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INTRODUCCION. 

Dentro del amplio rubro de lo que es Ja propiedad se encucmra la conocida como propiedad 

inmaterial. A este respecto dice David Rangcl Medina: La propiedad inmaterial comprt•nde 

ranto los derechos relariros a las prodtJccimies inreh•cnwle.~ dd dominio lireran·o. cienr(fico !' 

anlstico, como los qllt-' tienen por nbjeto las patemes dr imt>nción, las patemes <it' mrjom y 

las paJentes de modelo o dibujo industrial, obras todas ?eneneciemes al campo ele Ja 

índttrtria; además nos menciona: aunque 110 tengan el mismo origen, ni puedan con.ridrrarse 

creaciones intelectuales, /a.r marcas y otros signos distimims como el nombre comercial y el 

m'iso comercial también encuemran clusificación udt•cuatiu t'n el cuadro dt• la propiedad 

inmatf'rial, puestn que los dNtchos que fe son rdmims retaen i1:.ualmeme .whr(• objetos 

inmateriales. 1 

De lo amerior podcmo'i desprender que la propiedad inmaterial se divide en dos gmpos: 

El primero comprende las obras de la inreli¡:encia y del ingen:,) lwmano que se manifil'SJal: en 

el campo de lar unes y de las ciencias, designándo.Jt• como propiedad inrelecmal o derechos 

de autor; el segun.do gmpo está constituido por las produccwnes que operan en el campo 

ifulustrial y comercial y se llama propiedad industrial. 2 

De estos grupos veamos más derenidamente el segundo donde ~ encuentra el objeto de nuestro 

estudio. 

J, JlWQEL MEOIJ'IA, 0.11i.d. T~k Ü'TcAa 1"ilf'rólrln. L.-u '"""""" '"""''"ª¡,.~ .~ Cr:-.t"1T1alc# '"' Alt%lco. Mhico, 1960. P•t· 90 

.J. ~OEL. Ob. C-11. pq.91. 



La propiedad industrial puede ser definida C-Omo un nombre cn/ectb'o que designa el conjunto 

de ins1ilu1t>s juddicos o leyes que tienden a garan1iwr ta suma de derechos deducidos de la 

ac1irid(J(J índu.s1rial y comercial de una persona )' a a..reg11rar Ja lea/1ad de Ja concurrencia 

industrial y comercia/3 ; a su vez. la propiedad industrial está integrada o constituida por las 

llamadas Prerrogatfras indu.strialt'S que aseguran a su titular, frente a todo mundo, la 

exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva o bien de un signo distintivo. 

Estas prerrogativas scgtín sus fines se ordenan en dos clases: 

A) Creaciones nuevas; y 

B) Signos distintivos. 

Ahora enfocaremos nuestra atención en los Signos disrimil'os. Es1os riendPn a esrablrcer 

relaciones dt• hecho i·entajosas: son utilizados con el propósiro de proteger, de afimzar y de 

extnuler la actividad del empresario y sus relaciones." 

Dentro de los signos distintivos se encuentra Ja marca, junto con el nombre comercial, el aviso 

comercial, la enseña, las indicaciones de origen, Jos sccreros de fábrica, las recompensas 

industriales y la rcpre..,ión a Ja competencia desleal, la cual será el centro de arcnción de csrc 

es1udio. 

A partir de que próximamen[e nuestro p.afs celebrará un !rala.do comercial con Jos Estados 

Unidos de Norteamérica y con Canadá. se presentarán situaciones de hecho que lcndrán una 

repercusión en los sistemas jurídicos de cada uno de cslos Estados. El intercambio comercial 

conlleva a la rrasfcrencia de producros y servicios. los cuales son protegidos por Ja ley de su 

correspondien1e país. 

J, RANGEL. Ob. Cit. pir.101 

,.RANGEL, Ob. Cil. p1f.IOl. 



Uno de los medios de protección de dichos productos y servicios es que las marcas que 

ostentan estén debidamente registradas como taJes. 

El registro de una marca en los diversos paises requiere de un procedimiento instiluido por 

cada Estado. en Ja mayoría de los casos en forma unilateral. lo cual se trnducc en un obstáculo 

a un prOOucto o servicio que pretenda ingresar del extranjero a dicho país y que se le 

reconozca el derecho de propiedad inmaterial que ostenta en su país de origen. 

Motivado por lo anterior, este trabajo analizará el registro de Ja marca en nuestro país, así 

como revisar la legi~lación de Canadá -vecino nuestro con el que guardamos un inrcrcambio 

comercial crccil!ntc y que próximamente se verá incrementado .:orno consecuencia del Tratado 

de Libre Comercio (TLC)- para poder ver las posibles diferencias que en ambos sistemas 

legales se presentan. 

Antes de abordar concretamente el estudio de las nlarca.s y su registro, es conveniente hablar 

un poco de Canadá. país que en muchas ocasiones es casi de~nocido para nosotros, con lo 

que podremos dilucidar con mayor objetividad el problema planteado por esta tesis. 

México y Canadá tienen prevista en su legislación federal la tutela de la propiedad industriaJ y, 

por consiguiente, el control en materia de marcas. 

Es por demás hablar de las caractcrislicas del Estado mexicano ya que convivimos en él todos 

los días y fácilmente se puede obtener información sobre éste, no así del canadiense, el cual, 

por ser extranjero, podría causar mayor dificultad en su estudio. Por lo anterior sólo se 

abordará el análisis de Canadá en esta introducción. 



Canadá es un Estado Federal Parlamentario, con un sistema democrático de gobierno. Tiene 

una superficie de 9'997 ,000 Kilómetros cuadrados. Se integra por las provincias de: Alberta 

(Edrnonton), Columbia británica (Victoria), Manitoba (Winnipeg), New Brunswick 

(Frcdericton), New Foundiand (Sain-Jean), New Scotia (Halifax), Ontario (foronto) -que es 

donde se encuentra Ottawa, capital del Canadá-, Prince Édouard Island (Charlottctown), 

Québcck (Québcc) y Saskatchewan (Rcgina) y los territorios del None (Ycllowknifc) y del 

Yukon (Whitchorsc). 

Existen por lo anlcrior diez gobiernos provinciales, cada uno de los cuales está encabezado por 

un teniente gobernador, representante de Ja Corona Británica, y compucslo de una Asamblea 

Legislativa colectiva. La provincia de Québcc tiene además. un Consejo legislativo de libre 

dcsign3ción. Los idioma!> oficiales de este país son el inglés y el francés. 

Los gobiernos provinciales tienen a su cargo asuntos internos como educación, legislación 

laboral, derechos de la propiedad y salubridad. Cada provincia tiene sus Tribunales de Justicia 

que van desde juzgados de primera i.nstancia hasta cortes supremas provinciales. 

El sistema de gobierno de Canadá ha pasado por dh'e'SllS ewpm: la admi11istració11 patronal, 

la monarquía aurocráiica, la administración militar, la administracM11 civil regulada por las 

leyes de los siglos XVII y XVIII y, finalmente, el gobierno elegido por el pueblo y responsable 

ante sus e/ectores.5 

Canadá tiene un sistema de gobierno parlamentario cuyo origen se encuentra en el E~t.atuto de 

la América Británica del Norte de 1867, que unió las tres provincias inglesas de Norteamérica 

(Canadá, Nueva Brunswick y Nueva Escocia) en un sólo país dividida en cuatro provincias, y 

'· Ca11add. Gu/d <>ftdiJl <k llU rewtdmr>nt'l iJrruak-1 y pro&rrsM rultttUJ. 

frcpar"llln por: Can.adi Yur Boot.. HanJboook 1nd Libm)' División Domi~on &ruu oí su.u-ti". Otu.w1. Canadi. 196'4.P..hlic•do bajo la 

dirección del ministro de como:l\:1<1.C1n.adi Ou(a oíici1I. Pae.56 



que establece: Hubrá un parlamenro en el Canadá, compuesco por la reina, la Cámara alta o 

Senado)-' la CJrw.ra de los Comunes. La reina de Inglaterra también lo es Je Cantulá )'. como 

taf. jefe de Esrudo que reina pero no gobierna. 6 El representante de Ja reina en Canadá es el 

Gobernador general, nombrado generalmente cada cinco años. a instancia y n .. -comendación del 

Primer ministre. 

Aunque generalmente se considera al Estatuto de la América del Norte británica como 

Constitución de Canadá, no es ese el único instrumento jurídico por el que se rige Canadá. En 

su sentido más amplio la Constitución del Canadá incluye otras piezas legislativas del 

Parlamento del Reino Unido, como son: el Estatuto de Westminster de I 932; leyes del 

parlamento de Canadá relativas a asuntos tales como la succsil'in del trono, la trasmisión de la 

corona, el Got<mador General. el Senado, la Cámara de los Comunes, las c1rcumcnpcioncs 

electorales, las elecciones, los tírnlos del soberano, y otras leyes de las legislaturas pro\.·incialcs 

relativas al gobierno y a las Asamble.as legislativas de las provincias. Otros documentos 

escritos como la Proclama Real de 1763, antiguas instrucciones a los gobernadores, cédulas 

reales para i.:rear los puestos de Gobernador y de Gobernador General y dL~retos ministeriales 

dictados desde que se promulgó el Estatuto de la América Británica, forman parte, ao;imismo, 

del sistema constitucional canadiense. 7 

El poder legislaúvo del Canadá reside en la Cámara de los Comunes. 8 Li. Cámara de los 

Comunes se compone de 264 diputados, incluyendo a los Ministros y el Primer Ministro. Los 

Diputados son elegidos por sufragio popular y por un mandato de cinco años; pero el Primer 

Ministro suele comocar a elecciones antes del fin de rse perfodo.9 

6. OUZMA."" FSUlD.. Mutín Luit. EJ CanoJ.i, f'<'llrird y uc,_.,,¡d, Mtiti~o. 197). P.1. :?O 
1.G:uiaJJ.G«J,,.,~ oo.~i1.P.1.s1 

B. OUZMAN FDR.Dt. M.utfo Lui1. Ob. Ci1. Pa¡. 20 

9. GUZMAN FERJt.EJt. M1r\In Lui1. Ob, Cil. 1111.20 
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Al Parlamento de Canadá le corresponde todo lo relativo a la dirección de las fuerzas armadas, 

reglamentación del comercio, sistema bancario, crédito, monedas, quiebras, derecho penal, 

servicio postal, pesqucrias, patentes y derechos de auror, censo y estadística, recaudación de 

impuestos y, en materia de comunicaciones, asuntos tales como navegación, ferrocarriles, 

canales y telégrafos. Además, el Parlamento tiene autoridad en asuntos que no están asignados 

espccificamente a las legislaturas provinciales. 

El Senado se compone c.lc 102 senadores, nombrados por el Gobernador General a 

recomendación, también, del Primer Ministro. La/unción del St•ruulo l'S examinar y aprobar o 

rechazar roda la legislación que pasa la Cámara de los Comune.r. lll 

El poder judidal C!. inckpcndicntc y se CJCrcc a través de la Suprema Corte de Justicia, el 

Tribunal de Cuentas y Jos tribunaJcs de justicia, cuyos magistrados son nombrados por el 

Gobernador General, independientemente de ambas cámaras. 

Los tribunales canadienses son organismos independientes ya que cada provincia tiene sus 

juzgados de policía, de distrito y de condado, además de un Tribunal Superior. Exist~ el 

derecho de apelación contra las sentencias dt! Jos tribunales provinciales ante Ja Corte Suprema 

del Canadá. En la escala ft!dcral existen además el Tribunal de Hacienda que tramita los pleitos 

presentados por la corona o contra la misma~ y cuyas decisione'i se pueden apelar ante Ja Corte 

Suprema. TOOos los jueces, excepto los magistrados de policía y jueces de los Tribunales de 

Sucesión de Nueva Escocia y Nueva Brunswick, son designados por el Gobernador General en 

consejo. 

La Legislación Penal y el procedimiento criminaJ caen bajo la jurisdicción del partamento 

federal. Las prm·indas administran la jllsticia en sw terrirnrins, lo que incluye /a 

organización de lmjuzgados cil'i/ )'penal, y el establecimiemo de procedimientos cfri!es.11 

10. OUZMAt" FERRER. f,f111fn U...l1. Oh. Ci1. r.1.lO 
ll.~.c;..Jao.ftdal.Obci1.1'11165. 



Es necesario añadir que durante la elaboración del presente trabajo se suscitaron algunos 

h~hos dentro de Canadá que creo conveniente mencionar. 

El 22 de agosto de 1~2 el Primer Ministro de Canadá, Brian ~1ulroney, anunció un acuerdo 

unánime entre los primeros ministros provinciales, los representantes de los territorios y de los 

pueblos autóctonos. !.Obre un proyecto de reformas constituc1on:lle~. 

Entre muchos aspr...~tos. dicha reforma prevé las siguientes cuestiones: 

l. Una reforma al Parlamento en la cual se establt.~c un nue\ o Senado con nuevos poderes y 

con igual número de senadores por provincia y un senador por territorio: así también el 

número de curules en la Cámara de los Comunes se aumentará para algunas provincias, tales 

son los casos de Ontario (15), Québcc (15), Colombia Británica (4), y Albcna (2), lo que 

eleva el total de diputa.dos a 337. 

2. Una revisión de los derechos autóctonos, que incluye el derecho a tener un gobierno propio 

y la creación dl! un ccrcer mvel de gobierno. 

3. Una rcdcfinición de los poderes entre Jos gobiernos fcderaJ y provincial que establece una 

transferencia a las provincias que lo deseen, de los poderes de gasto del gobierno fcdcrnl con 

respecto a la vi.,.ienda. el esparcimiento, los bosques. las mmas, el turismo, los asuntos 

urbanos y la capacitación de Ja mano de obra. 

4. Un acuerdo en principio para disminuir las barreras arancelanas entre las provincias. 

5. Finalmente. se reconoce el carácter de socícdad distinta de Québcc y el compromiso del 

gobierno federal de prolcger los derechos de las minorías francófonas fuera de Québcc y los de 

las minorías anglófonas en Québcc.12 

Aunque estas refonnas aún no se realizan, los diversos sondeos rcaliz.ados durante julio y 

agosto de 1992 en Canadá demuestran que sin duda se llevarán a cabo dichas modificaciones a 

ta Constitución canadiense. 

IJ. CtNA.DlAJV,4. Boklla Wf,,.._,.,o J.t 1.11 Eml>1j.ila de Can.1d1 Mi!uc.,, \\19) P.1.l 



Ahora bien. para comprender aJ Canadá contemporáneo r su vinculación con México es 

necesario re.calcar que su comercio exterior es una parte esencial de la vida económica y del 

modelo de vida de su población. Quizá si adelantamos algunas cifras se revele con más 

claridad la amplitud del fenómeno: durante la década de los ses.cntas, este país ocupó el quinto 

o sexto lugar mundial en cuanto al valor del comercfo exterior. Su paniciptJción en el co~ 

mercin mwuliu/ se ha multiplicado. 13 

México es el socio comercial más importante de Canadá en Amt!ric.a Litina. El comercio entre 

Canadá y México ha aumentado significativamente desde mediados de la décad1 de 1980. El 

intercambio de mercancía alcanzó los 3 mil millones de dólares canadienses en 1991 y las 

exportaciones durante los primeros meses de 1992 crecieron casi 76 por ciento en comparación 

con el mismo periodo del año anterior. Canadá exportó 231.8 millones de dólares en 

mercancías a México en enero de 1992, lo que representa un aumento de 100 millones de 

dólares durante ci mismo periodo de 1991. Durante los cinco primeros meses del año pasado, 

las exportaciones canadienses a México aumentaron más del 100 por ciento en relación i\I 

mismo período en 1991. 

Las perspectivas de aumentar las relaciones cconómic...u ron México se han incrementado 

des.de 1988. año en que el gobierno mexicano pus.o en práctica medidas radicales para 

solucionar la seria crisis financiera. 

México es una fuente importante de suministros para el merca.do canadiense. Según 

estadísticas. el monto de exponacinnes mexicanas ascendió a más de 2,500 millones de dólares 

en 1991. CcL'il el 75 por ciemo de las importaciones canadienses prm•enienres de M~xico ya 

13. OUZMAN FER..RD.. M1rtln Luu. Ob. 'it. P.¡. 611. 



entran al pafs libres de impue.sros, gracias a la cotulición d1..• la nación más fin·orecida y al 

Pacro .'4:wom0\..;/(srico.1• 

El pa"'do 12 de agosto de 1992 concluyó con éxito el complejo y arduo proceso de 

negociaciones del Tratado Trilatcral de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 

Canadá. Para Canadá las grandes ventajas de este acuerdo se reflejarán en el acceso más 

amplio al enormt! mercado norteamericano, incluyendo la creciente economía ml!xicana, y el 

mantenimiento de los signiticatívos beneficios del TLC bilateral que ya tenía cclcbrndo con Jos 

Estados Unidos. 

Una vez conocidos algunos antecedentes de relevante importancia sobre Canadá, se pasará al 

estudio de las marcas y su registro. Esta tesis se encuentra dividida en: la prcscn1c inlro

ducción. seis capítulos, y I~ respectivas conclusiones. En el capítulo primero !>\! habla del 

sistema legislativo que tendrt!mos como marco para elaborar el corrcsJXlndicntc estudio. El 

segundo se refiere a conceptos fundamentales de la marca. El tercero entra ya al estudio del 

sistema rcgistral de la marca. El cuarto refiere las obligaciones y derechos del titular del 

registro. El quinto señala los modos de concluir el registro y en el último capítulo :i.c analiza la 

cuestión penal que implica la usurpación de derechos marcarios. 

14. Cti'iADIAI«. oti. Cit. PI¡., 



CAPITULO PRIMERO 

SISTEMA LEGISLATIVO SOBRE 
MARCAS VIGENTE EN l\IEXICO Y 

CAN ADA 

l. Leyes nnclonales 

Con el dcsarrnl/o de Im camhios inremaciona/es la imponum:ia de las marcas ha ido en 

aumento. En el cuadro de las exponaciones, la marca represenra el elemento más importante 

para atraer la clientela extranjera.15 

Algunos autores, al respecto de la integración mundial en bloques económicos (mercado 

común), señalan que 110 era de asombrar que con motim de la creación del mercado conuín, 

las autoridudt>s dt' los pu1ses mic•mbms hayan scmido la ru.•cesidad de rebasar una nue\'a etapa 

con visws a la unificación de sus legislacionrs imanas en maierias de marcas. la coe.xi.uencia 

en los 1/iferenres paises del mercculo común de marcas incluso idénticas, pero sujeuu a ft•

gislaciorzes diferenH•s. wnro t'n lo concernie111e a su mlide:: como a la L'Xt1•tL'ii{m dr rn 

pro1ecció11, y suj:!ltl CLHmismo a las irurrpretacione.'i jun·spmdenciales mJs dfrersas, ari¡:ina el 

emnrpecimiemo de la libre circulación tle los bienes. lo cµa! t'S, según se sabe, uno de los 

ohjeros del mercado com1.ín.l6 

Así pues, si México y Canadá (junto con Estados Unidos) integraran un mercado común 

deberán tener una legislación marcaria similar. 

Para un estudio más cuidadoso del tema de la tesis. es conveniente señalar cuál es la 

legislación que en matcna de marcas está instituida en los sistemas jurídicos de Mé~ico y 

1,5, M. Cho•rulC. l./.Jn:.U J.-jdbn.ca ~ ""'n:<Jdo comú.rl, en Rtl~JUI l'l'IUl(an<I Jt 1.1proplcJ,Jd 1t>Jill/t1al )' arr!H1ra No.]. Mé'<j.;;o D.F 

Eno:rn·juninl9M.afloll.(l·IOS. 

16. M. Cha.,.annc. Ob. Cit. p. IOfl 
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Canadá. Empezaremos a señalar que en México la regulación di! Ja3 mar..:as 5C t!ncu~ntra 

consignada en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial tLFPPl). publicada en 

ef Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991. De esta ley se presenta al tina\ 

una transcripción de los anículos que se refieren a la regulación de las marcas y su registro. 

como Apéndice # 1. 

En Canadá existen dos leyes a nivel federal que abordan la materia de marcas y de su registro. 

En primer lugar la ley de /rJ Marcu Nacional y Corrccra Denominacidn que se cncul!ntra 

consignada en el cuerpo de los Estatutos Revisados de Canadá d.: 1985. en el volumen sexto 

bajo el capítulo N-18 ( THE NATlONAL TRADE-MARK AND TRUE LABELLlNG ACT. 

CHAPTER N-18 OF REVISED STATUTES OF CANADA. 1985). 

Esta ley se compone básicamente de las siguientes ocho p;U1es: 

1.- Título corto: cómo ser.i denominada la ley en una forma abreviada para ¡Xlstblt!s 

referencias. 

2.- Definiciones: es un glosario de ténninos <\cerca de lo que s.c debe entender sobre algunas 

instituciones en esta ley enunciadas. 

3.- Marca Nacional: hace referencia a la marca de comercio nacional. 

4.- Reglamentación a,\)!rca de la aplicación de la Marca de Comercio Nacional. 

5.- Descripción correcta de las mercancías. 

6.- Funciones complcmcnrarias del Consejo Nacional de lnvesligación. 

7.-lnforme de los productos analilados. 

8.- Infracciones y sanciones. 

La otra ley es la Ley dt• Marcas que hace referencia a las marcas de comercio a!:ií corno a la 

competencia desleal. 

lgua1 que la anterior, ésta se encuentra incluida en el cuerpo de los Estatutos Revisados de 

Canadá de 1985 bajo el volumen ociavo, capítulo T-\3 ( TRADE-MARKS ACT. CHAl'TER 

T-13 OF REVISED STATUTES OF CANADA, 1985). 
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Sobre esta última ley basaremos el sistema registral de marcas en Canadá. ya que es aquí 

donde se consigna todo lo relacionado con marcas y su registro. 

Esta Ley se integra de 66 secciones o artículos. 

Al final de esta lcsis se inclu}C también un apéndice, el# 2, en el que se trascriben en inglés 

las disposiciones que se utilizan en los diversos capítulos relativos a la ley canadiense. 

2. Convenios intenmcionales de los que hféxico y Canadá fonnan parte. 

A continuación se enumeran los instrumentos jurídicos relacionados con Ja regulación de 

marcas, de los que México es panc junto con Canadá a la fecha: 

A.- Tratados Bila1eraks: 

Desafortunadamente, Canadá y México sólo tienen celebrados algunos tratado sobre 

transferencia de tecnología o patentes, y queda Ja cuestión marcaria sin una regulación precisa 

entre ambos pa.iscs, por lo que nos tenemos que remitir a los tratados n1ultila1erales. 

B.- Tratado> Multilaterales: 

En este rubro se encuentra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas (1900); Washington (1911); La Haya (1925); 

Londres ( 1934); Lisboa ( 1958). y Estocolmo (1967), enmendado en 1979. 

Canadá es miembro de Ja Umón Internacional para Ja Protección de la Propiedad Industrial 

(Unión de París) a partir del l2 de junio de 1925 y México a partir del 7 de sep1iembre de 

1903. 

Los principios esenciales del ci1ado convenio aplicables a las marcas son: 

A) De asimilación a los nacionales o de traro nacional: esre principio con.sisre en que los 

s1ihdiros w1ionútas tirnen el derecho de obtt•ner de cada p<ifs de la Unión .rn asimilación a los 

nacionales o el trato nacional en müleria de propiedad i!Ulustrial; es decir, el unionista Jendrd 

12 



abienos en cada uno de los paises de la Unión dos categnn'as de derechos: J J Los derechos 

reconocidos por las leyes inrerntLr a /o.r ruu:ionale.f, sin discriminación a/gunn. y 2) Los 

derechos n·conocidos especialmtntr por la Conwnción. Esto sin pe1juicio que el unionista 

cumpla con lusforrnalida.des y cnn<liciones impue.uas en esllJ fn{llt'ria a los na1..·ionales". 

B) De inde~ndcncia: el Júbdilo unionista que e/ecrtic w1 regzsrro o depósito en un pafs dt• la 

Unión es rotalmenre indept•miieme dr! re,f!htro o depósiw efi•ctuado en el país de ori¡:en o en 

otro país cil• la Unión; e'S 1kcir. nn exwe l'inculación jurldica alguna. IK 

C) De la protección tal cual es: el unionista que tiene h1 propiedad de su marca regulanneme 

registrada en rn pafs de origen puede obtener la protecci1'ln de su marca ~tal cual t'S" en los 

pafses dt• Ja Unió11.J9 

D) Dd dc:'rccho de prioridad: consis!c en que el unioni~ta que haya efectuado regularmente el 

dcpósiro de alguna marca en alguno de Jos paises de la Unión, disfruta de un derecho de 

prioridad de <>eis me.ses para efectuar el dcpó5ito de dicha marca en alguno de los pajses de la 

Unión. 

Al final de esle trabajo. como apéndice # 3, se trascribe la parte del Convenio de París 

revisado en Estocolmo en J 979, que se refiere a la IU!cla de las marcas. 

3. Otros instrumentos legales que son aplicables en materia de marcas en ambos paises. 

Aquí se señalan disposiciones legales que no son propiamente leyes, pero que se aplican como 

disposiciones de Derecho en materia de marcas: 

17. NAVA NEGRETE. Ji.mu D(r·,.;>.n d~ tas 1t1an-.u. M~U~o 19U. E.lilntitl Ptmvt p :?IJ 

IR. NAVA Nt.GRJ:.TE. Ju010 Ob C'11 p.:?J.4. 

19. NAVA NEGRETE. JutUI Ob C'11 p 21S. 
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Arreglo de Si::.tJ del IS de junio de 1957, relaJim a la du.sijicacicSn inunuicivnal dt• los 

productos y sf!r.icios a los que se aplican lw marcas. 

México utiliza esta clasificación sín ser parte de este arreglo. más adelante estudiarcmo~ rnn 

mayor detcntmJ~nto dicho arreglo. Canadá tampoco es un Es1.2do parte de este instrumento. 

Sin 1legar a ser instrumento obligatorio, México y Canadá están próxímos a celebrar un 

programa de cooperación por el cual se pretende dotar a nucslro país con una base de datos 

que contenga :as marcas inscritas en Canadá, ésto con la finalidad de que la autoridad 

mexicana tenga a la mano una herramienta de consulta ciei:tiva para posibles referencias 

necesarias. 



CAPITULO SEGU1\'DO 

CONCEPTOS FUNDAME~'TALES 

l. Concepto de marca 

En un plano doctrinario existen diversos conceptos de Ju que C!> la marca, por ejemplo, st: dice 

que debe comprenderse como todo signo cualquiera que el sra. que sirl'e para dis1i11g11ir la 

indfriduali.:adón de ww mcrcancfa, sr11 ma1111factumda pnr un fabricanrr, St'tl simplememc 

i·endida por 1111 comaciame. 

Otro!"> autores dicen que la marca es todo .ü~no Jistintim colocado _f(1cull!Jtim11wmt• l'fl los 

productos y anfculos de las indu.scrias en ~enaal, para ideruificar/o.t y difcrenciarlm de mros 

idénticos o semeja1Jtes de origen dfraso, 

También se dice que la marca es rm signa pc1ra distin!?Uir. Se nnplea para sellaltlr y 

carac1en·zar mercancías o productos dt• la inJu.\lria, difi•rt•nciárulnlos de otros. Tiene por 

objeto la marca, protc¡.:er las mernuf('r(us poniénJolw 1.11 ahrigv dt• la rnmpeu•ncia dcsftoal 

mediante la idernificaciún. fután dt•stinadas a t•jpec:ialiwr los prcxluctos t•n que jt• wan y u 

irulicar y garantizar su procedencia.in 

Para algunos otros estudiosos la marca e.'i el medio principal para atraer la clientela hacia una 

n mds mercanclas de la hacienda, indi1,:idiwliwrulo las men:ancías iguales o similares. 
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La marca<'.\ el .s(cno que distingue 1m pmducw de orro o un .sen·icio de mro.11 

Yves Saint·Gal sostiene que en el planv juridico la marca puede ser definida como un signo 

distintivo que permite a su titular (fabricante o comt:rciantc) distinguir sus procbctos (o 

servicios) de los de su competencia. /A marca es. pues. un signo de adhesión ll la cliemda.22 

Alfi>1Lrn Giambrocmw comidera que fa marca t'.'i cua/q1úer sig'w distintim apfiúldn al 

prndrKfo o Jijudo <'ll rt'lacilm al producto, q1u• .H'Cl en ,1;rado ral, de distin.~uir f'i prnduno 

mismo de mro.s Jimilares exiJtenrt•s en el comercio.1.J 

E.r; todo si~no o medio matcn'a/ que pennile a cualquier personuflsica n jurfdica, di.\ringuir los 

productos que e/ahora o expende, a.s( como aquellas actl\'ldades constsrente.r; L'fl sen·1cins de 

mros iguah•,., o .'>fmi/art'S cuya finalidad inmrJima es la dt! atraer la cliemela y después 

En la ll'gislación vigente: 

En México l~t Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial, en su artículo 88 

scña1a: se t•nth•ndt• por marca u todo .\igno \'isible que distingue productos o st~n·ic:ins de otros 

1/e su misma e.\pecie o clase en l'i mercado 

En Canadá la Ley de Marcas de 1985 en su sección o articulo 2o. nos dice: marca es: 

ll. OTAMENDI. for¡e Otrr<hfl dt m<1rrru.Bueno1 Airo, Ar¡cnLina. 1954. p.1. 

2J. NAVA NEGRETE. Ju~n. Ob. Cíl. p.14). 

lJ. NAVA l'IEORETI:. Ju11.o Ob. Cit. r.1"44. 
l-4. NAVA t'llECiRETt:, Jullo. Ob. C•I· p.141 
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a) Una TTUJrüJ que es usada por una persona con el prup(Jsiro de di.Hinguir macu11cfas 

(producros1 o sen·icios, manufacrurados, ~·endidos, alquilados o ejccwado.s por dicha persona, 

de'la.s mercuncfas o servicios mamifacrurados, ~·endidus, alquilados o ejc·cwl.Ulos por orros. 

bJ Una marca de certificación. 

e) Un signo disrinti\'O. 

d) Una marca de proyecro o propósito. 

Como se "e en la legislación canadiense, se especifica que la marca es un signo distintivo, ésto 

se desprende c!el propósito de su uso y también de lo consignado en el inciso e) del citado 

artículo. 

2. Antecedentes hl\1óricos 

A continuación daremos una visión histórica de la marca. desde el pumo de vista de su empico 

y regulación en México y en Canadá. 

En el México prehispánico los irulfgenas eran poserdores de una recnnlogfa que cubría sus 

necesidades o sarisfacrores económicos y por lo ramo su alto grado de perfi•cció11 e11 las anes e 

industria.'!..( 

Se sabe que los habiranres del Análmac emplearon algunos medio;¡ materiales que 

individualizaban .su condición o clase .social: por ejemplo la collera, que ser\'(a para 

identificar al mal esclavo. En Ja huasteca hubieron diversas categorías sociaJcs v don Manuel 

l!.HAVA. l"EGRETE. Ju.ta. Ob. Cil. p.J 
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Touss.aint no'> informa que eran tres: /ns se11nres, Tlahuan,· los hidalgoJ, Tiacham, y los 

caballeros, Pipihuan. 1fl 

Los ejemplos. anteriores percatan el uso de esos ml'<iios de distinción. aunque rudimentarios, 

Jos cuales servían de identificación o de marcas. 

Durante la conquista se presentaron algunos signos como el empleo de las marcas rraspart.'ntes 

de agua ojili~rana hispana 11 y el empleo de las marcas ele fuego, que para su impresión se 

utilizó('/ hit'rro, que era cl~·sconocido por los ifldfgena..'i.~g 

Las marca'í de fuego l'fl los /ibrus empc:.aron " 1mJrSt' en el siKlo X\!l/, t•sws marcas eran 

hechas de fuerro o en bronce que calentaban al rojo ril'O para aplicarlas en los eones 

supt•riores e inferiores de loJ /ibrns.19 

Algunos autore!!. afirman, refiriéndose a los signos que uuliz.aban en la Nueva España: es 

indudable que no podemos asignarle a lm sellos o pintaderas el cardcter de marcas dt• 

productos, pero si atribuirles o rrcmwcerles alguna de las an·pciones del ténnino marca, pueJ 

de acuerd11 a rns finalidades, r>s sc•guro que comtimyt•11 t•I cJIU<'et>denre de las actuales marcm 

de control o Jt'i/OJ. 30 

Con Jo anterior podríamos decir que conocemos los antecedentes de las marcas en nuestro país, 

aunque ésta se.a muy breve y somera. 

Por lo que rcspt.--cla. a Canadá, los antecedentes legislativos son los siguientes: 

El sistema de regulación de marcas del Canadá encuentra su origen en el sistema británico. De 

Inglaterra se pueden mencionar corno Jos primeros ant~Wcntes sobre la regulación de marcas: 

Thc Mcrchandise Marks Act de 1887, 1891. 1911 y 1926, y la Tradc Mark Act de 1914, 1919 

26.NAVA NEGR!:TE. Jul'lo. Ob. Cit. r· .t J ~ 

Z1.NAVA NEGRETE. foJto. Oh. Cil p 12 

JR.NAVA NEGRETE. Juaio Ob. C11. r.ll 

l9.NAVA NEGRETE. Jul'lo. Ob. Cil p.ll. 

JO.NAVA NEGRETE. Jullo. Ob. Cit. p.6. 
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y 1938.JI Es por demás decir que las resoluciones di: la Conc FcdcrJ.l del Canadj han 

originado constantes modificaciones a las regulaciones para la protección de las marcas, dichas 

rerotuciones dieron origen a la creación de la Ley de Marcas de 1953, la cual estuvo \igentc 

hasta el año de 1985, fecha en que entró en vigor la .actual Ley de Marcas de Canadá. 

3. Funciones de la marca 

FINALIDAD 1' FUNCIONES DE lA MARCA. 

Al hablar de las funciones y finalidad di! las marcas nos tenemos que remitir exclusivamente a 

las consideraciones doctrinarias de algunos aulorcs, ya que dependerá la interpretación del 

autor sobre las normas de dere.chos que la marca tenga o no. determinada finalidad: así pues, 

de acuerdo al autor suizo Marti'n Achard, las funciones de la marca son: 

1) Función de distinción: la marca sin·e ame rodo para Jisringuir ll'1 pmJucw de orm 

producto del mismo género, ya .~ea que éste último /lew orra marca o c¡1u• nn llrre ni11gw10. 3 ~ 

En Canadá se regula formalmente esta función de distinción, a3Í se puede ver en el artículo 2o. 

que habla de lo que considc1an como un Distintivo y dice en relación a una marca de 

comercio: una marca de comercio actualmente distingue de otros. artículos y servicios en 

asociación. los cuales son usados por los propietarios de los artículos y servicios. y es 

adoptado para distinguir a éslos de los anteriores. También habla expresamente de lo que 

constituye un signa disrinriw. el cual podra ser: 

(a) la fonna de los artículos o su contenido, o 

Jl.R.O. U.OVO M.A •nd THt:: LATE F.E. BRA\' K.C KE.R./..Y'S. Llw r>/tnati.A-1 tra.i'"""'" l..ondon 1951. p.I. 

Jl.MARTIN·ACHAAO, EJmond. Ob. C11. r 34. 
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(b) el modo de la envoltura o Jos paquetes de anfculos. 

Es en si Ja apariencia, Ja que es usada por una persona con el propósito de distinguir como tal, 

anicuil)S y servicios, manufac1urJdos, vendidos, arrendados. empicado o pr~stado por él. de 

otros; manufacturados, vendidos. arrendados, empicados o prestados por otros. 

2) Función de protección: desde el punlo dt' lÜta dt'I tirular de fu marca, t'sta tienr por 

objeto proregalo contra sus competidores. Ella pennite al producror que sus producto.\ sigan 

en el mtrcado y que pueda controlar su d(fusión. 33 

El comprador tendrá un medio dt' entrar en relación con el produl'tor. no porque lu marca 

indiqur siempre el nnmbrt' de t'.'ill' tí/timo, sino porque/ad/ita p11r lo ml!1ws .HL.'i pesquisas. 34 

Esta función se reconoce en Ja legislación canadiense en el anículo 2o. de la Ley de Marcas y 

en México en el articulo 87 de la LFPPI. 

3) Función de indkación d{' procedencia: ésta es la esencial finalidad dt• la marca e11 t•l 

cnncrpro clásico h•gal dt• la misma, l'll tamo t¡w· Jr t'mplca p1imordialme11tc para dar al 

probablt• comprador una indicaéió11 .robrt• la proct•dt•ncia Je los prod11c1os. 

La Función de señalar Ja proveniencia de la'i mercancías se haya condicionada a que el signo 

realice efectivamente su función individuali1,adora, pues sin el carácter distintil'O la marca 

p11ede promcar con/11.o;iones entre IM ronsumidores tJcrrca del orign1 de la mercanda. 3 ~ 

Canadá establece concrc:tamcnlc esta función aJ regular Ja Marca Nacional en la Ley de la 

Marca N~cional y Correcta Denominación, pero e~ mas explícita en el artículo 10 de Ja Ley de 

Marcas. 

Jl.DAVIO RANOEL MEDINA. Ob. Cít. r in. 
J.C.MARTIN·ACHARO, E.Jmon<l. Qb. C11. I'· J9 

35.RAJ'llGEL MEDINA, O.vid. Uti. C11. p.17J 
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4) Función social o de garantía de calidad: al muar de la finalidad de la marca, ésta es 

considerada por Pouillet como una garanrfa para el consumidor y para el fabricante,' para el 

conswnidor, porque está asegurado de que se le da el producto que quiere comprar; para d 

fabricall!e, q~ encuenrra as( un medio de distinguirse de sw- competidores y dt• ajimiar el 

valor de .sus productos. J6 

Por lo general. el público consw11idor considera que los anfcu/os cubienos por la misma 

marca, tienen caiidad st•mejanJe.31 

En la Ley de Marcas se establece esta función en el articulo 2o. y en México la LFPPI en su 

artículo 139. 

5) Función de propaganda: la a1racción puhltciraria de la clit•nJe/a se opera en fonna directa 

por el conocimieruo que el público tiene de los anfcu/os. prrcisamenrt por medio de /ru 

marcas que lo idenrijica. Si di' una manera especifica e inmecliara la finalidad de la marca 

consiste en idtruijicar la.s mercancfas, dicha idenrificaci6n implfcirameme proJuct· la 

formación de la clienJela.n 

El valor de la marc.a como elemento de propaganda para el producto, está sujeto a ciertas 

condiciones entre las que destaca el uso o Ja explotación. También son factores determinantes 

de Ja función publicitaria ciertas circunstancias de hecho que en cada caso varían. como por 

ejemplo su originalidad, su forma, su presentación o la elocd6n de las palabras que Ja 

componen. 

Se deriva esta función de la lectura del articulo 89 de la LFPPI y del articulo 2 de la Ley de 

Marcas de C=adá. 

3'.R.ANOEL Mll>C'i'A. O.vid. Ob. Ci1. p. 177. 
JT.MAATTN·Aau.aD, Edmond. Ob. C<i. ¡i.U. 

Jl.Jt.ANOEL MEDttfA. O.vid. Ob. C-11. p.171. 
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6) Función como medio de control para el Estado: ya que por medio de 1a marca el Estado 

puede conocer información sobre los prcxiuctos o servicios que ésta ampara. 

4. Caracteres de la marca 

Al Esenciales 

Toca ahora referirnos a ta exposición de los atributos inherentes a la marca, atendiendo a las 

consecuencias jurídicas (es conveniente decir que algunos de los caracteres que a continuación 

nos referiremos actualmente sólo licne una connotación doctrinaria ) que trae consigo la falta 

de uno o más de dichos requisitos y según la importancia decisiva de cada una de las 

características del signo marcario para producir su exclusividad. 

Desde tal punto de vista se obtiene una dualidad de grupos de requisitos de la marca: 

caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios. A la 

primera categoría de condiciones, también llamadas de fondo, pertenecen: 

1) Carácter distinth·o: la mayorfa de los amores están de acuerdo en que en drfinitfra, la 

esencia de la marca es1riba en su naturaleza di.stin1h:a, lo L'ual significa que la marca debe 

espt'cificar, inJividuali::ar y singularizar, sea para adquirir y consermr el derecho aclush'O a 

la marca, sea para disfru1ar el con1enido de wl derecho. 

La índole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y wlución de 

multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones individuales y mercantiles 

con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula los citados derechos. 

De esta forma la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita dependerá de este 

caractcr distintivo; tal serla el caso de algunos conceptos de nulidad de registros ya obtenidos, 



el examen de novedad )' el extraordinario de noi.·edad de fa.\ marcus; /t; t1pijicacián de 

múltiples figuras delicti\'a.r atefl/atorias contra Ja pmpiedwl industrial c7ue dt•n\a Je la marca 

registrada, as( como la detenninación r¡ue pre\'i0J11eme la auJoridad culmi11istrll/Í\'a tft>bt> htJL'l'r 

de Ja existencia Je dichos elememos de usurpación; f'/ ejercicio Jt> las acciont:'s civih'J. y 

penales que puedan ejercitarse para reprimir la lt·.\ión de un ¡.:ran 'iector de los dcrcchv.~ 

exclusivos que otorga el registro, y t'n fin, el t>st1ulio : desición dt• conflicrm sotm" 

competencia desleal sun tn<Ít1.S rilas maten·aJ q1u forman f{J cohunna w•nebral e/el Jcn•din 

marcarlo y qut• se sustenum sobre el carácur disrinriw1 de la marca. n 

El caracter distintivo de la marca es reconocido en las lt!gislacioncs mexicana y canadicn!le en 

los artículo 88 y 89 de la LFPPI y 2o. de la ley de marcas respectivamente. 

2) Carácter de Ln especialidad: se dice que para ¡x>dcr gozar de la prolccción legal la ma.rca 

debe cumplir su función diferenciadora. la cual a su vtn, !>éilo po<lrj realirnrsc si la marca es lo 

suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condic1óo esencia.\ dd 

signo se le llama especiafidtui de la marcd, y es de tal mn¡.:niwd la imporrancia de t•:su• 

requisito, que sólo cuando la marca es es~cial cumple s11 fanción de dctenninar productos y 

mercancfos pura que no St' confimdan, indi\"/Jualizámlolos. paniculari;:tinJolos y atc.Hi¡.:uando 

su origen y procedencia. AJ( pues ser e:sfJ('cial la marca denota fundamentalmente <Jue Ja 

misma sea identificable. 40 

La ley c.anadiense se refiere a este caractcr en su artículo 30 de la Ley de Marcas y 4o. de la 

Ley de Marca Nacional y Correcta Denominación, México lo hace en sus artículos 88 y 93 de 

la LFPPI. 

3) De La novedad: un signo sólo pude ser distin1im en tanJo que no lla sido empleado v 

registrado aún, pues de lo contrario no cumplirá su función esencial y ames bien su uso 

provocarla conjiisiones. 

39.R.ANOEL MEDll'IA. O.vid. Ob. Cit. p.IU·tM. 
40,RANOEL MED[!'IA, O.vid. Ob. e¡¡. r.190. 
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La nnvedad como la esru•cialidad, rs un a1riburo .rin t'I cual n.o hay marca. Miís t•n mmaia dt• 

marcas t'I concepto de novedad tl.!ume una panicular caru1,_·rerí'.stica ,¡ue lo dislingue dt•/ 

adoptado t•n mras maurias dr la propiedad ind1istrial ( ... 1 ya que t'I camcter nm·edmo que 

dd signo u exixe .se rt'fien• jimda1111.•n1almentr a las demás mu reas pero 110 a cualq1uera de las 

t'Xi.Helltt'J t'n el mercado, siruJ rt'Spt'Cto a aqudhu destinadas a diferenciar la mfama e/use dt• 

productns. 

La no'r·eclad así coruidatula, no o ahsolura sino rela1in1, puerto que para ser murn, es 

hasranu.' con que la marca difiera de la dt• sus compNidoreJ. De ahí que la primera pre· 

caución que debe tomar quien t•lige ""ª marca t.'.'i asegurarse de que la misma u otra parecida 

no ha sido usada. 

la nm·rdad siMnifica que el signa escogido. para ser idóneo, 110 debe sa ya con11í1m1ente 

conocido como signo disrinrim Út' t•mpre.w competidora."'' 

La función de novedad es estipulada en Jos diversos inci~os del artículo 90 (11, JU, XVI, XVII) 

de la LFPPJ; por su parte, Canadá hace lo propio en los artículos 9o. y IOo. de Ja Ley de 

Marcas. 

4) De La licitud: la /icimJ de la pa!ahra. figura o signo que se adoptt' como marca. ohcdect· 

al principio general tk lJlll' el drrrcho al uso ha de ser compa1ible co11 el derecho dt• !os de

más, a.sf como 1'1 imposible coexiswncia de los derechos sohre el mismo objeto en i·inud de 

tfmlos que se excluyan murUlllTJcnre. 

En las fracciones Xll, XIV, XVI y XVII de la LFPPI nuestro país reconoce este caracter; 

Canadá de igual modo lo reconoce en su artículo 7o. inciso E y 1 lo. de la Ley de Marcas. 

5) De La veracidad del signo: cualquiera que 5Ca el signo elegido, será marca si no contiene 

indicaciones contrarias a la verdad, que pueda inducir al público en error sobre el origen y Ja 

calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en 

engaño en la selección de los productos . 

.Cl.RANOEL MEOlHA, 0.1tiJ Ob. C11. p.19l·l94 
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Si la marca es engañosa no sólo queda fuera de la protección legal. sino que su uso es 

reprimido por la ley por cuanto que c1 empico del signo engañador comlituye un acto de 

competencia desleal reprimido por normas de orden público. 

Esto se contempla en los artículos 90, fr.icción XIV, de la ley mc:\icana y 7o., inciso D, de la 

Ley de Marcas de Canadá. 

B) Secundarios. 

A la segunda categoría, que comprende las relativas a la fonna pertenece: 

1) El carácter racultntivo: la marca constiruye un atniliar para el comercian/e: un elemento 

del que puede disponer para facilitar el cnnocimiento de sus mercancías, libre él, emonces, de 

utilizar o no ese medio de idenr{{icacidn. u 

El principio a que nos referimos tiene sus excepciones cuantío el Esuuio declara ohllxarorw ('/ 

uso de la marca en cienos casos, ésto ca4• fuera de la esfaa puramenre comercial de los 

intereses económicos, ya que la razón de ser de estas marcas está en cunsidl•racinnes dr 

po/icla o de garan1la p11blica, cuando es mayor la ocasión a fraudes o engarlos a los consu~ 

midores, o en otros motivos analógicos.~1 

El caracter facultativo en el uso de la marca se establece en los artículos 2o. de la ley 

canadiense y 87 de Ja ley mexicana, 

2) Lo innecesario de la adherencia: el concepto de marca no está subordinado a la exigencia 

de que se.a adherente aJ producto que ampara, que no pueda separarse del mismo. 

Sin embargo en la ley canadiense se establece en su sección o artículo 4o:(l) Una marca de 

comercio está destinada a ser usada en asociación con anlculos si en el momeruo de trasferir 

la propiedad o la posesión de los anlculos en el curso nonnal del comercio, t!sro está hecho en 

los mismos arrlculos o en los paquetes en los cllales son distribuidus o esté dt• al¡.:una otra 

O.BREUNER. MORENO. Pedro C. Tl9MÜ M ~ ~/4brl&.1 t!t ca.urdo. Buc:no. A.iru.Ar¡c~. 19"6. p.l, 

0.RAMEl.LA, AplÚll. Ob. Clt. p.ll 
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manera CJJr>t:tadas en los anículns la noticia de la a.sociadón es1á dada t'nlonces a l,1 persona 

a la cual la propiedad o la pousión es 1ra.sfi.'n·da; 

(2) U11a marca de comercio eJ1ci deslinada a sa usada en asociación con st•n·icios si n1á 

usada o mosrraila en la pr<•s1ación o publicidad de es1os sen'icios; 

(Empleo paro exportación) 

(3) Una marca de comercio esrd marcatla en Canadá en anfculos o sohre los paqt1P1es que lm 

conrienen, tuandn los arrfculns snn e_rponados de Canadá deberán ser usados en Canadá en 

asociación C0.'1 estos anfcu/os. 

En México la LFPPI en su artículo 89 se refiere a este caraclcr. 

3) La apariencia: la marca debe cst.lr fija al exterior del objeto, ya que ésto es un clemcmo 

identificador del productos que la ostenta. México lo establece en Jos artículos 88 y 131 de Ja 

LFPPI y Canadá en el artículo Jo. de la ley de Marcas. 

4) El canicler individual del signo: Ja marca debe ser individual porque estd des1inuda a 

cubrir los productos de un estahlecimie_nro de1enninado y puede ser IÍ11icamen1e utilizado por 

P/ .mjelrJ a quien cnrrnponda.u 

Este carácter se reconoce en el anículo 23 de la Ley de Marcas y c::n el 87 de la LFPPI en 

México. 

5. Tipos de marca 

Existen gran diversidad de cJasificación de marcas, algunas de estas son: 

1) Desde el punto de vista del sujelo se pueden dividir en: 

a) Marca industrial o de fábrica: consisten en el sfmbolo, signo o contraseña, distinlivo usado 

especialmente por el industrial. por el productor o por sus concesionarios, distribuidores o li~ 

ccnciatarios, para distinguir los productos salidos de Ja empresa o crea.dos por el fabrican1e, 

para poder idenlificar el establccimienio, talles o fábrica que Jos elaboró. 

4C.RANOEL MEDINA. O.vid. Oh. Crl. r 209. 
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En Canadá se utiliza esta clasific.tción al regular Ja llamada marca de certificación contenida en 

el artículo 2o. de la Ley de Marcas y que más a delante se analizará. En nuestro p?Js no o;c 

aplica esta clasificación. 

b) Marca comercial o de comercio: es la marca que utiliza el comerciante, o prestador de 

servicios, expendedor o vendedor de artículos elaborados, para indicar al público consumidor 

el buen crédito del estabh.-cimicnto comercia] que despacha tales mercancías u ofrece dichos 

servicios. En ninguna de tas dos legislaciones se menciona esta clasificación. 

e) Marca de agricultura: es utilizada por el agricultor para señalar origen de sus produc1os. No 

se ve en Canadá y México. 

d) Marca de ganado: Ja utili1..a el ganadero para indicar origen de sus animales. No se 

considera en ambas legislaciones. 

2) Desde el punto de vista de los objetos que se protegen se clasifican en: 

a) Marcas de productos: son signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su 

misma especie o clase. 

b) Marcas de servicios: se cons1ituycn por Jos signos que distinguen a un servicio de otros de 

su misma clase o especie. 

Tanto Canadá como México utilizan esta clasificación, ésto se comprueba con la lectura de los 

artículos 88 de la LFPPI y 2o. de la Ley de Marcas de Canadá. 

3) Desde el punto de vi<rut de Ja nacionalidad del registro en: 

a) Nacionales: son las registradas en nuestro país. 

b) Extranjeras: son aquellas que dep<Jsiuutas ya en otro u otros paises st• registran en México 

al amparo de las disposiciones de la Com·ef!ción de la Unión de París y de las 

correspondientes de la legislución nacivnul. '~ 

México lo contiene en su artículo l J 7 de Ja Ley de Referencia. 

"'5.RANGEL MEDINA, 0.Yid. Ob Cit. p H~. 
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c) Intcmacíonale.s: son las que en rinuJ del aciu•rdo de la conferencia de Madrid fi•chadd el 

14 de abril de 1891 y por J1aher sido depositada en la Oficina /tuernacional de Bt?ma, 

qtledaron registradas y protegidas en Afé.xico y en rodas las naciones adheridas u dicho 

com·enio, sall'O el caso de que las adminiJtraciones de dichos paúes lwhieun dt•negado la 

protección haciendo uso de lafao1!1ad que fes confiere el anfculo 5o. del conrenio refi•n'do . .vi 

Sin embargo. es necesario decir que México denunció este convenio por lo que en nuestro pafs 

este registro no es válido, siendo el instrumcmo adecuado para tal fin el Convenio de Paris. 

En Canadá existe Ja llamada Marca Nacional que no es propiamente designada a si por el lugar 

del registro sino más bien por el titular del derecho de su uso (artfculo 2 de la ley de marca 

nacional). 

4) Atendiendo a sus componcnlcs: 

a) Nominativas o de Denominación: son las que constan de una o varias palabrns. 

b) Figurativas, Emblemáticas o Gráficas: consisten en diseños llamados logOlipos o logo3. 

c) Plásticas o de Volumen: son envases o cajas, lal seria el caso de algunas botellas de refresco 

(Coca-Cola). 

Las tres anteriores clases se establecen en México en el artfculo 89 de Ja LFPPl. 

d) Mixtas: se componen por la combinación de dos o más tipos ya mencionados. 

e) Auditivas: se distinguen por un conjunto de sonidos, que generalmenrc son musicales. 

5) Desde el punlo dl' vista de sus relaciones con olrns especies de marca., se dividen en: 

a) Defensivas: la protección de la marca principal puede darse por medio del registro de 

marcas andlogas para distinguir e.xclusilYJmente la misma clase de mercancfas que distinguen 

la marca realmente usada.•1 

b) De reserva: se registran para ser usadas eventualmente con la finalidad de que otros no se 

anricipcn y las adopten. 

46.R.ANOEL MEDlNA. O.vid. Ob. Cil. p ns. 
47.R,ANOEJ. MEDl1'/'A. O.vid. Oti. C'it. p.2JI. 
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e) Ligadas: la marca se explota simultáncamcnre por su titular con una 11arca principal. 

Mexico contempla lo anterior en el artículo 146 de la LFPPI. 

d) Marcas colectivas: la marca colectiva es cualquier marca que lcnga un signo visible y que 

sirva para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto de Nfl''IS de su misma 

c:s~ie en el mercado, pero que se.a utilizada por el conjun10 de miembros de una asociación 

de productori:s, comerciantes o prestadores de scr.icios. A este rcspcc!o Da\id Rangel Medina 

dice que la marca colectiva es el signo de.Hinado a st•r colocado sobrt' mt·rcun .. :úzs para indicar 

e.speciu/mt'llft' q11t' han sfrfn prtlf.fucidos o fahr;cmlOJ por un gmpo dt• pawnas o en una 

localidad. región o pafs deten11inado. ·H 

La ley mexicana la regula en el aru·culo 96 de líl LFPPf, Canadá no regula esta clase de 

marca. 

6) Marcas rc~bitradas y no regbtrddas: 

al Marcas registradas: son aquellas de las cuales se tiene un título de propiedad. otorgado por 

la autoridad competcnlc. México las regula en su articulo 113 y demás correlativos, y Canadá 

en su artículo 2o. de la Ley de Marcas. 

b) Marcas no registradas: son aquellas que sin tener el título antes mencionado se usan 

cotidianamente en el comercio y la industria y que debido a ésto generan diversos derc.chos en 

favor de su titular. 

7) 1\lareas de Certificación: 

en la legislación canadiense se mencionan aJgunos tipos de marcas que no contempla nuestra 

legislación, asf, en el artículo 2o. se establece la llamada marca de cenijicación y es la marca 

que es usada con el propósito de distinguir como tal anfculos o servicios que son definidos por 

rstdndare.f con respecto a: 

(a) La caractetistica o calidad de los artfcu/os y servicios,· 

(b} Las condiciones de trabajo bajo las cuales los anfculns deben ser producidos o los 

senicios prestados,-

'8.JlANOEL MEOlNA, O.\'id, Ob. Ci1.p.Zl6. 
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(e) Las clases de penonos por quienes los artfculos deben st..•r producidos o /OJ servicios 

prestados. o 

(lfJ El área deruro de la cual /os anfcu/os deben ser produdJos o los st•nicios prt•.wados. de 

anfcu/os y servicios que no son t•srdndares definidos. 

También en ese a..rticulo se habla de marca propu~~sra y que es una marca qut• t•srá propuesta 

para ser usada por una persona con el propósito dt' distinguir anfculos o Sfnicios 

manufacturados. \t•nóidos, arrendados, empkadm n prestados por el dt• otros 

manufacturados, \ t'ndtdos. arrendados, empleados o prt•s11.1,Jo.s por orrns, 

También en su anicuto "27 incisos a) y e) habla de las llamadas marcas palabra y las man:as de 

diseño, así pues: 

(11 J Toda mure a Je cvmercio cm1.1ütt'ntt• solo rn pult1bri:J 1l mlmems o fomwdus Út' pulohrm .\ 

c{(ras sin indicaoñn Je fomw o dr presenracMn panicular e.m.1 refutado a Sf'r una pal"bra tfllí.' 

sirm como marca po.lahro,' 

(e) Toda marca de comercio comprendiendo las palabras o las cifras o ambas t•n combinación 

con otras caractenSricas están destinadas: 

(i) a ser una marca de diserfo poseyt•1u/o las cc1rac1erfsrica-; dt>scn'tas rn la solicitutl, a esra 

consideración pem sin que su senliúo sea atribuido a las palabras o a las cifras. 

Así, también en la ley de la Marca Nacionlll y Corree/a Denominación se contempla la 

llamada marca dt! comercio nacional de la cual ya se hizo referencia anteriormente y en el 

artículo Jo. se dice que a pesar de lo dispuesro por algún otro e.rrarlllo o ley, las palabras 

Canadá Standan o /ru iniciales C. S. constituyen una marca de comercio nacional y la 

e.xclu.siva propitdaJ de IOJ dert!chos de uso de que la marca de comercio esrá im•t•JtidtJ en .m 

majestad de ac~rdo al derecho de Cuntulá, .sujeta a esta ley. 

Nuestro país no reconoce ninguna de estas clases de marcas. 
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6. Fuentes del derecho de las marc,as 

Tanto Ja ley mexicana como la canadiense consideran como fuentes del derecho sobre la 

marca, tanto t-1 primer uso como a su registro. aunque el d~rccho de cx.clu~ividad sobre el 

signo marcarlo sólo se obtiene mcDianle su registro. 

Es decir, ambos paio;,.cs siguen un sistema mixto ya que el derecho de Ja marca no sólo se 

obtiene por medio del registro, además existirá el uso del mísmo. 

Un sistema míxto es el intermedio entre los sistemas dr.:c!arat1vo y atributivo donde el registro 

es un elemento constitutivo de la marca. sin que esto signifiqul! que una marca no registrada 

carezca de protección, ya que ésra l'Jtá prote}!ida e.rclusf\'amente t•n el ca.so dt• compt•tencia 

al El uso 

En México la Jocrrina sena/a la posibilidad de organizar fo protección jurfdica en uno de 

estos sistemas. En primer /ugCJr, con.sideran4n ni ILW como modo originario y propio de 

adquirir el dert•cho sobre el signo , de tal modo que el rl'gisrro del mismo no sea mra cosa tJIU? 

una fonna/idad, que signifique una prf!sttnción úe de.rrclw. A.Jf PI re¡:istro tendría solo un 

valar declnrt11i\'O.'J.º 

En la Ley de Marcas de Canadá los artículos que ex.presamente se refieren a los efectos del uso 

de la marca son: 

El Artículo 2o . .sennla el "U.to" en relación a la mnrca de cnmucio. lo cual significa algcín 

it.so que por fa ucción 4o. est¿ destinado a ser tuado t:n a.wciaci6n con anfculos o sen·icios; 

''.RAHGEL ORTIZ. Hora.:io. El wo ~ t.i l'l'l,l'rt"-2 )' IUJ. tJu- ¡vrldmu. Mttito. 19~0. p.H 
.50..RAtlOEL ORilZ. Honej,(). Ob. Cit. V 60. 
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El artículo 3o. dice que una marca de comercio t'Stá destiruula a ser adoptadu p(Jr untJ JJ<r.101w 

cumulo la persona o su prt•decesor del título fa haya comen:ado a usar t•n Canadá o lo haya 

dudo a conocer en Canadá, o si fa pnsona o su predt•ce.rnr pre\ÜV11t'nlt' rw la hu usado o 

dudo a conacu, ,; cuarulo fa persona o su predh·esor archii·ó una .rn/icitud para st•r ret.•i.Hrada 

en Canadá. 

El artículo So. dice que una marca de cornudo t•stú Jt•stinada a ser dadu a conoca t•n 

Camulá por una persona sólo Ji t'S usada por eHa persona en w1 pafs de la Unión, como en 

Canadá; es decir. en a.wciacitm con anfculos o Jen·icios, y 

(aJ si los anfc11los son distribuido.\· t~n asociación con éstos en Canadá. o 

rbJ los arrfculM y ser\'icios son ammciadm l'n asociación con e.Hos en: 

(i) alguna publicachin imprt•sa que circule en Canadá en curso ordinario de cm1u•rcio en/re 

tu•gochmtt'S p11tt•tu:iah's o tuuario.\· dt• lm tJntú4/os o .St'r"icws. 

fii) estaciones radiofónicas '}lit' se n•dban urclinaricunen1r e11 Canadó por compradores 

potenciales o muarios dl' arrfculos o sen·icios, 

y llegar a tt•11er esto buen conocimit'm1i t•n Ca11tidá por ra:ones de distribución o publicidad. 

El artículo 10 dice: e/onde ww marcu Je ft'flí..'ª por ordintlria y 1uada comadalnu•nre d(' h11c11a 

Ji• llegará a ser reconocida en Canadá pura Jesi,i:11ar, úpo, calidad, camidad, destino, i·a/or, 

lugar de origen o fi•cha de pror.Jucción de algún anfcu/o o sen·icio. Ninguna persona podra 

adoptar hlü como marca dt• comacio en asociación con similares anfculos o scn'icios de 

otros de la misma clase general o usar esta enfonna r¡ue probablemente engalle, ni hacer a 

alguna persona a adoptar o usar alguna marca con parecido cercano y que por lo tanto pueda 

ser equimcada. 

El artfculo 20 dice: el derecho del propierario de una marca de comercio registrada a su uso 

e:cc/usim que sea ~·iolculo por una pa.rnna sin drrecho a .rn uso bajo esta ley. 

En los siguientes artfculos se da la importancia real que tiene et uso de la marca en el derecho 

canadiense al consignar: el artículo 21: ( / J si denrro de los procedimienJos relativos a la marca 

registrada, cuyo regi.stro está protegido en los ténninos del párrafo 17 (2), está demostrado en 
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la Cone Federal que el propietario irucriro cÍ<' la marca hayu Jt? lmen<J fe empleado e11 

Canadá una marca Je comercio n un nomhre comercial, crrun4o confusión, t.mtes de la fecha 

de la demanda en vistas dr este registro y si el tributuJI (·nn.ridera qut• no es contrario al 

interés p1ihlico que t'I mo conrfmm de la marca o dt'I nombre t·omercial que c•.1tá cn•wuio 

confusión, sea pcnnitido en una región taritorial definida simultánt'l#'ll'nte con el t•mpleo de 

la marca registrada, puede bajn re.scrvu las condiciom•s t¡ue estime justas, ordenar q11t' esta 

otra pane pueda continuar empleando la marca de comercio creando la conjiLSión en esta 

región, con un distinrim s11ficit.•n1e y especifico dl' la marca dt' comercw rcxistrw/a. 

t\niculo 22: 2) en cualquier ucrión concrrnicnte al empleo Je 11n11 marca de comercio 

contran"o a la subscccitm la. la corte purde rehmar ordt•nar el pago clt• dm1os o pC1juicios y 

pem1itir al demandado cominuar \'Cndinulo !tu mercancfas con estas marcas que esmviesen e11 

w posesión o bajo .rn control hasta d momento en que se 111 haya cnurUl/O qw' el propit'tario 

de la marca registrada quejoso del modela marcu ele comert10. 

Artículo 49: Ji una persona emplt•a una marca como marca de comercio en uno 1/e los jines o 

t'/J 11na de las jóm1a.r mencionada.r en las definiciones de marcas ele cenijicación (marca 

regfatraduJ en el anfculo 2o., la marca rw puedt• sa comiderada innHida por el solo hecho de 

que esta persona o un predecc,rnr la empleó o la ha empleado para otro fin. 

Al uso en la legislación mexicana se le otorga efcclos jurídicos en Jos siguientes casos: 

a) Como una excepción que puede ser opuesta en ca.so de litigio por quien es sefialado como 

infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante 

su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u 

otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a 

condición de que ese lcrcero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de 

anterioridad a la fecha lega] del registro, o del primer uso declarado en la solicitud. 
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b) En el caso que se menciona, el primer adopt.tnte de la marca mediante su uso, tendrá 

además del citado derecho de excepción, el derecho de solicitar el registro de la m:m.:a. en 

cuyo supuesto previamente deberá resolverse .sobre la nulidad del registro ya efectuado. 

e) Por otra parte, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en 

grado de: confusión a otra que haya sido usada en el país. con an1crioridad a la fc.-cha legal de 

la marca registr.i.da. aplicada a los mismos o similares productos o ~rvicios, sicmprt.! que 

quien haga valer el mejor derecho por us.o anterior, compruebe haber usado su marca 

ininterrumpidamente en el país. antes de la fecha de uso dt'\.~\arado por el que la registró. 

d) También puede ser anulado un registro marcario por quien haya usado antes la marca en el 

extranjero, si además del uso cuenta con el registro en el país donde se practicó dicho uso. 

b) El registro 

El registro de la marca es el acto por medio cÍt'/ cual, cualquier persona jlsica o jurfrlica 

solicita a la aJministració11 pública registrar un si;.:11n n medio malerial con el fin de que 

constiruya una marca.~ 1 

En los artículos del 113 al 136 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual 

sci\alan las condiciones que debe contener la solicitud del registro de una marca y c:n si el 

procedimiento a seguir, además de éstos artículos se deberá atender a lo dispuesto por el 

reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas que a la focha aún continúa en vigor en lo que 

no se oponga a la actual ley, por disposición del artículo cuarto transitorio de la LFPPL 

En la Ley canadiense el registro de la marca se contempla en los artículos del 12 al 19, 22 al 

50 y correlativos. 

51.NAVA NEGRETE, Jw&.o. Qb. C1I. p.505. 
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En el artículo :o. se establece que rt•gistro significa el registro guardado bajo la sección 26; 

además, habla también de la marca t.ºr: to•nerci.1 registrada y dice que es una marca de 

comercio que está en el registro; 
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CAPITULO TERCERO 
EL REGISTRO DE LA MARCA 

l. Función del regb1ro 

Por medio del título de registro de una marca se acrcdiLi.rá el derecho al uso exclusivo de la 

misma, por lo tanto se podria decir que Ja función primordial del registro es otorgar Ja llamada 

propiedad: es decir, el título da la propiedad de la marca y consccucntcmcn1e a su plena 

disposición. 

Tanto en México como en Canadá esta función es similar ya que en ambos paises a la marca se 

le da la ca1egoria de elemento de propiedad inmalcrial. 

2. Quién puede solicitar el rcgirtro. 

El artículo 87 de la LFPPI dice los indu.rtriales, comerciantes, o prestadores de servicios 

podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. 

El registro de una marca podrá ser solicitado por una persona física que deberá rcalí7 . ..1t el 

trámite completo del registro, también la solicitud podrá ser pre.sentada por más de dos per

sonas en este caso se estará a lo dispueslo por el artículo 116 de la LFPPl: En caso de que fa 

marca sea solicitad a nombre de dos o más personas se deberán presenJar r.on fa solicitud, fa 

reglas sobre el wo y licencia de fa marca y su trasmisión de derechos, se deberá además, 

señalar en la solicirnd quién será el represcnta.nle común, ya que en caso de no hacerlo se 

tendrá como tal a quien se encuentre anotado en primer término. 

La tramitación del registro se puede dar también por medio de apoderado o mandatario. 

quienes deberán demostrar su carácter como tales; es decir, su personalidad. Si es una persona 
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físic.a bastará para demostrar su personalidad una e.arta poder suscrita ante dos testigos; si es 

persona mora.1 será necesario escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante 

Notario: confonne a lo previsto por el anfculo 1881 de la LFPPI y a los artículos 14 y 16 del 

Reglamento de Ley de Invenciones y Marcas. 

En Canadá la ley de marcas en su artículo 2 define quien es Ja persona interesada y dice que 

incluye cualquier pcr50na que está afectada o que pueda ser afectada razonablemente por 

alguna inserción en el registro o por algún otro acto contemplado o una omisión contra.ria a 

esta ley, incluyendo al abogado general de Canadá. 

3. Anlc quién se solicita 

La autoridad ante quien se solicita el trámite de rcgisiro de la marca en México es la Secretarla 

de Comercio y Fomento Industrial, a través de su Di rccción General de Desarrollo 

Tecnológico. 

En Canadá existe el llamado Rcgistratario y según el artículo 2 significa el registratario de 

marcas de comercio apuntadas bajo la se:eción 63; as{ el artículo o se:eción 63 dice: (1) el 

gobernador en consejo nombra a un rcgistratario de marca de comercio, éste ocupa su puesto a 

título movible y está sujeto a designación anual que determine el gobernador en consejo y es 

responsable ante el Ministerio de Consumidores y Asuntos Corporativos. 

(2) En caso de ausencia o de impedimento del rcgistratario o que esté vacante su puesto, sus 

funciones 50n remplazadas y sus poderes ejercidos en calidad de rcgistratario supliendo por el 

otro, quedando suplido por otro rcgistratario que designe et Ministro de Consumidores y 

Asuntos Cof')X)rativos. 

(3) El registrat.ario puede, después de c-0nsultar con el ministro, delegar a cualquier persona 

que él estime competente, los poderes y funciones que Je confiere la presente ley. salvo el 

poder previo de delegar el presente párrafo. 
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(4) Puede ser intercalado el llamado de una decisión rendida en virtud de la pre~nte ley por 

una persona autoriz.ada en el párrafo numero 3, de la misma forma y en las mismas 

concHcioncs que una decisión de rcgistratario dada en vinud de la presente ley. 

Se habla de que al registratario lo elige el Gobernador en Consejo, ésto significa que el 

Gobernador General del Canadj lo nombrará jumo con el consentimiento del gabinete (Privy 

Council, o Consejo Privado de la Reina). 

4. ~tareas rcglstrables 

L1s leyes de Jos diferentes países no siguen un criterio uniforme para determinar cuáles son las 

marcas que merecen su proh!cción. 

Existen diversos sistemas para determinar la protl.~ción que algunos paises otorgan a las 

marcas, asf se habla de que un primer sistema es el de la libre adopción y que sigue el 

principio de que tcxlo signo es apto para usarse como marca. 

Otro sistema restringe el derecho para escoger marcas mediante alguno de estos 

procedimientos: 

a) Enumera expres.amcnle los signos que pueden ser usados como marca. 

b) Especifica cuáles son los signos que no podrán usarse como marca, és1c es el caso de 

Canadá. 

e) Señala tanto los primeros como los segundos. 

En México se regulan en el artículo 89 de la LFPPl: 

Articulo 89.- Pucdc:n coru.tituir una marc.1 los siguicnles signos: 

l. Las denommaciOO<:S y figul'llS visihles suficieolemente distinliva.s sus.ci:plihles de 

identificar los proJu.:los o !.Cr\'icios que !><! apliquen o traten de aplie&n>e. frente a los de 5U 

mi~ma especie o cl.:l...<.c; 

11. Las formas tnduncnsiooa.les; 
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111. Los nomhn:s com.:rcial~ y denonunaciones o razones wc1al~ siempre que no queden 

comprendidos ea d ankulv siguiente. y 

l\'. El nombre propio do: una persona fi~1ca si~mpr~ qui! no o:x1sta uo hc">mómmo ya 

registrado como m.in:.a. 

En Canadá se establocc en primer lérmino una prohibicíón para rcgistr.tr ciertas marcas, pero 

después se dan algunas soluciones para ésto; así en el artículo 9 se establece también que (2) 

Nada en esta sección evita el U50 como marca de comercio u otro modo en concxicin con algún 

negocio, alguna marca descrita en la Subsccción (1) con el con!.Cntimicnto de su majestad u 

otra persona semejante, sociedad. autoridad u organización como puede ser considerado para 

St:r protegido por esta sección. 

La ley canadiense en su articulo 12 nos dice: { l) Sujeto a la sección 13, una marca de 

comercio es rcgistrablc si no tiene: 

(a) Una palabra que sea simplemente el nombre o el apellido de un individuo quien vive o ha 

muerto dentro de los treinta años precedentes; 

(b) Si des.cribe, escribe, o suena. cada uno o ambos claramente descriptiva o engañosamente 

mal escrita en el lenguaje inglés o francés de los caracteres o calidades de los anfculos en 

asociación con los cuales ésta es usada o propuesta a ser usada o de las condiciones, las 

personas empleadas en su producción, o de su lugar de origen; 

(e) El nombre en algún lenguaje de alguno de los artículos o servicios en conexión con la cual 

ésta es usada o se proponga a ser usada; 

(d) Confusión con una marca de comercio registrada; o 

(e) Una marca de la cual la adopción este prohibida por la sección 9 O 10. 

(2) Una marca de comercio que no está registrada por razones del párrafo (l)(a) o (b), es 

rcgistrable si ésta ha sido usada en Canadá por el aspirante o su predecesor en título, como lo 

tiene volverse distintivo en Ja fecha de colocación de esta solicitud para su registro. 
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S. Mattns no registrables 

Selrequiere que ... las marcas se limiten a lo pcmiirido por Ja !t~· y que no incidan en ningwld 

de las prohibictrn.t•s que las hace no registrahles.3'! 

Dentro de este rubro se encuentran aquellos signos quc no podrán se objeto de registro como 

marca ya porque constituya su prohibición cuestiones de ordt!n públíco. prevención de com

petencia desleal. proteger a los consumidores o muchas ocasiones por cortesía internacional 

En México el aniculo 90 de la LFPPI establece: 

Articulo 89.- No !-e rcghtraran corno m:irc~: 

l. La:; dcnommac1nne'i, fib'ura-; o fonn.a.~ tríJ1mcns111n11ks anunadns o c.amhiantcs que s.: 

.:\p~ de nuu'lcra dmámica, aun cUMdo ~ vis1M~: 

11. Lo) numhrcs t~~mco.¡ o d.: uso común de los productos o '-t"r.·1.:w!> qm: fHt'knd..-n 

ampararse con la marca a,<,{ como aquellas palabra\ quc, en el kngu.tJ<: corncnk u en la.o;; 

pra..:ucas comcn;1a\cs, ~ h11yan con.,·crtiJu en la Je.signac1ón usual o gcm!ri..:.A Je Jo., m1m1os; 

lll. Las fomlllS triJ1mcnsionale.'i qui: r.e.ari dc:I Jomimo público o que se hayan hcd10 de uso 

común y at¡udla...~ quc C&rtc"1.C4fl de originahd.id que las J1!<-lmga fl:Íc1\mcntc, a<,Í C•lmo la fonna 

u.c;ual y corrienle de los pmJucto~ o la impue.Sl.1 por su naturaleza o fl!'!ClÓa industrial; 

IV. lAs dcnom1nacione..'>, Íl8Uta.\ o formas 1rid1mcns1on.a.l~ que, cons1derundo d conjunto de 

SU5' ca.n.ctcrlsti.::a.s !iC.&%t dcscripth'a.~ de los productos o <.c:rvicius que lrntcn dc prolcgen;e 

corno marca. Qued.tn incluidac; en el supuesto a.nh:nor las palahnL'i dc .. scriptivas e indicativas 

de la eq>c.'Cie, c..a.llW.d, canlidad, deslino, valor, lugar de ongcn de los prnduclos o la "epoca 

de producción; 

\'. lAs letl'llS, los número" o los colores aislados, a lonlOG que estén, combinados o 

11COmpañados de ekrncntos t.ales como signos, diseños o denorrunacioncs que les den un 

carl.cler distintivo; 

51. SEPULVEDA.,C-.. Oh, C'll. p.111. 
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\'I, La tr.Jucci6n a 01ros idiomas, l• \·ana.:1ón ortográfic.. capricho~ o la consuucc1ón 

artificial de palabras no registrabl~; 

\'U, La.s que reproduzcan o imiten sin au1onz.a..:1ón. escudo'i, handen.s o emhlema~ de 

cualquier país, C!>lado, municipio o divisiones p.11ft1cas ~imilare.s, a.<;( como la.~ 

denominacionc.'i y ~igl.11..S de organiz.a~·ioncs intemacionalc.<;, gub.!mament,1le~. 

!,'Ubemamcntolr:s o de: cualquier otr.i. orgaru1.K1dn r~onocida ofici.ilmcnle a_.,f como la 

designación verbal de los misnxi~; 

\111. U1.!\ que rcproJuz.c:llJl o imiten si¡;no'i o .<;.,;•llo'!> ofo:1alc . ..; de \.Onlrol y garan!ÚI aJopt.1dos 

por un e ... w.Jo, :-.in 1mtonza..:ión de: 111. auloríd.W compt!h.•ule, n monNa.<;, hillele_<; de himco. 

mon.:d.b conm.:morut1va.'> o cualquier nll."tlm nticr,¡J de p.1go nac1onal o extranjero: 

IX. Las que n:pro<luz.i.:an o imiten Jos nomhrl;!.'> o la reprcSc!ntación gráfica de con· 

culturales o deportinis, re.;:oncxu.Jos ofic1slmentl!: 

X. Las denominaciones !;'L-.;Jgráfic.a.~. propi~~ o comunr.~. y los m:Ip.L.,, ;1.sí como los 

gent1hdos, nomhíe1' y adjetivos. cWUJJo indiquen la procedencia de los productos o M"rvicio<; 

y pu..-.<l..1n ongmar t·onfu~ión o t'rrnr cn cWUllo a ~u prr...:"-"'l.!cnc1a; 

XI. Las denorninacmnc...; de! poblaciones o lugares que !"oe carackriccn por la fabricación de 

ciertos proJucros, p11ra amparar é.r;los, exceplo lns mimhrt'S de Jugares de propiedad 

particular, cuando f.CllI1 espc..::i11lcs e inconfunJ1hles )' se lcng1 c:I conl>enlintiento dd 

propietario; 

XII. los nombres, seudónimos, firmas y rdntos de: rcrsona..~. sin con.~nlinticnlo de los 

mlere. .... dos o, si han fallt!eido, Je su cónyuge, pam:oles conAAn!,'Uín\.'OS en grado más 

próxímo o parientes por udopción; 

XIII. Los Wulos de! ohra.-. literarias, artí~ticas o c1en1{fic.a.<; y los pc:r..onajc..<; ficlicios o 

11imbólicos, Wvo con c:I couscotinúento de: su autor, cuando confo~ a la ley de la materi• 

éste manteng1 vigenfes su.s dcra:hos, as{ coruo los penooajca humane~ de carac1criución si 

oo se cuenta con su conformidad; 
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XIV. Las denomín;icioncs. figuru o forma.., tnd11tknsiona)es, sus.:ep11hk.s Je eng-ñar ii.l 

público o 1nduc1r a error, enlcndiéndo5e por u.Id la.s que conslltu)en falsa.' mJi.:acioni.~ 

sobre la naruraleu, componen!~ o cualidades dc Jos productos o servidos que prclcndii. 

amparar; 

XV, U..S dcnominacionr.-;. figura.~ o forma.~ tnduncnsionales, igu.ih.'s o SCIIk"JaDk) a una 

marca. que ]¡¡ Socn:L1ría ~1uuc no!oria~nlt" cono.:1d.t en M~uco, para !<r apli.:Jidas a 

cualquier producto o Sl!n.·1c10: 

X-VI. Una ntan:a que ~ 1JC:n1ica o scmeJant.: en grado de ~-onfus11~n a utr.i. )a ret:i~lr.tda ~ 

vigcnte aplicada 11. lo'> mismos o ~imJ]lll"cs proJu.::10 .. o servicios. Sin cmhaq::o sí p.xlri 

rc¡;:is1rarse una marca que ...._..,. idénlÍCJI a otra y.i. rcg1~1raJ.ir. si l.i. sohciruJ e_.;; plantc..a<la por el 

mhmo tnular, para aplic.arla a pnxluclos o S<í'l."Lcios similares; 

XVII. Una moJn:a que !>Ca 1Jt!ntica o !->CnlCJllilk cn grado de confusión. a un nombre comercial 

aplicado a una l!mprc.-.."'k o a un c..~tahlecuni..-010 in<lu.~tnal, com!!rdal o de ~rv1cios, cuyo ¡:iro 

preponJcntnte se.a la dahorai:i6n o Vl"nla di! Jn<:o proJu..:::tos o la prc.1;tac1ón dé: lo~ scn.·icios que 

se pretenda amparar cnn lfl marra, y ~iempre qué: el nombre comcn.:111.I ha)a ~iJo u.-.a<lo con 

anterioridad a la fecha de rre.'><:ntac16n de la !o(Jhcilud de un registro dé: la marca u la de u..<;0 

declarado de 111 nUmu. Lo anlcnor no será aplicable cuando la solicitud dé: 111 marca la 

presente, el w.uario dd nombre coffié:rcial, si no e:z;íste otro nombre COm!!n;:ual jJ¿n1ico que 

haya sido publicado. 

En Canadá se dice en su artículo 9: 

9. (/) Ninguna persona podrá adoplar en cone.xión con un negocio o de O/ro 

modo, como marca de comercio o una marca tlisrinra que 1enga cercano 

parecido que pueda llegar a ser equivocado por: 

(a) Las annas, penachos, o Esrandanes reales; 
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(b) Las annas o penachos de alg1in miembro de la familia real; 

(c) El estandane, annas, penachos de su excelencia el Gobernador General; 

(d) Alguna palabra o sfmbolo que probab/enum/e condu:.ca a la aeencia de 

que los artfcu/os o sen-1cios en asociación con la cual éstos son usados. han 

recibido o son producidos, \'endldo, o prestado bajo la aprobación o au

torización del Rey, virrey o gobernador provincia/; 

(e) Las amUJS, penachos o banderas adoptados y usados en algún tiempo por 

Canadá o por alguna provincia u organización municipal que se tenga 

noticia referida pública de esta adopción y uso; 

(/) Los emblenUJS herdldlcos de la Cru:. Roja sobre un fondo b/m1co, 

fonnando al rei-erso los colores federales de Suiza y empleado por la 

Convención de Génom para la protección de vfctimas de guerra de 1949 

como el emblema o signo distintil'O de los sen•icios médicos de las fuerzas 

annodas y usado por la Cruz roja canadiense, o la expresión "Cruz Roja" o 

"Cru:. de Génova·; 

(g) Los emb/e11UJS heráldicos de la "Mtdia Luna Roja• en un fondo blanco 

adoptado para el mismo propósito corno es especificado en el párrafo (/)por 

un miembro de los pafses musulmanes; 

(11) El signo equivalerue del "León Rojo y el Sol" usado por lrak para el 

mismo propósito como se esptcijica en el pórrqfo (/); 

(i) Alguna bandera nacional, 1erri1orial o cMca, escudos, penachos o 

emble11UJS o signos o sellos de control o de garant(a oficial, conocidas 

objeciones para usar como un dispositivo comercia/ ha sido recibido seglin lo 

previsto de la convención y publicidad dada por el registrGll/e; 

UJ Alguna palabra o implemento escandaloso. obsceno o inmoral; 

(k) Alguna materia que pueda falsamente sugerir una conexión con algún 

individuo vivo; 
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(/) El retralo o firma ele algún individuo quien esté vi1·0 o mueno deruro de 

los an.reriores treinra a/fos,· 

(m) Las palabras "Naciones Unidas' o sellos oficiales o emblemas de las 

naciones unidos~· 

(n) Alguna insignia, cresta, tmblema o marca; 

(1) Adnptada o usada por las fuerw.r de su majestad como 

son definidas en la Ley de la defensa Nacional; 

(11) De alguna Universidad; 

(lii) Adoptada y usada par alguna aworidad pública en Canaclá como una 

marca oficial para anfculos y servicios; 

respecto de la cual el registrador tiene a la solicitud de su majestad o de la 

Universidad o la auJoridad pública ugún el caso, dará noticia pública de 

esta adopción o uso; y (o) El nombre "Real Po/lefa Moruada de Canadá" o 

las siglas, "R.C.M.P. •o alguna otra combinación de letras relacionadtlS a 

la Real Policfa Moruada de Canadá o alguna represeruación pictórica de un 

miembro uniformado de tita. 
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6. Amblto espacial de validez del regi51ro de la marca. 

Se puede decir que los.efectos son: 

J ... Crea el derecho al uso exclusivo de la marca, lo cual está consignado por la parte última 

del anfculo 87 de la Ley mexicana y por la pane inicial del anículo 20 de la ley de marcas ca-

nadiense. 

2 ... Principio de Ja especialidad; La marca es especial t'n el semido de qiu.• sólo se aplica a la 

categon·a de productos para la que ha sido creada 53 debido a lo anterior se puede afirmar que 

el registro de la marca protege al producto o servicio para CI cual fue registrado. 

Existe el llamado principio de territorialidad que dice que de acuerdo al ámbilo de validéz de 

su registro corresJX>nde aJ territorio nacional; es decir, sus efectos no son para una zona o 

región del país. pero tampoco rebasan sus fronteras. 

Existen cas.os espocfficos en que la marca no producirá efecto alguno, los cuales se establecen 

en el anículo 92.- El registro de una marca 110 producirá t>fecm alguno cmura: 

l. Un tercero que de buena fe explotaba en terrilorio nacional la misma marca u orra 

semejarue en grado de c1mfusión, para los mismos o similares prodtJctos o sen:icio.l, siempre y 

cuando el rercero hubiere empeztulo u usar la marca, de munerll init11ernm1pida, llnles de la 

fecha de pnseNación tle la .solicilud de registro o de primer uso declarado en ésta. El tercero 

tendrá ckrecho a solicitar el registro de la marca, dentro del ano siguieme al dfa en que jire 

publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y ohrener previamerue la declaración de 

nulidad de éste, y 

//. CUalquier persona qlll comercia/ice, distribuya, adquiera o use el producro al que se· 

aplica la marca regisrrada, luego qui' dicho producro hubiera sido introducido lfciramenre en 

"· R.AH0EL MEDINA. Drrid. PnTC'lto ú l4 prr.>piN.od ~.J r il'WlrrlMd/. lnaituio de Lnou1i1.cionet JuñJi.-u, UNAM Mh.Ka 

1991. p. 56 
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t'I comercio ptP' el rirular de la marca regislf<Uiu n por la persona a quien le haya concedido 

licencia. 

Queda comprendido en es1e supuesto la imponación de los productos a /o.r que se aplica la 

marca. que realice cualquier persona para su uso, distribución o comerciali::.ución en Méxh:o, 

en los t~nninoy y condiciones que sella/e el reglamento de esw lt')'. 

La realización de cualquier actil'idad con1emp/ada en el presente anfcu/o no con.r1imird 

infracción admmistraiiva o delito en los ténninos de esta ley. 

Para que una marca sea protegida de este mOOo en otros paises se deberá hacer el registro en el 

pafs donde se pretenda proteger. La ley canadiense hace referencia a ésto en su artículo 13. 

Principio de territorialidad: La marca registrada tiene como ámbito de vaJidéz en su 

protección el pajs donde se otorgó el registro, ésto es, que sólo tiene vigencia en el territorio 

del país en que se ha expedido el título. 

A este principio se tiene que agregar que de acuerdo aJ Convenio de París del que México y 

Canadá son pari.e dentro de los paises firmantes se otorga una pro!ccción hasta de seis meses 

para poder registrar en otro pafs y se respetará Ja fecha legal del país de origen, con lo que se 

da la extraterritoriaJidad de la marca. 

7. Clasificación existente para registro de marcas -Principio de la especialidad. 

La marca es especial en el senrido de qlle sólo se aplica a la caJegorfa de productos para los 

que ha sido creada. H 

E interesado en registrar una marca debe indicar para qué artículos o servicios solicita le 

otorguen la exclusividad de uso. 

54, E. POUD.LET. Ob. C'"IC. p. 27. 
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En Canadá se establece una es¡x--cíalidad en Ja Ley de la Atarea Nacional y Correcta 

Denominación. 

México!~ Pge, al respecto, por lo indicado en el Arreglo de Niza que entró en vigor el 25 de 

noviembre de I 889; sin embargo, nuestro país no forma pane de este arreglo, pero lo ha 

adoptado en cuanto a sus 42 clases. 

En el apéndice# 4 se trascribe esta clasificación. 

8. Proccdimicnlo del registro de una marca 

La solicitud será la forma en que el interesado se va a dirigir a la autoridad respectiva 

(Dirección General de Desarrollo Tecnológico en México y el rcgistratario nombrado por el 

consejo del gobernador en Canadá) para que se le otorgtJc un registro de una marca 

determinada. 

A. En México 

En México, de acuerdo al Artfculo 113 de la Ley de la materia vigente, se dice: Arlícu/o 113.

Para obteMr el regislro de una marca deberá presen1arse so/icirwi por escrito ante la 

Secretaría con lo.t siguientes daros: 

/, Nombre, nacionalidad y domicilio del so/ic/tan1e; 

11. El signo disrinrii.'O de la marca, mencionando si es nominarfro, irwminatfro o mixro y, en 

su caso, si es rridimensional: 

111. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser nwdijicada 11/rerionnenre, o la 

mención de que no se ha usado,·. 

IV. Los productos o servicios a los que Je aplicará la marca. y 

V. los demás que prewmga el Reglamenrn de esta ley. 



Esta fracción se refiere concretamenre al anículo 75 de la Ley de Invenciones y ~fari:as que 

mencionaba la necesidad de presenta dicha solicitud por duplicado, en papd blanco de 36Kg. 

La solícilud se elaborará en el formalo que cxpresamenre la Secretaría dis1ribu~e para tal 

cfecw, prcsenrando conjuntamente como anexos los siguienres documentos: 

a) La descripción de la marca y un resumen de dicha descripción, que tiene el nombre de 

"Capitulo de reservas"; 

b) Copia simple de la constan..:ia del registro general de poderes y una copia simple del 

documento del poder: 

e) Ocho ejemplares de la etiqueta en blanco y negro que reproduzcan a la marca tal y como se 

describe, debiéndose exhibir, además ocho etiqueus a colores cuando la combinación de los 

mismos también se desee proteger; 

d) Comprobante de haberse pagado los derechos por concepto de estudio de la solicitud; 

La solicitud, además, de acuerdo al artículo 115 de la ley vigente no deberá contener en Jos 

ejemplares que se presentaran de la marca palabras o leyendas que puedan engañar aJ público o 

inducirlo al error. 

Existe el llamado principio de prioridad que conshte en que el unionista que haya efecwado 

regularmente el depósito de uno marca en algrmo dr los paises de la unión, disfruta de un de

recho de prioridad de seis meses para efecmar el depósito de dicha marca en alguno de /os 

paises de la Unión. !is 

El Convenio de París, en su artículo cuarto, dice que se dará efecto retroactivo a Ja fecha de 

registro de una marca en otro país, con lo que se asegura a las personas para que no se les 

usurpe su derecho en el extranjero. Para que ésto tenga efecto el interesado deberá depositar su 

J5, NAVA NEO~ JulllO. Ob. C11. p.JO. 
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solicitud en los paises donde pretende la protección dentro del plazo señalado de seis meses y 

que estos palS.CS sean miembros de la unión. 

La ley mexicana consigna lo anterior en el artículo 117 el cual dice que 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, podrá 

reconocerse corno fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero. 

Ante la Secretaria de Come1cio y Fomento Industrial, a través de su Dirección General de 

Desarrollo Tecnológico se abrirá un expediente formado por los documentos solicitados y se 

estará sujeto a un trámite compuesto de dos etapas: 

La primera se conoce como examen de forma, y tendrá por objeto la comprobación de la 

documentación exhibida para saber si se cumple o no con los requisitos prevenidos en la ley. 

Para el caso de que no se cumpla con los mencionados requisitos se le requerirá al solicitante 

para que subsane el error o la posible omisión en un plazo de dos meses. considerando su 

solicitud como abandonada para el caso de no cumplir con el requerimiento en el plazo fijado. 

Después de determinar que se cumple con el examen de forma, se tendrá como fecha de 

presentación, y pasará entonces a Ja segunda etapa, conocida como examen de fondo que será 

llevada a cabo }Xlr los llamados '"examinadores'" para comprobar que la marca es registrable en 

términos de ley; ahora bien; en el caso de que no se encuentre marca semejante o igual 

registrdda anteriormente o en etapa de registro se seguirá con la tramitación normal hasta 

concederse el registro de la marca, pero si en cambio se encuentra una marca semejante o igual 

registrada anteriormente, o en etapa de registro, de acuerdo al artículo 122 de la LFPPI se 

comunicará por escrito al solicitante el impedimento que existe para el registro de su marca, 

concediéndole dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga, considerando 

como abandonada la solicitud para el caso de no contestar en el plazo fijado. 

Para el caso de que el interesado conteste en el plazo fijado, la Secretaría precederá a 

continuar con el trámite de la solicitud estableciendo que si el impedimento se refiere a la exis-
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tcncia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión s.obrc tos 

cuales exista o se presente procedimiento administrativo de nulidad, caducidad o cancelación, a 

petición de parte o de oficio, la Secretaría suspenderá el tramite de la solicitud hasta que se 

resuelva el procedimiento respectivo. 

Si el solicitante, para poder subsanar la solicitud, sustituye o modifica la marca, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 123 de la ley vigente, que dice: si al cnmestar el solicita1Ue, dentro del 

plaz.o concedido a efi·cto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o subsrituye 

la marca, ésta se sujetará a 1m nue\'O crámite, y deberá en/erar de los derecJws co

rrespondiemes a una nuem solicitud y satisfacer los rt•quisiros de los artlculos J J 3 y J 14 de 

esta ley y los aplicables de su regJamenJo. 

Después de haberse rea.liz.ado los exámenes, tanto el de fondo como el de forma y reunidos los 

re.quisitos legales y reglamentarios se requerirá al pago de dt.!'rcchos por el registro de la marca 

y la expedición del título, para el caso que dichos derechos no sean cubiertos dentro de un 

plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la solicitud, lo anterior se ex.presa en el artículo 

125 de la ley en comento. Una vez cumplido lo anterior se procederá a la expedición del 

título. 

El artículo 126 dispone 1AJ. Srcreraria e.xpetfirá un titulo por cada marca, como constancia de 

su registro. El titulo comprerulerá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar: 

J.- Número de registro de la marca; 

JI.- Signn distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada o mixta y en su 

caso, si es tridimensional; 

111.- Productos o servicios a que le aplicará Ju marca; 

IV.- Nombre y domicilio del titular; 

V.- Ubicación del esrablccimlenro, en su caso; 
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VI.· Frd1ü.S de prrsenrac:ión de la solicimd, dt• prioriduJ reconocida y dt• prima 11.w, t'n su 

caso; y de exped1áón , y 

V//.· Su n gencia. 

Y de acuerdo con la ley mexicana: artículo 95.- El regi~tro de marcas tendrá una vigencia de 

dic;r. años contados a partir de la fecha de presen1ación de la solicitud y poJr;.i rcno\arsc por 

periodos de la misma duración. 

Se entiende que una ve1 tran~urridos los diez añcis de vigencia, el t11ular buscará renovar el 

registro obtenido: sin embargo, ese tema )l.! ocupará el ¡:;J.pítulo quinto de esla tesis. 

En Canadá el procedimiento de registro se realiza de la siguiente forma: 

Primeramente. para po<lcr ver si una marca es n..•gistrablc se estará a Jo dispuesto por el 

artículo o sección 12 que prcvcc cuáles son las marcas rcgistrablcs. 

No obstante a lo dispuesto {Xlr este articulo, una marca confusa se podrá registrar de acuerdo 

aJ artículo 15. que dice: (1) A pesar de la .sección 12 o 14, una marca de comercio confusa es 

registrable s1 el solicitante es el propietario de todas las marcas de comercio. las cuales .son 

conocidas como marcas de comercio asociadas. 

Recordemos que la ley canadiense habla también de la llamada marca de certificación y para 

poder registrar este tipo de marcas se deberá atender a lo dispuesto en el artículo 23: {l) Una 

marca de ccnificación no puede ser adoptada o registrada más que por la persona que no sea el 

fabricante, vendedor. arrendador o empleador de los productos o el prestador del servicio por 

Jos cuales la marca de certificación haya sido usada en asociación. Además, el articulo 25 

estipula que Ja ma.rc.a de ccrtjficación que sea descriptiva del lugar de origen de las mercancías 
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o servicios y no cree ninguna confusión con una marca de comercio registr'1da. es n:g1strabk 

si el solicitante es Ja au1o~dad administrativa. dc un país, estado, provincia o municipio. 

comprendiendo la n:gión. incluyendo o formando parte del área indicada por la marca, o si es 

una as.ociación comercial wnicndo una oficina o un representante en aquella región. pt.>ro el 

propietario de una marca r:."gi.-.trada en los términos dd esta 5(..>cción. debe permitir el cmpk--o 

de Ja marca en asoc1aciL'n CL'fl rnalquicr prcl(1uc10 o ~rvicio producidos o prestados en \a 

región de Ja cual la marca l • ., dc~criptiva. 

La ley canadiense cstipul., <..'1i ~u artículo :;6 qui! ( l 1 s.cr<-i guardado hajo supcn:is1ón del 

rcgistratario un rl!gistro de la.!! marcas de comercio y úc las trasm1s1oncs. dcsis1imicnt0s. 

modificacicmcs, juicio<, y ordt:nanzas concernientes a c;1da marca de comercio rcgislrada, así 

como el registro de los usuano'> inscrilos de cada marca registrada. 

Así pues. existe una ohlig.awrn.·dad dl~ m~nh1r prjcticamentc cualquier acto jurídico 4uc ~ 

rc.alicc con respecto a una marca, lo que proporciona un control más eficaz respecto a las 

modificaciones que sufra la slluacion jurídica de una marca. 

En el párrafo segundo de este mismo artículo. se estipula que datos contendrá el rcgislro. (2) 

El registro indicará con rcfcrcn.::ia a ctlda marcas de comercio registmda. lo siguiente: 

(a) La fecha de registro: 

(b) Un sumario de Ja peución de registro; 

(e) Un sumario de iodos los documentos depositados con la solicitud, o subsecucntemcnte a 

ella y que afecten los derechos de la marca de comercio; 

(d) Los detaJles de cada renO\·ación; 

(e) Los detalles de cada cambio de nombre y dirección; y 

(f) los otros detalles que esta ley o reglamentaciones exigen en la inscripción. 

En su articulo 28 Ja Ley de Marcas habla de que Ja oficina del registratario tendrá la 

supervisión. y consccuent.cmcntc, el control de los índices siguientes: 

(a) Un índice de marca de comercio regis1radas: 

(b) Un índice de marca de comercio de las cuales la solicitud de registro está pendiente; 
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(c) Un índice de solicitudes abandonadas o rechazadas; 

(d) Un índice de los nombres de los propietarios de la marca de comercio registradas; 

{e) Un índice de los nqmbres de las personas que solicitan el registro de marcas de comercio; y 

íO Un índice de nombres de usuarios inscritos. 

En su artículo 29 se establece que: sujeto a la subS1...>cción 50 (6) el regis!ro, los documentos 

sobre Jos cuales se apoyan todas las solicitudes inclu)Cndo aquellas que son abandonadas. así 

como los índices, son acces:blcs a la inspección pública durante las horas hábiles y el 

rcgistratario pro\·ecrá a solicitud y bajo pago de derL>cho prc!lerito en este caso, una copia 

certificada por él, de tcxfa inscripción en el registro o en los índices o de cualquier documento 

o solicitud de este género. 

Ahora, si la marca que se pretende registrar reune presumiblemente Jos requisitos para poder 

ser registrada. se deberá presentar una solicitud ante el registratario que dcbcr.I conicner {de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la ley de Marcas de Canadá): 

(a) A una lista de las mercancías o servicios específicos con los cuales la marca ha sido 

solicitada o sera empicada~ 

(b) En el caso de una marc-0 de comercio que haya sido empleada en Canadá la fL-cha, que 

contará desde que Ja haya requerido el solicitante o sus predecesores en título, si alguno ha 

usado la marca en asociación en cada una de las clases de producros o servicios descritos en la 

solícitud; 

(e) Si es el caso de una marca que no haya sido empleada en Canadá pero se revela en Canadá 

el nombre de un país de la Unión en el que ha sido empleado por el solicirante o sus 

predecesores en título y si ha sido dado a conocer en Canadá junto con c.ada una de las 

categorías generales de mercancfas o servicios descriros en la solicitud, a'if como la manera en 

que han sido dados a conocer; 

(d) Si es el caso de una marca de comercio que esté en otro país de la unión registrada o en 

solicitud de registro por la parte solicitante o de su predecesor en título en Ja cuaJ funda su 
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derecho a registrarse, Jos deta.lles de esta solicitud o de este registro y si la mar.:-a no ha sido ni 

usada ni dada a conocer en Canadá, el nombre del país en el cual Ja marca de comercio ha sido 

us.1da por el solicitante o su predecesor en rilulo designado, si alguno en asi.."X"1ac1ón con cada 

una de las categorías generales de las mercancías o servicios descritos en la solicuud: 

(el Si c:s el caso de un proyeclo de marca de comercio, donde no se acompañó a la solicitud de 

registro por parte de Ja persona con calidad de usuario imcrito, una declaracicin anor..mdo que 

el solicitan1c tiene la intención de empicar esta mari;a en Canadá; 

(t) Si es el caso de una marca de cenificación. los detalles de la norma qul: 1.klincn el empleo 

de Ja marca y que está dcstínado a indicar y declarar que e! solícitanle no Ja fabrica. la vende, 

la arrienda, las mercancías o no prcsla los servicios tale!) como aquellos por los cuales Ja marc.a 

de certificación es empleada; 

(g) L'l dirección del solicitante, que será su oficina principal o el lugar del ncg(>cio en 

Canadá, si tiene y si el ~licitante no tiene ni oficina ni lugar de negocio en Canadá. Ja 

dirección de .su oficina principal o rcprcscnr.inte del extranjero y el nombre y dirL'"Cción en 

Canadá de una persona o firma que se.a responsable de la solicitud o rcghtro y que se Je pueda 

enviar y notificar, teniendo el mismo: efecto como si el solicitanlc estuviese prescn1c; 

(h) Salvo si la solicitud no mucstr.t más que el registro de una palabra o palabras no dcscriLls 

en forma especial, un diseño de la marca de comercio, así como el número que puede s.er 

prescrito de solicitudes exactas de esta marca de comercio; 

(i) Una declaración donde se diga que el solicitante está convencido de que tiene el derecho de 

emplear la marca en el Canadá en asociación con los productos o servicios descritos en Ja 

solicitud. 

También en la legislación canadiense se contempla Ja existencia del derecho de prioridad, 

como pudo advenirse en la información que se pide en la solicitud. Este mismo derecho se 

contempla también en Jos artículo 14, 31 y 34 del referido ordenamiento. 
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Una \'eZ que se presenta la solicitud. ésta se estudiará y se d.:terminará si es prCX"cdenle o no. 

Según el articulo 37 (1) el registratario n .. --cha7..ar.i una solk:::Jd de registro de una marca de 

comercio si está convencido que scgtin el ca.so: 

(a) La solicitud no satisface las exigencias del artículo JO: 

fbJ La marca no es registrablc; 

(e) El solicitante no es la persona que tiene derl-"Cho a rcgi'itrar la marca porque esta rnari.:a crea 

coniusión con otra marca cuyo registro está pendiente; 

Y cuando el rf"gistratario no está convencido, él avisará que ia 501icitud no ha sida hL--cha de la 

manera prevista; 

(2) El registratario no puede rechazar una solicitud sin !-.aher dado primer a conocer al 

solicitante sus objeciones y sus razone.!! para estas objeciones y haberle dacio adecuada 

oportunídad de responderlas: 

(3) Cuando por razones de una marca registrada. el registratario tiene dudas para saber si Ja 

marca indicada en la solicitud es registrablc, el registrata.rio notificará por corn"O certificado al 

propietario de la marca registrada y Je notificará lo anterior. 

Ahora bien, la legislación canadiense establece ta posibilidad de que una persona c,¡ponga su 

oposición al otorgamiento del registro de una marca. I.A~ido a ésto el ordcnamieuto en 

comento, en su articulo 38 establece: (1) Cualquier persona puede, dentro de un mes a partir 

del anuncio de Ja solicitud de registro de una marca y previo pago del derecho prescrito, emitir 

una solicitud de oposición anlc el registrat.ario; 

(2) Una solicitud de oposición puOOe ser fundada en alguno de los motivos siguientes: 

(a) La solicitud no satisface las exigencias de la sección 30; 

(b) La marca no es registrable; 

(e) El solicitante no es una persona que tenga derecho al regimo de la marca de comercio: 

(d) La marca no sea distintiva: 

(3) La declaración de oposición indicará: 
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(a) Los motivos del rechazo con Jos detalles suficientes para permitir al sohc1tantc 

responderlos; 

(b) La dirección de la oficina principal o representación en Canadá si existe. del adversario, y 

si el oponente no tiene oficina ni representante en Canadá, la dirección de su oficina principal 

o representación en el extranjero y el nombre y dirección en Canadá de una persona o firma a 

quien dirigir toda la documentación concerniente a la oposición. 

(6) Dentro del tiempo señalado a partir de que un escrito de oposición halla sido reali1...ado, el 

solicitante podrá anteponer una contr.ldcclaración ante el rcgistratario, dando copia a el 

opositor de la manera prescrita. Y si no se produce ni señala ninguna contradl!clar.1ción dentro 

del tiempo prescrito se entiende que abandonó su solicitud. 

(7) Tanto al oponente como al solicitanle 5e les dará la oportunidad, en la forma establecida, 

de presentar pruebas sobre las que ellos se apoyan y serán escuchados por el registratario, si 

así lo desean. 

(8) Después de haber escuchado las partes si fuese necesario, y considerado la evidencia. el 

registratario puede no aceptar la solicitud o rechazara la oposición y notificar a las partes su 

decisión así como Jos motivos sobre los que se apoya. 

Ahora bien si la solicitud de registro no tuvo ninguna oposición se estará a lo señalado en el 

artículo 39: (1 )Cuando una solicitud para registro de una marca no haya sido objeto de una 

oposición y el tiempo para el anteponer de una declaración de oposición haya expirado o 

cuando una solicitud haya sido objeto de una oposición y que ésta ha sido finalmente decidida 

en favor del solicilante, el registratario admitirá dicha solicitud. 

(2) El registrawio no podrá prorrogar el tiempo acordado para la elaboracióo de una 

declaración de oposición con relación a alguna una solicitud admitida. 

Después de que se cumplieron, a juicio del registratario, todos los requerimientos para que una 

marca pueda ser registrada, y no existiendo oposición. el registratario expedirá un certificado 
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de registro taJ ~ como lo enuncia el artículo 40: (1) Cuando una solicitud de registro de una 

marca de comer.:io es admitida, el registratario inscribirá la marca y elaborará un ccnificado 

de ese registro. 

(2) Luego que el proyecto de una solicitud de registro de una marca de comercio es admitido, 

el registratano dará aviso al solicitante y registrará la marca de comercio y emitirá un 

certificado de este registro después de haber recibido una declaración avisando que el 

!Kllicitante, su sucesor en titulo o una persona designada como usuario inscrito en virtud de la 

subsección 50. ("'¡ ha iniciaJo el cmpi<...'O Je la marca Je comercio en Canadá, en asociación 

con las productos o servicios especificados en la solidtud. 

(3) Si el que solic1t..1 el registro de la marca de comercio propuesta no elabora Ja declaración 

mencionada en Ja subsccción, (2) clentro de los seis meses siguientes de la notificación dada 

por el n.:gbtrata.no a que se refiere la ~ubsccción, {:!) ~u s.ohcitud será considerada corno 

abandonada. 

(4) El registro de una marca de comercio será hecho en el nombre del autor de una solicitud o 

de su concesionario y el día en que el registro sea hecho y quede rcgistmda y el registro surtirá 

efecto el mismo día. 

La duración del registro de una marca tendrá una vigencia de 15 años y será renovable por 

iguales periodos. lo anterior se dc!.prcndc de Ja lectura del aniculo 46: (1) El registro de una 

marca de comercio que aparezca en el regislro en virtud de la presente ley está sujeta a 

revocación en el curso de 15 años a partir de la fecha de dicho registro o de la ultima 

renovación. 

La ley de Canadá. prevé la posibilidad de que se re.aticen modificaciones aJ registro de una 

marca en su anículo 41: (1) El registrat.ario puede a solicitud del propietario inscrito de una 

marca de comercio presentada de la manera prescrita. a aportar al registro una de las 

modificaciones siguientes a su registro: 
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(a) Cor¡egir cualquier error o introducir algún cambio a el nombre. d1ro:ción o designación 

del propietario inscrito o de su representante para representarlo en Canadá: 

(b) Cancelar el registro de Ja marca de comercio; 

(c) modificar la declaración de los productos o servicios con respecto de los cuaJes Ja marca de 

comercio esta registrada; 

(d) modificar los dctaJlcs de los est.1ndarcs definidos que el empleo de una marca de 

certificación está destinada a indicar; o 

(e) notificación de desistimiento que de alguna forma no extienda los derechos conferidos por 

el registro existente de la marca de comercio. 

(2) Una solicitud que extienda la declaración de los productos o ~rYicios respecto de los 

cuales una marca de comercio es registrada tiene d efecto de una solicitud de registro de Ja 

marca de comercio rcsJX--cm de los prcxiuc!os o servicios especificados en la solic11ud de 

modificación. 

Aparte del propietario también se tiene el derecho de inscribir a Jos usuarios tal y como lo dice 

el artículo 50: (1) Otra persona apane del propietario de Ja marca registrada. puede ser inscrito 

corno usuario de esta marca en la totalidad o en una parte de las mercancías o servicios para 

los cuales esta ha sido inscrita; eso se vera más detenidamente en los dcrochos del propietario. 

La corte federal puede conocer cualquier acción o procedimiento en vista de la solicitud de Ja 

presente ley o de un derecho o recurso conferido o definido por éste (articulo 55) y el ministro 

de consumidores y de sociedades es responsable de Ja aplicación de Ja presente ley (62). 
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CAPITULO CUARTO 

OBLIGACIQNES Y DERECHOS DEL TITULAR DEL 
REGISTRO 

El dueño es la persona quien detenta la propiedad de Jos dt:rechos conferidos por el registro 

marcarlo, sin embargo, la ley prt!vec que el propietario ;ulemas de goz.ar de cienos derechos, 

deberá cumplir con ciertas obligac1ones propias de su condición. 

A continuación nos referiremos, en una forma breve, tanto a los derechos como a las 

obligaciones propias dd dueño de una marca. 

t. Derechos del dueño de la marca 

Siguiendo un criterio doctrinario se puede hablar de los siguientes derechos de quien detenta la 

propiedad de la marca: 

a) DCTL."Cho a al uso exclusivo: aunque la marca surja como Ja creación de su titular, el dcn.~cho 

al uso exclusivo se obtiene por medio de su registro tal y como lo consigna el artfculo 78 de la 

LFPPI e implícitamente el 20 de la Ley de Marcas de Canadá, con lo que protege el Estado 

este derecho de exclusividad en el uso . 

Como ya lo vimos anteriormente el derecho al uso exclusivo tiene como fuentes el uso y el 

registro 

b) Derecho de otorgar licencias: ésto es el derecho que tiene el títular de una marca registrada 

de autorizar a distintas personas a hacer uso de su registro. En México lo anterior se demuestra 

con la lectura del artículo 136 de la LFPPI que establece: El titular de una marca registrada 
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podrá conceder ITU'diantl' cnnrenio, liancia de u.w a una o más pasona_f con rt'l1wiú11 a todos 

o algunoJ de Jos producrns o sen'iciiJs a los que se aplique dicha marca. La liancia ckbl'fá 

ser inscrita t.'n la St•cre1an·a para que pueda producir t'fi'ctos en pt'Tjuicio dt• tt?rceros. 

La licencia deberá ser inscrita en la St..>crcL.i.ría con el prop....1silo de sunir cfc:ctm contra 

ierccros, para ésto 5e dcbcrJ. presentar solicirud en los términos que fije d Rcglamctlfo de la 

ley (Artículos l 37 de la LFPPI y 85 del REUM); además. de acuerdo con el articulo 140: El 

usuario al que Jt' le haya co11Cl'dido una Jicr!ncia r¡ur! se t'nc1.;e!lfre úucrita c•n la Secrt•tarfa, 

Jalm t'!ilipulac11ln en contrario, h'tuird lafaculra1l de t'jaciwr /u.J aainm•.1· /t'galrs 1nulie11u·s a 

impt•dir lafa/Jijicación, imitacii>n o u.so ih'~al de la marca. nmw Jifuua JU propio rimlar. 

En los contratos dt' u.w dl· marca queda bit'n claro la racionalídml. Una licencia es una de las 

maneras posibles de explorar el actim de una empresa, t'n esrr caso la marca. 

e} i:ranquicias: La LFPPI define cst;1 ligura en el Artículo ! J2: Eri.Hird Frunqutcia cuando 

con la licencia de 11.Jo dt• una marca se 1rammitan conocimie11tos 1éc11ic:os o se proporcione 

asistencia técnica, para que la persona a quien St' le conct•dt• pueda producir o 1·t•11der bfrnes 

o prestar Jt!f1'icios de manera unifimnt• y con los mélodo.\ n0•rarims, comerciales y aJminis

rratil'OJ c.1tah/ecidos por l'I rirular de la marl'a, 1c1ulit'lllt'S a manrentr la calidad, prt;o,figio t' 

imagen de los produc10s o servicias a los que hra distingue. En la legislación canadiense no se 

establece la institución de la franquicia. 

d) Cesión de derechos: Es un co11traro en vinud del t'Ual el 1i1ular de un derecho (cedeme) lo 

rrasmire a otra pt•r.wna (crsionario) gratuita u onerosamenre. sin modificar la relación 

jurfdica. Sti 

El Código Civil vigente en México en su artículo :?029 dice: Habrá cesión de derechos cuando 

el acreedor transfiere a otro lo que renga comra su deudor. 

La LFPPI fija limites a la trasmisión de derechos y están consignados en el artículo 145 que 

textualmente dice: Para efectos de su transmisión. se considerardn ligados los regisrros de las 

marcas de un mismo timlar, cuando dichas marcas .sean id¿nricas y amparen similares 

56. SEPULVEOA, C~Mt. Ob. CA. p.417. 
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producws n sen'icios. o bien sean Sl'mejanJes en grado dt• L"o11fusián ! u apliqm·n u los 

mismos o sim•lures productos o sen·icio.r. 

En Canadá se cst.1blccc en el artfciilo 48 de la Ley de Marcas que una marca registrada C!> 

transferible : e!> imputable de ser siempre trasfcriblr:, )'ª .sea considerdda dentro de las 

mercancías de la empresa o ya sea en forma aislada, o !tC.'.l considerada parte de Ja 1otalidad, o 

parte de a1guno de los servicios o mercancías jumo con lo'i cuaks haya sido cmplcad.1. 

e) Derecho a percibir n:galía\: 

Este derecho no está consignado en la ley me:idcana, ni en la canadiense: sin embargo, se 

entiendo este derecho de que por la transmisión de sus derechos pucdc solicitar el pago de 

dichas regalías. 

O Derecho de renovación de su registro: la ley mexicana menciona que se debe manifestar 

bajo protesta de decir verdad, en el momen10 de la renovación que el uso de Ja marca ha sido 

contfnuo e 1nint.r.:rrumpido por un plazo no menor de tres años. 

En la legislac1én Canadiense este dcrL>eho se consigna en !IU anículo 46 que menciona que si el 

dueño pagó los derechos consignados por la ley Ja renovación del registro sunirá efectos al día 

síguiente de la expiración del registro. 

g) Derecho a renunciar a1 registro de la marca: En México el artículo 154 establece que: El 

titular de una marca registrada podrá saliciwr por escrito, en cualquier tiempo, la cancela

ción de su registro. La Secretarla podrá requerir la ra1ificación de la finna de la solicim.d, en 

los ca.ms que esrahln.ca el Reglaml'l!IO de bta IA7
)'. 

En Canadá esto no se contempla por las leyes analiz.adas. 
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h) Dcnxho preferente para volver a registrar la marca caduca: cs!e derecho ('St.aba 

contemplado amcriormcnte en México en la Ley de Invenciones y Marcas en su anícu/o 99. 

Actualmente no se consigna en Ja ley vigente, adem;Is, tampoco se menciona en las leyes de 

marcas canadic-nscs. 

i) Derecho a ejercitar acciones y exigir la reparación de daños. 

Recordemos que en Canadá cxis1c la llamada Marc.a de certificacion. n::.¡x•c1tl a c:.ra ühima en 

el articulo 23 inciso 2 de Ja ley de marcas se estipula que el propietario de la marca de 

certificación puede autori1 .. ar a arras persona empicar la marca en asociacit'in con mercancías o 

servicios que estén conforme a los c.standares, además el pmpkrario de una marc.a de 

certificación registrada puede impedir que ésta sea empleada por personas no autorindas o en 

asociación con mercancías o servicios al rcs~lo de Jos cuales esta marca es registrada, pero a 

Jos cualc.!s la autori1 . .ación no se extiende. 

j) Derecho de modificar su regi!.lro: además de lo comentado antcnonncntc, la ley de Marcas 

de Canadá c:st.abJcce en el artículo 41 ( l) que el rcgistratario puede a solicitud del propietario 

inscrilo de una marca de comcn.·io presentada de la manera presenta a aportar al registro una 

de las modificaciones siguientes a .su registro: 

(a) Corregir cualquier error o introducir algún cambio a el nombre, dirección o designación 

del propietario inscrito o de su representante para representado en Canadá; 

(b) Cancelar el registro de Ja marca de comercio; 

(e) Modificar la declaración de los productos o servicios con respecto de los cuales Ja marca de 

comercio esta registrada; 

(d) Modificar Jos detalles de los cstandares definidos que el empleo de una marca de 

certificación esta destinada a indicar; etc. 
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2. Obligaciones del duelio de la marca 

Para un mejor tratamij!nto de las obligaciones del dueño de la marca conviene decir que las 

obligaciones s.e- dividen en: 

1.- Obligaciones de hacer: y 

11.- Obligaciones de no hacer. 

J.- Obligaciones de hacer: 

Las primeras cinco se refieren a obligaciones respecto al uso de la marca y las siguientes cinco 

a la prórroga de la vigencia. 

1) Obligaciones referentes al uso de la marca: La marca debe usarse tal y como fue registrada, 

la Ley Mexicana menciona en el artículo 128 que las marcm Jebcrün u .. rnrse en rariu 1rio 

nacional tal como fue rt•gisrrmla o con modificacione .. \ que no a/1cre11 sus caractt•rí.Hicas 

t•srncia/es. En Canadá se da en el artículo 8 de la Ley de marcas una obligación de garanti1 .. ar 

el mo legal de la marca en los productos y servicios que estén en el comercio y que ostente 

dicha marca. 

2) Demostrar el u~ de Ja marca: para evitar la cancelación, el titular del registro deberá us.ar 

la marca durante tres años cons...."Cutivos y de manera inintermmpida efecto de procc<ler a 

solicitar la renovación de Ja vigencia del registro antes de los seis meses del vencimiento del 

mismo, existiendo para este caso la cx.ccpción de que podrá condonarse la sanción si existieron 

causas justificadas a juicio de la Secreta.ria (Articulo 130). En Canadá la importancia de 

demostrar el uso de la marca es esencial. 
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3) Usar Ja rnarc..a como tal: en el Artículo 153 la LFPPI se establece: Pr.>cedcrti la 01ncelacic'in 

del registro de una marca. si su titular ha promcado o tolerado qut• se trarujiJnnt en una 

denominación gt'l1érica que corresponda a uno o \·arios dt• lm productos o .H·n·idoJ para los 

cuall's St' n•gistró, dt• wl modo que, en /oJ medios comerciales y en el tl.W ¡:t•naa/i::.a{/11 por d 

ptihlico, la marca h<i)·a flt'rtiido su cardera distinrirn, como medio dt• disringuir el producw o 

senkio a qtu• se aplique. 

4) Comprobar el u.so contínuo de Ja marca: en México el ankulo 134 a este rc.spc..-x-to dice: La 

n•tun·ución del registro de una marca solo proct•derá si el inren•sado cuhre /ns daet'lu>s CO· 

rrespm1dh•nrl'S y manijie.\ta por escrito y bajo protesra de decir \'erda.J .rn mo en los pmducrOJ 

o servicios a que se aplique y 110 haber imermmpido dicho tl.fO por un plu:.o igual o mayor al 

cmuemp/cJ(/o en el anícu/o 130 de esta Ü')'. En Canadá ilustra sobre el uso lo señalado en su 

artículo 10 de Ja Ley de Marcas. 

5) Uso oblíga1orio: respecto a lo antc1ior la ley mc;i;icana dice en su artículo 129: La 

Secrtraría podrá declarar t'I rrgi.\rro y uso obli¡.:arorio de marca:r en cualquier producto o 

Sl'n·icio o prohibir o regular t'I uso dl' marca.\·, rt~¡:isrradas o no, dt• oficio o a petición de 

pane de los organismos repreSl'11ttJfi\'os cuando: 

/.-El uso de una marca sea un elemenro a.sociad.1 a praclica.s monopólicas, oli1:opólicas o tle 

compt•u•ncia desleal que causen diswrsiom•s grares en la producción, distrihución o comercia

liwción de derenninados producros o sen:icios: 

//.- El uso de la marca impida la diJtribución, producción o comerciali:.ación eficaces de 

bienes y senicios , y 

///.- El u:w de 111arcu.s impida. enrorpa.ca o encarezca en caso de emergencia nacional y 

mien1ras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios bdsicos para 

la población. 
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En Canadá el anículo 35 establece que el registrat.ario puede ~1r según Jo desee al solicitanlc 

de una marca de comercio dcsi~tir el derecho de uso exclusivo 

6) El titular d~oer.i hacer la renovación de su registro: en Mé'c~o cada diez años de acuerdo al 

artículo 95 de la Ley referida el registro de marcas tendrá Uf4.; .·1gt'ncia dt' die::. a11os contados 

a panir de la fecha de pn•st•ntación de la .solicitud y poJrJ reno\'ar.\·t• por periodos dt' la 

mi.Hna tluractán. En Canadj se regula por el articulo 46 (1). 

7) Inscripción de franquicias: esto se contempla exprcsamcnie en México en el tercer párrafo 

del aniculo l..12 que dice: Para la imcripción de la fri:mquicic1 urán aplicahlt•s las 

disposiciont•s Je e.He capfwlo, por lo que se dchc cnlcnder que sólo serd necesario solicitar 

ante Ja SECOFI la inscripción conforme a el n:glamcnto de la ic-y. 

8) Inscripción de Ja trasmisión de derechos ante la autoridad competente: en México (art.143, 

LFPPI) será ante la SECOFI para que se puedan producir efectos contra terceros, y en Canadá 

( 48 (3) de !a U!y de Marcas) será el Registmtario legalmente designado. 

9) Cumplir con requisitos solicitados en los casos que expresa.mente prevce la ley. En México 

se ve ésto en el artículo 120 que menciona: Si la solicitud o la documenración t'..Xhibida 110 

cwnple cnn ios requisitos legales o reglamenran·os se requerird por escrito al solicitante para 

que sub.saM el error u omi.sidn en un plaw de dos meses: dt no cumplir con el requerimiento 

en el plaz.o setwlado .se considerara abwulonada la solicirLld. Esto se puede apreciar en la 

legislación de Canadá en el artículo 32 de la U!y de Manz. y más expresamente el artículo 

36. 

10) &;isle fa obligación de realizar el pago de derecho.!. que derivan de Ja obtención del 

registro marca.ria. En México se regula éslo en el artículo 1 J 4 que establece: A la .solicimd de 

reglsrro dt marca dtberd acompa/larse el comprobanre de pago de derechos que sena/e la ley 
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corrcspnndíente, ruf como lm t.'jemp/art'S dt? la marca. AJt•mJ.s de lo dispuesto t'll lm anfculm 

123, 125 y 134. En Canadá la Ley de Marcas menciona indirectamcn1c esta obligación de 

pagar derechos por el regis1ro de marcas, tal seria el caso de lo señalado por el anículo 38 de 

la Ley de Marcas. 

llJ Obligación de proveer un nuevo representante cuando la ley lo requiera (Aplicable solo en 

Canadá): en el artículo 42 de la Ley de Marcas se dice que: ( 1) el propietario inscrito de una 

marca de comercio que no tiene ni oficina ni rcprescnta.nh! en Canadá y que nombre a un 

distinto representante del que está inscrito proveerá la nueva dHección de éste. 

II.- Obligaciones de no hacer: 

1) En México de acuerdo al Artículo 94 de la LFPPI una \'ez efectuado el registro de una 

marca, no podrd awnt•mar.H' el númao de productos o ser\'icios lJIU! proteja, aun cuando per

tenezcan a la misma clase. Esta obligación no se consigna en Ja ley canadiense, ya que incluso 

se permite que exista una ampliaci~n de el nUmero de produc1os o servicios protegidos por 

ésta. 

2) No usar la marca en los casos que la autoridad compc1cn1e así lo establezcan. 
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CAPITUJ,Q QUINTO 
MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO 

En este capitulo anali1..arcmo!I los diversos modos en que un registro marcario puede concluir y 

Ja forma que Ja ley prevé para que esto no suceda, y 'ii es el caso, para que el n:gistro se 

mantenga la1cnte. 

J. Nulidad 

De acuerdo con la doctrina clásica, la nulidad de pleno d1•recho, es la obra dirt!Cta dt!l 

h•J?iJ/adnr y por lo tanto no es m·ce.mrin ejercer una acciiin de nulidad en/re los rriflunales 

para que el acro sea primdo de los efi·cto.s que producirla si no e.Slll\'Ü'ra af<'CUldn de tal 

nulidad.~-

La ley mex:1cana de la materia (LFPPI) nos dice en su artículo 151 cuándo se prcscnLará el 

caso en que un registro se considerará nulo. 

Anfculo J 51: El registro de una marca es nulo cuando: 
l.~ Se haya mor¡: ad o en contrtH't'nción a las disposiciones sobre requisitos y 
condiciones para el otorgamitnlo del registro. Para efectos de lo dispuesto 
en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otort-:amienro 
del regatro los establecidos en lasfraccio~s I a XV del Artfcu/o 90; 
//.- la marca sea idéntica o semejame en grado de cmifusión a otra que 
haya sido usada en el pafs con amerioridad a la fecha de presentación de la 
solicitud de la marca regi.rtrada y se aplique a los mismos o similares 
productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por 
u.so anlerior, compruebe haber lLfadO una marca ininterrumpidamente en el 
pafs, ames de la fecha de presentación o, en su ca.so, de la fecha de primer 
uso declarado por el que la registró; 
///.- La marca se haya venido usa1ulo con anrerion"dad en el extranjero, en 
la misma hipótesis de /a fracción an1erior, si además del u.so existe el regütm 
extranjero, y que el pafs de origen tenxa reciprocidad con J,ft'.xico; 
/V.- El registro se hubiua otorgado con base en duros falsos o inexac1os 
con1enidos en .su so/icilud, que sean esenciales; 
V.- Se haya morgado por error, inadn:nencia, o diferencia de apreciación, 
exisriendo en vigor otro que se considere inradido, por trmarse de una marca 
que sea igual n semejante en ;:rada de confJL<iión y que se aplique a servicios 
o productos iguah•s o similares; 

57. OAl»o'OO OAR.FIAS. l¡n1cio. Dtrulloct't'll. Edi!Orial Pooua. Mh.Ko 190. p.251. 
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VI.- El agenlc, el representllnle, el u.ruano o el d1stnb1J1dor del titular de 
una marca registrada en el e.:ctranjero, solicite .v obtenf?a el rt•gürro a s11 
rwmbre de ésw u Olra Jemejanre en grado de confusión, sin t•I conumimieruo 
e.xpreso del titular de la marca extranjera. En esre caso el reghtro se 
reputará como obtenido de mala/e. 
Las acciones de nulidad que se deriw:on del prest'nte anículo podrán 
ejercitarsl' denrm de un pla:.o de cincu aifos, coruado a panir dt la fecha en 
que suna sus tfectos fa puhlicacián dd registro en la Gacew, c:ccepw las 
relcJthYis a las fracciont.'s /y VI que podrán t'}t'fcitarst' t'n L·ualq1úcr titmpo y 
a /afraccián 111 que podrá t'}rrcirarse denrro dt'i pla:.o dt• un alfo. 

En Canadá no existe eslrictamcntc la institución de la nulidad; sin embargo. está Ja llamada 

invalidez del registro que se pcKiría entender como análoga de la nulidad mc:l(icana. De este 

modo la Ley de Marcas dice! en su artículo 18: (1) el registro de una marca de comercio se 

invalida si: 

(a) La marca de comercio no fue registrada c.n la fecha de rcgis1ro. 

(b) La marca de comercio no ha sido distintiva en el tiempo que se procedió a sacar su registro 

en cuestión; o 

(c) La marca ha sido abandonada y sujeta a Ja sección 19, es inválida si la solicitud de registro 

no está la persona titular par.i <tscgura el registro. 

(:!) Ningún registro de marca que haya sido usado en Canadá por el titular o sus predecesores 

en título será considerada inválida por la simple evidencia de que la distinción no fue puesta a 

Ja consídcración de las autoridades competentes, antes de que este haya otorgado el registro. 

En el aniculo 50 subsccción 10 se habla de que Ja inscripción de una persona corno usuario 

inscrito de una marca de comercio puede ser anulada: 

(a) por el rcgistratario sobre la solicitud e~crita del propietario o por el usuario inscri10 de la 

marca; 

(b) por el rcgistratario de su propia iniciativa en eso que concierne a las mercancías o 

servicios, considerando que la marca de comercio no haya sido registrada; 

(c) por Ja corte federal sobre la solicitud de sea lo que sea cuyo aviso informe al propietario 

inscrito y a todos los usuarios inscritos por uno de los motivos siguientes: 
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(i) el usuario inscrito a empleado la marca de comercio en orra forma más que como tfrnlo de 

un permiso de empleo o de manera que pueda \'erdadcramcnte causar un fraude o confusión: 

(ii) el propietario o et 1:1suario ha inscrito falsamente. representado u omitido un hecho que si él 

había ex.actamcnte e~pucsto, debidamente divulgado. hubiera autorü.ado al rcgistratario a 

rehusar la solicitud de inscripción por el usuario inscrito; 

(iii) las circunstancias después de la fecha de registro han cambiado al punto a que a la fecha 

de esta solicitud de anulación, ellas hayan autorizado al n:gistratario a rehusar la solicitud de 

inscripción de el usuario inscrito; 

(iv) la inscripción no hubiera debido ser operada, haya sido operada considerado los derechm. 

atribuidos al solicitante en virtud de un contrato en cuya ejecución él está interesado. 

El Convenio de París. del que como ya dijimos es miembro tanto México como Canadá, en el 

artículo 6 scpties en el rubro "Marcas: registros cft.."<:tuados por el agenle o el representante del 

titular, sin su autori1.ación" habla de que si este representante solicita el registro a su nombre, 

sin autorización del titular, el titular podra solicitar la anulación. 

De este modo se regula la institución de la nulidad en ambos países. 
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2. Caducidad 

La Caducidad e.s una cxrinción dt• un derecho, instancia o recurso. 51 

La caducidad es la perdida de un derecho nacido o gesuulo, porque el titular tfe/ mismo ha 

dejado de ohsavar, dentro dt• dt•terminado ril'mpo, la corulucra que la nonna jurídica imponía 

como necesario para comervarlo.~9 

La legislación mexicana (LFPPI) señala cu~ndo caducará el registro marcario en su artículo 

152 que dice: 

El registro caducará en los siguiemes caso.e 

J •• Cuando 110 St' renuci·e en los rénninOJ de esta ley, y 

JI.- Cuamlo la marca haya dejado de usarse por más dt• tres aflos consecmims, salm qut• 

e.xista cama justificada a juicio de la Secrrtarfa. 

Aparentemente la institución de la caducidad no es reglamentada, por lo menos en las ley 

citadas, en Canadá, por lo que conviene pasar al estudio de la siguiente institución. 

3. Cancelación 

La cancelación de la marca en México puede ser de dos tipos: Legal y Voluntaria. 

En la primera se observa lo referido por el artículo 153: Procederá la cancelación del registro 

de una marca. si su tillllar ha provocado o 10/erado que sr tran.s/onne en una denominación 

genérica que corresponda a uno o varios de los prodt4ctos o j·ervicios para los cuales se 

51. DE PINA. R1í1cl. °'''lt>M11o<kiúrrclio. Tuun edición. Edik>rial Po1TU1. Mhko, 197J. r. 81. 
59. BEJAR.A.NO SANCllEZ. MMUd. ObhtlXIONI n .. t". Edil0ri1J ll1rt... Tu,,(cl'll Edicióa. Mh~u 198.C. p . .St2. 
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regis1ró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el u.ro generaliwdo por el público, 

la marca htrya perdido su cardc1er dis1in1im, como mediu de dis1inguir el producto o sef1'icio 

a que se aplique. 

En la segunda se está a lo dispuesto por el artfculo J 54 que dice: El 1i1Ular de una marca 

regis1rada podrd solicitar por escn'10, en cutzlquier 1iempo, la cancelación de su rt•gis1ro. La 

Secre1arfa poclrd requerir la ralificación de la fim1a de la .so/icimd. en /OJ casos que 

eswblt•::.ca el reg/amemo de ésta ley. 

De acuerdo al articulo 155 tanto la declaración de nulidad, caducidad. o cancelación del 

registro de una marca, se hará administrativamente por la Secretaria de oficio, a petición de 

parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún imcrés la Federación. La caducidad 

a la que se refiere la fracción 1 dd artículo 152 de ésta ley, no requerirá de declaración 

administrativa por parte de Ja Secretaria. 

En Canadá la cancelación es regulada por los anículos 41 que menciona en el párrafo primero 

inciso b), que el registratario puede a solicitud del propietario inscrito de una marca de 

comercio presentada de Ja manera prescrita a aportar al registro una de las modificaciones 

siguientes a su registro, entre ellas cancelar el registro de la marca de comercio; 

El artículo 43 habla de que el propietario inscrito de cualquier marca de comercio proveerá las 

representaciones suplemcnlarias que el rcgistrat.ario pueda ex:igir y, si él ornile su conformidad 

a dicho aviso. el registratario puede por medio de otro aviso fijar una demora razonable 

después de la cual si las representaciones no son cubicnas el podrá borrar Ja inscripción de Ja 

marca de comercio. 

Además, de acuerdo al artículo 44 en su inciso tercero, el registratario puede en cualquier 

momento y a solicitud de cualquier persona, cuando la información requerida por la 
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subsccción (l) no se.a proporcionada el rcgistratario por la noticia más kjana. dará un 

razonable tiempo después del cual si la información no ha sido proporcionada el podrá. borrar 

el registro de la marca de comercio. 

Otro artículo que contempla esta institución es el 45, el cual dice que cuando por razones de la 

evidencia proporcionada a él o k ha faltado alguna prueba en apariencia del rcgistrat.ano: que 

una marca de comercio sea considerada respecto a la totalidad de los productos o servicios 

espcci ficados en el registro o respecto a cualquiera de estos productos o servicios no s.c esté 

utilizando en Canadá o que la falta de empleo no sea atribuible a circunstancias especiales que 

la justifiquen, el registro de esta marca de comercio es susceptible por consiguiente de 

cancelación o modificación. 

4. Rcnovnción del registro 

La ley mexicana (LFPPI) habla de la renovación que se pretenda reali1.ar del registro marcarlo 

en sus artículos 133, donde se esta~lcce: La renovación del regi.'llro de una marca deherá so· 

licitarse por el litular deruro de los seis meses a111eriores al vencimienro de su vi~encia. Sít1 

embargo, la Secretaría dará rramire a aquellcu soliciuules c¡ue se presentan dentro de im plazo 

de seis meses posreriores a la tenninc1ci6n de la vigencia del rtgisrro. Vencido este plazo sin 

que se presellle la solici11ul de reno\'ación. el regis1ro caducará. 

De acuerdo al artículo 134 la renovación del regisuo de una marca sólo procederá si el 

interesado cubre los derechos corresix>ndientes y manifiesta por escrito y bajo protesta de decir 

verdad su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso 

por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta ley. 
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Para d Ca!.O de que si una misma marca se encuentra registrad.a para proteger dos o más clases 

de productos o servicios, bastará que proceda la renovación en aJguna de dichas clases para 

que ocurra en todos Jo~ registros previo el pago de derechos correspondientes (Artículo 1351. 

En Canadá La Ley de Marcas establece en su artículo 46 que el registro de una man:-a de 

comercio que figure o aparezca en el registro en \"inud de la presente ley. está sujeta a 

revocación en el curso de 15 alias a partir de la fecha di: dicho registro o de la última 

renovación. 

(2) Cuando un registro de marca aparece registrado sin renovación durante el período 

especificado en el párrafo (l), menos 4 meses, el regis1ratario envia al propietario y a su 

representante Ja notificación de que si en los 4 meses en la lecha de este envio, Ja fecha de 

renovación prescribe si no ha sido pagado y el rcgis1ro s.cr.i can.:elado. 

(3) Si en el periodo que se inscribe en la notificación una nuc\ a tarifa de pagos de derechos no 

ha sido pagada el rcgistratario puede cancelar el registro. 

(4) Cuando Ja tarifa prescrita para una renovación de cualquier marca bajo esta sección se paga 

dentro deJ liempo limite la renovación toma efecto al día siguiente de la expiración del periodo 

descrito en el párrafo ( 1). 
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CAPITULO SEXTO 

USURPACION DE LOS DERECHOS 
MAR CARIOS 

Los derechos que owrga la propiedad de la marca, como con~"'Cucncia dd registro. pueden ser 

en ocasiones objeto de una usurpación por alguna persona que utiliza la marca sin autoriz..i.ción 

o conscntimic:i10 de la pcr!.ona capacitada jurídicamente para otorgarlo, con lo que se cstaria 

configurando la constitución de un ilícito. 

La iliciwd cnnüstt'!l t•n la omisión de los acto.\ ordenados Y t•n la ejecudón dt• los actos 

prohibidos por el ordt•1wmic1110 jurídico. En los ordenamirwos jurídicos existen difen:nres 

ripo.s de hcchoJ y actos qut' puedt?n ser ilícitos, pero como aquellos no son iguales, las 

sanciones pueden \•ariar.60 

De este modo En Mfaico pueden existir: 

Infracciones: 

La infracción es la violación de la ley administratÍ\'a, que se origina por un hecho o 

abstención declarados ilegales por una ley, que amerita una sanción administrati'm, es dt•cir, 

que aplica la misma autoridad administrath•a.61 

Algunos otros autores opinan que la infracción adminisrrarf\'a es tocio acto u hecho de una per

sona que -.·iole el orden establecido por la administración p1UJ/ica.6Z 

Andrés Sena Rojas dice que la infracción es el acto u omisión que definen I~ le)•es 

administrarfras y que no son considaadas como delitos por la legislt1ción penal por 

considerarlos faltas que ameriran sanciones menores. 

60. ACOSTA ROMERO. Míf\ld LOPEZ BETANCOURT Edu1No, Drl.u.m ~·~n~• Scl\lndo cd1.i<ln A;;tu1hu,~. E.J.ion.al Punv1. 

Mhirn o F. IQWI r 16 
61. ACOSTA ROMEJl.O, Miru~L T~orl4 Gm.t-mlúl D~rrdwA"1ro•..U"11D•., s.q.tim. Nk~ Edik>ri1 Ponv1 MhKo 19'6. p.716. 

6J. ACOSTA ROMERO, Mirucl. LOPEZ BETANCOURT Eduu..So. Ob. C". p. 26. 
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En Mé,;.ico la LFPPI señala cuáles son los actos que tendrán la naturaleza de infracciones en su 

artículo 213. que dice·. 

Son infracciones administrativas: 
!.- Realiwr actos contrarios a los b11cnos IL~Os "CO!!W1t1bfi•5 t'n la industria, 
comercio y ser\'icios </Ue impliquen cvmpt'lt-n..:iÜ Lksfra/ y que se refacimrl'll 
con la materia que esta Ley rt'gula,-
111.· Poner a la venta o en circu!tJdJn producros u ofrecer .H'tTicios 

~7~~;,~/:'o ;;~,:~~á~ig;;;:t·,~~d~:U~,~~1~~~' r~1i~~~~;'J~!~~~~'~dos~~,g;'~, ~~;ut;:~~~J¿ 
.St' incurrirá 1•n infracción después de un año de la ft•clw 1/e cmlucidutl o, en 
rn caso, de la fecha en q11e haya quedado /imll' la dt>claración corrt•spo11· 
diente,· 
/\'.· Usar una marca part·cfrla c•n ~rado de ci1njil.s1ón a otra re~i.umda, para 
amparar los mismos o similares proJuctm o sc•n·icioJ que los prott'>:idos por 
hl registrOLÍIJ,· 
\',- Usar sin comen1imin110 de Sil wulur, una marca n·gfatrada como 
elemento ele un nmnbre l'Otnt"rcial o dr unn úenomtnación o ra:..ón .wcial, 11 
dcrw·rm, Jinnprr que dichos 11mnhre" estén rl'lacimwdos con 
esrablecimiemm que opt•rt'll con lm proJu,::05 o sen'/Cios prorcgulns por la 
marca; 
\lll.- Usar como marcas las denominuc1vnes. signo.\ o .vi>-:las a q1u• se rejiert• 
el anfc11/o 4º y las fracciones VII, VJI/, IX. Xll. XI//, XIV y XV dt'/ e1nicu/o 
90 de esta ley,' 
VI//.- Usar una marca previame111e regi.Hrcuia como denomina1..:ión o ra.:ón 
social o como parres de tscas, de una persona moral cuya acril!idad .\·ea fa 
prod11ccit~n. imporración o comercialiwción Je bienes o sen'icios i.>:uales o 
.ümilares a los qut• aplica la murca rt•gistrada, jjn el comt•1111mit•1110 
manifieslO por escrito del titllfar del regiJrro o ele marca o de la pasona a 
quien éste haya concl'dido licencia,· 
lX. - Efectuar en el ejercicio de acridúaJes industriales o mercanriles. actos 
que causen o induzcan al público a confusión, error o engailo por hacer 
creer o suponer infuMladameme: 
a) La exis1encia de una relación o asociación enrre un esuiblecimienro y el de 
un 1ercero; 
b) Que se fulm·quen producros bajo especijicaciont•s, lkencias o 
awon·wciones de un tercero" 
e) Que se presten servicios o se \'erulan productos bajo aurorización, licencia 
o especificación de un tercero. 

Una sanción administrativa es el castigo que se impone a quien comete violaciones a los 

ordenamientos administrativos y en el artículo 214 la LFPPI establece cuáles son éstas. 

Articulo 214.- ú.u infracciones at.Úninis1ra1ivas a esta ley o demás 
disposiciones derivadas de ella serán s0J1Cionodas con: 
J. - Mulla por ti impone de diez mil días de salario mínimo general \•igenre 
en el Dis1ri10 Federal. 
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11. - Mufra adicional hasra pur el impvnt' de quinit•nros días Jt• salario 
mfnimo geMral i:igenre en el DiJ1ri10 Federal por cada día que pt•rsista fu 
infracción; 
///. - Clausura temporal hasta por nm·enra días; 
IV. - Clausura dejinilfra: 
V.- Arresro administrarim ha.ua por 36 lloras. 

A partir del articulo 215 hasta el 222 del mismo ordenamicnlo la ley mexicana regula todas las 

cuestiones referentes al seguimiento de las infracciones cometidas. 

Delitos: 

El código ~nal vigente en México señala en su artículo 7o. que dt!liro es el acto u omisión que 

sancionan las leyes pt•nalt•s. 

Todos los tipoJ lega!t•s de los Je/i10s prt'.ruponen como elememo moral o inraiori.wa mw 

inrencionalidtUI espec(fica, por los que siempre hay dolo. Nn put.•tie darse el ca.w· dt• tt•tlfatim, 

sino que se requiere q11e el hecho se consume.6l 

La ley mexicana en su artículo 223 señala que son delitos en México en materia de propiedad 

industrial, sin embargo solo citare Jo refercnre a cuestiones de carácter marcarlo: 

Artículo 223.- Son delitos: 
VI.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la 
Jicencia respectiva, en productos o servicios iguaJes o similares a los que Ja 
marca se aplique; 
VII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a 
Jos que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso está en los 
mismos sin consentimiento de su titular~ 
VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica 
una marca que hayan sido alterados; 
IX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica 
una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido 
parcial o totalmente ésla; 
X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de 
confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa 
impuesta por esta razón haya quedado firme: 

~~~~~~~~~~ 

'3. RAN'OEL MEDINA, O.vid. Oti. Ci1. p.IJ6. 
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XI.- Ofrt .. >i.:t:r en \enla o poner L'n circulacíón los producio., o prcst..ir los 
servicios con las ma.rcas a que se refiere la fracción anterior. 

Se permite al Min1stcno público ejercitar Ja acción ~nal rcquint!ndolc a la aurliridad 

administrativa un dictamen técnico sohrc la comisión del ilíci10 

Indcpc.:ndicmcmente de Ja acción penal, el perjudicado podrá pi...-dir la rcp.ardción y el pago de 

los daños y perjuicios sufridos t.·on mo1ivo de Ja comisión de dichos delitos. 

Para el conocimientos de los delitos y las controvc-rsias de carácter ml'rcantil y ci\ 11 serán 

compercntcs los tribunales de la Federación, aunque si la comrovcrsia sólo afecta intereses 

entre particulan:s y si el actor así Jo dese.a pcx:irdn conocer los :!ihunaleo; del orden común (art. 

224-227). 

En Canadá L.a ley cana<licn~ habla indistintamcn[e entre infracciones y delitos al mencionar 

exclusivamente prohibiciones aplicables a las marcas. 

Así la ley de Marcas en su artículo 7 nos dice: Ninguna persona deberá: 

{a) Hílcer una declaración falsa o cngaiio!o.a, tendiente a desacreditar el negocio, artículos o 

servicios de un competidor~ 

(b) Dirigir la atención del público a sus artículos, servicios o negocios de tal forma que cause 

o probablemente cause confusión en Canadá en el tiempo en que comenzó a dirigir la atención 

a ellos entre sus artículos. servicios o negocios de los otros; 

(e} Pasar otros artículos o servicios como y de ellos ordenado o requerido; 

(d} Hacer uso en asociación con anículos de aJguna descripción que sea falsa en el material y 

probablcmcíllc engañar al publico sobre 

(i) Las características. caJidad, cantidad o composición; 

{ii) El origen geográfico~ o 

(iii) El modo de la manufactura. producción o prestación, 

de los artículos o servicios: o 
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(e) Hacer algún otro acto o adoptar alguna otra práctica de ncgoc1or, contraria a los usos de la 

industria o dd comercio honestos en Canadá. 

La ley canadiense nos mi!nciona en su artículo 50 quién e-.t..i facultado para perseguir la 

usurpación de una marca que en la subsección cuatro dice: {.t) Bajo re5erva de cualquier 

acuerdo entre las partc!!i un usuario inscrito puede JX'<iir al propietario, tratar los 

procedimientos por usurpación de la marca y si el propietario se niega o rehusa a hacerlo den-

tro de los 2 mc:scs s1g.uícntes a esta petición, el usuario inscrito put!Je intentar cnntinuar bajo 

su propio nombr~ corno si el fuera el propietario defendiendo la propiedad. 

La. Ley de Marca Nacional y l.!tiquctado correcto se refiere a los ilicitos que se pueden generar 

en d marco de lo regulado por es.a legislación. l:.n ~u arti¡;ulo 8 menc10na cuálc~ son los 

ilícitos y las Stlnciones a éstos. 

8. Cualquier pcr~na quien: 
ta) Aplique la marca de comercio nacional a cualquier mercancía, paquete o 
en\'oltura sin la autorización hecha bajo las regulaciones; 
(b) Aplique la marca de comercio nacional a cualquier mercancía, paquelc o 
en\'O\tura de una mercancía que no este conforme con todas las condiciones 
reglami:ntarias: 
(e) Venda o ponga en ofcrt.t rlc vcnt.1. con anuncios a una mi.:rcanda y la cual 
!a persona que ti.:nga registrada la marca de comercio nacional y que no esté 
conforme a lo desr.rito en las normas y ca.ractcrístios reglamentarias; 
<d1 Venda ofertas de venta, anuncios de venta o anuncio') a una mercancía a 
ta cual la marca de comercio nacional esté aplicada y que la persona conozca 
o tengd razones para creer no estar conforme a lo estipulado en las normas y 
caractt:risticas reglamentarias~ 
(el Anuncie falsamente o represente distintamente. falsamente, alguna 
mercancía como que tiene legalmente la marca. de comercio nacional; 
(f) Venda u oferte para venta, anuncie para venta o anuncie una ml!rcancía 
que no esté marcada o etiqueudo conforme a las regulaciones; 
(g) Aplique a alguna mercancía, paquete o envase alguna marca que sea 
!llmila.r a la marca de comercio nacional; o 
lh) Contra\.'enga en forma distinta o falte a ob~r\.'ar alguna regulación. 

será culpable de una infracción o delito y res¡xms.ablc en procl.-dimicnto 
sumario o dictamen de procedimiento. Si es una persona moral la pena no 
excederá de cinco mil dólares o si en una persona física su pena no excederá 
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EST/1 
SALH~ 

·n:'''"' ~ f.,~' i .;o 

de mil dólares o prisión por un liempo que no c:itcederá a seis meses o ambas 
sanciones. 

De acuerdo al anícul9 55 de la Ley de Marcas la Corte Federal. podrá conocer cualquier 

acción o procedimiento que se derive del registro de una marc.a, por lo ta.n!o se deberá acudir a 

los tribunales iederalcs para reclamar la usurpación de una marca y tutelar el derecho de 

propiedad d~I dueño. 
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CONCLUSIONES 

]) l..a materia de marcas es regulada en México por la Ley de Fomento y Pro!ccción a la 

Propiedad lndus1nal y por el Reglamcn10 de Inversiones y Marcas. \·igeme aún, ya que toda\ ia 

no se realiza un rcglamcmo sobre la actual ley. 

En Canadá se cncucntrd 12 Ley de Marcas y la Ley de Marca Nacional y Com.-cra 

Denominación, ambas pane d~ los cstatulos revisados del Canadá de 1985. 

2) Tanro en México como en Canadá la regulación del registro marcJ.rio compete a Ja 

autoridad administrativa federal de cada país. Ambm. paises. tienen celebrados convenios in

lernacionalcs, dentro de Jos que destaca el Convenio de París. que regulan Ja mafcria marcñria 

y que abren caminos para una homologación de las kgis.Jacioncs del posible mercado común 

de Noneamérica en malcría de propiedad indusrrial y más concrctamcnre en materia de marcas 

y su registro. 

3) En México Ja Marca es wdo Jignn visible qtJ.C distingue productos o Jerl'icios dl' otros de su 

misma especie n clase L'n el mercado. Y en Canadá la marca no tiene un concepto r...111 formal y 

se nos dice que ~larca es: 

a) Una marca r¡ue es usada por una prrsona con el propósito de distinguir mercancfas 

(productos) o st•n'icios, manufacturculos, vendidos, alquilados o ~Jecu1ados por dicha persona, 

de las mercanclas o J't'rvicios mamifacturados, 1·emlidos, alquilados o ejecutados por 01ros. 

b) Una marca de cenijícación. 

e) Un signo tlistíniil'o. 

d) Una marca de proyecto o propósito. 
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4) La e"tisrencia de los primeros signos u!ilil..1dos como marcas se rcmoncan desde Ja edad de 

bronce en la Grecia anrigua, pasando por aJgunos pueblos de china y Egip10. También se 

encuentran muestras de la existencia de "Marcas" en el México prehispánico, así como la 

existencia de regulaciones de la marca en ingla1erra mismas que pasaron a Canadá y que 

adquirieron caracteristicas propias debido a las resoluciones de la Corte canadiense. 

5) A la marca se le pueden asignar diversas funciones, enlre la que se encuentran la función de 

distinción, protección, indicación de procedencia social o de garantía de calidad. propaganda y 

de control por parte del Estado. 

6) L1 marca también 1icnc ciertos caracteres que se clasiflcan en esenciales ( dísdntivo, de 

cs¡x--cia!idad. de novedad, de licitud, de veracidad del signo) y secundarios (facultativo, de lo 

inecesario de la adherencia, de apariencia y el individual del signo). 

7) La marca se a clasiflcado de tantas formas, como tantas son las doctrinas de Jos autores, sin 

embargo destacan de Jos tipos de marcas algunos, como es el caso de las marcas de bienes o 

productos y las de servicios, las colectivas, las de certificación, etc. 

8) En México como en Canadá se establece que se considerurán como fuente de la marca tanto 

al uso como al registro, sin embargo el registro de una marca es lo que da el pleno derecho del 

uso exclusivo y en general la propiedad la marca. 

9) El registro de una marca tendrá Ja función primordial de acreditar el derecho del uso 

exclusivo de ésta. 

10) El trámite de una ~licitud de registro de una marca podrá hacer5.e tanlo en México como 

en Canadá por la persona que pretenda que se le acredite la propiedad, ya sea por si mismo o 
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por su rcprc~mantc legalmcnle constituido y conforme a lo qu~ cada regulación estipula aJ 

respecto. 

11) La autoridad encargada de efectuar los registros de marcas solicitados es en México la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de su Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico. y en Canadá será el Ministerio de Consumidores y Asuntos Corporativos a través 

del registratario que designe anualmente y confonne a la ley . 

12) En México la marcas que se pueden registrar están contenidas en el artículo 89 de la 

LFPPI, y en Canadá se regulan en el anfculo 12 de la Ley de Marcas, a diferencia del sistema 

que México. utiliza la mencióna especifica de cuáles marcas son regisrrables. En la legislación 

de Canadá se habla de que para que una marca sea registrablc no deberá contener ciertas 

caraclcn"sticas apuntadas en el artículo ya comentado. 

13) Las legislaciones de ambos países también estiptilan qué marcas no son rcgistrables 

(México en su artículo 90 de Ja LFPPI y Canadá en su artículo noveno de la Ley de Marcas). 

La idea de prohibir el rcgis1ro de ciertas marca se debe esencialmente a qui! éstas atentan 

contra cuestiones de orden público, que pueden originar competencia desleal, o muchas veces 

la prohibición existe como una forma de proteger a los consumidores o como cortesfa 

internacional. 

14) La marca tiene un ámbilO de validez de protección exclusivamente en el país donde se 

otorgo el registro, existiendo et derecho de prioridad ya que tanto México como Canadá son 

parte del Convenio de París. 

15) Durante el registro de una marca se debe estipular a que tipo artículos o servicios se 

otorgará la exclusividad del uso. En México no se podrá modificar ésto, salvo que se rcaJicc 
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otro registro. En Canadá sí se podrá modificar ~ro sólo en casos espccificamcntc enunciados 

por la Ley de Marcas. 

16) El procedimiento de registro de una marca en México y Canadá es distinto. ya que incluso 

se compone de eLapas diferentes. En México el procedimicnio de rcgi-;tro ~ compone de dos 

etapas, la primera conocida como examen de forma donde S<! estudia que existan Jos elementos 

formales requeridos para que sea procedente Ja solicitud. y Ja ~gunda conocida como examen 

de fondo. donde se ve que la mari:a es rcghtrable en t~rminos de ky. 

Si pasa los dos examcnes anteriores entonces se deberá realizar el pago de los derecho 

generados por el registro de la marca y la expedición del titulo. 

En Canadá se deberá presenta una solicitud ante la autoridad competente, la cual Ja estudiará 

~ verá s1 es procedente, de no ser así la rcd1a1..ara. Además la Ley de Marcas de Canadá 

prevce la posibilidad de que exi!lta una oposición a la solicitud por parte de cualquier persona 

interesada, pero si ésta no existe o se resuelve a favor del solicitante la solicitud ~ aceptará y 

después de estudiarla se inscribirá la marca y se elaborará un certificado de dicho registro. 

17) La duración del registro mMcario en México es de 10 años prorrogables por periodos 

iguales. En Canadá la duración será de quince años y podrá ser prorrogable por similares 

periodos. 

18) Los derechos que tiene el dueño de la marca son esencialmente: el derecho al uso 

exclusivo de la marca, derecho de otorgar licencias o ceder sus derechos, recibir regalías, 

renovar su registro y el derecho de ejercitar cualquier ti(Xl de acciones para proteger estos 

derechos. 
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19) Las obligaciones primordiales del dueño de la marcas son de dos tipos: 11 De hacer 

(obligaciones rcspt..--cto al uso de la marca. demostración del uw de Ja marca, usar 1a marca 

como tal. comprobación del uso cominuo. de uso obligacorio de la marca. rcno\ación del 

registro. inscripción de trasm1s1ón de der .. "Chos, rcali1.ar el corrcspondicnic pago de los 

derechos del registro. cnlre otras); ) ~J De no hacer (no ~ podrá ampliar la cantidad de 

productos o servicios protegidos. esto solo se aplica en México y no usar la marca en Jos casos 

en que la ley lo prevce). 

20) Un registro marcario puede concluir por Ja nulidad que s.c de éste (en México se consigna 

en el aniculo 151 de la LFPPI. en Canadá se presenta la instiluci6n de Ja invalidez del registro 

consignado en el anículo 18 de la Ley de Marcas.). Otra forma de concluir el registro es la 

caducidad de é!itc (sólo México habla de cs1a forma de conclus1ón en su artículo 152 de la ley 

en comento}. Existe también Ja c.ancclación del registro como form¡1 de conclusión (México la 

establece en sus artículo 153, 154 y 155 de Ja LFPPI y Canadá en su artículo 41 de la Le de 

Marcas. entre otros). 

21) Respecto a Ja materia de usurpación de marcas en México se establecen dos categorías de 

ilícitos: las infracciones comígnadas en el artículo 213 de la LFPPI y sus correspondientes 

sanciones señalas en el anfculo 214, y los delitos enumerados en el artfculo 223. La 

persecución de esla clase de delitos corresponderá al Ministerio Público Federal que solicitará 

un dictamen técnico a la autoridad administrativa sobre Ja comisión de un deliro. 

En Canadá la ley de marcas en su anículo séptimo habla de ilícitos. sin embargo, no 

menciona la sanción correspondiente a éstos, no obstante en la ley de Marca Nacional en el 

artículo 8. menciona cuáles son Jos ílicitos referentes a la marca nacional y estipula la 'i.anción 

a que~ hacen acreedores quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esa ley. 
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APENDICES 



APENDICE NUMERO UNO 

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL.• 

TITULO Ct:ARTO. 
De las Marcas v de \oi;, Aviw~ v Sombn:s Comi.:r..:ialcs. 
Capitulo 1. · · 
De las marcas. 
Artículo 87 .- los indu~triaks, .:omcrciantcs. o prestadores de servicios p(_'xir.in usar una marca 
en la industíÜl, en el comercio o en los servicios que presten. sin cml"largo el derecho a su uso 
exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría. 
Artículo 8&.- Se entiende por marca a todo signn visible que disting,a productos o servicio' de 
otros de su mi~ma csp¡..--cic o c\a5(! en el mercado. 
Artículo 89.- Pueden constinnr un<\ marca los !.iguientcs 'íignos: 
1. Las clcnominacioncs y figuras \·1siblcs ~uficicntcmcntc distilllivas su~cp1iblcs de identificar 
tos productos o servicios que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma espe
cie o das.e; 
11. Las formas tridimensionales: 
111. Los nombres comerciales y dcnominacionc~ o r:vonc.:s sociaks !ticmpre que no queden 
comprc.:ndidos en d artículo siguiente. y 
l\'. El numbrc propio de una ¡x:r')l.ina túic.:a :.iernprc qllc no c.::s.i..,ta un homónimo ya rc.:gis1rado 
como marca. 
Articul() !>O.- No s.c rc.:gi~traran como man.:as: 
l. Las dcnominadoncs, figur.l.\ o formas tridimcn:.ionaks animadas. o cambiantes que se 
cxprcs.a.n de man~ra dinámica. aun c11ando sean visibles; 
ll. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicio!> que pretenden 
ampararse con la marca así como aquellas palabr.as que, en el lenguaje corriente o en las 
practicas comerciales, se hayan con1,.crtido en la designación usual o genérica de los mismos; 
111. Las formas tridimensionales que sean del dominio püblico o que se hayan hecho de uso 
común y aquellas que carc1.can de originalidad que las distinga fácilmente, a~í como la forma 
usual y corrí1:nte de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial; 
IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimcmionales que, considerando el conjunto de 
sus características SC..1.n descriptivas de los productos o servicios que trntcn de protegerse como 
marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas e rndicativas de la 
especie, calidad, cantidad, destino. va1or, lugar de origen de los productos o la época de 
producción; 
V. Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén, combinados o 
acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un 
carácter distintivo; 
VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción 
artificial de palabras no rcgistrables; 
VII. La!> que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, bandcr.is o emblemas de 
cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones 
y siglas de organizaciones intemacionah!s, gubernamentales, no gubernamentales o de 
cualquier otra organización rcccmocida oficialmente así como la designación verbal de los 
mismos; 
VUI. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados 
por un estado, sin autorización de la autoridad compctenle, o monedas, billetes de banco, 
monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o c:\tranjero; 
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IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la rcprc~n!ac1ón grari .. ·a de condecoraciones. 
medallas u otros premios obtenidos en expo5icioncs. fena$. Clmgres.Js. e\~rtto') cul!urales o 
dcponivos, reconocid0s oficialmente~ 
X. Lls denominaciones gt.'Ográficas, propias o comunc_c,, y k'' ni.Ip.1s. a\z ..:Limo Jos g1.:ntihc1m. 
nombres y adjeuvos. cuando indiq1Jcn Ja pnxedt•nc1a de Jos producws (l ~r.·ic1os y puedan 
originar confusión o error en cuanto a su procedcnL~1a; 
XI. Las denominaciOnL•_c, de poblaciones o lugares que se caractericen rx1r !& fabricación de 
ciertos produc1os. p.ir.t amparar estos. cxcep!o los mm1tircs de ]ug.m:s Lk ;'~lipicdad pan~cular. 
cuando sean csp1.~1a/cs e inconfundible.~ y s.c renga l'I ..:nnS-<:nurn1ento 1.k! ?:'L•p1c1.1no: 
XII. Los nombres. y:udúnirnos. firmas j ri.:tratm Lk ¡x·r~inas. sin CN:~n1Jmi~·n!L' de In~ 
interesados o, s1 h.lfl fallecido, dt: su cün~ugc, panc:111n .;on~:uigui11t't.') en ~raÚ(' ni:h pní\inw 
o parientes por adopción; 
XIII. Los titules de obras literaria.'» anlstic.a.'i o .. .'icntíf1ca'.:. _\ io'> p..:r:i;.onaje'> riL'ticios o 
s1mbólicos, saho rnn el con;.cmimicn10 di! ... u autor . ..:uand1.1 conforme a. la !cv de L1 materia 
este mantenga v1gt:ntc'> sus dcru.:hos, .:t~f como los p1.!r\.4.l/l;1.iC\ hum.J.nos de .:-.i.r¡tc:IL'TIJ.lción :.i no 
se cuenta con su conformidad; 
XIV. Las dcnominaciont:s. 1iguras o formas tridim.:nsion.:ik.;, \ux-1.·p~rbk.'i tlc engafrnr al 
plíblico o inducir a error. enl'..!nJiéndl)~ por tales las que con<;t11uycn lal ..... 1\ i11dicacinnc_c, \Ohrt" 
Ja naturak1.a, componcnrcs o cualidades de !u.'i produc!O'> o ~r•i..:11lS qu1.• rr1.•tenda amparar; 
X\". L ... 1s dcnorninac1oncs, figura.-; o formas tridiincnsiona]e), 1gu.1!e~ n '>t'mcjantcs J una 
m.trCJ que !a Si..-i:ret:iría estime no1ori;1:ncntc ctHH~1d;.i t'll Méi¡ico. p.ir<l .<:.er :1p/icad.-¡s a 
Cll<dquier producto o servicio; 
XVI. Una marca que sea id~ntica {, )l'rncjante en grado de L'nnr'u)ión a otr;1 ya rq;i.1,1rad;1 y 
vi gen re aplicada a los mismos o simil.1rc<; productos o x·r. 1c10<,. Sin ~rnh.irgo sí p<x.lr;\ regis
trarse una marca que .')C.<l iJé;1t1l'~1 a uira )~ rqú~trada :.r l.i \,ii1..:1tud e~ p:.i:·.:i..:~1J.-i ¡-.._i;- e! ni1w1u 
titular, para aplicarla. a productos o scr.·i,;·1ti~ simil.trc~; 
XVII. Una marca que 5ec.1. idéntica o Xml!j.rntc en grnJo dl! cllnfllsión. a un nurnhr~· •:orncrcial 
dpiicadu a una cmprc!.a o a un c.<itablecimi•.:nlo inJu')triJl. \'.(lrncrc1c.! o ck ~r\"iczm, cuyo J.!iro 
prcpoudcmnte sea !a clahorac1ón o ven~ de los pruduclm o la prL'.'ilación di.: los <.t.•rvicio') que 
se prcrcnd<i amparar con la marca, y siempre que el nomhn: corm:rc1al haya sido usado con 
anterioridad a Ja f~ha de prc\.Cnlación de la s.olicirud de un n:gi:,tro dt" JJ m;1rc;1 u l.1 oc uso 
dt•claraJo de la nii.'imJ.. Lo antcnur no <;era aplicable cuando Ja solicuud de la marc:1 la 
presente, el usuano del nornbre comcrcíaJ, s1 no existe otro nombre cl1merc1~¡/ Ít.kntico que 
haya sido publicado. 
Artículo 91 .- Una rnarc~1 previa me: ni~ reghtrada no dchcrá u~.ar~ rn_ I~ dcnominacion o ral'ón 
social ni formar pa.rtc de cst.1s, de nrngun.1 ~rsona moral cu.vcJ. ac11v1Clad x·a Ja producción, 
importación o corncrcializ .. 1ci6n d~· bient.•s o servicios iguales o s1m1larc~ a !1~~ qu(' ~ aplic~t la 
marca registrJda, cuando no e:i¡1sra con'>rtllimicnro, manifc:stado por c'.-.CnlO <lel 1itular dcJ 
registro de marca o de la persona a quien éste haya concc.didv licencia 
L1 violación a este precepto (f¡¡rá lug.u a !a aplicación de las sanciones a que se refiere esta 
ley, indcpendicntt:mcntc que se pueda demandar judicialmcnie la supresión de la marca ele la 
denominación o razón social corrcspondtcnle y el pago de dafin') y perjuicio.~. 
Artículo 92.~ El registro de una marca no producirá cícero alguno contra: 
l. Un tercero que ~e hucna fe explotaba en ccnitorio n<.icional la misma mar~.i u otra ~mcjanrc 
en grado de confusión, para los mi.!trnos o similares pm<luctos o ~rv1cws. su:mpre y cuando el 
tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera inintcrrurnpída, an1es dc Ja ft.>t:ha de 
presentación de Ja solicitud de registro o de primer uso declarado en e-Sta. El lcrccro tendrá 
derecho a solicitar el registro de Ja marca, dcnrro del año siguiente aJ día en que fué publicado 
el registro, en cuyo c.a!:.O deberá tramitar y oblcner prcviamenlc la declaración de nulidad de 
éslc, y 
11. Cualquier persona que comercialice, di!iitribuya, adquiera o use el producto al que se aplica 
la marca registrada, Juego que dicho prcxJuclo hubiera sido introducido lícitamente en el co
mercio por el ti1ular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido 
licencia. 
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Queda comprendido en esic supui!!i.to la 1m¡xinac1ón de los producto~ d los 4uc ~ aplica la 
m.irca, que rcaJice cualquier persona para su uso. distribución o comc:rc1ali1.ición en 1\fé.\ico, 
en ICTs térniinos y condiciones que s.cñalc el reglamento de esta lcy. 
L1 realización de cualquier acti\'1dad contemplada en el presente anlculo 1w Cüm11tu1rá 
infracción administrativa o delito en Jos 1Crrninm de esta ley. 
Articulo 93.- Las marcas se registrar.in en relación con productos o scrv1c1os dctl'rm:nados o 
da.ses de productos o servicio~ ~g.ún Ja clasificación quc est.1blczca el n.•glamento lk est:i ley. 
Cualquier duda rcspt.'Cto de la cla:>t..' a que crirrc'>ponJa un pn .. xlucro o s.en·icio. ~ra n .. 'SlJC!ta en 
dcfumiva por la sec;-ctarfa. 
Artículo 94.- Una \e?. efc...•1.:rn~1do d rcgisiro de una mar-:-a. no podni a\Jment.tr~ el nur:H.·ro de 
pr0ductm o \Cf\icio~ que pro!L'Jéi, aun cuando ~ncnc1can a \a mio:.111.1 da~. ~ro -,¡ ¡x-xira 
limi!.lrse a determinados proJuctos o Y.!rvicios cuant.Ts veces "'° ~olklfc 
Parn proteger posfenormcntc un productn o ~f'\ kio divcr5o c...·on una m.ui..·a va rcc;1str.1úa :.era 
nt•ce~ario obtener un nuevo n.•g1stro.. • 
Artículo 95.- El registro de man.:.t.1. ri.:ndr.i una vigencia de d!L'l <.Hios i..·ont.1di..JS a p.artJr Jl' Ja 
fecha dc prc~niación dt! la ~.ol!cl!!ld) p..x.lr.1 r.::rn"arsc por rx-ríoJt)S de !a misma duración, 

Capítulo 11. 
De la., marca.<. coh-ct h m. 
Articulo 96.- Las aso..:iacionc'> de produl'to~c.,, fabricantes, coml'.rc1antcs o pn.·st<idore.~ de 
scn·icim. legalmente constituid.a.r.,, ¡x:xlrán s.olil'"lt.lr d rct:isiro de marca cok"Cliva para distinguir 
en el mercado, los productos o servicio., de sus rnit.:mhn1s rc.~p...·..:to de los productos o servicios 
de quicncs no forman panc de dichas &bociacione'>. 
Articulo 97.- Con l;1 solicituJ de marc.1 colectiva . ....: drbcr;i presentar la li~ta de asociados y las 
n:glas p;1rJ el uso ck la 111.ir._¡i l 1n.1 \'O ob:enidu d rc¿_!i':>lrn Je marca colcc11va Ja a3ociac1ón 
dcherá informar a IJ Sl'Crl't.:uJ,¡ de cualqu1i:r carnhiCl que \l! produzca en 1.1 li31..i. de a~(i..:iad{l.~. 
A11frulo 98.- La marca cok-cu\ a no po<lrá 5"r trasmitida a lcrceras pcrs...1nas y ~u uso quedará 
reservado <i Jos miembros de la asociai..:ión .. 
Las marcas colectiv¡is se regirán. en lo que no haya <.fr.,pmición L'Sf')(:Cial, por Jo cst~ókddo en 
t:sta ley p;1r.i las marcas. 

Cnpitulo V 
[)(•I regi!-il ro de marca . .,. 
Artkulo 1 U.- Para obtcnt.:r el regi!:>tro de...• una marca deberá presentarse solicitud por c~rilo 
;tnlc la St!cret.aria con los siguientes datos: 
l. Nombre, nacionalidad y dom!cilio del solicit.i.ntc; 
11. El signo distintivo de la marca. mencionando s1 es nnmina11vo. inominativo o mixto y, en 
su ca.so, si es tridimensional; 
Ill. La fecha de primer uso de la marca, la que no poJrá ser modificada ulteriormente. o la 
mención de que no se usado;. 
IV. Los productos o servicio!:. a los que se aplicará la marca, y 
V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley. 
Artículo 114.- A la solicirud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de 
pago de Derechos que s.cilak la ley corrcsrx.indicnlc, así como los ejemplares de la marca. 
Artículo 115.- En los ejemplares de la marca quc se prc.scman con la solicitud no de~nin 
aparecer palabras o leyendas que puedan engañar u inducir a error al público. Cuando la 
solicitud .se presente para prolcgcr una marca innominada, los ejemplares de la misma no 
deberán contener palabras que constituyan o pw .. -dan constituir una marca. 
Artículo 116.· En caw de que la marca sea solicitada nombre de dos o más personas se 
deberán presentar con la solici1ud. la n:glas sobre el uso y licencia de la marca y su trasmisión 
de derechos. 
Articulo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que 
determinen los tratados internacionales o en su dcfcclo, dentro de los seis me5'!s siguientes de: 
haberlo hecho en otros paises, podra reconocerse como fecha de prioridad la de presentación 
de la solicitud en que lo fue primero. 
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Articulo 118 •• Para reconocer la priondad a que 5.(! refiere el artículo anterior se deberán 
satisfacer los siguiemes requisitos: 
l. Que aJ sollcuar el registro se reclame la prioridad y se haga cunst.1r el país de origen y la 
fecha de prcscn~ción de la solicitud en ese país; 
JI. Que la s.oJ1c1tud presentada en M6dco no pretenda aplicarse a prcl\.Jucros o serY1cios 
adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero , en CU)O caso la ¡mnridad 
será reconocida solo a los presentados en el país de origen: 
111. Que dentro de los tres mese siguientes a la presentación de Ja soliciruJ s.i: cumplan 10:> 
requisitos que St'!ñalan los tratados internacionales. c~1a ley y su rcglamcnw, y 
IV. Que exista n..-ciprocidad en el país de origen. 
Artículo 119.~ Recibida la solicitud se procederá a cÍL"ctuar un c:dmcn de ftmna de ¿..,ta v ck 
la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisito') que previene csti ley 
y su reglamento. 
Artículo 120.· Si la solicitud d Ja documentación exhihida no cumple con los requisito') lcgak~ 
o n:glamcmarios !ioe requerirá por e~rito al solicit.ante ¡:xira que subsane d error u omisión l'n 
un plazo de dos meses; de no cumplir con el requerimiento en el plaw sdblado St.: considcrJrá 
abt.1.ndonada la solicitud. 
Artículo 121.- Si en el momenlo de prc~nta.r.'><! la !.(.1licnud s..1risf.Kt.' lo ri:qul'rido en las 
frnccioncs I .ll y IV del arlk:ulo 1 U di: C.\la ley, así como la exhibición dd comprobaIJtt.' Lk 
pago de derL-cho'), sera ésta su fet.::ha de presentación; de lo c0ntrnrio se u:ndrá como tal e! <lía 
en que se cumpla dentro del plazo legal, con dichos requisitos. 
Articulo 122.· Integrada la solicitud se rc.ali1.ará un examen de fondo a fin de verificar .\i la 
marca es reg1strable en los términos de esta ley. La secretaría comunicará por escrito al solici
tante cualquier im~dimcnto que exista parad registro de su marca. otorgándo!C' un plaLo de 
dos meses parJ. que manific.\lC Jo que a su derC1.:ho .:omcnga. Si d rniae~ado nn co111nt;1 
dcnlro del plazo concedido, ~e considcra abandonada su .\Ohcitud. Si el solicitante 1.~ontc:.ta 
dentro del plazo concedido la 5ecrctaria procederá a ccmtinuar con el lramitc de Ja solic11ud. 
Artículo 1.?J •• Si til contestar el solicitante dentro del plazo concedido .a efecto de !-iubsan'1r d 
impedimento legal de registro, modifica o substituje la marca, ésta se sujetara a un nu~\.'O !rá
mite, debiendo enterar los dcrL-chos correspondientes a una nueva wlícitud y s.11isfaccr los 
requisitos de los Anículos 11.l y 114 de esta Ley y lm aplicables de .su ri!glamcnm. 
Articulo 124.· Si el impedimento se refiere a J;i cxis1encia de uno o varios regis1rm de marc.as 
idénticél.'i o similares en grado de confusión sobre la!! cuales cx1.\l:1 o se presente procedimiento 
de nulidad, caducidad o cancelación a petición de parte o de oficio, la .st."'Crctaría sus¡x·ndcrá el 
tramite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo. 
Ar1(culo 125 •• Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos Jos requisitos legales y 
reglamentarios, se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del 
titulo. De no cubrirse los dcrl.!Chos dentro de un plazo de dos mcsc.s, ....e tendrá ix1r abandonada 
la solicitud. 
Artículo 126.- La secretaría expedirá un título por cada marca. como constancia de su 
registro. El titulo comprenderá un ejemplar de la marca y en el mi~mo se hará constar; 
I.- Número de registro de la marca; 
JI •• Signo distintivo de la marca, mencionando si es nommati\.·a, innominada o mixta y en su 
caso, si es tridimensional; 
111.- PrOOuctos o servicios a que se aplicará la marca; 
IV.· Nombre y domicilio del titular; 
V •• Ubicación del establ~imicnto, en su caso; 
VI.· Fecha!. de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su 
caso: y de expedición , y 
VII.· Su vigencia. 
Ar1kulo 127.· I...as resoluciones sobre registro de marcas y sus renovaciones deberán ser 
publicadas en la Gaceta. 
Artículo 128.- 1-u marcas deber.in usarse en territorio nacional taJ como fue registrada o con 
modificaciones que no alteren sus características e.scnciaJes. 
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Artículo 129.- La secretaria podrá dc:clarar el registro y uso obligatorio de marca.~ en 
cualquier producto o servicio o prohibir o regular ~1 uso de marca.o;., registradas o no. de Nicio 
o a pcticion de parte de los organismos rcpreS<:nlaU\m cuando: 
1.- El us.o de una marca 5<:3 un elemento a.so.:-iado a practtca.s monopólicas. ohgopóhcas o de 
competencia desleal que c.auo;;cn distorsiones graves en la producción. d1stribu.:10n o 
comerciali1..ación de dctr.!rminados productos o <;er\11cios; 
11.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comerciali1 ... 1..c1ón eficaces de 
bienes y servicios , y 
lll.- El uso de marcas impida. c111orpe1ca o t:~carczca en C..1.SO de emergencia na.:1onal y 
mientras dure ¿sta, la producción. prestación o d1stnbución de bienes o servicios bá:>k1..1') para 
la ¡xiblación. 
Artículo 130.- Si una marc.1 ne• es usada durante tres años consecutivo~ en lo:i produc1L1s o 
servicios para los que fue registr.ida procederá Ja caducidad de su n:gi:-.tro. salvo que l''\man 
causas justificada.<. a juicio de la se;.;rctaría. 
Artículo 131.- La ostcntaciL"in de la kycnda "Marca Registrada", su abreviatura "mari.:. rcg.", 
las sigla ... "M.R." o la letra "R" dentro de un órculn. _.;,oJo podr.i. rcali1.arse en el ca..,o dt• los 
producto.<. o servicios para ll1s cuales dicha marca ~encuentre registrada. 
Artículo 1.3:?.- Cuando una marca dc origt·n c:-.tranjt:ro o cuya litu\<\fidnd corrc.<.pond.t a una 
persona extranjera, c:-;té dc.'>tinada a aplicar~ a anícu\0s fabri\:,1dc1s n producido.<. en tcmtorio 
nacional pcl(.há usar~ vinculada ~l una marca nri¡;malmcnte registrada en México. los titulares 
de marcas vinculadas, deberán dar aviso a la !i-Ccrct..1rúi. 
Artículo 133.- La renovación del rcgi.<.tro de una marca 1.h:bt:rá .<.olicitarsc por el titular dentro 
de los seis meses anteriores al vencimiento dt.." su vigencia. Sin embargo, la sccrl'l.aria dará 
trámite a aqt1ellas solicitudes que se prc!.Cntan dentro de un pla10 de seis meses postenorcs a la 
terminación de la vigencia dd rcgi.'>tro. Yen.:ido cslt.: pb1c\ sin que !>C presente la '.>ohcitud de 
renovación, el n:gi~tro c.1ducará. 
Artículo 13..t.· La renovación dc:l registro de una marca solo procederá si el intcn..·~1Jo cubre 
los derechos corrcs¡xmdientcs y manifiesta i~Jr escrito y bajo protesta de decir \'crdad su uso 
en los µrodu..:tos o scrvicim a que c;e aplique y no haber intcrrumpido dicho U'>O por un plaz.o 
igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de C.<.ta Ley. 
Articulo 135.- Si una mbma marca se encuentra rcgislrada para pro1cgcr dos o más clases de 
produi.:los o servicios, bastará que proceda la renovación en alguna de dichas clases para que 
ocurra en todos los regi~trns previo d pago de derechos ~orrespondicntcs. 

CAPITULO VI. 
Di! lns licencias y la trasmi.'iión de Derechos. 
Artículo 136.- El tilular de una marca registrada podrá. conceder mediante convenio, licencia 
de uso a una o más personas con relación a todos o algunos de lo.<. productos o servicios a los 
que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en la secretaría para que pueda 
producir efectos en perjuicio de terceros. 
Artículo 137.- Para inscribir una licencia en l<i. secretaria bastar.i formula.e la solicitud 
correspondiente en los términos que fija el Reglamento de esta Ley. 
Artículo 138.- La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes 
casos: 
1.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y et usuario a quien se le haya 
concedido la licencia; 
II.· Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca, y 
111.· Por orden judicial. 
Articulo 139.~ Los prcxluclos q\1C se \.'cndan o los servicios que se presten por el usuario 
deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. 
Ademas, esos productos o el c~tabk.-cimicnto donde se presten o contraten los servicios deberán 
indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el Reglamcn10 de esta Ley. 
Artículo 140.- El usuario a que se le haya concedido una licencia que se encuentre inscnta en 
la .sccrcr..a.ría .salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar la.s acciones legal<:S 
tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegaJ de la marca, como si fuera su 
propio titular. 
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Artículo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga cnnccdida licencia inscri1a en la 
Secretaria. se considerará como realizado por el titular de la marca. 
Artículo t..i2.- Eústirá Franquicia cuando, con la licencia de u~ de una m.uca ~transmitan 
conodrn1entos técnicos o se proporcione asistencia técnkJ, para que la persona a quien ~ k 
concede pueda producir o vender bienes o rirc~tar scn·1cios de manera unifonnc y c(in los 
métodos opcram os, comerciales y admmistra11vos establecidos por el tilular de: la marl~.1. ll'íl
dicntes a mantener la calidad, pn:stigio e imagen d\? los pm<lu..:tos o scrvici(I'\ a !ns qu~ ._;,¡a 
distingue. · 
Artículo 143,- Los derechos de una scilicitud de rcí'.istro de marca o de una rnarc~t rl-'g:'itrad.1 
podrán transmitirse a una o varias pcnonas en lo" t~rmino\ y con las formalio.td;.!'> que: 
establece la legislación común. Dicha tran~misi6n ck dcrt-Ch('S dc.:hcr;l !n')Crihir:-.c en b 
secretaria. de acuc.:rdo a Jo cstahkddo en el Rcghlml.'nto 1k c':ita Ley, p.ua qut· ptit.~ct.1 prnduc:r 
efectos en pcriuicio de 1crccrns. 
Artículo 14-f.- Cui'.ndo se Je la fusión de pcrs.on;1s moraks 'ie 1..'nlcndcrá que e\F.ll: !,1 
1rasmisión de !o) dcrt--chos so11rc marcas regis1rnda!>, \.llvo c:.tipulación en conlrarw. 
Artículo 1..as.~ ParJ. efrctos de su transmisión, se considcrJ.rán ligados los rcg1sirn:. Je las 
marcas de un mismo titt,Jar, cuJ.ndo dichas mar(".1'.'i ~an 1dénti~1:. y ampan.:n 51mi!arc~ 
productos o ~rvKios, o bil:n sc~1n serm:jantcs en grado de confusión y ~ apl1qu.:n a 1L1s 
mismos o similare:, productos o ~1-...·1cios: 
A11ículo 1..i6.- Cuando el titular de registros de dm tl más marcas ligadas, con5id.:n! qw: no 
existirá confusic'in en caw de que alguna (k ellas iw:ra utiliz . .adJ por olra persona. para los 
productos o servicios a que .<..e aplica dicha milrca, podrá sohcitar que sea disuelta l.1 liga 
impuesta. La sccrctMía resolverá en definitiva lo que proc1.~a. 
Artículo 1..i1.- Solo se registrar.~ Ja tra!imisilÍn de alguna <k las marcas ligadas, cuando si: 
tramfier,m todas ellas a la mi.sma fX'.r~o1M. 
At1ículo 1-ts.- Cuan<lo ~e solicite la m~Tí¡x16n <le alguna transnli~i1\n de mari.:a rq'.l\traLla 
.sobre la que haya h,\bi<lo tr.:msmhionl..'.\ antl:riore-. no in\Crita ..... ddll..'r.Í.n maHÍÍC.<,lar~ l.:i.1nbiCn 
las intermedias. La secretaría inscrihirá rodas la" trnsmisionc~ 
Artículo 149,- No se imcribirá la transmisión de un registro de marca que pueda com1dcrdsc 
nulo. Par.! c~tc efecto, antes ele in~ribir la tr::immisión se ex.:u~m1ará d c\pcdic11tc rnspecti\'o ~ 
si se encuentra comprcndid.) l.'I registro de marca en el caso citado, de oficio se iniciará el 
procedimiento de declaración de nulidad. 
Artículo 150.~ La Scen:tarúi podrá negar la inscri¡x:ión de una Jic-cnci:>. o tr.1mm1.sión de 
derechos por razones de inl1~r0.s püblico. La sccrc.:t.aría Jcücrá funddr y motivar ddJidami.:ntc l..i 
rc~lución por la que niegue !a inscrip.-:ión solicitada. Tampoco procederá la ins.<.:ripción de la 
licencia cuando en el convenio rcspt"\.'.11\.0 se excluya i.::xprcsamenle la aplicabilidad de esta 
Ley, sin perjuicio de que las partes puc<lan !>Ometcrse aJ arbitraje internacional en caso de 
conflicto. 

CAPITULO VII 
De Ja nulidad, caducidad y c:ancelación de registro. 
Artículo 151.- El registro de una marca es nulo cuando: 
1.- Se haya otorgado en contra'vcnción a las diS(XJSicioncs Sübrc requisitos y condiciones para 
el otorgamiento del registro. Par.i efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consid!.!rarán 
requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los estabh..'Cidos en las fracciones r a 
XV del Articulo 90; 
11.- La marca sea idéntica o ~mejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el 
pafs con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y s.c 
aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor 
derecho por uso anlcrior, compruebe haber us.ado una marca ininterrumpidamente en el país, 
antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que 
Ja registró; 
JU.· La marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis 
de la fracción anterior, si además del u.so existe el registro e;i;.tranjcro, y que el país de origen 
tenga reciprocidad con México; 
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T\' ,. El registro se hubiera otorgado con ba'iC en da[os falsos o inc.\.ac[os .:ontcnidos en su 
~olicitud, que se.an escnciaks; 
\' •• Se..~ haya owrgado por error. inad\cnencia. o difcri:ncia de aprc..:1al'ión, e,1,11cndo en \·igor 
otro que s.c ¡;ons1dae m\·ad1do. por tratarse de una marca que sea igual o 'M.::fllt.'J:llllt.: t:n grado 
de <:onfusión y que se aplique a ser. idos o productos iguales o s1m1!arcs; 
VI.- El agente, d representante, el usuario o el distribuidor del litular de una 1n;ir~·.1 registrada 
en el extranjero, solicite y obtenga el registro a !)U nombre 1.k é<;ta u otra scnw1.rntc en grado 
dt~ confusión, sin el conscmirnienw expreso del titular de !a marca c.\tranjera. Fn t:'>te cJ.so d 
rr.:gistro S<! reputará como obtenido de mala fe. 
Las acciones dc nulidad que se deriven dd pn:~ntc articulo ¡xldr.in cjercit.i.r~ dc1Hrfl de un 
plazo de cinco años, contado a panir de la fecha en que surta sus cf1."'t:los la publ1G1ción tJcl re
gistro en la Gaceta, exccp10 las relativas a las fracciones I )' VJ quc podrán ejcr..:-it.arsc en 
cualquier tiempo y a la fracción lfl que podrá ejercitarse dentro del plazo de un año. 
Artículo 152.· El registro caducará en los siguicn!cs ca~os: 
l.· Cuando no se r('nucn:- en los términos de esta Ley, y 
JI .• Ctiando la marca haya dejado <le usarse por más de In.•.;, a1im const.·cuti\.o~. salvo que 
exista causa justificada a juicio de la Sei.::rctaria. 
Ar1ículo 153 •• Procederá Ja cancelación dd regütro de una m.1rca, ~¡ su titular ha pro..-Ck..'ado o 
tolerado que se tran~formc t.'íl una denomina¡,:ión genérica que corresponda a uno o \'anos de 
Jos productos o scrvicim para Jos cuales se registró, de tal modo que. en k)s medio!) 
comerciales y en el uso g1..~ncr,dizado por el ptíblico, 1<1 marca h•1v~1 perdido su car.íctcr 
disrintivo, como medio de distinguir el produclO o ~r.·icio a que se aplÍquc. 
Artículo 15~.- El 1i1ular de una marca n:gistrada podrá solicilJ.r por e~rito, en cualquier 
tiempo. la cancelación de su rcgi~tro. La SC"Cre1aría podrá requi:rir la ratificación de la firma 
de Ja solicitud, en los casos que establezca el Reglamento de é'iL:i. Ley. 
Ar1ículo 155.- La declaración di: nulidad. caducidad, o cancelación del ri:gistro dl.' una marca, 
se hará t1dministrativame111c por Ja 5CCrct.aria de oficio, a petición de parte o del MinistN:io 
Público Federal, cuando tenga algún mlerés la Federación. La caducidad a Ja que :i;c refiere Ja 
fracción J del artículo 15~ de C.:sta Ley. no requerirá de declaración adminis1ra1iva por pane de 
la Secretaría. 

Como se podrá observar en este apéndi~e solo se hace la trascripcidn de una pane rcl~lliva a las 
marcas, faltando la mención de lo considerado como infracciones y delitos lo cual se 
abordaron y lra~ribicron en el capítulo último que se refirió a la usurpación de marcas. 
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CHAPTER·T-13 

,\n Act rc:l:uing to tradc·m:irb a:id uní.i1r 
corr:pc:11ion 

SHUll.TTJ1'LL 

l. Th1~ Act mav be c1tcd as thc: Tr:Jdt· 
marks A.-1. R.5, c. ·T-IO. s. l. 

INTERPRET .. TIOr'-1 

2.ln1h1\,\CI, 

"o::rtific.:lllcn mar!(' mcans a mark that i~ \!\Cd 
Tar the purpo~c of di5tinguishir.~ or \O as l•l 

d1stin_gu1~h \oarc:s or hn·a.cs lhJt ..irc of ... 
dcfincd ~tandard wuh rrspc:ct :o 

(a) thc charactcr or quality of thc warc\ 
or ~en ices, 
{b) 1hc "m~ins cond1ti,ms undcr "h1d: 
1hc 11 are:~ havc: bc:n producc:d or thc ~c:r· 

viccsrcrformcd, 
fe) thc class nf pcr~ons by 'dv·m thc 
1\arc:5 h:nc bccn rroJuccd m t!1c \crvicc, 
pcr (,ir r.~ cd. or 

(J' \!:e arel 11.i1hin 1\h1d1 thc 11arc~ t;J1c 
bce11 pruducc'\ or thc s:r11~c> rcr:,;rm•:l! 

frnm "ar,; n '.,·~n I\:.!~ th:!t Jft:' r·:. of ti!;¡·. 

dcfinrd ~1Jnd:ird; 

··..:onfu5 ing ... '1 l11:n :!p;-lu:<l :n ,1 n ;.id;c~t ,, e !,1 .\ 
trJdc·1:1.1rl or trJ¿c.n:imc, me~~, a 
mJrk .ir trJdi:-n:une 1t:c u~c of ... h1ch 
,,une c-.ufo,wn m 1~.c: mJnncr J'ld ... 1r-·.¡ 1 
·H.11Kc,.:,·,cnbcd m~c.::1un 11 

.. Cun1cr.11,,n' me.in~ Lln• C,1111c:n:;Jn ,,¡ 1:1; 
L'ni1m ,,; P.:n~ nu1k <lr :\l:irch :u. J.i~J .11"1 
;in\ .1mc·.,.!m.:r1\, Ju.! rc1111ot1> 1!"1.:,11 m.h!.: 
bclvr.: "r .111.:r .h1!~ l. :•.15.; L" a!1;,!i Can.1«' 

!!.4 

-j,•W(J<!~ ~~ 

i""' 
'"t~- .• 

•.11 1!1¡• • 1-'!0líl <JÍ 1:·~ 

"'I'' l'-.J 1\ ! :,ir ¡ ~;; \ \ l ~.!t. u~; 
h.Hl ,¡\ th:: (J,l\e d !Íl.! 

~:1J el f,, !l\ e 111J1...:r· ~: 
t-lili)hmcnt.vr 

th-lp 1-11 

lhl 1i 1he :1p¡1ti..:;:nt :l.lr rq•i;1r.~1~· 
tratlc-mark ll1d POI .:t 1~.c ¡fa~c 
:.ir;:l1cat1oi'1 b~c rn.: ,.;~ntr;.r .if ;ne 
,\n c~t:ib!i~hmenl ,i; J,:,,_11b:J in ;·.ir.1· 

....:;aph (oJ, th~ .;:,)11nt:) vi th,; l'n:o:: ·.< ~.cr. 

he un 1 h .ll t; J t: h ad ht' ¿ ·~ :m ... il:. or 

í.) if lhc ::ippii~:in1 kr re\;i\a:uicr, 1¡f .1 
·-fll'..:le-m.ltt. i!:d n.it :: the (!JI; u! '.1'C 

.irpl!c.1tum ::a~ e in ;, ·:0u1;1r:. ¡¡f tr.o: l. n,.;r. 
Jn e~t;ibl\•hmcr.t ,J.~ .!e~n'b~d m r.ir:.1-
: r.1ph (,¡\ cr a dnm•c,J,~ .I'> d,,;1;r1:'e1l !"1 

paragr;iph rt>J. the co1rntry uf111e 1.:-,.:-n • i 
" 11:ch he "ª' on 1hJ1 •l.?1C .l Cit.''.'.~ : 

n.uion;il; 

"crniqr~ ní the L'nio;i" rr::_·;~ :.in} ,,;".1~:11::. !'-
1> .1 membn oi th~ L'n1on :" 1r t~.: l'r,·:·:c:io:1 
ol l:id11-tr1:it Prn;icr~:,. c.1~.-.muted ur.J;-r th:: 
COíl\C:llÍUrl: 

".J1~:1r.Ct1>c", ;íl n::!JtH·n tJ ;¡ :r;iJ·:-::'-:rt. 
m:.!:i~ a tra:lc m.:fi.. 1~:.-it .u;~u.ill;. <listin
~i..:1~hcs 1h:: '1ar~> or ;cr-.1.:c; m ~l'L'Clíl\1on 
w.1h 1~hich i! is u-.c1! b its O\.\-íl':.'r from 1ht 
"':i:cs or sc1v1CC> of oth;:s ar i~ adJp!ed ~o l·J 
di111n¡;uis.h ihcm: 

(.::1 l ~l1.1ping ,,f Y.Me> or tneir cor.!JÍr.er~. 

i!tl :¡ mo<!-.: o: w1,1p;i1r~ <1r ¡.t:Y.:i~ r'!O" 
'•JfC) 

1 r.a app~.1 r .1 ílce •if "h:ch Í\. U' cd tly .! ¡: ::~o:-i 
f.::r the ¡iur¡m.e•1ftfr,t1r.!;'•1;hin!: or ••l .v; 1" 
cfo.t:r.tui<;h uart1 or •ero:ce> m.11.u:a.:111rcd. 
\c1'd le.ised. h:ri;-d or rer(,,r~ed by him fr.1m 
lht ;e m:inuí.1ctu1<:d, \cid, k.J~etL l11red ur 
rcr!"ormc•J bj 01hu~: 

'\i·.1 rcr'' rn rel~t:,ir, to .i •.i:rt1loc·:i!n:i n-.o ri. 
mcc1'" !he Ff~on bj' ·•h<Jm tl1c d·;':·,.;d 
<;1.in.!.1rd h;J\ bccn cstJ!i!1<f:cd: 

"rad·J¡:c" mdw!c> .1ny ... ;,.,tamcr ,1r ho~dct 

ordinJ11lv a~~oc1.i1ed "!th ... ares Jt th'.: Lime 
'¡f i?'ic tr~nsfcr oí thc rr,iperty mor pv<.1c·,. 
~ion oí thc \.\-JIC> b 1h-.: .; .'Jr>c t>ftraa-.:. 

"pcr1on" u1dul!c~ .in:. l:n•i<J! trJdc un:•;", •n•! 
:ir., IJ\1ful !1>01:1.11:,,11 cn;:.~gcd 111 tut!c •JI 

b:.i~1nc~-. <lr th<: ~t.crc.Jf, ;.:.d :h: 
:•.r:r;., 
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Trm/,- .. ,,,¡,¡, 1 

su.u:. province, munic1p;ih1~· nr other or~Jn· 
izcd ::i.dministrauvearea; 

''pcrson intcrestcd" indudcs any rcr5Jfl ""ho 1s 
aífcctcd or rc.:mmably upprehcnds that he 
mt1y be aífcctcd by any entry in thc rcg1ucr, 
or by any act or omiuion , ~ contcmpl:ucd 
actor omiss1on under or contrary 10 this Ac1. 
and includes thc Attorncy General oí 
Canlda; 

"prcscribed" mc:ms prescribcd by or undcr the 
regulations; 

"proposcd tr;idc·m:uk" mcans a mark that is 
propo~ed 10 be uscd b) a pcrson far thc 
purpo>e of distinguishing or so :is to distin· 
guish warcs or services manufac1ured, \old, 
leascd, hircd or performcd by him from those 
manufacturcd, sold. lcased, htrcd or rer
formed by othcn: 

"regisu:r" me:ins tlu:: regis:er ~epi under ~cc
tion 215, 

"rc:gistcrcc! lradc-mark" means a tradc·r!lJrk 
tharisonthercgistcr; 

"rcgil!crcd usc:rº' mc.rns a pers;;:in reEistcrcd as 
such undc:rscction 50; 

"Rcgistr.u" mc:ans thc Registrar oí Tr:ide
marks appointcd undc:r SC{;tian 63; 

.. rcla!cd companics" mc:ans companics lhat are 
mcmLf:rs oí a group of lwo or more compl· 
nics onc oí which, dirc.ctly ar indircctly, owns 
or conirols a majority oí thc: ir.sucd \'oting 
uod::of1hco1hcn; 

"rc:prcscntativc: far scrvicc" mcam 1hc: pcrson 
or füm namcd under paragraph JO(g), sub· 
section 38(3), pltagraph 41!1)(a) or subsc:c· 
tion42(1}: 

"'tradc·m.uk" mean~ 

(a) a mark that is uscd bya pcrson forthe 
purpose of dis1inguishing or so as to distin
guish wau:s ar sc:rvices manufacturcd, 
sold, lc:ucd, hircd or pc:rformcd by him 
from those manufacturcd. sold, lcascd, 
hircd or performcd by others, 
(b) a ccrtification mark, 

(d adis1inguishingguisc,or 
(d) a proposcd tradc-mark; 

"tradc·nlme" mea!lS 1he namc unilct which 
any bl!~iness is cJTried on, ,,.,hcther orno! it 
i~ the na me of :i corpoution, a partnenhip or 
an individual; 

'"'''/'''"' 

w~.on<S"''"º~ 
·~ I>< ,J,>pl1;>J 

Whendcem•<S 
to t .. ~··J 

\\ hcn d;tn>:d 
•<>bem•~• 
~n<«•n 

Ch.1p. ¡ .¡: 

··1:"1.::". m rclau<Jn 10 ,1 trat!c-m:i.rL mc.rn~ ,J:J\ 

tac that by -,..:,:u~n .i ;~ dcemcd 10 h~ :1 1 se 1~ 
.inociat:on 11ilh w.:u.:s or \Cnicc>: 

"wares" indud~:I pnnted p1.1b!1ca.uor.,, R S .. e 
T·IO,s. 2. 

J. r\ tradc-mark is decmed to ha1c becn 
adoptcd b:r a pcrson u.hrn 1hat penen or hi~ 
prcdeCe$SOt in iítlt: commi:r.~cd to u~e 1t m 
C11.nadJ or 10 mai..c 11 kno·.1n m Car..da cr, 1f 
1hat pt:rson ur bis predcces .. or had 1101 p:cv1ua1-
ly \O u\ed it •Jr ma•k 11 lrnou.n, v.h:n th.1: 
reaon or his pi:deci:ssor fi!cd an ,1,,¡-ili..:Jthi.1 

ior 1\s rc¡;1:arauon in CinJda. RS, c. f.JO. 
<.l 

4. ( 1) A lradc·mark i; dccmcd to be u>ed m 
associalilln wilh 11arcs 1f. Jt the tun;; ¡Jf thc 
ltansfcr of thc propcny ir. ..:r po\~crnc1n cf the 
W!lrc\, in 1he normal ccunc of trJd:, il i> 
marked on !he wares 1hcmschcs or on thc 
pad.ages in which they Jre 1b1r1butcd ar it l\ 
in any other manner so a~sociatcd v.ith thc 
warcs th111 notice of the :i~sociation is thcn 
given 10 !he pcaon to whom thc pro¡-crty ur 
possc~sion is transfcrrcd. 

(2) ,\ 1radc-mJtk is dccmed to be u~cd m 
a~soc1ation with serv!ce5 if it is U>Cd or d1~· 
pl:iycd in the períorm.:ince or advcrtising •lf 
1ho;c ~crv1ces. 

(3) ,\ tr:idc·mark 1ha1 h r.iarked m C;\r.lda 
on w:i1cs ur on the ~ackagcs m wh1ch thcy are 
cont:tincd i~. l•hrn lhc warcs are c1p-Jrlcd from 
Canada, dcemed lo be u~ed in Canada ir. a•»o· 
c1ati!\n 1•ilh !hose v.arcs. R S, e T-10, s 4 

5. A tr<1dc·inark i~ lkcmi=J lo be madc 
known 1n CanJdJ by a per\tm only 1f H is u~cd 
by1h;it pcrsnn m:icoun1ryuf1hc Union.othn 
Iban C:in.1d:i. 1n a<,\uciati•Jn "'lth w:1rc~ or ~cr· 
\'lCCS, and 

(a) thc w:it<::\ are d1\lnb:1tc1l 1n :t-\ociauon 
with it in CJn;idJ. nr 



'h/ ••e: ":lrC~ ,1r ,cr\'l>:ü :.r,; .•Ll•cn1,.,..! 111 
u,~,1~1Jt11ln 1\1\h il m 

(iJ ::ny prrn1c:d publ11 • .1.twn circul.1tcJ in 

C:i::Jd.:i in thc o.mJin;ir\ c,iuni: ,,f com
mcr.:: ;.imong pvtcr.11..1! d.:..1kn ia or 1..1•CH 
uf tr:c \\ ;uc,. ur ~O:fl ice}, ~lr 
(Í1) radio lJroJ1.k.1.m ordrn.irily rccc1\'cd in 
C.:natb b~ rmen1ial clc.1l~rs 1n or U'i..::~ ,¡f 
th:: "are~ ot scn1cc,, 

Jnd 1: h;i~ bcccme "ctl t11•1"n :11 C:rn.HiJ b~ 
n::non of 1hc d1\lr1bi:.tiü11 or .iJ1crt1>1np. R S., 
c. T-10. ~ 5. 

~na11;l <¿; :r~~:~r~J~;:~~·;~n~;;~1~:! ;~~11!1 ·~~~~~~; 
nadc·rillrk or tradc·11.11rie ii thc -tl•C uf 1~.c !Jr,t 
ment1J:1cd trJdc-m:uk or tr:idc·n.unc 1•<'uld 
ca1.:~c cnfu~ion w11h thc la;t n~z:1tiannl '.r.H!~
m.ni. cr trade-namc m thc mai.ncr .rnd c1~.:..1m· 
stJncc~ dc~cnbed 1 n 1h1> !eCl!»r. 

(2) The u•coía 1r;1dc·mark eau•es cnnfo~ton 
with anothcr lrade·mark if the u~e oJ bu1h 
trndc·m:irh In thc samc :irca "ou!d be hkd) 10 
!cad to thc infrrcnce thilt 1he \•:ucs or r.ctvicc~ 
JHociatcd with thosc nad~·r.urh are t:iJrw· 
facturcd, sold, ica~ed. !iircd or pcrforrned b) 
thc 5;imc pcrson, 1•hcthcr or not 1hc ''Jrc~ or 
scrnccs are of tt.c s:imc ¡;cncral da\' 

fJ) lhl" u'c of a tr;:dc·mar~ ;;Ju,cr. tor:fu,1un 
1•11h a 1r.ide-narnc if tt.e use of both tht: 1r.:ide
nrnri.. and 1rade-1ume in thc ,ame arcJ "'1rn!d 
b: J1kch to lc.1d 1u thc 111fcrcnce 1h:it t!u: '1~r;:\ 
ur ~en:i~e5 aS\OC1ated "'Lth the trJdc·mark .1r.d 
lhthC J;,oc1.ild \\llh !he bu111H:ü cur1ed l.ln 
undcr 11.c trJd..:-namc <HC m.int:f.1eturcr!. wld. 
Je.11,·J. hircd or r-crformed b; thc same r~non. 
""hci!1cr or nol thc 11are1 or scr11cc~ .irc nf thc 
>Jmc gc.~cral d.i1, 

(.J) TJ:c 11~c ofa 1r.1dc·n.w1c CJU\c; cunfu'>tur'I 
1".11h J 1r.1.!c·rr .. 1r~. 1f thc u'e oí bcth ti-·~ tt.odc· 
nJmc Jnd !rJdc·n1.iri.. 111 1rcc 1.11nc arc.1 ''•'ui<! 
bz (1lci. t0 kJd !•l ihc 1ntc1cr;u: th~t lhc 1•.lfC\ 
.t ,en(~~' .1'"~CtJ:~J ·.<1;h die t:1.>inc;1 c.irr1cd 
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"n under tht tndc·nJmc .:ind thosc ..1».),:¡J!cd 
11.ith !'ne 1r;idc·n1Jtl. .irc mJnufJ.:turcd. ~,,M 

le.ncd. hircd er rerfurmcd b~· thc }.l.m~ í'~n 1~1 
1•hcthcr .ir nJt üe WJre> Dr ~cnii.:c~ Jfc: cf thc 
'.-imc ccncr:il ~:..:1~ 

0) In dctcrmin1nr, .... hethcr tr.1dc·1~.1rl..s crr 

trade·n,mie.i Jrc ;;1rnfo~111..:. ihc c0Hrt or U1e 
Rcgistr:ir. :is the case 111a~ -be. sha!l hJ1C rc:=ard 
10:111 thesurround1ng c1rC!l1TISt.:rnccs mdud1n~ 

(a) thc mhcrent 1.füt:r.tt1.cncH of 1!.c trJde
mJrks ur tr.-idc·names .and the cqc:it !" 

which thcy hJ~·c becomc kno,,.n: 
(h) thc len¡;th of llme thc lrJde·nJJri.s or 
tradc·namc~ hJ1e been ii use; 
(e) 1!1c r.J.!llre of thc wares. ¡e~1;cc~ m 
Ou~rnes>: 

{<ÍJ thc na1urc uf the tr~dc: Jnd 
{r) the dq:rce ,)f rcscmbl:incc bct\\een the 
lrade·m.uksortr:idc·nJmcsinappear.i.nccM 
sound or in !he tdcJs suggested oy thcrn. 
R.S .. c. T-10.~ 6. 

IJMAlll C0~1f'UHIO-.¡ AND PROllJlllTUJ 

MMU~S 

7. No rcr~on slu!l 
(a) makc a fal;e or rmsleading \tJtemcnt 
tcnding to discred!I thc bU\iness, wares or 
~en;1ccs ofa compc111or; 

(b) dJrcct publi~ attention 10 hi~ "ares. 'lCr· 

\·¡ces or bu~incH m such a way .1s to cau~e or 
be fü.ely tocau>cconfu,1cn in Canada, at !he 
llme h<: commericed so lo d1tcct Jttenuon h.> 
them, bct,,.ecn his 1>Jres, scn:iecs or bt1>rnc>s 
Jnd thc ware~. sen1cc~ ur bu1incss cf 
anothcr, 

kl pJss off other w.:ucs or ~ervices u and 
foi 1hose ordcrcd or requc~ted: 

(d) makc u~e. m asso~iuion "1th ..... '.ltcs or 
5crvires. of any dcscnp!ian th:il 1~ fJhc in a 
m.1tcri;.d respcct Jnd Jikcly to nmlead the 
public ;!S 10 

(1)th-:: chatJL!er, 4uJl1f), 4uan111y 
eOll\i"J>lllOO, 

(i1) thceeo¡!r.iphic:ilrmi;rn,or 



\••""" ,' 
,,.1~, ~·< 

(1p1 •'.,:- "r'"d·~ •1! tt>,· m.! 

11\.'l 11r pcrf•irm.~nce 

.:if:~:,~ "·HCS or .. ,ni\'t:.·( ur 
le\cu any uchcr ,1c1 .1r adopt ;1.1.1 01her 
bi.¡,11:.:,, í'ííl>=ll<:c cima.ir; :"bon~· .1 indu~tr:· 
Jl or ··.:immcrc1,,1 u;a¡;c m (:rn:uJ.1 R.S .. .; 
T·IO,s i. 

t\, E·.ery penen \\h<J 1-: dte cour•e d tr.1de 
\t;!fhfccs che propcrt~· 1:-: •Jr the ¡m~sc1sion nf 

~ ::1~~~~:~; k b~~r ~i;;d~~ n '.~'1~3 ~~~ f tu~~~:~ 11 ~~ fn~ ~ 
ilic ir:in~kr he othcrv.1\e e~rrc\s\y st.Jtes in 
"'ritmg, be dccrncJ to 11,1rran1, w ti.e person l•l 

v.hom the prorerty or pu,:,r:..s1itJn i~ 11.insfern::d, 
th:it the !rJde-111Jrl... or trade·nJ.mc h:i~ been 
:·rlll rnay be la"f1diJ 1;~cd rn Clmncqwn •1ith 
thc 11;uc1. R.S., e T-lO. s H 

•), ( l) >fo pn~Ju ,h,dl .. d.:itt 111 <..1nnrct1on 
"11h a busmc•>. ns J tradc·rnJrk •n nthcr,,..i1c, 
.Ul) in.lrk con~hting oí, or \ü nrarly resemblmg 
Htob:hkcl}' tubc m1~1JkenfN, 

(1.1) thc Royal Arna, Crest vr St¡¡riJJr.:!, 
(b) 1he otm~ or i.:rc~t ,1f i!O) meml:cr of thc 
RoyJl fami!y; 

(r) th: Sl3nd.ud, urmi r,r crc~t of ¡¡¡, E.i;cc!
kncy thc Gu~crnor r:iencrJ.I; 

(d) ~n:-- .... ur1! or ~~mbu! m.tly to kad lo thc 
bd1d that lhc \.O.J./CS or ltr\'o~c~ 1.1 ª~'º",¡. 
tion "'ith .... i-.ic!i H i~ u~cd ha~c ro.:c~1Hd. vr 
a~c ¡¡roduced, h:IJ or pc:fon.-:cd umkr, ro~:tl. 
Y!Ce·rctal .:ir E•>•i:rnmcntal p.11:011.11•.c, 
.ippru•.l! or aut!1v•i1y: 

(<') tt>c arms. eres! ur íl:ig ;¡dop1d Jnd 1:~cd 
3tJn) mnc lirC:inJti.l or h)'.lll)'l'r";·1.1c: cr 
rnu1.ic1pJl cnrporatwn in C.!n:iJa iri rc>p~ct 
d v.h1ch thc RtbiHrar h:i~. ,¡\ the rc·JUC\l of 
11':e Go1cr1~mnn of C;inad., or rif lb{· r'ro1if1.c 
.1r municip.!I rorpor.:urin ccr.cc~n~d. r.iveri 
public nnt1ce afits :id.ipu<in :ind u.e; 

<j) 1he herJ!d1c ernbkm of :he Red Cro,~ on 
a ·.1.hite ground, form~d by rrvr~,;n~ 1hc 
fcda.tl colours uf s .... 11ierbnd .u:d ret:uned 
b). ¡.t;e G~~1i:v.a Cun1~11~11m for t!ie l'rotcct1ol. 
nf \~ar \1cll!11s of j•J.,<¡ a, l!":<: cmbli:m ,:n. 
d1~tmclnc ~l!_'.n (•f 1hc \1':11.c·.:il Scr\'ICe < f 
.irm~d fnrce~ ami u~c•l b· 1hc C.u1.1diJn f{ij 
Cru'\ s~1cicty, or ti.e t:\prc~':vn "!~cd Cr,1• ," 
ur' Gcnc;.1 Cro>•."". 

C'hlp,T-IJ 

!f') :•:e hcr~i,!:,; <::rn~km cf tl·e R :·: _-.,. ,;crL 
<.Jn :1 111hile gfOU!!d ad¡,¡ptcd f~1r t~c S<'H<.c 

~~~~~:~ oªr\;~~~~e~0:;;,,~1:~~"·.1rh rJ) by J 

Ui) thc cqa11·;iknl sij'.n ,,¡ th~ ~ed L.u:-i Jti:..! 

Sun uscd b} ltan for the •.irni: ruip.;xc .is 
~pt"<:iiicd i;i paragraph U). 
(0 any n:i.11cnal, territ<1ri.ll or <l\'1c ílag, 
arm~. crest or embkm, ur 0!fic: . .! .-:J:-i:rol :rnr. 
¡:uJrantcc s1~n or starní'. tl'.Jtn:e of 1::.: obicc-
11an to 1hc use of .,.¡,¡~h aJ a comrnerdJ.l 
device hn bern recei-.d pUr.ill.J.01 to the 
provisions of thc Con•enti.:m and rub!idy 
sivcn by1he Rcgistur; 
(j) any ~cand.iluu!, tJbscenc ur immí'Jtal "ord 
orde"ice; 

(.l) any m:i1ter tha: mJy fahch ~u~~:<t a 
connecuon with uny l1~ing in•füu.iual, -· 

(/} the pur1ra11 orsign:1turcof Jn)· :ru.:i1vidual 
who i~ livmg vr hu d1cd \.0.1thrn lile: rr:cc:din~ 
tliirty ~ cars; 

(m) thc words "Uní1erl N.:tmns" or t!:c of.'i· 
c1JI sc.:il or emblern oflhc United r.;atiom; 
(n) an}· bad¡;c, crest, emb!cm úr mnrk 

(i) ndoptcd or uscd by any of Her M:ijcs· 
ty's Fnrrtl .is defined in thc l\'mi:J"l::f 
Drfence.-lcr, 
(ii) ofJny univcrsity,or 
(iii) adoptcd and uscd by any publi.: au
thority, in Cannda as an officül mark for 
wnrC"'i m ~c:-viccs. 

in rc.'lpc..:t oí v.hkh thc Rcfis!r::ir ha5, 31 thc: 
rcqucst of Her Majcs1y or or thc uni1·crsity 
or publk authority,as thc case lnll}' b:, r,iH~n 
public ncticc of its adaption an•J u~c: or 
(o) lht name "Ro1al C1nadi:tn ]lfountcd 
p,,[icc" or "R.C.M.P." or any othcr combi
n;o.tion af lettcrs relauug to thc Royal 
Cinadian Mounted Po\icr., or any pictori:il 
rcprcsentation of a uniformcd mcmbc-r 
thcreaf. 

C:!) Nothing in thi~ scc:tion rrc1·cn1s thc use 
as a tradc·m~rk ar utherw1\~, 1n connc:ciion 
with a businc\~, of anv l!lJr~. dc~cnbc:d in sub
scctiun (1) with thcc,;nscnt ofllcr Majcuyor 
such othcr ~non~ socicly, a1.11huri!y or ot¡;ani· 
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furthcr 
¡>tOhob11i<~• 

ution ;H m:1y be .:,msidcred lu h.i•c \1:c11 
1ntcndcd 10 be protcc:cd by thi~ '>C..:U<HL R S.,; 
T-10. s? 

10. \\'hcn: ;in) m:irk h~ ... b) .1rdrn:iry :ind 
ba11a jldr cornmcri:1J\ USilCc bccoml rct:.J~niicd 
m CinJd:i. as 1ks.ig.c1J!ing thc ~111ú. •¡n:i.hty. 
qu:intity, d::~lit1lt10u. •·aluc p!.icc uf nr:l:rn "r 
datr. ur rroducti.:in oi any "'Jrcs •H ~crHccs. no 
per~on ,h.111 .:11lo¡it u a> :i tr;:·k·1rurk in :1~•N:1.1-
t1(1n w11h su"h warc~ e:r serv1c::; ur <.Jther'> d 'h!': 
samc ¡;cncral d,\s> or u~c i1 m a way li.,.cl) to 
misk,;id, nor sh:ill :in~ rcrso, hl adup\ ur ~v use 
any mar~ sa n:arly rcscmhEn~ tht m.1.rk ,1; tu 
be Jile\v to be m1s1aP..cn thc;ctor. R S., e T-10, 
s. 10 -

II. :-;o pcrson 5:1:1\1 use¡., CC':11;·:c11on ·.•1th .1 
busir.cs;, .::.s a tr;i-!c-marl o~ o!h::.r-11-.~ . .l.!I)' 

m:uk aoopt::rl connHy to ~truon 9 or 10 of tl1i~ 
Actor s~c1ion 13 ar 14 of the Ur:fair Comp•11-
tior1 Att, c.h.oplcr ;!74 of the Re•i~ed StJtute .• ,~r 
CanadJ, l ?52. R.S., c. T- IO. s. l l 

IH.Gl!>fR..,ULf. TRAr>4-~l~R~.5 

12, ( 1) Sub¡ect to sec\1011 1 J, a tr:::de·m.,¡>. i~ 
n:gistrablcifit is rol 

(a) ,a word tha1 is primaniy rnercl) the namc 
or t~c surname ilÍ an ir.di' id u al •.;ita b !i•ing, 
or ha~ died w11h;n thc prec::ding thirty }ears: 
(b) ''h.:th<'r dericieJ, w<tten ,ir •uund~d, 
either clcarly descriruve ,)f t!ccep:ive ly rr.i~· 
de.i.cripu.,.c in thc En¡;lish .ir frem:h lanEuar·e 
of the charactcr or i.¡ual11y oí thc "'<lfe~ or 
scrvkes 111 .i.~.o..:i.ltion 1•i\h v.hid1 1' i:; u~cJ 
or prcpo~~d to be u~cd or nf tlie condiuon~ of 
ur thc pcr~ons cmploycd m !ln:::r pr.1l.!u:11on 
orofthe1rplaccof,mgi11; 

(e) the r.ame :n aoy J.1n¡;•J,1¡;c of :in~ of :he 
v.·arcs or sen' ices in connc~thm 11 ith which H 
is uscd cr proposd to be 11~ed, 

(á) ccnfusiog · ... ith l regi,tcr::d tradc-m~d.; 

"' {i!') a mark of which the .. dcptk'n ¡~ pohi\J. 
itcd by s~ction ri or 10 
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Jtuo~;~'· ~, .. , 
{~"·" 
"~"~' l l' 

"<-.!l<¡l<lt,•1111 
,,,,..Ju\llJ 

!~I 1\ !r.1&:-1~\.l\~ th;1! ¡.;; r.ot rr~ :;1: .. ~•.c 
rc:nun.1fpJr.1;::.trhllH•ll<'r(l)i' 
,f1l h.a b.:cn ,..; u"cd rn CMr1.1da l·.• .. ,· 
C:l.01 M h1< f1r.:11ccc~~or ~n ti\le Ji. \.' ' 
bec0mo: 1!1-.1i11::t1\C al :he dllC ,,f í1l;n~ ,:n 
.1pphcatitH1 iur ia rcgünlLÚJíl R S. e T-\G. 
~ 1 :! 

IJ. t 1) ,\ <J1~1rn1~uhhlng p1i,c 1~ rc~,,1nhh: 
cnlvif 

~~)pt\~a1~~~.1TbÍ~~; p~~,!~1;;~,oír11inct~:'.~~~~ 1~1:• h~~~ 
becnme Jistinnwc al the da!c of l'\111,: .111 

ílpf'lkJl:Oll ÍOr 1Urc¡;1SITJIJOll: ~111! 
(!,) thc c~dtl'i¡\c use L.' t!;c :irrti:J~.: t•f 1!'1:: 
1h~tin¡;ui,;hin~ i•ui~e m .1wx1.llloo 1-ith tt:.: 
"'.nes or sen ice' •unh 11nich 11 has Uce" l1~d 
1> r.ot 111..d~ 1::ue:no1ubl~ to !imit •f,c ·:~-
1eiupr:1eot Gi .1n\ .irt cr 1ntlu;1ry. 

L7J :-,'.¡ 1:'¡,:is1rJ11nn (lf 1 :!i~1in!!u1~l:ml! :,:ui_,,. 
intcrlcresw11htli:;mcofan} utilit.1rianf:::1\u¡:; 
rmbodu-d in thc ú1~1inr,u:,hir:ti g!!ho::. 

(3) Thc rcp~!rJli•)r. tlÍ l distin!o'uishwg pn,e 
m.ty he e•punf:t:<l by thc Fcrl~ral Court l.'n th.: 
a¡ipl•~J.\hJO ~r .:r.)· i~t-=~c~teú rcr<,1n :! :!1c 
Cou1t dc,1clcs th~t thc rc¡,:i~trauon has be~c:m: 
M,.el) umcaso1llbl~ to \im1t thc do::velopmcnt oí 
:rn~ art or ir.Jum:- R S, c. T-10, ~. !); R.S., c. 
!Ot:!r:iJSur;i ). , (,.1. 

11. ( 1) Nm.,.,1:h~t:'.l.ndtng ~cmon 1 ::. ;i. :~".!e· 
mac!.. that thc applii:ant or iu~ prdecc,sor in 
t1tk hJ·, cau;cd to he duly regi~t~ro::d 1n h1~ 
countryot or1g1n1;rcgi>Uabk1f. mCJr.1tl.\, 

(a) Ll IS llOl <;UllÍ\.Villl~ 1•.Jlh :: !i!!;!5l!':rcd 
tratlc·n1:!rk; 
(1,) 1t 1s ¡ir;¡ 1,¡t!n'..tt di>tincl1~e ch.11 acli:r 
hnm~ rcg:irJ to all 1hc ci:cum~!Jr~e> of tk 
ca~c m.:!ud1r.¡! th<: lcr.1~tr t•f !•me durrn;o 
whi,,;h il ha~ bccn uscc.l in a n~ ~'J'..:1111 J, 

(,·¡ u h not ~'Jntr:uy 10 mJr,1h:~ Jr pul-líe 
ordcr or tJÍ 't:ch .t n.11 .. rc .l> to ,k~.::11:; lhc 
pllblic;11r 
(¡/) 11 ¡,nota tr.ldC-1:1lr;. (JÍ "J.hid1 th,; .u!Jp· 
l!on 1~ pr0!nbad by ~~.:!ion '.l qr !rl 



lr!l::C-,,1.;d..s 

1:!) A tral!e-mar)... 1h:H diffcr; fr,~:n l!i.: tt:ll!.:· 
mJd: ~e~1stered tn the country i:if 1m;.-m ar1h b} 
dement.i thai cfo r.m :1ltct 1a d1Hittc1t\<;: chJrJc· 
ter or .iffcct 1!~ 1dc:nlll} in thc: form u:1d::r 
"h1chitl'>rcr1sterc:d1nthecoun1ry1¡fcrif:1:1 
>hlH be rq:.udcd for thc purrc1c uf ~utm.,,::t1un 
( 1) :1.~ tt'e 1t;:uk-n;;1rk ~o rcg:~tercd R S., c. 
T-!O, > 14 

15. [ 1) N..i1"1!h'.!Jn<.!in¡: ~::._¡¡,1,<J l :! o~ !4, 
:1Jnfusini:: tr:ide-rn:irks .:re r~~1<;1r.1ble 1i :he 
.1pph<:,1ni h thc '''·•ncr oi :ill ~ll.ch tt:1d::-m.tns. 
w1'11ch >haii be t.nl•"n .,:; Js,0<:1.l!cd trJdc· 
ma1U. 

12) On 1/1:: r::g1s:r.1t:-.>n ,-f .ir1; tradc·m.trk 
JHXiatc:J "ith Jil)' <'!her :c¡;1~tc:rcd u;tdc· 
m:irk, a note of the rc~1«tr:lll'Jn of cach tradc:· 
m.:rk sha!I b:: m~de on !he rc:::orr! uf re~:\tr;· 
t1onof1hco1hcru.1dc-mnrl: 

(3) ~u Jmcndmo:n! uf th:: rc¡:i~:c:r rcc:or~lrl\! 
.1ny changc in the o•.1nenhip or in thc narr.c nr 
.1ddress of thc ov.nc:r of <111y 011e of a r;ro1Jp llf 
J~sociated tr:ide.-m.i.rts sha!l be rnadc: unle~s 
thc Rc:gistnr is sati~lied th:it the samc c:h;1.r.gc 
has occurred ,,..itl1 respect to Jll !he trade
mJrks in thc group. and currespondmg en1r1c:s 
arcmadecont-::m¡-oraneullsl;. V.•thrc:spccttoa!I 
thosc tradc-marks. K.S. c. T-10. s. 15. 

!'f-.R~O••S i:NTJTL!.D TO ~ 1 r;¡qp;., ¡ro•, n~ 
TRAOl:.·!'-1AI'.!:'.:> 

Hi. ( 1) Any :tpphcJnl "'ho h;is fHcd an 
ap;i!:c:ition in accordorncc v.¡th ~cction 30 for 
ret;1~1ration oí a tr;tdc:-mari. thJt 1s tc¡!t~trablc 

ami that he ur hh rredcc'!S~C\r in ll~!c !1.1s used 
m CJnad:i or mal1e lnvwn in Can~<la m ;:i~so
c:a1iun with "'ares ur ~c:n1..:e' 1~ cnutlcd. s•1b
Jl'CI !O \C:Ct1un JR, lo ~c:cure il~ rcg1strJlll)fl Hl 
respeet cf tho~c: v.ar<:s or sc:r\'ices, unle~s al thc: 
1fatc: on wh1ch he or !ii:; prc:dc:1.csrnr in t1tle lir~t 
~.o u'cd 11 or made it l;;own it v.,1\ confu>:ng 
Wl\h 

(a) ~ trade 1:1:1.rr. thJt h;iJ becn rreviou>ly 
U\ed m CanadJ or nnde knov.n m C.1r:ada 
b) :1.nyn1!:cr penen: 
(b\ a tradc-r:iari., in re.~r.ect of "h1~!1 an 
:1.ppí1cat1on for rcg1HrJt1on liad bc,c:-i previ· 
ous!y fi!cd m Can:ida b)' any other person; ur 

( \l;ip, l'·IJ 

{el a trJdC·n.1n1e 1!1JI hJd b;:c:n P"I 1uu~l:. 
u'c:1l 1n C.1n.10J bj :1:1} ull:er rer~..in. 

(~) ,\n~ Jppli.:Jnl "')1<1 b~ fL:Cd an .1¡:pli.:..1· 
11u11ÍnJ.ccord:1n<.c"1\h;,-,:111.1:i)Oforreg1strJ· 
11011 ,.,r .i tr.1de-n· Jrlo, 1b-.:t ¡, rc¡:1>1r:1.bk .11~d thJt 
he ur his pred~.:eüOT w tllie hh duly re;:t>\Cted 
m hi:>.:u1u11ry ()( "r1g'n .1nd ha; u~ed in .1H(><.'.l:l· 
11on v.ilh 1•arc~ or \1:t.'!CC.S i; entnlcd. 1ubje,;1 10 

~ectiun lH. to ~c:,·.irc: its rc;11trati<.'n :~ •=~r~:t 
,1f thc: -....uc.; ur 1:n1a> l!I .u•.o..:ia1i,1n "llh 
.~h1ch 1t is reg1;tercd m thal cnuntq· Jnd h.ts 
t>c:cn u~ed, unlc,; :il the da!e oí fi!ing of thc: 
:1ppl1cation in :icrnn.lan~e "' ith ~c~:n:in JO it "-1' 
confusrnr v.Hh 

f...i) :1 trade-mJfl !hJt r.~d b~en pe\101.hl) 
u,cd iri C.rn.1d;i c•r nnd~ \..nJ-'n m CJ.n:id: 
byanyo1hcr¡:er,.1n: 
tb) a trade-m.irk in respect of \l!uch ;in 
app1i1::i1nm f..1r rcg1~1ra11on h.:1! been p1cv1-
uusly fikJ in CJn:id:i. by ar,yother rerson;or 

(e¡ a trndc-n:irnc that hJJ ban pw•iuu~ly 
userl in C.~n:id.1 by any <.>ther per~1m 

(j) ,\n)· ;ippl1~~•\t "'hü h:a i1kl! Jn .i.ppií.::J
tion in ac:confance "11h ~c~·tiun JO for rcgistr J • 

tion of J propa>ed trno.!e-mark th:i.t is rc¡;is
traHe is ent!tlc:d. wbjcn 10 >ectinn~ JS ar.d 40, 
to securc 1t~ r::¡;:11:,n;on in •es;-c,~t ('f the v.:1t~\ 
1irseokc:s.pccif1cJirithe:iprlicJtmr!,1inle\'>J.I 
thc date uf fihng of !he Jpplicatwn ll was 
confusin[!..,,ilh 

la) n !rJdc·mJrl.. th:it had been prcvious!) 
tl'>ed in Can.Hh ·ir m 1d~ kr.o·.1n in l'an~rla 
h) any othcr per~rrn; 

fb) J. 1r,1de-1mrk in re;p~~t of '1hid1 an 
:ipplic::imin for rq;í.tr<1ti,ir. ¡,~d be:.1 previ
(•ll'ly fikd in ('1nada b;.- .tn;. c;th•:r r~~'<lrl; M 

{e) J !rJd:·llJffiC that had l'c:Cn r•eviou,ly 
u:.ed in c~nJdJ b,I' any mher p~rvin 

H) Thc ri"ht of '.1n applii::in: !o ~ecur:: rc¡;is· 
1rat1<inof::i rc¡;i~tr::iblc 1:.1de-m.1rl ¡, r.<Jt affcct· 
cd by thc: prc:,1uu> fihng of J.n .tpphcata.m for 
rc131~1ratrnn of ;1 cunf ull r.g ir;idc-niar i.. by 
Jtmthcr pcrson. unlc,~ the a¡-.íJl;c:!tion for rc¡;1~-
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rr.Hiori ,1:" rJ1.: conlu\llll! 1r,1dc·m.1r~ -...:n r·<'nú
rng :11 che dale oí ,1th';rtr~crTil.'n1 oí lhc .:rpJ1-
~·J.o(s ;:ppl1calinn io .1ccurdJncc "11h 
)CC!rOnJ7 

(5) Thc í•!!IH oí ;in applicant to sccurc r<'¡?¡~ .. 
u:ilioo oí a rci:111r.-i!•lt: trJdc-m.irk 1~ not Jffi;ct
cd br lhc p;c\JOu1 u;c ur mJktng ~nu1•n vf J 

confus1r1grr;i1k·markortrade·11Jmcby.1nothcr 
pcrson. 1f thc conft,~mg tnidc-rn.~t~ .n iradc
n;imc "as. abandc-n~d .l~ thc 1.fatc of .\d\·cr1r,.::
mcn1 u( lhc Jrr!:.:Jr.r·~ .tpplt~.illlln rn ;ic,-.:;rd
ancc 11 uh .(cclion 37 /{ S • e T- JO,~- ¡ (, 

17.(l):...o .. ¡pJ1cJtJL'n/,,rrct,·,fr.\!1•m·1(.1 
iradc·mark 1h.1t t-." hc~n ~¡.h0Ji,c<l 1n .ic.·.,rd
ancc "nh sc.:trn:1 37 sh.:itl b..: 1cfll~c·d .:m.J no 
rceis1ra1ion of a Tradc-mark ~~JJIJ be upur.¡!uJ 
or amcndcd or held im·.llid Jl1 1hc ttou:!d ,,f 
aoy prcno11~ u~t· ur m:iking k.:10"0 of .1 co!lfo>
iog H:idc·rr.¡¡~! '.:: t:,;~c·namc b) a ¡-crsnu 
01hcr than 1hc .1;irricJ11t for ti.al reé\tr1!1<>n N 
his predcce1rnr in !1tk. except Jt :beinHancc uf 
tf',31 other ¡i,:r-,ur, or hfa s•JcceHcr m t1:lc, and 
1he burdcn /1es on lhat other rer~··m or his 
succc~sor 10 cHJbfJsh 1h.1t h .. h:id nl'1 ;;.f.J.ln· 
don~d thc c;,;nfo~11.¡_; t~aJc rnark or !f.1dc·r.:1rne 
;11 thc doltc uf ;id1cniicrnc:i1 ,ir the ;i;:r!:::.1n1·s 
aprlk;i11on 

12) In (!f\lCeed1r.¡•• ·~u:nn:·~n,;cJ .1!tt~ tl1e 
expira1101l of fo-e )c:?.n frn:n the d.J!C "f re¡rs-
1ra1ion cif a i¡~de-rnd; or fr,1m Juh !, ;~54. 
·~hicheHr !\ ¡lic i,ller. no :e¡:nttat1on ~!,,¡IJ be 
c.1:pun¡;ed •H Jm:nJ::d or !'-.cid ir,;1mJ un ti•c 
$fflllf1d 1•f thc prC 0 1<JU\ ll'.C tH m,¡k,rir l.1.u\'fl 
rcfcrred lo líl sub•,cc:!mn ( r ), li.1k\~ j/ ¡•, c,c lb· 
/1\hcd ll1a1 1!1c r:cnr.n "lio ;¡(! 1prrU tbe re"1~-
1cred tr:idc-m;uk 111 C.t11ad:i did so ·•nh ),ro·./
cd~~c ·1f r/ra: j'rC'>,<JI•~ 11sc o: r;i;1J..mg ~_nnwr. 
R.S .• .: T·ICJ,, !7 

18. f/) The :e~1~:1,1!i.m of ..i 1r~<Jc-\:urK is 
m~.ilid 1( 

(a) thc lr:ICt -m~:t: 1.,15 nnt rc¡;1Ht..! 1 .1~ a\ thc 
dJlc of rcg,,tr.1twn, 

100 

e~~'~"•"· ~·~ 
of c~ol••·"C 

(b} thc trJ1fr·mJrk i~ riu: (!¡~11n:1:1c .1! u·~ 

:rrr.c prllcceJ1n~s bm1¡'p:,; !he ;~:"1::1 ,,f ih.: 
rc~t5lf.11Íon mtoqU1."$l1ari .irc wrn-:icnccd. o>: 

(d thc: rr~.dc·mlrk h:is lir::c" ~:.J1 .: ··:·.!. 
a11d SUbJCCI 10 ~CClhJ~ 1 7. \! !'> ; Í ti~~ 
ap;-!icant for rc¡;i.tr;irron \\:n n•JI ;i:.·:,cn 
er.rHkJ to sccurc 1hc 1e¡;1ur~1i.1n 

12) N11 rc~mra11on of ;1 :radc-r.i.u~. 1:i.J1 h~,\ 
betnioUscti'rnC.:inad.1 b>thc:re.n;trJr: "r!-1,; 
prrdecc~~•lr m t::le .\• !n h:a·c b~~,m~r d:~1m.: 
tin: Jt lhc <la:c r,f •:.r-1\fr.w011 ;h~Jl t·: h:id 
ir.13!¡j mc:rdy un 1~1c i;r(,:nuJ thJt c11dr1h:c: ,q 
thc: o.ümn.:1i1c;i:~~ .,.;i~ riot si;bm1ttcJ !•) ti.:; 
c0mpetcn1 au1!1w1:j N \01b:.m;i/ befrrc t.',
.¡:;:1r1! ,1f t!-:c repnral1t1n. r~ S. e T-W, ~- t._. 

J'). ~.ubjccl ro ~c~·11on~ ;.'! .1nd n. t'·.c ;c,:1¡. 
tt.l!H.Hl al a ¡rade-m.u;; tn ¡~srccr oíJr..1 ''-trt. 
ar s~n·kes, ur.Jc.¡s shown lo ~i:: rn;·aJid. ¿;:;e':•: 
1hc owner of 1hc ir:idc-m.irk thc c~c!urnc r11:h; 
10 thc use 1hrcu1;t:ou1 C.rnui.i vf !he \rJ!k· 
rn:irk in re~pr:1of1/10~c11.1•c~ ar '.'."r'1~i:\. R.S. 
c. r.JO,s. 19. 

.20.Tl•e righ1 nfi!ic O'•\ílcr ofa rcgi;tcred 
tradc-m:Hk 10 it~ elc/usi1·c i.se >hi!.ll C: Cccmcd 
to he infringd by:>- p:rso;i :1(\ c:rHit!cd 1111:, 
u1e unUer 1il~.1 Act who 5eJf.1, d1,1r:Uure1 vr 
.1d1·criis~ "'ares or ~en ices ;n J.ssol·i~fr1ri 1'>it!1 
a confo;ing trndr.·m:irk or !rade·nJme, but :i,• 
rc¡::i~tta[ion r:{ J [í~dC·nlJ:) f'tC•en!;; J r<'t'.L'"! 
fromm.il.:ing 

(::) Jn}' bon:: fufe u,c vf h•s ¡ier\ar.Jl 1:.11:1c· 
n,1 tr.:idc·r.,ir.ie,or 

(b) any b,Jn::i fid,• UH'. ottwr 1h~ .. 1 Ji 

l1:idc-m:irk. 
fi) uf thc ¡;:.o¡:rJrhica; r.1rr.(' of h.:; ¡1\.,,:-.
of bu~inc~>. cr 
~~!r~~te~nyo/c~~~~;r~v ':;~cr~~;·º~d~:¡ 1 :',~· 
sen ice~, 

in such a manr.cr Js is not J.~d) 10 ha1·e :!:L· 
eUccl o( deprcciating th~ ·o,1!t:: of thc goc"i" ,¡¡ 
attaching to lhe tradc-n1.uk. R.S, c. T·lll 
s. 20. 

:? J, ( /) \\'licre, rn any ¡:ooceeil111¡',~ rcsp.e~11n,
a rcgi~iercd trJtie-m;uk the reg1~1raf1,;r1. DI 
which is cntitkd io ll1c pr0tcci.on of subs~~tmr. 
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!:"(~\. 1' •< m.ak t,> .l¡!¡JC.lf !il :!1c:: !'crt~r.d 
(,1un tl-.tt ,J!\C uf ihc p::.rti-:~ tv :t.c prcc:cJ-
1nr,,. 0~hcr 1h.1n 1!1c re¡;1~1crcd •>'1 u~r ,:;· 1h.: 
:r;itk·n:Ai... had ín ~..ivd f.ii:h u1.•J J c.1:-i·-u,1:1;; 
ir:.ide·m.Hi. vr 1dd.:-n:1mc 10 C.n1:•<!J 1.-du:I" 
l!\C ciJte of r1hng of 1hc applic.lll<•r'I í.:r Lh..11 
~c¡;i~tramm, and thc Coun con;u!crs thJl 11 Í\ 

no! c.oatrary to 1lu: public inlcrc'-~ t hJt 1 ~·\:' 
cuminuc:J ll\C 0f thc confu~i~!: trJ1k·mari.. or 
:¡Jdo::·1nm-: dwu!d b<: f':rrnsttn1 in ::i dcfir.ed 
:crnto:iJl area conci.:rrcnt!y "ith thc u·,c tlÍ :~e 
1cg1~:cred trade·marl. thc Cm1r: llll~. ~:ibjc~i 
hl iud1 :crms H 11 c!ccm\ JU\t. ,-mkr :h.H ihc 
u:hcr p.nty m~)' contirmc 10 i.s_c the cnr.fu;1nb 
u:ule-m:irk or :radc-name 11nhin t!-.at ;irc.1 
w1th an J<lcqua\e \pecif1t:d d1~11nc1ion frnm 1hc
rc-giq:rcd tradc·mark. 

1::.J í'ne n~·ht\ cunfcrred h) .m ordcr ma..!c 
undcr )U b1ccl1un {I) takc cffcct only if. '' it hin 
thrce monlhs from ÍIS clJtc. thc othcr rlrtY 
mal..c~ app!icJtion to the Registrar to enter 1l 
on 1he regi~ler in connectiun "i!h !he re¡;1ur:1-
1ion ufthc rcgistercd lrade·nrn1l. ll S., c. T-10. 
s 21: R.S., c. 10(2nd Surr-l· ~ 64 

22. ( 1) No pcrn:m shall use a 1r.1dc-mark 
re11i5tered by ar.•.Jthcr person in J mlnr.~r tbat 
is l1lcly to have thc cffecl of dcprcc1.it1ng thc 
valucnfthegood"ill attachinr, thcrc10 

(2) In oiny :o.c11on in rc~pe~t of a use uf a 
trade·mark. contrary to sub)cction fl), the 
court may decline to arder the recover} of 
dlmJ¡;c~ or profit~ and ml) pcrmit 1hc dcfrnd· 
ant to continuc tfl sel! wares m.irked wnh thc 
u;1dc-mark th.11 '>'ere in his po~se~s1on 1u under 
h1s control at thc ume not1..:c was gi• ~n 10 hun 
1h:i1 thc º"'ner of the reeistered tr.1dc-mJrk 
complarned of the u~e of 1he l!Jd~-mari.. R.S .• 
c. T·lO.\ . .:!2. 

cun11ICAl!O .... MMn:s 

:3. 1 il ,\ ccrtific:!th~ll marl m:i} be ;1t!vptcd 
and rq!istcrcd on!y by a pen•in "ho 1~ noJI 
cnglb•-·d in thc nia11uf:ic1urc. s;¡lc, lcJsir1g ur 
hiring of '>':He' et t!:c perf,Hr.>,1nc·c 0f \Cf\!CC~ 
\u~h ;¡, thll\C in ª~'o-:i;ition \,j¡!J \\ l·1c~·. tht 
l"crtificJt!Onmark1>u,cJ. 
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(:!) Thc '-'"r.c~ of .i .:rrtdi,Jtm;i m:n;... m:t\ 
liccn1e o!hcr' 10 use th~ mJrk m ;1.;.uc1Jt1c.·~ 
l'!lh W.'.lfC'\ <..'f •Cnti:cs th.'.11 mccl the :iefind 
.\1.and.ud. ar.d lhc us.: of 1hc- mark acn·rd1ngi~ 
\hall be dcemcd to be u~ thereoí by th: ''"'ncr 

/)) Thc º'1ner of a rcgistcred ccruti,ll\,-,n 
mJrkm.lyprc,cnt itsusebyunllccnseJp:r.on\ 
Mm :.i~so.::ia11v;i ""ilh :rnr "ares or sen·icc' 1:. 
tespcct of ,d::d1 the mlrk is rcg1Herc..: ol.!t :v 
which the fücn.:e does no! tHenJ. 

(4) Whcrc :he ou.ncr oi ;¡ registered C~r!J!1-
cauun marl. ¡, .:rn unin~·xrura!cd bvJ}, an\ 
;1ction or rr¡i,,;eed1ng 10 ¡'~cvcnt un . .t.tthcrilC'd 
u~c of the r:.ari.: may !Je brought by .in~ 
mcr>ibcroí !hll bv..iv1rn bch.llfofh:imelfar.,j 
all othcr mcmbcrs 1h~reoí. R S., c. T-JO, ~ :!J 

24. With t!:e cons-::nt of the o<J.ncr of a ccr
tification mark, 3 tradc-mark confusing "ilh 
the crrt1íic.atio!l mar!.. mav, 1f it e11.h1bm an 
:ippropriatc differcnce, be 'regiucred by sorne 
olhtr pcrson to indicate that lhe w:ucs or ~er
vices in auoc1a1ion with whích it is used !i~~e 
b~en manuflcturcd, ~old, Jc,:¡~cd, l1ired .ir pcr
formed by him as one of lhc pc:rsons enti11td to 
use the ccrtifícation muk, b'.11 thc regis1rn11on 
thereof shall be e:i;pun¡;ed by 1hc Rcgistr.lt un 
the withdra..,.at :it any lime of tht comen: of 
1hc ou.·ner of zhe ccrtifícalmn mark or on thc 
cancelln1ion of the regir.tration ofthc ccnific.1-
tion mark. R.S., c. T·IO, • 24. 

25. A cc:1ifica1ion m.lrl de~cri¡iti·•e oí th-:: 
pllcc of on.ein of wnc> or sen·íccs, and nut 
confusing u.1th :iny registercd !radc-mJú, u 
rcgistrab!c1fthcapplicantis1hcadministrJtive 
authority of a cauntr}, s:a1c, provincc or mu· 
nicipJlity inctuJing or íorming part af thc nrcl 
indícated by zhc inJrk. or is l curr;mcn;1al 
.:iss0<:iJt1on havrn; :in offi~c ar represcn!at1\c •:'! 

that:ue:i, bu1 thcowncrofanymarkrcgi5trrcd 
undcr this se~llon ~hlll permil the use of thc 
mad. m :nw-:1?.l1on ,11th ar.) u.Jrc\ or senk~~ 
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produec:d or rc:rf(l"flled in llit• ;1n·.1,,f1•h:ch thc 
mJrkuf!cscr1r111e RS.c. T·iO.' :5 

26, (!) Thcre ~li·.di be J..c¡:t under thc: 'u¡.-cr
vision of1hc Regi~lr:ll a rc¡;icter ni lfJdc·rrrnrb 
and of lransfen. di.,d:umers . .,¡ncnd;:icn!\, 
judf'rnenn rnd orden rdJur~: 10 .. 111d of reg1~
tcred u~cr\ of, c.-:ch regis1crc1! Ir :l!c-m.i~J.. 

(2) Thc regiscc: sh.1JI sho1•. "i!h i;:forencc to 
c1ch re;.istercd t•J•k·:n;irJ.., 1:1c fo!! m1n¡:. 

(a} thcdat~ cf r~¡:mrJ.11.ir. 
(b) J sum:n.iry of 11'.c .lrp!r,·,;¡¡.Jn for 
ft"Cl.itr:lll<Jn; 

(<·i a summ.-::'} uf alJ do.:umen:1 Jcj'•'l1!cd 
'.l.Íth thc ;1ppl1cation or ~u!,~e.¡t1.::r1tl) 1h::.1ct<J 
:snd affccunc the rights to 1he !rJde·rT'.!rl.:: 
(d) particu:;irs of c;ich ICn':'." ar; 
(e) p.:trt1cu!1r~ vf e;i::h ch.,r.zc nf n~mc and 
adclress;and 
(/} $uch otl1er particu!an u thi~ ,\;;! or lhr 
rcgu/Jtions ret¡!Jire lo be e111cr;;d 1herco11 
R.S., c. T-IO. ~. 26. 

27. ( 1) Thc regirn:r kcpt Lmkr the Unfmr 
Cotnpnition ,.lct. ch1pter ::!.i-1 of 1hc Rcv1sed 
StJlutes oí CJna.fa, 1952, ~;,rms rart of 1he 
regi~ter kept under 1/11s ,\e and, ~ub;ccl to 
sub;ectior. -1-l(~l. no t-nc:-; rn.1.ie thcrc:111. 1f 
prnperly m·Jdc a-;cording lu 1he l.1\• m fo1cc at 
the zime u was made, i~ sub;u:i to be e~pun~cd 
or :imended only becatne it mrght 1101 properly 
/1avebecnmadepunuant1oth1sAct. 

(2) Tnde·mar.L.s on the regisier .on Septem
ber 1, /9J2 shaH t;.c trcated a\ dc~ign m;irks Ór· 
1..ord marh as dcfincd in rhe l':ifinr Camprri· 
twn Act, chapter 27-1 ofthe Re1·11·:d Sratu\cs o{ 
Ca nada. 195:", llCcordinc to the fo!lo11 i:ir rules: 

(a) any lrade-mark. con:.is!in;: 011!y of words 
or numerals ur both 11.i:hrut -1n;.- ir:dJC.ition 
of a \('Cd .. r form or ap¡.ear.1•!l:C ,/¡ali Uc 
decmnl !obca 1•ord m.Hk, 
(b) Jllj oThcr rradc·matki;on1tHir1r, m1!y ul 
'••mnh .. ,r nr1mcqls or bol!, sh .. !l ~,e dccmcd 
to be a word rn.1rl. 1f at thc dJte o( i!\ 
rcgi~1r.1tmn the v.ord;, or u!ll!1er.1ls 'r,r hoth 
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\\U<Jld ha•c ~..-en r·lt;t;:r.1bic 1;;úer:; x11'" 
.1ny dcfin;d •rcc;-1J form ,1r .1¡ipc.\:.>.r:.:: 11d 
\hJll.iho l:e tki:rncd t<J l•c J dc;ip1" r-: k; 
rc;i.Uing n:ilt!cr pn:~cntnii;! tl•c op-!~1~1 , 
Jrrc;ir.inccdd1;;c:J. 

~·~m~~;!s ~;1~~-/~:;~~ l,1~~1~~ 1t~<~:! 1~·;:~:!~·.h·,:~ 
ÍCJ!trc!". sh~IJ he dcem~d 

(I} to t>c ;:i dc)igr. rn;o.:~ havrn~ ic.t· 
:urcs 1h:Krihcd in 1tic :c.¡i¡:iiic1\FJ;i 

but "1th.,ut :ir.y r,:-:..:ni.1t: hcrn¡; .ir•r.:•~ld 
to 1hc IO.urd~ or numerJ!~. anJ 
(1i) tu be a 11urd mJrk 1f :rnd ~o i.it J> ll 
"'ou/d .11 1J:e dJt'! cf Uf:L\lrJt1011 /,J, e !:e~;·, 
rrg1HraHc: 1r.Ccrc:~drntl'.' of Ja~ é·!f:nrcl 
frirm or il;';c.1r.i.11c1· .1nd 11.1thou1 h:m1• 

combincd 11uh Jnyother fc.:uure.and 
(áJ any 01/Jcr trade-marJ.. s!i:1.IJ b: écc::i~d !G 
t:c a dt!!gn mJrk ha·•in¡; 1he fe.Hure< 
descnbcd lll t~.c arrlrca11011 l/u:rcfor. 

{J) Tradc-m.1rks n:gistcrcd under !he Unfu1r 
Comprtitwn A.-r, chapter l7J. of 1he R~vi>c•! 
StatutcsofCanad:1, J9'i2, 'h;ill, in a.:clJnfano:c 
wilh rheir rr.r,1stt.1tio11, continue !u !Je !r.;atd a> 
desig11 m;ir\-.s ar "ºtú marks as dcfind m !h:it 
Ae1.R.S., c. r-io. s. ::?6. 

28. T/1ereshal1 be .l.cpl under lhc supeni>i(,fl 
ofthcRcr.istrnr 

(a) ;;n ir.dc.oi: of rc!:isicred traJc.m.1rk.s; 
(bJ an mde.oi: of tr:1de·mz.rks in rc~pcc1 ,,f 
wh1ch a p pi i ca t ion s for rct;i~ ! r .~ t 1 on ;i ~e 

pcndins: 
(e) an indc.oi: of .lpp/ic.won'i 1)1:11 h:i.•·c bctri 
.1band•1ncdor refused; 
(d'} :in mdc.oi: of thc namcs of o:.••ners J 
registeredtrade-marb; 
(e) :in indcx •if !he namcs of applic:int~ fnt 
thcrn:istr:111onof1radc·rri:irh;a11d 

(/J an indcx >Ji !he namc~ of rcg1>tcr~d u•.crs 
R.S .• e T-JO, ~ '27. 
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~9. Sub1c1.·1 to ~ubs~c11on !'016), the rcl,'i~tcr. 
thc documen!s mi 11.hich 1hc cnrric~ thcrein ;irc 
bJ~cd. a!I J.p[llk;:.t1011s. includrng tt·me abJn
aoncJ .• ind 1hc 1ndc,e:; '.-hall br c•pt·11 to rub!1c 
in\pc::'.t1on duor,¡~ b;.Hine;s huur~ ,lfld \he f{c¡c1~
t~ar shall. on rcquc.s-t :rnd p:i~mcnt of thc fcc 
p:c~cnbl'.d tlicrdor. furni~h J cvpy ceruft~d by 
hír:1 of ;iny cntr) in thc rc~1~!cr or indc'l.e~. or 
uf anv of those d,1cur:1rnt~ or .1ppl1cat1011s. R S. 
c. T·ÍO.s. 28. 

·\l'Pl.IC ... 110-.,<; )C)ll. RH11'>TR\Tl0'. CF 
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JO. An Jpplic.!r:t for thc tcf:1>!:J:1Ml of a 
trndc·marj,¡ ~hall fik \l.rth 1hc Regi~tru an 
Jpp!iCJll•"l contair.mg 

(ü) :i statcment in ordin.iry c..:mmcr.:1al 
tcrms of thc sp::ciíic \l.;ircs or ~crvicc~ in 
a~~ociati.Jn .... ·1:h 1~hich thc m.irk h:i~ bcen C'r 

1s proposcd to be uscd: 
(b) in thec;asc.,fa tra.dc-maril that has ~e11 
uscJ in Ornada. 1he date from which 1he 
applicant or his namc<l prcdcce~\ors in tille, 
if .rny, havc ~o u~ed the trJde-mart in a\~ó
ciation w1th c:i.ch of thc grn::r.d cla~~cs of 
warel or scn1i.:es dcscribec! :n ih: applrca· 
1ion; 
(el 111 zhe c:isc of a cradc·mark ih~t has not 
be!O U~Cd ir, C.,nadJ tJUl !~ madc i-.110\1.fl ÍO 

C.1nJda, 1he r.ame of a country of !he Uniun 
in ".'.hich it h.h bccn used by thc arpfa.rnt or 
his nJmed predeccs.\ors m títk. 1i :iny. and 
the d:ite from and 1he ma.nn:r in 1d.ich thc 
arp!ieJ.nt or named rr:dccc~•or> in lllk h.11c 
made 11 known m Canada in as~o.:1.1.tion 14ith 
.:.1;:h of the 1:;eneral claHt.~ oi "'Mn or 5er
\Íee-~ dcscr1bcd in the applic;itim1: 
(J'¡ in the eJse oí a tra.de-mar'>. th;i1 is !he 
\ubje~t ln anothcr country nf thc Un1cn of J 

rcpstra.tion oran arpJicattcn for rcgistration 
by the appl1<;ant M hi~ namul prcdcec\>cr in 
utle on "'hir:h the applican1 bases h1s n¡;ht to 
rc¡;1strJ.1i.-;n, p.;rt1cular5 of thc .1rphcauan or 
rcgi~tr:iuon Jnd. if the ltadc-inark has nc1-
t!ier b~cn uscd in CarJJd:i nur rn:a!c knnwn in 
Canada. the n:ime r.f a country in ""hích the 
trJ.dc-mark has becn mcd by thc aprlr~J.nt or 
h1~ namcd predcces~or 111 title. 1f any, in 
ª''oc1a1mn with c;ich of thc ~cncrJl c!asscs 

~r~J-:~·~~· 
ft~Ul'll•·~ 

Hrn.>I 

of warcs or ~cr;¡,·cs ~e,cribcd i:1 lhc 
Jfptic:i11on: 
(t) in the ..-;1.1e o[ .1 propo~cd tr.Hk·::i:i.rl .. 
11 lic1c the applica11.::in is nüt accomr.ir:1cJ ti; 
.in application for rc¡;!\lrJ!ton of J tnson a~ 
J rcg1s1crcd u;cr. a ~ulcrncnt th.it 1hc :irrl1· 
.:Jnt 1ntcnd,; !O u»• 1!11: 1r.1dc·r1\.11i. .·• 
CJna1fa; 
rj) 111 !he e.ne of a ccruficati.ln m:nL f'-!r· 
tkuJ.irs of the dcfir1rd stand;1rd thJI thc u-e 
of thc mnl is 1111cnded to ind1cate .1r.1l .1 
s1a1cmcnt 1!JJt thc apphc:int is no: c:iJ!arcJ 
in the manufacture. ~Jlc. !casmn ar hinn¡:; uf 
14JtC1 or 1hc paformJn1:c of \en lec> such .1• 

those in ano.:1a1wn .,.1th \\hich thc ;:~r11fic.1-
t1on marl rs used; 

fgi thc addrc~• Qf !he Jppl1c.;J11\\ rri:-n:ir:il 
offkc or p!J..:e uf business m C:1n;id.1. 1f .¡r1~. 
:rnd iftbc applicant has no offlcc or p1.1.cc ,,f 
business JU Canada. thc :iddteH or tii> pw:..:1· 
p~l offo;c OT pJJCC OÍ business Jbto:id :rnd thc 
name a.r..d address in Canad:i of a pcr~\JI\ 1't 

tirm 10 whum ;.iny notie.: in rcsp:-..:1 oi rhe 
app!ic.uion or reg1s1ra1ion may b<: scnt, :ird 
on whom scrv1cc of ;iny procceding• 111 
respccl oí !he appliea1ion or rc~1\tration ma; 
llC gi~c11 or ser.·cd with thc sar:1e effect J.~ 1( 
lhey had bi:en given 10 or servcd on the 
applicantorr::gio;trnnth::mclf; 
(h) unlcH the applieation is for the n~istr:i· 
tion only of a word or 11oorús no! dcpici::d in .1 
spccial form, a dr:iwing oí the trade·mark; 
Jnd such numhcr of accurate rrp:e1:'.llJ!ien~ 
of the lrade-mark asma)' b:: pre~cribc<!, :rnd 
(i) a st:itcment thJ.t the applicant i~ salisfied 
th:tt he is entitlcd to use thc H:!dc·m.i.rl:: 111 
Canada in a~~ociaiion ""ith lhe wares or ser· 
\ices dcscnb::d m thc :ipplic.1tion. R S., c. 
T·JO,s. ~9. 

JI. (l)Anapphc;ant whoserighttoret:i\lra
tion of :i tr;idc-mark i~ ba~cd on ;¡ registrJt1on 
of thc tr.1dc-mark in another countr)' of the 
Union sha!J. bcfore 1t1e date ofadvcr11~cmcnt of 
his applkation in :iccord:tnce v.j¡h sec;1i0n 37, 
furmsh a copy of the reg1stra1ion ccr1il1cd by 
thcoffic;ein 11ohich itwasmade, to¡;ether .... itha 
1ran~!al1on thcrcof inro Enclish or French if it 
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i~ in :in~· othcr 1.1n¡:u;igc . .1.m! ~u..:h mhcr .;1 :· 

dcncc J.> 1hi:: Rc!,!i,tr:tr nlJ., r,;4u1rc 10 estJbi1·h 
ÍUll)· h1i rigta w rc¡;1str;it1{,fl i..nJ::r t.~is A1:t 

(.:) An ;ipplii.:ant 1•ho~e tr;:ck·111Mk h.1~ h.:cn 
dulr rcg1~1c1ed in hi.> countr.v ¡1f nrOrin anJ 1•ho 
claims 1h;i1 thc tL'lL!":'·n\.lrl ·~ IC¡!Í>trJbk ur1<!cr 
par;igrJph \~(\){/,)'>hall i:.Hnt~h \t1cl1 c111kr.-;c 
;is \he Rcgi~Lrar mly rcqu1rc b) "ª> of affid.1-
\11\ or s1.uu1or.Y dcc!arntior· c,1,1blhf"ng lhc nr
cum<otanccs on "~lich he rclic\, ,;,dudin¡: the 
leng1hof1irnedur111g whic:1 thetr;uk·mJrl.. h:is 
be~n11;cd in:my,,:111rn1ry. R S.~- T-10, ~. )0 

J;?, { l} Ari aprlican! \, ho cl,u::i<, 111.11 hi~ 
trJ.dc·m:ork 1<, rcg1strabk 1111.::rr ~11L~t:L.t1<J11 
1'.!(2) or ~cction 13 shall furni,Ji thc lhri.tr.ir 
with cvídcncc by·"ªY óÍ nffid~\1\ or q.11wt•ity 
d .. claratio~ e~tabhshing thc C\!e;it to whirh Jnd 
thc rnne duri11¡; "hich the iradc-nnrk !1.1, L·~·:n 
uscd in C~l\J.da ;rnd ""ilh any uihcr c1·::¡;·rcc 
th.:it the Registrar ffi.l)' rcq1•irc 1:"l suppun d ;!1c 
cbim. 

(2) ThcRcgistr:ir•hall. ·1.wmg rcr,:\rd!othc 
cvidcncc adchlccd, TC\trict l\1e rc~1>tra11on to 
thc wares ur >cniccs 1:1 JS<,.:'CiJtion ,,..Hh -...hich 
:he lradc-m:irl<. is shown te> ha" e bccn ~o uscd 
as to ha\'c bccomc d1stinc\Fc ar.:J w :he <lcfmcd 
territorial arca in C;rn.1Ja .n ,,i:rch thc traJc. 
mark i~ ~hown 10 havc bcccmc d;.~:m\::t1c. R ::. .• 
e. T-10, \. 31. 

33. Evcry tra..!e union (lf conuncrcial H'.o· 
i:i.1.tmn tha1 ·lPPlit~ for ti.e rq.!1str.1tion d a 
lr:i.dc-m,u~ may be rcquitcd lo íu1m>h ~.i11~fac
tory c·~idcncc thJ.t ilS uistcncc i~ not co.1lrar y 
tu the la ws o.f lhe cnunlr) it1 "hich 11~ hc·ni· 
quancr ... a1es11u:i1cd. R S .. c T-lCJ. ~. J:!. 

3.i. \\.'hcn an 3pp!ication íor the rcl'ht;:it1•Jn 
of a trnde;n!:lrl has bce11 111a!\c tn .in; ~·-untry 
ar thc linton c.thcr th;in C,111:1,b .:ud .ln 
applic:iuon 1> s1.1b>cqucntly nlJJc rn C.1nada for 
thc :q;1sua11ou Í'.Jr u;c 1r: :1;s.i~1.,:•(m v.ith \he 
same ~ind of "·ltCS or ser, ices ,,f tb: ;:imc or 
sub>tantilll;. the !.Jmc tr:n!c·rnJr;.. by tl1.(.' SJ.r:ie 

app!1can1 ur his succc~mr rn wlc, t/l<' 1!Jt<:: of 
filrngCJfthc appltcatmn in theothcr ccur.!r;· is 

~¡~~1~~tl 2~n ~~ a1,h~ n ~ J; ~ c0
; :~ ¡¡¡~; n~ r ¡: r~.1 .\~ ~i;;c~ ~ 
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pnuflly H1 c~11:1,:a a··cord111~iy ,:,)l\\i\ 

.rnr mtcr,cmr.f! u~c m CJn.,d;i •'r 
knuvq\ m CanJéJ or a11~ 111tcr>·cnm~ 
tumor rq;istra11on1f 

{11) che appiic;nion in CJnada. ir1cluU1r:t" •'i 

;Kcn111p.1mcd by a d,·cl:!tJ111.1n sc:!\1n~ »UI 1.\1,· 
chic un "hi~h :ind thc to\.on\ry of :h: L"n1,1n 
in which thec:id1c'1 :ippl1cJ\:on l'J;. í1itd fo1 
the rc¡!ÍStraticn {1f the ~.1mc or SU!J)1.lnl1111~ 
thc ~.une trat!c-m,1rl... for u:;c In ,¡.¡,,;>-;1,1t'•'ll 
"ith 1he ~Jm: l..ind ...,f \\lrcs N ~er\:~c<, I• 
fi!cd •,1,1lhin J pcriod or ~l>: m:.i1.1h> f:uin \lt \\ 
d~tc, wluch ~riod \Íl:l.U net be "'!:>r.Ccd. 
(b) thc .ipp¡icint ur, .1 :~ic <1r;:h'°.:.nt ¡, J 

tran~icrcc, h1~ predcc:1,01 irt wlc \Jy >d:,nr. 
lny c:irlicr Jflplic.nwn "~; f1!cd m c.:i'. 

lry of thc l!111on '••as :it tiie d.1:..: 
appliuuo11 .1 :1tr!cn or 1::i1fon:il of N 
cilcd in thn cu,1rnry or h:id th~rciu a 1c.d 
:ind cíftcll\C indu~triJI or C•1mm!~LiJi c>1;1b
li,íuncnt; :ind 

\e) thc opplic:ml, "ithrn thr:'e mon:h .iítc1 
f1líng the arpi1CJ.lh1rt m Clrtld.1, fcrnid-,c~ .\ 
C'"'i'Y OÍ cvc•V prior .1pphcall<J:l rclicd. <Ji"\, 

ccrt1ficd by th! uffitc m \\ h1ch 11 \l.J.S fiku. 
togcther with a certificat: by that offü·c ni 
thc date on ,,.Jiich it w,u filcd th..:rern, tr:in~· 
b1lon\ ,1f tl:o~c cl()(:umcnt' into En[hih '" 
Frcn.:11. if thcy are in any o:hcr l:111¡;u.1,,c. 
and ~ub~cqucm1y furni~hcs a~ requtrc<l by 
the Rc~Í5ltlr any 11tha C\'idcncc ncccsury to 
ntabfüh fu!ly hi~ n¡;ht w rriorlly. R S, e 
T-10. ~- !3. 

35. Thc Rcrístrlr m:ty rcqui1c a11 ~rpl;c:u:t 
íor rcgistr:ition o[ a tr:ltl:·r:iar1.. lü J1~d~11n th:.: 
right to thc c~dus1~c use :i.p.n fro:r, 1hc tnd7· 
m:i.rk OÍ sud1 (1ílr110n OÍ thc tr:idc-mat\.. 3.I l\ 

not indcpcndcnt1y rcgistrab\c. bui. thc di~·;l;rnn· 
cr does 1101 prc.1ud1cc or affect Lhc J.~p:.i;Jn: ~ 
rights 1hcn c~isttn~ or thcrcJftcr olrt~ing in \h:.: 
Jiscl:timcJ m;itt~r. nor dce~ thc ¿,,cL,1.1mcr 
prcjudicc or .;ffcct th-: a¡ipli.;a;if~ !l¡!~ll tu 
rcgi~tration en a sub~qucnt a¡i;i!icanon if the 
disi:\:i.1mcd matter has tl-.o:n bccnme d1>t111Lt1~e 
CJf thc ap¡ilica:it\ wire~ or ~~n1cc~. k S., e 
T-10,S. 3,: 

36. Whc1c, in thc opinmn uf thc RcGi~lr~~
an .1p¡i1i .... 111l i. in <lcf.:.\iil :r. thc rrm~C'.lti<m r,í 



>rF''""~r.• '~ 
\.<:•~!~>< ! 

S<~1tr:i<n1 o' 

'rl"'-''"" 

Trad~·ro1c.rl.:s 

;ir1 appii.::.won f1!cJ l.n•kr 1h,~ ,\et 01 :i.n' ,\\.t 

rcb1in!:' to tr:nk-m::irl..> in force prior 1..i Jul~ l. 
19!.l, ;he Rcr.1~tr.ir m:i:-. ;1ftcr ;1,i'lg no11-:..: to 
the Jp;il1~:int cf the di:fouh. trcJt th~ :ipp!1ca· 
ti••n as JbJndonc:d unlc>S the c!cfau!t u reme(!· 
icd "":thm the 1ime ~pecific:d in !he not1LC. R S, 
e r. 10. ~. JS. 

37. ll) Thc Re¡;1slr;,.r ~hJ!I :cfmc .m 
:ipp!1c.rnon íor thc: rc¡;istr.1ti,;n .)f .1 !r;iJc-mJrt. 
ifhc is satisfied 1h:1t 

í.i) the apphc:ninn dnc\ nl'I confo~m io thc 
requitements uf sc:ction JO. 
(h) the :radc:·m:trk h not rcg1~trJblc:, or 
kl the lpplicant is nO! the per~on c:n1itkJ to 
rc¡:isw11ion of tbc trade·mHk hec::iuse it is 
confu\mg "ith J.uother Lradc·m:irk f<'T 1hc 
regis1rat1on of which an ;ir¡ihc:ition is 
rending. 

:ind "º~'e the Rqrn1r.1r is not so ~lthfi~.!. he 
shall cau~e the application to be .uberrned in 
the m:inner prc.scnbcd. 

(2) Thc: Registr;ir shall not rcfusc :in}' 
apphc:ition wí1hout first nuuf)ing the app!icant 
•lÍ his obj:ctions thc:reto and his reas.::111~ for 
those objcctions. and giving the apphcani ad:· 
quale opp<>rtunity to answer thosc: obic:ctions. 

0) Wherc thc Rr.gistrar, by reast'n vf a 
rcg1~1c:rcd trade-m:irk. b in doubt v.hether the 
tr.ide-m:irk daimed in thc :ipphcation is regi,. 
trab!e. he sha\I, by rc~istcred lc:tter, notify thc 
ownc:r of thc registcred tr:ide-m.uk oí thc 
ad\crt1~~rm:n1 oí the :ipplication. R S, c T·lO. 
~ 3(1. 

3S. { 1) Within onc: month from thc: adHr· 
memc:nl of an npplícnion fur !he r,·~i·,tr.itiun 
oí a n:ide·m.1ri:, any per;on ml)', on plyment 
ofthe presenbed fc:c, file a ,:;i1cment ofoppc1si· 
tion""1ththcReg1strar. 

(2) ,, siatement of oppos1tmn m:iy be b;i~ed 
un any of lhe fo!ki,.ing ground~· 

la) thll the appHc.111011 docs not conform t•J 
therequircmentsofsection30, 
{b) that the tradc:-mark is not re¡d\trahlc; 
(r)1hatthcapplic:11Hisr,u11hepersonen
t1tlcd 10 rcgistr:uion ofthc 1r.1dc·m:irk; or 
(d) 1halthctrade-mark1snot<l1stinctive. 

[•ó~t•.ct U•d 
~ ..... ,,ftl 

Whci 
HpbU1•·>~\.1 
Lc11b .. td 
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(J),\Matcmc:ntofcpl-'J>ili0nsbllsctou1 
(a) lhe ¡;rollnd~ of o¡¡rc-s1tion in suff;cicnt 
det.ail to c:n:ib!e the .zpphcant t•l rcpl~· theri::· 
to;and 

(h) thc addreu of the opponent's principal 
officc or place oí businus in Canai!a, if any. 
and ií thc opponcnt has no officc or place of 
busir.css in Canada, thcaJdrcs.sofhis princi· 
pal office or pi lec oí busrncss abraad and thc 
namc and addrcss 1n Canada of a perscn or 
firm on whom service oí any documenl in 
r~pcct oí thc oppos1tion m11)' ~ madc with 
thc ume effccl ns if it had bccn scf"ed on 
thc opponent himself. 

(4) Hthe RcgistrnrconM<krsthJtt!icopp<>· 
~ilion does not raise a subst.-inti31 i~suc for 
dceision. he ~hJll rc1cct it and sh31l gi'e 110t1ce 
oí his dcei.s1on l('I the o;iponcn1. 

(5) lí thc Rrgistrar considcrs 1ha1 thc opp<J· 
sitian rni.ses a ~ubstnn1ial Í\Suc íor de.:1i.ion, he 
sh:ill forward a eopy of !he st:itement of oppc~i
tion to the apph¡:ant. 

(6) Within thc: prescribed time: aftcr a statc· 
mcnt of oppo'inion hns ~rn forvrardcd to hirn, 
thc app!ic.1nt may file a countcr statc:mc:nt with 
the Registrar and serve 3 copy on tbe opponent 
in thc manner pre:;cribcd, and if he docs not file: 
.rnJ ~er;c :i col:nter statcmcr.t within the pre· 
scnbcd time, he shall be dcc:med to ha'<c abn· 
donedhisappl1c:ition 

(7) Uoth thc opponent and the :ipp!icnnt 
shall be given ;in opportunity, in thc: manner 
prc:scnbcd. lo submit lhc: evidencc: on which 
the)' tcly and to be he.1rd by the Registrar if 
thcysodcsire. 

(8) Aftcr hc:aring lhc partics, if ~ r~quitc:d 
anú con~iderinr, the evidenc~. the P.ecistrar 
sha!I refuscthc applic:ition ar reject the opposi· 
tion and noufy thc partie<;. of his decision and 
his rcasons 1her~for. R.S .. c. T·IO, s. )7: 1976-
77, c. 2S, s. 44: 1984,c 40,s. 70. 

39. (l)Whenanapp!ica11onforthcrcgistra· 
llOI\ OÍ a tradc·mark cither h:is not bec:n 
opposed and thc: time: for thc filinz of a Ualc:· 
ment of opposuion has cxpired ar it hu been 
opposcd and the op~ition has be.en dccidc:d 
finallyin f.:wouroftheapplicant,1hc Rccimar 
thercupon sh:ill allow it. 
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{2) Tl1e Re¡;1snar sball n.i1 ntC"nd \:>.-:; urne 
for li!íni ;i l\:l.lemcnf ó( opp...~1~1<~n \\lth rcspecl 
to :iny :ippl1c:nic11 tbt has t,ei:n a1!owcd R S,. 
c. T·lO,s.)S 

Rf.Gl:'iTR,o.TION Of TRAD(·l'lARf'!.: 

40, ( 1) Wht'n :in :1pj.l!1Ca1:on for ti:g1ilrJ.tio~1 
of 3 lrade-marl.. ml:rr th.:rn :¡ rrupo~cd lr:idt· 
m;uk. is aJlo,,..cd, thc Regisl:ar shall thercu¡xin 
rc¡;1s1rr the tradc·m.nk and iuuc a ccmfi~.l!C 
ofiarcgi!lr,11i.:in. 

(2) WhcnJJnappJicat1on for rc¡;istration af:i 
ptoPGscd tradc·rn~rk is allowed, the Rcg111r.1.r 
sha!i gwc notice to thc ap¡:i!icant ;ic~wdingl) 
ar.d shall rcg1~\er thc tr:idc-m:ir~ ttr.d issue a 
1;en1ficatc of iu rcgistrattun on rcceipt uf ,1 

dcdan11ion tt>at thc npphc:1;i1, his S.UCCC$ior in 
tille or .l penm1 approvcd "1S a rceislcred uscr 
undcr subscction 50(7) has commcnced thc use 
o( thc uadc-m:irk in Caiuda in .:mo;ialion 
\\-Ílh the W.lfCS or scrviccs '>pccifie<l in thc 
application. 

(J) 1( 1he npp!ic:lnC for rcg1str.11lon 1)f a 
proposcd tradc•mtrk fai!s 10 fil:: the dcdara.
lion r'!fcrrltd 10 in subicc·ion {2) within .ux 
mcr.th5 afCcr thc notice by lhc Registrar 
rcfcm:d to in ~ub~cctíon (2), his app!ica.rion 
shall be dccmcd Co be abant.onM 

(4} Rcgi~ttation of a lrade·m.uk. shall he 
madc in thc namc oí thc applíca.nt thcrdor or 
ltís lra.m.fcrec, ;rnd 1/lc day on \\-hich rc~1str.i
t1on is madc shall be cnlcrcd on thc fq~iner, 
and \he rcp,istralion tal:.cs dfer.t on ihat <Üy 
R.S., c. T·lD, \, 39. 

AMfNDMf:NT OF TllE fH.:Gt:>1'f.~ 

~~~;:,'''"."J' '" b; 
4,~;e \'!gi"!;~~cS~~~\;;rol:ªi;a~~-~~~~~1~~~ 

in 1hc prcscr1bed m:i.nncr, m.üc ílrt)' o( thc 
fo!lowing amcnrlmcnts to thc r~gi~tcr: 

la) corrc.:t :iny error or cmc:r .1ny ch~nsc in 
1he namc, .:i<ldteH or desc.rip1ion of rhc regis· 
lcrcd Ol•m:r or of h1s rr.prclicntativc f.:ir ser· 
!/ice in C.:in:ida; 
(b) cancel 1he rcgistntion of the 1r:i.dc
mark; 

fl.·~··,,,1~1··· 
l.><>•""' 

c;,.oj'on( 
•dJ«u 
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\d :imen•l thc st.1lcllit:i\ of 1hc 1•.tr.:~ N 
1.:r11i.:c'i tn rc:,.¡'lecl l'I "Íu..:h :he t1 :-.\\:-lllJr).. ¡, 

rq;Vitercd. 
(d) arncm! thc: p.Hticu!.J.r~ M t'1. 
~1and.1td 1'1;,11 thc: u~c 1'Í J ter111.CJ.l:,>'I 
t~ 1ntcndcJ 10 1m!1,·atc;or 

(d cnrc:r a J;:.d.1m1cr !hJ! tloe~ •'.\lt m .rn~ 
"''J)' <:\lc:r.J !11:: nr;ht~ ~1.,,en by ti:! ::u:.tittr 
rc¿:111rat1on of thc 1r,1dc-marL 

i~) 1\11 ¡¡pph..::ninri \.)"lcr.J thc: S!<1\dncn1 oi 
warc~ or ~cniccs in r::~¡x·ct 11r 'l'lh1d1 :i trJ1k· 
m,nl.. j~ rcgiucrc:d h:i~ the effcci (¡f :in i~rlic::i· 
ti.m for 1cgi>11.1tillrt uf thc: tr~d:·mHk 111 
lt'l.pc.:I vf !hi:- \\;t~CS úT sen 1.:<'~ 1pc:clfi~d i:'I \he 
applic;i.t1M1 for amcr.dmrnt R S.~ r.:o. ~ JO 

-11. (1) Thc tcgisterc:d c>wncr Clf ;1 1r.idc· 
marK >1-)10 ha; ni) offirc ('r rhcc o( bus1,n·n m 
C.rnadJ. l>h;ill flílmc atvJthcr n:pre5rnt.it1-:: for 
Sen-ice in place or !he IJ~C'H ri::i.:ord,:,t 1eprt:· 
•er.t;i.ti\c or ~uppl)' il ne"' ;md corree! JddreH of 
the !a1csr reca1dttl rq•rc~cntam..: e:; noticc 
from thc Regl\lrJr th:u lhe btnl rccorded 
reprc•enlaliH~ has died vr 1hat a lctt::;r 
addte.sscú to bim a1 ltu: b.tc:~t rccord~d ~dd-eH 
and ~enr h) Ndm;H)' m.i1l l¡js bc(n re1urned 
untldwctcd. 

(2) Whcn. after lhc rlisp::i1ch of thc r.0~1ce 
refcrrcd to in ~ub;ccrmn (!I tiy thc Rcgi~trJf, 
no nc:w nom¡natiun 1s m~de cr no n~w anJ 
Ctlrrc:ct addrc~~ i> ;upplied by lhc ugmcr~J 
ownerwi1hir11hrcemo11ths,thc Rcg1strnror1hc 
Feiler.tl Ccurt may di~po;e uf ar.y pr~~cd1r.~~ 
lH\Jcr lhis ,\et ·.vithau1 Jcqumng scr\ice on the 
rcr,isicted owr.cr of .rny pn;~::~-. therem. P. .S, c. 
T-IU. s. ·'il; R.S, c. I0(2nd Surp.J. 5, 6.: 

.iJ. Tt1e rcgiq;,:red 1>wner .-.[:In) trJ·.l~-m.uf. 
5hJll forn~~h >U~h :i1lditt~,11.il 1~prc1en1;i1mm 
tbNcof 11> 1hc Rebi~H:;r m;iy ~'Y 11<Hice <lem;imJ 
irnd, 1f h\~ foih 10 comply l'ith 1ha1 no11cc, 1/1c 
Rtg111t:ir rflJ~· by;1 funhcr llOIÍCt', /Ü;. rcl"-'>fl· 

:iblc timc ~f1er "-l1id1, if1h:: rerrc~i::11.11i,:,'l' .irc 
no1 furn1ü1cd, hr.: m:1.y l'.'í'ur.¡;c !);e rqi,\:~11un 
DÍ thc lra1h:·rn uk R S., c. T· i(J, <. •• 1;: 

44, i I} The Rcr~isuar 1n:iy .i: !Jfn: .. 1nd 
$h:::ill al the rcqur.:~t ,1f any rcr1on tbc 
pn:\cnb.!t.1 foc, by nt.lticc in wnl\l'/! ti,<.: 
1c¡~i~1crc,J <)1•ucr <Jl° .rn, H Jde·rn;irk 



All1\'.ftdrn<t~l1 lo 
1t11ll<I 

fail~·· 'º'"' 
,.r~11n.11o .... 

the rcciucr on Juh 1, 19S.$ lo furmsh lum 
within ~threc monÜ1$'írom thc U..itc o( \he n.nrce 
w1th the tnformallon that "'º"'!d be rcqll1rcd 011 
an :iprl1ca~ion fn1 :ht" reg1~fr:i1wn of lhe tr;idc· 
rn.:ulr. mJ.de at che d.tti,; 1if \he not1ce. 

f2) Thc Rcr,1nr.r.r m;))' arne·nd 1!1e re¡::1~tr:i
f/on of the t1adc-mJ.rk in .:ic¡;.:ir<lam:e '111h 1Lc 
informJ.lion furn1\hcd lo hun unJer ~ub~c..;1ion 
(J). 

(3) Whcrc thc mfunn;iliún rcquircd !:~ ~uti· 
!CC!Íor. (!) i:. nci ru~n1shcd, thc Rc~J\lf.lr sh,;¡lf 
by a further nct1cc fix. a r~~on.tlilc: wuc aftcr 
which, if thc infurmation is not furni>hed, fle 
m:iy e:\purir,e thc rcg\$\fation of !he tr.r.dc
mark. R S., c. T-IO, s. 4J. 

f'.•J"'"''"'""' 45. (!) Thl" Rt¡;utrar may aL ;tny tm;e .1ml, 
~~c~·H•<~•u at thc wrinen requeu madc after 1hrce :e:\r~ 

from 1/11:: d:m: of the regisir.1t1on d a nade 
mark by any {'1:fSOrt \\hn pay> ihe prc:scribd 
fee shall, un!c'i-s he see' go,id rea\il!'I w 1)-,c 
contrary, glvc nolicc lo the ri:gi>lered o~ ner of 
the lrade-m:i.rk fequiring him lo fornish "'i1!11n 
three mon1hs :in ;if[id::i.\·i~ or;. \taturon dtdJ.· 
ra1ion sho .. ing, \~Íth resp.ecr !<"J e;ic11. cf 1h'' 
u.·:m:s or seniccs ~rc:df1cd in the rtBl'i!rJ.tioñ, 
.Yhclher thc lr:ide-muk: is fr, us.e in C:inJ.dJ 
and, if r.01, !he dale whc11 it \,;i\ lnt .(o m u~e 
:ind !he reason for 1\1e absence o( ~ucb ~'" •. nce 
tha.ttfa.t:: 

(2) The RtgÍ51rar ~hall no\ re.:cnc un} cn
dcnce other than 1hc: affid.wu or .1.t.1\utor> dn· 
lar.1tiOfl, bul tn:\}" heJr reprc~tnt:11m.i~ mJde b) 
or on beha!( t>Í the re¡;1stercd ov.nu 11f 1h·~ 
tr:i.de-mark or br or on behaH of thc persnn .11 
whoic reque~t the notice w.1s ¡;rien 

(3) Witere, by re.non l>Í the c\irlc:1:c.:: fur
nished to him or 1!v:: fa1!u1c ID fotni5h ,\n't" 
cvldence, it appeau ro lhe Resi~tr3r 1h.-i1 ~ 
tudc·mark, cnher with rc~pect w :ill n( the 
w3rr:s or sccvices spedficd in 1hc n~r.i~.trn11on or 
u.ith rcspcct ló an} Qf tha:.c "'are.> or sen-ice~. 15 
nol in use in C:i11a1.!.1 ;:ind 1hat 1he 3b>ence cf 
uu: h-.u r1ot becn úuc to 5peci .. d circumuance\ 
th;u e:s.cusc thc ;)b~e11ce of use. the rc¡¡1'>\rJ"tíon 
of the tr¡¡de-mark i~ h:i.b!c 10 be C\f'Un!!:cd N 
3mendedaccar<l1nJ.'I) 
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¡.t} \\'h::n tti<: Ret:i~trar rc..iche~ ;1 t!.;~1M\li"< 
-.dw\ht.r or mi! the rq:1\(r,1ti1.m d :i n;d···m.111. 
ourlu h.1 be !!\ruro~cU or J!li~ndc..:. h,: ,:,:··' ,p_>c 
n_,i1ee 1..•f lus de1:11wn 111th 1hi: 1t.l~o;-:, 111cr~!ur 
10 1hc reríuc¡cd fi\\lltr of tl"::; !TJ0.k·:t1:irl .rnd 
t11 \he pcuuu :11 1.. hiJ~~ rcq1.1es1 ü~·~ 1i..1~1ce 
r<:fcrrtd l\lWMJb~~C!JO:l !11 l'JS f•'Ci'. 

~:i) Ttic Re)c!ntrar 5h.1ll a..:t tn ~~~~rJJnce 
\•iih ¡ 11 ~ JccHtu1t 1f 11u ar;::'::;il th.:rdrurn 1~ 
tü.c11 v.ilhm ü:e 1101.: 11111i1ed b~ tl\1> -~et {1/. 1f 
;in ;1prcJI is u.ler.. o:,h.1H aci in Jc~,1rú.1nn: .,,,¡, 

~~t1¿'.~~~~~ 1w;·~:~ t~\;~~~~ ~'.";7~~~~~ r~~~·. ~-
"º·'" 70. 

.i6. (1) 111': r¡:¡'i~Uilllílll of u trjde·rn.\rl. \1 1 ~·. 
1'> 011 \he ~c,.-i11tr b~ 11rtuc ;.,f this ,\el l\ ~ 11b¡.:c1 
to renc11a! w1thm a peno:! of fihcen ~ar~ fnnn 
¡h' J<t) pflhe rc¡;i~trauor. ~r !.\~\ rcnc":it. 

( 2) lf 1he rcgi~trJ. 1Jun of ;1 t ¡ .1tle-111 .. rk hJ~ 
bcJ:"O on 1hc rc¡;1ster wi1houl rent10Jt for \h~ 
ro:n~ 5p:'•"'fi.:d in ~!lb'>eCtiClt\ { \) ~C\\ Í<lllt 

1n.11Hhs. 1/ic Re~1~tr:1.r sb;i\\ ~end ,1 no!1<c to ~h1: 
re¡;íw::r~d º"'ncr 1hcn:of :rnd !m rcprc1eni.1111c 
for scn"ice, if J:i.~" ~1:i1inr 1\1:i1 1f '-' itl1.n f, 1•Jr 
morHh frn;n 1i1c úJtC ,J[ the r.ut\cc 1h.: pt~· 
,cnbcd renci..al k:: i; rh>t flJ;d, it:c rqpstr..i.tion 
"¡¡¡be cxpunr.~d 

('} Jf 1d1hin th..: r·:n<W \rccifr~d I!) t!1c 
nr1t1cc, "h1d1 ~ha\l not t.e c,ltcnded. d1t p:c· 
5.,;nbtd renev..il íec •~ n;,t )'Jit.1, it.e l~cr1~:r.:ir 
sh;i!J nrunJ!C th~ rcr1HrJt1orl 

(-1) \\'hen thc prescrlbed f::o:: fo: a rtfle"-al of 

r.n ~"~~a~~~~~: ~r ~h ;e/;-:!~~¡·; ltlil~,I~ C~ nf~j;~ ~ 1 ~\~ 1 ~J~;~~ ~~~ 
thcreof, !he rcnev.al t<i~.e~ dfcc1 J\ uf thc day 
rt..:>.l fo!lu\~iflr, the r\p1rJ.t1on ~,f 1h: rcrmJ 
~¡Jccificd in sub~cctiiJ11 { 11 P. S e T· 11), ~ 4~ 

-17. (1) ff, 10 ::ir.y c,i~e. 1l1e- Hq;1\tr.H i~ ~;1\1~
fo:d \\lJI 1h:: c1rcum•t:rn:i:<. J<i~ufy ~n ClJ::t•."ºº 
,¡f lhc lJ!llC fo.~d b)' thn 1\(1 !Jf prc~crtbccl by 
the rcl!ub1ior11 fot th~ d ur.\ 1ct. l1c 
11i:t'.'. c~"ept O.'. in th:~ ,\~\ pro\idcd, 
C>.t~n<l \he time ;,[ter <;ud1 00\\~C \iJ ry\\:cr re:-· 
•on~ and on 'uch 1cr111, n tic m.1: J1rc::1 
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•!l'<H>1'd 

ll•r"""'""ºr 
'""'(<' 
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{ .!) \n .:\li:n,iu.1 Jppln.:d for JÍlcr thc C\['Ír.1-

11011 o! 1h.: tune f1\ed for thc doing (Jf ;:¡¡ .1.:1 or 

~~~l 1t~~:ci ~;te'~.~~~ ~~ 1 thbcc R~er~:~~~~r ~;:~\r~ '~~; 
rre~cnbcJ fo: " r.1id am.l 1hc Reg1\lrJr '' 
u1i.fiedth.itthei.idurctodo1l:c::,..:1ur.1p¡-ly 
for tnc c\tcnrn:in "11hin 1h;11 11rne ~·r the 
c:.:tcndcd time ... n nm rcJsonJb!~ <J»o1d.it.dc. 
R !-> • .:. T·IO. ~ .J6 

.is. (1) ,\ tradc·:nJrl. 1•hct):e1 rc;:.i.1tc¡cd <'r 
unrc!.:istercd. is transfcrab?t>, and !kcmcJ 
J!"a~, I<' h:ivc bcrn 1r.1nsfera!Jlc, ciihcr in con
ncc110n "ith or 5cp.1rate!} from th-: l:OJd1•1ll of 
1hc bi:sinc~~ <ind 1r1 rc,rcc1 of c:thcr JJ! or <;0mc 
of the 11arcs ar scrv1ccs in Jnoc1Jti.:in ·.1ith 
whidilth:ubcenuscd. 

(:) ~othing in sub,cciion {l) pc,cnts a 
tr;irie-m:irk from bdng hcld mlt tl' l:e tii>11nc
t1ve if :is :i resul:of:i trJnsfer1hcreoflhc:rc 
sub>h.~ed righa in 1wo or rnore ;-:rson~ 10 the 
use ci eonfusins tr:ide·mJrks and the righa 
1>.:::rce~cri;i1cd by tho>c pcro.~m-

(1/ The Registr.ir shJJI re¡:l\!er the tr:imfcr 
nf ~nv rcg1stercd t:ade·mark on b:ing fur· 
ni~!:cd with c\·iden;;c SJl1~fact"r~ to b1m of the 
ttan,fcr J.nd the mforin:ition tha! 11u,1hl he 
requ1rcd by paragrJrh JO(,it) in .in appl1~·.:t1un 
b\" the transfercc 10 reristcr ll:e tr.1dc·n11rl:. 
R.s .. c. T-10. s .. n. 

Cf!Ar<-Gf. Of" l'l.'llf'Cl<;¡_ r·. L.Sf. or '.\,\~:•. 

49. Jf .1 mark i~ used b~· a pcr•nn .1~ .1 
1radc-niart- for Jny uf the purpo1c.s cr m any of 
the manni:n mcnuaned in the definttiun ''ccr
t1f1cl:1t1n rnad;,"" or "tr:ide·rnatk'º 1n ~cc>ion :?, 
it 1hall not be held in~alid mere!~ an the 
it(•U111l that lhe pcrrnn ora prc:Jccc~>O~ in ll!le 
UH'' ,i or 11.1~ used u for ::n}' uther of tho'e 
putpc~c:"i ur 111 any utlier of tf,.),e m:rnner\ 
J<.S. c. T-10. ~ .. oi. 

Rl.CISTll-tl.IJLSElb 

SfL 11) ·\ pcr~un othcr than 1he u""ncr of J 

rccr't~rcd u J<k-m.ir!-.. mJy l::c rc¡¡1Hcred a~ a 
rc¡;i>icrcd u5cr !hcrcof for ,111 r.r Jrty ¡¡f :he 
1>.o1rc~ or ~erv1ecs for wh1ch u i~ rc¡:;istered. 

Chap. T-JJ 

o,r,~.,...,~or (2) The use <JÍ a rcr,111!rcd lradc-n1arl.. b.~ J 

· r"'•m•"rJu .. · regiucrcd user thcreof iu aecordancc ·.•1th 1hc 
lcrms oí his rc1m1ration .1s such in a~>0e1au,in 
wuh Y.arel or- scr•·ices manufaciured, sold. 
!eased,hircdorpcrfotmcdbyhim.orth!mccf 
J proposed tradc-m;Lrk as pro\ided in subsec-
1ion 40(2} by a pcnonapproH'lÍasa rcFistered 
uscr thcrcof, is in this scction refertcd 10 :i~ the 
"pcrrn1llcd u~c .. of1hc tr:idc-mJrl; . 

(3) T!1c perm1ttcd use of J lradc·mHk hu 
the same tffo.::t for JIJ purposcs of this .-\et :is J 
uSclhereofb)'t!:i:rcg1stercdowner. 

o •• ,,,,..~¡,. (4) Subjcct 10 Jny J~recmcnt subsiuing be· 

~:;:;::~"·;.•üt !;ªc;;~hl~fJ~~~s ~~~,re~~· ~h~e~~~.~;~~~;;;ºfr1~ 
lJke proccedings for inftin¡;ement thcrcof, and, 
if the owncr refosc~ ar negleets to do so 1>.ithin 
1wo mon1hs.1fter l'ocing soc:illd on, !hercgh
tcred uscr mJy inUitute pnx:ccdings for 
ínfringemcnl m his own namc as if he wcre thc 
011oner, malins lhe owncr a dcfcndant, but an 
ownc: so added as dcfendan1 j5 not liab!c for 
anv t·o11s unlcss he !Jkcs p::irt in !he 
pr.:.Cw:ling~. 

~~r1'""º~ (5) Cuncurrcntl) w1th or al any time afti:r 

IPB 

the Jiling of an application for 1he rcgi5tra1ion 
ofatr:1dc·mark.anappl;cationforthercgistra· 
tion of ;i penan as a regis1ercd u~cr of thi. 
1radc-mark ma~ be made ta rhc Ret:istrar in 
writinR by 1ha1 pcr~on and Ly thc owncr c,f thr. 
1r11.Je.m.1rl.and thcap¡1hc:intsshallfurnish1hc 
Rcgistrarín writing .,,,ith 

(a) p:mictJl:irs of thc r~!Jtioruhip, cxisting 
or proposed, bct".\ccn them, inc!udlng p:n. 
1kul.1a of the degrec of c;ontrol by thc O".\ncr 
o~·er the pcrm1t1ed use that lheir tclaiionship 
willconfer; 
{b) a stalcment ofthe 1>.dfes or si:rvíc;es far 
which rcgis1ra1ion isproposcd: 
(e) p.ir111:11brs of any conditiuns or restric· 
tions propa.i::d with rcspect to th:: charaeier· 
i~ti~ of the "'ares or seni~cs, to tt:c mC>!!e or 
place of pt"rmincd use orto any othcr 
mattcr; 
(d) information as to the propcned duration 
of che permini:d u~c: antl 



11'/ ,uch funt.~r doi.umcm~. mL'rn;.::i,:in w 
.:Hdcncc J s rr;,1~ be rcquirc:d b~· thc: 
Rqmtrar. 

(6) Thc Regi.t1Jr sh,1ll. 1f :.o tc'iU1~~,¡ by Jn 
:ipplic:int undcr 1ub~c1;\1un 15), t:il.c .tcps tu 
cn1urc that :in~ docum1;nt. mform.1t1on ur c·•1· 
dcru:c furn1~hcd ÍOf thc rurru~e OÍ thJI ;q1pl\t.J• 
110n, ,11her th:to m:ittc.r en1crcd 111 thc tq'!<'i!Cr, 
ts not diH:1osed to Jny other \'erson c\Ctpl b) 
orderofacourt 

(7) Thc Registrar mJ)', punu,1n1 to Jfl 

app!icJl!on undcr subsecuon \5), ,1¡i~rove J 
penan :is n re¡mtcred userof thc lr,1i.1c·rn.1rl. 
for any oí the pro¡xhcd ,1;1rcs ur >cniccs 
Je~cntcd in thc :ip¡i!icat1on. ~ubjcct :o JO) 

cunditiom; or rc1tnct1ons tl:.ll he cons1dcn 
propcr, íf he u. satisficd that m a!_l thc .:i~curn· 
~lances the u~e of thc tradc-mark in an,11:1:1t1on 
w11h the .,.,are\ or ~::rv1ccs by the propo;cd 
rq;islcrcd user ''ould not be centrar;· to thc 
public rntercst. 

{S) Whcn a rcnon has bccn :ippro>ed :u a 
rcgi11ercd uscr of a tradc·mark, thc Rcs1~1tar 
sh::i.11 rcgis\cr him as ~uch forthwith if thc 
tradc-m:nk is regiucrcd and, if thc tradc-mark 
is not rcgís1crcd, thcn concurrcntly "'llh its 
rt¡;istr:won, and sha\I Eive notice of the re¡?is· 
tra1ion to any othcr rcgistcn:d uscr of thc 
tradc-mJrk. 

(9) Thc 1cgi~1ratmn of a pcrson as a rcg11· 
1crcd u~er oí a tradc·mark may be \ar1cd by 
thc Rc~11lrar with respect t<J lht "'ares or 
scnlccs for v.hich. or any conditions or rcsiri..:· 
tioM suhjcct to \l<hich, il has clfcct. or. thc 
.ipplíc.::uon in .,.,rituig of th: n:gistcrcd º"ncr ,)f 
thc tradc·mark and not lcss than onc month 
• 1ftcr givrn~ noticc of thc app!ication to that 
pcrson Jnd al\ othcr rc~i~tcrcd uscrs. if thc 
Rcg1slr.u 1s satisficd that in all thc circum· 
su.n:cs the vu1atmn would no1 be cot11rar) to 
thcpublíi;mlcrcst. 

(10) Thc registratiun of a pcr~on as a rcg1s· 
tcrcd u~t.:r ofa 1r.idc·m.1rk may be c:in~cllcd, 

ia) by thc Rcgi\\rJt <l!l thc :1¡-pln:i!:1on rn 
· .... r11rn¡: of 1he rc~i~rcrcd O\<ncr •lr thc rq:1s· 
1crcd u\crof1hc1r,1dc·mark. 
(hJ by thc Rc¡;;i\trar on hts 011n :nc1ion in 
tc\pcCl nfan} ""are; ur scn1CC> for ""h1ch the 
UJllc·nlJrk ,~ 110 k111¡;1:r r~t;:~tcr~J. "r 

Na "l~I ta 

Ul•i~ 

u,...of 
1<1~• m1u by 
i<l•!d 
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('/by thc Fcder.i.l C.;t.rt un tite J.l'P':.:.111.;n 
of Jfl)' penon, of .,.,h1ch nutice 1> scnd nn 

· 1hc r!&istcrcd owncr .1-nd ;il! rcgiuercd u;cn. 
on JO)º of 1he fo!towing grounds: 

ti) that thc rc¡;1s1ered user h.11 u>~.J tl-c 
1r:idc·matk nthcrwisc 1h:111 b~ "-l~ ..:if the 
pernuttcd use. or in such a .,.,a~ :n tu 
cause, orto be likcly to cJ.use. dc,·cpti<l!'10r 
c:onfusion. 
(ii) that thc own::r or the rcgiste:cd u·,c: 
misreprc1cn1cd or íai!cd 10 d1sclosc J fa;;-1 
1hJ.t if accurate!.v reprcscn1ed or d1sd<1Scd 
\.\Ould havcjustiíicd thc Registrar in rcfus· 
ing the appl11:.ttion for reg1str;i.ti:m rf !he 
reg1stcrcduscr. 
{1ii) 1ha! the .::in.:umHJnccs ha\'e c!:.rn¡:cd 
sincc tb:: da:e of thc rcgistr.won in q¡~h a 
w.iy 1hat .it the d.11c of the app?ica!:J:i far 
canccll:ition of thc rcgístration thc) ,,.u;.ild 
havc jumficd thc Registrar in rdusir.g th: 
application for rcgistration of thc rc;is
tcrcd uscr. or 
(1v) lb.u 1hc regi>tration ought no! tu !u~c 
bcc:n cffected having ref!:ard 10 right. 
vcsted in thc app!icanl by virtuc of a cún· 
1ract in thc pcrform.11.ncc of which he is 
intcrestcd. 

(ll) Noth1ng in this section confcrs on a 
re¡;istcrcd user of :i tradc·mark. any transfer· 
a ble right 10 thc use of thc tradc-mar~. 

(12) Thc Rcgmrar sha11 nllt cxcrci~c any 
discrctionary po•.1ocr undcr tbis scction ac!-.cnc· 
lyinrcspcctofapenon"'how1\I be:iffcctcd b) 
thc C\crcfae of thc powcr wi1hout g1\·ing 1hat 
penan an opronunity 10 be hc.ud per~o11~1!; ~J.· 
by his ngcnt. R.S. c. T·!O, s. 49; R.S, c. 
10(:!.nd Supp.). s.64 . 

51. {!) \\'hi;tC a company ar.d lhco.,.,ncr of 
a tradc·mJrk. 1hal is uscd in CJnada by 1h:i.t 
owncr in a1sociauon "'ith a pl1.umaccut1cal 
prcpJration are rel:itcd 1;0mp:in1cs, thc use li) 
thc company oí thc 1radc·mark, o• a tradc· 
mark confusmg thcrewllh, in anocíJlion "1th a 
ph:i.rmaccutic.11 rrcparatim1 tha1 a1thc1imc of 
thatuscor:11:rny1ime1hcrcaftcr, 

(a) is :icquired by a pcrson directly or io· 
directlyfromthccomp.lny • .ind 

(b) is sold. dinnbutcd or advcrti~ed for s:ik 
in ClnJda in11. p;icb¡;c bc3Tin¡; thc nJrnc cf 



V.he,. 
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Trade·marJ.J 

thc C•.HTIFJO)" .ind che namc uf 1ha1 pcr~on a~ 
1hc:dbtribu1orthtrc:of, ¿ 

h:n lhc:sameeffec1.forall purposes oflhis :\c1, 
::is a use of thc lr3dc·mark ar thc conítmng 
1rndc·m,;;rk. as the c.:isc may be, by 1hat o\\ncr. 

(2J Subscction ( 1) docs not apply tu an~ use 
ofa lfadc·m.3rk cr u confusin!l tradc-mark by J 

company rcfcrred lo in that subscction in .uso· 
cialionv.ith.a pharmaceu1icalprc~ra!Íonaf1er 
such time, ií :tny, 3s lhat pharmaccr.tk.11 
prepua1ion is dedared by the Minim.•r o( N.i
tional ffcahh and We!fare, b)' no1icc publishi:J 
in 1hc Canada Ga:eue, to be rnfficicruly diffcr
ent in iu composilion from the pharmaceulical 
prepara1ion in associarion wnh which 1he tr.adc· 
mark is uscd in Canada by the owncr rcferrcd 
to in subsec1ion (1) as to be li>.:c!y to result in a 
haurd 10 heahh. 

(l) In thi~ <enion. "pharm;<ccu1ir.:al pri:~«1ra-
1ion'' includcs 

{a) any substancc or mi~turc of ~ub1tanci:s 
manuf:u:turcd, so1d ar rcpre1e1Hcd for use in 

(i) 1hcdiagnosis, trca1mc111,mítigation ur 
prcvcntion o( J disc.uc, disordcr or abnor
mal physic.al stale, ar lhc symptoms thcrc· 
of. in huma ns or anímals, or 
(ii) rcstoring, Clltrccling or modif;,ing 
organic func1ions in humJns cr anun~I•, 
'"d 

(b) any subuance lo be uscd in 1/1c prc¡:.irJ
tion or produc1ion oí any ~uli~tancc or m1."1:
ture of subm1nccs describcd in pMagr.1ph 
(a). 

but dou not ir.elude any s1Jch ~ub11J~,cc or 
mi:ir.turc of substanccs 1h.11 i~ 1hc s01me ur ~ub· 
slantiodly thc samc as a sob\tancc ur mixture: of 
sub-;1.:1.nccs 1ha11s a prurnct.lry n1cd1cin_c .,.,nhin 
1he mcaning from time to time anignctl 10 1h,1t 
c~pres\ton by rc¡;ul.ttmns rnaJc rrnr$u.1r.: to 1l1c 
Fw;J i:11J Dr¡,gs Act. R.S.; c. T-/fJ, ~ ~o. 
1974-75·i6, c . ..;J. s. 2. 

i10 

lU,\l.i'HOl~lH"\f,-; 

::> 
c.,, ... 1, d S?. (1) \\ hc1c Í! ¡~ nwdi: \·J .1¡:pc·.1r !·• 
~•knJ.nr ""''"' court oí compelen! Jur1,d1ct1on :11..it ;;~; r:·~·, 

u:rcd tr.ade·mJtk •lr .1n, ¡:.:dc·11::n•c: J ·~ b:•,·.1 
applicd to :.111) ,.·are~ lhJt h.J.\e b:::::i ·~n¡:0rti.·.1 
into Can.1dJ. orare Jbout to be d1~tri!,·1ttd :;~ 
CJnJdJ in sucli J m.rnner rhJt tt~c <!hn:~.,¡¡¡ .. 
of the wJrn Wl'Uld be <:or.trJt~ t" 1!:11 ,\.:t. "I 
that an)' im.Jícauon of a pl.-.ce ofori¡;1:1 in~ '::~r. 
unlawfully :ipplicd 10.1ny 11arcs. 1he crur: n . .\\ 
malean on:!er for lhe interim cus1<.1d1 uf the 
u.ares. pending J final t!!tcrminJ:1vn. uf the 
lcgaJ1ty of thc1; 1mpo11J.t1<m ar d1stribut1LH1 nt 
an aclinn commcnced "'thin such :i~c J~ ¡, 
pri:scribcd by 1hc urdcr. 

(!) /ldoreanoro1crismJd: 1.rndcr ~"CJb<cctJ,,:1 
(1), 1he plain1irfor p::titioncr sha!I be re·¡u1nd 
10 furmsh sccuril}. m ~ui:h :imour,f a; 1hc cJu;: 
may ih, tu a:i1\\er any dJrr.:igc~ th:ll rr.JJ l:} 
reHon of 1he arder be ~u.H.1in:d by the u11ncr 
or consigncc of !he ware\ 11nd for :iny am<JlH¡\ 
lhat maY bccomccharge.::iblcagarnsl lhc v.are> 
whilethcyrcm:iin íncu:.1ud\·undc1 tf-cürdcr 

(J) Wherc, by the jud¡;mcnl in •lflJ acthlll 
undcr this ~cction fin:ill]'dct-:.rminin¡; thc lc¡,;al
ity of the importaiion or di11nbution of d1e 
\\-ates, their irnporr~!ion or d1nnbu11on is fo~· 
biddcn.eithcrJbsoJurelyoruncond1t1on.:.:.n;. 
licnforchargcsar.arnstthcmthat:iroscrr10r10 
thc tlllc of an ordi::r madc under thi~ 'i:c1wn 
h.ncffcclllnl) v.)f.uasma) Uccon\1'ilent1.1-uh 
thc duc e~ecution of1hc Jlldgment. 

(J) Whcrc in .111)" Jction und::r this ~ec11on 
thc courl find5 thJI 1/1c impon;uicn is ar thc 
distnbution 11ould bi: con1r.try 10 th1> Act. 11 
mJy ma~e ~n urder f:íoh1b1ting 1hc íu1u;i: 
unportatmn of u.a1es !O which the 1rade·m,1rk. 
lrJdc·riamc Gr 1nd1::at1011 uf nn¡;1n h:!s bc~n 

applicd. 

(5) Any urdcr unúcr \i:tncr.11tJn flJ rr..1; he 
111.1dc on !he ::;-;\rcJt:nn r·~ rn:t ¡ Cf!.u/1 rll!~rc,t· 
cdc:ithcrrnana<.:tHl'l•1rmhcr•.•i .• .:Jr.¡J(.,LJ.L1 
•:n nottci:; or r.>: pa~/.:. R S., c. T· 10. ~ S:.' 
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5J. \\'hcrc 11 1s madc 10 app.:ar 10 a rnurt of 
com~cem jurisdiction ihat any act h.J.5 Uecn 
Jone Cllnlrary to this Act, thc courl m.1y ma~c 
any iuch arder .a thc circums1;inces reqmre. 
rn..:luding provtsion for reli..:í by way uf ÍnJUOC· 
1ion and thc rcco\ery of damages or profüs. 
and may givc d1rections wi1h rcspcct 10 thc 
dispomion of an) offcndmg warcs, pacl:lges, 
l.lbcls and advcrus1ng material and of any dics 
uscd in conncctic.n thcre~wh. R.S., c. T-10, 
s.53. 

S~. (I} E\·idcnce of any document in the 
official custo<ly of the Registrar or of any 
c"l:trJC:I therc:from may be g1ven b) thc prnduc· 
tion cf.l copy 1herc<lfpur¡x¡rt1ng ro be ccriified 
to be 1rue by the Registrar 

(l) ,\ copy of .-in)" cntry in the rcgistcr 
purpor1mg to be certificd to be true by thc 
Rcgistr,lf is cvidencc •)f lhe facts ~el out 
therein. 

(J) A copy of the record of 1he rcgiur.-ition 
of a trJde·mark purporting to be ccnifrcd to be 
true by lf1e Registrar is cvidenccofthc factssct 
out thcrein and thJt the pcrson named thercin 
as owner is the registercd owner of !he uaile· 
mark far thc purposes and wí1hin lhe h:rritor1al 
arca thercin defined. 

(4) A copy of any cnlr}' made or documer11s 
filcd undcr the authori1y of any 1\t:I in force 
bt:forc July I, 1954 rel.lting lo 1rnde·mark.s, 
cerufrcd undcr lhe authorily oí that Ael. is 
admissib!e in cvidence .:ind has the samc pro!J3. 
ti\'e force as 3 copy ccrtiíicd by thc RcgiHrJr 
U'ldcr 1/us Actas prov1dcd in 1his section. R.S., 
c. T·JO.s.54. 

SS. The Federal Coun has jumdiction 10 
en1cr1am any nction or procccd1ng for the 
cnforccmcnt of any of the provis1ons of this ,\el 
or of any risht or rcmcdy confcrrcd or defincd 
thercby. R.S .• c. T-10, s. 55; R.S., c. J0(2nd 
Supp.), s. 64. 

56. (!) An appeal l1es to 1/Je Fedcr.il Courl 
from any dcci1ion of thc lkgutrar ur.dcr this 
Act \\llhin l""O mon1hs frum 1hc daic on which 
noticc of 1hc dccísion was disp:uchcd by thc 
Rcgistr.u or wnhin such íunhcr time :is the 
Coun m:iy :illow, cither bcíorc or :iíter thc 
ellóp1r:UJon of 1hc 1wo mon1hs. 

i.t.1 

Eacl~1nc 
jun"l•'!K>• of 
ftJcu/Court 

ffo•pr""'td· 
1r·1••nl!n•l<d 

'c1.cc101<1 
u.1ruYnd1 

Ch:1p. T-tJ 

i:!) An appe.11 under $U!Jicc11<.)n t l 1 •h·.i\I he 
m:idc by llar of noticc ,1( appcal filed wit!i th~ 
Re11istr:ir and in lhc Fedcr.1.I Court. 

(J) Thc :ippdl.:in! sha!I. 1111hin the 111'.:,• hm· 
ued or aJ/011.ed by subsecu<>n ( 1). scnd .i ~.Jp_1 
of 1J1c notice by rcg1ucred mJil to 1he rcg1~· 
tcrcd owncr of .1.ny lr.Jde-mark lhat has bec:: 
rcfcrred lo by 1hc Rc11slt.lr in thc dccmon 
cornplaincd oí .:ind 10 e\·ery othcr pcu<Jn 1•hll 
was cnti1Jcd to noticc of 1he dec1sion. 

(4) Thc Federal Coun m.-i)' dirccl 1h<1t pub!i;: 
noticc of thc hear1ng of an appeJI t1nder sub· 
scc1ion (1) and of 1hc m311cu al inue !hercin 
bc¡;il·en insuchmanner<1s1tdccms ptoper. 

(5) On an appea/ undcr subsecmin (1), e\'i· 
dcnce in add1t1011 to tha1 adduced bdore 1hc 
RcgiMrar may bl: addueed and lhc Federal 
Court niayexcrcise any diserction 1e~tcd in thc 
Rcc1mar. R.S., c. T·IO, s. 56; RS., c. l0(2nd 
Supp.), s. 64. 

57. (/) The Federal Court has exclushe 
original JUrisd1c1ion, on thc .1.pp!ic.-i1ion of thc 
Registr:ir or of any peuon intcrt.stcd, IO orJcr 
that any cntry in 1he rcgisier be 5lruck out or 
amcndcd on rhe ground that .ll thc d;ue oí thc 
application the entry as H appcars on tl:e rcg1s-
1cr 11oes no! accurately Cllóprcss or define thc 
Cllóisting rights of the penen appcaring to be the 
rcgutcred 011-ner ofthc mark. 

(2} No person is cntitkd to 1nst11u1c undcr 
this seclion ;iny procccdinB e.ll/ingintoquestJon 
3ny decis1on g11·en by thc Resis1rar of which 
1ha1 pcrson had e-prcss noticc t1nd from 11.hich 
he had a righr 10 aopea/. R.S .. e T-10, ~. 57; 
R S, c. 10(2nd Supp ). s 64 

SS. An application undcr scc1ion 57 sha/I be 
madc drher by 1hc filing of an ori¡;inaling 
noticc of moti<>n. by coumer-claim in an ac11on 
for !he i11fringcmcnt of thc trade·mark, or by 
slatcmcnl of claun in :in .-iction daimi11g addi· 
tional rclicfundcr this Act. R S .• c. T-10, s. 58. 

59. (1) Whetc :inappc:il is ta~en under scc· 
tion 56 by thc fillngoí a nouccof.-ippeal,or an 
app!ica1ion is made undcr section 57 by thc 
f1lmg oí :in orrgin.:11ing noticc of mot1on, ¡lic 
noticc 5hal/ 1e1 out ful/ par11culars oí thc 
grounds on ~hich rdicf is ~ought. 
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\\hll rntcnds t<I .:uatc>I 11n: •·f'í1tJI u ~;';-i·~.:
tmn •. ls thc e.ne m:t)" be. ih.1H file .md ,cr\:: 
.,,,¡tlun thc pri.:>tnbcd :imc 0r -.uch íunl.a unic 
Js thc ..:Jurl mJ~ Jl!O•\ ·' rcpt} 'c\111.; .. 1111 lull 
p:ir11c1.!Jr.; of thi: i;niur.d~ •ln 1• h1ch h~ rcl11:s 

0) Thc proccedings on :in appcal tlr ;J.pp!1.:.1· 
tion .h:ill be hc:ird and dcicrmincJ Hull!".1nl) 
on c11dencc addu.:ed b) :iffida\·U unk· 1hc 
coun oiherwise directs, in "hich cvcnt it m:i~ 
arder 1hat any pro:edure ¡:crmillcd by 1i- n;lc~ 
and pracuce be made J\'Jt!Jble 10 1he plrt1es, 
including thc introducuun of or.:il c~·idence gen· 
eral!~ or in rc\pcct of one or more 1ssue~ spcc1· 
füd rn the arder. R S .. c. T-10. ~- 59. 

60. Snbjecl to sub~ectiun 50(6), \\-hen any 
appe:il or applicauon /t:is bcrn m~dc to the 
Federal Court undcr Jn)' uf thc prov1fülOS of 
this Act, the Registrar sOa!I. at lhe rcquesl of 
an\· oí thc p;irues to thc procccding'> and \he 
pa~mcnt oí the r-~::~cribed fee, tramm1! to the 
CÓurt 1111 documenn on file in his office rclat
ing 10 1he mam::ri in quciti<Jn in lh~c poceed
ing5. or copies thereof ccrtificd by h1m. R S . c. 
T-10. s. 60; R.S .. c. i0(2nd Supp.), s 6~ 

bl. r\n ofriccr of thc Rc&1~try of thc feJcr.1! 
Court shall file "'ith thc Registrar a ccrtificd 
copy of cvery juJgmcnt or ordcr m;J.de by th:: 
Federal Court or by thc Suprcmc Court af 
Can.:i.d.l rclaung toany trJdc-rn:ni..on ¡he rc¡;
iuer. R.S .. c. T·IO, s. 6~; R.S., c. 10(2nd 
Supp.),s. 6S. 

61. This ,\et shall b:: ;idminislcrcd by the 
Miniucr oí CcMumcr und Corporate r\ffau!. 
R.S .• c. T-10,s.63. 

''ª"""' 6.'.I. (1) Thcre shJll ben Rcgistr:u ofTrnde· 
marh, appuintcd by ti.e (iavcrnor in Couneil, 
to hold oífice durin¡: plcl~urc, .,,,ha shall be 
pa1d ~uch annual \alary :is the Go~o:r~<>r rn 
Council determines and sh.i\1 be rcspon~1blc lo 
the Dcputy ~lini~1cr of Consumcr .ind Co.;rro· 
r.itel\ffair.;. 

'm"'"•••1r.• (]} \Vhcn 1hc Rc[!Ütrar h abscnt or un:ibk 
10 acl or whcn thc arrice oí Rcr,i~Har is 1acJnt, 
!11\ po"'cr'I sh.:i.H be excrci~cd ;ind hh <lu~ics .1r.d 
funct1ons pcrformcd in thc c;ipacity uf acune 

lom<l•no! 
~<tm<d 
u1<nd<d 

\\ho 
T»•l<·"'•''' 
Ofr. •• ,1.,.,,¡ 
(,>f ~U\l~C-' 

'c: ... :1.a '..>_. , __ :¡ .. :¡,,-. · ;.;r .. > ,!c11,' 
1·.1i.:.1 by 1hc \\,.,, .1::r ul (,m,.rn,i:r Curp<J· 
tJ!i: \IÍ:llr\ 

1J1 Thc Rc¡;istrar nu'. ~rt;r _,,.isult.111<10 
•\llh thc \fl¡:·~td. del<.~,!!<: \.} .;ll} r~r":n h~ 

<!.:cm~ qu.:l1f1c,I Jny uf ha i>o" CVi. dut.c~ .ir.U 
funC\1\)l'IS undcr thl\ ;\et, C~CCí'I tJ:i: rJ\\.:• \i' 

c~kg.Jtc undcr th1~ 'ub;cct;on 

{~) ,\n~ dccision under 1his ,\et uf J p"!h •11 
authorin:d to n1Jlc 1he dcc1m:in punuJ:H to 
;ubsccuon \)) may be ;irp::alcd 10 ih: ,.\,.e 
r.tanncr :rnd subJcCt to l~c hkc c1mC1t1on, .. , ..1 

Jccisiun uf the Registrar undct th1~ Act. R -; . 
c. T·IO, s f·3. 1984,.: JO.s 70. 

bol, The Registr:ir shall C,\lJSC to Ce r,:it>• 
lishcd pcnod1cal!y part1culars of the rcg1s;rJ-
1ions made and CT>lcndcd írom time !O tim:; 
undcr this Aet, ;ind shall in such publ1c:J11on 
g1vc part1cul:ns of an) rlllmi:s m:idc b) h.1ffi 
thJ.t are inlendcd to scr\'C :i~ prcccdenH iur ih: 
dcterminJtion uf ~im:Ln qucs110ni the1e.,f1cr 
aris1ng. R.S .. e T·IO, s. 6J 

65. The Gvvcrnor in Cnuncil ma> mal.e 
rcgul;i11ons for c;irrying 1010 cfíect thc Purpmes 
and provisions of this r\el and, in particular, 
nuy makc rcgu!.itiom •••ith rc,pcct t•l!he fof. 
lowm¡;matters: 

(a) thc form of 1he rc¡;1\tcr and of th:: 
indc~cs to be m.11n1aincd pursu:inl 10 thl~ 
Act,ilridofthccr.triC!tobcmJdcthere1n: 
(h) ch~ form of applic:inons to the Rcgmr:i.r: 
(e) che registra1ion of uansfcrs, hcencc~. d1.
d;iimcrs, jud¡;mcnts or other documcn1s 
rcluingtoanylr.:ide-mad.; 
(d) 1hc íorm and cant:nts llf cc~ufic:itcs of 
rcg1uration;and 
<d the PJ}'mcnt of fccs 10 1he Rcgisir;i.r :tnd 
1hc .:i.nmun1 thcreof. R.S., c. T·IO,s. 65 

66. { t) \Vhere ¡¡ny time hmit ot rcnod uf 
limit;it1on ~pcc1fied unJer or pursua111 to 1h1.\ 
Act expires on a day \\hcn thc Oífüc vi thc 
R~g1strar of Tr;idc-m;ir~' i~ clused for busines\, 
the 11me Jimtt ar perlad of l1m1t:ttion sh;ill be 
dccmcd !O be Cltcntled 10 the nt:ll dJ)' "'hcn 
theüfficc i~opcn for bu;inc-a 

C:.J Thc Oíficc of 1hc Rcgistr;ir nf Tr:idc
mMh -.hall be clo~cd íor bus1nc~s on Saturd.i~~ 

·.ind hol1d.1)S :in<.! on ~uch a1hcr dJ)\ .n thc 

:-..lini.tcr by 1ml1:r dcd:i.rcs :h:il 11 )h.!ll !.Je 
clo~td for busrne~~-

(3) E•ery ordcr m:ulc by lhc Mlmstcr undcr 
1ub~~non {:!) ~h:ill be publishcd in the T,11d,•· 
marl • Jounwl ,,~ ~oon as ro\~1blc aftcr 1he 
malin~ thercof. !CS .• c. T·IO. s_ 66 
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APENDICE NUMERO TRES 
CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 20 DE MARZO DE 1883. 

TEXTO DE ESTOCOL!\IO DE 14 DE JULIO DE 1979. 
Instrumento de ratificación dci acta mod1ftc..ida del convenio de París para protección de Ja 
propiedad industrial del :!O de mano de 1883, rcvis.ado en Bruselas el 1-t de diciembre de 
1990, ~n \\'a~hington el 2 de junio de 191 l, en la haya el 6 de noviembre de 1925. en Londn:s 
el 2 de junio de 1934, y en Lislxl.J el 31 de octubre dr.~ 1958, hecho en Estocolmo el día 1.t de 
julio de 1967. 

Artículo l. [Constitución t.h: l.l Unión: Ambito de la propiedad industrial] 1) Los países a los 
cuales se aplica el presente convenio se constituyen en Unión para Ja protección de la pro
piedad industrial. 
2) La protección de la propkdad industrial !ienc por objeto las patentes de invención, los 
modelos de utilidad. los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio. 
las marcas de servicio, el nombre comercial, las im.licacioncs de procedencia o tk de· 
nominaciones de origen, así como la represión de Ja competencia desleal. 
3) La propiedad se enücndc en su accpciün más amplia y se aplica no sólo a la indus1ria ;· al 
comercio propiamcnie dichos, sino también al dominio dc las industrias agrícolas y extracuvas 
y a todos Jos productos fabricados o naturales; por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco. 
fruto!>, animales, minerales, aguas minerales, ccrve7as, flores, harinas. 
4} Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriaks 
admitidas por las legislaciones de los países ele la Unión, tales corno patcntcs de importación. 
patentes de pcrfeccionam1en10, patentes y certificados de adición, ele. 
Artículo 2.[Trato nacional a Jos nacionales de los países de Ja Unión]. 1) Los nacionales de 
cada uno de los países de la Unión go1.ar.in en todos los demás paises de la Unión, en lo que se 
refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas 
concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos, 
especialmente prc\.'Jstos por el presente convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma 
protección que eslos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos. siempre 
y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionaJes. 
2) Ello no obstanlc, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la 
protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar 
de algunos de los derechos de propiedad industrial. 
3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los 
países de la Unión relativas al proccdimicnto judicial y administrativo y a la competencia, así 
como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las 
leyes de propiedad industrial. 
Articulo J. [Asimilación de determinadas calcgorias de personas a los nacionales de los paises 
de la Unión] Quedan asimilados a Jos nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales 
de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos 
indus1riales o comcrcialcs efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la 
Unión. 
Artículo S. sección C y D. 
C: [Marcas: Falta de utilización, formas difcrcn1cs, empleo ¡x>r copropietarios]. l} Si en un 
país fuere obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no pcx:.lrá ser anulado 
sino despu~s de un plaz.o equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción. 
2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que 
difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de ~a marca en la forma en que ésta 
ha ~ido reg1~trada en uno de los paises de la Unión, no ocasif:.nará Ja invalidación del registro 
ni disminuirá la protección concedida a la marca. 
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3) El empleo simultáneo de la misma marca sobre producws idénticos o similares, por 
establecimientos industriales o comcrcíales considerados como copropietarios de la marca 
según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá 
el registro nJ disminuirá en manera alguna la protcccil5n concedida a dicha marca en cualquier 
país de la Unión en tanto que dicho empko no tenga IXJr efrcto inducir al público a error y que 
no sea contrario al interés público. 
D: [Patentes, mcxlelos de utilidad, marcas, dibujos y modt!'los industriales: Signos y mencio
nes]. Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca ele 
fabrica o de comercio o de deposito de dibujo o modelo industrial se exigirá sobre d produ,:to 
para el reconocimiento del derecho. 
Artículo 6, [M'arcas: Condiciones de registro, indcp.!ndcncia de la protección de: la mi!lma 
marca en diferentes países]. l. Las condiciones de deposito )' de regi~tro de las marcas de fa
brica o de comercio serán determinadas en cada pafs de la Unión por su lcgi~lación nacional. 
2) Sin embargo, una marca dc¡x>sitada por un nacicnal de un país de la Unión en cualquier 
país de la Unión no pOOrá ser rehusada o invalidada p.)r el motivo de que no haya sido de
positada, registrada o renovada en el país de origen. 
3) Una marc.a. regularmente registrada en un país de Ja Unión, será considl!rada como inde
pendiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose l'.n ello 
el país de origen. 
Articulo 6. Bis. [Marcas notoriamente conocidas]. 
1) Los países de: la Unión se comprometen, bien de oficio, si el país de origen lo pt=rmitc, bien 
a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de 
fabrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de 
crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso 
estimare ser aJli notoriamente conocida como siendo ya marca de una pcrc;.ona que pueda 
beneficiarse del presente convenio y utiliz.ada para productos idénticos u ~imilarcs. Ckurrirá lo 
mismo cuando Ja parte esencial de la marca constituya la reproducción dL· tal manera 
notoriamente conocida o una susceptible de crear confusión con ésta. 
:?)Deberá conceder.se un plazo mínimo de cinco años a partir de la focha de: n:g1~tro para 
reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facullad de prever un 
plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas 
registradas o utili1.adas de maJa fe. 
Artículo 6. Ter. [Marcas: prohibiciones en cuanto a Jos emblemas de Estado, signos oficiales 
de control y emblemas de organi1..aciones intergubernamentales] 1) a) Los países de la Unión 
acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utili1.ación, sin 
permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comc::-cio, bien 
como elementos de las referidas marcas , de los escudos de armas, banderas y otros cmblcmas 
de Estado de los paises de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de gar.imía 
adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de visL1 heráldico. 
b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos 
de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organi1.acíoncs 
internacionales intcrgubemamcntales de las cuales uno o varios países de la Uniiín sean 
miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o deno· 
minaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar 
su protección. 
c) Ningún país de la Unión p<?drá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la le
tra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la 
entrada en vigor, en ese país. del presente convenio, Los países de la Unión no estarán 
obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la 
letra a) que antecede no se.a de naturalez.a tal que haga sugerir, en el cspíntu del público, un 
vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, 
siglas o denominaciones, o si esta ulili1.ación o registro no es verosímilmente de naturale1..a tal 
que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la 
organización. 

i 14 



~l La prohibición de los :signos y punzor.es oficiales de control y garantía se aplicará !>ó..llamentl! 
en los casos. en quc las marca:s que los contengan estt.!n destinadas a ser utihz.adas sobre 
mercancías del mismo genero o de un genero ~imilar. 
3) a} Para la aplicación de e:stas disposiciones, los países de la Unión acuerdan c1..'munica.rsc 
recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional. la lista de los emblema:s de Est..1do, 
signos, punzones oficiales de control y garantía que desean o desearan colocar. de- manera 
absoluta o dentro de cienos límites, bajo Ja prott..-cción del presente artículo, así con10 todas las 
modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada pa..fs de la Unión pondrá a disp.Jsición 
del público, en tiempo hábil, las listas notificadas. 
Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo quc se rcficrc a las banderas de los 
Estados. 
b) Las disposiciones que figuran en la le1ra b) del párrafo J) del pre~nte ankulo no son 
aplicables sino a los c~udos de arm<Lc;, bandcra5 y otros emblemas, siglas o denominaciones de 
las organi1aciones internacionales inrcrgubcmamenta!cs que éstas hayan comun1c.1do a Jos 
paises de la Unión por medio de la Oficina lnicmacional. 
~) Tcx.lo país di! la Unión podrá, en un plazo de doce meses a panir cit.: la rt.'Ccpción de la 
nolificación, transmitir por medio de Ja Olicina Jntern.1cional. al país o a la organización 
intt:rgubcmamcntal inlcrcsada, sus objeciones eventuales. 
5) Para las banderas de E5l<hh1, las medida.., prc\·i~ta5 en el p.i.rrafo 1) arriha mcn..;ionado. se 
aplicarán solamcnrc a las marca_s registradas dcspuó dd 6 dt: noviembre de 19:::!5. 
6) Para los emblemas de Estado, que no ~ bandera~. para h.'s signos y punzones oficiales de 
los paises dc Ja Unión y para los c::.cudos de armas, bander.i.1, y orros emblemas. siglas o de
nominaciones de las organiz.acioncs internacionales intcrgub<:mamentalcs, estas disposicionC"s 
sólo ~rán aplicadas a las marcas rcgistradac. después de los dos me.!.C's siguientes a Ja recepción 
Je la notificación prevista en el párrafo J) arriba mencio11.1Jo 
7) En el caso de mala fe, los p.lÍ!>Cs tendr.in la facultad de hacer anular incluso la~ marcas re· 
gistradas antes del 6 de noviembre de 1925, que conll!ngan t.'mbh:ma'> de E~tado, signos y 
punzones. 
8) Los nacionales de cada paí5 qui.! estuviesen autoriz.ados para usar los cmblcmas de Estado, 
signos y punzones de su país, podrán utili1,.ar/os aunque nist.a seml!janu con los de otro país. 
9) Los países dt! la Unión se comprometen a prohibir el uso no aulori7.ado, en el comercio de 
los escudos de armas de Estado de los otro.~ pafsc~ de la Unión, cuando esu.• uso se.a de na· 
111ralc7 . .a tal que induzca a error sobre el origc:n de Jos pro<lucros. 
10) L1.s disposiciones que prL-ccdcn no ~n óbice para el ejercicio, por Jos países, de la facultad 
de rehu~r o invalidar, en conformidad al párrafü J) de la sección b, del artículo 6o. quin
quies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros 
emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoplados por un pais de la Umt~n. asf 
como los signos distintivos de las organi7 .. acioncs in1crgubcmamcnta.lcs mencionadas en el 
párrafo 1) arriba indicado. 
Ar1fculo 6. Qu:dcr. [Marcas: Trasferencia de la marca]. l) Cuando conforme a la legislación 
de un país de la Unión Ja cesión de una marca no sea valida sino cuando haya 1cnido lugar al 
mismo 1iempo de Ja transferencia de Ja c111presa o del negocio al cual la marca pertenece, será 
suficiente para que esta validez se admita, que la parte de Ja empresa o del negocio situada en 
es1e pafs sea trasmitida al cesionario con el dercrho exclusivo de fabricar o vender ahí los 
productos que llevan la marca cedida. 
2) Esta disposición no impone a Jm pafses de la Unión la obligación de considerar como valida 
la trasferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que 
adujera al público a error, en particular en Jo que se refiere a la procedencia o naturaleza o las 
cualidades de los productos a los que se aplica Ja marca. 
Ar1fculo 6. Quinquies. {Marcas: protección de las marcas n:gislradas en un país de Ja Unión 
en Jos demás paises de Ja Unión~ clausula ·ra1 cual es"] A. l) Toda marca de fabrica o de co
mercio rcgularmen1e registrada en el país de origen será admitida para su deposito y protegida 
tal cual es en los demás paises de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente 
artículo. Estos países podrán antes de proceder aJ registro definitivo, exigir la presentación de 
un certificado de registro en el pafs de origen, expedido por Ja autoridad competente. No se 
eitigir.i legalización alguna para este certificado. 
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::!) Será co.nsidcr:ado como país de origen el pajs dt! la Unión donde el depos1tan1e tenga un 
establec1m11:nto industrial o comercial efectivo y s.crio, y Sl no tuviese un cst..1blccimicnm de 
ese ti~ en Ja Unión, el pa~s de la Unión donde tenga su domicilio. y si no tuviese domicilio en 
la Unión, el pais de su nac1onalidad, en el ca~ dr.: que sc..1 nacional de un p.ifs de b. Unión 
8) Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente anículo no pv<Jrán ser rc
huS3das para su registro ni invalidadas más que en los cas.<:is si{!uicntes: 
1} Cu~do sean capaces de afectar a derechos adquiridos por tNccro" en el país dond~ la 
protección se reclama. · 
:2) Cuando e:,tén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por si¡;no~ 
o indicaciones que puedan servir, en el comercio, p.i.ra dcsignar la. cs¡xx:ic, la calidad, la can11~ 
dad, el destino, el valor, el lugar de origen de los producms o la época de producción. o que 
hayan llegado a ser usuale~ en el lenguaje corriente o en las costumbres ll'~1lcs y constantes del 
comercio del país donde la prott:eción se reclama. 
3) Cuando sean contrarias a la moral o al orden público v. c:n particular, cua.ndo sean capaces 
de cnga.Jiar al público, se entiende que una marca n-o podrá ~r considerada con1raria al orden 
público por el ~lo hecho de que no este conforme con cualquier dis¡xisición de la legislación 
sobre marcas , s.alvo en el caso Je qw! esta dbposición misma$(! rdicra al órdcn pliblico. 
En todo caso queila rc~rvada la aplicación del artkulo 10 his. 
C). 1) Para apreciar si la marca es susctplible de protccc1ón se dchcrti tener en cucnla todas las 
circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca. 
2) No podtin ser rchu~das en los demás país.es de Ja Unión I~s marcas de fabrica o de: 
comercio por el )o!o motivo de que difieran de las marca~ proti.:gidas en el pah di.: origcn ~ó\o 
por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afcctc:n a la identidad de la~ tnílrcas, en 
la forma en que las misma han sido rcgi~tratlas en el citado país de origen. 
D). Nadie podrá beneficiar~ de las di!iposii.:1oncs dd prc~nlL' artkulo !ii la mar.:J p.tra 1.1 4uc 
!iC reivindica la protección no h.i sido registrada en el país de origen. 
E) Sin embargo, en ninglín caS\.1, Ja renovación del rcgi~tro de una marca en el país tli: ongi:n 
implicará la obligación de renovar el registro en los otros paises de la Unión donde la man:a 
hubiese sido registrada. 
f) Los depósitos de marcas efectuados en el plaz.o del artículo 4o. adquirirán el beneficio de 
prioridad , incluso cuando el rcgi!itro en d pais de ongcn no .!:.e cfoctúc :.ino dc!ipuC~ dd 
termino de dicho plazo. 
Artículo 6. Scxlcs. {Marcas: de servicio]. Los países de la Unión se compromcten a pn.iteger 
las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas. 
Articulo 6. Septics. {Marcas: registros efectuados txir el agente o el repres.cntante del till!lar 
sin su autorización}. 1) Si el agente o el reprcs.cntante del que es thular de una marca en uno 
de los países de la Unión solicita, sin autori1..ación de ese titular, el registro de esta marca a su 
propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse al 
registro solicitado u reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la trasferencia a su 
favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones. 
2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo l) que antecede el 
derecho de oponerse a !a utilización de su marca por su agente o rcprcscnL1ntc, si no ha autori
zado esta utilización. 
3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo cquiL·nivo dentro del cual 
el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo. 
Artículo 7. [Marca.": naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca]. La naturaleza 
del prcxlucto al que la marca de fabrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún 
caso, ser obstáculo para el registro de la marca. 
Artículo 7. Bis. [Marcas: marras colcctiva.!1]. l) Los países de la Unión se comprometen a ad
mitir el deposito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya cx.is
tencia no sea contraria a la ley del ~ís de origen, incluso si estas colectividades no poseen un 
establC(:imiento industrial o comerc1al. 
2) Cada país decidirá de las condiciones particulares bajo las cuales una marca colccti'va ha de 
ser protegida y ¡xxirá rehusar la protección si esta marca es conlra!Ía al interés público. 
3) Sin embar~o, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad 
cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no este 
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establecida en el país donde la protección ~ fl'Clama o de que no se haya constituido conforme: 
a la leg1'1ación del paf•. 
Artículo 9. [Marcas, nombres comerciales: embargo a la 1mponación. cte. de los pro<luctlJS 
que Jle,..en ilícitamente una marca o un nombre comcrcial]. 11 Todo producto que lleve ilícita
mente una marca de fabrica o de comercio o un nombre comercial, será embargado al 
importarse en aquellos países de la Unión en los cuales csL1 marca o este nombre comt:rd.tl 
tengan derecho a la protccci6n legal. 
2) El embargo. se cfccluará igualmente en el pa.ís t:n donde se haya hecho la aplicación il!l'.·11a ti 

en el país donde haya sido importado el producto. 
3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio PUD\ico, de cualquier otra autoridad 
competente, o de parte interesada, persona física o moral conforme a la legislación inti:ma de 
cada país. 
4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito. 
S) Si la legislac.ión de un país no admite el embargo en el momento dt! la importación. el em
bargo se sustituirá por la prohibición de importancia o por t:l embargo en el imcrior. 
6) Si Ja legislación de un país no admite ni el embargo en d momento de la importación, ni la 
prohibición de la importación, ni el embargo en el interior. ~ ~n c'\pcra de que dicha leg1sla
c1ón sc modifique en consecuencia estas medidas serán su.;;tJtu1das por las acciones v inc<lios 
que la ley de dicho país concediese en casos semejantes d. los nacionales. · 
Artículo 10. Ter. [Marcas, nombres comerciales, indicaciones fal:;.i.s, competencia desleal: rt.!
cursos legales: derecho a proceder judicialmente] 1) los países de la Unión se comprometen a 
asegurar a los nacionales de los demás país.es de la Unión kv. recursos legales para n::pnm1r 
eficazmente todos los aclos previstos en los artículos 9, 1 O y l ú bis. 
'2) Se comprometen a demás, a prever medida~ que permitan a !os sindicatos y asociaciones de 
rcprc~nt.antcs de lo~ 111dustria.lcs, pro<luctorc~ o conh.~rci.lmc;, 1ntt:rcsadus y i.:uya cxi~t1:n.:1.-i nl1 
sea contraria a las leyes de sus países. proceder jmhcialmcnic o ante las aumrid~u.!r:~ .u.I· 
minislrativas, para la represión de los actos p~cvistos por los artículos Q, 10 y 10 bis, en la 
medida en que la ley <lc:l país donde la protección se reclama lo permita a los ~indicato'i y :.i. las 
asociaciones de este país. 
Artículo 11. (Invenciones, modelos dt! utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: 
protección terniXJraria en ciertas exposiciones intcmacion~es] 1} Los países de la Unión 
concederán, conforme a su legislación interna, una prott..-cc1ón temporana a las invcncionc!i 
patentabtes. a los mcxlelos de atilidad, a los dibujos o modi:los industriales, asi como la'.:-. 
marcas de fábrica o de comercio, para los productos que tigurcn en las exposiciones intcr· 
nacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos. 
2) Esta protección temporaria no prolongar.! los plazos del articulo 4. Si más tarde, el dt.."rccho 
de priondad fuese invocado, Ja administración de cada país podrá contar .:l plazo a partir de la 
fecha de la introducción del producto en la exposición. 
3) Cada país Podrá exigir como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de 
introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario. 

117 



APENDICE NUMERO CUATRO 

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 
y 

SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 
F.-'.1ahleddo en \'irtud del arreglo de ~i1.a de 15 de junio de 1957. 

Productos. 

Cla_-.e J. Productos quimicos c.lcstinados a Ja industria, dcncia, fotografía, así como a la 
agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruw. ma1crias pl.:ística5 en 
estado bruto; materias pli.5.ticas en estado brnto; abonos para la tierra: composidoncs 
extintoras; prcparaciont:s par;:i el 1c111plc y soldadura de metales: produc1m químicos dcsunados 
a conservar los alimcnim: m;Hcrias curtiente'>; adhcsi\'OS <pegamentos) destinados a la 
industria. 

Clase 2. Colores, barnices. lacas; prcSl.!rvativos contra !a herrumbre (antioxidantes) : el 
deterioro de la madera; malenas tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado hruto; me
tales en hoja y en polvo para pintores. decoradores. impresores y anistas. 

Chtse 3, Prt:paracioncs para blanquear y otras 'iLI'itancia.1. par~1 la colada: prcp~racion~-: para 
limpiar, pulir, desengrasar \ raspar; jabones; perfumería. aceites c~ncialcs. cosméticos. lo
ciones para el cabello; dentir'ricos. 

Clase 4. Ai.:citcs y gra:..as rnJu!'..tria.h::s; lubricantes; producto:. para abwr~r. rcg<lr y concentrar 
el polvo; combustibles {incluida Ja gasolina para molares) y materia!'.. de alumbrado; bujías, 
mechas. 

Clase 5. Productos farmacéuticm, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso 
médico; alimentos para lx.>bés; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empas
tar los dientes y para moldes; desinfectantes, productos para la destrucción de los animales 
dañinos; fungicidas, herbicidas. 

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción melálic-0s; 
construcciones transportables met..1.licas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos 
metálicos no eléctricos; cerrajería y fcrrcterfa metálica; tubos nl('tálicos; cajas de caudales: 
productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. 

CIRSC 7. Máquinas y máqumas-hcrramicnfas; motores (c.~ccplo para vehículos terrestres); 
acoplamicn!Os y correas de trasmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumcnlos agríco
las; incubadoras de huevos. 

Clase 8. HcrrJ.micntas e instnimentos impuls...1dos manualmente; ccchillcrfa, tcnedorl!S y 
cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. 

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, 
cinemarográficos, ópticos. de pesar, de medir, de señali1.ación (balizamiento), de control 
(insix.-cción), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, trasmisión, 
reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registros magnéticos, disco5 acústicos; dis
tribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, 
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maquinas caJcul~doras, equipo para el tratamiento de la mformac1ón {proceso de daros) y los 
ordenadores: exuntores. 

Clase 10. Apararos e instrumcnros quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios. miembros, 
ojos y dicnles aniticiaJcs; artículos ortopédicos; material de sutura. 

Clase 11. Aparatos de alumbrado de calefacción, de producción de vapor, de coeción. de 
refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instaJaciones sanilarias. 

Clase J2. Vehículos; aparatos de locomoción lcrrestre, a~rca o maritima. 

Clase IJ. Armas de fuego: municiones y proyccliles: explosivos, fuegos artificiales. 

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no 
comprendidos en otras clases; joyería, bisuteria y piedras prc..~iosas: rclojaia e instrumentos 
cronométricos. 

Clase 15. Instrumentos de música. 

Clase 16. Papel, e.anón y anfculos de estas materias, no comprendidos en otras clases: 
productos de imprenta, anículos de encuadernación: fotografías; papeleria; adhesivos 
(pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir 
y artículos de oficina (excepto muebles); matcriaJ de instrucción o de cnscñan1.a (excepto 
aparalos); malcrias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases>: naipes; caracte
res de imprenta; clichés. 

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de cslas materias no 
comprendidos en otras clases; productos en malcrias pJ:isticas semi-elaboradas; malcrias que 
sirven para calafa1c.ar, cerrar con estopa y aislar: tubos flexibles no metálicos. 

Clase 18. Cuero e imiiacioncs de cuero; productos de esta materia no comprendidos en otras 
clases; pieles de animales; baules y 111aJeta.s; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guar
nicionería. 

Clase 19. ~fateriales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la 
construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no met.ílicas; monumentos no 
metálicos. 

Clase 20. Muebles, espejos, marcos: produclos no comprendidos en otras clases, de madera, 
corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar. espuma 
de mar, sucedáneos de rodas estas materias o de marcrias plásticas. 

Clase 21. Utensilios y recipientes para cJ menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos 
ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de pinceles); materiales para la 
fabricación de cepillos; materiales de limpieza; viruta de hierro (estropajo mc[áJico, de acero}; 
vidrio en bruto o semi-elaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, 
porcelana y loza, no comprendidos en otraS clases. 

Clase 22. Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no 
comprendidos en otras clases): materias de relleno (ccm e:iccepción del caucho o materias 
plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto. 

Clase 23. Hilos para uso textil. 

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de 
mesa. 
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Cli.l.Se 25. Vestidos, calzado. sombrerería. 

Clase 26; P~ntillas y bordados. cintas y JarJJs: botones, corchetes y ojetes. alfileres y agujas: 
flores arufic1ales. 

Cia.~ 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros rcvt!stimicn1os de suelo; tapicerías 
murales que no sean en materias textiles. 

CI~ 28. Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras 
clases; decoraciones para árboles de navidad. 

Clase 29. Carne, p..'.!s-:ado,aves, caz.a; extractos de carne; frutas, legumbres en conserva, SL"CaS 
y cocidas; jale.as. mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y gr.tsas comestibles: 
salsas para ensaladas; conservas. 

Clase 30. Café, té, cacao, azúcar. arroz, tapioca, sagú, succ<li\nC\.lS del café; harinas y 
preparaciones hechas de cereales, pan, pastt!lcría y confitería, helados comestibles; míe}. 
jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar; sal, mostaza: vinagre, salsas (con excepción 
de salsas para ensaladas); especias; hielo. 

Clase 31. Productos agrico!as, hortfcolas. forestales y granos, no comprendidos en otras 
clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; 
alimentos para animales, malta. 

Clase 32. Cervc7...as, aguas minerales y ga.sco~s y otras bebidas no akohólicas y zumos de 
fruta; siropes y otras preparaciones p.ua hacer bebidas. 

Cla..'K' 33. Bebidas alcohólicas (con cxccpci6n de cerveza). 

Clase 34. Tabaco, artículos para fumadores; cerillas. 

Servicios. 

Clase 35. Publicidad y negocios. 

Clase 36. Seguros y fianzas. 

Clase 37. Construcción y reparaciones. 

Cia.~ 38. Comunicaciones. 

Cla.s<! 39. Trasporte y depósito. 

Clase 40. Tratamiento de materiales. 

Clase 41. Educación y esparcimiento. 

Clase 42. Varios. 
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