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INTRODUCCION

Para ely profesar italiano Carneluttz, los derechos primarxos

na (Aspxrmtu ¥ ocuerpal, y.el derncho de prop

bien el derechu de propiedad que se ejerce sbbré :las~"

undo exterior. tisnz 2 sy vaz.dos manifestacionﬂs. ~El

las

e propiadad material, el cual ‘Be ’ejerce sobre

El détecho de

propledad 'inmatnrial que 5€

: del “pensamiento

=13

‘incluyen

-afio de 1884,

Codigo de Comerczo se trété boi, primera vez. en
-nuestro paxs las narcas. aunqua nn dA manera clara.

pocos anos mas tard=, cuanﬂo por primera vez se promulgc

. una’; Ley : nfocada espeﬁifzcamantc para la materia de - Propiedad
Industrial 1a cual se ¢onoéio con =2l nombra de Ley de Marcas de
Fabr;ca: este como primex ordenamiento dastinado a regular la

existencis de los registros marcario.

Con 1a evolucidn de la Propiedad Industrial en 21 mundo, fue
necésario crear un ordenamiento juridice que se apegara s las
nécesidades presentes de la materia, por lo que hubo otras leyes
en relacidn con la materia. tratando cada una de ellas de cubrir

las lagunas axistentes en sus leves predecesoras.

de.. personalxdad ¥ el ,,i



. solo a‘nivel local. ‘ha’’sido necesafio regular la _matéria

tambi=n fue netesaf16 ,ade:uarse'

ntern cionales. por lo:que Mé%icd”es* signaca

nternacionale “‘que tienen como fin regu ar’

‘Propiedad- Industrial a _niveles‘

en

1a

‘Nacicnal, :habiendo;

‘de-la . Propiedad

presente
atices necasario y.ique:le-.corresponden para
fundamento de nuestra 1egislacion marcaria,

rpasando claro esta, por todas Ng ﬁada una de las figuras que se

en ro de la Propiedad Industrial.

‘A;‘io B argo de 1a ‘evolucicn legislativa, nos podremos dar

cuenta- de los cambios "sufridos en cuanto a los  conceptos

mége}ados, asi como a su regulacidn tratando de ser estas cada
‘a{a} més claros vy precisos y evitar de esta manera posibles
“fraudes para los legitimos propietarios: Ademas de brindarle a
aquel " la proteccioh mas amplia en cuanto a los derechos
obtenidos concretamente sobre los registros marcarios.
En el capltulo II del presente trabajo, he querido
profundizar de manera ccmpleta sobre los conceptos fundamentales

y mas usados en materia de tramitacidn v registros marcarics,

(M)



a fin d= que ‘se’

‘registro= mar ;‘r105~ en nunstto :ais

En .ocasiones el man-"in d—

facil comprﬂnsion para algunas personas, qQue- no sdeien* acéréarsé.

a =spe medlo, por lo ne rﬂsultézfacil comprender lo‘ que < uiso

establecer o definir el legisladnr. és por e11§ que se trata de'
mansjar un 1enguaje mas uomun que crientara’ y! ahlarara dudas que
s tien:n ‘o ge tendxan &R cuanto. a- xo;malidadesa :requisitos.'
términds Y condiciones legales;, : o ‘

Es di[erehte ei hecho d= prepara; una solicifudvda registro
marcario}‘éon labrealidad ae bfasentar la misms anﬁe la Autoridud
compatente, désignada para el desahogo de ésﬁos iramites; por - -lo
que se sefiala tambizn cualss soﬁ los paseos a segulr, desdé el
llehado < complementacioh de 1la soli;itud de;parqa. como de los
docum=ntos  que. deberan de ser. anerados a la.sclicitud, . en que
tiempo se presentara vy leos reguerimientos surgidos por la misma.

La practica resulta ser el mejor aliado para la. realizacidn
de este tipo de gestiones :$mo 1o es la ' solicitud de registros
marcarios; sin embargo, si no == ruenta con. ‘dicha pré&tica o
experiencis, no deberia ds= resultar uomplicada la reallzacion de
esta tarea, siempre que se expidieran oportunamente lgs manuales

o ipstructivos para estos fines.

o.que  les . instructives se

Por desgracia. fsi~binn es

. no tan oportunamen__. tambien &5 ci=rte que 1los
mismos no. 'son . ni remotamence,claros. dejando rpensar que los
rédactores nisiquiera ‘entienden de los que estan hablando.

sin =l ‘afant’de querer reaiiiar un  instructive sobre 1la

manefa .de  procedér ante la Autoridad para la obtencidn de un



registro - marcaric., pero si con €l fin de aclarar puntes “vagos,
s=ra =1 prlnfxpal objetivo del presente trabajo.

En - la pra:ti:g, muchas veces ni los prorpice  encargados  de
;esolveé;cugs:iones de tipc-administrative pueden orientar sob}e
ygscql por ’ié qﬁé‘sgydebg ds recurrir ala doctrian. la ‘cual es

‘clara pero par - desgracia, dsspegada de la  realidad vy . paco

- bré éﬁtada la solicitud de. marcay -s=2 '1nicia

el tramite de’la soliditud pasandc.por Una serie de '
van  desde la verificacion de . les dcoumentos

la verifica:i&n de’'que  no. existan marcas

anc—rioxmenc= sclicitadas o registradas

,reéultaff 11 comprﬁnder alguncs requer;mi-ntos por ~parte

de - lé Autor;dad al parecer lcs mxsmos sin: fundananCQ nol‘tag

5610‘~1ega1 '=ino inclusive lugico lo qunv rep&rcut .eh:runa.

perdiﬁé de tienpo valxoso tanto-para’ el apoderado como pafa el

tituqu.: -
‘Si- biﬂn 'és larto. el cumplir cohﬁ todos . los -requisitos
senalado= por la Ley y._por su Reglamenta, ‘traen coms consecuencia

para que ..este

lé obtenﬂion del reglstro marcario. Sin embafgq

on vida es necesario cumplir “con. una serie de

k:,requiéito$. 105 cuales de no cumplirse daran como rasultade la
perdid%v de todos los derechos obtenidos sobre &l registro.
A‘nSe érata de manera clara y precisa cuales son estos derechos
y‘obligaciones del titular a fin de que los cumpla vy evitar asi,
la. perdida de derechos adquirides, que de causar impacty Esu
marca, repercutira directamente en la sconomia de su empresa.

No cbstante ser completa la Ley de Invenciconss y.Marcas — hov



dia vigente, resulta que”aun’ quedan- aspectOS que. -desde un punto
de' vista parsonal deberian de ser tratados con detenimiento. ;y'
C'ser considerados para posibles reformasi no se’ esta hablando de
fomentar los “parches en la Ley“solo sugiero que se. tomgn léﬁv
cuenté; para ev1tar 1a prolxieracxon de sujecos de ma}ﬁ' fé, 0
bien tapar las salidas existentes que no permiten‘ la ‘coffecta
apllcacion de:'la“ ley._w ' -

Me he permitido anewar al final del presence traﬁajo. los

douumentos mas. im] ortanc S0y n:r—=ar10= para la tramitacion ‘de- un

rnglstro marcario. asi como para mantener vigente el mismo.

mantener el

la‘'’ esperanza de

interesado en

la behiedadyf ndqurial, cdntreta

evolucion de huestra materia debe de

tumando conciencia que

s;guir,dandqs=,en, benefi.lo de Los ~p5rticulares y de 1la Nacidn
mismal ihtefésadé/en fomen;ar el ‘comercio internacional.

v‘Asi mismo méﬂifieéto qﬁe el presente trabajo se encuentra
doctrinélmeﬁte 'Eieh fundamentado. la practica auxilio de manera

tasica a la expositora de este trabajo de Tesis Profesional.

v



CAPITULO I.ANTECEDENTES HISTORICOS.

- .FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, -

La Constituc:.on come’ nor‘ma o

jurid}ca fundamental en-el sistema polxtico mexicano.',conhiene o
las  d°siP1on=s‘ p011Cica= fundamentales que se reficren entre,i‘
otras cosas a 1a furma de gobierno los organoe dﬂl mlsmo. - '.@',Si”

como su- competencia.‘

l fundamento congtitucional del.sistema"méx1cano

'Prcpiedad In’ustriaIfSe‘astablece por un lado en el articulo 28‘

~constituc1anal asi coms - en €l 80 /V que se' re[ieran

federacion para alegislarv'sobre. privi

iglalmente “elfart

dé7iﬁd'nci6n yide ‘mejorasi

que’vi respecta -al art. 28 -const.; deStaco que’se -

~1 Iisrélconcuirentia v compntancia para dﬁjar A >lbs‘

: consumidor

nrlibertad de obtener productos sin pagar prec1057
xagerados. pot alguna praccira mﬂnopolica. ademas de que “éev
castigara aqdelio que constituya una ventaja excluéiva e indepida
en favor de una ‘o varias personac determinadas 'y icon ﬁé?ﬁui#;c'~
del publxco en general o de-alguna clase social, )
Cito ~igualmentevvel art. 89 const. por lo referen;é ’a iasr
facultades Jy:oaligaciones del Presidente, que en su Eraccign XV
eétabiece yla facultad ‘de conceder’ privilegioé exclusivos - por

tiempo v'lihitaddx cbn arraglo 5 la . ley re= tiva, a loe

tores o perfeccionadores de’ algun rame de RER

‘industria.f

Pbr- ultimo,‘(e; aft, 73,eﬁusurfracéién' X se consagra la

facultad‘del Congreso ...para legiSIar, entrn otras cosasi sobre el

"de,i SR L




comercio,

'2,-CODIGO DE'COMERCIO DE 1884.-
Este  cddigo “de ' icomercio
esfa 'cohstitﬁiﬂo1pbr Qna serie de visionhes modernas (enl’aéueila .

época)} vertida en un codigo respecto a lebxslaciones mercantiles,

anteriores, cono el codigo de 1854 . entre otros, ya que

un coqcepto de acto mercantil totalmente nuevo, .
”tiposk‘c1$$i¢§s' de sucisdades mercantiles, regula Vel
. _bancario, ﬁodﬁs estas, de caréﬁter meramentermerggn i1

Pero' no: se limita a aportar nuevas institﬁdiones

L céracter.‘ sino que reglamenta de maneré,

instituciones de: derecho indps;fiél

mercéﬁﬁili mé)or cpﬁocida bajo lé
propiedad: inmaterial sobre marca
legislador las- normas
mercantil{

Me . wvoy . a pé;Mitir,lcigaf que

} R
considero: - mas® reelevantes por sy conten d &n’ relaczon con - los

registros de marca. tal como fueron contemplados por.este codxgo

Estamos en el libre IV que habla~de la propiedad mercantil,
més especificamente en él fitﬁldrlrisé ie;tablece el apartado
denominado "de las marcaﬁ de'fébiicaﬁ; dicho. titulo establecia
que todo fabricante tenia el derecho de poner a sus productos una
marca-especial- con-el objeﬁo dé—distinguirlos de otros productos
debiendo ser estos de la misms especie o naturaleza, aunque esto
dltimo no lo establecia la ley, pero dado que no existia avance

alguno de estudio a este respecto, se puede considerar la premisa



dg la misma especis de los produc:bs a proteget.

Tal umaréa‘bddia- c;nsistir en el nombre‘del productor o el
de suvrazén’social.‘el‘nombre de su establecimiento, de la cludad
] 1ocalidad;en donde. se-realizara la produccién. o bien-la marca
podia consis;ir en iniciales, cifras, letras, dibujos, etc. 'los
cuales déterfan servir para identificar al producto.

o Continﬁa diciendo 1la 1ey”  que el comerciante tenfa  ‘la
bropigdad dé éu ﬁarca y ninguna otra persoha‘podia ‘ut§lizar lé
miéﬁé;‘rpéfa‘ tales ;efectds las marcas . ‘deberfan. estar - én ;oé
proddcto;fo mercancias Q équell;s que ﬁor éu naturalezé no. fuera
posibie;}éuuinséripciép sobre‘ela:ptbdqctp.'bastariércqn que '55
séﬁai§£a~,enlgurcdbierta'o envase .la . marca-que los: idéntifi;épa,1
de tal Vﬁﬁéftézﬁé;é"hof‘seipod{é hacer - uso ﬁeir ﬁfd&uét; 51; -
dést}ﬂif]iéimarca; éi momento de abrir el empaque. - - :

o Establecia . la ley que para adquirir la propiedad de. una
marc#.'erarnecesario depositarla previamente*enfia éécreﬁaffa de
Fomento, -esta dependencia de asi proceder, otorgaria la‘propiedad
de. la marca vy siempre que la misma no fuera. usada por. otra
persona, o bien fuera de tal forma semejante que se supusiera 1la
intencion de defraudar a otro propietario en sus intereses.

Cabe aclarar que esta ley no habld en ningﬁn momanto de algdn
comercianté que 4= buena f& usara una marca sin registro, y algﬁn
otro comerciante 1la registraré para si{, siendo que el primero
tenia un mejor derecheo, aun sin haber obtenide 21 registrc
correspondiente. Esta ley resulta ser muy deficiente a este
respecto, no sefalando las consecuencias para este tipo de
supuestos, por sehalar alguno, que debio haber causado verdaderos

conflictos en detrimento de la economia de algdn comerciante.



Termina . diciendo este t{tuld que.la falsificacidn ‘de 'marca
prodqcir{a 1a aécidn de daffos y perjuicios, ademas de las . penas
que seﬁaiaba‘el codigo respactivo. Sobre este punto me permito

- ‘establecer qug si bien en este cédigo ya se trato de manera més
particular el asunto.de las marcas y los registros, el legislador
no considero’ establecer aqui mismc un capitulo destinado a
establecer las  penas a gque se¢ hacian ‘acreedores aquellos que
falsificaran una marca.'si siendo ‘una préética comun el delito de
falsificacién de’ maréas. porque no se sehalaron penas
'espeéiales y. especificas para este apartado del cédigo que nos
ocupa, | limitandose“fsé;amente;a remitirnos a otro ordenamiento

ﬁbé;gor considéro que . para esa fechas

jﬁridico (él~penal)"sin

Jse” habla dado un” paso importante sobre la materia de propiedad

industrisl.al darsele un apartado especial, aungque careciere este

de precision

Retomando falsifiéaéion de las marcas contempladas por

este: codigo esta se daba cuando la marca era exactamente igual a

,otra, c and las palabras mas importantes ‘de la marca se& coplaran

.pér otfa aunque no en su_totalidad: cuando la marca pudiera

confundirse con ‘otra, o-bien cuando las diferencias fueran solo

gramaticalas, tamblen en el caso de que las marcas fueran

/'}graficas. habia falsificacidn cuando les dibujos o plnturas
:fueran tan parecidos que pradujeran confusian.

Fara reclamar las-:acciones civiles a que hubiera lugar por la

falsificacion de marca, la parte tenfa el término de un afo
. cpntado a partir del dfa en que se supiera dicha anomalia; claro

. ’
esta . que carece de precisicn este termino, ya que no se

especifica ‘en que condiciones se debia dar el conocimiento de la



usurpa;iéﬁ q < debia de conocerr,ﬁal hebho, por

tanto.” as; condxcione en’ que 'se deberian de dar

son. imprecisas

5 reclamar 1a accxcn cddigo

este

beﬁal

ia de la usurpacion‘ Sin embargo la ley.es obscura

;est:ble:er:como s5& debza de ~manxfestar tal conocimiento;

L.quien debia’ ‘conocer tal usurpacion,’y cbmo. se probaba’ que 'se

‘~estéba)en”ciempo pérafreélamafio.’

iEste g codig de comercio fle expedxdo durante éddétﬁ*

G‘nz'lez el 15 de Abri

d=l Presldentn anuel

Es

~durantev:lalprééideﬁéié dé Doﬁ Porfirio Diaz, buahdo se - promulga
“1la Léy. de' Marcas' de Fébri;a . misma que “de ‘manera especifica
reEulo por primera vez en México los derechos sobre marcas: esta
ley. ’ tuvoe como modelo la Ley francesa de Marcas de Fabrica y de
éqmercio del ano de 1857. A decir verdad, la materia de marcas es
t?atada por este cédigo de manera muy rudimentaria; Sin embargo
su, importancia primordial radica en que fue el primer intento
del legislador en regular las marcas bajo una ley especial de la
materia vy no bajo la luz de la legislacion mercantil como se
venia haciendo.

Pasemos a estudiar lo mas reelevante de la presente ley, asi

cemo 12z innovaciones de la misma.

10



VEﬁ‘priﬁer ;érﬁino se debe destacar que dicha‘ley' cqhsidéraba‘i
& la marce ' como “.;.cualquier signoe determinante‘ de la
espécialidad ﬁara el comercio de un producto industriél.f(i)~
Se ccﬁtinﬁa daﬁdﬁ la idea de la ley anterior, cambiandc sol;mente
el texﬁo de la ley. " i

Dicho ordenamientc establecia que no podian considerér;e'comd -
marca la’ “forma, <¢olor, locuciones o aesignacignes qué, ﬁg
constituyeran. por si 'solas 21 signo ‘de la 'espe;ialidad del
Dfoducto; tampoco .10 podia constituir aquél signo ‘qué' fuera
céntra la moral. v :

Hace - mencidn de que cualquier “propietaric”, refiriendoseivé

nacionales o extranjeros, residentes .en .o fuera del',pais,~podian,;,

e zujetaran a las formalidades que la misma ley estableéié:

Dichas formalidades eran las siguientes.

Para ‘poder adquirir la propiedad absoluta dé duna marca, ‘el
1ﬁte;ésado podfa solicitar por si o por medio de un repfesencante
ei rggistro de 1a marca & la Secretaria de Fomente, haciendose
constar que . se reservaban los derschos “sobre. la misma; la
1égislacidn anterior no contempld, o al menos no teoricamente, el
',céso ‘de la tramitacicn de un registro de marca, por medio de un
réﬁréseﬁtante. por lo que se debe d= considerar este punto como
una ihovacidn hecha por la l=y que ahora estudiamos.

‘ .Al documento que se presentsba ante la Secretaria de Fomento,
iiaméhcsle solicitud, se anexaba &l documento-de poder - expedido
por el mandante y en el caso de que la sclicitud no se tramitara

(1) Ley de Marcas de Fabrica. Mexico' 1889
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directamente ' por el ‘interesado; adenas .de dos ejempla‘és de - la

; e : . o S
marca o de su representacion en un dibuio e grabado. Ademas vde i

la hosibilidad de ‘tramitar el registfo por ,ﬁn

de‘Fomento, Autoridad - ante la.que se tramitaban los registros:y

senalada tambxen, por la ley anterior

Me permito .establecer en este momento que la pr 5C

exhibicion del documento de poder slgue siendo équisiﬁb:

indispensable vy de validez para‘ la tramitacion de los ‘régls

asiicomoila exhib;cxon de.las etiquetas. aunque estas ultimas en. .’

. digereb;es4cant;dades,chmo lo veremos ‘en su oportunidad.

Siguiendo con 165 reéuisitcs establecidos por la 1éy de 1589[
esta estaﬁlécia que en el caso de que la marca se pusiera vya
fuera " en 'hueco ‘o en relieve sobre los productos, deberian
remjitirse rdos hojas separadas en las que se indicaran - estos
detalles que constituian la marca, conteniendo ademds cualquier
otra particularidad de 1la misma, estableciendose por figuras o
por - leyendas . explicativas estos detalles constitutivos de la
marcé.

Se incluirfan los siguientes datos en la solicitud: nombre de
la fébrica, lugar de ubicacion, domicilio del propietario, ademas
del género de la industria o del comercio para el cual el
sclicitante deseaba su marca.

En el caso de los extranjeros, esta ley senalaba la
prohibicidn de otcrgar algﬁn registro de marca para aquella que
no se hubiere registrado en el pais de origen del solicitante,

supuesto que no considero del tocdo acertade, Y& que se esté
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“condicionando .:la’. 6btenci5n de _un registro. en : México, -a:la.

FE revic en 21 extranjero. que pbsiblementé " no

1nteres para el titular. y que qui“a 1o unxco que querla‘

producto en nuestro pals.

que primero hubiere hecho.uso legalmentn de suna:: marca;f

‘;continua dicxendo ln ley. es el unxco que podia pretender obtﬂnerj”"

su 3registro coma medlo ‘de propiedad en’el caso . de conflictq‘

:respefto»alzprimer uso,‘se>atender1a al quelprihéro.hSya‘ﬁo5efdd;

'pero si esta posesion no se podia comprobar. entonces se estarxa

al que primero 1a sollcitara.

»La' propiedad exclusiva de una marca no podla ejéfc térSe.

,sino mndiante la declaracion hecha por: 1a Sria: de Fomento donde'

'seJ hiciere constar que el propxetarlo ‘'se habia reservado todos‘:
ios derechos y ‘una vez cumplidos con todos los requisitos legaies
,concemplados por la.ley y sehalados anteriormente. :

Una‘'vez cumplldas las formalidades ante la Sria. de Fomentb.
‘esta publi:aria la solicitud de marca, para que dentro del placzo
de 'éo diaé se presentaran las oposiciones ante 1la misma
Secretaria y no podia proceder a su registro hasta en  tanto la
Autoridad Jjudicial decidiera a favor de quien se otorgaria el
registro.

La duracién que tenia el registro no estaba constituida por
un perfodo de tiempo determinado, con la obligacidn de demostrar
8y uso efectivo, como lo contempla la legislacién vigente {(que en
su momento sehalaremos), sino que su duracidn era indefinida, sin
embargo se consideraban como abandonados los registros por 1la
falta de produccidn del producto amparado por la misma en el

lapse de un aho o mas o por la clausura del establecimiento;
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'cﬁnsidér : que' esta disposicion pudo dar lugar a confllctos :de

d;vefﬁa ; dole al:no. establecerse’ el -plazo para poder ejercer el

= dé;eché de sclicitar se-declarara un registro como ,abandonado~

‘tampo -3 se‘astablec1a qun sujetes pod{an solicitar tal resolucxon

e:é cualquihr perscna?, o solamente. la que demostrara algun

iﬁteres ersonal o comercial sobre la marca; después de ese aflo
poﬂiélélfpropietario obtener nuevamente su registro y mantenerlo

“.vigente, como actualmente lo establece el art. 99 de la LIM?.

: A este respecto, ya fue un avance que una marca se tuviera

Sor abandonada después de un afo sin producir objetos amparados

por la misma. supuesto no contemplado por la ley anterior,

Este “art. 12 de la ley de 1889, despertd en mi estudioc gran
anuietud ya . que  alguna persona, actuande de mala ,fé, pudo
'beneficiarse de las def1c1encias del mismo, para obtener ventajas
=a “1a sombra de un articulo-desprovisto de -fondo y. a costa de un
;égitimo‘propietario.

La ‘Sria. de Fomento conserﬁaria laé'marcas depositadas, con

el  fin: de .que toda'peréona pudiera ;éonéﬁltar, los registros

otorgados. para que de asi solicitarlo e ékﬁidieran las copias

“notese que no era

necesario acreditar un interes_ relacionado con el

registro, bastaba con que. se :sél;c;tara; para que se le

permitiera, no alguna sino toda la 1hfotmaéiénwreferente a algdn

registro depositado. S e

Cualquier registro obtenido eh ¢ontravencién a lo estipulado
por 1la ley, seria declaradovnulq a peticidn de parte y el . juez
que habfa conocido deél asunto, tenia la obligacidén de notificar a

la sria. que bajo su tutela habla sido declarada nula 1la
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propledad dc un registro,
Siendo una de los aspectos mas importances. la pirateria ° la
ffalsificacxon de marcas,, la’ ley en- estudio establecia ‘muyi;

pobremente en suiart. 16 1o que se consideraba como falsificaciénv

de marcas- asi establece quea e€sta se daba cuando se usaran marcas
que»rfueran una. reproduccion exacta de otra cuya p:opie¢adf

'estuviera ya ‘reservada Yy en la fraccidn II establecia. hué 1

: AL
estariamos en presencia de una falsificacidn cuando la ' imitacion .}

fta; ‘naturaleca que presentando una identidad ¢5§l 

 abs§luta en‘ el conjunte, aunque no  en los detalles, fuera

SUSéeptiﬁle;ae confundirse con otra marca legalmente depositada.:

:5En'zestéiseﬁtido la presente ley no aporta novedad alguna),™ a”
ié : establec1do por 1la 1ley anterior aunque si es un poco nas
amplio el supuesto de falsificacidn contenido en esta iey.

No_ se establecia en angn otro articulo. de la.. ley, ..quienes.
eran  los sujetos que podian solicitar la nulidad de un registrp
por .la falsificacion del mismeo, debia tener intereb juridico?,
ademas de éué no- se establecza plazo para:’solicitar el

procédimiento vde nulidad el ‘cual,. por _subuesto ‘tampoco - se-

contemplaba.
Por ﬁltimd‘en’la ley que ahora estudiémos se establecia que’
las - -personas consideradas culpables porf el delito de

falsificacién. cualquiera que hubiere falsificado una marca, . 0O

lhubiéfe hecho . uso de dicha falsificacién: asi como las penas
aplicables a los mismos, quedarian sujetas a lo establecido por
el cédigo Penal. Siguiendo con la deficiencla de remitirnos a
o;ro ordenamiento juridico, para aquellos que hubieren incurrido

en faltas sobre una materia especifica, por tanto no aporto mucho
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en- las cuestiones relati

caso especifico de’las

4.-CONVENTO DE PARIS.DEL 20:DE }M;:Rzoi DE 1883. -
s S . g neceéa?ko, éstablecer que . 'si bien
existe un Sﬁbito logal de»la pfépiedad industrial, tambien ‘lo
existe en el émbito infernacional y este debe entenderse-como "El
conjunto de instrumentos internacionales que establecen ciertaﬁ'
obligaciones a los estados que los han aceptado para respetat ,eh'
su territorio, determinados derechos de los titulares ex#ranjé}os~

de privilegios de propiedad industrial®. {2)

El = documento mas importante que regula el i{ggimeﬁ"
- internacional del .que hablamos 1lo constituye-"La Ccnvenéi&n de
Paris . para la Proteccion de la Propiedad Industrial” adoptada el
20 de - Marzo de 1883, esta legislacidh constituye una solucicn
eficaz para las controversias surgidas en relacion a derechos de
rtitulares en materia de Propiedad Industrial dentro de los paises
miembros, inclusive incluye preceptos que no pueden ser
legalnente infringidos por las legislaciones locales; el
proposito més claro es el de proteger las invenciones para que no
sean objeto de pirateria internacional, asi como para garantizar
privilegios otorgados, sin embargo cabe hacer notar que esto
favorece en cierta medida a ios paises tecnoldgicamente més
avanzados.
Pasare a establecer cuales eran los principios fundamentales
{2) Sepulveda, Cesar. El Sistema Mexicano de Propiedad

Industrial. Ed. Porrua. Mexico 1981.
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del Convenio, en’le relativo a los reg;stros de marca; algunos de

estos preceptos han sufrido reformas a lo largo'Ade la evoluclon

de la Propiedad Industrxal sin hah

conservado - el  fondo del ‘mismc { ‘50l ~a-las. o

necesidades de los’ paises miembros yien atencion al desarrolio de'

los mismos.

Tal y como lo estébieée”el art. 2o delftextok~oriéihal ‘dEl

Convenio, los Ciudadanos de los estados contratantes, gozaran en

e las ventajas quef las leyes"

todos 1los estados de la union

otorguen 'y otorgasen en el futuro a'los naclonales; por- tanto

tendran  1la »misma’ protecczon ¥ ‘recursos que estos, bajo . las

rgsefvas del cumpliﬁigh;qb dé las ' formalidades vy condiciones
impuestas por’. la. lggislécién Vinteriopr de  .cada estado. VSQ
establece taﬁbién éii pti?ilégio bara aquellos -que:no siendo
oriﬁndos de’ los estados contratantes, ‘se encuﬂntren domic11iados

en.ellos, por lo que no es requisito ser nacional de alguno der{

los paises miembros de la union p&ra gozar de#llosv bene[icios
que otorga el Convenio. N '
El -art. 4o. consagra el derecho de prioridad ( que ‘subsiste
ren la legislacién actual y contemplado por la LIM 5, ‘el cual
establece que toda persona que haya solicitado en su pais o en
cualquier pais miembro de la Unién. uha marca para su registro
gozara de un derecho contra cualquier tercero, de solicitar 1la
misma en cualquier otro estado miembro de la Union. sin perjuicie
de ‘los derechos de terceros; a este derecho se le did el nombre
de "Derecho de Prioridad" y es conocido actualmente con ese
nombre.

bDeberia de ser presentada dicha solicitud en cualquier otro
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pais g para ‘el caso de

L marcas 3 fecha del primer deposito,~
el caso de los paises de otrof,
onocxdos como de ultramar. Actulamente dicho

omo lo estudiaremos en. su oportunidad

qUé,es;e regularmente registrada en‘el pais cdes s

sera - registrada y protegida 'tal y < como  primero

en’los demds paises, no permitiehdosé las alterac.

en’ las marcas,

ni aquellas que fueran ébnﬁré»lémmoial"o el

'7ilicitamente ‘dna‘ marca., al momento de ser importados

'Estados de la Union

este puhto sefialando que una vez que . se
estableciao: .protec01on ‘a nivel nacional, prento ’ se.  dieron

,cuéhta flb <y comerciantes de las difibultades

'deriﬁaaés 'territorialidad del sistema de propiedad
es decir de aquellas surgidas como consecuencia de

legislaciones, lo que 1los condujo a

prom ver: la internacianallzacion del sistema.
Este tratadc pretendlo responder a las inquietudes de estas

bersonas. protegiendo los derechos industriales y comerciales.

- ;S.—DECRETO'DEL 11 DE DICIEMBRE bE'lQOS.—

Es importante citar
este Decreto, debido a que por virtud del tal instrumento, el C.
Presidente de la Republica, Don Porfirio Diaz, dio a conocer que

Mexico se adhiere a la Convencion de Paris para la Proteccion de
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la Propiedad Indu=tr1ul.v

.Este Dpcum n§ cons ituya igualmente fundamento legal del

la Propiedad Industrial' el CU¢1 al haber -

1 Senado de 1a Republica. de conformidad .con

1tuciona1tv debe ‘considerarse como ley’

3 “lo cual las aUCOrijades compecancer

=L 28 DE"MAY(S DE"1903.-

Este Decreio, igualmente'

f'promulgado durante la presidencia de Don Porfirio Dxaz. autoriza

cutxvo para “reformar la 1egislac10n sobre Patentes de

IAQéndién{ Marcas de fabrica, y demas Propiedad Industrial, con
affeg;o a-las bases que ahi mismo se senalaron; de esta forma las
T; é;incipales modificaciones que se dieron fueron las siguientes:
» Las marcas de fabrica se registrarian sin examen previo de
novedad u originalidad, sin responsabilidad de ninguna especie
para la Nacidn, ni para la Autoridad en cuyo nombre se expidan.
La tramitacién de las solicitudes sera sencilla y répida. Los
derechos por la expedicidn de titulos, no excederan al gasto que
aproximadamente originen. Cabe hacer un comentario a este
respecto, era necesario agilizar los tramites para la obtencion
de registros, sin embargo pudo resultar contraproducente, va que
al no realizarse el examen previo de novedad, efectivamente 1la

tramitacion resultaria ser mas rapida, pero pudieron haber
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surgido——invacionés .de. derechos ' de terceros ﬁropieta}ibé de
,regist;os.v ya qué al no praéticarse‘el examen pre#io. podrian
B ocSrgarse;"accidentalmenté registros .iguales o similares a otros
,fprgviépenté registrados,
~Se §On;inﬁé sefalando: que la transmisién de dominio de
cUaiquier tituls de propiedad industrial, total o parcial.'
_deberia hacerse constar en el registro correspondiente.
Las = penalidades por.delitos contra la propiedasd industrial,
se establecerian especialmente en el Cddigo Penal.
La importancia de este Decreto radica en que en el mismo se

fijaron las bases para legislar sobre propiedad industrial.

7.~LEY DE MARCAS INDUSTRIAﬂES Y DE COMERCIC DEL 25 DE AGOSTO
DE. 1903. - .
'En ‘el apo Ae‘1903r ?u;ﬁﬁte el ‘mes de Agosto, se dictJ
una nueva 1éy ‘sobre:ié }ma£ETia‘ que nos . ocupa, que viene a
derogar la hasta ese momento vigente ley de 1889; esta nueva ley
aportaba ‘un estudié m;s detallado sobre los aspectos marcarios.
Las deficiencias encontradas, tanto en 1la legislacidn de
marcas de 1889 ccmo en otros ordenamientos juridicos, hizo
imprescindible 1la necesidad de reformarlos para ponerlos a la
altura de las legislaciones vigentas internacionales, asi como de
las dimensiones que habla adquirido tanto nuestro comercio
exterior, como las relaciones industriales., Para tales efectos se
expidio el 25 de Agosto del 1903 y bajo el gobierno de Porfirio
Diaz, la "Ley de Marcas Industriales y de Comercic”, que vino a
perfeccionar la anterior sobre la materia de propiedad industrial

esta ley dio mayores facilidades a los sujetos para la obtenciocn
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de registros, entre otras aportaciones de cardcter marcario.

Pasemos a comentar lo mas reelevante scobre esta ley.

Es importante sefalar en primer término la definicidn que da
sobre wmarca, que a la letra decfa: "Marca es el signo o
denominacidn caracteristico y peculiar usado por el industrial,
agricultor o comerciante en los articulos que produce o expende
con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.”™ (3)

Para tales efectos hace una enumeracion enunciativa, mas no
limitativa de lo que podia constituir una marca. Con esto, la ley
en estudio aportaba nuevos conceptos, al sehalar que podfa
constituir una marca, citando solo como ejemplo los noambres,
denominaciones, timbre, sellos, escudos, emblemas, relieves,etc.,
entre otros, ampliandose un poco en los supuestos constitutivos
de una marca en relacicon con la ley anterior.

No distaba =aucho de 1lo pevisto por la ley de .1889,
sisplesente daba una definicidn un poco mas coapleta de lo que
debia de entenderse como marca.

-Continﬁa diciendo. la 1ley que para obtener el derecho
exclusivo de una marca era necesario obtener su registro ante 1la
Oficina de Patentes y HMarcas, cumpliendo para tales efectos con
las formalidades que sehalaba la ley; Esta Oficina se creo el to.
de Junio de 1903 ‘y es ésta Autoridad ante quien se
tramitarian los’ registros_de marcas, asi como todo lo relativo
a Propiedad Industrial.

Como se recordara la ley anterior contemplaba como 1la
Autoridad competente a la Srfa. de Fomento, pero a partir de

(3) Ley de Marcas Industriales y de Comercio. Mexico 1903.
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11903, esrlé oficina citada anteriormente la encargada de los
tramites de 1la materia que nos ocupa, innovacion hecha por la
ley de 1903.

Los requisitos para la obtencidn de un registro marcario, se
sefialaban en el art. 3o0., estableciendose como siguen.

Ademds de la solicitud, se deber{a presentar una descripeicn
de la marca, sehalandose las reservas que de ella se hicieran.

Se seflalaria el nombre del propietario, nombre de la fdbrica
o negociacicn, ubicacion de la misma, asi como los objetos a los
que Be fuera a aplicar la misma. De la hoja de solicitud se
deberian de anexar 2 copias. Los requisitos contenidos en 1la
hoja de solicitud no sufrieron grandes cambios, ni innovaciones
en comparacidn con la ley anterior.

Unvcliche de la marca, asi como 12 ejemplares de la misma;
como BSe recordara en la ley anterior solo se presentaban 2
ejemplares de la marca, ademas de que no se requeria el anexar
copias de la documentacién, mientras que en la ley que ahora
estudiamos, si se necesitaba.

Todo mexicano o extranjero podfa solicitar el registro de
una marca por sl o por medio de un tercero y para tales efectos
era necesario presentar una carta poder firmada ante dos
testigos, teniendo la facultad 1la awutoridad de exigir la
ratificacién de las firmas de dicha carta. La tramitacidh en
nombre propio o por un tercero, ya era contemplada por la ley
pnterior. pero es de tomarse en conslideracidn de que ya no se
condicionaba el otorgamiento de un registro de marca en México a
los extranjeros, a la obtencidn previa de un registro en su pais

de origen.
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Es . imborﬁante sefalar qué'ei artiéﬁl; 5o0. gefalaba cuales
eran los supueétqs que no podfan  céhst;tuir una marca y eran
los. siguientes: yéquellos;nombrés Vo>~denominaciones genéricas,
todo aquelle que fueran- contrs la morsl o las buenas costumbres o
a ' las ‘leyes prohibitivas! asi comojfodo aquello que tendiera
a ridiculizar ideas, personasvu objétcs dignos de consideraﬁioﬁ.

‘Las armas, eécudos o emblemas nacionales o extranjeros tampoco
podian ser susceptible; de ser registrados como marca.

Y por ﬁlﬁimo los nombres, firmas, sellos y retratos de
particulares sin su consentimiento.

Con esta lista se amplian los supuestes .que no podian .Ber
registrades como marca, aportando nueves conceptps -a la
legislacicon y no contemplados por la anterior.’ :

El plazo para’ renovar un registro'efa dé” 20" ahos; el no .
realizar dicha renovacién,rno 15p1iéabaﬁpgfdé;'loé derechos sobre
el registro, simplémente se ‘tend;ia la obligacidn de pagar
recargos sobre los‘déreéhos fiscales normales, ademas de no
tener ninguna aceidn pénal contra los terceros que indebidamente
usaren o falsificaren ia marca.

c0nsideror un ~ avance el heche de dar un plazo de vigencia
determinado a - los registros de marca, aunque este fuera tan
amplio, va que como se recordara la ley anterior le daba a 1los
registros una duracidn indefinida.

Los derechos sobre el uso de una marca empezar(an a surtir
sus efectos desde el dfa en que se presentara ante la Oficina de
Patentes y Marcas la documentacion respectiva,

' El art.8c0. sefalaba el derecho de prioridad que anteriormente

: . v
tocamos, al mencionar que las marcas solicitadas en Mexico dentro
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de los 4 meses siguienées al de habar sido sclicitadas en algin
pais del extranjero, se considerarian gomb.'si 'hubieran sido
registrados en 1la  fecha  en qué se SOIicito 'én el -estado
extranjero 'y siempre que se le reconociese. a ﬁéxico. este’ mismo
derecho. - Recordemos 1la adhesion deiMéxibo a la Convencidn de
Paris.

Las marcas registradas deberfan de 1llevar ostensiblemente las
siguientes leyendas: "Marca Industrial Registrada" o “Marca de
Comercio Registrada", o bien sus abreviaturas y de acuerdo a los
sujetos de que se trate, industriales o comerciantes.

Este es el primer antecedente encontrado para lo que ahora
conocemos como la l=yenda de 'Marca Registrada" o sus
abreviaturas, cuya inscripcién es indispensable en todos los
productos cuya marca este legalmente registrada, ademas de ser
otra innovacicn importante hecha por esta ley.

continda diciendo 1la ley, que el registro de una marca _se
haria sin previo examen de novedad, solo bajo la responsabilidad
del solicitante y sin perjuicio de terceros; la Oficina de
Patentes y Marcas, solo harfa un examen administrativo de 1los
documentos que se presentaran, con el fin de comprobar si 1los
mismos se presentaron completos y llenando los requisitos que
senalaba la ley; continda la ley estableciendo que no se haria un
examen de novedad con el fin de agilizar los tramites vy tal como
lo contempld la ley anterior, sin embargo, sigo considerando que
esto pudo crear conflictos de diversa indole, tal y como vya
se manifestd anteriormente; esta ley solo sigue las directrices
sefaladas por el Decreto del 28 de mayo de 1903,

En el art. 8o. encontramos los antecedentes de lo que hoy
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conocemos;iCQn:elinombfehdé “oficios", girados por la Oficina de
Péténtés y'Haréés 9 15§ cﬁales son los documentos girados por la
Anfnr*dad‘nar$ hacer saber al interesado de alguna deficiencia en
zu  soliecitud, o bién si su marca caia en los supuestos
considerados como prohibitivos por la ley para la concesidn de un
registro, Otra innovacién hecha por la ley en estudio y en
beneficio sin lugar a dudas del solicitante.

La Oficina expediria el certificado de registro de una marca
que constitufa el titule que acreditaba el ‘derecho al uso
exclu%ivo de la misma.

Laé marcas registradas podian transmitirse o enajenarse como
cualquier otro derecho, tal acto deberia de ser registrado ante
la Oficina de Patentes y Marcas haciendose constar el nombre del
adquirente; 1la no registrabilidad de la transmisidn traia como
consecuencia el de no producir sus efectos contra terceros.

Este tipo de transmisién de registros no fue contemplada
anteriormente y aunque por esta ley es tratada muy brevemente, se
empiezan a considerar ya, las transmisiones de derechos marcario.

Cuando el registro de wuna marca se hubiere hecho en
contravencion a las disposiciones de la ley, se produciria la
nulidad del mismo, asi como en el casc de que la marca hubiere
sido registrada por otra perscna coh anterisridad; la accidn de
nulidad de ese registro carrespondia a aquel que se sintiese
perjudicado en sus derechos. asi como al Ministerio Pdblico, en
los casos en que hubiere interés general.

Es precisa la ley, al sefnalar quienes tenlan el derecho a 1la
accidn de nulidad, aunque este procedimiento no aporta mayores

detalles en 1la ley, y como se recordard en la anterior sblo
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se éstablecia que los registfﬁs'otorgédésren contravencicn a la
misma. serfan nulos sin establecer mayores  detalles asi como
aquellos que‘fueran iguales'd similares en grado de confundirse
con otros.

Es importante senalar que la ley de 1903, en su capitulo II,
va incluye un apartado especifico de penalidades, no
remitiendonos a otro ordenamiento juridico como lo hacia la ley
anterior; esto puede significar un grado importante de avance, al
considerar los delitos de propiedad industrial de tal naturaleza
que era necesaria la creacién de un apartado especial de
penalidades, sin remitirnos a otro cddigo, aunque este fuera
especialmente de penas y de medidas de seguridad.

Por ultimo debo sehalar que la presente ley en su articulo
860. transitorio establecfa que la misma comenzaria a regir el

l1o. de Octubre del ano corriente, o sea 1903.

8.- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE
1903. -

En virtud de las facultades concedidas al Ejecutivo Federal
por Decreto, se expidid el 24 de Septiembre de 1903 el Reglamento
de la Ley de Marcas.

Este Reglamento sefalaba entre otras cosas las siguientes:

Para cada solicitud de marca se formulard una solicitud
independiente de cualquier otra; se expediria al interesado un
acuse de recibo de los documentos entregados ante la Oficina de
Patentes y Marcas.

El certificado de registro deberfa contener ademds de lo

prevenido en la ley -el nimerc de la marca, ~fecha y hora en que
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‘Ia'solicitud, mbre del titular, Zel sello de 1a

se’ presentd

de 1a ‘marca: registrada y una descripcion de

©en caso de extravio de este documento. el interesado

'tafl se’ expidiera a su costa. una copia de 1a
dﬁédﬁenta;;dn:déi registro. ’

‘ para el caso de solicitar la renovacion de una marca. era
necesario solicitar la misma dentro de los 6 primeros meses del
dltimo afio de vigenciSS de la marca; si la renovaciéh no era
solicitada en tiempo, lo Unico que se produciria serfa el pago de
recargos sobre los derecho normales y tal y como lo manifeste
anteriormente, sin embargo el Reglamento tampoco senala si existe
un plazo para el pago de recargos o es que se debe entender que
después de los 20 anos de vigencia, podia renovarse un registro
en cualquier momento con la uUnica condicioh de pagar los
recargos? ; considero que se debié de establecer un plazo para
este derecho, con miras a que otra persona interesada en la
marca, al ver gque no se solicito la renovacidn de la misma dentro

del plazo normal ni dentro del plazo de gracia, el la obtuviera

a su costa y para su uso en el mercado.

9.~LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y DE NOMBRES COMERCIALES DEL 26
DE JUNIOC DE 1928.-
Una vez traspasado el perlodo de la Revolucidn
Mexicana, se expide en el pais la Ley citada en la que se pueden
apreciar diversos aspectos con toques modernos sobre la Propiledad
Industrial no obstante ser muy parecida, en buena parte, a la Ley
anterior de 1903.

contenia algunas novedades, tal es el caso, por citar solo
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alguno, del ‘establecimiento’ por primeré vez de la poéibiiidad de
declarar el uso obligatorio de una marcarparé ciert; tipo . de
mercﬁncias, pero vayamos a su- estudio profundo'y comparativo.

No contamos en.esta ley con uﬁa definicion concreta de lo que
se deberia de entender como marca y tal y como lo establecian
las leyes que precedieron a esta, sin embargo de acuerdo al
Maestro Nava Negrete, nos da una definicion de 1lo que pudo
considerarse como marca, asl tenemos lo siguiente: "Una marca es
el signo o medio material distintivo que este usando o quieré
utilizar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir
vy denotar la procedencia de los articulos que expenda, fabrique o
produzca.” (&)

En realidad no varia mucho de la idea plasmada =n la ley de
1903.

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtenia mediante
el registro ante el Departamento de la Propiedad Industrial;
considero que lo unico que sucedio aqui fue el cambio de nombre
de 1la dependencia autorizada para realizar 1los tramites de
Propiedad Industrial, ya que como se recordara, anteriormente el
tramite era llevado ante la Oficina de Patentes y Marcas. .

De acuerdo con esta ley, podfa constituir una marca: los
nombre bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general
cualquier medio material que fuera susceptible por sus caracteres
especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trate de
aplicarse de los de su misma especie o clase.

(4) Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrda.

México 1985. Pag. 76.
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Enkél art.bﬁo.rde esta ley, se enumeran-los supuestos que no
‘ﬁbdfan: ser registrados como marca Yy en tal disposicidn se
"agregan algunas fracciones a las ya contempladas por 1la ley

;ntgrior. asibtenenos que se adicionaron a las prohibiciones: Los
_nombres de usc comun, envases del dominin pﬁblico, el emblema de
la  Cruz Roja, una marca igual a otra previamente registrada, o
bieh parecida en grado- de confusidn, ademas de las ya
contempladas por la leyAanterior.

Los requisitos para obtener el registro de una marca, fueron
mas precisos que en la ley anterior, asi tenemos la presentacién
de 1la solicitud ante el Departamento de la Propiedad Industrial,
a esta se le adicionaron los siguientes datos, ademas de los ya
establecidos por la ley de 1903, asi tenemos: la fecha desde la
cual se empezo a usar la marca, sin interrupcioh en la
Repﬁblica. domicilio del propietario de la marca, el domicilio
-‘en el Distrito Federal para recibir notificaciones, y 1la
descripcio’n de la marca por triplicado.

He querido establecer de manera especial, que tambi€n se
adiciona como requisito en la hoja de solicitud el sefalar de
manera especial: "Los articulos a que se va a aplicar la marca,
designando estos de manera concreta'"; para estos fines., el
Reglamento de la ley establece por primera vez una clasificacion
de articulos compuesta por de 50 clases, no siendo esta
limitativa, sino que permitia en la clase 50 incluir articulos no
clasificados. De esta forma el solicitante debteria encuadrar los
articulos que pretendia amparar con su marca en alguna de las 50
ciases, no pudiendo solicitar mas de una clase por solicitud.

Esta es otra de las importantes innovaciones hechas por 1la
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ley que ahora estudiamos. -

El ‘examen admihis;rati?oiéontémpl$d§fpar la ley de 1903, es
tratado tambien por esta ie&}ilolguéif pérmitia a la oficina
encargada de la tramitaci&b.'yéfiéicsr qué todos los documentos
estuvieran en orden y completos.yééﬁaiandose en la hoja de
solicitud una 1lista ¢ inventario de los documentos que se
acompafiaban a la misma.

Otro punto importantisimo contemplade por primera vez por
esta ley es el "Examen de Novedad ", este sigue siendo practica
inevitable en la tramitacion de cualquier registro de marca,

encontrando su primer antecedente en esta ley de 1928.
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_se: ihéluye_ un

Unaﬂ

wat en adminis;rativ" se p ocedia a hacer cuna’.

averiguar .83
fexistia otra igual -] semejante a la que se trataba de registrarﬂ

de tal manera que tomadas ambas en su uonjuntu .&. ‘atendiendo. a

los‘ elementos r_f-rvaﬁos. pudieran: confundirse con otra ya
reglstrada. en'céso de ‘encontrarse algun; de- estas marcas se le
notificar;an al inter==ado las marcas ccnsideradas como objecion‘
para que : una . vez 'cnsu;:adas la= mismas,  manifestara lp
qﬁe “su dérecho conviniese.fh

Lo important= d= =te E"am < Novedad radica en que por vez

primhra se hace una bu:aued antecé&éntes de .. los registro
existentes  pasa - saberilsi. existia o-no.alguno similar o dgual

pfeviamente registrado*'quawVpudleta ser impedimente para el

otorgamiento - de uno postéfior'en ﬁefjgicio de la propiedad de
otro - sujeto; por tanco consxdero ura -importantisima innovacidn
este punto y ne considerado anceriormente en ninguna otra ley.
Otro  punto:: que éonsidero’dé éingular importancia es el
relativo el sistema atfibutiﬁe-declarativo d= adquirir el derecho
sobre una marca, -que-de acuerdo "al - Dr.David Rangel Medina lo
establece ‘de la siguients manera: “Desde lusgo que se adopta en
cuante al modo de adquirir el desrechce sobre las marcas, el
sistema wixto. atributivo-declarative, pues ademds de clorgar el
derecho exclusive al registrante de la marca. tambi€n se reconoce
e} uso de la marca como fuente de derecho scbre la misma.'(5)
Esto significa que no sélo se le reconoce el derescho al uso

: : : [4
exclusivo de una marca al que asi lo solicitase, sino tambien a
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“uso 'obligatorio de ’ las

naturaleza, origen‘

qug 'por su

de  acuerdo

Este_uso era éélo para determinadas ramas,
‘ a;zériterié de la Autoridad responsable.

ﬁ‘Al igual que lo establecido por la ley anterior, se preveia
&l derecho a "ejercitar las acciones de nulidad contra los que
astuvieren usando fraudulentamente una marca, previamente
registrada.

Al igual que en la ley anterior se prevee el derecho de
transmitir la marca registrada; dicha transmisidn o ‘enajenacion
tenia que ser registrada ante la Oficina, de lo contrario no
producirf{a efectos contra terceros.

Era nulo de pleno derecho aquel registro que hubiese sido
otorgadd en contravencidn a las disposiciones de la ley baje la
quée se OLOTERo.

(5) Rengel Medina, David. Tratado de Derecho Marcaric. Ed.

Libros de Mdxico, S.A.. Mexico 1960. Pag. 36,
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”ontinua -vigentn 13 dispos;cion de poder perseguir los

delitos contra la -acion, imitacxon 0 uso ilegal de marca,

alsifi

innovacion de la ley. el Departamento de

la Propiedad Industriul emitiara la declaracion administrativa

En cuanto a la vignnfia de la marca. ééta coht1nuo siende de
,20 anos, con la variante de hacar la renovacion 'correspondiente

uada 10 anos. sancionandose la falta de dicha rencvacidn con la

caducidad del registro de marca;ren el caso de que esta no se
ibusarafen Ql lapso de 5 ahos cbnsecutiﬁos.'se extinguia el derecho
; ﬁgéos:jéue:rantes :de vencerge ‘dichg plazo se renovara
'exboniéndssé las causaé que iﬁposibilitaban la explotaciéﬁ de 1la

cmisma,

‘LES” importante comentar. que ‘ésta’ ley sigue reconociendo el

derecho de prioridad, pero ampllandose el plazo para solicitar
: gl’mismo; como se recordara anteriormente el plazo era de 4 meses
'qontadés a partir de la fecha de su solicitud en cualquier
otro | estado’ miembro de la Unidn, esta ley establece como nuevo
plazo el . de 6 meses, y dandele €1 mismo tratamiente que la ley
anterior:

Ei titular de una marca registrada, tenfa la obligacién de

emplear las leyendas de registrabilidad ostensiblemente sobre el

producto.. amparado” por la marca v tal vy como lo preveia la ley

ahtérior,~sin‘la cual el registro no produciria efecto alguno.

’
La  obtencion del registre d2 una marca podia tramitarse por
el interesado, o bien a nombre de alguna persona, requiriendose
para tales - efactos la exhibicidn de un documento de poder

detidamente -firmado y ante 2 testigos: cuando se solicitara mads
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de un registrb afncmbrexde una sola persona, en cada solicitud se

deberia anexar un documenco de poder en. lo particular. es.;

un documanto de poder -por cada tramite de
tratamiento se daba para el resto de la documentac

solicitud, aunque se tratara de la misma ‘m

solicitante; cada solicitud seguia un,c;amit e ) parttéular -
por tantas clases se solicitaran,

Esta ley comenzd a regir desde el ‘1 de Octubre de 1929 y'

desde esta fecha quedaron revalidadas las marcas, y demas actos
de la oOficina de Patentes 'y Marcas relacionédos con la materia de’
Propiedad Industrial cuya revalidacion debio haber sidov
solicitads de acuerdn ~a lo establecido expresamente por la ley
para estos cagos; por: tants se deroga la ley del 25 de Agosto dé
1903, y cualquier.otra disposicion que se oponga a los preceptos
de la- presente ;ey. ési'tambiéh se facultd al Ejecutive para

expedir el Reglamento,ééspectivo‘

10:.-REGLAMENTO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1928.-
Considero importante
mencionar el presente Reglamento en virtud de - contener alguhas
disposiciones mas bien de caracter  sustantivo que de tipo

reglamentario de la Ley de 1928.

1.-LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE
1942, -

Despues de catorce anos de vigencia de la la ley promulgada
en el ano de 1928, asi como de su correspondiente Reglamento,
sobre Patentes de Invencion., Marca., Avisos y Nombre Comerciales,

era necesario codificar todo lo que se encontraba contenido
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integramente en el ﬁoncepto de Probiedad Industrial, asi misﬁo
'se requerian con apremio las reformas que aconsejaban, tanteo la
experiencia nacional, como la internacional.

Esta ley conservaba en lo general, los sistemas y principios
fundamentales de las leyes anteriores y en la misma se precisan y
definen claramente los derechos relativos a 1la Propiedad
Industrial, para adecuar en forma correcta los intereses de 1los
titulares de estos y del piblico en general.

Esta ley tambien toma en cuenta los principios universalmente
admitidos de la “Convencion de Paris", que anteriormente
tratamos.

Tal y como lo establece la Exposicién de motivos de la ley en
estudio, 1las disposiciones relativas a la Propiedad Industrial
protegen y defienden las concepciones o creaciones intelectuales
de 1los inventores y aun cuando en el caso de las marcas no se
esta frecuentemente ante verdaderas creacicnes intelectuales,
estos signos tienden en realidad a defender los resultados de 1la
actividad industrial del productor, impidiendo las confusiones.

Es durante 1la presidencia de Manuel Avila Camacho que se
expide la Ley de la Propiedad Industrial, la cual pasaremos a
estudiar en comparacidn con las leyes que la precedieron,
comentando a la vez las innovaciones aportadas por la misma; en
el caso de las disposiciones que sean casi copia de las
contempladas por las legislaciones anteriores, me limitare a
citar sdlo la idea fundamentel, de modo de evitar repeticiones
innecesarias.

Para empezar, la marca se establecia de la siguiente forma:

".... los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y
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clase”.(6)

.'97 de'la Ley

Tal ' precepto se encuentrs plasﬁédd'en ei ar
én estudio. ‘ ‘

Podian igualmente constituir una marca las rézones sociales
de flos comerciantes, cuando estas no fueran descriptivas de los
‘productos que vendieran o de los giros que explotaban; los
emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las
mercancias que vend{an.

Es importante destacar el hecho de la prohibicién como marca
de los medios o signos materiales que fueran descriptivos de los
articulos a los que se fuera a aplicar la marca y que veremos a
continuacidn.

Con lo anterior, se determina con cuidade cuales son las
denominaciones o signos susceptibles de registro como marca y
cuales son aquellas que no podian ser otorgadas como tales por
impedirlo consideraciones de orden pﬁblico.

El art. 105 de la ley establecia las prohibiciones para los
registro como marca; en tal disposicion se contemplaban las
siguientes: Los nombre propios, técnicos o vulgares de los
productos, o las denominaciones genéricas y sus traducciones,
cuando se pretenda amparar articulos que esten comprendidos
dentro del género o especie a que corresponda tal nombre o
denominacion.

{6) Ley de la Propieda Industrial. México 1942,
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Los nombres queréé haysgbhéghﬁ d; usércéﬁdn}flds:enﬁésé$v§ug
sean del dominio pdbliéo; ;o$;coi§féézéi§i§a§g. #6@0 10 contrario
a la ‘moral y a lasfbuéﬁés‘éostﬁﬁbfgs.;”lasi:éfﬁaég éscudﬁs ‘y'
emblemaé nacionaies v Aéilbs esﬁados dé'lé 'fedefaéiénf siﬁ el
respectivd~consentimieﬁtq, 1o§ npmbreé, fi}m;s, seilos y reératbs
dekéersonas sin su‘autor;zacién; las denominaciones geogrificas.
los signos_o'denominaciones susceptibles.ae engaﬁar al’ pﬁblico.

“una marcai que sea' igual o  parecida . a. otra an;eriofmente
ragistradag"laszﬁélabhas>de_lengqa5 vivas extranjeras cuando a

v los *abt{culosfa%los'que,sé pretenda. aplicar sean elaborados en

supuestbsrprohibitivcs de ser registrados como

f:o"hé, querido . mencionar por separado el

“fraceidn IV . que a la letra dice: “Las

‘dénominaciones o frases descriptivas de los productos

‘'que” ﬁratah~ qé ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos

ééiifiéatiyos b gentilicios. Una denominacidn descriptiva, no se
Cohsider;fa distintiva  por ‘el 5410 hecho -de que ostente una
- 6rtografié caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier
idioma™: ’

Por primera vez enbla 1egislacién marcaria se establece este
tipo de'~prohibicigﬁ; porqué tal y como se ha establecido 1a

evolucicon “'de la 1egislaci5n. no nos habiamos topado con este

dﬂ'fsupuesto;‘en los antecedentes nos encontramos con  lo

':COntrgfio“al ﬁébéﬁée establecido que para que una denominacion o
sigﬁo’ fqera ‘considerado como marca la misma deberia de ser
rélativé “a .la clase de productos a los que se jba a aplicar;

‘considero este tipo de innovacion muy acertada al no poder
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constituir a‘marca. cualquier signo relativo.a lalciase de los

productos

f‘ 'Elfcfaﬁite;

sa;;Sfa#ien
efeé£654‘ sé5‘:ésta$1eéiah,~eﬁi‘
cor;espondient;; el escrito era por
el nombre 'y domicilio -del’ so;ic
‘establecimiento, descripeidn déflé
reservas que se hicieran de 1afmisﬁa.:‘ ".12

ejemplares de la misma y.la fecha;déSdé‘ia'qﬁe se empezo. a

la marca.
No' se podfan . reservar . com
aparecieran en los ejemplares de ella exhibidos;

de solicitud.

realizarse en
nombre propic o por medio de un apoderado} ehi€éi”ca;6,déBerié de
presentarse ' un documento de poder, firmado ante dos testigos, 'y
en el caso de extranjeros, no se requeria que dicho documente
estuviera legalizado.

Se continda la disposicién de declarar el usoc obligatorio de
una marca, cuando asi lo requiriera la naturaleza del producto
en relacién con la economia nacional v el inCerés pﬂhlico.

Cabe hacer mencién de 1n aitado por la ley en cuanto a que
una vez otorgado el registro de una marca , amparando ciertos
articulos, de acuerdo con la clasificacidn nacional, este listado
de articulos no podia aumentarse, pero si disminuirse, pudiendose

claro estia, ampararse todos  los  arricnlos establecidos en una
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sola clase . g

Es imporcante senalar que para la solicicud de un registro
de marca. era nncesario encerar los derechos corraspondientes a
‘tal ‘premisa, en la ley de 1928 lera’ necesario pagar los mismos a
mas tardar 3 dias despues de solic1tada la marca para registro;
“la’” ley de 1242 amplia el plaho para pagar a 5 dfas, en realidad
no o ara. micha en. . lo que sa anmenpahn el plazo, sin embargo
es impoftante hacer tal'obséPQaci5B.:>

En lo relativo al éxéhen admi istrativo.> este sigue

practicandose tal vy como lo estableci la 1ey~anterior. igual es

el caso para el exanen de novedad mpqr;antisimo para. la

6btencién de una marca. :

Ya en la ley. de 1903 se éstabie e bb 8 docuﬁéntas en .los
que- ‘se le notificaba al 1nteresado r gistro de una marca,
las anomalias tanto de . su sollcitudbcomo en lo relativo a la
tramitacion de 1la misma; en ;a ley de 19&2. asi como en la de
1928,  se sigue contemplando. la emisién de estos documentas, Qque
hoy conocemos con el nombre de "Oficios"; en tales escritos,
expedidos por la Autoridad, se le notificaba al interesade la
falta de algﬁn documanto, .o bienr la existencia de marcas
anteriores iguales o similares a la que se queria registrar con
el fin de que se cumplier;rcop los requisitos, © que se
manifestara lo que a derécho conviniese a los intereses del
propietario,

Estos "oficios" tenian establecido un plazo dentro del cual se
tgnia que dar cumplimiento con el requerimiento; de noe cumplirse

dentro del plazo, se tendria por abandonado el tramite de la

solicitud.
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;uso'exclusivo de una marca se.. acreditaba por

respectivo. que era expedido en - nombre - del

numerc‘ del

: nnmhra~ del titular. asi . como. su

‘dbmiéiiio:;; c mpaﬁaria una descripcidn de la marcé vy una

etiqﬁgta-vde* 1a 'misma.LV
- Lé fécha legal era-la qﬁe correspondia en el orden de pagé
de. la Eblicitud: tal premisa es diferente de acuerdo con 1la
1egislacién vigente y tal y como lo establecere en su oportunidad.

Para el caso de la prioridad, esta sigue siendo de 6 meses
contados a partir de la fecha de su deposito en el extranjero.

La marca tenfia que ser usada tal y como se habia registrado,
cualquier variacion a la misma, seria objeto de otra solicitud.

Las marcas regigtradas deblan portar ostensiblemente las
levendas de "Marca Registrada' o sus abreviaturas.

El plazo de virencia de un registro, se redujo a 10 agos, en
comparaci&n con la ley anterior que para tales efectos fijaba un
plazo de 20, solicitandose dicha rénovacion dentro de los dltinos
& meses anteriores al vencimiento de cada plazo.

Las marcas registradas podfan transmitirse o enajenarse,
cumpliendo las formalidades establecidas por la legislacién.
produciende salc efectos contra  terceros las aque hubieran
sido registradas ante la Secretar{a de 1la Economia Nacional.

La declaracion de falsificacién. imitacidn o uso ilegal de
una marca registrada, se harla administrativamente por la

Secretaria de 1a Economia Nacional, de oficio, o a peticicn de
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parta o del Minigtaria BORYice interes 1a
faderac1on.

Ouisiera establecer : ‘tél‘ Ejecutivo

Federal’ 1a facultad para el senalamiento dn los derechos fiscales

que &ge causaran por 105 d;versos conceptos que lé~ mxsma ley

”_n esta lev, pr

establecia’’ om1tiendose eptos que fijaran o

detﬂrminaran los mismos."a fin d‘= que se incluyeran todas las
g disoosiciones fisc:les €n una tarxfa =qu1tat1va vy proporcional
'que puediera ser moditi.ada con oportunidad :g1- Yas_circunstancias

lo: demandan

Quise dejar como - punto flnal 1a 515uiente cuestion- a fin de

; qu= sa resolvinran &n forma mas —xpedita las roncroversias entre

los particularesr y la’»admlnxstra:ion. relacionadas con la
aplicaci&n de esta ley. se suprime‘el pfoéedimiento relativo al
-Juicic-especial de revo:aciénA}'dé:tal'suerte que una vez agotado
el recurso de reconsideracion administrativa, en los casos
- estableidos por la misma ley, no habra otro medio de 1mpugnac15n
de 'las resoluciones administrativas que el extraordinarioc de
juicio de garantias.

Por lo anterior paso a exponer lo siguiente.

En el caso de que el solicitante no estuviera de acuerdo con
la negativa de su solicitud, podia recurrir tal resolucidn por
medio del procedimiento parz obtener 1la revocacion de las
resoluciones administrativas; esto se daba de acuerdo a la
siguiente hipétesis: de acuerdo al examen de novedad, en el caso
de «que la marca que se solicitase a registro tuviera alguna
anterjoridad igual o similar que impididera su concesién. se le

notificaria al interesado de 1la existencia de dichas
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ancerioridades a fin de que consultara las ‘mismas y manifestara

m dificando

-la-marca, para asi lograr
ntre festaiy:’ 1as~anterioridades. se procedia a

encontraban nuevamente

51 se

de 1942,
negativa de un
registro de m i 7‘ 3 i tal disposicion 1la

.
en - este  momento solo

mencionare ’que 1a quel recurso se debe a la ley
de x942.  !
12. “REGLAMENTO' ‘ DE '1942.-

- Con esta fecha se
expide el Reglamento de ﬁé,Lgyfdé;1a éropiedad Industrial de 1la
misma fecha, en el cual,éeiéSCBBieceh élgunos puntos reelevantes
que pasc a comentar.

El art. 71 establece que en la descripcioﬁ de la marca se
expresarén concretamente los productos que va a amparar, no
debiendo comprenderse en una misma solicitud, articulos que
pertenezcan a mas de una clase de las que se enumeran en el
propio Reglamento, estableciendose para tales efectos 50
clases de articules y tal y como se establecieron en la ley
ahterior.

En lo relativo al documento de poder, solo era necesario
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-.aéreditaban las facultades del

solicitud =

1.Diario.
Marcas, qﬂe vino

Diciembre

da»lgqé. comentada anteriormente; ‘La nueva- entro en vigor  un

fdlé;désnués de 'su publicacion. :
En tanto se expedia el nuevo Reglaﬁenté.‘gérféépaniencé.éjlar
nueva Ley, se aplicé el Reglamento correééond#énté1 aE,ia iéy .
abrogada, expedido el 31 de Diciembre de 1942. ‘ 7
La Ley que ahora comentamos regulé el otorgamiento ,Ae las
Patentes de Invencién vy de Mejoras, Certificados de Invencio%. el

Registro de Modelos vy Dibujos Industriales; el registro de

Marcas, las Denominaciones de origen yv los Avisos y Nombres

Comiireiolus s gl come Lo soprosifn de la Competencia Desleal  en
relacion con los derechos que dicha ley otorga.

Pasaré a comentar los puntos innovadores apertados por 1la
nueva ley.

Esta ley reconocio las marcas de productos y de "SERVICIOS",

Una marca pod{a constituirse por denominaciones o signos,
suficientemente distintives, asi como cualquier otro medio

susceptible de identificar los productos o los SERVICIOS a que se

apliquen o traten de aplicarse, frente a otros que pertenecieran
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a'la misma eépgcie o'clase.

Tambien podian constituif una m$rca los nombres comerciales
y-las razones #ociales cuando los‘mismos no sean desériptivos de
los - productos’ o .servicios a ibs que‘se quiera aplicar l; marca;
tampoce déscriptivos del giro de la empresa. "

En-~ realidad ‘1o apuntado anterlormente. no varia mucho de’ 1o

‘estnblecido por la ley anterior -de 1942. sin 'emBafgd;

N importance seﬁalar el concepto. de SERVICIOS incluido

Ouiero _sefalar " a _manera

estableCidas Sporsila-ley para
marcario, tomando por supuesto en cuenta 1o establecido por  las
;e&gsi anteriores: para tales efectos_elrgrtA 91‘de la nueva ley
séﬁa}a como supuestos no registrables como mafca, los siguientes:

Los nombre propiocs, tébnicos o de uso comﬁh, las palabras
genéricas de los productos o servicios que se traten de amparar,
los envases que sean del dominio publico, las denominaciones,
figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que se
traten Aa  prategar; una denominacidn descriptiva, no se
consideraré original por el sélo hecho de ostentar una ortografia
caprichosa.

continda diciendo la ley, las letras, numerocs Yy <colores
aislados, los escudos, emblemas y banderas de cualquier pais sin
84 autorizacién. signos o punzones oficiales, monedas o billetes
de banco, condecoraciones y medallas reconocidos oficialmente,

seudonimos, firmas, sellos y retratos de personas sin su
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vautoriZacioﬁ. :xtulos ‘:qé obras li;erarias. ‘arti{sticas. o

cientificas. 1as palabras simples o. compuestas derlenguas vivas

‘extranjera ,,las denomin ciones, geograficas. los mapas, marcas

identicas v Darecidas anthriormente rezistradas y vigentes; las

‘denominaciones.

xignos ‘o figuras susceptibles de engahar al

'_publico todo’ 10 contrario ala moral 'y las buenas costumbres, vy
por ultimo ia tradqccion “a otros: idxomas de palabras no
registrablés;,i : v

Lé:,solicitud de registro de una ‘marca se tramitaba ante la

Secretar{a de Industria v, Comerc:o e incluira nombre, domicilio y

'nacionalidad del sollc1tante. ubxcacion del  establecimiento,

fecha ‘de’ " primer- de la marca,.,descripcién de la marca,

reservas "da “la misha5 lxstado de articulos o sefvicios que '.se

pretendan amparar con. la marca no pudlendose aumentar los .mismos.

Como se vera e

este tipo de informacion no varia’ mucho en relacion
con ‘lo establecido por la ley abrogada. C . ;
El art, 116 establec1a "La Secretarla de Industria y Comercio
podra establecer. medianue declarator1a y oyendo previamente al
presunio afectado y los organismos represéntativos de los
sectores interesados, que se amparén por-una sola marca los
prcductos elaborados ¢ los servicios prestados para un mismo fin
por un mismeo titular, que en uno u otro caso sean sustancialmente
-iguales, esto es que - scolo difieran en caracter{sticas
accidentélés".(7)r
Esta medida es una innovaci&h he;ha por la ley estudiada,
tandiente a. avitar emﬁ1aar varias marcas para distinguir

(7) Ley de Invenciones y Marcas. México 1976.
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productos”™ "o servicios 7 ‘que 'solo’ ‘difieren ~ éntre “si, en

‘caracteristicas accidéntales, no variando en realidad en aspectos ’

. : - >
sustanciales; este- precepto tiende a evitar una repercusion en la

“economia del pdblico consumidor, que es el destinatario absoluto

de un . articile o servicie, nue en realidad no- adquiria algo
‘ 7’
novedoso- y- por. “lo. mismo mas -caro, sino que se estar{a en

presencia‘:de: 'un . -articulo’ escencialmente igual a otro que.ya

ise comerciéliza“y ‘gs cqnocido bajo otra marca, siendo  peor

supuesto. de -un mismo productor o prestador de servicios.

3 En;‘relacion ’alyuso obligatorio de las marcas, tenemos . una

e RO B E .
. 1mn0rtante innovac‘nn. Primpramente se establece en' el art.117°

nAaYa ThAr e sfe ctivo "de’la’ marca, i rci 1izacion'

:,dnl producto o servicio que proteja, en volumenes Y. 'ccndiciones

.que correspondan a una efectiva explotac1on :omﬁrcial a juicio de

la Secretaria de Industria y Comercio".(B8)

Los  pradictos protegidos  con marcas registradas deberan
llevar ostensiblemente 1las leyendas "Marca Registrada"™ o sus
abreviaturas: de lo contrario no se podrd ejercitar accion alguna
contra quien este usando la marca ilegalmente; en los productos
nacionales, se deber3 incluir la levenda "Hecho en Meéxico", ambas
leyendas tambien deberan aparecer en las etiquetas; por razones

(8) Ley de Invenciones y Marcas. México 1976.
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el uso

’
tambien

;égistréda o 'no; para tales
Blice se ‘deberfa de oir
se;debérié de declarar tal heche y ser
iéi;l;dé 1; Federacich; esta medida

s thfbdﬁctos “que estuvieran callendoc

aquellos® considerados como

uiente:"Toda marca de origen
.corresponda a.una-.persona fisica,
que este estinada a. -amparar articulos

,féb;icédos g producidos en Territorio Nacional debera usarse

‘ vinculada a una marca orzginariamnnte registrada en México.(9)
. ‘. Ambas marcas deberan usarse de manera igualmente ostensible.
Art. 128 "Los actos, convenios o contratos que se realicen o
celebren con motivo de la concesicn del uso oneroso o gratuito
de.una marca registrada originariamente en el extranjero, ¢ cuyo
titular sea una persona fisica o© moral extranjera, deberan
contener la obligacién de que dicha marca se use vinculada a una
marca originariamente registrada en Mexico Yy que sea propiedad
de; li;enciatario".(lO)
zLoé "articulos antes tranmscritos establecen una de las

printipales innovaciones hechas * por la ley en estudio,

(9) Ley de Invenciones y Marcas. México 1976

(10) Idem.
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adquiriehdo Qas ‘marcas nacionales;”un‘préstigio' con el txempo.'

“Por. pr: e ‘f 2z 'en la legislacion marcaria se; establece felf

Cesta

P atisade utiLidad pub;icg: y;;otofgada
Autoridad compecente, la idea principal qué se peésggdé'eé’lé
evitar los abusos causados para la economfa nacional due podrian

"derivafse del derecho exclusivo para el uso de una marca.

Una de las causas de extincion de la marca, es la sehalada
por el art. 149, donde se astablece que si el titular de un
registro permite o provoca, aun de manera accidental, (por los
medios publicitarios utilizados), que su marca se transforme en
denominacion genérica. de tal modo que en los medios comerciales
y en el uso generalizado por el pﬁblico. la misma haya perdido
significacidh distintiva, para identificar lo que ampara. 1la
misma se extinguira de pleno derecho; esta innovacion hecha por
la ley de 1976, desperto gran inquietud entre los comerciantes o
productores de bienes o servicios.

No fue tal sdlo el hecho de otra causa de extincion de un
registreo, sino vino a prevenir a los titulares sobre la manera de
manejar su producto o servicio desde el punto de vista
publicitario; se tenfa que evitar a toda costa que la marca se
convirtiera en genética, de lo contrario la misma se perderia, de
pleno derecho.

Punto innovador por la 1ley de 1976, 1lo constituye lo
establecido por el art. 150 al establecer 1la facultad de 1la
Autoridad para cancelar el registro de una marca, si el titular
de la misma especula o hace uso indebido en el precio o calidad

del producto o servicio a los que se aplica la marca, en
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e los particulares.

6-como” cancelacion de oficio.

omo las penas aplicables las

mismas;  “estas vinieron

mas.  severas que todas las

:contempladas anteriorment

Una vez publicada la

Ley  expedicidn ' del Reglamento

respectivo, sin

febrero .de 1981;

los articulos 12 inculacion de las marcas,

se expidié~el;x4.§e Octubre de 1976 el "Reglamento de la Ley de

InVencione; y‘Mardas en iavde‘Transferencia de Tecnologfa vy

Vinculacion' de ~HMarcas® (Reglamentito), el cual entrd en vigor

tres dias despuds de-su pﬁblicacidn.

15.-REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 2C DE
FEBRERO DE 1981.-~
Dentro de 1la estrategia adoptada por Hé&ico.
durante el gobierno del Presidente Jose Lopez Portillo, paras
iypulsar el desarrolle econémico. ocupa un importante lugar la
materia de la propiedad industrial,

!
Con este fin, se busco modernizar el sistema mexicano de
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Propiedaﬁ Iﬁdustfial.,ahpl;ahdcfsusipe}speétivas} §robitiando,una
adepuada;regﬁlééiéqrﬁe ia'¢reativi§édfhumana y:un éficéz §ist§ma
de‘brogéacién ai usobde signos marcariqs. '

Con-la e*pedici&h de la ley de Invenciones y Marcas de 1976,
se dio’ un paso fundamental a este respecto; sin embargo hacia
falta establecer las normas de aplicacién de la mencionada ley vy
asi substituir el Reglamento que en buena medida se habia venido
utilizando, refiriendonos por supuesto al de la ley de 1942.

Con este nuevo Reglamento, se vienen a cubrir, aparentementé.
las lagunas existentes hasta la fecha en materia de Invenciones vy
Marcas, pretendiendose dar solucion a los problemas que por la
falta de disposiciones legales, se presentaron en la aplicacidh
de la ley de la materia, aportando un sistema normativo que
respondiera eficazmente a los requerimientos del pais.

Los puntos mas reelevantes de dicho Reglamento, son los
siguientes.

Las solicitudes de registro de una marca, se hara% ante la
Secretaria de Patrimonie y Fomento Industrial; estas se
formularéh por escrito y en espanol, a cada solicitud le
corresponde un tramite por separado, toda gestioﬁ conCaré con el
ndmero de expediente; para el caso de tramitarse la solicitud a
nombre de un mandante, se exhibira carta poder, con los datos de
los testigos y tratandose de persona ffsica; para personas
morales nacionales se exhibiré un poder notarial, v en el casoc de
extranjeros se requiere la legalizacidh hecha por las autoridades
diplom;ticas o consulares; en cada solicitud se debera de
acreditar la personalidad del mandatario.

Todo lo anterior, se encontraba establecido dentro del
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Capitulo. I, relativo’a las Dispoéiciones Generales.

registro ~de una  marca, deber{a . presentarse una

éol;citud',por duplicado; ncmbré , domicilic y nacionalidad del
solicitante, ubicacidn de la fébrica, fecha de wuso de 1a”

. ﬁarpa. descripci&n de la marca por triplicado, las reservas que
se hagan de la misma, 12 ejemplares de la marca en blanco Yy negro
y 12 a colores, en su caso.

Merece especial atencio%, que en la solicitud y en la
descripcidn de la marca, deberian especificarse los articulos o
servicios que se protegerian con la misma, pudiendose abarcar
toda la clase, esta se establecerf{a de acuerdo a la clasificacién
de articulos y servicios, inserta en el art.56 del Reglamento;
ninguna solicitud pedf{a abarcar mas de una clase.

En la parte fipal de este articulo, se establecia que 1la
aplicacidn del 1listado anotado seria complementada en fecha
posterior, con un catélogo de subclases y lista de bienes vy
servicios, adecuandose a las necesidades nacionales e
internacicnales.

Asi pues, en Agosto de 1982 se termind de elaborar este
catilogo de productos y servicios para el registro de una marca y

de acuerdo a lo establecido por el reglamento.

16.-REFORMAS DE 1987 A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE
1976. -
Dentro de las reformas a la Ley sélo
citare las relativas a los registros de marca.
Se continda estableciendo que hay dos tipos de marcas, las de

productos y las de servicios; las primeras se refieren a las
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cbnséituidas por los signos que distinguen a los ar;iculos[ y'”7
ﬁroductos de otros de su misma especie o clase; las seguﬁdés 
distinguen un servicio de otro de su misma especie. ‘

El art. 90 de la ley, fue modificada para agregar al final de
la fraceiodn II que los nombres comerciales o las razones sociales
o denominaciones sociales, pueden constituir una marca, "siempre
que no queden comprendidas en las prohibiciones previstas en el
articulo siguiente” (11), es decir en el relativo a las
prohibiciones para registrar una marca.

Con respecto a este ¢ltimo punto, en cuestio% de 1las
hipstesis de no registrabilidad, se establecen las siguientes
reformas: Las denominaciones o signos que no reunan los
requisitos que sefala la fraccion I del articulo anterior.

Anteriormente la fraccioh 111, establecia que "los envases
que sean del dominio prlico.,."‘ después de las reformas, se
hizo solamente una correccion en la redaccion al establecer que
no serian registrables como marca "las figuras de los envases..."

La fraccion V sufre modificaciones, las mismas poco acertadas
al establecer que "Las denominaciones, figuras ] frases
descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Una dencminacion no se considerara
distintiva porque ostenta una ortograffa caprichosa, o
construceion artificial, o sea el producto de la unidn de dos o
mss palabras que aisladamente, continuen siendo descriptivas, en
su conjunto.

(11) Reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Dirio Oficial de la Federacidn del 16 de Enerc de 1987.

52



Quedan inclu1das ‘en el supuesto anterior.‘

Las palabras descriptivasi [-]

'ndxcativas de las gua;idédes.

céracteriscicas, fi=icas, conreni S,

composicion de\

Para’ determinar

anali*arse esta-

del' acertada';

todo
1descr1pt1v dad

Yide”

Eelﬂv descriptivid

'termino “de

fraccion v

3 Por  1o anterio. podemos resumi

ser., analizadas en su conjunto.

E previene la ley.

Anteriormente no eran registrables como marca L palébrésv

simples o compuestas de 1enguas vivas extranjeras. .supuesto

contenido en la fraccidn XIII, despues de 1a5’”reformas rﬁsta

(12) Reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976,

Diario Oficial de la Federacion del 16 de Enero de 1987.
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Vunto posxtlvo en virtud da que ahora se”

mexicanos estaran —en_;xgualdad

frente a los extranjeros; al poder =oli‘1tar 'marcé

quea . para 1as

e g
por. falta de _renevacidn. o

podfan ser solxcxtadas despuesr

fe:ha de cadiicidad & extincidni e

gggiétro podia solicitarla dentré del afio
‘ﬁiémas fechas; sin emﬁargo éste hecho

pago de derechos ; oficiales ‘altos. -

r fnrmas. se adic1ono a los casos anteriores la

o cancelacion voluntarxa por lo que el propietario de un - ‘reglistro

caduce extinguido o Cancelado voluntarlamente deb& pagar estoe

{derechos» altos en detrlmento dﬁ su‘eca nomxa. adﬂmas de’ ‘que el
mismo ‘sera sujeto de un nuevo.ezamen de. novedad

Ouise establecer  como \Ultimo pun:o'vde las - reformas, el
'establerido en el art.113 que estaplece el derecho de prioridad;
asgte se daré cuando se tramite una §?liciﬁud de registro de marca
dentro de los 6 meses sigulentes a lé fecha ae p;esentaciah en
alguno de los paises que le reconozca a Mé&ico el mismo derecho,
se tendra por presentado en México, con la misma fecha en que se

presento en aquel pais.
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..Con lés reforhas.
‘que  1s' solicitud ﬁnq].ﬁodrg

contenidos en’ la ' 'solicitu

" especial de productos.y

paises se apegabaﬁ a-la:Clat ifi;éci&h;intérhacional. por tanto un

S hftnidq én'maé de una clase de
1o que %ra necesario presentar
tantas‘solicitudes‘fuergn rias.lcon 21 fin de cubrir todos

los artic@icsfbrétegldo =] ‘registro original.

7
go en operacion un nuevo

‘permitiende mejorar el

Tactual isistema “adecuara al sistema

e Noviembre de 1989, todas las

'in;érﬁaciqhai
solicitudes. de'mgrca [ ‘de ‘acuerdo ‘a ‘la  clasificacidn

internacional,
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1os registros :: ma:ca,, o

,estos deberan ir acompanados de su debida traduccion al espanol
;.hecha por” perito traductor, legalmente autoricado. o
‘ Cualquier presentacion ulterior de documentos;  aebér;77W
contener numero de‘expediente, titulo o registro de que se trata,
desahogandose sdlo un asunto por escrito,.

Los registros de marca podraﬁ ser tramitades directamente por
el interesado, o bien se podré designar un mandatario para dicha -
tramitacién; para estos efectos seras necesario acreditar la
personalidad en cada uno de los expedientes; en el caso de que el
mandante sea una persona extranjera, el document> de poder debera
de presentarse debidamente legalizado.

Es importante senalar que con el presente Reglamento, en el
capitulo II del mismo se incorporé 2l titulo "Del Registro
General de Poderes", en el cual se establece que 1la Direccion
cendré a su cargo el Registro de los poderes, en €l cual

opcionalmente se solicitaria la inscrip:ién de los poderes de loe
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representantes.

Para obtener el regist;o de una'.marca,:debera de ' presentarse

la solicitud resbé#;i&a @o}:dﬁbii&ad
publicado en la Gééeté de-Invencio

Este,,ultimo punto,.como

marca, ' ocupan respectivament "lo © largo
repeticiones

del ' presente trabajo, poryian;o” v

: N - [ A
innecesarias cada  punto’ sera trata

manera mas amplia.

18.-REGLAMENTO DE LA LEY

NTROL Y REGISTRO -DE LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL Uséri_ﬁxfﬁﬁTACION DE PATENTES ¥
MARCAS DEL 9 DE ENERO DE 1990.- - ) MVVVV )

El 9 de Enero de 1990 fuas publiéadoren el Diario oOficial
de la Federacion este Reglamento, el ~cual tiene como objeto
establecer las bases y procedimientos . de aplicaci&h de la Ley.

Quise mencionar este documento, ya que hasta la fecha de
conclusidn del presente trabajo, =21 mismo fue el Jdltimo publicado
en relacion con la materia de Propiedad Industrial; sin embargo
no dudo que seEUirén dandose cambios y reformas referentes
a la misma debido a 1las multiples transformaciones que ha

sufrido y seguramente seguira teniendo este campo del derecho.
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CAPITULO II.CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
1.-CONCEPTO DE MARCA.-
Son muchas y variadas las definicicnes
que se han dado acerca de lo que puede ser considerado como marca

a la luz de los diferentes criterios de los autores, los paises,

ademas de sus legislaciones; por lo anterior citare solo algunas
de ellas, que desde el punto de vista personal, contienen los
elementos principales.

Las definiciones dadas por los estudiosos de la materia no
difieren uFas de las otras, mas que en la forma de establecerse
las mismas, no hay diferencia escencial; las diferencias en si
son las relativas a establecer cudles son los signos que
pueden constituir una marca, los objetos susceptibles de ser
distinguidos por la misma y por Jltimo los servicios o productos
aptos para ser protegidos y que dependen directamente de las
legislaciones de cada pais.

El autor espafol Mascarefas dice lo siguiente: "La marca es
un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos
o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de
las otras empresas".(1)

El tratadista Jaime Alvarez Soberanis establece por su parte
que: "Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un
producto ¢ un servicio de otros".(2)

(1) Nava Negrete, Justo. Dereche de las Marcas. Ed. PortJS.

Mexico 1985. Pag. 145
(2) Alvarez Soberanis, Jaime., La Regulacién de las Invenciones

¥y Marcas y de la Transferencia de Tecnologfa. Ed. PorrJa.
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,La LIM no proporciona ‘una definicion d

imarca} se” limita .a

_establecer que ;e reconocen dos tipos de marc

; y las de

‘servicio). lo que puede constituir u

hipotesis de no registrabilidad de una marca.

A lo largo del acopio de informacion para la realiQacion del

?~presen e trabajo pude, comprobar que:todos los autores manejan

ideas similares. teniendo cada una de ias aefini:iones. elementos

comunes que ademas dz . proporcionar una o idea bastante certera de

'vlo ,gue 'esgruha marca, . nos vmuestran las“ caracterfsticas y

equisitos de 1a misma.:

‘lgunas de estas son las siguientes.

tener' un caracter ‘distintivo, vya que su

por el solo he:ho del Uso de la marca; debe
;ll titular del 'registro, de otros que
laimisma marca .0 alguna .otra parecida;
lo§ consumidores un;‘garantfa de calidad,
‘iQéz:' conbcida la. ' -marca; con determinadas

de célidad. el consumidor no se conformara

que posiblemente no ampare productos o servicios

de 1a misma calldad

La marca es un signo exterior, es decir debe ir impreso en
el: producto por ella amparado en la'parte exterjor; sin embargo
si 15 naturaleza del producto no lo permite, baste que permanezca
'béhlfél Las marcas se limitan a productos o servicios destinados

a} comercio.
*La marca es cualquier medic material, que sea susceptible,

por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los objetos a
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los ' que sé :api;quéthtraie de ap;'ca#Se.gdel

eépeéie ) claséf;:(S)“~

Pe 1V'én€érioq,

pudiendo ser repetitiv
requisitos dé una marcay; -

La marca  debe ser origianl ébg'dé haber otra

blécer _que no habrd

nisiquiera wuna marca simiiér ‘Débe ser nueva, muy

relacionada con la antefiofl'Dgpe ser:~indépendiente, esto se
refiere a que no debe haber rélébidh’éiguha entre la marca y los
productos o servicios por'lémeSQS'éﬁparados; la marca debe ser
ajena al producto. Tambiéh'débe serlicita, esto es no pusde ser
una marca cualquier siéno que ‘vaya en contravencicn a la ley que
le d;o vida, ¢ a-las vigentes, nl tampoco puede ir contra la
“moral 'y ’las buenas costumbres. Por dltimo, la marca debe ser
Vlimikéda. ;efiriendose a que uha marca no puede proteger mids de
‘una ciase‘ de productos o de servicios, de tal suerte que el
: so;icitante se limitara a sclicitar una clase por solicitud de

marca vy de acuerdo a la clasificacidn vigente, en el momento de

realizarse la misma.

2.-CLASIFICACION DE LAS MARCAS.~
Existen diversos tipos de
clasificacién de las marcas, de acuerdo a-diferentes puntos de
vista y lo cuales tratare en lo particular.
a).-Desde el punto de vista de su composiciéh.»

-Nominativas: Las marcas son nominativas, cuando el signo que

(3) Ley de la Propiedad Industrial. Mexico 1942,
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se pretende registrar, estd conétithido Gﬁicaménte pof~’ba1abras;5 o

: Ly
. una o varxas. sin poder tener estas ningun resgo especial ‘estas

ppn supuesto no pueden caer’en 1as prohibiyiones ‘del

era grafica. cuando ‘1a 'ﬁisma este
d enos ° logotipos. ‘representados de

inc usive coloreados. haciendqse las reservas

contrario a 1as anteriores. no pueden

actualmente se. le da el : nombre

ningun tipo de'palabras~

e te'lmo o en. la. hoja de

stan constituidas por la
n:diséfo,-ambos  originales y
n.s6licitados como marca.

: tango las palabras como los

e
disenos, ‘no’ pueden ser iguales o semejantes a otros previamente

registrados, ’ademas de"quE~ los mismos deben ser licitos,
origipales y con:la sufiéiéﬁce capacidad distintiva.

b).-Desde”elfpuﬁéo‘éé'Qista del eobjeto gue distinguen:

La LIM

en su art. 87 reconocé las marcas de Preoductes y de Servicios.

-De productos.- Las mismas se constituven por los signos que
discingueq a los articuloz o productos, de otros de su misma
especie o clase.

Partiendo del punto de que existen productos y servicios
susceptibles de ser protegidos por una marca, las marcas de

productos sdlo van a proteger a los mismos; se debe indicar por
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tanto, ‘en la hona de solicitu a ticulos ° productos que ' se

,desean protegar y que d beran establecerse de acuerdo 'coh la

ylasificauion ofi 1a1"vigente

~pe servicios —Esc : ,,prbgeger

objetos inmater;ales,. que se traduc=n Sh el sdﬁiﬁistré [+

prestacion de’un s ervicio

de comunicaci n‘, servicios ‘ bancarios. “de

mantenimienté,'k 'g difusidn del conocimiento. de

entreteniniento,

entre otros

ignoruﬁiliiéddr'para

una

: redondear acerca de lo que debe- entenderse.  por un
'Seryicis. diremos que cuando hablemos ‘del ~mismo se.entendera
él hecho de proporcionar algﬁn trabajo, o llevar a cabo cierta
'actividad; no estando en el supuesto de la elaboracionh y venta de
aquellos objetos materiales susceptibles de circular en el
mercado, sino a la prestacién de un servicioc.

Una marca de serviclos, no guarda relacion alguna con un
producto material.

c).-Desde el punto de vista de su titular.-

-Industriales,-Las marcas aqui incluidas son agquellas usadas
por el fabricante o industrial para identificar los articulos gque
el misme produce, de otros de su misma especie fabricados por
{4) Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica.

Julio - Diciembre de 1971. Pag.171
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otro lndustrial ‘Se destinan. pues a: distingui' los ﬁroddgto; de

blecimiento. que

omerciante para
tienden a identificar

~ébn;§£ilizadas por el

: origen de los de sus

productos

’cdltiQos." 5 como semillas. plantas.-cereales. frutas, etc.

Con base 3podemos resumlr que ‘una marca - puede

ser comercial industrial [} de agricultura‘~segun el 'destino ' que

le quiera dar .su titular y de acuerdo a‘su naturaleza.

3.-FUENTES DEL DERECHO A LA'HARCA.-" :

cualquier.  institicidn de
la propiedad intelectual, el derecho a la utilizacidn de 1las
mismas, surgen del hecho mismo de su creacidn por parte de su
titular; en materia de marcas se requiere de 1la inscripcidn  ante
la Autoridad competente, asi comoc su uso posterier; sin embargo,
el uso anterior es tambien fuente de la que se deriva el derecho
al empleo o utilizacidn de 1a marca: si bien =1 sdle uso, sin el
registro correspondiente, concede una proteccién juridica parcial
o ‘incompleta, tambien lo constituye un registre que en camblo
otorga plenitud de derechos con una tutela casi completa al

propietario.

a).-El use como fuente.-

Art. 93 LIM: "El derecho al uso de
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~

una mar:a. obtenide -mediante su régiStro. no produciré efecte
contra un tercerc . gue de bUena‘lfg :explotaba en la Repiblica la
misma marca u-otra semejante en. grado de confusxon_ para. los
mismos o similares productos .o _servicios, siempre y cuando el
tercerc hubiera ~emp§2ad9 ‘a usar - la marca con mas de un afio de
anterioridad a la = fecha legal de su registre; o dellprimér uso
declarado; que debera coﬁbrobar en su ‘oportunidad.

' El tercero Ltendré derecho a solicitar.el registro de '1§
marca. dentro del aflo siguiente al dia en que ‘fuere publicado  $1

registro vigente. en 'cuyo. caso debera tramitarse por el

1nteresado Y. resolverse previamente, la n lidad. de ste ; (5)

Este 'articulo establece’ que en Mnx e derecho al uso de

una marca, se obtiene yar medio del reglstrolcorrespondiente sin

embargo siun tercero ven;arutilizando,l m tca ‘con mis de un aho

_.de" anterijoridad. a la'fécha'légal‘del registro,'este tendrd el

siempre que demuestre con

derecho de ‘atacarlo. o 1mbugnérl§
pruebas idoneas un mejor derecho"’ 150 anterior de la marca,
pudiendo, ‘por tanto, solicitar ‘se- nulifique el registroc, pero
sélo dentro del aﬁ@ siguiente a la’fecha de publicacioﬁ del mismo
en la Caceta de Invenciones y Marcas.

Con lo anterior, la ley faculta a cualquier tercero, que

viniese usando la marca, .a solicitar se inicie un procedimiento

de nulidad contra el registro de la marca igual o semejante a la

utilizada por el; anteriormente (Ley de 1942), el plazo era de 3

afios, pero con la Ley de 1976, el mismo se redujo a uno.
Sobre este punto, no considero acertado el hecho de que el

(5) Ley de Invenciones y Marcas. MekXico 1976.
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tercero’tenga’élvdéfpcho‘de solicitar su.resistro, dentro del afio

sigulente‘ al d1a en que fuere pub)icado el registro v1gente.

que desde mi punto de vista hay que considerar lo =1guiente‘A 
Si b1en es: cier:o que se debe manifestar un interes jurxdi;o
en: el ;asunto Yy este se acrzdita mediante la solxcitud 'del
o regisiro del tercero. porque. sS10 se puede solicitar la' nulidad
una . vez publicado en la Gaceta el  nuevo rﬁgistro? porque ihq,f
poderée solicitaf en cuanto ‘se tuve conocimiento de dste; dadas>
1as 'irreéularidades zn la publicacicn de la Gaceta, esta no"ée
edicﬁf mensualmente,. tal.y como lo establece la ley, sino Qué Hoy
d(a se Aestaﬁ'publicando las gacetas con gran atraso, y asi.tiene
ples- que esperér Lel iercero a que salga publicador el nuevo
ragisfro yéafa poder iniciar el precadimiento?. Este puhtq me
permitire'comentarlo en-el ultime capitulo d=l presente traSaﬁo.
‘Asiyrmigmo ei art. 147 LIY cotasrgs igualmente derechos  a  una
marca due sin estar registrada ostenta derechos intrinsecamente
validos, - al establecer 1lo siguiente: "Art. 147: El registro de
una marca es nule:... II- Cuando 1a .marca sea idéntica o
seﬁejahte. en grado de confusicn, a otra que haya sido usada en
el pais, con anterioridad a2 la fecha 1legal de la marca
registrada, - aplicada a 1los mismcs . o similares productos o
servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso

énter;or compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en

el p;is. antes de la fecha de uso declarado poer el que la
régistro.

I?I.—Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el
extranjero, en 1la misma hipotesis de la fraccion anterior, si

’
ademas del uso existe el registro extranjero y reciprocidad al
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respect(":

Como ~se podra comprobar co
una :marca. podra solicitar se declara

otra mér&a d siempre que dern_ues!:rt= Haberla

regietrada asu nombre.

ubiéra'veﬁido‘/uééndb

Asi mismo cuando la narca.se ‘en el

e

mismo derﬂcho. sin embargo se la
hipdtesis 'de. las marcas se

resente capitulo al nb

a legislacion alisenalar si'una marca es notoriamente

trata ampliamente er

ser clara..

"bien ‘es cierto el  uso
antefior de uné‘ marta; an exiStir un registro de la misma,
confiere a su tiutlar derechos sobre esta, la Ley de Invenciones
¥ Marcas, establece de manera un tanto tajante lo siguiente: Art.
88.- El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante
su regisro en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial". No
obstante reconocer mas adelante la propia ley que el uso es otra
forma de adquirir el derecho sobre una marca.

Con respecto al registro de una marca aparentemente le da al
titular un derecho exclusivo sobre la misma, aunque este resulte
ser parcial en tante no aparezca ningdn tercero que demuestre un
mejor dereche al uso de la marca.

Continua diciendo la Ley que toda persona que este o quiera usar

una marca, podra obtener el derecho al uso exclusivo de la
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. misma

la  Lé

en algﬁnés ocasione . engorroso.'
’ proteccidh‘ sobre 1a’ marca.' es
el registro correspondiente ante -la

omercio:y Fomento Industr131 para que - ‘de = esta

:on 108 medios materiales 'y

~Existen

puede

ser

ppuéStos prohibitivos para

vaYémos a su estudio en lo

90 LIM:

"Pueden constituir una marca:
signos visibles, suficientemente
,distintiyq . ier otro medio ‘susceptible de identificar los

prbductbs, servicios . a que se apliguen o traten de

aplicarse frente a 105 de su misma especie o clase.
I -Los nombre comerciales y las razones o denominaciones

sociales. siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones
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previstas en’ el aftiéulo siéuiente." (6)
En relacion con la primera ffacéién‘podemos_decir que la‘
-marcé debe ser Vlsible, yaique~la.misma-debe aparecer ‘sobre el

producto que 'se, este amparando con la misma; no.  se admicgn

‘o grabac1ones foneticas para establecer'la marca..;estos,

sonxdos

ser’ aceptados, siempre que se empleasen como medios’

“pub t { por  citar algun ejemplo. Por ' lo anteriorr?se,

desprende que 1a marca debe tener una representac;on grafica o

:advertible por cualquiera, sobre el producto.' para" poderla

rar.. con. otra; ambas deben de ser - lo: sufiqientemente.‘

: distlntivas.

Lés. denominacxones son: "El nombre o nombres de
:iﬁsi,éociedades mercantiles, como la anonima pcr e:amplo. ‘edylelr
" .que no figura el de ninguno de los~ socios. 'La ¢ denominacion sociai
ibuede formarse libremente, siempre que no de lugar a. confusion,

con ‘‘las empleadas por otras sociedades, en todo caso ' deberd
indicarsé, junto a 1la denominacion social, el “‘tipo :social
adoptado'. (7)

Las denominaciones usadas como marca, son-tambien con6c£d§§
como marcas nominativas, ya que estan constituidas Jnicameqte‘?ofj
palabras, en algunas ocasiones estas denominaciones‘ son .de
fantasia, arbitrarias o caprichosas adquiriendo uﬁ cargcte;'

peculiar y distintiveo, Yy no guardando relacion alguna conr los

objetos o servicios que amparan, pero no por este carentes .- de
(6) Ley de Invenciones y marcas. Mé;ico 1976.
{(7) be Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Ed. Porrdﬁ.'

»
Mexico.
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originalidad . ya’' que son muy buenas denominacidnes como | marca

aquellas de sonldos euforicos, pegajosos Y de compa
fonetica. adn cuando 12 misma s?a

caprichosa.;‘

EI; dibuj laro esta. no puede referir
1dencificar Cge
tanto prohibitivo.
: Los »colqres combiﬁgaos‘
»conséituir una marca. =

Asi tenemos, que taﬁto las'dé%ominaéiones ¥ los signos deben

ser . suficientemente distintivos; este térm1n§ de ‘“distintivo”
ﬁuede dér lugar a problemas, va que lo que resulta ser distintive
para algunos, para otros no lo es; lo que se debe buscar, es que
la " marca sea diferente a otra va registrada.

La lev habla tambien de: "...cualquier otro medio susceptible
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o

traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase";
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despue% dé ihvesiigar 'ios critérios der§a;ios autores 'y losV
cpmén;ariés hechos'al fgspec:o de ésc§‘fra§ti6n I, puedokconcluir'
" ‘que nqw égistehbcifbsf“mutﬁos'kmgdibs suscepiible§ de'$plicar$e a
'la; méQEaﬁ;iaélo }Ae Qsarge en~lo§ sefviéios. que' sean visibles
:y‘féréficﬁs; sin eﬁbargo como ‘e praztica comun en el legislador,
: ée“aeja abiercé 1; hipctesis, por si surgiera alge en el futuro
¥ ‘que no lo'pudo preveer.

La parte final de la fraccidn.I, no tiene mayor complejidad,
.¥a que se establece que la marca debe ser lo suficienCementé
distintiva a otra marca anteriormente registrada, aplicada a los
mismos productos o servicios de la clasificacidn vigente.

La fracci&h»II establece que los nombres comerciales tambien

pueden constituir’ una . marca; estos son: “La designacién
correspondiente a una emﬁresa o a un establecimiento
mercantil®.(8)
El art. 179 LIM, e§tab1eéequerel nombre comercial vy el derecho
a su uso exclusivo estara protegido sin necesidad de deposito
o registro, dentro de una c—ona geogréfica que abarque la
clientela efectiva de la empresa o establecimientoe industrial
o comercial a que se aplique vy tomando en cuenta la difusicn del
nombre y la posibilidad de gque su uso por un tercero induzca al
error a los consumidores.

En principio, adquiere el dereche al nombre comercial la
persona que primero lo aplica a una enmpresa o a un
establecimiento mercantil.

El Jhico requisito para que los mismos sean registrables, es
;B) De Pi;a Vara, R;fael. Dic;ionario d; Derecho.- Ed. For;dé.

Mexico.
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que no qu=den comprendidas en las

) ohibicibnes previstas i por el

Nombre “de’ ‘la

os; ‘con el de

para ser

jades distintivas

con

establece en XXIII
omno, marcs;faqﬁi se establece
con claridad y precision 1a i 114 éd'jpffdica de diversos
sdpuestos, que no. pueden ser'adopﬁédoéijmo Marca

ﬁLas prohibiciones establecxdas por este articulo obedecen a
razones 'de orden publico, cortecia intﬁrnacional poer razones
téenicas - intrinsecas -a 1las mismas hafgas, para evitar la
éémﬁétencia desleal, paré pfotééer al pﬂblico consumidor y por
dltimo evitar confusidn entre marcas. Pasaremos a estudiar
cada fraccion en lo particular.

Fraccion I.-"Las dencminaciones y signos 4ue no reunan los
requisitos que sebala la fraccién I del articule anterior"”,

,
Fraccion II.-"Los nombras propios, tecnicos o de ugo comln de
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los prﬁductﬁs,o servicios que pretendanvampararsé con. la. marca,

asi como aquellas pulabras que en - el’ lenguaje corriente o en‘las 
praCtica=‘ comerciales se’ hayan convertldo ven la designacion

usual ° generica de les mismos".De no estable;erse esie supuésto

coﬁb p;ohibicién para ser constituidé come:’ marca, equivaldr{a

aycdnséituir en favor de un pérticular,b un ‘monopolio [ sobre el
»ienguéje el cual .es comﬁn a todos y de libre usqy por éualqﬁier'
'pérsona; ademas los nombres pfopib# iienden & ser - descriptivos

‘erlog productos a los" que sé"aéiicah v por. tgptb"prohibidds

por . laley. : e : B

. Esta fraccion se encupntra intxmamente ligada‘icon el ‘art.

':149‘ LIM donde ‘se establece la extincion de un registro si su

o tclerado que s° cransforme su marca en una

Adenomgnaciﬁﬁf generica y, que por.tanto pierda come. marca.‘,su

 ,5ignif1cati6n distintiva. © Este supuesto. es .odiffcil . de

'fcomprob, ;fya éque ‘sé tendréf'que pfﬁbér' que 'Qné marca se . ha
‘,convertxdo eﬁf generica. ademas de comprobar que el titular ha
permitido o-tolerado tal irregularidad con su marca.

Lo genérico se refiere 'a la informacidn sobre la naturaleza o
clase de 1la mercancia o articulo a que se refiere; por lo tanto,
si: la marca pierde su caracter distintivo y se vuelve usual o
genérica, perdera por ese simple hechc sus caracter{sticas de
marca.

Fraccién III.-"La figura de los envases que sean del dominio
prlico o que se hayan hecho de uso comun y en general, aquellos
que carezcan de una originalidad tal que los distinga
facilmente™. Aquellos envases que se hayan patentado como modelos

industriales y que termino su vigencia, se vuelven del dominio
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“pueden i

pﬁblico. pdr io : ser reéiétréd édmo_'march;

ademas de aquello

careﬁcan de elem

: Frac;lon,'lv

en ‘la falta de caracter distintivo de 1os medios; matefiales con
los que se desea integrar una marca.
Fraccion V.-"Las denominacionés. "ok frases

“traten de’

descriptivas de los
protegerse como marca.; Una nd se considerara

distintiva porque ostente : i OBra ... caprichosa, o

construccién"artificial oisearel producto de la union de dos o

mas palabras que, anal Zadas is adamente. continven siendo

descriptivas en su conju

Quedan ‘;ncluidas' en:

‘el” supuesto .anterior las palabras

dgscriptivas o indicativas‘dé‘iésﬂ‘cualidaaes. caracterf{sticas
ffsicas, contenido, uso, = destino o ~funcidn, composicidh de
propiédades. tipo, especie, calidad, cantidad, valor,
presentacidn o época de elaboracion de los productes o de
prestacion de los servicios."

Esto se refierea 1la prohibicidh de registrar como marca
palabras o signos descriptivos del usc a gue se destinan los
productecs o servicios; ademas de aquellas levendas que son del
dominio pdblico vy que no pueden reservarse para un particular.

Fraccién VI.-"Las letras aisladas, los nJﬁeros vy los colores
aislados, a menos que esten combinados o acompahados de elementos

tales como signos, disefhos o denominaciones que les den un
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Sé“cohéiderakaqndméro aislado, el compuesco;;‘

A tcrior ente esta prohiblcion no estaba contemplada ¥ tanto

‘,°, divisioneélpolfticas similares, asi como las denominaciones 'y
éig;a§‘ de - ‘organizaciones internacionales, gubernamentales,
inﬁéfgubérnamentales. nce  gubernamentales o de cualquier otfa
organizaciéﬁ reconocida oficialmente, asi como 1la designacién
verbal dé 1os'mismos". Esto es facilmente comprensible ya que los
supﬁgﬁtos'enumerados por esta fracéién no pueden estar dentro del

‘comercio y por..tanto: no soh susceptibles de . apropiarse por un

particular. .

Ffac6{6h7jvii reproduucan ‘" imiten signos o

Las- ' que:

Wpun~ones oficiales de control 87 garantfa adoptados por un Estado,
sin ;utori«acion de 1a autoridad competente" Estos _.elementos
tahﬁcco ‘son - susceptibles de apropiacxon por  parte de un
particular, sin la debida autorizacion.

Fraccion IX.-"Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes
de banco y otros medios oficiales de pago nacionales -]
extranjeros o las monedas conmemorativas”. Igual que los dos
supuestos anteriores, no puede crearse un monopolio, en favor de
un particular, sobre signos oficiales y de libre circulacidn.

Fraccién X.-"Las que reproduzcan o imiten condecoraciones,
medallas u otros premios obtenidos en exposicicnes, ferias,
COngresos, eventos culturales o deportivos reconocidos

oficialmente”. Estos supuestos, tampoco estan en el comercio y
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por - tanto. no son sisceptibles.de apropiars “parte de un

particular:

firmas. ‘sellog y

nombres; seudoni

Fraccién” XI

retratos de personas, sxn consentxmiento de 1o interesados o, si

" han, fallecido. e sus‘asc9ndientes ° descendzentes de ‘grado mas
Mproximo" Para obtener el derecho sobre una m:rca esta ha de ser
bccmpatxble‘ con - el derecho de los demas. por lo que el uso de
nombres, seudonimos. firmas. sellos “y retratos' sdlo se .da

mediante la .autorizac10n del 1nteresado. ya que.los mismos . son

blenes propxos v privativov de los propletarxos.4

: Fraccion XII - Los citulos de obras literarxas. art{sticas 'o
cient{ficas y 1oskpersonsjes ficricios o simbgl;cqs.,salvo con ei,
cbnseﬁtimigptq,'de su.-autor, cuando conforme ab‘la “leyv‘dé~ 1a
hatéria; este- m;htenga' vigentes sus derechos; ‘asi‘ como  los
pers&najes 'huﬁanos de caracterizacidn, si no se cuenta . con’ su
conformidad’. Esta fraazcion esta muy ligada com la materia de
Derechos dé Autor al tratar de proteger de la pirateria, a los
dérechos,intelectuales.

Fraccidn XIII.-Derogada.

Fraccién XIV.-"Las denominaciones geogra?icas, proplas o
comunes, asi como los gentilicios. nombres v adijetives, cuande
indiquen la procedencia de los proau&tcsro servicios y puedan
'oéfginaf cgnfusién O error en cuanto a su procedencia, asi cono
1a§ denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen
por ‘la fabricaciéh de ciertes preoductos, para amparar estos,
axcepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando
sean eséeciales e inconfundibles y se tenga =1 consentimiento

del propietario“. En esta fraceidn 1o que se busca es evitar que
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“les: ‘nombres. de: ciextos productos que se elaboran en algunas‘
pobléé‘qbg;;‘ gean ‘aprbpiadasiporbcualquiera. ya que no " tienen’
,de:eého .ar ello; obien;éndo con la explotacién del” pueblo; 'ﬁha
htil;d;dbprobia'é indebida!

: fFracci&n XV.-"Los mapas; sin ‘embargo, pcdran usérse como
,éleﬁéntdﬁ de‘Jias‘ﬁarcas, si corresponden “al pais de"origen o

: lugér‘;de procedencia de 10s productos o servicios que aquellas

'discingﬁn siéhprerquéVen este pais estuviesen registrados”. Los

mapas;’por una parte. no son suficientemente distintivos, ademas

de‘qlie pueden causar’ confusidn-en-cuante a la procedencia de los

solamente:pueden ~“constituir una marca, cuando se

“articulos;
“utilicen como ‘élemento adicional de la misma en la etiqueta.

i'Fraccién 'XVI:—"Las denominaciones, signos ] figuras
:shs;ééiébiéﬁrr ;g . eng;ﬁéf al pﬁblico o - inducir a error,
en;éndiehdose pér tales, los due constituyan falsas. indicaciones
‘sqb:e la 'haturaleza. origen, componentes o cualidades de los
‘pf@QucﬁBs 'd servicios que. pretendan amparar”. Esta fraccion - es
"hEQSﬁenﬁe“proteccignista del pliblico consumidor; sin embarge,
 9tqrga7:a la ‘Autoridad, amplias facultades para decidir si una
maféa ,ﬁuede inducir al error o no, pudiendo negar marcas gque
cuéntan con todes ‘los  elementos escenciales, solo por
coﬁsiderarias susceptibles de engahar al publice consumidor. Esto
"eé 7ﬁhﬁ aﬁpecfo sumamente subjetivo en materia de marcas, por.. lo
. qué se presta a innumerables controversias.
‘ Fraceidn XVII.-"Las denominaciones o signos que, conforme a
otras disposiciones legales, no sea posible wutilizar para fines
comerciales o, por razones de interes pﬁblico. la Secretarfa de

Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar”.
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ea contrario a la moral, a las

buenas costumbres, tienda a
os  ultimas fracciones

anto' subjetivas, va que se le da

a la Autoridad 1ibre apreciacion qbré“estos puntos, dando cabida
a irregularidades frecuentes. -

Fraccion XIX.-"Las denominaciones o signos iguales [}
semejantes a una marca, que la;Secretarfa de Comercio y Fomento
Industrial estime nocoriamen;étéonocida en Mexico, para proteger
los mismos o similares productqs o ‘servicios, o bien que sean
susceptibles de crear . confus;5n en forma tal, que puedan inducir
al publico a errqr".r o

Fraccidn . XX.-"La tradu;ci&n'a otros idiomas de las palabras
no registrables". En esta fraccidn se establece que las palabras
que no son registrables como .marca, en idioma espafhiol por caer en
alguno de los supuestos del presente art. 91 LIM, tampoco lo son
sus traducciones a otros idiomas; considero esta fraccidn muy
amplia, aunque como ya es costumbre, el legislador tiende a dejar
abiertos los supuestos lo més que se pueda por todo aquello que
resultara en el futuro y que el tacitamente no puede preveer.

Fraccisn X%XI.- “Una marca que sea identica a otra,
anteriormente registrada vy vigente, para amparar los mismos
productos o servicilos, aun cuando sea solicitada por el titular
de 1la registrada o con el consentimiento expreso de este”. Es
regla sin discusion alguna, el negar marcas iguales a otras vya
rggistradas. por 1la inutilidad de las mismas, para el pudblico
consumidor, por supuesto, ademas de evitar que este caiga en la

.
confusion.
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; mércéy.Que»sea semejante -a ‘otra. ya

registrada nyigg‘te, piicadé a lés;hismos o 'similares productos

o ‘servicios;ien.grad ueda Cbhfundirse con la anterior,

,a@endiendo a-los elementos que hayan

: raccidn’ es muy similar a la anterior,

- guarda:sus problemas particulares referentes, ya que al

,

" examen .de 'novedad, la Autoridad

responsatle’
la marca por'separado.

“realidad diétén‘muého'ae‘lé'so;icifédébé‘fggistro.

Fraceidn XXIiI{-”Uhav\ﬁafcg‘

grado de confusidn’a un nombre’.comercial aplicad

similares servicios, ~'que se presten ‘establec miéntp: cuyo

nombre comercial se haya usado con ahtériéﬁidad"
apreciar, esta fraccion solo se refierefa'ié§ ,igidéi,debiendo
de ' tomarse tambien en cuenta los productos. que mucﬁas“ veces se
venden en los establecimientos. ' :

Muchas de las fracciones que acabamos de  estudiar, estan
envueltas de gran subjetividad, dandole a la Autoridad grandes
atribuciones, vy facultades discrecionales, propiciando, en

algunos casos, verdaderas faltas de visién. al negar el registro

de una marca que puediera ser considerada como tal.

5.-PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA.-
La marca, para
éﬁzar de una procecci&n legal, debe de cumplir con su funcion
difereciadora, es decir diferente a cualquier otra, que s6lo lo

podré lograr, si la misma es lo suficientemente original; a este
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especxal. cumple su m1$1on
para que no se confundan;

se denota fundamentalmente que 1a misma es‘identifxcable‘

El vocablo especialidad, acepta otr s acepciones. y pasare a
explicar a lo que me refiero. oA

La marca es especial, en el sentido de que solo se aplica a
los productos o servicios para los que ha sido creada. De acuerdo
con el Maestro Breuer Moreno la marca. no - puede registrarse
para proteger indeterminadamente dqalquier mercaderia, agregando
en lo personal, o servicio. La marca solo protege a los articulos
o servicios para los cuales ha sido registrada.

Al momento de solicitar una marca para su registro, debe de
establecerse claramente a los articulos o servicios a que se va a
aplicar 1la misma; asi las cosas el art.34 LIM, establece: "Las
marcas se registraran con relacidn a productos, clases de
productos o servicios determinados., segin la clasificacidn que
establezca el Reglamento®....(9)

El Reglamento por su parte, establece en su art.79 1lo
siguiente: La clasificacién de los productos y servicios se hara
conforme a la clasificacidn de los mismos que apruebe 1la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual....(10)

' Tal vy como lo manifeste anteriormente, el 27 de Noviembre de

v .
1989, fue puesta en operacidn una nueva clasificacidn de marcas,

{9) Ley de Invenciones y Marcas. México 1976.

{10) Raglamente de la Ley de Invenciones y Marcas. Mé&ico 1988.
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adecuada al actual sistema de Frcpiedad Industrxal y de acuerdo a

1lamada

“Internaciqnal

colada.

Clase 4.-Aceites y grasas iﬁdustriales."

Clase 5.~Producéos farmaceuticos, veterinarios evhigienicos}
Clase 6.-~Metales comunes y sus aleaciones. v

Clase 7.—M§quinas ¥ maquinas-herramientas.

Clase 8.-~Herramientas & instrumentos impulsados manualmente.
Clase 9.~Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos,
gecdésicos, electricos, fotogréficos. cinematograficos, opticos,
de pesar, de medir, de sehalizacion {balizamiento), de control
(inspeccién). de sccorre !salvamento) y de ensehanza.

Clase 10.~Aparatos e instrumentos quiru}gicos, meﬁicos, dentales
vy veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales.

Clase 11.-Aparatos de alumbradc, de calefaccién, de produccién de
vapor, de coccién‘ de refrigeracién‘ de secado, de ventilacicn,

’
de distribucion de agua e instalaciones sanitarias.

o




cla§E'12ﬁ-Ve {culss’

Metales preciosos y sus aleaciones y objetos ae ‘estas’
materias o de chapado no comprendidos -en ocras clases.f
Clasefls.fInstrumentos de misica. 4
Ciésé‘la.ifapél,'cartén v articulos de estas materias.

;,Ciése’17.-CauCho. gutapercha, goma, amianto, mica y productos de
éétas‘materias no comprendideos en otras clases.

yclase 18.-Cuero e imitaciones de cuero.

Clase 19.-Materiales de construccion no metalicos.
Clase 20.-Muebles, espejos, marcos.

Clase 21i.-Utensilios y recipientes para el menéjg

{que no sean de metales preciosos. ni chapados)

7. Clase ~22.-Cuerda, bramantes, redes.—

velas, sacos (no comprendidos en;otras”ciases).

Clase 23.-Hilos"para ‘uso textil.

Clase™ 24.-Tejidos 'y productos textiles no comprendidos en -otras
clases. .
- Clase 25.-Vestides, calzada; sombrereria.

. Clase 26.-Puntillas y bérdados cintas y lazos.

otros |

Clase 27.-Alfombras, felpudos.,,esteras - linoleum
revestimientos de suelos. » ‘7
. Clase 28.-Juegos, Jjuguetes.

Clase 29.-Carne, pescado, aves y caza.

Clas 30.- Caf€., te, cacae, azucar, . arroz, tapioca, sagu,

sucedaneos del cafe.
Clase 31.-Productos agricolas, hofﬁ;c@las. forestales y granos,

no conprendidos en otras clases.
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Clase 32.-Cervezas,

Clase 33,-Bebidas alcohdlicas (pon~ex¢epcibﬁ dérﬁérvezas),r

Clase 34: —Tabat:'§ .

“SERVICIOS, -

liiClase 40

Clase‘41.fEducacién b

“clase 42, -Varios:

82



El derecho a la .marca ..es
VSirvé para‘distinguir los.

provienen de un fabricante o:..de

2] pro uctos © de los sarvicios que’  son

sus’ competldores En principio, la marca mno.. es

‘ lla Y Dﬂr ella misma. sino con el proposito de

,»évitéf posibilidades de confuelon.

:;Es relatividad que se funda en el objeto mismo de la marca

de fabrica. se manifiesta escencialmente en dos ambxtos: en el
plaho territorial y en lo que correspondz a la naturaleza de 1los
'productos ofrecidos o.de los serv;cxos propuestos. 7

En el ambito territorial, Qna marca géldrneété protegida
dentro-de los limites del territorios‘dgl‘pais donde ha sido
depositada. Fuera de ese territorié. es uﬁa:res nullius que no
importa quien se pueda apropiér.\Estél eé’gl principio de la

territorialidad de 1la marca.

En el plano profzsional, la mafcé” solo. crea un derecho

exclusive en el campe dé'productés

servicios identicos o
similares. Un tercero podra adoptar ;sma marca para productos

enteramente distintos, p"rque de tal eleccion no podra resultar

ningdn peligro de »confu='

es el principio de la
especialidad de la marca. :

La estricta aplicacion ”"del principio de la
territorialidad, como del principio de la especialidad de 1la
marca, puede conduc1r a,verdaderos ‘fraudes vy dar lugar a abusos

que conviene reprimir.

En el plano de la territorialidad, un comerciante aprovechara
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‘squello que del derecho sobra una.marca extranjera’ tédavia no’ ha

.sido . apropiadc en su propio pais
y Riah S sty

indudablement

~ nombre . v servirse’

rpublicxdad

'habienda un pequeno numera “de

a l Ccnvenczon de. Madrid solo scn una minoria

a especialidad un comerciante depositara

una marca’ que haya conquistado cierto exito frente ‘é - ié :

-

paraf productos de, cualquiera

o La depositar

Cyiasi aprovechara 3 exito de la ,marca reproducida;
ido‘gastos publici;arlos y si haber adquirido s

~.ante “la. iclientela  ningun titulo dg'_naturaleza ‘especial - para”

Cgustificar

~ de 1as marcas ' notorias tiene precisamente

',por objeto limitar une y otro de esos inconvenientes.

Esta tenria se encuentra consagrada en el art.6 bis de 1la
Convencidn de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial
de 1883 y que a la letra establece; "Los paises de la Unidn se
comprometen, bien de oficio, si la legislacién del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el registro vy a prohibir el uso de una marca, de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccioﬁ. imitacidn o
traduccion, susceptibles de crear confusidén, de una marca que la
autoridad competente del pais del régistro o del usc estimare ser

alli notoriamente conocida como siendo va marca de una persona
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que pueda -beneficiarse del presente convenio y utilizada para
productes identicos o similares. OQcurrira lo mismo cuando la
parte  escencial de la marca constituya la reproducciéﬁ de tal
marca notoriamente conccida o una imitacién susceptible de crear
confusion con esta.

Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de
la . fecha del registro para rclamar la anulacion de dicha  marca.
Los - paises de la UniﬁE tienen la facultad de prever un plazo en
el cual debera ser reclamada 1a prohibicidn del uso.

No. se fijara plazo para' reclamar la anulacién o la
prohibicién de uso Se las marcas registradas o utilizadaas de
mala £&." ‘

Del ‘examen  del “tewts énte; transcrito se ll=ga a. la
conciusioB, de ..-que '105' paizes de’la - Union ‘se comprometen” a
rechazar o invalidar el registro. v al mizmo tiempo a impedir ei
uso, . de’marca :que ;constituya' la reproduccién (<) imi;acioﬁ
susceptibie . de c}earrconfusién con_una marca que :la . Autoridad
del ﬁais juzgue notoriamente conccida. Para rechazar el  registro

fdey una ﬁsr;é e¢ indispensables ques la legislaciin prevea en
disposici&nes pfohiéitivas qu=z 'no serd registrada la. marca
Jnﬁforiamente coﬁocida etc...;",
‘ Esta lepima ide;vsé;encuentra perfectamente sefalada en el
art.'gl—xix ‘al estébleqef,vlo siguiente: "No son registrables

como. mar;a:;,.XIx.x‘-Laé denominacicnzs o signos 1liguales o

. marca

,semejanCesVa  que-la Secretarfa de Comercio y Fomento

Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger

imilares productos o servicios, o bilen que mean

los .mismos’

susceptiblés de c:éar confusidn en forma tal, que puedan inducir
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al publico 2a nrror"

. gen base en todo lo anterlor quiero sugerxr algunas ‘medidas

para ser tomadas en con51deracion para 105 casos de la marcas

notoriamente cono:idas'

Para gue una marca sea considerada como notoria ‘es necesario, &
indispensable que realmente sea conocxda; para que la mi=ma marca
sea 'abﬁolutanen:e conocxda es importante que:. sea utx‘izada en’.
todo el Territorio Nacional y tambien en el evtran:ero. para qﬁé;
Sea- relativamente conocida es’. necesario que sea utili:adajen‘ias
capitales o por io'menos en los Estados més desarrdiiédés:dé;;lé

Federacidn.'
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-.6,=PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE' LAS'MARCA

‘principio’

de yla%terriﬁoriéiid5d'

puede adquirlrse v ronservars— mas que par

;onserv:dores. de der‘ ho quQ fueron cumplidos en’ el pais donde»

1a protegcion es requerlda ¥ s=gun su legislacicn (11)

La eficac1a jurldic: d= las marcas. se enguentra limitada al

Territorio Nacxonal S par tanto no pfdran constituir validamente [ X

'tencr 1nfluencia algunu.

‘sobre gualquier marca regxstrada en
LA P . : ,
Mexice, aquellus antarxorxdade= que resulten de.. otros paises

extranjgros( ad=mas de que no podrian surgir como anteriorldades. e

marcas que sol

La,Aacebgaciéﬁ Pr;n51p10 ‘de - Territorialidad

totalls y‘—ﬁnan;memeﬁté~$;é§C§do.{ennvirtud de sgr elh mismo;bmeY‘
practice : ‘ ‘ A '

; Esta'situacion cambia. én el ‘raso de
:émeﬁi§ ai”ﬁoﬁéhtq: d
,1en:,donde: §e i

“establace

ositadas en

; 5010 son valida= 1a= mar;as e\t

: cualquier paze miembro de ni Mexico al’

amparo ds las ‘disposicicnes - de 1a Cohvencidn de Paris.
-R=gistro Internacional conformé,alxarreglo de Madrid.
Primeramente, . pasare a estaktlecer lo que 21 Maestrc David
Rangel Medina apunta sobre lo que son las marca internacionales:

(11} Nava Negrete, justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrua.

Méxica 1935. Pag. 169.
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"Ce- - denominan’ marcas 1ﬁtérﬁa&ionales las. 'qu=..en virthd; del’
azuarde “ds la Confersncia de Madrid fechadavﬁl 14 de, abril. de
1891 vy por haber sido depositadas‘en la Oficina Internacional de

Berna, quedarcn ragistradas-y protégidas‘en‘ﬂéxico yrén todas. las

nacicnes adheridas i a dich6 cdnv=nio.”=aivo‘éi caso de que las
admxnletraflJnes d= dlcho= palses hubxesnn denegadn 1a prnt=ccxon
haciendo uso de la facultad qus les confiere el ‘art. So. del‘
convenig refer:dc.(lz)

La idea del'registrd de‘las‘mafcas internacicnales se debio a2
1a inténci6h3 de varios paiseslae/simplificar'v ~economizar log
registro, - de méfcas}yé;i 1as‘coéas. el .14 -de abril de 1891 se

ratlfico en Madrid dicho arreglo. por ‘los. delegados ' de “algunos

paises. tales como™ Belgica Esgana, Franﬁié. Siuza y’Tunez.

El o jecivo p'incipal del afreglo fue la: de permitir al

) titular de un- registro nacional btener la prote;cion d= su

marfa,e v rios paises extranjeros. medlante el deposito unico en

Central creada para escos efectos.

titulares de las marcas, depositaran en

65Aﬁaises miembros una solicifudlyhagando en cada

1as coﬁ;e?pondientes tasas- por el deposito, la obtencidn vy
cuando se diera el caso:; en cambio le permitic
unicamente un tramite en la oficina, creada

para estos casos, en la ciudad de Berna, pagando

=olo un tramite y protegiendo su marca en todos los paises de la

'f(12) :Rangel Médina. David. Tratado de Dereche Marcario. Mexico
1960, Pag. 256. :
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Mexico - e {Arreglo de Madrid, el 26 de Julio de

de Noviembre d

1909, perg. por. 1943, .s¢ ordnnOv que

s2 dajara sin efﬁc»os~5'

a'»paf;i“

frésultan' ‘de. dif:rsnte xnd;l:.rnsta par =5emplo
para que g2 dizra el;reglstro xnternacional ‘ée';
reeistiro ‘en €l pais de.origen, ror lo que se’ ten1a‘“

una déperdencia zntre ambas marcas; . :'Asi, Mexico se

”;d;figia él beierno dz 1a confederacion, declarand que  aj los

intér ses: nacionale= convenia denunsiar al Arreglo de Madrid

Em Mexxco se  &upidid un Reglamentc especificeo  para  este

Arreglb.ulé : el cual gz . espacifizaban las formalidades  que -‘se

deterian dz s&guzr para la salicitud de= una marca en la . Oficina

Idtefnécional de.Barna. ademas d2 establzcerse las condiciones de

las marcas y. que deterfan d= reunir los titulares de las mismas

para que ‘gozaran de tadala pro:eccién =n los paises miembres del

gin- embargo.‘ Mgkicb tan solo habré inscrito en la citada

tre= marra no mestrandose con esto, gran interss

‘.pér:fparte”de,los‘industrlales mexicanos, dejandose sin efectos

poco 'iempo dﬁspu--. Cﬁmé'va*se menciono.

Cabe senalar que les. pals s:miembros.:del: Arreglo resultan ser

:casi en su totalidad europ—os 1o cual hacépatente la. ausencia

de su caractcr universal‘

Con el fin de. brindarle

“una tutela mds amplia vy un

a’esfera internacional, desde 1883 se
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incorpors. al texto del’ Convenic de Parisjel.;lamado."nérecho de

Prioridad".

S olsncag

El Migstro Cesar Qﬁulvédé astablace en tna de sus
: Prioridad: "i.1a creacidn
'el cual el inventor esta
aprovecharsz de es2 ;e}miﬁo

2 »descubiir por coincidencia una:

,cosa parec;d urante ese lapso (1’)

- Este au:ar ée reflrlo unicaments a 105, inventcre

'=mbargo el deracho de’ prloridad tambi:n Frotez

la mismu

El:Darecho de Piioridad es'el derefhouqué-tieh g1 thular de

unregigtro, contra cualquicr tercﬂro' de soli»itar el mismo. en

'uualquiera de los estados miembros de la Union. sin perjuicio de
cualqpler tercero que aDrovechandose de la posible utilid$d de la
marcay desease registrarla para si v-en perjuicic del legitimc
prop;etgrio. ¥

‘Clarc esté. que para gozar de la Prioridad, la solicitud
debe p;esentarse 7en cualquiera de los paises miembros de 1la
fUnigh >d§ Paris, sisndo independiente que sea la propia naci&h_'

v.del". titular o cualquier otra; sélo se requiere que la _primera

fpcticion d registro. se haga en cualquiera de los e=tados..,pa:a .

que emplece a correr la prioridad.

(137 s=pu¢v=da . Cegar . El Sistema fMexiCané“:dg'.‘Prbpiedad

Industr1a1 Ed Porrua Méxiéo‘lgaz;vPaé.lq
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Al momento de.solicitar en nuestro pais un regiscro de marca.

‘Décieto del
onvénio de  Paris
tally como . quedo

‘esteinstrumento

1 llaMado' Derecho de

de Comercio del 25 de

'o de 1903.,se ccnsagra especificamente tal derecho al quedar

';establecxdo ‘en. el-art. 80. el cual senalaba lo siguiente: "La
marca cuyo registro se pida en Mexico dentrc de los 4 meses
dé"haber sido pedido en unc o varios Estades extranjeros, se
¢onsiderara como habiendo sido registrada 2n la misma fecha en
que . lo fue en el primer Estado extranjerc en que hubiere sido
registrada; siempre que ese primer Estado conceda a los
ciudadanos de México este mismo derecho.

Por 1lo mismo, toda marca registrada en Maxico en estas
condiciones tendré absolutament2 la misma fuerza y producira
los mismos efectos que tendr{a si hubiera sido registrada en el
dfa y hora en que lo fue en dicho primer Estado extranjero” (14)

Encontramos en esta Ley el primer antecedente del

{14) Ley sobre Marcas Industriales y de Comercio. Mexico 1903.
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importantisimo = Derecho -de -Prioridad-:el’ cual 'sﬁfrio ciertas

modificaciones en cuanto. al plazo, pero siguiendc operando en
1egislaciones marcarias posterlores.

En la'Ley de Marcas y.de Avisos‘

el “estado “extranjer
reconociendo’ ‘este’derecho

reclamario.”

: Esté‘/prihéibio también se es:abieﬁe

’ca§o5de”ﬁaf&éé- es’ decir. en - un principio y a la luz dgi Cdnygn§o o

dé‘Paris.rse aplico primeramente para las patentes, sih embargo."

Ty dad Sy importancia que revisten las marcas, este princzpio fue
apl;cado a la materia de marcas, estableciendose . claro esta,
llneamientos especiflcos para cada caso, ya que cada uno . reviste
caracteristicas particulares, aunque conservando la idea
tundamental de proteccidn, de ambas figuras. contra terceros que

quisieran aprovecharse de las mismas.

~-Convenio de Paris.-
Dentro de los principios fundamentales
de este Convenio, tenemos el llamado Derecho de Prioridad.
Este derecho, como ya se mencioné. fue incorporado desde el
texto original del Convenio, celebrado en el aho de 1883, el cual
- consiste --en que cualquier persona, que havya solicitado
regularmente el deposito de una marca, en alguno de los paises

miembro de la Union, disfrute de un derecho de seis meses para
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‘efectuar el deposito de'digha‘méréé algun-otro u otros palses.

sele efectos retroactivos al depositeo de

X R R ’ ol
‘su ‘‘marca, que-efectue:en-algu pais: miembro de la Union, a

“partir delfdiéfﬁsigu1é’€e

fijandose’ para tales 'efectos un plazo

en. el  §ais' devorigen

detérminado.“

CEL. art:‘éo;wvdeyla cén
el que haya §;1ici£ad6;;egqlbrm
dibujq jel :
‘ d ' gozara, para efectuar su
frdsiEgkaﬁﬁé.:i sin perjuicio de los derechos

‘derecho 'de prioridad durante los plazos

B qéaéééyeﬁbia,rla soligitud ulteriormente operado en elgunc
de los otros Estados de la Unidn antes de la expiracich de estos

' piazos. ‘no podré ser invalidada por hechos consumados en el
‘iqteanlo, sea, pripcipalmente, por otra solicitud, por la
‘bublicacio; de 1la invencio% o su explotacidh por un tercero, por
poner en venta ejemplares del dibujo o modelo, por el empleo de
la ﬁarca.

Los plazos de prioridad mencionados arriba sera% de sels
meses para las patentes de invencicn, v de tres meses para los
dibujos o modelos industriales , asi como para las marcas de
f;brica o de comercio. Se les aumentara un mes para los
paises de ultramar". (15}

Una limitacidn que’presenta este derecho, es la referente a

93



aquellas ' marcas ..que::vayan en contra de 12 moral o al ‘orden
pdblicq, en. algun.’ otro pais en .que quisiera’ ser registrada le

misma, en . cuyo. Qasé;‘elf‘registrp ,podré'ser"rehusédo,‘ aunque

.. hubiera §ido"¢o ﬁeqidbv el.pais de?origen{jéSto es féciir de

alguhos'péiseé alguna marca, no  representa.

llbfden pdblico; mientraé que’ ‘en -algunos

ﬂ?ciﬁér a ‘algunos - tratadistas que han

criiieadoreste erecho de prioridad. al establecer lo  sigulente:

el articulo 40. del Convenio relativa al derecho
:Aae'prlbridéd'hé‘gido criticada entre nosotros como inconveniente
Lparalloé paises en desarrollo por dos motives:

“a).“0ue " ella acentua el desequilibrio entre los paises
dééarrollados y  los ‘paises perifericos en virtud de que 1la
.corriente de patentamiento es mayor de aquellos hacia estos que
viceversa;

ﬁ)}-Fprqué permite que los paises desarrollades que han
adoptado el sistema de novedad relativa, en cuanto al espacio,
patenten en los paises en desarrollo invenciones ya conocidas.”
{16)

La Convencidn de Paris, en lo referente al derecho de
Piioridad. regulo no sflo a las patentes sino que extendid su
(15) cConvencidn de Paris para la Proteccidn de la Propiedad

Industrial de 1883.
{16) Aracama Zorraquin, Ernesto. El Convenio de Paris y los
paises de America Latina. Revista de la Propiedad

Industrial de la OMPI. Ano VIII, numero 2, 1975, pig. 121.
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aﬁiicacioh a las marcas, sin embargo, es menester establecer §u§
ambas materias son diferentes, por lo que los requisitos para  su
tramitacion tambieh lo deben . ser, es;abiec;gnddse en}el Convenio
lés formalidades que deben cumplirse ‘baré 1a declaracian de

prioridad en el momento del. depasito de la solicitud

;;QLey de Invenciones y Marcas.éi‘
' o La Prioridad es manejada, por
151 Ley de Invenciones y Marcas. dé manera’ particular, tanto para
las patentes. como para las marcas. Si. bien es cierto, estas dos

por una . sola ley, ambas tienen

individuales. que requieren un tratamiento

parficular.

Zios"derecho marcarios tienen una vigencia

: : mientras que “las patentes tienen efectos 1legales
durante un, periodo determxnado. las patentes son el resultado de
una actividad creativa del ser humano, y se busca, proteger a la

‘vpatente; las marcas, por su parte, sirven para identificar bienes
~ o servicios.

Con el derecho de prioridad, se toman en cuenta aspectos
individuales, vy de acuerdo a la naturaleza de lo protegido, asi
tenemos lo siguiente en relacion a 1la 1egislacién marcaria
vigente en nuestro pais.

Art. 113 LIM: "La marca cuyo registro se pida en México
dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o
varios Estados extranjeros, se consideraré registrada en la misma
fecha en que lo fue en el primer Estado extranjero, siempre que

ese pais conc=da a los mexicanos el mismo derecho.
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e g
ebera . ‘manifestarse

depositada en el

‘ hér;la préfroééciva que establece el
a£€1cdi§ gﬁte;ior,v éﬁdéﬁera‘éombrébar dentro de los tres meses
: de’ ‘habér solicitado el rééistro de la marca en México, que esta
fue présentada en el pais de origen dentro de los seis meses
anteriores, por medio de una copia certificada expedida por 1las
~autoridades competentes del Estado de gque se trate y
ulteriormente demostrar que fue registrada en ese pais.

Lo previsto en este articulo seri sin perjuicio de 1lo que
dispongan los tratados internacionales sobre la materia, de los
cuales México sea signatario., en cuyo caso se estara a 1lo
dispuesto en ellos. (18}

Por lo que toca al art. 113 quisiera mencionar, que la LIM
reconoce en tal disposicién el derecho de prioridad; tal y como
lo establece dicho articulo. el reclamo de este derecho debe de
manifestarse al mnmomento de presentar la solicitud de marca
respectiva.

La hoja de solicitud que utiliza como forma general la
oficina de Patentes y Marcas, tiene un apartado especial en el
cual se establece en el punto 3 la "“RECLAMACION DE PRICRIDAD” vy
mas adelante un parentesis especificando "(SI LA HAY)"; ademas de
establecerse dentro del mismo recuadro el pais", "fecha de
presentacién" y "No. de serie".{VER ANEXO A)

(17) Ley de Invenciones y Marcas. Mekico 1976.

(18) Idem
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En, relacion al‘ artﬂ 114, arriba’ transcrito. el "mismo

establece que para efecto= de ‘comprobar la presentacion de la

sollcitud de marca Pn ‘el excranjero. ‘es~’nece5ariO‘

dentro de 1os tres meses siguientes a la fecha. de pre encacion‘

=n nuestro pais una ‘copia de la

aSif mismo es requisx o indispensable presentarl

s;mple, sino certificada.
“Posteriormente se deberd de presentar. ﬁna‘ certificada

del reglstro correspondxent~ en el ﬂxtranjero 1ey no

yéstablece plazo  alguno para presenta do;pmento. aunque

podria entenderse . que de la’ presentacion -=:del- registro

correspondiente depende la obtencion dgl derecho Qérpriéride.

La ley tampoco preveé el caso de uha‘riegativa dé marca en . el
éxtrahjero. cuando se esta.reclamando la prioridad de uha . marca
en Me&ico. con base en aquella. .

Considero . que estz  tipe de cuestiones son de  hecho, vy 1la
manera.en que se resolveria seria negando el registro en nuestro
pais; ya que 10 que se pretende con la prioridad, es el declarar

Jgfe;to;rretroactlvos sobre un registro, paro con base en algo que
se sﬁlicit& pefé no s= 11e55 a obtener, en estos ¢asos considero
que-la. marca dé ser otorgada, debera de tcomarse como presentada

‘el dfa dﬁ La solicitud en Hexxgo ¥y no en aquel pais, que al

innal no 1a otorgo.
En algunos paises, como en el caso de Francia, la tramitaci&h
dé un registro marcarice, resulta ser rapidisima, por lo cual al
momento de solicitar una marca en Me&ico. reclamando la prioridad

francesa, no scolc se presenta copia certificada de la solicitud,
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sino inélﬁsive de15registro mismo otorgado, ‘facilitando Yasi el
_votorgamiento de la prioridad en Mexico,

,Paré efectns de presentar los documento probatoriOS"de la

prioridad ‘iS' practica establece

presentarsn junto' “-con su escrito correspondiente Yy tratandose‘

én' lo: pnrticular. ya que laS‘prioridades sn m nejan de manera

paralela a: la tramitacio de registro

referente

Csiguient

lart. 176 1o

A'este resgec;o,quiero comentar;’que “la practica‘seﬁala que

;si,alymomgnfo :dggprééénté;k:ié sqiicitﬁa.delﬁafcé} reclamandose

:lafprioriqad de un: pais extranjero, va sé cueﬁta éon el numero de
kegistro definitivo, este se establece directamente en la hoja
de ‘solicitud, y actualmente esta préctica es aceptada por la
autoridad responsable.

Como lo comente anteriormente, el tramite de solicitudes de
registros marcarios, en Francia, son muy rapidos, por tanto al
mandar las instrucciones para el depdéito de la solicitud en
nuestro pais, conjuntamente se mandan los documentos que
acreditan el registro en aquel pais, por tantc, y unz vez que se
cuenten con los documentos respectivos se presenta tanto la

solicitud como el registro frances; estableciendose en la hoja de

{19) Reglamento de la ley de Invenciones y Marcas. Me;ico 1988.

98

ue ' los" mismos d=ben ~ide



solipitudwréf

péisl

L .
;. que  sera la
7‘,‘ g 4

que -se tendra’. como
FhTR, ’
por ultimo, el numero
- b ’ g

a mencione, ‘'en algunas ocasiones y de

s ,
se: establece el numero del registro

stos'détoé deben de corresponder perfectamente, con

stablecidos en'la copia certificada que se presentar;

',"dei Adégmento'dé érioridad, debidamente legalizado; asi mismo se
Hdé@é ﬂg ténef'especial cuidadc en checar 1la traduccidh hecha de
'ésté documento : de -pricridad ~a. fin de evitar posibles
’requerimientos por parte de la Oficina de marcas, y con el fin de
aclarar los puntos que no concuerden.
El art. 81 del Reglaﬁento seflala lo siguiente: *“Cuando se
reclame dereche de prioridad de la marca, de acuerdo con el
'articulo 113 de la ley, debara presentarse, dentro de los tres
meses de haberse esolicitado el registrec d= la marca en Héxico,
copia certificada expedida por las autoridades competentes del
estado extranjero en que se solicito el registro y demostrar
posteriormente que fue otorgado este en ese pais. De no
presentarse dicha copia certificada se tendra’ por perdido el
derecho de prioridad gque se pretenda conforme a la soliicitud
preséntada en el extranjero.
Si existieren disposiciones en tratados internacionales

sobre esta materia, de los que nuestro pais sea signatario, se
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e RS N SR
estara.a lo'dispuestoien’ellos.

‘sido

; prioridad  “hubiere

n.que

kS concedida

El original de la licitud ‘prﬂsentada ante la
Direccion se utilizara como titulo que acredita al titular como
- leéitimo propietario; en tal documento, en el apartado 4 se
" establece:. "SE . CONCEDE PRIORIDAD", en tal apartado deberia de
eStablecerse. si se concede o no 1la misma, sin embargo, en 1la
préctica esta figura se tramita paralelamente a la solicitud, por
lo. que sigue un tramite especial,que en la mayoria de los casos
se resuelve despue% que se otorg6 en registro, por lo que un
cliente extranjero, no logra entender, el porque de no sefalarse
en su titulo la concesio% < negativa de la prioridad.
Considero que el derecho de prioridad deberia de resolverse y
as{ sefalarse., al momento de expedir el titulo correspondiente y
no dilatar tanto el otorgamiento, en detrimento de la formalidad
que reviste tal hecho.
Quiero tambien sedalar algunos articulos mas del Reglamento
citado, con el fin de establecer ciertas formalidades que son
requeridas en la tramitacion de las prioridades.

(20) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Me}ico 1988.
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Tal ‘es a letra dice. "Todas las
'soli;itudes C € presenten ante la Secrecarfa.
en su ¢asoy f‘ z o mu1arse de "manera
respetuosa 9 ﬁa. Las que ' no
ﬁumglancﬁdn ; ; eran devu itgs'siﬁ iniciarse lo que
se‘pfdmgéva‘ .
“Cuando s i ni idioma ‘diferente  al
espaﬁol{ sé acompanara 18 correspondiente traduccion al espanol,

certificada pbr perito

traductor facultado por autoridad
competente ¥ legali"adas si asi‘se requiere”.(21)

Aqui se establecen las formalidades que deben de cumplir,
todos 'y cada uno de los escritos que -se presenten ante la
Oficina de marcas; para el caso de los documentos - de prioridad,
los - mismos .deben devpfesgnFA{Se con su debida traduccion hecha
por perito traductor, -ademas de'presentarse la copia certificada.

Art. 3o0.: "En.cada prdmocibﬁ subsecuente gque se presente ante
1a Secretaria se’ indicard invariablemente el nJimero de
erxpediente, titulo ° registro de que se trate. Las promociones
que no. cumplan estos requisitos se tendran por no presentadas.

Por cada asunto. a que se refiere la peticidn debera
presentarse una promocién v no involucrar en un sdlo escrito dos
o‘ mas asuntos cuvo despacho corresponda a oficinas o
departamentos diversos. {22)

Art. 8o.: “En los plazes fijados por 1la Ley Yy este
Reglamente en dias, se computarén unicamente los habiles.
Tratandose de terminos referidos a meses, el computo se hard de
;21) Regla;enCO de 1; Ley de In;enciones ; Marcas. M;kico 1988, B

{22) Idem.
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‘indiqﬁeréf'eﬁ Su,¢efé¢t

aquel en’
8.-QUIEN PUEDE SER PROPIETARIO DE'LA MARC

ma&or{a de ‘las legislaciones ‘mar:afiaé. Agsiiunoﬁé "en las

- respectivas  Jurisprudencias, lardoctrina’ﬁé;cada'pg;éi“y; de@a%
lineamientos relativos a la tramitacion de reﬁistros Vmarca;ios.
el -~ criterio adoptado es de tipo liberal, es - decir, - :cualquier
persona fisica o jurfdica puede solicitar a . la administracidn
pdblica respectiva, el registro de una marca.

Me voy a permitir citar en primer termino lo establecide por
la Ley de Propiedad Industrial de 1942, la cual establecia que el
derecho a ser titular de una marca registrada correspondfa en
Me&ico. a todas las personas f{sicas o morales, nacionales o
extranjeras , con tal de que reunieran los requisitos seRalados
bdr la ley o por su Reglamento.

Respecto de las personas fisicas, estas podian ser nacionales
o extranjeras, comerciantes o no comerciantes, siempre que fueran
mayores de edad., o no siendolas, que actuaran por medio de un

representante legal.

{(23) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Mekico 1988.
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Las saciedades podfan ser civiles -3 mercantiles. asociaciones
o entidades .. de cualquler otro tipo.

La actuacion podla ser personal' o:,por conducto de ‘un
‘apoderado. duien deberia dé ser‘unavpersona'fisica; v:en el caso
de que los apcderados fuesen varios. uno de ellos serfa el que se
encargaria de la tramitacioch. El caré&ter de‘ apoderado, se
acreditaba por medio de un documento de poder

Lo - citado - era: establecido porv.ia' leégislacidn anterior
sobre nuestra materia~ actualmente. 135 cogas aparecen de manera
muy similar. simplemente varxando -la forma de establecerse en 1la
Ley y.en su Reglamento. ‘

De conformidad con el ‘ar

.}BQ’LI&:#}Toda:pgrsona que este

: usando ©° quiera usar una marc@ héfaraist}nguir los ‘articulos que

fabrique o produzca, podré sdquiflr el dérgcho'exclusivo a su
uso; satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen
esta ley y su Reglamento. N

Igual derecho tendran los comerciantes o prestadores de
servicios debidamente establecidos. respecto a los articulos que
vendan o los servicios que presten en el Territorioc Nacional y de
los cuales quieran indicar su preocedencia. Los comerciante podrén
usar su marca por si sola o agregada a la de quien f;brique los
productos con el consentimiento expresc de este".(24)

Al establecer este articule el concepte dz "Toda persona™, se
da por asentaic que no existe restriccion alguna en el derecho
mexicano, para adquirir el dereche exclusivo al uso de un marca.

Igualmente cualquier persona fisica o Jjurfdica, puede

(24) Ley de Invenciones y Marcas. Mexico 1976.
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solxciuar el registro ‘3¢

determxnados requisitos'
equerxdos por 1a ley.

Tenemos entoncns que cualquxer persona puede ser txtular de un

'regxstro. sin embargo la ley prevne cono modo de

registro,:la no explotacicn del mismo, por lo que pﬁede‘cﬁaiéqiér :

persona. ser propietaria de un marca, pero si no- hace uso de"1la i

'misma se extinguiré de pleno derecho.

Pero ‘vayamos' a ‘ver 1o que establece. el Canvenxo de Paris, del L

qua Hexxco es _signatario, a este respecco.
: Art" 29‘: “*Los subditos o ciudadanos de ;c3da'gn§,‘dgldlqs 

vastaﬂo§,>cogtratantes gozaran, en todos los deﬁa% Estados qe"la
‘Unién; en lo que concierne a las pat=ntes de invenci6h. a. los
d;bujos o. modelos industriales, a las marcas de fabricaa o de
coﬁércio Q al. nombre comercial, las wventajas que las leyes
resﬁectivas cotorgan actualmente u otorguen 2n lo futuro a los
nacionales. En consecuencia, tendrén la misma protecciéh que
estos y el mismo recurse legal contra toedo atagque a sus derechos,
bajo reserva del cumplimiento de las formalidades y condiciones
impuestas a los nacionales por la legislacio% interior de <cada
Estado™. (25}

De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Paris, cualquier
perscna nacional del pais en que se solicita un registro de marca
o bien no nacional del mismo puede ser titular del mismo,
recibierdo un trato igual al de aquellos, siempre que se cuamplan
con. los requisitos seflalados por las legislaciones nacionales;

(25) Convenio de Paris.
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Por tantoilosgextranjeroé nacionales de alguno de"'los paises de

R
la. Union: registrar ‘una’ marca,. como los nacionaales en

razoh~‘de es princi io'fundamentalidel art 2 “antes transcrito

en,donde»se ) gnionista al nacional.

personas

persona

R El fhombre' constxtuye la persona £1si;a. tambien 1lamada

persona jurfdica individual
T las personas 'morales ‘1lamadas  tambien personas

JUrldlCaS coleccxvas

Por persona Jurfdica se entienﬁe el ente capaz de derechos
y obligaciones. es decir el sujeto. qqe*puede ser susceptible de
tener . facultades 'y deberes} devintérvenir en las relaciones

" jurfdicas, de ejecutar actogrjur{dicos. en una palabra, el ente
capacitado por el derecho para actuar juridicamente como sujeto
active o pasivo, en dichas relaciones”. (26)

Las personas fisicas, como las morales poseen atributos que
las hacen distinguirse unas de otras; Dentro de los atributos de
las personas fisicas o seres humanos, tenemés los siguientes:

-Capacidad, -Estado civil, -Patrimonio, -Nombre, -Domicilio,
~Nacionalidad.

Existe wuna correspondencia entre 1los atributes de las

personas fisicas y morales. exceptuandose lo relacionado con el

(26) - Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho <Civil. Ed.

Forria. Vigesima Edicion. Mexico 1984. Tomo I. Pdg. 75.
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estado civil, el cual sdle puede darse en las personas fisicas.
Toda persona que reuna estos atributos podré ser titular de:

un “registro de marca en México. ‘independientemente - de la

nacionalidad del mismo; 'y en base a lo establecide ponwla
Invenciones y Marcas vigente. g s
Inclusive varios preceptos de la ley nos conllevéﬁ a ﬁonciﬁir'~’:
que no existe restriccidn alguna en cuanto a la tituié;idéa‘deiﬁn
registro, en base a la nacionalidad; tal es el caso del ;r;;iz?
donde se establece que toda marca de origen extranjero ‘o "cuy;
titularidad corresponda a una persona fisica o moral extranjera",
destinada a amparar articulos, etc., etc. vy referida a la
“vinculacion de las marcas; en este precepto se contempla-- la
t;;ularidad de un registro por un nacional o por -un.:.extranjero,
estableciendose para tales efectos obligaciones que cumplir y- en
- igualdad de condiciones.
En consecuencia, personas f{sicas, nacionales y extranjerés.
podrén ser titulares de un registro de marca en nuestro

pais, recibiendo para tales efectos el mismo trato.

-Personas Morales.-

El derecho no solo ha reconocido que el
hombre es el wunico sujeto de capaz de tener facultades vy
deberes; tambie% a ciertas entidades que no tienen wuna realidad
material o corporal se les ha reconocido la capacidad juridica
para tener derechos y obligaciones vy poder actuar como tales

~entidades.
Asi como las personas morales tienen atributes, lo mismo

sucede con las personas morales 1las cuales cuentan con los

106



siguientes: —capacidad“ —Patrimonio.» " Razon

Social, - Demicilio 'y —Nacio alidad

Las' personas morales o juridicas resultan ser;k"toda unidad
d}ganxca resultante de una colectividad organizada de personas o
de ‘un. conjunto de bienes a los que. para la consecucion de un fin
duratle y permanente es reconocidﬁ por el Estado una capacidad
de derechos patrimonia;es".(27)

Son los entes creadoé por el Estado.

segén el art. 25 de nuestro Codigo Civil vigente: “Son
personas morales: I.-La Naci&h. Los E;tados. y los Municipios;
II.-Las deméé corporacicnes de caracter publico reconocidas por
la 1ley; Ill.-Las sociedades civiles o mercantiles; 1IV.-Los
sindicatos. lqs asociaciones profesionales vy las demas a que Ee
refiere la fraccion XVI del articulo 123 de 1la Constitucion

- Federal; V.-lLas sociedades cooperativas y mutualistas; VI.-Las
asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines
politicos, cientificos, artisticos, de recreo o de cualquier otro
fin licito, siempre que no fuere desconocido por la ley"

Con lo anterior quiero establecer lo que en México ‘se
considera como una persona moral, y como ya se expreso
anteriormente el hecho de que cualquier persona puede ser titular
de un registro de marca en nuestro pais, todas las personas
morales estan comprendidas en tal supuesto.

Las personas morales de nacionalidad mexicana son aquellas

que se constituyen conforme a las leyes de la Repﬁblica Yy que

(27) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho <Civil. Ed.

Porrua. Vigesima Edicidn. Mexico 1984. Tomo I. Pag. 15S.
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Las ' personas . morales. extranjeras

.establezcan bajo las leyes dé algun pais.extranjer

su domicilio en aquel.

En ambos casos, la ley las faéultg‘parg—yéér 'tituléres de
registro‘ marcarios, ademés de: go:$riée'un' ﬁrato igualitario,
de acuerdo a lo est;lecido poryla LIM y. por . el Convenio de Paris
ehrlo relativo gl principio de igualdad de trato para los paises
miembros de' la Un;&hiy a‘lakigualdad de las personas basada en 1;

Constitucio%iéolfticé Mexicana.

21:Frimeramente establecere lo que : nuestra
Constitgéib%;JrPolftica establece acerca de - los mexicanos,
6§ﬁ$§;raq9 'en el art. 30 que a la letra dice: "La” nacionalidad
. ;mé&iéana se adquiere por nacimiento o por naiuraliiécigp.
: A) . Son mexicanos por nacimiento:

I.-Los que nazcan en territorio de la Repﬁblica. sea éual
fuere la nacionalidad de sus padres;

II.~Los que haccan enh el extranjero de padres mexicanos; : de
padre mexicano o de madre mexicana.

III.~-Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves
meéxicanas, sean de guerra o mercantes.

B) Son mexicanos por naturalizacidn:

I.-Lcs extranjeros que obtengan de 1la Secretaria de
Relaciones carta de naturalizacién, y

II.-La mujer o el varon extranjero que contraigan matrimonio

»
con varon o con mujer mexicanos y tengan o establezcan su
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ser propietaric de wun

B ’
unque .como ya se menciono
abl Ce:‘gué a fin de mantener los
n‘registfo el mismo debe ser explotado

titular debe reunir cliertas

jcondiciones como,por ejemplo liquidez economica suficiente como

’para. poder =xplotar su marca y cumplir asi con lo que sefala 1la

'ley de la materia. .

~Extranjeros.-

i El ért.jj‘Constitucional establece lo que se
considerércomo extréhjero y que A 1ailetra dice: "Son extranjeros
los 'que no posean las calidades determinadas en el articulo 30.
Tienen -derecho a las garant{as que otorga el capitulo I, titulo
primero, de la presente constitucidn; pero el Ejecutivo de la
Union tendra 1la facultad exclusiva de hacer abandonar el
Territorio Nacional inmediatamente y sin necesidad de Jjuicio
previo, a todo extranjero cuys permanencia Jjuzgue inconveniente.

Los extranjeros no podréh. de ninguna manera, inmiscuirse en
los asuntos polfticos del pais"

Ya quedamos que los extranjeros también pueden ser titulares
de derechos marcarios en nuestro pais; sin embargo en los casos
de los extranjeros residentes en la Repdblica, estos deberah de
exhibir 1la documentacioﬁ que compruebe su leéal estancia en el
pais, su forma migratoria vy la identificacién del documento
ekpedido por las autoridades correspondientes.

Si es el caso de que el .solicitante sea una persona moral
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éxtranjera.‘ deberé comprobar su emxstencia antf
fNexico mas ‘cercano..a su domigilio a traves: de un Notario Publicof
que da fﬂ y\cuya flrma es legali:ada por el consul

Debera Ade presentar=e toda la documentacion relativa a 'la

V‘Iegal ex;stencxa dela-sociedad en aquel pais, documentacion' qué
‘ep isu ‘moﬁento sera.certificada y legalizada por el -Servicio
Copéﬁlar Méxicano en - agquel pais, para que de esta mapera. . se
‘cumplan’ ‘con- las  formalidades que establece la ley y para el
subueéto gue paso a exponer. k

En la préctica casi 1la totalidad de las personas fisicas o
juridicas, nacionales y extranjeras, emplean el servicio de un
mandataric, generalmente especialista en la materia; esto suele
ocurrir con mayor fracuencia en los casos de extranjeros que
pretenden el registro en nuestro pais, o bien aquellos nacionales
que desean el depéﬁito en algén pais extranjero que resulta ser
de su interes.

De acuerdo al criterio sostenido por el tratadista Nava
Negrete, la Direcci&h de Invenciones y Marcas, deberfa de crear
un departamento especial de asesoria a fin de que cualquier
persona tenga la capacidad de realizar el tramite del registro en
neombre propio, lo cual redundaria en un beneficio econéﬁico para
el titular, gue no tendria gque recurrir a los servicios de un
agente especializado en la materia, o al menos que conozca del
tema para el trimite de su registro.

En el caso de los extranjercs, esto lo considero no muy
factible vya que tendr{a que desplazarse a nuestro pais y. en
algunas ocasiones, por la falta de conocimientos del idioma, 1le

resultarfa mas diffcil la realizacicn de este tramite, mientras
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de qué-utilizéra los servicios:de un. mandatario,
sbiamente radicédo'eh‘ei béis; el.traﬁité le seria mas sencillo,

aunque . tendria’’ qub pagar todo Jlo relatzvo al mismo,' y que’ en

algunos ’arios shnn superxore= a los propios gastos

hechos: . a Ley F dural de Derechos fijada ‘para Ae;tos

c€asos.

=n: el casoide que se

1 'migﬁo ;debéré de

ide’los . .cuales se

‘¢omo’ sus-demicilios.

L TR ,
-el”'mandatario acreditara su

an' los ne 105 =stabl=cidos por. la legislacidn

en la que

consten las fac ltades de quien le otorga el peder, manifestando

,bajo protesta QQ ggcir verdad que no ha sido reelevado de su

mandato.'r

Personas~ fisicas e«tranjeras decumente de poder, donde se
»hagan ccnstar las fagultadas del mandataric; sin que se requiera
Legali;ac;on; aun cuando el documento se haya otorgado en el
ekfranjero.

Personas morales extranjeras: documento de peder debidamente
notarizade y legalizado por el Servicio Consular Mexicano o por
Vlaé autoridades diplomaticas mexicanas.

. En el caso de los extranjeros que tramiten un registro de

marca por su propic derecho, deberén acreditar su legal estancia

. ’
en el pais; cuando no residan permanentemente, deberan de sehalar
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dom1c1lxo para oir notxf;raczonee d~ntro del Thrrxtorio ‘Hacional

as mismas.

v desxgnar apoderado (] persona aucori_ad‘ avrguipir

'—'Caligad' dé Lmdustriél, cém

dxixmos ;a gr an mayoris

'califlcatlvo espe xal P

Existen legislaciones baJ ritanica ‘eni’ las

:ﬁales no6es nece=ar10 que el cltular de una marca ;reallce una

'c mnrclal o industrial pero 51 ‘no utilizé por si

marcas. el ‘mismo debe de estar en condiciones de

1;'£6gt}6lay' a: calidad de 1los prcductcs amparados POr. su marca.
: ’:lLéé ﬁaises “con lnfluencxa latina . ho’ exigen generalmente
ﬁiﬁguna calidad al titular de un registro marcaric.

Sin embargo existen otros paises. cuyas legislaciones ezigen
de uﬁa manera directa o indirecta .que el titular de una - marca
posea ciertas calificaciones. Por ejemplo, algBunos paises en cuya
legislacién marcaria exige que el titular de  la marca ejerza
personalmente una actividad industrial o  comercial, tenemos
Alemania, Austria, Brasil, Canada, Dinamarca, ' Japon, Suecia,
Turquia, Uruguay, entre otros.

Para el autor espaﬁol Hermenegildo Baylos Corroza "La
exigencia de que en el peticionario concurra la calificacién de
industrial o ccmercial carece de juscificacidﬁ alguna y no
constituye presupuesto escencial de la regulaciéﬁ de la materia
en el EPI. Sin embargo, no puede negarse la posibilidad de que,
en el curso del procedimiento, le sea exigida la demostracion de

esa calidad, sobre la base del va citade Articulc 149". (28)
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En Ital;a se s:nala que lu solxcitud de un registro de marca,

,puede ser propuesta “ipor que concurra algun

particular 'requi=1to acti idad profesional del

solicitante =ne obstant anterior; otrOSwtratadistas italianos

opinah que una marc ; da, por quien'no eés fabricante, ni
comarc;ante,,

Despue= de’ 1nvestigar algunos tratadistas y estudiosos de la

materia que nos ocupa, podemosAconsiderar que la gran mayoria de

las.. legisla'iones marcarias. las jurisprudencias respectivas y

las prauticas comunes, no estabiecen calidad especifica para ser

titular de un' registro marcario. Es indistinto que se dediquen a

1a  actividad que sea ¥ los productos © servicios que pretendan
émparario prgbtar'cén §u'marca, guardande la debida distancia con
‘1as ‘legislacicnes que si establecen una cslidad especial para los
‘titulares:

En. nuestro pais, la legislaciéh no establece como requisito
para la obﬁenciéﬁ de un registro marcario, calidad alguna para el
titular; baste que cumpla con las formalidades y requisites que
sefala la Ley para poderlo ser, sin importar la actividad a que
se dedique o quiera dedicarse, siendo mayor de edad vy no siendolo

.
que actue por medic de un representante legal.

(28) Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial,
Pfopiedad Industrial, Propiedad Intelectual, derecho de la
competencia economica, disciplina de la competencia desleal. Ed.

Civitas, S.A.. Madrid, 1978. pags. 851 y 852,
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9. FECHAS CLAVES.."

En“este punto se ﬂstableceran las fechas
que deben de tenerse presentes en todo momentoe por el propieterlo
o blen por la persona o personas que’se encargaran de- manten:r’
vigentes ‘10s derechos marcarios del titular, a fin 'de qn= el
;rggistro ‘no.’ vayé a perderse. La ley es clara - al estaSle;er a

‘p;rtir de qﬁe fecha debera de empezar a cofrer,el pla;é, para’la

“realizacion 'de ! determinadcs tramites qu= permiten que nuestro

Tegistré ‘de marca sé mantenga vigents v con todos los  derechos

que le son:inherentes para con el,titular.

se refiere a aquella en“’que ~ fue

stableciendose claramente el dia, 'mes .y

‘as ‘dela hpra especifica. en que se

e 1a solicitud de

rca y servira de base para

esto lo escablece el art., 112. de 1la

actualmente se establece en un recuadro

parte superior

cen éi cual por medio de un sello utilizadc en la
Oficialia de Partes queda fijado vy es unico para cada sclicitud,
 9osterior registro (de asi proceder).

La fecha legal es la fecha del nacimiento de un registro; en
algunas ocasiones esta fecha sufre un camtio, y este es el caso

de cuando se esta reclamando pricridad, en el cual la fecha legal

114



se’ rEtfotréeré o “fue 'pfgsentad#» en’ el

extranjere:

1 plaZo de

fecha:legal e empleza’a

: caf&est@s;plg és,ékran_jfénovgbles
‘xgﬁélesm§f;6nL$ase£a‘i; fecha legal.
fe?ﬁa»iégai y‘ dénirb Tae'>los' tres ahos
‘f(én éﬁélddief momento), debera de
e soﬂéfééiivd'de;la misma, dé no demostrarse se
1l66§s dgfarg:f :exéiﬁgﬁidqr del pieﬁb " derecho . el registro

correspondiente.
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mer Use, -

Es impor€aﬁte ééﬁalar que'uno jde"los"

de solicitud, y . que. de

‘hecho ;cuenta con un apartado espPle1C0 dantro de-la’ misma,

refinr a 1a fecha desde la cual se viene usando la mahca. sint

'flnterr pc1on en el pais‘ cabe tambxen la poslbllidad

“se ha usado todav{a
_.En el prlmero de los casos, es decir cuando s “asi

: iey lo

.se indlque la fecha de inicio de uso de la marca.

k,establece ‘en. el art. 100 que a2 la.. letra dice. "La solxcitud, de

registro de “una ~marca se‘presentara ante la Secretarfa de

B Comercxo y Fomento Industrlal "por' escr1CO. en -el .que se

hard. consta

E 5 ’
1avdenomin=cion de la marca o su  .condicion de

innominadaro mixta,iel nombre, domicilio y nacionalidad del soli-
: cigante, 'la ubicaciéﬁ del establecimiento o del principal, si

tiéne 7vafiosé 1a declaracidn de'la fecha en que se principio

La Q;ar la Qar;a. la que no podré ser modificada ulteriormente,
rﬁsi'como ‘los dema% datos que prevenga el Reglamento’.

 VCon tél precepto, se determina que la fecha del primer uso

:déclarado no puede variarse posteriormente; por lo anterior es
'importante cerciorarse de la fecha exacta del primer uso de 1la

ﬁarca, antes de hacer la declaracidn correspondiente,

La declaracion del primer uso de la marca, facilitara las
cosas en caso de controversias, al gozar de un mejor derecho,
sobre aquella persona que quisiera registrar para si una marca,
en perjuicio de la persona que ya venia utilizando 1la nisma,

aunque no hubiera tramitado su registro.
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VEs acoﬁse}able ﬁtiiiéaf los mediosypu#iic;tariosridoneos a fin
de poder' comprobar'el primer ’Qso de 15 marca; esto se puede
1ograr mediante el empleo de publicaciones. documentos de pedidos
de articulos amparadcs por la marca. facturas N demas medios que

én"caso de 1itigio servirian como pruabas para demostrar el uso

con anterior1dad de 13 marca.

El art 83 LIM establnce que el'de cho al uso »xclusivo de .una

‘marca,. ‘se obtiene mediante reglstro. pero el mismo no

producxra efectos contra un terce o que explotaba en la Republica

1la misma

dentro del ;ﬁo.'sxguxente al dia en qﬁe fuere publicado el
rregistro v1gente vy en‘cuyo .caso se tramitara la nulidad de este,
Fara ‘el caso. de que ;e guiera 1niciar el tramite de ‘nulidad
de - un registro, por‘una perscona ‘que se considere con un mejor
derecho. sobre la marca, - debers de' presentar los documentos
necesarios para. comprobar que este venia usando la marca con
anterioridad a la fecha legal del registro que se quiera declarar
como nulo.
Es importante senalar la fecha del primer uso de la marca por
lo antas sehalado.
Quisiera manifestar  en este momente mi punto de vista en
“ pelacidn con éste art. 93 LIM. en 'su Jltima parte al sefalar que
se tendra el derecho de solicitar el registro dentro del ano
siguiente al de la publicaci&h del registro; No considero del

" todo acertado este precepto, al sefhalarse como fechas para el
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de

inicio . de la accidn, la fecha qe,;afbubli;acié 'énfla‘qéééﬁy

Invenulones ¥y Marcas.

es de algunos meses,

por 19 ;anto-l

otorgados - es:- del . conocimiento: "o de ' -los

mandatarios, " hasta el QUe, comb,'va

. para “todos

Do
ademas

accxon alsuna. en

la

E=ta fecha ‘se refiere a 1a fecha en “la

que el registro ha:-sido otorgado una:vez cumplidos:con todos los
requisztos v pasado por los tramites ante la Autcridad.

L; fecha de expedicion. de registro o de otorgamiento de 1la
marca, sera la fecha en que la Autoridad otorga el derecho al uso
exblusivo de 1la marca: Si los tramites que se siguen para el
‘oﬁorgamiento del registro, resultan favorables se cita al pago de
derechos por concepto de la expedicioﬁ del titulo; cubiertos
estos - se proporciona un ndﬁero definitivo de registro y se
procede a expedir el titulo correspondiente que ampara la marca.
La fecha de expedicién del titulo sera la misma a aquella en la
que se enteraron los derechos finales.

Es importante senalar que al momento de expediar la "cita a

pago” que es el oficio por virtud del cual 1la Autoridad
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“competen

ey en'eliart., 112, por lo que es muy
énte la fecha legal, es decir la fecha de

lay/ solicitud en Mexico, o si se reclama

e ,
cha de- presentacion en el extranjero.

,frenbvacién‘ del registro de una marca podra solicitarse

‘»Wd',tgpt_dg ilos’, seis Ultimos meses al vencimiento del plazo,

baéa;@o lbﬁ derechos-normales, por concepto de renovacioﬁ; o bien
la rénovéciéﬁ podré solicitarse dentro del plazo de gracia, que
serg de seis meses contados a partir del vencimiento de los cinco
anos, en este caso el titular del registro debera de pagar,
adem;s de los derechos por concepto de renovacioﬁ. los recargos
correspondientes por el plazo de gracia.

Para el el caso de que se reclame la prioridad, deber; de
presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha legal
en nuestro pais, que la misma fue presentada en el extranjero;
hagoe incapie en que el documento se debe de presentar a partir de

la fecha legal, y dentro de los tres meses siguientes.
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La _marca fegistrada débefé—lde ser ﬁsada _tél ‘y como . fus
registrada. i s i S
‘fElAﬁitular)de una marca, déberé deﬁdstrér,'é satisfaccion  de
1a'Aﬁtorida§’e1 uso,eféctivé déwlarﬁismé. dentfo dé l&s tres: afiog
siﬁﬁlehiés “a la :fechaidefoto;gaiiento del registro,. o feéha;«de

registro, como Se le guiera’llamar;-lo que si no debe de pérderse o

v de* vista es que esta demostracion de uso se hara:.si .se desea . al

“dia’ siguiente a la: fecha de1>otofgamiento. ahnqug 1a'ley:’da‘ un'

plazo . de -tres ahos; por lo tanto es opcional 1a
deﬁostra: el usd, siem?re que seardeniro de1los
siguientes a la fecha'del ‘concesion. . .

El uso efectivo‘r dg Luné “marca,

comercializacion - del- producto'bjserVicib q)

“una - efectiva

volumenes v condiciones que’’ correspondan

, 3 SnE Al
explotacion comercial, pero a juicio de. la Secretaria de Comercio

y Fomento ~ Industrial, .por mediq:dgA lq' pi;eccidk General  de
Invenciones y Marcas.

Para terminar este punto, quiero recalcar el heche de que en
Me;ico. el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene
mediante su registro; sin embargo esto resulta ser relativo en
virtud de lo que establece el art.93, que ya comentamos pero que
vale 1la pena repetir en el sentido de que un registro no
producira efectos contra ninan tercero que viniese usando la
marca con un ano de anterioridad a aquel, dentro de la Repablica
Hexicana el cual tendralel derecho de registrar su marca, aun
contra el registro nuevo, siempre y cuando demuestre, a
satisfaccion de la Autoridad un mejor derecho scbre la marca.

Aqui es donde radica la importancia de senalar la fecha de
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uso ‘an:ériot de lav marca 'y demostrarlo en su oportunidad a  fin
‘dgvrgué se’. de;lare nilo. el nuevo“registro prevaleciendo los
dereéhﬁs sobre”aquel. Aquiila 1éy quiso proteger al poseedo; de
un “registro, aun cuando nb lo hubiera reéistrado. dandole la
oportunidad’ de “hacerlo dentro de los plazos que para tales

efectos: 'senala 'la ley y‘que Ya s= mencionarcn anteriormente.
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CAPITULO iII..ELVREGIgTEG DE La MaRTA ZN NUESTRIS GIAS.
iQrANTé CUIEN SE- PRESENTA (AUTOR&DAD COMFETENTE);-

Vo : ‘Sin.el afan
de-ser repetitiva, pefo si cen eirobjeto de establece; los.cambics
‘sufrides ' {en algunos cascs sdlo de nombre), de la. Autsridad

encsrgada de 1la tramitacign de los registro marcarios, ne permite
ectablecer el ente encargado de desahcgar los mismos.

JEY.vCodize de 1884, primer ordenamiente -jur{dics dondsz . se
establecis un capitulo titulado "De la Propiedad Mercantil” y - de
‘;hi‘ su‘ importancia, - sehalabs como Autoridad  compatente & la
Secretaria de Femento; La Lay de Marcas de Fébrica de 1883, sigue
seﬁélando a ia Secretaris .de  Fomente como :ramitagora de
_registros marcarios. : :

-La . Ley .de 1903, sehalaba que “a-fin de adquirir ‘el dersche
exclusive .al uso -una marca, era’necesario hacer su registre en la
‘yoficina de Patentes y Marcas; ilenaﬁdo':iaé'Vférmalédades que
establecia la Ley respeétiv; vy su:Reglamento.

La Ley de 1928 establecia, que no s6lo se podia adquirir- el
derecho exslusive al uso d= una marca, mediante su registro en el
Departamento . de la Propiedad Industrial, sinc . que tambieh se
récoﬁbcfan los derechos adquiridos por un usuario extraregistral,

1o importante de este punto es el relativo al Departamento de la
P;opiedad Industrial, como autoridad competente.

Con la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 ce sehalc qus
_para-obtenar el registroc ‘de una marca, deberia de breééntarséra
la Secretaria de la Economia Nacional, una solicitud por
duplicado, etc., etc., seflalandose otro nombre para la Autoridad

encargada del despacho de la solicitud de registros marcarios.
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La

que actualmente
apllcacion dé

corresponden--al Ejecutivo: éderal,por conducto d

de Industria Yféoﬁércio, 1a cual: por

piblica Fedefélxﬂse'/dénomina
Industrial, sin cambiar de atribuciones‘
Para el ejerc1cio ‘de 1as atribucxones déspécho de

los' negocios del:'orden admlnistrativo encomendadas al "Ejecutivo

Fnderal fueron creadas lés Secretarias ‘de " Estado y los

Departamentos Administrativos- Dentro;de las ‘primeras tenemos,

entre .otras, a la Secre;an{§ de'C9 efcidﬂ%'Fomento Industrial.

Esta ASecrétéfia.' de'écuérdb;Tcﬁn:'Ley Organica de la
Administracién Pﬁblica‘ Feaefaik' y. de écuerdé‘ al art. 34
corresponde ‘el despacho de los siguientes asuntos. esperando se
me permito - senalar. solo. uquellos que tienen relacion con
la materia que nos ocupa: "If—Formular y. conducir las politicas
generales de  industria, ppmefcio e#terior. interior, abasto vy

precios del pais:.;.

Regular. ‘promover y wvigilar 1la

comercializacién. distrlbucion fl - consumo de 1los bienes v
servicios: IV.—Fomentar elr comercio exterior del pais; V.-
Estudiar, proyectar yl'détérminar los aranceles vy fijar los
precios oficiales, escuchando la opinién de la Secretaria de
Hacienda v Credito  Publico: estudiar v determinar las
restricciones para los artiéulos de importacién 1 exporcacién. v
participar con la mecionada Secretaria en la fijaciéh de 1los
criterios generales para el establecimiento de los estimulos al

comercio exterior; ¥II.-Normar Yy registrar la propiedad
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rientar 1a.:"

N rtif cad>s de invencion. el.registro de modelos—y de. dlbujos

: industriales‘ das denominacicnes de’ origen y los avisos y nombres;"

'fcomercialesz‘ igualmente ‘le ‘corresponde la represion' de

arca. “a la cual deber{an i.de aJuscarse todc

:iy cada uno de:los sollcxtantes de los mismo, con el fi" de- 1que’

prccediera su solicitud; sin embargo, y mo obstante bhébérse
fpublicado un © instructivo. para su llenado,. el mismo 'no fue' del
Vtodo claro. presentandose una serie de dudas:. por - parte. de
cualquier interesado en obtener su registro.de marca; ‘aun para
las ‘personas especializadas en la tramitaciéh de 1los registros
marcarios, resulto poco claro el instructivo, surgiendo una serie
de dudas relativas al llenado de la hoja de solicitud.

Tan es asi, que a menudo se encuentra unoc con p2rsonas que no
saben a que se refiere la hoja de solicitud en algunos puntos
que nisiquiera resultan claros en el instructive, por lo que se
recurre a la propia Secretaria para que se les resuelvan las
dudas respecto al llenado y complementacién de

s
la solicitud, erogando esta Autoridad gran numero de horas-hombre
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ta:lla,dccument§;16h;
' por . objeto sefalar

lguier’ pérsonu que

ugar ;ﬁb}fégponde fisicamente en la hoja de solicitud, a
: todoé 1bs'pun£os por eECa senalados; esperando verdaderamente sea
Vuh aﬁxiligr para cualquier persona interesada y ajena al estudio
del Derecho de la Propiedad Industrial.

En  la parte superior derecha, nos encontramos con dos
recuadros, los cuales, la perscona que tramita debera de dejar en
blanco, vya que los mismos EoOn para uso exclusivo de la
Secretar{a.

Sin embargo, me permito mencionar el uso que se les da; el
recuadro nés grande dice: "Fecha y hora de presentacién"; como ya
se menciond anteriormente, la fecha legal es la fecha en la cual
se presenté la solicitud de marca en Héxico, esto con el fin de
determinar la prelacién; ademas del dia, mes vy afio, se marca la
hora exacta en que se realizd dicha presentacioﬁ.

Con el fin de ser exactos, tanto en la fecha como en la hora,
la sSecretaria se auxilia de un sellc fechador, que ademas marca
la hora exacta: por tanto la hoja de solicitud es marcada con

este sello en el momento de su presentacién ante la oficial{a de
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. partes de la dependencla

LOS dOS pequﬂnos recuadros que S

‘dereché“ superior. de 1a hoja de solic

‘superior, . "No: x-fpr..rq",. el (nferior

a-que

“E1-"Noi EXP.""g nlmerd de. expediente )

‘miehtraéAnosotrps hab;émos Lde una’ solicitud de registro de marca
n~:;r§§ice, nos estaremos refiriendo,a un' ,egpediente. mientras
que‘si' ﬁéblam&s de una  marca ya 'concedida. héblaremos de un
registro.

Por - tanto y como medio de controi de'lés solicitudes, las
mismas se llevan como expedientes, asi cuando nosotros queramos
investigar algo sobre nuestra solicitud nos referiremos a ella
como el expediente niimero tal, citando el del recuadro superior.

El "No. FOLIO" o nimero de folio . se refiere al nimero de
despacho que le correspondié en -el dia y es el primer medio de
control interno de oficialfa de partes sobre cualquier tipo de

gestion.

2.-TIPO DE MARCA.-

Como se establecic anteriormente, existen
tres diferentes tipos de marca, dentro de los cuales dete ‘de
adaptarse la marca que se desee registrar; dependiendo de la
composicidn de la marca, se encuadrara la misma para que de asi
proceder se conceda su registro; pasamos a continuacion a exponer
los tipos de marca contemplados por la Ley.

En el formato de la solicitud existen tres recuadros que se
deberén de marcar, de acuerdo con el tipo de marca que se desee

registrar; asi tenemos la marca: '"NOMINATIVA"™, "INNOMINADA" Y

126



UMIXTA",

a).-Nominativa,

marca: . ‘todas

‘ refiere'

.se

“Este: tipo ide’.

'aéuéiiaé /palabras : < s epresentacion‘
constituyan una marca original y suficxentemence distintiva dei
’Qtra : T g . g ‘

Por ”denomihacioﬁes se ;débé de  entéﬁdér: "£6dos Aqﬁellos
hombres de‘césaé‘feales,~imaginarias, mitologiéés, de'§§tros. de‘
animsles. dé'vegetales, de la néturaléza, eté.". (1) :

ﬁo ﬁuede ténér este fipo de marca,algun razéq especial en su
escrztura. se ‘requiére qUe sean - simples denominaciones. sin

ningun tipo de elemento adicional en su rEPresentacion‘

,b).-Innominada.

‘Como’’ su nombre lo ‘indica‘ estas _marcas 'no
s ek - i J

nqmin;cion en su . representacion, sino solo es la
cualquiera

“algo, que .

sea- esta, ¥

art.
y que anteriorment: senalamos.
Este tipo de marcas se refiere. a cualquier

"_simboio,‘signo 0. dibujo lo suficientemente original, que con su

sola’’ representaci&ﬁ constituya una representacidn distintiva v
ofiginal: en este tipo de marcas, no pueden caber frases o
palabras, unicamente se permite una gréfica, para que sea
~considerada como marca inhominada’

{1) Sepulveda, " Cesar.. El . Sistema Mexicano de Propledad

Industrial, Ed. Porrus. Mexico 1981.. 2da. Edicicn. Pag. 117
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cl.—NixtaA;

'Esce ultimo tipo de marca, se reflere a aquell

S

repesentacxones compuestas por dOS elementos~ uno escr;to Yinotre LT

graflco' es decxr, én‘este tipo de marcas se conjugan la
nomlnativas y las marcas. innom1nadas.
Las ;marcas_: nominativas, ‘cuandoﬂ‘se'

caracteres, ‘se ‘les da el nombre de mix

LS ﬁardas mixtas es;an;coméugééas pof
"o de varias palabras y ﬁh disgﬁé 6ri§inal
: conjunto con la denominacxon.
For. lo tanto el elemento graflco

‘constituyen una marca mixta:

2.-DENOMINACION. -

En este ipunto se debe tene

tipo dé,marcarque se pretenda'registrar.

'Si-'se - trata de una marca - nominativa, se::eséablégera? 15;
paiébra o palabfas que cCOmpPoOngan la marca. :

. Si se trata de una marca  innominada, en: este reglon se
establecera’dnicamente la palabra "Innominada", va que no podemos
aestablecer en este momento como marca la descripciéh de la misma,
adem;s que esta descripcioa no es la marca, en si misma.

Si no se desea wutilizar la palabra Innominada en este
renglon, se puede usar la palabra "diseﬁo". es decir, nos estamos
refiriendo a que nuestra marca esta compuesta por un diseﬁo; es
indistinte el empleo de cualquiera de estos dos términos; sin
embargoe la ley habla de “innominada™, por lo que en la

generalidad de los tramites de solicitudes se emplca ecte Jltimo
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1 degominacign de la

ST
es: {ademas - de

L’registrada’. como marca)

‘limitaremos . a senalar .como

términof¢e innominada, diseﬁo olbil

i : gy {Fiterio sostenido ‘por el tratadista David
Rahgél ?Hédiha.i‘165:‘c;;ac£éres\ yuycondiciones escenciales, de
yalidez o de fondo, péha que una marca sea registrable son los
oz ::sigui,ehtes eiementos: s
‘41.-La marca debe ser distintiva;

2.-La marca debe ser especial;

3.-La marca debe ser novedosa, y
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4, -La marca debe ser v=raz. S 2)

Estas ‘on'las caracterlsticas, que debe de revestir una marca
qué se solicita*~para régistro;:sin embargo” al ‘reunir éscés

caraccerxsticas puede caer en-las prohibiciones que establecp el

art. ~91:,LIM; donde se establecen de manera enunc1at1vay

- supuesc°s que no son registrables como narca._

queriendo caer.en repetlciones innecesar

: pafé ~e1 ‘estudio de las prohibiciones'

fnpunt» b) dentro del capltulo II"

*la‘solicztud dé’reg;sﬁro de uﬂé maéca.:usi como en'la descripcion‘
que' de la misma se hace deberan especificarse los productos °
servicios - que se protegeran; incluso, dicha proteccion puede
abarcar téda la clase, esto es, estableciendo el titulo de la
clase, asi como la especificacidn de los articulos o servicios,
se tendré por protegida toda la clase, protegiendo de tal manera
todes los ‘articulos contenidos. en una clase de productos o de
servicios.

En este punto de la solicitud, deber; de expresarse de manera
especffica todos y cada uno de los articulos o servicics que se
pretendan proteger con la marca; si se desea proteger ademas de

'ioﬁ‘ articules éspecfficos. tocda la clase, se deberd de poner el

titulo de la misma, seguido de las palabras "especialmente, o en

"{2) Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Ed. porrda.

Mexico 1985. Pag. 165
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ec:etarfa tenga . presente. que la

especialf.

proteccigﬁ‘ era aplicada a’" todos ' los bienes o
’serv1cios de‘ etermlnada clase, - especificamente  a los
'senalados’ por el solicitante y que son los del interes real de

proteccion directa.“
‘ La : Ley de Invgnciones .y Marcas reconoce las marcas
de productes 'y :de; servicios; ademas las marcas se registraran
con relacién a'productos. élases de ‘productos. o servicios
determinados, segdn la clasificacién que establezéa el
Reglamento; en la solicitud- de régistra de una maréa. a#i como en
la descripcién que de lazﬁismaken haga deber;n especificarse
los productos © servicios que protegera.r Podrg. sin ‘embargo,

sclicitarse para todcs los productos o servicios de una clase vy

cuando - se trate de productos o SArvicios ino « clasificados, 1los

mismos deberan de ser especiflcad

N PR - ?
Unaa veh efﬂctuado el de 'una:’ marca, no podra

~aumentarse el numerc de préduc;oszb'sgfyicios que proteja, aun
cuando pertenezcan a la miémérclésé,'esto quiere decir, que al
momento de solicitar “una’ marca jpafé‘ registro, deberan de
especificarse perfectamente 1os‘productos o servicios que se
pretendan amparar con la marca.(art. 95 LIM)

En cada solicitud de registro, no’ podrén comprenderse
productos o servicios contenidos en alguna otra clase, ademés el
solicitante tiene el derecho de pagar por tantos objetos pretenda
proteger, es decir, que se pagaran diferentes derechos si se
protege un producto, si se protegen de dos a diez productos o si
se protege toda la clase.

A la fecha de conclusién del presente trabajo, la
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Clasificacion Ofxcial gue se 'encontraba vigente, era la

internacional, la cual empezo ‘a surtlr sus efectos desde el 27 de

Novienbre de:1989.

FEL Secretar(a de Comercio y Fomento Industrial,

publico en’ el volumen extraordinar‘c numero XIV 1a "Clasificacicn

" de Prpduqtos’~y Servicios‘para el registro de la marcas y:  sus
reglas de'aplicaci&hﬁg en di:h6 documento se éstablecen 42 clases
en las que sekincluyeh tanto productos, como servicios.

Cualquier soliciﬁud de marca;’débg de contener un listado de
artichlos o gerViciog, los éuélgsrldeberényde ser colocados en
la . clase  .que le correspdﬁaa y:de—aéuérdo a-la clasificacxon
infernaciohal; esto éé.‘qué él ii§£AQOAqé biénés 3 servicios a
proteger debera de ‘estar‘ confgﬁdiqv en: ia clase que le
corresponda. ‘

Podemos entender por clase al:l"grupo o‘categorfa en que se
consideran comprendidas diferehtes cosas"”, de acuerdo a la
lﬁgica. una clase esta compuesta por miembros con un caricter
com\:ln .

La clasificacion internacional vigente, fue aprobada por la
Organizacioﬁ Mundial de la Propiedad Intelectual y consta de 34
clases de Productos y de 8 clases de Servicios.

A fin de ser ejemplificativa a este respecto, la multicitada
clasificacioh vigente en México. ha sido transcrita en el punto
5 del Capitulo anterior (II).

La hoja de solicitud, cuenta con dos pequeﬁos recuadros, que

tienen como finalidad albergar el fumero de 1a clase en donde
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listado de los productOS ° servicios ' que

‘asi las cosas en’ los recuadros ‘se 1ndicara el

" los signos tienen
es  decir, casi 1la

por articulos,

se encuentra ‘formada

naturaleza especial y analoga

o servir para

similares fines.
Loé articulos que se pretendan amparar con la marca que se
'soliéita. deberan de encuadrarse:a los clasificados en la tabla
clasificadora (clasificacidn 6ficial), a fin de poder
registrarse en base a un nJmero que le corresponde y previamente
7 asignado.
La Clasificacién Internacional esta compuesta en sus primeras
34 clases, por los productos que pudieran ser considerados como
los mas comunes; cabe aclerar en este momento, que la
clasificacioa es meramente enunclativa, m;s no limitativa, vya
que serfa imposible tratar de ubicar todos los articulos
susceptibles de ser registrados en una sola clasificacioﬁ. por
lo que en muchos casos se utiliza la analogfa para poder ubicar

un articulo en una determinada clase, tomando en cuenta su
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kn;éi@u@hp‘tigmég,‘1é:n6cio tradicional de
1 ; egtuvo‘rebreséhtaAA pbr las ﬁércas aé faﬁrica y de
,’pp@ércid. :'Coh el desarrollc de la tecnologia moderna, el
llimi€é~‘déglos objetos susceptibles de ser distinguidos por 1la
;maqcé, impuestos por la naturaleza material de los mismos, fue
'frébésada para- dar cabida a una nueva categoria de bienes,
f'céﬁsi#tente enila prestacioﬁ de actividades con un fin lucrativo.

‘Se trata  de objetos inmateriales que se traducen en el

_suministro de servicios; la necesidad de crear un vinculo
Veﬁﬁré' 1057 servicios vy la empresa prestadora de los mismos 'y
distinguirlos de 1los prestados por otra empresa, determind ~la
creacion de las marcas de servicio.

De acuerdo con el Dr. Rangel Medina, pero sin la intencioh de
precisar su significado sehala, que: " la marca de servicio se
considera el signo utilizado para distinguir no un producto, sino
los servicios prestados por una empresa, de los prestados por
otra."(3)

El Servicio lo constituye el hecho de proporcionar algdh
tfabajo o llevar a cabo cierta actividad de las empresas que .no

’,
se traduce en la elaboracion de productos, ni en la venta de 1los

(3) Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Art{stica.

Julio-Diciembre. Mexico 1971.
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mismos,. .. -

. N S 2
La  prestacio

“constituida por 34

“‘Internacionaliesta

‘ freiatiyaé ;‘1asfproduétos;;§e;o dicha  clasificacidn fue
;adi;ioﬁ;da ic6n 8 .clases méé. QUe ~§on las relativas a los

,§er§1ciés éuscebtiblesi de‘serkaiﬁtinguidos por una marca.
: El listado de productos es“éumblimentada con los servicios,

fllegando a la clase 42, y quedando comprendidos, de la clase 35 a

la 42 las clases de servicios, y establecidas como sigue:

Clase 35:Publicidad y'Negocios.

Clase 36:Segurosry'£inaﬁzas.

Clase 37:Construcciones 'y reparacicnes.

Clase ‘38:Comunicaciones.

Clase 39:Transporte & almacenaje.

Clase 40:Tratamiento de materiales.

Clase 41:Educaci$n y esparcimiento.

Clase 42:Varios.

Con lo anterior, deseo establecer que si lo que se desea
proteger 'con una marca, es la prestacioh de servicics con un
fin lucrativo, estaremos en presencia de una marca de servicios.

Al ‘digual que en el caso de los articulos, y a fin de
proteger toda 1la <clase de los servicios, en el rengloé de:
"pfddﬁctos o servicios que protege’, se debera de establecer el
fitulo de 1la clase, seguido de las palabras: ‘'especialmente,

principalmente", o cualquier otra palabra que se refiera a 1la

135



lo

'correspondientes

pagar los de
Debera
de productos

Por =jem

el pago de derechos era el siguiente

-Para un

-De-2 a

‘s

“presentar
‘fecha ' desde
esta  manera

pretendiese

.-FECHA

nuestra

trate de todas 1as*

mercancias

. anterior .se debera de senalar en 1os racuadros~

rechos que asi correspondan para cada caso.

cruzarse el recuadro correspondiente‘segun~el

que ampara la marca.

plo, a la fecha de conclusion del prnsente LeT

producto:

10 producto$

‘cuantos productos se piensan proteger a” fin “de-

e
numero:

imos:anteriormente, al momentoc de

ﬂsdlicitud‘de marca, ‘es importante sefalar la

1a cual se empezo.-a usar la misma, garantizando de

un mejor derecho sobre cualquier terceroc

registrar nuestra marca para si.

Asi tenemos que en la hoja de solicitud aparecen

recuadros que establecen: "si la marca se ha usado, indique

de inicio

que

unos

fecha

_" (dia, mes y aho); en estos recuadro se pondra la

fecha exacta y muy importante, que pueda ser comprobada en el

momento de asi requerirlo la Secretaria.

Como ya

anterioridad,

dijimos, se puede comprobar el uso de la marca con
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- S e e by e .
hojas de ped dos, .y demés dqcumentqs relativos al uso efectivo de

la marca. '

Como se;regordéravulfért.QB LINM, establece la posibilidad de

que el sujeto - qué "viniese’“usando la marca, aun sin haberla

) R s ’
registrado, solicite §é_declare nulo el registro de algun tercero

que  registro la“ mar a‘héra el, ya que aquel tiene un .mejor
derecho, por antiguedadieﬁ'élfd50,‘y asi lo declarara al momento

de solicitar 15 marc

B g T - ) ’

si - la.'marc no:se ha usado, debera marcarse el recuadro
correpondiente5fa'dicha'1e§endé,'que se encuentra al lado derecho
de los recuadros correspéndientes a la fecha de primer uso de 1la

marca. .

7.-T1PO" DE ESTABLECIMIENTO.-" DRI
Un estab;eéiﬁieito'es' el y;ugar
donde‘ habitualmentg se ejerce una profesioE o ﬁna industria o
bien se presta alguh tipo de servici&.
En esta parte de la hoja de solicitud, nos encontramos con 3
recuadros los cuales establecen: "Industrial _", "Comercial _",
“Servicios _'"; estos recuadros deberén ser marcados de acuerdo

al tipo del establecimients de que se trate.

Asi tenemos lo siguiente,

=Industrial.-
. En el caso de que el titular de la marca, sea el
“'propio " fabricante de los productos que se pretenden amparar c<on
BU marca, se marcara’el recuadro correspondiente al "industrial”,
51 el titular de la marca, ademas de ser fabricante de los

. ’
productos, comercializa los mismos, se marcara tambien el
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" recuadre .correspsndienteal”“comérciall.

b. ~Comercial <

-Servicxos.

Si la marca protege serviciés", el tipo de

escablecimiento forzosamente sera de ,sefvicios": esto es légico

de concluir, ya que los servipios_no;se'guedén crear o -fabricar,
Lt - - : = E ’

i~los 'servicios se prestan, por lo que el  establecimiento sera del

tipo donde se prestan los servicios. .

8.-UBICACION DEL ESTAéLECfMIENfO.-

7 Es muy importante sehalar
el domicilio correcto y completo del establecimiento, tanto ceomo
productor de articulos, como prestador de servicios.

Se ‘indicara, 1a calle, el ndmero. la colonia, el cédigo
postal, la poblacién y el estado de encontrarse ubicado dentro
del Territorio Nacional.

Como se puede apreciar en la hoja de solicitud, aparecen dos
bloques para sepalar el domicilic; se usara% ambos, en el caso de
que se trate de una fabrica productora de articulos, adem;s de
que la nisma los ponga en circulaclonh en el mercado, y

ambas s5e encuentren fisicamente 2n lugares distintos.
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oﬁicilio.jbaSﬁanéi

tendra poer

e’ servicio bastara con™ indicar

exigtan7 varios ~‘domicilios, ' .tanto

‘como de’ - servicios, sera suficiente

'sena;ar solo uno de ellos,‘pdr ejemplo; el mas antiguo, el mas

grande. fdonde se encuentren~1és dficinas. etc., - evitando  asi

sefalar :varios, ademas ‘de queel” espacxo no alcanzarfa para dar
'cablda a todos.

Para el caso de que el solicitante sea extranjero ¥y por ende
:la ;ubicacion del establecimiento no gstg dgntro del rTerritorio
Nacional, se procedera a seﬁalar el—domicilio exacto, . tratando
de adaptar la forma establecida en la soiicztud a“la direccion
en el extranjero.

Quiero hacer incapie, en el hecho de establecer el domicilio
del establecimiento de manera exacta 'y ‘completa, sin dejar
cualquir margen de error, esto &8s por lo siguiente,

El Capitulo VIII LIM, referente a la Nulidad, Extincion v
Cancelacign de registros marcarics, establece en su  art. 147,
cuando el registro de una marca es nulo y en su fraccién v
establece a la letra: "Cuando la etiquata en que aparezca la
marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia
de 1los productos o servicios que ampare ubicaci&k del
establecimiento industrial o comercial del titular de la marca

0. con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas".

v
Independientemente de la declaracion del establecimiento de

139



: 2 e S i S : ,
manera veraz, es importante senalar : uvalquier  ‘declaracion
falsa, ' seguramente " complicaria de: . ‘nuestra

solicitud, sf no. antes gsfdéclu -2 2. N Bor: el ‘hecho de

que . pensemos

N .. ’I’:
extranjero, " sera  difi

-bloque’ " para
débef63 vde‘U ;ér
que céf}éspphdéﬁ.
en - base al nomenclatog ofici ; :§Qe  para
tales efectos emitio “la Foﬁento‘

Industrial, (VER- ANEXO Z)

‘El - punt

solicitud, es el apartado especial, para.el..caso: de que se

" reclame una prioridad.

El Concepto de la prioridad ya fue -estudiado anteriormente
en el punto 7 del Capituls II; sin embargo me permito regordar
que upa marca cuyo registro se pida en México, dentrc de los
seis meses siguientes de haber sido solicitada en uno o varios
estados del extranjero, se considerara presentada en Héxico. en
la misma fecha en que lo fue en el primer estado extranjero.

En este punto tenemcs gue sehalar el pals en el que fue
registrada la marca, Yy siempre que este le reconozca a los
mexicanos el mismo derecho: ademas se debera d= establecer la
fecha en la que fue presentada la solicitud en el extranjero,

esto con el fin de que si la Secretaria concede la prioridad:’
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;~hﬁmé§é'qué le correspondio
éircomc‘en nuéstro rais se
ahf; paréiias solicitudes como para
%os ‘‘regis To5, | EmC lééde en ‘el extranjero., Todas las
sglicitUAes Y 1iés;§eéiStfos tienen un numero de serie que los
identifiéa,‘éétevde§ér5 de serfalarse donde dice: "No. de Serie",
(ndmero de serie’;' ‘

Si.al mdmento ag ‘éoligit;r én Mexico una marca, reclamando
una.  prioridad, ya_se-é@éﬁ£a con el nJﬁéro de‘;egistro. este " se

'
podra establecer,

rat 'dé'la misma solicitud, solo

que - ya otorgada.

El- punto -4 :de...la forma. de ,#;i;citua qﬁe estudiamos,
establece: “Se concede prioridad",.este espacio es para uso
exclusivo de la Secretaria, en el cual se declara si se reconoce
o se nieéa el derecho de prioridad.

Considero que este espacio, en la pra&tica deber{a de ser
realmente utilizado: esto lo manifiesto de acuerdo a que como
se mencioné anteriormente el tramite de prioridad es
manejado paralelamente a la solicitud de marca por la Autoridad y
adn cumpliendo con los requisitos que marca la ley, dicho tramite
lleva muchisimo tiempo en resclverse, adema; de ser declarado por
medio de oficio, Yy no al momento de expedir el titulo
en su apartado correspondiente. que como veremos ma% adelante,

se trata de esta misma hoja de solicitud.
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10.~TITULAR DE |

& En'.el:punto‘ﬁdmero
S g 2t o . RN R
solicitud, debera de'expresarse el nombre, la nacionalidaad.y.
“domicilio del ‘solicitante ¢ titular de la marca..

© Esta’persona puede ser fisica o moral, nacibnal

la documentacion que compruebe su legal estancia en“'

adem;s de sefalar su forma migratoria y la identificaciqn del

documento exhibido por la autoridad correspondienté.

Se . indicara correctamente el domicilio del. titular ':éai}é}r:
nJmero. colonia, cddigo postal, poblaciéﬁ, estado‘y él' péis ‘de
donde es oriundo.

Este punto no tiene nada que ver con "la persona que
posiblemente tramite 1la solicitud de marca; en los datos del
titular se establece quien es y seré el dueho de la marca, que
como ya dijimos puede ser una persona fi{sica o moral, mexicana o
extranjera.

-Hay 6 recuadros que dicen: "Clave™, este espacio deberé de
dejarse en blanco, ya que corresponde a la Secretaria su llenado.

En el casoc de la clave del pais, que tambien se establece en
dos recuadros, que para tales efectos aparecen en 1la solicitud,
estos deberén de llenarse, previa consulta de las claves de los
paises, y que fueron expedidas oportunamente, adema; de aparecer
en cualquiera de las Gacetas de Invencions y Marca.(VER ANEXO 2)

Por ejemplo, cuandc se trate de solicitantes mexicanos 1la
clave que les corresponde es la "MX", para los nacionales de los
Estados Unidos de Norteamérica. la clave es "US", los japoneses

tienen la clave de "JP", solo por citar algunos ejemplos.
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Puede darse el caso ﬂé que .1os titulares de una marca, sean

% y ’
dos personas  morales, variacion alguna. En 1la

solicitud se deberan -d ecer ‘ambos como  titulares,

exhibiendose los docdﬁénto que aérediﬁén~tél circunstancia.

11.-APODERADO (Cuando 1a marca:no se tramite directamente por
el interesado):

Este‘aparcado'lo' ncontramos bajo el numero 6. y

en el cual.se. estable e del apoderado, si lo hubiere,

asi como el domicilio del pa}akrecibir las notificaciones

relativas al caso.

Si‘ el solicitante ‘° tltular de la marca, no acude por si
mismor a realizar los “tramites correspondientes al registro
marcario, este podra hacerlo por medic de un mandatario; en tal
caso la perscnalidad de este Jltimc podra acreditarse por medio
de.una simple carta peder, firmada ante dos testigos, de 1los que
se senalaran sus domicilios completos; esto es para el caso de
personas fisicas nacionales, no requiriendose formalidad alguna
para este documento, salvo las s€naladas.

Para el caso de personas fisicas extranjeras, bastaré con
exhibir un documento de poder, firmade ante dos testigos,
senalandose sus domi~iline ~respectivos; este documento si
requiere ser legalizads por las auteridades correspondientes.

Para el caso de persona morales nacionales, se requlere un
testimonio notarial en donde consten las facultades del
mandatario, asi como las del mandante para otorgar el poder.

Para las personas morales extranjeras, dicho documento de
poder debe ser notarizado. acreditandose de esta manera la legal

existencia de la sociedad en aquel pais, ademés de legalizado por
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las étto?idade; éorréspéhdientes;

Existe  un Régiétré};céneral de Poderes, en el cual se
depo;icarin :laéf;gdﬁétahéias‘débidahente certificadas y en su
caso legalizédéé;ldué'aciedicen la existencia de la persona moral
nacional o éxtgéﬁjéfa v autorizadas para ejercer el comercio
dentro del fe:riféfiovNacional.

Para -poder fegistrar estos poderes es necesario sefalar
domicilio para recibir notificaciones dentro de la Repﬁblica.

Las solicitudes para 1la inscripci&h de poderes en el
Registro, se formulara% en los formatos que para tales efectos
apruebe 1a Secretaria, expidiendo ademas el manual
respactivo. (VER ANEXO 3}

La inscripcioﬁ el el Registro General de Poderes es OPCIONAL;
sin embargo, las personas morales que no inscriban los poderes de
5Us representaantes, deber;n acreditar la personalidad de estos
en cada tramite.

Con cada promocioh inicial que se presente ante la
Secretaria, se acompanara copia simple de la constancia expedida
por el Registro General de Poderes, asi como una copila simple del
documento donde consta el poder para ser cotejado con el original
que obra en el Registro.

Los poderes pcdra% ser revocados o modificados en cualquier
tiempo, pero mientras ésto no se haga del conocimiento de 1la
Autoridad, esta reconocer; como apoderado al que aparece en la
solicitud o en su caso en el registro,

Nos encontramos en este apartado, nuevamente con 6 recuadros
que dicen "clave", los mismos deberah de dejarse en blanco, para

ser llenados por la Autoridad.
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: BRI g 7
Pero - &n el caso de'les.dos recuadros, que se ubican despues

de la? pqiaﬁra 'péi;,ieéﬁos ‘debgéénfde ser llenados de acuerdo a

: S BT R LA,
las claves 'de. los’ paises:’que mencione anteriormente; por lo

géne}al Tige 'tr”ta‘qef apoderadbs _mexicanos por lo que aqui se

L R T . : ’
llena con 1as‘siglas “Mx";‘sg debera tener mucho cuidado con 1la

nacibhalidad~» delf‘ apodérado. para declarar la clave

cqrrespoﬂdiente;tv
#oho‘;e ésfaﬁlecié~en puntos anteriores, en la pra%tica casi
ia ;@talidad' de'las personas fisicas o nmorales éolicitantes.
emplean ilosrysefviéios de un mandatario, especialista en la
'mgtefiéxjpcrflo que es muy apropiado este apartado 6; ademgg las
jpersshas  énﬁaréadasr del asunto facilitan las cosa para los
'fituléres. qde no  estan empapados de este tipo de tramites que
les reporta ‘perdidas de tiempo, sin- embargo, 1los honcrarios
Vc;usédos por estos tramites, suelen  ser los que desaniman a
cualquier titular a encomendar esta cargara un -mandatario.

En c¢aso de que 1la solicitud_de mar;a.'ho se tramite por un

mandatario, sino por‘ el propiq"’titulér, el espacio

; - LA . .
correspondiente a los datos de1 apoderado{”se dejara en blanco.
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12.-DESCRIPCION DE LA MARCA.-

“En ieste apartado, aparecera 1a
marca ﬁél Yy ‘como ﬂvar a - ser 1usada por éu propintario‘ se
establecerd lo que se reserva de'la:marca, asi come declararse lo
que no se puede reseréaf para USO:Extlusivb. perc que aparece en

la etiqueta.

a).-Reservas.-

esta SECCiOﬂ se expresara en que consiste

la mafca\‘ elemetos que 1a componen; se sefalara una

descripcion e laTmarca,'en el‘caéo de ‘marcas innominadas ‘o

'mixtas

De acuerdo con la Lev de Invencxones y Marcas, al solicitarse

:gl ;egist(o,de una marca. no podran reservarse elementos que - no

aparézcan “en . los ejemplares exhibidos. Cuando la -solicitud  se

preéente para proteger una marca sin denominacioﬁ, no podraﬁ

aparecer en las etiquetas palabras que constituyan o puedan

constituir una marca, vya que este es el principal requisito para
considerar a una marca como innominada.

Le praética sefala que a fin de evitar repeticiones
innecesariés. u omitir elementos importantes de la marca en las

-reservas,. se pueden utilizar los siguientes conceptos para
Fgﬁ@laf las reservas de la marca que se pretende proteger.

Para el cgso de gque la marca sea neminativa, se debera de
expresar lo siguiente: "El propietario se reserva el derecho al
uso exclusivo de la denominacion..., en cualquier tipo y tamano
de 1letras"; esto quiere decir que la palabra o palabras que

’
compongan la marca, podran aparecer o representarse en cualquier
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tipo o' tamaro de letras.

En’ caso ,dev que. la’ marca séafvinnominada, el solicitante

‘deberg' exbresér io isigu(ehté‘ 'Elvpiopietario se reserva el

_derecho al  uso exclUsivd;delvdiseﬁo; tal y comé aparece en la

etiqueta anexa"; ‘aqui'loiﬁue se trata de proteger es todo el

diseho que compone la mérca. :

En ocasiones, loé crifer;és yseguidos por los examinadores
encargados del exﬁﬁen de una mafca. no son muy objetivos, por 1lo
que nos encontramos con coficlos donde se requiere la aclaracion
respecto de algunc o algunos de los elementos constitutivos de la
marca; a fin de evitar esto, noé limitaremos a reservarnos todo
el disefio de la marca, tal y como aparece en la etiqueta que de
la -misma se anexard, dejande ‘para las exclusiones aquellos
elementos que no son registrables, o no sean susceptibles de ser
usados de manera exclusiva por cualquier persona.

En los casos de 1las marcas innominadas, cuando las
mismas esten compuestas por algdh color o la combinacion de
algunos, nos reservaremos tambiéh los colores, agregando al
parrafo correspondiente lo siguiente: *,..asi como la
combinacién de colores...(especificandose los mismos)'.

Por Jltimo. para las marcas mixtas, las mismas se reservar;n
de la siguiente manera: "El propietario,se reserva el derecho al
uso exclusivo de la denominaciéh...(y diseflo), tal y como se
muestra en el facsimile o etiqueta anexa".

En este supuesto, hos reservaremos los "dos elementos que
componen las marcas mixtas, es decir,tanto la palabra o palabras
como el disefho que las acompaﬁa.

L4
En €l caso de que el diseho contenga colores, se utilizaran
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ics ’mismos ,termino= “utilizados para el cas

. de - 'las.. marcas
1nnom1nadas

Algunos 'autore - han decerminado .que 1as reservas SOn los

elemento= que el sollcitante de la marca reinvindica como propios

v deben escribxrse con clarxdad fevitando repetxciones y con. . la
mayor presicion posible generalmente 'enumerando los elementos

para obtener tal presicion. Las reservas vienen a’ constituir :la'

declaracion formal del solicxtante de que la descripcion y las"

etiquetas representan verdaderamente a; la marca que . se ~quiére

registrar * ‘o tiene por objeto fijar 105 lxmites del dérechb del
titular, el cgal“no podra despues. ir mas alla de tales’ limites,

fijados por el mismo.

b} . Exclusioh de leyendas no'rééé;végle§:—3

‘ Ehrrésta seccioh,

deberén de indicarse aquellas palabras'o figuras que aparezcan en

la etiqueta, las cuales no pueden ser reservables para el titular
de la marca, por considerarse de uso comuk.

Estas palabras, de acuerdo con la Ley de Invenciones ¥y
Marcas, no son reservables, a pesar de aparecer las mismas en la
etiqueta.

Como ejemplo podemos citar las siguientes: "Hecho en Me&ico.
talla, ingradientes que la componen, contenido neto, registro de
la Secretaria de Salud, R.F.C., figuras no reservaables por ser
de uso comdn. etc.”"; lo que se pretende con esta exclusioh. es
que el titular no se reserve elementos que no son constitutivos
de 1la marca, sino son solo aspectos de procedencia de la marca,

de la naturaleza del producto, o simplemente palabras que son del
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las en exclusiva. a

13-F

“‘es " el recuadro de
dlbersar la etiqueta o

usada; en el caso de

déBeréfdé  pegar una etiqueta que

los contéhéé,L -

Dé‘aéﬁeidé »co' hegiamento de'la .Ley -de -Invenciones y

Marcaé.'enfsu"aft.,89,1'estable&e que: "...Se entienden por

ét;qqégas. thia'}os:efectos de este Réglamenﬁo. el-conjunto de

figurés, levendas o’cualquier otra informacich. que. integren una
composicidn 'y se adhieran. al producto : o' envase del mismo
mediaﬁte impresos en papel o cualquier dtrobﬁaterial,rgrabados [

por.cualquier otro procedimiente'.

Continﬁa estableciendo el Reglaﬁé;to."qué a la hoja de
solicitud deberan de anexarsele impresibneskde‘la marca, en las
cantidades que fije el mismo. Este puﬁta seré ampliado en el
nJmero siguiente (14) del presente cSpitulo.

No obstante lo anterior, quiero reiterar que en el punto 8 de
nuestra hoja de solicitud debe de pegarse un ejemplar o marbete
de ‘la marca.

En el caso de marcas nominativas, es suficiente que este
espacio sea llenado .con letra, ya que la misma no cuenta con
ningdn diseffo o tipo especial de letras; la marca no tiene una
representacioﬁ gréfica.

’
Para las marcas innominadas o mixtas, sera necesario que
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punto 9T
paralelosy ©°
llenado ‘por - el

5 exclusive’ de la

El primgr‘;ectangﬁib €iéhe,como finalidad que:el solicitante
Qﬁ;‘ ;X",' los documentos, que en el momentos de
la- sélicitud de registre esté anexando, ya que los
,.soniréquisitos para la tramitacion del mismo.

: La. Ley - de .Invenciones y Marcas, asi como su Reglamento,

- establecen . que ademas de los datos declarados en la hoja- de

“'solicitud., el solicitante deber; acompafar a 1la. misma los
siguientes documentos: "I.-Ocho impresiones de la marca en blanco
Yy negro no mayores de 10 cms., ni menores. de 4cms.; 1II,-Ocho
impresiones de 1la wmarca en color, cuando se deseen proteger
colores; ..." {art. 77 del Reglamento).

Las dos primeras lineas para marcar o cruzar, se refieren a
las etiquetas que se deben de anexar a la solicitud; si se trata
de una marca que no emplee colores, sdlo se deberé de marcas
el primer recuadro, y se deberaa de anexar 8 impresiones de la
marca en blanco y negro y gque adema% son obligatorias para todos

los casos, no obstante tratarse de una marca que reclame colores,
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Para .

anexarse’ a’la’ ‘impresiones:derla

tal 'y’ como .:vaya.. a.ser - ugada;:’ independiéntementek de las 8

impresiones. en “blanco "y . negro, ‘que’ ya i dijimos, son

. obligatorias’para’todos los. casos.:

Téntd ‘las:-etiquetas en biéhéo y negrd.'éoquias representadas
en'colores. deberan de cumplir las diﬁeﬁsionés arriba sefaladas,
ne. las tefjetas qué las conténgan. sino la marca en. si.

La . tercera linea para éer marcada, ‘es la que se refiere al
anexo. del documenﬁo_de pqder; éstd es bara'cuando la solicitud,
no' ée tramité direcﬁameﬁte por el interesado, y ademas se trate
de una ﬁérsbna ffsica : ) ‘

Ar;.,77 ael Reglamanto: "Ademés de los datos a que se refiere
el articulo 76, deber;‘acompaﬁarsé a-la solicitud les siguiente§
documentos:...Il1I.~-Copias simplesr dé ias constancias vy del
documento a que se refiere el articulo 17 del Reglamento o, en su
defectas, el documento en que se contengan las facultades del
poderdante y del mandataric, cuando se tramite por este. ", ..

La carta poder deber; d= llepar todos los requisitos
seflalados anteriormente.

La cuarta linesa es tambien con relacion a les poderes, pero
en este caso, lo que se anexaré es el testimonio notarial donde
consten las facultades del mandante, y representante del titular,
esto sélo es para el caso de que el titular sea una persona
moral.

Art. 77-IV del Reglamento: "Testimonio que compruebe la
existencia de la persona moral, de ser ésta 1a solicitante, =&

menos que se infiera del poder exhibido."
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morales.

personas

moral.

presente sola

und

soliciiudes'o registros

numero - de solicitud To” de regis:ro b
certificada del documento de poder

A .la fecha de‘conclusion del presente trabajo. eiié&ﬁejo ~de
cada hoja simple con el origlnal =} copia certi(@cada. és a razo;
de $ 500 por hoja.

El J&timo apartado se refiere al Registro General de Poderes:
como Yya se mencioné. la inscripcign de los poderes en el
Registro, es opcional; sin embargc, en el caso de que el titular,
o bien el mandatario, hayan registrade el Documento, la Direcci&h
otorgar; un nJmeko de registro, el cual deber; de ser anotado en
el espacio correspondiente.

Si e;ce fuera el caso, v no obstante haberse registrado el
poder, se anexar; copla simple del mismo, que por disposiciéh de
la Ley, debe de obrar uno en cada expediente.

En la columna destinada a ser usada exclusivamente por la
Direccién. esta marcara el cuadro correspondiente a cada

requisito, en el caso de haberse dadc cumplimiento adecuadamente
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con 1la  exhibicion de los documentos sefalados; al’ momento . de

presentarse '1a’ solicitud.

Af£.78'de1'Reg1amento: "Si la:soiiﬁitpdza' que se, refiere el

ar£.176 o los anexos a e%ta,‘resuitérénfin hplééos o deficientes

por cuélquier causa, se requérifé"él' soiicitante para que
"los compiemente. corrija o éclare. dandolé para tal objeto un
‘plazo no mayor de dos meses, transcurrido el cual, si no se
diera cumplimiento al nequerimienfb, se tendra por abandonada
la solicitud y por perdida la fecha legal de presentacioﬁ."

Si por alguna causa el titular de la marca, o su mandatario,
no . exhibe los documentos requerides, y antes referidos, podré
presentarlos posteriormente, ¢ bien ecsperar a que los mismos le
sean requeridos por parte de la Direccion; en este Gltimo caso,
el. requerimiento sera poer oficio, senalandose en el mismo una
fecha limite para dar cumplimiento, y en el caso de no cumplir,
se tendr; por abandonado el tramite.

Resulta mas conveniente prasentar todos los documentos, al
momento de presentar la solicitud, de esta manera Ese ahorrara
mucho tiempo v requerimientos en la tramitaciéﬁ; en algunos casos
como en el de los extranjeros, ho siempre es posible presentar
todos los documentos en una sola exhibicidh. en virtud de que no
se cuenta con los mismos en ese momento, pero lo mﬁg recomendable
es que los mismos sean presentados al momento de presentar la
solicitud.

Es importante sefialar lo que establece el art. 75 del
Reglamento: 'Para obtener el registro de una marca, debera
presentarse ante la Secretaria solicitud por duplicado, en papel

blance de 36 kilogramos, conteniendo los datos a que se refieren

153



los articulos 100 y 101 'de la Ley: SereXQrésarg‘iafdeﬁominacioﬁ

de "la ‘marca o, en‘ sU c?so.: siise trata‘de:‘innominada’ "o mixta,

asi como 'la“ubicacion:del-’esta ustrial, .‘comercial

o de servicios, precisandq e blaéioﬁ:fcélle "y numero

correspondiente.' Cuando fagiflov;equiepa”laﬁ sécrecéria. ydeberé
acreditarse la existéncia del esﬁablé&imiéﬁto.‘6'del‘principal si
cuenta con varios." » i

Con lo anterior quiero insistir en algunos de los requisitos
qﬁe seﬁala, tanto la Ley como el Reglamento correspondiente.

Considero que algunos de los aspectos ma% importantes de este
precepto y que debe de tener en cuenta cualquier persona que
quiera registrar una marca, son los siguientes.

La solicitud de una marca debe de presentarse por duplicado;
esto es, ademéﬁ del original, se presencaréh dos copias con el
objeto de gque el titular tenga en su poder una constancia. de

'presentacién de la solicitud, la cual ira sellada v foleada por
la Oficialfa de Partes, y tanto el original como la primera
copia quedara% en poder de la Secretaria; una que servira de
titulo y la otra para que se quede en su poder como constancia.

El papel blanco de 36 kilogramos, se refier a que la forma de
solicitud no puede ir en papel de colores, los gramos se refieren
a un tipo comdﬁ y corriente de papel, que suele ser el mas usual
para cualquier consumidor.

Al frente de la hoja de solicitud, en la parte final hay una
nota que dice: "Se autoriza la libre reproduccién de esta forma
siempre y cuando no se altere el disefo".

Con esto se seflala, que el disefic de la forma de solicitud,

no puede sufrir ningun tipo de ‘cambio; si se quisieran obtener
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variaS' formés. 155 mismas fpuedeh ser. reproducidas librementet

siempre que 'no . se altere el contenxdo 4 el papel empleado"

 sea de. 36 kilogramos: ‘que como ya mencione, se' trata de 'uh

tipo.de papel ;- determinado, pero ' de 'uso muy comd

Ei_ empleo de ﬁna hoja de solicitud comun. :
ei fip ,de @ar ’uniférmidad y agilidad en el mahejoirdé‘ lﬁé
soiici;udéé;:énteriormente. y.debido a la falta de uﬁiforﬁidad.

;vsé: utilizaba uha ‘éran~ variedad de ho;as, tanto “en su
composicidn. como ‘en su tamaho, algunas veces hasta membretadas,
‘pdf lo que fue necesario emplear el formato unico, que para los

,dedicados este tipo de tramites. resultd ser mas sencilla.

El resto de los puntos tratados “por..el . articulc antes

ktranscrico ya han sido tratados en lo individual a lo largo del

fpresente caplt lo.r

715qemas de la hoja' de ‘solicitud y de los anexos a la misma,
o hay ﬁn tercer.elemento sin el cual no se podria dar seguimiento
‘al-“tramiteé; “me refiero al pago de derechos por concepto de
solicitud de registro de marca.

Este pago de derechos puede hacerse en cualquier oficina de
la Tesoreria del Distrito Federal; puede hacerse el pago
directamente en la Oficina de Patentes y Marcas, presentandose el
.recibo en original con 4 copias, de las cuales el original
debera de anexarse a la hoja de solicitud; dos de las coplas del
recibc de pago, quedaréh en poder de la Oficina recaudadora, wuna
copia ma’s pasara al Departamento de liquidaciones y por ultimo
la cuarta copia quedaré en manos del interesado para que le sirva
de constancia por el pago de los derechos oficiales por concepto

de presentacién de la solicitud de registro marcario.

155




15.-LUGAR, NOMBRE, FECHA:"F1RMA.~

AR
=ultimas:

formalxdades ; qua deberan de ser [ ~del

I3
presentara

" Comercio y

apodgraqo,:gue es. la persona que :

: tiene a ’su cargo el tramite de 71 “solicitud; en,'caso de que el

titular actue por conducto del mandatario

/Fe;hﬁ.éﬁn ‘teoria eQCa fecha se refiere a la fecha de 1la
~iel$ﬁoraéioavde la solicitud, es decir la fecha del momento en que
ia Eolicitud fue cumplimentada; sin embargo la préctica dice, que
Venr éété renglo% se debe de establecer 1la fecha en que 1la
solicitud fue presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas.
Esto seria igual, a que en este punto pusieramos la fecha legal.

“Quiero insistir que teoricamente se debe de poner la fecha de
preparacién de la solicitud, pero praEticamente se establece 1la
fecha de presentacién. que en la mayoria de los casos se trata de

la fecha legal (si es que no se reclama prioridad)}.

156



Firma.—El mismo supuesto que Zon el nombre. 51 se trata de un

i t1tu1ar~ ‘pero si el

RO !EDA ’DEL REGISTRO. -
solicitud;‘ esta’ reservado
’i;iado en el caéo de
‘76 de¥;lReglamento que a
.El texto de la soli-

citud podra utilizarse dbﬁo

.:1tulo definiti?o si contiene las
menciones a qw= se reflera este articulo "'

.Esta disposicion es de” nueva creacion y. se da siempre que la
hoja de solicitud contenga todo= los requisitos que para tales

.efectos ‘marca la Ley y el Reglamento.' )

De ser utilizado como titulo,.:la - Autoridad llenara los
espacios correspondientes a la feché legal y hora de presentacfén
y que se estudiaron anteriormente;bademis se incluira’el némero
definitivo que le corresponda a- la solicitud pero va
otorgada, esto es el n&mero de registro, que no podr; sufrir
modificaciéﬁ alguna, salvo en el caso de error por parte de la
Autoridad competente.

Se asentar; también la fecha de concesidh. que como se
mencioné es la fecha en que se pagan los derechos finales por la
concesion del registro, y es la fecha que reconoce la Autoridad
_como. de concesién del registro marcaric.

Como se podra observar, en este Ultimo recuadro es donde se
contienen las fechas mas importantes de un registro marcarioc, las

cuales se deben de tener muy presentes para los tramites
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posteriores” que sobr» el registro se hagan. como 10 fsonﬂ lai'

demostration 0 comprobauxon ‘de’ uso, asi como la renovacion del”

mismo.

Po ultimo, el titulo ‘sera. firmado por

concedio el regisfré en estos casos corresponde la flrma al C

Dlrector General de Invencxones Marcas y Desarrollo Tecnologico.
‘a qu;en ;e Le delegaron»las facultades para actuar en nombre del
Cf Sgcrétario de Comercio y Fomento Industrial.

’En éste Jltimo recuadreo aparece la Nota referente a la
renovacion del registro, que tiene lugar al momento de finalizar
‘la yigencia del mismo, que es de 5 anos, contadcs a partir de 1la
fecha. legal; por lo tanto el titular o su apoderadc promoveran
la renovacién de su marca, a los 5 anos de la fecha legal, misma
que ‘se encuentra serfalada en el mismo recuadro.

"Sin . embargo, un tramite muy importante tiene que realizarse

'ﬂengfo' de  los tres afos siguientes a la fecha de concesioh ©

;émiﬁién del titulo, por supuesto me estoy refiriendo a 1la
‘Comprobacion de uso, y tal vy como lo establece el art. 117 LIM,
;ia cual seEala perfectamente 1 tiempo para demostrarla; ademéé
de “sefialar en los articulos siguientes los requisitos para
que la misma se de.

Desconozco los motivos por los cuales se omitio establecer en
esta parte, el aspecto de 1la Comprobaciéﬁ de uso el cual es
anterior a la Renovacioﬁ aqui senalado, pero considero, que es
importante su inclusio% por lo siguiente.

Supongamos el tramite de una solicitud de marca, por una
persona no familiarizada con el tema; obtiene el titulo

correspondiente sin que el mismo haya tenido muchos
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requerimientos por 1lo que no estJ ni siquiera familiarizado con
la - Oficina de Marcas; ~ obtiene bues el titulo, y obedece a
la indicacién seﬁalada en’ elrmismé.'de volver a promover dentro
de 5 aﬂos; regresa para esas fechaé con los documentos necesarios
para ralizar 1la 'rénovaciﬁ respectiva y se encuentra con que su
registro est;‘~extingﬁidov“a"éonsécuencia de no cumplir con lo
senalado por 1a léy réépecﬁo ‘a la comprobacioa de uso.

- Dentro ‘de " ;a§  makiﬁas de derecho, existe la que senala
lo siguiente: ."La =~ ignerancia de 'la ley no exime de su
cumplim;ento","sin embargo considerc que se debio de establecer
el-punto -antes comentada en las formas de solicitud de marca, con
el fin dé proféger mé% ampliamentelal»solicitante de registros
marcarios. '

Con -este punto se caqcluyé =la-forma: en que debe de ser
EUmplimentada una solicitud dénhéféé;fibé requisitos que debe de
cupmplir el titular o su apoderado’y'lés documentos que se anexan
a la solicitud. v

Sin embargo, es punto de estudio del siguiente capitulo 1los
pasos a seguir una vez cumplidos los reéuisitos de la mera

solicitud los cuales paso a exponer.
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";APirﬁLd v )
TRAMITACION DE UN REGISTRO MARCARIC ANTE. Lh A:sscég-:r;'.‘m’a pE
COHERCIﬁ’ ¥l FOMENRTO INDUSTIRIAL (SEC :FIA;’ v :

: ) En pr;ner t:rmxno. i_tali ¥
coﬁq se ha‘ﬁénido estableciendcia lo largo del pres=nte crabajo.‘
losfvdacos que aqu1 se han menc1onado. son los ,que vséi siguen:

;de‘acuerdo ‘a la Ley de Invenfxcnas y ‘Harcas. “vigén;e.  aQ'sﬁ

Reglamento, ademas de consxdﬂrar ;a ﬁraﬁ;iééf que ' .sigue’” la“

: propxa‘ ofxc;na de Invenc

; e L o
nes‘yvyharcas en 1ajtrami;acion de:un

'reg;s.ro.-

=i Sin epbargo, debe de tomarsa muy en cuenta, que loé mismog

héﬁ"suiriﬂo cambios . a lo largc del desarroll 3e 'Propxedad

Industrial’ en nuestro pais, y no dudo que esos cambxos se sigan

:dando>>a lo largo de la hxstorza. vy como
’desarrollo de nuestra materxa.
Por

bxen este trabajo, piensa en poéiblé#

esta situado en las aspectos reales: VigenCe n el aﬁoréé‘igéd,

1;-FRESE“TACION DE LA SOLICITUD.-
e k » “La sﬁiicitud de un registro
de ‘mérca eﬁ . nuestro pais; se .tramita ante la Secretaria de
Comércio’ yr Fomento Industrial, la cual para tales efectos ha
delegado sus facultades sobre esta materia a la Direccion General
de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnélégico.

La hoja de s;li:itud de marca, se presentara’en original, por
escrito, por duplicado, en papel blaco y reuniendo todos y cada

uno de los requisitos que manda el art. 76 del Reglamente y los
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Y

se

‘r

i on, . para que

N : »
ual se manejara - a

:la-Oficialia le dar;

s un control interno de
aS'pr'ééntaciqnes,hechas por dia, no

‘que aéhntq‘se:trétn hﬁeﬁé ser registro de patente,

nombre comercial, etc.

nento gﬁa}engaademas se presentara 21 Recibo de pago

“correspondiente al pagoide derechos -por concepto de solicitud de

: E ‘,,Esﬁe récibo de: pago se har; en criginal y cuatro copias, 1los
: cuaiegﬂée—distfibuiraa de la sizuiente forma: el recibo original,
iré’éﬁéxo a .la solicitud y a les documentos que le acompaﬁen;
dos copias del recibo, quedarén en poder de la caja recaudadora;
una copia mﬁ% quedar; &n la Oficina de liquidaciones, que es la
encargada ‘de. verificar que los pagos hechos sean los correctos,
con base en los derechos corrientes al memente de la
presentacioa. adicionandole los gastos generados por concepto de
compulsas, certificacion de documentos, etc..
La- quinta copia del recito de pago, quedara' en manos del
..promovente. a fin de que le sirwva de constancia de haber pagado
los derechos oficiales por concep£o de presentacién de solicitud.

Una vez pagados los derechos correspondientes y distribuidos
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los recibos de pago, se proceda .a.presentar ia solicitud.”

lai ' Oficialia’’ de

Preszntada la solicitud .. de: marca.“

. : v ’
partes comun, turnara el expediente al departamento que le

corresponda, en este caso se turnara:al‘ amento de Eaamenes

Administrativos de Marca; se procede pues
expediente al mencionado Departamento

que para tales efectos se . preparar

,
presentacion para presentarse al Departamento correspondiente al

dia siguiente de su presentacion. relac;on podr

observarse en el anexo 4, al fina presente trabajo)

No es necesario que la solicitud unto ‘eon” los documentos

anexos a la misma, sean 'pféséhf;dosr por, el titular [ por
apoderado:.el tramite de presentacion sehace por 10" general »pofiA'
medio .de : un -Gestor, ‘el cual se limitara a hacer el pagpf'y
presentar los documentos respectivos. i . : N

Es  muy importante que tanto el documento de .solicitud como
los. documentos que se presenten acompaﬁandole, sean elaborados
con absoluta precisioa y cuidado, de lo contraric, todos los do-
cumentos que no se encuentren en regla, se hara% del conocimiento
del - interesado y se le requerira a este que los corrija,
complete o aclare los mismos, dandcle para tales efectos un plazo
que no excedera de dos meses, transcurridos los cuales, si no se
dio cumplimiento al requerimiento, se tendr; por abandonada la
solicitud y por perdida la fecha legal.

A las aclaraciones o correcciones que se hagan, nho se
permitir;n que se les hagan modificaciones, las cuales impliquen
cambios substanciales a lo inicialmente solicitado.

Como dijimos anteriormente, una vez presentada la solicitud
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documentacion ' al

ante la Oficialfa de’ partes, esta.remitira la

departamento. que le ' corresponda;

de marca, esta pasara. epartame

de Marca, el ‘cualiaisuvez

o ﬁentosgiuefie éﬁdmpaﬁan. pﬁsafaﬁ por .un
: E%émgnlAdm nistrative® éoh el fin de que la Oficina‘ verifique si
“4 . c deé txﬁéién. las reservas, las etiquetas, el
@ocgﬁehgq‘d' podér’?ydemié documentacidn, coincidan entre si 'y
esten: conplé;os,\ ademas de que en general satisfagan  los
‘féquisicos,legalgsry reglamentarios.
: Ademss el Examen Administracivd tambien comprende el estudio
de  la mafca come madic material, es decir si lo sclicitado es
registrable o no‘de‘acuerdo a lo es;ablecido por el art. 91 LIM,
que se refiere a‘las proﬁibitibnés de registrabilidad de wuna
marca _[ver punto 4 a}; y‘bJ.féap;IIJ; ya que si la marca se
encontrara en' algundnde los supuesﬁos previstos en las XXIII
fracciones, se procederé 2 comunicarselo al interesado, a fin
de ‘que manifieste lo que a su derecho convenga, dentro de un
plazo .gue no excedera de dos meses y fijado por 1ls Autoridad.

En caso de que el solicitante, no de contestacion en el plazo
se;alado, sea cumpliendo con lo requeridoc o solicitando una
prorroga en el plazo, se Lener por abandonada la solicitud y por

perdida la fecha legal.



En.:el: supuesto de que el solicitante de cbhieﬁté@iéd "~ en
tinmpd;r l‘~~Direccion resolvera si se continua o"no ‘°°n‘ la:

tramitacion- ahora bien. si el solicitante modifica su! marca (quef

rimplica; eambio de fecha legal) y se vuelve a incurrir ‘en” ,1a57
. prohxbiciones previstas por 1a 1ey. se negara 1a solicitud L
V»Sa;isfechos los 'requisitos legales, y fcumpliendo “.con. el
"Eiémep vAdministrativo. es decir, que todos los‘documentos"qﬁe
aéémpaﬁan ka la solicitud se encuentren en reglé y ne exista
obiecién de registrabilidad, el Departamento de primer examen o
'dél Examen -Administrativo procedera a turnar el expediente al
Departamento del segundo Exgmen o del Exémen de Novedad.
En ‘el - casc del primer exaﬁen, la solicitud pasar§ por un
~ei5men .de. forma y en el caso de existir anomalias se girari un
oficio "de ‘requisitos, el cual ira firmade por el Jefe del
Départamento;’ la Seccidn de Objeciones, es anexa al primer
Aeﬁgyéﬁ. y- en la cual a la solicitud, se le haré un estudio de
f&ndo. para verificar que la misma no cae en los supuestos del
art. 91 LIM y si procede o no el registro.
En €ste ultimo caso, el oficio de Objeciones ira firmado por
" €1 subdirector de la Direccion.
En el caso de no existir impedimento o salvar los mismos, se
procede a turnar la solicitud al Departamento de Kardex tambien

llamado "Departamento de Examen de Novedad. .

3.-EXAMEN DE NOVEDAD.-
’
El Exémen de Novedad data en Mexico de
la ley de 1928, va que ni la ley de 1889, ni 1la de 1903 1lo

establecian.



De acusrdo con la LIM vigente en

los requisitos legalés de'la SOIiCi ud,

El encargado de realizar este Examen. .recibe el . nombre de

“Examinador”, el cual tiene a su’xdisposiciqn las ‘dénominéc;ones

de las marcas érdenadas'alfabefica@enté yttbq; éiase; ademés
cuenta con un catgiogo de . las mé;casifiéuraﬁivés {innominadas vy
mixtas), por ciase. efectuando a'su'libré arbitrio el exahen; el
examinador se circunscribira aﬁexém;nar si existe otra marca
igual o sémejanCe en>grado de confusidﬁ. con la que se  pretende
régistrar; aplicada a los:mismos © éimilares productos. .

El ' Departamento de Examenss de Novedad para efectuar sus
funciones, se encuentrardivididb en aos subdepartamentos, por
llamarlos de alguna manera, el departamento de Kardex,
propiamente dicho y el departamento de Dictamenes.

El departamento de Kardex cusnta con un manual de disefios de
las marcas y a este se turnara% las solicitudes de marca
innominadas vy mixtas: las busquedas de las anterioridades en este
departameto son manuales.

Este departamento vertira los resultados obtenidos de sus
busquedas al departamento de Dictamenes, el cual tiene a su cargo
las busquedas de las anterioridades de las marcas nominativas,
ademés de depurar todas las anterioridades citadas de las marcas
innominadas © mixtas.

Si al practicarse el examen de novedad se encontrara alguna o
algunas anterioridades, se le notificar; al interesado la

existencia de las mismas, tratese de registros marcarios o
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solicitudes <en tramxce. a f;n de que manifi ste

derecho convenga dentro del plazo senalado en el oficio ‘el cua!

no excedera de 45 dias, ni sera meno quidce:' aso de.. que

el: interesads’ no de contestac;on dentrc' del. ﬁ;aio}4£ijédd;

se :endra por abandonada;su solic}tud.~
Si =) interesado .modifica 1a:marca. 

desaparezcan las similitudes entre  esta‘ylas

o S
5Us argumentos inducen a la Direcclon 'a conc
similitud alguna entre -la solic1tada y la

procedera al otorgamiento del regis:ra, xgualmente en.iel caso dE'

que no exista ninguna marca’igual:o'simila pretende b

registrar.

51 las  modificaciones propuestas:po interesado’ para  su

marca, resultan una sustituci&hrdé;ia:maféé solicitada; 14 misns.
se. sujetara a un nuevo examen, modificandose para tales efectos
la fecha legal; en este. caso si se"encuentran anterioridades
nuevamente para esta marca, la misma sera negada de plano.

si el exémen produjo una maca igual o semelante, se dara aviso
al solicitante para que manifieste lo que convenga; enh este caso
puede el mismo alegar en su beneficio, que la anterioridad citada
es de su propiedad, por lo gue debera de expedirse la marca
como ligada, siempre y cuando haya diferencias entre ambas, va
que no pueden existir registros iguales o similares, por lo que
s5e otorgar; el nuevo registro, pero como marca ligada.

TambiéE puede darse el caso, de que el solicitante pida al
titular de las marcas citadas como anterioridad, que el mismo
limite sus productos a2 fin de que puedan coexistir ambas marcas

que amparando articulos o servicios de la misma clase, no se
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refieran’ "ni“invadan especificamentea "lps‘de interes-de - cada

‘una de las.:partes.

iéridad. se

si alguna~‘

—yencuentra sujeta nulidaadwv'extincion o

y“en’ suspenso, a

hasta,en tanto'norse resdelvé el ~ estado

le fueron citadas
las mismas, a fin
manifestar de esta
a égldéfacho convenga; aqui se debe de probar un
ufididd, gs{d;@i:.‘no se»bermitiré la consulta de ningun

S a cualquiar PEX‘SOI’IE, es necesario

mismos para que se le

‘La: consulta de los expedxences oficialﬂs. se har; solicitando

los- mismos “ante el Archivo de~1 Dir ccion. en -dias. y horas
h;biles. pudiendo  realizar la consulta teda . persona que este
autorizada para tales efectos 'en la tramitacxén de la solicitud.

Por lo general esta consulta ‘es realizada por gestores,
pasantes © mismos abogados, a fin de verificar el estado de
las anterioridades, o encontrar alguna irregularidad en el
expediente a fin de salvar su objecién.

Una vez practicado el exéﬁen de novedad, y si el mismo
resulta favorable, se citar; al pago de los derechos finales, por
la concesidﬁ del registro y expedicién del titulo. De no cubrirse

estos derechos dentro del plazo sefalado en el oficio, se tendra

por abandonada la solicitud; el plazo al que aqui me refiero, no
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: For e s
podra:i .ser menor:d

estos cases:

En el “cas

efectos y perdiéndthdéosflos
realizados .. i : '
| Sobre este puntot qui;iefa hacén 'unéi'bbserVacioﬁ;‘ en " la
praética. las'anteriofidades‘ citAdas:resultan ser. cada dia maé.
né se si se deba a la falta de imaginacid% por parte de .los
‘Departamentos de Publicidad de las empresas, por querer limitar
las marcas a lo ya conocido, o bien porque las misma obedecen al
libre arbitrio de los examinadores los cuales a veces suelen ser
poce objetivos, y si muy drasticos en sus observaciones, el caso
es que por lo regular se citan muchas de estas; esto significa
un igual nimero de consultas a los enxpedientes oficiales
los cuales cada vez se deterioran m;s. en el mejor de los casos.
Sin ir mas lejos., se dan los casos en que los mismos
"desaparecen”, dejando a la Direccio; sin el expediente y al
resto de los interesados sin poder consultarlos; esto resulta
desfavorable desde cualquier punto de vista, por 1o que sugiero
que se -tomen medidas de control eficaces a fin de evitar la
perdida o deterioro de los expedientes oficiales.
El control de preétamo gue se lleva actualmente consiste en
el llenado de "fichas de pre%tamo". en la cual se seffala el

nombre del solicitante, si se trata de solicitudes o registros lo
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que

‘bficial

_éonprol:eficazk de

pre tamo' a f1n de evitar perdida”de docums nto$iy de  tiempo por

parte de los interesados.

Una vez efectuados los examen dminiStrativos y de novedad

¥y satisfechos los reqpisito legéieﬁ,éxigidos por la Ley y el

Reglamento, ‘se: faqﬁérir; ic Eahte para el pago de derechos

finales.‘

fZ}.érbaqgnxghié,bsL_‘gqxs
: i i ' Como aije anteriormente una vez
.que’la solicitud de marca ha basadb satisfactoriamente por los
exameneé tanto administrativo, como el de novedad, el solicitante
seré requerido para el pago de los derachos finales por concepto
de concesion del registro y expedicion del titulo.

Este requerimiento se har; por medio de un oficio en el cual
se le requerira tal pago estableciendose para tales efectos un
plazo determinado; de no realizarse dicho page se tendr; por
abandonada la solicitud.

El derecho al uso exclusive de la marca, se acreditar;
mediante el titulo respectivo, que para tales efeztos expedir; la
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la
DPireccion General de Invenciones, Marcas v Desarrollo
Tecnolo%ico; este documento ir; firmado por el Secretario o por
el funcionarioc a quien mse le deleguen tales facultades.

Como vimos anteriormente el documento de titulo de la marca,
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que"le;j

cons:Lste

momento “des iniciar’

frémiﬁé correspondi nte v
anterlormente (ver punto, léacép. III)

TR
fecﬂaylegal. la hora legal, que come ya vi
brélaCLGB; ;incluye adem;s el~nJﬁéro qe'fééisyr

concesi&h y la firma del Secretario o dél\respdnsébie

le hayan delegado las facultades parafféstos efecﬁ§si : .

De acuerdo con la ley, al titulo se .le anexar; uﬁa‘cébiaiidé
la descripcién de la marca, supuesto que actgalmente no ‘se 'da:
de acuerdo - a que la solicitud misma ‘incluye 1es£65 datos, y'
gracias a lo stablecido por el Reglamenio' a este respecto, ‘el
cual establece que la hoja de solicitud podrg‘servir de titulo de
la marca, si la misma reune todos los requisitos,due marca la Ley
¥y . el Reglamento.

Por ultimo vy en relacion con este punto quiero sefialar que
anteriormente 1los titulos gque se utilizaban eran superiores, en
cuanto a presentacioﬁ y calidad, de los usados hoy dia, ya que la
hoja de solicitud, empleada como titulo, despué% de un periodo de
tiempo ¥ gque dura su tramitacio%, la misma se va deteriorando,
esta propensa a romperse, ensuclarse, etc., el caso es que
llegado el momento de expedirla como titulo, la misma ya esta en
muy mal estado dejando mucho que desear en cuanto a la formalidad
que le pudiera dar la presentacio;. sobre todeo para el caso
de 1los extranjeros, que tomando en cuenta adema% de lo sufrido
durante la tramitacion se debe de tomar en cuenta =1 deteriorc

que sufrira durante el envio, hasta el pais de origen del
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éitular o donde reside el mismo. ) : . ]

Anteriormente, eran utilizados titﬁ;péf~ con »’ mejor
presentacion, empezando porque el papel thiiﬁzgdb 'bééﬁy tale$'
fines era de mejor calidad, ademas dé,ﬁo és;gf'vmanéjandose el
mismo a lo largo de toda la tramitacién.

Adem;; sin querer menospreciar ios tramites en Me;ico. los
titulos otorgados en elgunos paises del extranjero gozan de una
presentacio% de primera calidad, de acuerdo ‘a la‘-importancia de
la materia que representan; por lo que en Mé&ico pcdrfa darse el
mismo caso, ya que los que sé pretende proteger en Mé&ico. son
los  derechos exclusivés de ‘Uuso “sobre una marca, que para el

titular representan un sinnlimero de beneficios de todo tipo y por

tanto . deberia . de 7ekbe&iréé un  titule con una calidad y

v B o
preésentacion superior
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juridicamente

la LIM.

al

Su deposiCO. satisfaciendo las formalldades'jq

efectos senala la ley y su Reglamento.
. Sin embargo, el derecho al uso exclusivo de

‘absoluto; esto se debe a que la 1ey imbcne ciértas

de las marcas es optativo por. parte de su titular y no:

del mismo

. como es el caso de las legislacionesry dé Colombia.
Venezuela y Mexxco, ;entre otras, en donde se seﬁala ,due bel
registro marcario entrana la obligacion de usarla y explctérla
dentro del Terr;torio Nac1onal

En fnuestro pais., el marco Jjurfdico de los registros
marcarios sehala que la marca amparada por el mismo debe usarse
efectivamente. En la ley anterior, el uso de la marca era
potestativo, es decir, se podia revalidar la marca peor falta de
uso cada cinco afos, y asi sucesivamente, por periodos de tiempc
iguales. Esto trajo como consecuencia la proliferacién de
registros de marca que no se utilizaban, por lo que se tuvo la
necesidad de suprimir 1la "Renovacién por no uso de la marca®
toda vez que esto propiciaba la especulacién de los productos

id : :
¥ negociacion de dichas marcas, asi como la subsistencia de
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marcas-de. reserva.

évanné‘ seﬁa;a a este respecto: "El objeto

: ﬁl avforiffantes'
‘péfségﬁidbv é;f é& 1égisiadcn es’el de poner fin a las practicas
éé 7i357 E$t§$§7l;¢'r§;efva{ de las marcas de defensa o de las

mér;asurﬁé:pr;tééciok} laé guales ademaE de no corresponder a la
finaiidadrnormal de'ias marcas que es de servir para identificar
el‘ ‘origen de productos o . de servicios, tienen el gran
‘incbnveniente: de obstaculizar 1los registros y de hacer mas
diff{cil 1la eleﬁgign de una marca".(1)

Asi ‘partiendo de la idea plasmaéa y acertada, por el citado
autor; 1; multiplicidad de las marcas parasitas, es decir; que
bien estando registradas no eran usadas, traia como consecuencia
la imbosibilidad' der,régigt;ar otras-' marcas -de interes para

~“cualquier otro interesédé; pof labproliferacién de marcas que no

eran Usadas.

Por loyanﬁerio;.ilarﬁIM ée71976 exige el uso efectivo de' las
marcas para .la conéervaci&n de los derechos derivados de su
registro 'y establece para tales efectos que las .marcas deberJh
de usarse tal v como fueron registradas va que el uso de las
mismas de manera diferente, traera como consecuencia la extincion
de los registros correspcndientes.

Toda modificacidn a la marca, de manera sustancial, sera’
objeto de otro registro, mediante 1la tramitacioa de la solicitud
correspondiente.

La ley sehala que por uso efective se debera de entender:
;1) chavan;e, Albert? La Cad;cidad de -Marcas po; falta ;e

. explotaciéh. Revista Mexicana de 1la Propiedad Industrial

y Artfstica. Affo IX. ndﬁ. 17. Me&ico Enero-Junio 1971. Péh. 39.
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: R B TN
?,..la . fabricacion, puesta . en venta), o"comerc;alxzacion; del

producto .o servicio que proteja en volumenes~y‘fcohd1ciohes ‘que’
correspondan a una efectiva explotacion comercialio en territorio
nacional...". {art. 118 LIM.)

Para estos efecto, . la "SECOFI requerira-al ; interesado:.la

“para’ cpmpfbbar

informacio% -} documéntos qﬁé estime necés%ria
la efé;tiva explotacion, consistente en las ventas déllos_uﬁtimos

tres  afios, ademSﬁ de etiquetas o marbetes dondé 'éparézca la

marca.
: La demostraci&k de uso de las marcas, deber; de hacerse
dentro de los 3 anos siguientes a la fecha de concesién. pudiendo
hacerse inclusive, al dia siguiente de la fecha de registro;
debera de presentarse la documentacion relativa de comprobacién
anexa a la forma que para tales efectos expida la Direccién. {ver
anexo-S).

r

Existe lo que se conoce como “"Demostracion .de uso por
é*tencién"; esta se da en el caso de que el titular quiera
comprobar 2l uso de su marca, basandcse en el uso de la mismé en
una so0la clase, la ley le permite demostrar el use en el resto
de las clases protegidas por su marca,., con el simple . hecho : de'-
demostrar el uso de la misma, en una sola clase.

No es suficiente para la demostraciéh de uso, el emplec de
medios publicitarios; es clara la ley al sefalar que el uso
efectivo se refiere a la explotacio; de la marca y esta es en el
mercado, tomandose en cuenta la temporalidad o pericdicidad de
su demanda, asi como las caracter{sticas del mercado de
comercializacioh.

El Reglamento de la LIM va ma; alla, al sefalar que para
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comprobar el uso efectivo de-una marca el interesado debera: - -

proporcionar a la 5ecretar1a. baJo protesta de. decir verdad

rmacion que esta requiera. La Secret {a

: tiémpo bodra hacer las inspecciones -que ju*gue convenientes para

‘_comprobar ‘el uso ‘efectivo de la marca de que se trate.
De lo anterior podemos desprender que en el caso de que :las
‘fgcturas .o0. certificaciones notariales sean.o causen dudas, la
Secretaria. podra en todo momento realizar laé inspecciones que
‘Juzgue convenientes para comprobar o corroborar - dicho uso: si
bien. es cierto, los documentos aportados en primera instancia a
la Secretaria para comprobar el uso- de: una marca, son
‘juridicamente suficientes para tales éfedﬁoé. las excesivas
facultades dadas a la Autoridad ‘le  permiten realizar las
inspecciones antes seffaladas y eéstipuladas en el art. 83 del
propio Reglamento,

Por ultimo deseo sefalar que en el caso de demostrar el uso
por extensidn, tal v como lo prevee el art. 117 LIM, no serg
necesario justificar las causas de la falta de uso de la marca,
en los registros que caigan en tal hipétesis; siempre que se
demuestre el uso efectivo en una v se declare en el resto de los
registros tal premisa de uso por extensiéﬁ. se dara por aceptada
o por comprobado el uso efectivo de las mismas.

En otras legislaciones si es necesario indicar
enunciativamente las causas de falta de uso, tal es el caso de
Espaﬁa. Alemania, Italia, entre otras, donde unificando criterios
han establecido entre otras causas justificativas por falta de
uso de la marca, las siguientes:

Fuerza mayor, guerras, catastrofes naturales como el fuego,
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‘obligatoria reno?acioﬂbperioaica de las marcas, ‘es el ‘de

iimiﬁ;r ﬂel‘ndﬁéro de las existentes, a las que efectivamente se
usah;y‘séﬁ oSJeto de verdadero interés para su titular; a la vez
sé permita la adquisicio% de las marcas a aquellos sujetos que no
tuvieron la oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir
15 misma u otra similar, ya registrada.

v Con 1la figura de la renovaciéh. quien no tenga interéé en
una marca, se abandonara por falta de renovacion v transcurrido
un aro, pasar; al dominio prlico, para que aquel que
verdaderamente tenga intere; en la marca, la solicite para si vy
pueda cumplir con las obligaciones que marca la ley.

Como &e sefalo, anteriormente era posible mantener vigentes
los derechos sobre una marca, declarandose el "no uso de la
misma", lo que se traducia en la existencia de un sinnuhero de
registros marcarios parasitos, sin que pudiera ningué tercero
interesado obtenerla de un legitime propietario, pero sin 1nteré§
en la misma, ni en su explotacioﬂ.

Bajo la ley de 1942, la vigencia de un registro marcario
era de dier aflos, contados a partir de la fecha de la solicitud y
este plazo era renovable por perfodos de tiempo iguales cuantos
veces asi se solicitara.

Actualmente la Ley de Invenciones y Marcas, sefiala en su art.
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112, que los efectos de un regiscro de marca tendran una vigencia

de " cinco aﬂbs, contados ‘a~ partir de ,ia »fecha legal .3 de

: y : SO
presentacion Y dicha, renovac10n se hara indefinidamence por”’

se eunan todos

'perzodo= de cxempo igVale iﬂlOS‘

'requlsltos senalados en la le ; en el"Reglamento;

La reduccxon en la'duracion de~lé'vigen¢iérde 7105»(ré;i$tros

;rESulta" éatiéfactoria comr ‘medida’i que’ tienda: ‘a disminuir

considerablemente, elv encubrxminn o de registros; de marca . que.

'podianf ser de intere= para algun particnlar. el cual tenia .que

e=perar dle« anos para confxrmur que 1a marcat de

Lrenovada o ne.

JELY Reglamen:o por.su —parte'seﬁala,‘quﬂ cuando :

..causa el otorgamientc: de- ‘un reglstro lleve mas cinco anos, a’

,pargir de: la fecha legal, su renévacion deber#y de efectuarse
“dentro . .del -afo siguiente a la fecha de expedicign .del titﬁlo.
“Esta renovacidn ~de 1is registros marcarios es uUna 'de las
prihcipales obligaciones del titular del mismo. ya que la'ley es
clara  al sehalar que caducaré de pleno derecho los registros de
. ias'marcés gque no se renueven. (art.148 LIM)
fEl capitulc especifico a la renovacio%. a saber el VI, en su
art. 138 LIM seflala que la renovacioh deberd efectuarse dentro de
los dicimos seis meses anteriores a que se cumpla en plazc (de
cinco aﬁos); podra sin embargo efectuarse dentro de 1los seis
meses posteriores al plazo fijade, sefalandose diche periodo
de - tiempo como "plazo de gracia", cumpliendc con las mismas
formalidades senaladas para tales efectos, pero enterando
derechos adicionales como recargos por la renovaciéﬁ posterior al

primer plazo establecido.
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En_la-ley anterior se seflalaba como plazo.de gracia el de’des
;aﬁos contados . a ‘partir del vencimiento del;pla;o, periodc¢ que aun.

siehdoflmqy amplio; e; combrensib}e

.qué'la Vigéncia;deiun(registro

“anterior de'sels meses.a la“fecha:de vigencia, pagandcse en estos

ergchbérdo%résﬁéﬁ&ién}és‘févlﬁisiﬁﬁlgf r¢n6Va§i5ﬁ:7 o
'biéﬁ dentre de los seis meses siguientes'a‘lé'fecﬁé de'=vigenéia,

pagéndose en éste éupuesto recargos sdbreylos'dérechos iniciéles

por el mismo concepto. incrementandose entos mensﬁalmenté durante

los .seis meses que . dura el plazo -de. graci;& §7 que ;on

cuantificados en porcentajes. :

Vencido el plazo de gracia, caducara:de i pleno ~défetho el

registro de marca de que se trate.:
e ; e Al .
La renovacian de un registro solo:procedera s;»el‘ interesado

comprueba el uso efectivo y continuo.de 1

::mafca,‘ésté es que el
mismo no sea interrumpido en ‘su apliééci&h a ;o; productos o
servicios que la misma ampara.

La renovacidn se realizaré independientemente de la
demostraciéﬁ de uso que se haga de la marca.

En el caso de que la marca se encuentre registrada en nas de
una clase de productos o servicios, bastaré que se demuestre el

uso efectivo y continuo en una de las clases, para que sSe tengan
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por renovados 'los,regiéiru'

‘correéspondientesien’el | resto ‘de

las clases

la renova ion de un registro de marca hara nuevamente la

comprobacion de uso dn la migma, és por ello que la Secretaria
toparg gn» cuenta 1o arriba citado, ademas,en el momento de la
renovaéiéh se.presen;aran todos 105 documentos que ‘se presentaron
al ‘momento dé iércémprobaciék dé uso, consistentes en etiquetas o
marbetes uné -demuestren el uso efectivo.de la marca, asi como
las véntas aproximadas de los ultimo; tfes»aﬁcs, para los mismos
'efectds. )

Una vez cumplidos con -los ‘requisitos que acrediten la
comprobacidh de .-useo, - junto con-la renova:ién. la Secretaria
expedir; un oficio en el‘cual- s€ asentar; qua ha quedado
demostrado. el uso . de la marca, y por ende rencvado, realizandose
los mismqs tramites “"una vez transcurridce otro plazo 1igual de

‘cinco afos, ‘con su -plazo de gracia; para nuevamente solicitar
la renévacién. sl es que se desea seguir manteniendo vigentes
los derechos sobre el registro de marca.

En el caso de que se haga la renovacidn de un registro,
demostrandose su uso efectivo <en una scla clase, se podré
solicitar se tenga por renovadc y por demostrado su uso, por

T PR
extension, pero solicitandose esto, en cada registro por



separadé, haciendose la
regiéfro LR éé;dehosg f"
lq ‘misméj v

apbrﬁéraﬁ; céﬁtidad s

relatives-a o

oBﬁen;&oU‘él egistyo; de marca, este queda iqéndiciqnédo
éumpiimiéﬁfoA~Hervciértas fofmalidades qQue marca. la iey- péra su
conservacién; en el caso de que se incumplan se tradudiré en ‘la
perdida del .mismoc 'y de todes los derechos qﬁe"éi ;Qismo le
otorgaba. ;

A continuacién analizaremos cuales son estas: formalidades.

Como vimos anteriormente, la marca  es un  bien ~jurfdico
tutelado y el registro de un signo ante la Direcciéﬁ General de
Invenciones y Marcas otorga a su titular, el derecho exclusivo de
sSu uso. Cabe anotar que en algunos paises el derecho a la marca
se obtiene a travéé del uso, comc en el caso de Norteamerica.

En el caso especifico de Héxico, el sistema marcario otorga
procecciéh jur{dica a las marcas registradas, no obstante se
establecen excepciones, principalmente destinadas a preservar los
derechos por el uso de una marca en el pais, con anterioridad a
la solicitud de registro por un tercero; por tanto la prioridad
de.. uso parece admitirse, como constitutiva de derechos sobre un
registro marcario.

El art. 88 LIM. senala lo siguiente: "El derecho de uso

exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en 1la
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Se&retaria de Comercio vy Foméﬁto,lndﬁstffal":' .

De aqui desprendemos que ‘el fﬁrihﬁibéi'>derecho que se
genera de una mérca regiétradéf és élf‘de usarla con
exclusividad de cualquier ofré g:fépﬁé.fresﬁecto a marcas iguales
o semejantes o en relaci&% arproductés d éléses de productos que
se indiquen en la solicitud dei_registro, Consecuentemente dentro
dz estos limites, el titular de.l;,ﬁarCa registrada tiene . el
derecho mas amplio de impedir que o:ra'pérsqﬁa registre o use el
signo distintivo de cual el es el Jhico propietario:.

Sin embargo el art. 93 LIM. sefala que: "El derecho al uso de

una marca. obtenido mediante su registro, ne - producirad  efecto

contra un tercero que, de buena fé.—explotaba en la Repﬂblica la

misma  marca .u otra semejante en grado‘de . confusion, 'para los

mismos o similares productos o sérvicios. siempre y  cuando el
tercero - hubtiere empezado a'usar la ' marca con mas-de un -aho de
anterioridad 'a la fécha leéal'de'sh registro, o del primer uso
declarado, que deberd dercgﬁﬁrosér‘én gu oportunidad.

El - tercero tendr;‘ defecho'a solicitar el registro de 1la
marca; dén;ro dei Eﬁqisigqiente ai’di;‘en que. fuere publicado el
registro vigente, .en  cuyo caso’ deberh tramitarse por el
interesado vy resolver previamente la nulidad de este”.

De la léctura der estos' preceptas " concluimos que la
legislacién‘ méxicana, aunque establece el registro como fuente
del derécho exclusivo al uso, reconoce la existencia de un
Vf;iéfgordéfecao a utilizar una marca, derivado del uso previc del
éigno marcario en el mercado.

Por lo anterior, quiero sefiazlar, que desde un punto de vista

personal, el registro de marca otorga al titular el derecho al

131



uso exélusivn del mismo, pero condicionado‘este, a que aparezca
un tnrcero q‘e demostrando un mejor  derecho., 10‘ obligue ‘a.

desprenderse de BU marca, previa solicitud de nulidad’.para que

registro- el derecho al uso exclusivo. resulta “ser

hasta en tanto no transcurra el plazo citado ﬁporV la

que . es dentro del -aho siguiente a la publicacién del
»Cregiétro en 1a Gaceta de Invenciones v Marcas.

Tenemos “entonces que el principal derecho que se despréndé'déb

un’ ‘registro marcario,. es el de uso exclusivo del mismo, iaungue :,_

‘“'condicionado este, a una marca usada anteriormente.

El art. 99 LIM, sefiala que: "Las marcas que hayan caducado S

‘«por“falta de renovacién. se hayan extinguido. por falta deh

odran

explotacion,. o .se hubieren cancelado voluntariamente ..

“ser solicitadas por cualquier  parsona, transcurfidb;'un  ano:
a partir ‘de. la ‘fecha de . caducidad,  extincicn orrcahcéiaﬁibﬁ
voluntaria. Las solicitudes presentadas antes de‘ese plaze; §eraan
improcedentes. B : ?i o :f : T

El plazo a que se refiere este articulo™ ﬁo: sera"aplicable
al titular de la marca -~ caduca) ektihéuida o cancelada
voluntariamente, quien podra solicitarla'de nuevo en cualquier
tiempo.

Lo dispuesto en el pa;rafo anterior no exime al solicitante
del examen previsto en el articulo 103 de esta ley, ni obliga a
la Autoridad a conceder la marca.”

A este respecto la Ley de Invenciones y Marcas, otorga  al
titular del registro marcario, el derecho de volver a solicitar
el mismo, con un derecho prioritario frente a cualquier tercero

que quisiera solicitarlo, en el caso de que el citado registro
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hubiére céducado;<extinguido'o fuera cancelado.
Anﬁeriofménte; la ley sélo contemplaba tal supuesto, para el
: caso de ;caducidad o‘exﬁinci5n, pero se sucitaron 'problemas en
rélacién'fa‘ﬁue mﬁchos propietarios que no pudiendo demostrar el
uso de su marca oportunamente optaban por la cancelaciéh volun-
taria de 1a misma.; para. una vez . transcurrido algdh tiempo,
volvian a solicitar su ‘marca sin correr el rieSgO‘de ‘éue la

mismase ~le otorgara a otra perscna.,

Hov dia. ‘el'unico requisito qus sa debe dercumplif‘éwfin de

5 obtener nuevamcnte el registro de que se trate, es: el de pagar

> echo oficiales corresgondisntes. a cal supuest

aunque “los

~cua1es resultan ser muy altos. : ",A*' '.7 Lo

‘l supues:o del art.:99 LIM, es un ders cho que la ley otorga

ilal‘:titular ‘scbre cualquier ‘tercero.'pero solo dentro. del ano
isiguiénié a -la fecha de Saducidad. ext;nciéh =] cancelacioﬁ;
;pééado-este piazo, cﬁélquier tErtErorpodr; solicitar la marca de
rque: s& trate, en 1gualdad de‘circunstancias que lo podrfa hacer
»ellex txtular pqr llamarlo de alguna maners.

Dentro;;del ‘Capitulo v AE la‘ley, referente a: los usuarios
: augdriéados, se prevee que el  titular de¢ una  marce registrada,

’
“podra autorizar a una o mas pnrsonas a que-sean usuarios de la

'misma. 

Para que sé de la‘ autorizacién de - 'ser usuario autorizado
de ‘una marca, se deberé de ajustar a lb estipulado en el contrato
7”o{q§nvgniq,'en cual debera de inséribirse énla Direccidn General
de Iﬁvenciones vy Marcas y Desarrollo Tecnolégico.

. El .ser usuario autorizado, ~da derecho a 1la marca, con

relacién a todos o alguncs de los productos ¢ servicios



solicitar

por tratarse dé‘mé

;nyad;i 105 derechos de aquel,
—similares que afecten de manera directa o 1ndirecta
brobtenidos sobre su marca y su uso exclusivo.,ev

< El el caso de un procedimiento de sqlicifﬁd

s;titular‘tiene el derecho de designar,pn‘ﬁ

“aste” realice  todos -los-actos . relati

‘registro.

4.-OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DE MARCA.-

v L : ‘si bien es

cierto .que la ley de Invenciones 'y Marcas, concede -derechos al

titular de ‘un registro marcario, también impone clertas

obligaciones al-mismo, a fin de que las mismas sean cumplidas v

evitar asi la perdida parcial o total de los derechos inherentes
a un registro.

Estas obligaciones deberén de ser cumplidas por el titular en
los plazos que para tales efectos senala la ley, para que de esta
manera el titualr goce plenamente de todos 1los derechos que la
ley le otorga al momento de otorgarle el uso exclusivo de una

marca.

134



) De manera breve senalare cuales son estas obligaciones que. la
ley impone a cualquier titular a fin de mantener vigentes sus
derechos, o - simplemente para no‘ hacerse acreedores a - las
sanciones que marca la ley.

Primeramente me gustaria Qeﬁalar que-desde el punto de. vista
de 1la tramitacicn de la solicitud. el solicitante tiene la
obligecién de solicitarla  de manera - respetuosa y en idioma
espaﬁol. dirigida a la Autoridad competente y que para éales
efectos se sefale; ademas el solicitante debera de cumplir con
todas y cada una de las formalidades que senala la ley y el
Reglamento correspondiente.

Sin embargo, en este punto especffico de nuestro trabajo, me
limitare a senalar las obligacionesrdéi titular de un registro
marcario. g

A fin de mantener vigentes los dereches sobre su registro el
titular del mismo, tendrd la obligaéidh de renovar la marca a los
cinco aﬁos. contados a partir de la fecha de 1legal (fecha  de
solicitud); quiero insistir en que esta obligaci&% es con el fin
de mantener vigentes los derechos sobre una marca, es decir si
el titular no tiene interés alguno €n mantener los mismos, baste
con que no realice la renovacio% correspondiente, y el registro
de marca quedara automaticamente caduco.

El titular de una marca, tiene la obligacign de wusar la
misma, tal y como la registro, de lo contrario la marca se
extinguira de plano.

El titular de una marca, tiene la obligacioﬁ de demostrar a
satisfaccion de la Autoridad, el usc efectivo de la misma, por

lo menos en alguna de las clases en la que tenga registrada su
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marca; ”gsta o@ligacion;debgra,de Cumplirse dentro:dei:los. tres

aﬁps fsiguiehteéﬂ a’ la fecha dl téfgaﬁiénfb del

registro; ademas la’Secretaria de- Comercio. y:.Fomento Industr;al.,

Y R Pia L
~podrq requerir al interesado 'l documentos ‘' que

estime convenientes para’ceféioférévr ;efeqtivéfékpiotéciék.

Para 1los efectos del pafré%o aétefiér, ei fitular tiene 1la
obligacioﬁ de aportar a la Direccién:VAe Invenciones y Marcas,
los documentos que le hayan sido requeridos a fin de que se
tenga por demostrado el uso de la marca.

En el caso de que los productos manufacturados: o servicios
prestados dentro de Territorio Nacional, sean protegidos por
marcas registradas, el titular tiene .la obligacién de sefalar,
en los productos ostensiblemente la leyenda de "marca
registrada™, "marc. reg.' o bien "M.R."; para el caso de que 1la
marca registrada ampare servicios, esta leyenda, siglas o
abreviaturas deberin de aparecer tanto en el lugar en que se
contraten o presten los servicios, como en aquellos medios
capaces de presentarla graficamente.

Adema; deber; de sehalarse la ubicacién de la fabrica o lugar
de producciéﬁ de los articulos de fabricaciéh nacional y en el
caso de que 1la fabricacio; se haga tambien en el extranjero,
tal indicacio; ser; la que corresponda al Territorio Nacional.

El titular de un registro de marca que ampara articulos de
produccio% nacional, los mismos deberan de llevar ostensiblemente
y en forma clara la leyenda de "HECHO EN MEXICO".

El titular, ademés de las obligaciones senaladas
anteriormente, sobre 1los productos, o en su caso scbre 1los

r s :
servicios, debera de senalar las mismas, en las etiquetas o
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envases' que los contengan.
Paraf el caso de los .usuarios
registro tiene la obligacion de:: ins

en ;av D;reccion General de

Tecnologico.‘

'Ei> titular de un’ registro de marca. tlene la obligaciéh de

hacer del ccnocimiento de 1a Direccion cualquxer cambio referente

del mismo‘ a fin de que todas las notificaciones

‘relatxvas “al’ mismo. le sean QXrigidas adecuadamente.

.wTambien,es qbligacién del titular de una marca proporcionar a

”1451 aﬁtqridades, éompétentes los informes y datos que' se les

feiuierah »poéyescrito, dentro del plazo que se les conceda, el
chal no_ podra ser menor de ocho dias.

Ouisiera terminar estos puntos sefalando que después del
‘acopio -de informaciéh para.la realizacidn del presente trabajo,
‘el iregistro de una marca,.a nivel internacional, es decir en 1la
mayofia de las legislaciones se esté volviende cada vez més la
base de la propiedad de la marca, en lugar del simple uso:

La evolucign de los sistemas jur{dicos se inclinan en faver
del otorgamiento d= tutela legal, sElo cuando la marca este
registrada Yy en ese sentido, favorece la seguridad juridica de

los titulares de las marcas; €5 por esc que insisto en que a fin
de que cualquiera que este usandc o quiera usar una marca, debe
de solicitar el regitro de la misma ante 1la Secretaria de
Comerc¢io vy Fomento Ihduétrial, que delegandc amplias facultades
sobre esta materia a la Direccio; General de Invenciones vy Marcas
y Desarrollo Tecnolo;ico‘ es la encargada de expedir el titulo,.

. '
correpondiente dandole al titular amplias facultades sobre su
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.
marca, vy evitar de €sta manera que usuarics de mala fe, hagan
uso indebide de un bien juridicoe plenamente regulade v de. sumo

: " A : : ; .
interes economico para su legitimo propietaric.



5'-ALFUNOS COMENTARIOS SOBRE LA LEY DE INVENCIONES Y HARCAS -

‘C respecto al us c de la Varca, el sujeto que venfa usando}

1a_;marca‘ da Repub 1ca~dentro del afio anterior ala fecha

declarad pon’ 1 ,propletayio del»registrq, de a;uerdo‘ al art.

ontra’el nuevo.  registro

in'émbﬁrgo, estos. plazos

en la
o .

cion.en:virtud.d= que, como
‘publica " con retraso, es

P licando registros - otorgados

en. la imprenta

ta:mensualmente pero con los asuntos

resueltos -un afo: atras.

:gEl;vart 99 LIM; senala lo- siguience- Las. marcas que hayan
Céducado"por falta de renoyacion. se havan extinguido por falta
de explotaciéh. ©. 5e hubieren canceladeo’ voluntariamente, poerh
ser #olicitadas por cualquier persena, .transcurride un afio a
partir de la fecha de caducidad, ex:inciéh =} cancelacidn
voluntaria. Las solicitadss presentadas antes de este plazo,
sera; improcedentes.

El plazo a que se refierre este articulo no seré aplicable al
titular de la marca caduca, . extinguida o cancelada
voluntariamente, quien podr; solicitarla de nuevo en cualquier
tienmpo.

Lo dispuesto en el p;rrafo anterior no exime al solicitante

del examen previsto en el articulo 103 de esta ley, ni obliga a
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,jﬂétn articulO»dado‘el uso,

. N
1=} este erecho que la ley otorga en relacion

1mp1ica el pago

nadé,ﬂ

de;‘

présenté articulo estovse traduce en que durante el examen .. de

”novedad‘ se c1tan anter10r1dad que en la mayorla de los casos

son las relativas es decir. las que sirven de base

para el registro. raduciendoéé tambiéﬁ en una- perdida de

tiempo,. que seguram nte se: evitarfa si desda un principio . se

asentara . que ‘se. trat‘ de una sol;citud de marca en base al art.

99 de la ley.

Cuando' la soli;itud de marca pasa por el exéﬁen de - novedad,
Yy s5e encontraren - anterioridades para la misma, se procede a
notificar al - titular de las misma, para que dentro del plazo
senalado manifieste 1o que a su derecho convenga. Si el titular
de la marca decide cambiar substancialmente 1la misma, ila
Autoridad tiene el derecheo de modificar la fecha 1legal y por
supuesto volver a someter a la marca a un nuevo examen de
novedad; Sin embargo, si en este segundo examen se encontaran
nuevamente anterioridades, de acuerdo con el art.107 LIM; se
negarJ el registro.

Porque la ley sehala que se negara el registro, dado que se
trata de una marca nueva, y dado que s5i se cambio la fecha legal,
no- deber{a de ser 1la ley tan extrema en negar de plano el

registro.
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CONCLUSIONES

1.-Los - cambios ‘sufridos.. en"la, ;égialaciéﬁ marcar;a han

irse Cdntemplaﬁdo- diferentes

sido substanc ales, alj aspéétos

con base en 105‘ camblos sufrxdos

legislaciones fue considerado como

o bien’‘como medio 'susceptible para serlo, las legislaciones

,siguiénﬁés;1o]modificaron. tomando en consideracioh la prébtica

obténida’y 1los cambios sufridos a todos 1los niveles.
feduisitos que se deben de cumplir en este tipo de

han.:venido :depurande, para que de esta manera _se

perfeccionando lo-mas posible, aunque no  debemos olvidar

, .
que la evolucion se sigue dando, y deberan de darse mas cambios a

en beneficio de nuestra mater;a.

mo fuente de evoluc1on y ;ambxo en ‘la materia de Propiedad

g Industria ‘es 51n duda ‘alguna la reciprocidad internacional 1la

‘qqe h mqlca o-tambien 1ineamiencos a seguir en nusstra materia,
‘iy las :éﬁaieé han marcado directrices que se han seguido.
Sl-Herece especial mencion el Convenio de Paris para la Fr;-
;eccion de la Propiedad Industrial, del 20 de Marzo de 1883 y del
cual Me&ico es signatario, se tomaron preceptos para, no solo la
ébtﬁélrLéy de Invenciones y Marcas, sinc para todas aquellas que
nuestro pais ha tenido y por causas lo%icas han sido abrogadas

por otras leyes empapadas de actualidad.

6.-Es menester observar sumo cuidado y exacta observancia a
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. los requisitos'seﬁaladoé’pofﬁlagLev' e Invencicnes y Marcas, para

registro de marca en t ‘xico, para‘evitar- de. eSta
ofparte.de’ la Autoridad, que se "traducen

rdidav‘ﬁe; tiempo.' Es’ por esto’ que es

y‘establecidos a lo largo del presente trabaljo.
1" derecho al uso. exclusive de una marca se obtiens

< mediaﬁte su -registro ante 1la Secretarfa de Comercioc vy Foemento

/in&ﬁﬁtfial. A fin de obtener dicho registro deberan de cumplirse
csﬁvtodaé y cada una de las formalidades sefaladas por la Ley
v ‘el Reglamento y los cuales imponen una serie de requisitos
que se deben cumplir a fin d2 que proceda la solicitud de
registro marcario.

8.~Para obtener el registro de una marca en nuestro pais,
hay que cumplir con una serie de requisitos administrativos o de
forma, tratados ampliamente en 2l Capitulo III.

9.-Las solicitudes de marca propuestas a registro deber;n ser
objeto de un examen administrativo, escencialmente dirigide a 1la
cuestién formal, de existir alguna anomalia durante este examen,
se le notificar; al interesado a fin de que manifieste lo que a
su derecho convenga y no dejarlo en un estado de indefencidn ante
la Autoridad.

En este punto, el titular, actuando por su propio derecho, o
bien por conducto de un apoderado, dara cumplimientc en relacion
directa a lo requerido, es decir, cumpliendo lo que se le pide.

10.- Aprobado el examen administrativa, se procedera a

practicarse el examen de novedad, a fin de apreciar y verificar
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sicon -el

adquiridos.  por - s, i tratandose “de” marcas zguales

semejantes. los'mismos ‘o similares productos io

vaﬁliqadééu

St:X'VlClOS .

—El derecho al uso 'exclusivo de ‘una narca, se acreditara

Dof . medio

t‘tulo respectivo. el' cual“sera expedido

pof la Secre:ar{a ‘de comercio 'y Fomente Ihﬁuétrial ‘v una’ vez

cumplzdos todos las reqaxaxtos pro;ﬂd;mentaxes para:su obtenglon.

'La~ marca deba de usarse ‘tal'y como | fue ‘registrada.
VSu’ e d%b, ‘en forma distinta, traera ccmo . consecuencia la
extiﬁcioﬁgdél registro;: ademas toda modificaciéﬁ de la marca seré
obje;o deb Qﬁa nueva solicitud. No se caerg éﬁ”este supuesto
en iel caéo de que ‘las modificaciocnes - solo se refieran a las
ﬂimghSiones ) der 13 marca o la materia en‘la cugl ésta iﬁpresa,
grabada o reproducida la misma. 7 s

13, - Los - efectos - del. registro ..de . una  marca tendréh una
vigencia ‘de - cinco afos; los cuales empe:argh é correr a partir
de la fécha legal, es decif, ié fecha de 1la presentacién de  1la
solicit@d. Este‘ plazo de . vigencia de la marca, serJ renovable
por pericdos dg tiempos ~-iguales, siempre que s cumplan los
vrequxsitcs sque sefiala la Ley vy el Reglamento. de Invenciones v
Marcas. L . R

';4;¥Lé'rénovaciéh del registro marcario, dabera de hacerse o
sélicitarse, dentro del semestre precedente al cumplimiento de

los cinco anos, escableciendose adenas un placo de gracia de seis

meses posterlores a- la fecha-del cumplimients de los cinco arfos .

. 15.e El”‘;itular;‘de un registro de marca en Mexico, debera

3 S [ 4
demostrar | a satisfaccion de la Secretaria de Comercio y Fomento
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Industrial;: =1“uso’eféétiQo de la: misha. dentro de Iss tres shos

siguientes a la fecha de expedicxon del regxstro. “

: i ,
16.0= requ151co ;de d»mostrar ;ﬁl ;uso.‘ debera de:hacerse

vpot'lo ~menos fen funa deV‘las clases':én las cuales ée encuentra
regxstrada dé,’ﬂQ‘ cumplirse con este requ151to. se tendra por
’extinguido de pleno darecho el registro correspondxente
17, -iNa obstante el . gran avance de la legxslacion marcaria en
nuestr§ pa;s. considero que =e la dan facultades " muy amplla= a’
la - Autoridad ‘competente ' para él otorgamiento  de fuh registro”
'marcério. y‘si partimes del principic de que-la “miéma' Ley v el.

’ s Py 3
Reglamﬂnto. estan llencs de subjetivismo, nos encontramos

muchas irregularidades dentro del procedimxento de obtencion

registro, qus como se menciono anteriormente se traducen anii:
perdida-de tiempo para el interesado,

18.~ Aupn cuando la LIM Y su correspondlente Reglamenco. son .

claros a} -establecer - que toda persona .pueda’ ser citular de uh%
marca en -nuestro pais; -es necesario establecer que. esta persona
debe de téher_la capacidad fisica, _pero’ sobre’ todo vecdnJmicE
para explotarv efectxvamente la marca  en Méxlco, éon él bbjetq
Vde crear beneflcios economicos para todés. ademas de .no permitir,
quéVrsu registro ..de.marca se extinga, y por perdidbs todpsrlos
derechos inhgféntés a la misma. x
19.~ 'Se. -ha ‘avanzado mucho en -nuestra materia a nivel
p{i&t}cot,siPr embargo deberfan de presentarse tramites mgs
expeditos a fin &e atraer mayor cantidad de inversionistas
extranjeros que pretendan entrar al mercado mexicano con su marca,
traduciendose esto en mayores divisas extranjeras necesarias

para un pais como el nuestro.



Dasao_hacer hincapie que si bien &s cierto que se ha

notablemente en nuestra . materia, aun gqueda’mucho por recorrer. e

ir perfeccionando, para evitar de esta manera,

sujetos .‘que. de mala . fe' hacen wal 'uso.de :mar

competencia 'desleal. ‘que  tan - dafino . res




ANEXO 1
PARA UIO EXTUANG OF LA DRECCION
TEtua v AORA Of A M ETACON wOrLDAS

DIRECCION GENENAL DE INYEWNCQOMES
MARCAS ¥ DESAXROLLD TEOMX 08K

SOLICITUD DE REGISTRG
DE MARCA T

(17 DATOS DE LA MARCA

TIFQ DL MARCA: wowmaTiva O3 mnowivaoa O uxrs O

PRODUCTOS O SERVICIOS OUE PROTEGE

CLASE Lt
. t probucto [ DE 2 A 10 PrOOUCTOS [ TOOA LA CLASE Q
SI LA MARCA SE HA USADO, INDIQUE FECKA DL NICIO \‘_.3_7‘_17‘_] NO SE KA USADO D
W
2-DATOS DEL ESTABLECIMIERTO
TIPO, INDUSTRIAL D COMERCIAL U SERVICKS D
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3- RECLAHMACION DE PRIORIDAD (31 LA Hay)
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4-SE CONCEDE PRIORIDAD

| N
#0 w0 FECHA EN QUE 3 COmeEDe Lt o
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5-DATOS DEL TITULAR

NOMBRE | VS S S T )
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ANEXO 2

LITRAS APLICASLES 4 PAISES, CROMWIZACIONES, £C.

AR andarry GN  Guinea
AL Emiratos Arades Unides &0 Guinea Ecuatsrial
AF  Afganistin GR Grecta
AG Antiqua s Barduda 6T Guaterals
AL Albanta G4 Guinea Bissay
AN Antillas Neerlandesas GY  Gurana
AQ  Angcla
AR Argenting KC  Hoag Kang
AT Austria HN  Monduras
AU Australiz ' HT  Hatti
AW Aruba MU Hungris
8E Barbados 10 Indonesiz
B0 Banglacesh 1f Irlanda
8L Bélgica L Israel
@F Burktna fase* IX  India
86 Bulgarta 10 Ira
BH Banhrein IR Irin (Republica
BI Buringd Islamica del)
8) Benin® IS Islandia
BN Bermudas 1T Idalia
8N Brunet aarussalan
60 Bolivia aH Jamater
BR Braxil . J0  Jordania
BS Bahsmas P Japdn
8T Bhutin
BU Hyanmar XE Kenya®®
EW Botswans*® KH Kanpuchea Oemocritica
B2 Belice K1 Xiribatt
KM Comoras
CA KN San Cristébai-Nieves
cF ienun!ltl Centroafricama® X? RepUblica Populzr
G Ccnw Democritica de Corea
=] KR Republica de Corea
cr Cétl d*Ivoire® KW Kuwait
CL Chile
O4 Camerin® LA Lass
N Chima LB Litano
€0 Colomola LC Santa Lucia
CR Costa Rica LI Liechtenstein
CS Checeslovaguia LK S5ri Lanka
Cu Cuta LR Liberia
€V Cabo Verde LS Lesotho®™
CY cChipre LU luxemburge**
LY Lidts
00 Hzaﬂh!i:x Cemcritica
ey FA Karrueccs
oe nmunn. Repdblica MC Minaco
Federal de G Madagascar
DJ Dftboutt ML oM
0K Dinsrarca MN Hongolia
TM Dominica KR Mauritania®
00 Repiblica Dominicana MT  Maita
02 Argelia MY Mauricio
MY Maldivas
EC Ecuador M Malawie®
G Egipto HX  México
€S Espada HY Halasta
€7 Etigpia MZ Hozambique
X Finlandia NE Niger®
F) P43y NG Migerix
R Francta NI Nicaragua
KL Paises Balos
GA  Gabon® MO Xorueg
G8 Reino Unido NP Mepal
G0 Grznada HR  Mauruy
GH  Ghama HZ Nueva Zelandia
N Gamiyt
W0 Organizacién Mundia) de 1z Propiedad Intelectual (OMPI)
EP  Organizacidn Eurcpes da Patentes (OEP)
CA  Qrganizacidn Africanz de 1a Propledad Intelectusl (CAPI)
BX  Qficina Benelux de Marcas y Oficina Benelux de Olbujos y
Hadeloy
AP Organizacidn Regional Africana de 1a Propiedad

Industrial (ARIPO)

oM.

PA
PE
PG
PH
(43
PL
T
PY

o

SG& nzz::a;;aa

8 & 828 A%

2a

YHYe

Cran’

Pinami .

Peru

Pnaua Nuevn Bulnga
Filipt

Hkisun -
Polonta -
Portugal

Paraguay

Qatar

Rumantia
Rwanda

Aradia Saudita
Is)as Satomdn
Seycnelles
Sudin®®
Suectia
Singapur
Sierra Leoma*®
San Marino
Senegal®
Somlia
Suriname

Sante Towé y Principe ,
Untdn Soviética

€1 Saivader

Sirfa
Swazilangta**
Chad'

Tlﬂmdll

Ténez

Tongy

Turquie

Trintcag y Tabago

Tuvaly

Taiwin, Provincia de Chinma
Republica Untda de Tanzania*®

Uganda®* .
Estades Unidos de América
Uruguay

Santz Sede

San Vicente y las
Granadinas

Venezuela

Viet Nam

Viouatu

Samos

Yemen Oerocritico
RepUblica Arabe del Yemen
Yugeslavia

Sudifricy
ambia®*

2ire

Zimbabwe "

“Hismbro de la OART
"*Hiembro de la ARIPO




ANEX®: 3.

DIRECCION GENERAL PaRA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION .
DE INVEMCIONES TECHA ¥ a4 D PREILNTACIN oy :
MARCAS Y DESARROLLO N

TECHOLOGICO

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN
EL REGISTRO GENERAL
DE PODERES

I- DATOS DEL MANDANTE

° NOMBRE, DELNOMINACIGN -
DIRECCION: i

CALLE-
cOLoNIA IR R ] TE0GO POSTAL
POBLACION' ESTADO T PAIS CLAVE
B T
KACIONALIDAD - CLAVE
2~ PERSONA A QUIEN SE VA A REPRESENTAR I
PERSONA FISICA NACIONAL D PERSONA TiSICA EXYRA”;JERA

PERSONA MORAL NacionaL L] PERSONA MORAL EXTRANJERA’

3= DATOS DEL MANDATARIO

NOMBAE(S)
DIRECCION:
CALLE . -NUMERO
COLONIA E - R o "7CODIGO POSTAL
- 2 [
POBLACION K ESTADO PAIS cTAvE
[
NACIONALIDAD TTAVE

NECEIARIAKENTE DONICILIO KN LA AIPUBLICA MEXICANA (ART. @ DO, MILANDNTD OF LA LEY OF ikvE NG IONEY
v Mancas)

LUGAR NOWMBRE { MANDATARIO O 4PQDERADO)

FECHA FIRMA [ MANDATARIO O APODIRADO )

. e -

o-cee




it AR b dBAUN B LR FECHA

CFICIALIR DE PANTES OE.LR DIRECCISH .
‘PR TEGIOLOGIA, INVENCONES ¥ NGAEAS. 7
| EXAMENES ALMINISTHATINDS. DE FRTENTE .

£ REE L




1 ANEXO 3
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO

SOLICITUD DE COMPROBACIO!N DE USO DE MARCA
(ART. 117 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS) [ : ;
RENOVACION (ARTS. 139, 140 DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS ¥ 94 DE SU REGLAMENTO) )

DATOS DE LA MARCA

NUMERO

DEHCMIACION

FECHALEGAL FECHA DE EXPEDICION i
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE AMPARA ;
CUsSE ;
CUASE (S) A LA (S} QUE SE ADECUA . :

HUMERO DE LA MARCA Y CLASE EN GUE COMPROBO ELUSO EFECTIVD,

FECHAY NUMERQ DE LA RESOLUCION DE LA ULTIMA REKOVACION, EN SU CASD, H

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE H
DOMICLID i
UBICACION DE LA FABRCA O ESTABLECIMENTO

APODERADOS
DOMCILIT PARA NOTIRICACIONES,

DATOS DEL USUARIO

HNOMBRE St

UBICACION DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO

NUMERQD CE RESOLUCION POR LA CUAL SE REGISTRO AL USURRIO AUTORIZADO. EN SU CASO

. H
1

INFORMACION PARA LA COMPROBACION DE USO . R

DATOS ECONONMICOS : i

19 19 18 19 19 H
s s s s i i

PERSONA OUE FORMULA LA DECLARACION,

POR SU PAOPIO DERECHD (]

EN SU CARACTER DE OEL VITULAR DELAMAR(;A I

LOS DATOS DE ESTA SQUICITUD FUERON APORTADQS FOR EL 1iTULAR DE LA MARCA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,

LUGAR Y FECHA FIRMA

ANEXQOS
(3 1+ DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL APODERADG
=3 2- TRES ESEMPLARES DE LA MARCA TAL Y COMO SE USA
£ 3- COMPROBANTE DE PAGO
[0 4- SETICUETAS DELAMARCATAL COMOAPARECE EN LA GACETA DE INVEHCIONES Y MARCAS RESPECTIVA (s e rererva
sy tisedo )
[T} s- OBSEAVACICNES
DERECHOS QUE SE PAGAN
POR CONCEPIO ART, 64 FRACCION ImCisO) (L] PORCONCEP1O ARY. 66 Frrccion 1Giso ey L)
POR CONCERTO ARY. 6 FRAGCION iicis0 @) (] PORCONCERTO ART. 86 FAACCION 1 CISO o) )

Ioan
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