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INTRODUCCION.

A pesar de la gran mportancia praciica que fiene el Derecho de Propiedad
Industnial, ne ha sido muy estudiada nl ensedada, en razon & que la matena en
cueslion es ralativamante neeva v por consiguients las metitucionss ancanadas
de impartir educacion profesional. (facultades o escuelas de derecho), S8 avocan a
ensenar al alumnado malerias con mayor historia. dejdndole un menor campo d
estudio del derecho, el cual siendo fan basto y aclealmente con necesidades
mayores de regular delerminadas conductas que alectan el orden juridico, publico
y patrimonio tanto del Estado comeo de la sociedad

La teoria de la Propiedad Industrial consisle en una regulacion juridca del
juego de competencia entre kos productores. La cual es considerada por muchos
economislas y sociblogos como la key social por excelencia, esla no pusde ser
iimitada. es decir debe tener lmites en cuanlo a su campo de accidn y
compebencea

La razan par la cual sa reslizs esta invealigacidn radica en el problema por
el gue estd alravesando Méxioo en cuanlo al dello de falsificacion marcania, ya
fue éste A raspasada &l marse juridco neamative, [ Sileacedn sfondmssa y social

del pais

El estwdio de los temas fundamentales de esle lexio muestran @5
deficiencias y lagunas tan grandes guee presenta la legislacion mencana sobtve |a
proteccion de marcas con respecio a olras legistaciones extranjeras. las cuales
muestran una aplicecdn normativa rigida v en la recapdacion de mpeesios con un



facltor de favoritiemo para sus empresas nacionales, cosa que en |a legislacion
MExICANE N0 exishe,

Criro factor influyente en el protéema legislative sobre Propeedad Industrial
es la anligiedad que Benen las legislaciones nacionales, las cuales no han
ewalucionada de la misma manera en que lo ha hecho el conglomerade humana y
SUs transacciones comerciales Por o anlenor s desprende una necesidad de
reformas a las ks vigentes con el principal obelivo de amoldarias a la sifuacen
aciual del mundo social y scontmico,

Es impordante gue la legislacstn de Propesdad Industnal tenga cabal
amonia con |as de olros paises para que la problematica ded delito de falaficacion
marcana disminuya y no 583 uno de los problemas infermacionalkes gue mas e ha
costado al pais deshacerse de él

El problema ya tan mencionada no radica dnicamente en los preceptos
contenidos en parralos antenones. sno que ambsén pronnens de s productos que
ingresan al pais dal exiranpero, los ceales on algunas ocasiones no pagan bos
MISMos Impuashos gue deben pagar las empresas nacwonales o exlrangras con
residencia en termiorc mexicans, dando asi origen & un desequilibne en las
operaciones de la olera y la demanda Por ello es necesano bajar las
coninbuckanes & las que estan swelas 0% empresanos o impongfas a los

comercianies extranjenos que penetran &l campo comercial nacional

En relacion al parmafo anferior no es jusio gue los producios mexcanos o

extranjercs comerciakzados en México tengan mayor calidad y no fengan la

[



posibilidad de competencia con respects a agquellos que con menor nivel de
calidad ingresan al pais. en muchas ocasiones de manera ilegal. Es por ello gue
se habla de un desequilibno en los factores de oferta y demanda

La actuacin del Estado mexicano a nivel adminsstrativo y juedical no es
suficienta para detener el delio de falsificacsdn marcana. ya gue las autordades
dependientes el ejecutivo. (Procuraduria General de la Regablica), al mamenlo
de realizar los catecs U operalivos nunca debenen al defincuente y aseguran |a
marcancia al mismo bempo, s decir, 03 wno o el ofro pero jamas los dos &n un
solo acio,

Dentro del primer capitulo englobaremos |3 situacion histdnca y juridica del
delito de falsificacién marcania y su regulacion en el Derecho de la Propéedad
Indusirial en México o fambeén llamadoe Derecho Marcario En esie apartado
primero se eslableceran, de manera sintética, las leyes gue han surgeks @n 1@
histora del sstema jwidico mexicano tendienles & combalir |8 violacion de ks
derechos marcarios, asl como las elapas por las cuakes ha alravesado dicho
sistema en malens de Propledad Industrial

Dentro del segundo capilulo s8 esablecera un eslude de o s1slemas
juridicos vigentes en materia de Propiedad Industrial de Argentina, Chile v la Unsbn
Europea, los dos primeros con un Derecho Marcano modedo para toda América
Latina, mientras gue &l ulkmo con el sisterna junidico mundial mas avanzado,
modermo, riguroso y regulative, en materia marcaria. Asimismo se estableceran los
lineameenos por los cuakes se ngen todos lps palses miembros de la Organizacion
Mundial de la Propeedad Indusbial (O 8P 1)



Dentro del tercer capitulo se eslablecen los ordenamigntos por 105 cuales
s rigen todos y cada uno de los actos maleria de la Propiedad Indusinal, es decar,
primeramente s& hace un estudio de ks articules Constitucionales concemientes a
la Propigdad Industrial. postenormente de Ley de 3 Propledad Industrial y del
Reglamento de la propla ley, asl como de la Ley Federal de Procedimienio
Administrativa ¥ por dltimo de loa Tratados Internacionales firmados por Mexico
Comn oiros palses

Paor Gltimo se hace mencion a la regulacion del delito de Falsdicacion
marcana en la Ley de la Propiedad Indusinial; asi como se establecen los
lineamignios que establece el Instiuto Mexicano de la Propeedad Indusinal [IMP1)
en cuanio al delito en cueshdn; asimismo se delerminan los estalutos y las
direcinces que esiablece la Procwraduria General de la Repdbdica [PGR) para
combatir con las delincuentes ¥ sus actas dentro del Gmbda marcarna



CAPITULO 1

ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO.

1.1.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

Dentro de la misma rama del Derecho ( Derecho de la Propiedad Industrial )
existe una subdivision, en cuanto a la facultad de conocer, la cual es englobada en
dos grandes disciplinas que son: La Propiedad Intelectual y La Propiedad
Industrial, la primera comprende las obras hechas por el ingenio e inteligencia del
hombre, las cuales estan manifestadas en el campo de las artes y de las ciencias;
por lo que se refiere a la segunda, regula todo aquel signo distintivo entre

productos que operan dentro del ambito industrial y comercial.

En este texto realizaremos una semblanza, tanto historica como juridica de

la segunda gran subdivision dentro de esta rama del Derecho.

En base a lo anterior el Derecho regulatorio de la Propiedad Industrial, es
tambien llamado Derecho Marcario, e histéricamente se encuentra establecido de

la siguiente manera:

Derecho Precortesiano’

En esta época de la historia, de la cual nos referimos como la época antes
de la conquista, tanto el ramo industrial como lo comercial, eran representados
con el gran avance que tenian en las ciencias y artes los antiguos mexicanos, por
ejemplo: la gran perfeccion matematica en el calendario, conocimiento de los
movimientos y posiciones astrales; en cuanto a la industria textil el incremento de

la misma con la produccion de telas de algodon, plumas, pelo de conejo, elc; los

' RANGEL MEDINA David, Tratado de Derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales en
Mexico México, Editorial Libros de Mexico, 1960 , Pags 4-6



admirables trabajos de orfebreria; estos, de acuerdo con las descripciones hechas
por los antiguos historiadores, constituyen datos indicativos de la avanzada cultura
de los pueblos del Anahac.

En este ciclo no se encuentra ninguna disposicion legal relativa a la
Propiedad Industrial, ni siquiera con aquellos comerciantes que vendian sus
productos en los mercados de la ciudad al menudeo; mientras que los
comerciantes al mayoreo se encontraban organizados y recibian el nombre de
pochtecas, sin embargo la falsificacion si era castigada con la pena de muerte asi

como con la destruccion de los instrumentos objetos del delito.

Derecho Colonial.?

En esta época el comercio de nuestro pais estaba sumergido en una
barrera impuesta por la corona espafola y por consiguiente las mercancias
también, con lo cual se considera que las mercancias, metales preciosos asi como
los frutos de las tierras mexicanas se encontraban a disposicion unicamente de los

espanoles, por supuesto igualmente eran propiedad de los reyes catolicos.

Por lo anterior es comprensible la inexistencia del Derecho de la Propiedad
Industrial, puesto que a lo anterior se le suma la falta de reglamentacion relativa a
las transacciones comerciales que se llevaban a cabo entre los espanoles y el

comercio mexicano de aquella época.

Sin embargo, el Derecho de la Propiedad Industrial comenzo a aparecer
con las marcas en los objetos de plata, tomando en consideracion que surgieron
disposiciones en las que solo se trataba a las marcas con funciones mas
restringidas, como por ejemplo: eran utilizadas unicamente cuando se elaboraba el
quinto real, es decir los plateros que lo hacian tenian que mostrar la pasta con la

que se hacia el quinto real a los oficiales para que estos verificaran que la misma

* Ibidem, pags. 6-12



se enconiraba quintada v marcada, asi misme era empleads como una especie de
sefial que debian tener aguellos para identificar s peras que ellos mismos
elaboraban

Esta mizma debla eslar regisirada en el registro gue llavaba el Cabildo de la
Cutad die México, sin dicha marca no se podia vender ko gque se elaboraba. Esifo
Se encuenira regulado en las ordenanzas dictadas por &f Marguds ge Cadereyla ef
20 de ociubve de TEIE,

Asl| mismo en esta época se establecd en L# Ceaa Real gal 1 oe oclubre
e 1773 para los plakeras que réquinesen ong o plata la debian conseguir con los
oliciales reales, anbe estos sa lenian gue llevar las piezas elaboradas parsa que
elios mismas le pusieran el cufio del quinio v 38 marcara con su nombse.,

Con las Oroenanzas ool Virey Fuen Clara de 1746 se eslablecia algo
parecido a las anienores en ko relabive a que fodo platero debda tener una marca o
senal conocida la cual debia ser plasmada en cualguer objeto lbrado por @l

Las Ordenanzas de Ensayadores del 7 de julio de 1783 establecian que los
ensayadones u oficiales reales podian acudi a lugares en donde se comedciara el
oo o la plata y recoger ioda aguella mercancia sin ningan signo identficador del
labrador de determinads pieza. Esta erdenanza en su capliule Vil establecia los
requisitos @ cubric para poder comerciar Ebremente con Ios maleriakes ya
mEncisnadas,

Con lo anterior se puede establecer que las piezas de plata debian Nevar

iress marcas gue son;

o La del guinto real,

La del ensayador, ¥
La de su creador junto con su nomibne,

%

En el Reglamenip y Aranceles Reales para el Comercip fbre de Esparia e
indias de 1778 las marcas eran mas gue nada consideradas como wn comirol



estatal, estas se asemejan a las marcas consideradas como obligatorias en la
actualidad, en este se establece de igual manera que todas las mercancias
deberian llevar sus respectivas marcas, asi mismo se castigaba la falsedad o
falsificacion con las penas de decomiso de mercancias, cinco anos de prision y la

inhabilitacion permanente para realizar cualquier comercio en las Indias.

Otro antecedente de las marcas que se presentaron en esta época fueron
/as de fuego que se ponian en los libros, estas eran hechas de hierro o de bronce,
las cuales se calentaban al “rojo vivo" para ponerlos en la parte superior o inferior
de aquellos, esto con el fin de saber el lugar de origen del libro, lo anterior no
Unicamente se utilizaba en los libros sino también en el ganado y en los esclavos
indigenas, en el ultimo caso, se considera como una muestra de inhumanidad por

parte de los conquistadores hacia los primeros habitantes en el territorio nacional.

Con lo anterior podemos afirmar que las marcas de aquel entonces no
tenian ningtn fin mercantil, pero si constituyen una premisa de lo que hoy
podemos definir como marca, puesto que estas a parte de macar los libros y
determinar de que materia eran dichos libros y nos decian la procedencia del

mismo.

Derecho del México Independiente®

En esta época la legislacion sobre el Derecho de Propiedad Industrial
todavia se encuentra casi nula, Unicamente, una que otra disposicion aislada
sobre la materia, en las cuales los legisladores de aquélla época trataban ya de
normar esta rama del derecho, imponiendo como penas unicamente simples

sanciones administrativas en materia de transportes maritimos de mercancias.

En esta parte historica de nuestro pais surge el primer Codigo Nacional de
Comercio el 16 de mayo de 1854 obra de Teodosio Lares, ministro de Don Antonio

Lopez de Santana, dicho ordenamiento ya hace referencia a:

¥ Ibidem, pags. 12-19.



1 Marcas en lag mercancias;

s Roconoce la existencia y las funciones de las Instituciones realizadoras de
aclividades relativas & la Propledad industrial;

3 Tambien establece que en los objelos comerciakes se debera especificar el
genero al que perenacen, la canbidad, el pasa;

4 5@ debaran sefalar los signos gue deberan llevar en el exterior los
pagueies gue contengan a las mercancias;

5 impone deberes para el fransportista de la mercancia estableciendo que
esta Bevard tres libros en cuales ssenfara las mercancias que s= carguen, con i3
debida expresdon de B roares;

g Deberd levar un asients formal de las Mercancias que anfregara con la
calidad, canlbdad, ¥ las marcas camespondeentes.

En esta epoca surge &l primer Cogige Gl rmexicano ge 1870 esie codiga
comienza a

1 Regular lzs insbluciones que hoy son conocidas como ks Derechos de
Aulor

F S& regula la Propiedad Literana, la Propisdad Dramalica y I Propiedad
Ardistica,

3 Establece disposiciones gue ofrécen una proteccidn werdadera al Derecho
dis la Progesdad Industhial.

4 Se podia eblenes @l derecho exclusive para |a explotacién de la marca, esie
gracias a las desposiciones de propiedad anistca que  estabdeca  esile
ardenamiento;

5 Se establecla que un aulor era aguel gue mandaba hacer delerminada cosa
siempre y cuando esta elaboracidn haya Sido bajo sus expensas, con lo cual el
fabricante podia obtener la propiedad de la marca.



Tambien surge le primer Codge Pensd en 1877 el cuddl reglamenid o
relativo a

1. La falseded o falsificacion de moneda, acciones documenlos credilicios,
billeles, selios y marcas, eslas no son conskderadas como marcas de fabrica o
comesciales, sino gue se consideran provenientes del verbo marcar, es decir, las
marcas que llevan tano &l oro como |a plata, las marcas del peso o la medida de
la mercancia, ete:

2 Establece las sanciones para el delito de falsificacion de marcas industriales
y comerciales, las sanciones aran al armasto y una mulla;

Se castigaba, tanio &l que hiciera uso de e marca falsa, como al pusiera las
mimas en obyjelos faksos,

En el Cadige de Comercio de 1884, aparece por primera vez un capitulo
completo, refative a la Propiedad Mercanti, en el cual se lg reconoce su
exislencia, Esle cddsgo comignza a;

1. Reglamentar lo melativo a los eslablecimientos comerciales, a  |as
imvenciones, al nombre comerncial, titulo de obras ¥ marces;

2 Establecia que para ses propeelano de una marca era necesario regisirarla
anie la Secretaria de Fomento, la cwal verificaria |a inutilizacion de la misma par
ofra persona, und ver venificado esto, b miama Secretaria autonzard la propledad
de agquella;

3 Asi mismo regule |3 facultad discrecional gue lenia o Estado para
determinar la usurpacidn, &s decir, si una marca uhlizada =5 igeal a olra, o0 gue
entre ambas exisia una gran semilifud;

4, También imgone como obligacion el colocar en algun lugar vissble de la
meErcancia la marca respectiva;

| Este ordenamiento legisia sobre fa posbilidad de wikzar facultatvamenie la
marca pudiendo colocar en lugar de ésta el nomibde propio o razon social, & lugar
en dondg s¢ elabord i mercancia, dibujos sgnos lodo lo gue encierma una
marca



Enla Ley del 17 de diciembre de 1885, se establece:

1 La obligacién de anotar los titulos de propiedad industrial, patentes y
marcas de fabrica en las hojas que cada comerciante debia tener, siempre y
cuando estuviese matriculado, esto quiere decir, que el comerciante debia estar
inscrito en un registro de comercio creado a partir de esta ley; en caso, de que el
comerciante no estuviera inscrito estaba impedido para realizar cualquier accion

en contra de terceros.

El Codigo de Comercio de 1889, es considerado como el Codigo de

Comercio Mexicano, vigente desde el 1° de enero de 1890;

1, Este cadigo conservd la obligacion de inscribir las marcas en el registro de
comercio; y por la falta de inscripcion en el mismo se establecia como sancion
que: los documentos contenidos de propiedad marcaria quedasen sin efectos

frente a terceros.

1.1.1.- LEGISLACIONES ANTERIORES RELATIVAS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN MEXICO.

Ley de Marcas de Fabrica del 28 de noviembre de 1889."

Esta ley se promulgo en la época del porfiriato y entré en vigor el 1° de
enero de 1890, estaba integrada por diecinueve articulos, en donde se reglamenta
por primea vez en una ley de manera formal lo relativo a los derechos sobre las

marcas.

Lo que se trataba con esta ley es que la misma fuese de interés general y

no particular tinicamente;

* Ibidem, pags. 21-24.



1. Se establece que no podra considerarse como marca la forma, color,
locuciones, o designaciones incapaces de constituir por si solas el signo. asi
mismo no considera como tal a todo signo que vaya en contra de la moral;

2. Determina que Unicamente puede adquirir la propiedad de una marca el

primer usuario;

3. Establece que una marca sera intransmisible;

4, Asi mismo determina que la propiedad de la marca sera por tiempo
indefinido;

) Norma gue las marcas se declararan abandonadas siempre y cuando se

presente una clausura o cuando no se produzca cualquier articulo por mas de un
ano;

6. También ordena que una marca sera nula cuando ésta se obtuvo en forma
distinta a la establecida por la ley;

7. Para la anulacion de una marca es requisito indispensable que se presente
la querella a la autoridad, la cual declarara la nulidad de la misma;

8. Esta ley reglamenta de manera indistinta las marcas de fabrica y las
comerciales, es decir las fabricadas y las vendidas a determinado establecimiento

comercial.

Decreto del 30 de junio de 1896 sobre deposito de marcas de apariencia

extranjera. °

1 Este decreto adiciono lo que establecia el otro con fecha del 12 de mayo del
mismo ano, éste reformé la Ordenanza General de Aduanas;
2: Este decreto normaliza lo relativo a los fabricantes, cuyas mercancias
tuvieran apariencia de extranjeras, ya por el uso de sellos, etiquetas, rotulos, etc.,
en el exterior de los productos o en los mismos directamente;
3. Establecia como obligacion para dichos fabricantes el deposito de las

marcas fabricadas y demas signos distintivos utilizados en sus mercancias ante la

" lbidem Pag. 24



Secretaria de Hacienda y en las Aduanas respectivas a su domicilio; una vez
cumplidos esta serie de requisitos, segun las Autoridades mencionadas, se les

consideraria como nacionales.

Decreto del 8 de febrero de 1897 sobre marcas de apariencia extranjera. °
Este decreto tuvo como finalidad:

1. El sefalar los requisitos que deberian seguir los fabricantes o industriales
cuyas mercancias tuvieran apariencia extranjera;

2. Establece la obligacién por parte de aquellos, depositar el numero de
mercancias, las marcas, etiquetas y demas signos distintivos utilizados en sus
productos, que le solicite la Secretaria de Hacienda, una vez reunidos estos
requisitos se les podra considerar como nacionales;

3. Mencionaba que este depoésito solo sera valido si la marca estaba
registrada en la Secretaria de Fomento;

4 Posteriormente a que se realice el deposito ante la Secretaria de Hacienda,
esta misma remitird un ejemplar de las marcas a las Aduanas;

5. Se establecia que las mercancias de apariencia extranjera quedarian
sujetas a las disposiciones de la Ordenanza de Aduanas respecto a los productos

extranjeros.
Decreto del 11 de marzo de 1897 sobre marcas de apariencia extranjera.’”

Este decreto concede un plazo para que el industrial realice un nuevo

depdsito de las mercancias con marcas de manufactura extranjera.

“ Ibidem, pag. 25
" Ibidem, Pag. 26.
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Reforma del 17 de diciembre de 1897 sobre marcas de apariencia

extranjera.’
La ley de marcas de fabrica de 1889; establecia:

1. Que el derecho y uso exclusivo de marcas sélo podia ser concedido a los
nacionales o los extranjeros residentes en el pais;

2 Asi mismo establece los derechos de los fabricantes nacionales o
extranjeros residentes en el extranjero respecto del uso exclusivo de la marca,
para ello, estos debian tener una empresa establecida y constituida dentro del

territorio nacional.

Decreto del 28 de mayo de 1903 que fija las bases para legislar sobre

propiedad industrial.’
Este decreto establecia:

it La autorizacion concedida al Ejecutivo para reformar aquella legislacion
sobre Propiedad Industrial;

Z Establecio que las marcas de fabrica se registraran sin el requisito de
novedad u originalidad, lo mismo ordeno para patentes;

3 También establecié que la tramitacion de una marca se hara de forma
rapida y sencilla;

4. Establecio una penalidad para los delitos contra la Propiedad Industrial.

5. Regulaba lo relativo a la transmision del dominio de cualquier marca o
elemento determinado por la Propiedad Industrial.

6. Se creo un periodico en el que se anotarian los inventos patentados y las

marcas registradas.

* DUBLAN, Manuel y LOZANO, José Maria Legisiacion Mexicana, Imprenta del Comercio, México,
1897, tomo XXVII, Pag 436
"Ibidem, tomo XXXIII
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Ley de marcas industriales y de comercio del 25 de agosto de 1903."°

Esta es la primera ley que proporciona una definicion de marca
conceptuandola como todo signo o denominacion caracteristica usada por el
industrial, fabricante, comerciante o agricultor en sus productos, cuyos objetivos
seran distinguir determinadas mercancias similares y establecer el lugar de su

procedencia.

1. Esta establece que para adquirir el derecho exclusivo de la marca, es
necesario su registro en la Oficina de Marcas y Patentes, que para tal efecto se
creo;

2, Asi mismo establece la posibilidad de registrar una marca, tanto para el
nacional como para el extranjero;

3. La ley en mencién normaba que el registro de la marca sera bajo la
responsabilidad del que registra y sin perjuicios de terceros;

4. Prohibia el registro de las marcas o signos que no expresen los nombres o
las denominaciones genéricas que constituyen los elementos distintivos de la
misma,

5. Establecia que tampoco podran registrarse como marca aquellos signos
que vayan en contra de la moral, de las buenas costumbres o tiendan a ridiculizar
a personas, ideas, objetos, etc;

6. También ordenaba que no podian ser registradas como marcas aquellas
que tengan algin motivo patridtico, ya sea algun escudo, emblema o cualquier
otro, sea nacional o extranjero;

7 Regulaba lo relativo al plazo para renovar el registro de las marcas, dicho
término sera de veinte anos,

8. Normaba que las marcas podrian transmitirse y enajenarse como cualquier
otro derecho y que dicha transmision debera registrarse ante la Oficina de Marcas
y Patentes;

9. Establecia la obligacion que tiene el fabricante, de indicar que sus marcas

estan debidamente registradas;

" RANGEL MEDINA, David, ob. cit Pag. 27-30.



10.  Estipulaba que la nulidad del registro de una marca procedia cuando el
mismo se haya hecho en contravencion de las legislaciones aplicables y que la
marca ya se haya registrado con anterioridad,

11.  De acuerdo con el texto de esta ley la autoridad competente para solicitar
esta accion era el Ministerio Publico, siempre y cuando fuese de caracter federal;
12. Establecia que seria competente para conocer de esta accion los
Tribunales de la Federacion.

La importancia de esta ley es que constituyo la base para la legislacion
penal actual, ya que contiene sanciones por el uso ilegal de una marca o de la

falsificacion de la misma.

Esta legislacion a demas de imponer la obligacion de registrar los

certificados de las marcas;

13. Reglamenta por primera vez el nombre comercial y el aviso comercial, los
cuales se consideraban como aquellos signos distintivos del establecimiento

mercantil que guardan una estrecha relacién con las marcas.

Decreto del 11 de diciembre de 1903. Convencion de Paris.'’

Lo relevante que resulta con la firma de este convenio, es que México se
adhiere a la Convencion del 20 de marzo de 1883 firmada en Paris para /a
Proteccion de la Propiedad Industrial asi como al Acta Adicional firmada en
Bruselas Beéelgica el 14 de diciembre de 1900, la cual modifica los puntos de dicha

convencion.

Dicho precepto regulaba: lo relativo al plazo de cuatro meses para que un
fabricante, domiciliado en territorio nacional o en otro pais parte, llevara a cabo la

solicitud de reconocimiento marcario en otros paises.

' Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas. Talleres tipograficos Papeleria Nacional,
Mexico, 1922, Pags 65 a 84




Decreto del 6 de septiembre de 1909. Arreglo de Madrid.'*

Con este decreto México se adhiere al arreglo concerniente al Registro

Internacional de Marcas de Fabrica y comerciales.

Reglamento del 9 de noviembre de 1909 para el registro de las marcas

internacionales.™
Esta integrado por trece articulos, en los cuales se establecia:

1, El procedimiento que debian seguir los fabricantes nacionales o extranjeros
domiciliados dentro del territorio nacional, para el respeto al derecho exclusivo
sobre su marca en los demas territorios o paises partes del Arreglo de Madrid, que
eran Espana, Bélgica, Francia, Italia, Guatemala, los Paises Bajos, Portugal,

Suiza, Tunez, entre otros.

Disposiciones dictadas durante la Revolucion iniciada en 1910."

Durante esta eépoca se declararon nulos todos los tramites y las
resoluciones emitidas por la Secretaria de Fomento, asi como por las llamadas
con posterioridad Secretaria de Agricultura y Colonizacion y de Industria y

Comercio; esta nulidad también abarco lo relativo a las marcas.

Por lo anterior se acordo que la Oficina de Marcas notificara a todas las
personas deseosas de seguir dando validez a sus solicitudes marcarias, nombres
comerciales y avisos comerciales, para evitar que sufrieran perjuicios en esos

derechos.

"2 RANGEL MEDINA, David ob. cit pag. 26
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Asi mismo estos fabricantes tenian que solicitar a dicha oficina que se
tuvieran en cuenta aquellas solicitudes, y que se siguiera el procedimiento

establecido por la ley.

Posteriormente, con motivo de la lucha revolucionaria, (entre el gobierno y
el ejercito constitucionalista se volvieron a declarar nulos tanto los tramites como
titulos de marcas que no hayan sido suscritos en el Estado de Veracruz, puesto
que es en este Estado en donde el entonces Presidente de la Republica Don

Venustiano Carranza estableci6 su gobierno.

Unicamente se reconocian dichos derechos siempre y cuando se
presentara la solicitud con sus respectivos timbres a la Oficina de Marcas, con el
documento declarado como nulo, solicitando que se reponga el procedimiento
mismo con todas las actuaciones del mismo cuando aquella no iba a causar el
pago de nuevas contribuciones; y que se repusieran los timbres pegados en las

anteriores solicitudes.

Disposiciones dictadas con motivo de la primera guerra mundial.’”

Con motivo de la Revolucién mexicana y posteriormente con la Primera
Guerra Mundial se impidio la revalidacion de marcas solicitada tanto por los
fabricantes nacionales como extranjeros, con la finalidad de que estos no tuvieran
ningun detrimento en sus derechos, se ordend a la Secretaria de Fomento,
Colonizacion e Industria ampliara el término para otorgar la oportunidad de

revalidar los registros, que podian ser de marca o comerciales.

Durante este periodo no se respetaron los tratados de paz, de amistad,
comercio y navegacion firmados con diversos paises, pero como resultado de lo
anterior México se obliga a dar el Trato de la Nacién mas favorecida a los

ciudadanos de otros paises.

15 Leyes, Circulares y Acuerdos sobre patentes y marcas, Pag 84 bis



Todo esto se hizo extensivo a todos los paises que estuvieran en un plano

neutral.

Las disposiciones que se establecen en el Decreto de la Convencion
Internacional para la Froteccion de /a Propiedad Industrial del 29 de marzo de
7883, determinaban el plazo para que los fabricantes nacionales llevaran a cabo la
solicitud de sus registros marcarios en otros paises, con el fin de que pudieran
registrar sus patentes, dibujos, marcas de fabrica y de comercio en México.

Durante la Primera Guerra Mundial el Presidente de México establecio que
el plazo de las patentes terminaria con el de su caducidad y el de las marcas

cuando concluyera el término para que se llevara a cabo su renovacion.
Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 sobre el uso de la cruz roja. '
Se acuerda en éste:

1 Que el emblema de la Cruz Roja y sus letras no podran ser registradas
como marca; y

Z Que tampoco podran ser empleadas para otra cosa mas que para proteger
asi como para dar a conocer los establecimientos o instituciones que se dediquen

a la sanidad, a su personal y al material que utilizan.

Decreto del 17 de marzo de 1920. impuesto sobre el registro y renovacion

de marcas."’

Es promulgado por el entonces Presidente de la Republica Don Venustiano
Carranza, en donde se establecid un impuesto para el registro de una marca el
cual seria de $20.00, mientras que por la renovacion se cobrarian $10.00.

' Ibidem pag 96
'" RANGEL MEDINA. David, ob. cit pag 35,



Aviso al publico del 26 de junio de 1920, sobre el uso de marcas

engafosas.'®

1. Esto se hizo con el fin de que los fabricantes nacionales no utilizaran
palabras, imagenes o cualquier indicacion que hicieran parecer a sus mercancias
como extranjeras y asi pudieran cometer algun delito que fuera sancionado por el
uso de cualquier marca a la cual no tuvieran derecho;

2. Establecia que se le daba conocimiento al Ministerio Publico de la comision
de esas conductas y asi poder consignar a los infractores.

Posteriormente se promulgod otro aviso en el que se establecia:

k Un término para que los fabricantes modificaran sus marcas, y en el caso
de no hacerlo el propio pueblo estaria en la plena capacidad de denunciar dichas
irregularidades ante el Ministerio Publico; la excepcién a este precepto era el
establecimiento de la leyenda Hecho en México aunque las marcas tuvieran la

apariencia de extranjeras

Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales del 26 de junio de
1928."

Esta ley, es la primera en reconocer el alcance de los derechos que tendria

el propietario de la marca y sobre el uso de la misma.

1. En esta se facultaba al Ejecutivo para que declarara el uso obligatorio de
una marca siempre y cuando ésta, por su naturaleza, origen o aplicacion, se
relacione intimamente con la economia del pais y las necesidades publicas;

2. Establece que no seran registradas como marcas los envases de uso

comun, los signos ya registrados anteriormente, aquellos que puedan confundir al

" |dem.
G
" |dem.
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publico sobse la progedencia de una mercancia y ks produecios indicalivos en sy
marca el nombre del lugar procedante;

3. En este dftimo punto con |la excepcitn de gue el lugar ses privado y 58
tenga el consentimiento del propietario del mismo

En esta ley, a diferancia o/ Dacrele dev 78 de maye de 1907 que ia las
bases para legeslar sobwe propvedad en donde se fenia como  reguisio
indispensable para el regisiro de una marca gue esta fuera alge nuesvo, es decar,
gue fuara novedosa;

4. A%l mismo S8 establece que 105 terceros pudieran imicasr un SfeceaiTramo
de oposicidn, siempre ¥ cuando resufaran afectedos en sus derechos por el
regisiro de esa patenia.

-] Establece gue las partes podiagn someter dicha controversia al conocamienio
de la Junta Arbatral, cuya resolucedn dederminaria las semejanzas o8 la marca gue
50 quisiara registrar y las yva regisiradas, asl mismo senviria para delerminas &
admisidn de aquella o su recharo, se esiablece gue dicha resolecion arbifral no
tendria recursa en contra,

G. En este ordenamiento s limitan las causas por las cuales una maica &
podia declarar nula, estableciendo, que se declarard nula una marca cuanda el
regislia de la misma & hicera en contravencion a bo estipulado al respecio padf la
ley.

¥ Se le olorgd facultad al Deparfamenio de la Propiedad Industrial para
conpoer de los procedimientos en donde se declare nula una marca,

B. Asi mismo se eslablece como requisito fundamental. para [ persecucion de
los delios de falsificacidn, imitacion y uso ilegal de marcas, una declaratonia pos
parte del Depanamento de la Fropiedad Industrial

a. Se esfablece o posibdidad de gue Bs resoluciones emitidas por el
Deparamento de la Propsedad Indusinal, acerca de la negativa, o &n Su Caso, del
clorgamients de un registro marcano, pudieran ser demandadas judicialmentes
ante los Trbunales de Disirdo de ta Ciudad de Mexico y a8 obtener Su revecacion

17



10.  Unicamente las resoluciones de dicho departamento quedarian firmes sino

se interpuso ningin procedimiento en contra de aquellas.

A diferencia de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de

agosto de 71903, |a ley en estudio establece:

11.  Que la duracién del registro de una marca sera de veinte anos y que su
renovacion seria cada diez, mientras que aquella establecia que la renovacion de
la marca seria cada veinte afios.

12. Esta ley establece por primera vez la extincion de la marca, la cual se
presentaba cuando aquella no hubiese sido explotada en un lapso de cinco afos
consecutivos, siempre y cuando, no transcurrido este tiempo, el industrial renueve

su registro manifestando no poder llevar a cabo la explotacion de la misma.

Reglamento de la ley de marcas y de avisos y nombres comerciales, del 11
de diciembre de 1928.%°

Se encontraba integrado por cinco capitulos los cuales se conformaban de

la siguiente manera:

l.- Solicitud, registro, titulo, explotacion y renovacion del registro;
Il.-  Transmisién de los derechos;

Ill.- Nulidad y extincién del registro;

IV.- Falsificacion, imitacion y uso ilegal de las marcas, avisos y nombres

comerciales; y

V.- Modelos para solicitar el registro de una marca.

" |bidem, pags. 38 y 39



Codigo penal del 4 de octubre de 1929 para el distrito y territorios

federales.”’

1. En este se establecian las sanciones que se imponian por los delitos de uso
ilegal de una marca, asi como la imitacion y la falsificacion de la misma;

2. También se castigaba el uso de indicaciones falsas que tuvieran las
mercancias en sus marcas.

3. En este codigo se encontraba por primera vez un capitulo que
reglamentaria unicamente lo relativo a la Propiedad Industrial, éste se encontraba
bajo el rubro de Delifos confra la Propiedad [ndustrial, dicho precepto se
encontraba en el titulo Delitos Econdmico-Sociales y contra el Comercio y la

Industria.

Procedimiento reglamentario del 6 de julio de 1931, para modificar registros

de marca. %

Este es emitido por el Secretario de Economia con el fin de que el
Departamento de la Propiedad Industrial, en los casos de anulacion de una marca

o patente, observara principalmente:

1. La comprobacion de los fundamentos que lleva la solicitud por parte del
solicitante;
2. Asi como el traslado de esa solicitud al propietario del registro para que

reclame lo que a su derecho convenga;

3. Una vez reunidos estos requisitos el Departamento formulara una propuesta
de resolucion y ya emitida ésta por la Secretaria se le notificara a todos los
interesados en donde se les hara saber que aquella tendra el caracter de

transitoria mientras no se interponga un procedimiento judicial en contra.

2
Idem
# |bidem, pags 39y 40



Decreto del 2 de enero de 1935 que reforma y adiciona en materia penal a
la ley de 1928.%°

Este decreto lo emitioc el entonces Presidente de la Republica Lazaro
Cardenas en donde se redujo el minimo de prision en las penas privativas de la

libertad y también el costo de las sanciones pecuniarias en:

» Los delitos de imitacién de marcas;

r En delitos en los que las marcas son utilizadas para provocar el error;

> En aquellos en los que se utilizan indicaciones falsas sobre el lugar de
procedencia de algtn producto. La sancién para estos delitos va de los tres dias a

dos afos en prision.

Circular del 12 de marzo de 1942 a los comerciantes e industriales que

exploten marcas.?*

Es expedido por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, en este

decreto se establece:

1 Que los comerciantes e industriales podian explotar sus marcas y patentes
con fines de lucro;
2 Establece como obligacion presentar:
v Una declaracion en la cual se anotara el nombre del propietario de la
marca,
v Mostrar copia del contrato de explotacion de la marca; y
v Exhibir una relacion de cantidades las cuales estaran obligados a
cubrir a personas propietarias de patentes y marcas, ya sea en efectivo o

en cualquier otra especie siempre que lo hayan acordado asi en el contrato

% |dem.
“ Ibidem, pag. 41
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respectivo, durante los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre

terminando en noviembre de cada ano.

Decreto del 8 de septiembre de 1942 acerca de marcas no registradas.”
Este decreto establecio:

1 Que los fabricantes que usaran marcas no registradas, emplearan en
empaques y envases de sus productos elaborados, la leyenda: Hecho en Meéxico
la cual se ponia junto con la marca;

2. Esta misma obligacion se impuso a las personas compradoras de
mercancias nacionales sin marcas o leyendas, para venderlas posteriormente en
cualquier establecimiento comercial,

3. Para los fabricantes e industriales usuarios de marcas y patentes no
registradas que no tuvieran la leyenda Hecho en México, se impuso una multa de
$100,000 (cien mil pesos), para los productos nacionales con marcas de
apariencia extranjera la multa se estipulé en $500 (quinientos pesos) hasta $5,000
(cinco mil pesos);

4, Para imponer y fundar esta multa se necesitaba un dictamen pericial hecho

por la Secretaria de Economia.

Ley de la propiedad industrial de 1942, °

Esta es la ultima ley expedida sobre el Derecho de Marcas y Patentes, esta
se promulgo el 31 de diciembre de 1942, y entro en vigor el 1° de enero de 1943.

1. Se caracteriza por ser la primer ley que regla una cierta proteccion con

respecto a las patentes de invencién y la competencia desleal;

% |1dem
% |bidem, pags. 43y 44



2. Asi mismo reglaments las macas 08 avises comerciales v los nombres
comerciales;

3, Esta loy tiene sus fundamentos basicos en las disposiciones de las
legisiacsones anlerniones;

4. Esta precisa y define los derechos relativos a la Propssdad Industrial, con el
fin de proteger intereses de los lilulares de aguelios.

1.1.2.- ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANG

En la Epoca Colonkal las marcas eran utilizadas dnicamente para marcar el
quinta real. es dacir, no s empleaban para diskinguirlo con respecto de otra

Ast mismo era wliizada como una especs de senfal que debian tener ks
plaleros pada idantificar las piezas elaboradas por allos,

Taméen la marca era uliizeda como medida legal para comercear con &l
oro y la plata,

58 consideraban a aquellas coma un control eskatal de las mercancias
etaboradas con ono o plata,

S ulilizaban las marcas da fuego en los hbros para detemminar el lugar de
procedenca y sobre el fema que versaria dicho fexto; estas mancas no er@n
utilizadas dnicamenis en aquellos, sing lambién eran empleadas para marcas al
ganacno y 8 esclavos mecanos,

Durante fa Epoca del México Independienle ya se hace referencia de las
marcas én los producios con al lin de especihicar &l génaro al qua pertenacen. la
canfidad y peso de asta.



También durante este ciclp se comienza & reglamentar fo relative a las

invenciones, al nombre comercial, iulo de obias v mancas

Duranie el Porfiriale no podria considerarse como marca ka forma, color,
locuciones, o designaciones que sean incapaces de constituir por si solas el signo,

a3l coma @ odo aquel signo que vaya en conira de ka moral

Duranie esfa apoca s& dio el primer conceplo de marca concapludndola
como todo signo o dencminecién caracteristica usada por &l industrial, fabricante,
comerciante o agricullor en sus productos. con el objetivo de distinguiros con
respeclo a olros similares y asi poder establecer su procedencia

Se lomaba ya a la marca como un derecho &l cual podia sar fransmitdo
enajanado,



CAPITULO 2

DERECHO COMPARADO EN TRES SISTEMAS JURIDICOS.

2.1.- ARGENTINA. (las marcas en el Derecho argentino).?

En el Sistema Juridico argentino, el ambito marcario se regula de la

siguiente manera:

De acuerdo al texto de la Ley de Marcas del pais en cuestion sera
considerada como marca susceptible a registro: una o mas palabras con o sin
concepto alguno, los dibujos, los monogramas, los emblemas, los grabados, los
estampados, los sellos, las bandas, las imagenes, las combinaciones de colores
aplicadas en lugar determinado del producto o del envase del que se trate; asi
como, los envoltorios, los envases, las combinaciones de numeros y letras en los
productos, las frases publicitarias distintivas y los relieves en los envases o
envolturas de los productos que permitan la distincién de los mismos en el

comercio.

Por el contrario no se consideraran como marcas registrables los siguientes

casos:

1. Los nombres, palabras, signos o frases publicitarias que sean constitutivas
de una designacion dada habitualmente al producto o servicio, segln sea el caso,

para hacer un uso o consumo del mismo;
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2. Aguellas gue mcidan en una descnpoon de la nafuraleza, funcion,
cualskades u olras caractenshcas del producho,

3. Oe la misma manera sucederd cuando alguno de 05 caracieres Marcanoss
anencres hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro,

i, En la misma situackn & enconlraran la forma gue se dé a kos productos v,
ya sea al color intrinseco a uno sole aphcado a los producios.

Casos gue no pueden ser regisirados como marcas:

1. Cuando se frale de marcas idénficas o similares a unas registradas v en
algunss casos va solicitadas anteriorments con @l fin da distinguir un produecio o
servicio de la misma clase,

2, Asi mismo, no tendrédn e cardcter de regisirables, (as denominaciones de
afgen ya sean nacionales o exiranjeras,

- Las marcas gque sean susceptibles de  error en cuanfo a8 la naturaleza,
propiedades, calidad, funcién, ongen, precia u ofras caracterfsticas de los distintos
productos y senicios dentro del comercio,

4, Las palabras, signos, dibujos, elc. contrarics a la moral § las buenas
costumbres; las lefras, nombres, simbolos, disliniivos, gue [engan como uso, ya
s8a la palabra Macion, el nombre de alguna provincia, municipso, organizacion
relfigiosa, sanitaria, de igual manera kos ubilizados por las NaconeEs exiraneras u
ofganiEmes internacionakes reconocidos por ef sislema arganfing,

5 El relralo, sewdonimo o nombre de persona alguna wlilizados sin su
consentmsento 8 incluso e de sus herederos hasia el cuaro grado;

B Las designaciones de actwidades ncluyends nombres y rezones socidles
descriptivas de un dinamsmo pars la disiingdn de un producto. Con |8 exoepeson
de las siglas, palabras y sgnos con capacidad distintiva de las mencancias, de Lal
manera que formen pare de aguellas accsonss, solamente asi podran ser
registradas para distinguir un producio; y

T Las frases publicitarias con poca oniginalidad



Propiedad, uso, tramile, regisiro, duracin y exlincidn de una manca,

La propledad v &l uso exclusivo de una narca se oblendrid onica y
exclusivamente mediante el regisire de la msma

En cuanto al liempo de durackdn de una marca registrada es de diez afos
que podrd ser rencvada indefinidamente por perlodos de cada cinto BAOS previog
a s vencimeentd, siempre ¥ cuando esta haya sido ubilizada por el fitular al
comercializar algin producte ¢ prestar delerminado senacio en 8! lapso
cronplogico anteniorments sefalada,

Por lo que se refiere al trdmite de una manca podrd realizasse por dos o mis
personas conjuntamente y en tal caracter se realizaran las acciones de licenca,
fransmision y renovaciin de @ misma

En lo referenie a las foomalidades y la tramilacion del registrc marcano,
guien desee realizar esta accion deberd preseniar una soliciiud en la gue se
mcluiva o nombre del solicitante, famo el domicilio real como uno especil, eslo &n
caso de gue le tramitante sea extranjero, @ descripcion de la manca y los
producios prelendidos a distinguir,

Lina vaz presenlada la solcitud en lormg ante la autoridad competents; que
en este caso serd la Direccion Macional de la Propiedad Industrial aguedla se
publicard un dia en & Bolefin de Marcas vy a los freinfa dias después de la
publicacion dicho organismo efectuara i3 busqueda de (05 anlecedanies nelabivos

a la marca.

En cuanie & los asunios relatives a la oposicion del registro de una marca,
debera:

= FPresentarse por éscnio ante la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
safialando el nombre y domicilio del eponanis,

= Al como los fundamentos de la oposician, los cuales seran notificados al
solicitante, y una ver realizada tal aciuacion empezard a contar el plazo de un afio
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denfro del cual se declarara el abandono de ta sobcitud siempae ¥ cuando, tanto &l
solicitante como el oponeme, no lleguen a un aceerdo que haga posible La
fésolution adrmimsiralng o guié aguéd no inice accon judical dentro ded lapso de
tiempo sefalade; y &n el caso de gue haya iniciado la promocion, &sla por e
tiempo transcurndo, s& encusnire con el caracter de perenfona

La accion ]ul.'.lli:iil anles mencionada debefa Iniciarse anie la Directidn
Macwonal de la Propiedad Industnal dentro de kos diez dias siguientes de recibida
fa demanda, transcurriendo esle lapso dicho organismo remitid la misma al
Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal conjuntamente con
las acfuaciones respecivas de la marca opuesia.

Medanle la oposicion las partes podran renunciar @ la wie judiczal, sla se
hara deniro del plazo de un afio y de comin acuerdo anie |a Dingccidn Nacional de
la Propiedad Indwstrial, v una wer analizadas |as prusbas y cidas las pares,
emilird una resolucion mapelable.

Se declarara la extincién del derecho de propiedad marcaria cuando.

Exista la renuncia por parte de su filular,
Por vencimiento de la vigencia sin renovacian del registro; v
- Par declaracion judicial de nulidad o caducidad ded registro.

".l

Regulacidn de 105 ilicitos.

En cuanto a la regulacion de los licitos e kegislacidn argenfina establece las

sanciones siquientes

De dos meses a un afo de pnssdn ¥ de un  millén de pescs a ciento
cincuenta millones de pesos 8 boda Persony gue;

F Falsifique o imile rasdulentamenta una marca regesirada;



- Haga uso, vanda o ponga en venda una marca fraudulentamsante imitada o
perenecente a un lercers sin su consentimianto;

" Comercialice con productos o senvicios de marca registrada falsilcada o
fraududentamente imitada,

La accidn penal es pdblica vy la Justicia Federal en lo Cominal y
Correccional es competente de conocer de aquellas por ko tanlo e seguird un
tramile cofrecgional. menlras gue la Jushicsa Federal en lo Cnal  Comercial seéra
para las acciones cwviles, por lo gue se Bevara bajo el régemen de wn juicio

ordinarno.

El damnificado podrd solicitar @l embargo vy venta de las mercancias con
marca de infraccién; asl como, la destruccidn de les marcas y de bodos los
elementos que las lewen siarmpre v cuando no S& puedan desprender de ellos

Medidas Precautorias,

En Amgentna se establece que iodo propeestaro de una marca a cuya
canacimiento llegua la exislencia de productos con marnca ilicla. padra solicitar a
la autaridad:

F El embarge de ks productos,
Su inventario iy descripcidn
F Asi como el secuesire de alguno de [os bienes en infraceion

.

Para tales efectos la auloridad podi soheiar al pelicionans und caucion en
&l supuesto di que dsle no luviese ¢l derecho de padst el embango

El sujelo en cuyo poder s& encuentren los productos en infraccion debera
acreditar e informar sobre;

]



- El nombre y direccion de quien se los vendio y la fecha en que este
acontecimiento ocurrio,

> Asi mismo debera mostrar la factura de compra si es que se encuentra en
su poder,

» Debera informar sobre la cantidad de mercancias fabricadas o vendidas y
su precio en el mercado; y

Fe La identidad de las personas a quienes vendidé o entregd los productos

ilegales.

Lo anterior debera constar en el acta que se levantara en la diligencia de

embargo o de aseguracion de los bienes.

En caso de la negativa a suministrar la informacién necesaria y la falta de
documentacion que fungiria como respaldo de las mercancias en cuestion,
requerida por la autoridad, surgiria la presuncién de que el tenedor de los objetos

es complice en la falsificacién o imitacion fraudulenta

2.2.- CHILE (Las Marcas en el Derecho Chileno).*

1. En el derecho chileno se conceptualiza como marca:

2 Todo signo visible, novedoso y caracteristico que tenga como objeto la
distincion de determinados productos, servicios, establecimientos industriales o
comerciales;

& Asi como las frases publicitarias siempre y cuando tengan inmersa la marca
registrada del producto objeto de publicidad;

4, En cuanto a los prefijos, vocablos y raices de uso comun o que pudieran

contener algun tipo de caracter genérico, descriptivo e inclusive indicativo podra

*1dem.
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olorgarse la Bcencia pera sin la proteccidn de los  elementos  refendos
aniencrmente que se encueniren asladamenie conssderadas

5 En lo refenente al ebquetado de una marca se olorgara probeccion en cuanto
al conjunio de la misma y no a los elemenios individuales que la conforman;

B En &l caso de que el solicitanie de una marca introdujers un nombre a la
etiqueta, dichka palabra debera ser la que aparezca de manera mas deslacada, d=
tal forma gue también gozara, al spual gue los aspectos anles mencionados, de la
profeccion como marca

HNo podrén regisirarse como marcas:

1. Los escudos, banderas, emblemas nacienales, |as dencminaciones o
siplas de cualquier Eslado, de organizacicnes internacionales de kos semvicios
estatales;

. Las denominaciones btecnicas o cenlificas de determinado producio, las
denominacionss comunes internaconales propusstas por la Onganizecion Mundial
de la Salud v aquellas relativas a indicaciones lerapeulicas,

El nomiwe, sewddnimo o retrato de determinada persona. salvo que esia
haya dado su consenfimiento o en su caso bos herederos. Podran ser suscephibles
de registro marcaro & pombre de personajes histances, siempre y cuando hayan
ya ranscurrids por ko menos cincuanta afos de Su muers,

4. Les gue reproduzcan o imilen signos oficiales de un Esfado sin su
aulonZacion, ask mismo las que bendan @ regroducar & imitar daplormas, medallas,
distinciones clorgadas en al ambito nacional o Intermacional,

5. Las distintas expresiones destinadas para Indicar el género, nacionalidad,
naturaleza, origen, caldad, wvakw o cualided del prodecio. semicio o
Eslablecmienlo del que e trate,

G, Las espresiones que sean de uso genetal dentro del comeancso capaces dis
designar determinado producio

all



T Las expresionss que no cuenien con algun rasgo distintvo novedoso o
describan la mercancia, servicio o eslablecimenio al gque = preienda
camercializa,

.8 Las marcas en los productes que prafandan mducir al engafio con respects
a la calidad, procedencia, cualidad u crigen de los mismos,

9. Las marcas que grafica o fonéticamente son simslares a ofras reglstredas en
el extranjers, capaces de confundiree en & mencads como un producio. SEnncio o
eslablecmienio de |la marca reconocida denfro del ambido comercial ya sea
nacional o inlerracional; y

10, Las contranas al orden poblico, a la moral y a las buenas costumbres

Tramile, registro, duracién y nulidad de una Marca en ¢l Derecho Chileno

El megisiro de una marca se levara al cabo ante e Deparlamento de
Propiedad Industrial, el cual realizara un analisis o examen preventivo, con el fin
de establecer sl se concurre en alguna de las causales relalvas a I
imegisirabilidad, ya mencionadas con anteroridad. Una vez realizado esie acio &
Congervador de Marcas podrd aceptar el framite do una solicited marcaria v la
resolucion de asbe, en caso de una negativa. podrd reclamarse anle &l Jale del
Departamento de Propiedad Industrial dentro de un plazo de veinte dias.

Unicameanta la marca poded solicitarse @ insenbarge

" Para productos deberminados espocificados en el Clasificador inlernacianal
de Marcas;

= Al mismo régimen estaran suelss [0s sendicies

" Para distinguir establecimienios industriales y comerciales de fabwicacidn o
comercializacion de producios dversos; y

= Frases de propapanda pars aplicarse en publicided de las marcas ya
inscrilas



En cuante al ambdo de validez del registro de |as marcas que disbhnguen
productos, servicios o eslablecimientos industiales sera para fodo el lermtons de
la Republca; mientras gque para las gque protegen a los establecimienios
comerciales sera wnicamenie para la megion en que s&  encueentie el
establecimiento. En caso de querer haceno exiensivo a ofras regiones lendra gue
sefialario en la soliciud y pagar el regesiro de la marca en la regidn donde
pretends colocar & establecimienio

La duracidn del registre de una marca sera por diez anos conltados a paris
e [ fecha de su inscripcion v la renovacidn de la misma se realizard por periodos

iguales durante su vigencia o dentro de los treinta diss siguientes a su expiracian.

Segun la legislacion chilena, leda marca regisirada en forma y ublizada en
&l comercio debera llevar en forma wisible la leyends “arca Regusiada” pudiendo
supliria por las siglas M8 o con |a letra & encemada en un cinculs

La nulidad procede cueando s& incurm an alguno de los supuesios relativos
a la iregistrabilidad de una marca anlerormants sefialadas, esla accion prescriba
en un ferming de cinco afos contados a parfir de |la fecha del registro; Una vez
franscurrido el lapso cronoldgico anteriormenie  sefalado. el Jusz del
Departamento de Propéiedad Industrial declarara de oficio la prescripcion, de fal
manera que no acepiara el framite petibono da nulidad.

Regulacion de los ilicios,

Se eglablece una sancibn de 100 a 500 unidades iributarias & aguells
PErsonE que

- Maliciosamente utilice una marca igual o semejanie a oira ya exisients a
inscida de la misma clase ya sean mercanclias, senvicios, establecimienios
comenciales o industnales,

- Defraudase hacwendo uso de una manca registradas,



- Por cualquier medio publicitario usare o imitare una marca registrada
cometiendo defraudacion

- Usare una marca caducada, no inscrita o anulada; y

> Hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que

no les pertenece.

En caso de reincidencia dentro de los cinco afnos posteriores se le aplicara

una multa que podria duplicar la anterior.

Los sujetos que se encuentren en los supuestos anteriores se encontraran
en la obligacién de pagar las costas, dafos y perjuicios causados al duefio de la

marca.

Los utensilios y elementos materia de la falsificacion seran destruidos,
mientras que los objetos con marca falsificada caeran en poder y a beneficio del
propietario de la marca. El juez competente podra ordenar inmediatamente la
incautacion de los productos falsificados y para ello podra tomar las medidas

precautorias que considere pertinentes.

2.3.- UNION EUROPEA (Las marcas en el Derecho de la Union Europea).”

El campo de la Propiedad Industrial en la Unién Europea abarca: los
modelos de utilidad, inventos biotecnologicos, nombre de dominio, patente
comunitaria, patentabilidad de distintos inventos, disefioc comunitario, marca

comunitaria, marca comunitaria colectiva, falsificacion y la pirateria.

La marca comunitaria creada por la Unién Europea, tiene por objetivo que la
misma pueda hacerse valida en toda la Comunidad, eliminando asi la necesidad

* http://www.ue org. Fecha de consulta: 20/04/04.



de reslizar tramibes por separado en cada Esledo migmbro en el gee se protenda
o pratendiena infroducir la marca

Dentro da la Union Europea se crea una Oficena de Armonizacson dal
Mercado Interior que tendrd 1a capacsdad de conocer v proleger 108 denschos
relativos alas marcas, disenos o modelos,

Para efecios de capacidad juridica, contaran con tal las personas fisicas,
morales y demas entidades juridicas que lengan |a faculad

F De ser litulares de derechos v obligaciones,
= De celebrar contratos & de |levar acabo distinfios actos juridicos; y

"F

Procesal

Se definird como marca comunidaria a todas las sefales que pueden ser
objeto de representacsdn grafica; es decir, palabras, dibupos, letras, |a forma del
products o su acondicionamienio;, SIEMARE ¥ cuando es1as Canmaclerslicas penmian
distinguir kos producios o senicios de una empresa a los de ofras.

Titularidad.

Podran solicitar la bulandad de una marca las personas fisica o morales
gue reunan las siguienies caraclerisficas:

= Cu= sean nacionales de los Estados miembros,

- Que sean nacionales de oires Estados. siempre y cuando estos formen
pare de la Organdzacion Mundiad de Propiedad Industrial o del Convenio de Paris
& cuanio a la profeccidn de |a Propiedad Indusirad,

= Cu= sean nacionales de olros Estados gue no fermen pare del ya
mencionado Convenis pers que lengan su domicilio dentre del temlono de ka
Unign Ewopaa o en su caso en cualguiara de los palses gue forman pae &n la
Owganizacion Mundial de la Propiedad Industral o en la Convenio de Paris, ¥
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- Que sean nacionales de cualguier oiro Estado, en el cual se conceda ia
misma prolececion de derechos de Propiedad Industhial como si s tratara de sus

nacionales,

Dicha filulardad conbers, al poseedor de la marca, un dereche exclusivo
consistens @n la prohibicidn de uso hacia un lercene que pralenda:

F La wfilizacion de un signo idénfico o similar a una marca comunitaria en
sarvios o producios parecidos a aquelios para log que se reglatrd la marca;

= El uso de delerminada sefial capaz de mducir al engafia, errar o conlesidn
en & plblico consumidor con olra registrada con anlensandad; y

= Hacer uso de una sehal idéntica a una marca comunitaria para productos o
servicios que no sean iguales a aquellos por los cuales se realizd el registro de |a
marca comunitaria. siampre ¥ cuando el uso de aguella sague provecho da la
fama, privilegio o distincidén an &l ambido comercial gue tiene |a marca en ceesiion

Una wvez curnpldo io antenor podrd prohibarse en parficulan |2 ubhzacion del
signo on log producios; la comercializacion, almacenaje, presfacion o el
ofreciméento de servicios con el signa; la importacion, asi como, la exporfacein de
kas mercancias con el signo, el uso el signg en documentos mercantiles y

El dereche conferido, antes va mencionads, no permibe al lilular de la marca
comunitana prohibic 8 un fercero, con fines comerciakes, el uso de

s Su nombre o direccian;

= Indicaciones relativas a la calidad, especis, desting, valor, canbidad, origen,
fecha de fabrcacidn u ofras caracleristicas del producio o servicio prestado; y

e La marca cuando sea necesario indicar &l desling de un producto o senicio,

log cuales hayan sido solicitados como accesorio o repuasho sagan sea el caso

La marca comunilaria deberd ser objeio deé wn uso efectivo en la
Comunidad, en cuanio a kos productos v servicios para los cuales fue regisirada.
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por pare ded filular dentro del plazo cronologico de cinco anos contados a paric de
la facha de regisiro

Ohjeto de Propiedad.

Como objeto de propiedad, la marca comunitaria se considera, dentro del
terrilorio de la Comunidad Europea, como una marca nacional regisirada en akgln
Estado miembes en el infenior ded cual el litular encuentre su residencia, sede o
establecimiandio. En caso contrario se considerara como sede el Estado miembro
en 8l qua se encuenire la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior,

Solicdud de registro.

La solicitud de marca comuniiaria se preseniara ya sea anie la OAMI
(Oficina de Armonizacidn de Mercado interior), en el servicio de Propiedad
Idustrial de algun Estado miembio o en la Oficna de Marcas de Benelux, an ¢
cas0 di que s& e presentane o iramile, este servicio deberd remilic Ia sobicitud a ka
Dl en el plazo de dos samanas contadas a partir del deposito de la solicilug, se
consideraran como retiradas, las solicitudes, llegadas 8 dicha institucion despuas
de un mes iranscurido desde |a preseniacsdn de las mismas,

Dicha solicilud debera contener

- La peticidn de regisirm;

= Los elementos gue permdan identificar al solicitante (nombre. domicilio,
sede y fodos los demas dalos necesanos cagaces de revelar [a personalidad del
tramitanda);

= La lista de los producios o productos para los cuales s salicita el registro, ¥
= La reproduccian de la marca
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Megacion del registro.

La megacion de registro marcano comunidario se eslablecera an log  casos
siguisnles:

- Cuando las sefales no puedan constiler marcas comunitaras, es decir
fodas aguellas que no reunan los reguisilos establecidos en la definicion anles
mencionada;

= Cuando las marcas esién desprovistas de caracter distinfivo,

- Cuando las marcas eslén constiluidas por frases, seflales o indicaciones
gue 32 hayan comverido en usuales denfro de la comunidad o en al dmbito
comercial;

" Cuando se irale de marcas conlrarias a ta moral, al orden pubbco v @ las
buenas costumbres;

ks Cuando se trafe de marcas que iralen de engafiar al consumidgr, en cuanto
a la nahwalera, cahdad u ongen geografico del producto o senicio;

- Cuando las marcas esten provistas de signos 0 mdicaciones que pudiaran
servir dantro del comercio con el fin de designar |a especie, calidad, canbdad,
destino, valor, origen u otras caracieristicas del producls o semvicio; ¥

- Cuands estén provislas de signos, emblemas ¢ escudos nacionales de
determinado Eslada.

En &l caso de gue se haya depositado el regestro de una marca dentro del
lerrilodio de algin Estado miembro en la Convencion de Paris v se desee efeciuar
la solicitud de marca comunitaris, s& gozard con un derscho de prioridad duranie
el plazo de seis meses contados a parir de la enfrega de 3 primer soliciud, &5
necesann decir gue este derecho Endra como objelivo pancipal, para efectos de
proteccion marcana, la fecha en gue haya sido preseniada la scliciud de regisiro

marcana



Procedimienio de regisiro y de opasicion

Dantro del procedimisnio de regisire se llevard acabo un sistema llamado
“thir busgueda’, el cual estara destinado a prevenir los posibles conflictos entre los
derechos actuales con ofros previos que pudieran ser invocados & traves del
procedimients de oposicidn mediante el cual se pudiera impedir &l registro de una

marca comunifaria
El Sistema de Busgueda consistirg en lo siguiente;

1 Primeramente se eslablecera la  fecha de presentacion de la soliciud
respaciva y debera ser comprobado que & solicitante cemple con log reguisitos
de tilutandad anles mencionados, par parte de la Oficna de Armonizacion del
Mercado Interior, esta redactara un informe en el cual s& sefalaran las soliciludes
¥ |33 marcas comunitarias antenores que se pudieran oponer al registro de la
marca prelendianie al ragisto,

2 Una wez fijada la fecha de presentacion de la soliciiud, @ Oficina de
Armonizacian del Mercado Interior (OAMI) remifira copia de la misma a todos los
departamenios de Propéedad Industral de los Estades miembros de la Unin
Europea gue hayan hecho patente su mlencion de ser informados de todos los
asuntos relativos al regising de alguna marca cormunilang,

3 Cada uno de los Deparamentios de Propiedad Indusinal en el plazo de ires
meses contados & paric de la recepeidon de la solicitud de marca comunitana.
debera remitir un informe en & que e Mencionara las sobiciiudes v las marcas
nacionales anteriores gue se pudieran oponer al registro de [a manca comunitarna
Gue s frabe.

4 El solicitante recibira sin demaora, por parte de @ Oficing S Armonizacian
del Marcado Interor (2AMI), & informe comunitano y los informes nacionalas de
busqueda que haya recipido en el plazo de tres meses anteriormente sefalado,

5 En &l plaro de un mes la Oficna de Armonizacion del Mercado |Intlerio
(A} publicara ta soboifud de marca comunitana & informara dicha publicacion a
los tihvlanes de s solicibedes 0 mancas comunitanas anberiores,
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S& eslara en el caracter de negativa del regsfro marcano mediante
procedimiemio de aposician en los siguienes casos

1 Cuando la marca sea idéntica a una anterior y gue los productos o senacios
para los gue se solicitd aguella sean idénlicos a aguellos para os cuales fue
solictada, anteriommente, el registro marcana;

2 En el cago de ser idéntica o similar a una marca anterar y én la situacion de
gue los productos o s&fvicios gue ambas distingan sean iguales o parecidos,
pudiendo surgir &l nesgo de confusidn en el consumitor

3 Cuando el representante legal del Bular de la marca solicile este
procedimignls an su nombra sin el consentimsento de aguel, salvo caso an
confrano de que éste justifique su actuar;

4. Cyando una marca no registrada, (dentro del leriiono establecido como
residencia del titular de aguella), sea ulilizada dentro del comsrcio y tenga un
alcance mad alld de sus fronferas, se negard el regisim de aguella medianie
oposicion, siempre y cuando su hubiesen adguindo con anbelacén derechos da
uso sobre el signo o marca del que se rale; o bien gue aguel le confiera a su
fitutar ol derecho a prohér el uso de la marca anferion, y

5 Cuando se trate del registio de una marnca sdéntica o simdar a alguna
anlerior, pars senicios o producios nl iguales ni parecidas a aguellas para las
cuales fue realizado el registro marcario, Tambign se ajustaran a esle parrafo |as
Mmarcas comuniaras vy las marcas naclonales anlenores que fuesen noboriamente
conocsdas dentro de la Comunidad o en el interior del terrilonio del Estado miembng
en cueslion. ajustandose respecinvamenie al caso del que s= trate. de lal modo
que el uso de agqueltas sin justa causa v ef aprovechamiento indebido del caracter
dislinfive ¥ de la noforedad de las marcas, anteriormenie senaladas, provocaria
un grave perjuicio para las anteriores

Para efectos del pamafo segundo $& enlenderd coma marca anteriar.

F Las marcas cuya fecha de solicitud sea anlenor a la de la marca
comunitafia, semphe y cuando, refiriendose a las primeras, se frate de marcas



comunitanas, de aguallas que han sido regestradas an el intenior de alguno de kos
paises miembros o en su caso en la Oficing de Marcas de Benslux, tratandose de
Béldgica, Luxemburgo y de los Paises Bajos, v las marcas gue hayan sido objelo
det algun registra infernacional;

= Las solicitudes de marcas antersores condicionadas a su registro; y

= Las marcas gue sean, nooriamenie y con regular antenondad, conocidas
denira de 05 paises miembros.

Vigencia, renovacion y modificacidn,

La wgenciz del registro serd de diez afios conlados a partir de la fecha de
presentacedn de la misma, la renovacidn se hard por periodos de diez afios

Para la reviovacdn de la marca se estard bajo las dispossciones siguienies

= Se realizara a pelicidn del titular de la marca comunitania, o en su caso, de
cualquier persona aulorzada por &;

e La OHicina de Amonizacion del Mercado Imienor (OAMI) comunicara, con
fiempo suficlente, al Mular de la marca y a aguel propielane de derechos
conferidos por algdn registro, |a expiracidn de la marnca,

= La solicitud de renovacidn debera presentarse dentro del fapeo cronsésgico
de seis meses, en odo caso, que no 52 presenie aguella v |as tasas a cubrie en =l
plazo antenormente sefalads, s& podrd cumplir con estas femalidades en un
plazo adicional de sels meses,

- 5l la soliciud y e pago de ias tasas se presenta unicamente para
deferminados producios o senicios ¥ no para la lolalidad de eslos para l0s que fue
registrada la marca. el registro se rencvara solamente para las mercancias o
prestaciones laborales en cuestion, y

" La renovacidn serd registrada y surbird sus efectos al dia siguiente en el gue
expare el reqislid de la madca
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En cuanio a la mocifcacidn del registra

- El regisiro da la marca no se modiicard durante la vigencia de éste, nl
cuando se renueve;

- Podrén ser susceptibles de modificacion el nombre y la direccidn ded 1dular,
# pelicidn del mismo. con la oblgatoriedad de no alectar sustancisiments |a
identidad onginal de la marca, ¥

- La publicacion del registro de modificacsan contendra una reproduccion de
la marca modificada, en el caso de que se afeclaran los derechos de algun
tercero, esle podrd inleqponer el recursd de oposicion denfro ded plazo de fres
MESES

Renuencia, caducidad y nulidad.

Formalidades de renuncis establecidas demtro la Union Eurcpea
Acepladas di comuan acuerds por |05 palses meEmbdos

= Podra ser objeto de renuncia’ la tolabdad o parcialidad de los productos y
S@MVICios para los cuales haya sido regisirada [a marca,

- Dicha renuencia debera presentarla &l titular por escrito en la Oficina de
Armonizacion del Mercado Infenor (DARMI],

- Esta renuncia solamente surlied eleclos una vez inscita en la Oficing de
Armonizacion del Mercado Inferos (CARI),

- La renuncia solo podra mscribirse mediando el consentimianto del litular de
la rarea o propeelanio de algun derecho

Sa eslablecera gue los derechos ded Mular de la marca comuniana han
caduesdn, mediants soliciud presentada ante b3 Oficing de Armonizacion del
Mercado Infedor (ODAMI) o mediando demanda de reconvencion pod una accion
viplatoria comalida an contra de alguns manca, Si
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- Dentro che wn lpso temporal ininlemrmempedo de cinco afios la marca no ha
sao wsada electhaments dentro de @ comunidad para |65 produclos o senscos
para los cuales este registrada, siempre y cuando no existan elementos
Justificatives para acreditar la falla de uso. Sin embargo dicha caduecidad no podra
ser invocads =i, en el intervals temporal enfre i@ exmractn de agquel plazo v 1a
presentacion del escrilo demandante, anbes meancionads, s hubsese reanudado
un uso afective de la marca. Esta reanudaciaon debera hacerse en los tres meses
anteriores a la presentacion del recursa de reconvencion,

" Por la actividad o inactividad died Bitutar de ka marca, ésta s& haya convertido
an la designacion usual daniro del comercio de algin producio para el gue esié
registrada,

= Por el resullado del uso de la marca gue haga el tlular de k3 misma, o
mediando sy consenbmento, ofra persona, pudiera, aguella, inducir 8l erar &n
cuanby a la calidad. origen o naluralera de los producios pafa log que esté
registrada; y

¥ La caducidad exstiera solamenie en una parcialidad de los productos o
servicios para los gue fue regisirada la marca comunitaria, se declarara la
caducidad de derechos, dnicamente en lo relerenle 8 las mercancias y a la
prestacion laboral que se frate.

En lo referenie a las causas de mulidey' se observara gue exiaten dos tipos,
ia primera e la absolula v [a olra serd |3 relativa en ambas se establecerd comdag
formalidad que deban ser presentadas por escrilo ante la Oficina de Armonizacion
del Mercado Inferor (2AMI) o mediania |a demanda respeciiva de mconvancian,

S declarara la muidad absaida

= Cuandg wna marca comunidara haya sido inscrifa lransgredesndo lof
requisios de tilularidad antes menckonados o gue bajo los supuesios de negacion
ded registro, con anlenondad sefalados, esla haya sido regesirada

= Cuando el solicitante haya actuado de mala fe en el momanio de

presentacian de la solicitud;



4 &in Emiango, aun cuands s hubiese reqistirado la marca coniralviniends los
supasestos de negackin del registro marcano, no se podia invocar B nuldad, ya
sea qQue, por &l resuliado del uso de la miama haya adguinds, despuees de su
registre, un cardcler desbnlivo para los productos para los que fue registrada; v

- En &l caso de gue se constriuyera ta nulidad para una parcialdad de bos
produclos o Serdcios para o que fee megistrada, se declarard 1o nubdad

unicamenie para las mercancias o presiacion de servicios en cuesiion
Se declarara la mulioled reiaiiva

- Cuanda se trale da marcas anlanores o g2 esté en presencea del recurso de
oposicion,

= Cuando exista un derecho anierior sobre wna marca y en particular sobre el
denecho. o8 aulof, de propledad industnal, al uso del nombre, de la imagean.

- Sin embargo, no podrd declarase la nulidad relafiva cuando, antes de
presentar |a golicihed de nulidad o el escrito de reconvencion, el liMular de wna
miarca anfenar haya expresado su consentmienio al registro;

e Si el tikular de alguna marca anfenor presenta la soliofud o el eourso va
mencipnados, no podra invocaros por segunds vez

Procedimianio de caducidad vy nulidad,

Como ya fue establecide en parrafos anteriores. la solicdud de nulidad o de
caducidad podrd ser inlefpuesta en la Dhiona de Ammonizacion del Mercado
Interior (QARMI) por

- Cualquier persona lisica o juridica, asi como por las agrupacionas
conslifuidas para la representacion legal de los fabricantes produchkores,
comercianies, presiadores de Senicios y consumidones ques lengan cipacdsd
procesal,
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- En los casos de nulidad relativa por los blulares de mancas o derechos

anleriones,
- La soliciud sa presaniara en escnio causado y se tendrd por presentada

una vez gue se haya realizado el pago de la tasa impuesta por la Oficina de
Armonizacion del Mercado Inferior (QAMI),

- La soficifud de caducidad o de nulidad no sera admisible cuando, el Trbunal
de alguno de los Estados miembros haya resuelto, enfre las masmas panes, algun
a&sunio con la misma causa |uridica y cuando la resolucion haya adguirido el
caractes de cosa juzgada,

Procedimiento de necurso.
Las resoluciones gue admiten procedimiento de recurso son las de

- Los examinadores,

- La division de administracion de las marcas y de cuestones juridicas;

- Las divisiones de oposicion;

e Las divisiones de anulacién de la Oficina de Armonizacion del Mercado
Interior (OAMI,

- Una resolucion gue no ponga fin 8 un procedimeento sdlo podra recurrirsa
can la sentencea final, & no ser que aguella contemple |a posibikdad de Inferpaner
un retursa independienis

En cuanio a las pares denfro del progedimionio serdn fodas aguellas
persanas cuyas prelensiones han sido afectadas o no estimadas en la resolucidn
de aguel

El plarp p fa forma del procadimieanio de recursa,

El procedimiento deberd mlerponerse por escrito ante la Oficina de
Armanizacin del Mercade Infenor (OAMI) en un plazo de dos meses contados @
partit do la fecha en que sa haya nolificado |3 résolucion. asi mismo se debera

A



presentar un escrito en el gue se expongan los motivos del recurso en un plazo de
cuslre meses contados & partir de |a lecha en gue se haya nobficado [a resolucion

La rewvisihy prejudieal en e procedimiento de recurso, s2 encontrara bajo
esle supuesio cuando |a awlondad, cuya resolucion se impugne, tenga al recurso
por admisshle vy fundado lendrd eome abligacion jezgarlo. El escrdo de recurso
debera juzgarse an el plazo de un mes despuas de haberlo recibido

Ourante el examen def recwrse |a sala de recursos estudiard |8 posibilidad
de jurgario, skempre v cuando haya sido admilido, asi mismo dicha sutoridad
incitara a fas parles, cumntas veces considere necesarias, para que la presenlan,
dentro del plazo establecido por ella, sus observaciones sobre las notificaciones
gue les haya dirigido.

En cuanio a B resolucidn sobre el recurso la saka de recursos, examingndo
&l fondo del mismo, podrd resoleero, o béen establecer la competencia de la
auloridad emisora de |a resolucion, asi como devolver el asunto a la autoridad.
anles mencionada, para que lo resuelva.

El recurso se interpondrd ante el Tebunad de Jusficia, en un lapso
cronoibgico de dos meses confados a partir & la fecha en que fue comunicada la
regalucion por la sala de regursos, on condra die las resoluciones emdidas por €sla
el escrito debera estar fundado en: [a incompetancia. wolacidn de un Tratado o en
el incumphmienic de algunas disposicionas condemdas dentro del Reglamento
40¢84 sobre la marca comunitaria. Aquel organismo sera competanta para anular o
modificar B resolucionss impugnadas. La Oficing de Armonizacson del Mercado
inteor (DAMI) deberd establocer las medidas que considere perinentes a fin de
quer 8¢ cumpla |a senlencia dictada por el Tribunal de Justicia
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Mamcas comunifanas colectivas.

Se definird como  marcs  comundana  colectna,  aguellas  designadas
formalmante como marcas comunitanas al moments &e presentar la solicited,
mismas que deperan ser apropiedas para distinguir @nio prodecios como
gervicos e los membros de alguna asociacion frente a olros penensdientes a
alguna otra empresa.

Podran sofeias |3 marca comundana colectiva las asociaciones de
fabricanies, productores, prestadores de servicios o comercianies gue fengan la
capacidad para; ser blulares de derechos y obligaciones, celebrar confratos o de
realizar cualguier tipo de acto juridico; asi mismo deberan lenas la capacidad

procesal

A diferencia de las marcas comunifanias sé podran conslifur como marcas
comunitarias colectivas lodes los signos o indicaciones que pudieran ser wikzadas
para sefialar ¢l origen gesgrifico de los determinados productos o servicios,

En &l ambiio de kas marcas comunitanas coleclivas exestira un faeglamenio
o ugo, en el cual se indicaran las persones autorizadas para el manejo de
aguellas, las condiciones de afilkacidn a ka asociacidn, los réquisios en cuanio al
wsn de |la marca. asi como |as sanciones aplicadas a las acciones violalornas

Las causgiss de caducidad relativas a estas marcas comuniarias colactivas
deberan presentarse, mediante soliciud o demanda de reconvencidn. ante fa
Oficina de Ammonizacion del Mercado Intenior (ODAMI, v $e& encuadiaran a
aguellas, adermdids de las mencionadas anteriormente relalvas a la marca
comunilana, &8s sguientes

- Cuando el fiular no acogeera las medidas pedinentas para evitar &l uso de
la marca que no se ajusiase a las disposiciones enunciadas en &l reglamento de

5o, y



e Cuando por ef elecio resultanie del uso de la marca realeado por @l e,
s pudiera mduct al publico cansumidor a ermor,

Las causales o midad encuadradas para dichas mancas deberdn
preseniarse por escrdo de demanda o mediando solicited ante la Ofiona de
Armonizacidn del Mercado Inlerior. Se declarara nula wuna manca comunitaria
coleciiva cuandg ésta haya ssdo registrada lransgrediendo las buenas coslembres
o &l orden pdblico & induzca al pubdico en error sobra &l caracter v sagnificado de la

marca,

Competencia y pracedimisnios en matera de acciones judiciales relativas a

miarcas comunitarias y comunitarias colectivas.

Se aplicara un convenio de eEcucion a loa procadimientos en matenia de
marcas comunitarias, asi como los relativos a acciones simullaneas emgrendidas
&n confra de las marcas comunifarias ¥ nacionales, de igual manefa ko relacionada
con las soliciiudes de aguellas

En cuanto a los Awos en matend de wolacidn p valdder de & mancas
comumianas compete a los Estados miembros:

1, Diesignar, un namero limitado de drganos jurisdiccionales naconales de
primera ¥ segunda mslancia, compelentes exclusivamenie para conocer de; todas
laz accones de falsificacidn, comprobatorias de no-alsificacion, aguellas
solicitudes de caducidad o nulidad de la marca comunitaria,

2 Comunicar a la Oficna de Armonizacstn del Mercado Interior {3AMI) en un
plazo de fres afos, wna ksta de los fribunales marcanoz indicando su
danominacion y compatencia lasmiorkal;

3 Cada Estado miembro comumicard a la Ohcina de Armaonizacion del
Mercado |mlenor (CWAMI) cualquier cambio gue S8 produzea en cuanto al numeno,
denominacion o competancia berritorial de dichos inbunales



4, En &l cascs de gue alguno de los Estados no haya realizado |a
comunicacidn de aquella lista a la Dficina de Armonizacién ded Mercado Interjor
(DAMI], todo procedimiento de demanda o solicitud se llevara a cabo en bos
Inunales nacsanalis como 5 S8 tralara de algin asunio marcario nacional

El afance en cuanlo a la compilencia da los iribunales mascanos
Comunifaros sera sobre:

" Los hechos de viclacion comelidas dentro del fermicnio de cualguier Estado
miembr;

= Los hechos de oposicién al regisire marcaric cometidos en el lerritorio de
cualquser Estado miembra,

Se prosumivd valida y se estableceran las defensas relalivas & fonoo de
una marca cyando:

= En los fribunales no s& impugne la marca medianle demanda de
reconvencion por cadugidad o nulidad,

= La validez da wna marca no pusda Ser impugnada medanle uhna accion
comprabatoria de inexistencia de violacion;

F En las acciones de falsficacion y &n aguellas sohiciiudes de caducidad o
nulidad dentro de las cuales iendra compeiencia el fribunal junsdiccional nacional,
con |la excepcitn del caso en gue no haya sido presentada la caducidad o la
nulidad mediando un escrito de reconvencidn, sera admisible la schcifud de las
anfenores &n la medida en gue el demandado alegue que &l lilular de la misma
pudiera ser desposeido de sus derechos por uso msulicienie o que la manca
pudiess ser declarada nula por la existencia de una anterior

Demanda de mconvencion

Esla demanda dnicamenle se podra fundamentar en los motives de
caduckiad o nulidad anteriormente sefialados
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Los tribunales de marcas comunianas desechardn boda demanda por
nulidad o caducidad en el caso de gue la Oficna de Armonizacidn del Mercado
Interior (QAMI) ya hubiese dinmido anternorments una controversia, entre las
mismas pares, con el msmo objelo v causa, emdiendo loda vez la resolucion
definiive respectiva al caso en cusstion

El Trbunal de marcas comunilanias, ante el cual se haya presentado una
demanda de fetomnencion por nulidad o caducidad, debera comunicar a la Oficina
de Armonizacidn del Mercado Interior (OAMI) 1a fecha de presenlacidn del escrils
¥ ésta registrara la accidn an el regisiro de marcas comunitarias.

Una vez que el Tribunal haya diclads una resolucion, la cual hubsese
adquindo el caracter de cosa juzgeda, schbre cualquier juicio de caducidsd o
nulidad con respects a determenada marce comunitana, sa remilied copia de la
resolucion a la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI). la cual
inscribera an el registro de marcas comunilanias la seniencia ya senalada.

El Trbunal de marcas comunilangs ante el gue 2 presente une demanda
de reconvencion por caducidad o nulidad podird suspender su fallo a pelicion del
tilular de la marca v previa eudiencia con las demas partes.

Teda demanda de reconvencion deberd estar fundamentada en |a
mnormalividad del Reglamento #40/84 sobre la marca comunitaria. en el caso de
gue el ya mencionado ordenamienin |urideco no comprenda  determinados
aconleamsenios, & aphtara de manem suplelona & obrnjunto de normas el
Tribunal de marcas comunitarias

Los fbinales de segunda msiancid tendran @ compelencea par conoces

de los recursos de casacion (anulacion) y en los sigulentes casos:

= De las resolucones emitidas por los tribunales de primesa inslanca en los
procedimientos resultanies de acciones y demandas, por causas de falsilicacion,

siluacionas comprobatorias de no-falsificacion o las solicitudes de reconvenciones
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de caducadad o nulidad de |la marca comunilana, podran impaegnarse en kos de
segunda instancia,

- Las condicionmes en gue deban ser presentados los recursos, estaran
establecidas en la legslacion nacional de cada Estado miembro en cuyo lemiforio
radigue o 5e encuentre esiablecido el Trbunal,

r A las resoluciones emifidas por o8 Inbunales de segunda instanca se les
aplicaran las dsposicionss nackonales de cada Eslado miembro en lo relatvo al

recurso de casacion (anulacion)

Incidencia en las practicas juridicas de los Estados méembros (acciones
civiles sobre marcas comunitanas o nacsnales),

Cuando se promuevan accionas violalorias sobne defarminada, marca por &l
mismo objelo ¥ entre [as mismas pares, ante fribunales de Estados miembros
diferenlas, an uno de ellos & promueys sobre alguna marca comanitasa y an el

oiro sobre una manca nacional

F El tribunal al gus se haya asistido en segundo lugar debsra inhibirse para
conocer del asunio a favor del primero cuando se Irale de marcas alénficas y
validas para productos y servicios iguales o parecidos.

- El tribunal al que se haya acudido en segundo lugar podré suspender el
juicie cuando se trate de marcas shenlicas y validas para produclas o Servicis
similares; ¥

F Azl como cuando ge frale de marcas similares y vabdas para producios o

sErvicios idanticos

El tribunal ante el cual se haya promovido una accién por wiolacion de
marca comunifaria no admitiid |3 accidn &, sobfe ella se hublese emilido una
sentencia definitiva respeclo al fondo de la misma y & controversia se sucediese
anire las mismas parles. y 58 tralare de una marca comunilana ual, asi como

valida para productos o senvicios idénticos
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En cuanio a la aplicacion del derecho nacional para I profibicidn del uso
dg Marcas comunianas no se afectard el derechs, que e clorgado a los Estades
migmbros en virted de sus legislacionss, a ejercilar acciones violalorias de
derechos anteriores. Ahora bien no podran enlablarse acciones por violacion de
derachos anteriores, cuando el tilular de éstos hubdese perdido |a posibilided de
solicitar la nulidad de la marca comunifara en cueshion,

Agi mesmo no s8¢ alectara al derecha de ejercitar, en malena  civil,
adminisirativa o penal por parde del los Estados miembros, acciones gue tengan
por objelo el prohibir &l uso de una marca comunitaria, en la medida en que &

derecho comunitane pueda lambitn ser imvocado para la prohibecidn de uso

nacional mancana.
Respecls al alcance local de los derechos anterores se eslablecera que:

= El tindar de un derecho anlerior de alcance local podra oponerse al uso de
k& maica comundana dentrd de la junsdiccion local del Eslado miembro en &l qua
s& encuwentre proteqido ese derecho; y

» Lo anterior sera inaplicable cuando el tilular del derecho anterior hubiera
parmitide &l uso de la marca comunitania dentro del fermtorio en el que aguel se
encontrare profegido, duranie cinco atos consecuiivos, salvo gue |a soficiud de la

antenor 22 hublese presentado de mala fa
En cuanto a la fansfonmacion g wna marca comuniang en nacaonal

El sobicitante o titular de la marca comunilana podra pedir que se ransfome

ya sea su solicihed o la marca comunianas en nacionalkes cuanda

- La solicilud de marca comunitaria hubiese sido desechada. retirada o lenida
coma tal; y

= La marca depe de producir efectos

51



Casos en los gue no habea transformacidn:

F Cuando el fifular de una marca haya sido privade de sus derechos por no
haber hecho uso de la misma, ¥

¥ Cuando pese sobre la sobicitud o marca comunitaria un de denegacion dal
registro, revacaclan o nulidad, segdn |a resolucidn de la Oficina de Armonizacion
dal Mercado Ineror (OAMI) o del Trbunal nacional.

A la solicitud de marca nacional que nazca de la fransformacion |e
incumbira, |a fecha de presentacion o de prioridad relativa a la marca, asi como la
anbgledad de & misma.

Cuando por e retine de una scdiciud de marca comunitana o por no renovar
&l registro de la msma ésta deje de surtir efectos, la peticidn deberd realizarse en
& plazo de tres meses contados a parlir de fecha en que pqualla hiva sido
refirada o hubiese expirado el registro de ka marca comunitarnia.

Denlrg de un Bpso cmnultglnn gimdlar &l anterior deberd realizarse ka
pabcidn de transformacian, en el caso de gue una marca comunifana dejase do
syrtir efectos an virud de une resolucitn definitiva emitida por wn tribunal nacional,

Los meguwsfos para b presonfacidn o pobliescidn de una solicitud de
transformacion serin los siguienies

1. Deberd presentarse anie la (dicing de Armonizecian del Mercado Interior
(DAMI) o ande los Estados miembros en los cuales s desee abnr el procedimienio
de regislre marcario nacional,

2. Si la soliciud da marca comunitara estuviess publicada, se mlodmad y
publicara en el Regisiro de marcas la peticion de transformacion,

. ! La CHicina de Ammonizacion del Mercado nenor [QAMI) verificara =i 1a
peticion sa ha presentado en of plazo de fres mesas anles senalado, ¥ gue se
haya cubiero |a tasa respectiva a la transTormacion,



4 Una vez reunidas eslos requisdos B Oficma de Armonizacion de! Mercado
Indercs (OWAMIY transmitid @ pebcedn a los Servicios Centrales de Propiedad
Indusirial de cads Estedo miembro

Los requisios fornates de la ransformacsdn son

- El Servicio Central de ia Propedad Indusinal ante &l cual se presenta la
solcilud decidird sobre su admisibilidad,

F El Servicio Cenlral de |a Propiedad Industrial al que fransmita la solicitud
podra exigic gue, an un plazo no manor a dos meses, &l solicitante cubra las tasas
nacionales de deposilo, presenie, en una de las lenguas de os palses migmbros,
Ia fraduccion de la peficidn y de los documenios que ta acompanan, establerca su
domicibo deniro del Esfado en el gue se enceentre, suministre una reproduccin
de la marca, en el nimeno que le sefiale el Estado en cuestidn

La Oficina de Armonizacion del Mercado Interior.

La OMicina de Armonzaciin del Mercado Interior {OAMI) &5 un crganismao
de la Comunidad gue fiane personalidad juridica propia, En cada Eslado miambro
dicha awlondad posee la mas amplia capacidad jwidica que es reconocida a las
personas fisicas por las kegislaciones locales. Es susceplible a adguinr o enapenar
bdenes muebies & inmuebles v puede ser parie n un juicio,

Las sobciludes de marcas comunilanis se& deposdan &n ena de as lenguas
oficlales de la Comunidad Eurcpea, Las kenguas de la Oficing son el aleman, el
espafol, el francés, ol inglés v el Baliano. El solicitante fendrd que indicar una
segunda lengea entre las de la Oficena, cuya ubdizacion aceptard como posible
lengua procesal para los procedimientos de oposicion, ceducidad v anulacion

La Oicina esid fuwmada, entre olros deganos, por un consejo de
adminisiracitn, un comité presupwsstano, divisiones de aposicitn, division de la
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adminiglracion de marcas ¥ de cuestiones juridicas, asi como las divisiones da
ANABCION Y POr Salas de recurso,

Facullades del Congelo de Admimsiracon

1. Elaborar las listas de los candidatos a altos funcionarios;

2 Delerminard la fecha en la cual pusdan ser presentadas fas solicludes de
marcas comunitarias;

3 Asesorard al Presidente de la Oficing en cuanio & los asunios que sean
competencia de |a ésta;

4. FPodra presentar diciamenes;

&, Solicilar del Presidente de la Oficina la informacion que e sean necesarios
para emifir cualquier dictamen; ¥

&, Estara formedo por un representante de cada Estado miembro y un
representante de ka Comisidn de entre 105 cuales se elegird a un presidente ¥ a un
vicepresidente, cuya duracion sard da tres afios,

Facultades del comié presupuvesianio

1 Recibira el esfado de ingresos y egresos elaborado por el Presidents de la
Oficina,

2 Aprobara el estado presupuesiario juntc con la plantilla del persanal a
laborar en la Oficina;

a Determinara la canfidad que deberd pagar la Oficing por cada informe de
busqueda realizado por log servicios cenlrales de progeedad industrial.

&, Designara al mervenior financiero que ejercera; al conlrod del pago de
tedos los gastos y el del cobro de lodos los ingresos:

B, Adoplard  las  disposiciones financieras  miermas  especificando  las
modalidades relativas al establecimienio y la sjecucion del presupuesio de la
Oficina; y

&, Aprobard la geslion del Presidenis en cusnlo 2 la ejecockdn  oel
DIeSupuesto
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Facullades de las divsiones g8 apasicidT

1 Tendran competencia para atraer cualquier resolucion oposifora a cualguier
soliciiud de marca comundtana; y

2, Las divissofes dé oposicion constaran de bres miembros y por lo menas uno
iz ellos debera sar junista.

Facultades de la dveide de adminstacidn de marcas v de coesbionss
furidhcas

1. Tendra compelencia para adoptar cualguiera e las resoluciones, siemgrne y
cuanda, no sean competanca de las divssiones de oposicion o de anulacion,

2 Sera competenie para conocer paricularmente de las resoluciones sobre
las menoiones que deban inschibirse en el Regqisiro e marcas comunilanas, ¥

4 Las resoluciones de aste argano seqan emitidas por une de sus masmbios.

Faculiades de la drsidn o amwacidn

T, Tendrd compabencia para resolver sobre las solicitedes de anulpcidn y de
caducidad de una marca. y
2 Cada divissdn de anulackhn constara de fres miembros de los cuales por o

menos uno debera sar |urista
Facuflades de (3 588 de recursn

1. Tendra compelencia para resolver los recursos interpuestos conira las
resoluciones emilidas pof los arganismos ya anunciades anbeformznte,

2. Estaran compuestas por fres meembos de bos cuales par lo manos dos
deberan ser juristas

3 Los miembros de eslas salas serdn ndependienies y sus decisionas no
estaran sujetas bajo instruccion alguna: y

4 Estes no podran ser miembros de ninguno de ks organismos ya
mencinados
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La Union Europea y 5u lucha contra la usurpacian de marca y pirataria

La Uman Europea crea un plan para combalir dichos actos iliciios, &l cual
ConsSra &n o sgulents

il Reforzar los modios para hacer cumplic los derechos de Propiedad
Indusdrial ¥ definir un marco kegal general para el intercamiio de la informacion
que lenga por objelo i armonizacion, de las disposiciones  begislatias,
reglamentarias ¥ adminstratvas de los Estados meembaos con respecto a asle
asunio

2 Desamollar las acciones de formacidn para los funcionarios de los servicios
represivos, asl como kas acciones de informaciin y sensibilizacsin del pablico.

3, Se organizard un estudio para la definicidn de una metodologia para la
acopiada, andlsis Y comparacién de dafos,

4. 5a definira un punto de confacto en al marco de la Comiskbn para realizar |a
funcion de intermediario entre los diferentes servicsos, facilitando asi la
Transparencia dentro del comeroig internacional

5. Se estableceran acciones a medio plazo y son:

< La (Micina de Armmonizacion del Mercado Intenor (OAMI) examinara la
convensencia de eslablecer mecanismos complemeniamos de cooperaciin
adminisirativa para luchar contra a8 usurpacion de marcas ¥ la piraleria,
especaalments antre las aulondades nacionakes y &sdas con la Oficina,

v La Micina de Armonizacion del Mercado Interics (O@RT) examanard |
necessiad de presentar propueslas para |@ modulacion de los limies
minimos de las sancones penales, para la ampliacidén de las competancias
e log cdganismog @anto lockles como exlerones, asl como ia posibilidad de
créaf wna estruclura gque permifa fener, por Internel, atceso a las
decisiones |udiciales procedentes de las jurisdicciones nacionales en la
maferia

. La Ofcina de Armonizacion del Marcado Intesior (CWAME) formulard algunas
recomendaciones para mejorar ks sislemas de informacién ya existenies, relorzar
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la cooperacion ¥ el inlefcambey de informacion enlre el sector prvado y los
poderes publicos, coma por ejemplo

i Mejorar la cooperacitn enlng el seclor privado y los poderes poblicos, comao
sB sefala en el punto antenor, garanfizando la afinkded de las bases de datos,
existenies en la Oficing v en ks paises miembros, con el objetivo de un mejor uso
da aguellas

8 Mejorar |a cooperacion judicial europea a fraveés de los sislemas ya
exislenies y los instrumenios que se estan desamollando en |a actualidad dentro
del territono comunitario

Las mercancias con Gswpacidn de marcss son aguellas gue leven
indebidamente una marca idéntica a oftra validamente regstrada o que no
pudiendo sar distinguidas por sus caracteristicas esenciales lesionan los derechos
del tiular de la marca en cueslidn, a los signes de marca (legotipos, ebqueta, &z
incluso  preseniados separadamente gue se encuenfren en ks mismas
candiciones gue las mercancias menchenadas anteriormente ¥ a los embalajes en
kos que figumen marcas de las mercancias con wsurpacion de marcas, presantados
separadamente y gue s& encuentren en las mismae condiciones gue fas

mercancias descritas anenormenie;

Se consideraran marcdas pralas a lodas aguellas mercancias que son o
contienen copias producidas sin el consentimiento del Mular marcaria,

Ao se considerandn MEecanci@s con LEwpacion de mancas aquellas en las
que figura una manca de fabrica o comercio con &l consantimisnte del Fukar de
ésta o0 gue se encuentre proleguda por un derecho de auior o por un derecho
relativo a un dibujo o modslo ¥ que han sado fabricadas con e consentimienio del
filular marcario pefo que son declaradas para el despacho libre sin el
consenfimiento de dsli

La Oficina de Armonizacidn del Mercado Interior esfiablece fres punbos
importanies en la lucha contra la usurpacion de una marca vy la prateria



1 La aceleracion de los procedimientos mediante la competencia atribuida a
las autoridades aduaneras para tomar medidas que considere convenientes y
necesarias contra el trafico de mercancias ilegales.

2. La ampliacion del campo de aplicacion: a los signos, logotipos y embalajes
en los que figuren las marcas de productos a los que se hubiese usurpado la
marca; y a las herramientas, moldes y material destinados a la fabricacion de
mercancias falsificadas;

3. La ampliacion de la prohibicion a las autoridades aduaneras en cuanto al

trafico y al despacho de las exportaciones.

Medidas que puede ejercer la autoridad aduanera en contra de las marcas

ilegales:

> Por regla general, la autoridad aduanera, destruira las mercancias con
usurpacion de marca y los productos piratas, asi mismo, podra colocarlas fuera del
comercio con el fin de evitar un perjuicio al titular del derecho;

» Las autoridades podran embargar las mercancias con usurpacion de marca
y las piratas con el objetivo de que las mismas no se encuentren en el comercio y
causen algun tipo de perjuicio en los derechos del titular;

> Las mercancias piratas y las con usurpacion de marca podran ser objeto de

renuncia a favor del erario.

2.4.- Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) *

Segun la OMPI marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o
servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa

determinada

&2 http.//www.ompi.int. Fecha de consulta: 10/03/04.



De acuerdo con los eslatutos de la OMPl una marca achia ofreciendo
proteccion al titular de la marca, garantizandole & derecho exclugive de ulilizara
para ikentificar benes o $@nncios, asi como de autorizar a un lercero para utilizara
mediando un paga,

En un senlido amplio, ks marcas promueven ka iniciatva y 1a libre empresa
en todo el mundo, recompensando & los llulares marcanos con &l reconacimients
y beneficios financieros varios

La profeccidn de marcas obstaculiza los  esfuerzos de  aguellos
competidores desheales, como los lalsificadores, por ulilizar signoes distinlivos
sumilanes para designar productos o sanvicios infariores y distnlos.

El sisiema permitz & las personas con apiitudes e inkciative produce y
comercializar beenes y servicios en las condiciones mds justas posibles, con lo que
s faciita &l comerncio internacional.

Las marcas susceplibles a2 regisio pueden congislir en una palabra o
combinacion de palabras, latras y cifras. Asi miamo pueden ser dibujos, simbolos,
rasgos fridimensionales, embalajes de bienes, signos audithvos. misica o sonidos
vocales, lragancias y colores ulilizados como caracteristicas distinlivas

Segin la OMPI son marcas colectvas aguellas que perlenscan 8 una
asociacebn cuyos miembros las ubilizan para identificarse con un nivel de calidad ¥
con olras caracterisbcas determinadas por aguella. Como por ejemplo las
asociaciones de contadores, ingenieros o arquitecios

Las marcas de camiffcaeitt se concederdn a un producto gue satisface
determinadas normas, ¥ no S8 resiringiran a los miembios de organizaciones
Fuedien sef concedidas a cualquiera que pueda cerdificar que los producios en
cuestion satisfacen ciertas nommas de cabdad. Las noomas de calidad por
excelencia y acepladas internacionalmente san las °|S0 S000°
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En cuanto al procedimianto de regisiro marncano. coma primer paso deberd
presantarse la solicibud de registro marcano ande la oficing de marcas nacional o
rmagipnal comespondients. La solicliud deberda confener una lisia de bienes o
sEnicios a los que se les aplicard &l asno, el cual se obligard a ser inconfundible,
de manera que los consumidores puedan entdicars como atributo de un
praducto padicular v distinguirlo de otros producios, no debe producir engafio en
las consumidores, ni infringir la moralidad o el orden pdblico.

Los derechos solicitados no podran ser 108 mismos, o samilares, a aquallos
gue hayan sido concedidos a otbro titular marcario. Esio puede determinarse
mediante la invesiigacidn y examen realizado por la oficing nacional o mediante |a
oposicidn de lerceros que reivindiquen desechos simianes o idénlicos.

En cuanto al alkcance de una marca la mayoria de los paises del mundo
regisiran y profegen ks marcas a fraves de los crganismes y avloridades creadas
para tal efecto. Cada oficina nacional o regional manifandra un registro da marcas
gue conlendra loda la informacion relativa a los registros y rengvaciones gue
faciliten el examen, la investigacion y la oposicion evantual por parte de berceros.

Wo obslante, los efecios de aste ragesiro se limitan al pais en donde s@ haya
inscrito la soliciud o, en el casa de un regisiro regional, a los palses miembios

Con el fin de evitar que se registre la marca en cada oficing nacsonal o
regional, s OMPI esteblece un sistema internacional de registro marcario, el cual
estard fundamentado por dos tratados el Arreglo de Madrid relativo al Registno
Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid.



CAPITULO 3

LEGISLACION NACIONAL APLICABLE

3.1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

El Derecho Marcario tiene fundamento constitucional en los articulos 14, 16,

73, frac. X y XXIX-E, asi como 89 frac. XV Constitucionales.

El derecho marcario se encuentra fundamentado en los articulos 14 y 16, los
cuales hacen mencion a un derecho de propiedad el cual se encuentra en su mas
amplia expresion, sentido genérico y acepcion genérica, por tal motivo, comprendera
todos los bienes que se encuentren dentro del patrimonio de una persona, de tal
forma también, dentro de ésta, estara inmersa la propiedad industrial relativa a las

marcas y su posesion.

Dicha marca y posesion estaran sujetas a lo dispuesto en el articulo 14
Constitucional que en su texto dispone que nadie podra ser privado de sus
propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en los cuales se deberan cumplir con los requisitos y

formalidades esenciales del procedimiento.

En cuanto al articulo 16 Constitucional, dentro de éste se establece que nadie
podra ser molestado en sus papales o posesiones so pretexto que exista un

mandamiento escrito por alguna autoridad, dentro del cual se funde y motive el acto.

El tranquilo goce de la propiedad, del cual se hace mencién en parrafos

anteriores, el libre uso y aprovechamiento de la misma, recaera sobre las cosas,

S Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porraa, México, 2004, pags. 5, 6,
38, 41,50
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acciones, derechos o en el ejercicio de una profesidn licla, (come s& enmarca en &l
primas parfafo ded articubo 5° Consfitucional), y por consiguiente estaran impliciios en
la garantia de propedad, posesiones u olros derechos, otorgada por el articubo 14 de
la Constitucidn Politica de los Estados Unides Mexicanos. El complemenio de esta
parantia sedd el aprovechamienio de fodos y cada wuno de los productos resuliados

del trabajo

De acuerdo a los principios constitucionales sefalados en parrafos anteriores
surgen las garantias indiveduabes del derecho marcario, en especal, lo referente a los
signos distintivos de las mercancias. es decir que los derechos relativos a la
propiedad de las marcas estdn apunialados en las garaniias gue otorgan los
articulos 5, 14 y 16 de la Constibucsdn

Del mismo modo el derecho marcano ancontrard apoyo en los articubas 73
frac. X y XXIX-E. asi como en el 85 frac. X\

En cuanio al articulo 73 en su fraccidn X establece la facultad del Congreso
para kegislar en loda la Repdblica sobre comercio, asi mismo se enmarca en la frac.
ZMI¥-E del mismo ariculo ls autoridad gue ftiene para expedir leyes fendientes a &
programacion, promocion y produeccion de los distinfos productos o SEnacios

necesarios para la sociedad,

Par o que se refiere al artlculo 89 frac, XV Constitucional, denfro del texto de
éste se sefiala la facultad v obligaciin del Presidenie de la Replblica de conceder
privilegios exclusivos, por un tiempo imitado, a los descubnidores @ invenlores que se
encusntren dentro de algun rama de la industria

Dicha facultad y cbligacidn del Presidenie de la Replblica se refiere
unicamente al olorgamients de tiulos que acreditardn los derechos inherentes a la
progiedad industrial, &n cuanio a las creaciones Nuevas

i



3.2.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.*

La ley del 31 de diciembre de 1942 es la (ltima ley expediua sobre la materia
de marcas y actualmente en vigor. Esta se caracteriza de las anteriores, desde el
punto de vista formal, por codificar todas las disposiciones relativas a patentes de
invencion, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y a la competencia

desleal.

Esta ley basa sus principios fundamentales en los sistemas y conceptos de las
anteriores legislaciones por tal motivo se precisan y definen los derechos relativos a
la propiedad industrial, los cuales tendran como finalidad proteger los intereses de

los titulares de éstos y los del publico.

La ley de la propiedad industrial regula a las marcas en su titulo cuarto de
nombre “De las marcas y de los avisos y nombres comerciales”, capitulo uno “De las

marcas”.

Definicion.

Es todo signo visible que tendra como finalidad distinguir las diferentes
mercancias o servicios de otros de la misma especie. Asi mismo establece los signos

que pueden ser considerados como marcas, estos son:

> Las denominaciones y figuras visibles, sumamente distintivas, susceptibles de
distinguir los productos a los que se les aplique o pretenda aplicar la marca, frente a
otros similares inmersos dentro del comercio;

> Las formas tridimensionales;

> El nombre propio de una persona, salvo que éste se confunda con una marca

ya registrada o con un nombre comercial publicado.

* Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Esfinge, México, 2004, pags. 50 a 97 y de 101 a 134



Mo podrin ser considerados como susceplibles a registro de marcas:

1. Las designacionss, iguras y signos tridimensionales animados o vanables gue
58 expresen de manera dinamica, es decir, que manifiesten el nombre del producio
de tal forma que se pudiera inducir en el consumidor el engafio,

2. Las palabras que, en &l leguaje comente o en las practicas comerciales, sa
hayan converbdo en la designacion usual de los productos que se pretendiesen
regqistrar como marca;

3 Las grafias tridimensionales propias del domemnio poblico o que se hayan
convertido de uso comon y aquellas carecientes de onginalidad impidiendo a sl su
destineicn,

2 Los signos, nombres, figuras o grafias indimensionales gue describan los
productos v sarvicios qua traten de protegerse como marcas.

B Las palabras descriptivas o indicativas que denfro del comenco sirvan para
designar |a calidad, cantidad, composicion, origen, valor o el paricdo de produccidn
de las mercancias;

B Las letras, digios o los colores alslades, a menos que éslos estén
acompaniados por elementos lales como signos, disenos u olra designacidn, gque les
dé una originalidad y distincidn con respecto a olros similares,

T La treduccidn a ofros idiomas, |8 variacion ortografica o la consfruccion da
palabras no registrables,

B Las gue reproduzcan, sin aultvizacidn, escudos, banderas o emblemas de
cualquier pals, estado o municipio;

8 Las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones
miernacionales, gubemamentales, no gubemamentales o de cualquier ol
oiganizacikn reconocida legalmente dentro del pais,

10, Las gue reproduzcan & imiden sellos o signos oficiales adoptados por wn
astado, sin aulonizacion manfiesta por la autondad compatents,

11, Las que rmeproduzcan & imiten monedas, bdletes de banco, monedas
conmemoralivas o cualguier otro medio de pago nacional o extranjero,



12 Las qua reproduzcan & imiten condecoraciones, mombres, medallas u otros
premics oblendos en exposiciones, congresos, evenios culturales o deportivos
reconocidos oficialments;

13 Las denominaciones pgeograficas vy los mapas, asi como los genfilicios,
nombres o adebves que indiquenla procedencia de los productos o servicios,
pudiendo asi causar error en cuanto al origen de los mismos,

14, Loz nombres de poblaciones o lugares que se caractarcen par la fabricacion
de determinados productos, salvo gue se trate de algin lugar particular o pevado, del
cual el nombre deberd ser original & inconfundible vy medie aulonzacidn de agued,

15, Lot sewddnimos, nombres, firmas vy refratos de persones sin gue medie
consenbmianto por parle de éstas;

16, Los tiulos de obras arfistcas o intelectuasles, asi como los fitulos de
publicaciones, personapes ficticios, personages humanos de caraclerizacian. nombras
arlisficos y los nombres de grupos aristicos, salvo que medie consentimiento por
parie del tidukar del derecho;

17.  Leos nombwes, figuras y grafias tridimensionales que pudieran producr error o
engafo en e consumador con respecto @ Ia naturaleza, componenies u ofra
caracteristica ded producio;

18 Los nombres, figuras o grafias Indimensionales similares a una marca
noforiamenie conocida dentro del pais, segdn la estimacidn del Instituto Mexicano da
la Propiedad Industrial [IMP1}

Para efectos del punio namero 18 se estimardn como marcas notonamente
conocidas dentro del pais cuando dentro del comercio mexicano ¥ en determinado
secior del piblico se les conoce por las actividades comerciales gue realiza denro o
fuera del pais por alguna persona gue la usa en sus productos o servicios, Asi como
s@ landra conocmiento de aguelia por la promocion y publicidad gue se ke di a kb

misma,

19, Una marca idenfica o similar que pudiera confundirse con otra gue se
encuenira an framile y en su caso que ya haya sido regisirada pam producios de a
MISMa espece. ¥



20,  Uma marca que sea idénbica o smmilar, en grado de confusion, al nombre de
alguna empresa cuyo geo sea la elaboracidn de los productos que se pretendan
proteger con el regisino de la misma

Marcas colectivas

Las marcas coleclivas podran ser solicitadas por las asociacicnes da
produciores, fabncantes, comercianies y prestadores de servicios, con la finakdad de
distinguir sus producios o Senicios con respecio a ofros propiedad de alguna olra
persona. Asl mismo determina que la marca colectiva no podra ser fransmitida y su
uso guedara unicamente a8 disposicion de la asocoacion gue haya realizado el
registra.

Se establece que no podrd formar parle del nombre comercial de una
eMpresa, und marca praviaments registrada, cuando:

F Se frale de establecmienios o empresas cuya actividad sea la produccian,
impartacidn ¥ comercializaciin de los bienes similares para los que se aplica la
marca registrada; y

= Mo exista consentimiento manifiesto por el Hutar de la marca.

Mo producird efects alguno el registro de la marca confra;

- Un tercero que de busna fe explote la marca u ofra similar, para ks mREmos o
similares productos, dentro del territorio nacional, siempre v cuando aquel la haya
utiizada, en una lecha ameror 3 la presentacion de la solicitud marcarna o del primer
uso declarado de aguella El tercens fendra el derecho de solicitar el regisltro de |a



marca, dentro de kos fres anos siguwentes al dia en gue fue publicado &l registro, para
tal efecio deberd tramitar previamente y obtener la nuldad de ésie

- Cualgquier persona gue comearcialice, distnbuya, ablenga o use el producio con
marca regisirada, una vz gue esde haya sido infroducsdo en el ambito comercial por
el titutar de la marca; y

- Cuslqueer persona fisica o moval que aplique su nombre a los producios gue
élabone, samvicios que prests, establocimienios de su propiedad, asi mismao, en
cugnto al uso de éste como parme del nombee comercial aplicado a delermmadas
mercanclias, siempre y cuande sea wblizade en la forma habitual o contenga
caracieres que lo distingan de algdn homdnims registrado come manca,

Esta ley astablece que una vaz realizado & registiro de la marca, no podra
aumeniarse &l nimero de mercancias o servicios a probeger. Para la defensa de
astos producios v prestacasnes laborales serd netssano ablensr un Nueyo regestro

Registro de marcas.

FPara obtenar el registro de una marca debera prasaniarse solicitud por esciito
anfe @l Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI} cumpliendo con los
siguisntes requisitos:

1. Establecer &l nombre, nacionalidad y domicilio dal solicitanis,

2. Determinas s & signo distinbve de la marca, &3 nomenativo, innominado
indimensianal o mixto,

3, Mencionar la fecha del primer uso de la marca o &n Su case MEencionar que no
se ha utilizado, en caso de que falte dicha indicacidn se presumira no ulilizada;

4 Determinar los productos o servicios a los gue se les designara la marca;

5 La soclicifud de regestro debera ser acompanada por los aemplares de @

marca cuando sea mixta, mnominada o tndimenssonal, ¥



6. La solicitud debera ser acompafnada por la comprobacion del pago de las
tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedicién del titulo

marcario,

Para efectos del segundo punto se entendera como marcas nominativas
aquellas que permiten identificar el producto mediante una palabra o un conjunto de

palabras y deben tener la caracteristica principal de distinguirse fonéticamente.*

Como marcas innominadas a aquellas figuras que cumplen con la funcion de
una marca con la diferencia de que estas se identificaran visualmente y no
fonéticamente, estas se caracterizaran por la peculiaridad de ser simbolos, disefios,
logotipos o cualquier otra figura que sea distintiva y original con respecto a otras.*®

Las marcas mixtas seran aquellas que combinan elementos figurativos con
palabras de tal forma que muestren a la marca como un elemento o conjunto

distintivo.*’

Y por ultimo las marcas tridimensionales son aquellas que protegen las
envolturas, envases, empaques, forma o presentacion de los productos, siempre y
cuando estos resulten ser distintivos de otros similares o idénticos en cuanto a la

clasey es;:ur—.\cie.33

Derecho de Prioridad.

Cuando se solicite el registro de una marca en el territorio mexicano, dentro
del plazo que determinen los tratados internacionales, o en su defecto, entre el lapso
cronolégico de seis meses siguientes de haberlo hecho en otro pais, se reconocera
un derecho de prioridad, para tal efecto se tomara en cuenta la primer presentacion

de la solicitud ante las autoridades competentes del pais en cuestion.

* http:// www.impi.gob.mx Fecha de consulta: 07/05/04.
* Idem.
7 idem.
* idem.
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Para solicitar el derecho de pnondad. antes sefalado, se deberan cumplir con
los saguientes requisilos:

e Al momenio de solicitar &l regisliio debera rectamarse o denecho de prioridad
haciendo constar el pals de ongen v [a fecha en que se presentd la sobcilud denfro
del temitonio de éste; y

F La saolicitud presenfada en Méwico no debera destinarse & productos
adicicnales que no estén contemplados dentro del escrito solicitante exhibide con
antersaridad en el extrangere, por tales motivos, el derecho de priondad dnscamentes
serd aphicado a las mercanclas que se encuentren inscritas en el documento oniginal.

Una vez recibida la solicied se realizard wun axamen de ésta y de @
documentacidn exhibida, para comprobar que se cumplen con todos los requisitos
formales establecidos para la admesidn de la misma,

En el caso de que la soliciud y documentacsan exhibida mo cumplan con ks
requisitos legales o que exista akgon impedimento para olorgar &l registro, e Institulo
Mexicano de la Prophedad Industrial (IMPI) s ko comunicard por escrito al soficifante
olorgandole un plazo de dos meses para que éste corrija los errores U omisiones gue
haya comefido y reclame |lo gque a su derecho convenga con respecto a kos
impedimantos. En el supuesto de que no haya contestacion, por pare del solicitants,
dentro del lapse cronoldgico anteriormente sefalado, se entendera por abandonada
la solicitud,

5i al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, con la finalidad de

subsanar sus emores, modifica o sustiuye la marca, ésta gquedara sujeta a un nuevo
tramite, debiendo realizar el pago correspondiente a wna solicitud nueva y cumplic
con los requisitos formales del registro marcano, anferiormente sefalados

El Instiuio Mexcano de la Propiedad Indusinal (IMPI) podra suspender el
tréamite de la soficiud cuando el impedimenio del registro se refiera a |a exisiencia da
uno o varios registros de marcas similares. |as cuales pudiaran causar confusion en
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el consumidor, del mismo modo sucederd cuando se presente un procedimienio de
nuldad, caducxdad o cancelacian

Titule de marnca.

Una vez satisfechos los requisitos formales del registro marcario el Instituto
Mezicano de la Propsedad Industrial {IMP} espedira un ffwio por cada marca, cuya
sohcitud de registro haya sido previamente presentada ante dicho organisma, en el
cual se hara consdar,

- Lin ejernplar de la marca

- El nimero de regising,

- El signo de la marca, mencionando si ésta es nominativa, innominada, mixta o
trdimanssaonal

e Los productos o sarvicios a los gue se kes deslinara la marca;

- El nombse y domaciba del titular,

" El tiempo en que se presentd la soliciud de: registro marcario, dereche de
priondad, primes uso ¥ b expedicion del i, v

- La wigencia del fitulo

Uso y uso exclesivo da la marca.

El disfrute del wvso de la marca cofrera @ cargo de los comerciantes,
mdusinales o prestadores de servicios v por lo que se refiere al wso erclusno
comesponderd dniceamentie al titular de ésta

ik



Prohibicidn de uso y registro de una marca.

El Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial {IMPI) podrd estableces,
reguiar y prohiber el regisirg 0 uso de la marca cuando:

- El registro marcario esté asociado con praclticas monopolicas, oligopdlicas o
de compelencia desleal, gue causen un delrimenic grave en la produccion,
distribuciin vy comercaalizacsin de determinados productos;

- El mismo mmpida la distribucion, comerciabzacion o produccion de benes o
BEMICION, i

= Este enlorpezca o aumenle el precio, en casos de emargencia nacional, de la
preduccian, prestacion y distnibucion de productos o semvicios.

Caducidad del registro.

En el caso da gue una marca no sea usada dentro del plazo de tres afios en
bos productos para los que fue registrada, procedera la caduodad dal regisiro, salvo
@f ks casos sguentes:

- Cuando al fitular se le hublese concedida licencia,

- Cuando existiese un obstéculo gue impidiera el uso de la misma, tales como
restriccionas a |la impaortacsén u otras circunsiancias de orden gubamamantal, y

e Cuando haya ssdo utilizada denfro de los tres afos anteriones a la
presentacion de la soliciud de caducidad,

o Para o uso de la marca sera necesano establecer, Gnicamente en los
productos v senicios para kg cuales fue registrada, la levenda “Marca Registrada® o
lag iniciales “M.R".
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Vigancia y Renovacidn del registra,

El tiempo de wigencia del registro marcano serd de dier afos comados a party
del dia en que se haya presentado la solicitud v podra ser renovada en periodos de
la misma duracian

La renowacidn gef regisiro marcano deberd solicitarla & Hiwlar dentro de los

seis meses anteriores al vencimianio de Ia vigencia
Esta renovacién dnicamente procederd cuands

- El interesado comprusbe haber realizado el page de las  tardas
comespondienies,

" El interesado lo solicite por escnio y asegure, con su protesta de decr verdad
gQue usara la marca en par ko menos uno de los productos o servicios para kos gue
fue ragisirada; y

= Mo haber interrumpido el wso durante un plaze mayer o gual al de fres anas,
5in causa justificada

Si una marca se encuenira registrada para delerminados productos o
senvicios, bastard que la renovacidn haya sido olorgada a algune de esias
mercancias para que suna efectos en lodos s demas

Licencia de uso,

El tiular podra conceder fcenc/a de uso, siempra y cuando medie convenso, a
una o varas personas sobre wna particularidad o tolalidad de los produecios para los
que fue registrada. Dicho consentimiento, en cuanio al wso de la marca, debera estar
inscrito en el Instlulo Mexicano de la Propsedad Industrial (IMPI) para que pusda
surtir efectos en perjuicio de ferceras personas



Inscripcidn de licencias.

Para la inscripcion de una lkencia se tendrd que realizar la solicitud
cormespondiente.

Podra reguerirse en una sola solicitud la inscnpcidn de dos o mas eencias,
asi como de dos o mas marcas cuando o tlular (licencianie) vy solicitanie
(licenciatario) sean os mismos actores en oS casos anteriones

El solictante deberd determinar cada una de |as sobciludes o registros de los
cuales se ha de hacer la inscripcidn, El pago de las farifas comespondera a cada
solicitud o registro

Se cancelard |la nscnpcidn de licencias en los siguentes casos:

F Cuando sea sobolada conjuniamenta por el lilular de B marca y &l usuano a
guien se le hava clorgado |a lcencia,
#  Por nulidad, cancelacion o caducidad del registro de marca;
= Cuando se trate de marcas en framie y no & haya obtansdo &l registro de las
MESMas; y
" Par orden judicial

Log productos o servicios prestados por ¢l usuario (licenciataric) debesin ser
de la misma calidad que los comercializados por el litular (licenciante), El primens
tendra la facultad de ejercer lodas las acciones que considers necesanas con la

finalidad de proteger sus derechos sobre l@ marca como 51 se ralara del propic
Hilular

Franguicia.

Surgira la franguisis cueando con la licenca del wso de una manta S8
ransmiten conocimienios enicos o proporcionen asistencia técnica, con la finalidad
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de gue |8 persona a quien se le concedid produzca bienes o presie servicios
confomme a los medios operalivos, comerciales v adminisiratvos establecidos por el
titular de la marca, de tal forma que mantanga |a calidad. prestigio e imagen de las
mercancias o prestaciones laborales en cuesbion

El qua conceda uma franguicia deberd proporcionar, al pretendienia, la
informacidn necesana relativa a la condicion que guarda su empresa

Los derechos derivados de esta accidn podrdn gravarse o fransmiirse, los
cualas debaran imscribirse en el Insfituto Mexicano de la Propedad Industrial (IMPL)

Podra requerrse en una sola solicifud la mscripcibn de dos o mas
fransferencias, asi como en el mismo nimero, marcas registradas cuando el gue

transfiera y guien adguiera sean los mismos actones en los casos anienores

El solicitante dabera determinar cada una de las soficiiudes o registros de los
cuales se ha de hacer la inscripcidn v of pago de las tarifas coresponderd a cada
soliciiud o regisiro

Trasmision de derechos.

Se enlandera que existe una fransmisidn de deechos sobfe  MArcas
regestradas cuando se dé una fusion de personas marales

Para efectos de su transmision se consideraran como marcas ligadas kos

sigulentes casos

»  Las marcas registradas que sean iguales vy resguarden producios o servicios
similares; y

e Laz marcas regisiradas que saan parecidas a tal grado que pudieran producie
confusidn en el consumidor v prolejan a los mismos u olros producios o senicios
similares
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Cuando al titular de dos o més marcas hgadas, considers gue no existird
confusién en cuanto a la ublizacidn de las mismas por parte de ofra persona para los
producios 0 senvicios protegidos por estas, podra sobcitar que esa deuealio el ligus

Siblo serd susceplible de registro la fransmision de las marcas Bboadas cusndo
todas estas sean ransmitidas a b misma pafsona

Se negara la inscripcion de una licencia o transmision de derechos cuando el
regesirg de la marca no sea vigenie

Mulidad, Caducsdad y Cancelacion del registro marcario.
Se declarara la auhdag del registio de una marca cuando;

= Se hubiese otorgado y no haya cumplido con los requisios formales, ya
meancionados anferiormenta;

= La marca s2a igual u homogénea, pudiendo causar confusion deantro del
comercio, a ofra ufilizada con amerioridad a la presentacstn de la soficied marcaria
dentro del pais o en &l exranjera v se aphgue a los mismos o distintos producios y
servicios.

- Un tercero compreebe haber usado mintermempidamente la marca en México o
an el exdranj@ro antenormante a la fecha de presentacian y, an su caso, del eschio
de declaracion concennignie al prmes wio de la msma;

» Se haya olorgado basandose en daios falsos que esluvesan conlenidos en la
salicitud,

- Se& hubsese otorgado por ermor, negligencia o descuido, en el caso de que
exishese olro en vigor v s ke estuviesen viclentando sus garantias o detechos y

= El agente, representante o distribuidor del titular de la marca registrada en el
extranjers, solicite y oblenga a su nombre el registro de ésta U olra similar, sin &
consentimiento de aquel, por tal motivo se enfendera gue e regestro se obtuvo de
iila fa
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Las acciones de nulidad podra ejercerse denire de los cinco afos conados a
partir de ka fecha en que surla sus efeclos la publcacidn del regisiro, salvo gue se
trate de los dos primeros puntos (08 cuales podrin ejercerse en cualquser empo

Se declarara [a cadlewdad del registro en l0s siguientes casos)

¥ No se haya tramstado la renovacion del regstro; v
F La marca no haya sido utilizada dentro del plazo de tres afios antenones a la
declaracidn de caducidad.

Se establecera la cancelscidn del registro marcarnio cuando el tular de la
marca haya provocado o aceptado la fransformacion de la misma en generica para
ung o vanos de los productos para los cuales fue registrada de tal modo que, en el
ambile comercal v piblico, haya perdido su casdcler distnlivo, qué sirvieda para
diferenciar [as mercancias y servicios protegidos por aquella,

El thular podrd solictar por escrito, en cualquier tempo, ka cancelacdn de su
registro ante el Instituto Mexicano de la Propéedad Industrial (IMPI)

La declaracsin de nulidad, caducidad o cancalacion del registro se realizard
administralivamenie por & Instiulo Mexcano de la Propiedad Industrial (IMPl), va
sea de oficio 0 a peticidn de pare

Procedimiento de declaracion administrativa.

El procedimignto de declaracidn adrwigfraliva S8 feguiand de 18 siguignte
maAnra

El Instiulo Mexicana de la Propiedad Industnal (IMPI) podra iniciar y resolver
&| procademsanio de declaracion administratva de ofico o a pelicion de parie
ofendida



La sodpdd e declaraciin adminisiraliva deberd contener las siguentes
formaldades:

El nombre del solicitante y de su representante, cuando sea el caso,

El domicilio dastinada para oir y recibir notificaciones;

El nombre y domicalio de la confraparte,

La senalizacidn en forma clara y precisa del objeto molvante de la solicibud,

El desglose y especificacion de los hechos,

Los fundamentos legales an los cuales se base dicha soliciud

Con efla deberan presentarse an onginales o copas cedlificadas os
documenios en los que s& funde 1a accebn;

B8 Deberan ofrecerse las pruebas comespondientes,

e B - T - T SR R

En caso de incumplif con o anterior el Instituto Mexicano de la Propiedad
Indusirial (IMPI) requercd al sobcfanle que comja sus emomes o reslice las
aclaraciones corespondientes, para lo cual se e concederdn ocho dias

La sobcwud sera peseciiads cuando,

F Mo se realicen las cormecciones o Bclaracones cormespondientes dentro del
plazo de ocho dias, anteriormente sefalado;

F Mo se& haya presenfado o documenio que acredile la personalidad del
Eﬂlltﬂﬂﬂle_'hr

= Mo se encuentre vigenie el registro de solicited de la declaracion
adminisiratnva

En cuanio al offeciments do pruabas en los procedimientos de declaracidn
adminisirativa, seran admisibles fodas las piusbas excepto 3 lestimondal
confesonal, asi como. las que vayan &n confra de ta moral y las buenas coslumbres,
inclusive podran ser ofrecides, como medios probatonos, les fachuras y los
inventarios elaborados por ol litular o par el beenciatario



Una vez admitida la solicihud de declaracidn adminestraliva en cuanio a la
nuidad, caducidad o cancelaciin el instiuio Mexicano de ia Propeedad indusirial
(IMPI} s& la notficard al titular v k& concederd un plazo de un mes para que
manifiesie por medio de un escrito b que a su derecho convenga, presentando las
pruebas que a su favor congidere pertinentes

En el caso de que &l litular no pudsese presentar las prusbas dentro del plazo
anteriormente sefialado por encontrarse en el exranjero, s ke concederd un termino
adicional de quince dias para que las presenie, siempre y cuando, estas hayan sido
afrecidas an el escrilo inicial de solicitud,

Cuando no haya sido posible realizar ks notificacidn por el cambio de domicils
¥ 58 desconozca al nuevo, ésta se hard por medio de una publicacion en el diaro
oficial o penddico de mayor circulacion en la Repiblica dentro del cual se establocers
um fesurnen de |3 soletifud v &l plazo de un mes para gue el titular manfieste o que a
su derecho convenga

El misimo caso, anlenor, se observard cuando al Inetiute Mexicano do b
Propiedad Indusirial {IMP1) inicie el procedimiznto de oficio.

El escrifo en el cial, tanto el titular afectado como el presunio infractar,
manfiesien ko que a su deracho convenga deberd conbener [0 siguiente;

1 El nombre del litular afectado o del presunio responsable,

2. La especificaciin del domicilo destinado para oir y recibir nobifcaciones,

. | Las excepciones y defensas;

4. Las manifestaciones u objeciones para cada uno de los puntos anunciados en
ta solicitud de declaracion administrativa; y

5. Los fundamenios de derecho en los que s& base la soliciud de declaracidn

administrativa

Una wez transcurridos el plazo y prorroga para que, tando el fitular como el
presunto infractor, manifsesien o que a su derscho convenga v yva desahogadas las
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pruebas, se emitird la resclucidn administratva pertinente. gue serd notificada a las
partes en el domicilio sefalado dentro del escrio de solicilued, ¥ en caso que se
desconozca, medante publicacidn en el Diaro Oficial o perfdico de mayor
carculacian denfro del pais.

En cuanto a los procedimienios de declaracsbn admimstraliva concernientes a
la violacién de alguno de los derechos pioteciores de las marcas, el Instiluio
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPl}) podra adoptar las siguenies medidas
provisionales:

= Ordenar e impedir la creulacidn de las mercancias que wiolen los derechos
tutelados de las marcas:;

= Retirar da |a circulacion a

v Los cbjelos usados o fabricados legalmente;

o Los empaques, envases, embalajes, papeleria v material publicitano
gua infrinjan akguno de los derechos profeclores de las marcas,

- Los anuncios, ridulos o letreros publicifanos que wolen los derechos de
alquna marca; y

< Los utensikas & instrumentes vilizados en la Tabncacion, elaboracion u
oblencion de los objetos, empagques. envases, embalajes, papeleria. anuncios,
rodubos © [etreros que infrinjan los derechos protecioras de las marncas

= Prohibir la comercializacstn o uso de los produectos con los gue se wiolen los
derechos proteciones de las marcas legalmenie regisfradas;

- Drdenar el aseguramionio de los bienes ilegales;

= Ordenar, al presunte infractar, B suspensidn o la no-realizacon de g aclos
violatonos de los defechos protectores de las marcas, v

= Clauswrar el establecimienio gue presie senvicios o comescialice productos

viclatonos de kos derechos que profegen a las marcas.

Los comercianies y presiadores de servicios fendran la obbgacion de no
enajenar o prestar los producios o senicios gue s encueniren en el comercio a
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partir de le fecha en que se haya dado a conocer la resclucion de la declaracidn

admanistrativa

Los fabmcantes, productores e importadores fendran, por su pare, la
oblgacidn de rescatar los productos que ya se encuentren en &l marcada,

Para dar cumpliméento a las medidas adoptadas por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), anteriormente sefialadas, éste le ordenara la tidular lo
siguignte:

Cue acredite ser titular de ka marca;

Cue cerifique la eastencia de wuna volacidn a su marca,

Que compruebe la posbilidad de que puede sulrr un dano wreparable;
Certifique que ia vielscdn a su derechs &g inminenie

La acreditacidn del temor fundade en cuanto @ la destruccion, desaparician
perdida o modidicacidn de las prusbas;

= Dorgue |a fanza correspondiente a los dafics o perjuicios que se cawsen a la
coniraparte; y

= Provea la Informacidn necesana para la identficacion de los, semvicios,
empresas o béenes violatorios de los derechos regulados por el Derecho de a3
Propledad Industrial,

L . G A

La persona a quien se be haya aplicade alguna de tas medidas provisionales
deberd otorgar contrafianza para responder por los dafios y penuicios gue s8 causen
a solicitante de la misma.

El Instiduto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPl) debera analzar la
gravedad de [a infracciin y la naturaleza de medida solicitada para establecer la
fianza, o en su caso, contrafianza

La perzona en conira de guien se haya ordenado alguna de las medidas
anteriores, tendra diez dlas para gue ofrezca pruebas vy manifiesie o gue a su
derecho convenga.
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El solicitante de las medidas provisionales debera pagar por los dafios y
pEfUICIOS Que 58 CAusan a su conlrapare en los siguientes casos!

- Cuando la resolucidn definitva declare la nexstencia de violacitn o infento de
ista a los derechos ded solictante; y

- Cuando se haya solicitado alguna medida provisional y no se haya presentado
la soliciud o demanda de infraccion ante el Insfituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMP1} en el brming de weinte dias contados a8 partir de la ejecucion de la
rmedada.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pondra a disposicion del
alectado la fianza o conibrafianza, segin sea e caso, cuando se resuvelva el
procedimients de declaracitn adminigiratva por infracckdn, asi mismo, en bk
resolucidn definitiva decidird sobre el levantamienio o establecimiento de s medida
provisional,

En el requerimients de una medida provisional se debera analizar que ésta no
esié destinada para violar algin secreto indusirial o realizer algunos actos
constifuyenies de competencia desleal

Inspeccidn, vigilancia, sanciones administrativas, infracciones v delitos

En cuanio a la nspeccidn, wWalancia, sancionss adminisiralivas, Infracconss y
delios se establecerd lo siguienie

El Instituto Mexicano de @ Propiedad Industrial (IMPI); para comprobar gue
sean cumplides todos los requisiios formales que deban seguir para las solicitudes
de: regisiro marcano, declaracion adménisiraliva de nuldad, cadecdad o
cancelacyin, medidas provisionales, licencias y trasmision de derechos. realizary 1@

nspeceitn ¥ wWlancia conforme a los sigumentes procedimigntos

r Requerimienic de datos & informes; y
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F Visitas de inspeccidn,

La persona a quien se le hayan solicdado, por escrito, los informes o datos
relacionados con &l cumplmiento de las formabdades, anledormente sedaladas,
tendra la obligacion de proporcionar los mismos al Bl Instivie Mexicano de 1
Propiedad Industrial (IMPI), dentro del témmino de quince dias

Se entenderd como visila de inspeccidn a la gue sea realizada en los
eslablecimientos dedicados a kB comercializaciin, fabricackin, almacenamienio,
fransporiacion, expedicidn de producios o a la prestacibn de senvicios, con el
principal abjetva de:

- Examinar las mercancias;
= Las condiciones en gue se otorga la prestacidn de los servicios:;
P Analizar log documenios relacionades con la actvidad que realice

Toda wsia de mspecoon se efectuard en horas v dias habiles, por &l personal
auvtorizado del Institute Mexicano de la Propedad Industrial (IMPI), & cual,
previaments, deberd mostrar el oficio que avale dicha comisién e identificarse como
tal.

Azl mismao el Institute Mewcano de la Propiedad Indusirial (IMPl} podra
efectuar dichas visitas en horas y dias inhabiles con el Unico cbjetivo de prevenir la
comision de alguna infraccion, para acreditar las causas ¥y motvos de la awlonzacon,
daberdan eslar expresadas en el oficio de comision,

Los propietarios o encargados de establecmientos lendran la obligackdn de
permmitlir el acceso &l personal comisionado para realizar la visila de inspeccidn
respactiva.

De loda weis de mspeccidn se levanterda e acta correspondsanta y én
presencia de dos lestigos propuesios por la persona con la que se haya enlendido ka
diligencia o por @ inspector que ka efeciud, &n of caso de que aquella no los hubiese
propuesio



En dicha acta circunstanciada se debera hacer constar o siguienls

1. La hoea, dia. mes y afo en gue se hubiese efectusdo la disgencia,

2. Calle. numero, colonia, poblacidn v Estado en donde s& haya realizado la
diligencia;

Namero y fecha del oficio de comisién que la haya matvado;

La identificacion del mspeactor;

Momibre ¥ carga de la persaona con la gue & hubwese entendido la diligencea;
Los datos que hubdesen surgido de ka acluacidn;

Le mencién de oportunidad que se le dio al visitado para realizar las
ohearvacionas que hubiese considerado como pertinentes durante |a realzachn de
la diligencia;

8. La mencién de oportunidad otorgada al visitado para confirmar por escrilo las
cbservaciones que haya realizado durante la praclica de la diigencia ¥ hacer ofras
nuevas en &l plazo de diez dias; v

g Mombre y firma de quienes hubesen intersenido dentro de la diligencia, en &l
caso de que el vistado se hubiese negado a firmar se dara constancia de esio en el
acta circunsianciada levaniada al efecio

Mmoot A

Al realizar observaciones dentro de la diligancia por escrito, el visdado podra
ofrecer las pruebas que en su favor considens como Necesanas en relacion con los
hechos contensdos en el acta circunstanciada

En & caso de que en la diligencia se comprobare a comsidn de alguna
infraccion admenisiratia o algon delito, &l inspecior podra onrdenar, en foama caulElar
&l aseguramiento de productos con los cuales, presumiblements, s esté cometiendo
alguna ilegakdad, asl mismo de realizara un inventario de kos bienes asegurados, al
cual debera hacerse constar en cuya acta crcenslanciada se levante, al efecio, v s&
designara al visitado como depostaro de las mercancias, siempre y cuando el
establecimiento, gue se visio, sea fijp, de ko conframo, seran depostadas én el
Instiuto Mexicano de la Progiedad Indwstrial {IMP1)



Podran ser objelos de aseguramisnio:

- El equipo, instrumentos, maguinara, manuales, planos, moldes, placas v en
general fodo agquel elemento que sea ubilizado en la comisidn de algin delito o
infraccibn administrativa.

e Los registros, modelos, papeleria, materal publicitario, libros, documentos,
eliquetas y en general cualquier ofro elemento del gue se pueda deducir algin medio
probatorio; y

= Las mercancias, productos o bienes en los gue se plasme la infraccidn o
desliba,

En el caso de que en la sentencia definitiva se resuslve sobre |3 exisiencs o
comision de una infraccsin administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) decidira sobre el destino de los producios asegurados, mediando
para tal efecto una audiancia con las partes, basandose en las reglas sigusentes

1 Deberd poner a desposacikon da la autondad jedicial los productos asequrados.;
.4 Resolvera sobre el destino de los productos, fomando en cuenia kos puntos
acordados en la audiencia calebrada conjuntamente con las partes;

3. Recibird de las parles, deniro del término de cinco dias, por escrilo las
propuseslas refalvas al desting de los productos asegurades, que hubsesen sikdo
refirados de ka circulacidn o cuya comercialzackin e huksese prohibido,

4 Debeara dar a conocer las propuesias, del titular al presunio infracior y de ésla
al olro, sucesivamenis, para llegar a un acuerdo en cuanto al desting de los
productos asegurados, y

5. En el caso de que las paries no den a conooer sus propuestas en el plazo
sanalado, el Instituto Mexicano de la Propssdad Indusinal (IMP1) podra determinar lo
Saguiente:

< Horgar los productss a las dependenceas de la Adminisiracion Poblica
Federal, Estados, Municipios, mslifuciones pobbcas, de beneficencia o de
segundad social, ssempre y cuando no se dane al mlerés publico; y

L La destruccsdn de los producios asegurados
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Las sancones e nfracciones adminisiraiivas s2 regularan de la siguients
IMAnEra

Seran snracoiones adminvsiralivas las siguentes:

F La realizacidn de aclos confrarios a los buenos usos y costumbres dentro de la
indusiria;

= El comercio o prestacion de produecios v servicios, respectivamente, gue
infrinfan &n competencia desleal;

- La venta o circulacion de productos, los cuales indiquen que estan protegidos
por alguna marca registrada s eslarlo;

F El comercia o circulacidn de producios protegidos por alguna marca régisirada
cuando su regisire ha sido declarado nulo, caducado o cancelado, para tales efectos
se incurrira en infraccion administrativa, cuando haya transcurmndo al t&rmino de un
afo contada a padir de la fecha an qua se emibkd la resolucon definitva o |a
declaracitn  de caducidad del registro v se  hublese conbinuado con a
comercializacidn de los blenes amparados con la “supuesta” marca registrada;

- El uso de una marca parecida, & ofra con regestro antenar, con el objetiva de
proteger los mismos o similares producios a aguelios gue eshuviesen amparados por
la gue estuviese registrada y certificada, de tal forma gue se pudiera producic
confusian an el consumador;

s El uso de una marca registrada, sin consentimiento previo por pare del titular,
coma elements constitutivo del nombre comercial, denominacdn o razén social de
algin establecimiento, cuya acthvidad sea la comercializacion de los producios
protegidos por aguella,

- La realzaciin de aclos, que produzcan error, engano o confusion en al
consumidor, relativos a la suposicion o creencia infundada de

¥ La exmiencia de una asociacion enire una empresa legalmente
reconocida ¥ ofra propiedad de un fercern,



4 Cue la fabricacidn de los productos se encuentra bajo la supervisian,
consentimiento, auionzacion o licencia de la empresa comercial v legalmente
reconocida; v

v Chie &l pioduclo proviene de determinada regedn, pais o localidad
distinta al lugar verdadero de procedencia

s Lograr el desprestigio de productos, senicios, achwvidades indusiniales v
comerciales o el de la empresa legalmente constituida;

F El uso de una marca registrada, sin el previo consentimiento o licencia ded
titular, para producltes iguales o similares a aguellos para los cuales aguella fue
resgistrada;

= La comercializacidn o cinculacion de productos iguales o similares a aquelics
protegidos por la marca registrada, v se sepa que ésta fue aplicada a aquelios bienes
sin el eonsentimiendo del litular;

= La comercializacidn o circulacidn de productas a los cuales se les hublese
empleado una marca registrada, y esta haya sido afterada, suplida, destruida total o
parcalmente;

Las sancionss a dichas infracciones seran las siguienies:

g Mulla de veinie mil dias de salano minimo general vigenie denfro del Distrito
Federal,

= Multa adicipnal, por cada dia que dure la infracciin, de quinienios dias de
salario minémo general vigente en el Distrilo Fedearal,

- Clausura temporal del establecimienio o emprasa por noventa dias;

F Clausura definitiva;

- Anresio administrativo hasta por freinta y seis horas v,

S Indemnizacian por los dafos v penuicios que se le causen al afeclado, asi
como la reparacion del dafio matenal

En los casos de reincidencia las multas anferiores podran duplicarse sin que
excadan del thple Mmoo, &8 decir hasla sesenta mil dias de salans minimo o en el
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casn de kB mulla adicional hasta mil guinienios dias de salaro minimo general
wigente dentro ded Distrito Fedesal

Para tal efecio, s& deberd enlender por resncidencza, a cada una de las
continuas o subsecuenies infracoiones a un mismo heche dentro de los dos afos
siguientes contados a partir del dia en gue s& amitit @ resolucian definitva relativa a
la infraccion comatida

La clauvsura s& impondrd en |a resclucan defindiva, asi como las multas.

FPara gue proceda la clausura definitiva del establecimiento, serd necesario
gue este haya sido clavsurado dos veces deniro del témmino de dos afins.

Para la determimacion de kas antenores sanciones se deberd tomar an coenta
lo siguisnte;

= La intencionalidad de la accidn u omisidn considerada como & elemenio
indispensable én la infraccian;

F Las condiciones econdmicas en las que se encuentre el infractor, v

E La gravedad, dano y perjuicio que ks infraccidn haya causado en &l comercio
de los producios o en |a prestacion de senicios.

La reparacidn del dafio materal o Ia indemnizacidn por dafos y penuicios no
serd menor al cuarenta por clento del precio en que se vendid cada producto o
senvicio mpliciios en la violacion de los preceplos legakes protectores de las marcas
ya mancionados.

Se considararan dedfos.

= La falsificacion dolosa y con fines comerciales de marcas legalmenis
regisiradas
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E La produccién, almacenaje, comercializacedn, fransportacion, distribucian e
imponacidn de produclos gue conlengan una marcs falifeads, asl como contobulr o
abastecer de maleqias pra@as @ insumos acondmicos para la fabricacion de
misrcancias con marca falsificadas; v

F La reincidencia en las conductas previsias en log casos de infracciones
adminestrativas, siempre v cuando la sancidn administrativa de éslas haya guedado
firme

Se impondran de dos a seis afios de prisidn v multa de cien a diez mil dias de
salario general vigente en el Distrito Federal, a fodas aguellas personas que vendan
o comercialicen con producios de marcas falsificadas en vias o lugares poblicos

Se le mpondran de dos a seis afos de prsion y multa de cien a diez mil dias
de salaria minimo general vigente dentro del Distrito Federal, a toda aquella persona
que reincida én las condectas previslas an los casos de mfracciongs admirnsiralvas.

Se impondran de tres y diez afios de prision y multa de dos mil a veinte ma
dias de salario minimo general vigente en el Destrito Federal a las personas que
falsifiquen dolosa v con fines comerciales marcas legalmente regisiradas

Lo mismo serd aplicable a ftodas aquellas personas que  produzcan,
aimacenen, comercialicen, fransporen, disinbuyan o importen  productos gue
coniengan una marca falsificada, asi como contribuir o abastecer de materias primas
e insumas ecantimicos para |a fabrcacidn de marcancias con marca falsificadas.

Tendrin compelencia, ios Tribunales Adminsirativos, para conocer de los
defitos, asuntos civiles, mercantiles ¥ medidas precautorias gue se susciten dentro
del procedemeento en matena de Propssdad Indusirial

En & caso de que los delos o infracciones sido danen a los derechos o
intereses pariculares, podran ser competenies para conocer del asunto A eleccion
del actor, los Tnbeunales del Orden Comdn
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Para el ejercicio de acciones civiles o penales derivadas de la violacion en
contra del derecho marcario sera necesario que el titular marcario haya establecido
en los productos, envases y embalajes las leyendas “HECHO EN MEXICO”,
“MARCA REGISTRADA" o las siglas “M.R".

3.3.- REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUTRIAL.*

Dicho reglamento entr6 en vigor el 1 de enero de 1943 y regula lo relativo a las
marcas, dentro del titulo tercero en su capitulo tnico denominado “de las marcas,

avisos y nombres comerciales”, de la siguiente manera.

Quedaran incluidas como formas tridimensionales, los envoltorios, empaques,

envases, la forma y presentacién de los bienes.

Legitimidad de los productos.
Para establecer la legitimidad de los productos se observara lo siguiente:

» Que la importaciéon de los productos, introducidos en el comercio mexicano,
hubiese sido realizada por la persona que tuviese el caracter de titular en el pais de
donde se importen los bienes; y

> Que las personas que ostentan la titularidad o licencia sobre una marca
registrada, sean las mismas, tanto en México como en el extranjero, al momento de
realizar la importacion, asi mismo lo anterior sera aplicable para aquellas

pertenecientes a alguna agrupacion econémica de interés comun.

" Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Porrua, México, 2004, pags. 35 a 58
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Para efectos de ko anlenor, se entanderd que una o Mas persanas morales
perenecen a alguna agrupackhn econdmaca de inlends coman, cuando éstas estan
rélacionadas entre si, medianie un controd egercide por aljuna de las sociedades
sobre la otra u olras

Se entenderd como confrol, la capacidad que bene una sociedad o empresa
para determingr ks decigiones empresanales o adminstrativas sobie las aclividades
de personas morales subordinadas a ésia.

e determinara la existencia del control en los siguente casos:

= Cuando una sociedad sea lenedora o titular de acciones gue represanten mas
del 5% del capital sotial de otra persona moral v tenga plenc derecho de decisidn,
F Cuands una empresa sea propietana o lenedora de acciones que representen
menos del $0% del capital social de otra sociedad, sliempre v cuando no exista olrg
SOCI0 accionista cuya participacion y capital social, el cual estard representada por
acciones de las cuales es tiular, sean iguales o mayweas a los del primeno;

Fs Cuando una socedad tenga el derecho de dingir o administrar @ otra empresa,
siempre y cuando medie el contrato respective,

= Cuando una sociedad fenga la facullad o capacidad para designar a la
mayoria de los miembros del conssjo de administracion u drgano semejants én olra
empresa subordinada a aquelia;

= Cusndo ung sociedad lenga el derecho de designar al direcior general o
piesadania de otra emprésa subordnada a aguealla.

En cuanic a la solicitud del registro marcario, ademds de los requisitos
e=fialados en el apariado relativo a [a Ley de |a Propiedad Industrial, antaromenta
sefalado, debera cumpli con ko siguienia:

F La especficacion del némero v clase corfrespondienies a los producios o
senicios para kos que se solicite el regisirg,
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- La indecacon de las leyendas y figuras que aparezcan en el eemplar de la
miarca,

s Deberd presentarse en ines copias o semplares, en los que en cada uno de
ellos, dabera costar 1a firma autdgrafa y un ejemplar de la marca; y

- El sefatamiento de la ubicacion del establecsmsento en los gue se comercialice
el producto protegide por la marca solicitada,

Para ka indicacin de los productos, establecida en e escrito de soliciud del
registro marcano, se observara lo sigulente

e Deberan aspecificarse, Unicamante, los produclos o servicios gue parbenazcan
A Una misma clase y

s Los producios y senvicios que se prelendan regisirar deberan ser indicados
con bos nombres o denominaciones, concemientes a éslos, establecidos en |a lista
affabética de la clasificacion,

Dicha clasificacidn afabética de productos v sendcios sera |3 sigusente;
Produclos:

= Clase 1, Producios guimicos destinados & ka industria, ciencia, horficultura,
silvicultura, fotografia v a8 la conservacion de alimentos, resinas arificiales; malefias
plasticas en estado bruto, aboro para las Leras, materias curlientes, pegamenios
destinados a la industnia; sustancias para la soldadura de metales

- Clase 2. Colores, lacas, bamices, conservanies para e deterioro de las
maderas, malerial para bintoreria, resinas naturales; sustancias destinedas para la
fijacion de colores o panes de oro, metales &n hoj@@ y en polvo para piniores,
decoradores, arsias & impresonss.

- Claze 3 Preparaciones para blanguear, limpiar, pulir, desengrasar y raspar,
jgpones; perffumeria; acedes esenciales; cosméticos; dentrificos; ociones para &
cabelio

|



= Claze 4, Aceites, lubricantes, grasas industriales, producios para absorber,
regar, concenirar &l polvo, combustibles para molores, maleriales de alumbrado;
bujias.

= Clase 5 Produclos farmacéuficos, wveterinarios e higignicos, susiancias
dietéticas; aimentos para bebes; ungientos, desinfeclantes, insachicidas, sustancias
para la destruccion de hongos (funguicida); herbicida

= Clase 6 Mefales comunes, sus aleaciones; materiales metalicos para la
construccson, conslbruccsonas melabcas fransporables, matenales metalicos paa
vlas Pérreas, cables metdlicos no edéciicos, cerrajeria v ferreteria  metdlica;
minerales.

F Clage 7. Magquinas, motores y drganos de ransmisidn (exceplo para vehiculos
terrestres); instrumentos agricolas,

¥ Clase 8 Heramiemas de mano, cuchileria, fenedores y cucharas; armas
blancas; maguinas de afeitar.

- Clase 8 Instrumentos naubicos, cientificos, elécinicos, folograficos,
cinematograficos, dplicos, aparaitos destinados al registro, iransmisibn, reproduccion
de imdgenss o sonidos; discos acisticos, cajeros aulomaticos, cajas regisiradoras;
calculadoras, compuladoras, extiniones.

" Clase 10, Instrumenios quirdrgioos, médicos. dentales v veterinanios;
migmbros, ojos, dientes arificiales; anfculos ortopédicas; material de sulura,

- Clase 11. Aparalos de alumbrado, calefaccidn, produccion de=  vapor,
refriparacian, secado, ventilacian, distribucion de agua

* Clage 12, Vehiculos terresires, aparaios de trasiado ifemestre, aéreo o
maritimao

- Clase 13, Ammas de fuego, municiones y provectles, fuegos arficiales,
explosnos.

= Claza 14. Metales preciosos, sus algacionss y |os producios denvados o
ellos; joyeria, bisuleria (oyeria de imitacion), pedras preciosas; reloera e
instrumeanios cionomeatricos

- Clase 15. Instrumenitos musicales



" Clase 16. Papel. cartdn, asi como, los productos dervados de ellos: productos
de imprenta, fotografias, papeleria, pegamentos para la papeleria o casa; matenal
para aristas, pincebss, maguinas de escribar y aiculos de aficena (excapto musbles)
material d instreccion o ensefanza (excepio ariculos), materales plasticos para el
embalaje, naipes. cichés, articulos, muebles, maguinas de imprenta

F Clase 17 Caucho, goma, gutapercha, mica v los productos de éstos, matenas
destinadas a cubrr con estopa v brea deflermmnadas cosas (calafatear); fubos
flewibles no metdlicos,

F Clase 18, Cuero & imitacionss de ésle, peles de animales, malelas, paraguas,
sombrillas, basiones; fustas y guamicioneria

w Clase 19, Maleriales de construccion y tubos rigidos no metalicos,
construccionas fransporiables no metalicas, monumentos no metalicos; asfalio

= Clase 20. Muebles, espejos, marcos, producios de madera, corcho, cafa,
mimibre, huasa, mardil, junco, ballena, concha nacar o ambar, espuma de mar,

= Clase 21. Ulensilios y recipentes de cocina; peines, ceplllos, malenal para la
fabricacidn de éstos; materal de limpeza; vidro en bruto o semielaborado;
crslakeria; porcelana v boza

¥ Clase 22. Cuerda, redes, liendas de campana, toldos, vekas, sacos; materias
lextiles fibrosas en brulo, materias de relleno (excepio el caucho y las plasticas)
Clage 23. Hilos utilizados en ke industria textil

Clase 24, Tejidos y productos textiles; ropa de cama y mesa.

Clase 25. Vestidos, calzado, sombreraria.

- Clase 26, Punillas, bordados. cinlas, lazos, botones, corcheies.  ojillos,
alifileres y agujas; flores arificiales.

- Clase 27. Alfombras, IE.|;:E‘|:EE. felpudos, lindleum y otros revestimientos del
suelo; tapiceria de paredes,

F Clase 2B, Juegos, juguetes, arficulos de gimnasia ¢ de depore, adornos
navidefos

o Clase 28 Came, pescado, sves, extracios de came, frutas, legumbres en
COMBEIVA SeCas 0 cocidas, gelatinas, mermeladas; huevos, leche, productos lacieos.

aceites y grasas comestibles.

v ¥
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F Clase 30, Té, café, cacao, amoz, azucar, fapioca; harinas, preparaciones
hechas de cereales, pan, pasteleria, helados comestibles. levadura, polvos para
esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, heelo

o Clase 31. Producios agricolas, forestales, granos, animales vivos, frotas y
legumbres frescas; semillas, plantas. flores naturakes; alimenios para animalss,

F Clage 32, Aguas minerales, refrescos v otras bebidas no alcohblicas, cerveza,
bebidas y jugos frutales

F Clase 33. Bebidas alcohdlicas (excepio cerveza encuadrada en el parrafo
anterior),

e Clase 34. Tabaco, aniculos para fumadores; cerillos

Senvicios:

Clase 35. Publicidad, comercio; adminstracion comarcial, trabajos de oficing
Clage 36. Seguros, negocios financieros, moneianos o inmobiliarios

Clage 37. Construccidn, reparacion; senicios de ingtalacion

Clase 38. Telecomumnicaciones.

= Clase 39, Transpone; embalaje y almacenamiento de productos; organizacion

¥ Y ¥ ¥

de viajes.

" Ciase 40. Tratamiento de materiales,

= Clase 41, Educacién, formacidn, esparcimienio, actindades culturabes vy
deportas.

= Clage 42, Amentaciin, alojamients temporal, culdados medicos, higiénicos v
de belleza; servicios velennarios, agricolas; senvicios juridicos; investigacsin
cigntifica & indusinal; programacion de sistemas computacionales,

Se enlendard qué una MArcad S8 encuentra &n use, cuando los productos o
senvicios, profegidos por ella, han sido puesics dentro del Tomercio ¥ s& encuantran
a disposicion del piblico en el fermloric mexcano bajo los estatutos de usos y



costumbees en el comercio, Asi misma, se declarard la utlizackdn de la misma, en el
Casn en gue estas mercancias eslén destinadas a su exposacitn

Para la licencia ¥ franquicia, ademas de lo establecido en el aparado relatve
a8 la Ley de la Propiedad Industrial, se deberd establecer lo siguiente

= El nombre y domicilio del tiular de la marca regisirada;
= El nombre v domicilio del solicitante (licenciataro o franquiciatana); ¥
* El uso olorgado o permifide por licencia de ta marca.

Para efecios del surgimiento de una franquicia, el titular deberd proporcionar la
siguients informacitn

El nombre o razén social, domicilio v nacionalidad del fifular (franquiciante),
Descripeidn de |a frangquica;

Antigiedad de la empresa titular (franguiciania},

= Los derechos marcanas que mvalucran la franguica;

= Los montos a pagar por parie del :n:;h:dmte {franquiciataric) al fitular
(franquiciante),

= Loz servicios v asislencia beenica que deberd prestar el tular (franguiciatario)
al solicitants (franguiciania);

= La determinacidn del ternforio en el que =2 haya realizado la negociacion de &
franguicia;

= La obligacidén gue bene al tlular (franquiciatario) de proporcionas |a
informacion confidemncial al solicitante (franquicianta); y

> El derecha confendo al tiular (franqueciatano) de comceder o no sub-
franquicias a terceras

v v
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En cuanto al procedimienio de declaracion administrativa se establecera o
saguignte.

La sobkciud de declaracson adminssirativa por infraccion @ los derechos
marcaros debera indicar, ademas de los punios mencionados en la Ley de la
Propiedad Indwsirial, e domicilic de la empresa en donde se fabriguen,
comerciabicen, disinbuyan o almacenan producios de los cuales se presuma alguna

mfraccidn.

Toda actsacion relacionada con  los  procedimientos de  declaracidn
adminisirativa de nulidad, caducidad o cancelaciin, deberd ser acompafiada por una
copia, la cual sera entregada a la contraparte,

La visita de inspeccidn deberd cumplir, ademas de las reglas previsias en la
Ley de la Propiedad Indusinal, con

" La obligaciin, por pare del inspector, de identificarse exhibiendo una
credencial vigente con fotografia expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Indusireal {IMP1}, 1a cual lo faculiard para realizar |a diligencia respactiva;

" El debar qua tendra el inspactor da llevar consige la ondien de inspaccian, la
cual deberd contar con la Tema aulbgrafa v ser expedida por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Indwstrial (IMP1}, asl mismo debera precizar el domiciko de la empresa
visitada, el objeto mativante de ésta y las disposiciones an kas cuales se fundamente
la accicn; y

" El derecho que tendra el titular de ka marca para poder aststir, por &l msmeo o
medianie su representanie. a las dilgencias que s practiguen en sus empresas,
formudar sus observaciones Y ofrecer las pruebas que a su favor considens
conveniantes con respecto a &sia

En cuano al aseguramiento de bienes, ademas de los punlos establecidos en
el apartado de la Ley de la Fropiedad Industrial, debera regwse por las reglas
siguisntes:
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¥ Se entenderd como “persona con guien se entendsd la ddigencia”, a aguelia
que funfa como encargado del establecimiento visitado en el caso de gue no se
encuentre &l fifukar o su representanie,

- La acbligaciin que tendra el vislado (depositaria) de mantener las mercancias
asequiadas en el domicilic donde s hubssse practicado la diligencia o en el
designado para tal efecto y deberd conservarias a disposicion del Instiuio Mexcano
de la Propiedad Industrial (IMPI) para cuando éste los requiera;

F Los bienes que hublesen sido asegurados por el Insbivie Mexcano de la
Propiedad Indusgiral (IMPL), estaran custediados y bajo su responsabilidad en el lugar
quie ste haya detarmenado para tal acto, y

F La facutad olorgada al inspector de tomar las medidas gue considens
necesarnas para la realizacidn de la diligencia, inclusive podrd hacer uso de |a fuerza
pdblica o del Minksterko Plblico cuando lo considere necesang

El aseguramienio de los bienes se levaniard en los siguienies casos:

= Cuando la resolucion del procedimiento de declaracion adminisirativa por
nubdad, caducidad o cancelacion, emitida por el Instiuio Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMP1), haya adguirido el cardcter de defmitva ¥ en slla se declare |a
inexistencia de alguna viclacidn a los precepios legales marcanos;

= Cuando por orden judicial la sancidon admenistrativa gue haya sido impuesia
sea declarada insubsistente o dejada sin elfecios, v

s Cuando las mercancias hayan sido puestas a disposicion del Ministerio
Pubbco Federal;

Para electos del curnpmiento de las medidas cauletares el Instiulo Mexicano
de la Propedad Industral (IMP1} podra ampliar la fianza, ceando la que se haya
plorgade en un principio no séa suficients para cubrir los dafios v perjuicios causados
a la contraparte



Para ¢l efecio de la imposicsdn de las sanciones se cbservard lo sigusente

En cuanta al impone de las multas, s& caloulara confarme al salana minimao
general diaro vigente para & Distnto Federal en el momeanto en gque se comehd la
mfraccion, conforme a los casos de reincidencia se compulara conforme al dia en
que el Instituto Mexicano de la Propledad Industral {IMPI) wwe conocimients del
Hicita

La clavsura del establecimienta, ya sea, temporal, definitiva, total o
parclaimente, se establecerd mediante la resolucidn respetiva v el personal
encargado de dicho aclo debera kevantar el acla comespondiente a la diligencia,

La ejecucion de la clausura femporal deberd basarse en los reguisitos
siguienies

e Para el caso de que se encuentren, en el establecimiento a clausurar,
productos perecedenos, se procederd a extraerlos de ésle v bajo responsabilidad del
propietans o encargado de agued,

- En caso de gue los producios anteriores fueren el objeto de alguna infracceon,
al propietano de estos podra exdraerlos previa fianza suficiente para garanizar el
pago de dafos y peruickos causados al titular de los derechos afectados por la
comision de aquella, para tal caso se deberan remover [as marcas O signos
distintivos de los productos infractores,

- En gue los sellos de clausura deberd llavar un numero progresive y bendran
qgue hacersa constar &n el acta que se levante de la diligencia, y

F Una vez concludo e Ermino de la clausura femporal se deberan retirar los
selios, previa orden del Instituto Mexicano de la Fropiedad Indusirial (IMP1), medianie
una diligencia de la cual s& tendrd que levantar & acta respectiva
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3.4.- LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO*®

Esta ley regula los actos administrativos que se realizan ante los organos

competentes en materia de marcas de la siguiente manera.

Se establece que todos las solicitudes, actos o procedimientos que se tramiten
ante la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), deberan ser presentados por escrito y redactados en idioma

espanol.

En el caso de que se presente alguna documentacion en otro idioma, debera

de ser acompanada por la traduccion correspondiente.

Todas las solicitudes y promociones deberan ser firmadas por los interesados
y acompanadas con el comprobante del pago de |a tarifa respectivo, en caso de que
no cumplan con estos requisitos aquellas seran desechadas por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI).

Toda solicitud o promocién que sea realizada por el representante del

interesado debera observar lo siguiente:

> En el caso de que el titular sea persona fisica, el representante de ésta debera
acreditar su personalidad mediante carta poder simple firmada ante dos testigos;

> En el supuesto de que el titular se una persona moral mexicana, el
representante de ésta debera acreditar su personalidad mediante carta poder
ratificada por firmas suscrita ante notario o corredor, cuando se trate de la solicitud,
registro, inscripcion de licencias o transmision de derechos sobre una marca, asi

como lo relativo a la promocion del procedimiento de declaracion administrativa en
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cuanto & la nubdad, caducidad, cancelacidn o valacdn de alguno de los derachos
confendos por aquella; y

- Cuando se trate de k& represeniacion de algom Plutar extranjero, el
reprasantanie deberd acreditar su personalidad mediante poder olorgado por los
tratados internacionales de los gue México es parte

En &l caso de gue la mepresentacion sea a alguna empresa extranjera, dentro
del poder olorgado, s deberd constatar fehacientements la existencia de ésta, asi
como, sobre s autoridad o faculad que tiene la persona con quien se suscribid
aquella.

= Cuando una soficiiud o promockdn sea efectuada por warias personas, en el
escrifo de ésta, se deberd designar quien de ellos sera el representante comin, en
case contrario, e representante comin serd |8 persona que se encuentre nombrada
&N primer lugar,

Se esfablece que en foda sobicitud presentada debera sefialarse el domicilio
daslinado para oir ¥ recibir notificacsones denktro del termilorio hacional, asi mismao s&
tendrd que nolificar al [nstiuls Mexicano de i Propiedad Induginial (IMPE), el cambio
del mismo, en caso contraro, se tendran por realizadas kas nofificaciones hechas en

el domaciio gue se haya sefialado en el escrito inicial

FPara gfectos de los plazos, establecidos en dias, en coanio a la realizacion de
cuakquier acta ante & Ingkulo Mexicano de la Propiedad Indusimal {IMEI),
umscamente s& computaran Ios dias habdles. En cuanio a los determinados en meses
o afios, el computo se realizara de fecha a fecha considerando lambién ks dias
habiles.

Todo plazo empezara a comer a padir dol dia sigwente &n que & haya
notificado. En cuanio a las nolficaciones hechas a través de la gaceta, éstas surdiran
sus efectos al dia siguiente en gue haya sakdo la publicacion
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3.5.- TRATADOS INTERNACIONALES *

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México-Estados Unidos de
Norteamérica-Canada).

Este tratado se encuentra vigente; fue adoptado el 17 de diciembre de 1992;
firmado el 1 de enero de 1994; entr6 en vigor el mismo dia; publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 20, 21 y 27 de diciembre de 1993; por Ultimo tiene como

lugares de adopcion la Ciudad de México, Ottawa, Washigton D.C.

Dentro de este texto las marcas estan reguladas en el apartado sexto

introducidos a su vez en su capitulo XVIl de nombre “Propiedad Industrial”.

> Concepto de marca. Sera todo aquel signo, nombre de personas, disefos,
letras, numeros, colores, elementos figurativos, la forma de los bienes o del empaque
de los mismos, que tenga como finalidad principal la distincién de éstos productos
con respecto a otros propios de alguna otra persona. Esto sera aplicable para las
marcas de servicios, las colectivas y de certificacion. Se establece que cada una de

las partes tendra la obligacion y el derecho de establecer la visibilidad de la marca.

» Impedimento de uso: El titular de una marca registrada tendra el derecho de
impedir a cualquier persona, que utilice en el comercio algun signo idéntico o similar
aplicado en productos iguales u homogéneos a aquellos para los cuales la anterior
fue registrada, esto sera aplicable, siempre y cuando, se pudiera causar confusién en
el publico consumidor. Se entendera como probabilidad de confusiéon cuando se

utilice algun simbolo igual para mercancias semejantes o parecidas.
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- Sofciud de regisfro; Se establece que en cada ung de los palses miembros
podra existir la posibilidad de regestrar el so de alguna marca. Eeta soficiud no
estard condicionada al uso efectivo de la antenor, Minguno de los paises miembros
podra negar el regisire, sabo que la ubilizacidn de la misma, dentro del pais original,
na haya sido active deniro de un Mrming de res ahos contados & parir de |a fecha
en gue se presento 18 solicihud.

" Sizlema o regislro; Cada uno de (0% paises miembros establecerd un sistema
destinado al registro mancano, &l cual deberd conlener o sigussnte;

v Un examen relative a las solicitudes presentadas;

i La notficacién gue debera realizarse al schciante con refacion a las
razones por las cuales se negd el registro marcario,

o La mencitn de oporfunidad para gue el solicianie pudsse responder a
dicha noddicacion,

¥ La publicacidn de una marca gue haya sido registrada, ya sea anfes o

un poco después de su regisino,
v La oportunsdad para que las personas interesadas puedan solicitar ka

cancelacidn de algin regisire, v
v La smposibisdad de gue b naturabeza de los bienes pueda constuir
abstéculo alguno para el registro de alguna marca.

- La notoriedad de una marcs, e cuamio & conocimienio gue se fenga de eia.
Para determinar gue una marca es nojonamenie conocida se debera lomar &n
cuenta &l conocimianio publico gue da alla & lenga & nolusve & Que se lenga, por
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la publicidad o promocsdn que s k& haya dado dentro del pais miembro en el gue se
hubdese registrado,

= Dwracidn del registro; En cada pals miembro se deberd establecer gue el
registro de wna marca dure por lo menos diez afios ¥ que su renovacion peeda

hacerse indefindamente en plazos iguales,

e Cancelacihn del reglsire: Bl registro e podrd cancelar por la falta
inmterrumpida de use en un periodo de dos afos, salvo que el titular manifieste las
razones por las cuales no pudo ulilizar la marca dentro del lapso anferior. Los palses
miembros reconoceran como motives causanies de la inactividad marcaria a foda
aquella circunstancia que consfifuya un obstéculo para la ubilizacién de aguella,
semipra y cuando no medie voluniad por pare del propsatario

= Reguisios de vsa Para mantener el registro de la marca y no sea procedents
ka resalucshn de cancelacion, sefa necesarno gue cada uno de ks Estados miembros
reconozca el uso efectvo de aguella por pare del fitular o representanie, en el caso
de gue no sea realizado por aguiel,

" Negaltva de diicultar &/ wse g una mavea, Ninguno de los Estados miembros
podrd dificuliar el uso de la marca esiableciendo requisios adicionales a los
astablecidos para otras marcas o madianie el uso de otra causante de algun dafo en

aquella dentro ded comercio
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Licancas | fransmnsan o darechos. Cada uno de lo Estados miembros poded

esfalplecer s requisios gue considare necesarios para 2| clorgamiento de alguna
licencia o irangmiskdn de derechos. En esle tralado no serén reconocidas las
licencias gue hayan sido olorgadas por obligacidn;

v

3

Np podrdn ser suscaphbles del regisiro como marcas.

v Las palabras en espafiol, inglés o francés que designen genéricaments
a los bienes o servicios para kos cuales ka marnca sea aplicada,

+ Aguellas consfitutivas de elementos inmorales, escandaloscs ¥ gue
pudesran causar confusiin en el pdblico;

o Las que pudseran sugerir en forma denigrante alguna relaciin con
parsonas impaortantes vivas o muerias;

o Agquellas gue de mala fa presuman de alguna relacidn con instiluciones
natoriamente conocidas dentro del carmpo del comencio v de la industria;

v Aguellas que se encueniren asociadas con creencas religiosas; y

« Las mercancias gque conlengan, menosprecien o afecten en su
reputacion simbolos nacionalkes de alguno de los Estados miembros.

Procedimvenios y sancwones penales; Cada uno de los Estados miembros

eslablecerd los procedimientos y sanciones penakes aplicables a la Talsdficacsdn
dolosa de alguna marca y a la piraleria de los derechos marcarios dentro del ambito
comercial, Cada ung de kos palses infegrantes del frafado dispondra gue ka aplicacion
de dichas sanciones sea suficientemente perseasivas con la finalidad de disuadir al
presunto infractor o delincuente de comeler al llicdo, s mismo éslas deberan
atender al nivel aplicable a sanciones para los delios graves
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F Decomize o Jos vengs' De cada una de los Estados miembros, ka aulosidad
judicial podra ordenar el secuestro, decomiso y destruccibn de s productos
infractores, inclusive, de cualquier nstrumento gue haya sido wtilizado para la
comissan ded dalito.

" impegmenios &l vse oo os producios en cuanio & SUSF acaciones
geografices: Cada uno de los Estados miembras podrd impedir & uso de productas
en los siguienies casos:

L Cuando en la presentacion del producio se mencine gue éste procede
de algun lerritorio, regidn o locakdad distinta al verdadero lugar de origen, de
lal modo que s& pudesra inducir &l error én @l pablico con respecto al origan
geografico del bien, en este caso, el regisire se negara o anulard; ¥

+ Cuando &l sso del mismo pudiese producir competencia desleal;

s Defensa de los derechos marcanios en lg fonlera Cada uno de los Estados
miembros podra adoplar los procedimientos que considens necesanos para permitir
al filular de kos productos, cuando sospeche gue pudiera llevarse acabo la
exportacidn de bienss con merca {alsficads o pirateada relacionados con ofra ya
registrada y de la cual &l es el propeetario, presentar una solicitud por escrfo ante las
autoridades judiciales o admenisiratnas, para que la autondad aduanera suspenda el
despacho de éstas. Asl mismo esios palses integrantes de esie tratado podran
establecer los medios legales indispensables en relacidn con la suspension y
liberacion de las mercancias deslinadas a B exportacidn

- Motivos ded offecinienlo de pruebas Cada uno de los Esfados miembros
@xigira a cualguier solcitante gue inice algun procedimenio presente as proebas
adecuadas y consideradas a su favor, para
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¥ Cue las autondades competenies del Estado miembro se cercioren de
gqui puede presumirse la comision de alguna miraccbn, y

v Direcer una suficienie y puntuasizada descripcidn de |as mercancias
que las haga fciimente reconocibles por las autoridades aduanaras del pais
impartadar

ks Franra: Cada una de ag naciones miembros tendrdn el derecho de exagir, al
solictante, la fianza o garantla suficiente para el pago de dafos y peruicios
causados al demandado.

= Libaracidn e las mercancias: Cada una de las naciones méembros podrd
ordenar s& liberan las mercancias, si en plazo de diez dias, la autoridad aduansra no
fuese comunicada de 1o siguienis:

d De que una de las partes, siempre v cuando no sea el demandada, ha
iniciadeo el procedimiento sobre e fondo del asunto;

¥ Dweque la asondad compatente ha levantado medidas precautlonas gque
prorroguen la suspensidn,

E Procedinvenios conducenies a wna resolucidn sobve e fondo del asunio: En
cada ung de los Estados miembros se dispondrd, en el caso de que se haya iniciado
un procedimients conducaente a la resolucidén sobre el fondo del asunto, a peticion de
la parie demandada se lleve acabo una revisidn, con
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" La mdemnizackdn, En cada uno de los Eslados miembros se e esgira al
golicitanie ¢l pago de una indemnizacon para cubnr los dafios gue se e causen al
titular, congignatarnio o imparadar por la relencion de os bisnes

= Dereche de inspeccidn; En cada wno de los Estados miembros se fe
concederd al litular €l derecho de inspeccidn para las mercancias gue se encueniren
retenidas por las auwloridades aduansras, esto con k& finalidad de sustanciar las
reclamaciones de éste, Asi mismo, se le oforgara el mismo derecho al mporfadior
Cuando las autondades competenies hayan emitido | resoluckin sobre el fondo del
asunto ¥ esta sea favorable para titular, cada uno de los Estados podra condedifles a
éstas la facullad de informar a aguel sobre el nombre v domicilio ded consignadaor,
consignatano e mportador, asi como la cantidad de mercancias en cueston

- Suspengidn de la Mberacidn de mercancias’ Cuando uno de los Estados
miembros ordena & sus autonidades actuar de oficio y suspander la liberacsdn de las
marcancias de las cuales se tengan pruebas que a simple vista presuman la
vidlacidn a algun preceplo legal marcana:

o Las auforidades compelenies podra exigic del tilukar del desecho la
documeniacion que considare necesaria para su auwlio &n &l esclarecimisnts
del delito; ¥

L El titular ¥ el importador de los productos deberan ser notificados con
respecto a la suspensidn de ka kberackhn de mercancias;

= Desfrucondn o elimnacidn de lgs mercancias; En cada uno de los Estados
migmibros se dispondra que sus autoridades tengan la facultad de destruer o eliminar
las mercancias con marca falsificada o pirateadas
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F Exclusion de jos anferiores punies Cada uno de los Estados miembros podra
excluir de los puntos anteriores @ las mercancias gue no tengan una finalidad
comessal y que formen parte del eguipaje personal de los viajercs o sean exportadas
en canfidades minimas no referadas.

Tratado de Libre Comarcio México - Chilia.

Este tratado se encuenira vigents; fue firmado el 17 de abrl de 1988 enird en
vigor el 1 de agosto de 1999, publicade en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de
julio de 1999 por Gltimo tiene como lugar de fiema la Ciedad de Santiago de Chile.

Las marcas estan reguladas en la seccién C de nombre “Marcas de Fabrica y

Comercio”.

= Conceplo. Se constriweran como mancas todo signo o combinacian de ellos que
sGan capaces y lengan como principal finalidad la de distingusr los productos de una
empresa con respecto a los de ofra,

" Signos suscephibies a registro como marca: Eslos signos podran ser palabras,
letras, nombres de personas. nimeros, elementos figurativos y las mmninaﬁ-unea de
colores. Cuando estas no sean capaces de distinguir los producios perfinentes ol
Estado del que sean onginarios podra supeditar la posibiidad de regisiro el cardcter
destintivo qua hubiesen adguirido durante su uso. Tanto México como Chile podran
exigir que los signos sean bastantemente visibles,
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#  ctual’, seccion C "Marcas™ Megacds del regusire” Tanlo México como Chile
podran negar el registro de aquellos signos gue atenten contra la moral y las buenas
costumbres, que contengan simbolos nacionales o las que nduzcan al eror en @l
publico,

" Dereche confenigas. El titular de una marca registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir 8 tarcenos el uso de signos idénticos o similares para produclos
iquales u homogéneos a aguallos para los gue fue registrada.

F Marca noforiamente conocida; Se enbtendera que una marca es notoriamente
conocida &n algune de [os dos paises membros, cuando en un sector del plblico o
en el ambito comedcial s conoEca como consecusncia de las actividades
desarroliadas por ésta en el interior de alguno de los Estados miembros o fuera de él,
asl mismo tendra fal cardcter cuando sea conccida en el fermforio de alguno de los
dos Estados, pors ka publicided o promocian que se la hubiese dado.

= Amygcidn o mpediments para & regislio o8 e marea nolomamenie
conocids Cada uno de kos dos Estados establecera los medios necesanos para
impedir o anular &l registra de agquellos signos idénticos o sEmilares a una Marca
notonamente conocida, esio fambeen procedera cuando por &l uso de E3os se
pudiera causar confusion en el piblico, asi mismo en el caso de que se pudera tener
un aprovechamiéento injusio del prestigio de la marca
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ke Demasiracion de la noloregad en una marca; Para los efectos de demostrar la
natoredad de una marca se podra utilizar todos los medios probalonos admibdos por
el Estado miembro en el cual se desea probar la notonedad

F Dvacidn de la profeccidn; El registro inicial v las renovaciones indefinidas
tendran un térming no menor de dez afos contados a pare de la fecha de
presentacion de ka soliciud

= Roquisitos oo weo: & diferencia del Tratado de Libre Comercio de Aménica del
Morte, aqui la cancelacion del registro procedera cuando exista la falta de uso por un

periodo inidemumpido no menor de tres afos

La diferencia que existe entre ips Tratados de Libre Comercio de Ameénca del
Morte, el de México con Chile y el de México con Argenting, con los demas acuerdos
o fratados intermacionales frmados por nuesiro pais con olros, es nula, ya gua las
mpnslt:lnnu contenidas en estos Tralados sirven como base de los olos. por
consiguiente sdlo me es mensster mencionar Onicamente ks acuerdos restantes
firnados por México en matera de derechos marcarios, asl como bos capitulos
apariados en donde se encuentran regulados.

Tratado de Libre Comercio México-Bolvia,

Este tratado se encuenira vigente; fue fimado el 10 de septiembre de 1854,
antra an vigor &l 1 de enero de 1955, publicado an &l Diano Micial de la Faderacan



el 11 de enero de 1985, por Wilimo tiene como lugas de firma la Ciudad de Rio de
Janeiro, Bragil

Dentro de este tratado las marcas se encuentran reguladas en el capitulo XV
‘Propsedad Infefectual’, seccion C “Marcas®

Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica,

Esle tratado se encuentra wigenie; fue firmado el 5 de abril de 1994; entrd en
vigor &l 1 de enero de 1895; publicado en &l Diano Oficial de la Federacidn el 10 de
enero de 1985, por Ulitimo tiene coma lugar de firma la Ciedad de México.

Las marcas se encuentran reguladas en el capitulo X1V “Propeedad
Inteleciual®, "Marcas®,

Tratado de Libre Comercio México-Micaragua

Este tratado se encuenira vigente, fue firmado el 18 de diciembre de 1897,
enird en vigor &l 1 de julio de 1988; publicado en el Diang Oficial de la Federacidn el
1 de julo de 1888, por difimo bene como lugar de firma la Ciudad de Managua,

Micaragua.



Las marcas estarén estipuladas =n el capiiulo VI "Propledad Inelecheal”

secoion B "Marcas”

Tratado de Libre Comercio del Grupo de kos Tres. (México-Colombia-
Vienazuweala).

Eafte fratado se encuentra vigents; fue adoptado el 13 de junio de 1994; entrd
en vigor el 1 de enera de 1985, publkcado en al Diana Oficial de la Federacsan el B de
enero de 1995, por Uitimo tiene como lugar de adopcion la Ciudad de Canagena de
Indias, Colombia,

Los praceplos legales en cuanto @ las marcas se encuentran en el capitulo
X *Propiedad Intelectual”, seccidn C "Marcas™,

Tratado de Libre Comercio de México con &l Trangulo del Node. (México-
Guatemala-Honduras-Repdblica del Salvador)

Este tratado se encuentra vigente; fue adoptado el 28 de junio del 2000
ratificado &l 12 de febrero del 2001 en El Salvador y Guatemala, en Honduras el 30
de absil del 2001, entrd en vigor para El Salvador ¥ Guatemala &l 15 de marzo del
2001, en Honduras entrd @l 1 de junio del 2001, publicado en el Diano Ohcial de fa
Federacitn con El Salvador y Guatemala el 14 de marzo del 2001, mientras gue con
Honduras of 30 de mayo del 2001; por ditimo tene coma lugar de adopestn México
Distriio Federal,



Los derechos marcanos & ancusnifan fegulados an el capitulo X1
“Propiedad Intela



CAPITULO 4

FALSIFICACION DE LAS MARCAS

4.1.- REGULACION DE LA FALSIFICACION DE LAS MARCAS EN LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.#?

La Ley de la Propiedad Industrial establece una regulacién a la falsificacion

marcaria de |a siguiente manera:

En los procedimientos de declaracion administrativa concernientes a la
violacion de derechos marcarios el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
como primer accion para combatir la falsificacion de marcas determinara las

medidas provisionales que considere convenientes, las cuales consistiran en:

> Ordenar e impedir la circulacion de las mercancias que violen los derechos
tutelados de las marcas;

= Retirar de la circulacion:

v Los objetos usados o fabricados ilegalmente;

v Los empaques, envases, embalajes, papeleria y material publicitario
que infrinjan alguno de los derechos protectores de las marcas;

v Los anuncios, rétulos o letreros publicitarios que violen los derechos
de alguna marca; y

v Los utensilios e instrumentos utilizados en la fabricacidn, elaboracion
u obtencién de los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria,
anuncios, rotulos o letreros que infrinjan los derechos protectores de las

marcas.

 Ley de la Propiedad Industrial Editorial Esfinge, México, 2004, pags. 101 a * 34.



= Prhibir la comercalizacion o uso de los productos con los que se visken los
derechos proteciores de las marncas legalmente registradas;

- Ordenar el aseguramiento de los bienss degales,

- Ordenar, al presunto infracior, 18 suspensidn o la no-realizacidn de los acios
viclatonos de los derechos protectores de las marcas; y

'a- Clausurar el establecimiento que presie sendioos o comercialice productos
viodatorios de los derechos que prolegen a las marcas,

Azl mismo cuando en la diigencia, respectiva a ka visila de inspeccidn, se
comprobare ks comisidn de alguna infraccidn administrativa o algin deblo, el
inspector podrd ordenar, en forma cautelar, el aseguraméento de producios con los
cuales, presumiblemente, se esté cometiendo alguna ilegalidad, asi mismo se
realizara un inventaric de aguelles, gue debara hacerse constar en el acta
circunstanciada levantada, al efecto, y sera designado. @ wvisitado. como
depositario de las mercancias, sempre ¥ cuando &l establecimiento al que se
yisitd sea fijo, de lo contrard, seran depositadas en el Instiielo Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMP1},

Podran ser objetos de asaguramianio:

= El equipg, instrumentios, magquenaria, manuales, planos, moldes, placas y en
general fodo agquel elemento que sea ulilizado en la comision de algun delito o
infraccion adminisirativa.

» Los registros, modelos, papeleria, material publicitario, Bbros, documentos,
etiguelas y en general cualquier otro elemento del que se puada deducar algdn
medio probatona; ¥

S Las mercancias, productos o bienes en los que se plasme la infraccidn o
delito.

En el caso de que en |a sentencia definitiva se resueha sobre la exsiencia
o comision de una nfraccidn adminisirativa, el Institute Mexicano de [a Propiedad
indusirial (IMPI) decidird sobre o destino de los productos asegurados, mediando
para tal efecio una audiencd Con s partes, basandoss an las reglas sguishles:



= Debera poner & disposicion de la auforidad pdicial los  productos
asaqurados:

- Resoherd sobre el desting de 108 productos, iomando an cuenia los punios
acordados en la audiencia celebrada compuntaments con kas partes:

" Recibird de las partes, denbro del trmino de cinco dias, por escrito |as
propuestas relativas al desling de los productos asegurados, gue hubiesen sido
retirados de la circulacsin o cuya comercializacion se hubiese prohdbido;

= Debera dar a conocer las propuestas, del titular al presunio infractor v de
aste al ofro, sucesvamente, para llegar a un acuerdo en cuanio al desting de los
productos aseguradoes; y

w En &l caso de que |as paries no den a conocer sus propuestas en e plazo
sefalado, el Instituio Mexicano de la Propiedad Induwsinal (IMP) podrd determinas
ho siguisnte

o Otorgar bos productos 8 lag dependencias de la Administracidn
Publca  Faderal, Estados. Municipios. instiluciones poblicas, de
benaficencia o de segurdad socil, sempre v cuando no se dafie al interés
publice; y

¢ La destruccidn de los productos asegurados.

Las Sanciones & infracciones administrativas correspondientes a la
falsificacion de marcas se regulardn de la siguients manera,

Seran infracciones administrativas las siguientes.

= La realizacion de actos conbrarics a los buenos usos v costumbres dentro
da la industria,

i El comercio o présiacidn de producios y servicios, respeciivamente, que
ilringan an compelencea desleal;

- La wenia o circulacion de producios, los cuales indiquen que estan
protegidos por alguna marca registrada sin éstarlo;



s El comercio o circulacsin de productos protegidos por alguna marca
registrada cuando su registro ha sido declarado nulo, caducado o cancelado, para
tales efecios s ncurnrd en infraccidn administrativa, cuande haya transcurmdo el
térming de un ano contado a partir de la fecha en que se emitid B resolucidn
definitiva o la declaracion de caducidad del registro y se hubiese continuade con la
comerczalizacion de los bienss amparados con la “supuesia” marca regstrada;

= El uso de una marca parecida, a olra con registro anterior, con el objetve
de proteger los mismos o similafes productos a aguellos gue estuviesen
amparados por la gue estuviese regisirada y cerificada, de tal farma que se
pudiera producr confusion en &l consumidor;

" El uso de una marca regisirada, sin consenlimiento previo por parte dal
tHular, como elements constitutivo del nombre comercial, denominacidn o razon
social de algin esiablecimients, cuya aclividad sea la comercializacion de los
productos protegidos por aguelia;

= La realizacidn de actos, qus produzcan emmor, engano o confusidn 2n el
cansumidar, relativos a 8 suposicion o creencia infundada de:

v La sostencia de una asociacsan entre una empresa legalments
reconocida y otra propiedad de un tercarg;

o Ciue la febricacion de los producios se encuentra bajo la supanisadn,
consentimianto, autorizacion o licencia - de la empresa comarcial y
legalmenta reconocida; y

¥ Que el producto proviene de delerminada regidn, pais o localidad
distinta al lugar verdadero de procedencia.

=  Lograr al desprestigio deé producios, servicios, actividades industriales y

comenciales o el de la empresa legalments constituida;
= El uso de una marca registrada, sin al previo consentimients o licencia ded

titwlar, para productos iguales o similares a aquellos para los cuales aquella fue
regusirada,
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- La comercializacsdin o circulacidn de productos iguales o similames  a
aquellos prolegidoes por la marca regisirada, y s& seépa que ésla fue aplicada a
aquallcs bsanes sin el consentimento del titular,

" La comercializacion o circulacsan de productos a los cuales se les hubiesa
empleads una marca regisirada, v ésia haya sido allerada, suplida, destruida total
o parcralmente;

Las sanciones a dichas infraccionss seran las sigulenles

# Multa de weinte mil dias de salano minimo general vigente deniro del
Distrito Federal;

- Multa adicional, por cada dia que duré 1a infraccedn, de guinentos dias de
salario minimo general vigente an al Destrito Fadaral,

= Clausura temporal del establecimianto o empresa por novenla dias;

= Clausura definitiva;

" Armresto adminisirativo hasta por treinta y seis horas y;

- Indemnizacidn por los dafos y perjuicios gue sa ke causen al afectado, asi
coma la reparacion ded dafio matenal

En kos casos de reincdencia las multas anteriores podran duplicarse sin
gue excedan dal Inple maximo, &35 decr hasta sesenta mil dias de salario minimo
o &n &l caso de B multa adicional hasta mil quinentos dias de salano minimo
general vigenie dentro del Distrito Federal

Fara tal efecio. se debera entender por reincidencia, & cada una de |as
continuas o subsecuentes infratciones a un mesmo hecho dentro de los dos anos
sigulentes contados a partir ded dia en que se emitid la resoluckdn definitiva relativa
a la infraccidn cometida,

La clawswra se impondra en ia resolucion definitiva, asi como las mulias

Para que proceda la clausura definitiva del establecimienio, serd necesano
gue éste haya sido clausurado dos veces dentro del farmino de dos afos
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Para |la determinacion de las anenores sanciones s& debera lomar en
cuenta o siguisnte:

® La inlencionalidad de la accdn u omisidn considerada como el elemenio
indispensable en |a infraccion;

= Las condiciones econdmicas en las gue se encuenire el infracior; v

b La gravedad, dafo y perjuio que |a infraccion haya causado en al
comercio de kos producios o en la prestacidn de senicios

La reparacién del dafic matenial o la indemnizacan por dafos v perjuicios
ne serd menor al cuarenta por clento del precio en que s vendsd cada producto o
servicia implicitos en la violacidn de los precepios legales protectores de las

MAarcas, ya mencionados.

Se consideraran delitos;

F La falsificacdn dolosa v con fines comerciales de marcas legalmenie
registradas,

= La produccidén, almacenaje, comercializacian, transportacion, distribucian e
importacion de producios que contengan una marca falsificada, asi como
confribuir o abastecer de malerias primas e NEUMoS SCondMicos para la
fabricaciin de mercancias con marca falsficadas; y

- La reincidencia en las conductas previstas en los casos de infracciones
administrativas, ssempre ¥ cuando la sanciin adminsirativa de éstas haya
quedada firme.

Las sanciones a estos delios seran las siguisnies:

Se impondran de dos a sais anos de priskon y multa de cen a diez mil dias
de salario general vigenie en el Distrito Federal, a todas agquellas personas gue
vendan o comercialicen con productos de marcas falsificadas en vias o lugares
pubhcos
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Se le wmpondran de dos a seis afos de prision y multa de cien a diez mil
dias de salano minmo general wgente dentro del Distrito Federal, a toda aguella
parsona Que reincida en las conductas previstas en los casos de infracciones
adminisiralivas.

Be impondrdn de tres v diez afos de prision y multa de dos mil a wainte mil
dias de salano minimo general wigente en el Distrilo Federal a las personas que
falsifiquen dolosa vy con fines comerciales marcas legalmente registradas

Lo mismo serd aplicable a iodas agquellas personas que produzcan,
almacenen, comerciglicen, transpoden, distribuyan o imporen productos Que
coniengan una marca falsificada, asi como contribulr o abastecer de materias
primas & insumos econdmicos para la fabricacidén de mercanclas con marca
falzsificadas

Tendran competencia, les Trbunales Administrativos, para conocer de los
dedites, infracciones adminsirativas y medidas precautonas que se suscilen dentro
ded procadimianto &n materia de Propiedad Industrial.

En &l caso de que los delitos o infraccicnes sdlo dafen derechos o
intereses particulares, podran ser competenies para conocar del asunto a elaccion
del actor, kos Trbunales del Onden Comion,

Para el sjercicio die acciones civiles o penales dervadas de la violacion an
contra del derecho marcario serd necesano gue el fitular de la marca haya
esfablecido en los productos, envases y embalajes las leyendas "HECHO EM
MEXICO", "MARCA REGISTRADA" o las siglas “M.R".
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42.- ESTATUTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL CON RELACION A LA PROTECCION DE MARCAS .+

De acuerdo con los estatutos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) se definird como marca al signo o combinacién de signos que sea
utilizada para distinguir productos y servicios con respecto a otros similares u

homogéneos que se encontrasen dentro del mercado.

Los lineamientos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
determinan que la finalidad de la marca es la identificacién de los productos y
servicios que genera el sector productivo. De tal forma que el principal énfasis se

debe observar en la calidad o eficacia distintiva de la marca en cuestién.

Con relacion a los objetivos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) es un organismo publico descentralizado de la Secretaria de Economia, con
personalidad juridica y patrimonio propios, siendo asi la autoridad legal para

administrar el sistema de propiedad Industrial dentro del territorio mexicano.

En cuanto a sus caracteristicas y funciones, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPl) se encuentra capacitado para fomentar y proteger la
propiedad industrial; es decir todos aquellos derechos exclusivos de explotacién
que otorga el Estado por un tiempo determinado a los creadores e innovadores,
asi como a todas aquellas personas que pretendan distinguir sus productos o

servicios dentro del mercado.

¥ hitp:/fias.impi.gob.mx:7778/impi/jsp. Fecha de consulta: 24/06/04
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Entre las principales funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial se encuentran las siguientes:

» Orientar y asesorar en el otorgamiento de los derechos de propiedad
industrial (patente, modelo de utilidad, disefios industriales, circuitos integrados,
marcas, avisos, nombres comerciales, denominacion de origen e inclusive
secretos industriales).

> Prevenir y combatir los actos que atente contra la propiedad industrial o
constituyan competencia desleal, asi como aplicar las sanciones
correspondientes.

> Promover la actividad inventiva de aplicacién industrial, las mejoras
técnicas, y la difusion con respecto a todos aquellos conocimientos tecnoldgicos
dentro de los sectores productivos, fomentando, asi la transferencia de tecnologia
contribuyendo de tal forma a la actualizacion tecnologica empresarial, mediante la
divulgacion de acervos documentales de informacion tecnolégica.

» Incentivar la cooperaciéon internacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con instituciones encargadas de proteger
la propiedad industrial dentro del Pais del que se trate.

» En cuanto a la proteccion de los signos distintivos (marcas), el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuenta con una guia que facilita el
acceso para solicitar la proteccion con respecto a aquellos.

» Sustanciar los procedimientos relativos a la nulidad, caducidad vy
cancelacién de derechos, formular las resoluciones y emitir las declaraciones
administrativas correspondientes.

» Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas,
ordenar y practicar visitas de inspeccion, establecer las medidas provisionales
para prevenir o hacer cesar la violacién a los derechos de propiedad industrial, oir
en su defensa a los presuntos infractores e imponer las sanciones
correspondientes.

> Fungir como arbitro en las controversias correspondientes al pago de danos

y perjuicios derivados de alguna violacién a los derechos marcarios.
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPl) se encuentra
conformado por una Direccion General de la cual se derivan la Direccion Divisional
de Asuntos Juridicos y la Coordinacién de Planeacién Estratégica, de tal forma a

continuacion se desglosa la forma en que estan estructuradas.

Direccion Divisional de Asuntos Juridicos

|

Direccion General Adjunta de
Propiedad Industrial

Direccién Divisional Direccién Divisional
de Patentes de marcas
5 1 i i Subdireccion Subdireccion
— Divisional de Divisional de | —1 Divisional de Divisional de —
Procedimiento Examen de Procesamiento Examen de
Administrativo Fondo de Administrative Signos
de Patentes Patentes de Marcas Distintivos
Coordinacion Coordinacion Coordinacién Coordinacitn
Depar Depa Depar | Dep
| | de Recepcion de Examende | | | | deRecepcion de Examende | |
y Control de Fondo Area y Control de Marcas "A”
Documentos Quimica Documentos
Coordi
Coordinacion Coordinacion Coordinacion Departamental |
Dep D Departamental de Examen de
|| de Titulacion y de Examende | || de Marcas B°
Conservacion Fondo Area Conservacion
de Derechos Biotecnoldgica de Derechos
Coordinacion
Coordinacion Coord., Deptal Coordinacion de Exame? de
Departamental de Examen de L Departamental Marcas C
L_| deArchivode Fondo Area de Archivo de
Patentes Mecanica || Marcas
m:;g de Coardinacion
Disel‘!osy!ndus Depariameanrel; |
Coordinacion ’ de Examel} de
L{ Dep tal Marcas D’
de Examen de
Forma Coordinacién
Dep =
de Examen de
Fondo Area
Eléctrica
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Direccion Divisional de Asuntos Juridicos

I

Direccion General Adjunta de
Propiedad Industrial

|

Direccion de Direccin Divisional
Oficinas Regionales de Proteccion de
[ Propiedad Industnal
[ [ [ ]
Titular de la Titular de la Titular de la Titular de la [ I
Oficina Oficina Oficina Oficina Subdireccion Subdireccion
Regional Regional Regional Regional Divisional de Divisional de
Norte Bajio Occidente Sureste Prevencién de Procedimientos
la de Propiedad
S | | | Competencia Industrial
Neslieal
Coord. Coord. Coord. Coord
Deptal. de Deptal. de Deptal. de Deptal de
L | Marcasy || Marcas y ¥ L Marcas y | ] Coord. Deptal, Coord
Proteccion Proteccién Proteccion Proteccion de Deptal de
ala ala ala ala Infracciones y Nulidades
Propiedad Propiedad Propiedad Propiedad Delitos
Industral Industrial Industrial Industrial
[ Coord
Coord. Coord. Coord. Coord. Coord. Deptal Deptal. de
Deptal de Deptal. de Deptal. de Deplal. de de Cancelacion
L_| Invencicnes L]} i $ | iones | | Investigacion y ¥
y Servicios ¥ Servicios ¥ Servicios ¥ Servicios vigilancia Caducidad
de de de de
Inf 1 fi i6 Inf i0 Infermacidn
Tecnoléaica Tecnoldaica Tecnolbaica Tecnolbaica [ I
Subdireccion Subdireccion
— Divisional de Divisional de
Infracciones Cumplimiento
Admivas. en de Ejeculorias
materia de
fiamerran
Coord. Deptal
Coord, Deptal de
I de Visitas de Cumplimiento
Inspeccion de de Ejecutorias
Infracciones en
Materia de
Comercio
Coord. Deptal
L de
Resoluciones
en Infracciones
en materna de
Comercio




Coordinacién de Planeacion Estratégica

[
Direccion Divisional de Organo Interno de
Administracion Control
|
| I 1 [ |
Subdireccion i Subdireccion Auditor Auditor
Divisional de Divisional de Divisional de Ejecutivo de Ejecutivo de
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Humanos Materiales y Presupuesto Responsab e Evaluacién y
Servicios Incanform Desarrolio
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I ] R |
Coord. Deptal Coord. Deptal Coord Deptal Auditor
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Reclutamiento Adquisiciones Presupuestos Supervision y
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Coord. Deplal Coord. Deptal. Coord. Deptal.
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Generales Contabilidad
L Coord Deptal
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Coordinacion de Planeacion Estratégica

|
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Administracion

[ | 1
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Sistemas y Relaciones
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| | | [ |
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de Patentes Compactos
I I I
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Fara la proleccibn y regulacidn de las marcas el instituto Mexicano de la
Propiedad Indusirial cuenta en su estructura con la Direccitn Divisional de Marcas,
la cual depende directamenie del la Dweccidn General Adjunta de Propiedad
Indusirial, de tal forma gue tnicaments se desglosaran las funciones de estas dos
Direcciones, ya gue dentro de sus atribuciones se encuenira los que nos atane en
cuanto al litulo de éste segundo tema

La Direccidn General Adjunta de Propiedad Indusinial fendrdé como
facultades las siguientes:

»  Detarminar las poliicas y lineamientos msfitucionales pafa los tramiles
relatvos &l oforgamiento vy conservacidn con respecto a los derechos de
Propiedad Industrial;

= CHorngar o negar los registros de marcas y avisos comedsciales. gue sa
tramiten conforme a lo gue dictamina la Ley de [a Propiadad Industrial, de la cual
sa hiro mencion en &l capitula 3

S Asesosar sobre los ramites relativos al olorgamiento y conservaciin de
derechos marcarios,

F Organizar, coordinar ¥ evaluar la alencion, supemvision, asi como toda
orentacion respecic de los servicios que se prestan al pldblico:

» Emifir las rescluciones melacionadas con los procedimientos para el
ctorgamiento y consenvacion d los derechos marcarios, asl mismo de fodas
aquellas declaraciones administrativas que s& hayan interpuesto canforme a la lay,
= Actuar como conciliador en los miereses de las pafes involucradas en
aquellos procedimientos de declaracion administrativa, &n los gue |8 situacsan o
amerile so hubiese soliclado por kas partes, v

F Fungir coma arbitro en ka resclucidn de controversias relacionadas con el
pago de dafos y perjuicios derivados de la vielacion a los derechos marcarios



La Direccién Divisional de Marcas tendra las siguientes facultades:

> Determinar y aplicar las politicas institucionales para el tramite del registro
de marcas, la publicacion de nombres comerciales, asi como lo relativo a las
licencias o transmisiones de derechos relativos a los registros anteriormente
sefalados;

> Aplicar las disposiciones legales relativas a los procedimientos para el
registro de marcas y avisos comerciales, la publicacion de nombres comerciales,
asi como las relativas a las licencias o transmisién de derechos relativos a los
registros anteriormente sefialados;

> Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicacion
de nombres comerciales;

> Asesorar sobre el tramite y registro de marcas, avisos comerciales, la
publicacion de nombres comerciales; asi como lo relativo a la explotacion de los
derechos marcarios, otorgados por las disposiciones legales aplicables a esta
materia,

» Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o
desechamiento, respecto de solicitudes relativas al registro de marcas, avisos
comerciales y publicaciéon de nombres comerciales;

> Expresar las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se
presenten para la inscripcion de licencias y transmisién de derechos derivados del
registro de una marca, aviso comercial, asi como de la publicacién de algun
nombre comercial; y

> Coadyuvar en la promocion y fomento de la protecciéon a los derechos

resultantes del registro marcario.
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4.3.- ESTATUTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON
RELACION A LA FALSIFICACION O PIRATERIA DE MARCAS . #

Segun los estatutos de la Procuraduria General de la Republica, Pirateria
se entendera como toda aquella actividad ilicita que afecta los derechos

marcarios, asi como, los derechos de autor.

Bajo estos estatutos la Procuraduria establece que el concepto de
Propiedad Industrial tutela todo lo relativo a marcas para productos o servicios,
patentes, certificados de invencion, dibujos o modelos industriales y competencia

desleal.

La Procuraduria General de la Republica determina que el atentado mas
comun en contra de la Propiedad Industrial es aquel que afecta el derecho de
reproduccion y su distribucién en el ambito comercial. Dicha duplicacion a gran
escala ocasiona no solamente dafos al derecho moral de los autores o titulares de
una marca, que cosiste en la creacion, divulgacion, publicacion, correccion o
madificacion, etc, sino también al patrimonio de las personas creadoras de algun

signo distintivo u obra artistica cualquiera que ésta sea.

Este problema, segun la Procuraduria General de la Republica, ha causado
graves estragos en las sociedades autorales y organizaciones empresariales, asi
como, en la economia del pais, ya que la reproduccién ilegal de marcas u obras

artisticas cualesquiera que sean producen la no entrada de capital al pais.

La vision de la Procuraduria General de la Republica, con respecto a este
serio problema que amenaza cada dia mas a la sociedad mexicana, sera la de
constituir un frente institucional eficaz para el control y supervisién, en cuanto a la
aplicacion de normas administrativas en materia de Propiedad Industrial, asi como

para la prevencion, persecucion e investigacion de los delitos en dicha materia,

* www.par.qgob.mx. Fecha de consulta: 28/06/04
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mediante una sistematica realizacion de acciones especializadas encaminadas a
reducir la comision delictiva, lo que se lograra con las propuestas, formuladas por
esta dependencia, de reformas legislativas que faciliten las acciones
institucionales de concientizacion para la prevencion del ilicito, asi como lo relativo
al suministro de materia prima con el cual se comete la reproduccion ilicita de

bienes protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

La mision de la Procuraduria General de la Replblica es atender y proteger
los derechos de Propiedad Industrial, mediante la integracién de un frente
constituido por autoridades administrativas, preventivas e investigadoras de delitos
en esta materia y las organizaciones, empresas, 6rganos que ejercen derechos de

Propiedad Industrial.

La Procuraduria General de la Republica sefiala que la situacidén actual por
la que atraviesa México debido a la comision de los delitos marcarios, es grave,
asi mismo determina que el combate a dichos ilicitos ha sido una demanda
reiterada de los sectores afectados y por los principales socios de México en el

extranjero.

Segun cifras proporcionadas por la Alianza Internacional de la Propiedad
Industrial e Intelectual, en México hubo pérdidas generadas por la violacién a los
derechos de Propiedad Industrial de aproximadamente $ 2, 935.5 millones de

dolares.

Las pérdidas que se encuentran referidas en el parrafo anterior resultan de

lo siguiente:

v

Peliculas $ 338 millones de délares,

> Musica $ 956.8 millones de doblares,

> Marca de software de negocios $ 742.9 millones de ddlares,
> Marca de software de entretenimiento $ 685.8 millones de délares, y
> Libros $ 212 millones de doélares
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Dando asi la cantidad perdida de $ 2, 9355 millenes de dédares.

La Procuraduria General de la Repubbica establece que las principales
zonas de incidencia son:
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En el contexio intermacional, sefala la Procuraduria General de la
Repdblica, México s& encusntra en el sexlo lugar de tras de China, Rusia, Taiwan,
Haha y Corea, los cuales forman parte de la Infernational Propely Akance que s
la encargada de monitorear las pérdidas estimadas por la produccion y
comercializacsin de mercancias apbcrifas

En lag acciones de investgacion y persecucion de los delitos contra
log Derschos de la Propiedad Indusinal, la Procuraduria General de la Republica
{en cifras de Dwiembre del 2000 al 25 junio 2004]. ha cateado 2 843 inmuebles.
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realizado 6.585 cperativos. asegurado 1.730.174 videogramas (WVHS y DVD)
188 044 videojuegos, 18 474 420 audiocassetes vy CO's, 22 147 420 an matana
prima_ 31,590 marcas de software, 2 382 436 prendas de vestir, 144 778 matena
prima de vesiw (lefaj, 8,700 220 accesonos de vestir, 19,419 aparalos elécircos
50,584,783 articulos publicitarios, 253 334 juguetes, 3 466 libros, 27 486 enseres
domésticos, 210,749 ariculos de papeleria, 394 914 arlcudps  indusinales,
6 656 858 cigarrillos, y 253 855 en calzado. Asl misma ha desmantelado B fabricas
de prendas de weste, asegurado a 1,078 personas, 38 vehiculos, 178 maguinanas,
168,485 en bienes, 5 inmuables y § armas,

La Procuraduria General de la Repiblica cuenta con esiraleglas generales
guE consisben en

: Coordinacion: Entre las auloridades compedentes de los ires ordenes
gubernamentales, para atender infegralmente la problematica resultante de la
falsificacion o pirateria de marcas.

2 Wincukaciin enire la sulonidad y los fitulares de derechos: Fara recoger
directamenie sus querelies, asesorarios en |8 matena y elaborara conjuniamsanta
estralegias cuyos resultados sean evaluados de manara transparenia

3 Reorganizacion: Para apbtar todos 10s recursos instilucionales necesarnos
para atender &l problema de la falsificaciin o pirateria de marcas, para tal efecto
sard indispensable gue exsia una distribucion - edecuada de las competencias
atendiendo a su especialidad y regionalidad.

&4 Capacitacshn: La cual dedara al personal responsable an forma pasmangnte
de toda apiiud para hacer frente en forma eficiente & ka problemabca que nos

arane
L intensificacitn de acciones. Necesaria para incramantar los resullados e
incidir &n la no comisdan del delite que atenie contra los derechos marcarnios.

En cuame a sus [ineas die aocion la Procuraduria General de 1a Repiblica
determing o siguisnts
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1 Fortalecer la labor de infeligencia para incrementar y hacer mayormenta
eleclivos los operativos en confra de la falsificacion o pirateria de producios
ilegales

F Exponer el impacts de las acciones instiucionales reafizadas contra el ilicio
de falsificacion o pirateria de productos con marca legaimente reconocida,

3 Coordinar estrabégica e inferinstiucionalmente los esfuerzos de las
instiuciones piblicas y privadas con esla dependencia.

4 Intensificar la capacitacion &l personal de las dependencias encargadas del
resguardo y atencibn hacia los derechos marcarios.

5 Instalar comités interinstitucionales para atender y proteger los derechos de
Propiedad Industrial

8. Incorporar @ represeniants ded Poder Judicial Federal y del Gobierno del
Distrito Federal al Comité Inerinstiucional para ka Atencidn y Protecciin de los
Derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual

El combate a la falsdicacidn de marcas constituye una priondad para el
Gobierno Federal y por consiguients para este Procuraduria General de la
Rapablca, es por aello que se crea el Plan de Usurpacion, cuya vision a5 constiluir
un frente institucional para hacer frente a los delios en matera de Propledad
Industrial,

Faor lo antericemente expuesto surge & Comité Intennstifucional para la
Alencidn y Proteccitn de los Derechos de Propiedad Industrial e Inteleciual, que
ES UN organismo integrado por el sector piblico, social v empresas afectadas por
las ilicitos cometidos en conira de los derechos marcarios tuleladas por la Ley de
Propiedad Indusiral, que estudia, plansa, coordina, controla v evalla, tanto kas
pociones realizadas como lps resullados oblenidos del combate contra el defito ya
mencionado

Esle organismo funciona con fres comisiones que son: legislativa, de
capacitacin v fiscal

La creacion de este organisma ha dado origen a.



- Una comumcacsan permanente enfre los afectados vy las avtondades;

= Una transparencia en la actuacion de las autondades y el proceder de los
afectados,

" La confianza entre sus integrantes,

- Un amalisis y estrategias colectivos con respecio a la lucha en contra ded
dedilo de falsficacion o prateria de marcas, y

F Mejoras cuantitatvas v cualitatwas en cuanto al resultade de ka lucha conlra
la falsificackdn o pirateria de marcas.

Los participantes de este Comild Interinstitucional para la Alencidn v
Proteccién de ks Derechos de Propéedad Industrial e Intelecteal son

Secior Pablico:

= Procwreduria Ganeral de la Repoblica
# Sacretaria de Economia (Instituto Meocane de la Propedad Indusirial),
- Secretaria de Educacidn Piblica (Instiduio Nacional del Derecho de Aulor).
F Secrefaria de Hacienda y Crédilo Publico [{Administracion Ceniral de
Investigacsbn Aduanera y el Servicio de Administracidn de Bienes Asegurados)
- Secrefaria de Saguridad Publica
Secretaria de Gobernacian (Centro de Investigacion y Segundad Nacional)
Secretarla de Seguridad Puiblica en el Distrito Fedaral

Sector Social;

Camara Macional de la Industna del Vestida,
Camara Nacional de Comercio de la Ciudad de Mexico
- Camara Macional de la Industna Editoral Messcana
Camara Macional de la Industna de Television por Cable
Camara Nacional de Manufacturas Eléctricas
- Sociedad de Aulones v Compositares de Mixico.



> Centro Mexicano de Proteccion y Fomento de los Derechos de Autor.

> Asociacion Protectora de Derechos Intelectuales Fonograficos.

» Asociacion Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas.

> Productores Nacionales de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, A. C.
> Motion Pictures Association.

» Asociacion Mexicana de Propiedad Intelectual.

> Asociacion Mexicana del Derecho de la Industria del Entretenimiento y
Actividades Culturales.

> Embajada de los Estados Unidos de América.

Sector Privado:

> Grupo Televisa.

> Phillip Morris de México.
» British American Tobacco — México.
> Adidas.

> Nike.

> NFL.

> Epson.

» Canon.

> Xerox.

» Microsoft.

» Auto Desk.

> Levis.

> Calvin Klein.

> Guess.

» Warner.

> Louis Vuitton Malletier.
> United Picture.

> Hanna Barbera.

Mattel.
> Play Station.
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'r Mintanda,

Can la creacidn del Plan de Usurpacidn v de este Comité Intennstitucional
para ka Atencidgn y Proleccion de los Derechos de Propeedad Industral & Inleteciusal
es comg la Procuraduria General de la Repdblice combate la Falsificacién o
Firateria de productos con marcas apbcrifas. =
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CONCLUSIONES

PRIMERA. - La Propiedad |ndusirial en Mexico no tiene un sustento histdrico
legal, ya gque durante el estudio realizado sobre ks historia de dicha rama del
Derecho en la época precortesiana, se observa que ningun rasgo legiskativo
delermina ka existencia de las marcas como son conocidas en la aclualidad.

SEGUMNDA - Durante la época colonial se comienzan a reglameniar dos
espacies de marcas, con fines comerciales § sin propésios mercantiles, las
primeras eran agquellas que deblan llevar los productos de plata © oro, v kas
segundas lamadas de fuego gque eran puestas a libros, ganado, inclusve a
esclavos indigenas,

TERCERA. - Durante la época independienie se encuenira una gue oira
disposicabn, con respecis a la Propiedad Industrial, pero sin conceptuar y regular
lagalmente dicho campa del Derecho.

CUARTA.- Debido al desarrclle’ tanto social como aconomico dal pais
duranie el porfiriato, se regula ya en forma lo relativo a la Propiedad Industrial y es
@ parlir de entonces cuando los legisladores & empiezan a dar cauce a las
legislaciones subsecuenies hasta legar a la key de 1842 adn vigente en nuesiros
diag, &n base a eslo s& puede establecer o determinar el comeznzo de la histaria
del Derecho mexicano marcario

QUINTA - El Derecho y la sociedad mercantl, en la aclealidad. se
encueditran en una sduacion precana gracias a ka falla de inlerés que existid, hasta
hace tres afics por parle de los legisladores e impartidores de justicia, de reformar
y aplicar las leyes marcarias,

SEXTA - Uno de los problemas gue acarmea la Propiedad Induwstnal en
Mixico es la fata de sanciones enérgicas para quienes comatan el dalito de



talsificacidn marcaria, puesto que las actuales, ya son obsoletas y velustas, puesto
que la base de la ley gue nos nge actualmente es de 1942

SEPTIMA. - La propiedad Industrial en Manoco, no tiene el soporie juridico
necesaro para hacer frente al ilicito de falsficacion marcaria, ya gue los jurisias ¥
aquellos encargados de impartir justicia le dan mayor importancia a ofros campos
del derecho que en algunas ocasones no necesitan la atencidn que &i requiere el
gran problema de la Propiedad Industrial

OCTAVA - La concepeion del defilo de faksificacidn marcana en el Derecho
Mexmcano, es deficiente, con respecto a la concepiualizacion que tienen de ella
otros paises, ya que, estadisticamente. México &3 uno de los paises con mayor
indice de marcas y productos falsificados.

HOWVEMA - El problema sobre |3 fafla de conocmiento por el que esta
paszando & Derecho de la Propiedad Industrial no es solamenle culpa de los
legisladores, senadores, juristas o impartidores de justicia, sino tambeén de las
instituciones encargadas de la educacidn profesional, que dan mayor imporiancia
a otras ramas del derecho, las cuales ya estan demassado saturadas.

DECIMA - La facultad gque tenen, tanio el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial como los Tribunakes Administrabvos para imparic justicia en
los asuntos de Propiedad indusirial, es nsuficiente, yva que por su capacidad de
conocimienio no son susceptibles de olorgar un procedimiento Agil ¥y menos

gravoso,

CECIMO PRIMERA - La Procuraduria General de la Repdbica ha realizado
maultiples operalivos para combalid [a falsificacitn marcara, de ks cuales el 30%
resulta satisfacionio, mientras que el 70% restanie es ineficiente, ya gue realizan
los operathios en los lugares en donde mormaimente se cometen los delitos
cuando los infractores no s encueniran en &, assgurando Gnicamenie |os bienes
ohjeio del deldo
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DECIMO SEGUNDA - La Propiedad Industrial en Mésico es una rama del
derecho que requeere de mayor atencion @ informacidn para la sociedad, con al
prncipal cbjefivo de que los consumidores, al realizar el consumo de matenal
apdberifo, entiendan el grave problema gue les cawsa a las empresas legalments
establecidas.

DECIMO TERCERA.- La Propsedad Indusinal requiene de mayor difusidn y
literatura, dingida a todas las grandes ramas de |8 socedad, ya que al reakzar la
investigacidn de este lexto se pudo observar la falta de mformacién Merana
concermienie al Derecho marcano y de las acciones gue lo violentan, por ello es
qui el delito en cuestidn cada dia aumenia mas.

DECIMO CUARTA - Ofra, desde mi punto de vista, causante del delito en
cuestitin es la carente regulacidn a las empresas legalmenie eslablecidas, ya qua
por informacidn de gerenfes generales partenecientes a empresas privadas, lanio
ks altos funcionaros de las mismas, como las aviondades udiciales v
adminkstrativas son los causantes del delito en cuestion
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