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INTRODUCCION.

El cbjeto primordial de este trabajo de investigacidn es, el de --
presentar a todas aquellas personas, titulares, licenciatarios autorizades,-
etc., de un registro marcario, de un modo sencillo y apegado a los lineamien
tos seiralades en la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial,-
aplicando de manera supletoria el Codigo Federal de Procedimientos Civiles,-
relativo al Procedimiento de Declaracidn Administrativo de Nulidad, la pre-- *
sentacion de la solicitud ante las autoridades responsables,en este caso se-
ria ante la Direccidon General de Desarrollo Tecnolégico, dependiente de la -
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

Dentro de nuestra exposicidon, hacemos un analisis de 1o que pode--
mos considerar como marca, asi como, la forma de 1levar a cabo su registro,-
para su resguardo y proteccian por la Dependencia encargada de ello.

Para estar en condiciones de solicitar la declaracion administrati
va de nulidad de un registro marcario, es menester que la accidn que se in--
tente, encuadre en la hipdtesis legal prevista en el articulo 151 de nuestra
ley marcaria o de este, en relacion con otros aplicables al caso concreto.

Una vez declarada ¢ negada la solicitud de nulidad pedida, aquel -
que crea que se cometid alguna violacidn en el procedimiento de la resolu---
cidn o que esta no fué dictada conforme a derecho, y toda vez que nuestra ==
ley, no contempla algiin recurso de reconsideracitn o una figura similar al -
respecto, tiene ta opcidn de impugnar tal resolucidn, a través del Juicio de
Amparo y del Recurso de Revisidn, correspondiente.

Acontecido lo anterior, queda al arbitrio del promovente del ampa-
re, y segin haya sido confirmada o revocada a su favor la declaracién admi--

nistrativa de nulidad, solicitar a la responsable lo que corresponda.



S CAPITULD T .
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

IR DEFINiCIONéS DE MARCAS.

Encontramos dentro de) ambito juridico marcario diversas defi-
nicionesrdé marcas, que a continuacidn mencionamos:

Para César Sepllveda, (1) la marca es: "Un signo para distin--
guir. Se emplea para sefialar y caracterizar mercancias o productos de -

la industria, diferencidndolos de otros.

Tiene por objeto 1a marca, proteger las mercancias, ponié&ndo--

las al abrigo de la competencia desleal, mediante la identificacidn, -- :

Estan destinadas a especializer los productos que se usan y a indicar y
garantizar su procedencia o las empresas que los prestan”.

E. Pouillet, (2) considera a 1a marca como: "Un medio material
de garantizar el origen o simplemente la procedencia de 1a mercancia a-
los terceros, que la compran en cualquier lugar y en cualquier mano que
en ella se encuentre.

La marca debe comprenderse como todo signo cualquiera que el -
sea, que sirve para distinguir la individualidad de Ta mercancia, sea -
manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comer--
ciante".

Para Stephen P. Ladas, (3) citado por Rangel Medina: "La marca
es fundamentalmente un signo, un simbolo o emblema que sefiala, distin--

gue las mercancias de un producto de las de otro".

1.- Sepdiveda, César,"E] Sistem Mexicano de Propiedad Industrial® Edit. Porrda, Mo -
1981.P5g.113,

2.- Rangel Medina, David,"Tratado de Derecho Marcario".Edit. Porria.ARo 1960.P3g.154.

3.- Idam. Pig.155.
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Rodriguei y Rodriguez, (4) considera 1a marca: “Como un signo -
que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancias que
en su empresa se producen o venden, En &ste sentido, puede decirse que-
la marca es un signo de origen®.

Ferrara, (5) citado por Rangel Medina, nos dice que la marca -
es: "La que identifica las mercaderias procedentes del establecimiento-
del comerciante y que son negociadas por su hacienda”.

Para Nava Negrete, (6) la marca es: "Todo signo o medio mate---
rial que permite a cualquier persona fisica o juridica, distinquir los-
productos que elabora ¢ expende, asi como aquellas actividades consis--
tentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmedia
ta es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentaria“.

Estas son definiciones de algunos tratadistas modernes.

Anteriormente la Ley de Invenciones y Marcas, (*}, en su - - -
articule 87, se reconocian las marcas de productos y las marcas de ser-
vicios. Las primeras se constituian por los signos que distinguen a los
articulos o productos de otros de su misma especie o clase. Las sequn--
das por los signos que distinguian un servicio de otros de su misma - -
especie o clase.

Actualmente en la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad -
Industrial, (**), en su articulo 88, define a la marca como todo signo-

visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie

4,- Rodriguez y Rodriguez, Joaquin."Curso de Derecho Mercantil”.Taro 1.Edit.Porriia.Aio -
1952.Pag.425.
5.- 0. Cit.Pag.157.
6.- Nava Negrete, Justo."Derecho d2 las Marcas".Edit.Porria.An01985.Pags.
(*).- En 1o sucesivo al mencionar 1a Ley de Invenciones y Marcas,nos referiramos cam:LIN,
{**).-En 10 sucesivo &} mencionar la Ley de Famento y Proteccion de la Propiedad Indus---
trial,nos referiremos cam LFPPI,



o clase en el mercado.
Realmente considero que no varid substancialmente la defini--
cidn en los ordenamientos juridicos antes sefialados, pués quedd una de-

finicidn concreta de lo que podemos considerar como marca.

1.2.-REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA.

De acuerdo con el articulo 89 de la LIM, que dice: "Toda per-
sona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los articu
los que fabrique o produzca, podrd adquirir el derecho exclusivo a su -
uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta --
ley y su reglamento. N

Igual derecho tendrdn los comerciantes y prestadores de servi
cios debidamente estabiecidos, respecto a los articulos que vendan o -~
los servicios que presten en el territorio nacional y de las cuales - -
quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrdn usar su marca -
por si sola o agregada & la de quien fabrique los productos con el con-
sentimiento expreso de éste".

“Toda persona”, lo anterior significa que no existe prohibi--
cidn o restriccidn alguna, para quien solicita el registro de una marca,
que puede ser una persona fisica o moral, sin que previamente tenga que
cumplir con determinadas condiciones o requisitos, es decir, que para -
solicitar el registro de una marca, tenga que ser el solicitante comer-
ciante, industrial, agricultor, intermediario del comercio, etc., sino-
que Gnicamente debe cumplir con los requisitos previstos en nuestra - -
legislacion marcaria, y su reglamento. Lo mismo sucede con nuestra ley-
actual, puesto que no existe prohibicién alguna para quien solicita el-

registro de una marca.
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incluso, también deberd presentarse en el idioma espafiol.

En cada acto o promocidn que se haga respecto a su registro,-
se debera acreditar la personalidad respectiva. (Art,11 de su Reglamen-
to).

Para solicitar el registro de una marca, segin el articulo -
113 de la LFPPI, se deberd presentar una solicitud ante la responsable,
misma que contendrd el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitan--
te; el signo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada o --
mixta, y en su caso, si es tridimensional; la fecha de primer uso de la
marca, 1a que no podra ser modificada ulteriormente, o la mencién de --
que no se ha usado; los productos o servicios a que se aplicard la mar-
ca; ¥ los que sefiala el Reglamento. Acompafidndose a éstos datos, el - -
recibo o comprobante de pago de derechos correspondientes, asi como los
ejemplares de la denominacidn deseada.

Algo muy importante es, que antes de presentar la solicitud,-
es recomendable hacer una biisqueds de las posibles semejanzas o igualda
des que pudieran existir en relacidn con la marca que se desea regis---
trar.

Una vez presentada Va solicitud, se procederd a realizarse un
examen de forma, el cual consiste en la revisién y andlisis de los docu
mentos exhibidos; que en caso de no estar completos o en regla, se hard
del conocimiento del interesado, para que los presente correctamente, -
concediéndole un plazo no mayor de dos meses, apercibido que de no ha--
cerlo asi, se tendrd por abandonada su solicitud. 5i los documentos se-
encontraran en regla, se anah‘zarén los signos o figuras que se preten-
den proteger, de conformidad con lo establecido en el articulo 90 frac-

ciones de 1a I a 1a XV de la LFPPI, y si su solicitud, en éste caso, se
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De las condiciones previstas en la LFPPI, y su Reglamento, --
Unicamente y posterior al registro de la marca deseada, el titular de -
€sta deberd demostrar ante la autoridad, el uso de la misma de tres -~
afias consecutivos, bastdndo para ello la manifestacidn que bajo palabra
de decir verdad, en un escrito sin anexar algin otro documento relacio-
nado con el uso de la marce, la ha usado dentro de ése término, {Art. -
130}, en caso contrario, el no hacerlo asi, se encontrard la marca cady
ca. Debiéndo creerse entonces que necesariamente el titular de una mar-
ca debe ser comerciante, industrial, intermediario, agricultor, etc., ©
debe de hacer del comercio su ocupacidn habitual.

El siguiente paso es, que para el registra de una marca, la -
persona que quiera gbtener un registro marcario, debe acudir ante la --
Autoridad competente, a salicitar la denominacién deseada o figura; o ~
si lo quisiera hacer por medio de un mandatario, tendrd que acreditar -~
la personalidad de &ste, a través de carta poder, suscrita por el man--
dante ante dos testigos, mismos que deberan poner sus nombres completos
y su domicilio, sin que se requiera al respecto legalizacién alguna, -~
alin en el supuesto gque dicha carta poder, sea otorgada en el extranjero,
pero si se deberd anexar su traduccidn respectiva al espafiol.

De tratarse de una persona juridica nacional, el mandatario -
acreditard su personalidad segin lo previsto en la legistacidn comin o-
mercantil, exhibiendo la escritura piblica en la que consten las facul-
tades del mandante, manifestando ademds, bajo palabra de decir verdad,-
que no ha side relevado del cargo encomendado, En caso de ser persona ~
moral extranjera, ademds de los requisitos antes sefialados, deberd ----
estar el poder debidamente legalizado por las sutoridades diplomaticas-~

o consulares, en Jos términos establecidos en las leyes respectivas, -~
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encuentra en la hipbtesis del precepto 1eg;ﬂ antes invocado, se objeta-
rd y de igual forma, se comunicard al interesado, concediéndole un pla-
z0 de dos meses, para que manifieste 1o que a su derecho convenga, aper
cibido que en caso de no cumplir, se tendrd por abandonada su gestidn.

En caso de no infringir ningdn supuesto del articulo 90 frac-
ciones I a la XV, se continuara con el andlisis de los documentos pre=--
sentados, ésto es, se realizard un sequndo examen o como lo 1lama la =-
Ley, examen de fondo, el cual consiste en estudiar que 1a marca deseada
pueda ser registrada como lo seiiala la ley vigente.

En caso de que la marca contenga un disefio o una figura, de -
igual forma se analizardn éstos para no afectarse derechos adquiridos -
por terceros. Aviséndosele al promovente, en uno u otro caso, la seme--
janza o igualdad encontrada, concediéndosele de igual forma un término-
de dos meses para contestar lo que a su derecho corresponda y apercibi-
do que de no hacerlo se tendra por abandonado su trimite.

Transcurrido el plazo concedido, si el interesado en su con--
testacidn continda incurriendo en las objeciones sefialadas, se procede-
rd a Ya negacign definitiva de su registro. Pero, si el solicitante, al
contestar decide modificar sus documentos, éstos se volverdn a someter-
al estudio seiialado en los parrafos que anteceden a &ste.

Como habiamos sefialado, el examen de fondo es aquel que se --
encarga de realizar una comparacion entre la marca solicitada y todas -
aquellas marcas registradas y vigentes de su misma clase o especie, asi
como de aquellas que estuvieran en tramite,

A &ste respecto, podemos encontrarnos en varios supuestos ---
como son:

a) Que no existe impedimento legal para la concesion de la --
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denominacidn solicitada a registro, trayendo como consecuencia la cita-
a pago por el registro de &sta, previo el correspondiente pago de dere-
chos.

b} Otro caso seria, que al realizarse el examen de fondo, se-
encontraren anterioridades semejantes o iguales y que amparen los mis--
mos o similares productos o servicios; en 8ste caso, se informara al --
interesado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea --
modificdndola o cambidndola, En su contestacion, puede ocurrir que la -
marca encontrada como anterioridad sea de su propiedad, con lo que no -
existe jmpedimento alguno para conceder su registro, en consecuencia --
puede concedérsele ésta como marcas ligadas; dentro de &ste mismo caso-
de contestacidn, se puede argumentar que la autoridad ha hecho una apre
ciacion estricta, y que en realidad, no existe auténtica semejanza, si-
tiene razon el promovente, se concederd la marca.

c) Un caso mas seria, que el peticionario obtenga el consenti
miento del titular de la marca semejante y la limite a ciertos articu--
los, permitiendo con &sto que se registre aquella para amparar mercan--
cias que aunque del mismo grupo, sean diversas. Lo anterior a criterio-
de la autoridad.

d) Otro caso seria, el que el solicitante pueda argumentar, -
que la o las marcas citadas como anterioridad, estan viciadas de nuli--
dad o que debe declararse su caducidad, porque no han sido usadas den--
tro de los tres afios seguidos que sefiala el articulo 130 de la LFPPI, -
en &ste caso el registro de su marca, se quedard en suspenso hasta que-
sea declarada la nulidad, caducidad o extincion de las anterioridades -
citadas.

e) Por Oltimo, en caso que el solicitante decida cambiar la -
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denominacidn de su marca, para salvar la anterioridad opuesta; tendrd -
que reponer nueva solicitud en los términos del articulo 113 de la - -
LFPPI, ya que estamos hablando de una nueva solicitud o registro dife--
rente, debiédndose hacer por lo tanto nuevos examenes tanto de forma - -
como de fondo.

Cubiertos los requisitos indicados por la ley y su reglamento,
se procederd a 1a expedicidn del titulo respectivo, en el cual se anota
ra, el ntmero de registro de la marca; el signo distintivo de Ja marca,
mencionando si es nominativa, innominada o mixta, y tridimensional; los
productos o servicios a que se aplicara la marca; nombre y domicilio --
del titular; ubicacion del establecimiento, en su caso; fechas de pre=--
sentacidén de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en-
su caso y de expedicion; y por G1timo su vigencia.

Si no se cubren los derechos dentro del plazo sefialado en el-
oficio de cita a pago, el asunto se considerard abandonado y serd nece-
saria nueva solicitud y nuevos anexos, si se desea obtener el registro,

{Art.128}.

1.3. VIGENCIA DE LAS MARCAS,

a) Comprobacidn de Uso.

Las marcas deben ser utilizadas en territorio nacional tal y-
como fueron registradas, aceptdndose, actualmente por nuesta LFPPI, mo-
dificaciones siempre y cuando no alteren las caracteristicas escencia--
Tes de éstas.

En muchas ocasiones el titular de la marca, trata de adecuar-
se a las necesidades de la publicidad o busca un mayor impacto comer---

cial ante el piblico consumidor y modifica su marca. En ocasiones es en
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forma minima, por ejemplo, se conserva la denominacion pero se agregan-
figuras y colores diferentes a los registrados. Esta situacidn, ya no -
constituye una variante de la marca registrada, y por lo tanto, ya no -
debe presentarse nueva solicitud de 1a marca, incorporando las modifica
ciones. La altteracién del conjunto de una marca registrada, con la en--
trada en vigor de la LFPPI, deja sin efecto no s6lo su extincidn, sino-
también la posibilidad de estarse cometiendo una infraceidn administra-
tiva, si los productos o servicios se indican como de marca registrada,
salvo prueba en contrario.

E1 uso de una marca es obligatorio y debe ser comprobado para
poder conservar el derecho exclusivo de la misma. Se incluyd éste requi
sito en la LFPPI, con el fin de evitar la utilizacidn abusiva de marcas
de “proteccidon” o de "reserva® que constituian un impedimento para el -
registro de otras, que en verdad si se iban a comercializar.

La marca debe usarse tres afios consecutivos en los productos-
o servicios para los que fué registrada, y en caso de no cumplir con --
8ste requisito, el registro marcario caducard. (Art.130).

Con el fin de comprobar el uso de una marca, la autoridad ---
dnicamente requiere, que se manifieste bajo palabra de decir verdad, --
que la marca s se ha usado, sin necesidad de aportar mis datos o docu-
mentos para realizar la comprobacidn deseada.

b) Renovacidn de 1a Marca.

Una vez realizada la comprobacidn de uso respectiva, el titu-
lar de la marca registrada, deberd renovar su vigencia, &sto si asi lo-
desea, con 1a finalidad de alargar la vida de su registro marcario, - -
todas las veces que asi lo desee, por perfodos iguales de diez afos - -

cada uno de ellos, contados a partir de la fecha de presentacidn de su-
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solicitud de registro, contando con ello ademds con un plaze de gracia-
de seis meses, que se empiezan a contar a partir del vencimiento de --
cada plazo; una vez transcurrido &ste, sin haberse solicitado dicha re-
novacidn, caducarad de pleno derecho la marca registrada.

Como Gnica condicién para la renovacion de la marca registra-
da, se requiere que el interesade, compruebe en forma fehaciente, su --
uso efectivo y continuo, dentro del tiempo que seiala el articulo 130 -
de 1a LFPPI, ésto es, no interrumpido en su aplicacidn a los productos-
o servicios que ampare; independientemente de la comprobacidn que sefia-

1a el articulo 130 de éste mismo ordenamiento legal.

1.4, LICENCIA DE UYSO DE UN REGISTRO MARCARIO,

Dentro de la figura de la comprobacidn de uso de una marca re
gistrada, encontramos el supuesto de que el titular, por alguna causa -
se vea impedido o no quiera explotar su marca, pero no desea perderla,-
puede entonces recurrir al beneficio que nos proporciona la LFPPI, en -
sus articulos del 136 al 150; los cuales nos sedalan, que el titular de
una marca podrd autorizar 3 una o mds personas, Como usuarios ce su mar
ca, en algunos o todos los productos o servicios protegidos por ésta en
las condiciones previamente establecidas por ambas partes,

Es requisito indispensable que el convenio o contrato celebra
do entre el titular y el usuario autorizado, esté debidamente inscrito-
en la Secretaria, mismo que al solicitarse ante ésta, deberd proporcio-
nar los datos correspondientes al nombre, domicilio y ubicacion del es-
tablecimiento del usuario; los productos o servicios en relacién con --
Yos cuales se solicita la inscripcion de usuario autorizado; Va dura---

cidn del uso autorizado de 1a marca; observandose ademas lo dispuesto -
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en el articulo 80 del Reglamento de la Ley.

Continda diciende nuestra ley, que el uso autorizado de una -
marca, y es lo importante para que el titular de una marca no la pier-
da, se equiparard al efectuado por el titular de 1a misma, para todos -
aquellos efectos a que haya lugar, E1 usuario registrado podrd tomar --
las medidas legales tendientes a impedir la falsificacidn, imitacion o-
uso ilegal de la marca.

La Onica condicién que podriamos distinguir dentro de &sta --
figura, es que para concederse la licencia de uso, el usuario deber3 de
proporcionar o garantizar que los productos que venda o los servicios -
que preste, sean de calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fa--
bricados o prestados por el titular. Ademds deberd indicar el nombre y-
demas datos como usuario autorizado y del establecimiento respectivo.

La cancelacion de la licencia de uso, sdlo podra darse cuando
13 autoridad asi lo considere, ésto es, porque se haya declarado la - -
nulidad, caducidad o cancelacidn del registro marcario en cuestifn; ---
cuando ambas partes lo soliciten, o sea, el titular y el usuario, y --

por @ltimo, por mandato judicial.

1.5, TRANSMISION DE DERECHOS,

Este derecho consiste en pasar o transmitir la marca, y3a sea-
por actos entre vivos (compra-venta, permuta, donacidn, aportacidn a --
una sociedad, etc.) o mortis causa, como derecho autdnomo, es la trans-
ferencia de un empresario a otro, que supone siempre la transferencia -
conjunta del derecho de explotacion industrial o comercial de los pro--
ductos o efectos amparados por ella.

Formalidad de Ya Transmisidn,
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Nuestra legislacidn exige que 12 transmisidn se registre ante
la autoridad, para que de ésta forma produzca los efectos legales en --
contra de terceros, se trata de una mera formalidad ab-proba{ione, que-
respeta el caricter normaimente declarativo de las inscripciones, en --
nuestros registros.

La inscripcidn de Ya transmision es obligatoria, a menos que-
la marca se hubjera registrado ilegalmente, o que se tratara de marcas
Yigadas, (que son aquellas que pertenecen a una misma persona, cuando -
sean idénticas o semejantes en grado tal que puedan confundirse y ampa-
ren Yos mismos articulos o similares).

Transmisidn de Uso de la Marca,

El derecho 3! uso de la marca con relacidn a todos o algunos-
de ‘Tos productos para los cuales 8sta se encuentrg registrada.

Esta transmisidn parcial, confiere al usuario de la marca, --
los mismos derechos y obligaciones que pesan sobre el titular, respecta
al uso; incluso confiere a éste legitimacidn activa, en los casos de --
imitacian, falsificacion o uso ilegal de la marca.

ta inscripcidn de la transmisidn de uso, es 1a misma que la -
seftalada para registrar a un usuario autorizado, teniendo el mismo efeg
to que &sta Oltima figura, ésto es, evitar confusiones entre el piiblico
consumidor respecto al origen y la calidad de los productos o servicios,

Encontramos nuevas disposiciones dentro de la LFPPI, siendo -
una de ellas, que cuando exista o se d& la fusidn entre dos o mas persp
nas morales, sin declararse, se entenderad que existe una transmisidn de
derechos sobre las marcas registradas, salvo estipulacién en contrario.

Solo se registrara 1z transmisidn de marcas ligadas, cuando -

se transfieran todas ellas a a misma persona, en caso que se considere
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que podran utilizarse marcas ligadas, por personas distintas, se podri-
solicitar se disuelva la liga entre &stas, pero dejandose a la autori--
dad la resolucidn definitiva al respecto.

Es Ya transmisidn de derechos, una forma de iniciar de oficio
la nulidad de una marca, cuando e responsable considere que ésta se -~
encuentra viciada de nulidad; ademas podra la autoridad negar la ins---~
cripcion de ung licencia, franquicia o transmisidn de derechos, por - ~
razones de interés pGblico.

Una figura nueva que contempla la LFPPL, es la de la franqui~
cia, gque es aguella que se da cuando, ademds de la licencia de uso de ~
una marca, se conviene transmitir conocimientos técnicos o se proporcio
na asistencia técnica, para que la licenciataria, pueda producir o ven~
der bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodas - ~
operativos, comerciales y administrativos, establecidos por el titular-
de la marca, tendientes a mantener 1a calidad, el prestigio e imagen de
los productos o servicios que ésta distingue. Previo a la celebracidn -~
del convenic o contrato respective, el titular deberd informar sobre el
estado que guarda en ese momento, su empresa con quien vaya a convenir-
0 contratar.

Para su inscripcién, se sequirdn las formalidades que rigen -~

para el registro de ticencias de uso .



CAPITULO I
ANTECEDENTES HISTORICOS

2.1, LEY DE Mf\RCAS INDUSTRIALES 'Y DE COMERCIO DE NOMBRES Y AVISOS. COMER-
. CIALES DE 25 DE AGOSTO DE 1903. Y SU REGLAMENTO.

Creo conveniente menc.ionar que con 1a entrada en vigor de la ~
Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comercia--
les, por primera ocasidn el registro de una marca, se tramitd y efectud-
por una Oficina especiaimente creada para ello; asimismo también sefala-
que el registro se podrd solicitar por cualquier persona, ya sea extran-
jera o nacional; preved también que la concesion de un registro marcario
podrd hacerse sin examen de novedad, ésto es, confiando en la palabra --
del promovente y sin perjuicio de terceros, realizandose al efecto Gnica
mente un examen administrativo, relativo a verificar los documentos exhi
bidos.

La vigencia que otorga &sta Ley para una marca sera de veinte-
afhos, que comienzan a surtir sus efectos desde la fecha en que los docu-
mentos fueron presentados en la Oficina de Patentes y Marcas, siempre y-
cuando estuviesen en orden.

Para ésta ley, se considerara nula una marca, cuando:

a).- Su registro se haya hecho en contravencion a las disposi-
ciones de la presente ley y su reglamento;

b).- Cuando la marca haya sido registrada con anterioridad por
otro, si ese registro tiene mads de dos afos o si teniendo menos de dos -

3f0s, se ha %-sho con mejor derecho; y por Gltimo,

La declaracidn administrativa de nulidad seqin ésta ley, de --

un registro marcario, se hara a peticidn de cualquier persona que se - -
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creé afectada con éste registro; asi como el Ministerio Piblice, cuando
haya un interés general.

Serd competencia de los Jueces de Distrito de &sta Ciudad de-
México, el llevar a cabo las declaraciones de nulidad respectivas. Las-
sentencias que al caso concreto se emitan, se hardn del conocimiento -
de Ja Oficina de Patentes y Marcas, para que &sta se encargue de la pu-
blicacidn en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, que sera el drgano
informativo en &sta especialidad.

Preveéd como "racurso de revocacifn", para impugnar una resolg
cidn administrativa dictada por la Secretaria de Fomento (relacionadas-
a comprobaciones de uso, rengvaciones, concesién de licencias de uso, -
etc.} o de la Oficina de Patentes y Marcas, que dentro del plazo de - -
quince dias, contados a partir de su legal notificacién, acudir el afec
tado, ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México. S5i se apelare
a la sentencia emitida por la autoridad que primero conocid del asunto,
se remitira el expediente a los Tribunales de Circuito, que correspon--
da.

La promulgacidn de ésta ey, se debio como lo sefala, Nava --
Negrete (7), que "Las relaciones industriales y comerciales de cardcter
internacional y las graves dificultades a que daban lugar las diferen--
cias legislativas de los diversos paises civilizados, revelaron el cong
cimiento practico de que la legislacidon mexicana sobre propiedad indus-
trial, no s6lo habia sido un trabajo de reproduccion sin adaptacidn al-
guna a nuestro medio, sino que tampoco correspondia al adelanto ya obte

nido practicamente, siendo una legislacion, imprecisa, incompleta y de-

7.-0b. Cit. Pag.59.
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ficiente tanto en su parte sustantiva pues sdlo incluia los principios-
rudimentarios, como en su parte adjetiva que dejaba en el procedimiento
mismo grandes huecos al criterio personal de la autoridad, garantizando
por la normal buena fé de aquellos funcionarios, y por 1o mismo, la ne-
cesidad indubitable de derogar nuestra primera ley de marcas de fabrica
de 28 de noviembre de 1889, asi como la ley de 7 de junio de 1890, so--
bre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, ésta --
ley fué una reproduccidn casi literal de las leyes belga y francesa sin
trabajo alguno de adaptacidn a nuestro especial medio, comservando el -
sistema iniciado vagamente por las leyes anteriores a ésta”.

En cuanto a su reglamento de ésta misma fecha, también sufre-
de carencias, puesto que no sefiala nada con relacidn a 1a forma de como
se substanciardn los procedimientos de declaracidn administrativa de --

nulidad de un registro marcario.

2.2. LEY DE MARCAS DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE JULIO DE -
1928, ¥ SU REGLAMENTO.

Después de las experiencias en &sta materia con las anterio--
res legislaciones, se promulgd la presente ley superando enormemente a-
la ley inmediata anterior en la mayoria de sus aspectos.

Con 1a Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, “Se -
adopta el sistema mixto atributivo-declarativo® (8}, ésto es, ademis de
otorgar el derecho exclusivo al titular de una marca registrada, recono
ce el uso de 1a misma como fuente de derecho sobre ésta, siempre y cudn

do haya explotado el titular, la marca con mis de tres afos de anterio-

8.- Range! Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario™.Edit.Porria. Ao 1960,Pag.36.
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ridad a la fecha legal de la mencionada marca,

Se faculta al Estado, a declarar cuando asi lo estime necesa-
rio, el uso obligatorio de las marcas de aquellos articulos que por su-
origen, naturaleza o aplicacion se relacionen intimamente con la econo-
mia del pais y las necesidades piblicas.

Con ésta legislacidn, ya se regula el examen de novedad como-
antecedente al registro de una marca y por ende Se preved un recurso de
oposicion al registro de una marca, y quien decidira sobre ésta cues---
tidn serd una junta arbitral, constituida de manera tripartita, repre--
sentada por una persona por cada una de las partes y una tercera por --
parte de la Secretaria de Industria, Comercioc y Trabajo, cuys opcibn -
final, serd tomada en cuenta por el Departamento de Propiedad Indus-=--
trial, para conceder o na una marca.

La vigencia de una marca serd, con l1a entrada en vigor de ---
esta ley, de 20 afios contados a partir de la fecha y hora de presenta--
cidn de la solicitud, y teniendo infinidad de renovaciones por el térmi
no de 10 afios cade una de ellas, a criterio del titular de la marca - -
para su existencia.

Para ésta ley, se considerard el registro de una marca nulo,-
cuando:

1.- Se haya otorgado en contravencién a las disposiciones de-
ésta ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro;

2.- La marca haya sido usada en la Replblica, con anteriori--
dad a Ya fecha de la merca registrada, siempre y cudndo gquien alegue --
mejor derecho de uso, presente su solicitud de registro ante el Departa
mento de 1a Propiedad Industrial, dentro de los 3 afios de expedido ---

aquél y compruebe haber usado durante éste periddo y haberla empezado -
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a usar antes que el registrante primitivo;
3.- La marca haya sido usada en el extranjero con anteriori--
~dad, en el mismo supuesto del nimero anterior, si ademds del uso contig
ne el registro extranjero; pero el plazo de tres aios se reducird a - -
seis meses; y siempre y cuando que la nacifn extranjera conceda a los -
mexicanos ese mismo derecho en su legislacion;

4.- Cuando por error o diferencia de apreciacidon se lleve a -
cabo un registro existiendo en vigor otro, que se considere invadido --
por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En tal caso,
el Departamento de Propiedad Industrial, de oficio o a peticifn de par-
te, declarard nulo el segundo registro; pero siempre y cuando el error-
se advierta o reclame dentro de los cinco afios siguientes a la publica-
cidn en la Gaceta Oficial, del segundo registro; y,

S.- Cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a -
procedencia de los efectos que ampare, ubicacidn del establecimiento --
industrial o comercial o del propietario de la marca, y con respecto a-
medallas, diplémas o recompensas que no hayan sido obtenidas o cuando -
se haya hecho una declaracidn falsa de la fecha en que se comenzd a --
usar la marca.

Se incluye en la presente ley, las marcas amparadas en México
por el registro internacional efectvado, de acuerdo con el Arreglo de -
Madrid de 14 de abril de 1891, y sus revisiones quedaran sujetas en - -
todo tiempo, en lo referente a su invalidacidn, a las previsiones del -
segundo parrafo del articulo 6° Bis del Convenio de Paris para la Pro--
teccidn de la Propiedad Industrial,

La declaracion administrativa de nulidad se hard por el Depar

tamento de la Propiedad Industrial, ya sea de oficio o a peticidn de --
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parte; ésta declaracion se comunicard al duefio de la marca y se publica
rd en la Gaceta Oficial del Departamento de la Propiedad Industrial, Lo
mismo sucederd del sentido de la sentencia que confirme o revoque la --
resolucign emitida.

Seran competentes para conocer de las revocaciones de Tas re-
soluciones administrativas, los Jueces de Distrito, de ésta Ciudad, den
tro de los quince dias de hecha la notificacion. De la apelacidn conoce
ran los Tribunales de Circuito. En caso de que se declare infundada la-
oposicién del interesado en contra de la resolucion administrativa, se-
te impondra wna multa de $25.00 a $100.00 .

El reglamento de ésta ley de 11 de diciembre de 1928, en su -
capitulo V, nos habla de 1a nulidad y extincion del registro, sin apor-
tar datos suficientes para su aplicacian.

Razdn por la cual llevd en ese entonces, al Secretario de Eco
nomia a la aplicacion del Procedimiento Reglamentario del 6 de julioc de
1931, para nulificar registros de marcas (8), a través del cual el De--
partamento de la Propiedad Industrial, debia observar para los casos de
nulidad de una marca, lo siguiente:

a) Comprobacidn por parte del promovente de los fundamentos -
de su solicitud; y,

b) Traslado de dicha solicitud al propietario del registro --
relativo; dandole oportunidad para presentar por escrito las objeciones
que estimare pertinentes,

Una vez satisfechos &stos requisitos, la autoridad, dictard -

9.- (b, Cit.Pa;.88.
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la res.oluciéh dﬁe cbnsid‘ere? haciéndola del conocimiento de los intere-
sados, manriif‘eist:éjndolre‘s;su‘éar‘écter de transitoria, mientras que Ya autg
rvidad' J'}Jdici:ahlno'Yya”confirmase a través del respectivoe recurso de re-

vocacidn.

-2.3’. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942, Y SU --
REGLAMENTO.

Después de catorce afios de vigencia de las leyes promulgadas-
el 26 de junio de 1928, sobre marcas y avisos y nombres comerciales,fué
necesario codificar sus disposiciones, que se requeria tomando ademis -
la experiencia tanto extranjera como nacional.

Es asi como, siendo Presidente de 13 Repiblica Mexicana, el -
Lic. Manuel Avila Camacho, expidié la Ley de la Propiedad Industrial, -
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn (10), el 31 de diciem--
bre de 1942,

Dentro de las modificaciones que trajo la presente ley, encon
tramos como mas importantes:

1.- Se determina con cuidado cuales son las denominaciones o-
signos suscgptibles de registro como marca, y para cuales son aqueilos-
que no pueden ser otorgados como tales, por impedirlo consideraciones -
de grden pablico.

2.- Se establece 1a prohibicion del registro como marca, de -
palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a pro

ductos que solamente se elaboren en México, o en cualquier otro pais de

10.- En adelante a1 referimos al Diario Oficial de la Federacitn, solo diremos: D.0.F.
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habla’ espaiola, para evitar que se induzca a error al piblico, sabre la
prqce_déncia de los pfoductos marcados, con perjuicio también con la in-
dustria del pais.

3.- Se establecen reglas, para impedir que se registren mar--
cas que engafien al piblico sobre la procedencia de los articulos, o que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los --
productos amparados.

4.- Se reduce a diez ahos la vigencia de las marcas, para que
sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes.

5.- Se incluyen diversas disposiciones relativas 3 la autono-
mia de los derechos que confiere el registro de las marcas, y ademas --
otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en-
que induzcan modificaciones a los que hubieren hecho anteriormente.

6.- Se establecen reglas sobre caducidad de marcas registra--
das durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no sean renova
das dentro del plazo de cinco afies que tenian,

7.- Se consignan disposiciones tendientes a impedir que indus
triales o comerciantes que empleen marcas registradas o no, en articu--
los elaborados en el pais, traten de darle apariencia extranjera, tra--
yendo como resultado el perjuicio de la economia,

8.- Se reglamenta sobre la transmisién de Tos derechos, evi--
tando 1a multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes
y.con ello, el inducirse a error al piblico consumidor.

En Ta presente ley, en su articulo 200, senala que el regis--
tro de una marca es nulo, cuando:

I.~ Esta fraccion es similar a la reglamentada en las leyes -

antes estudiadas.
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4Ii - Deigual forma ésta fraccién no varid en lo absoluto en-
re)acinn a-la fraccxon de la ley de 26 de junic de 1928.

IIl.j Esta fraccidn es idéntica a la preceptuada por la ley -

‘de,mqrcas y de avisos y nombres comerciales de 28 de junio de 1922Z.
‘ -1¥.~ La marca contenga indicaciones falsas respecto a la pro-
cedencia de 105 efectos que ampare, ubicacion del establecimiento indus
trial o comercial, o del propietario de la marca, y con respecto a meda
ilas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se -
haya hecho una declaracidn falsa de la fecha en que principia a usarse-
la marca.

V.- Cuando por error, inadvertencia o diferencia de aprecia--
cidn se lleve a cabo un registro, existiends en vigor otro que se consi
dere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la enterior.

En este caso, la Secretaria, de oficio o 2 peticidn de parte,
anulard el sequnda registro, siempre y cuando el error se advierta o ~-
recleme dentro de los tres afios siguientes a Ta publicacion en la “Gace
ta", del segundo registro, de 1o contrario éste quedard firme. La nuli-
dad de Jas marcas registradas de mala fé, podra ser reclamada en cual--
quier tiempa.

Estas dos dltimas fracciones Onicamente fueron invertidas en-
relacidn a la ley proxima pasada.

También se considerardn nulas las marcas si se encuentran en-
135 siguientes hipdtesis:

a) $i al efectuarse el examen de novedad, aparece una marca -
registrada conforme a Jas leyes anteriores, @sto es, sin examen de nove
dad y sin perjuicio de terceros, lo habia sido tambidn en favor de otra

persona con anterioridad, serd nulo el registro posterior, 3 menos que-
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hubiere sido hecho dentro de los tres afios siguientes al otro, y que el-
registrante segundo haya usado la marca con anterioridad, caso en el - -
cual se anulard el primer registro.

b) Las marcas registradas conforme a las anteriores leyes, que
darin en las condiciones previstas por la fraccién V del articulo ante--
rior, tan pronto como se practique el examen de su novedad con resultado
favorablie, y por 1o mismo, la nulidad fundada en la existencia de un re-
gistro anterior que se considere invadido, s6lo podra ser reclamada o de
clarada, dentro de los tres afos siguientes a la publicacidn en la "Gace
ta de la Propiedad Industrial", del resultado del examen de novedad,

¢} Cuando al practicarse el examen de novedad de una marca a -
registro se encontrare otra igual o semejante a ella, en grado de confu-
sidn, si el registro se solicita dentro de los tres afos de publicado el
primero, y el solicitante ha usado la marca sin interrupcidn, con ante--
rioridad a 1a fecha en que la principid a usar el que la tiene registra-
da, es nulo el registro ya efectuado. Una vez nula @sta se registrard --
aquelia.

d) En el mismo supuesto del inciso c), sino se solicita la nu-
1idad dentro de los tres afios de publicado el anterior, no se anulard, -
pero si la ha utilizado con mas de tres afios de anterioridad e ininte--
rrumpido con la fecha legal de dicho registro, éste no surte efectos - -
contra aquel.

e) La fecha de primer use declarada en la solicitud de regis--
tro, no podrd cambiarse en ulteriores casos, de lo contrario 5e anulari-
1a marca.

f) Si el agente o el representante en México, del titular de -
una marca extranjera, solicita y obtiene el registro de ésta a su nombre,

sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, &ste -
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tendra el derecho de reclamar 1a nulidad del registro de la marca, que -
en éste caso se presumird de mala fé.

Las declaraciones de nulidad se haradn administrativamente por-
la Secretaria de la Economia Nacional, cuando proceda, de oficio, a peti
cion de parte o del Ministerio Piblice, cudndo tenga interés la Federa--
cion.

Del procedimiento para dictar las declaraciones administrati--
vas.

Toda solicitud de declaracidn administrativa, deberd formutar-
se por escrito por duplicado al que se acompafiardn los documentos o com-
probantes en que apoye su promocidn, ademas el pago de derechos por el -
estudio y examen correspondiente. En caso de no cumplirse, se otorgard -
un plazo de 15 dias para su complemento, en caso contrarioc se abandonara
la gestidn,

En seqguida se correrd traslado con los documentos al propieta-
rio de la marca considerada afectada de nulidad, para que manifieste lo-
que a su derecho corresponda, al domicilio que sefiala al efecto o que -
se tenga en el expediente, otorgdndole un plazo para su contestacidn, de
acuerdo con la naturaleza del asunto y conm la distancia de la poblacion-
en que resida. La Secretaria, tiene la facultad de cerciorarse de la - -
exactitud de cualquier dato que se le proporcione, o requerir en su caso
la comprobacidn correspondiente.

En el articulo 231, se seiiala que cuando se trate de 1a nuli--
dad de una marca por falta de uso, si el propietario hubiere cambiado de
domicilio, sin dar aviso a la Secretaria, la notificacidn podrd hacerse-
por medio de la "Gaceta de la Propiedad Industrial®, durante dos meses -
en forma consecutiva, haciendo ademds, un extracto de 1a promocion formu

lada y al mismo tiempo concediéndole un plazo para que formule las obje-
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ciones gue estime pertinentes, y en su oportinidad, 13 resolucian admf=-""

nistrativa que se dicte.

Cuanda se haga de oficio una nudidad se sequiran Tos mismos -
pasos descritos anteriormente.

Transcurrido €1 término para formular objeciones y previc el~
estudio de los antecedentes relativos, se dictard la resolucin adminis
trativa que corresponda, haciéndola del conocimiento de los interesados.

Por cuanto hace al Reglamento de la Ley de la Propiedad Indus
trial, de 37 de diciembre de 1942, éste no nos dice nada con respecto -
al Titulo Sexto, que regula el "Procedimiento para dictar las declara--
ciones administrativas", siendo en lo finico que le faltd al legislador,

contemplar en éste reglamento.

2.4, LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976. Y SU REGLA--
MENTO.

Esta ley tuvo tres reformas, pero ninguna de eilas fuéd en el-
Capitulo VIII, relativo a Ya nulidad, extincidn y cancelacidn del regis
tro.

A continuacidn mencionaremos los supuestos en que sé conside-
raba nulo un registro marcario:

I.- Esta fraccidn regulaba el mismo supuesto que la Ley de 3
de diciembre de 1942, por lo que no transcribiremos su contenido;

IT.- De igual forma &ste fraccidn constituia una igualdad a -
la anterior Ley de la Propiedad Industrial;

III,- Nos encontramos, en Bsta fraccién en el mismo supuesto-
que las dos anterigres, pues era la reproduccién de la fraccidn 11} de-

la Ley inmediata anterior:
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I¥.- Esta fraccidn Yo mismo que la V1 eran idéntiﬁas'a las”=-
preceptuadas por la Ley de la Propiedad Industrial ﬂe‘3] de dit'iem-b'f':e - 
de 1942; AT

V.- Cuando el registro se hubiera otorgade con base en decla-
raciones falsas o inexactas; B

VIl.- Cuando el agente o el representante del titular dé una-
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de --
ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la ﬁ\arca
extranjera. En este caso el registro se reputara como obtenido de mala-
fé.

Estas dos G1timas fracciones fueron innovaciones en relacidn-
a-las declaraciones administrativas de nulidad de un registro marcario.

La accidn de nulidad que se funde en las fracciones I, Vy -
Vil, se podrd intentar en cualquier tiempo; la fundada en las fraccio--
nes IV y VI, en un plazo de tres afios; la fundada en la fraccidn i1, en
el plazo de un afio y la fundada en la fraccidn I1I, en un plazo de seis
meses.

Dichos plazos se computaban a partir de la publicacidn del --
registro en 1a Gaceta de lnvenciones y Marcas.

De igual forma que en 1a Ley anterior, la declaracidn de nuli
dad de una marca, se hacia en los casos que se requeria, de oficio por-
1a Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (11), a peticidn de par-
te o del Ministerio Piblico Federal, cuando tenga algln interés la Fede
racién .

E1 procedimiento para solicitar la declaracidn administrativa

11.- Al hablar de 1a Secretaria de Camercio y Forento Industrial,diremos: SECCF1.
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de nulidad de una marca registrada, debia formularse por escrito, acom-
pafidandose los documentos y constancias en que se fundara la accién. For
muléndose por separado tantas solicitudes, como acciones desearan ejer-
citarse,

tos sefialaba ésta Ley, que esta solicitud debia hacerse en --
idioma espaiiol, la cual se podria hacer, por propio derecho, ya sea el-
titular, o a través de mandatario, mismo que acreditaria su existencia-
y sus facultades, si era persona moral, por los medios establecidos en-
la legislacion civil o mercantil, aplicable o en los tratados interna--
cionales de que México fuera parte. Si era persona fisica y 1o hacia --
por mandatario, su personalidad se acreditaria mediante carta poder, --
suscrita ante dos testigos, escribiendo sus nombres completos asi como-
su domicilio, sin que se requiriera legalizacidon alguna.

Los extranjeros que promovieran ante la autoridad respectiva,
deberian acreditar su debida estancia en el pais, y sefalar domicilio -
para oir notificaciones y/o sefialar apoderado o persona autorizada. En-
tanto no se cumpliera con lo anterior, se tendria como tal el ltimo --
que apareciera en la SECOFI, y de no existir tal, el que se hubiera -~
sefialado en 1a solicitud o promocidn correspondiente. En estos casos, -
las notificaciones surtian sus efectos alin cuando fueran en el domici--
1io del mandatario y &ste hubiere renunciado, cumpliendo con 1o dispues
to por el articulo 2603 del Codigo Civil para el Distrito Federal.

Por otra parte, si no se cumplia con las constancias y docu--
mentos en que se funddé la accidn, se concedia al promovente un plazo -
no menor de ocho ni mayor de quince dias habiles para que cumpliera, --
apercibido que en caso de no cumplir en dicho término, se tendria por -

abandonada su gestién. Era aplicable supletoriamente, el Cddigo Federal



de Procedimientos Civiles,

Se corria traslado a la contraparte, en el domicilio sefialado
en el expediente, conforme al articulo 192 de la LIM, o en el domicilic
que designara el promovente, para que se enterara de los documentos y -
constancias en que se fundd la accidn, concediéndole un plazo no menor-
de quince ni mayor de treinta dias habiles, para que manifestara lo que
a su derecho conviniere.

La SECOFI, podria allegarse, de todos los elementos que consi
derara necesarios para cerciorarse de 1a veracidad de cualquier dato, y
en su caso, réquerir la comprobacion correspondiente.

En el supuesto que el titular de un registro marcario, hubie-
re cambiado de domicilio sin dar aviso a Ta SECOFI, la notificacidn se-
hacia a costa de quien intentara alguna accidn en su contra, por medio-
de Ya publicacidn en el DOF, y en un diario de los de mayor circulacidn
en 1a Repiblica Mexicana, por una sola ocasidn, haciendo un extracto de
ta promocién, Sefialdndose alli mismo, el plazo concedido para que se --
apersonara el demandado.

Pasado gl término para formutar objeciones y previo el estu--
dio de los antecedentes relativos, y desahogadas las pruebas, se dicta-
ba 1a resolucidn que conforme a derecho procediera, notificindose a las
partes. Para llevar a cabo la notificacidn respectiva, se sequia en lo-
. conducente 1o seiialado en parrafos anteriores.

En el Reglamento de Ya LIM, de 30 de agosto de 1989, en su --
articulo 109 fraccidn 1, sefiala que efectivamente la nulidad de una mar
ca podrd hacerse de oficio, a peticién de parte o por medio del Ministe
rio Piblico Federal, cuando tenga algdn interés la Federacidn.

En el siguiente articulo, dice que cuando transcurran mas de-
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un afic sin promover en las declaraciones administrativas solicitadas, -
se tendran por abandonadas, contando dicho término a partir de la @lti-
ma promocidn.

A toda promocién presentada, se dard la contestacidn que pro-
ceda, siempre y cuando no exista inconveniente legal al respecto.{Art.
1.

En el articulo 113, sefiala que se deberd acreditar la persona
1idad del promovente, acompaiiar las pruebas documentales de que se dis-
ponga 0 eén su caso, senalar en que expediente se encuentran de esa - -
Direccidn, a las cuales se sacardn copias para ser debidamente integra-
das en ese asunto.

También da un plazo de entre ocho y quince dias para que se--
subsane la omisidon que en su oportunidad se le sefiale, apercibiéndole -
que en caso de no cumplir en el término sefalado, se tendra por abando-
nada la gestién, la que se le notificard una vez actualizada esta cau--
sa.

Debera promover por separado tantas acciones desee, alin si -
fueren contra una sola persona.

Esta de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 194 de la LIM
en cuanto al emplazamiento, tiempo de contestacidn; contemplando ademas,
una prorroga por un periddo similar, cuando todas o algunas pruebas a -
ofrecer obren en el extranjero. Transcurrido el plazo normal o el de --
prorroga si la hubo, se dictard la resolucidén respectiva, tomandose en-
cuenta todos los elementos de que disponga, asi como de los que por su-
parte se haya allegado, teniendo a este respecto, la mds amplia liber--
tad. (Art.114).

De 1a declaracién administrativa de oficio, se hard del cano-



- 3‘ -
cimiento de! demandado un extracto de los hechos en que'se funda ésta,-
siguiendo las formalidades sefialadas en el articulo 114,de‘éste Reéﬁa--
mento.

Si la declaracidn es solicitada por el Ministerio Piblico Fe-
deral, para el ejercicio de la accién penal, de igual forma se dard vis
ta a aque) contra quien se intente ésta y en su caso, al propio denun--
ciante, En estos casos, tomando en cuenta lo aportado por el demandado,
o en su caso, por aquel contra quien se intenta la accidn penal y lo --
investigado por la propia Direccidn, se hard la declaracién correspon--
diente, procediéndose en consecuencia. {Art.115).

Por 1o que hace a las notificaciones y emplazamiento se segui
ra con lo sefialado en la LIM, actualmente LFPPI. Agregando, que cuando-
haya urgencia en la notificacion y obre el domicilio en el expediente,-
ésta se hara por medio de mensajero. En este caso, la notificacidn serd
a costa del solicitante de la misma. En la propia notificacién se sefia-
lard el plazo que se conceda al demandado para que manifieste en lo que
a su derecho convenga. {Art.116).

Por d41timo, en el articulo 118, sefiala que los incidentes de-
previo y especial pronunciamiento, que se hagan valer en las declaracio
nes administrativas en estudio, se substanciaran al emitirse la resolu-
cidn respectiva.

Este reglamento abrogd el publicade en el DOF, el 20 de febre
ro de 1981, y el de 1a Ley de Invenciones y Marcas en materia de Trans-
ferencia de Tecnologia y Vinculacion de Marcas, publicads en 1a misma -

fuente informativa, el 14 de octubre de 1986.

2.5. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE



20 ‘DE MARZO DE 1883.

Por lo que hace al Convenioc de Paris, nos dice Rangel N.dina -
(12), fué creado con la idea de formar un conjunto de reglas comunes ==
para-ser aplicadas a los extranjeros adherentes a &ste; idea que fué --
planteada en el Congrese de Viena de 1873. Posteriormente, en el Congre
50 de Paris de 1878, se reiterd y culmind con la firma del tratado co--
lectivo que se denomind "Convenio de Unidén de Paris de 20 de marzo de -
1883 para la Proteccidn de 1a Propiedad Industrial”, con 19 articulos,-
y de la que forma parte integrante el "Protocolo de Clausura", de igual
fecha, que contiene 7 parrafos.

EY 10 de junio de 1903, México se adhirid a dichos instrumen--
tos, por medic de su representante diplomitico acreditado en la capital
de B@lgica. El Senado Mexicano, por decreto de 7 de diciembre de 1903,-
ratificd la adhesidn del Ejecutivo a la Convencidn y demds instrumentos
mencionados, segin decreto que se promulgd el 11 de diciembre de 1903.

Haremos un anadlisis de) Convenio de Paris, revisado en Estocol
mo en 1967.

E1 presente Convenio, sefiala en su articulo 1 parrafo 2):

La proteccién de la propiedad industrial tiene por objeto las-
patentes de invensidn, los modelos de utilidad, los medelos o dibujos -
industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servi-
cio, el nombre comercial, y las indicaciones de procedenciz o denomina-
ciones de origen, asi como la represifn de la competencia desleal,

Hos sefiala quienes y como se aplicard la proteccidn; en su --

articulo 2, pérrafo 1):

12.- Ob. Cit. Pag. 215.
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Los nacionales de cada uno de los paises de 1a Unidn, gozaran-
en todos los demas paises de la Unidn, en lo que refiere a la protec---
cidn de la Propiedad Industrial, de las ventajas que las leyes respecti
vas concedan actualmente o en el futuro a sus nhacionales, todo ello sin
perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Conve
nio, En consecuencia, aquellos tendradn Ta misma proteccion que éstos y-
el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre-
y cuando cumplan las condiciones y formalidaedes impuestas a los naciona
les.

2} Ello no obstante, ninguna condicidn de domicilio o de esta-
blecimiento en el pais donde ta proteccion se reclame podra ser exigida
a los nacionales de los paises de Ta Unidn, para gozar de alguno de los
derechos de Propiedad Industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la le--
gislacibn de cada uno de los paises de la Unidn, relativas al procedi--
miento judicial y administrativo y a 1a competencia, asi como a la elec
cién de domicilio o a la constitucion de un mandatario, que sean exigi-
das por las leyes de Propiedad Industrial.

Este Convenio nos dice que una marca puede ser anulada cuando-
no se ha usado, durante un tiempo, que aungue no lo sefala, debe esta--
blecerse por la legislacion doméstica. (Art.5, Sec.C,pérrafo I).

En su articulo 6° Bis, nos dice que la autoridad si lo permite
Ya legislacién del pais, de oficio o a peticidn de parte, a rehusar o -
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca, que constituya-
la reproduccidn, imitacion o traduccidn, susceptibles de crear confu---
sidn, de una marca, porque ésta, la autoridad, considere que sea en ese

pais, notoriamente conocida y utilizada para productos idénticos o simi
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lares, Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constitu-
ya la reproduccidn de tal marca notoriamente conocida o una imitacidn -
susceptible de crear confusidn con ésta.

En su segundo parrafo, fija como minimo cinco afios, para soli-
citar o reclamar 1a nulidad de una marca. No fija plazo para reclamar o
solicitar la anulacién o la prohibicion de uso de las marcas registra--
das o utilizadas de mala fé.

E1 articulo 6ter pirrafos 1) y 2), hacen una pequeiia lista de-
10 que no puede ser registrable o que debe declararse 1a nulidad, cuan-
do se hayan concedido por error,

a) De los escudos de armas, banderas, y otros emblemas de Esta
do de los paises de 1a Unidn, signos y punzones oficiales de control y-
garantia adoptados por ellos, asi como toda imitacién desde el punto de
vista herdldico.

b) Lo antes sefialado, en relacidon a los escudos de armas, ban-
deras y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones-
internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios paises-
de la Unidn sean miembros, con excepcidn de los escudos, banderas y - -
otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuer-
dos internacionales en vigor destinados a asegurar su proteccidn.

¢) No podra ser aplicado a los usuarios, lo sefialado en el --
inciso b) en perjuicio de sus titulares de derechos adquiridos de buena
fé, antes de 1a entrada en vigor, en ese pais, del presente Convenio.

De igual forma no estan obligados a partir de dichas disposi--
ciones que sefala el inciso a), no sea de naturaleza tal que haga suge-
rir, en el pablica, un vinculo entre la organizacidn de gque se trate y-

los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si
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esta utilizacion o registro no es verosimilmente de naturaleza tal que-
haga inducir a error al piblico sobre la existencia de un vinculo entre
quien 1o utiliza y la organizacidn.

2) La prohibicidn de los signos y punzones oficiales de con--
trol y garantia, se aplicard solamente en los casos en que 1as marcas -
que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancias --
del mismo género o de un género simitar.

Para la aplicacion de} articulo anterior, se deberd estar - -
actualizando constantemente en ta Oficina Internacional, la informacidn
de Yos emblemas de Estado, signos o punzones oficiales de control y - -
garantia, con excepcidn de las banderas, que solo se aplicard la prohi-
bicidn, a las marcas registradas despuds del 6 de noviembre de 1925,

Art. 6 septies.

$i e) agente ¢ el representante del titular de una marca en -
uno de los paises de la Unitn, solicita el registro de ésta, a su pro--
pio derecho, en uno o varios de éstos paises, el titular tendrd e) dere
cho de oponerse al registro selicitado o de reclamar su anulacidn, o si
1a ley lo permite, la transferencia a su favor del citado registro a -«
menos que el agente ¢ representante justifique sus actuaciones.

Por lo que hace al procedimiento para declarar la anulacidn -
correspondiente, se deja al criterio de cada pais de la Unidn, lo consi

dere pertinente.



CAPITULD III
DE LAS NULIDADES

3.7. TEOR1ADE LAS NULIDADES.

w @a teoria clasica de 1as nulidades, que ha sido sostenida por-
lgiEscﬁela Clasica, y entre sus autores encontramos a Aubry y Rau {13),
btr]t;ienes sostienen y estdn de acuerdo en la divisidn tripartita de los -
‘actos juridicbs. consistente dicha divisidn en:

' a) Inexistencia;

b} Nulidad Absoluta; y,

c) Nulidad Relativa.

De 1a inexistencia sefialan, que &sta es 1a nada juridica, que-
los actos no son susceptibles de producir ningdn efecto; ésta inexisten
cia puede hacerse valer por cualquier persona interesada y no necesita-
ser declarada por el Juez, En caso de que llegara a producir algln efec
to juridico, no se causaria desde el punto de vista juridico, sino como
un simple hecho material.

En cuanto a la nulidad, dice que es un acto juridico existente
pera que a su vez puede ser dividido en dos, el acto juridico existente
afectado de nulidad absoluta y el acto juridico existente afectado de -
nulidad relativa.

EY concepto de nulidad que nos proporciona es que, el acto - -
juridico sea realizado imperfectamente, carece de alguno de los elemen-
tos que 1a ley le exige.

Distingue la nulidad absoluta de la nulidad relativa, porque -

1a nulidad relativa, atafie o afecta el inter&s general y 13 segunda, --

13.- Rojina Villegas, Rafael. “Derecho Civil Mexicano". Vol.1, Tawo V.Edit.Porriia.Pag.135.
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afecta el interés particular o privado; lo que hace que la nulidad abso
luta sea imprescriptible, inconfirmable y que sea invocada por cualquier
persona; y la relativa, por el contrario, es prescriptible, su accion -
prescribe, puede llegar a confirmarse y desaparecer y solo puede ser --
invocada por personas determinadas.

Segln el Cddigo Civil Francés, {14}, distingue las nulidades-
11amadas de pleno derecho, de aquellos casos de invalidez que dan lugar
simplemente 3 una accidén de anulabilidad.

La nulidad de pleno derecho, es la obra directa del legisla--
dor y por 1o tanto no es necesario ejercer una accion de nulidad ante -
los tribunales, La nulidad absoluta es inmediata, ataca el acto desde -
su raiz; no puede producir los efectos que ias partes pretenden,

Esta nulidad puede ser invocada por cualquier interesado. La-
nulidad produce sus efectos frente a las partes y frente a todos los --
terceros (erga ones) porque esa causa de invalidez, ha sido establecida
por 1a ley, en proteccidn del interés general. No puede desaparecer por
confirmacidon o ratificacion, es imprescriptible, cumplia a este respec-
to con la regla antigua: quod nullum est nullo lapsu temporis convales-
cere potest (el acto viciado de nulidad de pleno derecho, no se conval i
da con el transcurso del tiempo).

De la anulabilidad, nos dice que son aquellos actos previsio-
nalmente vilidos, pero que pueden dar lugar a una accidn de nulidad o -
rescisidn que los priven de validez.

Son tres las causas que producen la simple anulabilidad:

14.- Galindo Garfias, Ignacio, "Derecho Civil". Edit.Porria.Ao 1973.Pags.240 y sigs,
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1.- ta incapacidad del autor del acto;

2.- Los vicios de 1a voluntad; y,

3.- La falta de formalidades que deben revestir el acto.

La accion de nulidad se otorga como medida protectora de per-
sonas determinadas: e! incapaz o la persona que ha emitido una declara-
cién por error, dolo o intimidacidn, A diferencia de la nulidad de ple-
no derecho, que es contemplada en la ley y que debe ser decretada por -
el juez, requiere el ejercicio de 1a accidn procesal.

Este efecto de nulidad, al quedar formado el acto anulable, -
empieza a producir efectos, 10s cuales habrin de cesar, cuando se reco-
nozca judicialmente 1a causa de anulacidn,

La ausencia de las formalidades a las que la ley sujeta el --
acto, es causa de anulabilidad, porque si bien es cierto que se ha exte
riorizado la voluntad, 1a declaracidn no se ha emitido en 1a forma pres

~crita por la ley; el acto padece un defecto por falta de aquella forma-
lidad requerida para esa declaracién de nulidad.

La Teoria de Japiot.- Este elabora una critica a la teoria --
clisica de las nulidades, que podemos resumir en cuatro puntos:

a) Se opone & la diferencia entre inexistencia y nulidad, por
no corresponder a la realidad;

b} ta teoria clasica, dice, incurre en el error de resolver -
en conjunto, casos que deben ser abjeto de soluciones menos generales,-
particularmente en lo que se refiere a la intervencién del juzgador, a-
las personas que pueden hacer valer 13 nulidad y a la posibilidad de --
convalidar el acto, ésto es, por confirmacién y prescripcidn;

¢} Liga la no produccion de efectos, la no ratificacion y Ta-

no prescripcidn, con el nimero de personas que pueden hacer valer la --



ineficacia;

d) No acepta que el problema de la nulidad y de la inexisten-
cia, deba ser tratada en grupos cerrados, porque considera que ante la-
presencia de 1a invalidez de los actos juridicos, es posible comprobar-
que existe una variedad muy grande de matices, sobre los efectos que --
produce o no el acto.

Posteriormente, al definir su posicidn con respecto al presen
te asunto, su teoria toma el siguiente perfil:

La nulidad se ha establecido en el Derecho, como una sancidn-
en contra de los actos celebrados en contravencidn a la ley, tomando en
cuenta el fin que persigue el legistador, por lo que su aplicacidn, la-
sancion debe graduarse de acuerdo con la intensidad del mal que causa--
ria el acto si produjera efectos, y de acuerdo también, con las causas-
por las cuaies se decreta la invalidez.

No considera que la inexistencia sea “la nada" en los actos -
inexistentes, hay por lo menos una apariencia de acto, que si se desva-
nece puede perjudicar los intereses de terceros.

Sigue abundando al respecto, que no debe hablarse de nulidad-
absoluta y relativa, sino de simple ineficacia (invalidez) que serd --
graduada, segiin cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza del
acto, los intereses en presencia y las consecuencias que produciria la-
aplicacidn de la sancidn de ineficacia; otorga al juzgador, un derecho-
de critica, para estimar, valorar y determinar en cada caso, que elemen
to y que efectos del mismo, de sus consecuencias y de los diversos inte
reses en presencia deben mantenerse,

Hasta aqui, concluye su exposicidn respecto a 13 teoria de --

las nulidades. La cua) no varia mucho con respecto a la teoria cldsica,
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en todo caso, si es importante la distincion que sefiala para sancionar-
un acto juridico, tomando en cuenta los dafios que se causaria al emitir
se viciado, los intereses perseguidos y la naturaleza misma del acto; y
en consecuencia deja sin lugar a dudas, bien claro, que la opinidn del-
juzgador para calificar tanto los efectos como el acto mismo, debe ser-
graduat de acuerdo a las circunstancias mencionadas.

Por su parte Piedelievre, al vertir su opinidn con respecto a
la teoria de las nulidades, no parece prestar la misma solidez que rebe
1a en su aspecto de critica, puesto que &1 mismo reconoce que no existe
una pauta objetiva que permita fijar de antemano cuales son los efectos
que los actos nulos o inexistentes deban producir. Debe segin €1, aten-
derse simplemente a una tendencia de espiritu, para saber cuales son -
los efectos que deben quedar inexistentes, cuales deben prevalecer y --
cuales deben quedar destruidos {15).

Su critica, mds que una teoria, consiste en hacer ciertas --
orientaciones, que permitan al juzgador determinar los efectos que debe
producir el acto inexistente, siendo los siguientes:

I.Aplicar esta tendencia en donde rija ampliamente el princi-
pio de la autonomia privada;

I1.En donde el formalismo sea menos riguroso;

II1T.En donde se trate de actos de naturaleza compleja; vy,

1V.Donde 1a accidn de nulidad, se dirija en contra de las con
secuencias del acto y no contra del acto mismo.

Opina que en presencia de la nulidad o de la inexistencia, se

15.-Citado por Galindo Garfias, Ignacio.Ob.Cit.Pag.247.
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debe tomar en cuenta la buena fé de las partes, 1a proteccidn dal interés

de los terceros y la seguridad juridica.

Al analizar, lo dicho por la escuela clasica, 1o feéuﬁ%:Len, q;‘, 
tres puntos, segin &1 al hablar del acto: 4

1.- Cuando a pesar gue 2] acto no es susceptible de proddcir -
efectos principales, da lugar a otro tipo de consecuencias, qué ﬁo ﬁor -
ser secundarias, deben pasar inadvertidas;

2.- Considera, que hay actos.que producen sus efectos durante -
cierto tiempo y alin despuds de Ia sentencia que declare su invalidez; en
tonces no puede decirse, gue lo que es nulo no produce ningln efecto; y

3.- EV acto nulo, pese a su evidente invalidez, produce plena--
mente sus efectos. (E£j.el matrimonio celebrado de buena fé).

En conclusion, procede a sistematizar su doctrina, partiendo en

-sentido contrario a) normalmente valido: La nulidad o inexistencia de un
acto no impide que éste produzca efectos.

Por Gltimo, estudiaremos l1a Tesis de Bonnecase, misma que no -=
difiere mucho de 1a doctrina cldsica, puesto que &) considera que la di-
visidn no debe ser tripartita, sino bipartita. Se separa de la teoris --
clasica, en cuanto a 1a ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto, --
puesto que en esta teoria, produce siempre la nutidad absoluta; en su -
modo de ver Bonnecase, la ilicitud en e) objeto, motive o fin de) acto ,
puede preducir tanto la nulidad absoluta como 1a nulidad relativa, si en
éste Qltimo caso, el acto puede ser confirmado, la accidn es prescripti-
ble, o en los casos en que exista alguna disposicidn legal que confiera-
la accién de nulidad sdlo a determinadas personas.

Este autor, influyd de manera notable en el concepto de fos --

actos invalidos en nuestro Codige Civil) de 1928; construyd su teoria de-
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1as nuilidades y el pensamiento de Japiot y Piedelievre.

Esta de acuerdo, en que la inexistencia tiene lugar, cuando al-
acto le falta alguno de los elementos de definicidon y éstos elementos --
son de dos drdenes, uno sicoldgico y subjetivo (ia voluntad)y otro mate-
rial u objetivo (el objeto o la solemnidad cuando se trata de actos so--
lemnes), La inexistencia se caracteriza, porque el acto no es suscepti--
ble de producir ningiin efecto, porque la inexistencia puede hacerse valer
por cualquier interesado y no necesita ser declarada por el juez.

Por lo que hace a la nulidad, ésta ataca al acto, porque se ha-
realizado imperfectamente, carece de alguno de los requisitos que sefiala
1a ley; y mientras los efectos del acto viciado de nulidad (absoluta o -
relativa), no sean destruidos a través de sentencia, el acto produce sus
efectos para 1os que fue creado. Distingue entre nulidad absoluta o de -
interés general y nulidad relativa o de interés privado.

Define a la nulided absoluta como aquella que reune los caracte
res de: que puede ser invecada por cualquier interesado; no desaparece -
por confirmacidn y 1a accidn de nulidad no se extingue por prescripcidn.
A 1a nulidad relativa por su parte,la califica a contrario sensu, es - -
decir, &sta puede ser invocada por determinadas personas; la nulidad pue
de desaparecer por confirmacidn y también puede extinguirse por prescrip
cidn.

Y concluye que, los actos viciados por falta de capacidad de --
tas partes,por vicios de voluntad o por falta de las formalidades esta--

blecidas por 1a ley, producen siempre la nulidad relativa.

3.2 NULIDAD ABSOLUTA,

A manera de introduccion en éste punto, es conveniente decir --
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que, la nulidad del acto juridico, es la privacién legal de los efectos
que se reputan queridos por las partes y en virtud de causas incidentes
en la formacidn del acto juridico.

Partiendo de este hecho, vemos que los actos pueden estar --
afectados de nulidad cuando, en su formacién se den los supuestos que -
establece la ley, esto es, que cuando un acto juridico afecte el inte--
rés general y los efectos que causen no desaparezcan per confirmacion -
ni por prescripcion.

Hasta este momento hemos expuesto que 1a mayoria de los auto-
res suelen distinguir tres grados de invalidez en los actos juridicos y
que son:

a) Inexistencia:

b} Nulidad Absoluta;

¢} Nulidad Relativa.

A este respecto hablaremos sobre la nulidad absciuta.

Garcia Maynes (16), nos dice que la nulidad absoluta es ta --
que ataca a los actos que se ejecutan materialmente en contravencidn a-
un mandato o a una prohibicion de una ley imperativa o prohibitiva, es-
decir de drden piliblico.

Por su parte Ferndndez de Velazco (17), habla de una nulidad-
absoluta, que &1 1a 1lama "Nulidad Radical”, el acto existe, pero grave
mente viciado; posee alguna eficacia juridica; pero muy precaria y cual
quiera puede invocar su nulidad, aunque mientras no se¢ imponga, el acto

mantiene su eficacia.

16.-Garcia Maynes Eduardo,"Introduccion al Estudio del Derecho”.Edit.Poria.1976.Pag.89.
17.-Autor citado por Fraga,Gabino."Derecho Administrativo".Edit.Porriia.1985.Pag.291.
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Por su parte el {ddigo Civil para el Distrito Federal, en su-

articulo 2226, nos dice que "La nulidad absoluta por regla general no -
impide gque un acto produzca provisionalmenie sus efectos, los cuales --
serdn destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nu
lidad. De 11a puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la -

confirmacion o Ya prescripcién®.

3.3. NULIDAD RELATIVA.

Dentro de esta figura, existen varias formas de convalidar un
acto juridico que se considere viciado de nulidad, pero en primer lugar
expondremos algunas definiciones de ellas.

Nuestro Codigo Civil, nos define a l1a nulidad relativa, como-
aquella que desaparece por Va confirmaciGn o la prescripcidn y que - -
Unicamente puede ser invocada por 1as personas que intervienen en el --
acto juridico realizado.

Considera como nulidad relativa, aquel acto que carezca de --
forma, cuando el acto no es solemne, el error,el dolo, 1a violencia, la
lesion y Va incapacidad {Art,2228).

Para Baudry-Lacantinerie (18), la nulidad relativa es una me-
dida de proteccién que la ley establece a favor de personas determina--
das, por ejemplo, los incapaces.

Algunas tesis de nuestros maximos Tribunales al respecto nos-
dicen que:

ACTOS JURIDICOS, NULIDAD POR FALTA DE FORMA DE LOS.(LEGISLA--

CION DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE GUERRERO).Si bien es

18.-Autor citado por Garcia Maynes,fduardo,0b.Cit.P3g.89.
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cierto que 1a faita de forma produce 1a nulidad de) acto juridi
co, también io es que de conformidad con 1o dispueste por Tos -
articulos 2228 y 2229 del {ddigo Civil del Distrito Federal, en
vigor en e) Estado de Guerrero, &sta nulidad no es absoluta --
sino relativa y, por lo mismo, Onicamente puede hacerse valer -
por las partes que intervinieron en dicho acto juridico.

Quinta época: Tomo CXXVI, P3g.?1. A.D,2026/55.
Lucio Navarrete,Calletano.Mayoria de 3 votos.
Tesis reltacionada con Ta nimero 1208 titulada “NULIDAD ABSOLUTA

Y RELATIVA™,

Otra tesis es 1a denominada:

NULIDAD POR FALTA DE FORMA,-E1 cumplimiento voiuntario de un -
contrato no solemne, surte efectos de ratificacibn y extingue -
Ja accidn de nulidad por falta de forma.

Tesis nimero 199; Apéndice 1917-1985; Cuarta Parte, Pag.501,

En este criterio, vemos la convalidacidn de un acto juridico --

provisto de nulidad refativa por falta de forma.

3.4, LA NULIDAD Y SUS EFECTOS SEGUN EL CODIGO CIViL.

En €1 Titulo Sexto de) Cddigo Civil para el Distrito Federal, -
encontramos lo relativo a 1a inexistencia y la nulidad.

Del acto juridico inexistente, sefiala el articulo 2224, que es-
aquel que no producird efecto legal alguno, cuando carezca de consenti-
miento o de objeto que pueda ser materia de &},

En los siguientes articulos, describe dos tipos de nulidades,la
nulidad absoluta y la nulidad relativa, siendo indistintamente, por la -

ilicitud en el objeto, en el fin o en la condicitn del acto como lo dis-
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ponga la ley.

En cuaniu a la nulidad absoluta, es-una figura que vista desde-
cualquier angulo, existe plenamente cuando sea sefialada por alguna ley,-
y en el presente caso, sdlo dice los elementos que debe reunir, pero no-
sefiala de manera concreta en que casos se daria esta.

Por 1o que hace a la nulidad relativa, al sefalar los supuestos
en que operaria la misma, confiere medios para subsanar los vicios con -
los que nacid; cuando un acto juridico afectado de nulidad por falta de-
forma establecida por la ley, se extingue por confirmacion, de ese acto-
hecho en forma omitida; lo misme sucede contra aquel acto en el cual ha-
cesado el vicio o motivo de nulidad,con los que un contrato fue califica
do de nulidad, por incapacidad, violencia, o error. La confirmacidn se -
retrotrae al dia en que se verificd el acto nulo, y ese efecto no perju-
dicard a los derechos de terceros. En los casos de nulidad fundada en --
incapacidad o error, su accidn prescribe en el mismo tiempo en que pres-
criben las acciones personales o reales, segln la naturaleza del acto, -
cuya nulidad se pretende; tratdndose del error, si se conoce antes de -
que transcurran estos periodos, la accidn prescribe a los sesenta dias,-
desde que el error fué conocido.

Los efectos que traen como consecuencia el acto anulado son:

1.- La anulacion del acto obliga a las partes a restituirse ---
mutuamente 1o que han recibido o percibido en virtud o consencuencia del
acto anulado (Art,2239).

2.- 59 el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas-
consisten ambas, en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no
se hard la restitucién respectiva de intereses o de frutos, sino desde -

el dia de 1a demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos -
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hasta esa época se compensan entre si. (Art.2240).

3.- Mientras que uno de Tos contratantes no cumpla con la de-~
valueidn de aquello que en virtud de la declaracidn de nulidad del con-
trato estd obligado, no puede ser compelido el otro a que cumpla por su
parte. {(Art.2241}.

4.- Todos 1os derechos reales o personales transmitidos a ter
ceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a propietario de
B) en virtud de! acto anulado, guedan sin ningln valor y pueden ser re~
clamados directamente de) poseedor actual mientras que no se cumpia la-
prescripcidn, observindose lo dispuesto para los terceros adquirentes -
de buena f&. {Art.2242}.

También en este sentido, nuestros mdximos Tribunales, han he-
cho acto de presencia al pronunciar la tesis:

NULIDAD. EFECTOS DE LA.- A) declarar una sentencia nulas unos

actos, aun cuande en ella nos indique de manera expresa que -

las partes se restituyan 1o que respectivamente deban recibir,
por virtud de la celebracidn de los actos nulos debe c¢anside-
rarse que dicha drden se implica en la celebracidn misma de -
ta nulidad, puesto que los efectos de asta consisten precisa-
mente en que las partes se hagan }as sefaladas restricciones,

Sexta Epoca; Cuarta Parte; Vol.XXVIII, Pag.222.A.D.630/57;

Florencio Cruz. Mayeria de cuatro votos.

Tesis relacionada con la Tesis Jurisprudencial nlmero 1208, -
que se titula: “NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD RELATIVA“,

Humberto Agliano (19}, Profesor asistente en la Facultad de -

19.- Agtiano,Hurberto."tulidad. ~Actos mulos y anulables.-Hulidad Absoluta y Nudidad Rela
tiva.-Criterio y Distincion”,"Revista Juridica” Nim.18.A%0 1967.5an Niguel de Tucu~
man,Argerit ina, Pags.51 y 52.
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Derecho y Ciencias Sociales de Tucumin. Catedra de Derecho.-Nos dice --
que el acto es anulable cuando el defecto o falla no aparece a "simple-
vista" y es necesario realizar una investigacion de hecho para demos=---
trar su existencia. Se requiere también por otra parte una "valoracion”
que debe hacer el juez de esta causa de invalidez de tal manera que es-
necesario que &1 mismo aprecie la importancia o gravedad de la misma, y
el acto resultard nule si a criterio de juzgador se reiinen las condicio
nes necesarias para que el acto sea invalidado, por ello la nulidad re-
suita de 1a sentencia judicial a diferencia de los nulos, en gque ésta -
no es necesaria. Ejem. Cuando un acto adolece de algunos de los vicios-
de la voluntad (error, dolo, violencia}l es sclamente anulable, porque -
es necesario demostrar previamente el vicio y luego hace falta que el -
Jjuez pronuncie la nulidad del acto si a su criterio el vicio es de tal-
magnitud que necesariamente deba declarar su anulacidn,

Hace Ta misma distincion entre nulidad abscluta y nulidad re-
lativa, diciendo que ésta Gltima es pronunciada solamente en vista a --
salvaguardar un interés particular o individual y que s58lo puede ser --
alegada y pedida Unicamente por la parte interesada.

Este autor sigue el mismo criterio que la mayoria de los cita

dos en este apartado.



; SeAPITULG IV .
LEY'DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*

4.1, EL REGISTRO DE UNA MARCA ES NULO. (ART. 151).

La presente ley fué publicada en el DOF, el 27.de junio de --
1991, 'y al igual que las anteriores leyes relativas a esta matéria, tam
bién feser\}a un capitulo para regir lo referente a lo que debe ser anu~
lado en relacidn a un registro marcario,

A continuacion transcribiremos el contenido del articulo 151-
de la LFPPI, que a la letra dice:

Art.151.- E1 registro de una marca es nulo cuando:

1.- Se haya otorgado en contravencidn a las disposiciones --
sobre requisites y condiciones para el otorgamiento del registro. Para-
efectos de lo dispuesto en ésta fraccidn, se consideran requisitos y --
condiciones para el otorgamientc del registro los establecidos en las -
fracciones I a XV del articulo 90.-

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion,
a otra que haya sido usada en el pais con anterioridad a la fecha de -~
presentacion de la solicitud de 1a marca registrada y se aplique a los~
mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer
el mejor derecho por usc anterior, compruebe haber usade 1a marca inin-
terrumpidamente en el pais, antes de la fecha de presentacidn o, en su-
caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registrd;

111.- La marca se haya venido usando con anterioridad en el -

extranjero, en la misma hipdtesis de la fraccion anterior, si ademis --

*.- Awlicada en el Diario Oficial de la Federacitn el 27 d2 junio de 1991, y que entré-
en vigor al dia siguiente de su publicacion,
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de uso ex1ste el reg1stro extranjero, y que el: pa1s de origen'tenga -
rec1proc1dad con Mexico,

RURE) reg1stro se hubiera otargado con base en datos falsos
0 ine*actos contenidos en su solicitud, que sean esenciales;

V.- Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de
apreciacidn, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por --
tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusidn y
que se aplique a servicios o productos iguales o similares;

VI.- £) agente, el representante, el usuario o el distribui--
dor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y -
obtenga el registro a su nombre de &sta u otra similar en grado de con-
fusidn sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranje--
ra. En @ste caso el registro se reputara como obtenido de mala fé&.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo-
podradn ejercitarse dentro de un plazo de cinco afos, contados a partir-
de 1a fecha en que surta sus efectos la publicacidn del registro en la-
Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y VI, que podréan ejer-
citarse dentro del plazo de un afio.

En relacidn con lo seiialado a éste respecto en la LIM, no ~ -
varid substancialmente, disminuyd en una fraccidn (desapareciéd la frac-
cion 1V de éste ordenamiento) y aumentd el plazo para solicitar la ac--
cidn de nulidad; pero en términos generales, es 1o mismo.

A este respecto es conveniente aclarar, que anteriormente la
fraccion I del articulo 147 de la LIM, nos decia:

Art.147.- El registro de una marca es nulo:

I.- Cuando se haya otorgado en contravencidn a las disposicio

nes de ésta ley o de la vigente en la época de su registro.
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Este ordenamiento daba a Jos usuarios de la Propiedad: Indus-
trial, un panorama mas amplio para ejercitar una accién de nulidad,. --
actuaimente, pretende, la LFPPI, buscar ser -mis objetiva en sus preéeg
tos, 1o que nos induce a creer que si no se cumpie con la hipdtesis -~
senalada en cada articulo de ta LFPPL, es preferible no promover’ningg .
na accidn de nulidad.

Actualmente la fraccion 1 del articulo 151, antes transcri--
to, nos menciona que “se consideran requisitos y condiciones para et~
otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones 1-a XV .--
del articulo 90", es claro al hacer la distincidn y selo se relaciona- -

ria con determinados articules.

4.2. EN RELACION CON QTROS ARTICULOS.

Transcribiremos 105 supuestos mds frecuentes que se dan - -
sobre este tema.

Art. 90.- No se registrardn como marca:

1.~ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales -
animadas o cambiantes, que se expresan de manera dindmica, aln cuando-
sean visibles;

IT.- Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o-
seryicios que pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas pala
bras que, en el lTenguaje corriente o en las priacticas comerciales, se-
hayan convertido en Ya designacion usual o genérica de los mismos;

I1l.~ Las formas tridimensionales que sean del dominio pibli
€0 0 que se hayan hecho de uso comin y aquellas que carezcan de origi-
nalidad que las distinga facilmente, asi como la forma usual y corrien

@ te de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcidn indus-~-
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Iv.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,-
‘que considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas
de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Que-
dari incluidas en el supuesto anterior las patabras descriptivas o indi
cativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de ori
gen de. los productos o la época de produccidn;

V.- Las letras, los nimeros o los colores aislados, a menos-
que estén combinados o acompafiados de elementos tales como signos, di-
sefios 0 denominaciones, que les den un caracter distintivo;

VI.- La traducecifn a otros idiomas, 1a variacitn ortogrifica
caprichosa ¢ la construccidén artificial de palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten sin autorizacidn,escudos,
banderas o emblemas de cuatquier pais, estado, municipio o divisiones-
politicas similares, asi como las denominaciones y siglas de organiza-
ciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cual-
quier otra organizacion reconocida oficialmente, asi como la designa--
cibn verbal de los mismos;

VIIl.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficia--
Tes de control y garantia adoptados por un estado, sin autorizacién de
ta autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemo
rativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la represen-
tacidn grifica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos-
en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, -
reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los
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mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen-
la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confu---
sidn o error en cuanto a su procedencia;

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

XII.- Los nombres, seuddnimos, firmas o retratos de personas,
sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su conyu
ge, parientes consanguineos en grado mids proximo o parientes por adop-
cidn;

XIII.- Los titulos de obras literarias, artisticas o cienti-
ficas y los personajes ficticios o simbdlicos, salve con el consenti--
miento de su autor, cuando, conforme a la ley de la materia, éste man-
tenga vigentes sus derechos; asi como los personajes humanos de carac-
terizacidn, sino se cuenta con su conformidad;

X1V.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de engafiar al piblico o inducir a error entendiendose por
tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, =---
componentes 0 cualidades de los productos o servicios que pretende --
amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,-
iguales o semejantes a una marca que la Secretaria, estime notoriamen-
te conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servi
ciog

XV1.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de con



- 53 -
fusidn a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos o simila--
res productos o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una marca
que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada --
por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios simila---
res;

%VII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de --
confusion, a un nombre comercial aplicaedo a una empresa o un estableci
miento industrial, comercial o de servicios, cuyo gire preponderante -
sea la elaboracidn o venta de los productos o la prestacidn de Tos ser
vicios que se pretenden amparar cen la marca, y siempre que el nombre-
comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacidn-
de 1a solicitud de registro de 1a marca o la de uso declarado de la -~
misma, Lo anterior no serd aplicable, cuando la solicitud de marca, la
presente el usuario del nombre comercial, sino existe otro nombre co--
mercial idéntico que haya sido publicado.

Como 1o sefiala el articulo 151 fraccidn I de la LFPPI, la --
accidn de nulidad planteada con @ste, debe ir directamente relacionada
con alguna fraccion de la I a la XV, del articulo 90 de esta misma - -
ley, pues por si solos ambos preceptos legales carecen de fundamento -
legal en las declaraciones administrativas de nulidad de una marca re-
gistrada.

Puede darse la nulidad, cuando convivan armdnicamente el - -
articulo 151 fraccién IV, en relacidn con el articulo 113 de 1a - -
LFPPI.

Para que esto suceda, debid haberse proporcionado datos fal-
sos o inexactos en los requisitos de la solicitud del registro de una-

marca y que sean esenciales: seria entonces, desde mi apreciacion, en-
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relacion con la fraccién I del articulo 113, por lo que hace al nom---
bre, la nacionalidad y domicilio del solicitante; con la fraccidn II,-
no choca, porque en relacion a este requisito si algo no queda claro,-
puede ser requerido por la Secretaria, al estarse verificando el exa--
men de forma que la ley al respecto senala en su articulo 119; ésta --
fraccion 11I, si es importantisima, porque en base a ella se pueden --
presentar conflictos de fechas de primer uso y anularse o cancelarse -
muchas marcas registradas; en cuanto a la fraccion IV, sigue la misma~
suerte que la fraccidn 11, pues puede ser requerida como aclaracidn en
cuanto a proteger los productos o servicios a que se aplicard la mar--
ca; y finalmente, la fraccidn v, gue establece 1o gue al respecto sefia
le el Reglamento de 1a LFPPI,

La transgresidon del articulo 122 de la LFPPI, trae como con-
secuencia la nulidad de una marca, si al momento en que deba hacerse -
el examen de fondo, que sefiala dicho precepto legal, se omite por - -
error o falta de apreciacion, citar el inconveniente encontrado y se -
otorga la marca existiendo en vigor otra parecida o igual en grado de-
confusién y que ampare los mismos o similares productos o servicios, -
en relacién con el articulo 151 fraccion V.

Otro supuesto de nulidad sobresaliente, seria que cuando se-
promoviera la solicitud correspondiente, y no estuviera acreditada la-
personalidad del mandatario, como se ha establecido en el articulo 181
de 1a ley, podrd ser:

I.- Carta poder simple suscrita ante dos testigos, si el man
dante es persona fisica;

I1.- Escritura piiblica o carta poder con ratificacion de - «

firmas ante notario cuando se trate de persona moral mexicana, debien-
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“do acreditarse’rla legai existencia de'@sta y las facultades del otor--
gant‘e;“y,"“

II1.- Poder otorgado conforme a la legislacion aplicable del
lugér donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, y-
en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el-
poder se dé fé& de la existencia legal de la persona moral en cuyo nom-
bre se otorgue el poder, asi como del derecho del otorgante para con--
ferirlo, se presumird la validez del poder, salvo prueba en contrario.

Debera acreditarse la personalidad del promovente, en cada -
trimite que se realice, pero bastard con una copia simple de ta cons--
tancia de registro, siempre y cuando, el poder se encuentre inscrito-
ante el Registro General de Poderes,

Estos son solo unos supuestos en que puede operar la nulidad
de una marca registrada, pero no son los Onicos, puesto que habra - -
otros con distinta causa pero con el mismo fin, es decir, declarar ---

nulo un registro marcario.

4,3. CRITERIO PARA DECLARAR O NEGAR LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO
POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

Como hemos expuesto a lo largo del presente trabajo, debemos
considerar a 1a marca como todo signo, denominacidn o figura distinti-
va de todas aquellas que protejan productos o servicios de su misma --
especie o clase .

De ahi que, lo que se pretende con un registro marcario, - -
debidamente inscrito ante la Direccion General de Desarrollo Tecnolg--
gico, es la proteccidn de éste, y que no quede en estado de indefen---

sidn ante la competencia desleal que prevalece en @ste ambito.
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Es por eso que estamos de acuerdo en 1o que nos sefiala - -
Rangel Medina (20), en su exposicion titulada "La Especialidad de la -
Marca en la Jurisprudencia Mexicana", que nos dice que aparejado con -
el caracter de distintividad de una marca, la novedad, la licitud y la
veracidad del signo, encontramos la especialidad, como condicién esen-
cial de 1a marca.

Esta especialidad es en el sentido de que solo se aplica @ -
1a categoria de productos para 1os que ha sido creada. De aqui surge -
1a regla general segln la cual la marca no puede registrarse para pro-
teger, indeterminadamente, cualquier mercancia, ya que el alcance de -
la propiedad de una marca, se limita a la proteccidn de los productos-
para tos que fué registrada.

£] principio de la especialidad se plasma en el clasificador
oficial, de productos o servicios que sefiala el Reglamento de la ley -
de la materia. Y la misma ley, nos dice que si una solicitud de regis-
tro de marca, comprendiere dos o mis productos o servicios de diferen-
tes clases, el interesado deberd corregir su solicitud, para que la --
marca solicitada ampare productos o servicios de una sola clase.

Caso diverso resultan las marcas notorias, que gozan de un -
tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida
por la clasificacidn de mercancias, de tal manera que ain tratindose -
de articulos agrupados en categorias distintas a las que pertenecen --
los productos amparados por la marca registrada, la proteccidn de la -

marca notoria, se extiende a las mercancias que formalmente correspon=

20.-"La Especialidad de la Marca en a Jurisprudencia Mexicana", Revista Mexicana & la
Propiedad Industrial y Artistica. Rangel Medina,David.No.20.Jul-Dic.1972 Mex,D,F.
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dan a-otros grupos de la clasificacion oficial.

Por todo 1o expuesto, encontramos que al solicitarse el re--
gistro de una marca, y realizarse el correspondiente examen de fondo -
(anteriormente examen de novedad), se le cite como impedimento para su
registro, la existencia de una marca igual o parecida en grado de con-
fusidn, registrada o en trdmite por un tercero, y que ampare mercan---
cias de la misma clase de productos o servicios, que la que se preten-
de registrar.

En materia de nulidad de registros de marcas que fueron con-
cedidos existiendo en vigor otras marcas registradas semejantes o igua
les, en relacidn con mercancias pertenecientes a la misma clase, la -~
autoridad responsable, ha establecido Tos siguientes criterios:

En el caso de 1a marca ECA y Disefio, que fué registrada - -
para amparar pinturas y materiales para el pintor, clase 16, de la ---
cual se solicitdé su nulidad por considerarse que fué otorgada en con--
travencidn a Yas disposiciones legales establecidas por la ley, toda -
vez que,2 la fecha de su solicitud existian en vigor varios registros-
marcarios con la denominacién ECO, que protege los mismos productos --
que ampara aquella, la responsable, al hacer un estudio de las denomi-
naciones en controversia determind, que ambas denominaciones constitui
das por tres letras en el mismo &rden las dos primeras y la tercera --
varid, puesto que en 1a palabra ECO, solamente le fud cambiada la le--
tra "0“, por la letra "A", quedando la denominacidn ECA, trayendo como
resultado que éstas dos son semejantes tanto grafica como fonéticamen-
te, agregando al respecto que el piblico consumidor se confunda, toda-
vez que la vocal “A", no da un rango distintivo al valor substancial -

de la palabra ECO.
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Es por ello que la autoridad debe hacer, al tratarse de mar-
cas semejantes, no sdlo un anidlisis minucioso en cuanto al conjunto de
ambas marcas, sino principalmente al efecto que puedan producir en el-
plblico consumidor al primer goipe de vista, o al ser propunciadas - -
rapidamente, sin que signifique que no se pueda atender también minu--
ciosamente en los detalles de éstas, para determinar o aclarar que el-
efecto visual o fonético que puedan producir cuando se les lee u oye -
en forma ordinaria, pero atendiendo principalmente a la primera impre-
si6n que produzca en el piblico consumidor, pués es de suponerse que -
dicho piblico, no haga siempre, o nunca, un anidlisis minucioso y deta-
1lado de las marcas de los productos o servicios que adquiere.

Por 1o que hace a aquellas marcas que pretenden ser registra
das compuestas de dos o mds palabras, teniendo un elemento comin, se -
debe atender a la confusidn que origine entre el publico consumidor, -
la palabra enfatica o mas importante y se confunda con la palabra basi
ca de 1a anterioridad o claramente parezca una derivac‘ién de dicha - -
palabra. Buscando proteger incluso, el prestigio de un fabricante,para
que otro no se aproveche de ése prestigio en sus relaciones comercia--
les. Para ejemplificar dicho criterio, vemos que las marcas “"Christian
Dior", "Miss Dior", "Diorette" y "Dior Boutique", el comin denominador
es "Dior", que es la palabras mds substancial y enfatica que caracteri
za a las anteriores marcas. Luego, si se solicita la marca “Paul Dior-
vett", debe pensarse que ésta induce a confusidn al piblice usuario, -
toda vez que, el elemento "Paul", resulta gris e irrelevante, mientras
que el elemento"Diorvett”, parece ser una clara derivacidn de la pala-
bra “"Dior".

Un criterio mds que podemos distinguir es aquel que se da --
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cuando se presentan dos marcas con etiquetas o figuras, el cual consis
te en atenderse en primer término y en forma conjunta e individual, a-
todas y cada uno de los componentes que integren la denominacidn grafi
ca.y fonética de la misma, ésto es, los elementos individualizadores -
que la distingan de las demds, para de ahi determinar las diferencias-
o semejanzas existentes entre Jas marcas en conflicto y si existe con-
fusidn, entre ellas; en segundo término debe atenderse, a las figuras,
etiquetas o colores, que contengan }a denominacidn cuyo registro se -
pretende, toda vez que no es registrable como marca, cuando ésta con--
tenga los mismos elementos graficos y fonéticos de la marca citada con
anterioridad, pues estariamos ante dos marcas que ostentan notables --
similitudes en sus componentes nominales, debe atenderse primordialmen
te al grado de confusidn que pueda generarse entre ellas en virtud de-
tas semejanzas existentes entre ambas, y con posterioridad, atenderse-
a los elementos reservados en favor de la marca registrada con anterig
ridad, tales como colores, figuras, emblemas o signos distintivos, - -
pues los elementos nominales de una determinada marca, constituye el -
signo individualizador y, la etiqueta no es mas que el continente de -
aguellos elementos nominales.

En cuanto al criterio que sigue la responsable, para sefialar
que una marca es descriptiva, debe atenderse esencialmente a los pro--
ductos o servicios que pretenda ampararse con la denominacidn propues-
ta a registro, ésto es, para ejemplificar de manera clara éste crite--
rio, nos sirve de referencia ta denominacion “E1 corte inglés", gue el
solicitante pretende registrar para proteger tejidos de punto, malla y
telas; en primer lugar, debemos atender a gue la palabra "corte", ex--

presa la idea de una cierta cantidad de tela para la confeccidn de - -
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"veétidoé o tfajes,'y é\ adjetive "inglés", completa la idea para iden-
tificar ia calidad del material gue se usaria para la elaboracidn de --
dichos vestides o trajes, lo que nos llevaria a determinar que las - -
caracteristicas de dicha denominacidn, por si solas, constituyen una --
expresidn puramente descriptiva, la cual no puede ser registrable por -
carecer de elementos que la hagan diferente a lo que pretende proteger.
Es importante sefialar que no es suficiente que la marca que se pretende
registrar describa todo y cada uno de los productos que la integren, --
para que se le considere descriptiva, pues basta que describa uno solo-

de ellos, para que se considere negado su registro,

4.4. TESIS JURISPRUDENCIALES,

En este punto transcribiremos algunas Tesis Jurisprudencia---
les, sustentadas por nuestros maximos Tribunales, en relacidn con los -
criterios adoptados por la Autoridad encargada de vigilar la exacts - -
aplicacidn de 1a Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial.

La tesis titulada:

MARCAS, ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION.-Si bien este Tribu-

nal ha sostenido que para determinar si dos marcas son Seme--

Jantes en grado de confusidn, se debe atender no solo a un --

anilisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan-

producir en el piblico consumidor al primer golpe de vista, o

al ser pronunciada rapidamente, ello no significa que quien -

deba juzgar sabre la semejanza de las marcas no pueda fijsrse
minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el-
efecto que visual o fondticamente puedan producir cuando se -

Tes lee u oye en forma ordinaria, sin poner atencidn muy cui-
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dadosa. Pues la impresidn subjetiva que las marcas produzcan-
de momento, puede ser objeto de un andlisis cuidadoso, que no
olvide que debe atenderse a la primera impresién que dichas -
marcas produzcan en el piblico.
Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federa--
cign de 1917 a 1985; Sexta Parte; Tesis rendica por los Tribu
nales Colegiados de Circuito, visible en la pagina 12.
“MARCAS, CONFUSION DE.- Si una palabra es de equellas que de-
notan la procedencia en la composicién o elaboracidn de un -~
articulo, no constituye la parte esencial de l1a marca, ni pue
de por lo tanto hablarse de invasidn o confusién de marcas --
cuando en dos o mds de ellas se contengan ese tipo de pala---
bras, puesto que lo distingue a tales marcas 1o es 1a desinen
cia o terminacidn con que se adicionan las mismas. En el caso
no acontece la circunstancia apuntada, puesto gue "matén" es-
una palabra que no satisface las condiciones anotadas, porque
al anteponerle la siltaba "PHAR" a la anterioridad "matén", no
es suficiente para que fonética y visualmente no se preste a-
confusidn entre el piblico consumidor, ya que el prefijo indi
cado no puede considerarse como eficaz diferenciador de dos -
marcas que ampararian similares productos en la clase seis de
la clasificacion oficial, situacidn que adquiere mayor rele--
vancia si se atiende a los elementos reservados por la marca-
MATON y los gque pretende reservarse con la marca cuyo regis--
tro se negd".
Tesis rendide en el Informe de Labores de 1971, rendido a la-

Suprema Corte de Justicia de la Nacién, por el Primer Tribu--
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nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,=~
visible en las paginas 46 y 47.
"MARCAS. CONFUSION. DIFERENCIAS SECUNDARIAS.- Si dos marcas -
tienen una misma parte inicial o radical, que por sus caracte
risticas tienen alguna diferencia de orden meramente secunda-
rio o de significacion de menor importancia, o de uso muy --
comin, es claro que tal diferencia {que carece de énfasis) no
basta para evitar 1a confusidn entre ambas marcas (articulo -
105 fraccion X1V, de la Ley de la Propiedad Industrial), o --
para evitar que se infiera que ambas provienen del mismo pro-
ducto, lo que impide el registro de 1a segunda, ya que se - -
podria inducir a confusidon al piblico consumidor, o a que una
de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptacién --
del producto amparado con la otra".
Tesis rendida en el Informe de Labores a la H, Suprema Corte-
de Justicia de ta Nacidn en el afio de 1977, Tercera Parte. --
Tribunales Colegiados de Circuito. péginas 31 y 32. Seccidn -
Primera.
“MARCAS. CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES.-Para que una marca-
no deba registrarse, aplicando para ello el articulo 105, --
fraccion X1V, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial,
aplicable se requiere que los articulos amparados por ambas -
marcas tengan caracteristicas semejantes. De manera que si se
trata de articulos que no tienen mayor relacidn entre si, por
su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, -
no hay inconveniente en usar marcas que podrian confundirse,-

cuando no hay la menor posibilidad de confusién en los produc
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tos, o de competencia comercial desleal entre Tgs producto-~-
res, La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a prote
ger el prestigio de un fabricante, de manera gque otro no pue-
da aprovecharse de ese préstigio para obtener un provecho -
comercial, en detrimento del propietario de Ta marca ante----
rior, ni pueda causar a este algun desprestigio en relacidn -
con 1a calidad de su producto. Pero cuando los productos a --
que se aplican las dos marcas son de paturaleza substanciale-
mente, o se aplican a usos substanciaimente diferentes, y se-
expenden en comercios substancialmente diferentes {cuando se-
trata de establecimientos especializados}, no se ve que haya~
razdn para negar el registro de una marca por su posible seme
Janza o confusidn con la otra. Pues en estos Casos no podrd -
haber confusidn para adquirir el producto del duefio de Ja ~-
marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el pro--
ductar dusho de 1a anterioridad podra sufrir dano en su pres-
tigio ni en su economia con el uso de la otra marca. Ki podrd
el duefio de la segunda usar e! prastigio de la primera, para-
vepder su producto, ya que ambos productos se encontraran en-
esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comercia-
les (o departamentos especiales, en comercios generales). Por
Yo demis, aunque los producios amparados por una marca perte-
nezcan a una categoria, y la marca se haya expedido en princi
pio para amparar todos 165 productos de esa categoria, si lta-
realidad es que 12 marca que estd destimada 2 amparar produc
tos de cierta naturaleza destinados a ciertos usos afinas, el

registro de esa marca no impide el registro de una segunda -~
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marca semejante que se destine a amparar exclusivamente cier-
tos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoria en
la clasificacidn del articulo 71 del Reglamento de 1a ley, --
sean articulos de naturaleza y esencialmente se vendan en Co-
mercios de naturaleza también diferentes, como es el caso, --
por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapiceria y de
cepillos dentales*.

Tesis rendida en el Informe de Labores a la H. Suprema Corte-
de Justicia de la Nacidn en el afo de 1977. Tercera Parte, --
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa --
del Primer Circuito. visible a paginas 32 y 33.

"MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES, Y SUBSIDIA
RIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.- Cuando dos-
marcas en conflicto se componen ademads de sus denominaciones-
individuales, de etiquetas o figuras, debe atenderse en pri--
mer término y en forma conjunta e individual, a todos y cada-
uno de los componentes que integran 1a denominacidn grafica y
fonética de la misma, &sto es, los elementos individualizado-
res que la distingan de las demas, para de ahi determinar las
diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en con--
flicto y si existe confusién, entre ellas, y, en segundo tér-
mino, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras, --
etiquetas o colores, que contengan la denominacidn cuyo regis
tro se pretende, pues de una correcta interpretacidon detl - -
articulo 105, fraccion IV, parrafo primero, de la anterior --
Ley de 1a Propiedad Industrial, se advierte que una figura no

es registrable como marca, cuando &sta contenga los mismos --
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elementos grificos y fonéticos de 1a merca citada con anterig
ridad, pues existiendo conflicto entre dos marcas qde deten--
tan notables similitudes en sus componentes nominales, debe -
atenderse primordialmente al grado de confusidn que pueda ge-
nerarse entre ellas en virtud de las semejanzas existentes --
entre ambas, y con pasterioridad, debe atenderse a los elemen
tos reservados en favor de la marce registrada con anteriari-
dad, tales como colores, figuras, emblemas o signas distinti-
VoS, pues como se apunta, los elementos nominales de una de--
terminada marca, constituyen su signo individualizador y, la-
etiqueta no es mads que el continente de aquellos elementes --
nominales”.

Tesis rendida en el Informe de Labores a la H. Suprema Corte-
de Justicia de 1a Nacidn en el afio de 1977. Tercera Parte por
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Admintstrativa del --
Primer Circuito, visible en las pdginas 209 y 210.

"MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.- El articulo 81, frac-~-
cibn V, de la Ley de lnvenciones y Marcas, establece que no -
son registrables como marca los adjetivos que resulten califi
cativas del producto, o de su naturaleza, destino u origen, -
Esto requiere que el adjetivo describa el producto que se - -
trata de amparar, o0 sus caracteristicas, y no que sea posible
merte descriptivo en general de cualquier cosa, sino que lo -
sea en manera especifica del producto de sus cualidades. Lue-
go si se pretende registrar Como marca un adjetivo calificati
VO gue no evoca una coneccidn directa con el producto de que-

se trata, ni con sus cualidades, y ello a pesar de que se - -
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conozca la naturaleza de ese producte, y no se ve que entre -
los fabricantes competidores haya un derecho natural y especi
fico a utilizar ese adjetivo para amparar o anunciar sus pro-
ductos en forma de no incurrir en imitacion de maerca, enton--
ces se debe concluir que ese adjetivo si es registrable para-
ese producto particular”,

Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federa--
cion de 1917 a 1985. Sexta Parte. Rendida por los Tribunales-
Colegiados de Circuite visible en las paginas 14 y 15,
"MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.- La denominacion - - -
“NATURALES", no es otra cosa que el plural de un calificativo
que expresa que las cosas a las gue se splica tienen la cuali
dad de ser originarias, es decir, que su existencia se debe -
gnicamente a la accign de la naturaleza y que no ha sufrido -
manufacturacién, por lo que tales cosas son "de buenacalidad"
por ser “naturales"; em consecuencia, 1a denominacidn cuyo --
registro se pretende, al aplicarse a los extractos de malta -
de bebidas poco alcohdlicas, incluyendo cerveza, indica una -
cualidad predominante de dichos productos, lo cual estd prohi
bido categdricamente en el articulo 91, fraccidn V, de la Ley
de Invenciones y Marcas. A mayor abundamiento, la paltabra ---
"NATURAL-£S", si bien no estd relacionada con tas especizles-
condiciones de un producto determinado, sino, en general con-
todas las mercancias, si se encuentra en el dominie piablico y
carece de particularidad para poder ser apropiada por una --
sola persona. No obsta a lo anterior, la circunstancia de gque

1a denominacidn propuesta a registro se escriba con un guidn-
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intermedio, toda vez que de acuerdo con la referida fraccidn-
V del articule 91 de Ja Ley en cita, una denominacidn descrip
tiva, no se considerard distintiva porque ostente una ortogra
fia caprichosa”.

Pubiicada en e} Informe de Labores rendido a 1a H. Suprema -~
Corte de Justicia de la Nacidn en el afio de 1979, Tercera Par
te. Tribunales Colegiados de Circuito. visible en la pigina -

128.



CAPITULO V
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVQ

5.1.PRESENTACION DE SOLICITUD ADMINISTRATIVA DE NULIDAD.

Como sucede en las diversas ramas de nuesto Derecho Positivo -
Mexicano, cuando existe un conflicto de intereses, uno de 10s caminos o
vias para su resolucidn es la presentacidn de una demanda, €) otro cami
no o via es el acuerdo de voluntades para resolver cuestiones de intere
ses encontrados; por 1o que hace a la primera situacion, en materia de-
Propiedad Industrial, cuando existe una diferencia, ésto es, cuando se-
necesita o requiere 3 la Autoridad, que resuelva una controversia sobre
derechos substanciales, es &ste el momento en el cual echamos a andar-
un proceso, mismo que entre 1a demanda y Va sentencia, comprende una -
serie de actos dirigidos a obtener de 1a Resposable, el acto vinculati-
vo que otorgue la tutela del derecho substancial a la parte gque corres-
ponda. Los actos que se realizan son producideos a través de la accion -
gue los impulsa y laos mantiene en existencia.

De esto vemos que por un lado, existe una potestad del Estado-
de hacer justicia, de dar a cada quien 1o suyo, de actuar la volundad -
concreta de la Ley; y por otro, existe una potestad del particular de -
exigir justicia: potestad de obrar ante los Organos jurisdiccionales --
del £stado. Cuando existen ambas potestades, puede instaurarse y desa--
rrollarse un proceso. Salvo en el case, gque como Yo sehala la L.F.P.P.I,
cuando de oficio se inicia un procedimiento contencioso, el Estado ---
advierte la lesidn de los derechos adquiridos por un tercero, y en su ~
lugar pone en marcha el procese o simplemente que la Federacidon la con~
sidere necesario por causas de utilidad piblica.

Huestra L.F.?.P.1,. dentro ¢el Titulo Seato, Capitulo I, ha--
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bla "Del Procedimiento de Declaracion de Nulidad, Caducidad y Cancela--
cién", en el cual nos sehala en su articuls 187, que todo procedimiento
se substanciard de acuerdo con éste Capitulo y las forwalidades que se-
fiala la Ley, aplicdndose de manera supletoria, siempre que no vaya en -
contraposicion, el L{6digo Federal de Procedimientos Civiles (*) .

La Ley al igual que el C.F.P,C,, nos enumera quienes pueden --
iniciar un procedimiento de declaracion administrativa de nulidad, pudi
endo ser 1a Secretaria de oficio o quien tenga interés juridico y funde
su pretensidn. Podemos interpretar incluso, como lo hacia la L.I.M., --
otorgar facultad al Ministerio Piblico Federal, cuando tenga algin inte
rés la Federacién, o cualquier persona fisica o moral, que funde debida
mente su accidn,

Como reglas generales en los procedimientos, la Ley nos dice,-
que toda solicitud o promocidn dirigida a la Secretaria, deberd presen-
tarse por escrito y redactada en idioma espafiol, debiendo estar firmada
por el interesado o su representante. En éste Ultimo caso, el mandata--
rio deberd acreditar su personalidad mediante:

1.~ Carta poder simple suscrita ante dos testigos, si el man--
dante es persona fisica;

II.- Escritura Pdblica o carta poder con ratificacion de fir--
mas ante notario cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo --
acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante;

111.- Poder otorgado conforme & la legislacidn aplicable del -

lugar donde se otorgue el poder o de acuerdo a los tratades internacio-

(*). En subsecuentes ocasicres al referimos al Cidigo Federal de Procedimientos Civiles
Yo harems sélo comw: C.F.P.C.
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nales, en caso que el mandante sea persona moral extranjera, Cuando en-
el poder se dé fé de la existencia legal de la persona moral en cuyo --
nombre se otorgue el poder, asi como del derecho del otorgante para con
ferirlo, se presumird la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite debera acreditarse la perso-
nalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastard con una co--
pia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra ins--
crito en el Registro General de Poderes, establecido por la Secretaria.

Cuando en un escrito aparezcan varias personas, y no se desig-
ne un representante comiin, se tendrd como tal, a la primera persona que
aparezca. De igual forma, se deberd sefialar domicilio para oir y reci--
bir notificaciones dentro del territorio nacional, comunicando & la Se-
cretaria, cualquier cambio que al respecto ocurra, en caso de no hacer-
lo asi, las notificaciones realizadas en ése domicilio, se tendran como
legaimente realizadas.

- DEMANDA.

Entendemos por demanda al escrito inicial con que el actor, --
basado en un interés legitimo, pide la intervencidn de los drganos ju--
risdiccionales para la actuacién de una norma substantiva a un caso con
creto (21);produciendo como consecuencia juridice inmediata la constitu
cién de proceso.

Atendiendo a lo antes expuesto, toda persona que promueva una-
declaracion administrativa, (demanda), debera ademas cumplir con los --

siguientes requisitos:

21+ Becerra Bautista, Jos@. "E} Proceso Civil en Mixico®. Egit. Porriia.Abo 1974 México.
Pig.28.
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1.~ Nombre del selicitante y, en su caso, de su representante;

11.- Domicilio para oir y recibir notificaciones.

111.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representan

.te; iy
1V.- E1 objeto de la solicitud, detallindolo en términos cla--
ros y precisos;

V.- La descripcion de los hechos; y

VI.- Los fundamentos de derecho.

Acompafiando a la solicitud administrativa, en originales o co-
pias certificadas, los documentos y constancias en que se funde la ac--
cion y ofrecerse Vas pruebas correspondientes.

En caso de que faltare alguno de los elementos mencionados, -
en la solicitud de declaracion administrativa de nulidad, la Secretaria
requerird por una sola vez, al promovente, para que subsane la omisidn-
o haga las aclaraciones pertinentes, otorgando al efecto un término de-
ocho dias (en este sentido, el articulo 184 sefala que los términos fi-
jados por la ley en dias, serdn Gnicamente los habiles; tratandose de -
meses, el computo se hara de fecha a fecha, considerande inciuso los --
dias inhdbiles) y de no cumplirse dentro de &se plazo, se desechard la-
solicitud.

También se desechard la solicitud por la falta de documento --
que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autoriza---
cidn o publicacion que sea base de la accidn, no se encuentre vigente.

En los articulos 193 y 194 de la L.F.P.P,l,, sefala que el em-
plazamiento a la demandada se hard en 21 domicilio que el actor sehale-
en su escrito ce solicitud o en caso de un cambio de &ste, la notifica-

cidn se hara a costa del interesado, por medio de la publicacidn en el-
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0.0.F., y en un periddico de mayor circulacion en 1a Republica Mexicana,
por una sola vez. En ésta publicacidn se hara un extracto de 1a solici-
tud administrativa, sefalando el plazo de un mes para gque titular afec-
tado manifieste 1o que a su derecho convenga,

- CONTESTACION.

En 8ste punto, debemos recordar que el demandado tiene un intg
rés y una pretencidn vdlida frente al Estado para que éste le preste su
actividad jurisdiccional, por lo que su situacidn procesal es idéntica-
juridicamente a la del actor, aln cuando es antitética porque por regla
general, pide la liberacion de vinculo que le atribuye el actor,

Dentro del término de un mes otorgado a la contraparte para --
contestar al procedimiento instaurado en su contra, el escrito en que -
1o haga, deberd contener:

[.- Nombre del titular afectado y, en su caso, de su represen-
tante;

11.~ Domicilioc para oir y recibir notificaciones.

111.- Excepciones y defensas;

I¥.- Las manifestaciones a cada uno de los puntos de la solici
tud de declaracidn administrativa;

V.- Fundamento de derecho.

Existen casos en que el demandado, ain cuando se defiende, no-
se limita a oponer una simple excepcidn, sino que introduce una nueva -
demanda, una nueva relacidn juridica, diversa de aguella que funda la -
demanda del actor. De conformidad con el C.F.P.C. al contestar el proce
dimiento administrativo, decide reconvenir el demsndado, se correrd - -
traslado, de ésta al actor, para que efectdiz su contestacidn, sujetando

se a lo sefialado sobre demanda (solicitud) y contestacién.
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En relacidn con las excepciones, existen dos clase de éstas; -
las de derecho substantivo y las procesales. )

: Las de derecho substantive no admiten clasificacidn 1egal.’- -
pues_son tantas como contraderechos puedan existir, por lo cual la ---
situacion de hecho o de derecho planteada por el actor en su demanda ~;
puede dar lugar a tantas excepciones de fondo como posibles impugnacio-
nes a esos puntos de hecho o de derecho puedan existir.

De las procesales, existen dos tipos, las dilatorias y las pe-
rentorias., Las primeras tienden a retardar el procedimiento, mientras -
que las segundas, terminan con &1,

- EXHIBICION Y DESAHOGO DE PRUEBAS.

Desde un punto de vista 1dgico, Jas partes podrdn acreditar --
al juez la verdad de Tos hechos controvertidos valiéndose de cualquier-
medio que, en su concepto, pudieran crear la conviccidn necesaria en el
animo del juzgador para aceptar como valido un hecho concreto.

Sin embargo, el legislador ha establecido "medios probatorios”
que deben ser ofrecidos, admitidos, desahogados y valorados dentro del-
procedimiento.

En otras palabras, los medios de prueba son las fuentes de las
que la ley quiere que el juzgador extraiga su propia conviccidén y por -
ello los enumera y establece una serie de complejos procedimientos que-
tienden a su desahogo.

Sobre ésta cuestion, el articulo 192 de 1z L.F,P.P.1,, nos - -
dice:

"Art.192.- En los procedimientos de declaracién administrativa
se admitirdn toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesio--

nal, salvo que el testimonic o la confesion esten contenidas en documen
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tal, asi cumo;las‘que'sean contrarias a la moral yysl'dérecﬁb“. .

Debemos creer gue al referirse a que “estén contenidas eﬁ docu
mental", se trata de'que la confesion o testimonio se haya realizado ~
ante Notario Piblico, o se trate de algin documento publico o privado -
que de éste se desprendan o supongan tales prébanzasu

A sido criterio reiterado de la autoridad responsable, que --
tanto las pruebas testimonial como confesional, no son probanzas iddne-
as en materia de marcas, refiriéndose concretamente a la comprobacidon -
de uso de un registro marcario.

Dependiendo de la naturaleza de las pruebas ofrecidas, se pro-
cederd su desahogo; si encontramos que en un procedimiento contencioso-
se ofrecieron como prueba la inspeccion, se designard un oficio de comi
sidn para que sefalando dia y hora para que tenga verificative &sta, se
cumpla con el desahogo de los puntos materia de la inspeccion, previa -
su presentacion y calificacidn que de ellos haga la Secretaria; si se -
tratare de alguna prueba pericial, la Responsable tiene la facultad ---
para sefialar su desazhogo con fundamento en el C.F.P.C,, distinguiendo -
que ésta es peritoc en materia de Propiedad Industrial no acepténdose --
otra pericial al respecto, ésto con fundamento en lo seialado en nues--
tra L.F.P.P.1.

Las documentales publicas y privadas, seran desahogadas, si es
posible, en el momento que se lleve a cabo el estudio de todos y cada -
unc de los antecedentes relativos al procedimiento en cuestion, y desa-

' hogadas las pruebas que lo reguieran ademis de éstas; por cuante hace -
& la presuncional e instrumental, por su propia naturaleza sen desahoga

das.
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- RESOLUCION ADMINISTRATIVA.

Cuando las partes han satisfecho todas las actividades que son
necesarias a la consecucidn del fin que pretenden, o sea la prestacian-
de la actividad jurisdiccional para que el Estado declara vinculativa--
mente los intereses protegidos por el derecho objetivo, surge la obliga
cion de Estado, de realizar el acto en que concentra su funcidn juris--
diccional: la sentencia.(22}).

Nuestra L.F.P.P.I., en su articulo 199 nos dice que "transcu--
rrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestacio--
nes y en sy case le prorroga a que se refiere el articulo anterior, pre
vio estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que
lo requieran, se dictara la resolucion administrativa gue proceda, la -
que se notificard a los interesados en el domicilio seialado en el expe
diente o, en su caso, mediante publicacion en los términos de articulo-
194 de ésta Ley".

Esta resolucidn administrativa debe seguir un juicio logico -~
exponiendo los hechos controvertidos, analizando los preceptos legales-
aplicables y expresando la conclusidn.

Podemos distinguir en una resolucidn administrativa que debe -
estar constituida de dos elementos importantes:

El aspecto formal &sto es, debe contener:

a} Las partes, nombre, domicilio, tanto del actor como del de-
mandado, la fecha y el nombre del asunto;

b) ta narracién, la exposicion de los hechas motivo del proce-

dimiento, &sto es la sintesis de los puntos cuestionados a través de la

22.~ M. Cit. odg. 167.



demanda, contestacidn, etc.;

¢) La motivacidon, el andlisis de los hechos controvertidos - -
con base en la valorizacidon de las pruebas y a la luz de las disposicio-
nes Tegales aplicables, asi como la solucidn que a esos problemas juridi
cos se dé. La aplicacidn de la norma abstracta a las situaciones de he--
cho, es 1o que constituye la motivacidn de una sentencia;

d) La resolucidn, la sentencia juridicamente, es ésta parte --
de) fallo, que condensa la voluntad de) Estado en el caso concreto y que
debe ser la conclusidn logica que resulte de la motivacion de la senten-
cia, con base en su parte narrativa;

e) La autorizacidn, toda actuacidn debe ser firmada para que -
tenga voluntad. Esta regla general tiene especial interés en el acto - -
culminante de un proceso que consiste en la terminacidn del mismo, me---
diante la expresidn de 1a voluntad del Estado en el caso concreto, o sea
la sentencia.

- Aspecto de fondo, en &ste sentido, las sentencias deben deci
dir, en forma congruente, todos los puntos controvertidos. £n otras pala
bras, debe el juzgador limitarse a los puntos controvertidos y a las - -
cuestiones planteadas, pero resolverlos todos, sin dejar alguno pendien-
te,

Dictada la resolucidn administrativa, ya sea negando o decla--
rando la nulidad de un registro marcario, aguel que crea que la decision
tomada por la Autoridad, afecta su interés juridico o fué dictada en - -
contravencidn a las leyes de la materia o durante el procedimiento exis-
tid unz violacion al mismo, tiene la facultad de impugnar la resolucidn-
administrativa segiin 1o considere,

Como en 1a LFPPI. no contempla ningln recurso sobre las resolu



- 77 -
ciones dictadas, excepto en relacion con los registros de patentes, los-
usuarios de la Propiedad Industrial, pueden ocurrir ante los Tribunales,
cuya competencia sea la adecuada, a inconformarse por el acto emitido --
por la responsable.

Debemos considerar que al declararse administrativamente la --
nulidad de un registro marcario, todo lo actuado en relacidn a &ste que-
da sin efecto, &sto es, la tey ya no le reconoce ni otorga proteccion --
alguna y en consecuencia los productos o servicios prestados con la mar-
ca afectada de nulidad han desaparecido o deben desaparecer del mercado;
la continuacion de su uso puede traer como consecuencia que el titular -
afectado esté cometiendo actos ilicitos o de competencia desleal, tipifi

cados por nuestra ley marcaria.

5.2, JUICIO DE AMPAR(.

En este punto es conveniente dejar en claro que el estudio del
Juicio de amparo, corresponde a un caso especial sin embargo, trataremes
el tema en forma genérica, toda vez que el Gnico medio que existe en - -
nuestra materia para impugnar una declaracidn administrativa en general,
y en especial la nulidad de una marca o de un expediente de marca, des--
pués de haber sido negado el registro de éste, es el: juicio de amparo,

Siguiendo a Ignacio Burgoa {23}, nos dice que “E) amparo es un
Jjuicio o proceso que se inicia por 1a accidn que ejercita cualquier go--
bernado ante los drganos jurisdiccionales federales contra todo acto de-

autoridad (lato sensu) que le causa un agravio en su esfera juridica y -

23.-Burgaa, Ignacio. "E1 Juicio de Arparo”. Edit, Porriia.México. Ao 1389.Pag.177.
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que considere contrario a la Constitucion, teniendo por objeto invali--
dar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad-
o ilegalidad en el caso concreto que lo origine”.

El juicio de amparo se tramita en virtud de una accion de par
te, con procedimientos propios y caracteristicos ante un juez distinto-
que pfonuncid la resolucion impugnada y @ste puede depurar su contenido
con criterios que se agotan en la violacion de preceptos constituciona-
les de leyes substanciales o de forma, cuya legalidad garantiza la pro-
pia Constitucidn, pero que no pued2 actuar dentro del procesc del que -
deriva el acto reclamado.

A manera de introduccidn diremos, que para identificar la com
petencia de nuestra materia, como ya sabemos nuestro pais esta organiza
do como una federacidn, existiendo en el dos tipos de leyes: 1as federa
les, con vigencia en toda la Replblica y las comunes o locales ‘que ri--
gen en cada uno de los Estados que integran la Federacidn. Existe, pues,
una doblie jurisdiccign: la federal y la local. A los jueces locales co-
rresponde aplicar las leyes comunes; a los federales, las leyes federa-
les. Por excepcidn, cuando hay jurisdiccidn concurrente, ambos jueces =
aplican indistintamente las dos legisiaciones.

En el articulo 1° de la L.F.P.P.1., estd establecido su ambi-
te de aplicacion, cuando dice que "Las disposiciones de esta ley son de
drden pibiico y de observancia general en toda la Repiblica...".

Por lo tanto, el ejercicio de la accidn en materia de amparo-
estard a cargo de los jueces federales, pués estos como ya vimos, apli
can las leyes federales de toda clase: civiles, penales y administrati-

vas.

Pero frente a esta actividad que substancialmente es idéntica
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a la que realizan los jueces comunes, tienen a su cargo velar por el --

respeto a las garantias individuales consagradas por la Constitucidn --
Federal de la Replblica. Son sus guardianes, pero no frente a otros par
ticulares, sino frente a las autoridades mismas que tienen el deber de-
respetar las garantias que la Constitucidn consagra en beneficio de to-
do hombre, por el hecho de ser hombre, con independencia de nacionali--
dad, raza, religion, etc., y por extensién, en beneficio de toda perso-
na juridica.

Por tanto, los jueces federales, pueden juzgar de la aplica--
cion de leyes federales y pueden actuar como guardianes de las garantias
constitucionales conociendo en &ste supuesto de controversias instaura-
das por las partes gquejosas contra los actos de autoridad que vulneren-
o pretendan viclar garantias constitucionales.

Lo anteriormente expuesto,nos 1leva a comprender que como la-
apiicacidn y exacta observancia de la L.F.P.P.I., es facuitad de una au
toridad no judicial, por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
y atendiendo a lo preceptuado en el articulo 114 fraccidn 11 de la Ley-
de Amparo, que contempla el amparo bi-instancial, ante Juez de Distrito
contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos
o del trabajo, pero que emanen de un procedimiento sequido en forma de-
Jjuicio, Jjuicio, el amparo solo podrd promoverse contra la resclucién de
finitiva por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimien
to, si por virtud de éstas dltimas hubiere quedado sin defensa el quejo
so, 0 privado de los derechos que la ley de le materia le conceda. Esta
mos frente al amparo indirecto, que es el que se inicia ante los jueces
de distrito y estd sujeto a la posibilidad de ser revisado, a peticion-

de parte, por la Suprema Corte de Justicia, o por los Tribunales Cole--
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giados de Circuito, segiin el caso.

De los articulos 103 y 107 Constitucionales, asi como de su -
Ley reglamentaria, se desprende que en el juicio de amparo intervienen,
necesariamente, Yos siguientes elementos:

1.- Una parte agraviada que sufre un perjuicio;

2.- Un acto reclamado, esto es, una violacidn constitucional;

3.~ Una autoridad responsable.

En nuestro estudio, el tercero perjudicado, siempre existe y-
es aquel que por 1a emision del acto reclamado, en el juicio de garan--
tias, tenga interés juridico, mismo que puede intervenir en forma inde-
pendiente y paralela a la propia autoridad y coadyuvar, por su interés-
en sostener 13 legalidad y constitucionalidad del acto reclamado.

Instaurado el procedimiento de amparo, lo primero que debe --
hacer el juez del conocimiento, de oficio, estudiar la improcedencia de
1a demanda de amparo. La improcedencia es una cuestidon ligada 3 la impo
sibilidad legal de ejercitar la accidn de amparo, la cual puede prove--
nir porque dicha accién no reuna los elementos que la hacen juridicamen
te posible, o por circunstancias meramente procesales distintas a las -
bases estructurales del juicio de amparo, en ambos casos con total inde
pendencia, del fondo del asunto. Ej. en el primer supuesto, puede ser -
la falta de violacion constitucional, de acto reciamado o de quejoso; y
del sequndo, son defectos meramente procesales.

Otra figura que es analizada de oficio, en el juicio constity
cicnal, es el sobreseimiento que concluye definitivamente una instancia,
dicha terminacién se efectda también, sin haberse llegado al estudio --
del fondo del asunto, que en el caso de amparo es la constitucionalidad

o inconstitucionalidad gel acto reclamado.
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El desistimiento puede ser por falta de interés juridico, que
puede ser voluntario o legal; o por la muerte del quejoso, sin embargo,
cuando el amparo se funda en intereses juridicos patrimoniales, subsis-
te el procedimiento en beneficio de los herederos; por improcedencia de
la accifn; por la inexisiencia del acto reclamado y por la inactividad-
procesal.

Resultando improcedentes ambas figuras estudiadas, improceden
cia y sobreseimiento, asi como no existiendo ningiin desistimiento, el -
érgano jurisdiccional se encamina a dictar sentencia, que puede ser:

- Sentencia de sobreseimiento.- Por medio de ellas se da por-
terminado el juicio, haciéndose la aclaracidn que si estas se pronun---
cian en 1a audiencia constitucional, aungue no entren al estudio del --
fondo del asunto, si tienen el cardcter de verdaderas sentencias, pues-
dirimen una cuestidn contenciosa sobre la existencia o no de alguna im-
procedencia; pero si el sobreseimiento no se dicta en la audiencia cons
titucional, se estima que la resolucidn que lo decreta no pasa de ser -
un simple auto.

- Sentencia de proteccidn.- Es aquella en la que el juzgador,
al estimar procedente la accidn de amparo y suficientemente probada o -
acreditada la violacion constitucional, concede la proteccion de la jus
ticia federal al quejoso, lo ampara, restituyéndole en el pleno goce de
la garantia individual violada, volviendo la situacion al estado que --
quardaba cntes de la violacion.

- Sentencia de no tutela juridica.- Cuando niega el amparo, -
produce el efecto de que se consideren legalmente validos los actos re-
clamados y dejan en libertad a la autoridad responsable de llevar ade--

tante su ejecucidn, sin que incurra en responsabilidad.
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- Sentencias compuestas.- Es cuando en los puntos resolutivos
de la misma se sobresee respecto a determinades actos y autoridades, y-
se ampara respecto de otros, o bien, se niega la proteccidn constitucio
nal solicitada.

Dictada la sentencia si no es recurrible dentro del término -
que sefiala el articulo 86 de la Ley de Amparc, 12 misma adquiere el ca-
racter de sentencia ejecutoriada, llegando a hacerlo tembién, por minis

terio de ley o por declaracidn judicial.

=

En este sentido si el acto reclamado fué la negacidn de 1a nu
Vidad de una marca y se trata de una sentencia de proteccion debe de --
procederse a 1o conducente en ella; pero si se dicta la sentencia de no
tutela juridica ¥y no se recurre, causa estado; en caso contrario, que -
se haya declarado la nulidad de un registro marcario, y de igual forma-
se dicte una sentencia de proteccidn, debe ajustarse a ella; en cambio-

al tratarse de una sentencia de no tutela juridica, causa cosa juzgada.

5.3. RESURSO DE REVISIOH .

E1 recurso es un medio de impugnacion que se funda en algin -
acto ilegal realizado durante el juicio o procedimiento; y que para ~--
Arturo Gonzalez Cosio {24), puede concebirse como el medio de defensa --
que abre otra instancia permitiendo un nuevo analisis, tota) o parcial
de lo substanciado en un proceso.

EY recurso es improcedente, cuando hay alguna deficiencia pro

cesal por incumplimiento de alguna de las reglas sefialadas expresamente

24- Gorzdlez Cosio,Arturo. "El Juicio de Amparo". Edit.Porvila.México.Ao 1985.Pag.159.
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por la ley, debe ser desechado de plano por el drgano jurisdiccional --
que conozca de &1, sin estudiar la cuestidn de fondo.

Como regla general, debemos apuntar que el juzgador que conoz
ca del recurso estd obligado a realizar un estudio previo sobre la pro-
cedencia o improcedencia de los recursos, antes de entrar al fondo del-
asunto.

Cuando un recurso llena cabalmente las normas procesales exi-
gidas, mas cuando se estudia el fondo del asunto resultare que las con-
sideraciones hechas por el recurrente son insostenibles por no apegarse
a 1a ley, después de substanciarse, debe declararse el recurso proceden
te pero infundado.

Segin el articulo 83 de la Ley de Amparo, el recurso de revi-
si6n es procedente contra las resoluciones emanadas de los jueces de --
distrito y del superior de la autoridad judicial responsable que haya -
cometido la violacidon (Art.37 de la Ley de Amparo), en los casos de sus
primeras cuatro fracciones; o bien, contra ciertas resoluciones prove--
nientes de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los casos de quin-
ta y @1tima fracciodn.

En relacién a la materia de las resoluciones, la revisidn pro
cede:

1° Contra el auto que deseche la demanda de amparo o la consi
dere no interpuesta;

2° En el caso que sea concedida o negada la suspension defini
tiva, o que sea modificado o revocado el auto que la haya concedido o -
negado; 0 se niegue la revocacion solicitada;

3° Contra los autos que decreten el sobreseimiento del juicio

y contra aquellas resoluciones que tengan por desistido al quejoso;
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4° Contra Jas sentencias dictadas en 1a audiencia constitucio
nal. La fraccion IV, de manera central, tutela el recurse de revisidn,-
pues da derecho a un primordial medio de impugnacion que permite la mo-
dificacién, revocacion o confirmacion de las sentencias pronunciadas en
tos amparos indirectos. Las autoridades que conocen de éste recurso que
son La Suprema Corte y los Tribunales Colegiados, deben anatizar los --
agravios expresados por el recurrente para concluir si hubo o no, las -
violaciones de fondo o procesales alegadas;

5° Contra Tas resoluciones que en amparos directos decidan --
sobre 13 constitucionalidad de una ley o establezca la interpretacion -
directa de un precepto de la Constitucidn.

Interposicion del recurso de revisifn:

a) De conformidad con el articulo 86 de la Ley de Amparo, el-
recurso de revision debe interponerse a los diez dias siguientes al en-
que surta sus efectos la notificacion de la resolucidn recurrida y por-
conducto de juez, autoridad o tribunal que la haya dictado; si se llegg
ra a interponer directamente ante la autoridad que resuelve el recurso,
no se interrumpe el transcurso del término y se corre el riesgo de la--
1a extemporaneidad.

b) £1 recurso debe interponerse por escrito, expresando los
agravios que causa la resolucidn impugnada, acompafiando una copi; para-
el expediente y las demas copias necesarias para cada una de las partes.
Sa deben proporcionar los datos necesarios para precisar la cuantia del
negocio.

c) La substanciacién, la autoridad ante la cual se promueve -
el recurso debe remitir en el término de 24 horas, el expediente origi-

nal y sus anexos (Art.89 de la Ley de Amparol}, y corresponde al Presi--
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dente de la Corte o del Tribunal Colegiado, segin el caso, admitir o --
desechar el recurso. Admitida 1a revision y hecha 1a notificacion al --
Ministerio POblico Federal, si se trata de un recurso de la competencia
de 1a Corte, se observaran las disposiciones relativas al amparo direc-
to; pero tratiandose de la competencia de un Tribunal Colegiado, éste --
debe resolver lo conducente en el término de 15 dias. En ambos casos, -
se exige ademas, la observacidn de ciertas reglas especificas consigna-
das en el articulo 91 de la Ley de Amparo, por parte del Pleno de la --
Corte o de sus Salas y de los Tribunales Colegiados.

De las reglas referentes a la revisidn:

- La revision es siempre a peticidn de parte; inclusive puede
serlo e} Ministerio Piblico (Art.5 fraccién IV de la Ley de Amparo),sin
embargo, existe jurisprudencia de 1a Corte, que le niega el derecho del
recurso de revisidon, a pesar de tener el caracter de parte.

- Las autoridades responsables tienen un ejercicio Vimitado -
del recurso de revisién, ya que solo pueden interponerlo "contra las --
sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se
haya reclamado".

- En la revisidn es indispensable 1a expresidn de agravios y
solo se toman en cuenta las pruebas que se hubiesen rendido ante ta --
autoridad que haya conocido del juicio.

- De la suplencia de la queja en materia obrera, agraria, de-
leyes inconstitucionales y de menores e incapaces; siendo actualinente -
discutible el principio de estricto derecho en la revisién de resolucio
nes referentes a la materia civil y administrativa.

- $i el Tribunal que conuce del recurso llegara & revocar un-

sobreseimiento infundado, puede pronunciar 1a sentencia de fondo; o ---
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bien, si apareciere probado otro motive legal de improcedencia, dicho -
sobreseimiento puede ser confirmado. La revisidn también puede tener -~
por efecto mandar reponer el procedimiento,revocando 1a sentencia recu-
rrida, cuando existen violaciones procedimentales.

- Existe una regla protectora de la exclusividad que tiene el
Pleno de la Corte, para conocer de revisiones contra amparos en que se-
impugndé una ley por su inconstitucionalidad; &sta regla consiste en re-
mitir el expediente a la Suprema Corte para ese sdlo efecto, dejando a-
salvo la jurisdiccion de 1a Sala o del Tribunal Colegiado para recono--

cer del recurso en lo que consierne a la violacion de leyes ordinarias.

5.4, CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA,

Es indispensable precisar el concepto de sentencia ejecutoria
da, ésto es, aquella que no puede ser ya alterada o impugnada por ningin
medio juridico ordinario o extraordinario, por consiguiente constituye-
la verdad legal o cosa juzgada. Adquiere tal cardcter por existir la --
imposibilidad juridica de ser atacada por algin medio ordinario o extra
ordinario, bien porque sea improcedente o no exista, o bien porque haya
precluido.

En el juicio de amparo una sentencia puede erigirse a la cate
goria de ejecutoria de dos maneras:

a) Por ministerio de ley.- La sentencia se vuelve ejecutoria-
da por el mero hecho de pronunciarse.

b) Por declaracidn judicial.- La sentencia requiere del acuer
do o proveido que en tal sentido dicte 1a autoridad que la decretd.

La cuestién relativa al cumplimiento de ejecutoria de las sen

tencias en el juicio de amparo, surge solamente en relacidn con aque---
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11as que conceden la proteccidn de 1a Justicia Federal.

En el juicio de amparo, cuando el agraviado obtiene una sen--
tencia por medio de la cual la Justicia de la Unidon le concede la pro--
teccidn federal solicitada, en realidad se condens a la autoridad ¢ au-
toridades responsables a realizar una prestacidn: reparar el agravio --
inferido, restituyendo al quejoso en al goce y disfrute de 1a garantia-
constitucional violada; en 1a generalidad de los casos, varia de acuer-
do con factores especificos y circunstanciales, propios de cada hipéte-
sis practica.

Seglin 1a naturaleza propio de una sentencia que conceda el --
amparo, ésta debe decidir el debate constitucional ordenando la restity
cion en favor del agraviado del goce de Ja garantia individual violada,
previa estimacion positiva del concepto o conceptos de violacidn formu-
lados en la demanda respectiva. En consecuencia, todas las consideracio
nes que el juez estimd para conceder el amparg, deben ser acatadas por-
la autoridad responsable al dictar &sta, la resolucidn que corresponda-
en cumplimiento a la sentencia constitucional.

Por ende, al cumplimentar una sentencia de amparo otorgante -
de la proteccién federal al agraviado, la autoridad responsable debe --
observar puntualmente las consideraciones formuladas por el juzgador --
que son el fundamento y la pauta de delimitacidn del alcance y exten---
sion de dicha proteccidn realizando todos los actos y abordando y resol
viendo todas las cuestiones previstas en los "considerandos” del fallo-
constitucional para restituir al quejoso en el uso y goce de 1a garan--
tia individual violada.

E1 cumplimiente de las ejecutorias de amparo segin la indole-

de las violaciones constitucionales declaradas en ellas son:
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Sin embargo, antes de exponerlas es necesario reiterar que el-
cumplimiento de las ejecutorias de amparo, deben consistir en invalidar-
tos actos reclamados cuando sean de cardcter positivo, y en restituir al
agraviado en el pleno uso y goce de la garantia que se haya estimado vio
lada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de-
dichos actos.

Sin embargo, daba la naturaleza de éstas garantias, el alcance
del amparo concedido y el cumplimiento consiguiente de la ejecutoria res
pectiva varian en lo que atafie a las obligaciones de las autoridades res
ponsables para acatar cabalmente el invocado precepto legal.

a) Violaciones formales.- Este tipo de violaciones se presenta
cuando los actos reclamados carecen de fundamentacidon y motivacidn lega-
les, es decir, cuando en el mandamiento escrito la autoridad del que pro
viene no invoca ningin precepto legal o reglamentario en que apoye los -
actos reclamados ni expone ningin motivo para haberlos emitido en el ca-
s0 concreto de que se trate, En ésta hipdtesis, la concesidn del amparo-
implica la obligacisn de dicha autoridad consistente en anular el acto -
impugnado, asi como todas sus consecuencias y efectos, sin perjuicio de-
que, en ejercicio de sus funciones legales, puede emitir otro acto fren-
te al quejoso con el mismo sentido de afectacion que el reclamado, pero-
sefialando ya, en el nuevo mandamiento escrito, las normas legales o re--
glamentarias que lo apoyen y las causas para realizarlo en la situacidn-
especifica del agraviado.

b) Violaciones in procedendo.- Estas violaciones se registran-
durante la secuela del procedimiento judicial o administrativo que se --
siga en forma de juicio. Se manifiestan generalmente en la privacion de-

algin derecho procesal del quejoso que trascienda a la decisidn con que-
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culmine definitivamente el procedimfento respectivo. Al concederse el --
amparo contra ésta decisién, el efecto de la ejecutoria respectiva se --
haya considerado fundada en dicha ejecutoria, anulando la decisidn recla
mada y todas sus consecuencias y efectos. A virtud de tal reposicidn, la
autoridad responsable debe dictar una nueva resolucidn independientemen-
te de que su sentido sea igual o distinto de! de la reclamada.

c} Violaciones materiales.- Estas violaciones se cometen en --
diferentes hipdtesis, pasando a exponer las principales:

I.- Incompetencia de la autoridad,-Cuando la autoridad respon-
sable no tuve facultad legal n# reglamentaria para emitir e! acto recla-
mado, cumple la ejecutoria que haya decidido e] amparo invalidéndolo y -
dejando insubsistentes todos sus efectos y consecuencias, sin que la pro
pia autoridad pueda volverlo a emitir, pues en este supuesto incurre en-
repeticion del acto reclamada.

Il.- Inaplicabilidad de los preceptos en que se apoyd el acto-
reclamado.- Se registra en el caso de que las disposiciones legales o re
glamentarias, invocadas en el mandamiento escrito, no se adecen a la --
situacidn concreta del quejoso, traduciendo la inaplicacién de tas mis--
mas y, por ende, la contravencidon a la garantia de legalidad prevista en
los articulos 14 y 16 constitucionales, Tal inadecuacidon la establece la
ejecutoria de amparo después de haber analizado las modalidades propias-
del caso concreto para concluir que éste no encuadra dentro de los su-~-
puestos normativos que adujo la autoridad responsable. Tratandose de vio
laciones materiales, por ende, el cumplimiento de 1a ejecutoria que haya
otorgado la proteccidn federal estriba en invalidar el acto reclamado y-
sus efectos o consecuencias, sin que la autoridad responsable deba emi--

tir otro acto con igual sentido de afectacion, ya que, en el caso contra
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rig, se incurriria en &l grave vicio de repeticidn de acto.

{11.- Amparo contra disposiciones generales.- Este caso com---
prende la hipdtesis en que se haya otorgade la proteccidn federal contra
disposiciones legales o reglamentarias inconstitucionales. Si éstas se =
aplicardn al quejoso por algin acto concreto, tal acto queda insubsisten
te por efecto de la ejecutoria constitucional respectiva, invalidandose-
todas las consecuencias que frente al quejoso haya producido. 5i se tra-
ta de normas legales o reglamentarias autoaplicativas, &stas se despojan
de su efecto regulador en la situacion concreta del agraviado.

IV.- Actos inconstitucionales en si mismos,- La inconstitucio-
nalidad per se de un acto de autoridad estriba en que éste viole cual---
quier prohibicion terminante establecida en el Cédigo Fundamental del --
pais, asi como en la hipdtesis de que la autoridad, de quien provenga --
tal acto, no tenga facultades constitucionales para emitirlo o realizar-
lo. La concesidn del amparo, ademds de importar su invalidacidn y la des
truccién de todos sus efectos y consecuencias, comprende la imposibili--
dad de que tales actos vuelvan a producirse, so pena de que se incurra -
en el grave incumplimiento que consiste en la repeticion de propio acto.

V.- Actos no fundados ni motivados.- Cuando se trate de actos-
de autoridad que por esos vicios violen la garantis de legalidad estable
cida en el articulo 16 constitucional, el efecto de 1a sentencia conceso
ria del amparo consiste en invalidarlos y en destruir todas sus conse---
cuencias, y no en que la autoridad responsable los reitere purgando ta--

les vicios.



CONCLUSIONES.

-1,=.Para proteger la creacidn de una marca, debe ser registrada --
anté ‘la Secretaria, cumpliendo con todos los requisitos previstos en la Ley-
de 13 Materia y su Reglamento.

2.- La existencia indefinida de un registro marcario, se dara siem
pre que el titular de ella realice las comprobaciones y las renovaciones ne-
cesarias, que prevee la Ley.

3.- La accidn de nulidad de un registro marcario podrad ser ejerci-
tado a peticién de parte, por el Ministerio Piblico Federal, cuando tenga --
algln interés la Federacion, o de oficio por parte de 1a Secretaria.

4.- La Declaracidn Administrativa de Nulidad de un registro marca-
rio, es un procedimiento contencioso, hecho valer ante una Autoridad Adminis
trativa,

5.- Los efectos de 1a Declaracidn Administrativa de Nulidad de una

7 marca registrada, se retrotraen al momento de la presentacion de la solici--
tud para su registro.

6.- Como consecuencia, se dejan de proteger los derechos adquiri--
dos con su registro, debiendo sacar del mercado los productos o servicios,--
afectados de nulidad con su marca.

7.- Deberian existir medidas de apremio para que, una vez que ---
cause estado la resolucidn, pasando por el Juicio de Amparo y el Recurso de-
Revisidn respectivo, 1a resolucidon que dectare nula una marca, se castigue -
al titular de ésta, si en un plazo previamente sefiatads, no retira sus pro--
ductos o servicios del mercado; sin agotar 1o previsto en el Titulo Séptimo.
Capitulo I1 de la Ley, denominado "De las Infracciones y Sanciones Adminis--

trativas*,
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