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INTRODUCCION

Dl tema central de nuestro- EStudlo son las marcas, s;endo'lm—-i

Comerclal.

{VAVtanés dé} p#ésenﬁe trabajo, se analizard el procediﬁiénto =
mércario'éd'iaszleg§slaciones de México y Espaﬁarque,ﬁén pibcﬁﬁadq;
vigilar y proteger a través de sus ordenamientos la utilizaciéﬁ yfF
aprovechamiénto de las marcas, escogiéndose a Espafia para efectuar
dicho andlisis, por la influencia y el dominioc que durante muchos -

afios tuvo en nuestro pais.

El presente trabajo estd comprendido por tres capitulos, el =--
primerc de ellos se refiere a los antecedentes histSricos de las --
marcas en México y en BEspafia, respecto de México iniciaremos desde
la época precolonial hasta nuestros dfas, en el que se explicari --
las rafces que le dieron origen, su desarrollo y evoluéidn, asi co-
mo los tratados internacionales para la proteccién de las marcas --
que tuviercon relevancia en nuestro pais, hasta la regulacién legal
vigente. Respecto a Espafia, este capitulo contempla las leyes que
se dictaron sobre esta materia y que han regido a este pafs durante

muchos afios, hasta su mis reciente legislacifn moderna.



El capftulo segundo esti referido a los aspectos que hemos con
siderado como m&s relevantes sobre la institucién jurfdica de la --
marca tales como su concepto, caracteristicas y funciones, refirién
donos tambi&n a los signos distintivos que pueden constituir una --
marca y los que no son susceptibles de ser considerados como tales
por no reunir los elementos necesarios que establecen la Ley Espaiio

la de Marcas y la Ley de Invenciones y Marcas.

En el tercero y filtime capftulo se estudiard en forma especifi
ca 'los procedimientos para el registro de marcas contemplados por -
la' Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Espafiola de Marcas, par-
tiendo de la presentacisdn de la solicitud, los exd&menes de gque son

- objeto ias marcas propuestas a registro para alcanzar su obtencién
Yy, una vez obtenido, los medios para su conservaci6n, tales como su
renovaci6n y uso obligatorio, contemplando también el derecho que -
tienen los titulares de marcas registradas para autorizar el uso de
las mismas a terceras personas, finalizando dicho capfitulo con el -
andlisis comparativo de los procedimientos regulados por ambos sis-
temas legales destacando las ventajas, desventajas, diferencias y -

semejanzas que al respecto existen entre estos dos pailses.



CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS FN. |

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE.LAS

1.1. EPOCA PREHISPANICA -

Era "un hecho perfectament

trlas ‘del Méxxco antlguo habianl
c16n. Causando adm;racxdn l an los orfebres me.
"xlcanos, asi como los lapldarlos, joyeros Yy trabajadores en pluma"

(1) -

A pesar del desarrollo industrial y artesanal que existfa en =
esa época né se encuentra ningGn antecedente respecto de signos o -
marcas para diferenciar las piezas que elaboraban, esto puede ser -
porque se comercializaba a través del trueque, que consistfa en lle
var a vender y a permutar al mercado, no siendo necesario sefialar -
la procedencia de los productos, tal como lo sefiala el autor Manuel
Orozco y Berra en su obra "Historia de la Ciudad de México": "habia

varias y espaciosas plazas para el comercio y contrataci6én. En la

(1) Fr. Bernardino de Sahag@in, Traduccifén, Notas y Comentarios por
el Dr. Seler Eduardo, "Historia General de las Cosas de Nueva -
Espafia®, Edit. Pedro Robledo, México 1938, Tomo V, Pdg. 195.




principal, se reunfan diariamente arriba de sesenta mil personas. =
Estaba rodeada de portales;. las mercaderias arregladas por calles,

de modo que ningGn articulo se confundfa con otro, y los comprado--
res podian encontrar pronto lo. que buscaban y escoger entre lo gque

se les ofrecia a la vista. Vendi&ndose allf todo género de ropas y
alimentos, joyas de oro, de plata, de plomo, de lat6én, de cobre, de
estafio, de piedras, de hueso, de conchas, de caracoles y de plumas,
de piedras lébéadas y en bruto, adobes, ladrillos y madera, etc. To
do se vendfa por cuenta y medida, si bien parece que no conocfan el
uso de los pesos; y habfa personas encargadas de ver si las medidas
eran exactas“ (2), v Se penaba la falsificacibn de medidas cuyo cas
tigo era- la desérﬁéciéﬂ deyla mercancia y la pena de muerte para el

infractor.

No hay datos que permitan suponer la existencia de las marcas
en su acepci6n juridica y con las caracteristicas actuales pese al
alto desarrollo alcanzado en algunas &dreas comerciales ya que, las
marcas o signos distintivos en las mercancfas no se utilizaron con
finalidades comerciales. Lo que sf podemos afirmar es que se utili
zaron diversos medios para la individualizaci6n de sus. pertenencias,
tales como, sellos, simbolos, grabados, combinaci6n de colores, fi-

quras, etc.

(2) Manuel Orozco y Berra, "Historia de la Ciudad de Mé&xico™, Edit.
Sepsetentas, México, P&g. 19 y 20.



‘1.2, EPOCA COLONIAL

Durante los tres siglos ‘de colonia que vivié México, exlst16 -
! repre516n en. todos los aspectos, sin dejar pasar el aspecto compr-—
cial que era cerrado, ya que se efectuaba generalmente a travéswde

pequefias transacciones, debido a que el verdadero comercio era el -

destinado a Espafia, transportando productos como el oro, la pl‘ta,

frutos, ete., crefindose un monopolio y centralizaci6bn que'enrique

cif6 a aquel pafs; ademis, como lo sefial6é el maestro.Da
dina "no existié el comercio sino ese circulo mezquinorde’la
fias transacciones, casi dom&sticas, que no exigiah

principios juridicos muy complicados".. (3). ~ 1

Sin embargo, el comercio se fomentd enormemente,‘ﬁor‘lo'que -
fue creada ia Casa de la Contratacién de Sevilla en el aiio de 1503
por el Supremo Consejo de Indias, como sistema de control que‘dén-f"“
tro de sus finalidades tenfia la de velar por la observancia de 1as

leyes que regulaban el ordenamiento comercial de Amérlca, debldo al

comercio que se efectud entre &sta y BEspafa.

"El régimen de comercio y navegacidn entre Espaﬁa‘y‘1as,indi s

descansé en el principio del monopolio establecido en favor de

dad". (4)

(3) David Rangel Medina, "Tratado de Derecho Marcario™.

(4) José Marfa Ots Capdequi, "El Estado Espafiol en las Indias"; Foﬁ
do de Cultura Econbmica, México, pdg. 39. L



,,“ ; I

La Casa de“Contratacibn fue un ministerio’de comercio, un; tri-

- bunal mercantil y'una oficina de liquidacibn del comercio.

Es en esta &poca cuando surgen las primeras disposiciones acer
ca de las marcas en la Nueva Espafia, como el articulo 30 del Regla-
mento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de Espafia e Indias
del 12 de octubre de 1778, que disponia que: "todas las mercancias
cuyo destino eéan las Indias, deberian ir provefdas de sus legiti--
mas marcas Yy que en caso de falsedad de éstas, los autores y cOmpli
ces se harfan acreedores a las penas que para tal efecto sefialaba -
el artfculo del citado ordenamiento". (5) Las penas establecidas -
en tal artfculo eran el decomiso de la mercancia, cinco anos de pre

sidio y la prohibici6n de ejercer el comercio en las Indias.

Pero no habia una regulacién juridica marcaria sino s6lc una -
serie de disposiciones aisladas; no obstante ello, durante esta &po
ca se utilizaron diferentes técnicas de marcado, tales como las de -
agua o filigranas, las de fuego y hierro y se reguld la marca en —-

los objetos de oro ¥y plata y las pertenecientes a los gremios.

-=: A continvaci6én sefialaremos las diversas marcas que se emplea--

ron:

I. MARCAS TRANSPARENTES DE AGUA O FILIGRANAS EN PAPEL. --

"gon aquellas que se utilizaron para distinguir los ai

(5) Pedro C. Breuer Moreno.., "Tratado de Marcas de Fébrica y de Co-
mercio", Edit. Robis, Buenos Aires, 1946, Pig. 13.



versos tipos de papeles, éoﬂsistiéndb:su;gécn{cé en e1
uso de una sucesifn fina de hilos met;lic§s,:5616cadbs
en forma horizontal estrecha 'y el fondo d?_laffdrﬁaISe
cruzaba longitudinalmente por hilosxsgbaxados, los cua
les sobresalfan del fondo horiiontal,ypqéteriormente -
sobre dicho enjambre, era vaciada la‘pasﬁa, la cual -~
era prensada quedando la superficie del pépel con las
huellas de los hilos, apareciendo el signo transl@ci--
do". (6}

Este tipo de marcas fueron concebidas por fabricantes
de papel, que haciendo uso de dichas técnicas de elabo
racién y obteniendo los mismos resultados, decidieron
darle algin elemento distintivo para.asi indicar su --

procedencia, propiedad u origen.

TI. MARCAS DE FUEGO. Eran hechas en hierro y bronce calen
tado al rojo vive que serviancomo marcas que se aplica
ban a los esclavos, al ganado y en las corporaciones -

mondsticas para diferenciar los libros.

a) Las marcas de fuego aplicadas a los esclavos: En esta &poca
de represifn y colonizaci6n, los indigenas fueron degradados al pun

to de la esclavitud encuadrandc la sumisién, la obediencia, el tra-

(6) Ram6n Mena, "Filigranas o Marcas Transparentes en papeles de la
Nueva Espafia del S. XVI", México 1926, p&gs. 11 y 13.



bajo duro y-:forzado,”llegando al extremo de ‘las marcas én los seres
humanos para comerciar con ellos} equiparéndolds como objetos, ~pro-.
;dﬁgtdfde enriquecimiento para los espafoles, -solfan darse hasta -.=

cien‘esclavos por-un caballo.

El hierro servia para marcar a los indfgenas los que eran ven-
didos o considerados como prisioneros de guerra o prisioneros por- =

no obedecer la religifn cat6lica, haci&ndolos esclavos.'

g Las:marcas. de hierro eran aplicadas a los indigenas esclavos =

en alguna parte del cuerpo e inclusive en la cara, cometlendo asI -

infinidad de crimenes e 1nJust1c1as.

Los religiosos de la orden-de San Francisco’ se-opusieron a los
mandamientos para la venta de los. esclaves marcados por el hierro,

expresando:

"La feria anda ya tan entendida que a dos pesos vale cada -
alma; ansi se venden los esclavos. De una cosa se podrd -
alabar vuestra majestad, que tiene renta del mds precioso
oro que hay en el mundo porque lo otro es orc de tierra y
lo vuestro es oro de almas, &ste es el tesoro que la Igle-
sia esperaba de las ovejas gue vos encomendadas; no pode--
mos alcanzar con que espiritu fue movido el que tal rela--
cién fue a dar a vuestro Consejo para que tan gran cruel--

dad concediese...., y ansf creemos que debif ser muy sotil



ente’ que los libres

tienen:sobra de codi--<

mientos divinos.

En el afio de 1548 se dict6 una C&dula Real relativa a la es--
clavitud, la cual se extendif a la Nueva Espafia consistente en una
"Cédula enviada a la Audiencia, la cual hacfa referencia a que la -
marca de hierro en sf misma no era titulo de propiedad suficiente -
para la esclavitud, por lo que se hace necesario otros medios proba

torios para comprobar su legitimidad". (8)

Como los comerciantes y propietarios de esclavos no tenian mis

tftulos sobre ellos para comprobar la legitimidad, prefirieron de--

(7) Francisco Del Paso y Troncoso, "Epistolario de Nueva Espafia", -
Edit. Antigua Libreria Robredo de Jos& Porrfia e Hijos, Tomo IIX,
México 1939, Pag. 97 a 99.

(8) silvio Zavala, "Contribucibén a la Historia de las Instituciones
Coloniales en Guatemala"”, Jornada (16) Colegio de Mé&xico, Mé&xi-
co 1945, P&g. 27 a 29.
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jarles en iibértad,

Posteriotmépﬁe en’ las O#denaﬂzasfde'Meﬁdozé,ée”pxohibidfy orde -

a cargo de ellos. Debido a la muléitﬁd

las que se pegaban en la parte posterlor de las pastas de“los 1i- -
bros y que contenfan el nombre del propietario, su logotipe y un lg
ma que lo distinguiera, perc los constantes robos y malos usos en -
los libros hicieron gue se expidiera una Bula por PFio V y Sixto V -
en la cual se excomulgaba a agquellos gue se robasen los libros de -
las bibliotecas, pero a pesar de eso "los librosseguiaﬁemigrando -
de sus estantes, siendo necesario buscar un distintivo de la biblig
teca a que pertenecian que fuese m&s eficaz gque un simple sello del
convento o un ex-libris, cosas ambas que podfan hacerse desaparecer

fdcilmente”. (9)

Por lo que en el siglo XVII se emplearon las marcas de fuego -

{9) Rafael sala, "Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexi-
canas del Siglo XVI} M&xico 1925, pdg. XI a XIII.
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jarlos en libertad:

tid que se edltaran maltitud de llb

La labor educativa en estérépoca

tos y monasterios por lo que se crearon:gran:nmero:d

@ cargo de ellos. Debido a la multitud,dé—bero qu edltaron y_

para distinguirlos se emplearon los ex-1ibris que éon51stia en.cédy
las gue se pegaban en la parte posterior de las pastas de 10@ i~ ~
bros y que contenfan el nombre del propietario, su logotipo y un le
ma gue lo distinguiera, pero los constantes robos y malos usos en -
los libros hicieron que se expidiera una Bula por Pfo V y Sixto V -
en la cual se excomulgaba a aguellos que se robasen los libros de -
las bibliotecas, pero a pesar de eso "los libros seguian emigrando -
de sus estantes, siendo necesario buscar un distintivo de la biblio
teca a que pertenecfan gque fuese mis eficaz que un simple sello del
convento o un ex-libris, cosas ambas que podfan hacerse desaparecer

facilmente". (9)

Por lo que en el siglo XVII se emplearon las marcas de fuego -

(9) Rafael S5ala, "Marcas de Puego de las Antiguas Bibliotecas Mexi-
canas del Siglo XV M&xico 1925, pd&y. XI a XIII.




‘31

en los llerS que se 1mpr1mian a través de -un hierro calentado al -

rogo vivo en los costados de los libros.

Este tipo de marca tenfa como finalidad lé de distingqir los.~
~libros de las diferentes corporaciones monasticas;'el maestro bavid
Rangel Medina sefiala que "las usaban las corporéciones mondsticas y
de educacién para dar a conocer la proéedencia de un libro de las =
antiguas bibliotecas mexicanas" (10) y no con objetivos comerciales;
sin embargo, constituyen un antecedente inmediato-de las marcas-de

impresiones y publicaciones que se conocen actualmente.

c) Las marcas de fuego aplicadas al;gahéd ‘anédériaveh -

cho Hern&n Corté€s el que introdujo la ganaderia en lr;N eva Espana,

ya que anteriormente el pueblo indigena carecia,de,ganadb; dedican-

dose exclusivamente a la agricultura.

La introduccifn de las diversas especies de ganado se transfor
mé en una fabulosa poblaci6n animal que crecid sin ﬁedida, para con
vertirse en un problema, por la diversidad de ganado que se mezcla-
ba de diferentes duefios sin que existiera un signo’'de distincién en
tre ellos, lo cual propici6 el robo de los animales, perjudicando a

los propietarios.

(10) David Rangel Medina, Ob. Cit.; pag.; 11




' cias,-o’sea;’ bienesiraices

" de presentarian todos los anlmales_que se hubleran mezclado con 1

suyos para identificacisn y entrega asus verdaderos duenos . (12)

Adem&s de lo anterior, "todos los propietarios de ganado sin -
distincifn alguna, tenfan la obligaci6n de registrar sus hierros --
con que marcaban a su ganado, en el Ayuntamiento, pagando por dicho
registro sus respectivos derechos, por lo cual se extendia una co--
pia de la matrfcula del registro para protegerlos del abigeato. Asi
mismo, era requisito indispensable refrendar estas matriculas cada
afio o cancelarlas en caso de no hacer uso de ellas. La inobservan-
cia de lo anterior trafa como consecuencia la aplicaci§n de sancio-

nes tales como multas y penas corporales". (13)

(11) baniel Cosfo Villegas, "Historia General de México“,'Eerole-—'
gio de México, Tomo I, México, D.F., P&ag. 413. . :

{12) Daniel Cosio Villegas, Ob. Cit. o

(13) Irlian Paredes, "Recopilaci6én de Leyes de los Reynos detlas -In-
dias”, Tomo II, Libro Vv, Titulo V, Madrid 1681, P&gs. 156 a’'——
159. S :
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Podrfa compararse las funciones dg; A}untémignto‘de;aquella -
época con las actuales de la DirecciﬁnvGeﬁeral de Desafrollo Tecno-
l6gico como .organismos reguladores 'y custodladores de los derechos
marcarios, cuyo objeto es evitar la dupllcidad de marcas, .confusitn

Yy abuso de las mismas.

La marca de hierro utilizada para.él;qanado a1l igual que las -
marcas en los libros sirvié como-.objeto de distincién entre los de-
mis como sfmbolo de propiedad, m&s,no eran éujetos a trédfico comer=-
cial como signo o medlo material que slrve para dlstlngulr produc--
tos o servicios de otros dela mlsma especie, siendo esta Gltima la
funcién de las marcas. en Jla actualldad pero son antecedentes impox

tantes.

III. MARCAS QUE SE UTILIZARO!N EN LOS OBJETOS DE ORO Y PLATA. -
En la época de la coionia fue expedida una C&dula por el Emperador
Don Carlos V en Granada el 9 de noviembre de 1526, la cual estable-
cfa gue cualquier persona fueran espaficles, indios o vasallos, sin
limitacién alguna, podrfan explotar las minas con la coﬁdicidn de -

pagar el quinto real a la Corona.

Como sabemos "la Legislacién Espafiola considerS que la Corona
posefa plencs derechos sobre el suelo y subsuelo de su territorio,-
los cuales podia dar en usufructo a sus sGbditos con el fin de in--
crementar la actividad econfmica. Para ello favoreci6 la explota--

cién minera realizada por los particulares, pero de la cual ella ob



el pago de los .derechos coﬁb ﬁed;o— e

res para evitar actos fraudulentos:i®

autoridades para hacerlas cumplir,

a) El escribano de minas, que tenfa la funcibn:d

un cuaderno las marcas que llegaban.

b) Veedor, era la persona que recibfa y marca
oro. :
c¢) Ensayador, revisaba que no le faltara ningln requisito o 4f

marca de ley a las piezas.

(14) Miguel Le6n Portilla, "Historia Documental de México", UNAM, -
Instituto de Investigaciones Hist6ricas, Tomo I, México 1974,
P&g. 221. :

(15) David Rangel Medina, Ob. Cit., P&g. 8.



1s

Los objetos debian llevar tres marcas: la del nombre de la mi-
na de donde provenfa, la marca del nombre y signo del duefioc de la -

pieza y por Gltimo la del quinto real, comprobando el pago de los -
impuestos.

Es importante mencionar la Casa de la Fundici6n que era el lu=-
gar. donde se quintaba la plata que se sacaba de las minas, todas -—
las piezas debian estar quintadas de lo contrario se defraudaba al

Rey.

Los comerciantes tenian come obligacibn vender las piezas con
las marcas respectivas, lo cual comprobaba gque estaban cumpliendo -
con los mandamientos que sefialaba la Ley. Pero a pesar de esto se
encuentran pocas mercancias de oro y plata con tales marcas ya que
de esta manera se evadia el impuesto del quinto real, como lo sefia—
la el norteamericano Lawrence Anderson "es curioso advertir que la
mayor parte de la plata labrada que se conserva de esa €poca no os-
tenta todos los signos obligatorios de referencia, omisién que se -~
explica por la frecuencia con que los plateros defraudaban al fis--

co". (16)

La prdctica de las marcas en las piezas de oro y plata perxdura
ron.por muchos afios debido a la importancia del comercio en aquella

época.

(16) Anderson Lawrence, "El Arte de la Platerfa en México", Edit. -
Porrfia, México 1959, P&g. 288.
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- Se concluye que estas marcas servian como medio de control, pe
ro tambxén de dlstlnclﬁn de mercancfas ya que en los objetos se im-

‘prlmia la marca del platerc para diferenciarla de las demds piezas.

21V, LAS MAhCAS DE LOS GREMIOS MEXICANOS! Los gremios son "las

. cotpo;acionés.formadas por un grupo de personas pertenecientes a la
misma profesién u oficio, recibiendo el nombre de gremios cuya es--

_tructuré organizacional generalmente consistfa en la existencia de

de maestros, oficiales y aprendices". (17)

Los aspirantes a maestros para obtener el titulo correspondien
te tenfan como requisito el presentar la figura o signo que éste --
usarfa de por vida para el marcado de los trabajos gue desempeilara
enrel gremio, teniendo como finalidad la fdcil identificacién, en -
caso de incumplimiento o fraude, y como proteccifén para posibles --

usurpadores de su titulo.

Durante esta &poca no existif un cuerpo sistemdtico de normas
jurfdicas reguladoras de esta materia. Sin embargo, en ella exis--
ten antecedentes de las marcas en la prictica y como forma de con--

trol.

(17) Rafael de Pina, Diccionario de Derecho, Edit. Porrda, México -
1965, Pag. 147.
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1.3. MEXICO INDEPENDIENTE

En esta etapa en la gue México nacid a la vida independiente -
surgié un cambio importante en la economfa del pais ya que se abrie
ron los puertos al comercio libre con el fin de rehabilitar la eco-
nomia nacional.

No se encuentra ningGn ordenamiento especifico para regular al
derecho marcario, s6lo existen disposiciones aisladas que tocan en
forma indirecta a esta rama del derecho con la finalidad de salva--

guardar los intereses de los comerciantes.

Veremos las disposiciones legales que regularon a las marcas -

en esta 8poca:

Las Ordenanzas de Bilbao que estuvieron vigentes en Mé&xico en
el afio de 1737, las cuales contemplaban en su articulado tanto el -

comercio terrestre como el maritimo.

consumada la Independencia dichas ordenanzas continuaron vigen
tes, siendo el finico cuerpo legislativo comercial en el pafs, hasta”
que se expidi6 el primer C6digo de Comercio en el afio de 1854 duran
te el gobierno del General Antonio L6pez de Santana, que tuvo una =
vigencia de afio y medic; dicho C6digo contemplaba algunas disposi~-
ciones referentes a las marcas pero en forma indirecta, como las =--
marcas de las mercader;as que eran utilizadas para el comercio mari

timo, no existiendo ninglin capftulo especial para reglamentarlas.
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En el afo de 1884, el Ejecutivo autorizado por el Poder Legis-—
lativo expidi6 un nuevo C6digo de Comercio quedando derogadas las -
antiguas leyes, ocupéndose de algunas materias que el anterior c6di

go no regulaba.

Siendo muy importante este C6digo-para la materia que nos ocu-
Pa, ya que se design6é un apartado referente a la "Propiedad Mercan-
til", que incluye disposiciones acerca de las marcas, los nombres -
comerciales, privilegios de invencibn, establecimientos comerciales,

tftulo de obras.

Se contempla ya la posibilidad de adquirir la propiedad de las
marcas por el interesado ante la Secretarfa de Fomento, establecien
do ciertas restricciones y andlisis de la marca antes de conceder -
la propiedad de la misma, esto era para no evadir derechos de terce
ros; asimismo, para evitar el fraude, la imitacifn y la usurpacifn
de las marcas. También se le da al Estado facultad discrecional pa
ra determinar las similitudes entre marcas tomando en cuenta elemen
tos graficos, fon8ticos y visuales. Se consider6 por primera vez -
que el depSsito de la marca otorgaba la propiedad, aunque s6lo para

el caso de que la marca no fuera usada por otra persona.

otro punto de relevancia es el de la obligacifén de llevar con-
sigo la marca en la mercancfa, gque en términos es el uso que se le

va a dar a &sta.

"Escasa como es la reglamentacisn que en este estatuto recibi6
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el derecho sobre marcas, no se oculta sin embargo, que por,ios'prig
cipios que contienen sus disposiciones, &stas bien pueden calificég
se como el mds acabado eslab6n en nuestro desarrollo histSrico-le--

gislativo de esta rama del derecho". (18)

Mis adelante se expidié la Ley del 11 de diciembre de 1885, en
donde se establece el Registro PGblico de Comercio, cuya funcién --
principal era la de salvaguardar los derechos de propiedad indus- -
trial, siendo obligacién de los comerciantes matricularse y confor-
me a esto registrar‘éus titulos de propiedad industrial ante dicha

dependencia.

Ademds se deberfa depositar el documento de la inscripcibn an-
te la Secretaria de Fomento para asi obtener la propiedad de la max

ca.

La Secretaria de Fomento conced;a la propiedad de la marca al
titular, produciendo el documento su efecto legal desde la fecha de
la inscripcifn, una vez realizado el registro se devolvia el docu--
mento con la nota de inscripeibn. Siendo el antecedente m&s antiguo

que existe de nuestro actual registro de las marcas.

Posteriormente en el afio de 1889 se promulgs el aétual cédigo
de Comercio, no derogando entre sus articulos la disposici6n de ---

(18) David Rangel Medina, Ob. Cit., P&g. 18.
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inscribir los tftulos de marca ante el Registro de Comercio como lo
prevela la ley anterior, hasta que se promulgl la Ley de Marcas de

Fébrica.
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1:4.° EVOLUCION DE LA LEGISLACION MARCARIA EN MEXICO

El 28 de noviembre de 1889 se promulygb la Ley de Marcas de Fi-
brica 'que:entrd en vigo~ en 1890, dejando sin efecto algunas’ dispo-
siciones reguladas en el C6digo de Comercio, ya que se creS el pri-

mer cuerpo sistemdtico de normas sobre-esta materia.

Surge como una necesidad, debido al crecimiento econémico que
se estaba presentandc en esa €&poca, ya que no podia seguir ocupando
un lugar secundario en otras leyes sino gue se tenia que concentrar
en una ley especial con sus propias disposiciones para resolver ne-
cesidades futuras y asi garantizar los derechos no s6lo del comer--

ciante, sino tambi&n de la sociedad.

Tal ley tuvo deficiencias y fallas pues no abarcé todas las hi
pStesis respecto a la materia. "Esa Ley es bastante rudimentaria -
y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias
y otras, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas -

coincidencias de lenguaje entre aquella Ley y la presente". (19)

Esta Ley de 1889 compuesta por 19 articulos, 2 transitorios re

flejan un esfuerzo por integrar un ordenamiento especial.

Este primer ordenamiento jurfdico sobre la materia contemp;6

1o sigquiente:

(19) César Sepfilveda, "El Sistema Mexicano de Propiedad Indﬁstfial“,,
BEdit. PorrtGa, México 1981, Pag. 1. 3
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como aquel signo distintivo -

1. Def;nlc;én de la marca de fsbrlcaf

dos como tales

i
.

:Contempla: que s

primexro-que-hubieseshec

4. La propledad exclusxva de una marca se obtiene mediante su.regis

tro ante la Secretaria de Fomento.

5. ﬁn cuan£0 al procedimiento para adquirir la propiedad consiste -
én'el sistema sin previo examen con oposiciones al registro de -
la marca por afectar derechos de terceras personas, fijando un -
t&rmino para interponerla. En casc de oposicién al registro la
autoridad judicial resolvia ¢quién tenfa mejor derecho.

6. Se sefiala la posibilidad de transmitir la marca.

7. Se establece que las marcas tendrfan vigencia indefinida, los ca

sos en que se considera abandonado el registro y la nulidad de -

(20) Leyes de Marcas de Fabrica y Patentes de Privilegios de la Re-
piblica Mexicana, Mé&xico, Srfa. de Fomento 1803.
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las marcas por Haberse‘obténido’eﬁ cohtra de‘los preceptos lega-

les.

Después de esta Ley de Marcas de F&brica le siguieron otros or

denamientos y decretos para regular esta materia pero fue hasta el

afio de 1903 que se promulgsé la Ley de Marcas Industriales y de Co--

mercio y su Reglamento, la cual sustituy6 a la anterior Ley.

Entre los ordenamientos legales que tuvieron relevancia ante--

rior a la Ley de 1903, encontramos los siguienées:

a

c

a

}

Decreto del 8 de febrero de 1897, que se refiere a las marcas de

apariencia extranjera y sefiala 1os requisitos a gque deben suje--

B

)

-~

tarse los industriales que den esta apariencia a sus productos.

Decfefo del 11 de Marzo de 1897, el cual concede un nuevo plazo
para el dep6sito de marcas de manufactura de apariencia extranje

ra.

Decreto del 17 de diciembre de 1897, el propietario de una marca
de f&brica sea nacional o extranjera podria adquirir el derecho
exclusivo de usarla en la Repﬁblica, no importando si sea resi--
dente en el pafs o fuera de él. Reformando asf el articulo d4o.
de la Ley de 1889 y derogando la fraccién IV del articulo 50. de

esa misma Ley.

Decreto del 28 de mayo de 1903, el cual da autorizaciQn al Ejecu



tivo para legislar sobre propiedad industrial, 'y‘es con base en’..
-este decreto Qué el Presidente de la Réﬁﬁblica expi

Marcas Industriales y de Comercio.

Respecto al dmbito internacional para la proteccibn de léé mar =
cas, se dieron los siguientes ordenamientos: o :
1. Declaracién del 7 de junio de 1895, entre B&lgica y M&xico para.

la proteccibn reciproca de marcas de fdbrica y de comercio.

2. Tratado del 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos Mexica
nos y el Imperio Alemdn, que se refiere a la proteccifn de las =
marcas de f&brica a los industriales residentes en los dos pafi--

ses, sin necesidad de poner establecimiento o agencia.

3. Convencién del 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mexi
¢anos y la RepGblica Francesa para asegurar la proteccién de las

marcas.

4. Tratado del 27 de enero de 1902 sobre patentes de invencién, di-
bujos y modelos industriales y marcas de comercio y de £&brica,
surgido de la Segunda Conferencia Internacional Americana reali-

zada en México.

Debido al avance industrial del pafs y comercial -con el exte--
rior, y a la deficiencia de la Ley de Marcas de Fibrica fue necesa-

rio establecer otro ordenamiento por lo que fue creada la Ley de --
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Marcas Industriales y de Comercio é; 25,de‘agosto de 1903 .y el 24 -

de septiembre s@fregiamento.

“La.Ley de 1903 esta "influlda por las corrientes 1nternacxo

nales de 1la pronledad 1ndustr1 e recoge bastante de los con-

’ ceptos de la Rev1516n derBru elas\de 1900 la Convencxén de Uni6n

de Paris de 1883“. (21)

omoi-los’ nombres

:8e:introducen conceptos nuevo

comerciales que la Ley anterior-no: contemplaba.~

Mencionaremos algunos preceptos de: la. Ley, a continuaci6n:

1. Definicién de Marca, como aquel signo o denominacién caracteris-
tica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comercian-
te en los artfculos que produce o expende, con el fin de singula
rizarlos y denotar su procedencia. (22) Esta definicidn es méis

amplia que la de la Ley anterior.

2. Se sefiala lo que puede constituir una marca al igual se enuncia

1o gue no puede constituir una marca prohibi&ndose su registro.

3. Para poder obtener y adquirir el derecho exclusivo al uso de una

marca es necesario registrarla ante la Oficina de Patentes y Mar

(21) césar Sepfilveda, Ob. Cit., Piag. 2.

(22) "Ley de Marcas Industriales y de Comercio", Sec. de Fomento, -
México 1903 y su Reglamento.
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Al 1gua1 que la Ley anterior se’ adopta el s'
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cas. . Conforme a la Ley de 1889 se hacia en el Registro Pﬁblico‘
de COmerc1o, creindose asi por vez primera una dependenc1a para
el control y expedici6n de las marcas como se conoce actualmen—f_j

te.

Podrin solicitar el registro de una marca tanto ioé me:

mo.-los extranjeros.

men de novedad para el registro de las marcas hac1éndose sélo ‘un’

examen administrativo de los documentos presentados, s;empre.ba—_

jo la responsabilidad del solicitante.

Se establece que el registro de una marca empieza a surtir efec-

tos desde la fecha de su presentacidn ante la oficina sefialada.

Se sefiala la duracidn del registro siendo indefinida, al igual -
que la Ley de Marcas de F&brica, pero en esta Ley se tiene que -

renovar cada veinte afos.

Se establece el derecho de prioridad a las marcas, siempre que -

exista reciprocidad con aquel pais.

Se da la posibilidad de transmitir las marcas, siendo necesaric

el registro de esta cesi6n ante la Oficina respectiva.

Se debe de indicar visiblemente en los productos que la marca --
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estd registrada. .

reglstro de una marca:cuando s obt nga en: contra—

11. Serar'nulh

. venc16n ‘a - los preceptos 1egales, ‘o que haya sxdo‘reglstrada con

anterlorldad por otra persona, ex15t1endo ac iohes para tal - =

efecto. La Ley dercgada tamblén contemplaba la‘nulldad del re-

'glstro.

12. e establecen las acciones c;vmles y penales a que t;ene dere~-

cho e1 propletarlo de una marca para que no'1e51onen sus 1ntere

ses.

13. El interesado podfa solicitar la‘ revoca n>de;iasire§o;§¢ionéé . o

administrativas emitidas por la Ofigina'derpﬁtentes yVMarcaé an

te los Jueces de Distrito.

Como podemos observar esta Ley es mucho mis completa, pues - -

abarcé varios aspectos que la Ley de Marcas de F&brica no regulaba.

Debido al avance gue se estaba presentando en esta materia y -
por otro lado a las lagunas que contenfa la ley existente, ya que -
no abarcaba todas las situaciones juridicas acerca de las marcas, -
se dict6 la Ley de Marcas y de Avisos y lombres Comerciales del 26
ﬁe junio de 1928 y su reglamento, teniendo un sello de modernidad,
pero antes de analizarla sefialaremos algunos ordenamientos juridi--
cos de caricter internacional y nacional importantes que se dieron

antes de dicha Ley, como son los siguientes:
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Decreto del 11 de diciembre de 1903, por el cual México se adhi-
rio'avlé'conVEhcidn de Unidn de Parfs del 20 de marzo de 1883, -
qué es el_més importante instrumento internacional sobre la pro-

teccidn de la Propiedad Industrial, creado para unificar los cri

. terios de los paises miembros de la Unién, formando asf un dere-

cho com@in internacional a través de un conjunto de reglas comu--

‘nes, ello para evitar conflictos, abusos e injusticias, prote~ =

giendo los derechos de cada pais miembro, obteniendo asi, un pri

.vilegio en cada Nacidén.

Los paises que forman parte de la Convencifn deberé&n en su legis
lacién.interna asegurar el debido cumplimiento de los principios

de la Uni6én y no contravenirlos pues ello resultaria ineficaz.

México se incorpord a la Convencién de Unib6n de Paris el 10 de -
junio de 1903 a través del representante diplomdtico acreditado

en la capital de Bé&lgica y por decreto del 7 de diciembre de - -
1903 se ratificé Qicha incorporacifn por parte del Ejecutivo, me
diante decreto gque se promulgs el 11 de diciembre de 1903, adhi-
riéndose tambi&n al Protocolo de Clausura que forma ‘parte inte--—

grante de dicha Convencién.

Decreto del 6 de septiembre de 1909 en el que México se adhirié
al Arreglo de Madrid concerniente al Registro Internacional de -
Marcas de Fabrica y de Comercio firmado en Madrid el 14 de abril

de 1891.



3. Convenci6n. Panamericana del. 23 de’agos

de invenci6n, dibujos 'y mbaelosi

4. Convenci6n Panamericana del: 20:d

£gbrica y de comercio.:

ron: tenemos: i

a) Diséosiciones dictadas’ durante la Révolucién Mexicana iniciada ~
en-1910. - Estando constituidas por acuerdos y decretos los que -
declaraban nulos los registros otorgados u obtenidos durante un
tiempo determinado o indicaban el procedimiento que debia sequir
se para adquirir los derechos ya perdidos. Siendo el Decreto --
del 29 de agosto de 1914, Acuerdo del 12 de septiembre del mismo
afno, Acuerdo del Secretario de Fomento del 5 de noviembre de - -
1914, Acuerdo del 24 de septiembre de 1915 y Acuerdo del 25 de -

noviembre del mismo afio.

b) Disposiciones dictadas con motive de la Primera Guerra Europea.
Siendo el Acuerdo del 27 de enero de 1816, Acuerdo del 25 de ma-
yo de 1916, Decreto del 2 de mayo del mismo afio, siendo importan
te el Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 ya que se prohibié el
empleo del emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco y las pala
bras "Cruz Roja o Cruz de Ginebra" ya sea en tiempo de paz o de

guerra, siendo s6lo para amparar las instituciones o estableci--
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d;

Decreto del 17 de marzo de 1920, que ref

ltablece un xmpuesto especial para el reglst

marcas, asi .como por Sus prérrogas.

mientos sanitarios y,ﬁinélmeﬁte'el,hcherdb‘dél

1920.

en’.su; frac016n XVI, inciso E del articulo

Av150 al ptblico-del 26 de junioc de 1920, por parte del secreta-

rio de Industrla, Comercio y Traba]o sobre el empleo de marcas -'

“engafiosas para hacerlas aparecer ‘de procedencia extranjera a me-

. nos de'qué lleven visiblemente la leyenda "Hecho en México".

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de --

junio de 1928 y su reglamento del 11 de diciembre de esa misma fe--

cha, ‘contenia novedades que la ley anterior no regulaba aunque . en -

su mayor parte siguieron disposiciones vigentes, por lo que mencio-

naremos las innovaciones mids importantes que contemplS esta ey, co

mo son las siguientes:

1.

Se le otorga al propietario el derecho exclusivo al uso de su --
marca mediante el registro ante el Departamento de la Propiedad

Industrial, ya que anteriormente s6loc se daba el derecho exclusi
vo sobre la marca.

Se establece por primera vez la posibilidad del Estado para de--

clarar el uso obligatorio de las marcas para cierto tipo de mer-
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cancias.

Be seflalan mids restricciones para aquello que puede constituir -

una ‘marca, ‘tales como los nombres bajo una forma distintiva, las

.denominaciones, y en general, cualquier medio material que sea -

-'susceptible de distinguir sus productos y también se indica qué

signos o medios materiales no son registrables como marcas.

‘Se introdujo en el procedimiento el examen de novedad que se -—-

" practica antes de concederse el registro de la marca, lo que. se

conoce actualmente como anterioridades de una marca. En la ley
de. 1903 s6lo se practicaba el examen administrativo de los docu-
mentos presentados. Adopténdose tambié&n en esta ley el sistema
de oposicién de terceros que se conéideren lesionados en sus de-

rechos.

Otra innovacién fue la prictica de ex8menes extraordinarios de -
novedad de las marcas, lo que hoy se conoce como bfisqueda de las

marcas.

Igual que la Ley de 1903 se estableci6 que es nulo el registro -
cuando se haya otorgado en contravencién a los ordenamientos le-
gales plasmados en la ley, pero fue mis especifica esta legisla=-

cién en este aspecto.

El propietario tiene derecho a ejercitar las acciones civiles y

penales contra las personas que lesionen sus derechos, pero es -
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necesario una declaracxén admlnistratlva por part

mento de” la Propledad Industrxal.

En cuanto-a la duracién del reglstro de una“marca’ es de ve;nte -
anos, para ser renovada 1ndef1n1damente cada dlez afos. . 51 no -

se renueva opera la caducidad del registro.

Se establece la extinci6én de las marcas por falta de explotacién
en un perfodo de cinco afies consecutivos, a menos .que el regis--
tro fuese renovado justificando la imposibilidad de comprobar la

explotaci6n.

El nombre y el aviso comercial conservaron los mismos lineamien-
tos de la Ley anterior, diandoles a &stos una proteccitn de 10 y

15 afios respectivamente.
El reglamento de la Ley seflala por primera vez un listado de --
artfculos destinados a la clasificacitn de marcas de f&brica y -

de comercio, pero no de servicios ya que no se regulaban.

Se dictaron durante su vigencia los siguientes ordenamientos -

nacionales:

a)

Decreto para el cobro de derechos. por éxpedicién de patentes de
invencién, registro de marcas y avisos comerciales y demds con--

ceptos relativos; Diario Oficial del 8 de abril de 1929.



utilicen los fabricantés'o c

. ‘'var. 'en' la.mercancia la leyenda.

internacional, durante este periodo:

1. Convencién de Santiago de 1923,'sin que ‘la misma haya‘sido’ra£i¥

ficada por M&xico. : -

2. Conferencia Panamericana de Marcas de F&brica y el Protocolo so-
bre el Registro Interamericano de Marcas, llevada a cabo en ~ --

Washington en el afic de 1929.

Se crea una nueva disposicifn para regular a la propiedad in--
dustrial siendo &sta precisamente la Ley de la Propiedad Industrial

del 31 de diciembre de 1942 y su reglamento que entr6 en vigor el =~



vqge_hémos mencionado pero con

otorgando mayor'profeccidn a los derechos de

Bl maestro Césaf,7§p61Yedafcomgnfé ai respecto! "Que la Ley de ~-
'194zrébhééé:; una pr;téccidn tal:§ez demasiado extensa y por ello -
andando ei tiempo provoc6 una reaccifn en su contra. Pese a todos
qus de fectos que sé le quisieran achacar, la Ley de 1943 tiene im--

_.portancia, porque es el antecedente obligado de la Nueva Ley de In-
venciones y de Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpe—
tuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, por la otra, -
se tomaron la mayor parte de sus artfculos para integrar el nuevo -
ordenamiento. No puede negarse que la Ley de 1943 fue un instrumen
to Gtil a lo largo de sus 33 afilos de vigencia. Esta asociada al -«
considerable progreso industrial de M&xice que se observa en la mis

ma €poca. La Ley de 1943 ha servido come un poderoso tronco para -
insertar en ella el injerto de nuevas disposiciones, algunas de las
cuales no pudieron prender. Y puede concluirse, finalmente, que de

no haber existido la rica pr&ctica de la Ley de la Propiedad Indus-
trial de 1943 no hubiera sido factible la creacién de un ordenamien
to aparentemente novedoso, qQue en su mayor parte est§~inspirado en

el r&gimen anterior". (23)

{23) cé&sar Sepﬁlveda, Ob. Cit., P&g. 4.
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Mencionaremos; las disposiciones novedosas 'y -las modificaciones

esta Ley:

Se establece. cudles:son:las. 'denominaciones o 'signos.que pueden -

registrarse como marca 'y éu&les no- pueden ser registrados.

Se -prohibe €l registro como marca de palabras de lenguas vivas -

extranjeras,. cuando. se prétenda aplicar a productos que se elabo

- ren en México:.o-en cualquierrotro pals de habla espanola, esto -

es.para evitar que-se induzca al pGblico en error en cuanto a la

—précedenqia dé'las productos, perjudicando tambi&n a la indus- -

“tria del pats.

.Se .sefialan reglas mucho m&s estrictas para evitar que se regis—-

tren marcas gque engafien al pfblico en cuanto a la procedencia de
los articulos o que tengan falsas indicaciones sobre los produc-

tos amparados.

En cuanto a la duracifn del registro se reduce a diez afios el ==
plazo de vigencia de las marcas e igual para las renovaciones --

subsecuentes.

Se establecen disposiciones relativas a la autonomia de los dere
chos que otorga el registro de las marcas. <Contempla también re
glas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros con
ciertas modificaciones, estableciendo normas que impiden gue se

desvirtfie el sistema de exclusividad de uso de las warcas, por -
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razén de orden pGiblico, para evitar que se pierda su car&cter --—
distintivo de los productos gue amparan, debido a que el pﬁblicé
tiene interés en gue una vez conocida la calidad de los articu--
los que se fabrican o venden al amparo de una marca pueda adqui-
rirlos posteriormente sin riesgo de confusién. TPor lo mismo se

reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados.

Se establecen reglas sobre la caducidad de marcas regisﬁfadasr——
que no hayan sido renovadas dentro del plazo.de cinco afios que -~
al efecto concede la Ley, durante.la vigehcia delas Leyes de ~-—

1889 y 1903. FaR

Se establecen disposiciones para los industriales y comerciantes
que empleen marcas registradas o no.en articulos nacionales que

traten de darles apariencia extranjera, perjudicando asi a la --
economia nacional, creando para ello sanciones para quienes no -
emplean el uso obligatorio de la leyenda "Hecho en Mé&xico", en -

todos aquellos articulos de fabricacién nacional.

Esta obligacibn se consigné en el decreto del 8 de septiembre de

1942 anterior a esta Ley.

Contempla la transmisién de los derechos que otorga el registro
de las marcas, estableciendo reglas paraevitar que existanvarios -
propietarios de marcas idé&nticas o semejantes dque lleguen a con-

fundirse, lo que puede inducir a error al pliblico consumidor.



SFEn- esta Ley en ‘su- capitulo IIX: del Titulo Unico. de Tran51to-

ios ‘se cons;gnan reglas’ respecto de 13 proteccién ‘de’ los re——>

ngstros internacionales a que se refiere la denuncia del Arre=-
glo de Madrid de 1891 al Registro Internacional de Marcas de -
Fabrica y de Comercio; se establecen disposiciones transito- -
rias conforme a la declaracidn relativa hecha por México a la
denuncia del 10 de marzo de 1942 al Gobierno de la Confedera--
cién Helvética en la cual las marcas que se depositen en el Re
gistro Internacional a partir del 10 de marzo de 1943 no serén
ya protegidas en M&xico, y que se seguirsln protegiendo hasta -
la expiracién respectiva de su plazo de vigencia de 20 afios pa
ra las marcas gue se depositaron en la Oficina In'ternacional -

de Berna.

Se expidid el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

en el tituleo II se contemplaron las reglas referentes a las marcas.
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Durante la vigencia de -la Ley de 1943 se dlctaron algunos orde
namientos de caracter nacional ‘e 1nternac10nal, sxendo de caracter

nacional:

a) La Legislaciﬁn de emergenéia,de 1944, durénté la  Segunda Guerra
Mundial, en la que se dictaron Eres‘écuerdos, en los que se de--
cret6 la ocupacibn de marcas y patentes pertenecientes a perso--
nas fisicas o morales de los paises con los cuales nuestro pais

se encontrd en estado de guerra.

Pero por no convenir a la administraci6n se dictd el acuerdo del
9 de julio de 1949, en el gue se revocarcn  los mencionados acuexr

dos y se decretd la desintervencitn de las patentes y marcas.

b

Decreto del 29 de diciembre de 1949 en el cual se reformaron los
articulos 98, 155 y 270 de la Ley de 1943, adicionando el érticg’
lo 277; relativos al régimen de uso obligatorio de las marcas.

¢} Decreto del 10 de mayo de 1949 por el que se declara obligato:io

el uso de marcas para medias nylon y otras fibras sint&ticas.

Decreto del 22 de septiembre de 1952 por: el que se declara el:---

d
uso obligatorio de marcas en articulos de viaje, asircomo en. - =
aquellos realizados en piel que se fabriquen'tctal 6rparcia1menf

te dentro del pais.

e

Decreto del 10 de octubre de_lBS?‘qué declaréiéi uso obligétotlon
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de marcas para articulos de vestir:

f) Decreto del 22 de ‘septiembre de 1952; refgrido al uso obligato--:

rio de marcas para artfcules de plaga”labkada; pléteados,o de al

paca.

g) Decreto del 31 de diciembre de 1953, en

ticulo 155 de la Ley de la Propiedad Indust

Se dictaron varios acuerdos a través de los cuales el Secretario

h

de Economfa.deleg6S facultades al Oficial Mayor para emitir deci-
siones administrativas referentes a las marcas. Tales Acuerdos
son el del 25 de septiembre de 1947 y el del 12 de febrero de --

1953 que fue derogado por el del lo. de marzo de 1956.

i

~

Acuerdo del 25 de abril de 1958, en el que se delegaron faculta-
des para emitir decisiones administrativas respecto a las marcas

al Subsecretario de Economia.

3

-

Decreto del 20 de mayo de 1955, por el que se establecieron las

tarifas para el cobro de derechos referentes.a.la propiedad in--. -

dustrial.

Veremos los ordenamientos que se dictaron en el:&mbito interna--

cional:

aforma el ar-_
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1. Denuncia del Arreglo de Madrid de fecha 10 de marzo de 1942 con-
cerniente al Registro Internacional de Marcas de Fdbrica o de Cg
mercio que dejd de estar en vigor en nuestro pais hasta el 10 de

marzo de 1943.

2. Acuerdo COmercial entre México y Francia, firmado en la’ Ciudad -~ -
de México el 29 de noviembre de 1951, referente a ias denomina<-~

ciones, nombres o marcas geogrificas de origen.

3. El Arreglo de Lishoa de 1958 que se refiere a’la proteccic

las denominaciones de origen y su registro interna

cado en el Diario Oficial del 11 de julio de 19

4. Réglamento para la ejecucién del Arreglo de Lisboa-apteg”meécio—

nado, publicado en el Diario Oficial del 11 de julio de'1964;

5. Decreto que aprueba la reforma de Estocolmo del 14 de julio de -
1967 el convenio de Uni6n de Paris y se establece la Organiza- -
cién Mundial de la Propiedad Intelectual. Ratificada por M&xico

en 1976.

Después de haber mencionado los ordenamientos juridicos que se
han expedido puede observarse el progreso y desarrollo de nuestro -~
pa;s, pero ese progresc ha sido posible gracias a la influencia del
régimen internacional a trav8s de los tratados internacionales que
se han concertado con los diversos paises pero principalmente al --

convenio de Unién de Parfs y a sus revisiones, el que ha influido -
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notablehente en nuestra legislacién.

Esta influencia recibida del exterior .y el desarrollo indus- -
trial y tecnol6gico de México que se estaba presentando trajo como
consecuencia la expedicién de un nuevo ordenamiento que regulara a
esta rama del derecho, credndose asi la Ley actual de Invenciones y
Marcas del 9 de febrero de 1976. Se introducen nueves preceptos, -
pero tambi&n existen deficiencias ya que no se contempla el derecho
a las marcas colectivas, pero incluye nuevas figuras como las deno-
minaciones de origeﬁ, explotacién de patentes y el certificado de -
invencién. Referente a las marcas la Iey contiene 66 articulos, de

los cuales 56 fueron tomados de la ey anterior.

Por lo que senalaremos los cambios e innovaciones m&s importaﬁ

tes de la Ley de Invenciones y Marcas, como son los siguientes:

1. La proteccitén de marcas de servicio y la introduccifn’'de las de-7!

nominaciones de origen, y vinculacibn de marcas.
2. Se establecen mis restricciones para conocer el registro.de las
marcas y se amplid los signos o denominaciones que no pueden re-

gistrarse.

3. La licencia obligatoria de:'marcas ﬁor causas de utilidad pfiblica.

4. Se establece el régimen de uso obligatorio. de marcas.
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“5.’Se contempla la pérdlda del registro de la marca en el caso de -

‘que se convxerta en designacisn genérica por costumbre, moda.

6. Se ‘indican las reglas para la comprobaci6n del uso efectivo de -

las marcas, el que debe de ser comprobado dentro de los tres pri
meros afios siguientes al otorgamiento del registro y los subse--
cuentes cuando se solicite la renovacibn; lo que derogd a la re-

novacién especial por ser imposible comprobar el uso de la marca.

7. Existe la posibilidad por parte de la dependencia de decretar --

la'prohibiciGn de uso de marcas estén registradas o no.

8. La.duracitn del registro es de cinco afios siendo renovada indefi
nidamente por el mismo perfodo. En la Ley de Propiedad Indus- -

trial de 1942 era de diez afios reduciéndose el término.

El 20 de febrero de 1981 fue publicado en el Diario Oficial de
la Federacién el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, el -
cual en su artfculo segundo transitorio abrog6 al Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial de 1942. Este nuevo Reglamento inte
grado por cuatro capitulos, incluye una innovacif6n importante que -
es la contenida en el artfculo 56 acerca de la clasificacién de ar-
ticulos, productos y la inclusi6n de las clases para las marcas de

servicios.

Durante este perfodo se dictaron las siguientes disposiciones:
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a) Decreto para establecer la tarifa’para el cobro de derechos rela

na : erencia de Tecnologfa:

e)rPrdrrqga Al cumplimiento de la obligaci6n de vincular marcas ori

- ginalmente registradas en el extranjero o qué sean propiedad de

extranjeros, con marcas originalmente registradas en Mé&xico.

£) Decreto del 28 de diciembre de 1978, publicado en el Diario QFfi-
cial de la Federaci6n del 29 del mismo mes y aiio, mediante el --
cual se concede en 1o general la ampliacifn por un afo para dar
cumplimiento a las obligaciones consignadas en los artfculos 127

y 128 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Posteriormente se publicaron en el Diario Oficia},del 16 de --
enero de 1987 las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, que --
"en 1o que concierne a las marcas, las reformas y adiciones empren-
didas entrafian un rearreglo de las disposiciones anteriores, buscan

do una mayor precisi6n en lo que té&cnica y legalmente puede consti-~
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tuir una marca, o de lo que:no es registrable ‘como signo marcario,

Yy una mejor puntualizacién de las.r gléé'ieiétivés al uso de las --

marcas en el comercio. - Sin.‘émbarg elresultado es poco impresio-

nante y viene a volver més:dif!éil la situacién de los solicitantes

mexicanos de estos derecho (24);

Consistiendc las reformas en lo siguiente:

1. Cambi6 la redacci6n de la fracci6n II del articulo 90,'que se re

fiere a lo que puede considerarse como marca.

" 2. Se hicieron ajustes importantes al articulo 91 de la Ley que es-
ﬁablece lo que no debe constituir ni ser admisible como marca, -
modificindose para tal efecto ciertas fracciones. Se derog6 la
fraccibn XIII debido al rechazo de registros de marcas por ser o
parecer voces extranjeras. Se fusionaron las fracciones XIV y -

XV relativas a las denominaciones geogrificas.

Se incorpor6 a dicho articulo la fraccién XIX gue establece gque
no podrén registrarse las denominaciones o signos iguales o simi
lares que amparen productos o servicios semejantes a otras que -

circulen en el mercado siendo notoriamente conocidas en México.

3. El articulo 93 se modific6é al agregar la frase "o del primer uso

(24) César Sepfilveda, Suplemento a "El Sistema Mexicano de Propie--
dad Industrial"”, Edit. Porrfia, México 1987, P&g. 14.



“:las ‘marcas.’ s G

Se vuelve obligatorio’ en vez &

Se contempla que la solicitud de una marca caduca, extinguida o
cancelada podrd solicitarla cualquier persona despﬁés de que = S
transcurra un afo a pariir'de la’ fecha en que sucedi6 esto; si -~

se presenta antes del tiempo.seﬁalado se tendrd por improcedente.

Se incrementan los requisitos para el tramite de las marcas, se

pide al solicitante que haga coincidir los datos de la-descrip--

cidén de la marca con las reservas y las etiguetas.

Se tendr& por abandonada la solicitud de pleno derecho, si no se

satisfacen los derechos en el t&rmino sefialado para tal efecto.

Se establece que la solicitud de prioridad de una marca no debe-
r4 amparar productos o servicios que no fueron objeto de regis--

tro en el extranjero.

Se afiadié al articulo 118 lasyéalab:és}“puesta en venta", "fa--
bricacibn" y "come:cializaCién", para comprobar el uso efectivo

de la marca.
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10.° Se’ podra ‘deciaraf por ‘razones de iﬂtérés pdbliéo el registro y
uso cbligatorib dé las marecas, asf como prohibir en ciertos ca-
sos el us§ de  las marcas, estén registradas o no, se hari de —-
oficio o a-petici6n de los 6rganos representativos.

11. EL articulo 127 se reformé, se refiere a la vinculacifén de mar-

‘cas de origen extranjéro, ya que anteriormente se establecfa la
obligacién forzosa de vincular una marca de origen extranjero -
' con uha marca registrada en México, siendo ahora potestativo --

tal vinculacién.

12. El uso autorizado de marcas con la reforma tambi&n contempla ~-

a ‘las marcas de servicios.

13. La renovacidn procederd cuando se -compruebe la-explotacibn inin -

 terrumpida de la marca.

Posteriormente, se public6 en el Diario Oficial de la Federa--
ci6én del 30 de agosto de 1988 el nuevo Reglamento de la Ley de In--.
venciones y Marcas, teniendo como cambios importantes én lo que con
cierne:a las marcas la reduccifn de requisitos para la solicitud --

-del:registro;

En general, se ha dado un panorama de la evoluci6n del derecho
marcario en México y se han analizado las disposiciones que estuvie
ron vigentes en nuestro pais, principalmente aguellas que subsistie

ron por revestir cierta importancia.
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2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAé EN ESPARA .

2.1. EDAD ANTIGUA

cifn de la moneda ya que era muy escasa.

Desde la antiguedad se han dado manifestaciones en- el hgmbre -
de contrasefiar los objetos de que es propietario mediante las mar--
cas o signos con la finalidad de comprobar su pertenencia. Lo pode
mos ver en las marcas que se les aplicaban a los esclavos y al gana

do.

En la antiguedad clisica en Espafia "han de ser excluidos los -
signos a los que no puede atribuirse ninguna finalidad comercial®.
(26) Ya que al igual que en México se usaban los signos como sfimbo
Io de propiedad mds no de la actividad comercial, como se conoce ac
tualmente, como la utilizacién del comerciante o industrial para --

distinguir sus productos entre todos los demis competidores. Ya --

(25) Adrifn Salvador Minguijén, "Historia del berecho Espafiol", - -
Edit. Labor, S.A., Tomo I, Barcelona, P&g. 62.

€26) Remo Franceschelli, citadoc por Hermenegildo Baylos Corroza, en
su "Tratado de Derecho Industrial", Edit. Civitas, S.A., Ma- -
drid 1978, Pag. 194.
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que "la verdadera estimacidn auténoma del signo no llega hasta el -
mbmento en que se proclama y vive una libertad de industria y comer
cio y un régimen de libre competencia y de libertad de mercado. Es
la posibilidad de diferenciarse de los demis, de ofrecer aquellos -
gue los demds no tienen, de presentarse ante el consumidor con una

apariencia y utilizando unos medios diversos de los que emplean los
otros, lo gue promueve ese interés especialisimo representado por -
la posesifn de medios exclusivos que distinguen y diversifiquen, --
que identifiquen los productos de una empresa y los separen y dife-
rencien de los competidores, que fijen el prestigio acumulado por -
el esfuerzo comercial, gue en definitiva actfien como verdaderos ve~
hiculos por los que se canaliza la corriente de eleccifSn de los con
sumidores, es decir, ese nivel de clientela que constituye uno de -
los wvalores fundamentales de la empresa mercantil. S6lo entonces,

nacido ese interés de diferenciacifn, y mds podria decirse, fundado
en 61 todo el r&gimen econdmico, es cuando tiene sentido que el de-—
recho contemple el signo, como esa palabra o denominacifn, esa figu
ra, esos trazos, ese elemento material designador de productos o de
empresa; como un valor que debe ser protegido autonSmamente y con -
respecto al cual ha de declararse la posibilidad de una utilizaci6n

que excluya a. todos los demis competidores". (27)

{27) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit.;'Pag. 183.
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2.2. EDAD MEDIA

En esta época en Espaifia no cambia fundamentalmente la situa- -
c16n de las marcas, pero se puede apreciar la frecuencia con que --
los signos son objeto de la aplicacidén comercial. Rige el princi--
pio del reparto del mercado, en la que la producci6n de bienes se =
considera una actividad destinada a la satisfacci6n de las necesida
des, pues el comerciante o fabricante son prestadores de un servi--
cio atendiendo a las normas que rigen su actividad dentro del &rea

"territorial y profesional en que estén encuadrados. Existe una pro
hibici6n a la publicidad con la finalidad de atraer a la clientela,
siendo condenable. ELl finico elemento que realiza esta funcién de -
publicidad ‘es la ensefia la cual se registra en la matricula del ar-

te.

Se consxdera compete c 1 deéleal la -venta en lugares distintos

a. los senalados ya sea fuera del establec1m1ento, del mercado o de

la ferla.

sin embargo en la Edad Media el signo pertenece a’ quien lo ha
venido usando en el comercio y en su profesifn. Los signos gue uti
'iiza un artesano si otro lo imita se puede prohibir por el dafic que

se causarfa al pGblico por inducirlo a 1a confusibn. -

“Hay uha conciencia del derecho que corresponde al usuario del
signo a impedir que los demds utilicen elementos materiales distin-

tivos andlogos. Pero esta conviccibn se encuentra mezclada con - -
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otra serie de fundamentos y relacionada con la estrechisima regula-
cién a que se encuentra sometida la produccifn y la industria, el -
.trabajo artesano y el ejercicio de todas las actividades mercanti=-
les en esta &poca. De aqui que haya que distinguir, por de pronto;
entre diferentes tipos de marcas, dejando a un lado la institucién
del nombre comercial que de mode propio, puede decirse gue no apare

ce en esta &poca. (28)

Si se habla de las corporaciones de artesancs nos estamos refi
riendo a los Gremioé que se regian por los Estatutos y Ordenanzas -
de los distintos gremios que contenian todos los aspectos y opera--
ciones de la produccién en forma minuciosa y muy detallada. Estas
reglas debian de ser cumplidas rigurosamente. Una de las obligacio
nes era que el tejedor pusiera la marca o signe de Barcelona en los
cabos de determinadas piezas de tejidos con el fin de evitar frau--
des y engafios entre los mercaderes, tal disposici6én fue la Carta --

Real de 1386 de Pedro IV de Aragbn.

"La expresada Carta Real considera como usurpador al que pusie
ra en sus tejidos un signo o marca diferente del de su propia ciu--
dad. Es muy frecuente que la especificaci6n de normas para la pro-
duccibn, se cierre con la imposici6én al artesano de la obligacién -~
de contrasefiar el producto asi obtenido mediante una marca que se -

determina concretamente®. (29)

(28) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pdg. 196.
{29) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pag. 196.
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Se dieron diversas disposiciones entre los Gremios como las Or
denanéas de 10§ Pelaires (tejedores), Torroella de Montgri, aproba-
das por Pedro IV de Arag6n en 1373 y confirmadas en 1413 por Fernan
do I; las Ordenanzas para el obraje de las lanas y pafios de Toledo

en 1528; las Ordenanzas de pafios de Sevilla en 1538, etc.

Tales normas imponian la obligaci6n de marcar los productos fa
bricados, recibiendo sancién el incumplimiento de ello, apareciendo
asi las marcas obligatorias.  Pero todavia no se contempla a la mar

ca como signo distintivo diferenciador del producto.

561o existe la diferenciacidn entre dos clases de productos: -
los que son elaborados con sujecifn a las normas del Gremio y los -
que no se ajustan a tales prescripciones. LOs primeros son ague- -
llos que han de llevar obligatoriamente la marca del Gremio en sus

mercancfas y los segundos vienen a ser productos falsificados.

"AGn dentro de este régimen, se concibe y practica una institu
ci6én que parece mids cercana ya a la marca moderna, peroc que todavia
no es mis que su germen o su prefiguracién muy elemental, que es la
marca individual obligatoria. En efecto, si los productos fabrica-
dos por todos los miembros del Gremio tienen el mismo sello, no es
posible individualizar la responsabilidad que ha de exigirse a -~ --
aqué&l que fabric6é el producto sin seguir las prescripciones minucig
sas de la Ordenanza. Esta finalidad de identificaci6n del producto,
a efecto de la exigencia de una responsabilidad posible al fabrican

te, es la gue persigue la institucibn de la marca individual obliga



torla, en cuya v"

"Gremlo, grabe en el producto o

usada’ por él” (30)

. De' esta manera existen dos tlpos dlferentes de sxgnos comercia
les que son el colectivo y el individual, 51endo sefiales impuestas
obligatoriamente al fabricante como garantia de’ que siguen las pres
cripciones gremiales. El signo colectivo va a ser comGn a todos
los productores del Gremio y el signo individual va a ser propic de
cada ‘agremiado para individualizar lé responsabilidad del producto.
La finalidad de tales marcas es la fiscalizaci6n y control de cali-

dad de los productos.

Podemos concluir que tales signos eran impuestos por las Orde-
nanzas como marcas obligatorias mientras la marca moderna tiene un
cardcter facultativo, que es cuando el signo distintivo es volunta-
riamente destinado por el fabricante para iéentificar sus productos

entre todos los demis.

Digamos que el signo distintivo: gque nscribével'artesano en su

obra es el deseo de proclamaci&n h“@e‘sﬁ habilidad y -

su-arte que la de difusi6n para 1 e la:clientela.

(30) Hermenegildo Baylos ddrrb;ﬁ) 0 ¥, P&g,.199.
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2.3. EDAD MODERNA b

Los problemés econﬁﬁicoﬁ en la Edad Media se hacen estatales e
interestatales en la moderna; en elyreinado de los Reyes Cat&licos
época de transicifén, la intervencién del poder central estd en su -
perfodo inicial y Fl influjo del descubrimiento del Nuevo Mundo, --.
por lo gue la economia espaiiola estaba mal ya que la cantidad de me
tales preciosos llegados de las Antillas y tierra firme, en un prin

cipio, no era grande.

Posteriormente se fueron incrementando: las riquezas debido .a: =
la explotacién de las colonias, principalmente se debiara>16'mine47

rfa de la gue se extrafan metales preciosos.

En esta época Espaifia se regia por Ordenamientos y C&dulas Rea--—
les sin que existiera un c6digo, los Reyes CatSlicos al enfrentarse
con este problema hicieron recopilaciones, la més importante de las
recopilaciones fue "Los Ordenamientos de Montalvo" impreso por pri-
mera vez en 1484 con el titulo "Ordenanzas Reales de Castilla" en =~
el que se reGnen las leyes, ordenanzas y pricticas vigentes en = =-
aquel tiempo. <Contemplaba este ordenamiento materias religiosas,. -
derecho piblico, derecho civil, dereche municipal, derecho penal, -

etc., pero nada acerca de las marcas.

Posteriormente se dictaron las Ordenanzas de Bilbao que consti

tuyen el cuerpo legal mercantil mfs importante de la épdcamoderna -
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en Espafia. Las Ordenanzas fueron dictadas para la Villa de Bilbao
pero la jurisprudencia las hizo generales para Espafia ya que consti
tuyé un verdadero c6digo mercantil. También traspas6 sus fronteras
va que rigieron en México. Tales Ordenanzas estuvieron vigentes en
Espana durante mucho tiempo, mis adelante se promulg6 el C6digo de
Comercio, decretado, sancionado y promulgado el 30 de mayo de 1829,
"su objeto fue poner t&rmino a males tan graves y notorios como los
gue resultaban de estar reducida la jurisprudencia mercantil de la
monarquia a las particulares ordenanzas de los consulados para su -
organizacién y régimen interior, gque no siendo uniformes inducian -
confusibn e incertidumbre en los actos de comercio y controversias
que de ellos resultaban". (31) Dividido este c6digo en cinco li- -
bros, contenfan todo lo relativo al comercio terrestre y marftimo,

pero tampoco nada sobre las marcas.

{31) Juan-.N. Rodriéuez :de san’Migs 1;""Pandectas Hispano-Mexicanas",
UNAM, Tomo''II,.México: 1980, P&g, 355, o
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2.4. EDAD CONTEMPORANEA

En esta etapa en Espaila "los productos debfian servelegidos,en
consideraci6n a sus propias cualidades individuaimente‘ﬁisibles y.—:
apreciables de un modo personal. El signo entoncesrindiﬁa al com--
prador la procedencia del objeto y refiere su valor al prestigio —-
del fabricante, pero no acumula por sf solo valores propios. ' No pa
sa de ser una nota que aiflade valor al prcductof.L(B?)

Lo gque falta e§ que el signo ée convierta eﬂ simbolo de présti
gio, ya que debido a esto el plblico solicita el producto lanzado -
en el mercado cuyos valores y calidades se dan por verificados con
anterioridad, por lo que se tiene que dar una transformaciSn de las
valoraciones, ya que "la eleccibn hay que hacerla, pues, en conside
raci6n a cualidades genéricas y no sélo en consideracién a las espe
cificas gque el comprador pueda descubrir; ese valor implica haberse
fabricado con los procedimientos y por la Casa Comercial que elabo-

ra el mismo tipo de productos". (33)
Por 1o que al consumidor le interesa la sefial que acredite la
buena calidad del producto identificdndolo con el signo ya conoci--

do.

"La bondad del producto ya no va a depender de la vieja idea -

{32) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., Pag. 199.
{33) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., P;g. 199.
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de la hé#iiidad ©° }a fémg del artffice; ahora son conceptos mis ge-
neraleé los que intérésén: el prestigio de la Casa Comercial, la --
bondad dg los procedimientos utilizados, la propia moda y algo que

da al signo el cardcter de una especie de medida de valor: que - --
aguel objeto es precisamente un ejemplar de la misma clase y de las
mismas cualidades qQue otros que el consumidor adquirié y prefiere".

(34)

"En un género de economfa y de trdfico como el gue surge des--
bordante e incontenible, en torno a la idea de la libertad de pro--
duccidn y comercio y debido a la amplitud y profundidad del mercado
de bienes, la importancia de los medios distintivos se acentGa has-

ta un punto tal, gque atraen la atenci6n auténoma del Derecho". (35)

Como va evoluciocnando el comercio, la economfa e industria se
va haciendo necesaria la proteccit6n de las marcas y es cuando se re
gula a esta rama del derecho en forma especifica en una Ley espe-~ -
cial, surgiendo la formalidad del registro del signo distintivo en

una oficina ptiblica.

Sin embargo, los antecedentes histéricos del régimen espafiol -

para la proteccitn de los signos distintivos pueden resumirse muy -

brevemente.

i+ Pag. 200,
Pag.:126.

(34) Hermenegildo Baylos Corr'za
(35) Hermenegildo Baylos Corroz
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Siendo la primera disposici6n proteétcra‘de'las*maréés,~el ——
Real Decreto del 20 de noviembre de 1850 gque conﬁeméla 1a!fiﬁalidad

.de-las marcas como se conoce actualmente.

Alude la exposicién de motivos de esta Ley a la necesidad de
éortar la usurpacién de las marcas enténdido como abusos que van —-
creciendo segdn el aumento de la produccién y del trafico, gque ata-
can al comerciante honrado y engafian al comprador adem&s de conce--
der un valor inmereqido a los efectos industriales. Seiala que el
"artficulo 217 del C6digo Penal de 1850 determina las penas en que -
incurren los cometedores de este abuso, su aplicacién serfa imposi-
ble si de una manera legal no se estableciesen antes los medios de
legitimar el uso y la propiedad de las marcas". (36) Este cédigo -
Penal declaraba delito de falsificacién la de los sellos, marcas y
contrasefias que usasen los establecimjentos industriales y de comer

cio.

Entonces para dar base a la aplicacién de las penas que esta--
blecen los Cédigos se tiene que regular la forma de comprobar la -
legitimidad del uso de los signos obteniéndose mediante el registro

de los mismos.

Este primer ordenamienﬁd‘ppbtector_de las marcas, reguld lo si

guiente:

1. E1 articﬁlo lo. establece para que los fabricantes-puedan hacer

efectivaﬂla fésponsabilidad de los usurpédores, en cuanto a los

(36} Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., P&g. 203.



58

signos distintivos de sus fdbricas, deber&n solicitar previamen-
te de los Gobernadores de sus respectivas provincias se les expi

da certificado de marca. Esto es para hacer posible la exigen--

‘cia de responsabilidades penales.

El artfculo 20. se refiere a la descripcifn del signo, haciéndo-

se una nota .detallada en la que se especifique con toda claridad

la clase de sello adoptado, la figura y signo que contenga su ma

téria;' el artefacto sobre el que se imprime y el nombre de su -

duefio.

El. artfculo 3o. se refiere a la concesidn del certificado, pre--
vio informe del Director del Conservatorio de Artes, sobre si la

marca se ha usado ya en artefactos de la misma clase.

El fabricante obtendr& un titulo que acredita haber presentado -
¥y hecho constar su signo distintivo; siendo el certificado de la

marca.

Se contempla el principio de libertad absoluta de elecci6n del -
elemento distintivo que ha de constituir la marca. La excepcidn
a-este principio son las armas reales e insignias y condecoracio
nes espafiolas asi como los otros signos distintivos que se hayan

obtenido con anterioridad.

La posesién del certificado equivale a una legitimacién activa -

paré la persecuci6én en juicio de la usurpacifén. No s6lo la que



e1'18 dé marz

tuando~est6;‘

diQQbPénélfsino también para so-

os ‘dafios 'y .perjuicios . ocasio-

:a]~actua1mente se sigue efec--

Durante la vigencia de‘este Real Decreto de 1850 se expidieron

diversos ordenamientos, siendo los siguientes:

a) La Real Orden del 11 de julio de 1851 comunicada al Conservato-=-

b

c

d

)

rio de Artes, la gue establecia que no se expedirfa m&s que un -
solo certificado de marca aunque se aplicara a diferentes obje--
tos otorgindose asi certificados distintos para cada variaci6n -

que se pretenda dar a la marca solicitada.

La Real Orden del 11 de abril de 1858 que regulé la transmisién

de las marcas de fdbrica.

El 30 de noviembre de 1865 la Real Orden dispuso que se deberia
acreditar la calidad de fabricante para poder obtener los certi-

ficados de marca. -

Siendo el antecedente del registro de las marcas el Conservato--

rio de Artes gque funge como oficina piblica. "Con la finalidad
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de que no se concedieran certificados para signos iguales a - --
otros ya protegidos, data de la Real Orden del .25 de.junioc de -
1879 que prescribe gue han de éresentafse con la solicitﬁd dos -
ejemplares del disefio de las marcas, que'recibirian_lps'Alcaides‘
y enviarfian a los Gobernadores civiles. y 'a ié.bi;e;ciﬁﬁvdéi éon—

servatorio de Artes". (37) -

La Real Orden del 29 de septiembre.de 1880 siendo la ﬁrimérakdigr‘
posici6bn que contempla a las marcas de comercio la cual acuerda
conceder las que se solicitaban, a pesar de qﬁé en Real Decreto

de 1850 no hace alusifén a las marcas de. comercio.

El 18 de agosto de 1884 se dictaron normas para la coﬁqesiénlﬁel
marcas de fabrica y comercio en Ultrémar.r- ‘
El 26 de octubre de 1888 se refiere a la concesibn y uso de mar-

cas de fédbrica y comercio en las Islas Filipinas.

El Real Decreto del lo. de septiembre de 1888 establece nuevos -
ordenamientos para los ekpedientes de concesién de marcas de f&-
brica y de comercio, refiriéndose a que la solicitud se deberi -
publicar en el "Boletin Oficial de la Propiedad Intelectual e In
dustrial”™ en el que se insertar& el grabado de la marca a regis-
tro, concediéndose un plazo de 30 dfas a partir de su publica- -
cién en el Boletin para formular reclamaciones contra la conce—-
sifn solicitada. Tal decreto disponfa que los gfabados después

de haber sido publicados se tenian gue conservar en el archivo -

(37) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., P&g. 204.
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de la Probiedad Industrial estando humérados y clasificados para

dar informacién al pGblico.

i) En el afio de 1889 se autorizé la utilizacién de los nombres como

marcas.

Tales ordenamientos son los precedentes a la Ley del 16 de ma=-
yo de 1902, la cual quiso constituir un verdadero cédigo de la Pro-
piedad Industrial, misma que reguld las pahentes de invencibn, el -
derecho sobre marcaé, dibujos y modelos industriales. Contempla a
las marcas en su Capftulo II, TIitulo II y los nombres en el Capitu-

lo III.
‘La Ley de 1902 contempl6 en su articulado lo siguiente:

1. Define a la marca como todo signo o medio material, cualquiera -
que seé su clase y forma, que sirva para seflalar los productos -
de la industria y del trabajo, con objeto de que el pdblico los
conozca y distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la -

misma especie.

2. Se declara la plena libertad de signos, enunciando una serie de

modalidades concretas.

3. No se aceptan como marcas las denominaciones gené&ricas, tampoco
los signos distintivos que se hayan obtenido con anterioridad --

para la misma clase de productos, los gque induzcan a confusién -
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o error por ser semejantes’ o parécidos a otros ya otorgados, ---

etc.

EY articul§ 30 seflala que la propiedad de las marcas esti equipa
rada a la de los bienes muebles, pero para que se considere como
propiedad se tiene que haber obtenido el certificado-tftulo de -
inscripcién,en el Registro de la Propiedad Industrial, EL domi-
nio de la marca se consolida a los tres afios de la inscripcién -
en su registro y de su explotacién no interrumpida o de su quie-
ta y pacifica posesifn con buena f€& y justo titulo. Tal regula-
cif6n se siguif contemplando en la Ley posterior en su artfculo -
14.  Actualmente se sigue haciendo la inscripcién de las marcas

en el Registro de la Propiedad Industrial.

BEsta Ley de 1902 influy8 en la mayorfa de las disposiciones--—-

del Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929.

El 26 de julio de 1929 se expidié el Estatuto sobre la Propie~

dad Industrial, en cuya exposicitSn de motivos se sefialé: "Teniendo

en cuenta que el retrocesc absoluto de la Ley de 1902 en materia de

propiedad industrial acarrearia irremediables perjuicios para la in

dustria y el comercio, por haberse creado situaciones de derecho cu

Y0 alcance no puede desconocerse no s6lo en el orden interno, sino

en el de las relaciones internacionales, y porgue quedarfan sin pro

teccifn legal determinadas modalidades de este ramo, es notoria la

excepcional conveniencia del interés pGblico, como asimismo las exi
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gencias de la realidad", (38) 'dand"vigof'él Esfatﬁgo?#ghie'la—;;g

Propiedad Industrial.

Regula en pocos articylbs arlastmarCES/’coﬁsistienﬂo esta: Ley

en lo siguiente:

1. Da el concepto de marca, "se entiende por marca todo signo o me-
dio material, cualguiera que sea su clase y forma, que sirva pa-
ra seflalar y distinguir de los similares los productos de la in-

dustria, el comercio y el trabajo". (39)

Simplificaron el concepto y agregaron el comercio, en la Ley_ an-

terior s6lo se contemplaba la industria y el trabajo.

2. Enuncia lo que puede constituir una marca y lo que no serd admi-

tido a registro.

3. Es obligatorio el registro de las marcas ante el Registro de la

Propiedad Industrial.

4. Contempla a las marcas colectivas, sefialando que poarén hacer --
uso de marcas y registrarlas todas las colectividades constitui-

das con el fin de explotar una marca colectiva.

5. El registro de una marca se otorga por 20 afios contados desde la

fecha de su concesibn.

(38) Boletin Oficial del Estado, Estatuto sobre Propiedad Industrial,
Madrid 1987, Pag. 13.

(39} Boletin Oficial del Estado, Ob. Cit., P&g. 49.
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6. Ser& renovable dentro:del ﬁlﬁimo trimestre de su-vida legal.

B + e B B
7. Se expedirs uh nueva’éextificado de registro para la renovacién

Y se publicarﬁyen,el“?#olgt£n oficia1 de la Propiedad Indus— -- .

trial®.

&. Contempla a las wirc 5. derivadas.

alta de-uso ‘de’ 1a misma durante 'S afios ~=

9. La marca caducari por

. consecutivd

Contempla en forma general a . las marcas ya que la mayorfa de -

los artfculos estaban destinados a las invenciones.

Esta ley tuvo deficiencias pero estuvo vigente en Espafia duran
te muchos afios siendo ya obsoleta y bastante rudimentaria en su con
tenido, pues no estaba actualizada a las nuevas condiciones del - -
ejercicio comercial y a las necesidades de este pafs, siendo necesa
rio crear una ley nueva y moderna, naciendo asf la "Ley Espafiola de
Marcas" del 10 de noviembre de 1988 gue entré en vigor el 12 de ma-
yo de 1989, misma gue contempla de manera mds especifica a las mar-
cas, crea nuevas figuras, modifica determinadas instituciones del -
derecho marcario para conseguir una mayor eficacia, dercga ciertos ~

artficulos en desuso.

En forma general mencionaremos las innovaciones de esta nueva re

gulacibn, ya que posteriormente se tocarid como tema central de nues
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tro estudio, siendo 'las siguientes:

1.

N
.

S

7.

Regula a-las marcas de productos y de servic;os. 

Contempla a las marcas colectivas que se regularon en lg;Iéy an=

terior y como innovacién las marcas de garantfa.

Admite el registro como marcas de las formas triaimehsiohalés; =i
incluidos los envases y de la forma del producto © ‘su p;esenés--r

cidn.

Establece distintas prohibiciones del registro de las marcas dis

tinguiendo entre prohibiciones absolutas y relativas.

Se reduce la duraci6n de la vigencia del registro, siendo de - =~
diez aflos contados desde la fecha de la solicitud, siendo renova
ble por perfodos iguales. Antes era por 20 afios contddos desde

la fecha de la concesi6n.

La obligaci6n de uso de las marcas registradas se establece con
mayor rigor. Para que opere la renovacifn se deberd presentar -
la declaracién de uso de la marca, El plaza para declarar el --
uso de las marcas es de cinco afios contados desde la fecha de su

concesién.

Contemple la licencia de marcas.
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Se han estudiado las diferentes etapas de la historia de la lg
gislaci6n marcaria de Espafia, dindonos cuenta de como se fueron for
mando y evolucionando los signos distintivos adquiriendo caracteris

ticas propias para ser requlados en una Ley especial.

Se han expedido pocos ordenamientos a lo largo de la vida le-~

gal de las marcas.



CAPITULO II

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LAS MARCAS
1. CARACTERES GENERALES

1.1. CONCEPTO

La marca ha sido definida en exceso, al grado de haberse forma
do una clasificacifén de las distintas corrientes surgidas en torno
a las definiciones elaboradas, por lo que mencionaremos las cuatro

principales:

PRIMER GRUPO: La que sefiala a la marca un papel de signo indi-

cador del lugar de procedencia de la mercancia.

Armengaud Aine define a las marcas de f&brica o de comercio. co
mo “un signo cualquiera aplicado a un producto y gue permite reconc
cer 'la fédbrica de gque proviene o la casa comercial que lo vende'. -

{40)

También pertenecen a este grupo Eugene Pouillet, Paul Roubier

y Antonio Rosello y G6mez.

La caracteristica de este grupo como ya se ha sefialado, es el

asignar a la marca el papel de sefialar la procedencia del producto.

(40) Aine Armengaud, citado por David Rangel Medina, Ob. Cit., Pé&g.
154.
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SEGUNDO GRUPO: Aquellas que consideran a la marca como un agen

te individualizador del producto mismo.
Breuer Moreno considera a la marca como el signo caracteristi
co con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los =-

productos de su industria, comercio o explotaci6ﬁ é§fiéola". (41)

Los autores que coinciden en esta idea son: Laborde, Stephen =

P. Ladas y Joao de Gama Cerqueira. R e

TERCER GRUPO: La posicifn ecléctica que refine las notas sobre-

salientes de las dos corrientes mencionadas anteriormente.

El maestro César Sepllveda da un concepto de marca bastante am
plio,‘al sefialar que "la marca es un signo para distinguir. Se em-
plea para seflalar y caracterizar mercancfas o productos de la indus
tria, o bien, servicios, diferenci&ndolos de los otros. Tiene por
objeto la marca proteger las mercaderfas y los servicios poni&ndo--
los al abrigo de la competencia desleal mediante la identificacién.
Est8n destinadas a especializar los productos en qgue se usan o los
servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su proce--

dencia o las empresas que los prestan". (42}

Este concepto abarca la doble finalidad de la marca, la prime-

(41) Breuer Moreno, Ob. Cit., p&g. 31.
(42) César Septilveda, Ob. Cit., pdg. 113.



ra en e} sehtido derdistingicn‘de los art;culos, ya sea de produc--
tos o de servicios, que se van a diferenciar entre los demds compe-
tidores y la otra se refiere a la procedencia de la mercancfa, ya -
que es el signo de confianza y calidad gue trae consigo la marca --
por experiencia entre los consumidores, sea también por un producto

o por la prestacibn de servicios en forma eficiente y completa.

Otro concepto dentro de esta corriente es el del maestro Joa--
quin Rodr;guez y Rodriguez que afirma que la marca “"es la sefial ex-
terna que es usada ﬁor un comerciante para distinguir los productos
por &l elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adqui-
rente pueda asegurarse de su procedencia y el comerciante duede a -
salvo de los efectos de la competencia desleal gue le hicieren los
que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, pa-

ra colocar productes inferiores o no acreditados". (43)

CUARTO GRUPO: Esta corriente enfoca la esencia de la marca en

funcidn de la clientela. ]

Mario Rotondi sostiene que "la marca es contrasefia de una ha--
cienda, colector de clientela, garantfa de la buena calidad del pro
ducto y estas afirmaciones no son contradictorias, en cuanto la pri
mera sea desde el punto de vista objetivo y las otras representan =

una opini6bn del empresario gue ha adoptado la marca". (44)

(43) Joaquin Rodrfguez y Rodrfguez, "Curso de Derecho Mercantil"', -
México 1952, Segunda Edicién, Tomo I, Pag. 425.

(44) Mério Rotondi, citado por David Rangel Medina, Ob. Cit., P&g.
1
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Los- autores mis destacados de esta corriente son Tullio Asca-~-

relli, Francisco Ferrara, Mario Ghiren, Carnelutti y Kohler.

Este grupo sefiala gue la marca es un derecho de propiedad que

recae sobre un bien inmaterial, por lo que tiene las caracterfsti--
“cas y elementos de la propiedad inmaterial de la hacienda mercan- ~
till .
Estas han sido las cofrientes qgue han intentadoc conceptualizar
a la marca, ahora bien, en las legislaciones que han tenido vigen--
cia en nuestro pais se han dado diferentes conceptos de marca, el -
concepto actual establecido en la Ley de Invenciones y Marcas en su
artfculo 87 es el siguiente: "Esta Ley reconoce las marcas de pro--
ductos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por
los signos que distinguen a los articulos o productos de otros de -
su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distin-

guen un servicio de otros de su misma clase o especie".

En mi concepto, la marca sirve para identificar las mercancias
v la constituyen los signos, dibujos, nombre del comerciante o de -
la negociaci6n o cualquier otra designacién para distinguir sus pro
ductos y servicios entre todos los dem&s, llevando asi el sello de

calidad y prestigio.

Cabe destacar, que la caracteristica principal de la marca es

que sea distintiva, ya que es la razén de ser del signo marcario.
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Por otra parte, el concepto de marca en la legislacifén Espafio-
la es el contemplado en el artfculo lo. de la Ley Espafiola de Mar--
cas que a la letra dice: "Se entiende por marca todo signo o medio
que distinga o sirva para distinguir en el mercado productcs o ser
vicios de una persona, de productos o servicios idénticos o simila-
Yes de otra persona". La marca es un signo distintivo que constitu
ye un mecanismo importante para la protecci6én de los consumidores,

ya gque lleva consigo una calidad que el pGblico espera encontrar.
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1.2. CARACTERISTICAS

David Rangel Medina, atendiendo a la importancia de cada una -

de las caracteristicas de la marca hace la siguiente eclasificaci6n:

Caracteres esenciales: Distintiva, Especial, Novedosa, Licita’

y Veraz.

Caracteres secundarios: Facultativo, Adherencia no necesaria,

Apariencia, Individualidad.

A mayor abundamiento explicaremos cada una de sus caracterfsti

cas: -

CARACTERES ESENCIALES

1) La marca debe ser distintiva. "Cualquiera que sea el concepto -
que se adopte de la marca e independientemente de la finalidad -
que mds se destaque para justificar su protecci6én legal, todos -
los autores estén de acuerdo en que en definitiva, la esencia de
la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa
que la marca debe especializar, individualizar y singularizar".

(45) -

"La marca es un signo para distinguir. Se emplea para sefialar -

(45) David Rangel Medina, Ob. Cit., P&gs. 184 'y 185.



2)

73

y caracterizar mercancfa oiprodﬁétoéfdé'Ia induéﬁria, o bien, -
servicios; diferenciindoles de 1os de otros". (46) - :

En base’'a la distintividad de la marca es que se solucionan o =--
plantean infinidad de problemas surgidos de las relaciones indus
triales, aplicada por la propia autoridad para la admisién o re-

chazo de una marca cuyo registro se solicita o para la resolu- -

cibn de registros ya obtenidos, etc.

La marca debe sef.especial. Para gozar de la proteccién legal,

sefiala Rangel Medina, "la marca debe cumplir su funcién diferen-
ciadora, la cual, a su vez, s6lo podrd realizarse si la marca es
lo suficientemente original para llamar la atencién del compra--
dor. A esta condicibén esencial del signo se le designa como es-

pecialidad de la marca". (47)

La especialidad gquiere decir que la marca no se debe constituir

en un signo de una simplicidad tan elemental que malogre su pa--
pel de llamar la atencisn de los consumidores, ya que entre més

original sea una marca, entre mis tenga de creacién, mayor pro--
teccifn encontrars por si misma. Siendo importante esta caracte
ristica, ya que si una marca es original, atraerd la atencién -—
del pGblico consumidor no olviddndola tan ficilmente e identifi-

céndola en el mercado.

{46) César Sepfilveda, Ob. Cit., P&g. 1i3.
(47) David Rangel Medina, Ob. Cit., P?g. 190.
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La marca debe ser novedosa. La novedad, como la especialidad, -
es un atributo sin el cual no hay marca, ya que un signo s6lo -~
puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registra
do -atn, pues de lo contraric no cumplirfa su funci6n esencial y

provocarfa confusiones,

Por lo gener§1 se considera que la marca debe ser nueva Gnicamen
te en relacifén con las demds marcas usadas o registradas, pero -
es preciso que tambi&n lo sea respecto de nombres y avisos comer
ciales, siendo gue constituyen los signos distintivos del comer-

ciante.

La marca debe ser lfcita. Para gque una marca sea considerada cg
mo lfcita, es necesario que no sea contraria a la. ley, a la mo--~

ral y a las buenas costumbres.

La Ley prohibe el registro de las marcas de armas y escudos na--
cionales y extranjeros:; nombre, firma y retratos sin la autoriza
ci6én de los interesados; el emblema de la Cruz Roja; las marcas

engafiosas o confusas y las que sean parecidas a otras anterior--

mente registradas.

"La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como ---
marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha
de ser compatible con el derecho de los demds, asi como a la im

posible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en -
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virtud de tftulos que se‘exclu?an mutuamente“.”j481

5) La marca debe ser veraz. Todas las-indicaciones contenidas en la. -

marca deben ser conforme a la verdad.

"Si la marca es engafiosa, no s6lo queda fuera de la protecciédn -
legal, sino que su uso es reprimido por la ley pof cuanto que el
empleo del signo engafiador constituye un acto de competencia des

leal reprimido por normas de orden pGblico"™. (49)

CARACTERES SECUNDARIOS

6) El cardcter facultativo. E1 uso de la marca es potestativo, ya
que la Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 89 sefiala que
quien produzca, fabrique, comercie o preste servicios podrd ad--
quirir el derecho al uso exclusivo de una marca satisfaciendo --
las formalidades y requisitos que establecen la Ley y su regla--

mento.

Ning(in comerciante o industrial estd obligado, en principio, a =

vender sus productos bajo el amparo de una marca.

La marca es un auxiliar para el comerciante e induétrial,»ya?que 7>

(48) Agustin Ramella, "Tratado de la Propiedad Industrial",:TOmé\II}‘
Edit. Hijos de Reus, Madrid 1913, P&dg. 38. R I L

(49) Dbavid Rangel Medina, Ob. Cit., P;g. 197.
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es un elemento del que puede disponer para facilitar el cdhoci—-ﬂ

miento de su mercancfa.

Bste principio tiene su excepci®n cuando ia misma Ley de Inven--
ciones y Marcas dispone en su artfculo 125 gque la Secretarfa de

Comercio y Fomento Industrial podrd declarar por razones de inte
rés pGblico, el registro y uso obligatorio de marcas ya sea de -

productos o de servicios.

La adherencia no es necesaria. El concepto de marca no esti su-
bordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que am

para, que no pueda separarse del mismo.

"La evolucién de la industria y el comercio, el progreso de los
sistemas de venta y el poderoso desarrollo alcanzado por los me-
dios de publicidad, han determinado un gradual cambio en la con-
cepcién de la marca, que va desde sostener que la marca para de-
sempefar las funciones de tal, debe estar adherida mgterialmente
al producto que distingue, hasta considerar como marca al signo

que no est& puesto sobre mercancfas". (50)

Nuestra legislacifn no exige que la marca sea adherente al pro--
ducto, segin 1o sefiala el artfculo 90 de la Ley de Invenciones y

Marcas que dispone que puede constituir una marca cualquier me--

{(50) David Rangel Medina, Ob. Cit., ng. 200 y 201.
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dio susceptible de identificar los productos o servicios a que -

‘se apliquen.

De acuerdo a lo anterior, debe considerarse como uso de la marca
para todos los efectos legales, el emplec o referencia que se ha
ga en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, avi
sos y en general toda mencién oral o escrita que se haga de la -

marca.

La marca debe ser aparente. Si la adherencia como hemos visto -
no es una.cualidad propia de la marca, no puede decirse lo mismo
acerca de la apariencia del signo marcario, cualidad que debe —-

considerarse comprendida en la funci6n misma de la marca.

En efecto, ya que la esencia de la marca es individualizar, espe
cializar o singularizar un producto o servicio, y que una de sus
caracterfsticas esenciales es la distinci6n. 8Si la marca estd -
oculta ante los ojos del pGblico consumidor no es apta para rea-

lizar ninguna de las funciones que se han mencionado.

La Iey no dice nada al respecto de la apariencia, pero se suple

con la interpretaci6n extensiva de sus disposiciones concernien-
tes al uso de leyendas obligatorias en las marcas tales como "He
cho en México" y '"Marca Registrada" a que se refieren los articu
los 119 y 121 de la Ley de Invenciones y Marcas, debiendo ser di

chas leyendas claras, ostensibles y visibles.
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Las menciones obligatorias. aludidas deben aparecer en forma cla-

xa y ostensible, requerimientos que también son aplicables a la

- marca.

Individualidad. La marca debe ser individual, porque estd desti-

nada a amparar los productos de un establecimiento determinado y

_puede ser (nicamente utilizada por el sujeto a quien correspon--.

da, ya sea persona fisica o moral.

Su utilizacién debe radicar en una sola persona, ya que la marca

‘no puede amparar a la vez los productes de diversas personas por

que no determinarfa la procedencia del producto o del servicio.

Como excepcifn a este principio encontramos las llamadas marcas
colectivas, las cuales se caracterizan por ser propiedad de sin-
dicatos, asociaciones profesionales o patronales, la Ley de In-=-

venciones y Marcas no contempla a este tipo de marcas.
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1.3. FUNCIONES

El papel que estd llamado a desempefar el signo marcario ha si
do objeto de anflisis por autores nacionales y extranjeros, quienes
con ciertas diferencias que no son trascendentales otorgan a las --
marcas las siguientes funciones:

FUNCION DE DISTINCION. La marca dentro de sus finalidades tie
ne por objeto distinguir un producto o un servicio entre otros de -
su misma especie o clase, con el fin de que el pGblico consumidor -

lo distinga entre los demds competidores que existen en el mercado.

La marca representa el nombre de los productos, lo cual permite al
consumidor identificarlos, provocando la formaci6n de clientela en
torno de la marca cuando el producto o servicio es de buena cali--

dad.

Esta funcién favorece la libre selecci6n del consumidor y refuerza
la competencia. La funcifn de distineibén es la naturaleza misma --

de la marca para que cumpla con su objeto.

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce esta funcién diferenciado--
ra en su articulo 87, sefialando que las marcas de productos y las -~
marcas de servicios son aquellos signos que distinguen a los articu
los o productos de otros de su misma especie o clase. El artifculo

90 fraccién I de la Ley establece que pueden constituir una marca -
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las denominaciones y signos viéibieé] SGfic;ehﬁémgﬁﬁghdistintivos Yy
cualquier otro medio susceptible de:idéntificéf 165 produékos o ser
Qicios a que se apliquen. 2

FUNCION DE PROTECCION. Las marcas protegen al titular de la -
misma y al pGblico consumidor. Se refiere a que el titular de la -
marca tiene por objeto proteger las mercancfas y los servicios con-
tra la competencia desleal y a la vez otorga al consumidor una ga--
rantfa del producto o servicio adquirido. Permitienﬁo que el pro--
ducto siga en el mercado, protegiéndose y evitando los abusos de --
terceras personas debido a gue una vez dado a conocer la marca pue-
den surgir imitaciones tanto del producto como de la marca, gquedan-—
do al abrigo de la competencia desleal. Con esta funcifn se contrg

la esta situacidn deshonesta.

FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA. Esti destinada a espe-
cializar los productos en que se usan o los servicios que se prestan
para indicar y garantizar su procedencia. Teniendo como finalidad
hacer responsable, a los fabricantes o expeﬁdedores de la calidad -
del producto, ya que se le da al comprador una indicacifn sobre la

procedencia de las mercancias.

En la actualidad esta funcién marcaria ha perdido importancia para
el consumidor, ya que el mercado de bienes y servicios ha crecido

tan répidamente que el consumidor no ha podido identificar los cam~
bios de propietarios de las empresas o de los productos que consu--

mfa en un principio.
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Lo cierto es que la marca en si misma es un indicétivo'déipfdceden—
cia, no porque de ella se infiera que X es el fabricante, sino por-

que el uso mismo de la marca aplicada a un. producto o servicio de--

terminado llega a constituir una garantfa y una seguridad.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artfculo 89 reconoce esta fun-—
cién de indicaci6n de procedencia de la marca, al sefialar que = ===
"igual derecho tendrdn los comerciantes y prestadores de servicios

debidamente establecidos, respecto a los articulos que vendan d loér
servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales = e

quieran indicar su procedencia.

FUNCION SOCIAL O DE GARANTIA DE CALIDAD. Se refierera ia éa;}rr
rantfa tanto para el consumidor como para el fabricante; ya gque lés
consumidores pueden obtener el producto o servicio del tipo f cali-
dad que estdn acostumbrados y el que desean adquirir creando asf --
confianza, y es una garantia para el fabricante ya qgue va obtenien-

do un prestigio y reputacidn‘ganado en el mercado comercial.

La marca trae consigo la garantfa de calidad que hace posible reco-
nocer a ese producto o servicio por las experiencias personales que

ha tenido el pdblico consumidor.

FUNCION DE PROPAGANDA O PUBLICITARIA. Se refiere a la accibn
publicitaria de la marca, siendo un factor importante para el pro--

ductor, ya que va a ganar la atencién del mercado al difundir el --
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producto de acuerdo a sus caracterfsticas y a sus cualidades, atra-
yendo a los clientes y conservidndolos al conocer el producto o ser-
vicio e identificdndose con la marca individualmente. La acei6n pu
‘blicitaria se hace del producto y de la marca como simbolo de iden-

tificacion de la mercancia.

Al respecto, el maestro David Rangel Medina aclara que la pro-
paganda a que nos referimos "no se refiere al industrial o comer-.-
qiaﬁte, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece
la aceptacifn de 1lod consumidores, serf nuevamente solicitado por ~
la marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma -
en un valioso factor de difusi6n del articulo". (51) ~ Por lo que es
innegable la importancia de esta funcibn ya que la acci6n publicita
ria llega directamente al consumidor presentdndole el producto y la

marca con que lo va a adquirir,

{51) David Rangel Medina, Ob. Cit., P&g: 179.
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2. MARCAS REGISTRABLES EN MEXICO

Son aquellas que por sus caracterfsticas pueden constituir una
marca, ‘siendo contempladas en la Ley de Invenciones y Marcas en su

‘artfculo 80 que sefialas
Pueden constituir una marca:

"I. Las denominaciones.y signos visibles, suficientemente
‘distintivos y cualguier otro medio susceptible de identi
ficar los productos o servicios a que se apliquen o .tra-
ten’ de aplicarse, frente a los de su misma especie 0 cla

se'.

"II. Los nombres comerciales y las razones sociales o de-

nominaciones sociales.....'”

Pog denominaciones se debe de entender todos aguellos nombies
de cosas reales, imaginarias, mitolSgicas, de astros, de animales,
de vegetales, de la naturaleza, etc. Cualguier denominacidn pero
que sea visible y suficientemente distintiva para que se pueda di-—
ferenciar entre los de su misma especie o clase, es decir, d&ndole
un caricter especial, particular y original que salga del uso ordi-

nario.

Las denominaciones deben tener una representacién grédfica, ya

que no se admiten los sonidos o grabaciones fon€ticas.
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Las -denominaciones aisladas.son llamadas "nominales o de pala-
bra", pero existeniotras qﬁe_alzasociarse con otros elementos po- -

seen un mayor:efectoidistintivo siendo éstas las llamadas "marcas -

mixtas®.

Exiééen‘lés denominaciones de fantasia o afbitfarias o de es--
crituka capricﬁosa adquiriendo asi un carécter peculiar entre todas
lés denominaciones existentes. Lo cual se consigue deformando de -
una manera caprichosa una o mads palabras o voces que al combinarse
con otros elementos fonéticos adoptan un cardcter distintivo que ca
rece de significado, se llaman asi porque no despiertan, por lo me-
nos inmediatamente la idea del objeto al que se aplican, en efecto,
los industriales o comerciantes procuran dar cierto cardcter des-—-
criptivo a sus marcas, para indicar la utilidad o fines de la mer--
cancia al piblico consumidor, por lo que se debe tener cuidado al -
constituir denominaciones asi para que no den la apariencia de des-
criptivas constituyéndose por palabras caprichosas o arbitrarias. -
Se debe mencionar que existen grados en la arbitrariedad o capricho
sidad que se miden en funcién de la lejania del significado como --
las llamadas evocativas que componen al producto junto con letras -
adicionales, como ejemplo: NESCAFE, CELOFAN, VELOZ, otras veces la

evocacidén es indirecta, como por éjemplo:'VALVOLINE

La denominacién de fantasia estd formada o creada con los nom
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bres de los artfculos o de .sus.cualidades En;lenguas»muértas} como -,

ejemplo, Antipirina. .

Algunas marcas de fantasfa se forman por la denominaciénde
ciertos atributos o cualidades de la mercancia,' se usatsobreﬂtqdq

para los productos farmac&uticos o marcas para medicamentos; como’ = .

ejemplo, LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS, SAL DE UVAS PICdT;:

Se puede llegar a un grado minimo de fantasia, lo -que conétitg'
ye un riesgo, ya que puede parecer descriptiva y no ser.registrable

Ya que es utilizada por todos, como ejemplo: ASEQ, DIABETISANA.

Para que no pueda constituirse una denominacién de fantasfa, -
es necesario que no sean del dominio pfiblico, que no pertenezcan al
lenguaje comin en el momento de registrarse, que sean distintivas,
aptas y no descriptivas. Existen marcas de fantasfia que han pasa--
do a formar parte del lenguaje comGn y por lo tanto pudieran caer -
al dominio pdblico si no se tiene cuidado de protegerlas, como ejem

plo: MAICENA, NYLON, KLEENEX, KOTEX.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artfculo 90 fraccién I, -
sefiala como signos visibles a los medios materiales susceptibles de
hacer distinguir los objetos y por lo tanto id6neos para constituir

una marca, existiendo varias clases que a continuacibn se explican:

1. El dibujo. Ya se trate de dibujos imaginarios, fantﬁsticos o de -
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fantasfa, dibujos reales de animales, de plantas, de hombres, =-
también formas geomé€tricas, letras, nfimeros, etc., pero que no. -
se refiera directamente al objeto que va a ser marcado, porgque -

si no resultarfa descriptivo.

El color. Es fitil para formar una marca pero &ste no debe ser ——
aislado, sino que debe ir acompafiado de otros elementos como por
ejemplo: con dibujos, figuras, con otros colores, etc.’ Los. nom-—

bres de los colores no se pueden registrar.

La forma de los productos. Si la forma es original, novedosa y

bastante distintiva puede constituir una marca adecuada.

La forma de los productos s6lo constituye un medio para diferen-
ciarlo de sus similares y que lo distinéa de los demds productos
Que se encuentran en el mercado. No constituird marca la forma
usual y corriente de los productos asi como la forma necesaria -
impuesta por la naturaleza misma del producto o por su funcién -

industrial.

Las envolturas. Se entiende por envoltura del producto a todo

Para gue pueda considerarse como marca es necesario que presente.
una configuracién especial y distinguible, teniendo una ‘origina--

lidad qgue salga de lo com@n o usual.
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Por todo lo anterior.;as‘denomiﬁécidnes como 10§ signos visi--
bles deben ser suficientemente distintivos, como lo éeﬁala la Ley,
para gue se distingan de otros existentes que se encuentran en el -
mercado estén registrados como marcas o sean del dominio ptiblico o

de uso comfin.

En el mismo ordenamiento artfculo 90, Fraccién II, se contem--
pla que los nombres comerciales pueden constituir una marca; como -
sabemos, los nombres comerciales se aplican especfficamente a los -
establecimientos comerciales, industriales o agrfcolas. Podrdn - -
constituirse como marca siempre que no sean descriptivos de los pro
ductos o servicios a los que va a aplicar o al giro que se va a ex-
plotar y que no contravengan las disposiciones gue rigen a las mar-

cas.

La Ley también se refiere a las razones sociales o denominacip
nes sociales como aptas para formar una marca, pero por lo general
no son adecuadas yva gue no poseen cualidades distintivas. No debe-
r&n ser descriptivas y tampocc deberdn incurrir dentro de ninguna -

de las prohibiciones encuadradas para las marcas.
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3. MARCAS NO REGISTRABLES EN MEXICO

La Ley de Invenciones y Marcas en su artfculo 9l éstébiecééqué

marcas no son registrables, por lo quea‘continu

en sus diversas fracciones.

No son registrables como marca:

"Fracci6n .I. Las-denominaciones y signos-que.no.re@nan los.re-' "

quisitos que sefiala la fraccién I del articulo 50".

Es decir, que las marcas deben reunir caracterfsticas distinti
vas, visibles,'etc., sin lo cual no podr&n ser registradas ante la
Direccifn General de Desarrollo Tecnol6gico. Otorgando a la auto-
ridad una potestad subjetiva para negar solicitudes de marcas que

no refinan estos elementos.

“Praccién II. Los nombres propios, técnicos o de uso comGn de
los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, --
asf como agquellas palabras que en el lenguaje corriente © en las -
pr&cticas comerciales, se hayan convertido en la designaciSn usual

o genérica de los mismos".

No puede constituir una marca las palabras usuales gue ocupa -
el pfiblico en general para designar a ciertos productos o servi-~ -
cios, ya que si se pretendiese registrar como marca palabras del -

lenguaje comfin equivaldrfa a un monopolio sobre el lenguaje.
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: "Fracc16n III. Lz figura lo: envases que sean del domlnlo -

pﬁblxco o qgue: se hayan hecho 150 comﬁn Y en general, aquellOS -

que .carezcan de una orlglnalldad tal que 105 distinga féc;lmente“

Se reflere al carScter dlstlntlvo de ‘la fxgura delos envases,:,
Ya sea.porgue hayan pasado al dominio pﬁbllco, que sean de uso co-

mdn o 'que carezcan de caracteristicas distintivas u orlglnales.

"Fraccién IV. La forma usual y corriente’ de-los-productes o --
la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o -

por su funcién industrial".

Ya que es la forma usual de los productos, no teniendo elemen-

tos distintivos y originales.

"Fracci6én V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas
de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. -
Una denominaci6n no se considerard distintiva porque ostente una or
tograffa caprichosa, o construccién artificial, o sea el producto -
de la uni6n de dos o mis palabras que, analizadas aisladamente, con

tinGien siendo descriptivas en su conjunto.



c16n de los productos o de | prestac16n de los serv;cxos"

Es decir, 'gue no ‘serén aptas como marca, aguellas gue sean des
“eriptivas de. los productos o servicios que tratan de prohege;, cuan ..
--do-~indiquen.o representen a la mercancfa de tal manera que permita

identificarla con'la sola denominacién, figura o frase.

También serd descriptiva cuando se sefiale alguna.cualidad, ca-
racteristica, funci6n, finalidad del producto o servicio, por lo --
que no debe indicarse ninguna propiedad de lo que se pretende ampa-—

rar.

Con lo que resulta que la autoridad objeta y niega solicitudes
de marca al encontrar algfin elemento descriptivo pero que evoca des
de lejos una cualidad del producto o del servicio sin ser una causa
suficiente.para ello, actuando arbitrariamente perjudicando al soli

citante.

Pampoco podrdn ser marcas aguellas palabras que ostenten una -
ortograffa caprichosa o que estén constituidas por la unién de va--
rias palabras o gue resultan descriptivas al traducirse a cualquier

idioma. Podr&n registrarse cuando los cambios en la ortograffa o -
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en la’composici6n o en 'la traduiccién sean tales que la denominacibn

- ,qugde desfigu];adé e irreconocible transforméndose en algo sin signi

.fid;do'que ho'tenga nada que ver con lo que se pretende amparar.

Por otro lado, afirma el maestro César Sepfilveda que "debe to-
marse ademis en cuenta la pobreza del idioma espaiiol,en el que por
otra parte existe la fon€tica figurada, para concluir que resulta -
cada vez mids diffcil para el solicitante obtener vocablos aptos pa-
ra marcas. Si a eso se le agrega un rigorismo exagerado, una incom
prensién de las autoridades administrativas encargadas del ramo, de
be concluirse que existe un fervor burocrdtico que no se justifica

y'que va mds alld del texto expreso de la Ley". (52)

Efectivamente, resulta complicado y diffcil encontrar denomina
ciones, palabras y signos para constituir una marca, que no resulte

descriptiva de lo que se desea amparar.

"Fracci6én VI. Las letras aisladas, los nGmeros y los colores -
aislados, a menocs que estén combinados ¢ acompafiados de elementos -
tales como signos, disefios o denominaciones, que les den un caric--
ter distintivo. Se considera nfimero aislado, el compuesto por uno
o m&s digitos expresados numéricamente o con letras".

Como se expresS anteriormente, los simples colores aislados, -

(52) Cé&sar Sepﬁlveda, Ob. Cit., Pﬁg. 124.
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las letras y los nGmeros no son medios distintivos id6neos, pero -
Val combinarse o al ir acompafiados de otros elementos adoptan carac-
teristicas peculiares y diferentes a las dem&s, siendo registrables

en este caso.

"Fraccifn VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorizaci6n -
escudos, banderas y emblemas de cualquier pats, Estado, Municipio o
divisiones polfticas similares, asf como las denominaciones y si--

glas de organizaciones internacionales, gubernamentales, interguber
namentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacibn re-

conocida oficialmente, asfi como la designacifén verbal de los mis--

mos".

Debido a que no son objetos que esté&n dentro del comercio y no
son objetos de apropiacién para los particulares ya que pertenecen

a la nacién, a organismos internacionales © nacionales.

"Fraccif6n VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones
oficiales de control y garantia adoptados por un Estado, Sin autori

zacién de la autoridad competente”.

Se refiere a lo mismo de la fraccidn anterior, por lo gue tam-
Poco puede ser registrado como marca, ya qgue se crearia un monopo--

lio de signos oficiales.

"Praccifn IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes -

de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros
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o las monedas conmemorativas'

Resulta obvio ya que no puede~ser‘susceptib1e de abxopiaci&n -
por ninguna persona ‘debidoc a que son para el uso de la.comunidad y

no exclusivos de un particular.

"Fraccibn X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, me-
dallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congre- .-

sos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente".

Tiene el mismo fundamento que lo explicado anteriormente.

"Fraceibn .XI. Los nombres, seudSnimos, firmas, sellos y retra-
tos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han --
fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado mds proéxi--

mo".

Se trata de derechos personalisimos necesit&ndose el consenti-
miento de la persona, ya que son bienes propios y privativos que no
cualquier tercero puede disponer de ellos sin el permiso del afecta
do o interesado, si ha fallecido se requeriri el permiso de los as--

cendientes o descendientes.

"Fraccidn XII. Los tftulos de obras literarias, artisticas o
cientificas y los personajes ficticios o  simbSlicos salvo con el
consentimiento de su autor, cuando conforme a la Ley de la materia,

&ste mantenga vigentes sus derechos; asi como los personajes huma--
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nos de caracterizacién, si no se cuenta con:su conformidad". .

Se prohibe el registro de marcas de tftulos de obras litera- -
rias, artfsticas o cientfficas, asf como de personajes ficticios; -
solamente son registrables cuando tales derechos est&n vigentes con
forme a la Ley del Derecho de Autor y se obtenga el consentimiento

del mismo autor.

"Fraccién XIII. Derogado por las Reformas a la Ley de_.Invencio-
nes 'y Marcas, publicadas el 16 de enero de 1987 en el Diario O:i- -

ciall

Esta fraccién se referia a la prohibici6n de las palabras sim=-
ples o compuestas de lenguas vivas extranjeras, las cuales no se PO

dian registrar.

Tambi&n exclufa del registro a las marcas construidas artifi--
ciosamente, de modo que por su fon&tica parecieran .voces extranje--

ras.

"Esta fue una disposicifn que geners muchos litigios, porque -
se prestd a que funcionarios menores, no muy conocedores, objetaran
o0 rechazaran solicitudes o registros, interpretando caprichosamente
lo de "parezcan voces extranjeras”. El1 costo de esta regla en re--—

cursos humanos y materiales ha sido considerable”. (53)

(53) César Septlveda, Suplemento, Ob. Cit., Pdg. 16.
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‘"Fraccién XIV.  Las denominaciones geogrdficas, propias o co-
munes, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indi-
quen la>procédencia de los productos o servicios y puedan originar
confusidén o error en cuanto a su procedencia, asi como las denomi-
naciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabri
cacién de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nom-
bres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e

inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario".

Esta fraccidn séﬁala que no podran constituir marcas las denpo
minaciones geogrificas "propias o comunes"; al respecto, el maes--
tro César Sepilveda sefiala que "no puede establecerse esa distin--
cidén, porque en ninguna parte se pueden identificar las designacig

nes geograficas "comunes"." (54)

Estando de acuerdo con el mencionado tratadista, ya que no --
existe tal distincidn porque las denominaciones geogrdficas son de
una sola clase, ignorando el espiritu del legislador al. hacer esta

distincidn.

No son registrables las denominaciones geogrdficas, gentili--
cios, nombres y adjetivos cuando éstos indiquen la procedencia del
producto, ya que pueden causar confusidn o error, debido a que ~--
cuando una marca lleva un nombre geogrdfico se tiene la idea de de

terminada calidad, cualidades y caracteristicas relacionado con --

(54) César Sepilveda, Ob. Cit., Pdg. izs.
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una 2onha especifica atribuyéndole a la marca propiedades~que no -

lleva consigo.

Por otro lado, si no se indica la procedencia no habra confu
sién de ninguna especie, ademds si a las designaciones geogrdfi--
cas se les atribuye un elemento secundario tendrdn caracteristi--

cas distintivas y propias, constituyende una marca registrable,

Tampoco serdn registrables las denominaciones de poblaciones
0 lugares en donde ée elaboren y fabriquen ciertos productos que
los haga caracteristicos,. por ejemplo: El Tequila, el Cogfiac. De
bido a que el piblico identifica el nombre de la marca con la mer
cancia siendo descriptiva de lo que ampara o causando confusidn -

si la marca protege otros productos.

Hay que hacer notar que tiene relacidn con las llamadas deng

minaciones de origen.

"Fraccidén XV. Los mapas, sin embargo, podrdn usarse como ele
mento de las marcas, si corresponden al pais de origen o lugares
de procedencia de los productos o servicios que aquellas distin—-

guen, siempre que en este pais estuviesen registrados".

Sélo podrin registrarse como elemento de las marcas en fun--
cién de la procedencia de los productos o servicios.que se desea
amparar, ya que tienen gue corresponder al pais de origen, de lo

contrario no podrdn registrarse.
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"Fraccidén XVI. Las denominaciones, signos o figuras suscepti
bles dé engafiar al publico o inducir a error, entendiéndose por ta
les, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,
origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que

pretendan amparar".

Se refiere a las denominaciones, signos o figuras ilicitas --
que traen falsas indicaciones de origen o presuntas caracteristi-—-
cas de la mercancia no serdn registrables, pues c;usaria engafio QH
confusidén al publico. Ya que uno de los caracteres esenciales de

la marca es la de gue sea veraz.

"Fraccidédn XVII. Las denominaciones o signos que, conforme a -
otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines cgo
merciales o, por razones de interés pidblico, la Secretaria de Co--
mercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar".

P

Hay ciertas denominaciones o signos que no se pueden utilizar
para el comercio, por lo cual no podrdn registrarse. También hay
que considerar que por razones de interés piiblico tampoco se po-—

drén registrar,
"Fraccidén XVIII, Todo lo que sea contrario a la moral, a --—
las buenas costumbres, .al orden pliblico y aquelle que tienda -a ri

diculizar ideas o personas”.

Es obvio que no 'se van a admitir denominaciones o signos que
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_vayan en; contra de: 1a moral y de 1as buenas costumbres, o cuando -

Las-palabras gue no son registrables por encuadrarse en algu

no de los supuestos contenidos en el articulo 91 de la‘ Ley de In-
venciones y Marcas, tampoco lo serdn al ser traducidos a otros --

" idiomas.

"Fraccidén XXI. Una marca gue sea idéntica a otra, anterior--
mente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o -
servicios, ailn cuando sea solicitada por el titular de la regis--

trada o con el consentimiento expreso de éste".
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Ya que no es posible que ‘existan dos marcas iguéles para lo -

mismo.

"Fraccidén XXII. Una marca que sea semejante a otra ya regis-~-
trada 'y vigente, ‘aplicada a los mismos o similares productos o ser
vicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomdn-
dola en. su conjunto o atendiendo a los‘elementos que hayan sido rg

-servados”.-

.Se refiere a’lé'semejanza deAlas marcas en grado de confu- --
sidén, no se admitird a registro la solicitada por existir una mar-
ca anterior que le- es siﬁilar, que ampara los mismos o similares -
productos o servicios y que puede originar confusién al piblico --

consumidor.

Existen marcas que se parecen lejanamente a otras sin que és-
tas puedan causar confusidén de ninguna especie, pues el elemento -
no es visible, ya que fonéticamente o grdficamente no son confundi
bles o en su conjunto son diferentes, pero son negadas por parte -
de la autoridad debido a la cantidad de trabajo y a la arbitrarie-

dad con que en ocasiones actia.

5i la marca gue se estd solicitando es del mismo titular a la
que se le opone por ser semejante se concederd si se ubica en el -
supuesto del articulo 96 de la Ley de Invenciones y Marcas que a -

la letra dice:

"La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial deberd decla-
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rar ligados; -para efecto de.su transmisidn, "los registros ‘de las -
marcas de un mismo titular, cuando sean idénticas y amparen siﬁi13~ 2

res productos o servicios, o bien semejantes en grado de confusxon

y amparen los mismos o similares productos o servxcxos.

grado de confugidn, a un nombre comercial. aplicado

bre comercial se haya usado con:anterioridad

Es decir, que se negard una:marca.cuando

a un nombre comercial.  La ‘prohibiciénisélo - se.hace extensiva res-

pecto de los servicios gque se preste 1 establecimiento con an

terioridad a la marca.

Podemos concluir que'es muy‘iimiiadaila'posibilidad de obte--—
ner una marca debido alasrestriccipnes establecidas por la ley vy
al criterio subjetivista de la autoridad que decide sobre su otor-

gamiento.
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- 4,"MARCAS 'REGISTRABLES EN. ESPANA. :

su pronunciacidn.

"b)‘Las;imégeneé;'flguras,-51mbolosry g;éfléoé".

La marca’ puede consistirien’una serie de combinaciones de tra

zos, lineas, colores,: dibujos, etc,, siendo la marca grafica.

"c) Las letras, las cifras y sus combinaciones"

Las letras y cifras a veces no se estiman suficientemente dig
tintivas para poder constituir una marca, por lo que se deben de -

acompafiar de otros elementos.
"d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los
enveoltorios, los envases, la forma del producto © su presentacidn®.

Cualguier recipiente o contenedor que asuma una determinada -

forma, con la que se pretenda distinguir al producto.



oz

“e) Cualguier con ca-,

rdcter- enunciativ

bras,. denominacio

otros ‘eleméntos: pe cept

Vtitud.para‘unamrepep;b%l'

cacidn distintiva:

Como se dljo anterlormente,' ara que se’pueda constltulr una

marca lo esenclal es que posea una aptltud distintiva suficiente,
para que los productos o serv1c1os deSLgnados con la marca se dife

rencien de otros.

Puede ser que la denominacidn no tenga ninglin sentido seménti
co o una combinacién de trazos o lineas sin valor representativo -
alguno de la realidad, perc si aparecen suficientemente caracteri-

zados pueden llegar a constituir una marca conocida y prestigiada.

Lo que se concluye que la marca no es solamente un medio iden

tificador, sino un medio distintivo por excelencia.
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5. MARCAS ‘NO-REGISTRABLES EN'ESPARA . ~. 7. [ 0 7.

una marca, en este sentido se.es

El artlculo ll de la Ley de ,afcas‘éénéémpla a las prohibicio-

;nes absolutas seﬁalando que-
1. No podrdn registrarse como marcas, ademds de los signos o -
‘medios que no puedan constituir marca conforme al articulo lo. de -

la presente Ley que se refiere a la distincidn, los siguientes:
"a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos pa

- ra.los productos o servicios que pretendan distinguir®

Se refiere a las denominaciones genéricas, siendo aquellas con
las que, en el lenguaje usual, es conocido y designado un producto

o servicio.

En este sentido, si la marca consiste en el propio nombre del

producto que se pretende identificar, careceria.de una aptitud dis




tintivai '¥a qué no podri rvada en favor-de un indus--

trial o_comerciante,'Ya que es‘utxllzadawen el lenguaje Vulgar.
"b) Los que estén exclusivamente  compuestos por signos o por

indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para

designar los productos G los servicios.en el lenguaje comin © en'-

las costumbres leales y constantes del comercio".

Son los signos o medios utilizados para el ejercicio del co--

mercio.

"c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaéig
nes que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad,:
la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrdfica, la —:i
época de produccidn del producto o de la prestacidn del servicio u

otras caracteristicas de los productos o del servicio".

Es decir, que no pueden registrarse las marcas descriptivas.-..

de elementos o caracteristicas del producto o servicio .que se.p

tende amparar.

"d) Las formas que vengan impuestas. por.raz

nico o por la naturaleza de los propios productos

su .valor intrinseco",

Las formas impuestas por la naturaléza o por. orden técnico.no

podrdn constituir una marca, ya gue carecen de .originalidad y dis-

tintividad.
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sxempre que este de 1m1tado por una -forma determlnada"

El color sélo no se puede registrar, pero si va acompafiado de
otros elementos adquiere caracteristicas propias.. En México tampo

co son registrables los colores aislados.

"h) Los que reproduzcan o imiten la denominacidn, el escudo,
la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Espafia, sus Co
munidades Autdnomas, sus municipios, provincias u otras entidades
locales, a menos que medie la debida autorizacidén. En todo caso, -
solamente podrdn constituir un elemento accesorio del distintivo -

principal”.

No se registrardn por no ser de apropiacidn exclusiva de un -

comerciante o industrial, sino que pertenecen a la nacidn.



virtud.del articulo 6 del Acta vi-

Unidn- de- Paris para la protec--

m tenilos‘Sighos y ‘punzones oficia

adoptadas‘pdr—Eépaﬂé

"2 El apartado 1 letra c) no se aplicard si.la marca hubiera
adquirido, para los productos o servicios para los cuales se soli
cite' el registro, un caricter distintivo como-consecuencia del -~

uso que se ha hecho de la misma." i e

vo dentro del comercio.

"3. Podrd ser registrada como marca la cqnjuncién ée,varibs
signos de los mencionados en elvapartado 1, letras a), b) y c), -
si dicha conjuncién cumple con el articulo lo. de la presente - -
Ley”. . Es decir, que la conjuncidn resulte ser suficientemente --

distintiva para poder constituir una marca.



El articulo 12

e por su Ldentldad o semejanza Eonetlca, graf1ca o con

ceptual con una marca anterxormente sol;cxtada o reg;strada para
desxgnar prqductqs o serv1c1os idénticos o similares puedan indu-
cir a-confusién en el mercado o generar un riesgo de asociacién -

con ‘la marca anterior"”.

" Siendo los signos distintivos idénticos o semejantes a otros
ya registrados o solicitades anteriormente. Pues induciria al pi
blico consumidor a confusidén y lesionaria el derecho de uso exclu

sivo del titular de la marca.

"La Ley prohibe al sentar esta regla excluyente que no es la
semejanza en si misma, ni siguiera la identidad del distintivo de
que se trate, con el registrado anteriormente a favor de otro ti-
tular, sino la identidad o la semejanza que originen peligro de -
confusidén sobre la procedencia de los productos o servicios a los

que la marca viene a distinguir®. (55) o R -

"b) Que por su identidad o semejaﬁza;foﬁética}ﬁg:éfiéa o.con’

ceptual con un nombre comercial anteri '”;egis-

(55) Hermenegildo Baylos Corroza,




énticos a’ un rétulo de

blecimiento.

“2. sin embargo, podrd registrarse una marca semejante a otra
marca © hambre comercial anteriormente solicitado o registrado pa-
ra productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuan-
do el solicitante presente por escrito autorizacién fehaciente del
titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las me-

didas necesarias para evitar el riesgo de confusién".

Se refiere a una carta de consentimiento en la cual el titu--
lar de la marca d& autorizacidén y permite gue el otro solicite esa
marca o nombre comercial semejante con variacidén a ciertos elemen—
tos para evitar que cause confusidén, En México se maneja el misho

sistema.



El artlculo 13 de la Ley Espanola de Marcas. establece’

.que no podran reglstrarse come’ marcas:
"a) El nombre, apellidos, seuddnimos: o cualguierio

que

que

citarlo.

"b) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona
distinta del solicitante de la marca, asi como el nombre, apellido,
seuddnimo o cualquier otro medio que para la generalidad del pibli-
co identifique a una persona distinta del solicitante, a menos gue
medie la debida autorizacidn. En todo caso, estos signos guedardn

sometidos a las demds prohibiciones contenidas en esta Ley"

Se podrdn registrar pero con autorizacidn de la persona gue -

tiene derecho a usarlos.
"e) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento inde-
bido de la reputacidén de otros signos o medios registrados”. Ya -

que es indebido y no es licito hacer eso.

"d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones -
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fprotegldas por un’ derecho de perledad Lntelectual

haﬁgtriél,



CAPITULO IIT

PROCEDIMIENTO MARCARIO EN MEXICO Y- ESPARNA

1. PROCEDIMIENTO MARCARIO EN MEXICOj 

Vl.l. SOLICITUD DE.REGISTRO

El procedimiento para regxstrar 1as marcas ‘est& contenido en. -

la Ley de Invenciones y Marcas y en su Reglamento en donde se esta-,

blecen los pasos y requxsltos que deben de segulrse para obtener el e

registro de una marca.

El primer paso:&el‘trgm;t ‘esila’solicitud, que a continuacidn

explicaremos:

l. La Solicitﬁd; debe ;er~escrita en idioma espafiol a mdquina
para que no se altere ningln dato posteriormente y siguiendo el mo
delo o formato que proporciona grétuitamente la Direccidn de Desa-
rrollo Tecnoldgico, han existido varios formatos de solicitud, la
dltima se dio con la reforma al Reglamento del 30 de agosto de —---
1988 en vigor a partir del 29 de septiembre del mismo afio, siendo
exigible a partir de los 30 dias siguientes de la fecha de circula

cidn de la Gaceta de Invenciones y Marcas,

La Solicitud del registro se presentard ante la misma Secreta
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ria de Comercio y Fomento Industrial, Direccién General de Desarro-
1lo Tecnoldgico; ‘tal solicitud contiene apartados que deben ser lle
nados en forma'clara Yy prgéisé} siendo contemplado en el articulo -

76 del Reglamento de la‘Ley, que ‘establece:

“a)Una seccién reservada para la Direccién, con los espacios -
necesarios para anotar la fecha legal y hora de presentacidén de la
solicitud, el nimero de folio y del expediente que le correéponda:
el nimero de registro cuando se éonceda, el lugar y fecha de concg

sién y la firma del funcionaric competente de la Direccidn".

Esta fraccidn se refiere al espacio que se encuentra en la -—

- parte superior del lado derecho correspondiéndole a los funciona--—

rios de la dependencia para anotar la fecha legal y hora de presen

tacidén, el nimero de expediente que le asignan a la solicitud sien
do en lo sucesivo el ndme;o que le corresponde a ese tramite y el

nimero de folio para uso interno de la dependencia.

En la parte de atrds se encuentra una seccidén para el nimero
de la marca en caso de gue sea concedido su registro, sirviendo pa
ra tal efecto la solicitud como titulo; anteriormente se elaboraba
un titulo independiente a la solicitud, pero debido al trabajo len
to y a la pérdida de tiempo que esto originaba, se establecid este
método con la finalidad de agilizar la salida y trdmite de los - -

asuntos, evitando el rezago.

El inciso b) del articulo 76, establece que en la solicitud -
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hay una:

bl Una secc;on que debe ser. llenada por. el sol;cltante en la

que debera';nd

:Tipoide ‘marca o sea-con denominacidn o:si’es innominada o mix--

Stas

‘Con denomlnaclon se’ refiere a palabras, lnnomlnada que son d1—

‘bujos, colores, disefios pero gque no. llevan palabras Y. la mixtau-

es combinacidn de las dos.

2. Clase a la que pertenece; de acuerdo al nimerc de clase_queilé_"

‘corresponda en la Clasificacidn Oficial dependiendo:de.los pré

ductos o-servicios que se va a amparar.

3. Productos © servicios a los que se aplica, los que deben de es-
pecificarse y designarse de una manera concreta. La solicitud
sdélo protege una sola clase de la Clasificacién 0Oficial. La ta
rifa de los derechos sefiala varias cuotas dependiendo lo que se
pretenda proteger, ya sea toda la clase, una parte de ésta o sO

lo un producto o servicio.

4..Fecha.del primer uso de la marca; si la marca se ha usado sin -
interrupcidn se debe anctar la fecha en gque se empezd a usar o
si ne, la declaracién de que no se ha usado todavia. El articu

lo 100 de la Ley sefiala que no podrd ser modificada la fecha =--



del primér’ uso, por 1o que s
manifestarla, ya gque‘es importante
una controversia parafsaber

niendo asi mds. derechos.

"Es aconsejable hacer anunci Vdg'ia marca en un medio publicita
rio en el gque mencione1§u‘fécha{‘éiécisaﬁ;nte el dia en que se
presente a registro, pararpreébpstituir la prueba de uso o bien,
no solicitar una marcé’quéfya'églESya'utiliéado sin tener a la
vista algin documento (fadfurés}"éédidos,'caftas, anuncios) en

donde conste una fecha:fdcil de ‘determinar, y ella sera la que

se declare".. (56)

5, Tipo de establecimiento, yarsea industrial, comercial o de ser
vicios y ubicacibn del mismo; se refiere a los datos del esta-
blecimiento en donde se elaboran o se vendan los productos o -
se prestan los servicios, anotdndose el domicilio: calle, nime

ro, colenia, cddigo postal, poblacidn, estado y pais.

En el caso de que el solicitante cuente con establecimientos de
tipo industrial y comercial con domicilios diferentes, se debe-

ran sefialar ambos.

6. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, se debe ano--
tar el nombre completo sea persona fisica o moral. El domici--
lio debe contener todos los datos que se enumeraron en el apar-

tado anterior, y la nacionalidad del solicitante.

(56) César Seplilveda, 0Ob. Cit., pdg. 134.
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7. Nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado, en el caso de -
que hubiera; cuando la solicitud de registro de marca sea trami
tada por un tercero, necesitard poder que le otorgue el titular

para hacer todas las gestiones,

8. Cuando se reclame prioridad, se deberd indicar el pais, la fe--
cha y el nﬁ@ero de la solicitud extranjera, esto es sdlo en ei

caso de que hubiera prioridad o sea de que se haya solicitado:

el registro de la marca en el extranjero, se deberi indicar la.

fecha en que fue depositada en el extranjero, el paié yjel -

mero que le correspondid a la solicitud.

c) Una seccién para pegar un ejemplar o marbete de la marca,

hay un espacio en la solicitud para pegaf la etiqueta.

d) Una seccidn para la descripcidn de la marca; no hay nece-
sidad de describir la etiqueta en el caso de que lleve un disefio,
Con la reforma al Reglamento se suprimié el procedimiento de las
frases rituales y la descripcidn que se hacia en hojas de tamafio
especial constituyendo esto un gran avance, ya que su ‘elaboracién
implicaba un gran esfuerzo y una enorme pérdida de tiempo, por lo
que dicha reforma representd un adelanto al procedimiento de la =~

solicitud de la marca, siendo mucho mis ficil y sencilla.

e) Una seccidn para las reservas, donde se expresara en que
consiste dicha marca y los elementos de que se compone; en la --

que se deberd anotar expresamente todas y cada una de las pala--
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b:as,vfiguraé y colores. de lo que se desee préteger, ya que eso -
ée—ya a-reservar siendo los elementos que el solicitante de la -
matéa reivindica como propi&s. En este punto también hubo modifi
caciones por el nuevo Reglamento disminuyendo los requisitos, ya

qﬁe anteriormente las reservas se tenian que presentar en hojas -

de tamafio especial al igual que la descripcién.

f) Una seccidn para la exclusién de las leyendas o figuras -
no registrables, contenidas en la etiqueta, cuando la marca ﬁam—f
bién aparezeca en ella; debido a que hay palabras o leyendas que -
no se pueden reservar haciéndose exclusidn de ellés, Ya:qué,'cbmo,
se ha sefialado, de acuerdo a la Ley de Invenclones y Marcas est—
ten ciertas palabras o figuras que no son susceptlbles de regls——

tro,

El texto de la solicitud podrd utilizarse como titulo defini
tivo si contiene las menciones a que se refiere este articulo; es
to comoc ya se ha mencionado, trae consigo diversas ventajas, ya -
que no habrd tantos errores, antes del nuevo reglamento se expe--
dia un titulo conteniendo los datos de la solicitud, prestdndose
a infinidad de errores gque trascendian viciando el registro, de -
esta manera se evitardn a menos de que el propio titular se equi-
vogue en algin dato, recayendo en éste la responsabilidad y:;d en

los funcionarios de la dependencia.

Por otra parte, el articulo 77 del Reglamento de la Ley de -

Invenciones y Marcas, sefiala que deberdn acompafiarse a la solici-
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tud los ‘sigu entes ‘documento:

‘Gaceta ‘'de Invenciones:y:Marcas:

"III.Copias ‘simples de la constancia y del docuMénéd:a que se re-
: fieré el articulo 17 del Reglamento o, en su defecto, el ing
trumento en que se contengan las facultades del poderdante.y

del mandatario, cuando se tramite por éste”.

El articulo 17 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marx
cas se refiere a la constancia del Registro General de Pode-~
res, que es otra de las innovaciones del nuevo Reglamento a

través de la cual. los apoderados solicitan su inscripeidn en
un Registro gque lleva la Direccidn de Desarrollo Tecnoldgico
con la finalidad de gue quede asentado que les han otorgado

poder para representar a una persona fisica o moral, evitan-
do anexar en cada solicitud de marca una copia certificada -

o cotejada del poder conferido como antes se hacia.
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38 todav1a no se tiene la 1nscr1pc10n se presentara la Carta
Poder flrmada por la persona que* 10 este otorgando Y si exis-

te pcder en otro expedlente se exhlblxa,'como ya se dijo, co-

plas certificadas o se pedlra el cotejo de estas anotando pa-

ra tal efecto el nimero de marca ,ero de expedlente en ==

que” conste.

sentante gue firma,'estando‘éutorizadd:y_facultado;en,los,éi

tatutos.

Aungue e} Reglamento no lo sefiala se debe anexar también el

comprobante del pago de los derechos por el estudio de la so-
licitud, que se establecen en la Ley Federal de Derechos. E1
pago se cubrird en la Caja Recaudadora adscrita a la Direec~ ~
cidn General de Desarrollo Tecnoldgico, la falta del compro--
bante de pago se requerird al interesado por oficio, conce-~
diéndole un plazo no mayor de dos meses para presentarla, de

no hacerlo, se tendrd por abandonado el trdmite.

El articuloc 78 del Reglamento establece lo sigui’hte-'

"gi la solicitud a que«se.refiere,él‘AFti991§ “los ane--
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xos 'a’ esta resultaren anompletos o deficientes por cualquier cau

.;se requerlra al solicitante para que 1os complemente, corrija

[>) aclare, dandole para tal objeto un plazo no mayor de dos meses,
transcurrldc el cual, si no se diere cumplimiento al requerimien-
to,;se tendra por abandonada la SOllCltUd y por perdida la fecha

legal de presentacidén".

Esta parte del articulo se refiere a que los datos contenidos
en. la solicitud y anexos a veces no son suficientemente claros por
lo.que se le requiere al solicitante para que corrija las deficien
cias sefialadas, o bien, para que presente alglin documento faitanJ—
te. Es una ventaja para el titular ya que si se equivocd en algu-
nos datos o le faltd algin documento se lo hardn saber y asi podra

subsanar el error, o reponer la documentacién requerida.

Por otra parte, el mismo articulo 78 dispone que: "En las -
aclaraciones o adiciones que se formulen no se permitirdn modifi-
caciones que impliquen cambio sustancial a lo solicitado inicial-
mente, sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar nueva
solicitud de registro como marca de otra denominacién, figura o -

composicidn”

Es importante destacar que las modificaciones del 30 de agos
to de 1988 al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas reduce
los reguisitos de la solicitud, haciéndola mds sencilla y elimi--
nando dificultades que se venian presentando anteriormente, bene-

ficiando tanto al solicitante como a la dependencia encargada.



ticulc 100 Frabciéh.I{

pafiard:

I. "La descripcidén de la marca,’que.terminard con las reser-

vas que de ella se hagan con arreglo a-las;disposiciones ‘reglamen-

tarias”.

Conforme al Reglamento vigente Ya,no'se iéhé que’ describir -

la marca, ya que la etiqueta que se adh ere basta,'51n neceSLdad -

de anexar descripcidén y reservas en hojas especxales, algo que era

muy latoso y complicado.

En diversos sistemas legales tampoco se realiza la descrip- -

cién siendo un avance en nuestro sistema de Propiedad Industrial.

En el mismo caso de los articulos no modificados se encuentra
la fraccién III del mencionadc precepto, el articuloc 101 y el 111
de la Ley por lo gque, de hecho, el Reglamento esta actuando como -
Ley primaria y la Ley de Invenciones y Marcas como secundaria; con
sidero que los legisladores al realizar las reformas al Reglamento
debieron también hacerlas a la Ley, ya que dicha situacién provoca
confusidn y contradiccidn legal, esperando que en el futuro se ha-

gan las oportunas reformas.
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Una vez recibida la soliéitud ante la dependencia se procede-
rd ‘a efectuar el trédmite de ésta, el primer paso es el examen de -
los documentos recibidos para verificar si rednen todos los requi-
sitos legales, efectudndose asi el examen administrativo, que a =-

continuacidén analizaremos.
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~1.2% EL EXAMEN ADMINISTRATIVO:Y EL EXAMEN. DE NOVEDAD'

ELEXAMEN ADMINISTRATIVO. '

El examen administrativo tieneicomq finalidad el estudio de -
los datos contenidos en:la sélicitud,’de las etiquetas’'y demis do-~
cumentos que se acompafian, .para vefificér si los datos estdn com--
pletos, si coinciden entre si, etc., en general si se han satisfe-

cho los requisitos legales y"reglamentakfoé. o -

Si los documentos presentados no estuvieren en regla, Se comu
nicard al solicitante por medic de un oficio para que reponga lo -
requerido en un plazo ‘no mayor de dos meses.' Tales documentos de-
berdn apegarse a lo anteriormente presentado sin admitirse aque- -~
llos que modifiquen, alteren o adicionen mds datos que los requeri

dos.

Transqurrido el plazo fijado para la reposicién o péra la in-
tegracidn de la documentacidn sin recibir contestacidn se tendrd -
por abandonado el trimite y se perderd la fecha legal de la presen
tacidn, -

En el examen administrativo también se podra objetar la marca,
que consiste en hacer saber al titular gue su marca incurre en al-
guna de las prohibiciones del articulo 91 de la Ley, siendo pala--
bras, sighos ho registrables fijdndole un plazo para que conteste

lo que a su derecho convenga y si insiste en segquir incurriendo en
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esa prohibicidn: se negard.el registro.

Cumplido con todo lo reqﬁerido y satisfechos los requisitos -
legales se procedera a la.segunda etapa que es el examen de nove--

dad para verificar si no- se afectan derechos adquiridos anteriores.
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EL EXAMEN DE NOVEDAD

En el examen de novedad se realiza una comparacidén entre la -~
marca seolicitada y las marcas existentes éue pertenecen a esa mis-
ma clase, ya sea que se encuentren en trdmite o sean marcas regis-
tradas. Se realiza este examen para saber si no se van a afectar
derechos adquiridos por terceros y para determinar la novedad de -

una marca.

Una vez realizado el estudio se podrd determinar si se encon
tré marcas, nombres comerciales iguales o semejantes, notificdndpg
se al interesado por medio de un oficic de anterioridades a la ~-

marca para que manifieste lo que su derecho convenga.

El solicitante podrd alegar en su beneficio segin sea el ca-

so, lo siguiente:

a) Que dicha anterioridad es de la propiedad gdel interesado[

solicitando en el mismo escrito se declaren ligadas las marcas.

b) Que existen diferencias debido a que no se parecen y que
se ha realizado una apreciacidn estricta entre ambas no existien-
do semejanza alguna y por lo tanto no causan confusidn al piblico

consumidor.

c) Que amparan productos o servicios distintos, en el caso -
de que la anterioridad esté contenida en otra clase que la solici

tada.
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d) El titular podrad modificar la marca con un disefio o limi-
tar“éus éfticﬁlos excluyendo los que ampara la .anterioridad, se--
‘éﬁﬁflojﬂisééne‘la primera parte del articulo 107 de la Ley, que a
su”Ietfaldice: 

"éi el interesado modifica la marca solicitada o limita los-

‘prodﬁcﬁoé o servicios que pretenda proteger, en forma tal que ne
i éxista posibilidad de confusién con las anterioridades citadas; it

se continuard el trémite respectivo”.

e) Se puede pedir consentimiento al propietario de laante-—":-
rioridad, otorgando una carta de consentimiento en el que mani~#-’
fieste que no afecta a sus intereses la concesidn del registro de

la marca solicitada.

f) Puede darse el caso de que la anterioridad opuesta se en-
cuentre sujeta a un procedimiento de cancelacidén, de nulidad o ex-
tincién, por lo que la solicitud permanecerd en suspenso en perjui

cio del interesado hasta que se dicte la resolucidn respectiva.

8i dicho registro resulta cancelado, anulade o extinguido se
concedera el nuevo registro, si no hay otra razdén que lo impida,

conforme al articulo 108 de la Ley.

g) Que la anterioridad haya caducado por falta de renovacidn,
se haya extinguido por falta de.explotacidn.o se hubiere cancela-

do voluntariamente.




ridades.

- 8i‘no'se da cont stac

zo que se le fijé para ello, ‘se Lendra por abandonada 1a gestlo

y perdida. la fecha legal ‘de la solicitud.

Si el interesado modifica su marca .y es aceptada por 1§’de;—i

pendencia por ser distinta a la citada como anterioridad, tendr
que remitir nueva solicitud y anexos. Con los documentoS”pieSe
tados se practicard de nueva cuenta el examen administrati

_examen de novedad.

Si el examen de novedad resulta favorable se citard a pago -
de derechos por el registro de la marca y la expedicidn del titu-
lo, si no se cubre esa cantidad dentro del plazo sefialado se ten-

drd por abandonada la solicitud.

Una vez pagados los derechos correspondientes, se proporcio-
nard un nimerc de registro y se expedird el titulo que consta en

la misma solicitud.

En el titulo se indicard el nimero de la marca, la fecha le-
gal del registro, la prioridad, en su caso, fecha de expedicidén -
gue ha de ser la misma en la que se realizd el pago de los dere--
chos, y por 4ltimo la firma dgl Secretario de Comercic y Fomento

Industrial o el funcionario en gquien se haya delegado esta facul-
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tad.

El derecho al uso exclusivo-de-una marca se acreditard por -

medio del ‘titulo.
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1.3 USO, USO AUTORIZADO Y LA RENOVACION, DEL REGISTRO-DE:LAS -
MARCAS . e i

EL USO DE LAS MARCAS

La marca deberd usarse tal:y comd fue’re

términos, formas y figuras de no ser at I

Las modificaciones realizadas por el prople a.

ginal tendrén que ser objeto de un nuevo

El uso que se hace de una marca diferéht

gistrada no favorece al propletarlo ya que puede perde
por el no uso de esa marca ya que una de las

tro es el uso ininterrumpido.

Para que uha marca conserve su vigencia en las diferentes cla-
ses en gque fue registrada deberd ser utilizada por lo menos en una
de ellas y demostrar a satisfaccibn de la Secretarfa de Comercio y
Fomento Industrial el uso efectivo de la misma cuando menos en algu
na de las clases y dentro de los tres afios siguientes a su registro
siendo la fecha de expedici6én del titulo. De lo contrario, de ple-

no derecho se extinguirid el registro correspondiente.

El uso de la marca es obligatorio pues de no ser asf se perde-
ré el registro. Se entiende por uso efectivo de la marca, la fabri
cacién puesta en venta y comercializacién del producto o servicio -
gue ampara, quedando a criterio de la Secretarfa de Comercio y Fo--

mento Industrial determinar el voldmen y condiciones correspondien-
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tes para poder considerarse como una efectiva explotacién comercial.

La forma de comprobar la explotacifén de una marca es mediante
una declaracién de acuerdo al modelo que proporciona la Direccién ~

General de Desarrollo Tecnolégico, sehalando los siguientes datos:

1.~ Datos de la marca

a) El nimero de la marca, siendo el que le ;orrespondié -

cuando se concedi6 el registro. 2ty

b} La denominacién,. tal como'fue}registiada‘nqminativa,,

inominada o mixtai :

é) La fecha iegal, siéndo él nﬁméro que le corrgspondiG a

la solicitud para el registro de la marca.

d}: La fecha de expedicifn, siendo la que aparece en el tf-

tulo de concesifn de la marca.

e) Artfculo o articulos o servicios que ampara respecto a
los cuales se usa la marca, ya que si se emplea en uno
de ellos bastard para que se tenga por comprobado el --

uso.

f) La clase a la gue pertenecen los artfculos o servicios

de la marca.
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g) Nﬁmero ‘de 1a marca ¥ clase en que se comprobd el uso -~
efectlvo, estc es en el caso de gque se vaya a comprobar
el uSG en 6tra clase que se encuentre registrada y que

“ se-haya demostrado el uso, para lo cual se deberd& indi-
car el nfmero de registro de esa marca y la clase a la
que pertenece.

"Es interesante anotar que si una misma marca estd re--
gistrada para proteger dos o mds clases de productos o

de servicios incluidos.en la marca bastar& con que se -
emplee en alguna de las clases con los que estd conecta
da para que se entienda demostrando el uso en todas las

dem&s" . (60)

h) Fecha y ndmero de la resolucidén por la que se concedié
la tiltima renovacién, si ha habido anteriores renovacio
nes.

2.- patos del titular

a) Nombre, siendo el del titular de 1a marca o en el caso

de que se haya transmlt;do los derechos de lalmarca Se=

ra el del nuevo ptopletarlo.;

b) Domicilio del titular‘y-ubi rica’ o esﬁa—

blecimiento.

(60) Cé&sar Septlveda, Ob. cig{, pés
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c) Datos del apoderado 51 hay Yy dOmlclllO para oir y-reci-

hxr not1flcac1ones.

Datos del Usuario Autorizédo, si la marca la estd usando -
otra persona distinta pero con autorizaci6n del propieta--

rio, se deberd de sefalar:

a) Nombre del usuario y ubicacién dgfla fabrica o estable

cimiento.

b) El nGmero de la resolucidn que le corresﬁondiﬁ'al régig 3

tro del usuario autorizado.

Posteriormente vienen los datos econ6micos que es la in
formaci6n para la comprobacién de uso sefialdndose el im
porte de las ventas resultado de la comercializacién de

los productos o servicios indicdndose el afio.

Anteriormente se tenfa que sefialar las principales po--
blaciones del pafs en donde se vendfan los artfculos o

la prestaci6n de los servicios, ademds de indicar el vo
lumen de productos suprimiéndose esto con los nuevos --—

formatos reduciendo la informacién.

Por dltimo se anotari el lugar, fecha y firma ademids --
del nombre de la persona que formule la declaracién sea

el titular o el apoderado.
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Se acompafiard a la solicitud de comprobacién de uso tres ejeh-
plares de la marca tal y como se emplea o tres fotograftas a colo--
res del producto en donde aparezca la marca, si es una marca de ser
vicios también serdn tres fotograffas a colores del establecimiento
comercial en donde se usa la marca. Si las fotograffas no son visi
bles por no distinguir claramente la marca, la dependencia requeri-
r& al interesado en un plazo determinado no mayor de dos meses para

que exhiba otras en donde se aprecie mejor la marca.

Se anexard el comprobante de pago que son los derechos que de-

-ben ‘de cubrirse por el estudio de los documentos.

Una vez comprobado el uso en los tres primeros afios las subse-
cuentes se har&n en el momento en gque se solicite la renovacién de

la marca siendo cada cinco ahos.

Si.. no se comprueba el uso en las plazos establecides, la mar-
ca se extinguird de pleno derecho, no obstante ello, la marca podrd
ser solicitada nuevamente en exclusiva por el titular dentro del --
plazo de un afio contado a partir de la extincién, segdn lo estable-
ce el artfculo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas que a la letra

dice:

"lL.as marcas que hayan caducadc por falta de renovaci6n, se

hayan extinguido por falta de explotaci6n, o se hubieren -

cancelado voluntariamente, podr&n ser solicitadas por cual

guier persona, transcurrido un afic a partir de la fecha de
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caducidad, extiqcidn o cancelacién voluntaria. Las solici

tudeé:presehtadas,anteskde‘ese Plazo serdn improcedentes.

El plazo; 'a que:ée:rgfiere este artfculo no serd aplicable
al tiﬁnléfrdella‘marga’caﬂhéé,_éxtipguida o cancelada vo--
luntariamente,” quien ﬁodia solicitarla de nuevo en cual- -

quier tiempo".

Bsrun defecho que-la-Ley oEorga'al propietario de la marca ex-
tinguida, dsto algunasveces ocasiona que cada tres afios el titular
de la marca la abandone para solicitarla de nuevo ‘dentro del plazo
de un.afio para que asf nadie la solicite, perjudicando de esta mane
ra a qualquier otra persona que desee su registro para usarla inme-

diatamente.

Al usar las marcas en los productos O servicios para su comer=~
cializacién, la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial exige -

ciertas menciones o leyendas que deben de llevar siendo:

Las marcas registradas deberdn usarse acompafiadas de ciertas -
menciones, como llevar ostensiblemente en sus productos la leyenda
""Maréa Registrada" o su abreviatura "marc. reg." ¢ las siglas - - -
"M.R.". El incumplimiento de esto no va afectar la validez de la -
marca, pero el titular no podr& ejercitar ninguna accién civil o pe-
nal en contra de otra persona por ser imitadores o infractores, de-
bido a que el propietario no indicé gue su marca estaba registrada

y el pGblico consumidor lo ignoraba. Por eso es importante no omi-
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tir tal’ 1eyenda pues es’ una’ protecclﬁn para e 1 Lndlcar -

que su marca estd reglstrada y por. lo tanto nadl ede s 11c1tar1a

(=] 1m1tarla.’

En la marca de servicios deberd de apaiecer gp~lé'fachada del

establecimiento o en los anuncios, o en la pubiicidad, en las notas
de compra, etc. Hay que hacer notar que casi nunca aparece en la -
fachada méds bien en las notas de compra o en la publicidad que se -

le haga al establecimiento.

También deberd de aparecer en el producto en forma clara y vi-
sible la leyenda "Hecho en México" en caso de manufactura nagional
sean productos con marcas registradas o no. Es obligacién que apa-
rezca tal leyenda como medida de proteccién, ya que si no existiera
esa imposicién no se sabrfa de gué procedencia es el producto cau-=-
sando confusién al pfiblico consumidor ignorando si es nacional o ex
tranjero. Evitando también el fraude por parte del industrial o fa
bricante gue puede dar apariencia extranjera a sus productos siendo

de manufactura nacional.

Los productos de exportacifn deberdn ostentar, ademds la con--

trasefia que establezca la Secretarfa de Comercio y Fomento. Indus- -

trial.

La omisién de las leyendas.y contrasefias .producird sanciones =

administrativas.
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Las leyendas y contraseflas también deberdn aparecer en las eti
quetas, en los empaques o0 envases en que sSe contengan, excepto si --

por la naturaleza del producto ﬁo se pudiera.

Amerita sanci6n administrativa el empleo en los productos na--
cionales amparados por marcas registradas o no, el indicar regis- -
tros en otros pafses o leyendas en idiomas extranjeros, asimismo la
insercisdn de falsas indicaciones de procedencia en las marcas, pues

inducirfa al ptdblico en error.

Las leyendas anteriormente mencionadas deberdn aparecer en cas
tellano ya que de lo contrario podrfa inducir al pGblico en error -
excepto que los productos sean exclusivamente de exportacidn por lo
que dichas leyendas podrin ostentarse en cualquier idioma. La omi-
8i6n ameritard sanciones administrativas para el uso de ellas den--

tro del territorio nacional.

Hay restricciones al uso de las marcas y también existe la - -
cobligaci6n del uso de marcas, esto lo contempla la Ley de Invencio-

nes y Marcas, la cual sefiala:

La ley otorga una facultad a la Secretarfa de Comercio y Fomen
to Industrial en su artfculo 125, que es la de declarar por razones de
interés pGblico el registro de marcas asfi como el uso obligatorio ~

en cualquier producto o servicio.

También podrd declarar dicha Secretarfa por las mismas razones
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1a prohlblcldn de uso de marcas reglstradas o no, ya ‘séa de oflc1o

II.-

III.-

'dlstorslones graves en 1a produccldn, dlstrlbuc16n o co-

~merc1allzac16n de determinados productos o servicios.

Segtn lo establece el artfculo .28 Constitucional est&n -
prohibidos ‘los monopolios,y las prdcticas monop6licas, &
si el uso de una marca genera el acaparamiento de un pro
duqto o servicio corresponde a la Secretarfa de Comercio
ylFQmento Industrial prohibir su uso.

En el caso de competencia desleal cuando se estd usando

‘una marca adoptada anteriormente por otra persona, cau--

‘'sndole problemas en su produccifn o comercializacién se

declarard la prohibicién al infractor.

Cuando el uso de la marca impida la distribucién, produg
cién o comercializacién eficaces de bienes o servicios.

Cuando el uso de marcas impida, entorpezca.o encarezca -
en casos de emergencia nacional, y mientras dure:ésta, -
la producci6n, prestacidén o distribucién de satisfacto-—-

res b&sicos para la poblacién. R
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Esta restriccién al uso de la.marca s6lo.se va a; dar~eﬁ'éaso
de emergencia nacional ocasionado por guerra, temblor o cualquler‘

desastre que afecte a la nacidn siendo temporal, hasta que termlnea

el disturbio. - e

Otro punto que es importante para el uso de las marcasreﬁfel
contemplado por el artfculo 127 de la Ley de Invenciones y Mafcés

que se refiere a la vinculacidn de marcas, que a la letra dice:

"Cuando una marca de origen extranjero-o .cuya titﬁlaridaaf
corresponda a una persona fisica o moral extranjera,‘esté
destinada a amparar artificulos fabricados o producidos‘en

territorio nacional, podri usarse vinculada a'una,marca -

originalmente registrada en México.

Para los efectos de la comprobacién de uso y la renovacibn
previstas en esta Ley, los titulares de marcas vinculadas -
dar&n aviso a la Direccién General debInvenciones, Marcas

y Desarrollo Tecnol6gico". Ahora Direccién General de Desa

rrollo Tecnol6gico.

Antes dicho artfculo utilizaba la palabra "deberd! como sim-
bolo de imposicién u obligacidn, mientras que la que est§ vigente

sefiala "podr&" consistiendo en una opcién de-hacerlo o no.

En este articulo se tienen que dar varios supuestos . los gque

a continuacién se sefialan:
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2) Que 1a tltularldad de la marca corresponda a una persona

‘fI51ca ‘o moral extranjera..r

'3) Que cuando se den cualguiera de los supuestos anteriores

la marca se destine a amparar articulos fabricados o pro-
ﬂ ducidos en México. Por lo que la marca deberi usarse - -
vinculada a una marca "originalmente" registrada en Mé&xi-
co. La marca de servicios se excluye de la obligaci6n de

la vinculacién.

Tal vinculaci6én se deriva de la uni6én ya sea de todas las =--
marcas extranjeras que use una empresa mexicana con una sola mar-
ca mexicana o cada marca extranjera con su correspondiente marca

mexicana.

Las marcas deber&n usarse de manera iqualmente ostensible.

La vinculacién como figura juridica se creS en nuestra legis

laci6n por diversos motivos, como son los siguientes:

a) Ya que al adguirir un usuario mexicano una marca extranje
ra para utilizarla en el territorio nacional se imponen -
condiciones gue se traducen en una dependencia trayende -

esquemas de colonialismo afectando a la economifa, al desa
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rrollo del pafs y a una indebida explotacién del’ pblico *

consumidor,

b

También se obliga al usuario de una marca,exé;ahjefa al -
pago de una regalfa, a la realizaci6n de pﬁblicidad de la

marca haciendo més fuertes los lazos de su depehdencia.

c) El uso de marcas extranjeras significa e implica una . suma
de capital considerable y no siempre justificaﬁle; por -~
‘'otro lado se encarece la produccidﬁ nacional yiée ;Eecta :
al pGblico consumidor. i

d) Adem&s de la dependencia que genera.para el'eMpresario me

xicano el uso de marcas extranjeras se crea una competen=-

cia para las marcas mexicanas existentes.

e) 8i el uso de una marca extranjera se le retira al empresa

rio mexicano lo puede llevar a la quiebra o al fracaso.

£f) Por otro lado la actividad empresarial mexicana se debe -
utilizar en favor de M&xico como son la difusién y publi-
cidad de marcas nacionales y no extranjeras, con la fina-

lidad de afianzar los valores nacionales.

Tales motivos fueron suficientes para la vinculacidn de las
marcas, ahora citaremos algunas de las ventajas de esta institu--

¢idn siendo las siguientes:



marca,

qso 15 o

‘~consum1do

2i< ton la‘dep

ducto- seaba

}que generalmente ponen en desventaja a --

ya:-gque se cree que lo extranjero siempre

~les de mej g calidad.

El Lic. César Sepdlveda sefiala respecto de las marcas vincu-
ladas lo siguiente: "Una investigacifn scmera del asunto podria
demostrar que la mayor parte de las marcas importantes extranje--~
ras se explotan en Mé&xico por subsidiarias mexicanas de empresas
extranjeras y en ese caso no tiene caso proteger a la empresa lo-
cal vinculando alguna mexicana a la marca extranjera. S6lo una -
minorfa de marcas extranjeras son explotadas por medio de licen--
cia de usuarios netamente mexicanos. De ahf se sigue que nc exis
te una auténtica fundamentaci6én para establecer el régimen de las
marcas vinculadas, y que eso se hizo irrealmente, dej&ndose impre
sionar por hipStesis econfmicas no sustanciadas en la practica me

xicana®. (61)

{61) César Sepfilveda, Ob.cit., p&g.: 150
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El artfculo 128 de la Ley de Invenciones y Marcas regulaba a
las marcas vinculadas sefialando que: "los actos, convenios o con
tratos que se realicen o celebren con motivo de la concesidén del
uso oneroso o gratuito de una marca registrada originalmente en -
el extranjero, o cuyo titular sea una persona ffsica o moral ex--
tranjera, deberdn contener la obligacién de gue dicha marca se -~
use vinculada a una marca originalmente registrada en México, y -

que sea propiedad del licenciatario". Si no se cumplfa con este

requisito la DirecciSn de Transferencia de Tecnologfa no registra .

ba el contrato de licencia. Dicha disposicifn fue dercgada por -
Decreto del 29 de Diciembre de 1986, no obstante ello, los artfcu
los 130 y 131 de la Ley de Invenciones y Marcas estén fntimamente

relacionados con esta figura, adn permanecen vigentes:

Artfculo 130:

*cuando sean varias las personas o empresas que estén usando
la marca de origen extranjero y se trate de un mismo produc-
to, podr&n ponerse de acuerdo o asociarse para usar la misma

marca vinculada”.

El Artfculo 131:

"para los efectos de los artfculos 127 y 128 el cardcter de
mexicano o de extranjero se determinar8 de acuerdo con lo --
dispuesto por la Ley para Promover la InversiSn Mexicana y -

Regular la Inversi6n Extranjera".
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“Bste artfeulo'no ha sido reformado ya que cita el A;étcﬁia o

128 el cual como se seialé fue derogado.

La Ley de Invenciones y Marcas también conteﬁpla la figu;;.;,‘
de -las licencias obligatorias, el Artfculo 125 en sus fraccibﬁés '
I y II se refiere a la prohibici6n del uso de las marcas declara-
do por parte de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, -
autoridad que podrd otorgar licencias obligatorias para el uso de
marcas cuando sean resultado de la actividad, no de un sector, --
sino de una empresa en particular o cuando la autoridad laboral o
judicial lo solicite por ser la marca requisito indispensable pa-
ra mantener en operacién la unidad econfmica de que trate. Lo an
terior debido a que el uso de estas marcas es importante para la
economfa nacional, fijando al propietario regalfas por el uso de

su marca restringiendo asf su uso.

USO AUTORIZADO DE LA MARCA

Otra figura relativa al uso de las marcas es la de uso auto-
rizado, por la gque el propietario autoriza a otra u otras perso--
nas distintas para que usen y exploten su marca. Se deben de cum
plir ciertos requisitos para que opere esta figura y son los con-

tenidos en la Ley de Invenciones y Marcas.

El Artfculo 134 de la Ley de Invenciones y Marcas sefiala:

"El titular de una marca registrada podrd autorizar a una o
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mas persanas como ‘usvarios de la mlsma, con tel c16n a

todos (=} algunos de los p:oductos ‘o servicxos proteqldos

ﬂegiééﬁd‘ua—'

cional de Transferencia de Tecnologfia ﬁéré hsé‘lbxr el;cdﬁﬁenio;
cantrato o acto que celebran el propletai o de ia marea y el usua
rio autorizado, cumpliendo con todas las fcrmalxdades gue debe ~~
llevar este acto, come lo es el estipular 1a duracifn de 1a licen
cia de uso, si el uso se autorizé en forma exclusiva o no, el mon
to de las regalfas o si es gratuito, si es limitativa a un sflo ~
producto o no, la firma de los interesados y testigos, etc. Dicha
dependencia hard un estudio de los datos contenidos en el conve--
nio 0 contrato para cersiorarse si han sido otorgados conforme a

la Ley evitando que contengan cliusulas lesivas una vez hecho es

to se expedird la Constancia de Inscripcién de la Licencia en use.

El siguiepte paso es gue acudan el usuario'y el titular de- -~
la marca ante la Direcci®n General de Désarréllo Tecnoldgiceo, ba—

ra solicitar por escrito la inscripcibn;y manifestar:lo. siguiente:

1.~ El nombre, domicilio y ubicacidn lecimiento del

usuario.

2.~ Los productos ‘o servicics en’relacidn con los cuales se
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solicita la inscripci6n’ del’ usuario.

3.~ La duraci6n del -uso autofizadol

Se deberd acompéﬁar‘a la solicitud la copia.certificada de la
‘constancia de inscripci6n expedida por €l Registro Nacional de --

Transferencia de Tecnologfa.

{El usuario-autorizado. podré interponer acciones para’

la’falsificacisn, imitaci6n y el uso ilegal de la'marca.’

Ei artfculo’ 86 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Mar
cas establece que el usuario autorizadc no podri conceder o permi
tir el uso de la marca a otras personas ya que eso le corresponde
exclusivamente al titular de la marca, a menos de gue en el con--—

trato o convenio de uso autorizado se estipule lo contrario.

La cancelacién de la inscripcién del usuario puede ocurrir -

en los siguientes casos:

1.~ $i la inscripcién del acto correspondiente fuere cancela
da por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo-

gfa por no haberse cumplido con lo establecido en el con




trato, “ya

“ferente

‘La renovaci6n consiste en mante 3
desea seguir usando, ya dque si el propietario.no tiene interés en

la marca la podrid abandonar.

Como ya lo hemos sefialado, la duracién de las marcas es de =
cinco anos, renovable indefinidamente por perfodos iguales. Se
renovard cada cinco afios contados a partir desde su fecha legal -
que serd el dia y hora de la presentacién de la solicitud de re--—

gistro de la marca.

La renovacién de la marca se deberd de presentar por el titu
lar dentro del (iltimo semestre del plazo de cinco afios, acompana-~
do del pago de derechos que causa el estudio de la renovacién.

'La Ley concede un plazo de. gracia para presentar la solici~=~

tud de renovaci6n, siendo éste de-seis meses contados a partir =—



comprueba en forma fehaciente el uso efectlvo y contlnuo de los -

productos o servicios que ampare.

Cuando se presente la solicitud de renovacidn también se.com

probard el uso de la marca simultdneamente.

S6lo bastard que se compruebe su uso en una clase, si ampara
productos o servicios pertenecientes a dos o mds clases, para que

proceda la renovacién de todos los registros.
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2.1. SOLICITUD DE REGISTRO
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PROCEDIMIENTO ‘MARCARIO ‘EN-ESPANA -

El procedimiento para el regist:b_de»las;maréas'se encuentra

contemplado en la Ley Espafiola de Marcas.

El derecho sobre la marca se adquiere por su registro efec--

tuado vdlidamente ante el Registro de la Propiedad Industrial,

La solicitud podra presentarse:

a)

b)

c)

Directamente en el Registro de la Propiedad Industrial y
al momento de la recepcidén se le asignard un nimero del
expediente de la solicitud, y se anotard el dia, la hora

v el minuto de presentacidn.

Ante las Direcciones Provinciales del Ministerio de Indus
tria y Energia, salvo que la competencia para la ejecu- -
cidn en materia de propiedad industrial corresponda a la

Comunidad Autdnoma, quienes recibirdn la documentacién --
anotando el dia, la hora y el minuto de presentacidn, re-

mitiéndola asi al Registro de la Propiedad Industrial.

En las Oficinas Postales en sobre abierto, por correo =--
certificado y con acuse de recibo, dirigido al Registro
de la Propiedad Industrial. Si la Oficina Postal no hi-

ciera constar la hora y el minuto, se le asignard a la -
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solicitud como hora de presentacidn la tltima del dia de

depééitb.

La presentacién en- las unidades administrativas antes men--
cionadas surtird el mismo efecto que la presentada en el Regig--

tro-de la Propiedad Industrial,

La solicitud de registro de la marca se hace a través de un
formato o formulario oficial que debe ser llenado claramente y ~

acompafiade de diversos documentos.

La solicitud deberd contener conforme a lo dispuesto en el

Articulo 16 de la Ley Espafiola de Marcas, lo siguiente:

a) Una instancia por triplicado dirigida al Director del Re

gistro de la Propiedad Industrial.
b) Una descripcidén de la marca por duplicado.

e) En el caso de marcas gque contengan elementos grificos.--
las pruebas aptas para su reproduccidn, es decir, el cli

ché tipogrédfico con el disefic de la marca.

A la solicitud se deberd acompafiar el justificante de haber
cumplidoc la tasa establecida para el depdsito por la presenta- -
cidn de la solicitud. Se refiere al pago de derechos por el es-

tudio de la documentacidn presentada.
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La solicitud como. todos los documentos gque se presenten en
el Registro de la Propiedad Industrial deberdn estar redactados
en castellano. Para el caso de que tales documentos se presen--
ten en las Comunidades Autdnomas donde exista otra lengua ofi- -~
cial, se.podrd redactar también en dicha lengua ademds del caste
llano.

La instancia por la que se solicita el registro de la marca
ereié ir -firmada por el solicitante o por su rgpre;en;apte;lg%:
‘gal, acombgﬂéndo para tal efecto el podef que le otorguerfaéultg

des. : . R o

Ademis la instancia.-deberd:ser‘llenad

datos segln sea el caso:

a) En el supuesto de que se’reivindique:uhavériofidad ex--
tranjera, se indicard la fecha devp;ioridédby él~pais -
en que se adquirid el dereché. R

b) En el caso de que la marca hubiera sido usada en exposi
ciones oficiales u oficialmente reconocidas se anotard
esta circunstancia con el f£in de que goce el titular --
del derecho de prioridad que se establece en el Articu~

lo 23 de la Ley de Marcas, que a la letra dice:

“Una marca gue sin estar ain solicitada se haya utiliza-

do para designar productos o servicios gque hayan figura-
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do en una exposicidén oficial u oficialmente reconocida go
zard del derecho de prioridad de la fecha de admisidn de

los productos o servicios en la exposicidén, siempre que -
la solicitud de registro de marca se presente en el plazo

de seis meses a partir de la fecha de admisidn".

c

Para el caso de marcas derivadas se anotard el numero-de

la principal que le did origen a ésta.

d

dad Industrial si lo hay, presentando en tal. c

torizacién que esté firmada por el titular

4. Una descripcidn breve pero’bien’detallada del: signo o me

dio, con los elementos que lo forman o componen excluyen



-dolde;la br@ﬁétciéﬁ solicitada lbé‘éignﬁ "o

qistfabléi.

5.~Po;>61timo, una enumeracitn clara de los‘frodﬁctos o‘sér-
.viéios que se desean proteger con la marca que se estd so
licitando a registro, indicando la clase a que pertenece

de  acuerdo al nomenclétor internacional. Siendo la clasi
ficacién oficial de los productos o servicios que se de--

Sean amparar c<on la marca.

La solicitud de registro de una marca no podrd comprender --—
mds que una sola clase de productos o servicios de acuerdo al no-
mencl&tor internacional, la legislacién marcaria de México esta--

blece lo mismo una clase por registro.

Si el titular de un registro de una marca en vigencia desea
ampliar los productos o servicios que protege su marca o algfin --
otro incluido en la misma clase deberd solicitarlo en un nuevo ex

pediente conservando el nfimero del anterior.

La solicitud del registro de marca da derecho de prioridad -
desde el dfa, hora y minuto en que es presentada ante la Oficina
PGblica, por lo que al ser sellada la solicitud estd constando --
que desde ese momento se desea adquirir el uso exclusivo de la --

marca mediante su registro.

La fecha de presentacién de una solicitud serd cuando el so-



licitante entregue ante la Oflcxna Pﬁbllca encargada, la siguieh-

te documentacidn:

dos anterlores.

4. Los productos o sexvicios a’losiqueise:vaiaplicar ‘la’'mar-

ca.

Si el titular realiza alguna rectificacién que impligque la -
modificaci6n del disefio de la marca, la prioridad se comenzard a
contar desde el momentoc en que se solicite la medificaci6n, siem-
pre y cuando se haga antes de la publicacién de la solicitud en -
el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial. Tal modificacién
se deberd solicitar por escrito previo pago de la tasa correspon-

diente.

Presentada la documentacifn respectiva para el registro se -

procederd a su estudio.
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XAMEN .DE- OFICIO

1o documentos en el Registro de la Pro-

,pl‘dad Industrial, ést bexamlnar& si la solicitud para el regis--

bvtro de l marca reﬁne los requ;sltos formales previstos en la Ley
Espanola de Marcas. Si existen irregularidades en la solicitud -
se‘le hard saber al titular para que en el término de un mes las
subsane. Cumplido el plazo sin haber subsanado las irregularida-
des se tendrd por no presentada la solicitud, y tal resolucibn se

publicard en el Boletfn Oficial de la Propiedad Industriail.

También el Registro de la Propiedad Industrial estudiard si
la solicitud de registro de marca atenta contra disposiciones ju-
rfdicas, en el caso de palabras, signos o hechos no registrables,
por lo que se podri suspender la publicacién de la solicitud para
notificar al solicitante, el que podr& alegar lo que a su derecho
convenga en el plazo de un mes. Si el Registro de la Propiedad =~
Industrial considera que se han subsanado los errores, publicaréd
la solicitud y se continuard el tré&mite, si no se acepta, la so--
licitud serd denegada. En México se conoce a dicha etapa del trd
mite con el nombre de examen administrativo, consistiendo en el -
estudio de la documentacién y la objecién de marcas no registra--

bles. R
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dades fueron corregidas se hard una publicacis

cial de la Propiedad Industrial.

La publicacién de la soliciﬁu

tes datos:

a. Nombre-y ai

b. Fecha de

d. Lista de productos o servicios, con-indicacidnide’la clgr,“

se del nomencl&itor internacional.

EL EXAMEN DE OFICIO

Una vez hecha la publicacién de la solicitud en el Boletin -
Oficial de la Propiedad Industrial se podr& oponer al registro de
la marca cualguier persona interesada que se considere lesionada

en sus derechos.

La oposicidén se formula por escrito ante el Registro de la -
Propiedad Industrial en el plazo de dos meses a partir de la pu--
blicacién en el Boletin Oficial, haciendo el pago de la tasa co--

rrespondiente.
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Habiendo transcurrido el plazo para la presentacitn de oposi
ciones, hayan sido presentadas o no, se procederi a realizar el -
examen de oficio de la solicitud analizando que no incurra dentro
de 'las prohibiciones absolutas y relativas de los Artfculos 11, =~
12 'y 13 referentes al registro de las marcas.

Si no se presentaron oposiciones y después del examen reali-
zado se concluye que la solicitud no incurre en las prohibiciones
del Articulo 13 de la Ley inciso d) referente a los signos o me—-—
dios que se copien, reproduzcan o imiten creaciones que estén pro
tegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, se

propondrd la concesién de la marca solicitada.

En el caso de que se presenten oposiciones o exista algdn xe
paro en la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial dar&
traslado al peticionario y se declarard la suspensién del expe- -
diente, publicédndose para tal efecto en el Boletfn Oficial para =~
que el titular presente sus alegaciones en el té&rmino de un mes a

partir desde la publicacidn del suspensco.

En la contestacif6n el solicitante puede modificar su marca. -
ya sea limitando los productos o servicios o también presentar au
torizacién del titular registral o suprimir del conjunto de la --
marca el elemento no registrable, siempre y cuando no se altere -
substancialmente la marca. A la vista de tode lo actuado y de —-
las alegaciones del solicitante o en defecto de ellas, transcurri

do el mes concedido se procederd a la concesiSn del registro de -



la marca o en su caso a la denegacidn explicando los motivos:y

registros gue se opusieron para la no concesién.*fTal‘res'lﬁc16n~f
ya sea de concesi6n o de denegacidn de la marca serd publicada.

el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

Si se concedid el registro de la marca se expedirare

asigndndole un nfmero de registro, se tendr& que cubr;r el pago -’1

de la tasa correspondiente as{ como del primer guinguenio’en el -

término de un mes a partir de la publicacifn de la conceszdn en:~

el Boletin Oficial.

Una vez transcurrido el plazo para el pago de las tasas co~-~
rrespondientes sin haberse satisfecho, se podr& hacer el pago pe-
ro con recargos del 25 por ciento de la cuota si se realiza durap
te los tres primeros meses y de un 50 por ciento si se efectfia ~~
dentro de los tres meses siguientes, en el caso de que no se rea-
lice el pago, se considerard abandonada o retirada la solicitud -

de marca.

El registro de la marca trae consigo el derecho exclusivo de
utilizarla en el mercado, siendo as{ identificable la marca regig

trada con los productos o servicios que ampara.

El titular de la marca registrada tiene las acciones que la
Ley le otorga para evitar la utilizacifn de su marca frente a ter

ceras personas que lo hagan sin su consentimiento.
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‘Podfén‘dbteher.el,registro de las marcas, las personas natu-
rales o juriéié@g de: nacionalidad espafiola y las personas natura=-
ies o jufidiééé éxﬁranﬁéras que residan o tengan un establecimien
to indﬁstrial o come;cial en territorio espafiol o gue gocen de --—
los beﬁeficiﬁs dél Convenio de la Unién de Paris para la protec--

cidn de-la Propiedad Industrial.

No hay discriminacién alguna por razén de la nacionalidad, -

pero - hay: que distinguir tres grupos de entre los extranjeros:

a) Los sibditos de paises pertenecientes a la Unidn de Paris,
..que:-tienen una plena equiparacién de derechos a los nacio
.. nales.

b)) 'Los. que no perténecen al Convenio de la Unidn pero gue séA

hayé convenido un Tratado al respecto.

c) Y los demds extranjeros a los que se aplicarad el—piihc; .

pio de reciprocidad.

La legislacién espafiocla de marcas contempla figuras juridi--

cas importantes, como son las siguientes:

1)} MARCAS DERIVADAS.- Son aquellas gue se solicitan por el -
titular de otra anteriormente registrada para idénticos -
productos o servicios en las que figura el mismo distinti
vo principal, con variaciones no substanciales del mismo

o variaciones relativas a sus elementos accesorios. Son
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marcas parecidas pertenecientes al mismo propietario por
1o que se solicita que se declaren marcas derivadas, en -

México 'se conocen con el nombre de marcas ligadas.

MARCAS COLECTIVAS.- Las asociaciones de productores, fa--
bricantes, comerciantes .y de prestadores de servicios,

podrdn solicitar el registro de marcas colectivas para ai
ferenciar en el mercado los productos o servicios de sus

miembros de los productores o servicios de guienes no for
man parte de dicha asociacién. Para el registro de la --
marca colectiva se deberd incluir en la solicitud un Re--
glamento de uso y se indicar&n las personas autorizadas -
para utilizar la marca, las condiciones de afiliacidn a -
la Asociacidn, las condiciones de uso de la marca y los -
motivos para prohibir el uso de la marca a algGn miembro

o integrante de la Asociacién. En caso de incumplimiento
al Reglamento de uso, por alguno de los miembros, serd --
sancionado por la Asociacibén prohibiendo el uso, o bien -
a través de otras sanciones contenidas en el Reglamento -
de uso. Cualguier propuesta de modificacifn al Reglamen-
to de uso tendri gue someterse al Registro de la Propie--
dad Industrial para su aprobacidn, tal modificacidn surti
r4 efectos a partir de su inscripcidén en el Registro de -
la Propiedad Industrial. No se podrd transmitir a terce-
ras personas la. marca colectiva ni tampoco autorizar su

uso a personas gue no estén oficialmente reconocidas por

la Asociacitn.
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©) MARCA DE GARANTIA.- Es el signo o medio que certifica las
caracter;sticas comunes, en particular la calidad, los -~
componentes y el origen de los productos o servicios ela-
borados o distribuidos por personas debidamente autoriza-~
das y controladas por el titular de la marca. Para el re
gistro de marca de garantfa se deber& incluir en la soli-
citud un Reglamento de uso en- el que se indicari la cali-
dad, los componentes, el origen u otras caracteristicas -
de los productos o servicios, fijandose también las medi-
das de control que implante el titular de la marca de ga-
rant;a y las sanciones correspondientes. Por incumpli- -
miento de los usuarios al Reglamento de la marca devgaraﬂ
t;a el titular podr§ sancionarlos con la revocacitn de la
autorizacién para utilizar la marca u otras sanciones con
tenidas en el mismo Reglamento. Toda modificacién al Re~
glamento de uso tendrd que someterse al Registro de la --
Propiedad Industrial para su aprobacifén. La modificacibn

surtird efectos a partir de su inscripcién en el Registro.

Cualguier persona podrd examinar los Reglamentos de las mar-
cas colectivas y los de las marcas de garantfa depositados en el

Registro de la Propiedad Industrial.

Las acciones derivadas de una marca colectiva o de garantfa
corresponden y podrdn ser ejercidas por su titular excepto si se
fija lo contrario en el Reglamento de uso. El titular deber& in-

dicar expresamente, en la solicitud de registro, que la marca que
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se solicita es una marca colectiva o de garantfa, las cuales se -

inscribirdn en una seccién especial del registro de marcas.
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2.3 USO, LICENCIA DE USO Y LA RENOVACION DEL.REGISTRO DE --

LAS MARCAS.

EL USO DE LAS MARCAS

El registro de la marca confie;e é su titular el derecho ex~-
clusivo de utilizarla en el trafico écéﬁémico. Singularmente, el
titular podrd designar con la marca los correspondientes produc--
tos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identifica
dos con ella, los productos o servicios para los que hubiera sido
concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios,

segin lo sefiala el Articulo 30 de la Ley Espafiola de Marcas.

Se considera que existe falta de uso de una marca, cuan&o en
un plazo de cinco afios, contados desde la fecha de la publicacidn
de la marca, de haber sido concedido su registro, no haya sido ob
jeto de un uso efectivo y real en Espafia o si el uso hubiera sido
suspendido durante el término ininterrumpido de cinco aﬂos,_la —
marca estard sometida a las sanciones que fija la Ley, excepto si
existen causas justificadas de la falta de uso.

Se entenderd alln que se estd usando iarmarcareA ioéksiguieg

tes casos:

1. E1 empleo de la marca en una forma dugrdifiéra:en elemen-
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‘tos que no alteren de una manera radical o significativa

lé=estructura'de'la marca tal y como. fue registrada.

2. La. utilizacidén de la marca en Espafia con relacifn a pro--
ductos. o servicios destinados exclusivamente a su exporta
cién.

.También. la marca se considerari usada por su titular cuando

~sea utilizada por otra persona previo el consentimiento de &ste.

El uso de una marca respecto de un producto o servicio servi
r4 para acreditar el uso en relacién a productos o servicios de -
la misma clase. En la legislacién marcaria mexicana se puede com

probar el uso de la misma forma.

Se tendrd que comprobar el uso de la marca en el término de
cinco afios contados a partir de la fecha de publicacifn de su con
cesi6n y cuando se renueve la marca. La comprobacifn de uso se -

hard mediante documento pfiblico que lo acredite.

Es obligatorio el uso de la marca registrada, ya que la fina

lidad de la marca es utilizarla en el mercado comercial con la == " "7

tranquilidad de que estd protegida por la Ley.

Cuando la marca no haya sido usada por el t&rmino que fija -

la Ley se declarard la caducidad del registro.
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La Ley confiere acciones al titular de la marca registrada -
frente a terceros que utilicen su marca sin su consentimiento, ya
sea en forma idéntica o semejante para distinguir productos o ser
vicios idénticos o similares cuando tal semejanza pueda inducir a
error al ptiblico consumidor. Por 1lo que el titular podr& prohi--
bir el uso de su marca segdn lo establéce el artfculo 31 nfimero 2

de la Ley de Marcas en los siguientes casos:
a) Poner el signo en los productos o en su presentacidn.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos --

con este fin u ofrecer o prestar servicios: coniel signo.

c) importar los productos, exportarlos o someterlos a-cual--
quier otro régimen aduanero como, por ejemplo, ‘el trdnsi-

to o el de depSsito.

d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la pu--

blicidad.

El titular de una marca registrada podrd impedir que los co-
merciantes o distribuidores supriman dicha marca. Pero no se po-
dr§ prohibir el uso para aquellas personas gue utilicen la marca
en el mercado teniendo el consentimiento expreso del titular, lo
anterior no es aplicable cuando el titular tenga motivos legfti--
mos que justifiquen la oposici6n a la comercializacién del produc

to, por ejemplo, en el caso de que el usuario en la comercializa-=
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cién haya modificado: o alterado. las caracteristicas' de la marca.

LICENCIA DE UsO

El derecho exclusivo al uso dé un signo determinado se limi-
ta a reservar para el titular el derecho de ese uso, el cual pue-
de ser otorgado o conferido a terceras personas pero bajo la auto
rizacién y consentimiento del duefio de la marca dando lugar a la

figura de la Licencia de uso.

Tanto la solicitud de registro como la marca registrada, po-
drén ser objeto de licencias, ya sea para la totalidad o para una
‘parte de los productos o servicios que ampara y para la totalidad

o parte del territorio espafiol.

La licencia de uso se formalizar&d mediante un contrato cele-
brado entre las partes. La Ley otorga al titular acciones para -
ejercitar en contra del licenciatario que viole las cliusulas con

tenidas en el contrato o viole los limites de su licencia.

Para que la licencia de la marca surta efectos frente a ter-
ceros deberd presentarse por escrito e inscribirse en el Registro

de Marcas acompafiada de los siguientes documentos:

1. La inscripci6n de la licencia deberd solicitarse a instan
cia del interesado acompafiada del documento pGblico acre-

ditativo y copia del mismo, en el que deberd figurar el -
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haberse satisfecho el pago de los tributos gue procedan,
su exenci®n o no sujecifn y, en su caso, su inscripcién: -

en el Registro correspondiente.

2. En la instancia por la que se soliclte la inscrlpc;dn se

har&n constar los siguxentes datos-

a} Identificaci6n.del titularxhé 1

tario.

b

-~

Identificacién de la marca objeté de'lalingp#ipcidn;

3. En una misma instancia se podr§ solicitar la inscripeién
de la licencia de varias marcas sin limitaci6n de nd@mero,
abonando por cada registro afectado la tasa corfespondieg

te.

4. La licencia de la marca principal llevard consigo la de -
sus marcas derivadas, las cuales por sf solas no podr&n -

ser objeto de licencia.

Una vez recibida la solicitud de inscripcién en el registro
se estudiard y si existen defectos en la documentacidn se declara
rs en suspenso la inscripcidén, notificando al solicitante para --
que en el término de dos meses subsane el error. Transcurrido el
plazo sefialado no habrs lugar a una nueva notificacifn y se conti

nuard con el tramite respectivo.
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Registro de la Propiedad Industrial reéo;veré concediendo

© denegando, total o barcialmente, la solicitud de inscripcién, -

publicdndose la resclucidn en el Boletfn. 0Oficial de la Propiedad

.Industrial, que llevard los siguientes datos:

a

b

-

c

d)

-

e

-

Se

1)

2)

3)

4)

5

-—

Nombre del licenciatario.
Nimero .de expediente.

Identificaci6n de los registros afecta&os.

Fecha de la resolucién.
Nombre del Agente de la Propiedad Indus

{Apoderado ).

dari por cancelada;la'ihscri C

Si el licenciatario viola alquno de 1os limites de su li-

cencia.

Cuando la marca pueda inducir al pGblico a error, espe— -
cialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las carac-—
teristicas o la procedencia.

Cuando- se-modifiquen los productos que ampara la marca.

Cuando se dé por terminado la vigencia del contrato, por

haberse estipulado asf.

Por declaracién del Registro de la Propiedad Industrial.

‘siguientes casos:. - -



RENOVACION DEL REGISTRO DE LAS MARCAS

El registro de una marca se otorga por diez aﬁog contados. ~-~
desde la fecha del dep6sito de la solicitud y se podrs renovar in

definidamente por perfodos de diez afios.

El titular deberd abonar las tasas quinquenales para mantener
en vigor el reéistro de la marca, vencido el término para cumplir
con el pago sin haberse realizado, se podré abonar el pago con un
recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y de
un 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta llegar a un
miximo de seis meses de retardo. S5i no se cumple con el pago o -
con la solicitud de renovacidn en los términos que fija la ey, -
caducard el registro, pero se prevé la rehabilitaci6n si obedece
a fuerza mayor y si se solicita debidamente en los seis meses si-
guientes a la publicacién de la caducidad en el Boletfn Oficial -

de la Propiedad Industrial.

El registro de la marca seri renovado mediante una solicitud
presentada por el titular de dicha marca o por sus apoderados, --

anexando el pago de la tasa correspondiente.

A la solicitud de renovacién se deberd acompafiar una declara
cién del uso de la marca, en la que se indicari los productos o
servicios con los cuales la marca ha sido utilizada.

Si la declaracidén de uso no se presenta no procederd la reno
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‘el contenido que habrd de tener la de--

vacién, la Ley no cisq

claracidn ‘de 'uso, por. lo  que se' puede entender que:

I. ta'deélaracidn de uso podri hacerse legftimamente aun--
que la marca se haya usado s6lo de manera limitada o in

cluso exclusivamente en algdn tipo de publicidad.

IXI. Aunque la declaracidn afirme el uso solamente en rela--
cién con algunos productos o servicios, la renovacién -
tendrd que concederse para todos aquellos protegidos en

registro si asf lo solicita el titular.

La solicitud de renovacién se presentars en la oficina pdbli
ca y la tasa se abonard en los seis meses anteriores a la expira-

cién del registro.

Si la solicitud de renovacidn comprende s6lo una parte de --
los productos o servicios que ampara la marca se renovard el re--

gistro exclusivamente de é&stos.

La renovacifén surtird efectos desde el siguiente dfa a la fe

cha de expiracidén del correspondiente perfodo de diez afios.

Tramitada la rencovaci6n y acordada, se publicard en el Bole-
tfn Oficial de la Propiedad Industrial, procediendo la expedicién
del tftulo mediante el pago de la tasa y del quinquenio correspon

diente. Si no se realizan los pagos antes mencionados se tendrd



por abandonada la solicitud de renovacidn.'

La marca no podrd ser modificada ni durante el registro de
vigencia ni cuando se solicite la renovacidn; sdlo en el caso de
que la marca incluya el nombre y direccidn del propietario podra
modificarse, mientras no afecte substancialmente a la identidad -
de la marca como fue inicialmente registrada, haciéndose a instan
cia del titular mediante el pago de la tasa correspondiente, ta--
les modificaciones se publicaran en el Boletin Oficial de la Pro-
piedad Industrial y podrd oponerse a tal modificacién cualquier -

persona que se considere perjudicada.

El registro de la marca serd cancelado cuando expire su vida
legal sin que haya sido renovada. También serd cancelado por la

falta de pago oportuno del quinquenio o del recargo.
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3. COMPARACION ENTRE EL PROCEDIMIENTO MARCARIO DE MEXICO ¥
ESPANA.

1)-Para realizar una comparacién se tiene que analizar prime
ramente el concepto de marca contemplado por cada:legisia

cidn:

1. El Articulo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas da el --

concepto de marca, que a la letra dice:

"Esta Ley reconoce las marcas de productos y--las marcas
de servicios. Las primeras se constituyen por los sig
nos que distinguen a los articulos o productos de .~ -~
otros de su misma especie o clase. Las segundas, por
los signos que distinguen un servicio de otros de su -

misma clase o especie."

¥ en el articulo lo. de la Ley Espafiola de Marcas, establece:

"Se entiende por marca todo signo o medio gue distinga o
sirva para distinquir en el mercado productos o servi--
cios de una persona, de productos o servicios idénticos

o similares de otra persona".

En las dos legislaciones se ve claramente la caracteristica
de distincidn, siendo indispensable para que se otorgue una marca,
debido a que la marca es un signo para distinguir mercancias o ser
vicios diferencidndolos de otros de su misma especie o clase con

la finalidad de que no se confundan con otras marcas existentes, lo
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que beneficia tantc-al titular de la marca como al publlco consum1

dor ofrec1endole una garantia y calidad en lo que compra

mento distintivo es muy importante para ambas leglslac o es y que 33

la marca cumple la funcién de identificar y de*diferenciar

Ambas legislaciones contemplan los dos tipbs de marcas; 1a de

productos y la de servicios:

- La marca de productos son los que elabora o expende una em
presa, siendo el resultado material en que se concreta su
actividad industrial. En este tipo de marca se va a con--

trasefiar el producto.

La marca de servicios estd destinada a distinguir en el --
mercado prestaciones, que es lo que venden una serie de em
presas tales como las dedicadas al transporte, a la ense—-

fianza, al seguro, etc.

2) pesde la antigliedad se utilizaba una oficina o direccidn
para que la gente depositara sus marcas con la finalidad

de que les otorgaran el registro de éstas.

En la actualidad, en ambas legislaciones se establece que, -
para poder adquirir el uso exclusivo de una marca se tendrd que -
depositar la documentacién requerida en una oficina gubernamental

especial, la cual otorgari la marca.

Segin establece el Articulo 88 de la Ley de Invenciones y --

Marcas:
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"Bl derecho de uso exclusiveo de una marca se obtiene mediante su -

registro en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial” .

El Articulo 3o, de la Ley Espaiicla de Marcas establecé‘al res

pecto gue:

"El derecho sobre la marca se adquiere por el registro vdlida

-mente. efectuado de conformidad con las disposiciones de la -

§resente Tey".

- Tal registro se llevard a cabo en el Registro de la Propiedad
Industrial o también en las Direcciones Provinciales del Ministe--
rio de Industria y Energia correspondiendo a la Comunidad Autdnoma

quienes serdn los competentes para recibir la documentacidn.

3) pPara poder obtener el registro de la marca se tendrda que
llenar y presentar una solicitud acompafiada de los documen

tos requeridos.

En cada pais el formato de la solicitud es diferente y los
documentos que se deben de presentar varian. En Espafia se
tiene que presentar una solicitud de inscripcidén por tri--
plicado acompafiada de los documentos bdsicos como la des--
cripcidén de la marca por duplicado, si la marca lleva un -
disefio se acompafiard un cliché tipografico para su repro--
duccidn, ademds el justificante de haber cubierto la tasa

establecida. En México se presenta la solicitud por dupli
cado, las impresiones de la marca y el pago de derechos, -

teniendo como ventaja el que no se tiene que describir la
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marca en caso de que lleve un disefio. En Espafia se utili-
za ese sistema de descripcién lo que se traduce en mayor -

trabajoly‘bérdida de tiempo.

En las . solicitudes de marca de ambos paises se tendrd que

‘especificar los productos o servicios a los que va destina

ﬁa la marca indicando la clase que le corresponde dentro -
de ‘la clasificacidén de cada pais. Cada expediente de mar-
ca podrd comprender una sola clase de productos o de servi
cios, no admitiéndose en una sola solicitud productos o --
servicios de distintas clases llevadndose expedientes por -
separado para cada clase. Lo mismo sucede cuando se pre--~

tenda ampliar los productos o servicios de la marca.

La Ley Espafiola de Marcas contempla en su Articulo 23 el -
que una marca que haya figurado en una exposicién oficial

u oficialmente reconocida, sin estar aun solicitada, goza-
rd del derecho de prioridad. En México sdlo se prevé en -
el caso de la invencidn, sin embargo, considero que seria

muy bueno que se regulara esta cuestidn en materia de mar-
cas, teniendo de esta manera el titular mayor proteccidén y
seguridad si desea que su marca figure en este tipo de - -

eventos sin estar audn solicitada.

En cuanto al estudio de la solicitud y de la documentacién,

en’ ambos paises se realiza el examen administrativo. Si--

guiendo el mismo sistema de acuerdo a lo siguiente:

A. Examinar la solicitud, si se encuentran defectos o no -
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lB, Si'n Stacibn:el tithlar} se’ tendrs por abando=

‘nada la SL;1c1tud y por lo tanto el trémite!

C. Si‘no lo corrige debidamente como lo sefiala la autori--
jdad o.si atenta contra el ordenamiento jurfdico se per-

-derd la fecha de la solicitud.

El siguiente trdmite para el registro de las marcas varia ..

en ambos pafses, consistiendo en lo siguiente:

En Mé&xico se practica el examen de novedad como ya lo vi--~
mos anteriormente, en dicho examen la autoridad examina --
que la marca solicitada no incurra en los supuestos de las
fracciones XXI a XXIII del Articulo 91 de la Ley de Inven-
ciones y Marcas, notificando al titular si se encuentran -
anterioridades y si alguna de ellas le afecta a la solici-
tud de marca deberd desvirtuarla para que no se oponga a -

tal registro.

En Espaina se utiliza el sistema de oposiciones al registro
de la marca, interpuesta por el que se considere perjudica
do con la obtencién de dicha marca. En nuestro pais no se
emplea el sistema de oposiciones. Posteriormente, el pro-

cedimiento es igual al de la legislacién mexicana, se pro-
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cederd al examen de oficio, que viene- a®

de novedad en México.

Ambas legislaciones contemplan el’ oto; amieht

de la marca a través de un tItulo medlante el pago respec-‘

tivo que establece la Ley para tal efecto.

En México el tftulo estard contenido en la sdlicitud de re
gistro de la marca, con la vengéja de gue no se transcri--
benlos datos del titular a otro documento’ independiente -
fungiendo entonces el formato principal como solicitud y -

titulo de la marca.

En Espaiia se expide el tfitulo en un documento independien-
te, con la desventaja de gue la autoridad se equivogque al

transcribir los datos del solicitante.

El pago para la expedicién del tftulo es diferente en cada
legislaci6én, en nuestro pafs se realiza un solc pago segdn
lo establece la Ley Federal de Derechos, en Espafia, para -
la expedici6n del titulo, se requiere del pago de la tasa
correspondiente, por la expedicién del tftulo, asf como -~

del primer guinquenio.

Otra diferencia es que en Espafia se otorga prdrroga hasta
por seis meses para satisfacer este pago con sus respecti-

vos recargos, en México no es asf ya que s6lo hay wun pla-
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zo méximo de dos meses para cubrir esa .cantidad sin dere--
cho 'a prérroga y, si no se realiza en ese Eiempo,_se ten~-

dra por abandonado el tré&mite.

El registro de la marca en los dos pafses tiene la misma -
finalidad, el derecho exclusivo de utilizarla, lo cual se

acredita .por medio del tftulo.

Es importante mencionar que en M&xico se expiden oficios -~
personales dirigidos al titular de la marca o a sus apode-
rados para todo lo relativo al procedimiento marcario como
eg la documentacién faltante o errfnea, objeciones, ante--
rioridades, cita a pago, etc. SegGn lo establece el Ar- -
tfculo 200 de la Ley de Invenciones y Marcas en su parrafo

segundo, que a la letra dice:

"El Personal Oficial gque intervenga en los diversos trami-
tes que procedan conforme & esta Ley y su reglamente, esta
ri obligado a guardar absoluta reserva respecto al conteni
do de los expedientes en tr;mite relativo, salvo cuando la
informaci6n sea de cardcter oficial o por mandato judi- -

cial". -

En Espafia es distinto ya que se publican todas las resolu-
ciones, tanto del trdmite como del registro de la marca, -
en el Boletfn Oficial de la Propiedad Industrial no tenien

do el cardcter de privado, haciéndose las publicaciones de
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acuerdo:a-lo siguiente:

A

La solicitud de marca se publicard dando a conocer que

‘'se:estd sclicitando una nueva marca, teniendo la venta-
“ja de que algln tercero o terceros se opongan al regis-

tro por invadir sus derechos o para abstenerse de soli-

citar una marca igual.

Para el caso de no dar contestacifn a un plazo cuando -
Se requiere que se subsane una irregularidad en la soli
citud, se tendrd por no presentada y se procederd a la

publicacién de la resolucién. En este aspecto es muy -~
importante ya que dd a conocer al ptblico gue tal soli-
citud de marca se encuentra en estado de abandono para

que asf{ cualquier persona interesada pueda solicitar el

registro de la marca.

Si se ha cumplido con todos los requisitos formales se
procederd a la publicacién, dando a conocer que la mar-

ca sigue su curso normal para obtener el registro.

Cuando se declare en suspenso el expediente por existir
oposiciones o por algGn reparo gque fije la autoridad --
con la finalidad de gque el interesado presente sus ale-

gaciones.

La resoluci6n de denegacifn o concesién del registro de
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una marca también se publicard.

F. Cuando se conceda o niegue la solicitudide.inscripeién.’
de licencias, siendo una ventaja saber qué pe

gen como usuarios de una marca.

En nuestro sistema sélo se publica la concesién de-la -

marca en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Una vez obtenido el registro de la marca, en ambas legisia
ciones se contempla el uso obligatorio de la misma, éuya -
finalidad es el desechar numerosas marcas gque no estdn - =
siendo usadas por los titulares constituyendo un obstdculo

para otros registros.

El interesado tiene la obligacién de demostrar que estd --
usando la marca de manera efectiva, evitando asi la pérdi-
da del registro. El plazo para demostrar el uso efectivo

de la marca en Espafia es de cinco afios contados a partir -
de la fecha de publicacién de su concesidn, no hay plazo -
de gracia ya que si no se comprueba el uso se declarard la
caducidad del registro. En México el plazo es de tres - -
afios siguientes a la concesidén del registro, tampoco hay

plazo de gracia, si no se comprueba el uso se declarard ex

tinguido de pleno derecho el registro.

Sin embargo, existen diferencias en la forma de comprobar
ese uso efectivo. La Ley Espafiola de Marcas en su Articu-

lo 4o0. nimero 2, inciso a)}, establece lo siguiente:
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"EL empleo de 1a_marca en’ una forma que dxflera .en elemen

“tos que noe: altere de ane la forma hajo -

la cual ‘se. halla regls rada
La Ley de Inven 10 'c‘ldfllsfestable-

ce que.

"La marca debe: usar registrada. Su uso -

Toda modificacifn ser&bmotlvo'dé‘uﬁé nueva solicitud de re
. gistro -salvo que’ella s610 ‘se fefiera‘a las dimensiones ©
a la materia en la cual esté& impresa, grabada o reproduci-

da la marca”.

Por lo que se concluye que en Espafia si se admite que el -
empleo de la marca pueda ser en forma distinta a la que se
registrd siempre gue no se altere de manera significativa,
mientras gque en Mé&xico no estd permitido esto ya que la --

marca debe usarse tal y como fue registrada.

Estando de acuerdo con el criterio gue se maneja en nues~-~
tro pafs, ya que si se permite que la marca se utilice en

una forma distinta puede traer confusi6n al pdblico consu-
midor. La Ley Espafiola de Marcas establece que no debe va

riar mucho para que no se altere la marca como fue regis--
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trada, pero'no se sabe hasta qﬁé punto el Eituiar puede --
interpretar este precepto, ya que, paré €l algdn cambio a
la marca puede no ser significativo y para la autoridad sf

puede serlo.

Por otro lado, en los dos pafses se contempla que el uso -
de una marca destinado para un producto o servicio servird
para acreditar el usc en relaci6n a productos o servicios

de la misma clase, también el que si la misma marca se en-
cuentra registrada en dos o m8s clases bastari que se com-~

pruebe el uso en alguna de ellas.

La duracién del registro de la marca en la legislaci6n es-
pafiola es de 10 afios contados desde la fecha de dep6sito -
de la solicitud, siendo renovable por perfodos iquales, --
operando la cancelacién del registro si no se efectda su -
renovacién. Se deberdn cubrir las tasas quinquenales co--
rrespondientes y se dard un plazo de seis meses después de
la expiracién del registro para presentar la solicitud de

renovacién, como plazo de gracia.

Si la solicitud de renovacién comprende tan s6lo una parte
de los productos o servicios para los que la marca ha sido
registrada, serd renovado @inicamente en relacidn con los -

productos o servicios de que se trate.

En México la duraci6n.del régistro es de 5 afios a partir -
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de la fecha legal, siendo renovable por perfodos iguales.

Vencido el plazo sin presentarse la solicitud de renova- -~
cibn, caducarsd el registro de ls marca; la Ley contempla -
un plazo de gracia de seis meses contados a partir del ven
cimiento. La marca ser& renovada en toda la clase como —-
fue registrada no s6lo en parte, a diferencia de la legis-

lacién de Espana.

Otra diferencia es que en Espafia, en el momento gue se sa-
licita la renovacitn, se podrd modificar la marca siempre
que no afecte sustancialmente a la identidad de &sta. En
M&xico no se podrd realizar ninguna medificacién a la mar-
ca registrada, por lo gue es necesario un nuevo registro -

para ello.

Por Bltimo, con respecto a la renovacidn, la YLey Espafiola
De Marcas y la Ley de Invenciones y Marcas Mexicana esta--
blecen que para gue proceda la renovacifn del registro de

la marca se tendrd gue comprobar el uso de la misma.

Una vez acordada o concedida la renovacifn, en Espafia se -
procederd a la expedicidn de un titulo, en México se dard
una resolucisn por medio de un oficio sin necesidad de ela

borar un tftulo.

En cuante a la licencia de la marca para autorizar: su uso

a terceras personas, en Espafia la solicitud de :licencia -~
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ird acompafiada del documento ptiblico que lo acredite y se

presentard ante el Registro de Marcas para su inscripeién.
En M&xico se presentard el contrato de licencia ante el Re
gistro Nacional de Transferencia de Tecnologfa, gquien expi
de una constancia la que deberd de ir acompafada con los -
dem&s documentos para su inscripci6n en la Direcci6Sn Gene-

ral de Pesarrollo Tecnoldgico.

14

La Ley Espafola regula las marcas colectivas que en nues--
tro pafs estuvieron vigentes en la Ley de 1942, derogada -

por la actual Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Otro aspecto importante es la figura de la marca de garan-
tfa, que sirve para garantizar a los consumidores la cali-
dad, origen y demds caracteristicas de los productos o ser
vicios a los gque se va aplicar, siendo esta marca una inno

vacién a la nueva Ley Espafiola de Marcas.

Con lo anterior se han analizado las diferencias, ventajas y
desventajas que existen en ambos procedimientos marcarios resul--
tando muy similares en la forma en que se tramitan, conceden y --.

conservan las marcas.



CONCLUSIONES

La costumbre de marcar los bienes es muy antigua y nace con -
la finalidad de individualizar las pertenencias, sin embargo,
dicha finalidad ha evolucionado de tal forma gue las marcas -
en la actudlidad estin prdcticamente destinadas a distinguir

bienes o servicios de otros en el mercado.

Las primeras disposiciones legales sobre marcas que rigieron

en nuestro pafs fueron las contenidas en el Reglamento y Aran
celes Reales para el Comercio Libre de Espafia e Indias del 12
de octubre de 1778, sin embargo, es hasta el afic de 1889 cuan
do se promulga el primer cuerpo sistemdtico de normas en ma—-
teria de marcas, la Ley de Marcas de Fdbrica que entrdé en vi

gor en 1890.

Mientras que en Espafia, encontramos disposiciones gque rigie--
ron en los diferentes gremios de artesanos desde el siglo - -
XIV, como las Ordenanzas de los Pelaires (tejedores) de 1373,
pero es hasta el aho de 1850, poco tiempo antes que México, -
cuando surge una reglamentacién especial en materia de marcas,

el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850.

En M8xico la legislaci6n marcaria ha evolucionado corrigiendo

los errores y estableciendo innovaciones para ajustar las nor
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mas a las necesidades de la industria y el comercio, pero el

desarrollo alcanzado en nuestra legislacitn marcaria se ha de
bido, en gran parte, a la influencia de .los tratados interna-
cionales, principalmente, al Convenio de Unién de Parfs del -
20 de marzo de 1883 y a sus revisiones, siendo este Gltimo el
mds importante instrumento internacional para la protecci6n -

de la propiedad industrial.

El Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929 estuvo vi--
gente en Espafia hasta el afioc de 1989, ordenamiento jurfdico -
que se volvié obsoleto ya gue no se adecuaba a las exigencias
de la realidad, sin embargo, la Ley Espafnola de Marcas de - -
1989, actualmente en vigor, se acerca a las nuevas condicio--
nes del ejercicio comercial, contempla de una manera m&s cla-
ra el registro de las marcas y crea figuras jurfdicas innova-

doras como lo son "Las marcas de garantfa®.

Las Legislaciones de México y Espafia coinciden en considerar
a la marca como un signo distintivo que sirve para identifi--
car productos o servicios, representada a través de dibujos,
palabras, el nombre del comerciante o de la negociacién o ~ -
cualquier otra designacién gque se utilice para diferenciar --

productos o servicios de otros.

Los procedimientos para la obtencién de la marca regulados --
por la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Espaficla de Mar——

cas son muy parecidos, ya que en ambos sistemas la solicitud
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de registro se somete a ‘dos exdmenes, uno de forma y otro.de
fondo, esto es para determinar la novedad de la marca Yy para

dejar a . salvo derechos adquiridos de terceros.

En ambos sistemas el derecho al uso exclusivo se adquiere por:
medio de su registro, su otorgamiento implica la expédiciéﬁ -
de un titulo y concedida la marca se establece para su conser’

vacidn la renovacidén y comprobacidn de uso.

México y Espafia estdn adheridos al Convenio de Unidn de Paris
de 1883, que establece principios comunes aplicables en sus -
paises miembros para salvaguardar sus derechos, sin embargo,
corresponde a cada uno de estos paises regular en sus respec-
tivas legislaciones la forma de depdsito y tramitacidén de las

marcas.
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