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INTRODUCCION

La proteccidn de las marcas en gran medida depende de los procedimientos de
registro de las mismas, aunque en diversos paises, incluido el nuestro, las marcas
no registradas gozan de proteccion, la mejor proteccion se obtiene mediante su
registro ante la autoridad competente, en el caso de nuestro pais el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El uso de marcas como signos distintivos por parte de las empresas, resulta
fundamental para el desarrollo de las mismas, en ocasiones, el simple hecho de
ser titular de una marca cuya imagen y reputacion son buenas, concede al mismo

una clara ventaja sobre sus competidores.

Derivado del crecimiento industrial a nivel mundial, resultaba indispensable
adecuar la legislacion nacional para la correcta proteccion de la imagen marcaria,
y una forma de hacerlo fue implementando el procedimiento de oposiciéon al

registro de marcas.

Asi, al brindarle la oportunidad de participar en el procedimiento de registro
de una marca a un tercero que considere que sus derechos pueden verse
afectados con el posible otorgamiento de un nuevo registro por considerar que
cuenta con un mejor derecho de uso o bien, simplemente por considerar que una
marca presentada a registro incurre en alguna de las prohibiciones contempladas
por la ley de la materia, supone mayor seguridad juridica a la concesion de
registros marcarios, ya que en muchas ocasiones la autoridad otorga registros de
marca a quien no deberia tenerlos por existir derechos previos a favor de un

tercero.

En el primer capitulo se da un breve panorama de lo que es la propiedad

intelectual, asi como de una de sus vertientes, la propiedad industrial, de la cual se



abordan brevemente algunas generalidades y algunas de las figuras que la
integran, tales como los signos distintivos (Avisos comerciales, Nombres
comerciales y Denominaciéon de origen), por lo que hace a las marcas, éstas
tienen un tratamiento especial a partir del punto 1.7 de este capitulo. También

abordaremos los sistemas de proteccion de marcas.

En el segundo capitulo se hace una breve resefia de los antecedentes
legislativos de las marcas en nuestro pais, dirigiéndonos principalmente a
encontrar aspectos que nos permitan observar si las legislaciones anteriores
incluian en su texto el procedimiento de oposicidén al registro de marcas, o bien
hacian algun sefialamiento al respecto. Asimismo, en el presente capitulo se
aborda la legislacion marcaria que rige en nuestro pais, asi como el capitulo XVII
del TLCAN, entre otros.

En el tercer capitulo se trata lo relativo al derecho comparado, observando
la legislacién respectiva en paises como Argentina, Venezuela, Colombia, Estados
Unidos de Norteamérica, asi como de la Unién Europea y algunos tratados
internacionales, de los cuales se estudiara lo relativo a la regulacién del

procedimiento de oposicion al registro de marcas.

En el capitulo cuarto se estudia el procedimiento de registro de marcas en
México, partiendo de puntos como las marcas registrables y no registrables, la
solicitud de registro y la figura de la prioridad, hasta llegar a lo que es el actual

procedimiento de registro marcario en nuestro pais.

En el capitulo quinto se aborda el procedimiento de oposicion al registro de
marcas. Se inicia con algunas generalidades para dar paso a las reformas
recientemente realizadas a la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo obijetivo fue la
implementacion del procedimiento de oposicion. Asimismo, se comentan algunas

caracteristicas del procedimiento implementadopara finalmente plantear algunos



puntos que, a nuestra consideracion, debieron incluirse en la reciente
implementacion del procedimiento de oposicion al registro de signos distintivos en

nuestra legislacion.



CAPITULO |
MARCO CONCEPTUAL

Cuando se habla de Propiedad Intelectual, generalmente se suele entender a ésta
como sinénimo del Derecho de autor, razén por la cual, resulta necesario sefalar

que es la propiedad intelectual y que elementos la conforman.

En virtud de lo anterior, en el presente capitulo se buscara responder qué
se entiende por propiedad intelectual, asi como sefalar las ramas que se

desprenden de esta materia.

1.1 La Propiedad Intelectual

“El derecho de la propiedad intelectual protege aquello que desarrolla el

hombre, con base en su capacidad inventiva y talento artistico”.”

La proteccion al ingenio y a la creatividad humana es una practica muy
antigua, aun cuando no existen muchas referencias que lo corroboren. La
propiedad intelectual trata de derechos que recaen exclusivamente sobre bienes

inmateriales.

Sefiala Luis Schmidt que “el comun denominador de la propiedad intelectual
es la creatividad intelectual que resulta del conocimiento cientifico, inventivo,

técnico, literario, artistico y mercadoldgico del ser humano”.?

'Schmidt, Luis, “Propiedad intelectual y sus fronteras: proteccion de arte e
industria”, en Becerra Ramirez, Manuel (comp.), Estudios de derecho intelectual
en homenaje al profesor David Rangel Medina, México, UNAM, Instituto de
investigaciones juridicas, 1998, pp.31-54.

2ldem.



Asi, podemos sefalar que esta materia abarca un extenso rango de
creaciones, las cuales van desde invenciones, obras literarias y artisticas,
descubrimientos cientificos, hasta marcas, avisos comerciales, entre otras. La
propiedad intelectual “se encuentra relacionada con informacion o conocimiento
que puede ser incorporado a un objeto tangible al mismo tiempo, en un numero

ilimitado de copias en diferentes lugares del mundo”.3

En ese sentido, el derecho de la propiedad intelectual, o meramente
propiedad intelectual, protege los intereses de los creadores al ofrecerles

prerrogativas en relacién con sus creaciones.

El Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, firmado por México el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario
Oficial de la Federacién, el 8 de julio de 1975, no define lo que es la propiedad

intelectual, sin embargo, la fraccién VIII de su articulo 2° establece, lo siguiente:

Articulo 2° Definiciones

A los efectos del presente Convenio se entendera por:

“Propiedad Intelectual”, los derechos relativos:

-a las obras literarias, artisticas y cientificas,

-a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones
de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de
radiodifusion,

-a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

-a los descubrimientos cientificos,

30rganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Principios basicos de la
propiedad industrial”, Ginebra, nam. 895,
http.//www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf, fecha de

consulta 02 de enero de 2015.



-a los dibujos y modelos industriales,

-a las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres
y denominaciones comerciales,

-a la proteccién contra la competencia desleal, y todos los demas derechos
relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico,

literario y artistico.

Asimismo, encontramos la opinidbn de Pedro Alfonso Labariega Villanueva,

quien define a la propiedad intelectual como:

El conjunto de disposiciones juridicas que regulan las prerrogativas
otorgadas por el Estado a las personas sobre las creaciones de su mente.
O bien, es el conjunto de disposiciones juridicas establecidas en la carta
magna, tratados internacionales, leyes, reglamentos y demas
ordenamientos sobre los que se fundamenta el Estado para otorgar a
individuos, empresas o instituciones, el reconocimiento, el derecho y la
proteccion al uso exclusivo de obras literarias, artisticas, cientificas,

industriales y comerciales.*
Por su parte, David Rangel Medina manifiesta lo siguiente:
Cuando las obras apuntan a la satisfaccion de sentimientos estéticos o

tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las

reglas que la protegen integran la propiedad intelectual en un sentido

4Labariega Villanueva, Pedro Alfonso, “Algunas consideraciones sobre el derecho
de propiedad intelectual en México”, Revista de Derecho Privado, México, num. 6,
Sep-Dic de 2003,
http.//www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/6/dtr/dtr2.pdf, fecha de

consulta 12 de enero de 2015.



estricto o derechos de autor. En cambio, si la actividad del intelecto humano
se aplica a la busqueda de soluciones concretas de problemas también
especificos en el campo de la industria y del comercio, o la selecciéon de
medios diferenciadores de establecimientos, mercancias y servicios,
entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad

industrial.®

De lo anterior, podemos observar que la Ppropiedad intelectual se divide
esencialmente en dos ramas, a saber: el derecho de autor y la propiedad

industrial.

El derecho de autor concierne a la creacion y titularidad de las obras
artisticas, literarias, musicales, fotograficas, cinematografias, arquitectonicas,
programas de coOmputo, por mencionar algunas. Cabe sefialar que conectada con
el derecho de autor se encuentra la rama de los derechos conexos, mismos que
protegen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, editores de libros,

productores de fonogramas y videogramas y organismos de radiodifusion.

Por otra parte, la propiedad industrial incluye a las invenciones, los signos
distintivos, y segun algunas clasificaciones abarca también la represion de la

competencia desleal.

Derivado de lo anterior, podemos sefalar que la propiedad intelectual se
refiere a todas aquellas creaciones de la mente y, dependiendo del campo en el
que dicha creacion tenga aplicacién, ésta se ubicara ya sea en el ambito del
derecho de autor o de la propiedad industrial, las dos ramas que conforman a la

propiedad intelectual.

SRangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, 22 ed.,

México, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, 1992, p.8.



En México existen dos cuerpos legales distintos que regulan a la propiedad
intelectual, por una parte, encontramos la Ley de la Propiedad Industrial,
encargada de la proteccidén de invenciones y signos distintivos y, por la otra la Ley
Federal del Derecho de Autor que involucra la proteccién de los derechos de los

autores, asi como de los titulares de derechos conexos.

Es innegable que en los ultimos tiempos la propiedad intelectual ha cobrado
gran importancia, ejemplo de ello lo encontramos en varios tratados
internacionales en los cuales se incluye un capitulo dedicado a la regulacion de
esta materia, pues como consecuencia de la globalizaciébn queda en evidencia la
necesidad de regular la propiedad intelectual, dado que, como resultado de las
relaciones entre los Estados, éstos y los particulares se ven en la necesidad de
proteger sus creaciones e invenciones para su mejor desarrollo econémico y

social.
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1.2 La Propiedad Industrial

Como vimos en el apartado anterior, la propiedad industrial es una de las
dos ramas que conforman a la propiedad intelectual y dentro de la cual se

encuentran las invenciones y los signos distintivos.

“A diferencia de las creaciones protegidas por el derecho de autor, las
figuras juridicas protegidas por los derechos de propiedad industrial se encuentran

en el campo de la industria y el comercio”.®

Asi, Jorge Witker sefala que la propiedad industrial es “el conjunto de
normas que tutelan las innovaciones de caracter industrial y los signos utilizados

por las empresas mediante la concesion de derechos exclusivos de explotacion”.”

Por otra parte, David Rangel Medina al hablar de propiedad industrial
sefala que “es considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y
temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y

servicios”.8

La propiedad industrial se encuentra constituida por dos grupos, el de las

nuevas creaciones y el de los signos distintivos.

El primer grupo engloba a las siguientes figuras:

6Carrillo Toral, Pedro, Derecho intelectual en México, México, Universidad
Autébnoma de Baja California, Plaza y Valdés, 2003, p. 98.

"Witker, Jorge y Varela, Angélica, Derecho de la competencia econémica en
Meéxico, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, 2003, p.227.
8Rangel Medina, David, Derecho intelectual, México, McGraw-Hill, UNAM, Instituto

de Investigaciones Juridicas, 1998, p.2.



o Invencion: El articulo 15° de la Ley de la Propiedad Industrial, define
a esta figura como toda creacion humana que permita transformar la materia o la
energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y

satisfacer sus necesidades concretas.

Las invenciones gozan de proteccion mediante la figura de la patente, la
cual en palabras de David Rangel Medina “es el documento expedido por el
Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona fisica o
juridica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reuna las exigencias

legales”.®

Para que una invencion pueda ser patentada, debe cumplir con los
requisitos de novedad, resultado de una actividad inventiva y susceptible de
aplicacién industrial. La vigencia de la patente es de veinte afios improrrogables

contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

o Modelo de utilidad: Conforme a lo establecido en el articulo 28 de la
Ley de la Propiedad Industrial, se consideran modelos de utilidad, los objetos,
utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificacion en su
disposicion, configuracidon, estructura o forma, presentan una funcién diferente

respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

“El modelo de utilidad es una pequefia invencion que, sin tener gran
tecnologia, logra otorgar beneficios a un producto”.'® Esta figura representa un

mejor desempeno debido al cambio que sufre. La vigencia de un modelo de

®Rangel Medina, David, “Derecho de la propiedad...” cit., p.9.
'"Magarfia Rufino, José M., Derecho de la propiedad industrial en México, México,
Porrua, 2011, p.37.



utilidad es de diez afios improrrogables contados a partir de la fecha de

presentacion de la solicitud respectiva.

A diferencia de las patentes, los modelos de utilidad no se patentan, sino
que se registran. Para que un modelo de utilidad sea registrable, éste tiene que

ser nuevo y susceptible de aplicacién industrial.

o Diserio industrial: “Se refiere a una invencion donde lo importante no
es el efecto técnico, pues carece de éste, sino la forma innovadora que se aplica a

un producto con caracter generalmente estético”."’

El disefio industrial comprende dos grupos, el articulo 32 de la Ley de la

Propiedad Industrial establece lo siguiente:

Articulo 32. Los disefios industriales comprenden:

Los dibujos industriales, que son toda combinacién de figuras, lineas o
colores que se incorporen a un producto industrial con fines de
ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y propio; y

Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que
sirva de tipo o patrén para la fabricacion de un producto industrial, que le dé

apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Al igual que los modelos industriales, para ser objeto de proteccion, los
disenos industriales deben ser nuevos y susceptibles de aplicacién industrial. La

figura del disefio industrial tiene una vigencia de quince afios improrrogables.

"bidem, p.39.



Por otra parte, dentro del grupo de los signos distintivos, encontramos a las
marcas, nombres y avisos comerciales y a la denominacién de origen. Dichas

figuras seran abordadas brevemente mas adelante.

Las figuras mencionadas anteriormente, se encuentran reconocidas y
protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, asi mismo, cabe sehalar que
dicho ordenamiento reconoce a otras figuras tales como los secretos industriales y

los esquemas de trazados de circuitos integrados.

1.3 Objeto de la Propiedad Industrial

El objeto de la propiedad industrial lo constituye el bien juridicamente

tutelado, el cual siempre correspondera a un bien intangible.

Los bienes protegidos como propiedad industrial segun sea el caso, seran
las invenciones, los modelos de utilidad, los disefios industriales, los esquemas de
trazado de circuitos integrados, los secretos industriales, las marcas, los avisos
comerciales, el nombre comercial o el derecho a utilizar una denominacion de

origen.

1.4 Sujeto de la Propiedad Industrial

El sujeto de la propiedad industrial es toda aquella persona ya sea fisica o
juridica, que tenga la titularidad de un bien reconocido y protegido como propiedad

industrial.
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1.5 Los signos distintivos

Son todos aquellos simbolos que se utilizan en la industria o en el comercio
para diferenciar un producto, servicio o establecimiento de otros de su misma

especie, o actividad en el mercado.

“Una de las caracteristicas de los signos distintivos es que el bien protegido,
carece de importancia en si mismo, a diferencia del objeto de proteccion por el
derecho de autor, o de la patente [...] los signos son un instrumento para
identificar un producto o servicio generando una asociacion de ideas en la mente

del consumidor entre el signo y un tipo especial de producto”.'?

Asi, un signo distintivo puede llegar a ser el bien intangible mas valioso de
un negocio, ya que, a través de éste, el publico consumidor identifica cierta calidad
e imagen relacionadas directamente con los productos o servicios que se ofrecen

en el mercado.

La ley de Propiedad Industrial reconoce y protege los siguientes signos

distintivos:
. Marcas
° Aviso comercial
° Nombre comercial, y
o Denominacién de origen

2Bayloz Corrozo, Hermenegildo, citado por Pérez Miranda Rafael en Tratado de

derecho de la propiedad industrial, México, Porrua, 2011, p. 327.
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De tal modo, se abordard de manera breve cada una de las figuras
mencionadas, indicando sus componentes basicos, sin entrar a un estudio
profundo de los mismos por no ser el tema del presente trabajo, por lo que hace a
las marcas éstas se abordaran detalladamente mas adelante dentro del presente

capitulo.

1.5.1 Marcas

Dada la importancia que reviste la figura de la marca en el ambito de la
propiedad industrial y, en razén de que es un elemento de suma importancia en el
desarrollo del presente trabajo, ésta se desarrollara mas adelante dentro del
presente capitulo, detallando algunas de sus principales caracteristicas, funciones

y principios.

1.5.2 Aviso Comercial

‘Las empresas, en su busqueda constante de formas llamativas de
distinguir sus productos y servicios de los de la competencia, estan registrando
marcas cada vez mas creativas [...] hasta marcas con eslogan. Los esléganes
buscan llamar la atencién de los consumidores y a veces son mas conocidos que

los propios productos que anuncian”."?

Para José Manuel Magafia, es “la frase u oracién que sirve para anunciar y
promocionar al publico establecimientos comerciales, industriales o de servicios,

asi como sus productos”.'

8Sotoul, Frank vy Jean-Philippe Bresson. “Los esléganes como marcas
registradas, las practicas europea y francesa”, Revista de la OMPI, Ginebra, nam.
2, abril de 2010, http:.//www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article _0007.html,
fecha de consulta 07 de enero de 2015.

“Magarfia Rufino, José M., op. cit., p. 78.
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Asimismo, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial establece lo

siguiente:

Articulo 100. Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que
tengan por objeto anunciar al publico establecimientos o negociaciones
comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para

distinguiros de los de su especie.

En pocas palabras, podemos decir que un aviso comercial es lo que
comunmente se conoce como slogan o lema publicitario. “Los avisos comerciales
se constituyen solo por frases u oraciones, pudiendo utilizar signos ortograficos
que, conforme a las reglas gramaticales, sean aplicables. En este sentido, los

avisos comerciales no incluyen disefio”.".

A diferencia de la marca, el aviso comercial no busca designar directamente
algun producto o servicio, sino acompafarlo comercialmente, asi, ésta figura
busca tener cierto impacto en el publico consumidor y convencerlos de elegir

determinados productos o servicios en lugar de otros.

El registro de un aviso comercial conforme a lo dispuesto por el articulo 103
de la ley de la materia, tendra una vigencia de 10 afios, contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud, y podra renovarse por periodos indefinidos

con la misma duracion.

5Calvo, Viviane (Coord.), Ideas protegidas, Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, México, 2012, p.59,
http.://yaxchel1.weebly.com/uploads/1/3/1/3/13139517/impilibro.pdf, ~ fecha de

consulta 17 de enero de 2015.
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1.5.3 Nombre Comercial

El nombre comercial es “considerado como el nombre, término o
designacion que sirve para identificar y distinguir una empresa y sus actividades

industriales y comerciales de otras”.'®

De Almansa senala que el nombre comercial es “el signo, simbolo,
emblema o denominacién que sirve para identificar una empresa en el ejercicio de
su actividad y que la distingue en el mercado de otras empresas que realizan

actividades idénticas o similares”.!”

La ley de la Propiedad Industrial, no ofrece una definicion de esta figura,

simplemente sefiala en su articulo 105 lo siguiente:

Articulo 105. El nombre comercial de una empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran
protegidos sin necesidad de registro. La proteccion abarcard la zona
geografica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se
aplique el nombre comercial y se extendera a toda la Republica si existe

difusibn masiva y constante a nivel nacional del mismo.

De lo anterior, podemos observar que a diferencia de las marcas que
protegen determinados productos o servicios, el hombre comercial atiende a la
proteccion de la denominacidén con que un establecimiento mercantil se identifica

frente a los consumidores.

60tero Mufioz Ignacio y Ortiz Bahena Miguel, Propiedad Intelectual, Simetrias y
Asimetrias entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. EI caso México,
México, Porrua, 2011, p.576.

"De Almansa Moreno de Barreda, M., citado por Magana Rufino, op. cit., p.79.
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El nombre comercial también goza de proteccién desde el momento en que
comienza a usarse, sin embargo, a diferencia de las marcas, dicha proteccién no
aplica para todo el pais, sino que exclusivamente abarca la zona geografica de la
clientela efectiva de la empresa o establecimiento. Del mismo modo, el nombre
comercial es la unica figura que exige un uso previo como medio generador del

derecho.

A diferencia de las marcas, los nombres comerciales no se registran, éstos
unicamente se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial con la finalidad de
establecer la presuncion de buena fe en la adopcidén y uso del nombre. Al solicitar
la publicacibn de un nombre comercial, se debe acreditar el uso efectivo del
mismo aplicado a un giro comercial determinado. En relacidén con esta figura, cabe
sefalar que “con el surgimiento del régimen de las marcas de servicio, que ofrece
tutela al signo para ser aplicado en todo el territorio nacional, el nombre comercial

fue perdiendo terreno, reduciendo su aplicacion a casos muy esporadicos”.’®

Conforme al articulo 110 de la Ley de la Propiedad Industrial, los efectos de
la publicacién de un nombre comercial duraran diez afios a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud y podran renovarse por periodos indefinidos de la

misma duracion.

El articulo 112 de la ley de la materia, establece |la suplencia general del
régimen de marcas, en los casos en que no haya disposicion especial para los

nombres comerciales.

'8Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la ley de la propiedad industrial, México,
Porrua, 2002, p.275.
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1.5.4 Denominacioén de origen

“Existen productos naturales, alimentos, objetos que poseen una calidad
unica y que pertenecen a un lugar determinado; que son tan exclusivos que
forman parte de la identidad de dicho sitio”"® y suelen identificarse como

denominaciones de origen.

“A diferencia de los otros signos distintivos regulados por la Ley de la
Propiedad Industrial, en los que una entidad juridica especifica, por lo general un
prestador de servicios, industrial o comerciante, se constituye en titular de los

derechos, en el caso de la denominacion de origen tal titularidad se diluye”.?°

Las denominaciones de origen constituyen un instrumento colectivo del cual
se pueden servir los productores para promover los bienes de su regidén y
preservar la calidad de éstos, asi como la reputacion que hayan obtenido con el

transcurso del tiempo.

“Una denominacién de origen es un tipo especial de indicacion geografica
que, por lo general, consiste en un nombre geografico o en una designacion
tradicional que se utiliza en productos que tienen calidades o caracteristicas
especificas que se deben esencialmente al entorno geografico de su

produccion”.?!.

9Calvo, Viviane, op. cit., fecha de consulta 21 de enero de 2015.

20Jalife Daher, Mauricio, op. cit., p.391.

210rganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, El sistema de Lisboa:
proteccion internacional de identificadores de productos tipicos de zonas
geograficas especificas, Ginebra, nam. 942,

http:.//www.wipo.int/lisbon/es/about.html, fecha de consulta 21 de enero de 2015.
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Tal es la importancia de dicha figura que se ha buscado su proteccién a
nivel internacional mediante la creaciéon del Arreglo de Lisboa Relativo a la
Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de
octubre de 1958.

El articulo 2° de dicho Arreglo, ofrece la siguiente definicion:

Articulo 2°

Se entiende por denominacién de origen, en el sentido del presente Arreglo,
la denominacién geografica de un pais, de una regién o de una localidad
que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico,

comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

[..]

Al respecto, David Rangel Medina manifiesta lo siguiente:

“La denominacién de origen es el signo distintivo consistente en el nombre
de un lugar geografico con el que se identifican las mercancias que tienen
similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha
region geografica, como clima, tierra y agua, asi como de la técnica, destreza,
habilidad y tradicion artesanal de quienes habitan la propia region, para

producirlas”.??

2?Rangel Medina, David, “La marca como instrumento regulador del comercio”,
Revista de la Facultad de derecho de México, México, num. 139-140-141, enero-
junio de 1985,
http.://historico.juridicas.unam.mx/publica/libre v/rev/facdermx/cont/139/cnt/cnt13.pd

f, fecha de consulta 21 de enero de 2015.
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Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 156 establece:

Articulo 156. Se entiende por denominacion de origen, el nombre de una
region geografica del pais que sirva para designar un producto originario de
la misma, y cuya calidad o caracteristica se deba exclusivamente al medio

geografico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

De las definiciones anteriores, podemos observar que, para que pueda
considerarse que existe una denominacion de origen, deben concurrir

determinados factores tales como:

¢ Que se trate del nombre de una region de un pais,

e Que dicho nombre sirva para designar el producto originario de una
determinada regién, y

e Que la calidad y las caracteristicas del producto se presenten en funcion
del medio geografico, comprendiendo necesariamente los factores

humano y natural.

La proteccion a la denominacién de origen inicia con la declaracion que al
efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dicha declaratoria
puede realizarse de oficio o a peticion de parte de quien acredite tener interés

juridico.

La vigencia de la declaracién de proteccion a la denominacién de origen
estara determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sélo
dejara de surtir efectos por otra declaracién del Instituto, esto conforme a lo

dispuesto por el articulo 165 de la ley de la materia.

A diferencia de otros paises en los que la titularidad de una denominacion

de origen pertenece a los productores; en México dicha titularidad corresponde
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exclusivamente al Estado, ello de conformidad con lo establecido en el articulo

167 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, para que las denominaciones de origen puedan ser
utilizadas por personas tanto fisicas como morales, es necesario solicitar
autorizacion al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y cumplir con los

requisitos establecidos en los articulos 169 y 170 de la ley correspondiente.

Los efectos de la autorizacion para utilizar una denominaciéon de origen
tienen una vigencia de diez afios contados a partir de la fecha de presentacion de

la solicitud ante el Instituto, y podra renovarse por plazos iguales.

Asimismo, tenemos que quien use una denominacidbn de origen se
encuentra obligado a emplearla tal y como aparezca protegida en la declaracion
que al efecto se haya emitido. El usuario autorizado, podra transmitir el derecho a
usar la denominacion de origen, siempre y cuando el nuevo usuario cumpla con

las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

De igual manera el usuario autorizado para emplear una denominacion de
origen podra, mediante convenio, permitir el uso de ésta a quienes distribuyan o

vendan los productos de sus marcas.

Contar con un sistema eficaz y moderno de proteccion de las
denominaciones de origen va en beneficio de:

Los productores: la denominacion ayuda a los productores a obtener
buenos precios por sus productos. En ese sentido, pueden ser
considerados una forma de compensaciéon por el mantenimiento de un nivel

de calidad elevado y constante
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El consumidor: la denominaciéon de origen suministra una garantia al
consumidor con respecto a los métodos de produccion y la calidad del
producto.

El desarrollo econémico: las denominaciones de origen son instrumentos de

desarrollo y promocion de regiones y paises.?®

1.6 Sistemas de proteccion

Existen tres sistemas reguladores del otorgamiento del derecho exclusivo
sobre un signo distintivo, los cuales son: sistema registral o atributivo, sistema de

uso del signo o declarativo y sistema mixto.

1.6.1 Sistema registral o atributivo

Bajo este sistema, el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo se
obtiene unica y exclusivamente mediante el registro del mismo ante la autoridad
correspondiente, por lo cual, el derecho sobre el signo se atribuye Unicamente al
titular del registro. "En este sistema [...] no se permite que un tercero haga valer el
derecho adquirido por el uso [del signo] con anterioridad a su registro por otro, es
decir, adquiere la propiedad de una marca quien primero la registra y no quien la

usa primero, al cual no se le confiere derecho alguno”.?*

En ese sentido, no pueden existir derechos de ninguna especie sobre un

signo distintivo si no ha sido debidamente registrado

230rganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “El sistema de Lisboa...”, cit.,
fecha de consulta 21 de enero de 2015.

2*Nava Negrete, Justo, Derecho de las marcas, México, Porrtia, 1985, p.412.
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1.6.2 Sistema de uso del signo o declarativo

“Conforme al mismo, la propiedad de la marca se adquiere por quien
primero la usa y no por quien la deposita o registra”.?> A diferencia del sistema
registral o atributivo, en el sistema declarativo, el derecho al signo distintivo surge
solamente después del uso del mismo. “El depdsito o registro, constituyen una

presuncion de propiedad del titular del registro.”?®

“‘Dentro de este sistema, [se] puede prescindir del depésito inmediato o bien
efectuarlo después de haberlo usado un tiempo, sin que el derecho [...] sufra

menoscabo”.?’

1.6.3 Sistema mixto

El sistema mixto cuenta con elementos tanto del sistema atributivo, como
del declarativo en virtud de que el sistema mixto no sigue estrictamente ni el
principio del uso del signo, ni el principio de registro. Sino que en este sistema
ambos principios se combinan. Dicho en otras palabras, “uso y registro son las

fuentes del derecho”.28

Este sistema es el que ha adoptado nuestro pais; si bien es cierto que la
Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 87 sefiala que el derecho al uso
exclusivo se obtiene mediante el registro ante el Instituto, esto no implica que se

tenga por no existente el signo distintivo antes del registro.

2Slbidem, p. 411.

26|dem.

270Otero Muiioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op. cit., p. 479.
28|bidem, p. 481.
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Por otra parte, la fraccion | del articulo 92 de la ley de la materia, limita los

derechos otorgados por el registro al sefialar lo siguiente:

Articulo 92. El registro de una marca no producira efecto alguno contra:

I. Un tercero que de buena fe y con anterioridad explotaba la misma marca
u otra semejante en grado de confusién, para los mismos o similares
productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a
usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion
de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero
tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres afos
siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso debera

tramitar y obtener previamente la declaracién de nulidad de éste,

De lo anterior, podemos observar que, en nuestro pais, el hecho de que una
marca no se encuentre registrada, no significa que sea considerada inexistente,

pues la propia ley le otorga valor aun sin registro.

1.7 Generalidades de la marca

‘La idea de marca es tan antigua como el comercio. La necesidad de
distinguir un objeto igual a otros muchos para cambiarlo o venderlo dio lugar a

esta creacion”.?®

“Sin duda, la marca es uno de los mas antiguos objetos de propiedad

industrial, toda vez que desde hace varios milenios los fabricantes y artesanos han

2Nufiez Ramirez, Alicia, “Efectos juridicos del uso de la marca en el derecho

mexicano”, México, Porrua, 2001, p. 11.
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puesto en sus productos determinados signos que permiten distinguirlos de otros

que se ofrecen en el trafico mercantil”.3°

Hoy en dia, las marcas han sido concentradas en dos grupos, el primero
corresponde a las marcas tradicionales y el segundo a las marcas no tradicionales
o atipicas. Dentro del primer grupo se encuentran las marcas que son
comunmente utilizadas, es decir, en este grupo encontramos a las marcas
nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales. Mismas que se encuentran

reguladas por nuestra legislacion.

En el segundo grupo, podemos ubicar a los signos no visibles, tales como
las marcas auditivas, olfativas o gustativas. En este grupo, también se ubican las

marcas animadas. Nuestra legislacion no reconoce este tipo de signos.

1.7.1 Concepto doctrinal

Existen un sinfin de definiciones que algunos estudiosos del derecho han
aportado, entre las cuales podemos encontrar la de David Rangel Medina, quien
considera que la marca consiste en “el signo de que se valen los industriales,
comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o

servicios de los de sus competidores”.?'

Por otra parte, Agustin Ramella sefiala que, “la marca es la sefal exterior

escogida por un industrial o comerciante y empleada [...] para garantizar que los

30Sandoval Lopez, Ricardo, “Marcas comerciales y nombres de dominio”, Revista
de derecho, Universidad de Concepcién, afio LXX, num. 211, enero-junio de 2002,
www.revistadederecho.com/pdf.php?id=2747, fecha de consulta 30 de enero de
2015.

3'Rangel Medina, David, ‘Derecho de la...”, cit., p. 48.
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productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fabrica o
comercio y distinguelas especialmente de los productos que la hacen

competencia”.?

Asimismo, Fernandez Novoa manifiesta que la marca “es un bien inmaterial
[...] que necesita materializarse en cosas sensibles para ser percibido por los
sentidos, siendo ademas susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo

simultaneo en diversos lugares”.®

La Organizaciéon Mundial de la Propiedad Industrial sefiala que “una marca
es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos

o proporcionados por una persona o empresa determinada”.3*

1.7.2 Concepto legal

La marca ha sido definida a través de diversos tratados y acuerdos
internacionales de los cuales México forma parte y entre los cuales podemos

encontrar los siguientes:

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio, sefiala en su Anexo 1-C, articulo 15 lo siguiente:

32Ramella, Agustin, Tratado de la propiedad industrial, Madrid, Hijos de Reus
editores, 1913, T I, p.2.

3Fernandez Novoa, Carlos. et al., “Manual de la propiedad industrial”, 22 ed.,
Madrid, Marcial Pons, 2013, p.501.

340rganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ;Qué es la propiedad
intelectual?, Ginebra, nam. 450,
http.//www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, fecha de

consulta 30 de enero de 2015.
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Articulo 15°.- Materia objeto de proteccion;

Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podran
registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en particular las
palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los numeros, los
elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier
combinacion de estos signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente
capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros
podran supeditar la posibilidad de registro de los mismos al caracter
distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podran exigir
como condicion para el registro que los signos sean perceptibles

visualmente.

[..]

Por otra parte, encontramos que el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte firmado el diecisiete de diciembre de 1992, y del cual México es parte

contratante, sefala en su articulo 1708 lo siguiente:

Articulo 1708. Marcas

Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier
combinacion de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una
persona de los de la otra, inclusive hombres de personas, disefios, letras,
numeros, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su
empaque. Las marcas incluiran las de servicios y las colectivas y podran
incluir marcas de certificacion. Cada una de las partes podra establecer

como condicion para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

[.]
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La definicién anterior, resulta de suma importancia por encontrarse en uno
de los tratados internacionales de mayor importancia para nuestro pais, y es que,
a través de éste, se regularon las relaciones comerciales entre México, Estados

Unidos y Canada.

Por otra parte, los tribunales administrativos de nuestro pais sefalan que
una “marca es el signo, denominativo, grafico o mixto, que requiere materializarse
en un envase, producto o expresion publicitaria, y vincula psicolégicamente a una
idea, concepto de un producto o prestacion de un servicio, evocando en el
consumidor las caracteristicas, procedencia empresarial, nivel de calidad o

reputacion”.®®

De igual forma la Ley de la Propiedad Industrial sefiala en su articulo 88 lo

siguiente:

Articulo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga

productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Asi, de la definicion otorgada por la Ley de la Propiedad Industrial, podemos
sefalar que nuestra legislacion unicamente acepta las marcas que se constituyen
por signos visibles, excluyendo aquéllas que sean perceptibles mediante algun
otro sentido, ya sea olfato, gusto u oido. Asimismo, aquella debe distinguir

determinados producto o servicios de otros de su misma especie.

3Tesis 1.40.A.609 A, Semanario Judicial de la Federaciéon y su Gaceta, Novena
época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793.
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1.7.3 Funciones de la marca

Si bien es cierto que la distintividad puede considerarse como la principal
funcién de una marca, ello no implica que sea la unica que habran de cumplir
dichos signos distintivos; por el contrario, éstas cumplen con otras mas que la de

diferenciar unicamente productos o servicios.

En términos generales, la marca desempefa cinco funciones primordiales,

a saber:

a) Funcién de distincién

b) Funcién indicadora de origen
¢) Funcion de proteccién

d) Funcién de garantia

e) Funcién de publicidad

a) Funcién de distincion: Consiste en la capacidad que tiene una marca
para distinguir un producto o servicio de otro del mismo género, pues es
precisamente mediante la marca que, un producto o servicio se individualiza del

resto, y asi puede ser identificado dentro del mercado por los consumidores.

La distintividad de una marca resulta sumamente importante, tanto asi que,
si carece de ella, el signo distintivo no podra registrarse como tal. Dicha funcidon
distintiva, no implica que la marca necesariamente tenga que ser novedosa “La

marca puede no ser nueva y sin embargo ser distintiva”.3¢

b) Funcion indicadora de origen: Las marcas permiten al consumidor
dirigirse a una empresa o productor determinados, que ofrece productos o

servicios en el mercado.

%Qtero Mufioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op. cit., p.430.
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“Hasta principios del siglo XX se consideraba que las marcas indicaban el
origen de las mercancias que fabricaban o elaboraban determinadas personas
fisicas o morales. Actualmente, se dice que la marca distingue productos o
servicios de otros iguales o similares, pero en cuanto provienen de una

determinada empresa”.?’

‘La funcibn de sefalar la proveniencia de las mercancias se halla
condicionada a que el signo realice efectivamente su funcién individualizadora,
pues sin el caracter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los

consumidores acerca del origen de la mercancia”.38

c) Funcion de proteccion: De acuerdo con la doctrina, esta funcion
presenta dos vertientes, por un lado, la marca protege al titular del registro y por

otro al consumidor.

Por lo que hace al titular del registro, al otorgarsele el derecho exclusivo
sobre la marca, ésta lo protege de sus competidores al permitirle impedir que

terceros no autorizados hagan uso de ella.

En cuanto al consumidor, le permite tener certeza de que adquiere los
productos o servicios que desea realmente. “El consumidor tiene una necesidad
pronunciada de la marca como forma de proteccién contra las mercancias que no
son marcadas correctamente o de las cuales su presentacion se dirige a

enganiarlo”.3°

3’Nava Negrete, Justo, op. cit., pp.151y 152.

%Rangel Medina, David, Tratado de derecho marcario, México, Libros de México,
1960, p. 173.

3%Nava Negrete, Justo, op. cit., p.157.
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d) Funcion de garantia: Garantizar implica dar certeza o seguridad
sobre algo, en este caso, la forma en que una marca dara certeza o seguridad a
los consumidores, sera manteniendo un estandar en las caracteristicas de los

productos o servicios a los cuales identifique.

“El consumidor suele asociar los signos distintivos con una calidad
determinada, que puede ser alta, media o baja, pero en todo caso el consumidor
que compra un producto o demanda un servicio conoce a través de la marca el

nivel de calidad que esta adquiriendo”.4°

Sefiala David Rangel Medina que “esta garantia se basa en el uso y la
experiencia, y no sobre la ley, la cual jamas obliga a un productor a mantener la

calidad de sus productos”.*!

e) Funcion de publicidad: “Las marcas no sélo son empleadas para
diferenciar productos y servicios o para identificar a una determinada empresa,
sino que también para promover la comercializacion y la venta de productos y la

prestacion de servicios, es decir, para fomentar las ventas”.*2.

A través de esta funcion se daran a conocer los productos o servicios que

una marca identifique.

4OMagana Rufino, José, op. cit., p.50.

4'Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, cit., p. 60.

42Qrganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Principio basicos de...”, cit.,
fecha de consulta 04 de febrero de 2015.
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Esta funcion, es producida gracias a que “la atraccién de la clientela se
opera en forma directa, por el conocimiento que el publico tiene de los articulos,

precisamente a través de la marca que los identifica”.3

Asi, podemos sefialar que una marca para distinguir a un determinado
producto o servicio tiene escaso valor sin publicidad, y a su vez la publicidad

carece de valor sin una determinada marca que identifique productos o servicios.

1.7.4 Clasificacion

Las marcas se clasifican desde diversos puntos de vista, a saber:

a) Por su objeto: Marcas de productos o de servicios.
Las marcas, no pueden ser empleadas indistintamente en productos y servicios,
ya que no se trata del mismo tipo de mercancias, razén por la cual las marcas se

han dividido en: marcas de producto y de servicio.

Asi, resulta indispensable conocer el tipo de producto o servicio para el que
se quiere emplear una marca, ello en virtud de que el registro se realiza de
acuerdo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro

de las Marcas.

“Dicha Clasificacion Internacional, tiene como principal objetivo el unificar
criterios de clasificacion para la presentacion de solicitudes de signos distintivos

en cualquiera de los paises miembros del Arreglo de Niza, dicha clasificaciéon fue

4“3Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, cit., p. 178.
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establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomatica

celebrada en Niza el 15 de junio de 1957”44

La mencionada Clasificacion se encuentra integrada por un total de 45
clases, de las cuales treinta y cuatro son aplicables a productos y las once clases

restantes corresponden a servicios.

1. Marcas de productos:

“Son las que, desde el origen del derecho de propiedad industrial, han
estado protegidas, porque son cosas O bienes tangibles los elementos que se

distinguen unos de otros con estos simbolos”.4°

“Los productos son aquellos bienes o articulos que van a llevar una marca y

que, a través de ésta, el consumidor los va a identificar en el mercado”.#6

Asi, tenemos que las marcas de productos, son en pocas palabras y como
bien lo indica su nombre, aquellas que protegen exclusivamente bienes tangibles.

Este tipo de marcas abarcan en la Clasificacion de Niza de la clase 1 ala 34.

440rganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
http.//www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html, fecha de consulta 07 de
febrero de 2015.

450rganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, La proteccion juridica de la
propiedad intelectual, Seminario regional de la OMPI sobre la observancia de los
derechos de propiedad intelectual para funcionarios de aduanas de los paises
andinos, Lima, 9 y 10 de diciembre de 1998,
http.//www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_PI|_LIM_98/OMPI_PIl _LIM_98 2.pdf,
fecha de consulta 08 de febrero de 2015.

46Calvo, Viviane (coord.), op. cit., fecha de consulta 08 de febrero de 2015.
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2. Marcas de servicio:

El enorme auge que el sector de los servicios ha cobrado en las ultimas
décadas en el contexto de la economia mundial, dio lugar a que las legislaciones

de diversos paises acogieran dentro de sus normas a “las marcas de servicio”.4’

De acuerdo con Magafia Rufino, “son las marcas cuyo objeto de proteccion

se refiere a intangibles”.*

“Los servicios son aquellas actividades que se realizan en favor de terceros
y que su finalidad es también identificarse con una marca”.*® Asi como las marcas
de productos distinguen un producto de otro, la marca de servicio diferencia un

servicio de otro.

Dentro de la clasificacion internacional de productos y servicios, las marcas

de servicios se ubican a partir de la clase 35 y hasta la clase 45.

b) Por los elementos que la integran.

Si bien, una forma de identificar a una marca es por el objeto que protege,
ya sea un producto o servicio, éstas también son identificadas por su aspecto
grafico. Asi, en nuestro derecho positivo, encontramos los siguientes tipos de

marcas:

47 Jalife Daher, Mauricio, Uso y valor de la propiedad industrial, México, SICCO,
2004, p.160.
48Magana Rufino, José Manuel, op. cit., p.22.

49Calvo, Viviane (Coord.), op. cit., fecha de consulta 08 de febrero de 2015.
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1. Marca nominativa.

Las marcas nominativas, también conocidas como denominativas en
algunas legislaciones extranjeras, son aquellas que se componen exclusivamente
de letras, palabras o numeros, pudiendo incluir signos ortograficos que ayuden a

su correcta lectura.

“En este tipo de marcas no hay que tomar en cuenta la forma especial de
las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta

en que caracteres viene escrita”.>°

En ese sentido, en las marcas nominativas, “el alcance de la proteccién sélo
alcanza a la palabra, letra o numero, pero deja de lado la tipografia y todo otro
agregado con el que se la use”." Asi, el solicitante se reserva el uso en cualquier

tamano o tipo de letra.

2. Marca innominada o figurativa.

Es una figura que cumple con la funcién de marca. Se conforman
exclusivamente por dibujos, disefios, logotipos y no contienen ningun tipo
de numero, letras o palabras. Este tipo de marca puede percibirse
visualmente pero no fonéticamente, la marca figurativa, se distingue de la
nominativa porque funda toda su caracteristica en el sentido de la vista, sin

que para nada concurra en ella el oido.%?

%0Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, cit., p.216.

5"Martinez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela, Derecho de marcas, Buenos
Aires, Editorial La Rocca, 2000, p.48.

52Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, cit., p. 216.
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En ese sentido, una marca innominada es aquella que se conforma por un
disefio sin incluir denominacion alguna, es decir, so6lo pueden reconocerse

visualmente y no fonéticamente.

En el comercio existe un gran numero de empresas que de manera
permanente emplean una especial combinacién de colores en sus marcas,
publicidad o empaques, hasta el grado de que el publico asocia
instintivamente la impresiéon visual de esa combinacion de colores con la
empresa o el producto de que se trate. Atendiendo a esta funcion distintiva,
la legislacién establece la posibilidad de reservarse su empleo, siempre que
tal combinacién sea suficientemente distintiva y aparezca dentro de una

conformacion gréafica especifica. 23

3. Marca mixta.

Este tipo de marca, es resultado de una combinacion entre la marca
nominativa y la innominada, es decir, la marca mixta se conforma por un texto y
una figura. En este caso, el texto que acompafa a la figura presenta en una

tipografia especifica.

David Rangel Medina sefiala que “las marcas mixtas pueden resultar de la
combinaciéon de un vocablo o locucibn con una figura; también pueden
componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la

combinacion pueden ser a la vez nombre, figura y colores”.%

53Jalife Daher, Mauricio, “Uso y valor de la propiedad...”, cit., p. 161.
%Rangel Medina, David, “Tratado de...”, cit., p.32.
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Cabe sefalar que, en el caso de las marcas mixtas, puede ser solicitado el
registro de un digito o letra siempre y cuando estos se encuentren acompafados

de un disefo especial, que les confiera distintividad y originalidad.

4. Marca tridimensional.

Las marcas también pueden ser tridimensionales, es decir, compuestas por
el empaque de los productos o por los productos mismos. Asi, conforme a lo
dispuesto por el articulo 53 del Reglamento de la ley de la materia, este tipo de
marcas protegen los envases, envoltorios, empaques, la forma o presentacion de

los productos.

Sefala Mauricio Jalife que “la proteccion a este tipo de marcas es un
reconocimiento al hecho de que los envases de los productos constituyen también
un medio de distincién frente al publico consumidor, por lo que deben ser objeto

de tutela cuando presenten caracteristicas originales”.>

Para el registro de una marca tridimensional, es indispensable que el
solicitante proporcione a la autoridad las vistas que ilustren el disefio en sus tres

dimensiones, es decir, alto, ancho y fondo.

Cabe sefialar que nuestra legislacion, unicamente regula aquellas marcas
que pueden percibirse mediante la vista, excluyendo asi, otro tipo de marcas tales
como las auditivas, olfativas y gustativas, las cuales son consideradas como

marcas no tradicionales.

% Jalife Daher, Mauricio, “Uso y valor de la propiedad...”, cit., p.193.
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1.7.5 Principios que rigen la marca

Las marcas se rigen principalmente por tres principios fundamentales, los
cuales son el principio de especialidad, principio de territorialidad y principio de

prelacion.

a) Principio de especialidad.

“‘Una marca protege a una designacién, dibujo, forma, etc., pero no para
todos los productos o servicios posibles, sino solamente para los productos o
servicios para los cuales se ha solicitado. Esta limitaciéon se llama principio de

especialidad”.%®

La especialidad de la marca refiere que “la proteccion juridica otorgada a
todo signo o medio material para que constituya validamente una marca se
encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares,

a los cuales identifica o distingue”.%’

El principio de especialidad en el derecho de marcas resulta de suma
importancia para la existencia de un signo distintivo, pues si bien, la funcién
principal de las marcas es distinguir productos o servicios de otros idénticos o
similares, igual de importante resulta conocer que tipo productos o servicios
ampara una marca, pues ya que, si llegasen a existir dos marcas idénticas o
similares en grado de confusién dentro de una misma clase, se estaria dejando de

cumplir con el principal objetivo de un signo distintivo que es distinguir.

>*Martinez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela, op. cit., p. 55.

5"Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 181.
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Asi, cuando se busca registrar una marca, se deben senalar conforme a la
clasificacion internacional de productos y servicios, aquellos que se desean
proteger en el mercado, el que el solicitante de una marca elija los productos o
servicios que va a ofrecer al amparo de su marca, tiene como objetivo permitir que
otros competidores en el mercado puedan utilizar signos similares en productos o

servicios totalmente diferentes.

En ese sentido, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial sefiala en su

articulo 93 lo siguiente:

Articulo 93.- Las marcas se registraran en relacibn con productos o
servicios determinados segun la clasificacion que establezca el reglamento

de esta ley.

[..]

Dicha clasificaciébn, corresponde a la ya mencionada Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas, conocida

también como clasificacion de Niza.

Asi, en caso de otorgarse un registro marcario, el derecho exclusivo al uso
del signo se encontrara limitado exclusivamente a los productos o servicios para
los que fue solicitado. Si se desea ampliar la proteccidén de la marca a productos o

servicios diversos, debera solicitarse un nuevo registro en la clase de interés.
Cabe sefialar que dicho principio de especialidad presenta una excepciéon
tratandose de la marca notoria y famosa; en este caso, podemos sefnalar que el

principio de especialidad no es absoluto.

Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper

la rigidez establecida por la clasificacion de mercancias, de tal manera que

37



aun tratandose de articulos agrupados en categorias distintas a la que
pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la proteccion
de la marca notoria se extiende a las mercancias que formalmente

correspondan a otros grupos de la clasificacion oficial.8

Asi, la Ley de la Propiedad Industrial prohibe el registro de signos distintivos

iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado

notoriamente conocida en México para ser aplicadas a cualquier producto o

servicio, esto, conforme a lo dispuesto por las fracciones XV y XV BIS del articulo

90 de dicha ley, mismas que en su parte conducente sefalan:

Articulo 90.- No seran registrables como marca:

[...]

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o
servicio.

[...]

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes en grado de confusién a una marca que el Instituto estime o
haya declarado famosa en términos del capitulo Il BIS, para ser aplicadas a

cualquier producto o servicio.

Asimismo, dicho ordenamiento en su articulo 98 BIS sefala lo siguiente:

%Rangel Medina, David, “El derecho de marcas mexicano”, Juridica. Anuario del

departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, México, num.22,

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/22/pr/pr9.pdf,

fecha de consulta 15 de febrero de 2015.
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Articulo 98 BIS. - Para efectos de su estimacién o declaracion por el
Instituto, se entendera que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del
pais conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales
desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa
marca en relacibn con sus productos o servicios, o0 bien, como
consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.

[.]

Dicha excepcion al principio de especialidad, tiene como objetivo evitar que
terceros pueda llevar a cabo actos de competencia desleal, tratando de obtener el
registro de la marca notoria en diversa clase, aprovechandose del prestigio y
reconocimiento que la misma ha obtenido en el mercado y causar confusién
respecto al origen de los productos o servicios, 0 bien, pueda ocasionar la pérdida

de distintividad o el desprestigio de la marca.

b) Principio de Territorialidad.

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho
internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad mas alla de
donde llega su soberania. Esto quiere decir que una marca concedida [en un

determinado pais] solo tiene valor dentro de su territorio”.>®

Asi, encontramos que el principio de territorialidad, consiste en que “el
registro marcario otorga a su titular el derecho al uso exclusivo sobre el mismo,

pero unicamente dentro del territorio en el cual fue registrado. EI ambito de validez

%Martinez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela, op. cit., p.51.
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de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona

o region del pais, pero tampoco rebasan sus fronteras”.®

Por lo anterior, si se desea obtener la proteccién de una marca en otros
Estados, es importante solicitar el registro en los paises en los cuales ésta se
desea explotar. En este caso, hay que tomar en cuenta al Protocolo de Madrid, el
cual busca facilitar el registro de marcas a nivel internacional mediante una unica

solicitud.

Finalmente, asi como se presenta una excepcion al principio de
especialidad en el caso de marcas notorias, Mauricio Jalife Daher sefiala que “la
proteccion a las marcas notorias constituye, una excepciéon al principio de
proteccion territorial de las marcas, en virtud de que, aun sin estar registradas, los
gobiernos se comprometen a impedir registros obtenidos por personas ajenas a

éstas, protegiendo de manera simultanea al consumidor”.%’

c) Principio de prelacion.

El término prelacion viene del latin praelatio quesignifica “antelacién o
preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual se

compara”.®?

En ese sentido, podemos sefalar que, en materia de marcas, el término
prelacion es entendido con su significacion natural, pero, relacionada con la

preferencia que tienen las solicitudes que han sido presentadas ante el Instituto

80Rangel Medina, David, “El derecho de...”, cit., p.269.
61Jalife Daher, Mauricio, “Uso y valor de la propiedad...”, cit., p.171.
62Real Academia Espariola, Diccionario de la lengua espafiola, 232 ed., 2014,

http.//www.rae.es/, fecha de consulta 17 de febrero de 2015.
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con anterioridad a otras solicitudes que buscan proteger los mismos productos o

servicios bajo el mismo signo distintivo o uno semejante en grado de confusion.

El principio de prelacion supone la existencia de dos solicitudes
presentadas por personas diferentes en el mismo pais y solicitadas para proteger
la misma marca o una similar, aplicada a idénticos o similares productos o

servicios.

En ese sentido, la persona que primero presenta una solicitud marcaria es
quien obtiene el derecho a que su solicitud sea estudiada antes que las
presentadas con posterioridad a la suya, es decir, la autoridad debera analizar las
solicitudes en el orden en que fueron presentadas, aplicandose el principio general

de derecho que reza: primero en tiempo, primero en derecho.

Dicho principio, se encuentra establecido por el articulo 121 de la Ley de la

Propiedad Industrial, el cual en su parte conducente establece:

Articulo 121.-[.. ]

La fecha de presentacion determinara la prelacion entre las solicitudes.

[..]

“‘Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta [fecha legal],
se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para
marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier

persona se apodere de la marca”.%3

63Jalife Daher, Mauricio, “Aspectos legales...”, cit., p.9.
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CAPITULOII
ANTECEDENTES Y MARCO JURIDICO

“En los Anales de la historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia
de las marcas en los pueblos del Anahuac o de alguna disposicion que se haya

dictado al efecto”.%*

La no existencia de marcas en los pueblos del Anahuac encuentra
explicacion en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio
de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el
origen de las mercaderias para distinguirlas; por otra parte, la carencia de
moneda, y el empleo de ciertos articulos como sustitutivos de aquélla,
hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales

distintivos de las mercancias entre si, del mismo género.®

Por otra parte, en lo que respecta a la época colonial no se encontraban las
marcas como tal y por lo tanto tampoco existian normas juridicas dedicadas a su
regulacion, sin embrago, podemos encontrar datos acerca del uso de marcas y
disposiciones que aluden a las mismas; “sb6lo que se trata de marcas con
funciones mucho mas restringidas que las que desempefia el signo marcario

contemporaneo”.%®

Asi, encontramos “la Cédula Real de Carlos V, dada el 9 de noviembre de

1526, la cual regulaba los objetos derivados de la plateria, y sefialaba que, sin

84Nava Negrete, op. cit, p.4.
55| dem.

86Rangel Medina, David, “El derecho de...”, cit., p.270.
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limitacion, indios, negros o espafioles, podian y debian trabajar en las minas como

cosa propia, pagando Unicamente el quinto real”.”

Durante la misma época aparecio la Cédula Real del 1° de octubre de 1733,
misma que establecia que no se podia vender ninguna alhaja de plata sin que

tuviera la marca del artifice y del marcador.

“Las piezas debian llevar la marca o remache del quinto comprobando el
pago de los impuestos, la marca del ensayador para indicar la ley del metal, y la

marca del artifice junto con su nombre”.%®

Asimismo, encontramos el Reglamento y Aranceles Reales para el
Comercio libre de Espafia e Indias del 12 de octubre de 1778, “el cual en su
articulo 30 ordenaba que las mercancias embarcadas para Indias portaran sus
respectivas y legitimas marcas, agregando que siempre que resultara comprobada
la falsedad de las marcas y despachos, se castigaran los autores y complices de

ese grave delito con las penas que van contenidas en el presente reglamento”.%®

Efectivamente, durante la época colonial existieron ordenamientos
reguladores de las marcas, aunque de una forma aislada, y de gran influencia
espafola. Por lo que hace a la época independiente, tampoco existidé un
ordenamiento especial para regular la marca, pues se regulaba por medio de

diferentes ordenamientos legales.

6’Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, cit., p.7.

8|bidem p. 10.

89 awrence, A., Citado por Alfonso Labariega, op, cit., fecha de consulta 20 de
febrero de 2015.
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“Como signo distintivo de la empresa, la marca ha estado reglamentada en
México en una primera etapa a través de cddigos mercantiles como las
Ordenanzas de Bilbao, el Codigo de Comercio de 1854 y el Codigo de Comercio
de 1884”70

Si bien Las Ordenanzas de Bilbao se encargaban de regular el comercio,
éstas hacian referencia a las marcas en algunos preceptos, asimismo sefialaban
que “las marcas podian considerarse como los signos o medios materiales
empleados para indicar la procedencia de la mercancia, constituyendo un medio

de control y garantia, que facilitaba el comercio”.”

El Cédigo de Comercio de 1854 fue el primer Cdodigo de la materia en
México, mismo que si bien, no regulaba de forma directa la figura de la marca, en

sus disposiciones se hacia referencia a la misma.

Al igual que las Ordenanzas de Bilbao, el Cédigo de comercio no regulaba
directamente a la marca, simplemente hacia referencia a ella en algunos de
sus preceptos, entre los cuales se sefialaba que las marcas significaban un
medio de prueba de propiedad para los duefios de mercancias; asi también
su empleo constituia un medio de control y garantia en la circulacion de las

mercancias.’?

Antes de la creacién de una ley especial que regulara a las marcas,
aparecié el cdédigo de comercio de 1884, en el cual por primera vez se reguld la
marca en nuestro pais, pues se incluyd un capitulo destinado a esta figura, mismo

que se tituld De la Propiedad Mercantil.

®Rangel Medina, David, “El derecho de...,” cit., p.271.
""Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 43.
2|bidem, p. 44.
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“‘Este Cdbdigo [...] registra en su articulado (Arts. 1403-1449) principios
importantes acerca del establecimiento comercial, privilegios de invencion, nombre

comercial, muestras, titulo de obras y marcas”.”

Asi, entre las disposiciones de dicho cddigo se encontraba que todo
fabricante tenia el derecho a emplear una marca en sus productos para
distinguirlos de otros, asimismo, se sefalaba aquello que podia constituir una

marca.

“Por otra parte, el derecho al uso exclusivo de la marca, surgia con el
depdsito previo en la Secretaria de Fomento, que la concedia si un tercero no la
usaba anteriormente o cuando no se prestaba la intencion de defraudar intereses

ajenos, por razones de semejanza de marcas”.’

También, sefialaba que la falsificacibn de marcas en el ramo mercantil
producia la accion de dafos y perjuicios; de igual modo establecia los
casos en los cuales existia usurpacion de marcas, entre los que se
encontraban los siguientes:

1.- Cuando se use una marca enteramente igual a otra; 2.- Cuando resulta
gran analogia, porque las palabras mas importantes de una marca se
repiten en otra, aunque esta anuncie un propietario diferente; 3.- Cuando la
nueva marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra; 4.-
Cuando las diferencias sean puramente gramaticales y 5.- Cuando
consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que

produzcan confusion.’

SRangel Medina, “Tratado de derecho...”, cit., p.17.
"40tero Mufioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op. cit., p.148.

>Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 49.
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Entre las obligaciones que tenian los comerciantes, se encontraba la de
registrar los documentos relacionados con su giro comercial en el libro que
llevaban los secretarios de los juzgados mercantiles, sin embargo, con la creacion
de la Ley del 11 de diciembre de 1885, se cre6 el Registro de Comercio, en el cual
los comerciantes debian matricularse, anotando los titulos de propiedad de

patentes y marcas con los que contaran.

Los titulos de propiedad de marca eran expedidos por la Secretaria de
Fomento, mismos que producian sus efectos desde la fecha de la inscripcion en el
Registro de comercio, por lo que, si el comerciante no realizaba la inscripcion de

sus titulos, se encontraba impedido para ejercer sus derechos frente a terceros.

“Con dicha ley surge el mas remoto antecedente de nuestro actual registro
de marcas en su funcion de medio para acreditar el derecho al uso exclusivo sobre

las mismas”.”®

2.1 Ley de Marcas de Fabricas de 1889

Fue hasta 1889 bajo el régimen de Porfirio Diaz que las marcas dejaron de
considerarse parte de la legislacion mercantil, para ser reguladas por una ley
especial, expidiéndose al efecto la Ley de Marcas de Fabrica, misma que fue
promulgada mediante decreto de 28 de noviembre de 1889 y empezo a regir el 1°
de enero de 1890.

“Aun cuando el nombre oficial es el de Marcas de fabrica, ello no significa

que se excluya la reglamentacion de las comerciales, pues [...] se alude

®Rangel Medina, “Tratado de derecho...”, cit., p. 18.
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indistintamente al fabricante o comerciante, a las mercancias fabricadas o a las

vendidas, al establecimiento industrial o a la casa comercial”.””

Asi, en su articulo primero establecia que “se considera como marca de
fabrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un

producto industrial”.”®

Por otra parte, establecia como prohibiciones al registro de marca la forma,
color, locuciones o designaciones que no constituyeran por si solas el signo
determinante de la especialidad del producto, asi como signos contrarios a la

moral.

La titularidad de una marca unicamente se podia adquirir por la persona
que primero hubiera hecho uso de ella. La propiedad exclusiva de la marca se
obtenia mediante la declaracién que al efecto realizara la Secretaria de Fomento

respecto de que el interesado se reservaba sus derechos.

Dicha declaracion se realizaba sin examen previo bajo la responsabilidad
del solicitante y sin perjuicio de los derechos de terceros, quienes podian
oponerse al registro dentro de los 90 dias siguientes a la publicacion de la

solicitud.

En esta ley la duracién de la propiedad de la marca era indefinida, “pero
condicionada a la clausura o falta de produccion por mas de un afo del

establecimiento”.”

""lbidem, p. 23.
80tero Mufioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op. cit., p. 150.

Oldem.
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2.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903

En esta ley se definio en su articulo 1° a la marca como “el signo o
denominacién caracteristica y peculiar usada por el industrial, agricultor o
comerciante en los articulos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y

denotar su procedencia”.

En esta definicion se agreg6 al agricultor como sujeto del derecho exclusivo
al uso de la marca, también se sefala la finalidad de indicacién de procedencia de

los productos.

Se suprime la obligacion de inscripcion ante el Registro de Comercio y por
primera vez, el registro de la marca se tramitd y realizé por una Oficina
especialmente creada para ello, la Oficina de Marcas y Patentes, mediante la
respectiva solicitud acompafiada de ciertos elementos; la marca podia ser

registrada por cualquier mexicano o extranjero.

Bajo esta ley, tampoco era necesario realizar examen previo de la marca
para su registro. Asimismo, se prohibié expresamente el registro de aquellos
signos carentes de distintividad, entre los que se encontraban los escudos, armas
y emblemas nacionales, aquellos considerados contrarios a la moral y a las

buenas costumbres, asi como los nombres o denominaciones genéricas.

Se establecié como obligacion a los titulares de marcas, sefialar que las

mismas se encontraban registradas mediante el uso de determinadas leyendas

“El articulo 6° establecido una vigencia de veinte afos para los registros

marcarios.”®

80Rangel Medina, David, “Derecho de la propiedad...”, cit., p. 11.
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Finalmente, “la ley de 1903 reglamentd por primera vez el nombre comercial
y el aviso comercial en sus articulos 73 a 84, signos distintivos de la hacienda

mercantil que guardan estrecho vinculo con las marcas” .8

2.3 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928

“Expedida el 26 de junio de 1928 fue la primera Ley que se expidié bajo la
Constitucion de 1917, siendo mas técnica en su estudio y terminologia; establecia
el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los articulos y su

procedencia”.®?

“‘Bajo esta ley se adoptd el sistema mixto como fuente del derecho de la
marca, ya que ademas de otorgar el derecho al uso exclusivo de una marca
mediante el registro de la misma, también reconoce el derecho a ella por el uso
previo, mismo que tenia que ser de al menos tres afios anteriores a la fecha legal

del registro”.83

Por vez primera se faculté al Estado a declarar segun fuera oportuno, el uso
obligatorio de marcas para aquellos productos que tenia una relacion estrecha con

la economia del pais y las necesidades publicas.

Esta ley estableci6 como requisito previo para la concesion del registro la
practica de un examen de novedad, asimismo, se establecié6 para aquellos
terceros que se podian considerar afectados con la concesién de una marca, el

procedimiento de oposicion.

8'Rangel Medina, “Tratado de derecho...”, cit., p.29.

82Serrano Migallén, Fernando, La propiedad industrial en el derecho mexicano, 22
ed., México, Porrua, 1995, p.30.

83Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, cit., p.29.
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Se incluyeron dentro de los signos no registrables como marcas los
nombres o denominaciones de uso comun, los envases del dominio publico o de
uso comun, el emblema de la cruz roja y su denominacion, las que puedan inducir
al publico en error sobre la procedencia de los productos, asi como los nombres
que indiquen la procedencia de los productos excepto si se trata de lugares de

propiedad particular.

La duracién del registro de marca era de veinte afios, al igual que la ley

anterior; la falta de renovacion produciria la caducidad del registro.

Asimismo, se establecid la extincién de la marca por falta de explotacion por
un periodo de cinco anos consecutivos, a menos que se renovara antes del
vencimiento de dicho periodo y el titular manifestara la imposibilidad de llevar a

cabo la explotacion de la marca.

“Es importante destacar que por primera vez se incluye en el reglamento
una clasificacién de articulos en cincuenta clases; no siendo limitativa, sino que

permite segun la clase 50 incluir articulos no clasificados”.84

2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 1942

Fue expedida el 31 de diciembre de 1942 por el Presidente Manuel Avila
Camacho y entro6 en vigor el 1 de enero de 1943, dicha ley se componia por nueve

Titulos.

“Se trata de un antecedente de suma importancia, ya que tuvo la virtud de
codificar las disposiciones relativas, tanto de creaciones nuevas como de signos

distintivos”.8°

84Nava Negrete, Justo, op. cit., p.78.
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“Conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes
anteriores. También toma en cuenta los principios de la Convencidon de Paris para
la proteccion de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en la

Haya” .86

Bajo este ordenamiento, el registro de marcas correspondia a la Secretaria

de Economia Nacional.

Con esta ley se prohibié el registro como marca de palabras de lenguas
vivas extranjeras, cuando se pretendieran aplicar a productos que se elaboraban
en México, o en cualquier otro pais de habla espafola, ello buscando evitar inducir

a error al publico consumidor respecto de la procedencia de los productos.

Asimismo, se establecid la obligacién de usar la leyenda Hecho en México,
en los articulos fabricados en territorio nacional que ostentaran marcas

registradas.

La duracion del registro marcario de veinte afios se redujo a diez, pudiendo

renovarse indefinidamente por periodos de la misma duracién.

‘Los avisos comerciales podian registrarse para su uso exclusivo, la

publicacion duraria diez afios, y al cumplirse este pasarian al dominio publico”.8”

“La Ley de la Propiedad Industrial se complementd mediante su reglamento,

expedido también el 31 de diciembre de 1942 y en vigor al dia siguiente” .88

850tero Muiioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op. cit., p.153.
8Rangel Medina, David, “El derecho de...”, cit., p. 26.

87Serrano Migallon, Fernando, op. cit., p.33.
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2.5 Ley de Invenciones y Marcas de 1976

“La Ley de la Propiedad Industrial anterior, promulgada en el afio de 1942,
resultaba obsoleta frente a las nuevas circunstancias sociales, politicas,

econdmicas y culturales por las que atravesaba el pais”.°

En esta ley se incluybé por vez primera “de modo expreso la marca de
servicio”.® El registro de las marcas era ante la Secretaria de Industria y

Comercio.

“Para el registro de marcas de servicio es necesario que se declare un lugar

de negocios en México”.%

La vigencia del registro se limitd a cinco afios, pudiendo renovarse
indefinidamente por periodos de la misma duracion. La renovacion debia
solicitarse por el titular durante los seis meses previos a su vencimiento, asimismo
se otorgaba un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento para la

renovacion correspondiente. La renovacion de una marca sélo se concedia si se

80rtiz Pinchetti, Agustin, “La reforma al régimen de la propiedad industrial”,
Juridica- Anuario del departamento de derecho de la universidad iberoamericana,
México, nam. 10, t. I y Il, 1978,
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=jurid&n=10 fecha de
consulta 06 de abril de 2015.

8Alvarez Soberanis, Jaime, La regulacién de las invenciones y marcas y de la
transferencia de tecnologia, México, Porrua, 1979, p.39.

90tero Muiioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op. cit., p. 158.

%Jorge, Witker, La ley de invenciones y marcas,
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2333/5.pdf, fecha de consulta 06 de
abril de 2015.
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acreditaba ante la autoridad correspondiente, que la misma habia sido usada

continuamente.

‘Las excepciones a lo que es posible registrar como marca estan
contenidas en el articulo 91 y son mas o menos las que tradicionalmente se
aceptan en todas las legislaciones de los distintos paises del orbe. Para que algo
pueda constituir una marca es menester que sea distintivo, novedoso, veraz y

licito”.%2

La marca debia usarse tal cual fue registrada, en caso contrario el registro
marcario se extinguiria previa la declaracion correspondiente; el titular de una
marca tenia la obligacion de demostrar el uso efectivo de la misma dentro del afo

siguiente a su registro.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 119, las marcas debian llevar

obligatoriamente la leyenda Marca Registrada.

Por razones de interés publico se concedié a la Secretaria de Industria y
comercio “la facultad de prohibir el uso de marcas en determinados sectores de la

actividad econdémica”.®3

92Garcia Moreno, Victor, “La nueva ley mexicana de invenciones y marcas”,
Revista de la Facultad de derecho de México, México, num. 121-122-123, enero-
junio, 1982,
historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/121/pr/pr20.pdf, fecha
de consulta 06 de abril de 205.

9Campillo Sainz, José, La fundamentacion de la nueva ley de invenciones y
marcas, Revista de Comercio Exterior, México, num. 8, vol. 26, agosto 1976,
http.://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/index.jsp?idRevista=374, fecha de
consulta 06 de abril de 2015.
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Asimismo, por causas de utilidad publica la secretaria podia otorgar

licencias obligatorias para el uso de marcas registradas.

Se establecid la obligacién a las marcas extranjeras de vincularse a marcas

nacionales.

La obligacién anterior se establecié en el articulo 27, el cual establecia que
“toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona
fisica o moral extranjera, que esta destinada a amparar articulos fabricados o
producidos en territorio nacional debera usarse vinculada a una marca a una

marca originalmente registrada en nuestro pais”.%

Se concedié “un término de un afio contado a partir de la fecha en que
empiece a usar la marca extranjera a fin de cumplir con la obligacién de utilizar

una marca originalmente mexicana”.®

2.6 Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial de 1991

La ley anterior conocida como Ley de Invenciones y Marcas fue abrogada

con el objetivo de modernizar la industria y comercio en México.

La actualizaciéon del marco juridico en la materia de los derechos de la
propiedad intelectual tenia una importancia fundamental. El
perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables tanto a la
explotacion de invenciones o innovaciones tecnoldgicas de productos y
procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a la

producciéon y distribucion de bienes y servicios, que forman parte en

%4Garcia Moreno, Victor Carlos, op. cit., fecha de consulta 06 de abril de 2015.

BWitker, Jorge, op. cit. fecha de consulta 07 de abril de 2015.

54



conjunto la propiedad industrial, es una condicion decisiva para favorecer
los esfuerzos que llevan a cabo los individuos y las empresas para mejorar

la productividad, la calidad y la tecnologia.®

La Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial entré en vigor el
28 de junio de 1991, y establecio las bases para que en las actividades
industriales y comerciales se pudiera dar un perfeccionamiento de sus
procesos productivos; se impulsara el mejoramiento de la calidad de los
bienes y servicios conforme a los intereses de los consumidores y se

ofreciera un marco legal adecuado a la propiedad industrial.®”

Dicha ley se dividia en siete titulos y constaba de 227 articulos. Entre sus
objetivos se encontraban propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los
bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los

consumidores.

El articulo 89 establecia aquellos signos que eran susceptibles de

registrarse como marcas.

El titulo cuarto se dividi6 en siete capitulos en los que se establecié lo

relativo a la regulacion de las marcas, avisos y nombres comerciales.

9Exposicion de motivos de la iniciativa de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial, en Serrano Migallén, Fernando, op. cit., p.38.

9Primer Informe de actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
1994-1996,
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Documentos%20Varios/IA1994.pdf, fecha
de consulta 09 de abril de 2015.
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El periodo de vigencia cambi6 a diez afos a partir de la presentacion de la
solicitud tanto para las marcas como para los avisos y hombres comerciales, los

cuales podian ser renovados por periodos indefinidos de la misma duracion.

A diferencia de la ley anterior, para la renovacion de la marca ya no era
necesario ofrecer pruebas de uso de la misma, ya que ese requisito se redujo a la

simple manifestacion de uso ininterrumpido, bajo protesta de decir verdad.

Se introdujo por primera vez la figura de la marca tridimensional, conforme

a lo establecido por la fraccién Il del articulo 89.

En el articulo 90 se senalaba aquello que no podia ser registrado como
marca. En la fraccion XV del mismo articulo se prohibia el registro de una marca
igual o semejante a una marca notoria, para ser aplicadas a cualquier producto o

servicio.

Entre las causas que propiciaban la pérdida al derecho exclusivo se
encontraban las siguientes:

-Cancelacion del registro, cuando el titular renunciaba al mismo, previa
ratificacion de la solicitud ante la Secretaria.

-Cancelacion del registro por dilucion, la cual se produce cuando el titular
provoca o tolera que la marca se transforme en una denominacidén genérica
de los productos o servicios para los que fue registrada la marca.
-Caducidad del registro, cuando la marca haya dejado de usarse por mas
de tres afios consecutivos en los productos o servicios o servicios para los
que fue registrada, a menos que existia causa justificada a juicio de la
Secretaria.

-Caducidad del registro, cuando no se presenta la solicitud de renovaciéon
dentro de seis meses anteriores al vencimiento de los diez afios de su

vigencia, ni dentro del plazo de seis meses posteriores a dicho vencimiento
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Nulidad de registro, por incurrir en alguno de los motivos previstos por la

ley.%8

2.7 Reformas a la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial

Con el propoésito de mejorar y actualizar el marco juridico ofrecido por la ley
anterior, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 02 de
agosto de 1994 fueron derogadas diversas disposiciones de la ley anterior,

mismas que entraron en vigor el 01 de octubre del mismo afo.

Conforme al Dictamen de la Camara de Diputados de la iniciativa de
reforma (4 de julio de 1994) presentada por el titular del Poder Ejecutivo
Federal, se desprenden cinco objetivos:

-El perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial a través de la
resolucién de problemas que se han presentado en los tres afos de
aplicacién dela Ley que han transcurrido desde su promulgacion y entrada
en vigor en 1991, y la adopcion de medidas de simplificacion administrativa
que permitan a la autoridad encargada de la tramitacién y otorgamiento de
estos derechos, el resolver las solicitudes que se le presenten con mayor
celeridad.

-Consolidar la infraestructura administrativa necesaria para la
administracion de los derechos de propiedad industrial, otorgando al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades de autoridad en
esa materia.

-Otorgar mayor proteccion a los derechos de propiedad industrial mediante
disposiciones que permitan a la autoridad, mediante 6rdenes que se dirijan

al presunto infractor de un derecho de propiedad industrial, el impedir que

%8Rangel Medina, David, “El derecho de...”, cit., p.74.

57



se causen dafos al titular de un derecho de propiedad industrial o una
adecuada reparacion de los mismos, una vez que éstos se han producido.

-Establecer un sistema mas eficiente para sancionar la violacién a los
derechos de propiedad industrial considerando, cuando ésta se comete en
una primera instancia, una sancién econdémica por haberse cometido una
infraccion administrativa y cuando exista reincidencia en los mismos, una
sancion penal, ambas acompafadas de la reparacion de los dafios y

perjuicios ocasionados al titular.

-La armonizacién de la ley, con las disposiciones de los tratados

internacionales de los que nuestro pais es parte en esta materia.%

Uno de los principales cambios que se presentaron con la reforma a la Ley
de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial fue el cambio de nombre, el

cual se sustituyd simplemente por el de Ley de la Propiedad Industrial.

En este nuevo ordenamiento la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial fue sustituida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como
autoridad encargada de la aplicacién administrativa de la nueva ley. Las facultades
de dicho Instituto fueron establecidas en el articulo 6° de la ley y, por otra parte, en

el articulo 7° se indico la estructura organica de dicha autoridad.

La marca fue definida en el articulo 88 como todo signo visible que distinga

productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

®Dictamen de la Camara de Diputados de la Iniciativa de Reformas, de la Ley de
Fomento y Protecciéon de la Propiedad Industrial 1994, en Serrano Migallon,

Fernando, op. cit., pp. 127 y 128.
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“En la relacion de signos constitutivos de marcas se incluye el nombre
propio de una persona fisica en tanto no exista un homdnimo ya registrado como

marca”.1%0

En caso de que la solicitud de registro no cumpliera con los requisitos
legales; si hubiese algun impedimento para el registro o existieran anterioridades,
el Instituto lo comunicara por escrito al solicitante otorgandole un plazo de dos
meses para contestar lo que a su derecho conviniere en relacidon con los
impedimentos y las anterioridades citadas y subsanara los errores u omisiones en
que hubiese incurrido. Asimismo, se otorga un plazo adicional de dos meses para

cumplir con el requerimiento que se le haya formulado.

Se establecidé en el articulo 113 fraccion |l que el omitir la fecha de primer
uso en la solicitud de registro, establecia la presuncion de que ésta no se habia

usado.

Con esta reforma desaparecié por completo la figura de la marca vinculada

de la legislacibn mexicana en materia de marcas.

“Se conservaron las disposiciones referentes a los procedimientos
administrativos de nulidad, caducidad, cancelacién y declaracion administrativa de
infraccidn, pues soOlo se reformaron algunas disposiciones para aclararlas o

completarlas”.0!

wRangel Medina, David, “Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial”,
Juridica, Vol. No. 25, agosto, 1995,
http.://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/3/1043/19.pdf, fecha de consulta 16
de abril de 2015.

101|dem., fecha de consulta 16 de abril de 2015.
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‘Las violaciones de los derechos sobre marcas, nombres comerciales,
denominaciones de origen y avisos comerciales, dejan de ser consideradas como
delitos para ampliar la lista de infracciones administrativas prevista por el articulo
2137102

Antes de la reforma en comento, el articulo 114 establecia que a la solicitud
de registro de marca se tenia que acompafar el comprobante de pago de
derechos correspondiente, el cual uUnicamente cubria la presentacién de la
solicitud, posteriormente, si el tramite tenia un resultado exitoso, se giraba un
oficio al solicitante requiriéndole cubrir los pagos por registro y expedicion del

titulo, lo cual se conocia como “cita a pago”.

Con la reforma de 1994, se establecio que a la solicitud de registro se debe
acompanar el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de
la solicitud, registro y expedicion del titulo, es decir, el solicitante Uunicamente
tendra que realizar un pago inicial, mismo que cubrira el estudio de la solicitud,

registro y expedicion del titulo, en su caso.

“Al requerirse ahora el pago del registro desde el inicio, el IMPI se evita
girar dicho oficio, procediendo directamente a la expedicion del titulo en caso de

que el registro supere los examenes correspondientes”.%3

Con la eliminacion de la “cita a pago” se tiene un considerable ahorro de
tiempo en la obtencion del registro marcario, ya que una vez que satisfechos los

requisitos de forma y fondo el Instituto procede a emitir el certificado de registro.

102|dem., fecha de consulta 16 de abril de 2015.

193 Carrillo Toral, Pedro, op. cit., p.291.
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El articulo 121 también presenté algunos cambios, estableciendo que la
fecha de presentacion determinara la prelacion entre las solicitudes, lo cual quiere
decir que aquella solicitud que es presentada primero tiene el derecho a ser

estudiada y resuelta antes que cualquier solicitud posterior.

Otro cambio relevante que se presentd, fue la modificacion que tuvo el
articulo 122, en el cual se establecia que concluido el examen de forma y el
examen de fondo y de faltar alguno de los requisitos que debe cumplir la solicitud,
o de existier algun impedimento para el registro, o si existiesen anterioridades, el
Instituto se lo comunicara al solicitante en un mismo escrito para que el solicitante
igualmente en un mismo escrito subsane los errores u omisiones y manifieste lo
que a su derecho convenga en relacion con los impedimentos y las anterioridades

citadas, para ello el solicitante contaba con un plazo de dos meses.

En relaciéon con el precepto anterior fue anadido el articulo 122 BIS como

resultado de la multicitada reforma de 1994.

En este articulo se establece un plazo adicional de dos meses al término
inicialmente sefalado en el articulo 122. Dicho plazo se contara a partir del dia
siguiente al del vencimiento del plazo inicial de dos meses. Si el interesado
considera que el plazo inicial de dos meses no es suficiente para dar contestacion
al requerimiento, podra hacer uso del plazo adicional establecido en el articulo 122

BIS pagando la tarifa correspondiente.
“Con la inclusidon de este precepto [...] se pretendié simplificar al maximo el

tramite de registro de una marca, al integrar la prérroga de dos meses

normalmente concedidos para dar respuesta a un requerimiento u objecién oficial,
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al término inicialmente concedido, de manera que el término, para fines practicos,

se convierte en uno solo de cuatro meses”.'%4

El articulo 123 también fue objeto de cambios con la reforma de 1994, en
esencia este precepto permanecié igual, ya que siguié sefialando que en caso de
que el solicitante al contestar algun impedimento legal, dentro del plazo concedido,
modifica o sustituye la marca, ésta se sujetara a un nuevo tramite, debiendo pagar
la tarifa correspondiente a una nueva solicitud, asi como cumplir con los requisitos

necesarios.

Esta ultima parte tiene razén de ser ya que no seria légico considerar como
fecha de presentacion la originada al inicio del tramite si el signo objeto de estudio
es modificado o sustituido por uno diverso, ya que de considerarse la misma fecha

de presentacion podrian afectarse derechos de terceros.

El articulo 134 establecid que la renovacién del registro marcario procedera
si se presenta el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y se manifiesta
por escrito y bajo protesta de decir verdad el uso de la marca en al menos uno de

los productos o servicios para los cuales sea aplicada.

Con la finalidad de aplicar correctamente las disposiciones establecidas en
esta ley, el 23 de noviembre de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la

Federacion el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

2.8 Legislacion vigente

Al igual que otras figuras juridicas en el derecho mexicano, la propiedad

industrial se encuentra regulada por diversas disposiciones y ordenamientos

1%4bidem., p. 304.

62



juridicos, las cuales van desde aquellas que son de caracter nacional, hasta los

tratados internacionales de los cuales México es parte contratante.

2.8.1 Articulo 28 constitucional

La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es el maximo
ordenamiento juridico que rige en nuestro pais, el cual en palabras de Ignacio

Burgoa Orihuela se define como:

“El ordenamiento fundamental y supremo del Estado que establece su
forma y la de su gobierno, crea y estructura sus érganos primarios, proclama los
principios politicos y socioeconémicos sobre los que se basan la organizacion y
teleologia estatales y regula sustantivamente y controla adjetivamente el poder

publico del Estado en beneficio de los gobernados”.'%

Entre las disposiciones contenidas en la también llamada Ley suprema de
nuestro pais, encontramos que la propiedad intelectual (en un sentido amplio)
tiene fundamento en el articulo 28 de la Constitucién Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, el cual en su parte conducente sefala:

Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las practicas monopdlicas [...]

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras
y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los

inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

19%5Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho constitucional, México, Porrua, 1979, p.30.
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El articulo 28 Constitucional prohibe los monopolios y las practicas
monopolicas con el objeto de permitir la entrada de agentes econdmicos en
el mercado y el mismo articulo 28 Constitucional reconoce una excepcion al
decir que no constituyen monopolios los derechos de exclusividad que se
otorguen a los inventores, artistas, intérpretes o ejecutantes respecto a las

obras de su creacién.1%

De este modo, tenemos que los privilegios otorgados por parte del Estado a
los inventores, artistas, intérpretes y perfeccionadores, de ninguna manera
constituyen un monopolio, pues dichos privilegios son concedidos por un tiempo

determinado.

Si bien el articulo en comento hace referencia a los dos grupos que
conforman a la propiedad intelectual; claramente lo referente a los derechos de
propiedad industrial “es muy limitado pues hay objetos de la propiedad industrial
que no necesariamente son creaciones intelectuales”®’, como lo puede ser, una

denominacion de origen, un aviso comercial, una marca o un nombre comercial.

Aunque la ley otorga ciertos privilegios a los titulares de derechos de
propiedad intelectual, estos derechos de exclusividad son limitados, por ejemplo,
en el caso de las patentes, la proteccion es por veinte afios improrrogables

contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud respectiva, en el caso

1%Fuentes Ostos, Francisco y Pardo Lelo de Larrea, Gabriel, “Derechos de
propiedad intelectual vs practicas monopdlicas”, Revista Pauta boletin informativo
del capitulo mexicano de la camara internacional de comercio, n° 44, junio 2004,
http:.//www.iccmex.mx/uploads/galerias/d2b3ebb22cd1ad0eb088f8d5299cd1c1a7b
1533e.pdf, fecha de consulta 21 de abril de 2015.

97Vifiamata Paschkes, Carlos, La propiedad intelectual, México, Trillas, 22 ed.,
2003, p.160.
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de los modelos de utilidad es de 10 afios también improrrogables, etc. Sin
embargo, para los signos distintivos, dicha regla no aplica, ya que los mismos

pueden ser renovados indefinidamente y por lo tanto su proteccién es prorrogable.

La razon de lo anterior, tiene sustento en el estimulo a la innovacion, que
decaeria si las patentes, disefios industriales, etc., disfrutaran de un
derecho exclusivo de explotacion ilimitado, ya que, sin el consentimiento del
titular del derecho no es posible fabricar, elaborar, vender o poner en
circulacién productos amparados por una patente o productos que sean
resultado de la utilizacién de procesos patentados, productos amparados

por un modelo de utilidad o por un disefio industrial.’°8

Razon distinta es la que se presenta en el caso de los signos distintivos

conforme a lo siguiente:

La exclusiva puede mantenerse por tiempo indefinido sin afectar al mercado
competitivo. Es mas, el derecho de exclusiva no excluye la libre
concurrencia; al contrario, la lucha entre marcas aviva el mercado libre y
competitivo. Las marcas contribuyen a ampliar las ofertas de servicios y
productos iguales o competitivos, ofreciendo a usuarios y consumidores

mas informacion y, por tanto, mayores oportunidades de eleccion.'®

19%8Fyentes Ostos, Francisco y Pardo Lelo de Larrea, Gabriel, op. cit, fecha de
consulta 21 de abril de 2015.

1%9Arroyo Martinez, Ignacio, Propiedad industrial y propiedad intelectual: concepto
y ambito de aplicacién a la luz del derecho espafiol, en Ramén Morral Soldevilla
(director), Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial, Espafa,
2011, Civitas, pp. 19-47.
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Lo anterior se sustenta con el siguiente criterio emitido por nuestros mas

altos tribunales:

MARCAS. LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE
ESTAS NO CONSTITUYE UN MONOPOLIO CONFORME AL ARTICULO
28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. La regulacion de la propiedad industrial tiene su origen en el
articulo 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
como excepcién limite a la libre concurrencia al mercado, cuya funcién es,
por una parte, que los agentes econdmicos consigan mejores condiciones
de abasto, calidad y precio, en beneficio de los consumidores para proteger
sus derechos vy, por otra, el fomento a la inventiva y a la creatividad. En

estas condiciones, la proteccion de los distintos derechos que integran

la_propiedad industrial no implica un_monopolio, pues confiere a su

titular, de manera exclusiva, el derecho a explotar econémicamente el

objeto sobre el que recaen, es decir, la caracteristica de "exclusividad"

implica que cada uno de tales derechos origina un ambito y un espacio
reservado sélo a su titular, lo cual conlleva, para los terceros, el correlativo
deber de abstenerse de cualquier actuacidon que suponga invadir ese
espacio reservado. Asi, sin el consentimiento del titular de una marca, nadie
puede introducir en el mercado los productos o servicios distinguidos por

ésta. Por tanto, la protecciéon de los derechos derivados de una marca,

como es el caso de la prohibicién de reqgistro de aquellas que son

similares en grado de confusidon a otra ya registrada, no constituye un

monopolio conforme al citado precepto constitucional, pues su objeto

es sancionar las practicas de competencia desleal, especialmente las

orientadas a tutelar las marcas mas notorias o renombradas, cuando
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se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio

de los signos acreditados.’"®

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 701/2010. Eduardo Adrian Juarez. 26 de enero de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Dominguez Salazar. Secretario:

Victor Manuel Mattar Oliva.

Del criterio anterior, resulta evidente que el hecho de que las marcas a
diferencia de otros derechos de propiedad industrial sean renovables
indefinidamente, no crea un monopolio, pues la exclusividad del signo distintivo
recae unicamente sobre aquellos productos o servicios que la misma ampara, lo
que permite que la misma marca o una similar pueda ser registrada por otra

persona para proteger productos o servicios diferentes.

2.8.2. Ley de la Propiedad Industrial

Es la ley sustantiva vigente en materia de propiedad industrial, en ella se
regulan exclusivamente las figuras que conforman el campo de la propiedad

industrial.

Recientemente, nuestra Ley de la Propiedad Industrial fue objeto de
significativas reformas, que tuvieron como obijetivo principal, implementar un
sistema de oposicion al registro de signos distintivos. Dichas reformas, se

analizaran mas adelante dentro del presente trabajo.

wTesis 1.70.A.761 A, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena
Epoca, t. XXXIIIl, mayo de 2011, p. 1216.

67



Conforme a su articulo 1° se establece que sus disposiciones son de orden
publico y de observancia general en toda la Republica, sin perjuicio de lo
establecido en los Tratados internacionales de los que México es parte. La
aplicacién administrativa de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal a través del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo publico descentralizado

de la Secretaria de Economia.

La reglamentacién de las marcas en la Ley de la Propiedad Industrial se
encuentra el titulo cuarto, el cual se denomina De las marcas y de los avisos y

nombres comerciales.

Bajo el articulo 88 de este ordenamiento, se define a la marca como todo
signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o

clase en el mercado.

De la definicion anterior, se desprende que nuestra ley unicamente
reconoce a los signos visibles como marcas, por lo cual, quedan excluidas

aquellas marcas que son percibidas a través de otros sentidos que no sea la vista.

El articulo 89 se encarga de establecer que signos pueden ser constitutivos

de una marca.

Por otra parte, aquellos signos que no son susceptibles de registro marcario

se establecen en las XVII fracciones del articulo 90.

Fundamentalmente las causas que determinan que un signo no sea
susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a
los criterios siguientes:

Por no ser distintivas.
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Por ser descriptivas.

Por tratarse de simbolos oficiales.

Por inducir a error o confusién.

Por estar intimamente vinculadas a una persona o empresa.

Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.'"

El articulo 92 establece las situaciones contra las cuales el registro de una

marca no producira efecto alguno.

Si bien el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a
su uso, asi como el poder impedir que terceros no autorizados hagan uso de la
misma, pudiendo ejercer diversas acciones en contra de quien emplee su marca
sin su autorizacién, es importante recordar que en nuestro sistema juridico
quienes han empleado una marca de buena fe con anterioridad y de forma
ininterrumpida en el pais, también gozan de proteccién aun sin tener registro

alguno.

Conforme a lo establecido en la fraccion | del articulo 92, es que resulta de
gran importancia fomentar el registro de marcas, asi como dar a conocer las
desventajas o riesgos que se corren al no registrarla. Aunado a la importancia de
la implementacion del procedimiento de oposicion, ya que, con el mismo, se
podran evitar largos, costos y desgastantes conflictos a los que se llegan a
enfrentar, quienes por una parte han obtenido un registro marcario y quienes han

empleado la marca con anterioridad, de buena fe, pero que no la registraron.

Respecto a la fraccién segunda del mismo articulo, encontramos que indica
la posibilidad de llevar a cabo lo que se conoce como importaciones paralelas,

esto no lo establece de forma expresa sino tacita.

" Carillo Toral, Pedro, op. cit., p.128.
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Dicha fraccion no menciona que la importacién paralela este permitida, pero
al mencionar una “segunda” comercializaciéon del producto, es decir, una venta
posterior a la primera vez que se introduce en el mercado, indirectamente permite
qgue cualquier persona venda libremente los bienes que ostenten la marca, con la

condicion de que la primera introduccién al mercado haya sido licita.

El articulo 120 recientemente afiadido, regula la figura de la oposicion, tema

que se abordara mas adelante.

Por otra parte, es importante hacer referencia a las cinco Oficinas
Regionales que se han establecido en puntos estratégicos al interior de la
Republica, las cuales proporcionan la atencién y los servicios requeridos por la
poblacién, se ubican en la zona norte, occidente, bajio, sureste y centro del pais.
En cuanto a otras ciudades en las que no se cuenta con una Oficina Regional, las

ventanillas de la Secretaria de Economia actuan como oficina receptora.

Las Oficinas Regionales se ubicaran en las ciudades o municipios y con la

circunscripcion territorial que a continuacion se indica:''?

"2Articulo 7° del Acuerdo por el que se determinan la organizacion, funciones y
circunscripcion territorial de las Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/acuerdo-por-
el-que-se-determinan-la-organizacion-funciones-y-circunscripcion-territorial-de-las-
oficinas-regionales-del-impi?state=published, fecha de consulta 27 de abril de
2015.
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DENOMINACION CIRCUNSCRIPCION
CIUDAD O MUNICIPIO

Oficina Regional Norte Estados de Coahuila, Chihuahua,
Monterrey, Estado de Nuevo Ledn Nuevo Ledn, Tamaulipas y Durango.

Oficina Regional Occidente Estados de Colima, Jalisco, Nayarit,
Zapopan, Estado de Jalisco Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja

California Sur.

Oficina Regional Bajio Estados de Aguascalientes,
Ledn, Estado de Guanajuato Guanajuato, San Luis Potosi,

Querétaro, Michoacan y Zacatecas.

Oficina Regional Sureste Estados de Campeche, Chiapas,

Mérida, Estado de Yucatan Tabasco, Quintana Roo, Yucatan vy
Oaxaca.

Oficina Regional Centro Estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz,

San Andrés Cholula, Estado de Puebla | Morelos, Guerrero e Hidalgo.

2.8.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Fue publicado bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari el 23 de
noviembre de 1994, con reformas publicadas el 9 de septiembre de 2002, 19 de
septiembre de 2003 y el 10 de junio de 2011.

Dicho reglamento tiene como objeto la interpretacion de la Ley de la
Propiedad Industrial. Este ordenamiento se encuentra compuesto por 79 articulos,
mediante los cuales se reglamentan las figuras de la propiedad industrial, como lo
son las marcas, asi como los procedimientos tendientes a la solicitud, obtencién y

proteccion de las mismas.
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En el titulo tercero, capitulo unico, titulado “De las Marcas, Avisos y
Nombres Comerciales” encontramos las disposiciones para la correcta aplicacion
e interpretacion de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas. Entre
dichas disposiciones podemos encontrar aquella que sefiala los datos que
deberan indicarse en una solicitud de registro ademas de los establecidos en el
articulo 113 de la ley. Asimismo, se establece la clasificacion de productos vy
servicios a que se refiere el articulo 93 de dicho ordenamiento, de igual forma se
sefalan los requisitos que se deberan cumplir para el reconocimiento de la

prioridad. También se establece lo que se entiende por uso de la marca.

2.8.4 Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Es la ley adjetiva de los procedimientos de la propiedad industrial, de
aplicacién directa a los actos de autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

Anteriormente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no le era
aplicable a los actos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin
embargo, con la reforma hecha a dicho ordenamiento, publicada el 19 de abril de
2000, la misma empezé a ser aplicable a los actos de autoridad de la
administracién publica federal paraestatal, tal y como quedo establecido en su

articulo primero, segundo parrafo.

Articulo 1°.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés publicos,
y se aplicaran a los actos, procedimientos y resoluciones de la
Administracion Publica Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en
los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

El presente ordenamiento también se aplicara a los organismos

descentralizados de la administracion publica federal paraestatal respecto a

72



sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera
exclusiva, y a los contratos que los particulares sélo puedan celebrar con el

mismo.

Asi, al ser el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, que actua como
autoridad en materia de propiedad industrial, le es aplicable directamente la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo a los actos y procedimientos que este

emite.

Refuerza lo anterior, la siguiente Jurisprudencia:

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. A LOS
ACTOS DE AUTORIDAD DE DICHO INSTITUTO ES APLICABLE EN
FORMA DIRECTA Y NO SUPLETORIA LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. El texto original del articulo 10. de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado en el Diario
Oficial de la Federacién el dia cuatro de agosto de mil novecientos noventa
y cuatro, no comprendia, dentro del ambito de aplicacion de dicho
ordenamiento, a los organismos descentralizados de la administracion
publica federal paraestatal, sino que soOlo era aplicable para la
administracién publica federal centralizada, salvo algunas materias ahi
sefaladas; sin embargo, dicho precepto fue modificado y adicionado por
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia diecinueve de
abril del afio dos mil, que entr6 en vigor al dia siguiente de su publicacion,
en donde se incluy6 en su aplicacidén a los organismos descentralizados de
la administracion publica federal paraestatal, excluyendo, entre otras, a las
materias de competencia econdmica, practicas desleales de comercio
internacional y financiera, a las que Unicamente les sera aplicable el titulo

tercero A. También se reformd el articulo 83 de la Ley Federal de
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Procedimiento Administrativo, mediante decreto publicado en el citado
organo de difusién el dia treinta de mayo de dos mil, que entr6 en vigor al
dia siguiente de su publicacion, en el que se establecio la procedencia del
recurso de revisién contra actos de autoridad de dichos organismos. Por

tanto, es evidente que el articulo 83 del mencionado ordenamiento tiene

aplicacion directa a los procedimientos que son competencia del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial, por ser un organismo descentralizado

de la administracion publica paraestatal, con personalidad juridica v

patrimonio propio, que actia como autoridad administrativa en materia de

propiedad industrial y tal aplicacion, en modo alguno, puede interpretarse

como una aplicacidén supletoria, porque no esta llenando alguna laguna de

la ley especial de la propiedad industrial, sino que esta creando un medio

de impugnacién, con su propia reglamentacién, contra los actos v

resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia

0 resuelvan un expediente, por lo que resulta incuestionable que no se

cumplen los requisitos para que opere la supletoriedad de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, como son:
que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y
sefale la ley aplicable; que no obstante la existencia de la disposicién a
suplir, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes
para su aplicacién al caso concreto que se presenta, por falta total o parcial
de la reglamentacion necesaria; y que las disposiciones con las que se vaya
a colmar la deficiencia no contrarien las bases esenciales del sistema legal
de sustitucion de la institucion suplida. Por tanto, es incontrovertible que a
los actos y procedimientos administrativos emanados del referido instituto
les son aplicables en forma directa y no supletoria las disposiciones de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que la materia de

propiedad industrial no esta excluida del ambito de aplicacién de la Ley
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Federal de Procedimiento Administrativo, ya que no es materia de

competencia econémica.''3

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 781/2001. Nike International, LTD. 4 de mayo de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernandez Fonseca.
Secretario: Aurelio Damian Magana.

Amparo en revisién 601/2001. The Keds Corporation. 11 de mayo de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Ursula
Hernandez Maquivar.

Amparo en revisidbn (improcedencia) 1441/2001. Kimberly-Clark
Corporation. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos
Ronzon Sevilla. Secretario: Arturo Hernandez Albores.

Amparo en revision (improcedencia) 801/2001. José Ernesto Matsumoto y
Matsuy. 23 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Maria
Aguilar Morales. Secretario: Oscar Escobedo Navar.

Amparo en revisién (improcedencia) 2962/2001. Chicles Canel's, S.A. de
C.V. y otro. 7 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente:

Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Mario César Flores Muiioz.

No obstante, la aplicacion de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo no termina con la supletoriedad del Codigo Federal de

Procedimientos Civiles, simplemente la traslada a un segundo plano, tal y como lo

establece el articulo 2° de la misma.

"3Tesis: 1.10.A. J/11, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena
Epoca, t. XV, abril de 2002, p. 1119.
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Articulo 2°.- Esta Ley, salvo por lo que toca al titulo tercero A, se aplicara
supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Cédigo Federal de

Procedimientos Civiles se aplicara, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en
lo conducente.

Entonces es asi que el Codigo Federal de Procedimientos Civiles sera
aplicable supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero,
ésta ultima resulta aplicable directamente a los actos del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
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CAPITULO Il
DERECHO COMPARADO

Una caracteristica que diferencié por mucho tiempo al procedimiento de registro
de marcas llevado a cabo en México del que tiene lugar en otros paises fue que,
en nuestra legislacion no se incluia un procedimiento de oposicion al registro de
marcas, esto con el anhimo de que un tercero puediera oponerse al registro de una
marca por considerar que se veria afectado con la eventual concesién de la misma
a favor de otro, o porque el signo solicitado incurriera en cualquiera de las

prohibiciones contempladas por la ley.

En este capitulo se recurre al derecho comparado para analizar las
disposiciones legales de otros paises en materia marcaria, especialmente,
aquellas disposiciones referentes a la figura de la oposicion y, con base en éstas
observar las similitudes o diferencias que presentan respecto del procedimiento de

oposicion recientemente incluido en el sistema de propiedad industrial mexicano.

En esta parte del trabajo nos enfocaremos en el tramite de registro de

marcas y principalmente en el procedimiento de oposicion.

3.1 Argentina

El ordenamiento encargado de regular las marcas en este pais, es la Ley de
Marcas 22.362 de la Republica de Argentina, la cual, en su articulo primero

establece aquello que puede ser registrado como marca.

Articulo | - Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y
servicios: una o0 mas palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos;
los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos;

las imagenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un
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lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los
envases; las combinaciones de letras y de numeros; las letras y numeros
por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad

distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

‘La ley efectua una enumeracion de signos que pueden ser marca. Esta
enumeracion no es limitativa, pero cualquiera de esos signos, para que sea

considerado marca debe tener capacidad distintiva”.’'4

Las prohibiciones al registro de marca se establecen en los articulos 2° y 3°

de la referida Ley.

“En Argentina, el titular de una marca registrada puede oponerse al registro
de una marca posterior en los casos en que la identidad o similitud de las marcas

creen peligro de confusion con las marcas o servicios ya registrados”.'"®

Conforme al articulo 4° de la ley 22.362, se establece que la titularidad de

una marca y la exclusividad a su uso se obtienen a través de su registro.

Asimismo, dicho precepto sefiala que, para ejercer el derecho de oposicidon
al registro de una marca, se requiere de un interés legitimo del solicitante o del
oponente, es decir, se debe ser titular de una marca, o haber presentado una
solicitud con anterioridad, misma que podria verse afectada si se otorgara el

registro a la nueva marca solicitada.

"4Martinez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela, op. cit., p. 47.
"5\ittenzellner, Ursula, Derecho de marcas en la Argentina, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1989, p. 106.
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Conforme al articulo 5° la duracién de una marca sera de diez afios y podra
renovarse por periodos iguales de manera indefinida siempre y cuando, haya sido

utilizada dentro de los cinco afios previos a su vencimiento.

Si una marca se encuentra registrada en cotitularidad, de acuerdo con lo
dispuesto por el articulo 9°, cualquiera de los titulares podra presentar oposicion
contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en la ley en su

defensa y utilizarla, salvo estipulacién en contrario.

Solicitud

Dentro de la seccién Il del primer capitulo de la Ley de Marcas Argentina se
establecen las formalidades y el tramite de registro. El procedimiento
administrativo para obtener el registro de una marca se inicia con la solicitud de

marca dirigida al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Conforme articulo 10° de la mencionada Ley, quien desee obtener el

registro de una marca debe:

presentar una solicitud por cada clase en que se solicite;
incluir nombre del solicitante;

domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal;

> wbh -

sefalar la descripcion de la marca y la indicacion de los productos o
servicios que va a distinguir. Una vez presentada la solicitud, si la autoridad
encuentra cumplidas las formalidades legales, realizara a costa del titular la
publicacion por un dia en el Boletin de Marcas de la solicitud
correspondiente, de lo contrario hasta en tanto se cumpla con todas las

formalidades se procedera a su publicacion.
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“Esta publicacion es un aviso a los terceros que se sienta perjudicados por

la solicitud de marca presentada a fin de que interpongan oposiciones”.''6

Dentro de los treinta dias de realizada la publicacién, la Direccion Nacional
de la Propiedad Industrial efectuara la busqueda de antecedentes de la marca
solicitada y dictaminara respecto a su registrabilidad, segun lo dispuesto por el

articulo 12° de la ley correspondiente.

Oposicion

Las oposiciones al registro de una marca deben presentarse ante la
Direccion Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta dias siguientes
a la publicacién realizada en el boletin; debe ser por escrito, indicando el nombre y
domicilio real del oponente y los fundamentos de su oposicion, es indispensable

que el oponente cuente con interés legitimo.

Se notificaran al solicitante las oposiciones presentadas y las observaciones

que merezca la solicitud.

Una vez notificadas al solicitante las oposiciones y observaciones, empieza
a correr el plazo de un afio para llegar a un acuerdo amistoso con el oponente, el
cual permita retirar la oposicion, o dado el caso, el solicitante inicie la accidn

judicial.

“‘Debido a que en materia de juicios de marcas también es aplicable la ley
24.573 de mediacion previa obligatoria, es que antes de presentar la demanda

judicial se tramitara la mediacion”."7

"®Martinez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela, op. cit., p. 178.
"|bidem., p. 180.
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El solicitante y el oponente podran renunciar a la via judicial de comun
acuerdo y dentro del plazo de un afo, comunicarselo a la Direccion Nacional de la
Propiedad Industrial. Si ese fuera el caso, se dictara resolucién luego de oir a
ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes; dicha resolucion sera

inapelable.

De conformidad con el articulo 16°, si cumplido un afo a partir de la
notificacion de las oposiciones al solicitante, se declarara el abandono de la

solicitud cuando:

1. El solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolucion
administrativa y aquel no inicia accion judicial dentro del plazo indicado;

2. Si promovida por el solicitante la accién judicial, se produce su perencion.

En caso de que la mediacién fracase y se recurra a la accién judicial para
obtener el retiro de la oposicién, ésta debera iniciarse ante la Direccién Nacional
de la Propiedad Industrial. Dentro de los diez dias de recibida la demanda, la
Direccion remitira la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal
en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones.
El proceso judicial respectivo se seguira segun las normas del juicio ordinario. El
juez interviniente informara a la Direccidon Nacional de la Propiedad Industrial
sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposicién a los

fines que correspondiere.

En sede judicial el oponente podra ampliar sus fundamentos de oposicién.

Resolucion

Si las oposiciones a la solicitud publicada son retiradas amistosa o

judicialmente, el expediente administrativo pasara al sector del primer estudio. Si
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no se encuentran objeciones para el registro de la marca, se procedera a la

concesion del mismo.

3.2 Colombia

La materia marcaria en Colombia se encuentra regulada por la decision 486
sobre Régimen Comun sobre Propiedad Industrial de 14 de septiembre de 2000

de la Comisién de la Comunidad Andina.

“La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organizacion subregional
con personalidad juridica internacional. Estd formada por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Peru y por los érganos e instituciones del Sistema Andino de

Integracion (SAIl)”. 118

“El SAI es el conjunto de 6rganos e instituciones que trabajan vinculados
entre si y cuyas acciones se encaminan a lograr los mismos objetivos: profundizar
en la integracion subregional andina, promover su proyeccion externa y robustecer

las acciones relacionadas con el proceso de integracion”.'"®

Cabe sefialar que, si bien la decision 486 es aplicable en los paises
miembros de la Comunidad Andina, ello no implica que el registro de una marca
en cualquiera de los paises miembros gozara de proteccion en los demas paises.
Por lo tanto, es necesario registrar las marcas en cada uno de los paises

miembros para obtener su proteccion.

Ahora bien, el articulo 134 de la Decision 486 establece:

18 http://www.comunidadandina.org/ fecha de consulta 05 de julio de 2015.
"Shttp://www.americaeconomica.com/zonas/can.htm, fecha de consulta 05 de julio
de 2015.
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Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacién grafica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningun caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacién de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, gréaficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros;

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

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

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

Asimismo, el articulo 135 del mismo ordenamiento, sefiala aquellos signos

que no podran constituir una marca.

Cabe sefialar que, a diferencia de nuestro pais, en Colombia son

registrables los olores y sonidos, los cuales se ubican en el grupo de las llamadas

marcas no tradicionales.

Solicitud

La solicitud de registro de una marca se presentara ante la oficina nacional

competente, que en el caso de Colombia es la Divisién de Signos Distintivos de la

Superintendencia de la Industria y Comercio.
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La solicitud de registro debera cumplir con los requisitos establecidos en el

articulo 138 de la decision 486, mismo que a la letra sefala:

Articulo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentara ante la
oficina nacional competente y debera comprender una sola clase de
productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

a) el petitorio;

b) la reproduccién de la marca, cuando se trate de una marca denominativa
con grafia, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional
con o sin color;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los articulos 135
y 136, cuando fuese aplicable; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido por
la autoridad que lo otorgd y, de estar previsto en la legislacion interna, del
comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara
prevalerse del derecho previsto en el Articulo 6quinquies del Convenio de

Paris.

Una vez presentada la solicitud ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, dentro de los siguientes quince dias habiles dicha oficina realizara un
estudio de la solicitud para verificar el cumplimiento de los requisitos formales
previstos en la legislacion. Si la solicitud no cumple con los requisitos formales, se
hara un requerimiento al solicitante para que complete los requisitos faltantes

dentro de un plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacion.
En caso contrario, si la solicitud cumple con los requisitos formales, la

Superintendencia procede a ordenar la publicacion en la Gaceta de la Propiedad

Industrial.
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Una vez hecha la publicacién en la Gaceta, cualquier persona con legitimo
interés puede presentar oposicidon fundamentada que pueda desvirtuar el registro

de la marca.

Oposicion

La oposicion puede ser interpuesta dentro de los treinta dias habiles
siguientes a la publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La oposicion
unicamente puede ser interpuesta por un tercero con un legitimo interés, es decir,
que dicho tercero sea titular de un registro marcario que pueda verse afectado con

el otorgamiento de una nueva.

A solicitud de parte, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgara,
por una sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que

sustenten la oposicion.

Al presentarse la oposicion la Superintendencia se lo comunicara al
solicitante, quien tendra la oportunidad de desvirtuar los argumentos del opositor,
el solicitante contara con un plazo de treinta dias habiles a partir de la fecha de
notificacién para dar respuesta y presentar pruebas si lo estima conveniente. A
peticion del solicitante, la Superintendencia otorgara un plazo adicional de treinta

dias para la presentacidon de las pruebas que sustenten su contestacion.

“Si se presenta la oposicion sin indicar los datos esenciales relativos al

opositor y a la solicitud, si se presenta extemporaneamente, y/o no se pagan las
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tasas de tramitacion correspondientes, se emitira un oficio que inadmite la

oposicion”.120

Resolucion

Una vez vencido el plazo de treinta dias para dar contestacion a la
oposicidn, o si no se hubiesen presentado oposiciones, se procedera a realizar el

examen de registrabilidad.

En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la Superintendencia
se pronunciara sobre éstas y sobre la concesién o denegatoria del registro de la

marca mediante resolucion.

“Si la resolucién concede el registro, la Superintendencia de Industria y
Comercio expedira un certificado de registro de marca una vez que quede en firme

la resolucion de concesion”. 2!

“Cuando es negado el registro de una marca o declarada infundada una
oposicion, el solicitante u opositor tendra la posibilidad de interponer el recurso de
apelacion, dentro de los cinco dias siguientes a la notificacion de la resolucion de

negacion”.'??

120Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia,
http.//www.sic.gov.co/drupal/marcas, fecha de consulta 09 de julio de 2015.
121ldem., fecha de consulta 09 de julio de 2015.

122|dem., fecha de consulta 09 de julio de 2015.
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Oposicion Andina

Cabe sefalar que bajo la Decision 486 también se puede presentar la
llamada oposicién andina la cual permite al titular de una marca registrada en
cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina, oponerse al registro
de una marca idéntica o similar tanto en el pais donde obtuvo el registro como en

los demas paises miembros de dicha Comunidad.

El articulo 147 de la Decisién 486 establece que tendra legitimo interés para
presentar oposiciones en los demas paises miembros, tanto el titular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al publico a error, como quien primero solicitd el registro

de esa marca en cualquiera de los paises miembros.

En este caso, el oponente debera acreditar su interés real de entrar en el
mercado del pais en el cual formula la oposicion, asi como solicitar el registro de la

marca al momento de interponer la oposicion.

“No es suficiente el simple hecho de invocar la oposicién andina, sino que la
ley exige que adicionalmente deba solicitar el registro de la marca en el pais

donde se presente la oposicion”.'?3

Es importante sefalar que, de conformidad con el principio de territorialidad,
los derechos marcarios otorgados por la Superintendencia de Industria y Comercio

estan delimitados al territorio colombiano.

123Garcia Mufioz-Najar, Luis, Propiedad Intelectual El uso de la marca como
herramienta de mercado, Peru, Nathan Associates Inc., 2009, p. 39,
http://www.nathaninc.com/sites/default/files/Pub%20PDFs/LIBRO%20PROPIEDA
D%20INTELECTUAL%5B1%5D.pdf, fecha de consulta 10 de julio de 2015.
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Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la Decision 486 un derecho marcario
otorgado en Colombia puede ser usado como fundamento de una oposicién en

alguno de los paises miembro de la Comunidad Andina.

Es asi que el articulo 147 establece la figura de la oposicidén andina,
permitiendo al titular de una marca o a quien primero solicitd su registro, en
cualquiera de los paises miembros bloquear el registro que intenten realizar

terceros para marcas idénticas o similares en los referidos territorios.

3.3 Venezuela

La Ley de Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela
el 10 de diciembre de 1956, es el ordenamiento que prevé el actual procedimiento

de registro de marcas en dicha nacion.

El articulo 27 de la mencionada ley establece lo siguiente:

Articulo 27. Bajo la denominacién de marca comercial se comprende todo
signo, figura, dibujo, palabra o combinacion de palabras, leyenda y
cualquiera otra sefal que revista novedad, usados por una persona natural
o juridica para distinguir los articulos que produce, aquellos con los cuales

comercia O su propia empresa.

[..]

El derecho de uso exclusivo de una marca registrada tiene una vigencia de
quince afnos, contados a partir de la fecha del correspondiente registro. El registro
de marcas se realiza ante el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
que es el organismo encargado de la tutela de los derechos de autor, patentes,

marcas Yy otros signos distintivos.
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Solicitud

De conformidad con el articulo 71 de la Ley, quien pretenda obtener el

registro de una marca, debera cumplir con los requisitos siguientes:

1.

Presentar la solicitud con copia simple de la misma, sefialando nombre,
domicilio y nacionalidad del solicitante y de mandatario segun sea el caso;
Descripcién de la marca;

Productos o servicios que se van a distinguir con la marca, asi como la
clase a la que correspondan;

Si los productos son de producciéon nacional o extranjera; y si se trata, en
este ultimo caso, de una marca registrada en el pais de origen;

El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso;
Si la marca es aplicada a productos de una industria manufacturera o
extractiva, a objetos de comercio o a productos agricolas; y

Que la marca solicitada no tenga semejanza con otra analoga ya registrada
para distinguir articulos de la misma clase o en otra similar, de modo que

pueda confundirse con ella y enganar al publico.

Recibida la solicitud se realizarda un examen de forma. Si la misma cumple

con los requisitos formales, se ordenara su publicacion a costa del interesado en

un periodico de circulacion diaria de la capital, y posteriormente en el Boletin de la

Propiedad Industrial de conformidad con lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley

de Propiedad Industrial.

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos de forma, se

devolvera al interesado, manifestando las razones de dicha devolucion. El

interesado tendra un plazo de treinta dias habiles contados a partir de la fecha de

devolucion para subsanar las irregularidades de su solicitud.
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Oposicion

Una vez aprobado el examen de forma, la marca debe ser publicada como
solicitada en el Boletin, ello con la finalidad de que terceros posibles opositores
tengan conocimiento de que se pretende registrar determinado signo distintivo v,
de tener alguna objecion al respecto, se opongan en un plazo de 30 dias habiles
contados a partir de la publicacion hecha en el Boletin, ya sea por considerar que
la marca se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en la Ley de

Propiedad Industrial, o por considerarse con un mejor derecho que el solicitante.

En caso de presentar oposicidon por considerar que la marca incurre en
alguna de las prohibiciones contempladas por la Ley, el solicitante sera notificado
por medio de aviso en el Boletin para que comparezca a informarse de la

oposicion respectiva en un plazo de quince dias habiles a partir de la publicacion.

Vencido dicho plazo, el solicitante contara con un nuevo plazo de quince

dias habiles para que manifieste lo que a su derecho convenga.

El solicitante podra realizar modificaciones en su solicitud, y si fuesen
aceptadas por el opositor, dentro de un plazo de ocho dias habiles a partir de la
fecha de contestacion, se dara por terminado el procedimiento de oposicidon. Si
este fuere el caso, se ordenara la publicacién de los cambios aceptados y se

abrira nuevamente el periodo de oposicion.

Si dentro del plazo de ocho dias, el opositor no manifiesta que acepta las
modificaciones, continuara el procedimiento de oposicion. En caso de que el
solicitante no conteste la oposicion dentro del término correspondiente, se

considerara que ha desistido de su solicitud.
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Conforme a lo dispuesto por el articulo 80, la autoridad debera analizar y
resolver si la oposicion al registro de la marca resulta o no procedente procedente
con las pruebas que presenten los interesados, en caso de que la oposicidn se

funde en alguna de las prohibiciones contempladas por la ley.

En caso de presentar oposicion basada en un mejor derecho, se remitira el
expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la
oposicion con las pruebas que le sean presentadas, el procedimiento de registro
de la marca sera suspendido hasta que la oposicibn haya sido decidida
judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el

asunto.

Resolucion

En caso de no haberse presentado oposicion al registro de la marca o
declarada ésta sin lugar, el registrador procedera a realizar el examen de fondo. Si
dicho examen es aprobado, se efectuara el registro de la marca y se expedira el

correspondiente certificado.

Una vez otorgado el registro de la marca, ésta sera publicada en el Boletin
de la Propiedad Industrial como marca concedida, y, durante los 30 dias habiles
siguientes a la publicacion respectiva, se deberan pagar los derechos de registro a

fin de que se proceda a la expedicidon del certificado.

De conformidad con lo establecido en el articulo 84 de la Ley de Propiedad
Industrial, la nulidad del registro de una marca que hubiere sido concedida en
perjuicio de derecho de un tercero, podra ser solicitada ante los tribunales
competentes, si el interesado no hubiere hecho oposicidén. Esta accién solo podra

intentarse en el término de dos afos, contados a partir de la fecha del certificado.
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3.4 Estados Unidos de América

En Estados Unidos existen tres fuentes de la legislacion marcaria: el
derecho comun, los estatutos de los estados y las leyes federales:

Derecho comun: en la mayoria de los estados, el derecho comun protege
un término, un simbolo o una combinacibn de ambos. La proteccion se
limita al tipo de bienes vendidos y servicios prestados y al area geografica
dentro de la cual la marca sea utilizada.

Estatutos de los estados: cada uno de los estados ha aprobado leyes sobre
el registro de marcas.

Leyes federales: la Ley de marcas registradas de 1946, 15 U.S.C. §1051,
generalmente denominada como el “Ley Lanham”, prevé el registro de
marcas utilizadas en el comercio dentro de los Estados, ademas prevé la
proteccion para los propietarios de marcas registradas contra violaciones a

sus derechos.?

Debido a los casos de marcas registradas, unicamente las marcas con
actividad interestatal, pueden ser objeto de regulacién federal [...], un
sistema nacional de registro de marcas, tiene numerosas ventajas sobre las
marcas del derecho comun. Primero, la adquisiscion del registro federal
permite a quien la registra, superar las reclamaciones de cualquier usuario
posterior de buena fe. En segundo lugar, el registro federal proporciona al
solicitante del registro la oportunidad de utilizar los tribunales federales. En
tercer lugar, el registro federal, aunque s6lo expresa un ofrecimiento de

registro y un foro federal, se acompafa por ciertos derechos, sobre todo

124Area Internacional y Area de Propiedad Industrial de Procopio, Cory,
Hargreaves & Savitch LLP, Principios vigentes en materia de marcas en EU,
www.procopio.com/article-spanish/52821-1245-pdf, fecha de consulta 13 de julio
de 2015.
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incontestabilidad 15 USC § 1065, lo que sin duda da derechos al solicitante

de la marca que no habria tenido con el derecho comuin.'?®

En el presente trabajo se abordara el procedimiento de registro federal de

marcas.

Asi, tenemos que el procedimiento de registro federal de marcas, se
encuentra a cargo de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
(United States Patent and Trademark Office, conocida por sus siglas como
USPTO).

Para que una marca califique para el registro federal, ésta debe de usarse
en el comercio. Para los efectos del registro, lo anterior significa que la marca se
ha usado en relacién con la venta de bienes, la publicidad o la prestacion de
servicios en el comercio interestatal, en el comercio exterior o en cualquier otra

actividad regulada por el Congreso.

“En los Estados Unidos se adquieren derechos exclusivos sobre un signo

distintivo simplemente haciendo uso comercial del mismo”.'%6

La USPTO contempla dos tipos de registro:

25Davis, Michael y Miller, Arthur, Intellectual property patents, trademarks and
copyright, Unites Satates of America, 2a ed., West publishing Co., 1990, pp. 153 y
154.

1260Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América,

www.uspto.gov, fecha de consulta 13 de julio de 2015.
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a) Registro principal: es para marcas distintivas que sean utilizadas en el
comercio entre Estados, o cualquier tipo de comercio regulado por el

Congreso.

b) Registro suplementario: es para marcas descriptivas que no hayan podido
alcanzar un grado de distintividad, pero que son consideradas capaces de

adquirir distincién a través de su uso comercial.

“‘La mejor proteccidon que puede tener una marca dentro de los Estados
Unidos es un registro federal; dicho registro provee una notificacion a lo largo de
los Estados Unidos de que una marca esta siendo utilizada por su titular para los

bienes y servicios establecidos”.'?’

Asi, para la tramitacion del registro de marca, la USPTO prevé dos tipos de

tramite de registro, a saber:

1. Solicitud de intencién de uso.

El Decreto Lanham proporciona como base para completar una solicitud de
registro la intencion de buena fe del solicitante de usar la marca, sobre cualquier

uso actual de la misma por el solicitante.

Si no se ha usado la marca, pero se tiene la intencién de usarla en el futuro,
se debe presentar la solicitud bajo la base intencién de usar. Se considera que un
solicitante que completa una solicitud de intencidon de uso dara un uso constructivo

a la marca.

27Idem., fecha de consulta 13 de Julio de 2015.
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El solicitante llenara por escrito la solicitud dando a conocer la marca, asi
como un dibujo de la misma, la tarifa correspondiente por cada categoria de
bienes y servicios, una declaracion de que tiene la buena intencion de utilizar la
marca en el comercio, y las circunstancias que demuestren dicha intencién. Si la
solicitud cumple con todos los requisitos, se hara la publicacion en el boletin oficial
de la USPTO.

En caso de que la solicitud de marca sea opuesta por otra parte, el
solicitante y su contraparte llevaran el asunto ante la Trademark Trial and Appeal
Board (TTAB) para su resolucion. Si la marca no fuere opuesta el examinador

emitira una notificacion de permiso.

Si no hay oposicibn o si no se presenta una extension de tiempo para
oponerse 0 si la oposicion es superada con éxito, la solicitud continuara a la
siguiente etapa del proceso. La USPTO generalmente emite un certificado de
aceptacion de la solicitud de intencion de uso alrededor de 8 semanas después de

la publicacion.

Un aviso de aceptacion indica que una marca ha sido permitida, pero no
significa que ha sido registrada. Como siguiente paso para el registro, el solicitante

debe dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de emisién del aviso:

a) Presentar una declaracion de uso si presentd la solicitud basada en
intencidén de uso y ahora esta usando la marca en el comercio;

b) Haber empezado a usar la marca en el comercio y entonces presentar
una declaracién de uso, o

c) Presentar una solicitud de prorroga para presentar una declaracion de uso

si necesita tiempo adicional para empezar a usar la marca en el comercio.
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El plazo inicial de seis meses empezara a contar a partir de la notificacion
de permiso para presentar la declaracion de uso verificada, en la cual debera
establecer las fechas de primer uso en el comercio entre Estados. Sobre la
declaracién de uso completa, el examinador reexaminara brevemente la solicitud
para asegurar que todas las solicitudes de registro son conocidas. Si es asi, el

registro sera concedido.

Si el solicitante no ha empezado a usar la marca dentro del plazo de seis
meses posteriores a la notificacion de aprobacién de registro, mediante el pago de
una tasa se podra extender el plazo por seis meses. Se podran solicitar un

maximo de cinco prorrogas.

Los registros son validos por diez afios desde la fecha de registro, estan
sujetos a requerimiento de conservacion, y pueden ser renovados

indefinidamente.

2. Solicitud basada en el uso en el comercio

Esta base debera elegirse cuando la marca ya esta siendo usada enel
mercado de los Estados Unidos en conexidn con los productos o servicios para los

que se quiere registrar.

La solicitud debera incluir el domicilio y la nacionalidad del solicitante, la
fecha de primer uso de la marca donde quiera que se haya dado, la fecha de
primer uso de la marca en el comercio, los bienes y servicios para los cuales la
marca es utilizada, la forma en la que la marca esta sujeta en conexion con bienes

o servicios y un dibujo de la marca.
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También se tienen que acompafar las pruebas que demuestren que la
marca esta siendo utilizada para los productos o servicios para los cuales se

solicita el registro.

Aproximadamente 3 meses después de la fecha de presentacién de una
solicitud, ésta es asignada a un abogado examinador para determinar si cumple
con los requisitos para el registro federal. EI examinador revisara la solicitud, el
dibujo y cualquier muestra para asegurarse que se satisfacen todos los requisitos

legales federales.

Una vez que se ha concluido la revision de la solicitud, y si no se cumplen
los requisitos necesarios para el registro, el examinador informara al solicitante las
razones por las cuales se ha rechazado o si debe cumplir ciertos requisitos. El
solicitante tendra un plazo de seis meses para responder o modificar su solicitud,
la cual debera ser reexaminada, este procedimiento puede repetirse hasta que el
examinador finalmente deniegue el registro de la marca o el solicitante no

responda, con lo cual se considerara abandonada su solicitud.

Si no hubiese negativas, requisitos adicionales o si los problemas han sido
resueltos, el abogado examinador aprobara la marca para publicacion en el
Boletin Oficial.

Para mantener un registro marcario, el titular debera presentar su primer
documento de mantenimiento entre el quinto y sexto afio después de la fecha de
registro. Si los documentos no son presentados a tiempo, el registro sera
cancelado y sera necesaria la presentacion de una nueva solicitud para empezar

todo el proceso de nuevo.
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Oposicion

“‘Hay dos oportunidades para que terceros puedan invalidar un registro
federal de marca: oposicion y cancelacién. La oposicion puede ser presentada
ante la Trademark and Appeal Board por terceros dentro de los treinta dias a partir

de la publicacion de la marca en la Gaceta Oficial de Marcas”.'?8

La oposicidon debe establecer una declaracion breve y simple en la que se
explique por qué el opositor cree que seria dafiado con el registro de la marca
opuesta e indicar los motivos de oposicion. Asimismo, debera pagarse la tasa
correspondiente. El escrito debera presentarse por duplicado, con copias para el

traslado al solicitante de la marca opuesta, asi como los respectivos anexos.

Una vez que la oposicion se ha presentado de forma correcta, la Junta de
Juicios y Apelacion de Marcas notificara al solicitante de la marca la oposiciéon
interpuesta, cominicandole el nimero de procedimiento, la solicitud involucrada, y
le otorgara no menos de treinta dias a partir de la fecha de envio de la notificacién,
para que presente su respectiva contestacion. La Junta remitird una copia de la

notificacién al opositor.

La contestacion a la oposicidon debera de exponer las defensas del
solicitante de la marca de forma sencilla y clara, y debera admitir o negar las

aseveraciones en las que se basa el opositor.

Quien contemple la posibilidad de presentar una oposicion puede pedir una
extension de tiempo para su presentacion, mediante una solicitud por escrito antes

del vencimiento de los 30 dias.

28Nicholson, Joseph y Palmese, Maria, Trade mark litigation jurisdictional

comparisons, Londres, European lawyer reference, 2008, p. 290.
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Conforme a la regla § 2.106 inciso 6 de la Ley de Marcas de las Estados
Unidos, la oposicion podra ser retirada sin ningun perjuicio antes de que la
contestacion sea presentada. Después de la presentacion de la respuesta, la
oposicion no podra ser retirada sin perjuicio, excepto con el consentimiento escrito

del solicitante o el abogado del solicitante o representante autorizado.

3.5 Union Europea

La Unién Europea se fund6 después de la Segunda Guerra Mundial. Sus
primeros pasos consistieron en impulsar la cooperacion econémica con la
idea de que, a medida que aumentase la interdependencia econémica de
los paises que comerciaban entre si, disminuirian las posibilidades de
conflicto entre ellos. El resultado fue la Comunidad Econdmica Europea,
creada en 1958. En 1993 cambié de nombre de Comunidad Econdmica

Europea a Unién Europea.’?®

“La Unién Europea es un modelo paradigmatico de integracion econémica a
nivel internacional, el cual ha traido aparejado nuevas instituciones en el ambito
juridico, politico y econémico. Dentro de este contexto, se ha ido configurando un
derecho comunitario de marcas, el cual ha sido coronado con la creacién de la

marca comunitaria que constituye un signo distintivo de caracter supranacional”.'3°

129Union europea, http://europa.eu/about-eu/index_es.htm, fecha de consulta 22
de julio de 2015.

13%Parra Trujillo, Eduardo de la y Hartmann, Malte, “Los tribunales de marca
comunitaria” Anuario mexicano de derecho internacional, vol. 1V, 2004,
http.://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/101,

fecha de consulta 22 de julio de 2015.
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Después de varios afios de trabajo para adoptar la primera norma

comunitaria sobre la materia, el 20 de diciembre de 1993 fue aprobado el texto del

Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

Marca Comunitaria

El Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009

sobre la marca de la Unién Europea ofrece esta definicién de las marcas de la UE:

saber:

Podran constituir marcas de la Unidén cualesquiera signos, en particular, las
palabras, incluidos los nombres de personas, o los dibujos, las letras, las
cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos,
con la condicion de que tales signos sean apropiados para distinguir los
productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; ser
representados en el Registro de Marcas de la Unién Europea de manera
que permita a las autoridades competentes y al publico en general

determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular.3!

Esta figura se encuentra regulada principalmente por tres reglamentos, a

. Reglamento de base o Reglamento sobre la marca comunitaria de 20 de

diciembre de 1993.
Reglamento de ejecucidén de la marca comunitaria de 13 de diciembre de
1995, tiene por finalidad fijar las modalidades de aplicacién del Reglamento

base.

1310ficina  de Propiedad Intelectual de la Unién Europea,

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition, fecha de consulta 22
de julio de 2015.
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3. Reglamento sobre las tasas relativas a la marca comunitaria de 13 de

diciembre de 1995, tiene por objeto fijar su costo y modo de pago.

La administracion del sistema de la marca comunitaria, esta a cargo de la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europa (EUIPO), antes conocida

como Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (OAMI).

“El sistema de la marca comunitaria se rige por los principios de unidad,

autonomia y coexistencia.”®?

Conforme al principio de unidad, el sistema de marca comunitaria permite
gque una misma marca sea registrada en todo el territorio comunitario mediante
una unica solicitud presentada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn
Europea, pagar tasas unicas y utilizar, si asi lo desea el solicitante, un unico

mandatario.

La marca comunitaria es autbnoma al regirse por el Reglamento sobre la
Marca Comunitaria, asi como por los reglamentos comunitarios que
complementan a dicho ordenamiento. Asimismo, |o es respecto a los sistemas
nacionales e internacionales de marca, ya que la creacion de una marca
comunitaria no supone la desaparicibn de los sistemas nacionales e

internacionales de marcas.

De acuerdo con el principio de coexistencia, la marca comunitaria coexistira

con las marcas nacionales de los Estados miembros de la Union Europea.

132Bgltran Gamir, Pedro, Marca comunitaria,
www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/libro210/lib211-2.pdf,  fecha
de consulta 23 de julio de 2015.
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El derecho sobre la marca comunitaria se adquiere mediante el registro
conforme a lo dispuesto por el articulo 6° del Reglamento. La marca tendra una
vigencia de 10 afios y podra renovarse ininterrumpidamente por periodos de la

misma duracion.

El registro de una marca serd negado cuando incurra en alguno de los
motivos de denegacion absolutos. El articulo 7° del Reglamento de Marca

Comunitaria estable los siguientes:

a) Cuando la marca carezca de caracter distintivo;

b) Sirvan unicamente para designar la especie, calidad, cantidad, destino,
valor, procedencia geografica o época de produccion del producto o de
la prestacion del servicio, u otras caracteristicas del producto o servicio.

c) Se componga exclusivamente de signos que se hayan convertido en
habituales en el lenguaje comun o en las costumbres leales vy
constantes del comercio;

d) Los signos estén constituidos exclusivamente por la forma impuesta por
la naturaleza del propio producto, la forma del producto necesaria para
obtener un resultado técnico, la forma que afecte el valor intrinseco del
producto;

e) La marca sea contraria al orden publico o a las buenas costumbres;

f) Se pueda inducir al publico a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la
calidad o la procedencia geografica del producto o servicio;

g) Se trate de signos que reproduzcan o imiten la denominacion, escudo,
bandera, condecoraciones y otros emblemas de Estados u

Organizaciones Internacionales sin la debida autorizacion.
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“‘En el supuesto de que concurriere una prohibicion absoluta en una
solicitud, la misma seria rechazada por la Oficina. La concurrencia de una

prohibicion absoluta es causa de nulidad absoluta”.33

Por otra parte, las prohibiciones relativas se encuentran contenidas en el
articulo 8° del mismo ordenamiento, el cual establece que se denegara el registro

de una marca en caso de:

a) Derechos anteriores,

b) Una marca comunitaria o solicitud de marca comunitaria anterior;

c) Una marca nacional o solicitud de marca nacional anterior
presentada o registrada en un Estado miembro de la Unidén Europea;

d) Un registro internacional en virtud del Arreglo de Madrid o del
Protocolo de Madrid con efectos en un Estado miembro de la Unién;

e) Una marca no registrada u otro signo utilizado en el trafico
econoémico de alcance no unicamente local valido en un Estado miembro;

f) Una marca notoriamente conocida en un Estado miembro.

“En estos casos la OAMI [hoy EUIPO] no examinara de oficio la existencia
de estos derechos anteriores. Si se quiere impedir el registro de una marca
comunitaria sobre la base de una prohibicion relativa, su existencia debera ser

acreditada por su titular mediante el mecanismo de la oposicién”.'34

133Alberto Casado Cervifio, “El derecho de marca en Europa: La marca
comunitaria” en Laura San Martino de Dromi (Coord.), Derecho de marcas, Ciudad
Argentina, Buenos Aires, 1999, p.116.

134|bidem p.125.
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Solicitud

El procedimiento de registro inicia con la presentacion de la solicitud, la cual
a eleccion del solicitante podra presentarse ante la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unién Europea o ante el servicio central de la propiedad industrial

de un Estado miembro o ante la Oficina de propiedad intelectual del Benelux.

De acuerdo a lo establecido por el articulo 26 del RMC la solicitud de

registro de marca comunitaria debera contener lo siguiente:

a) Una instancia para el registro de marca comunitaria;
b) Las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
c) Lalista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;

d) Lareproduccion de la marca.

La fecha de presentacion de la solicitud sera aquella en la que ésta haya
sido presentada ante la Oficina, siempre y cuando cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 26 del Reglamento y, que dentro del plazo de un mes a
partir de la presentacion de dichos documentos se abone la tasa de depdsito

correspondiente.

“‘El RMC otorga al solicitante de la marca comunitaria la posibilidad de
reivindicar la antigledad de sus marcas nacionales con objeto de impedir
oposiciones o acciones de nulidad fundadas en marcas de terceros anteriores a la
solicitud de la marca comunitaria, pero posteriores a la marca nacional o

internacional del solicitante”.'3®

3bidem, p.137.
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Al recibir la solicitud, la Oficina revisara que cumpla los requisitos sefialados
por el Reglamento para asignarle una fecha de presentacién, si la solicitud no
cumple con las condiciones necesarias, la Oficina notificara al solicitante la
imposibilidad de asignar una fecha de presentacibn a causa de alguna

irregularidad.

Una vez que la Oficina haya asignado una fecha de presentacién a la
solicitud, se realizara un informe de busqueda en el cual se sehalaran las marcas
comunitarias o solicitudes de marca comunitaria anteriores que pudieran oponerse
al registro de la marca solicitada. La Oficina transmitird al solicitante de la marca

comunitaria el informe de busqueda.

Realizado el examen formal de la solicitud, la Oficina procedera a realizar
un examen de fondo en el cual examinara si la marca incurre en alguna de las
prohibiciones absolutas establecidas en el Reglamento o si el signo es apto para

constituir una marca.

La solicitud que haya superado los exdmenes de forma y fondo se publicara
en el Boletin. Dicha publicacion podra realizarse una vez que haya transcurrido un
mes a partir de la fecha en que la Oficina transmita el informe de busqueda al

solicitante.

Una vez publicada la solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo cualquier persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones que
representen a fabricantes, productores, prestatarios de servicios, comerciantes o
consumidores, podran dirigir a la Oficina, observaciones escritas precisando los
motivos por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca,
especialmente las prohibiciones absolutas establecidas en los articulos 5y 7 del
Reglamento. Quienes formulen estas observaciones no tendran la calidad de parte

en el procedimiento.
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Oposicion

El titular de una marca, asi como los licenciatarios facultados por los
titulares de las marcas podran oponerse al registro de una marca comunitaria
dentro del plazo de tres meses contado a partir de la publicacién de la solicitud en

el Boletin.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 41 del Reglamento, podra
presentarse escrito de oposicion por la existencia de una o varias marcas
anteriores idénticas o similares, y por ser idénticos o similares los productos o
servicios que ambas marcas protegen. Asimismo, se podra presentar oposicion
por la existencia de uno o varios derechos anteriores. La oposicion debera estar
fundada en alguno de los motivos de denegacion relativos establecidos por el

articulo 8° del Reglamento.

El escrito de oposicidén debera incluir los requisitos establecidos en la Regla
15, apartado 2, del Reglamento de Ejecucion de la Marca Comunitaria. Dicho
escrito podra basarse en una solicitud de marca o en una marca registrada
anterior. Las marcas pueden ser marcas nacionales de alguno de los Estados
miembros de la Unién Europea, marcas internacionales o marcas del Benelux.
Asimismo, el escrito de oposicion se podra basar en una marca notoriamente
conocida protegida por el articulo 6° del Convenio de Paris, o bien, en algun

derecho anterior.

Del mismo modo, dicho escrito debera presentarse en uno de los cinco
idiomas que permite la Oficina, éste debe coincidir con el idioma de la solicitud o
ser la segunda lengua sefalada al momento de presentacion de la solicitud, si no

se presentara en ninguna de esas lenguas, quien presenta la oposicidon debera
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presentar ante la Oficina la traduccion de su escrito ya sea en la lengua de la

solicitud o en la segunda indicada.

Dentro del plazo establecido para presentar el escrito de oposicion, debera
exhibirse el pago de la tasa correspondiente. Si no se paga la tasa de oposicién no
se considerara presentado el escrito. Si la tasa se abona después de que ha

expirado el plazo, la misma se devolvera a quien hubiese presentado oposicién.

Si el escrito de oposicidbn no cumple con los requisitos necesarios, la Oficina
lo informard a quien haya presentado oposicion para que subsane las
irregularidades que presente su escrito en un plazo de dos meses. Si no se
subsanan las irregularidades presentadas, el escrito de oposicion no sera admitido

por la Oficina.

Una vez que la Oficina considere que el escrito cumple con los requisitos de
admisién, le notificara el escrito al solicitante. A partir de ese momento, se abre un
plazo de dos meses en el que ambas partes pueden buscar una solucion

amistosa. Este plazo se denomina de cooling off o de reflexién.

El periodo de cooling off o de reflexion, esta constituido por los dos meses
siguientes a la notificacion de la oposicion y es previo al inicio de la fase
contradictoria. Si las partes alcanzan un acuerdo que ponga fin a la
oposicion, no existe condena en costas para ninguna parte. Ademas, si el
acuerdo alcanzado se basa en la limitacion de la lista de productos y

servicios de la marca comunitaria excluyendo aquellos atacados por la
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oposicibn o se debe a la retirada de la marca comunitaria, la Oficina

devuelve la tasa de oposicion al oponente.’36

Una vez concluido el periodo de cooling off sin que las partes hayan llegado
a un arreglo amistoso, el oponente cuenta con un plazo de dos meses para
completar su expediente con las pruebas necesarias para apoyar sus argumentos.
La Oficina correra traslado al solicitante de la documentacion que el oponente

haya presentado para que, en un plazo de 2 meses, presente sus observaciones.

Si dentro del mencionado plazo de dos meses, el oponente no ha
demostrado la existencia, validez y ambito de proteccién de su marca anterior o
derecho anterior, asi como su derecho a presentar oposicion, esta no sera

admitida por considerarse infundada.

Las alegaciones presentadas por el solicitante serdn comunicadas a quien
presente oposicidn, y si la Oficina lo considera oportuno, lo invitara a pronunciarse

al respecto dentro de un plazo que la misma fijara.

Durante el examen de oposicion, la Oficina invitara a las partes, tantas
veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten

observaciones respecto de sus comunicaciones o de la otra parte.

Las marcas, con arreglo al articulo 15° del Reglamento, estan sometidas en
todos los Estados miembros de la Unién Europea a la obligacion de uso efectivo y
real en el mercado dentro del plazo de cinco afios a partir de su registro, en

consecuencia, el Reglamento otorga al solicitante la posibilidad de exigir del

1360ficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea,,
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/registration-process, fecha de consulta 03 de
agosto de 2015.
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oponente que pruebe el uso de las marcas en que basa su oposicion, de tener

éstas una antigiiedad superior a cinco anos, contados desde la fecha de registro.

El solicitante podra pedir la prueba de uso dentro del plazo concedido por la
Oficina para realizar sus observaciones al escrito de oposicion. Asi, el oponente
debera probar que, en el curso de los cinco afios anteriores a la publicacion de la
solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un
uso efectivo en la Comunidad para los productos o servicios para los cuales esté
registrada y en los que base su oposicidén, o de que existan causas justificativas

para la falta de uso.

Si la marca anterior solo hubiere sido utilizada para una parte de los
productos o servicios para los que fue registrada, solo se considerara registrada, a
los fines del examen de la oposicion, para esa parte de los productos o servicios.

A falta de dicha prueba, se desestimara la oposicion.

Las pruebas que deben aportarse deben consistir en indicaciones sobre el
lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto
de los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se
base la oposicion. Estas pruebas pueden consistir, por ejemplo, en
documentos y objetos acreditativos, envases, etiquetas, listas de precios,
catalogos, facturas, fotografias, anuncios en periédicos y declaraciones

escritas juradas o solemnes.'®’

La Oficina podra invitar a las partes a conciliar, si a su consideracion

resultara util.

137|dem., fecha de consulta 03 de agosto de 2015.
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‘La parte contradictoria del procedimiento finaliza cuando la Oficina
comunica a las partes que no se permitira realizar mas observaciones. Esto
significa que el expediente estd preparado para que la Division de Oposicion

pueda dictar su decision sobre la oposicion”.'3®

Resolucion

Si la solicitud cumple con los requisitos dispuestos por el Reglamento, no
incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas y no hubiere sido presentada
ninguna oposicidon o, habiéndose presentado fue desestimada mediante resolucion

motivada definitiva, se otorgara el registro como marca comunitaria.

Por otra parte, si existiera alguna de las causas que impiden el registro de

la marca, la misma sera denegada mediante resolucién motivada.

Al emitir la EUIPO su resolucién, los posibles resultados que pueden

presentarse son:

1. La solicitud de marca comunitaria no entra en conflicto con el
derecho o derechos anteriores; en ese caso el oponente paga las costas y
la solicitud pasa a la fase de registro.

2. La solicitud de marca comunitaria entra en conflicto con el derecho o
derecho anteriores; la solicitud no prospera y el solicitante de la marca paga
las costas de la oposicion.

3. La solicitud de marca comunitaria entra en conflicto parcialmente con
el derecho o derechos anteriores; los productos o servicios en conflicto se

eliminan de la lista y la solicitud pasa a la fase de registro.'*®

138|dem., fecha de consulta 03 de agosto de 2015.

3%dem., fecha de consulta 04 de agosto de 2015.
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El procedimiento también podra darse por terminado si el solicitante retira

su solicitud de marca comunitaria o si el oponente retira su oposicion.

3.6 Tratados Internacionales

3.6.1 Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN)

“A partir de la década de los noventa, México firm6 cinco tratados sobre
libre comercio con diversos paises del continente. Una de las caracteristicas de
los tratados sobre libre comercio firmados durante esa década es que incluyen la

materia relativa a la propiedad intelectual”.’#?

El Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN), es un acuerdo
comercial celebrado entre los tres paises de América del Norte: Canada, Estados
Unidos de América y México. Fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y entr6 en

vigor el 1 de enero de 1994.

El contenido de dicho tratado comprende diversos sectores, sin embargo,
unicamente nos ocuparemos del tramite de registro de marcas y del procedimiento
de oposicion, los cuales estan comprendidos en el capitulo XVII denominado

“Propiedad Intelectual”.

En el capitulo XVII del texto del TLCAN, se especifican los lineamientos a
seguir con respecto a la proteccidon de los derechos de propiedad intelectual en los

tres paises miembros. Cada pais debera proveer en su territorio a los ciudadanos

1490Garcia Moreno, Victor, “El capitulo XVII del TLCAN y su influencia en la nueva
ley mexicana del derecho de autor”, en Becerra Ramirez, Manuel (comp.), op. cit.,
pp. 103-116.
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de los otros miembros una proteccién adecuada, efectiva y eficaz a los derechos

de propiedad intelectual.

Dicho capitulo esta organizado en 21 articulos. Los primeros cuatro
determinan algunas precisiones respecto a la naturaleza y ambito de las
obligaciones, proteccion ampliada, el principio de trato nacional y el control de
practicas o condiciones abusivas contrarias a la competencia. Los siguientes
nueve articulos analizan lo referente a la propiedad intelectual en sentido amplio,
la cual esta clasificada en: derechos de autor, fonogramas, sefiales de satélite
codificadas portadoras de programas, marcas, patentes, esquemas de trazado de
circuitos semiconductores integrados, secretos industriales y de negocios,
indicaciones geograficas, disefios industriales. Contindan cinco articulos mas que
se relacionan con procedimientos que buscan reforzar la proteccion de la materia,
cubren aspectos como las medidas generales para la defensa de los derechos de
propiedad intelectual, los aspectos procesales especificos y recursos en los
procedimientos civiles y administrativos, las medidas precautorias, los
procedimientos y sanciones penales y la defensa de los derechos de propiedad

intelectual en la frontera.

Finalmente, los ultimos tres articulos cubren aspectos mas generales, como
la cooperacién y asistencia técnica, proteccion de la materia existente y

definiciones generales.

Dicho tratado sefiala compromisos especificos sobre la proteccion de:

a) Derechos de autor

b) Marcas

c) Patentes

d) Esquemas de trazado de circuitos
e) Secretos industriales

f) Indicaciones geograficas
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g) Disefios industriales

En el articulo 1708 ofrece la definicidon de lo que para efectos del tratado se

considera como marca.

Articulo 1708.Una marca es cualquier signo o cualquier combinacién de
signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los
de otra, inclusive nombres de personas, disefios, letras, numeros, colores,

elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.

Las marcas incluiran las de servicios y las colectivas y podran incluir las

marcas de certificacion.

Se entiende por marcas de certificacion “aquellas que cumplen la funcion de
atribuir al producto o servicio distinguido una calificacién adicional por ser

poseedor de ciertas caracteristicas”.'#!

“Tales marcas pueden, por ejemplo, consistir en simbolos autentificadores
de que se trata de un producto o servicio distinguido por una calificacién adicional

por ser poseedor de ciertas caracteristicas”.'#?

Cabe sefialar que en nuestra legislacion marcaria no estan contempladas

las marcas de certificacion.

41Jalife Daher, Mauricio, Aspectos legales de las marcas en México, 42 ed.,
México, SISTA, 1998, p. 154.

142|dem.
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El registro inicial de una marca debera tener cuando menos una duracion
de diez afios y podra renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez

anos.

Cada una de las partes podra establecer como condicion para el registro de
las marcas que los signos sean visibles, es decir, pueden decir si admiten o no el
registro de marcas auditivas u olfativas, mismas que se incluyen en el grupo de las

llamadas marcas no tradicionales.

Se prohibira el registro como marca de palabras, al menos en espafiol,
inglés o francés que designen genéricamente los bienes o servicios, a los que la
marca se aplique; también se prohibird el registro de aquellas marcas que
contengan elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, O
elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relacién con personas
vivas 0 muertas, instituciones, creencias, simbolos nacionales de cualquiera de las

partes.

Este tratado dispone que cada pais miembro establezca un sistema para el
registro de marcas. Asi cada miembro debe llevar a cabo un examen de la
solicitud; notificar al solicitante las razones por las que se niegue, en su caso, el
registro de la marca; dar una oportunidad razonable para que el solicitante
responda a la notificacidn; publicar cada marca antes o poco después de que haya
sido registrada; y dar una oportunidad razonable para que las personas

interesadas puedan solicitar la cancelacion del registro de la marca.

Asimismo, establece que cada una de las partes podra dar una oportunidad

razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.
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En el sistema mexicano, el procedimiento de registro de una marca
permanecié durante mucho tiempo sin otorgar a terceros la posibilidad de

oponerse al registro de una marca.

Recientemente en nuestra legislacion en materia de propiedad industrial fue
incluida la figura de la oposicidn, no obstante, la autoridad competente al realizar
el examen respectivo a la solicitud de registro, es la unica que puede decir

respecto a la registrabilidad o irregistrabilidad de un signo distintivo.

En virtud de lo anterior, un tercero que pueda considerar que sus derechos
marcarios pueden llegar a verse afectados con la posible concesién de una nueva
marca, podra manifestarse respecto al tramite correspondiente, pero, no sera

considerado parte o tercero.

3.6.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como TRIPS por sus
siglas en inglés, es el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece
la Organizacion Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de
abril de 1994.

“Simplemente el ADPIC regula estandares minimos de proteccién que
deberan observar los paises signatarios en sus respectivas regulaciones

internas”.'43

143Bergel, Salvador Propiedad intelectual en el GATT, Buenos Aires, Ciudad
Argentina, 2000, p. 54.
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Los miembros podran prever en su legislacion, aunque no estan obligados a
ello, una proteccion mas amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a

condicion de que tal proteccion no infrinja las disposiciones del mismo.

El acuerdo abarca cinco amplias cuestiones'#:

1. Como deben aplicarse los principios basicos del sistema de comercio y
otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual,

2. Coémo prestar proteccion adecuada a los derechos de propiedad
intelectual.

3. Cbmo deben los paises hacer respetar adecuadamente esos derechos
en sus territorios.

4. Como resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre
miembros de la OMC.

5. Disposiciones transitorias especiales durante el periodo de

establecimiento del nuevo sistema.

La primera parte del Acuerdo contiene las disposiciones generales y los
principios basicos. Dichos principios corresponden al principio de trato nacional y
al principio de la nacién mas favorecida, los cuales fueron pilares basicos de la
proteccion de la propiedad intelectual en el sistema del GATT, y que fueron

incorporados al ADPIC.

El principio de la nacibn mas favorecida “constituye un aporte original del
GATT ya que con anterioridad no habia sido estipulado en ningun acuerdo

internacional”.'4%

144Qrganizacion Mundial de Comercio,
https.//www.wto.org/spanish/thewto _s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm, fecha de
consulta 10 de agosto de 2015.

145Bergel, Salvador, op. cit., p. 59.
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Las disposiciones relevantes para el derecho de marcas, se encuentran
contenidas en la Parte Il, Seccion 2 del acuerdo. Asi el articulo 15° define a la
marca como “cualquier signo o combinacién de signos que sean capaces de

distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.

En el mismo articulo se establece que podran ser registrables como marca
las palabras, las letras, los numeros, los elementos figurativos y las combinaciones

de colores, asi como cualquier combinacién de estos signos.

El registro inicial de una marca y cada una de las renovaciones del registro
tendrdn una duracion de no menos de siete afios y sera renovable

indefinidamente.

Cabe sefalar que el acuerdo establece que los miembros podran exigir
como condicidén para el registro que los signos sean perceptibles visualmente, es
decir, que cada pais miembro decidira respecto al registro de marcas auditivas u
olfativas. Asimismo, podran supeditar al uso la posibilidad de registro, sin
embargo, el uso efectivo de la marca no sera condicion para la presentacion de
una solicitud. Tampoco se denegara ninguna solicitud porque el uso pretendido no
ha tenido lugar antes de la expiracién de tres afios contados a partir de la fecha de

la solicitud.

En el mismo articulo 15° del ADPIC se establece que las marcas deberan
publicarse antes o inmediatamente después de su registro, ello con la finalidad de
que terceros puedan tener conocimiento de la inscripcion de un signo distintivo.
Ademas, ofreceran una oportunidad razonable para pedir la anulacién del registro

de una marca.
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Conforme al acuerdo, ademas de la posibilidad de pedir la anulacién de un
registro, los paises miembros podran ofrecer la oportunidad de oponerse al

registro de una marca.

En el caso de nuestro pais, a pesar de ser signatario de la OMC, durante
mucho tiempo no incluyd en la legislacion marcaria un procedimiento de oposicion
que permitiera a terceros oponerse al registro de una marca. Si bien los miembros
no se encuentran obligados a prever un procedimiento de oposicién, el no contar
con uno afecta a los titulares y solicitantes de algun registro ya que para solicitar la
nulidad de una marca unicamente puede hacerse una vez otorgado el registro
marcario, lo cual implicaria llevar a cabo un procedimiento que la mayoria de las

veces suele ser costoso y dilatado.

3.6.3 Arreglo de Madrid y su Protocolo

El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y el
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid son los dos tratados que rigen al
llamado Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, el cual esta
administrado por la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la

Propiedad Intelectual.

Dicho sistema lo conforman las partes contratantes pertenecientes al

Arreglo, y aquéllas que pertenecen al Protocolo.

El Arreglo y el Protocolo son tratados independientes, asi que cualquier

Estado puede adherirse a uno de ellos o a ambos.
“El Sistema de Madrid establece un procedimiento unificado para presentar

solicitudes de marcas en cada uno de sus Estados contratantes. Una solicitud de

marca presentada en el marco del Sistema de Madrid se denomina solicitud
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internacional, y los Estados miembros del Protocolo y Arreglo, colectivamente, la
Unién de Madrid.”46

El sistema tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilita la obtencién de
proteccion para las marcas, ya que la inscripcion de una marca en el
Registro Internacional produce en las partes contratantes designadas por el
solicitante los efectos propios del registro internacional. En segundo lugar,
dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros
nacionales, la gestion posterior de esa proteccion resulta mucho mas

facil. 14

Solo pueden presentar solicitudes de registro internacional aquellas
personas fisicas o morales que posean un establecimiento industrial o comercial
real y efectivo o tengan su domicilio o la nacionalidad de un pais que sea parte en

el Arreglo o Protocolo de Madrid.

El Arreglo de Madrid

La idea de establecer un sistema que simplificara las formalidades para
proteger una misma marca en diversos paises, encontré su primera resonancia
oficial en el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial celebrado en Paris
del 5 al 17 de septiembre de 1878. Sin embargo, fue hasta el 14 de abril de 1890

46\/arela Pezzano, Eduardo, “Anatomia del protocolo de Madrid”, en Ricardo
Metke (coord.), Propiedad Intelectual. Reflexiones, Colombia, Universidad del
Rosario, 2012, p. 55.

147Qrganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, El sistema de Madrid, no.
418, 2012, www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/418/wipo_pub_418.pdf, fecha
de consulta 12 de agosto de 2015.
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durante la conferencia de Madrid para la revision del Convenio de la Unién de

Paris que se aprob6 el texto del Arreglo de Madrid.

La adhesion de nuestro pais al Arreglo se dio hasta el 26 de julio de 1909
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 13 de
septiembre del mismo afo. No obstante, el 9 de marzo de 1943 mediante Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 6 de abril de 1943, dicho
Arreglo fue denunciado por convenir a los intereses nacionales, y se ordend que, a
partir del 10 de marzo de 1943, dejara de estar en vigor en todo el territorio

nacional.

“La denuncia de México al Arreglo de Madrid fue ocasionada principalmente
por ser inequitativo, debido al gran numero de marcas extranjeras que se
protegian en la Republica y comparativamente al pequefisimo numero de marcas

mexicanas amparadas a través de la Oficina de Berna”.8

Aunado a lo anterior, cabe sefialar que México era el unico pais de América
que continuaba adherido al Arreglo de Madrid, después de la denuncia hecha por
la Republica de Cuba en 1932 y Brasil en 1933.

El Protocolo de Madrid
El Protocolo de Madrid data del 27 de junio de 1989. Entré6 en vigor

internacionalmente el 1 de diciembre de 1995 y empez0 a aplicarse el 1 de abril de
1996.

148Sepulveda, César, El sistema mexicano de la propiedad industrial, 23 ed.,
México, Porrua, 1981, p.26.
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La adhesion de Meéxico al Protocolo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, fue aprobada por el Senado de la Republica el 25 de abril
de 2012. El instrumento de adhesién fue depositado ante la OMPI el 19 de

noviembre del mismo afio y entro en vigor el 19 de febrero de 2013.

El Protocolo de Madrid es un “tratado internacional que ofrece a los
propietarios de una marca la posibilidad de extender la proteccion de la misma en
varios paises u organizaciones intergubernamentales miembros del tratado,
mediante la presentacion de una sola solicitud, en su propia oficina, en un solo
idioma y mediante el conjunto de tasas pagadas en una misma moneda y en una

misma exhibicion”.14°

El Protocolo puede ser utilizado por aquellas personas que hayan
presentado una solicitud y estd se encuentre en tramite, la cual servira como
solicitud base, o bien, que ya cuenten con un registro de marca vigente, mismo

que servira como registro base.

Cabe sefialar que una de las principales innovaciones del Protocolo de
Madrid es la posibilidad de que el registro internacional se base en una solicitud y

no solo en un registro.

Cualquier persona que sea nacional, se encuentre domiciliada o tenga un
establecimiento industrial efectivo y real en cualquiera de los Estados contratantes

podra presentar una solicitud de registro internacional de marca.

149 nstituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
http.://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Antecedentes4.html, fecha de consulta 14 de
agosto de 2015.
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La solicitud de registro internacional debera presentarse en la Oficina
Internacional (OMPI), por conducto de la oficina nacional en la que haya sido
presentada la solicitud base, en el caso de México dicha oficina es el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, no recibe
directamente las solicitudes internacionales, éstas siempre deben ser presentadas

a través de la oficina nacional.

La solicitud respectiva en el caso de México debera presentarse en el
formulario MM2, en idioma espafol y completado a maquina. Dicho formulario

corresponde a los paises que forman parte unicamente del Protocolo.

Quien solicite un registro internacional de marca debera pagar tasas a la
Oficina de Origen, a la Oficina Internacional y a las oficinas nacionales designadas

en la solicitud.

La solicitud debera contener los siguientes datos:

1. Nombre y direccion del solicitante;

2. Fecha de presentacion y numero de la solicitud o del registro de marca
base en la oficina de origen;

3. Reproduccion de la marca y cualquier indicacion relativa al signo que
constituye la marca;

4. Productos y servicios para los que se pide la proteccién, con sus
respectivas clases;

5. Paises u organizaciones intergubernamentales que se designan para
extender la proteccion de la marca,

6. El calculo de tasas.
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Una vez que la solicitud es recibida por la Oficina de Origen, ésta “tendra la
obligacion de certificar que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional
corresponden a las que constan en la solicitud de base o en el registro de base,

segun proceda”.'®

Una vez realizado el examen de certificacion, y cumplidos los requisitos
establecidos en el Protocolo, la solicitud internacional se envia a la Oficina
Internacional (OMPI) en los dos meses siguientes a la fecha en que se presenté la
solicitud ante la Oficina de Origen. Una vez enviada la solicitud, la Oficina de

Origen notificara al solicitante la fecha de envié.

Recibida la solicitud en la Oficina Internacional se procedera a realizar un
examen en el que verificara que se cumpla con los requisitos establecidos en el
Protocolo, incluidos los requisitos relativos a la indicacién de los productos y

servicios y a su clasificacidon, asi como que se hayan pagado las tasas exigidas.

Si la solicitud cumple con todos los requisitos formales, la Oficina
Internacional otorgara un numero internacional a la solicitud y registrara la
marca en el Registro Internacional, dicho registro llevara la fecha en la que
haya sido recibida la solicitud internacional por la Oficina de Origen, a
condicion de que la solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional
en el plazo de dos meses a partir de la recepciéon de la solicitud por la
Oficina de Origen: en caso de que la solicitud internacional no hubiese sido
recibida dentro de ese plazo, el registro internacional llevara la fecha en la

que dicha solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional.®

10Botana Agra, Manuel, La protecciéon de las marcas internacionales, Madrid,
Marcial Pons, 1994, p. 164.

51 dem.
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La Oficina Internacional hara la publicacion del registro internacional en la
Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, y notificara que ha efectuado dicho

registro a cada una de las partes contratantes designadas.

En caso de que la solicitud no cumpla con todos los requisitos establecidos
por el Protocolo, la Oficina Internacional emitird un aviso de irregularidad que
enviara al titular de la marca y a la Oficina de Origen, para que en un plazo de tres

meses sean subsanadas las irregularidades que presente la solicitud.

Una vez cumplidos los requisitos, se otorgara el numero internacional, se
hara el registro en el Registro Internacional, se publicara en la Gaceta y se remitira
la solicitud a cada una de las partes designadas en la misma. A partir de ese
momento, comienza la tramitacién nacional de la solicitud internacional, en la que
cada uno de los paises designados resolverd aplicando su legislacion
correspondiente igual que si se tratara de una solicitud presentada directamente

ante la oficina designada.

Una vez remitida la solicitud a la Oficina Designada, se realizara un estudio
de fondo para analizar la registrabilidad de la marca conforme a las disposiciones

aplicables.
‘La Oficina Designada, tiene la facultad plena de practicar examenes,
conducir procedimientos de oposicidn y en general, de aceptar o rechazar la

solicitud de registro en cada pais en lo particular”.'%?

Oposiciéon

1525chmidt, Luis, “México y Latinoamérica ante el sistema de Madrid”, junio 2001,
http.//www.olivares.com.mx/En/Knowledge/Articles/CopyrightArticles/MexicoyLatin

oamricaanteelSistemadeMadrid, fecha de consulta 17 de agosto de 2015.
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Si se encontrara algun impedimento durante el examen o si se presenta una
oposicion, la Oficina podra declarar que no se puede conceder la proteccién a la
marca, la Oficina Designada hara del conocimiento de la OMPI la denegacion
provisional mediante un oficio, el cual debera contener las razones por las que se
emite. La Oficina Internacional lo comunicara al titular, lo inscribira en el registro

internacional y lo publicara en la Gaceta de la OMPI de Marcas.

El solicitante podra responder al oficio de denegacidn provisional dentro del
plazo que para tal efecto establezca la legislacion nacional de la Oficina

Designada.

Toda denegaciéon provisional tiene que ser notificada a la Oficina
Internacional por las Oficinas Contratantes dentro del plazo de 12 meses,
sin embargo, toda parte contratante puede declarar que cuando se le
designe en virtud del Protocolo, dicho plazo sera reemplazado por el de 18
meses. La parte contratante que haya realizado esta declaracién, podra
declarar que una denegacion provisional basada en una oposicion podra

notificarse ain después de expirado el plazo de 18 meses.'*3

Todo procedimiento posterior a la denegacion, como la respuesta a una
oposicion, se tramitara directamente entre el titular y la Oficina de la parte
Contratante, sin participacion de la Oficina Internacional. Una vez concluido todo el
procedimiento ante dicha Oficina, ésta debera enviar una declaracion a la Oficina
Internacional en la que indique si se confirma la denegacién o si se concede

proteccion.

1530rganizacion Mundial de la Propiedad Industrial, “El sistema de...”, cit, fecha de

consulta 19 de agosto de 2015.
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Resolucion

Si la Oficina Designada no encuentra ningun impedimento, el registro de la
marca sera otorgado y se notificara a la Oficina Internacional dentro de los 18
meses siguientes. Sin embargo, en el caso de nuestro pais, de acuerdo al marco

legal nacional que rige la materia, el plazo maximo de respuesta es de 6 meses.

La Oficina Designada emitira una declaracién de concesion de proteccion,
en la cual manifestara que, derivado del estudio de la solicitud internacional, se
confiere la proteccion de la marca en el estado designado, y se enviara a la OMPI,
a su vez, ésta lo comunicara al titular o a su representante, asimismo hara la
inscripcidon en el registro internacional y lo publicara en la Gaceta de marcas de la
OMPI.

La declaracién de concesidon de proteccion debera contener los siguientes
datos:
Oficina que envia la declaracion;
Numero del registro internacional;
Nombre del titular;
Productos o servicios indicados;

Firma o sello oficial de la Oficina que envia la declaracién, y

2B

Fecha

Si la Oficina Designada niega la concesiéon del registro, notificara este
hecho a la Oficina Internacional mediante oficio y se lo comunicara al titular, se
hara la respectiva inscripcion en el registro internacional y se publicara en la

Gaceta de marcas de la OMPI.

Con la adhesion de México al Protocolo de Madrid la presentacion de

solicitudes de marcas extranjeras en nuestro pais ha aumentado
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considerablemente afio con afo, de acuerdo con datos de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual, México ocupa el 10° lugar dentro de las oficinas

designadas conforme al Protocolo de Madrid.

Segun cifras del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “en el dos mil
quince, se recibieron veintiddés mil trescientas trece (22,313) solicitudes conforme
al Protocolo de Madrid, siendo México oficina designada, cifra que aumento
considerablemente respecto al dos mil catorce, afo en el cual se presentaron

dieciséis mil setecientas siete (16,707) solicitudes.”">*

En ese sentido, es evidente que la carga del trabajo para el Instituto
aumenta afio con afo, por lo que, con la implementacion de la oposicién en
nuestra Ley de la Propiedad Industrial, contribuira a evitar que la Autoridad llegue
a saturarse de procedimientos administrativos de nulidad basados especialmente

en el error, inadvertencia por parte de la Autoridad.

%4Informe anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
http.//www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/106492/IA2015.pdf,  fecha de
consulta 21 de agosto de 2015.
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CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

4.1 Marcas registrables

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

“‘De acuerdo con las disposiciones legales existentes [...], los signos

pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marca”.’>®

En ese sentido, el articulo 89 de la ley de la materia establece aquellos

signos susceptibles de registrarse como marca, sefialando lo siguiente:

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

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o
traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

Il.- Las formas tridimensionales;

lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o0 razones sociales,
siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda

con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

“Para ser objeto de proteccion legal, la ley determina que las marcas deben

satisfacer, al igual que cualquier medio de identificacién, una funcion distintiva, es

155 Jalife Daher, Mauricio, “Aspectos legales de...”, cit., p. 25.
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decir, poseer el atributo de distinguir un producto o un servicio frente al publico

consumidor, respecto de otros del mismo tipo”."%6

Al elegir una marca, se debe optar preferentemente por un signo que sea lo
suficientemente distintivo para los bienes o servicios en los que se empleara; asi
esta podra diferenciar adecuadamente los bienes o servicios de su titular respecto

de los de sus competidores.

Conforme a lo sefalado en la fraccion primera del articulo arriba transcrito,
cualquier denominacién puede ser empleada como marca siempre y cuando sea
distintiva de los productos o servicios que pretende amparar y no encuadre en

ninguna de las prohibiciones establecidas por la ley de la materia.

“Si bien es cierto que diversas indicaciones tienen la capacidad de distinguir
bienes y servicios, son las indicaciones arbitrarias, caprichosas o de fantasia las
que mejor capacidad distintiva llegan a presentar,”'®” por lo que puede resultar

mas factible la obtencidn de su registro como marca.

Una marca arbitraria, es aquella que se compone de una palabra, nombre,

simbolo o elemento grafico de uso comun pero que no sugiere ni describe nada

acerca de los productos o servicios que protege.

Una marca caprichosa o de fantasia, es aquella que carece de significado y

es creada con el unico fin de llamar la atencién y funcionar como marca.

También existen los llamados términos evocativos que son aquellos que de

manera indirecta comunican al consumidor una cualidad del producto o servicio,

156Jalife Daher, Mauricio, “Comentarios a la ley...”, cit., p. 112.

15’Garcia Mufoz-Najar, op. cit., p. 30.
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es decir, este tipo de términos solamente invocan el producto o sugieren su
naturaleza o utilidad. Ya que dichos términos no son empleados para describir los
productos o servicios a proteger pueden ser registrados, pues los mismos no se

encuentran prohibidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

Al igual que en el caso de las palabras, cualquier figura visible que sea lo
suficientemente distintiva, puede ser registrada como marca siempre y cuando no
incurra en alguna de las prohibiciones sefialadas en el articulo 90 de la ley de la

materia.

La importancia que tiene la proteccidén de las figuras visibles como marca
resulta sumamente importante, pues “en muchas ocasiones el consumidor
identifica un producto por las figuras que se encuentran en el mismo
independientemente de que dichas figuras se encuentren acompanadas por

alguna denominacion”.’®®

En la fraccidbn segunda encontramos a las formas tridimensionales, mismas
que consisten en los envases o envolturas de los productos, los cuales deben ser

originales para ser objeto de proteccion.

En muchas ocasiones los envases o envolturas pueden representan un

medio de distincion frente a los consumidores.

“Las formas tridimensionales, para ser registrables, deben ser estaticas, es
decir, no pueden registrarse como marcas tridimensionales animadas o

cambiantes. Asimismo, para que las formas tridimensionales sean registradas

158 Jalife Daher, Mauricio, “Aspectos legales de...”, cit., p.27.
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como marca, es necesario que no se trate de la forma usual y corriente de los

productos o la impuesta por la naturaleza o funcion industrial de los mismos”.'%°

Por otra parte, la fraccidn tercera senala que pueden ser registrados como
marca los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre

gue no queden comprendidas en el articulo 90.

La importancia de registrar la denominacion o razén social de una empresa
como marca, radica en el hecho de que el que una empresa se constituya bajo
cierta denominacién, no le concede el derecho exclusivo para su uso en la
prestacion de algun servicio o en la venta de algun producto, de ahi que éstas
deban registrarse bajo alguna figura de la propiedad industrial, como el nombre
comercial o la marca, para asi tener el derecho exclusivo a su utilizacion en el

mercado respecto de ciertos productos o servicios.

Finalmente, la fraccidbn cuarta sefiala que es registrable como marca el
nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca

registrada o un nombre comercial publicado.

“Existe una gran tendencia a usar y registrar nombres (y apellidos) como
marcas de productos o servicios, por ser un medio natural de asociacion de la

materia distinguida con su fabricante, promotor o prestador”.'®°

En los casos en los que entren en conflicto dos marcas por compartir el
mismo nombre, consideramos que la diferencia de apellidos debe resultar
suficiente para que las marcas que comparten el mismo nombre, pero distintos

apellidos puedan coexistir en el mercado.

1591 dem.

160|bidem, p. 126.
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Aunque la Ley permite el registro de nombres propios como marca, se debe
tomar en cuenta que para ello es indispensable contar con el consentimiento del
interesado o si ha fallecido, del conyuge, parientes consanguineos en linea recta y
por adopcidn, en su orden y colaterales, hasta el cuarto grado, pues de lo contrario
un tercero estaria obteniendo sin autorizaciéon un beneficio a costa del nombre o

imagen de otra persona.

4.2 Marcas no registrables

El legislador se encargd de establecer en la Ley de la Propiedad Industrial
una serie de impedimentos que prohiben que determinados signos puedan ser

registrados como marca.

Asi, encontramos que el articulo 4° de la ley de la materia establece en su

parte conducente lo siguiente:

Articulo 4°. No se otorgara patente, registro o autorizacién, ni se dara
publicidad en la Gaceta a ninguna de las figuras o instituciones juridicas

que regula esta Ley, cuando sus contenidos o formas sean contrarios al

orden publico, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan

cualquier disposicion legal.

Dicho precepto determina la irregistrabilidad de aquellas marcas que por su
contenido resultan contrarias a la moral, al orden publico y a las buenas

costumbres.
La aplicacién de este articulo resulta sumamente delicada, ya que al no

existir un concepto unico de los términos moral, buenas costumbres y orden

publico, al otorgar o negar el registro de marcas que incluyan o se
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compongan por algun término o imagen que de algun modo se relacionen
con temas violentos, sexuales, racistas, entre otros y que a consideracién
de la autoridad incurran en la prohibicién establecida en el articulo 4° de la
Ley, traera consigo la discusién entre las ideas morales de los solicitantes y
de la autoridad, pues lo que la autoridad puede considerar inmoral contrario
a las buenas costumbres o al orden publico, puede no serlo para el

gobernado."

Asimismo, la ley de la materia establece en su articulo 90 una serie de
fracciones en las cuales se mencionan de manera detallada aquellos signos que
no son susceptibles de registro atendiendo a diversos motivos, mismas que a

continuacién se transcriben.

Articulo 90.- No seran registrables como marca:
l.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o
cambiantes, que se expresan de manera dindmica, aun cuando sean

visibles;

Esta fraccion prohibe el registro de marcas en movimiento, las cuales se
consideran una categoria de las llamadas marcas no tradicionales, mismas que no

se encuentran reguladas por nuestra ley.

El sustento de esta prohibicion se encuentra en el hecho de que una marca
debe utilizarse tal cual es registrada, por lo que una figura en movimiento no
podria ser protegida como marca conforme a las disposiciones de la Ley de la

Propiedad Industrial. “Atendiendo a que una de las funciones principales de una

161Q0livares Lobato, Sergio, “Articulo 4°”, en Ortiz Bahena, Miguel (Coord.), Ley de
la propiedad industrial. comentada por la asociacion mexicana para la proteccion
de la propiedad industrial (AMMPI), México, Porrua, 2015, p.41.
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marca es que el publico pueda diferenciarla de otras, dicha funcién no podria
realizarse si la marca no se encuentra fija, pues la misma al tener variaciones no
permitiria que el consumidor logre identificarla plenamente respecto a los

productos o servicios que ampara”.'62

En la fraccidn segunda encontramos lo siguiente:

Il.- Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se hayan convertido en la

designacion usual o genérica de los mismos;

Cualquier signo que pretenda emplearse como marca debe cumplir con la
principal funcién de esta, ser distintiva, pues el objeto de la misma es identificar y
diferenciar productos o servicios de otros de la misma especie, por lo que, si una

marca no logra cumplir con dicha funcién, la ley impide su registro.

“La prohibicién contenida en esta fraccion se fundamenta en el derecho que
tienen todas las personas para emplear palabras o signos de uso comun, de

dominio publico”.®3

Asi tenemos que los nombres técnicos y los términos genéricos de
productos o servicios, no son susceptibles de registro pues de lo contrario se
estaria permitiendo un indebido monopolio del vocabulario, ya que otras personas
deben tener la oportunidad de utilizar ese tipo de términos en relacién con las
actividades comerciales que desempefian. Si bien una marca puede incluir este

tipo de palabras, la misma debe presentarse acompafada por otros elementos

162 Jalife Daher, Mauricio, “Uso y valor de...” cit., p. 203.

163Viiamata Pashckes, Carlos, op.cit., p. 247.
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que le otorguen distintividad, pues al tratarse de términos genéricos se tiene que
renunciar al derecho exclusivo del uso de los mismos a fin de asegurar que otros

puedan emplearlos en sus signos.

El otorgar el registro de algun signo compuesto unicamente por un término
técnico o genérico, implicaria una injustificada ventaja comercial a favor del titular
pues se estaria excluyendo al resto de sus competidores de la posibilidad de

utilizar esos términos en sus productos o servicios.

“El haber establecido la prohibiciéon de registro como marca de los nombres
técnicos o comunes, es de gran trascendencia, pues para el publico en general
podria ser distintivo el nombre técnico de un producto o servicio, sin embargo,
pondria en desventaja al resto de fabricantes de productos o servicios de la misma

rama”.164

A continuacion, encontramos la fraccion Ill, misma que establece:

lll.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se
hayan hecho de uso comun y aquellas que carezcan de originalidad que las
distinga facilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o

la impuesta por su naturaleza o funcion industrial;

Este precepto prohibe el registro de la forma usual de productos, asi como
los envases que resultan ser técnicamente necesarios para el resto de los
competidores 0 que se encuentren en el dominio publico. Dentro de esta
prohibicion deben considerarse los modelos de utilidad que han caido en el

dominio publico por el transcurso del tiempo de su vigencia; pues se puede

164Soto Gutierrez, Manuel, “Articulo 90 fraccion II”, en Ortiz Bahena, Miguel
(Coord.), op. cit., p. 148.
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presentar el caso, de que un modelo de utilidad haya caducado por el paso
del tiempo y su titular pretenda prolongar su exclusividad mediante el
registro del mismo como marca, lo cual de permitirse, estaria extendiendo el
monopolio autorizado por la ley mas alla del plazo legal concedido para ello,

perjudicando al resto de los competidores.'6°

"Una marca tridimensional constituye un signo distintivo que posee volumen

0 un cuerpo, esto es, que ocupa por si mismo un espacio determinado”.'6®

En opinién de Mauricio Jalife Daher, “el término originalidad empleado por
el legislador no resulta ser el mas adecuado, pues atendiendo a la definicién de
marca que establece la ley de la materia, el término correcto seria el de

distintividad”.®”

En relacién con la forma usual y corriente de los productos, ésta se refiere a
la forma de presentacién habitual de los mismos en el mercado. Para poder
obtener el registro de una forma tridimensional, ésta debe presentar una forma
suficientemente peculiar que la distinga o identifique facilmente de la forma tipica

del producto y asi poder optar por el registro.

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. Quedan
incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que

en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,

165 Jalife Daher, Mauricio, “Aspectos legales de...”, cit., p. 210.
166S0to Gutiérrez, Manuel, op. cit., p. 151.

167 Jalife Daher, Mauricio, “Uso y valor de...”, cit., p. 150.
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composicién, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de

produccion;

Las marcas que no resultan ser registrables por ser descriptivas son una de
las principales causas por las que la autoridad objeta y niega el registro de

marcas.

Se considera que una marca es descriptiva si refiere un ingrediente,
cualidad, uso, funcién o alguna otra caracteristica de los bienes o servicios en los

que es utilizada.

“‘Este tipo de signos, generalmente estan constituidos por el uso de
adjetivos y adverbios que se refieren a la descripcidon del bien o servicio que
designan. Las denominaciones que utilizan como expresién de una marca un
adjetivo son propensas a la descripcion del producto o servicio, puesto que
gramaticalmente definen sus caracteristicas, razén por la cual no son

registrables”.'68

El registro de una marca descriptiva debe negarse para que otros puedan
usar el término descriptivo para referirse a los bienes o servicios que ofertan en el
mercado y asi, evitar favorecer a un comerciante frente a sus competidores. Una
marca que contenga un término de esta naturaleza puede ser registrable si el
solicitante renuncia al derecho de usar en exclusiva el término descriptivo, pues de
otorgar el derecho exclusivo al uso de un término descriptivo, se estaria dando

una ventaja injustificada a su titular respecto del resto de competidores.

88Arenas Reyes, Armando, “Articulo 90 fraccion IV”, en Ortiz Bahena, Miguel
(Coord.), op. cit., p. 158.
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Dentro del mismo articulo encontramos que no seran registrables como

marca:

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompafados de elementos tales como signos, disefios o

denominaciones, que les den un caracter distintivo.

Resulta imposible que una persona reserve para su uso exclusivo letras,
digitos colores individualmente, pues es claro que el signo seria carente de
distintividad y por ende no cumpliria con la funcion principal de toda marca, es por

ello que tales signos resultan inadecuados para constituirse como marcas.

No obstante, existe una excepcion a la referida prohibicion, pues si las
letras, digitos o el color son combinados con otros elementos graficos que les
proporciones distintividad, éstos pueden ser registrados, la Unica condicién es que
se encuentren acompafiados de elementos que logren hacerlos distintivos,
capaces de identificar y diferenciar a los productos o servicios que se pretendan

proteger y, por ende, puedan constituirse como marca.

La fraccion VI establece la siguiente prohibicién:

VI.- La traduccién a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la

construccion artificial de palabras no registrables;

“‘Respecto a las traducciones a otros idiomas, es recomendable valorar el
significado menos conocido por un grupo de consumidores y el idioma de que se
trate, asi como el grado de familiaridad que los consumidores tengan con el

mismo”. 169

1690tero Muiioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op. cit., p. 448.
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Tampoco seran registrables las palabras que, tratando de evitar la
prohibicién sehalada, sea alteradas en alguna de sus letras, por ejemplo, no se
podria registrar la palabra “silla” para amparar muebles, pues seria descriptiva de
dichos productos, pero tampoco podria registrarse “siya” para los mismos

articulos, por ser la misma palabra, pero alterada en una letra.

La siguiente prohibicion establece que no seran registrables las marcas

que:

VIl.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o
emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas
equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas
de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales
o de cualquier otra organizacién reconocida oficialmente, asi como la

designacion verbal de los mismos;

“‘Es indudable que los signos a los que alude esta fraccién son en la
mayoria de los casos distintivos, sin embargo, los gobiernos u organizaciones que
los conciben y adoptan, si bien los crean como distintivos identificadores de un
origen, no cumplen per se con la funcion marcaria por el hecho de que su funcién

no es servir como identificadores de productos o servicios”.'”°

Con esta prohibiciéon se busca evitar el engafo sobre la calidad, origen o
condicion de los productos, en que se podria hacer incurrir al publico consumidor
pues inevitablemente asociaria los productos o servicios con el pais al que la

marca haga alusion.

70Belaunzaran Martinez, Antonio, “Articulo 90 fraccion VII”, en Ortiz Bahena,

Miguel (Coord.), op. cit., p. 168.
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Por otra parte, encontramos que la fraccion VIl sefala lo siguiente:

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

cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

“Esta prohibicion, al igual que la anterior, se establecié para proteger los
intereses difusos, los intereses de la colectividad, para que el consumidor no sea
engafado respecto a la calidad, procedencia u origen de los productos o servicios

que se amparan con la marca”.!’"

Por su parte, la fraccion IX estable prohibicién al registro de aquellas

marcas que:

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grafica
de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones,

ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

Al igual que la fraccidn anterior, esta prohibicion pretende evitar que se
induzca a confusién al consumidor, asi como evitar el aprovechamiento indebido
de un tercero de premios o condecoraciones oficialmente reconocidas que no le

corresponden.

Esta prohibicion busca “otorgar seguridad a este tipo de premios, asi como

proteger a los consumidores para que no sufran engafio al creer que cierto

7 dem.
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producto o servicio fue merecedor de un reconocimiento cuando en realidad no

sucedio asi”.'”2

En la fraccidn X se establece lo siguiente:

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

su procedencia;

El objetivo de esta prohibicidn, es la proteccion del publico consumidor que

puede ser inducido a error sobre el origen de los productos o servicios.

“Con esta prohibicién se busca garantizar que el publico consumidor no sea
engafado respecto a la procedencia de los productos, por marcas que en su

construccion contengan elementos que puedan provocar dicho error”.'”3

Por lo que hace a la fraccidén Xl, la misma establece:

Xl.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por
la fabricacibn 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 propietario;

20Otero Muiioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op. cit., p. 452.
"Martinez Pérez de Lema, Ana, “Articulo 90 fraccion X”, en Ortiz Bahena, Miguel

(coord.), op. cit., p.172.
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“El fundamento de esta prohibicion, es que todos los productores de ese
lugar tienen derecho a indicar que su producto es de ahi, sin que tal indicacion

pueda ser monopolizada por alguno de ellos”.'7#

Asimismo, esta prohibicion se relaciona directamente con una proteccién a
los intereses de los consumidores, quienes tienen derecho a no ser engafados
respecto a la calidad, y procedencia de los productos que se encuentran en el

mercado y que se comercializan al amparo de alguna marca.

Esta fraccion establece una excepcidn a la no registrabilidad y es cuando el
nombre que se pretende registrar sea el de un lugar de propiedad particular y se

cuente con el consentimiento de su propietario.

Respecto a la siguiente fraccidn encontramos lo siguiente:

Xll.- Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del
cényuge, parientes consanguineos en linea recta y por adopciéon, y

colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

En este caso resulta indispensable contar con el consentimiento del
interesado, o en su defecto del conyuge, parientes consanguineos en linea recta y
colateral hasta el cuarto grado. Ello en virtud de que “el nombre e imagen de un
individuo constituyen elementos ligados intrinsecamente a la persona, por lo que
su adopcién como marca por un tercero, sin autorizacion, puede generar lesiones

a la integridad moral del individuo”.""®

740tero Muiioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op. cit., p. 453.
7Sbidem., p. 174.
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Asimismo, respecto a aquellas personas que gozan de fama publica, el
registrar su nombre como marca significaria una importante ventaja comercial e
implicaria una injustificada conducta el que un tercero sin autorizacién alguna

aprovechara el prestigio de otro en beneficio propio.

“La prohibicion en estudio no queda acotada a una determinada clase de
productos o servicios por lo que no se puede registrar como marca el nombre,
seuddnimo o retrato de una persona para ninguna clase, sin el consentimiento de

dicha persona o sus descendientes”.!’®

Respecto a la fraccion Xlll, la misma establece la siguiente prohibicion:

XIIl.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periodicas, los personajes ficticios o simbdlicos,
los personajes humanos de caracterizacion, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular del derecho

correspondiente lo autorice expresamente;

La prohibicion contenida en esta fraccion tiene como objeto salvaguardar el
derecho adquirido por un tercero bajo la Ley Federal del Derecho de Autor. Asi,
“se busca evitar que un tercero se aproveche de la fama o prestigio de una obra
autoral o del nombre de un personaje objeto de una reserva de derechos, en

perjuicio de sus legitimos titulares”.'””

Tal es el caso de la denominacion “La Divina Comedia de México”, la cual

se intento6 registrar para proteger los servicios de la clase 43 y a la cual le fue

76|bidem., p. 177.
""|bidem., p. 178.
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sefalado como impedimento legal la fraccidbn en comento, pues se reproduce sin

autorizacion el titulo de la obra de Dante Alligheri, La divina comedia."”®

En la misma fraccion se contempla una excepcién para poder registrar
como marca los titulos y personajes a los que hace mencidn, y es que se cuente

con la autorizacion expresa del titular del derecho correspondiente.

La siguiente fraccion estipula a la letra lo siguiente:

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles
de engafnar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o

cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

Al igual que en la prohibicion anterior, con esta fraccion se trata de proteger
a los destinatarios de las marcas, es decir, a los consumidores, pues tienen el
derecho a no ser engafiados por quienes les venden algun producto o prestan

algun servicio.

“Para que una marca pueda considerarse engafiosa, 0 bien que induce a
error, es necesario que ésta genere unas expectativas sobre el producto capaces

de influir en la decision de compra, y que no responda a la verdad”.'”®

78|nstituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/
Rh%7CsNuUENEBrW%7CNJ7m8ynNQ==, fecha de consulta 20 de octubre de
2015.

Romo de Vivar Gutierrez, Vianey, “Fraccion XIV Articulo 90” en Ortiz Bahena,

Miguel (Coord.), op. cit., p. 181.
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En seguida encontramos la siguiente prohibicion al registro de una marca:

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o
servicio.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca
cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular de la
marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la
marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

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

titular de la marca notoriamente conocida,

“La marca notoriamente conocida es aquella que como consecuencia de su
uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin
perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por
los sectores interesados, es decir, por la gran mayoria de consumidores de los

productos, servicios o actividades que distingue”.'8

180 opez Hinojosa, Sagrario Berenice, “Marca notoria y marca famosa en las
reformas a la ley de la propiedad industrial’, Praxis de la Justicia Fiscal y
Administrativa, ARO [, No. 8, septiembre de 2011,
http.//www.tfja.mx/investigaciones/numeros-publicados.html, fecha de consulta 22
de octubre de 2015.
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Este tipo de marcas gozan de un trato especial gracias a la publicidad o

difusion que han tenido y al reconocimiento que han obtenido en el mercado.

Acorde al Convenio de la Unién de Paris, una marca notoria no debe ser

otorgada en productos o servicios iguales o similares a un tercero ajeno.

La fraccion en estudio establece que las marcas notorias seran protegidas
en todos los productos y servicios, lo cual no es adecuado, pues “una marca
notoria debe quedar protegida automaticamente en los productos y servicios para

los cuales se aplica de manera ampliada”.'®!

Relacionada con la fraccidén anterior, encontramos la siguiente:

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes en grado de confusién a una marca que el Instituto estime o
haya declarado famosa en términos del capitulo Il BIS, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea

titular de la marca famosa.

"La marca famosa es aquella cuyo uso en el mercado ha sido tan intenso,
que no es solo conocida por un sector de consumidores, sino que se ha difundido
ampliamente a la totalidad de los habitantes de territorios determinados. En este

caso deja de producir efectos la regla de la especialidad”.'8?

Este tipo de marcas quedan protegidas en todo el nomenclator con el objeto

de evitar que un tercero se aproveche del reconocimiento que dicha marca ha

8TIbidem., p. 16, fecha de consulta 22 de octubre de 2015.
8|bidem., p. 14, fecha de consulta 22 de octubre de 2015.
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obtenido en el mercado por parte de su titular, pues de permitirse el registro de la
misma marca en otra clase por parte de un tercero, el publico consumidor
relacionaria los productos o servicios de ambas marcas, contribuyendo a la

pérdida de distintividad de la marca famosa.

La siguiente fraccion es una de las mas citadas por el Instituto Mexicano de

la Propiedad Industrial durante el examen de fondo.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra
en trdmite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y
vigente, aplicada a los mismos o similares 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 similares, y

Teniendo en cuenta que la funcién principal de una marca es distinguir
productos o servicios respecto de otros idénticos o similares en el mercado, es
evidente que el Instituto no otorgaria una marca que resulte ser idéntica o similar a
una ya registrada o en tramite de registro para proteger productos o servicios

idénticos o similares.

En la practica, la fraccion en comento resulta ser una de las principales
razones por las que se niega el registro de marca, si bien en este caso la marca
propuesta a registro no resulta ser descriptiva, genérica, ilegal o engafiosa, la
misma no se encuentra disponible al existir derechos previos de terceros que

podrian verse afectados.
A fin de determinar lo anterior, el Instituto realizara un examen de fondo

para evaluar si las marcas son idénticas o si se actualiza alguno de los tres tipos

de confusion, si ambas se aplican a los mismos productos o servicios y en su
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caso, si pertenecen al mismo titular, pues de actualizarse este ultimo supuesto, la

marca puede ser registrada.

Finalmente, encontramos la fraccion XVII, misma que estipula:

XVIl.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un
nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracion o
venta de los productos o la prestacion de los servicios que se pretendan
amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado
con anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de registro de la
marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no sera aplicable,
cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si

no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

En este caso no resulta procedente registrar una marca que resulte idéntica
o semejante en grado de confusiébn a un nombre comercial previamente publicado,
pues no podrian coexistir, ya que si bien los efectos de la publicacién del nombre
comercial Unicamente tienen efectos en la zona geografica de la clientela efectiva,
el registro de una marca es a nivel nacional, por lo que estaria abarcando la zona
geografica del nombre comercial, razén por la cual la ley prohibe el registro, a

menos de que se trate del mismo titular.

4.3 La prioridad en la marca

A finales del siglo XIX coincidiendo con el desarrollo industrial y el comienzo
de la globalizacion los paises europeos se reunen para la creacién de
normas internacionales que regulen las relaciones comerciales dando lugar

a lo que se conoce como el Convenio de la unién de Paris, en el que se
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establecen una serie de principios generales aplicables a la Propiedad

Industrial, como son el de Territorialidad y el de Prioridad.8

La prioridad es un derecho internacional que permite a una persona que
haya solicitado una marca en un pais miembro de la Unién de Paris, reclamar
proteccion a su marca en otro pais contratante, dentro de los seis meses

posteriores a la presentacidén de la solicitud de origen.

El derecho de prioridad se establece en el articulo 4° del mencionado

Convenio, mismo que sefala lo siguiente:

Articulo 4°

Derecho de prioridad

A.-1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud (...) de marca de
fabrica o de comercio, en alguno de los paises de la Unién o su
causahabiente, gozara, para efectuar el depdsito en los otros paises, de un
derecho de prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el
presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depoésito que
tenga valor de depdésito nacional regular, en virtud de la legislacion nacional
de cada pais de la Union o de tratados bilaterales o multilaterales
concluidos entre paises de la Union.

3) Por depoésito nacional regular se entiende todo depédsito que sea
suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en
el pais de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta

solicitud.

1830ficina Espafiola de Patentes y Marcas, http.//www.oepm.es/es/index.htmi,

fecha de consulta 26 de octubre de 2015.
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Derivado de lo anterior, al hacer valer el derecho de prioridad, todas las
solicitudes posteriores a la solicitud inicial, se consideran depositadas en la fecha
en que lo fue la primera, siempre y cuando la prioridad se reclame dentro del plazo

al efecto establecido.

“‘Durante el plazo de prioridad, ninguna solicitud que sea presentada por un
tercero y ningun uso de la marca por un competidor, pueden perjudicar los

derechos del primer solicitante”.®

En la legislacion nacional, encontramos este derecho establecido en los

articulos 117 y 118 de la ley de la materia que a la letra establecen:

Articulo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de
los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto,
dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros paises,
podra reconocerse como fecha de prioridad la de presentacién de la

solicitud en que lo fue primero.

Articulo 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo
anterior se deberan satisfacer los siguientes requisitos:

l.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el
pais de origen y la fecha de presentacion de la solicitud en ese pais;

Il.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos
0 servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el
extranjero, en cuyo caso la prioridad sera reconocida solo a los presentados

en el pais de origen;

1840tero Muiioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, op.cit., p. 45.
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lll.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud
se cumplan los requisitos que sefialan los Tratados Internacionales, esta

Ley y su reglamento.

Para reclamar la prioridad, ademas de cumplir con lo establecido por los
articulos arriba senalados, el solicitante debera cubrir los requisitos establecidos

en el articulo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Articulo 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo 117 de
la Ley, el solicitante de registro de marca debera satisfacer los requisitos
siguientes:

l.- SeAalar en la solicitud, cuando se conozca, el numero de la solicitud de
registro de marca presentada en el pais de origen, cuya fecha de
presentacion se reclame como fecha de prioridad, y

II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

“La utilidad practica de la prioridad consiste en que se puede obtener la
proteccion internacional de una marca en varios paises, sin la necesidad de
presentarla simultaneamente en todos aquellos paises en los que se desea

proteger”.1®

4.4 Procedimiento de registro

El procedimiento de registro de una marca inicia con la presentacion de la
solicitud de registro ante la Coordinacion Departamental de Recepcion y Control
de Documentos de la Direccion Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, aunque también puede presentarse en las diferentes Oficinas

185bidem., p. 490.
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Regionales del Instituto; asi como en las Delegaciones y Subdelegaciones

Federales de la Secretaria de Economia.

4.4.1 Solicitud de registro

Tal y como se sefial6 anteriormente, el derecho al uso exclusivo de un
signo distintivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, que es la autoridad administrativa en materia de propiedad

industrial facultada para otorgar registros de marca.

Asi, mediante un procedimiento administrativo, cuya finalidad es el
reconocimiento de derechos, es como se puede obtener este derecho de

propiedad industrial.

Dicho procedimiento comienza con la presentacion de una solicitud de
registro de signos distintivos ante, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El formato de solicitud de registro o publicacion de signos distintivos fue
modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28
de julio de 2015, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al Decreto por el
cual se establece la “Ventanilla Unica Nacional para los Tramites e Informacién del

Gobierno”.

La ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, contemplan las
condiciones que debe cumplir la solicitud. Asi, el articulo 113 de la ley de la
materia y 56 de su Reglamento establecen los requisitos que debe contener toda
solicitud de registro, pues “en la solicitud se determina el objeto, el sujeto y la

composicion de la marca”.'86

188NUfiez Ramirez, Yolanda, op.cit., p. 39.
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Los requisitos que debe cumplir toda solicitud de registro de marca, son los

siguientes:

1. Datos del solicitante: esta seccion consta de dos apartados, uno para
las personas fisicas y otro para personas morales. El solicitante debe indicar:
nombre/denominacién o razon social, nacionalidad, teléfono, correo electrénico,
CURP en el caso de personas fisicas y RFC en el caso de personas morales,
este ultimo dato es opcional. Domicilio del solicitante, sefialando: cddigo postal,

calle, numero exterior e interior, colonia, municipio o delegacién, estado y pais.

2. Domicilio para oir y recibir notificaciones: debe sefialarse un domicilio
en México en el cual se pueda notificar cualquier acto emitido por el Instituto. El
nuevo formato, da al solicitante la opcibn de que todas las notificaciones
relacionadas con su tramite se realicen a través de la Gaceta de la Propiedad

Industrial.

3. El signo distintivo: en este punto se sefala el tipo de signo distintivo
que se solicita (marca, nombre comercial, aviso comercial, marca colectiva), tipo
de marca que pretende registrarse (innominada, nominativa, mixta o
tridimensional), fecha de primer uso o bien sefialar que no se ha usado, este dato
no podra modificarse mas adelante, por ello es sumamente importante que se
sefale la fecha exacta, la clase a la que corresponden los productos o servicios a
proteger, con base en la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para

el Registro de Marcas.

Asimismo, y de ser el caso se deben sefalar las leyendas o figuras no
reservables que aparezcan en la imagen de la marca, exhibir la etiqueta del signo
distintivo y, en el caso de marcas tridimensionales deberan presentarse imagenes
en las que se puedan apreciar las tres dimensiones del envase que se busca

proteger.
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4, Ubicacion del establecimiento: en este apartado debe senalarse el
domicilio en donde se ubica el establecimiento o negociacion. Este dato es

obligatorio si se sefala fecha de primer uso.

5. Prioridad reclamada: debera sefalarse el pais de origen, numero de
la solicitud de registro presentada en el pais de origen y la fecha de presentacion
que se reclame como fecha de prioridad, asimismo debera exhibirse el pago de la

tarifa correspondiente.

6. Nombre y firma del solicitante o de su representante: es
indispensable sefialar nombre y firma autégrafa de quien solicita el registro, o bien
si actua por medio de representante €l de éste, no es necesario anexar documento
alguno que acredite la personalidad con la que se actua pues conforme a lo
previsto en el tercer parrafo fraccién IV del articulo 181 basta que el mandatario
manifieste en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las
facultades para llevar a cabo el tramite. A falta de firma de la solicitud, la misma

sera desechada de plano.

Ahora bien, a la solicitud de registro se le deben anexar ciertos documentos

al momento de su presentacion, siendo estos los siguientes:

1. Comprobante de pago: para que el tramite pueda ser solicitado, se debe
cubrir una tarifa por los servicios que presta el Instituto, en este caso, sera por el
estudio que se realice al signo distintivo que se pretende registrar, el pago
realizado no garantiza la obtencién de la marca, y no hay devolucién en caso de

que la misma sea negada.

2. Reglas de uso: consiste en un escrito mediante el cual se establezca la

forma en la que estaran dispuestos los derechos y obligaciones de una marca en
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comun. Dichas reglas son obligatorias en caso de que el registro sea solicitado a
nombre dos o mas personas fisicas y/o morales, o tratdndose de una marca

colectiva.

3. Documento que acredita la personalidad: la exhibicion de dicho
documento es de caracter opcional, pues tal y como se sefalé en lineas
anteriores, basta con que el mandatario manifieste bajo protesta de decir verdad

qgue cuenta con las facultades necesarias para realizar el tramite.

4. Hoja adicional: cuando la descripcidbn de los productos o servicios a

proteger es muy extensa, se deberan sefialar en una hoja adicional.

La solicitud de registro junto con sus anexos deberd presentarse por
duplicado ante la Coordinacion Departamental de Recepcion y Control de
Documentos de la Direccion Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, en donde se le otorgard un numero de expediente y se
sefalara la fecha y hora de presentacion, lo cual determinara la prelacion entre las

solicitudes.

Antes de la implementacion del procedimiento de oposicion, la solicitud se
turnaba a la Coordinaciéon Departamental de la Direccién Divisional de Marcas que
correspondiera, a efecto de realizar el primero de los dos exdmenes a los que se
somete toda solicitud de registro, dicho examen es conocido como examen de
forma. Actualmente, con la implementacion de la oposicién, primero se realiza la
publicacién de la solicitud en la Gaceta y, posteriormente se efectian los

examenes correspondientes.
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4.4.2 Examen de forma

Este examen tiene como finalidad que el examinador evalué que la solicitud
cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la Ley de la Propiedad
Industrial y en su Reglamento, ello de conformidad con lo dispuesto por el articulo

119 de dicha ley que a la letra establece:

Articulo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procedera a su publicacién
en la Gaceta, a mas tardar en los diez dias habiles siguientes a su

recepcion, y efectuara un examen de forma de la misma, asi como de la

documentacion exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que

previene esta Ley v su reglamento.

Como se desprende del articulo arriba transcrito, en dicho examen se
verificaran los datos que el solicitante asentd en su solicitud, asi como los anexos

que se acomparien a la misma.

Si a la fecha de su presentacion la solicitud cumple con los requisitos
necesarios, esa sera su fecha de presentacion. En caso contrario, si el
examinador considera que la solicitud tiene alguna irregularidad o no cumple con
los requisitos exigidos por la Ley o su Reglamento, el Instituto lo hara saber al
solicitante por escrito otorgandole un plazo de dos meses para subsanar los
errores u omisiones que contenga la solicitud. Dicho plazo podra tener una
prorroga de dos meses de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 Bis. El
solicitante debera dar contestaciéon al requerimiento hecho por el Instituto,
manifestando lo que a su derecho convenga y segun sea el caso, reponer la

solicitud con los datos correctos.
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Una vez cumplimentado el requerimiento, se tendra como fecha de
presentacion de la solicitud aquella en la que se cumpla con lo requerido por la

autoridad dentro del plazo legal correspondiente.

Conforme a lo estipulado por el Acuerdo que establece los tiempos
maximos de respuesta del IMPI, el Instituto contard con un plazo maximo de
cuatro meses contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud para
formular por Unica vez el requerimiento relacionado con el examen de forma de la
solicitud. Si dentro de dicho plazo no se realiza requerimiento alguno, se

entendera que el examen de forma ha resultado favorable al solicitante.

En caso de haber formulado algun requerimiento y el mismo haya sido
contestado, el IMPI tendra que resolver sobre el examen de forma dentro de los

tres meses siguientes a la contestacidén que realice el solicitante.

Cuando se haya requerido al solicitante y éste no haya dado contestacién al
requerimiento formulado, haya contestado fuera de los plazos establecidos en los
articulos 122 y 122 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial o se haya desechado
de plano la promocién de contestacion de requisitos, se considerara abandonada

la solicitud de registro.

Un expediente de solicitud de registro o publicacion de signo distintivo
estara sujeto a desechamiento cuando la solicitud inicial no contenga la firma del
solicitante o de su representante legal, o ésta no sea autdgrafa, o bien, cuando a
la solicitud no se anexe el comprobante de pago correspondiente, y una vez

realizado el requerimiento de pago no se cumpla con el mismo.
Finalmente, una vez que se ha dado el visto bueno al examen de forma de

la solicitud, el expediente sera turnado al examinador que corresponde para

efectuar el examen de fondo.
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Resulta indispensable que al momento de llenar la solicitud de registro el
solicitante lo haga cuidadosamente y anexe los documentos necesarios a la
misma, pues de no hacerlo asi, el procedimiento de registro se prolongara y

asimismo se generaran mas costos.

4.4.3 Examen de fondo

Concluido el examen de forma y cumplidos todos los requisitos legales, la
solicitud sera turnada a un nuevo examinador quien se encargara de realizar el
examen de fondo, conforme a lo dispuesto por el articulo 122 de la Ley de la

Propiedad Industrial, el cual dispone lo siguiente:

Articulo 122.- Concluido el examen de forma, se procedera a realizar el
examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos

de esta Ley.

[..]

El examen de fondo tiene como objetivo verificar que la marca propuesta a
registro no invada derechos de terceros y no incurra en alguno de los supuestos
de prohibicion al registro sefialados en el articulo 4° y 90 de la ley de la materia.

Con este examen se determinara si el signo propuesto es susceptible de registro.

Dicho examen resulta trascendental para la obtencion del registro de una
marca, pues mediante el mismo, la autoridad valorara de forma integral el signo
propuesto, tomando en cuenta su aspecto fonético, grafico y conceptual para
determinar si existe similitud con otras marcas registradas o solicitadas
previamente o bien, si incurre en alguna otra prohibicién de las contempladas por
la ley de la materia, y asi concluir si la marca de interés es distintiva y por lo tanto

registrable.
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En ese sentido, con la finalidad de verificar que no existan signos ya sea en
tramite o concedidos que puedan constituir un impedimento legal para la marca
que se pretenda registrar, se sugiere realizar una busqueda de la marca de interés

en la base de datos del Instituto.

Ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su Reglamento establecen regla
alguna que permita determinar los casos en los que existe similitud en grado de
confusién entre marcas y tampoco establecen la forma en la que el Instituto debe

realizar el examen de registrabilidad de las marcas.

En general, los aspectos mas relevantes en la tarea de determinar las
similitudes y diferencias entre las marcas, para establecer los casos en que
la coexistencia de las mismas puede darse, se centra en los aspectos
siguientes:

1) Contraste entre las marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético y
conceptual,

2) En funcién a los productos o servicios que distinguen;

3) En atencién a la coincidencia de vocablos en su conjunto;

4) En funcién del publico al que se dirigen los productos y servicios, y

5) En razon de los lugares en que se expenden y proporcionan. '8’

Nuestros mas altos Tribunales se han manifestado respecto al método a
observar para determinar la semejanza en grado de confusion entre marcas tal y

como se sefala en la jurisprudencia que a continuacion se transcribe:

187 Jalife Daher, Mauricio, “Comentarios a la Ley...” ¢it., p. 214.
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MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN
GRADO DE CONFUSION. A partir de las peculiaridades de una marca
debe considerarse la similitud con algun otro signo o la asociacion con el
fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusion). Estos
aspectos deben ser evaluados en funcion de su dimensién conceptual,
denominativa, fonética o grafica, de una manera proporcional, idénea y
adecuada al caso particular, asi como a los efectos y consecuencias que es
susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para

efectuar el estudio de semejanza en grado de confusién entre marcas en

conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado,

deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe

percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparacion
debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en
cuenta las semejanzas; 3) La similitud debe apreciarse por imposicion,
esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el
consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad,
signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresién o informacién que
evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparandolas una al
lado de la otra, menos aun de los detalles descontextualizados, ya que no
es tal el impacto publicitario o percepcion que el consumidor aprecia y
obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que
la confusion pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la

atencion comun y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la

similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o

dimensiones semejantes en su conjunto vy versar sobre los siquientes

aspectos: a) Fonético, considerando que la confusion fonética se
presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se
pronuncian en forma similar. b) Grafico, dado que la confusion en este
aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son

perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre si, a
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tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las
figuras, formas tridimensionales, trazos, lineas, colores, disefios y, en
general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; v,
c) ldeolégico o conceptual, que es la representacion o evocacion de
una misma cosa, caracteristica o idea, incluso de las peculiaridades
del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.'s®

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra
Susana Martinez Lépez.

Amparo directo 334/2008. Dursol-Fabrik Otto Durst Gmbh & Co. Kg. 28 de
enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio Gonzalez-Loyola
Pérez. Secretario: Miguel Angel Betancourt Vazquez.

Amparo directo 78/2010. Montes y Compaiia, S.A. de C.V. 20 de mayo de
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria:
Alma Flores Rodriguez.

Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 10. de
julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar Sevilla.
Secretario: Ernesto Gonzalez Gonzaélez.

Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de
octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar

Sevilla. Secretario: Ernesto Gonzalez Gonzalez.

En congruencia con el criterio transcrito, tenemos que la confusién marcaria

puede ser de tres tipos, a saber: (1) visual, que a su vez puede ser grafica u

188Tesis: 1.40.A. J/92, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena
Epoca, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 911.
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ortografica; (2) fonética o (3) conceptual, bastando que la confusion se de en

cualquiera de tales aspectos para que sea negado el signo propuesto a registro.

Las marcas deben analizarse en su conjunto, es decir, debe atenderse al
efecto que produzcan tomadas globalmente y de manera importante debe
atenderse al efecto que puedan producir en el publico consumidor al primer golpe

de vista, al ser oidas o cuando son pronunciadas rapidamente.

La comparacién debe realizarse tomando en cuenta las semejanzas y no

las diferencias.

Como bien sefialan los Tribunales Federales, para determinar si dos
marcas son semejantes en grado de confusién, la comparacion marcaria debe
realizarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias, pues las
semejanzas son las unicas susceptibles de crear la confusién en el publico

consumidor, induciéndolo al error respecto de la eleccién de una marca.

La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusion pueda sufrirla el

comprador promedio que presta atencibn comun y ordinaria.

Atendiendo a esta regla, los signos que se encuentren en pugna deben
analizarse pensando que los consumidores que vean o escuchen una marca no
realizaran un examen detallado o complicado que requiere una elaborada
operacion mental para establecer diferencias respecto de otras marcas, sino que

atenderan a lo que vean o escuchen de manera ordinaria, casi instantanea.

Asi, el examinador encargado de realizar el examen de fondo debe tomar
en cuenta los tipos de confusién que pueden presentarse entre las marcas y
realizar el estudio de las mismas atendiendo a las reglas establecidas por los

Tribunales Federales.
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Si durante la ejecucion del examen de fondo el examinador considera que
se actualiza alguna de las prohibiciones al registro establecidas por la Ley, se le
comunicara al solicitante mediante un oficio a efecto de que manifieste lo que a su
derecho convenga. El Instituto contara con un plazo de tres meses contados a
partir de la aprobacion del examen de forma para comunicar al solicitante el

referido oficio.

Dicho oficio podra ser contestado dentro de un plazo inicial de dos meses
contados a partir de la notificacién del mismo, el referido plazo podra prorrogarse
por dos meses mas segun lo dispuesto por el articulo 122 BIS de la Ley de la

Propiedad Industrial.

Una vez hecha la contestacion al requerimiento respectivo, el Instituto
contara con un plazo de seis meses para dar una respuesta al solicitante respecto

a la procedencia o improcedencia del registro solicitado.

Cabe sefalar que, si al contestar el oficio y a fin de subsanar el
impedimento sefialado por la autoridad, el solicitante sustituye o modifica la marca
inicialmente solicitada, ésta se sujetara a un nuevo tramite y se debera cubrir la
tarifa correspondiente a una nueva solicitud, ello de conformidad con lo dispuesto

en el articulo 123 de la ley de la materia.

Durante el tramite de registro puede ocurrir que sea citada una anterioridad
al solicitante, y éste opte por iniciar algun procedimiento administrativo ante el
mismo Instituto, en ese caso, debera solicitarse la suspension del tramite de

registro hasta la resolucién del procedimiento respectivo.

Anteriormente el IMPI realizaba el examen de forma y fondo de manera

continua y conjunta, es decir, si una solicitud tenia algun requerimiento de formay
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fondo esto se hacia del conocimiento del solicitante mediante la expedicion de un
solo oficio, sin embargo, actualmente ha optado por realizar dichos examenes por
separado y en caso de formular algun requerimiento éstos se hacen de forma

independiente.

4.5 Conclusion del procedimiento de registro

Una vez que el Instituto ha realizado los dos examenes previstos por la Ley
de la Propiedad Industrial, es decir, el examen de forma y examen de fondo, ha
revisado la documentacion anexa a la solicitud y verificado todos y cada uno de
los datos asentados en la misma, asi como confirmado que el signo propuesto
cumple con los requisitos necesarios para constituir una marca y no incurre en
ninguna de las prohibiciones establecidas en el articulo 90 de la ley de la materia,

podra dar por concluido el procedimiento de registro.

El Instituto podra concluir el procedimiento de registro resolviendo, por una
parte, que el registro solicitado sea otorgado y se expida el titulo correspondiente,
o bien, que el registro sea negado y comunicar por escrito al solicitante la

resolucion correspondiente.

4.5.1 Expedicion del titulo

Una vez realizados los examenes correspondientes a la solicitud de registro
y no habiendo encontrado algun impedimento para el registro de la marca
propuesta, o bien, habiéndolo encontrado el solicitante pudo desvirtuar el
impedimento citado dentro del plazo concedido para ello, la autoridad procedera a

emitir el titulo de registro de marca correspondiente.
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El titulo se otorgara como constancia del registro de la marca de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley de la Propiedad

Industrial e incluira los siguientes datos:

El numero de registro

El signo distintivo, sefalando el tipo de marca.

Los productos o servicios que se protegeran con la marca
Nombre y domicilio del titular

Ubicacién del establecimiento, segun el caso

2B

Fechas de presentacion de la solicitud, fecha de prioridad reconocida y
de primer uso, en su caso; y fecha de expedicion

7. Suvigencia

Con la obtencién del titulo de registro, se otorga a su titular el derecho
exclusivo sobre la marca para poder identificar sus productos o servicios y

utilizarlo en el comercio de forma exclusiva.

Como se menciond anteriormente, la vigencia de una marca sera de diez
afos contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y podra
renovarse por periodos indefinidos de la misma duracién, el titular de la marca
podra solicitar la renovacién seis meses antes o seis meses posteriores a su
vencimiento. Transcurridos dichos plazos, no sera posible solicitar la renovacion

de la marca.

Derivado del otorgamiento del registro marcario se presentan determinados

derechos y obligaciones para su titular.
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4.5.2 Negativa de registro

Si de los exdmenes realizados por la autoridad a la solicitud de registro se
desprende que el signo propuesto no es apto para ser registrado como marca por
incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas por la Ley, y la misma no se
haya desvirtuado a consideracion del examinador, el Instituto negara el registro

solicitado.

La negativa de registro debera ser comunicada al solicitante por escrito,
sefalando los fundamentos y motivos legales que llevaron a la autoridad a
resolver en tal sentido, ello de conformidad con lo dispuesto por el segundo

parrafo del articulo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Uno de los motivos mas comunes por el que se niega el registro de una
marca es la confusién entre marcas al presentarse elementos idénticos o
semejantes con alguna ya registrada o en tramite de registro presentada

previamente.

En contra de la resolucidbn que niega el registro marcario, el solicitante
puede optar por interponer algun medio de defensa, ya sea presentar ante la
misma autoridad un recurso de revision o bien, interponer ante el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa juicio de nulidad en contra de la resolucién que niega el

registro marcario.
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CAPITULO V
PROCEDIMIENTO DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCAS

5.1 Generalidades

En el presente capitulo se desarrollara el tema central de este trabajo, las
modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial cuyo fin fue establecer el
procedimiento de oposicidn al registro de signos distintivos en nuestra legislacion.
Con dicho procedimiento los particulares que consideren que una solicitud incurre
en alguna de las prohibiciones previstas por la Ley de la Propiedad Industrial
podran oponerse al registro de una marca solicitada. La implementacion de la
figura de la oposicion significa un ajuste en nuestro sistema de propiedad
industrial, pues la legislacién de la materia estara adecuandose a los tratados
Internacionales en esta materia de los cuales México es parte contratante y que

contemplan en sus disposiciones dicha figura.

El otorgamiento de registros marcarios compete exclusivamente al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, dicha autoridad goza de las mas amplias
facultades al momento de realizar el estudio de los signos distintivos propuestos a
registro; tal y como lo establece el articulo 122 de la ley de la materia. En ese
sentido, es el Instituto quien decide si una marca es o no registrable conforme a lo
dispuesto por la ley de la materia, asimismo, los examinadores determinan que
marcas pueden constituir anterioridades o, si se actualiza algun otro impedimento

de los contemplados por el referido ordenamiento legal.

Antes de la implementacion de la oposicion, no se brindaba a terceras
personas la oportunidad de manifestarse respecto a la eventual concesiéon de un
registro marcario, por lo que la unica opcion con la que contaban aquellos que se
consideraban afectados con el otorgamiento de una nueva marca, era solicitar

ante el mismo Instituto la declaracion administrativa de nulidad una vez que la
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marca respectiva habia sido concedida, ello con el objeto de nulificar el registro

marcario otorgado con posterioridad.

En ese sentido, el otorgar a terceros la oportunidad de oponerse al registro
de una marca, busca evitar que quienes se consideren afectados con su posible
concesion, tengan que esperar al otorgamiento del mismo para acudir a un
procedimiento de declaracién administrativa de nulidad ante el mismo Instituto, el
cual puede tornarse largo y desgastante, llegar a un juicio de nulidad ante la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual e incluso, alargarse hasta un
juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados en materia Administrativa, lo cual
no solo significaria pérdidas econdmicas para el titular afectado, sino que ademas
representaria un detrimento en la imagen del signo distintivo de su propiedad

frente a los consumidores.

Es asi, que con la implementacion de la figura de la oposicion en nuestra
legislacion, se busca evitar entre otros casos, que derechos previos de terceros
puedan ser vulnerados con el otorgamiento de una marca que resulte ser idéntica
o similar en grado de confusiéon y que busque proteger los mismos o coincidentes
productos o servicios que una marca registrada con anterioridad, contribuyendo
asi a que los usuarios del sistema de marcas y el publico consumidor gocen de

mayor seguridad juridica respecto a las marcas que se encuentran en el mercado.

Definicion

El procedimiento de oposicion puede definirse como aquel que ofrece a
terceras personas la oportunidad de presentar argumentos en contra del registro
de una solicitud de marca dentro de determinado plazo debido a la existencia de
derechos anteriores o razones fundadas en prohibiciones contempladas por la ley

correspondiente.
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Mediante este procedimiento se otorga la oportunidad a terceros de
oponerse a una solicitud e impedir el registro de un nuevo signo distintivo que
estaria entrando en conflicto con uno otorgado o solicitado previamente o,
incurriendo en alguna de las prohibiciones establecidas por la ley. Por lo que,
dentro del procedimiento de oposicidn debe alegarse al menos una prohibicion
para el registro de las contempladas por la legislacibn en materia de propiedad

industrial, mismas que quedaron sefialadas en el capitulo IV del presente trabajo.

5.2 Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial

El veintiocho de abril de dos mil dieciséis fue aprobado por la Camara de
Diputados en su caracter de camara revisora, el dictamen con la minuta por el cual
se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que fue publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el primero de junio del mismo afio. El fin
primordial de la reforma fue establecer un sistema de oposicion que beneficie al
sistema de propiedad industrial y a sus usuarios, se traten éstos de los propios
solicitantes o de los titulares de derechos previamente concedidos, asi como los

consumidores finales.

Antecedentes

El doce de noviembre de dos mil quince, la Camara de Senadores recibid,
el Proyecto de Decreto por el que se reforman los articulos 6° fraccién X, segundo
parrafo; 7 BIS 1; 8°.; 119; 123 y 181, tercer parrafo y, se adicionan los articulos
120 y 125, con un tercer parrafo de la Ley de la Propiedad Industrial. En esa
misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento
Industrial, y de Estudios Legislativos por la Mesa Directiva del Senado de la

Republica, para su estudio y dictamen.
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El catorce de diciembre de dos mil quince, fue aprobado por el Pleno de la
Camara de Senadores el Dictamen con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

En esa misma fecha, la Camara de Diputados recibi6 la minuta referida.

El dos de febrero de dos mil dieciséis, la Comision de Economia recibio el

expediente que contenia la minuta antes referida para efectos de dictamen.

Analisis de la minuta

Las reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, tienen por
objeto establecer un sistema de oposicidon con el propdsito de beneficiar al sistema

de propiedad industrial y a sus usuarios.

En la exposicidon de motivos de la iniciativa se sefial6 que la importancia de
proteger los signos distintivos constituye un eje fundamental para impulsar el
desarrollo econémico. En ese sentido, y buscando que el tramite de registro de
signos distintivos sea mas eficiente, es que se consideré necesario incluir en

nuestra legislacion un sistema de oposicion.

Con esta reforma, se pretende que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial realice una mejor evaluacién de la registrabilidad de los signos distintivos
que se propongan a registro para evitar el otorgamiento de aquellos que puedan
invadir derechos adquiridos previamente, asi como evitar el registro de
denominaciones que resulten ser de uso comun en determinado sector del

comercio.

Asimismo, se busca que el numero de solicitudes de declaracion

administrativa de nulidad disminuya considerablemente, en especial, de aquellas
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que se fundamenten en registros otorgados por error, inadvertencia o diferencia de

apreciacién por parte de la autoridad.

En ese sentido, se modificé la fraccion X del articulo 6° para establecer que
todas las resoluciones definitivas emitidas por el Instituto deberan ser publicadas

en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emision.

Se reformd el articulo 119 para establecer que una vez recibida la solicitud,
el Instituto publicard la misma a mas tardar dentro de los diez dias habiles

siguientes a su recepcion.

Se cred el articulo 120; este precepto fue derogado mediante publicacidén de
fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la
Federacion; ahora mediante la reforma en comento fue adicionado y el mismo

establece los términos en los que se tramitara la oposicion.

Dicho articulo prevé que cualquier persona puede oponerse dentro del
plazo de un mes a alguna de las solicitudes publicadas en la Gaceta de la
Propiedad Industrial, para ello bastara que consideren que la solicitud incurre en
cualquiera de las hipétesis establecidas en el articulo 4° y 90 de la ley de la

materia.

Asimismo, se modificé la fraccion Il del articulo 123 para establecer que en
los casos en los que al subsanar algun impedimento legal de registro se modifique
o sustituya la marca propuesta, la solicitud se sujetara a la publicacion a la que se

refiere el articulo 119, pues la misma se considerara un nuevo tramite.
Se adicion6 un tercer parrafo al articulo 125 para establecer la obligacion

del Instituto de comunicar por escrito al oponente ya sean los datos del titulo que

se expida, o de la resolucidén que niega el registro segun sea el caso.
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Consideraciones de las Comisiones para emitir el Proyecto

Algunas de las consideraciones expresadas por los legisladores al exponer

el proyecto de reforma y fundamentar el mismo fueron las siguientes:

La Ley de la Propiedad Industrial, tiene por objeto propiciar e impulsar el
mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y el
comercio, asi como proteger la propiedad industrial mediante la regulacién y
otorgamiento de patentes de invencion; registros de modelos de utilidad,
disefios industriales, marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres
comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de origen vy,
regulacion de secretos industriales, asimismo prevenir los actos que atenten
contra la propiedad industrial que constituyan competencia desleal

relacionada con la misma.

Una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado, y que puede ser utilizado por
los industriales, comerciantes o prestadores de servicios. El derecho a su

uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto.

Recibida la solicitud el Instituto realiza un examen de forma, en el que se
revisa que ésta haya sido presentada debidamente. Posteriormente, se
lleva a cabo un examen de fondo, en el cual se analiza si la solicitud no

incurre en los impedimentos o prohibiciones que contempla la Ley.

Actualmente en nuestro pais, el estudio de fondo de la solicitud se lleva a
cabo Uunicamente por el Instituto, conforme a Ila informacion o
documentacion que se encuentra a su alcance, la cual podria o no ser

suficiente.
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La proteccién de la Propiedad Industrial, es un tema global del cual México
no puede sustraerse, ya que forma parte de distintos foros ante organismos
internacionales, como la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) o la

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En materia de sistema de oposicion de la Propiedad Industrial tenemos
como antecedente la iniciativa presentada el 26 de marzo de 2008, la cual
proponia incorporar un procedimiento de oposicion para evitar abusos en el
otorgamiento de una patente, un procedimiento no contencioso de

oposicion.

Que, de acuerdo a las estadisticas en cuanto al registro de marcas, en 2015
se tuvo un total de 32,081 solicitudes de marca y 20,713 marcas

registradas.

México se encuentra en el lugar numero 10 de las oficinas mas designadas
en solicitudes de marca via protocolo de Madrid, segun datos de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. En general nuestro pais

guarda un importante lugar en materia de signos distintivos a nivel global.'®®

A continuacién, se presenta un cuadro comparativo que muestra las

modificaciones hechas a la Ley de la Propiedad Industrial respecto de los

preceptos anteriores.

¥9Djictamen con proyecto de decreto por el que sew reforma y adiciona la Ley de
la Propiedad Industrial, http.//www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-03-

1/assets/documentos/DICT_Comercio_Propiedad_Industrial _Sistema _de Oposici

on.pdf, fecha de consulta 03 de mayo de 2016.
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Articulo actual

Articulo anterior

Articulo 60.-
lalX.-

X.- Las resoluciones definitivas emitidas

en los procedimientos de declaraciéon

administrativa previstos en esta Ley, asi

como aquellas resoluciones que

modifiquen las condiciones o alcance

de patentes o registros concedidos,

deberan ser publicadas en la Gaceta al
mes inmediato posterior a la fecha de
Su emision.

Xl a XXII.-

Articulo 60.-

lalX.-

X. Efectuar la publicacién legal, a través
de la Gaceta, asi como difundir la
informacion derivada de las patentes,
registros, declaratorias de notoriedad o
fama de marcas, autorizaciones vy
de

los

publicaciones  concedidos vy

cualesquiera otras referentes a
derechos de propiedad industrial que le
confiere esta Ley, asi como establecer
las reglas generales para la gestion de
tramites a través de medios de
comunicacion electrénica y su puesta
en operacion;

Deberan publicarse en el ejemplar del
mes inmediato posterior a su emision,
todas las resoluciones emitidas en los
de

administrativa que prevé esta Ley, asi

procedimientos declaracion

como las que desahoguen peticiones

que tengan por objeto modificar las

condiciones o alcance de patentes o

reqgistros concedidos,
Xl a XXII.-

Articulo 8o.- El

Gaceta,

Instituto editara la

en la que se haran las

Articulo 8o.- EIl

mensualmente la Gaceta, en la que se

Instituto  editara
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publicaciones a que esta Ley se refiere
y donde se dara a conocer cualquier
de

industrial 'y

informacioén interés sobre la

propiedad las demas
materias que se determinen. Los actos
que consten en dicho érgano de
informacion  surtirdn  efectos ante
terceros a partir del dia siguiente de la
fecha en que se ponga en circulacion,
misma que debera hacerse constar en

cada ejemplar.

haran las publicaciones a que esta Ley
se refiere y donde se dara a conocer
cualquier informacion de interés sobre
la propiedad industrial y las demas
materias que se determinen. Los actos
que consten en dicho érgano de
informacion  surtiran  efectos ante
terceros a partir del dia siguiente de la
fecha en que se ponga en circulacion,
misma que debera hacerse constar en

cada ejemplar.

Articulo 119.- Recibida la solicitud, el

Instituto procedera a su publicacion en

la Gaceta, a mas tardar en los diez dias

habiles siguientes a su recepcién, vy

efectuard un examen de forma de la
misma, asi como de la documentacién
exhibida, para comprobar si se cumplen
los requisitos que previene esta Ley y

su reglamento.

Articulo 119.- Recibida la solicitud, se
procedera a efectuar un examen de
forma de ésta y de la documentacion
exhibida, para comprobar si se cumplen
los requisitos que previene esta Ley y

su reglamento.

Articulo 120.-Cualquier persona que
considere que la solicitud publicada se
encuentra en alguno de los supuestos
previstos en los articulos 40. y 90 de
esta Ley podra oponerse a su registro,
dentro del plazo improrrogable de un
mes, contado a partir de la fecha en
surta efectos la

que publicacion

respectiva.

Articulo 120.- (Se deroga).
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La oposicion debera presentarse por
escrito, acompafada de la
documentacion que se estime
conveniente, asi como del comprobante
de pago de la tarifa correspondiente.

La oposicibn a la solicitud no
suspendera el tramite, ni atribuira a la
persona que la hubiere presentado el
caracter de interesado, tercero o parte.
Tampoco prejuzgara sobre el resultado
del examen de fondo que realice el
Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el
primer parrafo del presente articulo, el
Instituto publicara en la Gaceta, a mas
tardar en los diez dias habiles
siguientes, un listado de las solicitudes
en las cuales se haya presentado
oposicion al registro.

El solicitante podra manifestar por
escrito lo que a su derecho convenga
en relacion con las  causas,
impedimentos o anterioridades citadas
en la oposicion, dentro del plazo
improrrogable de un mes, contado a
partir de la fecha en que surta efectos
la publicacion respectiva.

La oposicion, asi como las

manifestaciones del solicitante podran
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ser consideradas por el Instituto
durante el examen de fondo de la

solicitud.

En resumen, el objetivo del dictamen de reforma fue la implementaciéon de
un sistema de oposicidn al registro de signos distintivos, para lo cual se determin6
que todas las solicitudes de registro presentadas al Instituto se publicaran en la
Gaceta de la Propiedad Industrial a fin de que cualquier persona que considere
que la misma encuadra en alguna de las prohibiciones de registro establecidas en
los articulo 4° y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se oponga a su registro

dentro del plazo improrrogable de un mes.

Entre otras caracteristicas de la reforma encontramos las siguientes:

Con el sistema de oposicion el Instituto podra contar con elementos que le
permitan evaluar de mejor manera la registrabilidad de un signo distintivo y con
ello evitar la expedicién de titulos que puedan invadir derechos previos o, sustraer

del dominio publico denominaciones comunes.

Se busca disminuir la presentacion de solicitudes de declaracion
administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros

otorgados por error o inadvertencia del IMPI.

Armonizar la legislacibn mexicana con los sistemas juridicos de los
principales socios comerciales de nuestro pais e incorporar la posibilidad de que
los solicitantes se opongan al registro de solicitudes de marcas, avisos 0 nombres

comerciales.

177




Es importante sefalar que el sistema de oposicibn no operara como un
procedimiento dentro del tramite de registro, sino que la presentacion de una
oposicidon sera considerada una peticion al Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

En especifico, el parrafo sexto del articulo 120 establece que la oposicion,
asi como las manifestaciones del solicitante podran ser consideradas por el

Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.

Al respecto debe sefalarse que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial contara con las facultades para valorar la oposicion que se presente a
alguna solicitud, asi como las manifestaciones que el solicitante realice, sin

embargo, no se encontrara obligado a tomarlos en cuenta al momento de resolver.

Lo anterior, en virtud de que el vocablo podra incluido en el precepto en
comento, denota la posibilidad de la autoridad para valorar las oposiciones que se

presenten, sin embargo, no expresa una obligacién para el Instituto.

Derivado de las facultades discrecionales con las que cuenta la autoridad,
ésta unilateralmente determinara si valora o no la oposicion, asi como la

contestacion que se llegase a presentar.

5.3 Procedimiento de oposicion

La posibilidad de interponer una oposicidén inicia practicamente con la
presentacion de una solicitud de registro ante el Instituto, pues una vez que la
misma ha sido ingresada, dentro de los diez dias siguientes a su presentacion se
procedera a su publicacion en el 6rgano informativo del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, es decir, en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el fin de

dar a conocer al publico en general los signos que intentan obtener su registro v,
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para que aquellos que consideren que una solicitud incurre en alguna prohibicion
de las contempladas por la ley de la materia para su registro, puedan oponerse

dentro del plazo previsto para ello.

5.3.1 Derecho a presentar una oposicion

Para presentar una oposicion bajo nuestra legislacion, basta que quien se
oponga cuente con un interés simple y considere que alguna de las marcas
publicadas en la Gaceta incurre en cualquiera de las prohibiciones contempladas

por la ley de la materia.

5.3.2 Plazo para presentar una oposicion

Quienes resulten interesados en que no sea otorgado el registro a alguna
de las solicitudes publicadas, contaran con el plazo improrrogable de un mes a
partir de la publicacion de la solicitud respectiva en la Gaceta para presentar su

escrito de oposiciéon manifestando lo que a su derecho convenga.

5.3.3 Escrito de oposiciéon

El oponente presentara un escrito libre manifestando las razones por las
cuales considera que no debe concederse el registro solicitado. Dicho escrito
debera cumplir con los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial y acompafar la documentaciéon que el oponente
considere necesaria, asi como el comprobante de pago de correspondiente al

articulo 14m de la tarifa por los servicios del IMPI por la cantidad de $4,331.12.

Las solicitudes respecto de las cuales se haya interpuesto oposicidn, seran

publicadas en la Gaceta a efecto de que los solicitantes de las mismas se den por
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enterados de la oposicidn a su solicitud y, en su caso, presenten su contestacién a

la misma.

5.3.4 Contestacion

El solicitante del signo propuesto contara con un mes a partir del dia
siguiente a la publicacion de la solicitud con oposicién en la Gaceta, para que
manifieste lo que a su derecho convenga a fin de desvirtuar los motivos de
oposicion alegados por el oponente, al escrito de contestacion deberan anexarse
las pruebas necesarias que apoyen sus argumentos. La contestacion a una

oposicién no tiene costo alguno.

Cabe sefalar que el solicitante no esta obligado a contestar la oposicién
que se presente a su solicitud, sin que por ello se entienda que se esta

abandonando la solicitud respectiva.

5.3.5 Resolucion

La resolucidon que se emita podra dictarse en dos sentidos:
1. Otorgar el registro solicitado y en consecuencia expedir el titulo
correspondiente.

2. Negar el registro mediante resolucién fundada y motivada.

En ambos casos y de haberse presentado oposicion, el Instituto informara

al oponente la resolucion que al efecto se emita.

Ante la negativa del registro, el solicitante podra impugnar la resolucién a

través del recurso de revisién ante el mismo Instituto o bien, mediante el juicio de
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nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa.

Por otra parte, en caso de otorgarse el registro, el oponente podra iniciar un

procedimiento contencioso ante el mismo Instituto de considerarlo pertinente.

5.4 Necesidad del procedimiento de oposicion en México

Antes de la implementacion del procedimiento de oposicidén en nuestro pais,
en la practica era usual que quienes llegaban a conocer de la presentacion de una
nueva solicitud ante el Instituto y consideraban que sus derechos adquiridos
previamente podian verse afectados con la eventual concesion del nuevo registro
solicitado, presentaban ante el Instituto un escrito libre que era identificado como
observaciones de terceros mediante el cual, exponian a la autoridad argumentos

tratando de evitar que se otorgara el registro solicitado.

Nuestra legislacion en materia de propiedad industrial, no contemplaba
dichas observaciones de terceros en ninguno de los apartados de signos
distintivos, careciendo dicha figura de sustento legal, por lo que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial atendia dichas observaciones no en funcién
de una oposicion, sino atendiendo al derecho de peticidn consagrado en el articulo
octavo de nuestra Carta Magna; pues quien realizaba dichas observaciones no era
considerado parte del procedimiento de registro u oponente y tampoco era
notificado de la resolucioén final del Instituto. Asimismo, el solicitante de la marca
en cuestion tampoco era notificado de las observaciones que un tercero

presentaba a su solicitud.

A pesar de que quienes se consideraban afectados con la posible

concesion de una nueva marca llegaban a presentar ante el Instituto sus
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observaciones, éstas dificilmente prosperaban, aun y cuando existia similitud entre

los signos y productos o servicios que amparaban.

Asi, con la inclusion de la figura de la oposicidn en nuestro sistema de
propiedad industrial, se busca dotar de mayor seguridad juridica a los registros
concedidos, pues, aunque los signos propuestos seguiran siendo valorados por la
autoridad, ésta contara con los argumentos expuestos por terceros, mismos que
podra tomar en consideracion al momento de emitir su resolucién, buscando de
este modo, que las marcas que se otorguen gocen de mayor credibilidad y
seguridad y, que dificilmente su concesion sea cuestionada. Del mismo modo, se
busca reducir el numero de procedimientos de declaracion administrativa de
nulidad presentados ante el Instituto fundados en la fraccién IV del articulo 151 de

la ley de la materia.

A pesar de que el Instituto realiza un examen de fondo para verificar la
registrabilidad de las marcas solicitadas, en muchas ocasiones, a pesar de la
existencia de una marca registrada previamente, el examinador en turno, no se
percata de su existencia y no la cita como anterioridad a una marca solicitada con
posterioridad aun siendo semejante a la registrada o tramitada previamente,
procediendo a conceder el nuevo registro, ocasionando accidentalmente un

perjuicio al titular de la marca registrada o solicitada con anterioridad.

Ejemplo de lo anterior son las siguientes marcas:

Denominaciéon: TACOS POPO’S
Registro: 1432406

Fecha concesion: 07/02/2014
Clase: 43

alimentos vy

servicios para proveer

bebidas; hospedaje

Denominaciéon: T. POPO 1933
Registro: 1509463
Fecha concesion:26/01/2015

Clase: 43 servicios de restauracion.
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temporal.

Nota. Datos tomados de la base de datos del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial.

En el caso de las marcas sefialadas, es claro que la marca concedida en el
afno 2015 no debié ser otorgada dada la similitud existente entre el elemento
relevante en ambas marcas, es decir, la palabra POPO, no obstante, el Instituto no
cité como anterioridad oponible a la solicitud posterior el signo “Tacos popo’s y
disefio”, siendo que a diversa solicitud que pretendia registrar la denominacion
“Los originales popo Sanchez” en la misma clase 43, la referida marca si fue
citada como anterioridad. En este caso, el examinador a cargo pudo considerar
que no se actualizaba la semejanza en grado de confusion o bien, no se percaté
de la existencia del signo distintivo otorgado previamente, lo cual derivé en la
presentacion por parte del titular de la marca previa de una solicitud de
declaracion administrativa de infraccion y, posteriormente en una solicitud de

declaracion administrativa de nulidad.
Del ejemplo anterior, se desprende que al contar con un sistema de

oposicion se estara otorgando mayor seguridad juridica a los titulares de registros

marcarios y se evitara la concesion de marcas que por error o inadvertencia de los
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examinadores a cargo son concedidas, situacidn que causa un perjuicio a los
titulares de marcas concedidas con anterioridad, asimismo, nuestra legislacion
estara acorde con lo establecido en diversos Tratados Internacionales en Materia

de Propiedad Industrial de los cuales México es parte.
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A continuacion, se muestra un cuadro comparativo de las etapas del

procedimiento de registro en México, contemplando la figura de la oposicidn

respecto del procedimiento de otros paises de América Latina y de la Unién

Europea.
México Argentina Venezuela Colombia
Pais
Etapa
Publicacion de | 10 dias habiles | Una vez | Una vez | Una vez
la solicitud siguientes a su | aprobado el | aprobado el | aprobado el
presentacion. examen de | examen de |examen de
forma. forma. forma.
Cualquier persona. Persona con | Cualquier Persona con
Opositores interés persona. interés
legitimo legitimo.
Plazo para| 1 mes a partir de la | 30 dias | 30 dias | 30 dias
oponerse publicacion de la | siguientes a la | habiles a | habiles a
solicitud. publicacion de | partir de la | partir de la
la solicitud. publicacion publicacion
de la | de la
solicitud. solicitud.
Publicacion de | Diez dias posteriores | No lo | No lo | No lo
la oposicion al vencimiento del | contempla contempla contempla
plazo para oponerse.
Contestacion a | El solicitante puede | No se puede | 30 dias | 30 dias
la oposicion realizar contestar una | siguientes a | habiles a
manifestaciones a la | oposicion, el |la partir de que
oposicion dentro del | solicitante notificaciéon la oposicidn
plazo de un mes a | cuenta con un | de la | sea notificada
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partir de la | afo para | oposicion. al solicitante.

publicacion de la | conciliar con el

solicitud con | oponente o}

oposicion. Sin | intentar la via

embargo, no se | judicial.

encuentra obligado a

ello.

No la contempla Obligatoria. No la | Audiencia de

Conciliacion contempla. facilitacion,

deber ser

solicitada por
el opositor y
el solicitante.
La

puede

oficina

convocar
dicha
audiencia de

oficio.

Examen

forma y fondo

de

El examen de forma
se realiza en los tres
meses posteriores a
la presentacion de la
solicitud. de no haber
requerimientos se
pasara al examen de
fondo y se decidira
sobre la

registrabilidad

El examen de
forma se
realiza a la
presentacion

de la solicitud.

El  examen
de forma se
realiza a la
recepcion de
la solicitud.
El  examen
de fondo se
realizara si
no se

presentaron

El examen de
forma se
efectta a la
recepcion de
la  solicitud.
La

considera Los

oficina

argumentos
del opositor y
del
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oposicion o

si la misma

solicitante,

asi como la

fue registrabilidad
declarada de la marca
infundada.

Resolucién Expedicion del tituloo | Si no  hay | De Resolucién
negativa. En | oposicidn o | aprobarse el | de negacién o
cualquier caso, se |requerimientos | examen de | concesion,
informara de la | de la oficina, | fondo se | esta  Ultima
resolucion al | se dictaminara | otorgara el | estara
oponente. sobre la | certificado acompafada

registrabilidad | de registro o, | del certificado
de la marca. | en su caso | respectivo.
Si hay | se emitird la | En la
oposicién y no | resolucion resolucién
se llega a un | que niega el | respectiva se
acuerdo con el | registro. manifestaran
oponente, la respecto a la
solicitud se procedencia
considerara de las
abandonada o oposiciones
bien, se presentadas,
solicita el de ser el
suspenso del caso.
tramite  para
intentar la via
judicial.
Medios de | Recurso de revision | Si la | Recurso de | Recurso de
impugnacion ante el IMPI o Juicio | mediacion apelacion. 5 | apelacion. 10
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de nulidad ante Ia | falla, el | dias para su | dias
SEPI del TFJA en | solicitante interposicion. | siguientes a
caso de negarse el | debera la notificacidon
registro. presentar de la
demanda resolucién
judicial dentro que niega el
de los veinte registro o}
dias al cierre declara
de la infundada la
mediacion. oposicion.
Etapa México Union Europea
Pais
Publicacion 10 dias | Una vez
posteriores a la | superado el
recepcion de la | examen de
solicitud forma y de
fondo
Opositores Cualquier Persona con
persona interés legitimo.
Plazo para |1 mes a partir| Tres meses a
oponerse de la | partir de Ia
publicacion de | publicacién de la
la solicitud. solicitud.
Contestacion a | El solicitante | Se debe
la oposicion podra realizar | requisitar un
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manifestaciones
a la oposicidon
dentro del plazo
de un mes a
partir de |la
publicacion de
la solicitud con
oposicién.  Sin
embargo, no se
encuentra

obligado a ello.

formulario
electronico y
pagar la tasa

correspondiente.

Conciliacion

No la contempla

Cooling off 2

meses

Examen de

forma y fondo.

El examen de
forma se
realizara dentro
de los tres
primeros
meses, de no
haber
requerimientos
se pasara al
examen de
fondo vy se
decidira sobre
la

registrabilidad.

Se realizan
antes de |la
publicaciéon de la
solicitud en el
Boletin de
marcas

comunitarias.

Resolucion

De otorgarse el

registro se

Concesion total,

concesion
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expedira el | parcial
titulo o bien, de | denegacién
negarse se | total.
emitira la
resolucion
fundada y
motivada, en
cualquier caso,
se comunicara
al oponente.

Medios de | Recurso de | Recurso

impugnacién

revision ante el
IMPI o Juicio de
nulidad ante la
SEPI del TFJA
en caso de
negarse el

registro.

5.5 Propuesta de inclusion del procedimiento de oposicion en la legislaciéon

nacional

Ahora bien, desde nuestro punto de vista consideramos que el modo en el

cual se ha implementado la oposicion en nuestro pais resulta un tanto deficiente.
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Primeramente, si consideramos que el examen de forma de las solicitudes
se realizara con posterioridad a la publicacion de las mismas en la Gaceta y, por
ende, las posibles oposiciones se presentaran antes de que se efectué el primer
examen a la solicitud, en algunos casos, las oposiciones podrian llegar a quedar
sin efecto si durante el referido estudio de forma se determina que la clase
sefalada es incorrecta, si se modifica la descripcion de los productos o servicios,
si la solicitud se llegase a desechar o bien, si el solicitante no llegase a contestar
el oficio de requisitos que en su caso, sea emitido dentro de su tramite, habiendo
el oponente invertido tiempo y recursos econdmicos para presentar su oposicion,

sin que en estos casos la tarifa pagada pueda ser devuelta.

Por otra parte, consideramos que el procedimiento de oposicién, tendria
que constituirse como un procedimiento entre partes, en el que la autoridad diera
una respuesta al oponente respecto de la presentaciéon de su escrito, es decir, que
le informe si la oposicidn presentada es o no admitida, que el solicitante se
encontrara obligado a realizar la contestacion a la oposicion que se llegase a
presentar a su solicitud y permitir que las partes pudiesen llegar a un acuerdo
amistoso siempre y cuando sea aprobado del Instituto, especialmente si tomamos
en cuenta que en nuestro pais es comun que al registrar una marca se solicite la
proteccion de toda una clase aun y cuando la marca solamente se utilice en
alguno o algunos de los productos o servicios incluidos en la misma,
constituyéndose asi como un obstaculo para otras marcas que, siendo semejantes
buscan proteger productos o servicios diversos de la misma clase, pues en estos
casos podrian especificar o limitar su descripcion a fin de no entrar en conflicto
con marcas previas, sin embargo, al existir un registro anterior que en su
despcripcion de productos o servicios sefiala el titulo de la clase, resulta

practicamente imposible la obtencién del registro deseado.
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En ese sentido, consideramos que, para la inclusion del procedimiento de
oposicion en nuestra legislacion, habria resultado conveniente incluir las

siguientes modificaciones:

Articulo 121. Si en el momento de presentarse la solicitud, ésta satisface lo
requerido por los articulos 113 fracciones |, [l y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa
sera su fecha de presentacién; de lo contrario, se tendra como tal el dia en que se

cumpla con dichos requisitos.

Satisfecho el examen de forma, la solicitud sera publicada en la Gaceta para que

quien se considere afectado se oponga al registro de la misma.

Consideramos que el actual articulo 122 sufriria un cambio al eliminar el
primer parrafo y conservar unicamente el segundo parrafo para quedar de la

siguiente manera:

Articulo 122. Si la solicitud o la documentacidén exhibida no cumple con los
requisitos legales o reglamentarios; si existe algun impedimento para el registro de
la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicara por escrito al
solicitante otorgandole un plazo de dos meses para que subsane los errores u
omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga
en relacion con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no

contesta dentro del plazo concedido, se considerara abandonada su solicitud.
Se adicionarian los siguientes articulos:

Articulo 124 Bis. Quien considere afectados sus derechos marcarios con la
posible concesion de un nuevo registro y acredite tener interés legitimo, podra

presentar oposicion dentro del plazo de un mes a partir de la publicacion de la

solicitud respectiva en la Gaceta.
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Articulo 124 Bis-1. Si se hubiere presentado oposiciéon, una vez que la
misma se admita a tramite, se notificara al solicitante del registro para que en el

plazo de un mes presente su contestacion.

Articulo 124 Bis-2. Una vez notificada la oposicidn al solicitante del registro
y, en caso de que éste y el oponente deseen llegar a un acuerdo amistoso,
deberan comunicarlo por escrito al Instituto y contaran con un plazo de un mes a
partir de la fecha en que se de el aviso respectivo al Instituto para presentar el

acuerdo al que se haya llegado.

El acuerdo al que lleguen las partes, en su caso, estara sometido a la

aprobacion del Instituto.

Articulo 124 Bis-3. Vencido el plazo establecido en el articulo 124 BIS-1 o
si no se hubiesen presentado oposiciones, el Instituto efectuara el examen de
fondo de la solicitud. Si se presentara oposicion, el Instituto resolvera sobre la
procedencia de la misma y resolvera la concesidén o denegatoria del registro

solicitado.

La resolucién correspondiente se notificara por escrito al solicitante del registro y

al oponente.
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CONCLUSIONES

En términos generales, por propiedad intelectual se entiende toda creacion del
intelecto humano. La propiedad intelectual abarca dos ramas; a saber, el derecho
de autor y la propiedad industrial, ésta ultima se conforma por dos grupos, las

nuevas creaciones y los signos distintivos

Dentro del grupo de los signos distintivos se ubican las marcas, las cuales
son elementos que sirven a los empresarios para diferenciarse, dicha figura es
una herramienta de especial relevancia para las actividades econdmicas de las
empresas, pues con las marcas distinguen en el mercado los productos que

elaboran o comercializan o los servicios que prestan.

Hoy en dia, los derechos de propiedad industrial son de los activos mas
importantes con los que puede contar una empresa, pues los mismos no soélo
sirven para la gestion e identificacion de un negocio, sino que contribuyen a la

valorizacion de la empresa.

Entre las funciones de una marca se encuentra identificar el origen de
bienes y servicios, es decir, quien produce o vende ciertos productos o presta
determinados servicios. Asi, la identificacion del origen de los bienes y servicios a
través de las marcas, permite a los consumidores actuar de acuerdo a sus
preferencias, comprar productos o solicitar servicios que encontraron
satisfactorios, o evitar adquirir determinados productos o servicios de una marca
que no les resultd satisfactoria, por lo que la buena reputacion de dicho signo,
sirve para que una empresa capte mayor cantidad de clientes, con lo cual se

incrementara el valor de la misma.

En México se ha adoptado el sistema mixto para el registro de marcas, el

cual combina el sistema atributivo o registral y el sistema de uso o declarativo,
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pues nuestra legislacion reconoce el derecho que genera el uso previo sobre una
marca, asi como el derecho que otorga el registro de la misma ante la autoridad
competente, no obstante, es mediante el registro ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial que se obtiene el derecho al uso exclusivo de una marca.

A diferencia de diversos paises y hasta hace no mucho, en México no se
contemplaba en la ley de la materia un procedimiento de oposicidén al registro de
marcas, a pesar de que diversos Tratados Internacionales en materia de
propiedad industrial de los cuales nuestro pais es parte, contemplan en sus
disposiciones dicha figura, por lo que, con su implementacidn, nuestra legislacion

se esta armonizando con dichos ordenamientos.

Anteriormente, era una practica comun que, aquellos que se consideraban
afectados con el posible otorgamiento de una nueva marca, presentaran ante el
Instituto un escrito libre expresando los argumentos por los cuales consideraban
que no debia concederse el registro solicitado, dicho escrito se identificaba como
observaciones de terceros. Esta figura no se encontraba regulada por la Ley de la
Propiedad Industrial, sin embargo, se entendia que el Instituto las recibia en

atencion al derecho de peticidon consagrado en nuestra Constitucion.

A la luz de los preceptos anteriores contenidos en la Ley de la Propiedad
Industrial, si el titular de una marca consideraba que sus derechos marcarios se
veian afectados con la concesion de una nueva marca, su Unica opcién era
solicitar ante el Instituto la declaraciéon administrativa de nulidad de la marca, una

vez que la misma habia sido concedida.

En ese sentido, con la inclusiéon de la figura de la oposicion en nuestra
legislacién, se concede a cualquier tercero que estime que sus derechos de
propiedad industrial se verian afectados con la concesion de un nuevo registro

marcario o bien, que el signo solicitado incurre en alguna de las prohibiciones
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contempladas por la ley correspondiente, la oportunidad de manifestarse durante
el tramite respectivo, tratando de impedir la concesion del registro solicitado y no
tener que esperar hasta el otorgamiento de la nueva marca para solicitar la nulidad

de la misma ante el Instituto.

Si bien es cierto que la implementacion de la oposicion en nuestro pais es
muy reciente, consideramos que la misma resulta ser un procedimiento un tanto
deficiente en comparaciéon con algunos procedimientos llevados a cabo en otros
paises, pues desde nuestro punto de vista, la reforma implementada debid
contemplar que lo mas conveniente era realizar el estudio de forma de las
solicitudes antes de la publicacion de las mismas en la gaceta, ya que una vez
publicadas, terceras personas podran oponerse a las mismas, pasando por alto el
que durante el estudio de forma se pueda requerir al solicitante para que subsane
alguna omisién o error en la solicitud, requisitos que pueden incluir modificaciones
en la descripcién inicial, cambio de clase o bien, puede ocurrir que el solicitante
decida no dar contestacion y se tenga por abandonada su solicitud durante el
referido estudio, casos en los que de haberse presentado oposicidn, la misma
quedara sin efecto alguno, sin que por ello se realice la devolucién de la tarifa a

quien se haya opuesto.

Asimismo, desde nuestro punto de vista, lo mas adecuado era que para
presentar oposicion a una solicitud, el oponente acreditara tener interés legitimo
para ello, pues dificilmente un tercero que no se vera directamente afectado con la
concesion de un nuevo registro invertira tiempo y sobretodo recursos econémicos
en presentar oposicidon a una solicitud. Aunado al hecho de que la tarifa
establecida para interponer una oposicion resulta elevada respecto a lo que se
paga por una solicitud de registro de un signo distintivo, estando el oponente
obligado a cubrir costos elevados para no ser considerado parte interesada en el

tramite y para no tener siquiera la certeza de que sus manifestaciones seran
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consideradas por la autoridad el emitir la resolucion correspondiente, situacion que

puede resultar poco atractiva para los posibles oponentes.

Consideramos que la implementacién del sistema de oposicion debe
garantizar a los usuarios del sistema de propiedad industrial, asi como a los
titulares de derechos previos y a los consumidores finales seguridad juridica
respecto a las marcas que se otorgan y se encuentran en el mercado, situacién
que dificilmente pudiese lograrse con el procedimiento implementado, pues desde
un inicio no se puede tener la certeza de que la oposicion interpuesta sea
tramitada, y mucho menos que las consideraciones expuestas sean analizadas y

tomadas en cuenta por la autoridad, pues ni siquiera se encuentra obligada a ello.

Aunado a lo anterior, no se puede tener certeza del modo en el que se lleva
a cabo el referido procedimiento, pues el mismo unicamente se regula por los
articulos 119 y 120 de la Ley de la Propiedad Industrial sin que se explique a
detalle su proceder. Asimismo, el que el oponente pueda tener respuesta a su
oposicion una vez que concluya el tramite de registro, coloca a éste en un estado
de incertidumbre, pues al ser la oposicién parte del procedimiento administrativo
de registro de marcas deberia tener una respuesta por parte de la autoridad, lo

cual no ocurre con el procedimiento implementado.

En ese sentido, la reforma implementada en la Ley de la Propiedad
Industrial, no cumple el objetivo planteado en el decreto, pues parece ser que
simplemente se reconoce lo que en la practica se identificaba como observaciones
de terceros, pero con un costo para quien desee presentar su oposicion a una
solicitud. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas observaciones eran recibidas
por la autoridad, pero no habia obligacion de atenderlas ni de valorarlas al resolver
sobre el otorgamiento o negativa del registro involucrado, situacion que ocurre con

la oposicidon incluida en nuestra legislacion, pues la autoridad no se encuentra
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obligada a considerar los argumentos del oponente al momento de emitir su

resolucion.

Si bien es cierto que aun y con la implementacién de la oposicion, se
mantienen los mismos tiempos del tramite de registro, consideramos que
independientemente de que pudiesen aumentar un poco los tiempos de respuesta,
el incluir un procedimiento de oposicién entre partes, habria permitido que los
titulares de registros marcarios gozaran realmente de seguridad juridica y, se
ayudaria mejorar el sistema de propiedad industrial en nuestro pais, pues aunque
de este modo el tramite pudiese alargarse un poco mas, con un procedimiento de
tal naturaleza, dificilmente podria cuestionarse el otorgamiento de una marca, ya
que el estudio que se realizara de las mismas no dependeria unicamente del
criterio del examinador, sino que las partes interesadas tendrian una verdadera
participacion dentro del tramite, pudiendo incluso, de ser posible, llegar a un
acuerdo amistoso, otorgando asi, mayor seguridad juridica al titular de un registro,
pues su derecho estaria a salvo desde su otorgamiento, disminuyendo
considerablemente el riesgo de verse afectado posteriormente por un

procedimiento de nulidad.
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