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INTRODUCCTION

a. Li‘c_éncia X

El presente trabajo cont:iene un breve estudio de:

de Marca y sus efectoa juridicos

Este estu tende . resaltar - importa c;

licencia > déntro del come c:
internaciona virtud de .. que

asimismo, '

tras cendie omerc ialmente .

de Marca, mismo que ée’:p‘fogo ste trabéjo, con el fin

por personas fieica /o-morales  por falta' de conocim:.entos

o bien, por J.ntereses comerciales : que llegan a_ perjudicar
los derechos adquiridos del. titular:d un: marca quien de

una dicha marca - ant:e autoridades

nacionales y/o extranjeras.

Es por ello que “considero que es muy: importante que todas

aquellas persona‘ que tengan actividadés comerciales deben



- competentes de la Secretaria.

Industrial.

El licenciatario,
plenas facultadesa

1icenciada,




fabricante, comerciante o prestador del servicios lograr unﬂ

'prestigio en ely mercado que . se reduce - a - benefi'ioe de }7»

~carécter econémico y comerc1al

extensa inform cién

.los antecedentes

III



derecho, asimismo los fundamentos juridicos del contrat:o y

en el extranjero, es una de’ la

le permit:a obtener

regalias,’ que generalmente' en la préctica comercial tiene un‘];,"

gran uso. - o

Iv



La finalidad de este trabajo es presentar un tema actual con

y/o ante las autor ad'
permitan una explot 16 la marca.

Asimismd,“estél rabajo’presentaiun’breve eatudlo‘comparativo

con ocras legislaciones que.permiten’tener un. concepto mas

amplic de la’ fi

le a “de una’marca’a nive internacional

registro de su marca ante autorzdades internacionales.




CAPITULO I
ANTECEDENTES HISTORICOS

El Derecho Romano, es el antecedente mds remoto de la ciencia del o

Derecho, debido '‘a la gran recompilacién realizada por juristas ‘én - -

tiempos de Justiniano y nombrada en la Edad Media'como el CORPUS
IURIS C'IVILIS

cientifica

) pasado, : 'com

otros DR




juristas T

an&lisis sobre el mismo.

OBLIGATIO. - Aungque el CORPUS IURIS no define el Derecho real, las

instituciones de Justiniano sf define a la obligacién como:

"LA OBLIGACION ES UN VINCULO JURIDICO POR EL CUAL QUEDAMOS
CONSTRENIDOS A CUMPLIR, NECESARIAMENTE, DE ACUERDO CON EL DERECHO
DE NUESTRA COMUNIDAD POLITICA".

Por otra parte, el jurista romano de la época clésica Papiniano,

manifiesta al respecto:

"LA ESENCIA DE LAS OBLIGACIONES NO CONSISTE EN QUE NOS ENTREGUEN
ALGUNA COSA EN PROPIEDAD, O QUE NOS CONVIERTAN EN TITULARES DE
ALGUNA SERVIDUMBRE, SINO QUE CONSISTE EN QUE CONSTRINAN A OTRA
PERSONA, EN RELACION CON NOSOTROS, PARA QUE NOS ENTREGUEN ALGO, O
HAGA ALGO O RESPONDA DE ALGO".



Como podréa observarse en est:a definicién ge- encuentran los

elementos que comfmmente conocemos en una obligacién que seré el‘

dar, hacer y no hacer =




D

ambas partes tienen deberes para con la otra Y t:ambien derechos,

.ﬁn‘icamente -a lo,‘

estrictam act: ntido” comin. o la’ equidad -

c)

de " las primer

_smas, en cuanto a las eegundaa eran resultantes -

‘ crigen de las -
‘de negocios causales que ‘eran’ int:erpret:adas a la ‘luz de las‘_'-
: eircunstancias especiales que acompafiaban al nacimiento de. laE”"

mismas.

‘ d) -~ Obligaciones Civiles -y Obligaciones Naturéies.'-" La
obligacidén civil proporciona al acreedor posibilidad de accién,; "
en caso de incumplimiento del deudor; la obligacién natural, no .

crea un derecho procesal eficaz.
1.1 FUENTES DE LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO ROMANO.

Las fuentes de las obligaciones son los hechos jurfdicos que dan
origen a ellas.



Gayo, .jurista 'fo;rla 'o.'v'dt‘-:' la 5 &po

todas .lasy‘:ob;ltig'aciqne‘é ‘nacfan’de cont

‘Posteriormente
AP Y SR
_ obligaciones,

Curasico’ntra»t»os.;

En base a esas

las siguientes

la Ley. Es un hecho*jurfdice; ya''que’produce’u caml;i\d,ifeh?"el

mundo del Derecho.
CUASICONTRATOS. -
consentimiento entre loe

ejemplo seria la’ gesti

beneficiario.



perfiles distintos ya que el origen podria:. ser contractual o_
delictivo. : § PESN

.responsable en forma total pudiendo recurrir al abandono de la
persona que cometiera el delito y que perteneciera a la Domus
“(familia).

1.2 EL CONTRATO COMO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO
ROMANO.

Entre las fuentes de las obligaciones, prevalece por su
importancia, el Contrato, considerado como el acto por el cual

dos o més personas regulan sus respectivos interesea juridi'cos y

al cual el Derecho Objetivo atribuye det:erminados efectos segfm,, -

la funcién econémico- social del:acto juridico en’ cuestién.




Por lo que respecta;al prlmero de loa elementos esenc1a1es del

Contrato, el Derecho Romano contemplaba a un Sujeto Activo y a un"

evidente se requiere para }un =

dos personas.

siﬁo que'en det

El Objeto,

consiste en'e

En cuantb

B a~imp ibilidad fisica se reflere a que el cbjeto no

exigta en'e: momento gacuerdo, en tanto que si se hablara de

una\"exiatencia Eutura no 1mp1icaria necesariamente una

impos;bilidad fisica.; o



Asimismo puede existlr como en el caso; del sujeto plural:.dad de '

objetos, mismo 'Aque podré pactarse

las partes. .

En la época preclésica

importante, ya que’ el neg c

capaces; conforme avankzya

consentimiento -

La Causa, cuarto
aspectos dist:i

OCI‘O como



La Forma, | ﬁlt:lmo de los elementos ese“ciales

manifestaba en-‘el’

uria i ; ,-'puede considerara

b“flibre, - élyf contrato consensual se perfeccionaba

consentimiento de las partes; para la manifestacién

" consentimiento, el Derecho Romano no requeria’ " ning pa', forma
“especial, podfa hacerse verbalmente o por escrito, ‘por " signos,

incluso t&citamente. s ERCIRE

Cabe mencionar que por lo que respecta al elemento esencial del
consentimiento, puede adolecer de vicios, mismos que encuentran

.8u origen en:

a) Error

b) Dole

c) La intimidacisdn
d) La lesién

a) Error,.~- Segin el Derecho Romano, el error, tiene la variante e

de que puede © no anular al consentimiento..

que hay errores que'’ afectan la formacién ‘de 1 iy



Error. de derecho y de hecho, error in negotio (sobre 1a clase dev.‘ 

suprimia como elem

deja de ser voluntad.

10



El Derecho Romano caatigaba 5610 la amenaza efectuada con efectos

précticos,, Y no como sucede en‘el 'derecho moderno, la simple

amenaza independlentement defsu’ resultado.

utilizaba el mi}s‘m"o' verbo:




CONTRATQS LITTERIS.- En su origen dicho contrato se perfeccionaba]
por la inscripcién de una deuda’. en‘: ! Y
algin Paterfamilias, tales contab lidade

sagrado.

CONTRATOE REALEZ. - ; nab.
objeto, aunque este reguisito debfa’ sii

consentimiento sin vicios.
CONTRATOS CONSENSUALES.- E1 consens ;
o

‘partes. e
incluso en forma tdcita.

Todos 1los contratos consensuales eran bilaterales, y por lo tanto

de buena fe. Producfan a las partes el deber dar, hager_ v

tolerar de buena fe.

CONTRATQS. INOMINADQS.- Eran aquellos acuerdos de voluntades en

los que por una parte se parecian a los: contratos reales, ya que

recibfan eficacia proceaal por la simple prestacién de una de las

partes; pero por otra, .se  separaba de dichos éontratos por sus
distintas consecuencias procesalea, en 1as cuales el derecho
romano hacia una distincién, ya ‘que las consecuencias procesales
sobre estos contratos dependian ,é gran medida gobre las

condiciones especiales de ‘cada acuerdo.

12



Es por todo lo am:erior, que tendremoa un concepto definido de lo

Siendo_‘f‘ lo" anté'ribj:‘," ‘una compilacién de’ é_s't\.ididé' re"alizadosi por
juristas romanos hasta nuestra é&poca actual, mismos .que se

erjfbcan ‘ai ‘objetiivo del presente trabajo.
1.3 EL TRATAMIENTO QUE LE DA NUESTRO DERECHO VIGENTE.

El ©b6digo Civil Vigente Mexicano considera al contrato como
primera fuente especial creadora de obligaciones y como la m4s
importante, estableciendo a su alrededor los principios

generales,

En tal virtud, se hace necesario remitirnos a los articulos 1792

y 1793 del Cédigo Civil vigente, mismos que nos: dan el o

de convenio Y Contrato, que a la letra‘dice ]

Art. 1792 Convenio es el acuerdo de doa o més ‘voluntades para’f"

) crear,_transferir, modiflcar o xt;inguir obligacionee.

.13



Art. 1783 Los' convenios q;le producen ,o ) transfieren las -

obligaciones Y derechos toman el nombre de' contratos.

forma siempre




de un acto de este tipo, - aunque . esa especie del acto no: estﬁviéra' '

expresamente regulada por la Ley.

Esta aseveracién, tiene Asu

uridicas

cuenta que las relaciones entre peréaﬁas‘ fi}s’icﬁaé"y/o !




worales, en eu mayoria, estan basadas en la celebracién de un

contrato.

16



CAPITULO II

MARCO JURIDICO DEL CONTRATO DE
LICENCIA DE MARCA

En él»capiﬁulo anterior, - analizamos al contrato  como fuem:e de

1as obligaciones asfi’ como . sus respectiva definicién ‘, 'sus o

’anteceden s hietériccs, ya que éste es el 'a juridlco‘por;

excelencia:

a este estudioc y la letra d:l.cen., :

27



Art. 1794 Para la éxistenciaide;~cohtrgto se:requlere:

I.- Consentimi‘ntol

lel contraté,;

II.- Objeto que ueda . ser mater

Art. 1788

artes: o de una

nuestrq'éséudié;‘

a8



2,1 ELEMENTOS DE EXISTENCIA.

a) Consentimiento. E1 consentlmiento

e define como el acuerdo o.

transmisién de derechos
sensu, el consentlmiento e
para crear, transmitlr'

derechos.

Todo c@neentimiento

»mésﬁﬁoiﬁht des

la ofgrta.

Por lo anterlor, se deduce que el consentimlento cuenta con los’

51guientee elementos.

a)'_*ﬁfopuésta, ofer;a‘o;poiicitahiéq;
b)

‘5Aceptéqién.

recept:lc.la '

presente, determinada-o




elemem:os de’ un contrato cuya celebrac:.én pretend el proponente,

seria y. hecha’ con’ énimo “det cumplimiento.

Nuestro, Cédigo
consentimientq} "ﬁ"’?i :ekéreao

textualmente dice:

Art. 1803

lo presuponéah‘q‘qu’e aut ricen a p




en que por ley o por convenio. la..voluntad :deba: vmaniifeat':afrse :

expresamente. . -

mayor seguridad

autoridades correspvn i

b) objeto.

#gladibﬁad .

- Por lo que respec
'1524 del '6dig c

Art. 1824

En este precepto: legél‘ se J.ncluyen ambos objetos, el- dirécto y

el indirecto:; considerados por la doctrina.” ' z

];rzi7'



Por consiguienﬁé’, :
de la celebracié

“eg’: determinada

comercio’ y . cuand

suceptible'y' de: determinacién”"
juridica. e B AR

Lo anterior, -

encuent:ra su fundamento legal en; el articulo 1825‘ b
que a la letra dice~ : : BRI

‘p\ﬂ‘)'l co’ ni “a"';lars B

buenas ‘costumbres



Aplicando estos conceptoa acerca del objeto, a nuestro trabajo,

que se presentan en un Contrato,,mismos que:a;

alta de*élguho de
ellos el contrato seré considerado nuli B

2.2 ELEMENTOS DE VALIDEZ .

a) Capacidad.  La capac1dad ‘ge deflne como 1a aptitud juridica:

para ser sujeto de derechos y deberes y hacerlos valer.

23 :



De lo ant:erior, se. desprende que hay doa t:ipos de capacidad

I.- de goce, Y

L II.-‘ de ejercic o.

La capacidad de goce, de
derechos 'y deberes, 1a’ < es ptitud ‘7a 'seres’que in lyﬁs:i;\ilé“. o
atn no han nacido, sino qu conc dos, ~encont : » 3
fundamento legal. en él: a.:r‘.‘titi::’lilq;»?‘Z del cédigo : Civi;:;.‘fmisl}ﬁéf'che_'_ o

nos sefiala que:

Art. 22 La capacidad juridicaj de,las personés fisicas sé,

adquiere. por el

y se pierde por la muerte;
pero desde el- moment:q en: que un individuo es concebido,

entra bajo la pr t

161 de la - ley, y se le tiene por -

nacido para 1

evct:osv; declarados  en el presente
c6digo. ;

De ‘lo, anterior, ‘g un. ;i.x_{dividuo adquiere el derechd

de goce deed

24



Art. 24  E1 maybr de eaad 'tiene la . facultad de ~disponer

tra dice: .

que

‘iﬂmoderédo' de - drogas -

senala una incapacidad parcial o total de ejercicio que produce

25



invalidez en los com:rat:os, por.eso cuando en’el derecho se usa»_,

el término "incapcidad" ‘o K "incapaz"

se suponek que ‘se. trata de g

Asimismo‘e a:forma como

el conJunto' e’ elementos’ ensibles que’ revisten, exteriormente a




los fenémenos que - tienden a_~»

conservacién, ) trapsﬁnisién, .

a) Expresa. -

verbalmente K

b) Tacita:-

relabtiiva‘. :

' .. UIC,ERNESTO GUTIERREZ ¥ GONZALEZ, Derecho de las abiigaciones. Pag. 200, Edilorlal José M, Cajica r., §A, 7+~



técita .




El articulo 1833




cohr;rat:‘ok,y-"'es; indispensab

alguno, es” deci ‘ intades; que intervienen

en la ‘formacién: del  consentimiento; {est‘;éhbé,\‘(iqiadﬁs,f pues basta "’

igualrﬁengé vieiad

de cualquiera ;

.' esto es, . que cuando un no



encuentra - viciado, causando nul:.dad en 61, en virtud de que. .el’

elemento que en este caso seré el consentimiento, se ha produc:.do. .

en forma viciad

Los \‘ricyioa'v, dl " cons ‘t\;ﬁe" comfmmente se dén en 'la’

celebracién de,unv contrato’son rror, Dolo Y Mala Fe.

ZRROR .- Se define como 14, creencia aobre algo del mundo exterior,f‘ ‘

que esta en discre

celebra un, contrat diverso al que piensa celebrar con 1a otra,*

. es en este caso cuando no hay coincidencia de voluntades y ‘no’ se-

3 f/31 :




puede integrar el consentimiento, o bien, puede darse el. caso. de

que las partea incurran en error sobre el objeto del contrato, es 

distinta, esto provoca que no hay

dice:

Art.1815. Se



Segin el d:.cc:.onar:.o de la lengua espanola nos . define al” dolo

esionarj ° perjudicar un.’.:

como una maquinac:.én insidiosa para

‘_Desde el’ Derecho Romano habi dos tipos de dolo y que a la fecha

subsisten, y son:

i) DolovBonus o Dolo Bueno
“ b) Dolo Malus o Dolo Malo.

Son las consideraciones o artificios mds o menos

hébilee de que ge vale .una persona para llevar a otra a 1a"

celebracién de un contrato.

'Art:.



amenaza alguna. de ‘las -partes,;’ no  sersn‘ tomadas, .en

cuex_'xtiai al tc'aJ_.i_fi‘car el ‘dolo’o L \}_i_o'lg ciast

Es deﬁcir} qﬁiye.i"

de un" ébrit;:;aib

caer en error a:un

celebren un ‘col

‘34



MALA_FE.- Es la dlsa.mulacion'del error fortulto ‘en que se

encuentra una . ambas p " al’ celebrar ‘el contrato, ‘o las

35



2.3 CONCEPTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA.

Para la buena comprensién de nuestro estudio, consideramos ...
necesario saber qué es una 1icencia Y qué es una marca,'y' asi 'como o

los efectos. précticos Y juridlcos que se dan . al celebrar un"“

contrato de ese “tipo, mismos que serén retomados en el 'capitulo

tanto, estos conceptos forman parte: de'

presente contrato, mismos que’ .definen “la

mismo.

a) Qué es una licencia.

Licencia, como la: facultiadi‘.'p'p’e'rn‘\i'so

de 1a cual se esAti

licenciarla a un tercero para 'qu

te conforme a los

térmmos que se pacten en el reapect v

b) Qué es una marca.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) define

a la marca como "Un signo vj_.a‘lblbe, protegido por un, derecho‘

36



exclusivo concedido en v1rtud de 1a Ley, que sirve para

dlstlngulr 1as mercancias de una empresa ‘de .1las otras: empresas"

distinguir u

Yves Saint Gal, Potica Gral.de una Empresa para n Pmlacdén Defens; ol
muuguial y Actaticn No. 1oy “ M'. 75 Yo p ¥ L] de nun mm.n cn o Exlr-n‘em Ruvlsu Mexluna ds Prnpiedaﬂ o




2.-La funcién de proteccién, ‘en v:.rtud de la cual defiende a.su

titula: frente

{ SECOE‘{I’)

La marca,

Propiedad Industrial




lnvenciones Y Marcas de 197 ‘publlcada en‘el Dlario ‘oficial del‘

39



CAPITULO III

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LEGISLACIONES
QUE INCIDEN EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE
LICENCIA DE MARCA.

A continuacién se hard un breve estudio sobre los lineamientos -

vjuridicoa que rigen sobre una marca en Canada asi como  las

‘interpretaciones juridicas de aquellos conceptos que se - manejan

oel. area ” do o * desempefia un
servicio. .. L
De .mexrcados. o serv:.cios que no e una'-norma definida nos
encontramos con el término "confusing". SR ‘




La confusién i desde’ el punto- : de ”'_v‘i'st:a_‘.‘ delos’ linéémiéntoé .

‘ rentados,

la forma de envoltura del producto o gut empaque“ al sist:ema de



serv:.cio que distinga de una forma al producto ) servicio, la

de los“idio

.- mercados ‘o

5 come;ci'a‘1 ya

e) " ‘por el " presante

llneamiento [

Soaz2n



No obstante lo antei:ior', una marca comerc:.al que sea causa de un
doble registro en la ciudad de origen, es registrable si en‘
Canad4: ; : '

a)- . No crea ‘éénfdéién' con 'una ma a coimes ya: Arég'istlradai.l‘

autorizado.’ it

43"



e) El emblema heréldico de “la’ Cruz Roja, N él exhblema ‘6 signo
distint:ivo del Servicio Méd:l.co y Fuerzas Armadas Y el uso de: :

"1a Sociedad Canadiense de la Cruz Roja.

£) 1Cua1quier palabra escandalosa, obseha o inmoral o su ‘uso:

similar .

g9): Signos oficiales de au;dgidé&eé c_énadiens_es.

'registrarse ““Una " marca

"autoridades canadienses’ a-

renovado, después de la expiracié

Los derechos de

renovados antes de la expiracién del curso del término de 5 aﬁos,_ '

puede ser renovado en aplicacién’ al : Comisionado de ‘Patent:es',f

dentro. del periodo de 3 meses posteriores a la expiracién del v

t L le Juridicos Canadi Industrial Designs, Chapter 1-9
[ publicada por ta E de Canadé en México.

44

',fReiIlm Comerc




térm:.no anexando




exclusivo, para:lo; cual el Ministerio de Comercio proporcionaré a :

erritor:l.o : canadiense

la pgéstacién'~ de“’un

n producto o bien,;

simbolo usado por un fabricante para identiflcér productos.



El alcance por el cual una marca identlfica un producto estaré

relacionado con el érea geogréfica por el cual el_poseedor de una

marca tiene el derecho exclusivo de usarlai

Ilas marcas registradas

un negoc1o activo de- mercanciaa o

lde serviczos. Una marca.de: fébric




el :égist:o>A

propiedad, aunque todavia pueda

renovaciones expedidos’ por la Oficina

afios.

Los derechos de las marcas . re

o8 péiaés;

pe lo anterior, podemﬁS‘\

i i ‘es’ que 1o hay, y nPf:ﬂ‘"



preveen los caaoa de J.nvasién ‘ae una marca en: los }cugles

a regulacién de
e ut:.l:.dad,

comerciales i odes

denominaciones de origen -de” secretos industrialee, y :




Es por ello que ‘en este’ trabajo nos atrevemos a afirmar quey..

nuestra Legislacién y 'obre la propiedad industrial" en' 'la quefv

Ley, se destma un t:itulo exclusivamente

II.- Las formas tridimensionales; .




III -Los nombres comerciales y denominaciones o razones




IV. " Los prodlic}tos*‘o‘ sefvi@ioé .Va_‘losl éué s apiiti:a:%é; ],?" marca, Y. -

e’ la marca, mencionando si-es:nominativa,

en'su. caso, 8l ‘es tridimensional, =

I1I,

.

VI. “'golicitud; . de prioridad

éx;“'s'u ’_cés‘o; 'y de ‘expedicién, y
VII. Su vigencia.
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VII. ‘Su.vigencia.

Cuando ‘el 'ft:"itpl‘ér ‘a

_con_fundamentc

Ter:ii;dfié ‘Nacion

lsolv.ic:llf‘t:'ars‘} o

- vencimiento:rde:

- jurfdicos ; de’ Canad

cuales  s6lo se .menciona’ una:‘autorizacis
marca- a-, ‘deteérminada

registrada bajo su nombre ante
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‘términos'

comﬁn.i

Sééfetafié'

caso de conflicto
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CAPITULO IV

ANALISIS SOBRE EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
Y 8US CONSECUENCIAS JURIDICAS.

Para iniciar el presente capitulo es necesario definir bajo el
punto de vista jurfidico al Contrato de Licencia de Marca,-‘

partiendo de bases doctrinarias hasta lograr un concepto juridico .

sobre dicho contrato.

Definicién. -

Eranemitir i

pactarlo, aiem lre y io” no- sea contrario a 1a Ley,.

las buenas cost:umbres y‘la moral
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Dicho acuerdo deberé constar or eécrito‘ ‘para’r mayor ;'

proteccién devrlos derechos de las'partes ént'ratf.an‘ﬁéa',‘w :

: 'del

; la marca‘“ :

Marca. -

regié‘t‘r‘:»adar{'vante la ‘Autoridad.

.



La marca debe ser,determinada por el hecho de que es . -

una sola denomina' &n” y/ >diseﬂo queila’’ distingue de’;‘

de’una marA i

extincién, :

el de

aceptacidén al pactar o celebrar el contraté y

Licenciatario en moment:o

serd el uso y la explotacién de la maircra.v‘ 'v:

4.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE. . ' 1>:‘f

En cuanto a los derechos, iniciaremos mencionando aquellos que

son otorgados por la Ley y que se resumen en-

a)  Derecho de Prioridad : rome.nto en que por

el hecho de registra

que sea anterior a
la solicitgd’ Ty

semejante, - se:
'imeramente haya'f}.

fe haya usado "

es decir;
yl . en v" ¥

correspor{d?ent:és




c) Uso y explot:acién de la marca por si o bien, a traves del

Contrato de Licencia de Marca que da origen a los' siguientes

derechoa I

obre  las .ventas

‘adqysr bér ‘la




A la celebracién "del_cgﬁntrato,' el Liéepcight‘, estars’ obligadoias -

Fomento Y- Prot
est:ablece 11:

'n,.él’
productos : é\ie '

pretenda comer ial zar faﬁficar, o bien, los servicioa que

preste, dando productos [} .servic:.os un ‘ signo

s9



: distintiyb .enzfebl ‘mercado yque ‘en‘algunos’ casos:. la’ ‘marca
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3.- Proporcionar al Llcen iante los documentos necesarios a fin

de que: éste pued' tra itar antefla Secretaria de COmercio y

vbien, a éolicitar la:renovacidénid

aimulédoéll
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ipo" de ‘contratos,

Es’ import:am:e seﬁalar que anteriormente est:e‘

Ut

una vez firmados por’lae partes y.su reapectivoé teatigos debian

: ser registrados ‘ante’’el”’R gistro ‘Nacional''de Transferencia de
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CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SRA.
SUSANA NAVARRO CONTRERAS; POR SU PROPIO DERECHO A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
*LA LICENCIANTE® Y POR LA OTRA PARTE PRODUCTOS INFANTES
DIVERTIDOS, S8.A. DE C.V., A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA
LICENCIATARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO
ARTURO VAZQUEZ MORALES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARAMCIONES

I. Declara LA LICENCIANTE:

a) Ser una persona fisica,  mayor de edad, con capacidad fisica i
y legal para obligarse-en los términos del presente contrato w

y tener su domicil:.o en la calle de Mér:.da N° 360, Col. Roma o
en México, D. F. . . . .

b) Que a través del Titulo
por . las: par

documento; s
" Comercio’

g la Secretaria de
la “'denominacidn
"DINOALEGRIAS" v correspondiente,
obteniendo  asi .1 opiedad indistriali’ ‘sobreiel personaje
""DINOALEGRIA®:y:del™cual’se énexa copia™’ ‘a este documento

como Anexo "B".

Dicha marca se encuentra . debidamente registrada "ante la
autoridad correspondiente con el nlmero de registro que a
continuacién se describe:

DENOMINACION NUMERO DE REGISTRO FECHA LEGAL
"DINOALEGRIAS" 327831 1° Agosto, 1988
"DINOTRISTE" : 327857 1° Agosto, 1988
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c) Que por asi convenir a sus intereses es su" eseo llgenclar a-

II.
a)
b) .
"productos de higiene para - niﬁos,
;est:ando debidament:e inscrita’: ‘en
c)

distribuir _artfculos’ . divers
"DINOALEGRIAS" y . "DINOTRIST

de Comercio Y Fom Industrial

Expuesto | 1o’ anterior, vlas partes otorgan el
siguientes. ; s T PR
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CLAUSULAS “°

I. DEFPINICIONES.

Para los efectos del present
descritos tendrin el siguiente
ellos ge indica: .

1.1. Marcas.-

"DINOTRISTE" t_en;].endp la
caracter.‘[sticas prbpias Ca

anexan al: presente contrato:-. como ‘Anexc
cual’’ debidamente firmado por " las® partea
considerado parte int:egral del presente'documento.

productos fabricadosb
y/o comerciallzados por ‘1A LICENCIATARIA ‘enlos
cuales se emplee o: reproduzca en” cualquier forma

objeto ‘del presente contrato.

II. OTORGAHIENTO

2.1. Sujeto al.cumplimiento) términos y condlc:.ones vdel' zjévsem:;'e:“:’f
instrumento,. ‘LA~ LICENCIANTE concede ~a’ LA:L

derecho-y licencza exclusivos, dentro del térr:.torio,

infantiles " al’ ‘amparo y distincién:-
: “DINOALEGRIAS" y "DINOTRISTE". T

2.2. LA LICENCIATARIA reconoce 'y acepta que ~los derechos Yy :
licencias que se le conceden a través del presente contrato,,
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~son 1ntranafer1b1es,.por 1o que LA LICENCIATARIA no podré .
cederlos, gravarlos ° enajenarlos en forma alguna, salvo que

‘cuente “con*.la‘ ‘previa’ ’dutorizacién:. por escrito “de ' LA
LICENCIANTE. v L . e

'2.3.HLA LICENCIATARIA podré sin embargo,  contratar la fabricacién
"7 -‘de’los productos con terceros, siendo tales operaciones ba]o
‘la naturaleza de maquila, :

" III.- USO Y EXPLOTACION DE LAS MARCAS.

3.1. LA LICENCIATARIA se compromete a usar las marcas sin yariar‘.:~
los elementos que las componen, de forma tal fqu *dicho ‘uso’
se apegue estrictamente a la forma en qu ‘las marcas han’
sido .registradas, Para tal efecto:
proporcionard a la otra parte,: copia

3.2, Todos los
historietas,

3.2.3. SUSANA"" NAVARRO.

3. 3 Todos los . productos; .. etiquetas, envases, cuentos,.'
historietas, cajas y en general todo el material infantil,
asi como la publicidad, donde se reproduzcan los personajes 
deberdn contener la siguiente leyenda:

DERECHOS RESERVADOS POR SUSANA NAVARRO CONTRERAS.
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL.

En aquellos casos en los que por las dimensiones del
producto resulte imposible transcribir la leyenda que
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antecede, LA LICENCIATARIA * debera ' colocarﬁ en’ la ‘parte
inferior del producto, la leyenda: RS

DERECHOS RESERVADOS

Queda expresamente, -ac
etiquetas, envases, “cuent'os
todo el material - infanti
forzosamente contenerila
el punto 3.2.1.

explotarlas
diaposiciqngs_"
leyes y' regla

3.5,
concesién de ,derechos ‘de’ iaropiedad ‘industrial ;- sobre 'las
marcas licenciadas, aiendo éstos propiedad: exclusiva :de
SUSANA NAVARRO'CONTRERAS, .por: lo’ que ~en -ningtn’ moment .
. sea durant:e o atilal terminacién del presente contrato;.
LICENCIA’I‘ARI podré reclamar derecho alguno sobre -los"bienes =
“aqui ' licenciados,” " salvo los derechos - de: ]‘.i_cgncviaw
establecidos en este contrato. S

3.6. Durante la vigencia del presente contrato y a peticién de LA

LICENCIANTE, LA LICENCIATARIA deberd suministrar aniDA L
LICENCIANTE todos los informes, datos  y documentoa ,i;o‘
materiales requeridos para mantener en vigor los derechos g
licenciados.

IV. CONTROL DE CALIDAD,

4.1. LA LICENCIATARIA se compromete a manufacturar los productos'
con estricto control de calidad, observand - todo t:.empo"
los esténdares y. especificaciones ‘del
su actividad.




calidad, previo  aviso por escrit:o de la fecha en- que se

V. CONTRAPRESTACION.

5.1. Por los derecho’s'

conveniente, .
: personal autor:.zad e" LA LICENCIATARIA.

vI. nzvis::omas .

6.1. En caso de que LA’ LICENCIANTE tuviera alguna duda en cuanto
al contenido del ‘reporte mencionado en:la. cléusula 5.3. del’
presente documento, piv. g LICENCIATARIA se compromete a mostrar
al personal autorizado .de LA’ LICENCIANTE la documentacién
que pruebe 1la existencia y . validez = de 1las partidas
cuestionadas Y en caso de que asi lo requiera el personal
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1as marcas y personaje
‘copiados,

de los elementos v, material
infractores tenga

LA LICENCIANTEE

decide, las




derecho proceda bajo est:e concepto,' obligéndo ba mantener,»vﬁ:’
dicha  circunstancia® durant:e ~toda™la: vigencia ‘del’ presente

7.5.

efectuarse la renovacién,
etc.

VIII. VIGENCIA.

8.1, El presente contrato tend:& unavi ‘ncia de un aﬂo contado a: o
partir de la fecha de firma‘»del’ pr: {

8.2. Si'a'la terminacién de: la vigencia
LICENCIATARIA y LA LICENCIANTE se;
el cumplimiento de: sus: respectivas

obligaciones o

en éste documento, y. 8l es. su, voluntad -prorrogax. la vigencia' Lo

pactada en- la cliusula) 8 1‘, sers” prorrogado autométicamente»,
por un - perfiodo. igual en tal virtud, el: cumplimiento' de
presente cléusula seré a voluntad de: ambas partes

8.3. En el caso de que las part:es o alguna de ellas‘no t:enga el‘«,;v

interés en la pr6rroga de este documento,; . lo: notificaré porr s
escrito ala otra parte, con 30 dias de anticipacién a‘la:

terminacién del presente contrato, dicho B periodo seré: S

considerado como dias naturales.

IX. CAUSAS DE RESCICION.

9.1. El presente contrato ser§ terminado ’éﬁticipadé ; y
automidticamente en los siguientes casos: - S L

9.1.1. Que LA LICENCIATARIA no pagase la regalIa prev:l.st:a en .
la cliusula 5.1.1. durante dos meses. consecutlvos o -
durante tres meses en un plazo de seis mese, afin cuando
dichos tres meses no fueren consecutivos. '
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9.1.2. En. caso de que. alguna de  las partes no’ cumpliese .
cualguiera -de . las dlsposiciones -de; este | .contrato. y
habiendo gido notif.icada por ‘la:otra’ de su “violacién; !
no:’ remediase ca, 1a parte perjudicada a su ventera*

: satisfacc:.éh dentro

- infraccién. :

Bl caso- previsto en 4usula .
sujeto’” a’este- procedimient:o, ya ‘que’ 1a in ursién ,e ¢
supuesto’ “originard . una terminacién i
requerir previo pronunciamiento e

9.1.3. En caso de que LA LICENCIANTE faltare a-l

establecido‘
en las cldusulas 7.4. y 7.5. en cualquier ti : :

X. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

10.1.Cualquier aviso o notificacién que . deba darse hajo los",“
téxrminos y condiciones del presente com-_rato, ‘serd ‘dado ’por ...
escrito y podrd ser enviado a través de - cualquier ‘servicio -
de _mensajeria, teniéndose - por recibido alos i tres: dfag i
habiles aiguientea a la fecha:en que sea recogido por el .’
servicio de mensajeria respectivo s e :

SRA, SUSANA NAVARRO CONTRERAS,” PRODUCTOS INFANTILES |

~ MERIDA N* 360, COL’ROMA « mvaxmoos, S.A;DECV.
MEX!CO DF e 0 TEOLTIZ N*:324; COL SUR
"»‘MEXICO DF N
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XI. INSCRIPCIONES Y PODERES.

11.1.Ambas partes estén de acuerdo en solicitar y obtener laﬁ'

inscripeién del presente contrato' ‘ante el Departamento de
Marca dependiente de la Secretari “de’’ Cor_ne:‘r.:glq
Industrial. ;

cl&usula precedente,: ;
Poder. Suf ciente

cuenta

.~ inscripeién, -para loa efectos legales  que: la misma.estime.'

XII.

- LICENCIANTE :
LICENCIATARIA o todos

conveniente, para lo cual remitird-a LA LICENCIATARIA ‘enun -
'plazo que no excederd de treinta dias, nat:urales, .contados ‘a .
- partir de la fecha de f£irma del presente contrato,’ copia ‘de’
la solicitud de inscripcién‘'del:presente contrato’y en’un‘ '
plazo que no excederi de cinco dfas hébiles, ‘copia’ _de‘ lai:

constancia de inscripcién del contrato.’ el SR,

OBLIGACION TOTAL.

12.1.8iendo las partes ‘en’ derecho.comerciantes, el preaente'

contrato es elaborado y: suscrito ademés,' en: términos del
articulo 78 del .Cédigo- de Comercio -en: vigor,:. de apl:.cacién
federal en la Repiiblica Mexicana, razén .pori-la. cual las
partes quedan obligadas en-la’: forma 24 ‘términos que aparece
que han querido hacerlo,’’ 8in que ‘la “validez de este
documento dependa del cumpl:.miento de ning\.’m otro acto,
gestién, condicién, o actividad 'que.no esté expresamente
previsto en el mismo, - reconociendo los respectivos
apoderados que las facultades legales:de representacién con
que se ostenta LA LICENCIATARIA, se ‘encuentra vigente a la

fecha por no habérsele sido revocado, restringido o limitado.
en forma alguna. ; . .
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XIITI. TRIBUNALES.

Para todo 1lo relativo a -la 'intepretacidn,: cumplimiento '

ejecucién, ‘en su caso, del  presente: contrato; las: partes se.
. someten expresamente.a la jur:.sdicci6n y'competencia de las leyes -
y tribunales. civiles de la: Ciudad ;
Republica Mexicana, renunciando exp
fuero . que  por.: razén de su’

LA LIchc;ANTE o 1A’ LICENCIATARTA

SRA. 'SUSANA NAVARRO CONTRERAS PRODUCTOS INFANTILES DIVERTIDOS‘
, S.A. DE C.V. ‘
LIC. ARTURO VAZQUEZ MORALES

TESTIGO TESTIGO
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En dicho contrato se. identifica : plenament:e ,’a la's" partes

contratam:es en‘ el apartado de Declaraciones Y, en' el cléusulado.

los’ derechos y 'obligacxonea que cada una-delas partes contrae,vw'




de vista, consideramos que el porcentaje scbre:ventas. es:'lo mis

viable.

de las marcas, en virtud d

contrat:o no so reales

el

) que "lo‘s"" datosi,.
; no
exista ninguna poaibilidad de error que vicie de alguna forma al

contrat:o

4.3 ‘REGISTRO Y EPECTOS JURIDICOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA.

COvrﬁo’f}a‘_iitg:‘:‘ibf}neh‘te se ha mencionado, el registro de una marca se
tramitfg -'afnt':é‘;la’Secret:aria de Comercioc y Fomento Industrial, en

el "‘Dépé\ijt:ér'r.lent‘o“ de Marca.

inicialmentze consiste en solicitar ante‘ esai’,g.b

-Dependencia lo que comﬁnmem:e se denomina- Bﬁsqueda de marca,» e

solicita, dicho escrito deberé.ir



El t:rém:.t:e de busqueda de marca finallzaré al moment:o en que el




- Clase (Descripcién legal sobre los, product:os o servic:.os que

‘ampara 1a marca)

‘marca, . .consiste

mavrt':a‘,"pc';r" s"'i, ,ﬂya que al conceder el uso y explotacién de su

7




 marca a otra persona,‘ya>sea fisic o mcral,

sobre las marcas

'extranjeras nos_menciona‘ qu 'El. uso de ‘marcas extranjeraa es un

fenémeno que eneralizando en todos los paises".
Ello obedece entre_ tras razones, al esfuerzo promocional de  las

grandes corporaciones transnacionales.

‘ ime Alvarez Soberants, "LA REGULACION DE LAS IN’VENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNDLOGIA"
EGWMI Pag. 287, : . §
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Al respecco, Fernando'Fajnzylber y: Martinez 'I‘arragés ééﬁaiaqhqge

:el
extranjeras, _dando asi origen al licenclamiento de”

la ,p051b111dad de

otros paises,‘

indo Fajnzyiber y Martinez Tamags, "LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES, EXPANSION A NIVEL NACIONAL Y PROYECCION
EN wn INDUSTRIA MEXICANA" Fondo da Cultura Econdmica. Pag.

79

Tests WO DEBE
S:\?\? BE LA BIBLIBTECA



licenciar marcas mexicanas en el extranjero, es'por élld, que
podemos sefialar que los efectos juridicos del registro de una

marca pueden trascender - al-. extranjero logrando aun mayoresvm

beneficios para el titular.
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CAPITULO V

APLICACION DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
BAJO LAS CONDICIONES ACITUALES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
(CANADA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y MEXICO)

El tratado de libre comercic, es un acuerdo mediante el cual los
paises miembros a través del establecimiente de varios.

ordenamientos .Y principios  permiten  en sus: —resbe?ﬁivbs e

territorios’ el." . libre trénsito . de mercancias ;v"'”
comercializacién ibu

disminuyendo

Tratado entré{g ’

a nuestroﬂestu

eficaz para los;derechos de 'propiedad intelectual Y. aseguraré queﬂ




las medidas.destinadas.a defender e‘gos‘:‘ de rechos ‘no 'se, conviertan

parte,, ‘trato:n

nacionale

que cumplan .co

derechos de autor-
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g) Ninguna disposicién del capitul S d propiedad intelec ual en

el-Tratado de Libre Comercio impé
pueda tipificar )

’particularee dichas

derechos de propie a

competencia en el merca

mantener, de conformida
medidas adecuada

condiciones.’

En‘materia.qé mare

siguienteévdiéposicione

un signo idéntico para bienes o servicios idénticos
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Los derechos arriba mencionados se otorgarén sin perjuicio de‘

derechos previos y no afectaré 1a posibilidad de‘cada uno ‘de” los .

paises para reconocer derv hos sobre la base del’ uso-'

c) Cada una’ de las pa es

registro al. uso'






k) Cada‘ uha e las : partes ‘ e:atiy blecer: ékcepcionés :
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c). Una oportunidad razonable para; que el gol#citaqtef’puedg

responder a la notific

puedan'aoii&itaf!1a céﬁcg; cié

Cada una de las partea‘ppdr

personas interesadas\para-dpqne;

Como podemos observar
anteriormente, podemos'deducit,

por consecuencia - en nuéstro

claros y definidos que permitan un'mejor:apoyo ‘para’ los titulares,-

de derechos que puedan ejercerlos en cualqu er pais mi mbro ¥ qu

se encuentren debidamente apoyados [} leéislaclones gue estén‘ené‘

el mismo orden de ideaa a fi

preataf"un respaldo juridicofen:: v
cada pais, ya que e

ago’;de; algun conflicto si se pretendei

invocar .a onaideramos que *la personas

estqs principios

ue. MAURIC!D JALIFE DAMER AMIIIII ﬂ. las Marcas n et TLC, Editorial Sllll, SA. da C V.Pag. 1288135,
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personas . fisicaa ‘o morales w é"galyf';t‘!Aeslalrrdiio comercial-de sus

los’ paises miembros dely Tratado?

En caso de invasién de derechos industriales o J.ntelectuales como )

se mencionan en dicho Tratado, ¢Quién ‘en’ 1a

im:erviene para dar un reconocimiento y apoyo eficaz
ofendida? :

la’ persona

Ante este tipo -de planteamientos que revist:en de'una‘gran-““'

importancia, es conaiderada como una de las razones de mayor pesoj

en una iniciativa’ que recientemente ha propagado la Secretaria de,i

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), en elsentido dé vcrear un
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humanos Yy materialeS»

procedimientos.
los paises miembros del’’ Tijét do
observar son los sigulentes

a) Cada uno de los péiéés{pq r4a ne 1o i}ttﬁxliares ‘de

derechos, los procedimient

se autorice a las! p nprocedimiento  a* est:ar, '

representzadas por un®abogado :independiente;”.

- los procedimientos no’ mpongan requisitos

comparecenciaa personales obligatorias,

- todas las partes en un procedimiento egtén.

facultadas para sustanciar sus ‘pretenciones: zp:'-és"érit:'éir*' L

las pruebas pert::ment:ea; y

- los procedimientos incluyan medios {para idem:ificar Yy
proteger la informacié




b) Cada . una - de  las - partes. :px;clav rd - que
judicialea tendré la facultad.

desista de una infraccién, incluso para im edir que las )

mercanciaa importadas que 1mpliquen la infraccién de un‘

f90.'
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intélectﬁal K
que: ’

excepc:.onales,‘- par permitir -la’ liberacién de’ oém bieiiea gn 105«

circuitos comerciales ;
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a) Cada uno de  los paisea dispondré que sua ‘autoridadesr ;

judiciales tendrén facultad para ordenar medidas pre

ripidas’ b4 eficaces.. T

al _menos inmediatament:

T onablemente[‘. i

: judicikales consideren '

necesaria para que pu

on’ un grado suficiente def'.'ﬁ
certidumbre si: ' !

+ el solicitaq‘tié ar’del’ derecho; .

* el derecho del: soli t:ant:e esté siendo infringido, o

en la_emisién de esas medidas
tiene la posibilidad de

llegar ‘a’ causar un dafio




irreparable al titular del derecho,_o que existe un

riesgo comprobable de que’ se eetén destruyend' pru bas,

c}  Cada uno- de’
judiciales . tendrd .l
aporte ’un'alk fianza'o'g

proteger los inte e

hafa probabilidad !
irreparable al citular del derecho, o cuando ,haya u

comprobable de’ que 1as pruebas se estén deatruyendo;

£) Cada una de las partes preveri que cuando se adopten medidas
precautoridas por las autoridades judiciales, la persona afectada
sea notificada de esas medidas precautorias después de 1la

ejecucibn de las medidas.

El demandado,_ a partir de que lo solicite, obtendrd la revisién

judicial de‘las medidas por parte de las autoridades judiciales,
'para efecto de’ decidir, dentro de un plazo razonable luego de que’

‘1a not:ificacién ‘de esaa medidas sea dada, si tales medidas
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deberdn ser- modific'ad'a's, revocadaa o confirmadas 'yl"bi:eﬂdxfé'- una

oportunidad de ser oido en

inician:’

del soliqipante,

o cuando l’a : _aut:oridad ;

autoridades .’
solicitante; :
compensacisn i a
medidas;
i) cada:una.de las

rtes‘ prevera que, cuando pueda ordenarse’

una medida: precautoria

; como~ :esultado de procedimiéntos

e



administrativos, tal_‘es' B prq;édirﬁienﬁos C.se ajustarén a-. 1bos>

principios . que “gean: :es‘genéialmeh;efi equivalentes - a. . los

' establecidos .

fiscacin, el
Ato"x_‘asjby de
utilizacién

1a industria, comercio v aervi compete’ﬁéiéi» :




desleal y qu§Jée ieiadionen con lafhatétia‘dﬁe esta’ley

regula (LFPP)

sin‘consentimiento

: comofelemento de ‘un’:nombre’ comercial

siempre ‘que dicﬁbsfﬁbmﬁrea estén



-~ ' Usar una marca previamente registrada como denominaclén o-
) raan social o como partes de éstas, de una persona moral' .

o actzvidad

sea

subatituido o auprlmido parcial _t:ot‘:aliment:e’ésﬁa;



XI. -

En base
establecido qu
situaciones_"j ir
establecer . Uique
inteririéxiénf
igualdad de;

comerciantes de cada pais,‘ esta*f R
l,evitar posibles infracciones que. sev'

por desconocimiento de la ley de cada pais, en e1 o

cometiendo ‘ii.u'ia,' invasidn de derechos adquiridos,
competentes .

Este reglamento puede

lineamientos juridicos ‘dyé‘ ¢ oads



act::.v:.dad comercial originad: por la firma del cit:ado Tratado,

pais‘es miemb

sea_totalment

Para que dicha
arbitrariedad, . se'

esté formado por autor.
debidamente capaci‘
legal que impera en‘

considerar las circuna an

obgervar el émbito ,juvr i

orfgen al conflicto

Este Tribunal . fséj:'é‘
tinicamente f:acult'aA
cada pais y si‘nf.jl.ijlx
cada miembro, . y qu

Tribunal se allegar

infractor) propbrci

como de la d mas



: 1;5 autoridades




de - derechos : 1nduétria1§s,'knof;

“'ha [dééQJ_éélﬁciéni.efidaé,;t-

por no existir'ulgﬁn 6rgano internacional que reconozc y: proteja -
los derechos de las personas

(fisicas o morales uedando éstas”m

en estado de indefensién en’ territorios extranjeros
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CONCLUSIONES

El objetivo del presente trabajo fue el de hacer relevante la

importacia que r kiste el contrato de licencia de marca como ‘una

‘104



'1mportanc1a(

Asimiémo, eate trabajo pretende hacer notar la grv

marca’. es . una

nfiabilidad entre

1 comercio. ‘,.4“

las personas (fisica ’y mora s)bdedicadas
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Por ocra part:e, s consideramos que la‘ forma 'ique -8e le _dé al“

contrato de 1icencia de marca,:-’no 86lo - como un elemento de'

Indus@ria@i B

pfo:é;ii:;[én' mas

1egisladores mex:.canos han intervenido bactualizando ‘a 1a ley a.




cio, ya que: en w

»1 ; que goce de la

ka} ‘se ha topado con la

.‘.»197



; dicho Tribunal estarfa

establece de una maner més‘detallada las funciﬁnes de ese Organo

tos.



s uha ‘buena :

Internacional que de alguna manera consideramos que

opcidn para dar mayor eficacia a la soluci}én d los_conflictos de ’

invasién de derechos y que

débiles y que: tienen una larga duracién .da ndo ‘en’ grah medida a”

las actividades comerciales a n:l.v internacional

109

idad tienen solucionea _' :
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