaccidn:

“El registro de marca tendra una vigencia de diez afios contados a partir
de la fecha de expedicion del Titulo de Marca Registrada y podrd renovarse por
periodos de la misma duradon”

E! haber modificado la vigencia de la marca que en un principio fue “a
partir de la fecha de presentacién de la solicitud” que es como se maneja ahora
en la Ley vigente, v que en este momento fuese “a partir de la fecha de
expedicién del Titulo de Marca Registrada® es un satto enorme que podria dar e
Poder Legislativo, al tener la facultad de modificar las leyes y su contenido, asi
como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad
administrativa encargada de aplicar la Ley, y asf ef mas beneficiado en todo esto
seria ei interesado que pretende registrar una marca.

Es importante mencionar que de igual modo al presentar la solicitud para
registrar una marca esta queda automaticamente protegida por la Ley, esto es,
que aln y cuando su trdmite no haya concluido y se presente otra solicitud de
registro con una marca igual o semejante, se le respetard a la primera soficitud
presentada sus carecteristicas, esto es, si se esta soficitando la marca como
nominada, innominada, tridimensional o mixta, asi como los productos o
servicios a los cuales se va a aplicar y las subsecuentes solicitudes que se le
parezcan tendran que ser modificadas por los respectivos interesados.
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De esta forma es como entendemos que ain y cuando la solicitud no
marque la pauta de la vigencia de la marca, es de suma importancia pues la
solicitud si sefiala a partir de que momento la marca que se pretende registrar
comienza a ser protegida por fa Ley.

Con esta modificacién no es necesaric ampliar la vigenda de ia marca
para que el interesado obtenga un registro de diez afios como ko dice
claramente la ley, pues con esta modificacién que proponemos, la vigenda
corre a partir de la fecha de expedicién del Titulo de Marca Registrada sin
importar cuanto tiempo se invirtid en el procedimiento para registrar fa marca,
a diferencia de hoy que la vigencia corre a partir de la fecha de presentacidn de
fa solicitud y no se sabe con exactitud cuanto tiempo durard el procedimiento
para reqgistrar [a marca.

Asi no sé transgrede el principio gue esta contenido implicitamente en la
muy variada doctrina que versa sobre [a materia y en la propia Ley, e cual
sefiala que el tener una vigencia de 10 afios sobre un registro marcario ayuda a
no atiborrar a la Propiedad Industrial con marcas que probablemente al duefio
def registro ne e haya fundonado [a marca en & mercado al cual fue dinigida y
por ko tanto esta caducara y dejard la posibilidad de registrar a otra marca que
mejore a fa anterior tanto en su disefio como al producto o servicio apticado y al
mercado al que va dingido.

De esta forma obtenemos registros marcarios limpios, que se van
renovando seglin las necesidades de la poblacion puesto que es bien sabido que
en o que respecta a marcas el que decide guien se queda y quien se va es &
plblico que consume esos productos o servicios que ampara la marca; no tiene
ningdn sentido mantener una marca si esta no produce satisfactores
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econdmicos a su duefio, impidiendo de esta forma que otra marca semejante
que puede mejorar tanto en disefio como en producto o servicio aplicado pueda
ser registrada y entrar en ef mercado.

4.2. LA IMPORTANCIA DE MODIFICAR EL ARTICULO 95 DE
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A lo largo de las diversas legislaciones que han regido la Propledad
Industrial [a vigencia de la marca es una de las mds importantes dentro de la
materda, puesto que es la encargada de otorgar legalmente at interesado
derechos exclusivos por un tiempo determinado sobre o que ha registrado. En
este caso estamos hablando de la marca que [a registra el interesado para
poder explotaria legalmente y ser solo él, el (nico que reciba los beneficios del
registro marcario.

En la actualidad, después de haber estudiado el procedimiento para
registrar una marca con ka Ley vigente, nos encontramos que esta afecta al
interesado de diversas formas al querer intentar registrar una marca,
disminuyendo la vigencia que Je otorga la Ley, que es de diez afios, por motivos
que efla misma contempla asi como por motivos administrativos que se dan
dentro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que es la autoridad
administrativa en la materia y es el encargado de la Propiedad Industrial en
nuestro pafs.

Asi el solicitante con estos actos, se va memandc k vigencia que
inicialmente le concede la propia Ley a una que no se sabe hasta el momento
en que se le entregue el Titulo de Marca Registrada. Es por este motivo en
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particular que es conveniente para ef interesado gue fa Ley y los tiempos estén
a su favor para que aproveche al maximo los derechos exclusivos que obtendra
de l2 marca cuando esfa se encuentre registrada y su producto ¢ servicio se
posicione en ef mercado obteniendo buenas ganancias y llegado el caso del fin
de la vigenda de la marca esta sea renovada en Jos tiempos convenidos por la
Ley y con la eficacia con la que debe laborar el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

A continuacién mencionaremos algunos ejemplos que nos ayudaran a
entender mejor la propuesta de modificar e articulo 95 de la Ley de la
Propiedad Industrial respecto a ala vigencia de las marcas, aplicadas a casos
concretos que se encuentran en la propia ley.

El primer caso que encontramos como problema para ef interesado con
respecto a la vigenda de la marca o encontramos en el momento en el cual fa
solicitud pasa a la fase def examen de forma, el cual se encuentra en e articulo
121 de la ley, el cual transcribimos a continuacion:

"Si en el momento de presentarse la solictud satisface lo requerido por
los articulos 113 fracciones I, Ty IV, 114, 179 y 180 de esta ley, esa serd su
fecha de presentacion; de lo confrario, se tendrd como tal ef dia en que se
cumpia, dentro del plazo legal, con dichos requisitos”

Recordemos que fa solidtud debe contener el nombre, nacionalidad y
domiciio del solicitante; el signo distintivo de la marca, esto es, si es
nominativo, innominado, tridimensional ¢ mixto; los producios o servicios a los
gue se aplicarad fa marca; acompafiar & comprobante de pago de la tarifa
correspondiente, que son tres, para el estudio de la solicitud, registro y
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expedicion del titulo; presentarse por escrito y en idioma espafiol; y por (itimo,
estar firmadas por el interesado o su representante legal.

Como bien lo dice el Articuio 121 de la Ley, si e interesado cumple con
los requisitos que este mismo articuko dispone serd su fecha de presentacion de
registro de marca ef dia que acuda éste al Instituto Mexicano de fa Propiedad
Industrial con fas intendones mencionadas, y es desde este momento en que
comienza a corer la vigencia de su marca que aunque la este utilizando o no
tiene 10 afios para explotaria como lo dicta la Ley, pero jo que no sabe el
interesado y lo que no sabe el propic Instituto es cuanto trempe va a tardar e
proceso para que la marca quede registrada conforme a los estdndares de la
Ley vy se expida consecuentemente e Titulo de Marca Registrada, el cual le
proporciona al solidtante certeza juridica en todo el procedimiento que ha
realizado y por ende un derecho exclusivo sobre la marca.

Pero como también asi lo dicta el Articulo 121 de la Ley en comento, que
se refiere al Examen de Forma, si el interesado no cumple con los requisitos que
la solicitud necesita para ser estudiada, esto es, que e haya faltado especificar
si la marca es nominativa, innominada tridimensional o mixta por no saber la
diferencia entre estas o simplemente por no haberio puesto; o que se le haya
olvidado presentar con la solidtud los anexos, etc., nos encontramos con gue la
propia Ley mencicna que no tomard en cuenta esa fecha de presentacién de fa
solicitud, y la tomard en cuenta hasta que el interesado subsane tos errores
cometidos.

De esta forma nos damos cuenta que & interesado se ve mermado en su
intencidn de registrar su marca y que su carrera contra e tiempo es sinuosa,
debido a los ajustes que tiene que realizar para que ka solicitud sea aceptada y
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pase a su estudio. Es importante mencionar que lo anterior pasa en la etapa
del Examen de Forma, esto es, que la solicitud fue aceptada en el Instituto ¥ no
se percataron de los errores que contenia la solicitud hasta este momento.

De esta forma, el tiempo va pasando hasta que el interesado es
notificado sobre [as imegularidades que cometio en la solidtud y asi tendra que
volver a intentario de nuevo, pero esta vez con todos los requisitos que exige la
Ley y nuevamente tendra que pagar la tarifa correspondiente, siendo de esta
manera en que el interesado se ve afectado en su bolsillo ¥ en el tiempe que
tuvo que esperar.

Continuando en esta linea, o articuic 122 de la ley de la Propiedad
Industrial, se refiere al Examen de Fondo:

"Conduido el examen de forma, se procederd a realizar el examen de
fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los témincs de esta Ley.
Si 1a solicitud o fa documentadion exhibida no cumple con los requisitos legales
o reglamentarios, sl existe algin impedimento para e registro de la marca o si
existen anterioridades, ef Instituto lo comunicara por escrito al soficitante
otorgandole un plazo de dos meses para que subsarne ks errores u omisiones
en los que hublese incurrido y manifieste lo gue a su derecho convenga en
refacion con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si e interesado no
contesta dentro del plazo concedido, se considerara abandonada la soficitud.”

En esta etapa ha finalizado & Examen de Forma y comienza el Examen

de Fondo con el objetivo de verificar si & marca se puede registrar como asi o
dicta la Ley; este examen consiste en revisar Io siguiente:
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1. Siexiste otra marca, igual 0 semejante a la que se pretende registrar.

2. Que dicha marca que se pretende registrar no se encuentra dentro de los
supuestos del Articilo 90 de la Ley el cual sefiala que cosas no se pueden
registrar.

3. Que exista alguna anterioridad de la marca que se pretenda registrar,
esto es, que se haya gquerido registrar la marca y por alguna causa no
pudo realizarse este tramite.

En el caso de que exista otra marca igual 0 semejante a fa que se
pretenda registrar, esto se puede subsanar antes de llegar a esta etapa de
examen de fondo, pues en el Instituto recomiendan realizar una blisqueda de
anterioridades, fa cual consiste en buscar si existe una marca nominada,
innominada, tridimensional o mixta, igual o semejante a la que se pretende
registrar, debiendo induir si es para un producto o servicio, el niimero de dase
al que pertenece, segin la dasificacién intemacional, y el pago de la tarifa
cormespondiente. El resultado de esta bisqueda Je da al interesado informacion
acemdesumarca,asfsabm!sisurnaraasoriginalrespectodelasdanés;de
esta forma ya no tendrd de que preoccuparse por este supuesto y ganara
tiempo.

Endcasodequémsepu&eregistrar,iaLeyamuydaraalrespectoy
aquinotenemosnadaquerefutarpustowecoﬁsmnwﬁgumsofamas
tridimensionales animadas o cambiantes, escudos, banderas o emblemas,
marcas iguales o semejantes en grado de confusion, entre otras, no se pueden
registrar, tal como o sefiala ef Articulo 90 de [a Ley.

Por uitimo, que exista alguna anterioridad de fa marca que se pretenda
registrar y que por alguna causa no se pudo realizar este tramite, esto es, que
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el interesado ya no quiso seguir con el procedimiento anteriormente, que &f
interesado no cumplid con ef pago de las tarifas cormrespondientes, o que se
haya presentado la figura de la nulidad, caducidad ¢ cancelacion de la marca,
por mendionar algunos ejemplos.

En caso de que se presente alguna de ias suposiciones que marca este
articulo, el Instituto se ko comunicara al interesado para gue subsane los errores
en los cuales incurmio y manifieste lo que a su derecho convenga, otorgdndole
un plazo de dos meses para subsanarios 0 de lo contrario o Instituto
considerara abandonada la solicitud.

Es aqui donde nos damos cuenta que nuevamente ka Ley y el Institute
no favorecen al interesado puesto que postergan la continuidad del
procedimiento para registrar una marca y ademds si el interesado no contesta
dentro del plazo concedido se considerara abandonada la solicitud, teniendo el
interesado que comenzar de nuevo el procedimiente para registrar [a marca vy
tener que volver a pagar las tarifas comespondientes,

En relacion con e articulo anteriormente descrito, encontramos que ¢
articulo 122 Bis otorga al interesado un plazo adicional de dos meses para
subsanar los errores en que haya incurmido segin el articulo 122, sin ser
necesario presentar una solicitud para utilizar este plazo adidonal, pero como
siempre oourme, se debe de pagar ia tarifa que corresponde o de lo contraric se
tendré por abandonada fa solicitud y tendra que volver a comenzar ef tramite.

Otro ejemplo que podemos mendonar se trata sobre la nulidad,
caducdad o canceladon del registro de la marca registrada, el cual se encuentra
en el Articulo 124 de la Ley en comento, que textualmente dice asi:
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*Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de
marcas idénticas ¢ similares en grado de confusidén sobre los cuales exista o se
presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelacion, a peticion de parte
o de oficio, € Instituto suspenderd el tramite de fa solicitud hasta que se
resueiva e procedimiento respectivo”

El Articulo 122 de la Ley es el primero que toca esta situacion de “algln
impedimento para el registro de la marca”, y los impedimentos que nos marcan
ia Ley de la Propiedad Industrial son la nutidad, & caducidad y la cancelacion
del registro.

Al respecto el articulo 151, de la ley en comento, nos sefiala {2 nulidad
dei registro de una marca, cuando:

1. Se haya otorgado en contravencién de las dispasiciones de la ley o0 la que
hubsese estado vigente e la época de su registro;

2. La marca sea idéntica 0 semejante en grado de confusion, a ofra que
haya sido usada en el pais o en & extranjero con anterioridad a la fecha
de presentacién de la solidtud de la marca registrada y se aplique a los
mismoas o similares productos ¢ servicios, siempre gue, quien haga valer
el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en o pais o e & extranjero, antes de ia fecha de
presentacidn 0, en su casg, de la fecha de primer uso declarado por el
que 1a registrd;

3. H registro se hubiera otorgado con base en datos faisos contenidos en la
soficitud;

4. Se haya otorgado por emor, inadvertencia o diferencia de apreciacién,
existiendo en vigor otro que se considere invalido, por tratarse de una



marca que sea igual o semejante en grado de confusién y que se
aplique a servidos o productos iguales o similares, y

5. El agente, representante, el usuario o el distribuidor de! titular de una
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su
nombre de ésta u otra similar en gradoc de confusion, sin e
consentimiento expreso del titular de Ja marca extranjera. En este caso el
registro de la marca se reputaréd como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven de los anteriores supuestos
podran ejercitarse dentro de un plazo de cinco afios, contados a partir de ia
fecha en que surta sus efectos la publicacion del registro en fa gaceta, excepto
las relativas a los puntos 1y 5 que podrdn ejercitarse en cualquier tiempo y en
cuanto al punto nimero 2, podrd ejercitarse dentro def plazo de tres afios.

El articulo 152, de Ia ley de la propiedad industrial, nos mendiona que el
registro caducard en los siguientes casos:
L. Cuando no se renueve en los términos de esta fey, ¥
II. Cuando fa marca haya dejado de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a fa soficitud de dedaracién
administrativa de caduddad, salvo que exista causa justificada a juicio
del instituto.”

Por ditimo tenemos que el articulo 153, de la ley en comento, menciona
& canceladon de la marca de la siguiente forma: “proceders Ia canceladdn del
registro de una marca, i su titular ha provocado o tolerado que se transforme
en una denominacion genérica que comesponda a uno o varios de los productos
0 servidos para los cuales se registrd, de tal modo que, en los medios
comerciales y en el uso generalizado por e pliblico, ia marca haya perdido su
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caracter distintivo, como medic de distinguir el producto o servicio a que se
aplique.”

Cuando la marca que se pretende registrar se encuentra en la etapa del
examen de fondo y el Instituto se percata de que ésta se parece a otros
registros de marcas idénticas o simileres en grado de confusidn sobre las que
exista un procedimiento de nulidad, caduddad o cancelacién del registro, el
Instituto suspenderd e tramite para registrar la marca hasta que se resuelva
primero el procedimiento de las marcas registradas que se encuentran en grado
de confusidn.

De esta forma el trdmite que el interesado estaba llevando se ve
suspendido por un tiempo indeterminado que el propic Instituto no sabe con
exactitud cuanto durara, debido a que se tienen que resolver primero los casos
que con anterioridad se presentaron y determinar que grado de confusidn
comparte con las demas marcas, asi el interesado, en este caso, de gozar una
vigencia de diez afios que la propia Ley le otorga a partir de la presentacion de
lasoﬁdmdderegistropasaaunavig@ciaquen%laLeynielpropiolnstituto
saben que duracién tendra.

Por este motivo es importante que 1a vigencia de la marca comience a
partir de la obtencién del Titulo de Marca Registrada, de este modo el sokicitante
se vera benefidado pues obtendrd la vigenda que ta Ley daramente indica, 10
aﬁos,nomenos,ynose'éafectado,eanuermpectaalavigencia,sid
procedimiento se prolonga mds de los supuestos seis meses que el Instituto
sefiala como ef tiempo méximo para obtener e Titulo de Marca Registrada.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. FE antecedente de las marcas ko encontramos en la Nueva
Espaiia; debido a la conquista espariola que imprimid al pais conquistado una
transformacién en el orden politico, moral, indusirial, en el rea de ia agricuttura
y principaimente en & comercio; debido a la organizacién que quiso dar €
gobiemo colonial: fos  monopolios, la esclavitud, los impuestos, la
incomunicacion asi como prohibiciones para que las colonias no comerdaiizaran
entre ellas, perjudicé seriamente a la colonia espafiola dando como resultado el
cohecho, el sobomo, el contrabando y las falsificaciones, impidiendo el
desenvolvimiento natural del comerdo. Debido a estos hechos se tomaron
grandes medidas de seguridad, de ahi ef nacimients de las marcas de filigrana,
marcas de fuego, ya sea en los esclavos o en el ganado asi como en los libros y
en el oro y [a plata que circulaba por la cofonia.

SEGUNDA. Las marcas de fuego fueron las mas utilizadas ya que serv@an
para tres casos: primero, para marcar a los esclavos e indigenas que eran
sojuzgadosporlafuerza,ok}squenosemjetabanafafecatélica,bscuales
eran imarcados con una *G” los llamados esclavos de guerra y con una “R” jos
Kamados esdavos de rescate; segundo, para marcar 1os libros de fas biblictecas,
ya sea publicas o privadas y asi evitar que éstos fueran hurtados, asi como para
conocer quien era e duefio del libro, tercero, para marcar al ganado de
animales mayores como ks vacas, esto como remedio para aquellos que
cometian fraudes y delitos como el robo del ganado.

TERCERA. Las marcas en los gremios mexicanos fueron la punta de lanza de
identificar un producto o servicio con una marca; en aquelios tempos existian
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gremios de plateros, tejedores, etc., los cuales tenian una marca que estaba
registrada ante el gremio para poder imprimifa en todos sus trabajos; asi se
podia identificar un fraude o algin defecto sobre o producto. Es de esta forma
que ya en el México Independiente se comienza a reqular a las marcas por
medio de Cadigos y Leyes.

CUARTA. la marca es un instrumento dentro def proceso de comerdalizacion
para reconocer ks productos y servicios que se consumen diariamente, la marca
es ef signo distintivo que & producto o servicio necesita para ser conocido por
lBs personas y que éstos lo compren, también ia marca se ocupa para
diferenciar dos o més productos de una misma empresa 0 de varias de ellas.
Una marca conocida en un productooservidonuevoﬁenedpo@deser
consumida sin necesidad de ser indispensable para el consumidor, sdlo fo
compraf por refacionaria con productos anteriores de esa misma marca.

QUINTA. La marca para poder ser registrada debe cumplir dertos
elementos esendales; su objetivo es que se distingan de las demas marcas;
podemos mendionar & novedad, la indicadon de procedencia, la licitud, etc.,
asi, la marca es un signo distintivo la cual esta ciasificada en nominada, aquefla
que se compone sGlo de palabras; innominada, aquella que se compone sélo de
figuras; tridimensional, aquefia que tiene un empaque novedoso; y mixta.

SEXTA. En fa actualidad, la requiacion juridica de las marcas en México ests
conformada en primer término por la Constitucion Pofftica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de fa Propiedad Industrial y su Reglamento, juntas éstas tres
legislaciones son las encargadas de garantizar fa legalidad del proceso de
registro de una marca, e cual se realiza en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial -Organc descentralizado con personalidad juridica y
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patrimonio propio- & cual tiene la autoridad fegal para administrar el sistema de
propiedad industrial en nuestro pais, de esta forma, las personas fisicas o
morates que comiencen el trdmite cumpliendo con todos los requisitos de fondo
y de forma que exige la Ley y su Reglamento, obtendrén el registro de su marca
y tendran et uso exclusivo de la misma obteniendo todos los beneficios.

SEPTIMA. En e Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial -es conveniente
antes de inidiar e procedimiento de registro de marca- realizar una bisqueda de
anterioridades, ia cual le facilita al interesado saber si la marca que pretende
registrar ha sido utilizada y ya no se ha renovado su registro, estd siendo
utilizada y por consiguiente en proceso de ser registrada; que la marca ya se
encuentre registrada y finalmente se encuentra sin ninguna anterioridad, de
esta forma cumple con los elementos esenciales de fa marca, y asf serd mds
facil iniciar el procedimiento.

OCTAVA. Dentro del procedimiento para registrar una marca la solicitud es
una de las mas importantes; es la carta de presentacién de la marca, en la
solicitud se encuentran todos los datos mds importantes de la marca donde el
solicitante debe precisar detalladamente las caracteristicas de la marca gue
pretende registrar que la hacen dnica y original como lo son qué tipo de marca
es, si es nominada, innominada, tridimensional o mixta, la clase a la que
pertenece segln la Clasificacidn Internacional de Productos y Servidos, asi
como a qué se va a aplicar la marca, esto es, a un producto © a un servicio, asi
como etiquetas con la medida reglamentaria y fos comprobantes de pago de fas
tarifas correspondientes.

NOVERNRA. £s de merecida mencién hablar sobre el comprobante de pago de
la tarifa comespondiente, sin el cual el procedimiento puede liegar a
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suspenderse e incluso pueden llegar a desechar la solicitud de registro por la
falta del comprobante de pago, estando claramente sefialado por la propia Ley
y e Reglamento en varios de sus articulos, ain cuando las tarifas
correspondientes ya hayan sido cubiertas si se tuvo que hacer una correccidn en
alguna parte del procedimiento deberan de realizarse nuevamente los pagos de
las tarifas teniendo el interesado que cubrir estas cuotas para continuar con &
procedimiento.

DECIMA. Dos de fas etapas mds importantes dentro del procedimiento para
registrarunamarcasenelExamendeFmdoyelExarmmdeForma,enei
primero se examina que todos los datos que se encuentran en la solicitud estén
debidamente correctos como ko son e signe distintivo de la marca nominado,
innominado, tridimensional o mixto, la dase a ia que pertenece, si s para un
producto o servicio, el comprobante de pago de la tarifa coirespondiente, entre
otros; en el segundo se verifica si dicho signo o medio material pudiere afectar
algin derecho adquirido, esto es, que la marca ya haya sido registrada con
anterioridad o que exista una marca igual o semejarte a la que se pretende
registrar, ¢ que no caiga en akguno de los supuestos del articulo 90 de fa Ley, e
cual nos mendiona qué no puede registrar, entre otros aspectos a examinar.

DECIMA PRIMERA. El obener el Titulo de Marca Registrada por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le acredita af sofidtante ef derecho
al uso exdusivo de la marca, fa cual podrd ser utilizada en todo el territorio
nadmaltalycormfueregistmdaoconmodiﬁcadonesquenoaltermsu
cardcter distintivo; la Renovacdién fe da al interesado Ia posibilidad de obtener
una nueva vigendia de la marca registrada por otros diez afios mds y asf sequir
gozando de los beneficios, siendo & propdsito de la renovacidn limitar ef
ndmero de las marcas registradas ya existentes a fas que efectivamente haya
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interés en conservar, permitiendo la adguisicién de marcas a quienes no
tuvieron B oportunidad de registrarlas a su nombre por existir otras ya
concedidas.

DECIMA SEGUNDA. L3 propuesta rea! de esta tesis la encontramos sobre
la vigenda de la marca, la cual se encuentra contenida en el articulo 95 de la
Ley de la Propiedad Industrial, el cual nos sefiala:

“El registro de marca tendrd una vigencia de diez afios contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de Ia
misma duracion”

Segun el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tarda aproximadamente
6 meses en conceder el registro, pero hemos encontrado en la propia ey que no
es asi, que puede postergarse por varios meses mas si no se cumpien todos kos
requisitos que ésta sefiala otorgandole plazos al interesado para gue cumpla con
estos requisitos los cuales se traducen en tiempo de mds; akgunos ejemplos los
encontrames en el Examen de Fondo (el cual se encuentra en el ariculo 122 de
i3 Ley) que otorga al interesado un plazo de dos meses, con una prémoga de
dos meses mas para subsanar los efrores cometidos por & interesado.

Asi llegamos a fa propuesta de modificar e articulo 95 de la Ley de la Propiedad
Industrial, para beneficio directo de los soliditantes, el cual puede quedar de la
siguiente forma:

“El registro de marca tendrd una vigencia de diez affios contados a partir de la
fecha de expedicién del Titulo de Marca Registrada y podrd renovarse por
periodos de 1a misma duracion®
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El simple hecho de haber modificado fa fecha de a partir en que momento corre
la vigendia le da al interesado la posibilidad de gozar diez afios completos para
tener derechos exclusivos sobre fa marca y que su renovacién sea por otros diez
anos mas si asf o desea, y que el procedimiento al que se sujetd no interfiera
en la vigendia, pues éste puede durar un poco mas de lo establecido.

Con esta modificacion no se llega a saturar ef registro de las marcas, puesto que
ayuda a que & interesado obtenga el méximo beneficio de su registro una vez
que haya obtenido e Titulo, sin afectar la vigencia que serd por los mismos diez
afios; si pasados estos afios el fitular de la marca ya no desea renovar su
registro se tendrd por cancelada la marca y pasara al dominio piblico. De esta
forma es como no se satura & registro marcario.

DECIMA TERCERA. (a importanda de realizar la modificacidn del articulo
95 de Ia Ley en comento es otorgarie beneficios al interesado, los cuales se
veran plasmados al obtener los diez afios completos que la propia Ley otorga
para explotar la marca y obtener los beneficios de los derechos exclusivos que
sobre ésta se obtienen con el registro.

Debemos recordar gue la modificacion no debe tomarse por el Instituto como
UN respiro para postergar aun mas el procedimiento de os solidtantes; debe
impulsarios a ser un organismo efikaz capaz de superar la burocracia que otros
nstitutos aplican, que tengan la fimme conviccién de ayudar a los interesados a
registrar sy marca para que ésta pueda ser apiicada a su producto o servicio ¥
asi se posicione en el mercado al que va dirigido y obtenga {as ganancias que el
interesado espera, »'ahetﬂolapenahaberpasadoportodoelpmcedimmtoy
no postergando el registro, pues siempre es conveniente realizar las cosas
conforme a derecho para que ta Ley éste de su lado y los ampare.
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Instituto

Mexlcano “
de la Propledad ANEXO UNO Documento proporcionado por el IMPI 1
Industrial
Us0 exclusivo
. Uso exclusivo
Delegaciones y Subdelegaciones de |a :
Solicitud de: Secretaria de Economia. IMP!, Oficinas Regionales de! IMP!

[ ] Registro de Marca
[ ] Registro de Marca Colectiva

] Registro de Aviso Comercial

[ Publicacién de Nombre Comercial Sello, Fecha y hora de presentacion,
No. de folio de entrada. Etiqueta Precaptura,
Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso.
| ] DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (8)

1) Nombre (s):
2) Nacionalidad (es):

3) Domicilio del primer solicitante; calle, numero, colonla, codigo postal:
Poblacion, Estado y Pals:

4) Teléfono (clave): 5) Fax (clave): 6) E-mail:

i DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (8)

7) Nombre (s).

BIRGP: Cadigo de Apoderado;
9) Domicilio; calle, numero, colonia, codigo postal:
Poblacién y Estado:
10) Teléfono (clave): 11) Fax (clave): 12) E-mall:

13) Signo distintivo;

14) Tipo de marca: Nominatva [ ] nnominada [ | Trdimensional [ | Mxta [ |

15) Facha de primer uso: | [ 16) No se ha usado: D
Ria Mes. __ Afio

17) Clase: [:E 18) Producto(s) o servicio(s) 19) Giro preponderante:
(S6lo en caso de Marca o Aviso Comercial) (S6lo en caso de Nombre Comercial)

20) Ubicacion del establecimiento:
Domicilio (calle, namero, colonia y ¢cédigo postal):

Poblacidn, Estado y Pais:

21) Sélo en caso de Marca
Leyendays y figuras no regervables: . _ . _ . ___.__.. ) SR W

Adhlera en este espacio la etiqueta
del Signo Distintivo solicitado
{stlo en caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales)

22) Solo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el
extranjero.
Prioridad reclamada:

Pais de origen: Numero:

Fecha de Presentacion de la Prioridad | |
Dia  Mes  Afo

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.

Nombre y firma del solicitante o su apoderado Lugar y fecha
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FORMATO UNICO DE INGRESOS POR SERVICIOS jnstitute

ESTE FORMATO ES DE DISTRIBUCION GRATUITA
de Ia Propledad

ANEXO DOS Documento proporcionado por el IMPI Industrial
L FERIFERICO SUR 3106
NUMERO DE FOLIO NUMLERO DE SOLICITUD. No. PATENTE. REGISTRO © COL. JARDINES DYEL PEDREGAL
PUBLICACION: DELECE ALVARD OBREGON

01900 MEXICO. D.F

BB dRLw 3N

(] paTenTe (] CERTIFICADO DE INVENGION  [_] NOMBRE COMERCIAL
(] mopeLo pE UTILIDAD 1 makca ] DENOMINACION DE ORIGEN

[ biseRo INDUSTRIAL {1 aviso coMerciaL ] orros

ARTICULO INCISO

CONCEPTUO TARIFA TARIEA IMPORTE
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50% DE DESCUENTO
MICRO Y PEQUENA EMPRESA TOTALTARIFA | §
INSTITUCIONES DE INVESTIGACION DEL SECTOR PUBLICO RECARGOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS LV.A. 5
INVENTORES INDEPENDIENTES TOTAL DEL
FAGO 5
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