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INTRODUCCION

La naturaleza humana, permite a las personas crear y desarrollar ideas a
partir de un proceso cognoscitivo que se experimenta a través de sus sentidos,
estas ideas -una vez objetivadas- podran usarse como mejor convenga. En este
sentido, puedo afirmar que el ser humano es creativo por esencia y tiene derecho
a proteger esa creatividad que distingue sus ideas y expresiones de las de sus

semejantes.

Por otro lado, y una vez que han conceptualizado aquellas ideas, sera
necesario materializarlas, para que estas existan en el mundo real, puedan
utilizarse y por consiguiente sera fundamental, buscar los medios idéneos para su
legal proteccion, allegandose de todos los medios para lograr ese fin, por lo que
buscardn el apoyo de las instituciones correspondientes. Ademas de esto,
deberan apegarse a las normas y lineamientos juridicos que precisen los alcances
de una adecuada proteccién legal en materia de propiedad intelectual, para lograr
asi, un “blindaje juridico” adecuado, preciso e integral de la aplicacion dada a sus

ideas.

Es importante sefialar que actualmente el sistema regulador de la propiedad
intelectual en nuestro pais atraviesa por nuevos retos como consecuencia de una
agil e imparable globalizaciébn. Por esta razon, se deberan observar las
inimaginables inquietudes de las personas y atender las necesidades urgentes de

regulacion en la materia.

Uno de esos nuevos y grandes retos lo encontramos en la inminente
tendencia de proteger los signos distintivos denominados “No tradicionales”, en los
cuales se incluyen a las marcas “sensoriales”, denominacion que se les atribuye,
por ser percibidas a través de los sentidos como el olfato o el oido y ya no

simplemente por la vista como sucedia en el sistema marcario de antafo.



De esta manera, no solo es importante conocer cuéles son las
caracteristicas de cada una de esas Marcas “No tradicionales” y sus aplicaciones
protectoras sobre productos o servicios, observados en el nomenclator
internacional, sino, ademas, es fundamental conocer la forma de proteger estos
signos distintivos recién llegados a nuestra legislacién mexicana, comprendiendo
el gran desafio que representara su reciente inclusion en nuestro sistema juridico

y concretamente en la Ley de Propiedad Industrial.

La presente investigacion cobra realce e importancia, pues nos
encontramos ante diversas exigencias politicas, sociales y econdmicas en el
mundo, en donde el tema de la Propiedad Industrial juega un papel determinante,
pues no solo es parte de un identificador como signo distintivo de cualquier
relacion comercial, también lo es, en la relacién entre gobernados y las entidades
estatales, baste revisar al efecto, en la publicidad de las empresas productivas del
estado, en los sitios web de los Gobiernos una alusién a la proteccion buscada y

dada, a esa propiedad intelectual en general.

En el presente trabajo, incluyo el analisis de algunos referentes
internacionales que han ido de la mano con el desarrollo de cada pais y sus
consecuencias, con los cuales, mediante razonamientos l6gico juridicos, analizo,
para determinar los beneficios que traera la reciente incorporacion de esos signos

distintivos a nuestra Ley de Propiedad Industrial.

Con toda seguridad, puedo afirmar que la incorporaciéon de estos signos “no
tradicionales”, no es mas que un reconocimiento de la tecnologia, un logro y
avance significativo en el tema de la propiedad industrial en beneficio de las
personas, pues podran encontrar mas alternativas para la proteccién de sus ideas
innovadoras, sin embargo, considero también, que dada la agil incorporacion, el

sistema registral a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en



México, aun encontrara diversas dificultades para determinar la viabilidad de los
trAmites o solicitudes y por ende conceder titulos de registro de esta naturaleza.

El fruto de la presente investigacion, pretende brindar un analisis exhaustivo
a nuestra realidad juridica en el tema de los signos distintivos y la incorporacién de
los denominados signos distintivos “no tradicionales”, para ello y en el capitulo
correspondiente, ejemplifico con experiencias registrales propias, los posibles
conflictos que se encuentran en un procedimiento registral y las alternativas del

solicitante.

De manera conclusiva en este trabajo, acompafio una serie de propuestas
gue considero importantes y Utiles en los procedimientos registrales, como lo es, la
necesaria y urgente adecuaciéon del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, por los motivos y razones que explico en el capitulo correspondiente.

En este orden de ideas, considero que la originalidad y trascendencia de
este trabajo de investigacion puede repercutir satisfactoriamente en beneficio de
todas las personas fisicas y juridico colectivas relacionadas de alguna manera en
sus actividades comerciales y con la venta de productos o la prestacion de
servicios, al encontrar alternativas para la distincién y proteccién legal de su

propiedad industrial.

Finalmente, es importante sefialar que este trabajo puede servir de apoyo
para funcionarios, estudiantes, académicos, litigantes y el publico en general, que,
como parte de sus actividades, tengan alguna relacién directa o indirecta con

temas de propiedad industrial en nuestro pais.



CAPITULO PRIMERO. — REFERENTES HISTORICO - TEORICOS DE
LOS SIGNOS DISTINTIVOS

PRIMERA PARTE. - LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y EL DERECHO
MARCARIO EN LA HISTORIA

1.1 Surgimiento de los Signos Distintivos y su regulaciéon

No es posible identificar con exactitud la fecha en que surge el interés de
las personas en proteger sus productos o servicios con alguna insignia o marca,
gue pudiera identificarlos de las de los demas competidores, sin embargo y
partiendo de una logica razonable, se puede determinar que este interés, surge a
partir de que el ser humano comienza a tener relaciones del tipo comercial con sus

semejantes.

Luego entonces de los mismos antecedentes histéricos de las relaciones
comerciales, surge el derecho marcario, aunque no tan preciso como lo

conocemos actualmente.

Antonio Pazmifio en su publicacion intitulada: “Introduccién al derecho
marcario y los signos distintivos” menciona: “Se sabe por ejemplo que los griegos
utilizaban un nombre para identificar sus obras de arte, en especial lo referente a

la alfareria y a esa forma de marcar la denominaron “sigilla”.

De acuerdo al propio Pazmifio, se cree que Roma fue la cuna de las
marcas, pues fueron ellos quienes comenzaron a marcar sus productos como el
queso o el vino, incluyendo también sus materiales para la construccion.
Posteriormente, estos comenzarian a marcar animales o productos transportados

a largas distancias.

! Pazmifio Ycaza, Antonio. “Introduccion al derecho marcario y los signos
distintivos”, Ecuador, 2009. p. 34.



Mas tarde comenzaron a marcar las casas, con el objeto de identificar a sus
habitantes e incluso identificaban también de una manera comercial a los
inmuebles, atendiendo a los productos que ahi se fabricaban o en su caso, ser un

establecimiento meramente comercial.

Del hecho anterior se presume también, el surgimiento del derecho
marcario pues, en la lex Cornelia> se contemplaban las primeras normas del
derecho marcario, ya que se observaban algunas disposiciones sancionadoras,
por ejemplo, se penaba el uso de un nombre falso y se protegia al comerciante

contra la usurpacion de la marca mediante una actio iniuriarum?® o una actio doli*

En la edad media, surgen hechos que motivan la observancia de las marcas
con mayor rigidez, tal como precisa Bertone y Cabanellas®:

“..el desarrollo de las marcas en este periodo, se vincula especialmente
con las corporaciones, las que dieron frecuente caracter obligatorio al
uso de tales signos. Este uso tenia propositos muy diversos: identificar
al artesano, de forma de determinar si habia cumplido con las normas
de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo
de control de las mercaderias por los oficiales corporativos; impedir la
concurrencia y la importacion de las mercaderias de origen extranjero;

y, asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre

2 Nombre de las leyes dadas por Sila en el afio 81 a.C. Que reforman el Derecho
penal.

3 Accion penal intransmisible e infamante, ejercitable contra el causante de una
lesion moral o corporal a un sujeto.

4 Accion infamante, utilizada, para exigir una indemnizacién por el contratante que
ha sido victima de dolo o fraude.

5 Bertone, Luis Eduardo Y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, “Derechos De

Marcas” Tomo [; Editorial Heliasta, p129.



estas bases, claramente distinguibles de las que hacen al sistema
marcario contemporaneo, se entiende la adopcion de la obligatoriedad

del uso de las marcas...”

De los referentes anteriores se puede apreciar la importancia histérica de
las marcas tanto en el comercio, como en la vida corporativa de diversas
compafias que han servido y sirven para demostrar la importancia de un signo
distintivo que puede llegar a ser el activo mas importante de una empresa, baste al

efecto citar como mero ejemplo los casos de Coca Cola o Google®

En nuestro pais la primera ley de marcas data del afio 1889 denominada
“Ley de Marcas de fabrica”, su finalidad era proteger los productos fabricados en
México y asi poder hacer referencia a su procedencia. Mas tarde en el afio 1903,
se publicé la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, en la cual se definié por

primera vez el concepto de marca.

En 1928 se expidi6 la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales,
en esta Ley la vigencia de los registros duraba 20 afios y podian ser renovados
por un periodo de 10 afios, en esa época, la autoridad encargada de lo
relacionado con los registros de marca era el Departamento de la Propiedad

Industrial dependiente de la entonces Secretaria de Economia Nacional.

Para el afio de 1942 se publica la Ley de Propiedad Industrial, en la cual se
establecieron lineamientos que al dia de hoy contintan vigentes, por ejemplo que
las marcas debian utilizarse tal como se registraban, se hablaba sobre la
caducidad de la marca en caso de un uso NO continuo durante un periodo de

cinco anos.

¢ La referencia a esas marcas cuya titularidad corresponde a dichas empresas,

Unicamente se hace para fines didactico académicos.



Es hasta el afio de 1976, en que se publica la Ley de Invenciones y Marcas,
en la cual, se hace la clara distincion entre los avisos comerciales, hombres
comerciales y las marcas, quedando encargada de las gestiones la hoy extinta,

Secretaria de Comercio y fomento Industrial.

Finalmente nuestra Ley vigente denominada “Ley de la Propiedad
Industrial”, nacié bajo la denominacion: Ley de fomento y proteccion de la
propiedad industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la federacion del dia 27
de junio de 1991, en que también se creé el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (“IMPI”) y ha tenido diversas modificaciones por decretos de agosto de
1994, octubre de 1996, diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999 (en materia de
delitos), 26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005, 25 de enero de 2006, 6 de
mayo de 2009, dos decretos del 6 de enero y dos decretos también de junio 18 y
28 de 2010; el de 20 de enero de 2012 que también reformé a la ley federal del
derecho de autor, el de abril 9 de 2012 (en lo tocante a la denominacién de
antiguas secretarias o departamentos de estado cuya referencia se habia

mantenido en la ley, a pesar que habia cambiado su designacion.

Es asi que con las reformas publicadas en el DOF los dias 13 de marzo y el
18 de mayo de 2018, este ordenamiento legal recobra un auge importante en la
nueva era de los signos distintivos incluidos los no tradicionales en nuestro Pais,
ya que el primer decreto de reformas del afio pasado, es producto de las
negociaciones del tratado de libre comercio con la Unién Europea y atendié a los
reclamos en materia de utilizacion indiscriminada en nuestro pais de productos o
marcas, que claramente contravienen el sistema de las Denominaciones de origen
e indicaciones geograficas de dicha Unién, como es el caso de los quesos “tipo
Manchego” y de un sinnumero de bebidas y productos lacteos caracteristicos de

diversas regiones de Francia.



En el decreto de reformas de 18 de mayo del 2018 a la ley de propiedad
industrial, se incorporan y definen esas marcas “no tradicionales”, objeto de este

trabajo, a las cuales me referiré con mayor profundidad en los capitulos siguientes.

1.2 Signos Distintivos Trascendentes

Si bien la historia nos ha demostrado que las relaciones comerciales son el
precedente principal del surgimiento de los signos distintivos, es importante
sefalar algunos de ellos, pues han trascendido con el paso del tiempo y al dia de
hoy, gracias al fenbmeno de la globalizacién y de las tecnologias de la
comunicacién, gozan no solo de un reconocimiento general en la mayoria de los
paises, sino ademas, se han convertido en activos econdmicos de gran valia para

sus titulares.

A continuacién, algunas marcas con gran trascendencia en la historia del

comercio internacional:

CHANEL

" Esta marca es propiedad de CHANEL, S.A.R.L., registrada en México el 15 de
febrero de 1967 y se usa en este trabajo para efectos didactico-académicos.
Imagen disponible en
https://www.chanel.com/es_MX/?gclid=CjOKCQIAM5viBRD4ARISADGUT24RTNt-
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La imagen anterior corresponde a la famosa marca Chanel® cuya fundadora
fue Gabrielle Bonheur, "Coco" Chanel, nacida en Saumur (Francia), el 19 de
agosto de 1883, fue una mujer atrevida y revolucionaria disefiadora de moda,

creadora de tendencias e inspiradora de perfumes innovadores.

MOET & CHANDON

La marca anterior, atesora una denominacion de origen clasica y distintas
marcas de bebidas de gran prestigio. Historiadores y endélogos consideran en
el siglo XV, los Moét, familia de ciudadanos representantes designados por
Reims en la coronacion de Carlos VII de Francia, ya tenian posesiones

extensas de diversos vifiedos.

ROLLS

[

ROYCE

AyozDno5Qg2_2nXIbEKwjyWM4927ZZ4RGOm7qUy0v983ccYMaAiaOEALwW_wcB
Consultada el dia 11/12/118.

8 Esta marca es propiedad de MHCS registrada en México, el 12 de agosto de

1986 y se usa en este trabajo para efectos didactico-académicos. Imagen
disponible en https://sp.moet.com/prehome. Consultada el dia 11/12/118.

° Esta marca es propiedad de ROLLS-ROYCE PLC. registrada en México, el 30 de
mayo de 1990 y se usa en este trabajo para efectos didactico-académicos. Imagen
disponible en https://www.rolls-roycemotorcars.com/en-GB/home.html. Consultada
el dia 12/118.



La historia de esta marca comienza en 1884, afio en el que Frederick Henry
Ford funda un negocio de mecénica y electricidad del automévil. En 1904
construye en Manchester su primer vehiculo y el emprendedor Charles Stewart
Rolls le propone comercializar exclusivamente sus coches bajo la denominacion
"Rolls Royce"® propone comercializar exclusivamente sus coches bajo la
denominacion "Rolls Royce"®.

La famosa marca Nestlé® nace con el apellido de Henri Nestlé, quien nacio
en la ciudad alemana de Frankfurt el 10 de agosto de 1814. Con 29 afios se
trasladd a Vevey, Suiza donde vendié mostaza, cereales y ldmparas de petréleo,

hasta inventar la “leche enharinada”.
W 4

0 Esta marca es propiedad de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A.

registrada en México, el 28 de agosto de 1990 y se usa en este trabajo para

11

efectos didactico-académicos. Imagen disponible en https://www.nestle.com.mx/
Consultada el dia 11/12/18.

11 Esta marca es propiedad de THE COCA-COLA COMPANY. registrada en
México, el 1 de febrero de 1961 y se usa en este trabajo para efectos didactico-
académicos. Imagen en http://www.coca-cola.com/global/ Consultada el dia
11/12/118.



A esta famosa marca refresquera, en julio de 2010 la revista Forbes la
coloco entre las tres primeras marcas mas valiosas del mundo con 55.400
millones de ddélares de valoracion. En 1894 Mary Gah Humpreys decia que el
mayor meérito de Coca-Cola es su caracter democratico: "(...) un pobre bebe
cerveza, un millonario bebe champagne, pero seguramente los dos beben Coca-
Cola.'?

En el caso de nuestro pais, hay pasajes histéricos que permiten constatar
también la existencia de marcas tanto antiguas como reconocidas, tal es el caso
de “El Café de la Parroquia® en Veracruz, el restaurante bar “La Opera”, del que
se alude la leyenda que el revolucionario Francisco Villa, entr6 a caballo a su
interior en el cual aun subsiste la perforacién en el techo, causado por un disparo

de su pistola.

Signos marcarios como los anteriores son solo algunos de los muchos que
han sido parte de la historia marcaria mundial y que siguen siendo vigentes pues
una marca, como ya se menciond anteriormente, con el paso del tiempo se
convierte en el activo mas importante de una compafiia y su valor econémico
puede incluso superar a todos los demas activos que conforman a una empresa,
baste simplemente referir la nota publicada por la revista electrénica Expansion, el
21 de febrero de 2017: “.... Verizon finalmente ha cerrado un acuerdo para adquirir
el negocio operativo de Yahoo por 4.480 millones de doélares (4.251 millones de
euros), lo que implica una rebaja de 350 millones de doélares (332 millones de

euros) respecto al acuerdo inicial...”3

2 Informacion utilizada Unicamente para fines didactico-académicos, cuya
informacion completa se encuentra disponible para su consulta en:
https://www.lahistoriadelapublicidad.com/marca-711/coca-cola-1-parte. Consultada
el 28 de diciembre de 2018.

B Informacién utilizada Unicamente para fines didactico-académicos, cuya

informacion completa se encuentra disponible para su consulta en:
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Gran parte del éxito de los signos distintivos anteriores no solo obedece a la
calidad de los productos o inclusive a las grandes y millonarias campafias de
publicidad que se utilizan para su difusion y reconocimiento internacional, hay que
dar el gran mérito que se merece a la regulacién juridica de los signos marcarios,
pues sin una adecuada proteccién legal, quizd estos signos no tendrian el
reconocimiento (y valor) que hoy tienen, e inclusive muchos de ellos quiza ya no

existirian.

SEGUNDA PARTE. - PRINCIPALES TEORIAS APLICADAS AL
DERECHO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1.3 Tres Grandes Teorias Del Derecho Marcario

Para comprender mejor el fendmeno de los signos distintivos y su
regulacion legal es necesario recurrir al analisis de las diversas teorias que han
surgido a lo largo del tiempo y con las cuales a partir de su estudio se han logrado
implementar diversas aportaciones al campo de la propiedad intelectual y
especificamente al campo de estudio que nos atafie, es decir, al tema de los

signos distintivos.

A continuacion, analizaré brevemente tres grandes aportaciones al campo
de la propiedad intelectual, las cuales, desde mi punto de vista forman las bases
estructurales para la realidad que acontece actualmente en el campo de los signos
distintivos. En mi opinion estas tres grandes teorias y su esencia proteccionista
prevista hace mucho tiempo, al dia de hoy se ha convertido en una gran realidad
de la que goza la propiedad industrial como parte de un derecho humano de las

personas.

http://www.expansion.com/economiadigital/companias/2017/02/21/58ac53f522601
d0a418b4611.html. Consultada el dia 04/03/19.



1.4 Teoria del Trabajo

Segun, Solorio Pérez (2010) esta Teoria deriva de la obra publicada en
1689 e intitulada “Los dos tratados sobre el gobierno civil’** de John Locke, la cual
y en su parte conducente, sostiene que una persona que aplica su trabajo a
recursos mostrencos o parte de una propiedad comun, tiene un derecho de

propiedad natural en el fruto de sus esfuerzos.?®

Desde mi punto de vista, esta teoria cobrara fortaleza cien afios mas tarde y
la encontraremos plasmada en la declaracion universal de los derechos del
hombre y del ciudadano'® (1789), en donde observamos las ideas y pensamientos

iusnaturalistas de Locke, basicamente en los tres siguientes articulos:

II. La finalidad de todas las asociaciones politicas es la proteccidon de

los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; y esos derechos

son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresion.

VI. La ley es expresion de la voluntad de la comunidad. Todos los

ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formacion, sea

personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual
para todos, sea para castigar o para premiar; y siendo todos iguales

ante ella, todos son igualmente eleqgibles para todos los honores,

colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin

ninquna otra distincién que la creada por sus virtudes y conocimientos.

14 Locke, John, Two Treatises of Goverment, P, Laslett’s, Cambridge, 1988; ed.
Cambridge, 1690.

15 ibidem p33

16 Declaracion de los derechos del hombre y el ciudadano recuperada de
http://tratadoseuropeos.eu/Documentos/Declaracion_de los_Derechos_del_Homb
re_y del_Ciudadano.pdf Consultado el dia 14/01/2019
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XVIl. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie

debera ser privado de él, excepto en los casos de necesidad publica

evidente, legalmente comprobada, y en condiciones de una

indemnizacioén previa v justa."

Si bien ninguno de los tres articulos citados anteriormente, hacen mencion
a la propiedad intelectual, ni mucho menos refiere nada que tenga que ver con
signos distintivos, si podemos encontrar en sus letras la esencia del derecho

marcario como lo conocemos en nuestros dias.

En primer lugar, reconoce la proteccion del derecho natural a la propiedad,
el cual, conjuntamente ligado a las capacidades y conocimientos del hombre,
gozard de ese derecho; al cual nadie podra privar, sino es mediante una causa
legalmente comprobada y de ser necesario bajo el pago de una indemnizacion

previa y justa.

El razonamiento anterior lo encontraremos plasmado en legislaciones
actuales y como veremos mas adelante, gozara de prerrogativas significantes a lo

largo del tiempo.

Continuando con el pensamiento plasmado en la obra en mencidn,
encontramos que el propio Locke, sostiene que, en estado natural, no hay ley
positiva que reparta la propiedad o dé a persona determinada el derecho de
mandar sobre nadie mas. Sin embargo, sefiala que existen deberes morales que

constrifien la conducta de las personas hacia los demés.’

17 D’Amato, Anthony y Estelle Long, Doris, International Intellectual Property
Anthology, Anderson Publishing Co., p27, en relacibn con Gordon, Wendy A.,
(1993), A Property Right in Self- expression: Equality and Individualism in the
Natural Law of Intellectual Property, 102, Yale L. J. 1533.
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Inclusive, este autor afirma que “tales deberes son impuestos por Dios y
son discernibles mediante la razén. Por tanto, como la humanidad es igual en
estado natural, los deberes que tenemos hacia los deméas son los deberes que
ellos tienen hacia nosotros; y los derechos que tengo contra los deméas son los

derechos que ellos tienen contra mi.”18

Del pensamiento plasmado anteriormente, podemos interpretar y dividir dos
grandes caracteristicas inherentes de lo que mas adelante vendria a constituir el
sistema de la propiedad intelectual en general y particularmente el derecho
marcario actual, las cuales son: en primer lugar, la libertad para que cualquier
persona pueda ostentar como de su propiedad los privilegios derivados de sus
creaciones intelectuales y en segundo lugar la facultad que tiene al reclamo en

caso de que ese derecho sea vulnerado.

Lo anterior sirvio de base para constituir lo que conoceremos como
derechos morales y derechos patrimoniales y que le corresponderan a la persona
gue crea un signo distintivo a partir de la libertad que tiene para materializar una
idea, la cual gozara del derecho del reclamo para perseguir los derechos de

autoria sobre su marca (similar al ius persequendi de los derechos reales).

Ahora bien, si tomamos como base los derechos de libertad y reclamo,
atribuibles al propio Locke, podemos observar que en la actualidad estas dos
caracteristicas son elementales en cualquier legislacion marcaria incluyendo por
supuesto a la mexicana. (ver articulo 87 de la LPI, el cual refiere que cualquier
persona fisica o moral podra hacer uso de las marcas en la industria, el comercio
0 en los servicios que presten y en el articulo 120 de la misma ley, faculta a
cualquier persona con interés en la marca para que manifieste su oposicion a una

solicitud de registro que considere vulnera sus derechos de propiedad industrial)

18 D"Amato, Anthony y Estelle Long, Doris op. cit. P.28.
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1.5 Teoria del Derecho Intelectual

Esta teoria atribuible al jurista de nacionalidad Belga, Edmund Picard (1836-
1924), resulta muy interesante para el tema del derecho marcario, pues, en primer
lugar, realiza una cuarta e interesante aportacion a la division tripartita y tradicional
del derecho romano: derechos reales, derechos personales, obligaciones y afade
los derechos intelectuales, los cuales, a su vez, subdivide en dos especies muy
importantes: el derecho MORAL y el PATRIMONIAL.

Por lo tanto, esta teoria brindara los primeros elementos que reconocen la
proteccion de las ideas materializadas mediante un signo distintivo y que ademas
estas ideas deberan gozar de reconocimiento, validez y proteccién en beneficio de

la propia persona que los haya creado.

Ademas, el autor sefiala que “todo derecho subjetivo supone un sujeto, un
objeto y una relacién que, al unir el sujeto con el objeto, concreta la naturaleza y el

alcance de su ejercicio.”®

Segun el autor, la existencia de un derecho subjetivo requiere la presencia
de un sujeto y un objeto que, al unirse mediante una relacion, se concretara
satisfactoriamente el resultado del objetivo, es decir se cumplird con la funcién
especifica para la cual se cre6.

Por lo tanto, la persona (sujeto) que materializa su idea convirtiéndola en un
signo distintivo (objeto) para identificar su producto o servicio de sus
competidores, (alcance del ejercicio) tiene el derecho de disfrutar los beneficios
morales y patrimoniales que esta idea materializada le brinde y por lo tanto gozara

también del reconocimiento y proteccion como parte de ese derecho (derecho

19 Solorio Pérez, La propiedad Intelectual: conceptos fundamentales y evolucion,

Oxford, University Press, México, p 32
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subjetivo), afladiendo que ademas podra defenderla y perseguirla o recuperar la
cosa si llegare indebidamente a estar en poder de un tercero.

Esta teoria trajo al derecho marcario grandes aportaciones, pues como se
vera mas adelante, los derechos intelectuales, atribuibles a su propio autor
generan una serie de prerrogativas susceptibles de proteccién, pues pasan a
constituir un bien (intangible), sobre el cual se adquieren derechos, pero también

obligaciones como analizaré mas adelante.

1.6 Teoria Kantiana de la Propiedad

El excepcional trabajo plasmado en las obras del fildsofo Immanuel Kant, ha
servido para reconocerle como un gran precursor de grandes aportaciones en el
estudio del derecho en general y sobre todo a la comprension del Estado
moderno. Es menester en el presente trabajo hacer mencidén de sus aportaciones
pues desde mi perspectiva es necesario para comprender el derecho marcario
actual a partir del pensamiento sobre la propiedad del filésofo Prusiano de
Konigsberg.

En la obra intitulada “Principios metafisicos del derecho?, lo que mas
interesa a Kant acerca del tema de la propiedad, es su posibilidad en general, o,
como él dice: “el modo de tener algo exterior como suyo”. Para él, este es un
concepto extremadamente problemético por lo que segun él tiene que ser

explicado detalladamente y por completo.

Para Kant los modos en los que puede “decirse” que se posee un objeto
son dos, el primer modo de la posesion es el que él llama la posesion sensible, o
fisica, de un objeto; y el segundo es el que denomina, la posesion “inteligible” del

objeto.

20 Kant Immanuel, “Principios metafisicos del Derecho”, traduccion de G. Lizarraga,

Libreria de Victoriano Suarez, Madrid, 1873.
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Mientras que la “posesion sensible” de un objeto significa su mera
apropiacion corporal, la ‘posesion inteligible” indica una posesion que
no es dependiente de la apropiacion fisica. Por lo tanto, posesion
inteligible significa, que una cosa es mia aun cuando se da el hecho de
no tenerla conmigo. Este tipo de posesion es la que Kant define como

posesion de jure, o posesion legal de un objeto. 21

El impacto del pensamiento Kantiano plasmado en los péarrafos anteriores,
llevado a su aplicacion en el campo de los signos distintivos, tiene que ver
directamente con los derechos patrimoniales de los signos distintivos, observados

y protegidos en el derecho marcario vigente.

Aplicando analdgicamente la idea del filésofo aleméan, se puede determinar
gue lo que Kant refiere como posesion inteligible en el caso de la posesion de un
signo distintivo es precisamente la titularidad de los derechos de la cosa (marca),
por ejemplo, los derechos exclusivos al uso de un signo distintivo se obtienen
mediante un titulo de registro, lo que le da la connotacion de propiedad o

titularidad a la persona que lo obtiene sin importar que la tenga fisicamente.

Luego entonces esta teoria vendra a ser muy util pues reforzé el concepto
de la propiedad en los bienes intangibles como es el caso de los signos distintivos
y especialmente sobre los denominados “no tradicionales” como lo son, las

marcas sonoras Yy olfativas.

Del analisis en conjunto de las tres teorias anteriores, encontramos
plasmada la esencia de lo que al dia de hoy constituye el derecho de la propiedad

intelectual y que aplicaremos esencialmente al aspecto protector de los signos

21 Williams Howard, Kant’s Concept of Property, Universidad de Aberystwyth, Gran
Bretafia. Traduccion al espafiol por Lorena Cebolla Sanahuja. International
Journal of Philosophy N.o 2, Noviembre 2015, pp. 347-359
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distintivos, pues como hemos visto anteriormente todas las creaciones
intelectuales que sean suficientemente originales, son susceptibles de ser
protegidas y por lo tanto el titular gozara de derechos tanto morales como
patrimoniales, los cuales contribuyen al beneficio y prerrogativas conferidas al
titular, por el simple hecho de ser reconocidos como fruto de un gran esfuerzo por
parte de los legisladores para brindar proteccién justa y legal a uno de los

derechos humanos reconocido por el hombre y para el hombre.

Como acotacién a esa ultima afirmacion, es de mencionarse lo referido en
el articulo 17 y 27 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, que a su
letra dicen:

‘Art. 17: Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y

colectivamente. Nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad...

“Art. 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
cientifico y sus beneficios...

2. Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razén de las producciones cientificas, literarias
o artisticas de que sea autora...”

Asi como hacer la debida mencion el articulo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Econdémicos, Sociales y Culturales que al tenor expresa:

Art. 15 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a:

a...

c) Beneficiarse de la proteccidn de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razéon de las producciones cientificas, literarias o artisticas de

que sea autora.
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2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberan
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figuraran las necesarias

para la conservacion, el desarrollo y la difusién de la ciencia y de la cultura...”

CAPITULO Il. - SIGNOS DISTINTIVOS NO TRADICIONALES EN LA
LEGISLACION INTERNACIONAL

2.1 Laincorporacion legal de los Signos Distintivos no tradicionales

El campo de la Propiedad industrial avanza a pasos agigantados y va muy
estrechamente ligado a la Globalizacién y sus generalidades, por esta razon se
cree que la tecnologia y la fuerza econémica son la principal maquinaria que
promueve el desarrollo de la propiedad industrial y que tiene gran impacto en la
legislacion de la materia a nivel mundial y particularmente en la regulacion de los

signos distintivos del tipo No tradicional.

En la actualidad, el derecho marcario, demuestra que no ha sido suficiente
la colaboracién para alinear las legislaciones, tanto nacionales como
internacionales en la materia, y poder trabajar conjuntamente en un mismo
contexto, pero, sobre todo, bajo un mismo marco normativo adecuado a la
realidad, pero ello obedece a circunstancias internas de otros 6rdenes que privan

en diversos paises.

Se prevé que, en los proximos afos, la mayoria de las legislaciones
contemplen la proteccion legal de los signos distintivos no tradicionales, pues son
necesarios como parte del desarrollo cultural y econémico de las naciones, no
obstante que una adecuada regulacion de la propiedad industrial, siempre
repercutira favorablemente en las actividades de intercambio comercial

internacional.
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La incorporacién de estos nuevos signos distintivos, trae consigo un logro
significativo que impactaréa directamente en beneficios economicos de las
personas que buscaran proteger su creatividad y distincion comercial de la de sus
competidores, utilizando para ello, todos los beneficios que otorga la inclusion y

observancia legal de estas nuevas figuras legales.

Por ejemplo, en la investigacion denominada, “Marcas olfativas, auditivas y
otras marcas no tradicionales”, a cargo de José Carlos Delgado Monroy y Paola
Argote Valencia, publicado en la revista juridica Business Advisor Magazine en
octubre de 2017%?, ya se encuentran algunas referencias sobre estos nuevos
signos distintivos (marcas olfativas, marcas auditivas, marcas de color Unico,
hologramas y marcas animadas) en donde ademas de hacer un analisis
exhaustivo de estos signos distintivos, se explica que el término “no tradicionales”,
se da precisamente porque en la mayoria de las legislaciones Internacionales de

la materia, aun no se encuentran reguladas.

En un contexto general, los autores ademas de detallar las caracteristicas
de cada uno de estos activos intangibles, resaltan la necesaria colaboracion
internacional para la regulacion e inclusion de estas figuras en las legislaciones
actuales, partiendo de la presion competitiva de los mercados y el desarrollo

tecnolégico.

2.2. Unién Europea

Es importante observar que el tema de los signos distintivos no
tradicionales, no es nuevo en otras partes del mundo, por ejemplo, en el trabajo
para la revista IUS, publicado en la Revista del Instituto de Ciencias juridicas de

Puebla en México, en su edicién de enero-junio del 2014, la Maestra Isabel Ramos

2 Version electronica disponible para su consulta en: https://coem.mx/marcas-

olfativas-auditivas-otras-marcas-no-tradicionales/ Consultada el 15/11/18
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Herranz, explica los retos de la Propiedad Intelectual en la Unién Europea a

consecuencia de la globalizacion mundial.

El enfoque de su investigacion versa sobre las marcas olfativas y las
dificultades de su regulacion en Espafia y otros paises de la Union Europea, es
decir, la complejidad y admisién juridica de estas figuras, para lo cual tomé como

base el marco legal regulatorio de la propiedad industrial del afio 2014.

En este sentido, la autora realiza un andlisis sobre diversas controversias
suscitadas a partir de solicitudes de registro de estos signos distintivos no
tradicionales, pues la mayoria de esas solicitudes que involucraban marcas como
las olfativas, fueron rechazadas. La razén de lo anterior y de acuerdo a la
interpretacion de los tribunales competentes versaba principalmente sobre el
concepto tradicional de la palabra “MARCA”, luego entonces, el problema para los
juzgadores era que no se podia considerar un signo distintivo susceptible de
registro a “algo” que no es perceptible visualmente, situacion que de inmediato

dejaba indefensas aquellas solicitudes de estos signos no tradicionales.

En su trabajo, la Maestra Ramos Herranz, analiza diversos criterios que
han tomado los tribunales competentes en la Uniébn Europea, para determinar si
un signo distintivo con estas caracteristicas “no tradicionales”, es registrable o no,
y ademas, cuales serian sus requisitos técnicos para llegar a obtener un registro

de estos signos distintivos.

Finalmente es preciso mencionar que una solicitud de marca en la Unién
Europea puede presentarse ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union
Europea (UEIPO) si se quieren tener los efectos de proteccion en todos los paises
miembros o bien puede presentarse Unicamente en un solo pais de la UE, en
donde preferentemente la marca tenga actividades comerciales y un uso continuo

y efectivo.

19



Para cerrar estos referentes en la Unidn Europea, es necesario citar la
relevante concesion emitida por la EUIPO consistente en un registro de marca
olfativa. El conocido caso del “olor a hierba recién cortada” registrado para
distinguir “pelotas de tenis”, bajo el niumero de expediente 428870 radicado en los
archivos de la EUIPO.

Esta marca fue inicialmente denegada por la division de examen de la
EUIPO mediante la resolucion de fecha 25 de junio de 1998, bajo el siguiente
argumento: “ la descripcion “olor a hierba recién cortada” no cumple con el
requisito de representacién grafica impuesto por el Reglamento 40/9423, sobre la
marca comunitaria”, sin embargo la decision fue revertida por una instancia
superior denominada “division de apelacion de la EUIPO” mediante resolucién de

fecha 11 de febrero de 1999, para que finalmente la marca fuera concedida.

Después de tanta polémica por la concesién de aquel registro marcario, el
expediente expir6 por falta de renovacion en el afio 2006, no obstante, y el
antecedente que hoy nos ocupa es que la solicitud de aquella polémica marca, en

su momento, se concedio.

Cobra realce que a partir de entonces la EUIPO ha denegado varias

solicitudes de marcas europeas olfativas, entre las que destacan:

Expediente N° 521914, consistente en una matriz de colores que,
supuestamente, representaban un olor, la cual fue denegada mediante decisién de

la divisién de apelacion de la EUIPO de 19 de enero de 2004.

Expediente N° 1122118, consistente en la descripcion del “olor a fresa
madura” acompafiado de una representacion de una fresa, misma que fue

denegada en sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 27 de

2 Legislacion completa para su consulta disponible en

http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/reqg/req4094old.htm Consultada el 17/11/18
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octubre de 2005. En esta sentencia, el Tribunal precisé que “No existe una
clasificacion de olores consensuada a nivel internacional que permita, como en los
cadigos internacionales de color o de notacion musical, identificar un signo olfativo
de manera objetiva y precisa mediante la atribucibn de un nombre o un codigo
preciso especifico a cada olor”.

Expediente N° 1254861, consistente en la descripcion del “el olor a limén”
aplicado a suelas de zapatos y a calzado, la cual fue denegada mediante decision
de la division de apelacion de la EUIPO de 12 de diciembre de 2005. En este caso
el recurrente fue una compafiia espafiola, la cual alegd en su favor que
previamente habia obtenido la concesion por la EUIPO de la marca “olor a hierba

recién cortada”, sin embargo, tampoco tuvo éxito.

Con los ejemplos anteriores podemos concluir que es muy dificil obtener en
la UE, un registro de un signo distintivo con estas caracteristicas, ya que Si
consideramos la Unica excepcion que ha sido la marca para pelotas de tenis del
“olor a hierba recién cortada” reconocidas excepcionalmente por la EUIPO y que al

dia de hoy ya no se encuentra vigente.

2.3 Espafia

Para comprender la actualidad del derecho marcario en Espafa y
especificamente lo relacionado con los signos distintivos no tradicionales, es
necesario citar a la obra intitulada “Tratado sobre derecho de marcas” 2001, de
Fernandez-Novoa. En su obra este autor expone las profundas transformaciones
que ha experimentado el Derecho espafiol de Marcas, pero sobre todo utiliza
como marco referente la entrada en vigor de la Ley de Marcas 17/2001, del 7 de

diciembre.

Derivado de las consecuencias globales, muchas legislaciones se estan

actualizando y la Ley de Marcas Espafiola no es la excepcion, pues apenas el
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pasado 27 de diciembre de 2018 ha tenido importantes actualizaciones, mismas

que recién entraron en vigor el pasado 14 de enero de 2019.

Entre los recientes cambios significativos atenderemos lo referido en su

articulo 4, mismo que transcribo para mejor apreciacion:

“Articulo 4. Concepto de Marca.?*

Podran constituir marcas todos los signos, especialmente las
palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las
letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su
embalaje, o los sonidos, a condicion de que tales signos sean

apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los

de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que
permita a las autoridades competentes y al publico en general
determinar el objeto claro y preciso de la proteccién otorgada a

su titular.”

El articulo anterior muestra tendencias vanguardistas en cuanto a la
redaccion del concepto de marca, sin embargo, no es lo suficientemente claro,
observemos el articulo original antes de esta reciente reforma de diciembre de
2018.

“Articulo 4. Concepto de marca. ?°

24 Ley de Marcas Disponibles para su consulta en
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093
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1. Se entiende por marca todo signo susceptible de
representacion grafica que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los de otras.

2. Tales signos podran, en particular, ser:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que

sirven para identificar a las personas.

b) Las imagenes, figuras, simbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los
envoltorios, los envases y la forma del producto o de su
presentacion.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinacion de los signos que, con caracter

enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.”

En mi opinién, este articulo hoy modificado, era mas preciso y clarificaba
mejor la interpretacion, pues de forma ordenada explicaba en primer lugar el
concepto de marca, y en segundo lugar indicaba cuéles eran los signos que

podian constituir una marca. Como se puede observar en ambos preceptos, los

25 Texto original, publicado el 08/12/2001, en vigor a partir del 31/07/2002.

Disponibles para su consulta en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2001-23093&b=8&tn=1&p=20011208#a4 Consultado el 17/11/18.
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anicos signos distintivos no tradicionales reconocidos en la Legislacién espafiola,
son las marcas SONORAS.

Cobra realce que la legislacion de marcas espafola no observa la
posibilidad de registrar otros signos distintivos no tradicionales como las marcas
de olor, por ejemplo. No obstante, a lo anterior y si bien la ley de marcas en su
articulo cuarto no hace mencion a, las marcas de olor, también existe falta de
claridad en el precepto, lo que en su momento pudiera generar expectativas de
registro para un solicitante que desee registrar un aroma como signo distintivo ya
que en su primer parrafo menciona “...la forma del producto o de su embalaje, o

”

los sonidos, a condicién de que tales signos sean apropiados para...”. reforzando
el argumento ya que en la redaccion anterior del numeral comentado, al prever en
el inciso d) que: “Cualquier combinaciéon de los signos que, con caracter

enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores “, al apartarse de la
caracteristica inicial “de tener que poderse representar graficamente” y mencionar
aisladamente a “los sonoros” bien podria ser materia de una interpretacion judicial

para incluirse otro tipo de marcas No tradicionales.

Por lo tanto, considero que una marca de olor bien pudiera ser manifestada
en una solicitud, como una forma del producto o una caracteristica de su embalaje
la cual sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras personas y finalmente bien puede ser representado en el Registro de Marcas
(presentacion fisica del objeto ) de manera tal que permita a las autoridades
competentes y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la

proteccion otorgada a su titular.

Con lo anterior, en Espafa se abre una enorme expectativa en las
posibilidades de registrar signos distintivos no tradicionales. Considero que hasta
ahora las necesidades de estos registros han sido en funcion de las actividades

propias que requieran un distintivo de esas caracteristicas, sin embargo, las
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nuevas tendencias globales también deberdn traer cambios significativos en la

legislacion de otros paises.

2.4 Peru

Una de las obras de gran trascendencia para el tema de los signos
distintivos NO TRADICIONALES, es el trabajo del Maestro Baldo Kresalja Rosello,
intitulado” La Registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas
por color unico en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, en esta
obra encontramos un gran acervo metodoldgico para la comprension del
procedimiento registral de ese tipo de marcas No tradicionales como las hemos

venido denominando a lo largo de este trabajo.

La investigacion versa sobre las condiciones registrales y los problemas
conexos que implican estos signos distintivos en la legislacion peruana, lo que me
permitira arribar en el capitulo correspondiente a la probleméatica existente en

nuestro pais y también a las propuestas de solucion o regulacion.

Para comprender mejor la realidad de estos signos distintivos en Perq, es
necesario analizar someramente su legislacion marcaria. De acuerdo a lo
dispuesto el articulo 134 de la Decisién 486,%° mismo que transcribo para mejor

apreciacion:

“Articulo 134- A efectos de este régimen constituira marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrdn registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacion gréfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se

ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro.

2 Legislacion completa disponible para su consulta en
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec486s4.asp . Consultada el
17/11/18.
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Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imégenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores.”

La legislacion del derecho comparado a que me he referido, es muy precisa
en cuanto a los signos distintivos no tradicionales y particularmente las fracciones
c) los sonidos y los olores; e) un color delimitado por una forma, o una
combinacion de colores y, g) cualquier combinacién de los signos o medios

indicados en los apartados de dicho numeral..

El precepto en andlisis resulta muy similar a la nueva modificacion en
cuanto las variantes contempladas en la Ley de Propiedad Industrial Mexicana.
Ahora bien, las posibilidades de registrar otros signos distintivos de acuerdo a la
legislacion peruana, como pudieran ser, signos tactiles (acabado particular del
envase) o0 gustativos (de sabor) las encontramos en la redaccién del propio
articulo ya que en la parte conducente precisa: “Podran constituir marcas, entre
otros, los siguientes signos:”, Luego entonces, considero que la redacciéon del
articulo en comento, deja abierta las posibilidades a solicitar y obtener registros de

nuevos signos distintivos no comprendidos en su legislacion actual.

En este sentido, es necesario comprender los beneficios que trae consigo la
reestructuracion de las politicas marcarias que como lo hemos visto son
universales y que incluyen y contemplen a los nuevos signos distintivos, como

activos susceptibles de registro. Con lo anterior no solo observamos la vanguardia
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legislativa en la comunidad Andina, cumpliendo con las necesidades registrales
internacionales, sino que ademas es acompafiada de innumerables beneficios
econdémicos tanto para su Estado, como para extranjeros en aquel pais, que
buscan la proteccion mas amplia para sus productos y/o servicios, como parte de
una cultura integral en materia de proteccion Industrial, lo cual derivaria en el goce
y disfrute que les brinda el derecho al uso exclusivo de una marca registrada en

cualquiera de sus multiples posibilidades de registro.

2.5. Colombia

De acuerdo a la Revista la Propiedad Inmaterial de Bogota?’, las marcas
tradicionales son las que se expresan por medio de letras, numeros, palabras,
dibujos o simbolos, y tienen principalmente aspectos visuales y fonéticos. Por lo
tanto, las marcas no tradicionales son aquellas percibidas por cualquiera de los
cinco sentidos (las visuales y las de sonido, olores sabores y texturas) y cuya

representacion debe ser hecha por métodos de representacion no tradicionales.

Ahora bien, en el caso de los signos distintivos no tradicionales en
Colombia se aplica la misma legislacion que en el Pert y me refiero a la decision
486 de la Comunidad Andina, por lo que el concepto de marca y sus variantes es

exactamente el mismo que analicé anteriormente.

En el siguiente ejemplo se pueden observar algunos antecedentes de
registro sobre signos distintivos no tradicionales en Colombia, imagen que
corresponde a una forma de expresion de una marca sonora, utilizada para la

solicitud de registro:

27 Castro Garcia, Juan David. Las marcas no tradicionales. Revista La Propiedad
Inmaterial. Bogota: Universidad Externado de Colombia, 2012, (16), pp. 297-325.
issn: 1657-1959.
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Marca: Jingle de la compania transportadora Coordinadora
Registro sic n.° 415829
Clase: 39
Territorio: Colombia
28

Otro ejemplo, lo constituyen los siguientes registros de marcas de color

anico y los encontramos representados a continuacion:

‘ S
S
S~

s » \

Marca: Color de la Manzana Postobén
Registro sic n.” 507282
Clase: 32

-.J ,,
- ————— - ) -~

—— 4 Rosado

g pemomEissc Territorio: Colombia
'
: Fuente: hup://sipi.sic.gov.co/
)
i
'
1
1
i
: ’
o ’

¢ Barrios Espinosa, J. “Las marcas olfativas en Colombia”, Revista La Propiedad
Inmaterial No. 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp.
95-127. doi: https://doi.org/10.18601/16571959.n24.05. Consultado el 12/09/18.
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Marca: Color de Milacron 11c
Registro sic n.” 485762

Clase: 1

Territorio: Colombia

Fuente: hrep://sipi.sic.gov.co/
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Por cuanto hace a los registros de marcas olfativas, en Colombia aun no
existe ningun registro con estas caracteristicas, no obstante que su legislaciéon

aplicable prevé este tipo de marcas en su texto:

Articulo 134: A efectos de este régimen, constituird marca cualquier
signo que se a apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacion gréfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se
ha de aplicar una marca en ningan caso sera obstaculo para su registro.
Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(..)

c) Los sonidos y los olores

Derivado de lo anterior, en Colombia se han presentado diversas solicitudes

para el registro de marcas de olor, dentro de las cuales destaca el siguiente caso:

El 17 de mayo de 2005, Laboratorios Cero S.A. solicito el registro de una
marca olfativa, buscando amparar productos para bebé en la clase 8 de la
clasificacion de Niza, a saber: cremas antipafaliticas no medicadas, geles,

» [dem pp. 95-127. doi: https://doi.org/10.18601/16571959.n24.05
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champus, vaselinas, aceites corporales, protectores labiales, removedores, talcos,
asi como preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas)
jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello;

dentifricos.3°

En este caso y a efecto de cumplir con el requisito de representacion

gréfica, el solicitante acompafioé su solicitud con la siguiente imagen:

DESCRIPCION OLFATIVA

Floo e Producto,. Productos para Bebé )
: Floriental. Rosa Violeta, Polvoso,

Vainilla, Aimjzclado (soluble an aceite)
Notas de =alica
Bouguet Anisico
Bououet Alnendras
Bouguel Durazno

Principalex componentes

Notas do corezon
Rosa Bulgaria
Vivleta Hojas
Acords Jazmio
Heliolrogo

Notas de Foncdo
Vainula Madagascar
Almizcls Blance

31

En el caso anterior, la Superintendencia de la Industria y el Comercio
determind negar la solicitud bajo el argumento de que la descripcion aportada, no

% En aquel entonces el clasificador internacional de Niza observaba esos
productos en la clase 8, hoy en dia la mayoria de estos productos estan
agrupados y clasificados en la clase 3 de la clasificacion internacional de Niza.
Informacion completa y disponible para su consulta en

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/hierarchy/class-

3/?basic numbers=show&explanatory notes=show&lang=es&menulang=es&mod

e=flat&pagination=no . Consultada el dia 23/03/19.
31 IDEM p 119
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cumplia con el requisito de representacion gréafica y que, aunque lo cumpliera, éste

carece de distintividad.

A continuaciéon un extracto de dicha resolucion:

La representacion grafica debe ser comprensible, y para llegar a serlo
necesitara ser completa, clara y precisa, cualidades que les permiten tanto a los
consumidores como a los competidores conocer sin duda alguna qué es lo que se
monopoliza.

La marca olfativa no puede ser reproducida de manera grafica, ya que la
férmula quimica no representa el olor de la sustancia, sino la propia sustancia, es
decir, el producto, generandose asi una incongruencia, pues de solicitarse la
férmula, lo que realmente se pretende proteger es un producto especifico
compuesto por quimicos y determinadas cantidades de componentes, y no un olor
determinado. Por su complejidad, se deduce que pocos serian capaces de
descifrar un olor partiendo de la férmula que representa el producto del cual
emana. [...]

Un signo que en si mismo no permite su percepcion visual puede
constituirse como marca siempre que pueda ser objeto de representacion gréfica,
en particular por medio de figuras, lineas o caracteres, que sea clara, precisa,
completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El requisito de representacion grafica aplicado a los signos olfativos no se
cumple mediante una férmula quimica, una descripcién de palabras, el depésito de
una muestra del olor en cuestion ni una combinacion de las anteriores
posibilidades.

En conclusion, el depoésito en el registro de una muestra [del] producto
guimico que produce el olor no se considera la representacion gréafica del signo
distintivo; aun de admitirse una muestra del olor que se pretende registrar, se
encuentran inconvenientes relativos a su claridad y precision por factores tales

como el paso del tiempo y la volatilidad de sus componentes.
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No puede negarse, sin embargo, que en un momento dado un signo olfativo
pueda ser susceptible de representacion grafica, ya que la tecnologia ha venido
desarrollando diversos sistemas para dibujar olores, pero en la actualidad estos

avances presentan dificultades en la expresion visual del signo

Como se puede observar, ni siquiera en las legislaciones mas
experimentadas en el tema de los signos distintivos no tradicionales son capaces
de brindar lineamientos objetivos y técnicas efectivas para poder proteger marcas
con elementos distintivos de esta naturaleza. Con esto se concluye que obtener
un certificado de registro de estos signos resulta muy dificil, mas no imposible

sobre todo con ayuda de la tecnologia.

2.6 Tratados internacionales

En el marco de los tratados Internacionales, podemos observar el interés de
los Estados para trabajar de manera colaborativa en diversos temas comerciales

gue van aparejados por supuesto con el tema de la propiedad industrial.

México forma parte de diversos tratados internacionales que tienen como
finalidad establecer derechos minimos y procedimientos que facilitan la proteccion

de la propiedad industrial, entre dichos tratados destacan:

El convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial®?, en
este tratado se establecen las normas minimas de proteccion y reglas generales
gue todos los estados contratantes deben observar en su legislacién Nacional,

para la proteccion de la propiedad industrial, del cual México es parte.

32 Convenio de Paris, para la Proteccién, de la Propiedad Industrial, adoptado en
Estocolmo el 14 de julio de 1967. Publicado en el DOF el 27 de julio de
1967.Vigente desde el 26 de julio de 1976.Disponible para su consulta en
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/ . Consultado el dia 15/11/18.
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El acuerdo de Viena®® por el que se establece una Clasificacion
Internacional de los elementos figurativos de las Marcas, este tratado tiene un total
de 29 categorias donde se describen de manera general diversos elementos
figurativos que se convierten en divisiones y secciones, en funcion de su forma. En
los documentos y publicaciones oficiales relativos a los registros y renovaciones
de marcas, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deben indicar
los numeros que sefialen las categorias, divisiones y secciones de la Clasificacion

a las cuales correspondan los elementos figurativos de las marcas en cuestion.

El protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro
Internacional de Marcas3®4, en este tratado se establece un procedimiento
Internacional mediante el cual, el titular de una marca o solicitud de base permite

solicitar y extender la proteccion de dicha marca a nivel mundial.

No obstante a los tratados anteriores, debo sefalar también, El arreglo de
Lisboa relativo a la proteccién de las denominaciones de origen y su registro
internacional y del tratado de Nairobi sobre el tratado de proteccién del simbolo

olimpico.

Especial menciéon merece el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados de la Asociacién Europea de Libre Comercio publicada
su promulgacion el 29 de junio de 2001 en el Diario oficial de la federacion, ya que
el uso indiscriminado de denominaciones de origen europeas, motivO en gran
parte la reforma a la Ley de Propiedad industrial del pasado 13 marzo de 2018,
preadmbulo de la reforma a la misma ley del 18 mayo en que se incorporaron las

marcas no tradicionales.

33 Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificacién Internacional de los
Elementos Figurativos de las Marcas.
34 Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional

de Marcas.
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De igual manera nuestro pais ha celebrado tratados de libre comercio con
un sinnumero de paises, entre ellos destaco los de América del Norte, con Costa
Rica, Colombia y Venezuela, asi también con Bolivia, los cuales contienen
capitulos especificos sobre Propiedad intelectual. Existe también el tratado de
cooperacion en materia de patentes y el Acuerdo sobre los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de materias

falsificadas.

En los Ultimos afios, tenemos dos tratados con gran relevancia y en los
cuales cobrara gran auge el tema de la propiedad industrial, dichos acuerdos son

los siguientes:

Tratado Integral y Progresista de Asociacién Transpacifico (CPTPP o
TPP-11, por sus siglas en inglés), este acuerdo fue firmado el 8 de marzo de 2018.
El pasado 23 de mayo fue publicado en el DOF el Decreto por el que se aprueba
el Tratado Integral y Progresista de Asociacion Transpacifico, hecho en Santiago
de Chile el ocho de marzo de dos mil dieciocho, asi como los cuatro acuerdos
paralelos negociados en el marco de la suscripcion del mismo. Es importante
sefalar que habra que esperar a que, al menos, otros cinco paises de los 11 que
participan, o 50%, lo ratifiquen y que transcurra un periodo de 60 dias para la

entrada en vigor para dichos miembros.

La firma de este tratado es muy importante pues trajo consigo la reforma
mas reciente a nuestra ley de la propiedad industrial. En este acuerdo se plantea
la integracion de marcas sonoras, olfativas y también la inclusion de “Marcas de
Certificacion”, por ejemplo, la certificacion que hacen empresas especializadas,
acerca de la utilizacion de los simbolos Kosher o ISO 9000, por parte de otros
comerciantes o prestadores de servicios, a estas marcas me referiré mas

adelante.
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Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canada (USMCA o T-
MEC), este acuerdo serd de suma importancia para los paises participantesy se

prevé gue entre en vigor, durante el segundo semestre de 2019.

Dentro de este importante tratado Internacional se prevé un capitulo
especial sobre la Propiedad Intelectual®®. El pasado 1 de octubre del 2018 la
Coordinacion de Comunicacion Social del Senado de la Republica realiza una
publicacion del resumen del capitulo completo correspondiente a la propiedad

intelectual mismo que transcribo a continuacién por ser de amplio interés:

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(Resumen del capitulo)
1. Objetivo del Capitulo

> Fstablecer estandares minimos de proteccion y observancia de los derechos
de propiedad intelectual. Esta proteccion brinda a los creadores el derecho de
disfrutar de los beneficios de su obra, al tiempo que incentiva la innovacion y

el aprovechamiento de estas creaciones por parte de la sociedad en general.
2. Objetivo de México

> Fomentar un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo que
contribuya al desarrollo econémico, asi como al bienestar social y cultural de
las socliedades, logrando un equilibrio entre los intereses del innovador y el

interés publico.

35 Disponible para su consulta en
http://comunicacion.senado.qgob.mx/pdf/2018/USMCA/resumen/22.%20Propiedad
%?20intelectual.pdf .Consultado el 23/03/19.
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> fomentar practicas comerciales leales que contribuyan al desarrollo

economico y social.

3. Contenido

> £ Capitulo regula disposiciones en materia de derecho de autor y derechos
conexos, marcas, indicaciones geograficas, patentes, proteccion de datos no
divulgados, diserios industriales, secretos industriales, esquema de limitacion
de responsabilidad de proveedores de servicios de Internet y disposiciones en

materia de observancia.

4. Beneficios para México

> F| Capitulo garantiza mejores estandares de proteccion a derechos de

propiedad intelectual y que ademas se previenen practicas de abusos por
parte de los titulares de derechos, ademas de que impedird el uso de
practicas anticompetitivas que restrinjan la transferencia de tecnologia. En
forma compatible con el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los
ADPIC”), el Capitulo de Propiedad Intelectual garantiza la libertad para que
cada pais implemente las disposiciones a través del método que considere

mas apropiado.

Marcas

> Se dispondra de procedimientos administrativos transparentes para que

cualquier interesado pueda oponerse al registro de una marca o solicitar su

cancelaciéon una vez otorgada, lo que reducird la posibilidad de registros

erréneos o de mala fe, asi como robustece la proteccion de los titulares de

marcas.
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> Adicionalmente, se amplia el ambito material de validez de las marcas, al

establecer disciplinas referentes a las marcas de certificacibn o colectivas, y

abre la posibilidad de registrar marcas sonoras. También se prevén

disciplinas para marcas notoriamente conocidas.

Indicaciones geograficas

> Se establecen reglas de debido proceso para el reconocimiento y
proteccion a indicaciones geograficas (los términos que identifican a un
producto, cuya calidad, reputacion, u otra caracteristica deriva
fundamentalmente de su origen geografico). Se establecieron criterios para
promover un procedimiento transparente de oposicion, lo cual hace mas

robusto el sistema de proteccion de indicaciones geograficas.

> Se otorgara oportunidad a los titulares de marcas para oponerse a la
proteccion de una indicacion geografica si considera que ésta causa confusion
con su marca. También se establecio la posibilidad de oponerse en el caso de
que la indicacion que busca proteccion se considera un término habitual en
Mexico.

> Se preservaron los resultados de negociacion con la Union Europea. México
logro encontrar el equilibrio en la posicion de ambos socios comerciales,
manteniendo los intereses de proteccion a las indicaciones geograficas de

Meéxico en Europa.
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Patentes

> No se modifica la duracion de la patente (20 arnos) y expresamente se
mantiene la  exclusion de  patentabilidad de plantas, animales,
microorganismos, as/ como a Jlos métodos quirdrgicos, diagnosticos y
terapéuticos, entre otras materias.

> [a proteccion de mercado (“‘market exclusivity”) a productos farmacéuticos

/nnovadores incentivara que nuevos productos farmacéuticos lleguen pronto

a México, pero no limitara el desarrollo de medicamentos genéricos.

> [os plazos de proteccion de mercado para productos farmacéuticos y
biologicos tienen limites claros, para evitar retrasos artificiales a la entrada de

medicamentos genéricos en el mercado mexicano.

Derecho de autor y derechos conexos

> [as disciplinas en esta materia reflejan los estandares establecidos en los
denominados Tratados de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPJ) sobre Internet

> £ plazo de proteccion de derecho de autor sera de al menos 70 anos.
Tratandose de derechos conexos, el plazo es de 75 afios a partir de la primera

publicacion, salvo que dicha publicacion no suceda dentro de los 25 anos a
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partir de la creacion, en cuyo caso el plazo de proteccion sera de 70 afios a

partir de la fecha de creacion.

Proveedores de servicios de Internet

> Debido a la creciente importancia del entorno digital y su estrecho vinculo
con derechos de propiedad intelectual, se establecic un esquema de
limitacion de responsabilidad para proveedores de servicios de Internet por
violaciones al derecho de autor y derechos conexos ocurridos en linea. Este
esquema protegera a los intermediarios que no controlan el contenido
infractor, pero no exime de la responsabilidad a aquéllos gue han recibido un

beneficio al habilitar dicho contenido en linea.

Observancia de los derechos de propiedad intelectual

> [as disciplinas del capitulo permitiran el fortalecimiento de medidas de
observancia de los derechos de propiedad intelectual.

> FEntre otras medidas, se destacan las siguientes:

se dispondra de solicitudes para detener cualquier mercancia sospechosa de
portar marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancias piratas
gue lesionan el derecho de autor;

se prevén medidas de observancia en frontera contra mercancias
sospechosas de portar marcas falsificadas o mercancias piratas que lesionan
derecho de autor, aplicable a mercancias que estén siendo importadas,
exportadas o se encuentren en transito;

se dispondran de sanciones contra conductas que eludan una medida

tecnolégica de proteccion, que son aquellas medidas o candados
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tecnolégicos que impiden el acceso a material protegido por derechos de
autor o copiar dicho material.

se dispondra de procedimientos penales para la grabacion no autorizada de
obras cinematograficas, lo cual desincentivard la distribucion vy

comercializacion no autorizada de dichas obras.

Como se puede observar los lineamientos establecidos en este acuerdo comercial
observan referencias importantes de gran relevancia para el tema que nos ocupa
pues tiene injerencia directa con los signos distintivos y su nueva observancia en

la ley de la propiedad industrial mexicana.

2.7 México

Comerciantes y abogados especialistas celebran las mas recientes
reformas a la Ley de la Propiedad Industrial del 2018 (13 de marzo sobre las
denominaciones de origen e indicaciones geograficas y la del 18 de mayo en
donde se integran los signos distintivos no tradicionales) para su observancia y

proteccion legal en nuestro pais.

Es asi, que tenemos una legislacion mexicana de Propiedad Industrial con
grandes avances en cuanto al reconocimiento de signos distintivos no
tradicionales y que vienen a modernizar desde el concepto de marca, hasta las
diversas variantes que pueden constituir uno de los tipos mas usuales de signos

distintivos tal y como lo analizaré mas adelante.

Con las recientes reformas encontramos diferentes problematicas que
pueden suscitarse por la falta de claridad en cuanto al contenido o alcance de los
preceptos legales, sobre todo motivados por una insuficiente regulacion

reglamentaria.
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Con la inclusiéon de los nuevos signos susceptibles de proteccion y registro,
ademas de un reconocimiento y observancia general para los usuarios en todo el
territorio nacional, se busca lograr una cultura marcaria novedosa, pero,

¢ Estaremos preparados para esta incorporacion?

Si bien es cierto, nuestro sistema registral de marcas operado por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se encuentra a la vanguardia en
comparacion con algunos otros sistemas similares, no por eso debe considerarse
incompetente o ineficaz, ya que ha venido funcionando de acuerdo los
planteamientos que ha exigido la sociedad, la rectoria econdémica nacional y las
fuertes presiones internacionales motivadas por el fenémeno globalizante, por lo
gue considero que no tardara mucho para adecuarse a las nuevas y novedosas
politicas registrales exigidas por la reciente reforma, pues cuenta con el personal y

la infraestructura necesaria para ello.

CAPITULO 1ll. -LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN LA REFORMADA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Primera Parte. — Signos distintivos en la Ley de la Propiedad Industrial

3.1 Generalidades

En nuestra legislacibon mexicana en materia de propiedad industrial, los
Signos Distintivos son todos aquellos simbolos, figuras, vocablos o expresiones
gue se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio
o establecimiento, de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado.

La tipologia de los signos distintivos, comprende las marcas, avisos y

nombres comerciales y las denominaciones de origen.

Las marcas, marcas colectivas, avisos y nombres comerciales pueden ser

el bien intangible mas valioso de un negocio, ya que, a través de éste, el publico
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consumidor identifica cierta calidad e imagen, relacionadas directamente con los
productos o servicios que un determinado comerciante, industrial o empresa

ofrece en el mercado.

Algunos beneficios de registrar un signo distintivo son:

v/ El derecho exclusivo al uso del signo para distinguir los
productos o servicios para los cuales se solicito.

v/ El derecho exclusivo al uso en todo el territorio mexicano (con la
salvedad del nombre comercial ya que este se limita a un
territorio debidamente delimitado).

v/ El derecho exclusivo a usar la leyenda “Marca Registrada”, las
siglas “M.R.” o el simbolo “R”.

v/ El derecho exclusivo a aprovecharse econdémicamente de él,
pudiendo conceder su uso a terceros mediante licencias (con la
salvedad del nombre comercial o de las marcas colectivas).

v/ La presuncion de buena fé (de ser el usuario primigenio o
creador de tal signo distintivo).

Como hemos visto para nuestra legislacion mexicana los signos distintivos
ademas de ser la identidad de un producto o un servicio, brinda ciertos beneficios
exclusivos de caracter econdémico, incluyendo la posibilidad de licenciar o

transmitir esos derechos.

3.2 Las Marcas

De acuerdo al articulo 88 vigente de la Ley de Propiedad Industrial en
México, se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y
susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y
preciso de la proteccion, que distinga productos o servicios de otros de su misma

especie o clase en el mercado.
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El concepto de MARCA no siempre fue asi, ya que antes de la segunda

reforma que entré en vigor el 10 de agosto del 2018, el precepto legal decia:

Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el

mercado.36

En la comparativa anterior podemos ver claramente la inclusiéon de los
signos distintivos no tradicionales a nuestra legislacion y especificamente
observamos la bienvenida a las marcas sensoriales pues tal como refiere el
precepto legal reformado, una marca es ‘todo signo perceptible por los
sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el

objeto claro y preciso de la proteccion,”

La modificacion al precepto legal es un gran logro para la legislacion
mexicana, un gran avance para la proteccibn de ideas innovadoras de los
comerciantes, industriales y prestadores de servicios quienes recurren a nuevas
practicas de distincion de sus productos servicios y un reto para el ejercicio

profesional en la materia de propiedad industrial.

Tal como se menciond en la primera parte de este trabajo, no solo es el
resultado a una demanda competitiva para la industria y el comercio, es la

respuesta a una realidad que hace frente a las necesidades globales actuales.

El reconocimiento que se le ha dado a estos nuevos signos distintivos en
esta reciente reforma a la Ley, abre un sinfin de posibilidades a las personas para
proteger la materializacion de sus ideas y obtener a cambio un incentivo

econdémico, pero sobre todo un reconocimiento a la originalidad de sus ideas, que

¢ ey de Propiedad Industrial (anterior) ultima reforma publicada el dia 13/5/18
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en muchos de los casos, como ya acoté anteriormente, pueden constituir el activo

mas importante de su negocio o empresa.

Dentro de los signos distintivos del tipo Marcas, cabe referir las subclases

siguientes:

Nominativas: conformadas solo por una palabra o conjunto de fonemas;

- Innominadas: se forma por un disefio, dibujo, logotipo

- Mixtas: concurren en ellas una denominacion y un disefio, logotipo o dibujo
- Tridimensionales: un objeto en tercera dimension que caracteriza al

producto o servicio protegido.

Estas son las clasicas marcas y las “No tradicionales” que asi se han

empezado a denominar, serian por ejemplo las:

- Sonoras,
- Olfativas,

- Hologréficas

Dicho lo anterior, veamos entonces, conforme a la vigente ley, qué signos
distintivos pueden constituir una marca (de cualquiera de los tipos o subtipos antes
enunciados) y agregaré un ejemplo de cada uno de ellos, insertado directamente

de solicitudes o registros reales para una mejor apreciacion.

De acuerdo al articulo 89 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, pueden

constituir una marca;

l.-Las denominaciones, letras, numeros, elementos figurativos vy

combinaciones de colores, asi como los signos holograficos;
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Denominaciones Letras

ANTElle- BBCe.

NUmeros Elementos figurativos

99@39 r’\kl . P

»

- ®4o

7 Marca nominativa registrada y vigente desde el dia 31 de mayo de 1989,
licenciada a Laboratorios Anteii S.A de C.V., utilizada en este trabajo Unicamente
con fines académicos.

38 Marca nominativa, registrada el 1 de marzo de 1991, propiedad de THE
BRITISH BROADCASTING CORPORATION, utilizada en este trabajo unicamente
con fines académicos.

% Marca registrada el 1 de septiembre de 1966, propiedad de GENERAL DE
SOLUBLES, S.A, utilizada en este trabajo unicamente para fines académicos.

40 Disefio registrado el 24 de febrero de 2014, propiedad de THE UNITED
STATES SHOE CORPORATION, utilizada en este trabajo Unicamente para fines

académicos.
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Combinaciones de colores Signos holograficos

RT41
RT42

Nota bene: ElI Comité permanente sobre el derecho de las marcas (“SCT”), de la
OMPI, en su 19a. sesion en Ginebra, del 21 a 25 de julio de 2008, establecio en
cuanto a las marcas de Colores, el siguiente “Posible ambito de convergencia N°
2: Con respecto a la solicitud de registro de una marca de color per se o de una
combinacion de colores sin contornos delineados, la representacion de ese tipo de
marcas consistirdA en una muestra de los colores en papel o en formato
electronico. Las Oficinas (entiéndase las oficinas registrales de los paises
miembros de la OMPI) podran exigir que se nombren los colores utilizando su
nombre comun. Ademas, las Oficinas deberan permitir a los solicitantes elegir la
indicacién de codigos de color reconocidos. Asimismo, las Oficinas podran exigir
una descripcion escrita de la manera en que se aplica el color a los productos o de
la manera en que se utiliza en relaciéon con los servicios.”

SCT/19/2 péagina 7 iii) Hologramas 29. Los hologramas pueden almacenar y
recuperar Opticamente una imagen en tres dimensiones. La imagen puede
cambiar en funcion del &ngulo escogido por quien lo contempla y quiza sea dificil
capturar ese rasgo en una reproduccion impresa. No obstante, varias Oficinas han
aceptado el registro de hologramas y exigen una representacion grafica de esos
signos. ... Asimismo, cabe considerar si en los casos en que el solicitante presente
una representacion de un holograma consistente en varias vistas del holograma,

41 Solicitud de registro en tramite 2088147, a nombre de THE COCA COLA
COMPANY, presentada el pasado 10 de agosto de 2018, utilizada en este trabajo
Unicamente para fines académicos.

42 Solicitud de registro 2107680 en tramite a nombre de EYMARD ARGUELLO
MANCILLA, presentada el pasado 1 de agosto de 2018, utilizada en este trabajo

Unicamente para fines académicos.

46



por ejemplo, diferentes ilustraciones en distintos encuadres, deberian publicarse
todas esas vistas.*®

Il.-Las formas tridimensionales;

(Ejemplo de marca tridimensional)’

' ®)44

# Texto completo disponible para su consulta en

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct 19 2.pdf .Consultado el dia
18/03/19.

44 Marca tridimensional, concedida el 13 de diciembre de 2017, propiedad de
BEGONA FERNANDA LOPEZ. Cobra realce que este signo distintivo en forma de
una lata gigante protege servicios de publicidad, por lo que nuevamente

encontramos el incentivo de proteccion a la originalidad que brinda la propiedad
industrial. Imagen utilizada unicamente para fines didactico académicos.

El “SCT” en misma 19a. sesion referida antes, en su punto 14. considera: “En el
Reglamento del TLT (tratado del derecho de marcas) y el Tratado de Singapur,
figuran disposiciones similares sobre las cuestiones de la representacion de los
signos tridimensionales. En esos textos se dispone que en la solicitud de registro
de una marca tridimensional debera figurar una declaracién o indicacién del tipo

de marca. En el momento de la presentacion, a eleccion del solicitante, la
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[ll.-Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
GRUPO ESTRELLA DE ORO, SA DE CV®*

IV.-El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda
con una marca registrada o un nombre comercial publicado (puede utilizarse el

nombre ajeno, siempre y cuando se cuente con la respectiva autorizacion) ;

ALEJANDRO | A CORAZON

FERNANDEZ | ABIERTO

V.-Los sonidos;

“ES EL SONIDO ESPECIFICO Y CARACTERISTICO DE SATISFACCION QUE
HACE UNA PERSONA CONSISTENTE EN "AHHHHH". RT#’

representacion podra consistir en una vista Unica o en varias vistas diferentes de
la marca..” y aunque México no es parte de ese TLT, si es miembro de la OMPI y

tal criterio nos da luz acerca de estas marcas tridimensionales.

45 Registro concedido el 22 de febrero de 2000, a nombre de la persona juridico
colectiva ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V. MEXICO-ACAPULCO-
ZIHUATANEJO, protege servicios de transporte de pasajeros. Denominacion
utilizada unicamente para fines didactico académicos.

46 Marca mixta registrada el 20 de septiembre de 2004 para proteger tequilas cuyo
titular es ALEJANDRO FERNANDEZ ABARCA. Imagen utilizada Gnicamente para
fines didactico académicos.

47 Solicitud de registro nimero 2088117 presentada el pasado 10 de agosto de
2018 para proteger bebidas en la clase 32. Sonido disponible para su consulta en

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/DescargarArchivoServelt?tipoSolicitud=1&a
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(Si al lector se le dificulta relacionar tal sonido con una marca, puede recurrir al
timbre o sonido del teléfono Nokia, o bien a las “campanas” del heladero, para

rememorar el uso de un sonido como distintivo de un producto o servicio).

VI.- Los olores;

LA MARCA OLFATIVA, NO VISUAL, PLAY-DOH® CONSISTE EN UNA PASTA

DE MODELAR DE JUGUETE CON EL OLOR CARACTERISTICO, que

seguramente el lector rememora facilmente.*2

VIl.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos,
entre otros, el tamafio, disefio, color, disposicién de la forma, etiqueta, empaque,
la decoracién o cualquier otro que, al combinarse, permiten distinguir productos o

servicios en el mercado, y

VIIl.- La combinacion de los signos enunciados en las fracciones | a VI

anteriores.

RT4®

nioSolicitud=1985&expediente=2088117 Informacion utilizada Unicamente para

fines didactico académicos.
48 Solicitud de registro presentada el pasado 10 de agosto de 2018 por la empresa
HASBRO INC, para proteger pasta de modelar de juguete. Informacién utilizada

Unicamente para fines didactico académicos.
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De acuerdo a nuestra ley vigente los ejemplos anteriores conforman LAS
MARCAS que son susceptibles de ser registradas en nuestro pais, no obstante,
para el caso de las marcas NO TRADICIONALES recién incluidas, como las
hologréficas hasta el dia de hoy solamente representan un referente, y conforme a
la normatividad aplicable al tramite de registro se exige la publicacion de toda
solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial (véase el sitio

web:https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/avisoPuestaCirculacion.jsf

) y de la investigacion realizada aun no se ha logrado obtener el registro de

ninguna marca de este tipo.

Durante el desarrollo de este trabajo y en su apartado correspondiente
entraré al estudio de las diversas circunstancias y problematicas que conforme a
mi experiencia, investigacion de antecedentes y la teoria del caso, pudieran

afectar estas solicitudes, en los procedimientos del sistema registral mexicano.

3.3 Impedimentos legales para el registro de las marcas

Como hemos visto en lineas anteriores la necesaria actualizacion a nuestra
legislacién de propiedad industrial fue provocada por la creciente practica en el
comercio y trajo consigo la inclusiébn en el derecho positivo mexicano de la
posibilidad de registro de esas nuevas modalidades de marcas, sin embargo,
también agregoé algunos impedimentos legales para poder registrar una marca, los
cuales también son una regulacién o limitacion a algunas practicas indebidas del

mercado.

A continuacion, realizaré un analisis de los principales impedimentos

contenidos en el articulo 90 de la Ley de la Propiedad industrial.

49 Solicitud de registro 2088388 presentada el pasado 10 de agosto de 2018 para
proteger diversos productos relacionados con aceites y lubricantes automotrices.

Informacion utilizada anicamente para fines didactico académicos.
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Articulo 90.- No seran registrables como marca:

I.-Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios
que pretenden distinguirse con la marca, asi como aquellas palabras,
denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje
corriente 0o en las practicas comerciales, se hayan convertido en

elementos usuales o genéricos de los mismos;

La restriccion comprendida en esta primera fraccion, obedece
principalmente a que la utilizacion de los nombres de ciertos productos o servicios,
con el paso del tiempo van constituyéndose como los nhombres genéricos (de tales

productos o servicios) que se vuelven de uso comun entre el publico consumidor.

Un ejemplo a esta restriccion se pudiera dar en el caso de que una persona
pretendiera registrar la palabra RIMMEL para proteger productos cosméticos y
especificamente la mascara de pestafas, en este ejemplo tenemos las siguientes

situaciones:

A) El término RIMMEL es conocido universalmente para referir el
producto MASCARA PARA PESTANAS v,

B) La palabra RIMMEL®C proviene precisamente de una marca que lleva
ese nombre y fue utlizada para proteger MASCARA PARA
PESTANAS

50 Rimmel es una empresa de cosmética, actualmente bajo el poder de Coty, Inc..
House of Rimmel fue fundada originalmente por el empresario francés Eugéne
Rimmel en 1834 en Regent Street, Londres, Inglaterra.

Rimmel se encuentra a la venta en perfumerias y en supermercados. Sus
productos mas populares incluyen lapices de labios, delineadores de ojos y
mascaras de pestafias. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Rimmel
consultada el 18/03/19.
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Como vemos del ejemplo anterior, y de muchos otros términos que con el
tiempo van definiendo a los productos sobre los que se aplican y tienen su origen

en el nombre de la marca que en su momento les fue asignada.

En la historia de esta restriccion tenemos otros grandes ejemplos, es el
caso de la famosa marca chocomilk®, la cual ha trascendido de tal manera que las
personas, hoy en dia, al ver una mezcla de leche con chocolate le nombran
autométicamente chocomilk® aunque no necesariamente se haya utilizado la
marca del polvo para preparar bebidas con sabor a chocolate en su preparacion,
otros ejemplos ilustrativos podrian ser: dyurex, software, Autostop, Autoservicio,

Drive Thru, Servicio Express, etc.)

Il.-Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se
hayan hecho de uso comin y aquellas que carezcan de distintividad;
asi como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la

impuesta por su naturaleza o funcionalidad

En esta situacion pudiéramos bien ejemplificar el caso que una persona
pretendiera registrar una caja de cartén para comercializar leche, aun cuando esta
contenga ciertas caracteristicas especiales, como un color determinado o

elementos figurativos originales.

Lo anterior obedece a que es de publico conocimiento que el envasado de
la leche se viene comercializando en envases de cartén desde hace muchos afios
y muy poco probable le sea otorgado el registro, ya que en caso de hacerlo

limitaria a otros comerciantes a no vender el producto en envases similares.

Para mayor claridad, me permito recurrir al siguiente criterio interpretativo

jurisprudencial, que a la letra dice:
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MARCAS. LOS ELEMENTOS UTILITARIOS Y FUNCIONALES DE
LOS ENVASES TRIDIMENSIONALES NO SON REGISTRABLES SI
CARECEN DE DISTINTIVIDAD Y NO IDENTIFICAN A QUIEN LOS
PRODUCE.>!

De acuerdo con el articulo 90, fraccion Ill, de la Ley de la Propiedad
Industrial, una forma tridimensional ha de tener un caracter distintivo y
de originalidad, razon justificante y sine qua non para ser registrable
como marca, ya que la mera idoneidad para obtener un resultado
técnico, un caracter funcional y ser (til, son aspectos comunes y de uso
corriente que no lo justifican, a menos que sus caracteristicas sean
inusuales, arbitrarias o0 de fantasia, pues éstas seran las que permitan
al consumidor reconocer un producto por su apariencia y vincularlo,
distinguirlo o asociarlo con quien lo produce. Por tanto, tratandose de
envases tridimensionales, no son registrables los elementos utilitarios y
funcionales, ya que se generarian derechos de exclusividad,
monopolios y barreras al comercio no justificables, pues las
caracteristicas similares, tales como boquilla circular, superficie lisa
para etiguetado o impresion y base circular, cumplen una funcion de
eficacia en el manejo y uso por parte de los consumidores y, ademas,
es la forma usual o habitual de los que se comercializan en México, de
tal manera que no se justifica su registro, precisamente por carecer de

distintividad y no identificar a quien los produce.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

51 Novena Epoca Registro: 168095 Instancia: Tribunales Colegiados de

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y

su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis:
1.40.A.662 A Pagina: 2769
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Amparo directo 201/2008. The Coca-Cola Company. 8 de octubre
de 2008. Mayoria de votos. Disidente: Patricio Gonzalez-Loyola Pérez.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza

Espinoza.

No obstante, a lo anterior, hoy en dia, la persona que pretenda un registro
con similares caracteristicas (y no solo la forma del envase) debera realizarlo de
manera correcta, es decir, solicitar el registro de su marca bajo el concepto de
MARCA COMERCIAL, concepto que explicaré mas adelante.

lll.- Los hologramas que sean del dominio publico y aquellos que

carezcan de distintividad;

En este caso resulta muy ilustrativo el famoso holograma que asignan en
los verificentros, cuando el vehiculo supera las pruebas ambientales a las que es
sometido. En este ejemplo, dicho holograma no es susceptible de ser registrado

por ningun solicitante.

IV.- Los signos que, considerando el conjunto de sus caracteristicas,
sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.
Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o
indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad,
cantidad, composicion, destino, valor, lugar de origen o la época de

produccion de los productos o servicios;

Para ejemplificar claramente este supuesto, recurriré a un expediente
radicado en el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial, en el cual, el

solicitante buscé proteger la denominacion “CASINQO”,%?para proteger “servicios de

52 Solicitud de registro presentada el 28/07/14 bajo el niumero de expediente

1510369 disponible para su consulta en
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entretenimiento; en especial aquellas que se encuentren relacionadas con un
casino, centro nocturno, juegos de azar, apuestas y sorteos, juegos previstos en

linea.”

En esta solicitud el IMPI determin6 negar el registro bajo el argumento que
incurre en la prohibicion prevista en esta fraccion en comento, toda vez que resulta

descriptiva de los servicios que se pretende amparar.

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompafiados de otros signos que les den un caracter

distintivo;

En este supuesto basta con recordar el principio de distintividad que rige el
derecho de marcas, el cual refiere a la distintividad como un elemento esencial y la

razon de ser de las marcas comerciales.

Es menester citar la aportacion del maestro Antonio Pazmifio (2009)%3: “Sj
un signo no tiene el cufio distintivo o el poder para diferenciar y distinguir un signo
de otros, frente a productos idénticos y similares y el consumidor pueda
identificarlos entre si, es irregistrable. La pérdida de distintividad conduce a que
un signo pueda confundirse con otro y lo confundible se contrapone a lo distintivo
y distinguible, y siendo éstos los requisitos que debe reunir un signo, el que no los

retna, es irregistrable como marca...”

Por esta razén si un signo carece de distintividad, por obvias razones no
puede ser registrado como marca. La misma negativa de registro sucederia para

el caso de que alguien pretendiera registrar las letras del alfabeto o los diferentes

https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busqguedas/detalleEx

pedienteParcial.pgi Consultado el dia 22/01/18.
53 IBIDEM p142
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colores existentes en la naturaleza, con el objeto de pretender hacerlos exclusivos

para distinguir sus productos o servicios.

VI.- La traduccion, la variacion ortogréafica caprichosa o la construccion
artificial de palabras no registrables, asi como la transliteracion de

signos no registrables;

Anteriormente ya se habia mencionado el caso de una traduccion
caprichosa para intentar el registro de una marca. Por lo tanto, utilizaré un ejemplo

consistente en la variacion ortografica caprichosa.

Por ejemplo, en el expediente de solicitud de registro 195719>, bajo
resguardo de los archivos del IMPI se encuentra una solicitud presentada bajo el
nombre de JARRO CAFE, la cual pretendia proteger servicios de restaurant bar,
dicha solicitud fue negada por el dictaminador adscrito al IMPI, pues dicha
variacion caprichosa pretendia asemejarse con la famosa marca Hard Rock
Café®, intentando crear error o simplemente beneficiarse de la fama de la famosa

marca con el emblema de la guitarra.

Sirva de refuerzo la siguiente tesis, que si bien es cierto corresponde a la

séptima época, la escénica de su contenido continda estando vigente:

54 Informacion utilizada Unicamente para fines didactico académicos. Disponible
para consulta en

https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleEx

pedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=195719 .Consultado el
23/01/19
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MARCAS. "ORTOGRAFIA CAPRICHOSA". SIGNIFICADO DE ESTA
NOCION REFERIDA EN LA FRACCION V DEL ARTICULO 91 DE LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.55

El articulo 91, fraccidén V, de la Ley de Invenciones y Marcas, prohibe el
registro de las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse con la marca, y agrega
en la parte final de dicha fraccion que "Una denominacion descriptiva no
se considerard distintiva porque ostente una ortografia caprichosa".
Debe entenderse que una denominacién ostenta ortografia caprichosa,
cuando en ella hayan sido sustituidas las letras con las que se escriba
correctamente, por otras elegidas al arbitrio del particular; por ejemplo
puede citarse el que se proponga la denominacion "KESSO", por
"QUESQ", para ser registrada como la marca de productos lacteos,
pertenecientes a la clase 46 de la clasificacion oficial, que comprende a

alimentos y sus ingredientes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 849/83. Marcelo Chiquiar Arias. 16 de agosto de
1983. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel.

VII.- Los signos que, sin autorizacién, reproduzcan o imiten:
escudos, banderas o emblemas de cualquier pais, estado,
municipio o divisiones politicas equivalentes; asi como, las

denominaciones, siglas, simbolos, emblemas o cualquier otro

55 S¢éptima Epoca, Registro: 249527 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Volumen 175-

180, Sexta Parte Materia(s): Administrativa Tesis: Pagina: 129
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signo de instrumentos internacionales, organizaciones
internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o cualquier
otra organizacion reconocida oficialmente; asi como la designacion

verbal de los mismos;

La claridad de la fraccion anterior no deja duda alguna a la negativa directa
en este tipo de solicitudes registrales, no obstante, para este trabajo analizaré el
reciente criterio emitido por décimo tribunal colegiado en materia administrativa del

primer circuito, mismo que dice:

MARCAS. SE ACTUALIZA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO
CONFORME AL ARTICULO 90, FRACCION VII, DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, CUANDO CONTENGAN LAS SIGLAS DE
UNA DENOMINACION GEOGRAFICA.5¢

Cuando se solicita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
el registro de una marca que contiene las siglas de una denominacion
geografica, se actualiza la hipétesis prevista en el articulo 90, fraccién
VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, que prohibe el registro de
marcas que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas
o emblemas de cualquier pais, Estado, Municipio o divisiones politicas
equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos o
emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no
gubernamentales o de cualquier otra reconocida oficialmente, asi como
la designacion verbal de los mismos. Lo anterior es asi, pues de la

interpretacion del precepto citado se colige que las siglas de una

56 Décima Epoca Registro: 2017918 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion
Libro 58, septiembre de 2018, Tomo IlI Materia(s): Administrativa Tesis:
1.L100.A.71 A (10a.) Pagina: 2402
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denominacion geografica pueden utilizarse por el gobierno de ésta para
dar identidad a sus dependencias, documentos oficiales, publicaciones,
nombres de programas y acciones institucionales y causar un impacto
social importante en la poblacion; de ahi que, de otorgarse el registro,
se propiciaria que el publico consumidor, al encontrar en el mercado los
servicios que presta el solicitante, amparados por dichas siglas, incurra
en la falsa creencia de que son parte del gobierno, lo que conduciria a
una falsa indicacion de la cualidad del servicio, atento a que se le
atribuirian cualidades que no corresponden al realmente ofertado;
ademas de que ello llevaria al extremo de considerar registrar, por

ejemplo, nombres de calles y colonias, entre otros.

DECIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 257/2018. Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. 5 de julio de
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Fernando Hernandez
Bautista. Secretaria: Desirée Degollado Prado.

Esta tesis se publicé el viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30

horas en el Semanario Judicial de la Federacion.

De la lectura a la tesis anterior, se puede determinar que si bien la fraccion
analizada de este precepto no refiere expresamente como un elemento prohibitivo
a LAS SIGLAS de una denominacién geografica, no por eso debemos dejar a un
lado las fuentes del derecho como la jurisprudencia, pues en casos como estos, la
interpretacion a través de los érganos colegiados y los magistrados competentes,
pueden subsanar ciertas lagunas que requieran de una interpretacion mas

especifica a la luz de hacer valer la Ley y sobre todo la voluntad del legislador.
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Por lo tanto, si una persona pretende beneficiarse de la limitada redaccion
de la Ley para obtener un registro marcario prohibido, a la larga le resultara mas

dificil conseguirlo, y mas partiendo de una l6gica operantemente prohibitiva.

VIIl.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y
garantia adoptados por un Estado, sin autorizacion de la autoridad
competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o

cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

En este caso, resulta muy poco probable que una persona pretenda
registrar como marca algun sello de caracter oficial, o alguna moneda en curso. La
prohibicién de esta fraccion es muy clara por lo que pasare a la siguiente fraccion

prohibitiva.

IX.- Los signos que reproduzcan o imiten los nombres, signos o la
representacion grafica de condecoraciones, medallas u otros premios
obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o

deportivos, reconocidos oficialmente;

Similar a la fraccion anterior nadie podra obtener beneficios econémicos
personales por medio de un registro de marca, a través de signos que representen

0 imiten medallas o condecoraciones con reconocimiento oficial.

X.- Las zonas geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi como
las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos,
cuando indiguen la procedencia de los productos o servicios y puedan
originar confusion o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas
las que se acomparfien de expresiones tales como "género”, ‘tipo”,
manera”, ‘imitacion”, ‘producido en”, “con fabricacion en” u otras
similares que creen confusion en el consumidor o impliquen

competencia desleal relacionada con la misma.

60



El caso de esta fraccidon resulta muy importante para este analisis pues
genera confusion a los solicitantes al momento de presentar su solicitud. Cabe
sefalar que en este momento no entraremos al estudio de las denominaciones de

origen, pues este término lo analizaremos mas adelante.

Resulta muy légico que un productor o comerciante pretenda beneficiarse
de las bondades territoriales que puedan aportar a sus productos o servicios

caracteristicas como la publicidad que en dicho territorio se genera.

Por ejemplo, como es de publico conocimiento, en el estado de Puebla se
produce el famoso dulce de camote, por lo que la prohibicion contemplada en esta
fraccion se configuraria si se diera el caso que una persona en Puebla o en
Oaxaca, intentara solicitar un registro para proteger este dulce indicando, por
ejemplo: “Dulce poblano producido en Oaxaca”. Esta solicitud por supuesto no

prosperaria por actualizarse el impedimento legal en esta fraccién contemplado.

Xl.- Las denominaciones de origen, indicaciones geogréficas,
denominaciones o signos de lugares, que se caractericen por la
fabricacion o produccién de ciertos productos o la prestacion de ciertos
servicios; asi como aquellos que se acomparfien de expresiones tales

13

como: "género”, 'tipo", "manera”, "imitacion", “producido en”, “con
fabricaciéon en” u otras similares que creen confusién en el consumidor

o impliquen competencia desleal,

La prohibicion contemplada en esta fraccion, obedece principalmente a que
ninguna persona puede obtener el benéfico de un registro marcario procedente de

una denominacion de origen o una indicacion geografica.

Ahora bien, sin entrar al estudio de cada uno de estos conceptos ya que

estos los analizaré en su capitulo correspondiente, Unicamente limitaré a referir
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gue esta prohibiciébn obedece a que una denominacién de origen y una indicacion
geografica son bienes de dominio del poder publico y sélo podran usarse mediante
la autorizacion expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial,
siempre y cuando se cumplan las condiciones y procedimientos establecidos en la

Ley y su Reglamento.

Por lo tanto, si se diera el caso que una persona pretendiera registrar una
marca en alguno de estos supuestos, dicha solicitud seria negada por

improcedente.

XIl.- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean
especiales e inconfundibles y que se caractericen por la produccion de
determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios, sin

el consentimiento del propietario.

Para ejemplificar esta fraccion, podemos pensar en algun lugar turistico que
por sus caracteristicas particulares ya sean naturales o culturales se convierta en
un sitio que con el paso del tiempo se vaya haciendo de cierta fama y sus

cualidades lo conviertan en un lugar auténtico.

Un claro ejemplo lo podemos encontrar en el sitio conocido como las
famosas “GRUTAS DE TOLANTONGO”, que se ubican en el municipio del
Cardonal, en el Estado de Hidalgo, México, pues si bien es un lugar de gran
rigueza natural y promovido por el turismo mexicano, este sitio pertenece a la
propiedad privada y especificamente a grupos ejidatarios locales quienes
conformaron la COOPERATIVA EJIDAL GRUTAS TOLANTONGO, S.C.L.

Por lo anterior si se presentara un tercero que pretendiera solicitar el
registro de la marca “grutas de Tolantongo”, para beneficiarse de su fama o
publicidad adquirida durante varios afos, dicho registro seria negado pues los

derechos le corresponden unicamente a la Cooperativa ejidal.
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Xlll.-Los nombres, apellidos, apelativos o seudénimos de personas que
hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse
puedan crear un riesgo de asociacion, inducir al error, confusion o
engafio al publico consumidor, salvo que se trate de dicha persona o
exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho
correspondiente;

Asimismo, no seran registrables como marca, la imagen, la voz
identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento

expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

Para ejemplificar claramente esta fraccion recurriremos al expediente
radicado en el IMPI bajo el numero 1070839, y cuyo solicitante pretendié en el afio
2010 registrar el nombre de Maria Félix para proteger PRENDAS DE VESTIR en

la clase 25 del Nomenclator Internacional.

Como era de esperarse, el Instituto resolvi6 negando esta solicitud de
registro de la marca bajo el siguiente argumento: “El signo propuesto a registro
incurre en la prohibicion prevista en la fracciéon Xl del Articulo 90 de la Ley de
Propiedad Industrial, toda vez que contiene el nombre, Nombre artistico o
Seuddénimo de una famosa actriz mexicana y no exhibe el consentimiento o

autorizacion del titular del derecho correspondiente™’

XIV.- Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado

de confusién a los titulos de obras literarias o artisticas, asi como

57 Solicitud de registro presentada el 26 de febrero de 2010, a nombre de Rosalio
Granados Martinez, expediente disponible para consulta en

https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleEx

pedienteParcial.pgi , Consultado el 24/01/19. Informaciéon utilizada Unicamente

para fines didactico académicos.
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tampoco la reproduccion o imitacién de los elementos de dichas obras;
cuando, en ambos casos, tengan tal relevancia o reconocimiento que
puedan ser susceptibles de engafiar al puablico o inducir a
error por creer infundadamente que existe alguna relacion o
asociacion con dichas obras, salvo que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente.

Asimismo, no sera registrable como marca la reproduccién, ya sea total
o parcial, de obras literarias o artisticas, sin la autorizacién
correspondiente del titular del derecho de autor.

Tampoco seran registrables como marca aquellos personajes de ficcion
o simbdlicos, ni los personajes humanos de caracterizacion que tengan
tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea
solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con

el consentimiento de éste

En concordancia con la fraccion anterior este impedimento legal a que
aduce esta fraccidén, contempla la proteccion de la propiedad intelectual en su
modalidad de Derechos de Autor, pues primeramente reconoce el valor de los
derechos morales que le corresponden al artista y, en segundo lugar, le garantiza
la exclusividad a los beneficios econémicos que le pudieran corresponder en razon

de sus obras artisticas.

Es menester de esta fraccibn hacer mencién a un caso suscitado el afio

pasado el cual consta en el expediente 1965781 en los archivos del IMPI.

En dicho expediente, el solicitante pretendié registrar la marca “ALAS DE
MEXICO” para amparar bebidas alcohdlicas en la clase 33. En su resolucion el
Instituto emitié un oficio de impedimento legal bajo el siguiente argumento “Que el
signo propuesto a registro incurre en la prohibicién prevista en la fraccion Xlll del

articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que reproduce el nombre
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de una obra artistica, creada por Jorge Marin Gutiérrez, y no presenta la

autorizacion del titular del derecho correspondiente para su registro”.s

Es importante mencionar que, dentro de dicho procedimiento de registro, el
artista es decir el Sr. Jorge Marin interpuso un medio de defensa denominado
sistema de oposicion® por conducto de sus abogados el cual significo mucho al

momento de la resolucién administrativa por parte del IMPI.

XV.- Los signos susceptibles de engafar al publico o inducir a error.
Entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre:
la naturaleza, componentes, cualidades o el origen empresarial, de los

productos o servicios que pretenden distinguir;

El impedimento aducido en esta fraccidbn obedece principalmente a la
necesidad de legislar en contra del engafio a través de malas practicas
comerciales o publicitarias. Tal es el caso de diversos solicitantes que buscan en

la propiedad industrial el beneficio propio a costa de la creatividad de terceros.

Estos signos pueden llevar consigo el animo de engafiar al publico

consumidor alterando los signos o constituyendo falsas indicaciones sobre los

58 Solicitud de registro ingresada el 9/11/17 a nombre de Héctor Fernando
Marquez Rodriguez, disponible para Su consulta en
https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalle Ex

pedienteParcial.pgi , Informacion utilizada Unicamente para fines didactico

académicos. Consultada el 24/01/19.

59 El sistema de oposicion permite a cualquier persona oponerse a una solicitud de
registro de marca, aviso o nombre comercial, por considerar que incurre en alguno
de los impedimentos que sefiala la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo,
brinda mayor seguridad juridica en el otorgamiento y proteccién de los derechos

de Propiedad Industrial.
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productos o los servicios que pretendan proteger de tal manera que el publico

pueda incurrir en el error.

Reforzando el argumento anterior, inserto a continuacion la siguiente tesis

que a la letra dice:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. SE ACTUALIZA LA PROHIBICION DE
REGISTRO DE UNA MARCA, PREVISTA EN LA FRACCION XIV DEL
ARTICULO 90 DE LA LEY RELATIVA, CUANDO EL SIGNO MOTIVO
DE LA SOLICITUD REPRODUCE LAS SIGLAS DE UN ORGANISMO
GUBERNAMENTAL EXTINTO, SI CAUSA UN IMPACTO SOCIAL
IMPORTANTE EN LA POBLACION, SUSCEPTIBLE DE INDUCIR AL
ERROR.0

De conformidad con la referida porcion legislativa, esta proscrito el
registro de aquellas marcas que contengan denominaciones
susceptibles de inducir a error, como son las falsas indicaciones sobre
las cualidades de los productos que pretendan proteger. En ese tenor,
si el signo marcario motivo de la solicitud de registro reproduce las
siglas de un organismo gubernamental extinto, pero causa un impacto
social importante en la poblacion, susceptible de inducir al error, es
incuestionable que se actualiza la referida prohibicién, atento a que es
factible que el consumidor adquiera productos bajo la creencia de que
se trata de los mismos que antafio ofertaba aquel ente. Asi, un ejemplo
de lo anterior, se presenta si la denominacibn que se pretende

patentizar corresponde a las siglas de la entonces Compafiia Nacional

60 Novena Epoca Registro: 162500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Administrativa Tesis: .70.A.753 A
Pagina: 2408
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de Subsistencias Populares, es decir, CONASUPO, creada mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 10. de abril de
1965 como un instrumento politico en materias agricola, comercial y
social, siendo uno de sus objetivos primordiales, otorgar subsidios para
el apoyo de la produccion y consumo prioritario de productos de primera
necesidad como el maiz, la leche y diversos granos y leguminosas, con
un sentido social de beneficio a los grupos mas vulnerables del pais,
porque a pesar de que dicho organismo publico descentralizado se
extinguié mediante decreto publicado en el sefialado medio de difusion
el 24 de mayo de 1999, al estar vigente en el pais cerca de 34 afios
causO un impacto social importante en la poblacion, de tal suerte que,
acceder al registro pretendido implicaria que el consumidor, al encontrar
en el mercado productos que contengan la marca CONASUPO, incurra
en la falsa creencia de que estan subsidiados por el Estado y que, por

ello, le resultaran mas econdémicos.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 631/2010. Dydza Abarrotera, S.A. de C.V. 18 de
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos
Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola.

XVI.-Los signos iguales o semejantes en grado de confusion a una
marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida
en México, en términos del Capitulo Il BIS, del Titulo Cuarto, para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro

se solicita pudiese:

a) Crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular de la marca

notoriamente conocida;
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b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la
marca notoriamente conocida;

c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o

d) Diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este
impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea

titular de la marca notoriamente conocida

La prohibicibn contemplada en la fraccion anterior hace mencion a las
marcas notoriamente conocidas, designacion que solamente puede otorgar el
instituto a ciertas marcas que cumplan con los requisitos establecidos en el

capitulo correspondiente de la ley de propiedad industrial.

Para lograr la declaratoria de marca notoriamente conocida se debe probar
que un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais,
conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas
en México o el extranjero, lo que implica un gran esfuerzo por parte del titular del
registro, ademas de cierto tiempo en el mercado. Para determinar la notoriedad de
la marca se pueden emplear todos los medios probatorios permitidos por la Ley.

Como ejemplo de una marca notoriamente conocida podemos mencionar a
“CINEPOLIS” 61

Como se podra comprender la designacion sobre la notoriedad de una
marca versan sobre diferentes factores como la publicidad y sobre todo el impacto
de los productos o servicios que se ofrecen con la marca. Luego entonces si

partimos del gran trabajo que se deberd emplear para llevar una marca a estos

61 Novena Epoca Registro: 162500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Administrativa Tesis: .70.A.753 A
Pagina: 2408

68



niveles se comprendera perfectamente el porqué de la prohibicion contemplada la

fraccion que se analiza.

Por lo tanto, la prohibicion de registro se actualizaria si un solicitante
pretende registrar cualquier marca que pueda confundirse con una marca
NOTORIAMENTE CONOCIDA, sin importar en cual de las 45 clases del

nomenclator internacional, pretenda registrala.

XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusién a una
marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del
Capitulo 1l BIS, del Titulo Cuarto; para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro

sea titular de la marca famosa;

Este impedimento de registro aplica para las MARCAS FAMOSAS. El
procedimiento de declaracion es similar a la explicacion de la fraccion anterior sin
embargo obtener una declaracion de MARCA FAMOSA suele ser muy dificil y

costoso pues implica un procedimiento bastante complejo.

Una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoria del
publico consumidor, por lo que no es dificil imaginar de inmediato un claro y
significativo ejemplo: “COCA COLA” ®.

Es importante sefialar que no es lo mismo UN REGISTRO DE MARCA que
UNA DECLARATORIA DE MARCA (notoria o famosa). La declaratoria o
cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del

cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados.
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Por lo anterior NO sera registrable como marca, ningdn signo o
denominacion que imite o tenga similitud en grado de confusion con una marca

declarada como FAMOSA, sin importar la clase en que pretenda registrarse.

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusién, a una
marca en tramite de registro presentada con anterioridad, o a una
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya
registrada o en tramite por el mismo titular, para distinguir productos o

servicios idénticos;

Esta fraccion ocupa el primer lugar en la lista de los oficios de impedimento
que emite el IMPI a los solicitantes. La razén principal obedece en la mayoria de
los casos a que los solicitantes no prevén mediante una busqueda de
antecedentes registrales las posibilidades que tendran en la obtencién de su

registro.

Hoy en dia y gracias a las herramientas tecnologicas podemos tener acceso
a un gran contenido resguardado en el internet, en donde se pueden realizar
basquedas de similitudes o antecedentes de registro ademas del acceso gratuito
al sistema de consulta del IMPI denominado MARCANET.®?

62 MARCANET es el Servicio de Consulta Externa sobre Informaciéon de Marcas,
en el cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pone a disposicién de los
usuarios del Sistema de Propiedad Industrial, una herramienta electronica, para
gue de forma gratuita y en tiempo real, puedan consultar los expedientes de
marcas, avisos y nhombres comerciales con los que cuenta la Direccién Divisional
de Marcas.

Los usuarios podran revisar si una marca ya se encuentra registrada en la opcion
CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE UNA MARCA, o bien, hacer una busqueda
por el nimero de expediente, por nimero de registro cuando ya ha sido concedida

la proteccion, o bien, por numero de registro internacional, en caso de que se
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Como ejemplo de las circunstancias previstas en esta fraccion, utilizare el
antecedente registrado en el expediente 1623351 mediante el cual, el solicitante
pretendio registrar la marca “YO SOY”%3 para proteger vinos de mesa en la clase
33.

A dicha solicitud recayo el oficio expedido por el IMPI, en el cual se
manifestd lo siguiente: “El signo propuesto a registro resulta ser semejante en
grado de confusién a los registros de marcas 1156887 YO SOY MEXICANO,
1340462 YO SOY DEPORTE, vy los registros de avisos comerciales 82868 YO
SOY DALILA, 57837 YO SOY TEQUILADOR, 62320 DE DONDE YO SOY, los
expedientes de marcas 1554410 YO SOY MEXICO, 1554412 YO SOY MEXICO,
toda vez que pretende ser registrado para distinguir productos similares a los que
protegen las anterioridades citadas. Lo anterior con fundamento en el articulo 90

fraccion XVI%4 de la Ley de la Propiedad Industrial”

busque la proteccion a través del Sistema de Madrid para el Registro Internacional
de Marcas.

Para usuarios mas avanzados, se ha disefiado ademas de la busqueda fonética y
por titular, la basqueda por apoderado.

La herramienta CLASIFICADOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ayuda a que
los usuarios del Sistema de Propiedad industrial puedan proteger los productos o
servicios que amparan sus marcas Yy avisos comerciales de conformidad con la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas,
Arreglo de NIZA.

63 Solicitud ingresada el 01/06/2015 a nombre de Ferrer y Asociados S.A. de C.V.
Expediente disponible para su consulta en

https://marcanet.impi.qgob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalle Ex

pedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=1623351 ) Informacioén

utilizada anicamente para fines didactico académicos. Consultado el 25/01/19.
64 En el texto se aduce a la fraccién XVI ya que en aquella época era la fraccion

correspondiente, cabe sefialar que, con la ultima reforma a la Ley, se adiciono
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Del ejemplo anterior podemos encontrar todos los supuestos previstos en la
fraccion prohibitiva pues tal como se desprende de todos los antecedentes que se

sefalaron, esta solicitud tenia muy pocas posibilidades de obtener el registro.

XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de
confusion, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un
establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracibn o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y
siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de uso
declarado de la misma. Lo anterior no ser& aplicable, cuando la solicitud
de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro

nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

A grandes rasgos esta fraccion prohibe el registro de una marca si se
asemeja o es igual a un nombre comercial. Ademas, sefiala que dichos nombres
comerciales deben ser utilizados con anterioridad a la presentacién o a la fecha

declarada de uso de la marca solicitada.

Particularmente esta fraccibn prohibitiva cobra mucho realce en la
actualidad y es de llamarse la atencion ya que dicho precepto pone en igualdad de
condiciones DOS SIGNOS DISTINTIVOS, que desde mi punto de vista SON
TOTALMENTE DISTINTOS.

este articulo pasando ser contemplado este impedimento a la fraccion XVIII, DOF
18-05-2018.
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Esta polémica surge del analisis del primer péarrafo del articulo 105 de la
Ley de la Materia correspondiente a los nombres comerciales, transcribo a

continuacion para mejor apreciacion:

Articulo 105.- EI nombre comercial de una empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo

estaran protegidos, sin necesidad de registro. La proteccion abarcara la

zona geografica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento

al que se apligue el nombre comercial y se extendera a toda la

Republica si existe difusion masiva y constante a nivel nacional del

mismo.

Desde mi perspectiva, las discrepancias de ambos signos se resumen en el

andlisis siguiente:

En primer lugar, el objeto de cada signo distintivo es diferente, es decir para
gue una marca pueda amparar productos o servicios es necesario que no sea
descriptiva de los mismos, en el caso de un nombre comercial, es importante que

el nombre comercial distinga los servicios del establecimiento.

Para garantizar el uso exclusivo de una marca, es necesario su registro
mientras que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial NO NECESITA

registro, y

La proteccion de una marca se extiende por todo el territorio nacional
mientras que para el nombre comercial esta exclusividad se limita Unicamente al
territorio de su clientela efectiva y con la salvedad que, si hubiese difusion masiva

y constante, esta exclusividad pudiera extenderse a toda la republica mexicana.

Por lo anterior, dicha fraccion carece de sentido desde un razonamiento

l6gico, sin embargo, hay que tomar en cuenta que es un precepto que se
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encuentra vigente y que es aplicable a cualquier solicitante que pudiera
encuadrarse en este supuesto por lo que, en caso de ser asi, su solicitud de

registro seria negada.

XX.-EI nombre propio de una persona fisica que sea idéntico o
semejante en grado de confusién a una marca en tramite de registro
presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre
comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o

Servicios;

Esta fraccion cuenta con suficiente claridad y se puede resumir en que
ningun tercero puede registrar el nombre propio de una persona fisica, que cuente
con antecedentes previos de registro, es decir que se haya presentado antes la
solicitud o que inclusive ya cuente con un registro legal ante el IMPI, ya sea una
marca o0 un aviso comercial y que ademas pretenda proteger los mismos o

similares productos o servicios.

Esta situacion sucede generalmente con los nombres de personajes
famosos, por ejemplo, Pedro Infante, Alejandro Fernandez, Pedro Fernandez etc.,
sin embargo ¢Qué sucede en el caso de los homdnimos?, cuando una persona
tiene el mismo nombre propio que la otra persona, ¢serd que sus derechos han

quedado limitados por esta fraccion?

La respuesta es a esta interrogante tiene diversas variantes que pueden ser
materia de un profundo analisis con mucho sentido para demostrar que la fraccion
a este precepto puede inclusive ser inconstitucional, pero solamente en ciertos
casos y muy especificos, es decir que se actualizara exactamente la hipotesis

normativa al caso en concreto.

Por ejemplo, si una persona que se llamara Pedro Infante Rivera, que fuera

conocido en cierta region por su tradicion gastronémica de buen gusto y excelente
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servicio, quisiera registrar su nombre como marca, para proteger sus servicios en
la clase 43 como servicios de restauracion y alimentacién, lo mas probable es que
en el examen de fondo, el Instituto emitira un oficio por similitud en grado de
confusién con el famoso artista Pedro Infante, el cual ademas tiene registrada su
marca en las 45 clases del nomenclator Internacional. Esta situacion estaria
dejando al solicitante practicamente sin posibilidades de obtener su registro y por

lo tanto disfrutar de los beneficios que pueden generar su marca.

Sin entrar en el estudio directo de esta fraccibn por no ser materia
especifica de este trabajo de investigacién, me limitaré a mencionar que, Sl es
posible lograr el registro de una marca con estas caracteristicas, pero se deben
valer ciertas prerrogativas legales aludiendo por supuesto a los derechos

fundamentales.

Como ejemplo en esta ficcion pudiéramos invocar el derecho de proteccion
al propio nombre como signo distintivo, el derecho humano de aprovechamiento
de creaciones propias e intelectuales y/o culturales establecidos en los tratados

internacionales.

Seria de observancia necesaria el articulo 15 del pacto internacional de los
derechos econdémicos culturales y sociales (Adpic)®®, el cual establece la
obligacion a cargo del Estado de reconocer el derecho de toda persona a
beneficiarse de la protecciéon de su NOMBRE, lo que crearia de facto el beneficio
de los intereses morales y materiales que le correspondan por razon de ese

derecho.

Ademas, es obligacion del propio Estado garantizar la necesaria adopcion
de estas medidas para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, respetando la
indispensable libertad para la actividad creadora de signos distintivos que son

parte del Derecho de propiedad intelectual.

65 https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file id=305906 Consultado el 25/01/19.
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XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o
elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, asi
como las razas de animales, que puedan causar confusién en el puablico

consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y

La Propiedad Intelectual, contempla en si, tres grandes conceptos 1. LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2- LOS DERECHOS DE AUTOR, y 3.- LOS
DERECHOS DE OBTENTOR.

En México los derechos de obtentor son observados en Ley Federal de
Variedades Vegetales (publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 25 de
octubre de 1996) % y su reglamento. Su aplicacién e interpretacion, para efectos
administrativos, corresponderd al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de

Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural.

En este orden de ideas la Ley de Propiedad industrial protege esa franca
relacion con las variedades vegetales, por lo que no sera registrable ningun signo

gue imite las variedades vegetales protegidas.

Ademas, esta fraccion prohibitiva restringe las posibilidades de registrar
signos que imiten razas de animales, lo que no significa que no se pueda registrar
una marca que refiera el nombre de una raza animal, aqui, es importante analizar
que la prohibicion prevista hace referencia inicamente a que no seran registrables

siempre y cuando causen confusion al pablico consumidor.

En este caso, sabemos que existen diversas marcas que se encuentran

registradas con nombres de razas de animales, por ejemplo, la conocida marca de

66 hitp://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/120.pdf Consultado el 26/01/19
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pastelillos “DALMATA"®’, registrada en la clase 30 para proteger productos como
el pan, pasteles confiteria entre otros.

Una situacion contraria y por lo tanto una clara negativa de registro, seria
en el caso que una persona pretendiera registrar la marca DALMATA en la clase
31.

La Ley de la Propiedad Industrial dispone en el Articulo 93 que las marcas
se registraran en relaciéon con el producto o servicio, segun se encuentre
determinado en la clasificacién que establezca el reglamento de la citada ley; a su
vez el Articulo 59 del Reglamento establece que la mencionada clasificacion sera
la Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
(oficialmente denominada: “Clasificacion de Niza proveniente del Arreglo de Niza )
y conforme al cual la clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra
y del mar que no hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y

las plantas vivas, asi como los alimentos para animales.®®

Luego entonces, en el examen de fondo, el verificador encontraria
claramente la prohibicion prevista en esta fraccion, concluyendo en una inminente

negativa de registro.

XXII.- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre
otros casos, cuando el registro se solicite de manera contraria a los
buenos usos, costumbres y practicas en el sistema de propiedad
industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un

beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legitimo titular.

67 Registro concedido el 25/10/1996 a nombre de GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
disponible para consulta en https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/

vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi. Informacién  utilizada

Gnicamente para fines didactico académicos. Consultada el 26/01/19.

68 Arreglo de Niza.
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De la lectura a esta fraccion prohibitiva, encontramos a la mala fe como el
principal factor para la prohibicion, y no es para menos, cuantas veces
encontramos en el comercio diversos signos que imitan marcas originales
tratAindose de beneficiar de una marca reconocida ya sea por su originalidad,

trascendencia o buena reputacion.

Si bien estas practicas también son previstas y combatidas en otras
legislaciones como la penal, la cual contempla y sanciona los delitos en Materia de
Derechos de Autor, la propia fraccion de este precepto de la ley de propiedad
industrial funge como un filtro principal que limitar a los solicitantes que intenten

obtener de mala fe, un beneficio legal a través de un titulo de registro.

No obstante, estos filtros no siempre son eficaces para el caso de las
marcas de prestigio internacional que aun no cuentan con trayectoria en territorio

mexicano, comparto a continuacion un extracto de un interesante articulo.

En 2015, Francelina Rodriguez Ceballos narra en su articulo para Fashion

Network®® lo siguiente:

“En México, distintas marcas de ropa, zapatos y accesorios han sido
"secuestradas" del extranjero y registradas como propias ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Los duefios originales de las firmas han pagado hasta 100 mil dolares
para poder liberarlas, dando fuertes sumas a aquellos a quienes se las
copiaron o incluso deben desembolsar recursos para largos litigios, de

acuerdo a informacion publicada en el diario Reforma.

69 https://mx.fashionnetwork.com/news/Comerciantes-en-Mexico-registran-marcas-
extranjeras-como-propias,921266.html#. XEzfFs17nlUv Consultada el 26/01/19
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Sergio Legorreta, socio de Baker & McKenzie, explica que las familias
gue durante afios se han dedicado a la fabricacion y comercializacion
de textiles en el Centro Histérico de la Ciudad de México, realizan viajes
a Paris, Mildn o Estados Unidos para tomar los nombres de marcas y

luego venir al pais a registrarlas.

Asi, cuando los duefios de los derechos quieren realizar este proceso
en territorio mexicano para lograr entrar al mercado nacional, se dan

cuenta de que la tienen robada.”

Para combatir situaciones como las anteriores el Instituto realiza examenes
sobre las solicitudes de registro en busqueda de antecedentes registrales iguales
o similares en grado de confusion con otras solicitudes o marcas ya registradas,
observando ademas que las solicitudes no incumplan con la normatividad,
desafortunadamente este tipo de situaciones muchas veces no se pueden prever
ya que como sabemos la proteccion legal de un signo distintivo atiende

Unicamente al &mbito espacial de validez’®, es este caso de &mbito federal.

SEGUNDA PARTE OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

3.4 Marcas Colectivas

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas
en inglés) define a las marcas colectivas como: “signos que permiten distinguir el
origen geografico, el material, el modo de fabricaciébn u otras caracteristicas
comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca

colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociacién de la que son

0 El ambito espacial de validez es el espacio territorial especifico en que un
precepto es aplicable. Dentro de este sistema de clasificacion los preceptos del
derecho pueden ser federales, estatales o municipales dentro de un régimen

federal.
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miembros esas empresas 0 cualquier otra entidad, ya sea una institucion publica o

una cooperativa.”’*

Por su parte el articulo 96 de nuestra Ley de la materia refiere: “Podran
solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de
productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de
servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o
servicios de sus miembros siempre que éstos posean calidad o caracteristicas

comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros”

Si bien esta figura juridica ya se encontraba contemplada en nuestra
legislacién, con la dltima reforma (publicada el 18 de mayo de 2018) hoy en dia
este signo distintivo comparte el capitulo segundo en la LPI, junto con las marcas
de certificacion de las cuales hablaré mas adelante.

Cabe sefalar que las marcas colectivas deben ser solicitadas bajo
lineamientos estrictos atendiendo a la funcién que rige en su concepto, es decir, la
funcion de la marca colectiva es informar al publico acerca de ciertas
caracteristicas del producto para el que se utiliza dicha marca. Atendiendo a lo
anterior la solicitud de registro de la marca colectiva debera ser complementada

con las reglas para su uso.

El articulo 97 Bis de la LPI7?, establece que, con la solicitud de una marca
colectiva, se deberan presentar las reglas para su uso, que contendran lo

siguiente:

I.-El nombre de la asociacion o sociedad que sera titular de la marca,;

Il.-La representacion de la marca;

1 https://www.wipo.int/sme/es/ip business/collective marks/collective marks.htm
Consultada el 02/02/19.
2 Ley de la Propiedad Industrial, Ultima Reforma DOF 18-05-2018. Art 97 BIS.
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[ll.-Los productos o servicios a que se aplicara la marca;

IV.-Las caracteristicas o cualidades comunes de los productos o
servicios;

V.-Los procesos de elaboracion, produccion, empaque, embalaje o
envasado;

VI.-La indicacién de que la marca no podra ser transmitida a terceras
personas y de que su uso quedara reservado a los miembros de la
asociacion o sociedad;

VIl.-Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento
de las reglas de uso;

VIll.-Las sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
IX.-La indicacibn sobre el ejercicio de las acciones legales de
proteccion, y’3

X.-Las demas que estime pertinentes el solicitante.

Una vez reunidos los requisitos previos de Ley, el Instituto podra o no
conceder el titulo del registro. Cabe sefialar que la marca colectiva no serd objeto
de licencia, ni podra ser transmitida a terceras personas, quedando su uso

reservado a los miembros de la asociaciéon o sociedad.

Las marcas colectivas son utilizadas en la mayoria de los casos para
promocionar productos caracteristicos de una region, debido a esto, la creacion de
una marca colectiva no so6lo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en
ocasiones, fuera del pais, sino que proporciona un marco para la cooperacion

entre los productores locales.

De hecho, la creacion de una marca colectiva debe acompafarse del

desarrollo de ciertas normas y criterios y de una estrategia comun. En ese sentido,

73 En el caso de la fraccion IX del presente articulo, cualquier modificaciéon debera

ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.
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se puede prever que las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso

instrumento de desarrollo local.

De lo anterior se desprende que el uso de las marcas colectivas otorga a
las asociaciones o sociedades que la solicitan no sélo la posibilidad de identificar
sus productos o servicios en el mercado frente a los de su misma especie, sino
gue ademas brinda ventajas y beneficios a una colectividad organizada como, por

ejemplo:

v Acceso a mercados de mayor demanda de productos con mejor
calidad.

v/ Son Utiles para obtener financiamiento y apoyo del sistema
gubernamental o privado ya que los productores estan organizados
(asociaciones o sociedades)

v/ Son adecuadas para poder ser usadas por grupos de pequefios
productores debidamente organizados.

v/ M&s marcas en el mercado, mas productos reconocidos en el
comercio.

v/ Mas competencia en el mercado para obtener el reconocimiento y
preferencia de los consumidores.

v/ Mejora la calidad de servicios y productos.

<

Medios de desarrollo de las comunidades y sociedades.
v/ La marca colectiva identifica a la organizacion titular de ella y los
productos o servicios de sus miembros.

v Utilizadas bajo el control de la colectividad (autorregulacién)’.

De lo anterior se puede identificar claramente el gran beneficio social y

econdémico de las marcas colectivas. Algunos ejemplos de estas marcas colectivas

4 https://www.gob.mx/impi/articulos/ventajas-de-contar-con-una-marca-colectiva .

Informacién utilizada Unicamente para fines didactico académicos. Consultado el
dia 02/02/19
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y que distinguen a entidades como Hidalgo, Michoacan y Guanajuato son: los
Tenangos Bordados de Hidalgo, la cerdmica Maydlica de Dolores Hidalgo, el
Mezcal San Felipe Torres Mochas, y las Guitarra de Paracho, o el famoso queso

Cotija de los Estados de Jalisco y Michoacan.

Como claro ejemplo tenemos el registro ndmero 1770981, bajo la
denominacién: “CAJETA DE CELAYA REGION DE ORIGEN”, otorgado el pasado
30/06/2017 en favor de la ASOCIACION DE FABRICANTES DE CAJETA DE
CELAYA, A.C.”>.Esta marca fue registrada en la clase 30 y protege CAJETA
(POSTRE), DULCES DE CAJETA, OBLEAS, PALETONES Y PALETAS DE
CAJETA, CHICLOSOS, NATILLA DE CAJETA, DULCES DE CAJETA CON
COCO (COCADAS), BUDINES.

MCRY'®

Actualmente, son 174 los registros de marcas colectivas concedidas por el
IMPI, para asociaciones o sociedades de distintos Estados de la Republica

Mexicana, las cuales distinguen productos agroalimentarios, artesanias,

5 Expediente disponibles para su consulta en

https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalle Ex

pedienteParcial.pgi : Informacion utilizada Unicamente con fines didactico

académicos. Consultado el dia 02/02/19
76 LPI Articulo 97.-Los miembros de la asociacion o sociedad titular de la marca

colectiva podran usar junto con ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”.
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ceramicas, sombreros, ropa y muebles entre otros; por lo que en éste sentido se
desprende el auge de dichas figuras para proteger y amparar servicios y productos

por asociaciones o sociedades de productores debidamente organizados.

3.5 Marcas De Certificacién

Identificado como un nuevo signo distintivo de reciente reconocimiento en
nuestra legislacion, y que, desde mi perspectiva, este tipo de marcas ha sido el
logro de un proceso necesario pues atiende a nuestra realidad comercial actual y
por lo tanto su observancia general en la LPI abre un mundo de nuevas

posibilidades para las personas que pretendan un titulo de esta naturaleza.

Observado en al articulo 98 de la LPI, este signo distintivo se define como:

“Se entiende por marca de certificacion un signo que distingue
productos y servicios cuyas cualidades u otras caracteristicas han sido
certificadas por su titular, tales como:

I.-Los componentes de los productos;

Il.-Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o
los servicios prestados;

lll.-La calidad, procesos u otras caracteristicas de los productos o
servicios, y

IV.-El origen geografico de los productos.

Ademas, en al articulo subsecuente (98 BIS LPI) se brinda la posibilidad de
gue estas marcas de certificacion puedan estar conformadas por el nombre de una
zona geografica o que contenga dicho nombre, u otra indicacion conocida por
hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la
misma, cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto

sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico.
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Atendiendo a lo anterior debemos primeramente tomar en cuenta que la
creacién de una marca de certificacion debera atender metodol6gicamente a que
su fin sera el de certificar a otras marcas que distingan un producto o un servicio
especifico y que por sus caracteristicas especiales o el manejo que se le pretende
dar, esta marca deberd cumplir con los criterios especificos y extremadamente
claros condicionados por su titular, pues de ello dependera se autorice o no, el uso

de la certificacion en beneficio de terceros.

El articulo 98 BIS-1 de la LPI establece que, para pretender el registro de
una solicitud de marca de certificacion, el solicitante debera ser una persona
moral, y que con obvias razones no desarrolle una actividad empresarial que
implique el suministro de productos o la prestacion del servicio de la misma

naturaleza o tipo que aquella certifica.

Lo anterior es claro pues en primer lugar se evita un posible conflicto de
intereses y en segundo lugar se entiende que, si la finalidad es obtener una marca
de certificacion para “CERTIFICAR” a terceros, lo ideal es que su funcidn principal

sea solamente la de cumplir ese fin.

Ahora bien, el procedimiento para obtener este registro serd muy complejo
pues se deberan atender requisitos estrictos en cuanto su observancia, lo que
puede derivar en la demora en su obtencién, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos que la Ley exige. En este sentido el articulo 98 BIS-2 de la LPI

contempla los requisitos sobre las reglas de uso de estas marcas:

La solicitud de registro de una marca de certificacion debera
acompanarse de las reglas para su uso, en las que se indique:

I.-Los productos o servicios a los que se aplicara la marca;

Il.-La representacion de la marca;

lll.-Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares

del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las
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condiciones de produccion, su procedimiento de transformacion, sus
caracteristicas fisicas, quimicas, toxicas, bacteriolégicas 0 de
utilizacion, su composicién o etiquetado;

IV.-El procedimiento de comprobacion de los caracteres especificos
sefalados en la fraccion anterior;

V.-Las modalidades y periodicidad con que se deberan ejercer los
controles de calidad sobre la produccion del bien en sus diversas
etapas, asi como en la transformacién y comercializacion del mismo;
VI.-El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las
reglas de uso;

VIl.-La indicacion de que la marca no podra ser objeto de licencia;
VIll.-La indicacion sobre el ejercicio de las acciones legales de
proteccion;’’

IX.-En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con
las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas 0 cualquier otra
norma o lineamiento internacional, y

X.-Las demas que estime pertinentes el solicitante.

Las reglas antes sefialadas permitiran el acceso a cualquier persona

gue cumpla con las mismas.

Como se aprecia los requisitos son bastante completos pues el fin lo

justifica ya que se debera acreditar el amplio conocimiento y dominio sobre la

marca de certificacion solicitada.

al publico establecimientos o0 negociaciones comerciales,

3.6 Los Avisos Comerciales

De acuerdo al articulo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, “Se

considera aviso comercial a las frases u oraciones gue tengan por objeto anunciar

T En el caso de la fraccion VIl del presente articulo, cualquier modificacion

debera ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.
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servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie” y en el
articulo 99 de la misma ley encontramos que: “El derecho exclusivo para usar un

aviso comercial se obtendra mediante su registro ante el Instituto”

Este signo distintivo, refiere a lo que coloquialmente se conoce o denomina
como un “slogan o eslogan” y que nos remite a una frase corta y concisa, y cuyo
objeto principal es el de anunciar algo ya sea un producto o un servicio, pero
también al mismo tiempo funciona para aumentar la publicidad de una marca para
diferenciarla de las de sus competidores y asi posicionarla en la mente del

consumidor por medio del aviso comercial.

Contrario a lo que la ley de la materia refiere para obtener un registro de
aviso comercial, sobre la descripcion de los productos o servicios que se
pretendan amparar con el registro, es muy comun que un slogan incluya varios
atributos o beneficios de la marca o producto que anuncia, buscando con esto

relacionarlo con la marca para que esta permanezca en la mente del consumidor.

Por ejemplo, si un slogan resaltara la calidad y bajo costo de un producto, al
posicionarse en el mercado podra ser mas facil de recordar por el consumidor
cuando éste busque dichos atributos en productos de ese tipo, viniendo a su

mente de forma inmediata el producto anunciado por el slogan.

Un aviso comercial, ademas de referir a atributos o beneficios, también
busca transmitir una ideologia comercial, esencia o personalidad de una marca, o

incluso buscaré destacar una cualidad o virtud del producto.

De acuerdo con Gallastegui — Armella Franquicias’®, un buen slogan

deberia de cumplir con los siguientes requisitos:

Bhttps://www.gallastequifranquicias.com/gque-es-un-aviso-comercial-2/ Informacion

utilizada Unicamente con fines didactico académicos. Consultada el 26/01/19.
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v/ Contar con uno o mas atributos que gqueremos resaltar y asociar a
nuestra marca, siendo muy cuidadosos de que no estén previamente
asociados a las marcas o productos de nuestra competencia.

v/ Ser corto, claro y conciso: que transmita una idea en pocas palabras.

v/ Ser original, ingenioso y memorable: capaz de impactar en el consumidor

y posicionarse en su mente por bastante tiempo.

Para reforzar lo que se deberia de entender por un buen slogan, citaremos
algunos ejemplos memorables que, como consecuencia del ingenio de sus
creadores, se han posicionado y cualquiera que los escuche los relaciona de

inmediato con la marca o producto que anuncian:

Coca-Cola: “Destapa la felicidad” **7°
McDonald’s: “I'm lovin’ it” (Me encanta) **
Nike: “Just do it” (Solo hazlo) **

Adidas: “Adidas is all in” (Adidas esta en todo) **
Panasonic: “Ideas for life” (Ideas para la vida) **
LG: “Life’s Good” (La vida es buena) **

Nokia: “Connecting People” (Conectando a la Gente) **
Red Bull: “Red bull te da alas” **

Como se puede apreciar desde la perspectiva meramente comercial, un
aviso comercial puede ser muy significativo para una corporacion por la finalidad
de su funcién, por lo que lograr implementar una buena frase o anuncio genera
conviccion en el proyecto del que se trate, sin importar si sera aplicado a

productos, servicios, negociaciones comerciales etc.

9 **as marcas y avisos comerciales antes referidos son derechos reservados
propiedad de sus titulares y solo se citan con fines didactico académicos y de

ejemplificacion.
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Por cuanto hace a la observancia juridica del aviso comercial tenemos que,
para obtener el registro legal, debemos abocarnos a las reglas y procedimientos
que rigen a las marcas, esto es, que no incumplan con ninguna de las
prohibiciones establecidas en el articulo 90 de la Ley y sus fracciones
correspondientes. Cumpliendo los requisitos exigidos por la ley, un registro de
aviso comercial podréa gozar el beneficio al derecho de uso exclusivo por 10 afios

renovables por periodos iguales.

Para Mauricio Jalife Daher (2015), el articulo 99 de la LPI, relacionado el
beneficio del derecho exclusivo de uso, de un nombre comercial a través de un
registro, le parece indtil, pues menciona que, “siendo aplicable a los avisos
comerciales, el régimen de las marcas, (art. 104 de LPI&), “resulta una duplicidad
respecto de la declaracion que al efecto contiene el articulo 87 de la LPI, que
establece que el derecho al uso exclusivo de las marcas se obtiene mediante su

registro.”

Y continua, “Es posible que el legislador se decidiera por incluir este
precepto en prevision de cualquier confusiébn que se pudiera presentar con los
nombres comerciales, los cuales, dada su especial naturaleza, se protegen sin

necesidad de registro”.

En relacién con esta declaracién debe también referirse la contenida en el
articulo 67 del reglamento de la LPI®: que determina que lo establecido en dicho
reglamento para las marcas sera aplicable, en lo conducente, a los avisos y

nombres comerciales en lo que no haya disposicion especial.

80 Ley de la Propiedad Industrial, Articulo 104.- Los avisos comerciales se regiran,
en lo que no haya disposicion especial, por lo establecido en esta Ley para las
marcas.

81 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Articulo 67.-Lo establecido en
este Reglamento para las marcas sera aplicable, en lo conducente, a los avisos y

nombres comerciales en lo que no haya disposicion especial.

89



Desde mi punto de vista y difiriendo con la opinién del autor, no resulta
duplicidad en los preceptos, si bien entre ambas figuras, marca y aviso comercial
se hace la debida mencidn que es necesario un registro para obtener los
beneficios exclusivos, lo cierto es que también, ambos signos distintivos son
figuras juridicas distintas y por lo tanto vale la pena hacer la referencia en cada

caso en particular.

En mi opinién, la figura del aviso comercial (Cap. Il de la LPI) y su
procedimiento debieron haberse contemplado en la ultima modificacién legislativa
que derivd en la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del pasado 18 de
mayo de 2018, toda vez que las modificaciones dejan vulnerable esta figura y no
prevén las circunstancias y necesidades reales en la actualidad, tal como lo

referiré mas adelante.

Algunos ejemplos de avisos comerciales registrados ante el IMPI son:

% “COMERCIO EXTERIOR BIEN HECHO" registrado en la clase 36 para
proteger: agencias de importacion- exportacién; consultoria para la
organizaciéon y la direccion de negocios; consultoria profesional de
negocios; organizacion de exposiciones, exhibiciones y ferias con fines

comerciales.

% “SOMOS TU MEJOR OPCION”8 registrado en la clase 35 para proteger:

publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial;

82 Registro de aviso comercial nimero 43413 disponible para consulta en

https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalle Ex

pedienteParcial.pgi?tipo=3&anio=1985&expediente=36005. informacion utilizada

Gnicamente para fines didactico académicos. Consultado el 26/01/19.
83 Registro concedido el 9/02/17 bajo el numero 98206 disponible para su consulta

en
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trabajos de oficina; incluyendo servicios de comercializacion de
combustibles y gas licuado de petréleo por cuenta de terceros

(intermediario comercial).

3.7 Los Nombres Comerciales

Los nombres comerciales son signos distintivos de gran importancia y adn
mas para las empresas, pues identifican a los establecimientos sin importar el giro
ya sea industrial, comercial o de servicios, diferenciandolos de su competencia,
ademas concentran la reputacion de la empresa y cumplen una funcién

publicitaria.

Dentro del capitulo IV de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra lo
referente a los nombres comerciales y el articulo 105 refiere: “El nombre comercial
de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho
a su uso exclusivo estaran protegidos, sin necesidad de registro. La proteccion
abarcara la zona geogréfica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extendera a toda la

Republica si existe difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo”.

Como ya habia mencionado anteriormente, el nombre comercial gozara de
los beneficios exclusivos de su nombre sin la necesidad de un registro, sin
embargo, para obtener el reconocimiento legal, es necesario solicitar su

publicacion en la gaceta de la propiedad industrial del IMPI.

Los requisitos para solicitar la publicacion estan contemplados en el articulo

107 de la LPI, el cual menciona que la solicitud se presentara por escrito al

https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleEx

pedienteParcial.pgi?tipo=3&anio=1985&expediente=108046 . informacion utilizada

Unicamente para fines didactico académicos. Consultado el 26/01/19.
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Instituto, acompafada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre

comercial aplicado a un giro determinado.

Para acreditar el uso efectivo del nombre comercial podemos recurrir a
elementos que gocen de pleno valor probatorio, por ejemplo, el documento que
acredite la inscripcion al registro publico del comercio (siempre y cuando el
nombre comercial coincida con la denominacion social,), comprobantes fiscales, o
se puede recurrir simplemente a una fe de hechos con ayuda de Notario o un

corredor publico.

Ahora bien, dentro del procedimiento registral, la ley menciona que una vez
gue se ingresa la solicitud de publicacién, el IMPI realizara un examen de fondo
con el fin de determinar que no exista una MARCA u otro NOMBRE COMERCIAL
(no refiere a los avisos comerciales) anteriores, idénticos o semejantes en grado
de confusion en el caso del nombre comercial aplicados al mismo giro y en el caso
de las marcas a productos o servicios que distingan iguales o similares al giro

preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate.

Luego entonces y desde mi punto de vista los procedimientos de registro no
deberian contravenir el uno con el otro, pues son figuras juridicas distintas y el
trato procedimental deberia de conceder a cada uno un manejo especial,
atendiendo a las especificas funciones de cada uno.

A continuacion, pondré un par de ejemplos en los que se puede observar
por qué no ambas figuras no pueden sefialarse como impedimento para su
registro una de otra pues la marca sufre una terrible desventaja sobre los nombres

comerciales.
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Registro de nombre comercial 22113, denominacion: “DULCERIAS LA
FIESTA™, registrada en la clase 35 para proteger COMERCIALIZACION DE
DULCES, CHOCOLATES, CONFITERIA, ARTICULOS PARA FIESTAS,
MATERIAS PRIMAS ALIMENTICIAS, ARTICULOS DESECHABLES, ALIMENTOS
BASICOS Y COMO INTERMEDIARIO COMERCIAL.

Registro de nombre comercial 22093, denominacion: “CENTRO BOTANICO
PAHUATLAN?” ® registrado en la clase 42 para proteger: LOCAL COMERCIAL EN
EL GIRO DE CENTRO BOTANICO EN EL CUAL SE EXPENDEN PRODUCTOS
NATURISTAS DE DIVERSAS INDOLES.

En ambos ejemplos se puede observar que ambas denominaciones
incurren en las prohibiciones establecidas en el articulo 90 y especificamente sus
fracciones 186 y IV8": de la Ley de la materia, pues ambas llevan implicitamente

84 Registro concedido el 24/10/16 a nombre de Dulcerias la Fiesta S.A. de C.V.,
disponible para su consulta en

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedient

eParcial.pgi?expediente=0008145&tipo=2&anio=1985 . Informaciéon utilizada

Unicamente para fines didactico académicos. Consultada el 02/02/19.
8 Registro concedido el 18/11/15 a nombre de GUILLERMO HERNANDEZ
ROMERO disponible para su consulta en

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedient

eParcial.pgi?expediente=0008148&tipo=2&anio=1985 . Informaciéon utilizada

Unicamente para fines didactico académicos. Consultada el 02/02/19.

86 |.-Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o servicios que
pretenden distinguirse con la marca, asi como aquellas palabras, denominaciones,
frases, 0 elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las practicas
comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los
mMismMos;

87 Los signos que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean

descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan
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plasmado el fin para el que se pretende la publicacion, ademas que ambas son
indicativas y descriptivas de los servicios que ofrecen al publico.

En este sentido una solicitud de registro de marca, no deberia de ser
analizado para buscar anterioridades con los nombres comerciales y viceversa,
pues se encuentran claramente en terrenos registrales distintos, partiendo
primeramente de las prohibiciones previstas en el supracitado articulo 90 de la
LPI.

Por lo tanto, si la funcién de un NOMBRE COMERCIAL es muy distinta a la
de una MARCA, entonces, porque se deben analizar anterioridades unas con las
otras en el examen de fondo que realiza el IMPI, con la cual se determinaria si se
concede o no el titulo de registro en el caso de la marca y de la publicacion en la
gaceta para el NOMBRE COMERCIAL.

3.8 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geogréaficas

Antes de la reforma a la Ley del pasado 13 de marzo de 2018, nuestra
legislacién Unicamente contemplaba como otro signo distintivo a la figura de las
denominaciones de origen, sin embargo, a partir de la modificacion se decidi6é dar

reconocimiento e incluir también a las indicaciones geogréficas.

El concepto de las denominaciones de origen lo encontramos en el articulo

156 de La Ley de la Propiedad Industrial el cual define lo siguiente:

incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el
comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicién, destino,

valor, lugar de origen o la época de produccion de los productos o servicios;

94



“Se entiende por denominacion de origen, el nombre de una zona
geografica88 o que contenga dicho nombre, u otra denominacion conocida por
hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como
originario de la misma, cuando la calidad o las caracteristicas del producto se
deban exclusiva o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores

naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputacion.”

Mientras que el articulo subsecuente (Art.157 LPIl) nos define las

indicaciones geograficas como:

“Se entiende por indicacion geografica, el nombre de una zona geogréafica o
que contenga dicho nombre, u otra indicacion conocida por hacer referencia a la
citada zona, que identifigue un producto como originario de la misma, cuando
determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del producto sea imputable

fundamentalmente a su origen geografico.”

Como es de observarse ambas figuras son muy similares en cuanto a su
redaccion sin embargo la diferencia fundamental consiste en el vinculo con el
lugar de origen, que es mas fuerte en la Denominacion de Origen, en la que
ademas deben existir factores naturales y humanos que otorguen caracteristicas
especificas al producto, mientras que en una Indicaciébn Geogréfica basta que
cumpla con un solo criterio atribuible al origen geogréafico, ya sea una calidad,

reputacion u otra caracteristica.

En el caso de la denominacion de origen tenemos que existe sin necesidad
de que se declare la existencia de ésta; es decir, que regularmente por la
costumbre o tradicidon, algunos productos con caracteristicas especiales o
singulares son designados con el nombre del lugar donde se producen, o dicho de

otra manera, son designados con el nombre del lugar donde tienen su origen o

88 LPI. Articulo 158.-Se entiende por zona geografica, aquella que consista en la

totalidad del territorio o en una region, localidad o lugar de un pais.
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gue indican su procedencia; sin embargo, para que pueda ser considerada esa
indicacién de procedencia una denominacién de origen y ser protegida como tal
por media de la declaratoria respectiva, debe cumplir con tres condiciones

principales, que son las siguientes:

v/ La denominacion de origen deberd estar constituida por el nombre
de un lugar o region geografica del pais.

v/ Que con dicho nombre se designe un producto originario de esa
region geografica.

v/ Que el producto tiene -caracteristicas y cualidades especiales
respecto de productos de su misma clase o especie y que éstas se
deban exclusivamente al medio geografico, incluido en éste ultimo

los factores naturales y los humanos.

Ahora bien, respecto de la ultima parte del concepto de denominacion de
origen que se refiere a los factores naturales y humanos, y para ejemplificar cuéles

pudieran ser estos factores, puntualizare los siguientes:

Factores naturales Factores humanos

Las caracteristicas y composicion del

suelo. .y
Tradicion y costumbre.
Temperatura. e .
Especializacion en un determinado arte u
Humedad. oficio.
Altitud sobre el nivel del mar. Utilizacion de procesos especiales.
Clima.
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Actualmente nuestro pais cuenta con algunos productos que ostentan la

denominacion de origen, entre los que destacan:

# x» Chile

™abanero

Como ejemplo de solicitantes beneficiados con la AUTORIZACION DE USO
DE LA DENOMINACION DE ORIGEN “TEQUILA”, tenemos:

Autorizacion 343%
Usuario Autorizado MIELES CAMPOS AZULES, S.A. DE C.V.
Fecha de Puesta en Circulacién 2018-12-05

8 Imagen tomada Unicamente para fines didactico académicos del portal
disponible para su consulta en:

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/que-es-la-denominacion-de-

origen . consultado el 02/02/19.
%  Expediente completo y disponibles para su consulta en
https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=S|&tdoc=E&id=MA%2fE%2fD%2f

1985%2f0243901 Informacién utilizada Unicamente para fines didactico

académicos. Consultado el 02/02/19.
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Autorizacion 34191
Usuario Autorizado CASA TEQUILERA DINASTIA ARANDINA S.A.
Fecha de Puesta en Circulaciéon 2018-08-22

Por cuanto hace a las INDICACIONES GEOGRAFICAS que contempla la
Ley, podemos deducir que estas declaratorias seran designadas con el fin de
dotar de pertenencia a la comunidad que las usa y preserva el nombre de un
producto tipico, de tal manera que adoptan la designacion del lugar como
originario, generando una garantia para sus consumidores al provenir de esa zona

precisa, como el lugar que goza de esa reputacion.

Coincidiendo con la siguiente perspectiva, inserto textualmente las palabras
del Lic. Alfonso Paredes Santana (2018)% “Con las «indicaciones geogréaficas» se
impactara a cientos de productores nacionales de articulos tipicos de fama local e
incluso internacional, que por afos han operado sin sentido de pertenencia, ni
disciplina gremial ni legal. Esto apertura la posibilidad de que muchas golosinas,
alimentos, bebidas o productos que no tenian el acceso a una denominacion de
origen por falta de una cultura organizacional, ahora, podrdan mediante la
intervencion de Estado, mediante el IMPI, contar un distintivo para su uso
exclusivo, y sobre todo la proteccion de sus cualidades y calidades; por ejemplo, la
«cajeta de Celaya», a partir de la vigencia de su declaratoria respectiva podran

reclamar reconocimiento y proteccion”.

%1 Expediente completo y disponibles para su consulta en
https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=Si&tdoc=E&id=MA/E/D/1985/0100
233 . Informacion utilizada Unicamente para fines didactico académicos.
Consultado el 02/02/19.

92 Articulo completo y disponible para su consulta pulblica en

https://coem.mx/alcance-indicacion-geografica-protegida/ Informaciéon utilizada

unicamente para fines didactico académicos, Consultado el 02/02/19.
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Como se puede apreciar, la similitud textual de ambos conceptos
(DENOMINACION DE ORIGEN E INDICACION GEOGRAFICA) puede generar
confusién, sin embargo, podemos deducir que la diferencia principal radica
principalmente en los factores naturales y humanos que son los medios principales

para dar origen a un signo distintivo y otro.

Ambas figuras son protegidas mediante la declaracién correspondiente
emitida por el IMPI. Se debe considerar que ambas figuras son bienes de dominio
del poder publico de la Federacion y s6lo podran usarse mediante la autorizacién
gue expida el Instituto y la vigencia de la declaracién de protecciéon de una
denominacion de origen o indicacion geografica, tiene una vigencia de diez afos
que podra ser renovable por periodos iguales siempre y cuando contintden

subsistentes las condiciones que motivaron la declaracion inicial.

En ambos casos los requisitos para solicitar la declaracion correspondiente

seran los siguientes:

1.- Presentar la solicitud de declaracion de proteccion de una
denominacion de origen o indicacidbn geografica por escrito,
acompafnada del pago.

2.- El nombre y domicilio del solicitante.

3.- El caracter del solicitante, debiendo sefialar su naturaleza juridica y
acreditar las actividades a las que se dedica.

4.- El sefalamiento de la denominacion de origen o indicacion
geografica.

5.- La descripcion detallada del producto o los productos terminados,
incluyendo sus caracteristicas, componentes, forma de extraccién,

procesos de produccién o elaboracion y su uso en el comercio.
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6.- Las Normas Oficiales Mexicanas a las que debera sujetarse el
producto, su forma de extraccion, procesos de elaboracion o produccién
y modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso.

7.- Para una indicacion geogréfica: Los criterios que establezcan las
caracteristicas especificaciones que debera cumplir el producto para su
produccion, envasado y comercializacion.

8.- El lugar o lugares de extraccion, produccion o elaboracién del
producto que se pretenda proteger y la delimitacién del territorio 0 zona
geografica, atendiendo a la geografia y divisiones politicas.

9.-Para una denominacion de origen: el sefialamiento detallado de los
vinculos entre denominacion, producto, territorio 0 zona geografica y los
factores naturales o humanos.

10.-El estudio técnico emitido por una autoridad o institucion publica o

privada que sustente la informacion.

Actualmente y solo para el caso de los productores de tequila 0 mezcal, se
podra realizar la Inscripcion de un convenio para el uso de una Denominacién de

Origen o Indicacion Geogréfica.

Este tramite permite a un usuario autorizado, que una tercera persona
pueda usar la denominacion de origen o indicacién geografica con marcas
registradas por el propio productor o el distribuidor. El tramite lo puede presentar el
productor o el distribuidor del producto, o el representante legal de cualquiera de

ellos.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que el uso de una denominacion de
origen o indicacion geografica sin la autorizacion correspondiente, se considera un
ilicito, incluyendo los casos en que ésta se acompafie de indicaciones tales como
género, tipo, manera, imitacion u otras que tiendan a confundir a los consumidores

o impliqguen una competencia desleal.
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El usuario de una denominacién de origen o indicacion geografica
autorizado, estd obligado a usarlas tal y como aparezca protegida en la
declaracion, ya que, de no usarla en la forma establecida, se procedera a la

cancelacion de la autorizacion.

CAPITULO IV. - Deficiencias Reglamentarias en los procesos registrales

4.1 Problematica por la incompleta reforma a la

Ley de la Propiedad Industrial

Si bien la ultima reforma publicada el pasado 18 de mayo de 2018 en el
Diario Oficial de la federacién trajo importantes cambios aplicados directamente a
la Ley de la Propiedad Industrial, no lo fue asi para su reglamento, el cual cuenta
con su ultima reforma publicada en el DOF desde el pasado 16 de diciembre de
2016.

Desde mi perspectiva esta situacién deja a un lado la realidad juridica que
se vive actualmente, pues si bien en la Ley primaria se vislumbra una vanguardia
legislativa que pone a México entre los paises que reconocen la proteccion de los
signos distintivos no tradicionales, esto eventualmente pudiera resultar
contraproducente al no tener la debida observancia en sus los procedimientos
registrales los cuales deberian estar plasmados en el Reglamento de la Ley de la

Propiedad Industrial.

Dicho de otro modo, se puede considerar una reforma a medias pues dada
la urgencia y la presion internacional, México publico las reformas de manera
somera e incompleta, dejando inmensos huecos en la legislacion que pueden

afectar directamente a los solicitantes.
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4.2 Andlisis del Articulo 11 del Acuerdo que establece las reglas para

la presentacion de solicitudes ante el IMPI.

El hecho de no haber modificado el Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, no quiere decir que tenemos una legislacion ineficaz, ya que, ante la
falta de observancia en los procedimientos registrales vanguardistas que exige la
reforma de la Ley, se tuvo que recurrir a modificar el ACUERDO QUE
ESTABLECE LAS REGLAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES ANTE
EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL®® publicado

originalmente el 14 de diciembre de 1994.

En el caso de los signos distintivos, este acuerdo hard la funcion de
reglamento, pues en ningun otro lugar (salvo el adverso de la solicitud de registro)
se vislumbran las reglas para la presentacion de solicitudes relacionadas a los

signos distintivos no tradicionales.

En este orden de ideas, a continuacion realizaré un breve analisis el articulo
11y las 8 fracciones del acuerdo en comento, cabe sefialar que originalmente este
articulo (publicacion original 14/12/1994)° (nicamente contaba con tres parrafos
los cuales a grandes rasgos hacian mencion sobre las muestras de etiquetas que

debian ser acompafiadas junto con la solicitud de registro.

Inserto a continuacion el articulo reformado para mejor apreciacion:

93

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/360101/Acuerdo.Reqglas present
acio n.10.08.2018Com.pdf Consultado el 10/02/19.

94 Publicacién del acuerdo original de fecha 14/12/1994. Disponible para su

consulta en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50501/A122.pdf
Consultado el 10/02/2019
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Articulo 11.- La representacion de la marca debera cumplir con

los siguientes requisitos:

I.- En el caso de marcas constituidas por letras, palabras o
nameros se incorporara en la solicitud la denominacion a proteger, sin

tipografia estilizada y en color negro;

Anteriormente no se hacia ninguna referencia a la tipografia, situacion que
cambia con la reforma pues como ya se mencion0 anteriormente al dia de hoy las
posibilidades de registro de los signos distintivos cuentan con muchas mas
variantes. Por lo que se entiende la medida de que los solicitantes deberan ser
muy especificos en el uso de la tipografia la cual ademas debera ser en color

negro.

II. - En el caso de marcas constituidas por figuras, disefos,
combinaciones de colores exclusivamente, o con una combinacion de
elementos figurativos, asi como aquellas que incluyan los signos
seflalados en la fraccion anterior, se incorporara a la solicitud una
representacion de la marca, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm,
ni menor de 4 cm x 4 cm y, en su caso, se indicard en el apartado

correspondiente, la denominacién objeto de la solicitud;

Esta fraccibn hace mencién a las mdltiples posibilidades de constituir un
signo distintivo, sin embargo la sencillez procedimental Unicamente exige que el
solicitante que una vez llenados los campos requeridos en la solicitud de registro,
incorpore ademas a la solicitud (adherida en el campo correspondiente del
formato de solicitud IMPI-00-001-B)%® una representacion de la marca (imagen

% Formato de solicitud de registro de marcas no tradicionales. Disponible para su
consulta en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367261/IMPI_00 001 B 2018 e
dit.pdf . Consultado el 10/02/2019
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digital o fotogréfica) en el formato que ahi precisa ( no mayor de 10 cm x 10 cm, ni
menor de 4 cm x 4 cm), y finalmente refiere la fraccion que en su caso se indicara

en el apartado correspondiente la denominacion de la solicitud.

Al respecto de la ultima parte de esta fraccion a continuacién complemento
la informacion a observar y que se sefiala en el anverso de la solicitud de registro

gue a su letra dice:

Representacion de la marca que determine el objeto de la proteccion.
Anote o adhiera en el recuadro la marca que desea proteger. Tome en
cuenta que, por el sélo hecho de presentar la solicitud de registro, se
entendera que se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como
aparezca en esta solicitud. Adhiera la etigueta con medidas no mayores

de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

Desde mi punto de vista la fraccion en comento deja abiertas muchas
alternativas de conducir al solicitante al error, pues la falta de claridad al caso en
concreto de cada supuesto, deja abierta la posibilidad de cometer errores, que

derivan en el detenimiento del proceso de registro.

Debemos recordar que una vez que el IMPI detecta un error de forma, avisa
al solicitante minimo 4 meses después de ingresada la solicitud, por lo que esto se
traduce en alargamiento del proceso de otorgamiento del titulo de registro (previa

superaciéon de examenes de forma y fondo).

lll. - En el caso de signos holograficos, se incorporara a la
solicitud una representacion de la marca, en un formato no mayor de 10
cm x 10 cm, ni menor de 4 cm X 4 cm, y consistira en una Unica vista
del signo que capte el efecto holografico en su totalidad o, cuando sea

necesario, varias vistas del signo desde distintos angulos;
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En esta fraccidon referente a los signos holograficos pareciera ser confusa
pues si tomamos en cuenta que un signo holografico se compone de diversas
imagenes en conjunto y que con ayuda del movimiento producen el efecto
holografico. No obstante, la ultima parte deja abierta la posibilidad al solicitante de

acompafiar la o las imagenes desde distintos angulos.

A continuacion, algunos ejemplos:

% Imagen tomada de internet Unicamente para fines didactico académicos.
Disponible para su consulta en
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%
2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-
Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf
%25C3%25ADa&docid=gwDLNIIViyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW _ME8SM%3A&vet=10
ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwWKHVYUBIBQMWhEKAUWBQ..i&w=220&h=248&client
=firefox-b-
ab&bih=654&biw=1366&0=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZ
KwKHVYUBISQMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8 Consultada el 10/02/19.

97 Imagen tomada de internet Unicamente para fines didactico académicos.

Disponible para su consulta en https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?g=tbn:ANd9GcR4isUvwyU6740QzYz0BNPI6cDQ1XQFJM
7TzsZoRuXRGOTr_nZ6 Consultada el 10/02/19.

% Imagen tomada de internet Unicamente para fines didactico académicos.

Disponible para su consulta en

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst2.depositphotos.com
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf%25C3%25ADa&docid=gwDLNllVfyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW_ME8SM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ..i&w=220&h=248&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf%25C3%25ADa&docid=gwDLNllVfyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW_ME8SM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ..i&w=220&h=248&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf%25C3%25ADa&docid=gwDLNllVfyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW_ME8SM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ..i&w=220&h=248&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf%25C3%25ADa&docid=gwDLNllVfyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW_ME8SM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ..i&w=220&h=248&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf%25C3%25ADa&docid=gwDLNllVfyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW_ME8SM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ..i&w=220&h=248&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf%25C3%25ADa&docid=gwDLNllVfyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW_ME8SM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ..i&w=220&h=248&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf%25C3%25ADa&docid=gwDLNllVfyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW_ME8SM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ..i&w=220&h=248&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf%25C3%25ADa&docid=gwDLNllVfyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW_ME8SM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ..i&w=220&h=248&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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IV.- Cuando la solicitud contenga formas tridimensionales,
se incorporara a la solicitud una representacion de la marca, ya sea
fotogréfica o de dibujo, en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco
y negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10

cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

Cuando el Instituto lo requiera o asi lo determine el solicitante, se
podran presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar la marca

solicitada en su totalidad;

Esta fraccidbn cuenta con suficiente claridad ademas que es la primera
fraccidbn que toma en cuenta la determinacion del solicitante para poder ilustrar
mejor su marca. Cabe sefialar que muchas veces las marcas tridimensionales
suelen ser complejas por su originalidad y en muchas ocasiones una imagen
fotografica no puede identificar claramente las texturas, materiales o alguna

caracteristica muy especifica de la forma tridimensional.

V.- En el caso de los signos de sonido, la representacién podra

realizarse por medio de pentagramas, fonogramas® o, en su caso,

%2F1396922%2F8164%2Fv%2F600%2Fdepositphotos 81640130-stock-video-
hologram-dollar-
sign.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmx.depositphotos.com%2F81640130%2F st
ock-video-hologram-dollar-

sign.html&docid=igE4zsdifLOIsM&tbnid=PaZKOdX xSpmSM%3A&vet=10ahUKEw
[09auvrbLgAhUIZKWKHVYUBISQMwhJKAowC(..i&w=608&h=342&itg=1&client=fir
efox-b-
ab&bih=654&biw=1366&09=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZ
KwKHVYUBI8QMwhJKAowCqgé&iact=mrc&uact=8 Consultada el 10/02/19.

99 LFDA. Articulo 129. Fonograma es toda fijacion, exclusivamente sonora, de los

sonidos de una interpretacion, ejecucién o de otros sonidos, o de representaciones

digitales de los mismos.
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onomatopeyas!®. Ademas, debera presentarse una descripcion de la
marca solicitada y acompafiarse de un soporte material que contenga el

archivo digital que reproduzca el sonido.

En cada soporte material que contenga el archivo digital, se debera
incluir inicamente la reproduccion de la marca. Dicho soporte, una vez

presentado no sera objeto de devolucion al solicitante.

El archivo digital podra presentarse en cualquiera de los formatos .avi,
.mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav 0 .m4a, el cual no podra exceder de

10MB, ni estar encriptado ni protegido por contrasefia.

La presente fraccibn en analisis corresponde a los signos distintivos
sonoros, y es aqui precisamente en donde puede comenzar la complejidad para el

procedimiento de registro.

En primer lugar, se indica que, para la solicitud de este tipo de signos, su
representacion podra realizarse por medio de pentagramas, fonogramas o, en su
caso, onomatopeyas. Pareciera simple el agregar un pentagrama con el contenido
del sonido descrito a través de notas musicales, pero qué sucede cuando el signo

sonoro solicitado cuenta con efectos novedosos de dificil representacion.

Si bien el texto de la fraccion hace mencion a que se puede acompaiiar el

archivo digital que reproduzca el sonido en cualquier soporte material (puede ser

100 Onomatopeya es una palabra que proviene del latin tardio onomatopoeia,
aungque su origen se remonta a un vocablo griego. Se trata de la imitaciébn o
recreacion del sonido de algo en el término que se utiliza para significarlo.
También puede referirse a fendmenos visuales. Ejemplos: “Guau” (perro), “miau”
(gato), “pio” (pajaro), “cuac” (pato), “kikiriki” (gallo), “muu” (vaca) y “oink” (cerdo).
Disponible en https://definicion.de/onomatopeya/ Consultada el dia 10/02/19.
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algun dispositivo USB, o CD) ademas de los ahi permitidos (.avi, .mp3, .mp4,

.wma, .wmyv, .wav 0 .m4a), con la Unica condicién que no exceda 10 MB.

El problema con esta solicitud, se pudiera presentar cuando se deba
requisitar lo relacionado con “...Ademas, debera presentarse una descripcion de la
marca solicitada y...”. En mi opinion esta parte del texto es muy imprecisa pues
condiciona al solicitante a describir la marca solicitada, no obstante que ya se

cuenta con el sonido en el soporte material.

A continuacién, acudiré a una reciente solicitud ingresada en el IMPI
radicada bajo el expediente niumero 2088123. Esta solicitud pretende el registro
para proteger: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DE
SOMBRERERIA, comprendidas en la clase 25 del nomenclator internacional.

En el siguiente enlace se encuentra disponible el sonido que se pretende

e i L

registrar:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/DescargarArchivoServelt?tipoSoli
citud=1&anioSolicitud=1985&expediente=2088123

Adicionalmente, el solicitante cumpliendo los requisitos que le pide la ley
para obtener este registro, tuvo que realizar una descripcion de la marca, a lo cual

manifesto:

Descripcion de la marca: SONIDO DE MOTOCICLETA TIPO
MOTOCROSS

En este ejemplo y a simple vista, el solicitante ha cumplido con los

requisitos exigidos por la Ley. Ahora correspondera al instituto realizar los
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examenes correspondientes (forma y fondo) para determinar si otorga o no el titulo

de registro.

Por ser este ejemplo una de las primeras solicitudes de registro, al dia de
hoy, aun no hay alguna noticia sobre los resultados reales a esta solicitud, sin
embargo y atendiendo a las reglas generales que se deben observar, en primer
lugar, se deberd evaluar que el signo solicitado no infrinja ninguna de las
prohibiciones establecidas en el articulo 90 de la LPI. Posteriormente analizaran
que satisfaga los requisitos y de cumplir con todos los criterios este signo podria

llegar a constituirse en uno de los primeros titulos de registro.

Para concluir el analisis de esta fraccion y en mi opinion, la parte
conducente a la descripcion de la marca puede ser un arma de dos filos para el
solicitante, pues considero que una descripcion del signo dejado al albedrio de la
interpretacion del dictaminador, deja una muy delgada linea que puede significar

en gran medida si se concede o no el titulo del registro.

La falta de precisién pone en tela de juicio la autenticidad y profesionalismo
en los criterios de los dictaminadores, por lo tanto, considero que se deberan
establecer reglas claras y precisas en las que se plasmen claramente los

lineamientos que deben observarse en este tipo de solicitudes.

VI.- En el caso de signos de olor, se debera describir la marca
solicitada. En caso de duda, a efecto de determinar el objeto de la
proteccion, el Instituto podra requerir la exhibicion del producto al que

se aplicara la marca;

Esta fraccion es quizé la mas incompleta de toda la reforma, considero que
se deja de analizar la importancia de la claridad en la Norma para los solicitantes,
por lo que una regla tan somera, puede causar confusién e inducir al error del

solicitante.
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Esta fraccion refiere que el solicitante debera describir la marca solicitada,
luego entonces, podemos encontrarnos con la siguiente interrogante ¢coémo se
describe un olor?, a simple vista podemos imaginar cualquier cosa con Ssu
respectivo aroma, por ejemplo, una flor, un dulce, una fruta etc., pareciera facil
pues estos aromas los hemos tenido presentes a lo largo de nuestras vidas, sin
embargo se deben atender como en el caso anterior, las reglas generales y los

impedimentos del articulo 90 de la LPI, por lo que no sera tan facil.

En el siguiente ejemplo se aprecia claramente la inquietud vertida en mi
argumento. Utilizare la solicitud de registro ingresada el pasado 10/08/18 en el
IMPI, a la cual recay6 el nUmero de expediente 2088192. Esta solicitud pretende
registrar productos pertenecientes a la clase 32 del nomenclator internacional los
cuales comprenden: AGUA ENRIQUECIDA CON MINERALES [BEBIDAS];
AGUAS [BEBIDAS]; BEBIDAS CON SABOR A FRUTA; BEBIDAS
DEPORTIVAS ADICIONADAS CON ELECTROLITOS; BEBIDAS
FUNCIONALES A BASE DE SOLUCIONES DE ELECTROLITOS PARA USO
MEDICO; SUERO ORAL.

Ahora bien, el solicitante cumpliendo con todos los requisitos requeridos por
la Ley presenta su solicitud y en el campo referente a la descripcion de la marca,
seflala lo  siguiente: LA MARCA CONSISTE EN EL OLOR
PREDOMINANTEMENTE A JAMAICA, EN EL QUE SE PODRIAN LLEGAR A
PERCIBIR ADEMAS NOTAS DE AROMA DE AGUA DE MAR, FLORALES,
AMADERADAS, BALSAMICAS Y ASTRINGENTES, APLICADO AL
PRODUCTO.

Desde mi punto de vista esta solicitud primeramente debera ser requerida
mediante un oficio de aclaraciéon, pues siguiendo las reglas generales de registro,
esta marca se encuentra fuera de la legalidad pues incurre en la prohibicion

prevista en la fraccion IV del articulo 90 de la LPI que a la letra dice:
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Art. 90 No seran registrables como marca:

V. Los signos que, considerando el conjunto de sus

caracteristicas, sean descriptivos de los productos o

servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el

supuesto anterior, 10s signos descriptivos 0 indicativos

que en el comercio sirvan para designar la especie,

calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de

origen o la época de produccion de los productos o

Servicios;

N. del Autor. Lo subrayado es propio.

Después de analizar el caso anterior se puede apreciar la falta de claridad
de la ley, pues al estar redactada de una forma tan simple, deja abierta la
posibilidad a este tipo de errores, pues mientras el solicitante promedio tratara de
describir el olor de su marca, deja de observar los lineamientos principales sobre
la no registrabilidad de la marca pues a todas luces resulta descriptiva de los

productos a los cuales pretende amparar.

VIl.- En el supuesto previsto en el articulo 89 fraccion VIl de la
Ley, la representacion de la marca consistird en la reproduccion
fotogréfica o de dibujo, en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco
Yy negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10
cm, ni menores de 4 cm x 4 cm. Ademas, se debera acompafiar una
descripcion detallada de dicha representacion.
Cuando el Instituto lo requiera o asi lo determine el solicitante, se
podrdn presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar

visualmente el producto o servicio el fin de este acuerdo es determinar
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las especificaciones que deberan cumplir los signo que pueden
constituir una marca a los que se refiere el articulo 89 de la Ley, asi

como los anexos a las solicitudes que se presenten ante el Instituto;

Esta fraccion esté dirigida exclusivamente a la fraccion VIl del articulo 89 de
la LPI, a saber:

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

Vil.-La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen,
incluidos, entre otros, el tamafio, disefio, color, disposicion de la forma,
etiqueta, empaque, la decoracién o cualquier otro que, al combinarse,

distingan productos o servicios en el mercado, y

Ahora bien, primero que nada, es importante aclarar que este tipo de
solicitudes de registro generalmente se deberan identificar en la solicitud de
registro marcando el campo relacionado a la IMAGEN COMERCIAL.

El precepto en comento refiere a un conjunto de elementos que pueden ser
operativos, de imagen e incluyendo ademas otras caracteristicas por ejemplo el

tamafio, el color, la disposicion de la forma el empaque etc.
Para ejemplificar esta fraccion recurriré al expediente radicado en el IMPI

bajo el nimero 2088393, cuya solicitud fue ingresada el pasado 10/08/18, y se

acompaio ademas con la siguiente imagen:
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101

En este ejemplo el solicitante pretende registrar su IMAGEN COMERCIAL
en la clase 37 del clasificador internacional de Niza para proteger: SERVICIOS DE
CONSTRUCCION; SERVICIOS DE REPARACION; SERVICIOS DE
INSTALACION; ALQUILER DE BOMBAS DE DRENAJE; BALANCEO DE
NEUMATICOS; ENGRASE DE VEHICULOS; EQUILIBRADO DE NEUMATICOS;
ESTACIONES DE SERVICIO [REABASTECIMIENTO DE CARBURANTE Y
MANTENIMIENTO]; LAVADO DE VEHICULOS; LIMPIEZA DE VEHICULOS;
LUBRICACION DE VEHICULOS; MANTENIMIENTO DE VEHICULOS;
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR; PULIDO DE
VEHICULOS; RECAUCHUTADO DE NEUMATICOS; SERVICIOS DE RECARGA
DE BATERIAS DE VEHICULOS; SERVICIOS DE REPARACION EN CASO DE
AVERIA DE VEHICULOS; TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE PARA VEHICULOS;
TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA LA HERRUMBRE PARA VEHICULOS;

101 Imagen utilizada Unicamente para fines didactico académicos, tomada
directamente del Listado de Solicitudes de Registro de Marca de Certificacion,
Holografica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o Combinacion de los Anteriores
del IMPI, disponible para su consulta en:
https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsgMarcasNoT

rad.pgi. Consultada el 10/02/19.
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TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA LA OXIDACION PARA VEHICULOS;
VULCANIZACION DE NEUMATICOS [REPARACION]; ALQUILER DE
APARATOS PARA EL LAVADO DE COCHES; SERVICIOS DE RECARGA
ELECTRICA PARA VEHICULOS; SERVICIO AUTOMOTRIZ [MANTENIMIENTO];
SERVICIOS DE VEHICULOS [MANTENIMIENTO]; TALLER MECANICO PARA
EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

En el ejemplo anterior, se puede ver claramente el conjunto de elementos y
caracteristicas especiales que se pueden proteger con un registro de estas
caracteristicas. En apariencia este tipo de signos distintivos protege una gran
cantidad de elementos en un solo registro, sin embargo, este beneficio pudiera
llegar a ser riesgoso con el paso del tiempo. Para comprender este razonamiento

inserto lo establecido en el primer péarrafo del articulo 128 de la LPI.

Articulo 128.- La marca deberd usarse en territorio nacional, tal como
fue registrada o con modificaciones que no alteren su caracter distintivo.

Luego entonces, el titular debera tener mucho cuidado con los cambios que
eventualmente pudieran a realizar en su imagen comercial, pues el texto del
propio articulo 128, tampoco es suficientemente claro para determinar a qué se
refiere con modificaciones que no alteren su caracter distintivo, es decir que tanto
se puede cambiar para considerar que se estd alterando el caracter distintivo y
mas si consideramos la gran cantidad de combinaciones y elementos que pueden

ser amparados bajo un mismo registro.

Esta situacion deja un tema completo de analisis, sin embargo, no entraré al

estudio de fondo por no ser la parte medular de esta tesis.
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CAPITULO V.- Implementaciones Necesarias a la Legislacion de la Propiedad

Industrial

5.1 Reforma al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Como ya habia mencionado con anterioridad, es necesaria una reforma
urgente al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Considero que, por
ahora, esta necesidad ha pasado desapercibida, pues las actualizaciones en la
Ley Primaria con la reciente reforma, aln son muy prematuras para evaluar sus
consecuencias. Estas necesidades regulatorias en el Reglamento, se comenzaran
a percibir claramente con los primeros resultados plasmados en los oficios de
impedimento que, en su momento, emita el IMPI con respecto a las primeras
solicitudes registrales de los signos distintivos no tradicionales, presentadas a
partir del 10/08/18.

El afilo pasado nuestra Ley de la Propiedad Industrial tuvo dos grandes
reformas aplicadas, la primera publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 13
de marzo de 20181%% entrando en vigor 30 dias después de su publicacion, en la
cual se contemplaron diversos cambios en trdmites relacionados con invenciones,
modelos de utilidad y disefios industriales, asi como la inclusion de las
indicaciones geograficas. En el caso de la segunda reforma, fue publicada el 18 de
mayo de 20181%, y entrd en vigor hasta el 10 de agosto del 2018, en la cual se

prevé todo lo relacionado con la inclusién de los signos distintivos no tradicionales.

102 Publicacion completa disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/Ipi/LPI_ref16 13marl8.pdf
Consultada el 16/02/19.

103 Publicacion completa, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi/LPI_ref17 18may18.pdf
Consultada el 16/02/19.
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Si bien las recientes reformas, son un referente historico para nuestro
marco legal de la materia, considero también, que dichas reformas son
insuficientes e incompletas en tanto no se realice la adecuaciéon al reglamento de
la LPI y a los diversos criterios en materia de registro de marcas que han sido

publicados o que aplica la autoridad.

5.2 Analisis al “Dictamen total, con efectos de final, sobre la
propuesta regulatoria denominada: Decreto por el que reforman y adicionan

diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial”

A consecuencia de la primera reforma a la LPI publicada, la Comision
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)1%4 emiti6 el siguiente: Dictamen total,
con efectos de final, sobre la propuesta regulatoria denominada” Decreto por el
gue reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial™%, fechada el 17 de julio de 2018 y entregado en las oficinas

del IMPI dos dias después.

104 L a CONAMER es la agencia del gobierno federal encargada de impulsar la
politica de mejora regulatoria en el pais. Lleva a cabo las siguientes funciones:
Revisa el marco regulatorio nacional, diagnostica su aplicacion y elabora
propuestas legislativas y administrativas, asi como programas para mejorar la
regulacion en actividades o sectores econémicos especificos. Analiza y dictamina
las regulaciones que pretenden emitir las dependencias y los organismos
descentralizados del Gobierno Federal, a fin de garantizar que su impacto, en
términos de beneficios sociales, sean mayores a sus costos. Administra el
Registro Federal de Tramites y Servicios que es un inventario de los tramites de la
Administracion  Publica Federal. Las Dependencias y  Organismos
Descentralizados no pueden aplicar tramites adicionales a los inscritos en este
registro ni aplicarlos en forma distinta a lo que se establezca en el mismo.

105 Publicacion completa, disponible para su consulta en
http://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/21851/emitido/49048/ COFEME
Consultada el 16/02/19.
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En dicho dictamen, la CONAMER realiza un estudio minucioso sobre el
particular, incluyendo sus observaciones sobre la propuesta del IMPI de modificar
también el Reglamento de la LPI, con el objeto de brindar seguridad juridica a los

usuarios y facilitar la actuacion del Instituto.

En al apartado Il del dictamen en comento, el cual transcribo a

continuacion para mejor apreciacion, la Comision determina lo siguiente:

En relacion al presente apartado, se observa que el IMPI
considero la posibilidad de implementar otro tipo de regulacion, no
obstante, dicha alternativa fue descartada en virtud de que ‘para

atender la situacibn planteada se analiz6 _emitir _Acuerdos

Administrativos, por parte del Director General con fundamento en el

articulo 7 BIS 2 de la LPI, donde le faculta para expedir mediante

Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federacion, las reglas y

especificaciones para la presentaciéon de solicitudes, asi como los
procedimientos, criterios , lineamientos y requisitos especificos para
facilitar la operacion del Instituto, incluyendo las reglas generales para
la gestion de tramites a través de medios electronicos. No obstante,
toda vez la problemética o situacién que da origen al presente Proyecto
es principalmente la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial

publicada el 13 de marzo de 2018, se determiné que el instrumento

idobneo para atender la situacidn es a través de su Reglamento. Lo

anterior, considerando que el Diccionario Juridico Mexicano define al
reglamento como una norma de caracter general, abstracta e
impersonal, expedida por el titular del Poder ejecutivo, con la finalidad

de lograr la aplicacion de una Ley previa. El Reglamento es producto de

la facultad reglamentaria contenida en el articulo 89, fraccion de la

Constitucion gue le encomienda al Presidente de la Republica la

facultad de proveer, en la esfera administrativa, a la exacta observancia
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de la Ley. El diccionario Juridico Mexicano agrega que el reglamento es
una norma que complementa y amplia el contenido de una Ley, por lo
que jerarquicamente esta subordinado a ésta y corre la misma suerte;

de tal manera que, si una Ley es reformada, derogada o abrogada, el

reglamento se vera afectado con las mismas consecuencias. Asimismo,

sefala que las leyes por su naturaleza no pueden prever todos los
supuestos posibles, por lo que su grado de generalidad y abstraccion
debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos en contraste
tienen a detallar los supuestos previstos en la Ley para que la
individualizacion y aplicacion del orden juridico sea clara y efectiva. Los

costos vy beneficios de emitir un acuerdo administrativo seran los

mismos que la emision del Reglamento, que en el capitulo

correspondiente se detallaran. No obstante, legalmente hablando
resulta inviable establecer en un Acuerdo Administrativo disposiciones
gue tienen como finalidad aplicar las Reformas a la LPI de marzo del

afno en curso”.

N. del A. Lo subrayado es propio

En el extracto anterior, se puede apreciar, y a solicitud del propio IMPI, una
l6gica juridica, suficientemente razonable para considerar urgentemente la
implementacion de la reforma en el Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial.

Considero que, si bien el Director del IMPI cuenta con facultades para emitir
Acuerdos y publicarlos en el DOF, con respecto a las reglas, procedimientos y
criterios relacionados con la OPERACION del Instituto, estos no son suficientes de
acuerdo al siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia: Para
delimitar la connotacién del acuerdo administrativo, es conveniente recurrir a un
sentido amplio y a otro estricto: A) en sentido amplio, el acuerdo administrativo es

una resolucién unilateral, decision de caracter ejecutivo unipersonal, pluripersonal
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0 un acto de naturaleza reglamentaria; B) En sentido estricto el acuerdo
administrativo puede revestir aspectos formales, en cuanto a que constituye el
acto mediante el cual, el titular de un érgano de jerarquia superior conoce de un
asunto, cuya resolucion le compete y le ha sido sometido a consideracion por el

titular de un 6rgano de grado inferior.1%

Luego entonces, si atendemos al principio de subordinaciéon jerarquica
tenemos el siguiente orden: CONSTITUCION; LEY; REGLAMENTO; ACUERDO;
etc., por lo tanto, ES NECESARIO que las reglas procedimentales generales de la
Ley, se encuentren plasmadas primeramente en su Reglamento y en segundo
lugar y de ser necesario en algin Acuerdo, pero ya de manera excepcional. Sirva
de refuerzo las siguientes tesis que en su parte conducente y por analogia a

continuacioén invoco:

PRINCIPIO DE SUBORDINACION JERARQUICA. SE VULNERA
CUANDO UN REGLAMENTO CONTRARIA UNA LEY DISTINTA A LA
QUE DESARROLLA, COMPLEMENTA O DETALLA, PERO CON LA
CUAL GUARDA VINCULACION.7

La importancia de los reglamentos radica en gue posibilitan proveer en

la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, donde el

principio de leqgalidad preceptla que no puede existir un reglamento

independiente en el ordenamiento juridico, al ser necesaria una ley

previa; asi, en atencion a dicho principio, los reglamentos no pueden

contener cuestiones que son exclusivas de la ley, cobrando relevancia

106 Concepto de Acuerdo Administrativo que proporciona el Diccionario Juridico
Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién: (escrito por Olga
Hernandez Espindola) Consultado el 16/02/19.

107 Décima Epoca Registro: 2008434 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis:
Aislada Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion Libro 15, febrero
de 2015, Tomo Il Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. 1/2015 (10a.) Pagina: 1770
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el concepto de reserva de la ley. Ahora bien, el principio de

subordinacién jerarquica al que se encuentra sujeta la facultad

reglamentaria, consiste en la exigencia de que al reglamento lo preceda

necesariamente una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente,

o detalle y en las que encuentra su justificacién y medida. Sin embargo,

puede darse el caso en que un reglamento viole una ley distinta de las
que reglamenta en forma especifica y con ello puede infringir el
principio en comento; de ahi que, para hacer valer su
inconstitucionalidad, debe argumentarse que excede el alcance de la
Ley, y para ello puede partirse de aquella que el reglamento desarrolla
complementa o detalla, o bien, de aquella otra con la que tenga
vinculacion por la materia regulada.

Amparo directo en revision 2485/2014. Oplex, S.A. de C.V. 19 de
noviembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros
Alberto Pérez Dayan, José Fernando Franco Gonzalez Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Luis Maria Aguilar Morales. Ausente: Sergio A.
Valls Hernandez. Ponente: Luis Maria Aguilar Morales. Secretaria:
Ursula Hernandez Maquivar.

Esta tesis se publico el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas

en el Semanario Judicial de la Federacion.

SUPREMACIA DE LA LEY SOBRE LAS DISPOSICIONES DE UN
REGLAMENTO.108

La validez de la disposicion de un reglamento o acuerdo, para efectos

de aplicacidén, o bien, para propdsitos de interpretacion o integracion

normativa, estd supeditada a que tales disposiciones quarden

congruencia con las normas legales expresas existentes sobre la

108 Novena Epoca Registro: 185878 Instancia: Tribunales Colegiados de

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y
su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002 Materia(s): Penal Tesis: 1.20.P.61
P Pagina: 1453
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materia_especifica_de reqgulacion de que se trate, a mas de que se

entienden sujetas, asimismo, a los principios juridicos que emergen
directamente de la propia ley; de manera tal que las disposiciones
reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no_pueden

validamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni

tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la
misma, pues tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en
forma armonica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la

propia ley, atendiendo al principio fundante de la supremacia del

sistema normativo que rige el orden legal; por consiguiente, debe

estarse a aquella aplicacion legal exegética, que de manera sistematica
armonice los preceptos relativos, frente a una interpretacién puramente
literal que soslaye una adecuada integracién juridica y se desentienda
de la supremacia de las normas, de la cual depende precisamente la
validez de las mismas, por lo que los acuerdos y disposiciones

reglamentarias, antes que oponerse, deben tener fundamento en

normas sustentadas en otras de nivel superior, como lo son las leyes,

las cuales, a su vez, estan supeditadas, en cuanto a su validez, a otras

normas de mayor jerarquia, que culminan en la Ley Fundamental del

pais, la cual entrafa la suprema razén de validez del orden juridico. En

tal virtud, la validez de la supletoriedad de una ley, légica vy

juridicamente, no pueden supeditarse al contenido de un reglamento, y

menos aln a las disposiciones de un acuerdo general de orden

administrativo, asi como tampoco puede contrariar los principios

generales gue emergen de las normas legales, maxime cuando en

relacion con un punto o materia determinada, la propia Ley Suprema del

pais expresamente establezca que deba estarse a los términos de la

ley, como acontece en tratAndose de la impugnacion del no ejercicio de
la accion penal a que hace referencia el parrafo cuarto del articulo 21
de la Carta Magna; y siendo asi, las disposiciones de los numerales 21
del Reglamento de la Ley Organica de la Procuraduria General de
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Justicia del Distrito Federal y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el
titular de esa institucion, que establecen que el querellante u ofendido
tiene derecho a inconformarse respecto de la determinacion de no
ejercicio de la accion penal en un término de diez dias contados a partir
de su notificacidn, no pueden prevalecer respecto del articulo 57 del
Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que
previene que los términos empezaran a correr desde el dia siguiente al
de la notificacion, por lo que en orden a su superior jerarquia, debe
estarse a esta regla establecida en la invocada ley procedimental.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 2212/2001. 11 de abril de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: Salvador Josué Maya Obé, secretario de tribunal
autorizado por la Comision de Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal para desempefiar las funciones de Magistrado.
Secretaria: Silvia Carrasco Corona.

N. del A. Lo subrayado es propio

Por otro lado, y continuando con el analisis de la CONAMER sobre el
dictamen emitido, en las siguientes lineas, se lee su propia aprobacion, transcribo

a continuacion:

Con base a lo anterior, el IMPI consider6 que la emision de la
Propuesta Regulatoria es la mejor opcién por las siguientes razones:
“...el Proyecto de Decreto que Reforma el Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial, es la mejor opcién para implementar las reformas
y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas el pasado
mes de marzo; toda vez que, como se ha sefialado, un Reglamento
tiene la finalidad de lograr la aplicacion de una ley previa, que

complementa y amplia su contenido, el cual es emitido por el
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Presidente de la Republica en cumplimiento de la facultad de proveer,

en la esfera administrativa, a la exacta observancia de la Ley.”

Finalmente, en el capitulo V referente al Cumplimiento Aplicacion y

Evaluacion de la propuesta, la Comisién manifesto lo siguiente:

Con relacion a los mecanismos a través de los cuales se implementara
la Propuesta Regulatoria, el IMPI manifesté en la pregunta 11 de AIR
que: “Para su implementacion se llevara a cabo las siguientes acciones
» Se modifican los siguientes Acuerdos Administrativos: “Acuerdo por el
gue se establecen las reglas para la presentacion de solicitudes ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”; “Acuerdo por el que se
establecen los plazos de respuesta a diversos tramites ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial” y ‘“Acuerdo por el que se
establecen los lineamientos para el uso del Portal de Pagos y Servicios
Electrénicos (PASE) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial e
Se abrogara el “Acuerdo por el que se da a conocer la lista de
Instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial para el depdsito de material bioloégico” « Se realizaran
modificaciones a los sistemas de gestion de la Direccion Divisional de
Patentes para actualizarlos conforme a las Reformas del Reglamento
incluido el Sistema “Invenciones en linea“ « Por lo que se refiere a los
recursos humanos, se llevaran a cabo talleres de capacitacion para que
el personal del Instituto conozca las reformas, sus alcances y la forma
de aplicarlos en su trabajo diario, sobre todo a los examinadores de la
Direccion Divisional de Patentes ¢ También se organizaran cursos
dirigidos al publico en general que difundir las Reformas y adiciones al

reglamento.”

Como es posible apreciar en lineas anteriores, el impacto que genera una

reforma a la Ley conlleva diversas situaciones y es parte de un periodo de
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transicion bastante largo, por lo que si tomamos en cuenta que el dictamen
anterior unicamente fue con base en la aplicacion de la primera reforma a la LPI (
13 de marzo de 2018), y aun en principios del afio 2019, no se tiene ninguna
reforma aplica al Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que muy
dificilmente tendremos una regulacion reglamentaria precisa y sobre todo
adecuada en relacion a la segunda reforma a la LPI del afio pasado (DOF 18 de
mayo de 2018).

5.3 Propuesta de reforma al Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial

Una vez analizado lo anterior, me es oportuno presentar una propuesta de
reforma al Reglamento de la LPI, tomando en cuenta lo que refiere el primer

13

articulo del Reglamento vigente “... tiene por objeto reglamentar la LPl y su
aplicacion e interpretacion, para efectos administrativos, corresponde al IMPI.” Por
lo tanto, considero que la siguiente propuesta generara expectativas idoneas en
las reglas de presentacion de solicitudes de registro de signos distintivos no

tradicionales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La propuesta siguiente versara Unicamente sobre el TITULO TERCERO
pues es la parte conducente los signos distintivos no tradicionales objetos de este
trabajo de investigacion.

La propuesta de reforma, sugiere primeramente modificar el titulo tercero,
modificar el texto del articulo 53 y adicionar TRES articulos mas para quedar de la

siguiente manera:

Texto Vigente en el Reglamento Propuesta de Reforma
de la Ley de la Propiedad

Industrial
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TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO DE LAS
MARCAS, AVISOS Y NOMBRES
COMERCIALES

TITULO TERCERO
CAPITULO UNICO

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

ARTICULO 53.-Para efectos de lo
dispuesto en el articulo 89, fraccion
Il de la Ley, quedan incluidos como
formas tridimensionales los
envoltorios, empaques, envases, la
forma o la presentacion de los

productos.

ARTICULO 53.-Para efectos de lo
dispuesto en el articulo 89, fraccion
| de la Ley, quedan incluidas las
nameros,

denominaciones, letras,

elementos figurativos,
combinaciones de colores y signos
asi como la
de

hologréficos,
combinacion cualquiera de

éstos.

NO EXISTE

ARTICULO 53 BIS.-Para efectos de
lo dispuesto en el
de

articulo 89,
fraccion I la Ley, quedan

incluidos como formas

tridimensionales los envoltorios,
empaques, envases, la forma o la

presentacion de los productos.

NO EXISTE

ARTICULO 53 BIS-l.-Para efectos
de lo dispuesto en el articulo 89,
fraccion V de la Ley, los sonidos
podran ser representados
de

pentagramas, fonogramas o, en su

graficamente, por medio
caso, onomatopeyas. El solicitante
de

aparatos, instrumentos, Yy nuevas

podrA& ademas ayudarse
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tecnologias, o cualquier otro medio
como pudiera ser el oscilograma, el
espectro sonoro y el

espectrograma.

Ademas, debera presentarse una
descripcion de la marca solicitada y
acompanarse de un soporte
material que contenga el archivo

digital que reproduzca el sonido.

El archivo digital podra presentarse
en cualquiera de los formatos .avi,
.mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav 0
.m4a, el cual no podra exceder de
20 MB, ni estar encriptado ni

protegido por contrasefa.

NO EXISTE

ARTICULO 53 BIS-Il.-Para efectos
de lo dispuesto en el articulo 89,
fraccion VI de la Ley, los olores que
se pretendan registrar deberan
describir claramente la marca
solicitada observando las reglas
generales de no registrabilidad
contenidas en el articulo 90 de la
LPI.

La descripcion verbal del aroma u
olor, debe ser clara y precisa sin
gue pueda mediar el error de caer

en confusion.

No seran validas las solicitudes que
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presenten féormulas quimicas, pues
estas representan los elementos o
ingredientes que contiene la
sustancia y no describe
exactamente el olor que se percibe

a través del olfato.

En los casos en que la solicitud de
registro de olor, pretenda proteger
‘productos”, éstos necesariamente
deberan acompafiarse junto con la

solicitud de registro.

En el caso de que la marca de olor
pretenda proteger “servicios”,
ademas de los requisitos anteriores
y previo pago de los derechos
correspondientes, se debera
solicitar una visita de inspeccién a
cargo de personal autorizado por el
Instituto, al lugar o establecimiento
donde se usara el aroma, a fin de
tomar en cuenta toda la informacion
necesaria para la evaluacion de los

examenes correspondientes.

Ademas de las propuestas anteriores aplicables al Reglamento de la LPI,
sera necesario modificar el formato de registro IMPI-00-001-B, intitulado “Solicitud
de Proteccion de Signos Distintivos: Registro de Marca Holografica, Sonora,
Olfativa, Imagen Comercial o combinacion de los anteriores”
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Formato Original y vigente.

gob moc

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Solicitud de Proteccion de Signos Distintivos:
Registro de Marca Holografica. Sonora, Olfativa,
Imagen Comercial o combinacidon de los anteriores

Homaoclave del formato
IMPI-00-001-B

*Fecha de publicacién del formato en el DOF
s /

[ Folio

Fecha de solicitud del tramite

) A
(=] A A

Datas generales del{de |os) sclicitante(s)

Forsonas fisicas
CLIRP fopckonalic
Hombredss:
Primeer apellido:
Sepundo apellido:
Maciomnalidad:

Teléforms Clada, mdmeno, extensidnmd:

Forsonas morales

RFC cogcionali:
Drenominadidn o razdn soclal

Macionalkiacd:

Teléfono dada, ndmero, extensicn):

{0 Continda en aneso {3 Continda en aneso

Damikcilic del solicitants

Codigo postal:

Calle:

e frepin M et S, BimBevared Ak oo, ket Cmonti, €427
MOrers exrerion:

Calania:

P v Aurpllanciin e, Both sl g, Fricoiwnianinmn o, Saoile, Sl
RAUNiCipio o demarcacidn terduerial:

Entidad federativa:

Pais:

MUOFero interion:

Localkiad:
Entre calles copcionai:
Calle posterior opcioman

Domicillio para oir y recibir notifcaciones

Cadiga postal:

Calle:

v e et i m gy am Pen e ek Ut b Dk ke, et o
MOmers exterior:

Calania;

WPor jerrgss. AmplinciSn bulres Faskdercil Fiduge, Frscconuerianms, Senciis, mo)
FAunicipio o demarcacian terrtorial;

Entidad federativa:

Corren electranico:

Hmera Interior:

Localidad:
Enure calbes copoionati:
Calle posLeriar dopeiomaln:

Todos koS reguen miemtos, resohlclones ¥ desmdis actos reladonsdos con & pressnts trimits hasta su conclusién, = notficardn a través de la Gaceta de= la
Prepiedad Irlustrial, de cenlermilad con el articiuda 18532 da la Ley de ke Pregiscdad indusceial,

MEXICO

T EFCONAMER LMEIEES

Cavtmcao

el G, b, S P Tageyaim, Mo Py, LT, Cnciied bt ek bt

Tebifano: (311 C55F 53-34-07 -00 on fa Chednd de Midon v brea reetropclitans, d istoricr de bn BaplbScs sn
memyle pare o wesarks 00 -S00% 10 G080, cxfemsiorss. 10088, LOVED y 10181

Coamea sharmrindis drrbegs ok

Fagina 1 de <+
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gob mx

Instituto Mexicano de |la Propiedad Industrial

Datos de la marca

Parca que soliciva: A . — - — — Ty Ora
Viargasn sorrira t i rm o ') HOIOErafiea () Sonora () Olfativa ) Imagen comercial L o ince lat arosicrses
La marca selicitada puede ser 7Y Masca Coloctiva © ) Marca de Comifcaclan La Marca de Certificacidn se compone -
Mo poriana X wko wre canlle, on i cass e ) e . por una Indicacidn Geografica
Fecha de prirmer uso en Mésico: ; s -
[ ) M se ha usada

(] AR Sy -

Clase Productas o Servicios:
0 Continda en anexa
Drescripeion de ka marca Representacian de la manca que determine el cbjero de la proveccidn

Azt ¢ Edtkrs o marcs gue doims prtEger

[} Cantiniss pnanexo

Elementos sobre los cuabes Mo se solicita proteccibn:

1 Cantinga en anexo

Transliteracion: Traduccidn:
) Cantinga en anexs ) Centiria en anesa
Ublcacidn del establecimiento Prieridad reclamada
Cadigo postal: (Sl o s b ML s e erdiania en £ es inargera |
Calle- Pals {eficina) de origen:
P mevr i Aeorrals bra n gy . am B e d el © arven Pay © ademla, S0 i3
MOrmero extorior: Mimers interior:
Calania: DT —
PP e Ay S Bosbabanil Ly, i i vmsbia Sy i

Localidaed:
MMunicipio o demarcacidn territorial;
Enmidad federativa

Entre calles fopcionaly!

Facha de presentacin,

Calle posterior tapcenal)! oo hdkd AP

Fais:

FManifssts, Bajs pratesta de dedir verclad, gue len dates asentadas en eoth solicitud Son clerlas ¢ que, en case de aciulr carme rrandalarie, cueente can Tacultades
Siificiented para Bbevar & cabo & presenle FAmte. ASIMiEmo, me 3oy por enterade del tratamiento gue e ks dard a los datos personales contenidas e la
presente sokeitud.

Hombre y firma del salicitante o de s representante

*De canformidad con bos artioulos 5. fraccin | del Reglamento de 1o Ley de la Propledsd Industrial y 4 de la Ley Federal de Precedimignte Administrathya, las
foermas ofcides del irstfuto Mex cano de s Propledad industrial debechn publicarse en el Deario Ofcial de la Fedesackin (DOF),

[Te—

e Arenal @ 555, Furkle Sevis Maris Tepsmpan, Xacbdrden, J8000, Chedad de RMei

":‘ a{}QHAMER IMPI ] Tebora: (3L {FE8 $3-34-07 00 e s Dl i Mliw en y dren e ppolitena . ol Bndorior Jic ls. Acpeiblics in
' - —- I r coata parn ol swaarka 01-800-5T0-5F-F exteraknes 10004, 10180y LDIAL.

Coaveed sbO1Or 0 e Ty ol v

MEXICO

o ) G A BB,

Pagina ¥ de 4



Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Dhecumentos anexos

Psege oon unk N I8 caola o CoreRLp R RS

': ) Comgwobante de pago, Original

Doouamenia gue 1a la porsos dal mar i, an tu caze. Original o copia cortificada.
Constandia de insiipeidn en ol Regieio Goneral de Poderes del IMPIL en su casa. Capia.

:__} Raglas oé uhe, Adle & Shid 0 Gl |A kel ddd prodentads por fikd de un doksitanite (cotimulindad ). Original ¢ capis certificads.

i ::' Haja adicional complimentaria al punto *Datos Generales de las Pereonas®, séle en cato de catitularidad Owigginal,
:-I} Haja aiicional complesmentana al pente “Praoductos o serncios”, en s case. Original
b Haja F L] ia = punta " Clementas toben oz cales na e eolicita preteccién”, on o cass, Onigina)

L _} Trahese | Gn de o dotumenbos prosertasos en lema distiem e al espaiicl on su cates Orignal

() Legaizaciin o apestila de 1S decumntos Areses Brovenieries o6l extranters, en su caso, Original.

r‘} DL, por cjample, Carts dorsseiliFnieila o dOOEmEnTas Gue aciedilen b adousi cibin de un cardcter diElintive dervada de wio en e comerda. Deignal o
b copla certihcada
{ _} Loportd il arial Aiﬂmﬁwﬂﬁlfﬁmmﬂmﬂ*fﬂ”uiﬂ abrlds; o produits il Gas 46 aphcarn b4 marcad alfatvas

Términos y condiclones

i s Wen S00F e & TRaLamdesTe e (A0S per sonabe s

B iutd Maskand o K Proghidis ndaniad o o fespondatdd oo 108 Galos ferSdedalit qus oo Chsel Coi 1 [ond Sene SoCIDuE Y OO0 il il dhi RRATIRE O L ST S0
oA batdon pow ke Direcc b Disialonad de M cas oo Ba Mnaldad o dar tramiles a e solic Hud determminar sl commplimisnlo de bos recgui os swighoos por B noe s vclad neciomal =
merrmacksral aplicasie, comactar o veirhants W reperarrants y autarirados on reaceen al ramiee s H’!Mrlf r sl e aud ks ¥ W, @ s cann, pshlcar L
Sl i i Tl P, & D TFais O 1 Ly di L Propesd e |hded1ridl y s il b el P CAB . pafd OB DT et il Pl BEOG dfi &1 S di Seids Li
Drirgc oo Dowinional oo Marcan no reaksa tratamesnio o f3io qUS Mequisran L Sutcmizac ko $x press, S fore LEaT ol misms, 8 retaiaea Con et Mo 8 proun QU proedra. s
ey e (PeRA L O i & o L LS O T Rl sfalbn. £ 340 O [eivaiklad B & Eal fusids L6 CONSlLad0 & RO 5w B0 1P O $1h LS LS S et el 1rs DIiLG
Aciullesco sl BT de o de F00R

Presontarion p mei@rsrionss

Fl heorarlo para s Hin Ge at #n al pabiicn y coniulia de sxcpecientes en s datinbss oficinam Sel Ir Mo beano Sl Pr Indusirisl, dursndo iow dias

et e Cbndalirs i Mabies, serh de s 345 & lad 14050 Pearias

LA SORCH ] Y S S 0% (e PR AT B 1 OO el o (e amen al O FECepoian y COononod o DRCaiveenTos OF i D cin Dy Aonas i MAntad OF $51e Wealilaio, o0
dormi o = Arenal e 550, Pusbio Sania Marla Tepepan, Kochimilcn, 14030, Chadad die Mésko Tamdén preede ser pressnbada en la ventandla de e Oficing s Reglonales, asd oma sn
Bas Diele g wtiores. 0 Sulsicle g aclores Fodedales de la Secrctana de Evonormia

Taurminiss prosdirdy solicEud =1 CEETE T DA Cadie T e de rer B, wervicion de menaaj e, pagpartenia waina s squwalenoes o bien,a srave del ligcnen Linea, #n s
NSO PEaviRL oL 8 8 SF Ul S0, BIS O8] Maglamarilo 58 13 Lisy S8 L P Opreaad Ittt il i o TRUM Cudels del A0 (0 e SSialioCd Lt FeEiat rars b el il 000 08 Loilonuie
sk @l InagRuto M ana & L Propaeded ndisrial

B0 PSS e O LETETAD TS Y ST ST A5 INUTITLE o s meSt DA 3 ke LoBTITanD et meeilarn o I Gadsa O 3 Prophivlan Sesiernsd

Bndgamusdion del tramite

Tranto: a o gua F la formo dia diro de marca.

BT O RaErt o Focaral oo Tramines  Sonekcion: PG g -]

Fecha de autorbackin de la loema por parts de ks Dirscckd n General Adjeria de Proplsded Indhastnial ded 05, 18-¥0-200H,
Focha de s oz sdidn de i fosma por parte oe B Comiside acmnel de bejoia Begoistera: O1-Wid-20ia.

Furdarrim o e dico-admdnisarathn

Wiy (e B Y Pl WAL

Boglamento de i Loy o0 la Propeedad sodustrial

Scusrda por o que o da o concoor 3 Tarts por los soneie st quo provta ol ettt dols -] 1
dyumrole i bbbt bick rigilind P b prriirdl i e Qi S Dl i ol ierill ul s Pl s dbe Ll Prosspiaedtand) el
ACuertin por o ques we e abiscen oy plazos o respaaesns 8 ds s bramites antes s iInsd syt Reaicana de 13 Fropedsd incgurisl
DU OD O o G da & CONODEE o N AT S8 FLETRGN Al POlHOD a0 & I PO S AN 39 L PTopadnd Indus el
et por ol que e dan a conooern los crigm oy de Interpretacion yosploacn de b clasificss bn del Aregio de Mea relatve s s clsificsciSn g smackonad de prochact oy sendcion.
para =l registro o las cemla - a B e las 5 obcitedes de signos dall ante el w de la Prop Indusirsal.

ThEmpsn 0 Hecpisesna.
Flapo de prireers respiesta 4 meses. Mo aplca la negaitiva nd ks posickes foia.
Higjas y dehinrias

cﬂ#nﬂ Wi O Coetrdd £n 2l InstRuto Mexians de a Propeedsd Industrial,
Sd-2d-0u- 1T o 1N {Dred el

S 3l -Dud 000 fCoremartadion ), extonccnoes LIZ37p 113351
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Formato Propuesto (Unicamente los campos conducentes en la pagina 2)

gob mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Datos de |a marca

Marca que solicita: I : Otra
Marque con i X st na sl Holografica Sonora Olfativa Imagen comercial Conbinaci delas anterores)
La marca solicitada puede ser: Marca Colectiva Marca de Certificacién La Marca de Certificacion se compone
Marque con una X stk una casila, en su caso poruna Indicacién Geograﬁca
Fecha de primer uso en México: / /
No se ha usado
DD MM AAAA
Clase: Productos o Servicios:
Contintia en anexo
Sonora Pentagrama Fonograma Onomatopeya Otro Describa Contintia en anexo
Soporte Material Disp. USB D Otro Describa Continda en anexo
Olfativa Producto que acompaiia. Describa Servicios Visita de Inspeccion () Continda en anexo
Descripcién de la marca Representacién de la marca que determine el objeto de la proteccion:

Anate o adhiera la marca que desea proteger

Adicionalmente en la péagina 4, sugiero modificar las instrucciones de
llenado observando los lineamientos propuestos en la reforma del reglamento de
la LPI.

En el caso de las marcas sonoras se debera observar lo siguiente:
El solicitante debera indicar en el apartado correspondiente el soporte
material que presenta, ademas para la descripcion debera indicar si utiliza

aparatos, instrumentos, y/o nuevas tecnologias, o cualquier otro medio como

pudiera ser el oscilograma, el espectro sonoro y el espectrograma.

132



El archivo digital podra presentarse en cualquiera de los formatos .avi,
.mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a, el cual no podra exceder de 20 MB, ni estar

encriptado ni protegido por contrasefia

En el caso de las marcas olfativas se debera observar lo siguiente:

El solicitante que pretenda registrar una marca olfativa debera describir
claramente la marca solicitada observando las reglas generales de no

registrabilidad contenidas en el articulo 90 de la LPI.

La descripcion verbal del aroma u olor, debe ser clara y precisa sin que

pueda mediar el error de caer en confusion.

No seran validas las solicitudes que presenten férmulas quimicas, pues
éstas representan los elementos o ingredientes que contiene la sustancia y no

describe exactamente el olor que se percibe a través del olfato.

En los casos en que la solicitud de registro de marca de olor, pretenda
proteger “productos”, éstos necesariamente deberan acompanarse junto con la

solicitud de registro.

En el caso de que la marca de olor pretenda proteger “servicios”, ademas
de los requisitos anteriores y previo pago de la cuota por servicios que presta el
IMPI, se deberé solicitar una visita de inspeccion a cargo de personal autorizado
por el Instituto, al lugar o establecimiento donde se usara el aroma, a fin de tomar
en cuenta toda la informacion necesaria para su evaluacion al realizar los

examenes de fondo correspondientes.
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CONCLUSIONES

Luego de haber realizado un analisis detallado, sobre los temas propuestos

en esta investigacion, se concluye de la siguiente manera:

PRIMERA. La presente investigacion es de suma importancia y actualidad,
pues nos encontramos ante diversas exigencias politicas, sociales y econdémicas
del mundo, en donde el tema de la Propiedad Industrial juega un papel
determinante, pues es parte de cualquier relacion comercial entre las personas y
los Estados, y con la globalizacion y tecnologia las repercusiones y nuevas

modalidades se verifican casi instantaneamente en toda latitud.

SEGUNDA. No se debe pasar por alto, el reconocimiento a los derechos
MORALES y PATRIMONIALES, que trae consigo un signo distintivo, pues el
sistema de Derechos Humanos, nacional e internacional, exige un reconocimiento
a la creatividad y reconoce un aprovechamiento en beneficio del hombre para

coadyuvar a su desarrollo pleno.

TERCERA. Los referentes histéricos analizados nos muestran la
importancia de los signos distintivos en el comercio e industria y su efecto hacia la
economia de los paises, dado el valor que puede llegar a representar una marca

como un activo intangible.

CUARTA. El derecho Comparado brinda los antecedentes sobre la
aceptacion y regulacion de los signos distintivos “no tradicionales”, en otros
Paises, y de su andlisis sistematico pudimos observar la complejidad que
representa actualmente el poder registrar ese tipo de signos con caracteristicas

tan especiales.

QUINTA. La no registrabilidad de las marcas, nos hizo ver mediante

algunos ejemplos, las razones juridicas por las que no se puede lograr el registro,
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tanto de signos distintivos ordinarios, como de los no tradicionales. Es importante
destacar que en cualquier procedimiento de registro se deberan observar los
lineamientos basicos aplicables a cualquier signo distintivo por lo que ademas de
originalidad, el signo distintivo no debe caer en ninguno de los supuestos

prohibitivos por la legislacion aplicable.

SEXTA. El concepto de marca en la ley de la propiedad industrial anterior a
la reforma la definia como: “Se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado” (art 88)

Con la reforma del mes de mayo de 2018, se incorpora y reconoce a las
marcas No tradicionales, definiéndolas como: “Se entiende por marca a todo
signo perceptible por los sentidos, susceptible de representarse de manera que
permita determinar el objeto claro y preciso de la proteccién, que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”, dando
cabida con ello a la consideracion y proteccién legal para marcas: visuales,
olfativas, sonoras, tactiles y hologréaficas, pero el reglamento que norma el tramite,
ni los diversos acuerdos administrativos del IMPI, relacionados con la presentacion
y tramitacion de signos distintivos, ni los formatos oficiales requeridos permiten o
contemplan algunas otras modalidades como pudieran ser las tactiles, gustativas o
las provenientes de la creatividad digital, realidad virtual o realidad aumentada e
inteligencia artificial, que quedan comprendidas en la caracterizacion del signo
distintivo: “que sea perceptible por los sentidos”, con ello la reforma fue
insuficiente y limitada a un tiempo que pronto sera superado con los avances

tecnoldgicos y evolucidn de la creatividad humana o inclusive humanoide.

SEPTIMA. La presente investigacion aporta al campo del Derecho de la
propiedad industrial, especificamente al Derecho marcario, algunas bases para
lograr la proteccibn marcaria en nuestro pais, pues como se ha venido

comentando, la creciente competencia y la utilizacion de nuevas tecnologias en

135



materia de comercializacion de productos y servicios y su correspondiente

distincion a través de una Marca han incrementado las exigencias regulatorias

OCTAVA. La subjetividad imperante en los examinadores del IMPI y la
complejidad existente para la descripcion adecuada, suficiente e inteligible al
momento de solicitar el registro de una marca “No tradicional”, justifica plenamente
la necesidad de legislar o emitir un reglamento relativo a los criterios objetivos
para que los dictaminadores del IMPI puedan discernir entre la originalidad y

distintividad de un “aroma”, de un sonido o de una marca holografica.

NOVENA. Siendo uno de los fines del IMPI el proteger esa propiedad
industrial, también lo es el fomentar la proteccidon y la difusion y por supuesto
hacer asequible el procedimiento registral al publico en general, pero es el caso
que de una estadistica personal, de cada diez solicitudes ingresadas por el publico
(sin abogado especialista de por medio) mas de la mitad son prevenidas y de
éstas mas del 50% quedan abandonadas ante la falta de conocimiento de la

manera de solventar los requerimientos o aparentes impedimentos sefialados.

DECIMA. La propuesta que expongo en esta Tesis para reformar el
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, pretende fortalecer los cimientos
basicos del solicitante promedio y/o del publico en general, para que tenga
herramientas claras y pueda tomar mejores decisiones a la hora de solicitar el

registro de cualquier signo distintivo “no tradicional” en México.

DECIMA PRIMERA. En el marco de una nueva era para la propiedad
industrial en Meéxico, este trabajo deja al descubierto las vulnerabilidades del
sistema procedimental actual y que desde mi punto de vista requiere una urgente
medida regulatoria al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, de lo
contrario, en los préximos meses, sera el mismo tiempo quien le dara la razén a
esta tesis, pues encontraremos una gran desestimacion y negativas de registros

por parte del IMPI, dejando sin proteccion a los cientos de entusiasmados
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solicitantes que buscan también en la Ley, una innovadora proteccién a la
materializacion de sus ideas, a través de un signo distintivo denominado “NO
TRADICIONAL”
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https://www.gallasteguifranquicias.com/que-es-un-aviso-comercial-2/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/360101/Acuerdo.Reglas_presentacio_n.10.08.2018Com.pdf
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https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/
https://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/

20.

21.

https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/ . Consultado
el 15/11/18

http://comunicacion.senado.gob.mx/pdf/2018/USMCA/resumen/22.%20Pro
piedad%?20intelectual.pdf .Consultado el 23/03/19.

LEGISLACION CONSULTADA

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el
Diario oficial de la federacion del dia 6/2/1917 ultima reforma publicada el
26/3/19

Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario oficial de la federacion
del dia 27/6/91 (anterior a la reforma del 18/5/18)

Ley de la propiedad industrial vigente publicada en el Diario oficial de la
federacion del dia 27/6/91 dltima reforma publicada el 18/5/18

Convenio de Paris, para la Proteccion, de la Propiedad Industrial, adoptado
en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Publicado en el DOF el 27/7/67.
Vigente desde el 26 de julio de 1976.

Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), hecho en Ginebra el seis de
diciembre de dos mil cinco, decreto promulgatorio publicado en el diario
oficial de la federacion del dia 7/03/17

Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificacion Internacional
de los Elementos Figurativos de las Marcas, adoptado en Viena el 12 de
junio de 1973 y enmendado el 1 de Octubre de 1985. Publicado en el DOF
el 23 de marzo de 2000.Vigente desde el 26/01/2001
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado
en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979, se
promulgé en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 10/04/01

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,
modificado el 3 de Octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.
Publicado en el DOF el 8 de febrero de 2003. Vigente desde el 19/02/2013.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario
oficial de la federacion del dia 23/11/94 ultima reforma publicada el
16/12/16

Tratado Integral y Progresista de Asociacién Transpacifico (CPTPP o TPP-
11, por sus siglas en inglés), acuerdo firmado el 8 de marzo de 2018 y
publicado en el DOF del 23/5/18

Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolucién de
diversos tramites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
publicado en el DOF del 9/8/04

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentacién de
solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado
originalmente en el Diario oficial de la federacion del dia 14/12/94 ultima

modificacién publicada el dia 9/8/18.
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34.

35.

Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos
trAmites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria publicado en

el Diario oficial de la federacion del dia 6/9/18.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso del Portal

de Pagos y Servicios Electronicos (PASE) del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial

144



	Portada

	Índice

	Introducción

	Capítulo I. Referentes Histórico - Teóricos de los Signos Distintivos

	Capítulo II. Signos Distintivos no Tradicionales en la Legislación Internacional

	Capítulo III. Los Signos Distintivos en la Reformada Ley de Propiedad Industrial

	Capítulo IV. Deficiencias Reglamentarias en los Procesos Registrales
	Capítulo V. Implementaciones Necesarias a la Legislación de la Propiedad Industrial

	Conclusiones

	Bibliografía


