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INTRODUCCION

Esta tesis es un trabajo sobre un breve panorama de los que son las
marcas, que las identifica, cuantos tipos de marca existen, procedimiento
administrativo contenido en la Ley de Propiedad Industrial, como se solicita la
tramitacién de una marca, asi mismo la terminacién del registro de la marca,
cuando esta es nula, se caduca o queda cancelada. Estableciendo la importancia
y la necesidad de la proteccion de una marca tanto en México como en el
extranjero, dando certeza juridica y comercial en los productos y servicios que se

adquieran.

Este trabajo también proponer respecto de las medidas cauterales asi como
sanciones administrativas que estas sean aplicadas de manera pronta y expedita
mediante la garantia de manera pecuniaria durante un proceso administrativo
impuesta dicha garantia por medio de una autoridad en este caso el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial esto antes que se llegue a una controversia
administrativo por hacer valer los derechos de quien tiene el titulo sobre la marca.
El propdsito de proponer que se garantice de forma pecuniaria cualquier proceso
es que el titular de la marca que hace uso y goce de ella durante el proceso tiene
perdidas econdmicas y no todo el beneficie es para el pues hay sustentar el
derecho que tiene mediante un proceso y en caso de perder el interés queda sin
efecto y deja de percibir todos los beneficios econémicos y comerciales; obligando

a que dicho proceso sea mas pronto.

La ley de la Propiedad Industrial es clara respecto de las sanciones



administrativas, referente al retiro de productos asi como arrestos por treinta y seis
hora pero si lo ubicamos en nuestra realidad eso con lleva cierto tiempo en el cual
las pérdidas econdmicas son millonarias y muchas veces hasta el mismo retiro de
la marca por parte del titular por verse afectado ante su tardio procedimiento y si
bien es cierto que llega a una controversia de tipo legal esta por los mismo
términos que maneja la ley es aun mas tardia, pues el solo hecho de llevar a cabo
mal el proceso de una inspeccion sobre los servicios 0 marcas que se solicite ello
da pie a la violacion de sus garantias individuales pues se puede argumentar
muchos factores si estos no se llevan como la ley lo marca y se dejaria de percibir

todo el beneficio como titular de la marca



CAPITULO |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¢ Por qué si existe en la Ley de la Propiedad Industrial medidas cautelares,
sanciones y multas a quien hace uso indebido de una marca esta tarda en su

aplicacion, pues no son prontas y expeditas?

1.2 JUSTIFICACION

La Ley de la Propiedad Industrial en su titulo séptimo de los capitulos primero y
segundo hace referencia a todo el procedimiento que se lleva a cabo desde la
inspeccion hasta las infracciones y sanciones administrativas, las medidas
cautelares que se aplican asi como recursos de reconsideracion; sin embargo este
trabajo se enfoca a la aplicacion del proceso el cual puede ser tardio debido a que
las herramientas que se disponen en esta Ley llevan cierto termino, sea por Ley o
porque el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial lo indique; afectando durante
ese tiempo a un tercero o a quien hace valer su derecho, pues, directamente
percibe menos ganancias debido a dicho proceso que continua y para que se
aplique todas estas sanciones y medidas cautelares tendran que ser demostradas.

Que se podria garantizar pecuniariamente para que el proceso sea mas pronto y



el IMPI a su vez se apoye de la autoridad para establecer dicha garantia antes de

volverse una controversia de tipo administrativa.

Este trabajo también se basa en la proposicidon de una garantia, sea de
interés publico ya que si bien es cierto la ley de concurso de mercantiles se aplica
entre particulares como seria aplicable en este, sin embargo dice claramente que
es para que las empresas se conserven y evitar el incumplimiento de sus
obligaciones de pago ponga en riesgo, la viabilidad de las empresas con las que
mantenga negocios por lo tanto garantiza su adecuada proteccion. Si observamos
detenidamente al proponer una garantia en el caso que exista un conflicto entre
particulares esta tiene la misma funcién de la proteccién de los negocios ya que al
hacer uso de una marca sin el permiso de su titular, ya se estamos hablando de
un menos cabo en nuestro patrimonio como empresa teniendo como
consecuencia que nuestro producto o servicio deje percibir todos los beneficios
que se devengue de la explotacion y uso de la marca, dejando de percibir
economicamente el total de sus beneficios y a su vez se deje de responder a las
obligaciones de pago que se tengan con otras empresas o particulares ya que se

los procesos administrativos no son prontos.

Esto quiere decir que la marca representa una imagen o un ideal en la
mente del consumidor que excede las caracteristicas especificas de las
mercancias. Otro uso del término esta relacionado con la sefial en una persona,
animal o cosa que permite distinguirla de otra o indicar su pertenencia. Sin
embargo nos encontramos con la limitante a la posibilidad de marcas que consiste
en sonidos, olores o gustacion, es decir por su condicion o funcion que es lo

esencial y lo secundario es la marca.

Al registrar una marca adquieres derechos como el uso de la marcay
la conservacién del registro, asi como el derecho de promover la nulidad de
registros marcarios si estos afectan sus derechos, podra solicitar la aplicacion de

sanciones, reclamar indemnizaciones por dafos y perjuicios que le ocasionen al



ser sancionado también puede denunciar ante el Ministerio Publico los hechos
constitutivos a un delito. Si estamos hablando de derechos de una marca también
enunciaremos las obligaciones que se contraen al registrar una marca como debe
usarse unicamente en territorio nacional tal como fue registrada, a usar la marca
de manera consecutiva pues de no hacerlo por tres afos procede a su caducidad,
la renovacion de la marca que esta debe ser por escrito dentro de los ultimos seis
meses ante de concluir el plazo de vigencia. Para que pueda surtir efectos una
marca en perjuicio de un tercero debe ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, de la misma forma sera una transmisién de una marca.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Se avocara al concepto de marca, que se llega a confundir con avisos y
nombres comerciales; su funcion o propdsito, asi como los derechos que tutela la
Ley de la Propiedad Industrial para los entes que registren una marca, y en
consecuencia la solucion a los conflictos que respecto a la defensa de los

derechos de la marca puedan surgir al amparo de dicha ley.

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO

e Conceptualizar marca desde su origen hasta el derecho contemporaneo.

e Analizar e identificar los derechos de la propiedad industrial que causan
confusién con el concepto de marca.

e Conocer el concepto y clasificacién de una marca.

e Estudiar los procedimientos que permiten registrar una marca.

e Analizar el concepto de garantia y su funcién en el derecho.

e Proponer la implementacién de la garantia en los procedimientos

administrativos que se susciten con motivo de defender los derechos

marcarios.

1.4 HIPOTESIS

La imposicidon de una garantia durante el proceso de vulneracion de los derechos



de propiedad industrial, permite la agilidad en los tramites y la eficaz proteccion

juridica de los derechos tutelados en la ley de la Propiedad Industrial.

1.5 VARIABLES

1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE

Esta debe de consistir en la proposicion de una garantia pecuniaria durante
un proceso en el cual se ve vulnerado nuestro derecho si se comete alguno de los
actos ya mencionados en la Ley, pues como es estudio de esta tesis en ningun
articulo menciona la necesidad de garantizar con un monto que ya sea impuesto
por el propio Instituto Mexicano del Propiedad Industrial o una autoridad como un
juez durante el tiempo que se lleve cualquier proceso administrativo, juridico. Esto
con el fin de que durante los procesos no se pierda el interés por alguna de las

parte y se le la continuidad debida para su pronta resolucién.

1.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE

En la Ley de la Propiedad Industrial existen en varios apartados que le dan
la proteccidn juridico al que solicita el registro de un marca, asi mismo al realizar
dicho acto se desprende derechos y obligaciones que se contrae desde el
momento que se hace la solicitud, se da el titulo de la marca hasta el tiempo la
caducidad de la misma. Una forma eficaz de proteger al solicitante o al titular de
la marca es mediante las imposiciones de garantias durante los procesos juridicos

puesto que la Ley de Propiedad Industrial no la contempla.

1.6. DEFINICION DE VARIABLES

Garantia: Compromiso temporal de las partes en un litigio, por el que se
obliga a reparar el dafio causado por la accion intentada.

Propiedad industrial: Es el derecho que confiere el privilegio de usar en forma
exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de los productos,
establecimientos y servicios.



Eficaz: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

1.7 TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigacién es de tipo descriptivo, pues se busca
analizar e interpretar la naturaleza de la sujecion a tipo en la tercera almoneda
publica para obtener un mayor conocimiento acerca de tal fendmeno y finalmente

proponer una modificacion a la ley que permita el mejoramiento de la misma.

1.8 DISENO

1.8.1 INVESTIGACION DOCUMENTAL.
Debido a la naturaleza descriptiva del presente trabajo de investigacion se
acudié a diversos centros de acopio de informacion con el fin de localizar el

material que sustento el trabajo.

1.8.1.1 CENTROS DE ACOPIO DE INFORMACION
1.8.1.1.1 BIBLIOTECA PUBLICA VISITADA

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informacion (USBI) de la
Universidad Veracruzana, Juan Pablo |l esquina Boulevard Adolfo Ruiz Cortines,

Fraccionamiento Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Rio, Veracruz, México.

1.8.1.1.2. BIBLIOTECA PRIVADA VISITADA
Cap. Porfirio Sosa Zarate de la Universidad Villa Rica —UVM: Progreso
esquina Urano s/n, Fraccionamiento Jardines de Mocambo, Boca del Rio,

Veracruz, México.

1.8.1.2 TECNICAS EMPLEADAS PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION

1.8.1.2.1 FICHAS BIBLIOGRAFICAS

Que contienen: nombre del autor, titulo de la obra, niumero de edicion,
editorial, lugar de edicion y afio de edicion.



1.8.1.2.2 FICHAS DE TRABAJO EN LAS MODALIDADES DE

TRANSCRIPCION, COMENTARIO Y RESUMEN
Que contienen: nombre del autor, titulo de la obra, numero de edicion,

traductor, editorial, lugar de edicion, afio de edicidbn pagina(s) consultada(s) y

transcripcion, comentario 0  resumen del material de interés.



CAPITULO Il
DEFINICION DE UNA MARCA

2.1 DEFINICION DE UNA MARCA

Una marca es un término que cuenta con varios usos y significados. Uno de
los mas frecuentes estd vinculado al derecho exclusivo a la utilizacién de una
palabra, frase, imagen o simbolo para identificar un producto o un servicio. Pero si
hablamos de una definicion por parte de la Ley la Propiedad Industrial refiere a
gue una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de

Su misma especie o clase en el mercado.

También se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos
0 servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado." Se obtiene el
uso exclusivo mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. Sin embargo si hablamos de otros criterios ante la Organizacién Mundial
de la propiedad Industrial se establece como un signo distintivo que indica que
ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o
empresa determinada.Los derechos exclusivos de las marcas son por parte de los

industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de marcas

! Articulo 88, Capitulo | de las marcas, Ley de Propiedad Industrial, Ed, Pub.,D.O.F.
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en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.
Tomandose como referencia el articulo 87 de la Ley de Propiedad Industrial.
Agregaremos un criterio por parte de nuestros tribunales supremos siendo los

siguientes:

Epoca: Décima Epoca Registro: 2003650 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su
Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis:
[.40.A.54 A (10a.) Pagina: 1901

MARCAS. CARACTERISTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DEBILES.

La marca es el mecanismo que hace posible la identificacion y subsiguiente
selecciéon de productos o servicios; permite al consumidor elegir a través de
identificar, y hace posible que la oferta de productos o servicios de una clase sea
transparente para él; también es un instrumento que se usa y contribuye a forjar
mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes
que ofrece como proteccién y tutela contra la competencia desleal. Sin embargo,
el abuso de tales privilegios de exclusividad puede atentar contra la libre
circulacion. Asi, la distintividad de una marca resulta de la mayor o menor aptitud
que tiene para identificar en el mercado a una empresa en particular con el origen
comercial del producto o servicio al que se aplica, asi como sus peculiaridades y
calidad que se publiciten a través de ella. En este contexto, si un signo marcario
se encuentra constituido por algun elemento nominativo o grafico que indique
indirectamente al consumidor alguna cualidad del producto que ampara, esto es,
que evoca en la mente del consumidor alguna de sus caracteristicas, es claro que
tiene una débil capacidad distintiva y, en consecuencia, el derecho exclusivo que
su registro otorga a su titular no puede ser ejercido de forma que impida a sus
demas competidores emplear, en sus propias marcas, aquellos elementos que
describan de la misma forma alguna de las caracteristicas del producto que
pretenda distinguir. Por lo anterior, el titular de un signo descriptivo débil se

encuentra obligado, dada la poca fuerza de su marca, a coexistir con otras
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compuestas por elementos igualmente descriptivos al suyo, razén por la cual, la
coincidencia o similitud de signos débiles no es un factor determinante para
concluir la existencia de un riesgo de confusién.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 688/2012. Nattura Laboratorios, S.A. de C.V.
21 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio Gonzalez-Loyola

Pérez. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Teran.

Las marcas se componen de nombres o graficos el cual le da su distintivo

asi mismo especifica de que producto o servicio.

2.1.1 ANTECEDENTES DE UNA MARCA

Nacido en el seno de la doctrina alemana vio la luz por vez primera en 1886
y fue aplicada por el Tribunal Supremo del Reich hasta la década del ’20, periodo
en que comienza a tomar fuerza el caracter de bien inmaterial de la marca. La
concepcion de la marca un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada por
la doctrina en el sentido de una vinculacién mucho mas débil entre el titular de la
marca y los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio de
territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberania de cada Estado,

y es ademas trasmisible a terceros®.

En México no se tiene conocimiento de que en la época cortesiana se
hubiera regulado el derecho sobre marcas, la primera Ley que hizo referencia a
las Marcas fue la Ley de Marcas de Fabricas publicada en 1889 la cual tenia la
finalidad de proteger los productos que eran fabricados en México y asi poder
hacer referencia a su procedencia, los extranjeros que no residieran en el pais no
podian ser titulares de los derechos marcarios y la duracion de los derechos sobre
la marca eran indefinidos. La ley tipifica el delito de falsificacion como la
reproduccion exacta que se hacia si se usaba a los productos de la misma

naturaleza.

2 . .
www.gestiopolis.com
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La Ley de Marcas Industriales y de Comercio publicada en 1903 definié por
primera vez el concepto de marca. Asimismo estipulaba que para proceder a la
revocacion se debia interponer un procedimiento civil sumario y hacia viable la
titularidad de las marcas para los extranjeros que no residian en el pais. El titular
de un nombre comercial tenia el derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de
registro y podia ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para
conservarlo necesitaba publicarlo cada diez afos; los avisos comerciales tenian
una vigencia de 5 a 10 afos a voluntad del interesado, aunque podian ser
renovados indefinidamente. La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres
Comerciales publicada en 1928 fue la primera Ley expedida bajo los lineamientos
de la Constitucion de 1917, la vigencia de los registros duraban 20 afos y podian
ser renovables en periodos de 10 afos, la instancia era el Departamento de la

Propiedad Industrial.

Ley de Propiedad Industrial publicada en 1942, este ordenamiento ya era
mas completo que los anteriores y marcaba lineamientos reconocidos también en
la Ley vigente, las marcas se debian usar tal cual se registraban, se perdia el
registro si no se usaba de manera continua durante cinco anos seguidos, permitia
la copropiedad, las marcas se podian transmitir o enajenar, los avisos comerciales
se podian registrar para su uso exclusivo con un término de 10 afios y al cumplirse

pasarian al dominio publico.

Ley de Invenciones y Marcas publicada en 1976, este ordenamiento fue el
antecedente de la Ley actual, distingue entre los avisos comerciales, nombres
comerciales y el registro de marcas en México como diferentes formas de registro
y distincion por las caracteristicas de cada una, asimismo la Ley brindaba la
posibilidad de registrar marcas para productos y/o servicios, la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial era la encargada de administrar los registros. Con
el paso del tiempo podemos apreciar lo referente a uno ley que proteja el uso de
marcas pues a razoén de las invenciones que han hecho el mismo paso obligan a
la actualizacion de nuevos parametros que se puedan aplicar a nuestra hoy en

dia, pues es importante mencionar que las ultimas versiones de la ley de
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propiedad industrial se ha adicionado conceptos que ya se encuentran
reglamentados precisamente para tener en claro los distintos conceptos que se le
dan aun producto o servicio pues no se le puede dar el mismo tramite ante la
autoridad, asi como el tipo de plazo de cada uno. Ya que los tipos de explotacidn
que se le puede dar a una marca es muy distinto que al de un nombre comercial
ya que por lo general este solo es como se da a conocer un nombre oficial, pero
una marca es meramente un signo distintito que se va a identificar ante un
consumidor. Partiendo de estos nuevos conceptos de la ley uno aprecia que
conforme a los avances tecnoldgicos la misma ley ha tenido que ser adicionada y
a su vez ha tenido que eliminar conceptos y tipos de tramitaciones en el cual
estamos dando un salto de veinte afos, pues solo por hablar de un ejemplo es
que anteriormente se hacia todo este tramite de manera presencial ante las
oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y estos debian de incluir
anexos Yy el arancel debido, sin embargo en nuestra actualidad dicho tramite se
puede ser via internet y esto a lo que ha venido a ayudar es a la celeridad de los
procesos de inscripcion de una marca para que posterior se nos entregue un

certificado de titularidad de una marca.

2.1.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CONVENIOS INTERNACIONALES

La creacion de una Ley de Propiedad Industrial que rige en nuestro pais,
tuvo sus primeras bases gracias al Convenio de Paris a partir de 1900 ya que
cada vez que se ha creado en México un ordenamiento sobre patentes, marcas y
otros derechos han sido a partir de la actualizacion del convenio. Por el transcurso
de los afnos de han hecho modificaciones a la Ley para establecer ordenamientos
para los casos de competencia desleal que merecen sancién administrativa®. Los
paises contratantes estan obligados a asegurar a los jurisdiccionados de la Union,
una proteccion efectiva contra la competencia desleal, constituye una competencia
desleal a todo acto o competencia contrario a los usos honrados de materia
industrial o comercial, el cual debe prohibir toda clase de hechos que propendan a

producir una confusién, por no importar que medio con los productos de un

> www.wipo.int/madrid/es/general
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competidor las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio que tiendan a
desacreditar los productos de un competidor.* Mencionemos también que otro
influencia en nuestra ley es por parte de Arreglos de Lisboa ya que se toma como
tal pues es una adaptacion de lenguaje para que se puedan otorgar la proteccion
de las marcas en su pais de origen, registrandose asi en oficinas de la

Organizacion de la Propiedad Industrial.

En 1909 se publica un reglamento para el registro internacional conforme el
arreglo de Madrid que habla sobre el régimen internacional de las marcas. El
mencionado Convenio de Paris tiene una influencia en nuestra actual legislacion
marcaria como el hecho que se rehusa o invalida el registro y a prohibir el uso de
una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitaciéon o
traduccién, susceptibles de crear confusion de una marca que la autoridad
competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida
como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse por el convenio y

que utilizan para productos idénticos o similares.

Los paises que forman parte del convenio acuerdan rehusar o anular el
registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacidon, sin permiso de las
autoridades competentes, bien sea como marcas de fabrica o de comercio, bien
como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y
otros emblemas de Estado de los paises de la Unidn, signos y punzones oficiales
de control y de garantia adoptados por ellos, asi como toda imitacion desde el

punto de vista heraldico.

Los paises que formen parte de la Union, que haya firmado el Acta podran
ratificarla y, si no la hubiere firmado, podra adherirse a ella. Los instrumentos de
ratificacion y de adhesién seran depositados ante el Director General. Cada uno
de los paises de la Union podra declarar, en su instrumento de ratificacion o de

adhesidn, que su ratificacion o su adhesion no son aplicable.

4 Rangel Medina David, El derecho en México una Visién en Conjunto, Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial,

Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM, México, Ed. 2da. 1991, P. 878,879
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Entre los paises que forman parte de la unién que han sido adheridos al
Convenio y este ha sido ratificado mencionamos algunos como son los siguientes:
Alemania, Adhesion: 1 de mayo de 1903, Ratificacion 1 de mayo de 1903,
Argentina, Adhesién: 27 de diciembre de 1966, Ratificacion 10 de febrero de 1967,
Bélgica, Ratificacion: 6 de junio de 1884, Brasil Ratificacion: 6 de junio de 1884,
Espafa Ratificacién: 6 de junio de 1884, Italia Ratificacion: 6 de junio de 1884,

Paises Bajos.

Ratificacién: 6 de junio de 1884, Suiza Ratificacién: 6 de junio de 1884°. Es
importarte mencionar que los paises que forman parte de la union del convenio y
tienen que ser ratificados, pues para que surtan efectos, entre los paises que

forman parte de dicho Convenio de Paris.

2.1.3 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

La ley de Propiedad Industrial, tiene su fundamento constitucional
mencionado en el articulo 28 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos en el cual menciona sobre la obtencién una patente, una marca etc.
tendran el derecho y el uso exclusivo, a menos que dichas personas otorguen
licencias de uso, elemento esencial de los contratos de franquicia que quiere decir,
que no se considera monopolio la exclusividad de la propiedad industrial, pero si
se otorgara una licencia y en dicha licencia se establecieran clausulas prohibidas
por la Constitucion o bien por la ley reglamentaria si se estaria incurriendo en
practicas monopodlicas. Se hace referencia al articulo 28 de la Constitucion Politica

de los Estados Unidos Mexicanos mencionado lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las
practicas monopolicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dara a las

prohibiciones a titulo de proteccién a la industria. Pero menciona en el articulo 89

> Castrejon Garcia Eduardo Gabino, Derecho Marcario y de la Propiedad Industrial, Cardenas Distribuidor,
Ed. 2da, 2000, p.313
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fraccion XV en la cual faculta y obliga al Presidente de la Republica a conceder
privilegios exclusivos por tiempo limitado, para los inventores, descubridores asi
como perfeccionadores de algun ramo de la industria. Las disposiciones
constitucionales sirven de apoyo legislativo, tienen el caracter de ser
reglamentarias; las primeras leyes que rigieron en México eran en materia de
patentes de invencién, para asegurar el derecho de propiedad de quienes
inventen, perfeccionen o introduzcan algun ramo de la industria, el cual el titulo de
propiedad de inventor no se llamaba patente sino certificado de invencién. Con el
paso del tiempo los certificados de invencibn han ido cambiando, sus
modificaciones se han hecho sobre el tiempo que tiene dicho certificado,
codificando también todas la disposiciones relativas a patentes de modelos,

dibujos industriales, marcas, avisos comerciales asi como competencia desleal.

En consecuencia, la ley castigard severamente, y las autoridades
perseguiran con eficacia, toda concentracién o acaparamiento en una o pocas
manos de articulos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza
de los industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier
manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si o para
obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que
constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas
determinadas y con perjuicio del publico en general o de alguna clase social. Las
leyes fijaran bases para que se sefialen precios maximos a los articulos, materias
o0 productos que se consideren necesarios para la economia nacional o el
consumo popular, asi como para imponer modalidades a la organizacion de la
distribucion de esos articulos materias o productos, a fin de evitar que
intermediaciones innecesarias o0 excesivas provoquen insuficiencia en el abasto,
asi como el alza de precios. La ley protegera a los consumidores y propiciara su

organizacion para el mejor cuidado de sus intereses.

2.2 TIPOS DE MARCAS
Previo a distinguir los diferentes tipos de marcas es necesario

conceptualizar que una marca es todo signo visible que distingue un producto o un
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servicio, pudiendo ser este cualquier dibujo, forma, simbolo o disefio, asimismo es
importante distinguir a las marcas de los avisos y los nhombres comerciales ya que
estos no son tipos de marcas, sino otras formas de obtener el uso exclusivo de
algun distintivo. Hago un recordatorio de la constitucion de una marca citando por

parte de la ley el cual dice que se constituye una marca por los siguientes signos:

a) Las denominaciones y figuras Vvisibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten
de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

b) Las formas tridimensionales;

c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

d) El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una

marca registrada o un nombre comercial publicado.

Se hace mencioén por parte de la suprema Corte de justicia de la nacién con

la siguiente jurisprudencia:

Epoca: Novena Epoca Registro: 163087 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Administrativa
Tesis: 1.40.A. J/91 Pagina: 2993

MARCAS. SU CLASIFICACION.

En términos generales, las marcas se clasifican en: a) Nominativas, es decir, las
que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de
palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres
propios de las personas fisicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre
que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado,
pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasia, tenerlo y ser
sugestivas de la naturaleza y caracteristicas del producto o servicio o, incluso,
resultar arbitrarias; b) Innominadas, son figuras que cumplen con la funcién de una

marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su
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peculiaridad consiste en ser simbolos, disefos, logotipos o cualquier elemento
figurativo que sea distintivo; c) Mixtas, que combinan palabras con elementos
figurativos que muestran a la marca como un elemento 0 como un conjunto
distintivo; y, d) Tridimensionales, aquellas que protegen los envoltorios,
empaques, envases, la forma o la presentacion de los productos en si mismos, si
éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase. CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.AMPARO DIRECTO 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra
Susana Martinez Lépez. Amparo directo 324/2008. Arturo Delgado Ramirez. 14 de
enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
Secretaria: Alma Flores Rodriguez. Amparo directo 296/2009. Pepsico, Inc. 7 de
octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. Amparo directo 78/2010. Montes y
Compaiiia, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodriguez. Amparo directo
218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 10. de julio de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto

Gonzalez Gonzalez.

Como se puede observar en esta jurisprudencia menciona muy claramente
la clasificacion de marcas estas para evitar confusion con algun aviso o nombre

comercial, asi para que esta sea registrable.

En este trabajo no apoyamos de diversos criterios de la suprema corte de

justicia de la nacién con el siguiente:

2.2.1 MARCAS NOMINATIVAS

Las nominativas son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de
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una palabra o un conjunto de palabras®. Estas marcas deben distinguirse
fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no
deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de

su misma especie o clase. Por ejemplo hablamos de la marca NIKE.
En los criterios que tiene nuestro supremo tribunal comenta lo siguiente:

Epoca: Décima Epoca Registro: 2005079 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federacion Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo Il Materia(s): Administrativa Tesis:
[.10.A.30 A (10a.) Pagina: 1191

MARCAS DESCRIPTIVAS. NO SON AQUELLAS CUYO REGISTRO SE
SOLICITA EN UN IDIOMA EXTRANJERO DISTINTO DEL INGLES O FRANCES
QUE NO ES DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO CONSUMIDOR PROMEDIO Y
NO SE VINCULAN CON UNA VOZ EN CASTELLANO.

Del articulo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial se
desprende que no podran ser registrados aquellos signos que se constituyan por
la traduccion a otro idioma de palabras que sean descriptivas, entendiendo por
éstas las que sirvan en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad,
composicién, destino, valor, lugar de origen o época de produccion del producto,
es decir, que informan de manera directa al publico acerca de sus cualidades
particulares. Aunque la ultima de las fracciones mencionadas se refiere a la
"traduccion a otros idiomas", sin excluir o limitar alguno, una interpretacion
funcional de esas hipdtesis permite concluir que, para resolver sobre la
descriptividad de una marca que emplea palabras en otro idioma, resulta
indispensable tener en consideraciéon el conocimiento que la poblacién en el pais
en que se pretende registrar tenga de esa lengua, pues solo de esa forma es que

podra determinarse si la inscripcion afectara al publico consumidor promedio. Lo

6
Www.marcas.com.mx
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anterior, porque el proposito perseguido con el establecimiento de esa prohibicion
es que el publico pueda distinguir con claridad una marca de otra, y que las
palabras, dibujos o figuras que describen la cualidad de un producto o servicio
estén disponibles para todos aquellos agentes econdmicos que requieran
emplearlos si asi lo desean, finalidad que se cumple si, por la falta de
conocimiento o habitualidad del idioma, o bien, por la falta de vinculacion de las
palabras que conforman a una marca con una voz en castellano, no se comprende
su significado. No quedan comprendidas en este supuesto las marcas que
emplean palabras en inglés o en francés, ya que el articulo 1708, numeral 13, del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte dispone expresamente que
"Cada una de las partes prohibira el registro como marca, de palabras, al menos
en espanol, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, 0
los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique." PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo directo 799/2013. Cocinas | Kok Mobiliario y Equipos, S.A. de
C.V. 26 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco
Zuiniga. Secretario: Agustin Gaspar Buenrostro Massieu. Nota: El criterio
contenido en esta tesis contendié en la contradiccion de tesis 24/2013, resuelta
por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en su sesién celebrada
el dieciocho de agosto de dos mil catorce, en la cual se determin6 que no existe la
contradiccion de criterios sustentados, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Centro
Auxiliar de la Primera Regidén con residencia en el Distrito Federal, y el criterio
sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, por el contrario que si existe contradiccion de tesis entre los criterios
sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Regién al
resolver, en auxilio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito. De esta contradiccién de tesis derivaron las
tesis PC.I.LA. J/23 A (10a.) y PC.I.A. J/24 A (10a.), que aparecen publicadas en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion, Décima Epoca, Libro IX, Tomo 2,
septiembre de 2014, paginas 1300 y 1299, con los titulos y subtitulos: "MARCAS.
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EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTA
FACULTADO PARA REALIZAR LA TRADUCCION DE LOS VOCABLOS EN
IDIOMA EXTRANJERO PROPUESTOS A REGISTRO A FIN DE DETERMINAR
LA PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCION." y "MARCAS. EL ANALISIS DEL
CARACTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACION PROPUESTA A
REGISTRO, NO SOLO SE RESTRINGE A LOS VOCABLOS DEL IDIOMA
ESPANOL, SINO A AQUELLOS QUE SIENDO EN LENGUA EXTRANJERA, SU
TRADUCCION CORRESPONDE A PALABRAS NO REGISTRABLES EN
ESPANOL.", respectivamente.

Nota: El criterio contenido en esta tesis contendié en la contradiccion de tesis
24/2013, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en su
sesion celebrada el dieciocho de agosto de dos mil catorce, en la cual se
determindé que no existe la contradiccion de criterios sustentados, por el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Region con residencia en el
Distrito Federal, y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, por el contrario que si existe
contradiccion de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal
Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Region al resolver, en auxilio del
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
De esta contradiccion de tesis derivaron las tesis PC.ILA. J/23 A (10a.) y PC.1.A.
J/24 A (10a.), que aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federacion, Décima Epoca, Libro IX, Tomo 2, septiembre de 2014, paginas 1300 y
1299, con los titulos y subtitulos:

"MARCAS. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTA
FACULTADO PARA REALIZAR LA TRADUCCION DE LOS VOCABLOS EN
IDIOMA EXTRANJERO PROPUESTOS A REGISTRO A FIN DE DETERMINAR
LA PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCION." y "MARCAS. EL ANALISIS DEL
CARACTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACION PROPUESTA A
REGISTRO, NO SOLO SE RESTRINGE A LOS VOCABLOS DEL IDIOMA
ESPANOL, SINO A AQUELLOS QUE SIENDO EN LENGUA EXTRANJERA, SU
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TRADUCCION CORRESPONDE A PALABRAS NO REGISTRABLES EN
ESPANOL.", respectivamente.
Esta tesis se publico el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el

Semanario Judicial de la Federacion.

Esta tesis comenta que de utilizar vocablos extranjeros no especifica el
nombre de la marca, sin embargo cuando es una palabra genérica es mas facil la
identificacion de la marca, pero esto puede ser una limitante para el registro de

una marca.

2.2.2 MARCAS INNOMINADAS

Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que diferencian
visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden
reconocerse fonéticamente, solo visualmente. Tomando el mismo ejemplo anterior
NIKE con su logo que es una paloma. Segun tesis jurisprudenciales nos da a

conocer el criterio siguiente:

Epoca: Décima Epoca Registro: 2008535 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federacion Libro 15, Febrero de 2015, Tomo Ill Materia(s): Administrativa Tesis:
[.20.A.11 A (10a.) Pagina: 2773

MARCAS DESCRIPTIVAS NO TIENEN ESE CARACTER LAS RELATIVAS A UN
BIEN, INVENCION O MECANISMO PARA CUYA FABRICACION Y
FUNCIONAMIENTO NO SE REQUIERA DE UNA FORMA O FIGURA
ESPECIFICA

El articulo 90, fraccién IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que
no seran registrables como marca las figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse, tiene como finalidad evitar la
competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, impidiendo que alguno de

ellos se apropie individualmente de alguna forma geométrica o figura que sea de
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tal naturaleza que todos los demas tengan derecho a usarla, por ser la descripcidon
grafica tipica de algun producto o servicio determinado. Asi, para que pueda
estimarse actualizada la prohibicion referida, es necesario que el producto o
servicio en cuestion tenga una naturaleza intrinseca tal, que ciertos dibujos o
formas estén indisolublemente asociados a él; es decir, que no puede ser
concebido sino mediante determinadas figuras que resulten tipicas, iconicas o
emblematicas, pues por su naturaleza o mecanismo de funcionamiento no admiten
una representacion geométrica distinta (como puede ser una esfera hablando de
pelotas o balones; un circulo, tratandose de neumaticos, o un palo alargado,
respecto de un bate de béisbol). Sobre tales bases, tratdndose de productos
consistentes en mecanismos, tecnologias o invenciones cuya naturaleza y
funcionamiento no exige de alguna forma determinada (como puede ocurrir con un
encendedor que soOlo es un sistema de generacion de fuego mediante la
combinacion de un combustible y una fuente de ignicién, un radio de frecuencia
modulada o un sistema de cémputo), no puede existir una que pueda considerarse
descriptiva desde el punto de vista grafico, pues su operatividad no depende de la
manera como fisicamente se decida presentarlo, pudiendo implementarse en
diferentes dispositivos, tamarios, formas, materiales, colores o usos especificos,
que precisamente seran objeto de proteccion de la Ley de la Propiedad Industrial.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 524/2014. Abastecimientos Plasticos y Eléctricos, S.A. de C.V. 31
de octubre de 2014. Mayoria de votos. Disidente: Victor Hugo Figueroa Carro,
secretario de tribunal autorizado por la Comision de Carrera Judicial del Consejo
de la Judicatura Federal para desempenar las funciones de Magistrado. Ponente:
Maria Antonieta Azuela Guitron. Secretario: Ulises Oswaldo Rivera Gonzalez. Esta
tesis se publico el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario

Judicial de la Federacion.

Quiere decir que las marcas aunque no lleven un nombre que lo distinga las
formas o graficos puede considerarse descriptiva es decir que existe la diferencia

de un producto a otro por sus materiales o colores.
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2.2.3 MARCAS MIXTAS

Las marcas mixtas, son el resultado de la combinacion de tipos definidos en
los parrafos anteriores. En la mayoria de los casos son combinaciones de
palabras con disefios o logotipos’ podremos mencionar un ejemplo de Adidas con
el Logo de su flor. Es muy importante hacer referencia a este tipo de marcas ya
varias caracteristicas forman una sola marca es decir el nombre, forma de disefio

o logo no hay que confundirnos el cual esto lo refuerzo con la tesis siguiente:

Epoca: Décima Epoca Registro: 160148 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 Materia(s): Administrativa Tesis:
1.100.A.60 A (9a.) Pagina: 1793

MARCAS MIXTAS. EL REGISTRO PREVIO OTORGADO A TERCEROS DE LAS
QUE CONTENGAN LOS MISMOS VOCABLOS, AUN CUANDO SEAN
DESCRIPTIVOS DEL PRODUCTO CON EL CUAL SE RELACIONAN LOS
SERVICIOS A PRESTAR, MERMA EL CARACTER DISTINTIVO PRIMORDIAL
DEL ELEMENTO DENOMINATIVO, POR LO QUE EN SU APRECIACION
CONJUNTA, COBRA RELEVANCIA LA PARTE GRAFICA DEL SIGNO
PROPUESTO A REGISTRO.

El articulo 90, fraccion IV, primera parte, de la Ley de la Propiedad Industrial
establece que no seran registrables las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean
descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.
Asi, la razén fundamental de esa prohibicion de registro es que, en tal hipotesis, la
marca no puede cumplir con uno de sus fines esenciales, que es diferenciar los
productos o servicios que pretende amparar, de otros de la misma especie o
clase, en cuanto proporciona informacion al publico acerca de sus propiedades o
caracteristicas, ademas de la necesidad de impedir la apropiacion individual de

signos de naturaleza comun que deben mantenerse disponibles para su libre

7
Www.marcas.com.mx
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empleo por quienes concurren en un determinado sector del mercado de
productos y/o servicios. Sin embargo, tratandose de marcas mixtas, favorece su
registro el que ya se hayan otorgado previamente otros a terceros que contienen
los mismos vocablos, al margen de que éstos sean descriptivos del producto con
el cual se relacionan los servicios a prestar, pues esa circunstancia diluye la
posibilidad de atender al efecto obstaculizador que deriva de la prohibicion
analizada, pues evidencia que no existe un interés o necesidad estimable en
mantener a la libre disposicion de los competidores el signo concreto a debate,
porque su connotacion descriptiva ha dejado de ser relevante mediante su uso
autorizado, lo cual merma el caracter distintivo primordial del elemento
denominativo y, consecuentemente, desplaza a un primer plano la parte grafica
del signo propuesto a registro, haciendo que en su apreciacion conjunta, ésta sea
apta para identificar los servicios para los cuales se solicita el registro vy
distinguirlos de otros de la misma especie o clase, al atribuirles una procedencia
empresarial determinada y excluir el riesgo de que provoque perturbacion en el

mercado, para asi cumplir con el objetivo diferenciador de las marcas.

DECIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 49/2011. Gas Natural SDG, S.A. 12 de mayo
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo.
Secretario: Juan Carlos Hinojosa Zamora. Amparo directo 740/2011. Gas Natural
SDG, S.A. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Martha Llamile

Ortiz Brena. Secretario: Adrian Gonzalez Utusastegui.

2.2.4 MARCAS TRIDIMENSIONALES

Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos o
sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean caracteristicos y los
distingan de productos de su misma clase®. Mencionemos en estos casos sobre
todo el ejemplo en las bebidas o incluso en perfumes el cual nos ayuda a

8 s
Idem
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identificar que estamos adquiriendo el producto que lleva esa marca. Esto refiere a

la tesis jurisprudencial siguiente:

Epoca: Novena Epoca Registro: 167689 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: [.90.A.107 A
Pagina: 2811

MARCAS. PARA QUE UN ENVASE TRIDIMENSIONAL SEA REGISTRABLE ES
NECESARIO QUE CONTENGA CARACTERISTICAS RELEVANTES EN SU
CONSTITUCION QUE ACREDITEN SU DISTINTIVIDAD Y ORIGINALIDAD Y NO
SOLO LA SIMPLE ADHESION DE DETERMINADOS DISENOS.

De una interpretacion sistematica de los articulos 88 y 89 de la Ley de la
Propiedad Industrial, en relacion con el 6 quinquies del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, se advierte que la distintividad y originalidad
son los elementos esenciales que debe reunir un signo para ser registrado como
marca. Asi, la distintividad consiste en diferenciar los productos o servicios que se
encuentran en un mercado relevante de otros similares, para que el consumidor
pueda individualizarlos y singularizarlos, mientras que la originalidad radica en que
el signo propuesto, por su propia fisonomia o por su novedosa aplicacién, implique
una aportacion que haga notable un producto frente a otro de la misma especie.
En ese orden de ideas, el articulo 90, fraccion lll, de la citada ley, interpretado a
contrario sensu, prevé que para que una forma tridimensional sea registrable,
debe reunir los siguientes requisitos: a) no ser de uso comun; b) estar dotada de
originalidad que la distinga facilmente y; c) no tener la forma usual y corriente de
los productos protegidos o la impuesta por la naturaleza o funcion industrial.
Consecuentemente, para que un envase tridimensional, por ejemplo, uno en forma
de botella, sea registrable como marca, es insuficiente que contenga ciertos
rasgos de distintividad, como puede ser la simple adhesién de determinados
disefos, pues necesariamente debe tener caracteristicas de estructura relevantes

en su constitucion que acrediten los comentados elementos.
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NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 334/2007. Cerveceria Cuauhtémoc
Moctezuma, S.A. de C.V. 25 de enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:
Clementina Flores Suarez. Secretaria: Gloria Luz Reyes Rojo.

Nota: Esta tesis contendié en la contradiccion 471/2009 resuelta por la Segunda
Sala, de la que derivd la tesis 2a./J. 41/2010, que aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXXI,
abril de 2010, pagina 430, con el rubro: "MARCAS. CUANDO SON PROPUESTAS
EN FORMA MIXTA (NOMBRE, DISENO Y FORMA TRIDIMENSIONAL), Y ESTE
ULTIMO ELEMENTO NO RESULTA REGISTRABLE INDIVIDUALMENTE, TAL
CIRCUNSTANCIA IMPIDE EL REGISTRO DE AQUELLAS."

Debe de contar con caracteristicas estructurales especificas y relevantes

que sean unicos para su identificacion

2.2.5 MARCAS COLECTIVAS

Es aquella que se constituye por los mismos elementos que una marca, sin
embargo, la marca colectiva tiene las siguientes caracteristicas: Solo pueden
solicitarla las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o prestadores
de servicios legalmente constituidas. La solicitud de registro de marca colectiva
sirve para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros

respecto de los productos o servicios de terceros.®

No podra ser objeto de una transmisién de derechos ni de licencia de uso,
ya que su uso esta reservado a los miembros de la asociacién o sociedades. El
uso estara sujeto a las reglas que determinen la asociacion o sociedades. Un claro
ejemplo de una marca colectiva se toma de lo es la Pascual Boing, en el cual el
uso exclusivo de la patente la hace la Cooperativa que tiene su titulo exclusivo de
la marca. Si nos referimos a criterios tomemos en cuenta los que emanan de

los supremos tribunales siendo el siguiente:

° Articulo 96, Capitulo Il de las marcas Colectivas, Ley de Propiedad Industria, D.O.F
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Epoca: Décima Epoca Registro: 160538 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta Libro lll, Diciembre de 2011, Tomo 5 Materia(s): Administrativa Tesis:
[.40.A.804 A (9a.) Pagina: 3785

MARCAS COLECTIVAS. SU NOCION Y FACTORES A CONSIDERAR PARA
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LAS QUE CONTENGAN
UNA INDICACION GEOGRAFICA.

Se consideran marcas colectivas, de conformidad con el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial,
aquellos signos visibles que distingan productos o servicios de una asociacion o
sociedad de productores, de otros de su misma especie o clase en el mercado,
cuyo objeto sea destacar el origen geografico, material, modo de fabricacién u
otras caracteristicas comunes de los bienes y servicios que se pretenden amparar
y que se utilizan, generalmente, para promocionar productos o servicios
caracteristicos de una regidén, generando un marco de cooperacion entre los
productores e impulsando su comercializacién dentro y fuera del pais de origen.
Por otro lado, el articulo 98 de la citada ley establece expresamente que las
marcas colectivas se regiran, en lo que no haya disposicion especial, por lo
establecido en el propio ordenamiento para las marcas ordinarias, precepto que
resulta acorde con el numeral 2) del articulo 7 bis del sefialado instrumento
internacional que faculta a los Estados firmantes para decidir sobre las
condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida,
de manera que su analisis debe seguirse del mismo modo que el de las marcas
ordinarias, por lo que a efecto de determinar la procedencia de su registro, debe
atenderse a la fraccion IV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para
evitar que sean registrados signos descriptivos que se limiten a ofrecer
informacion acerca de los productos y servicios que se pretenden proteger.
Aunado a ello, existe una excepcion consistente en que una marca colectiva
puede contener términos geograficos, siempre y cuando no esté conformada

exclusivamente por ese indicativo, sino que debe acompafiarse de otro signo
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susceptible de registro por si mismo; esto es, una denominacion de marca
colectiva que contenga una indicacion geografica sera registrable unicamente si se
conforma, a su vez, por otro vocablo que le otorgue distintividad suficiente para su

registro.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 334/2011. Asociacion Nacional de
Fabricantes de Alcoholes y Licores. 29 de septiembre de 2011. Unanimidad de
votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martinez

Fernandez.

Si observamos cuando hablamos de una marca colectivo es por la

cooperacion entre productores de una regidén geografica el cual le da su distintivo.

2.2.6 MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Se habla de ellas cuando la marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais,
conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas
en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion
con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promocién o
publicidad de la misma.'® Para efectos de su estimacion o declaracion por el
Instituto, se entendera que una marca es famosa en México, cuando sea conocida
por la mayoria del publico consumidor. Si mencionamos ejemplos existen mucho

como el de las marcas refresqueras como Coca- Cola, Pepsi etc.

2.2.7. MARCAS REGISTRABLES

Este tipo de marca le da mas proteccién al titular y su uso exclusivo, que
tienen condiciones legales de omision de ley para que tengan un registro ante el
IMPI. Las condiciones son que tengan un signo visible, excluye del sistema

1% Articulo 98 bis, Capitulo Il BIS de las marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, Ley de Propiedad
Industria, D.O.F
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mexicano el registro de las marcas de sonido que reconocen otros paises. Sus
caracteristicas son: No deben ser genéricos, no debe haber similitud entre las
marcas, deben ser faciles de pronunciar, debe senalar las caracteristicas del

producto y debe contener un color distintivo.

Las marcas registrables por parte de la ley son las que pueden constituir

una marca los siguientes signos:

a) Las denominaciones vy figuras Vvisibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o
traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

b) Las formas tridimensionales;

c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,

d) El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con

una marca registrada o un nombre comercial publicado

En el siguiente criterio se hace mencidn en tesis jurisprudencial diciendo lo
siguiente:

Epoca: Décima Epoca Registro: 2001439 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y
su Gaceta Libro Xl, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Administrativa Tesis:
[.40.A.15 A (10a.) Pagina: 1939

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERISTICAS Y FINALIDAD DE LA
PROHIBICION DE REGISTRO DE UNA MARCA QUE INDIQUE LA
DENOMINACION GEOGRAFICA, CONTENIDA EN LA FRACCION X DEL
ARTICULO 90 DE LA LEY RELATIVA.

La fraccion X del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que
no seran registrables como marca las denominaciones geograficas, propias o
comunes, los mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos cuando
indiguen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar

confusién o error en cuanto a su origen, entendiendo por denominacion
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geografica el nombre de una regién o area geografica delimitada del territorio
nacional, amén de ser una connotacion geografica general y publica, de la cual
no puede alguien apropiarse. En este contexto, la prohibicion regulada en el
citado precepto debe entenderse dirigida a los casos en que la indicacion del
lugar de procedencia del producto o servicio pueda originar confusion o error
por no corresponder al lugar de origen de los productos o servicios, lo que
puede derivar en un engafio para el publico, pues esta condicionada a que el
lugar de procedencia de "las denominaciones geograficas, propias 0 comunes
y los mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos", se caracterice por
la produccion del producto o servicio a registrar. Consecuentemente, seran
registrables las marcas si el lugar del que derivan no se caracteriza por
producir el producto o servicio que pretende ampararse, ya que no existira
confusién en el publico consumidor, al no ser caracteristicos de ese espacio
geografico. Ademas, el fin que se persigue es evitar la monopolizacién del
nombre habitual del producto o servicio que pretende protegerse, pues
considerar lo contrario implicaria que se pudieran sustraer del lenguaje
comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes
tienen derecho a utilizar en el etiquetado y publicidad de sus productos o
servicios; por tanto, su razon legal es evitar la competencia desleal, para lo
cual debe analizarse la falta de caracter distintivo de la marca por proporcionar
al publico informacion de sus propiedades y caracteristicas, y la necesidad de
mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por
quienes operen en el correspondiente sector del mercado. CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo directo 41/2012. José Luis Evia Gongora. 26 de abril de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar Sevilla. Secretaria:

Angela Alvarado Morales.

Dicho criterio concluye que una marca es registrable que no sea
caracteristico su produccion de un espacio geografico, ademas que dicho
producto o servicio debera dar informacion respecto de la caracteristicas y

propiedades del que esta hecho el producto, esto con el fin de evitar en un
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futuro monopolios y que estos se mantengan libres para su comercializacion y
asi mismo evitar competencia desleal. Esto también es con el fin de proteger la

marca que se registra.

2.2.8 MARCAS NO REGISTRABLES

Estas marcas son los signos que carecen de distintividad como las letras,
caracteres, colores aislados. Tienen prohibiciones como no deben usar colores
naturales, nada con contenido eclesiastico, debe tener moral, nada de simbolos
patrios o gubernamentales, simbolos o emblemas. Se enumeraran las causas por
las que no se puede registrar una marca como lo indica la ley siendo las

siguientes:

l.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o

cambiantes, que se expresan de manera dinamica, aun cuando sean visibles;

Il.- Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se hayan convertido en la

designacion usual o genérica de los mismos;

lll.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se
hayan hecho de uso comun y aquellas que carezcan de originalidad que las
distinga facilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o la
impuesta por su naturaleza o funcién industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en
el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio
sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion, destino, valor,
lugar de origen de los productos o la época de produccién;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompafiados de elementos tales como signos, disefios o

denominaciones, que les den un caracter distintivo.
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VI.- La traduccién a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la

construccion artificial de palabras no registrables;

VIl.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o
emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas equivalentes,
asi como las denominaciones, siglas, simbolos 0 emblemas de organizaciones
internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacion verbal de los

Mmismos;

VIIl.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y
garantia adoptados por un estado, sin autorizacion de la autoridad competente, o
monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial

de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grafica
de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,

congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

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

procedencia;

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

Xll.- Los nombres, seudonimos, firmas y retratos de personas, sin

consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cényuge,
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parientes consanguineos en linea recta y por adopcion, y colaterales, ambos hasta

el cuarto grado;

XIlll.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los
personajes humanos de caracterizacion, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular del derecho

correspondiente lo autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles
de engafar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de
los productos o servicios que pretenda amparar;

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

Estos impedimentos procederan en cualquier caso, en que el uso de la

marca cuyo registro se solicita recaiga en lo siguiente:

a) Pudiese crear confusién o un riesgo de asociacién con el titular de la marca
notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la
marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
d) Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea

titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o

semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto estime o haya
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declarado famosa en términos del capitulo Il BIS, para ser aplicadas a cualquier

producto o servicio.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea

titular de la marca famosa.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confision a otra
en tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podra
registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es

planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios

XVIl.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un
nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venta de
los productos o la prestaciéon de los servicios que se pretendan amparar con la
marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado
de la misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial

idéntico que haya sido publicado.

Mencionamos el criterio del supremo tribunal en la cual especifica cuando

una marca no puede registrarse como tal siendo el siguiente:

Epoca: Décima Epoca Registro: 2008347 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federaciéon Libro 14, Enero de 2015, Tomo Il Materia(s): Administrativa Tesis:
[.10.A.85 A (10a.) Pagina: 1951

MARCAS. EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LAS EXPOSICIONES, FERIAS,
CONGRESOS Y EVENTOS DEPORTIVOS O CULTURALES A QUE HACE
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REFERENCIA EL ARTICULO 90, FRACCION IX, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, COMO CAUSA QUE IMPIDE EL REGISTRO DE AQUELLAS,
TRATANDOSE DEL ORDEN PRIVADO, NO ESTA SUPEDITADO A QUE
ALGUNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL EMITA UNA DECLARATORIA EN ESE
SENTIDO.

El articulo 90, fraccién IX de la Ley de la Propiedad Industrial prevé una causa que
impide el registro de una marca, consistente en que el signo reproduzca o imite el
nombre o la representacion grafica de las condecoraciones, medallas u otros
premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos y eventos culturales o
deportivos reconocidos oficialmente. Para comprender el alcance de la locucién
"reconocimiento oficial", es factible acudir a la interpretacion gramatical de la
disposicion, pues aun cuando se trata de una regla de excepcion y, por ende, su
aplicacién debe ser estricta, ello no impide desentraiar su contenido para
corroborar su compatibilidad con el caso. Asi, de acuerdo con el Diccionario de la
Lengua Espafola de la Real Academia Espafiola, la locucién "reconocer" se define
como: "Admitir y manifestar que es cierto lo que otra persona dice o que esta de
acuerdo con ello.". Por su parte, la palabra "oficialmente" esta definida como:
"Autorizadamente o con publico reconocimiento en el orden privado.". Entonces,
de la interpretacion gramatical del precepto analizado se sigue que el
reconocimiento oficial de las exposiciones, ferias, congresos y eventos culturales o
deportivos a que hace referencia, en el orden privado, debe entenderse como el
merito publico que guarda esa clase de acontecimientos, o bien, el conocimiento
popular que de ellos se tiene en determinado momento y lugar, sin que sea
necesario, para que tengan esa calidad,que alguna autoridad u organismo
gubernamental, bajo determinadas formalidades, emita una declaratoria en ese
sentido.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo directo 470/2014. Alfredo Tame Baude. 14 de agosto de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zuhiga. Secretario: Paul
Francisco Gonzalez de la Torre. Esta tesis se publicé el viernes 30 de enero de

2015 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federacion.
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La tesis menciona que los reconocimientos asi como simbolos o

condecoraciones no se pondran registrar ya que la ley no lo permite.

2.2.8.1 CLASIFICACION DE MARCAS SEGUN LA DOCTRINA

Agregamos a este estudio de marcas otro tipo de clasificacion de tipo
doctrinal que no es aplicable por nuestras leyes, esta clasificacion de marcas es
para que se pueda facilitar su examinacion para otorgar o negar un registro, es
meramente para fines de examinacion y en ningun caso es una distincion Iegal”.

Existe la marca genérica o marca blanca que es aquella con la que se
distingue a un producto que es comercializado por una cadena de distribucidon con
la marca propia del establecimiento, estas marcas se crean para satisfacer
estrategias de mercado con los consumidores, por ejemplo: Danone hasta hace

poco maquilaba productos para diversos supermercados, como lacteos.

Marca sin Uso Exclusivo por Impedimento legal; es aquella marca que no
tiene ningun distintivo y que por el contrario el publico consumidor facilmente
puede localizar el tipo de producto que se trata, este tipo de marcas no son
registrables, toda vez que su registro daria lugar al uso exclusivo de palabras que

comunmente usamos. Por ejemplo: MANZANA para proteger productos frutales.

Marca descriptiva se describe los productos o servicios que se desea
distinguir y que por consiguiente su registro resultaria una competencia desleal.
Por ejemplo: MANZANA SABROSA para proteger productos frutales, es
importante aclarar que en este caso la marca nominativa no podria ser objeto de
registro, sin embargo si la marca fuese innominada y no se reservara el uso de las
palabras MANZANA SABROSA si seria registrable.

Marca sugestiva esta es la que sin ser genérica ni descriptiva puede inducir

al publico consumidor al momento de decidir la compra de un producto por otro.

11 . .
www.gestiopolis.com
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Marca imaginaria es un término elaborado unicamente para distinguir un
producto o servicio, nada tiene que ver con lo que protege, es una marca original.
Por ejemplo: CHRYSLER

Marca arbitraria es una marca ordinaria aplicada de una manera no comun
que su palabra tiene un significado, pero que es registrable debido a que la marca
nada tiene que ver con los productos o servicios que protege. Por ejemplo:
CAMEL en inglés significa camello, pero lo que protege son cigarros de tabaco.
Adicionalmente se pueden encontrar mas clasificaciones para el estudio de las
marcas en México como la marca compuesta es aquella marca que se compone
de dos palabras que separadas pudieran ser un genérico, pero que combinadas
en una sola palabra forman una palabra original y distintiva. Por ejemplo: PEMEX
(Petréleos-Mexicanos). Y finalmente la marca traducida que en si dice la
legislacidn mexicana establece que las traducciones caprichosas de cualquier
idioma al espafol no seran registrables si su significado es genérico o descriptivo.

Por ejemplo: “ORANGE” para proteger productos frutales.

2.2.9 CLASIFICACION DE MARCAS

La Clasificacion de marcas es un conjunto de productos o servicios que
guardan una relacién entre si, o que tienen una caracteristica comun en funcién de
su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificacion aceptada
internacionalmente.

Se cita el criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion

con la siguiente tesis que dice a letra:

Tesis: 1.40.A.29 A (10a.) Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Décima Epoca 2002571 1 de 1Tribunales Colegiados de Circuito Libro XVI,
Enero de 2013, Tomo 3 Pag. 2097 Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN
ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DESEAN
PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE.
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De los articulos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y, 57 y 59 de su
reglamento, se advierte que es necesario que en la solicitud de registro de una
marca se especifiquen los productos o servicios que desean protegerse y que
pertenecen a una misma clase, por asi disponerlo expresamente y porque el
sefalamiento de bienes y servicios amparados por una marca debe estar
claramente determinado y especificado, de manera que no haya duda de lo que
comprenden. Lo anterior es asi, pues no basta citar una clase que puede
contemplar bienes o servicios de distinta naturaleza o finalidad, sino que debe
sefalarse concretamente cuales son los que pretenden protegerse, con la maxima
especificidad posible, a fin de salvaguardar el principio de seguridad juridica, de
respetar la disponibilidad de los registros y evitar que se propicien marcas que
tabiquen mercados e incluyan temas indeterminados o discutibles que, por su
vaguedad, puedan llegar a limitar el libre comercio y adjudicar privilegios que
amenacen el libre juego y concurrencia. En consecuencia, no puede atenderse
unicamente a la clase para registrar una marca, habida cuenta que de presentarse
un problema de similitud entre productos, debera tenerse en cuenta la informacién
detallada y determinada para resolver eventuales conflictos; esto es, todos los
factores pertinentes que caracterizan la relacién entre productos o servicios, pues
la agrupacion de clases senalada en la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en el Arreglo de Niza, no
constituye, per se, un indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo
de confusion debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta los factores
indicados.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 480/2012. Beckman Coulter, Inc. 4 de
octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.

Secretaria: Aideé Pineda Nunez.

Se menciona en dicha tesis respecto a la que se debe especificar qué tipo
de marca se va a registrar, ya sea si se estd hablando de un servicio o de un
producto pues puede existir el mismo nombre en una marca, pero aunque sea

esta igual y se de una confusion si estamos hablando que una se refiere a un
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servicio y otra a un producto aun asi pueden ser registrables pues no es el mismo

rubro.

Hacemos una cita respecto al criterio de nuestro supremo tribunal siendo el

siguiente:

Tesis: 1.40.A.29 A (10a.) Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Décima Epoca 2002571 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XVI,
Enero de 2013, Tomo 3 Pag. 2097 Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN
ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DESEAN
PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE.

De los articulos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y, 57 y 59 de su
reglamento, se advierte que es necesario que en la solicitud de registro de una
marca se especifiquen los productos o servicios que desean protegerse y que
pertenecen a una misma clase, por asi disponerlo expresamente y porque el
sefalamiento de bienes y servicios amparados por una marca debe estar
claramente determinado y especificado, de manera que no haya duda de lo que
comprenden. Lo anterior es asi, pues no basta citar una clase que puede
contemplar bienes o servicios de distinta naturaleza o finalidad, sino que debe
sefalarse concretamente cuales son los que pretenden protegerse, con la maxima
especificidad posible, a fin de salvaguardar el principio de seguridad juridica, de
respetar la disponibilidad de los registros y evitar que se propicien marcas que
tabiquen mercados e incluyan temas indeterminados o discutibles que, por su
vaguedad, puedan llegar a limitar el libre comercio y adjudicar privilegios que
amenacen el libre juego y concurrencia. En consecuencia, no puede atenderse
unicamente a la clase para registrar una marca, habida cuenta que de presentarse
un problema de similitud entre productos, debera tenerse en cuenta la informacién
detallada y determinada para resolver eventuales conflictos; esto es, todos los
factores pertinentes que caracterizan la relacién entre productos o servicios, pues

la agrupacion de clases sefialada en la Clasificacion Internacional de Productos y
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Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en el Arreglo de Niza, no
constituye, per se, un indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo
de confusidon debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta los factores
indicados.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 480/2012. Beckman Coulter, Inc. 4 de
octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.

Secretaria: Aideé Pineda Nunez.

Como leemos la autoridad es muy clara en cuanto a la especificacion de la
marca ya sea de servicios o productos para que se salvaguarden los derechos que

se obtengan al ser titular.

2.2.9.1 CLASIFICACION DE MARCAS DE PRODUCTOS

1. Productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia, horticultura
y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plasticas en
estado bruto para las tierras, composiciones extintoras, preparacién para el
temple y soldadura de alimentos, materias curtientes, adhesivos

(pegamento) destinado a la industria.

2. Colores, barnices, lacas, conservadores contra la herrumbre y el deterioro
de la madera, madera, tintes, molientes, resinas naturales en estado bruto,
metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y

artistas.

3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada,
preparaciones para limpiar pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumeria,
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentifricos.
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. Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y
concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolina para motores) vy

materiales de alumbrado, bujias, mechas.

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas
para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materias para apésitos,
material para empastar los dientes para moldes dentales, desinfectantes,

productos para la destruccion de animales daninos, fungicidas, herbicidas.

Metales comunes sus aleaciones, materiales de construccion metalicos,
construcciones transportables metalicas; materiales metalicos para vias
férreas, cables e hilos metalicos no eléctricos, cerrajeria y ferreteria
metalica, tubos metalicos, cajas de caudales, productos metalicos no
comprendidos en otras clases minerales.

Maquinas y herramientas, motores (excepto motores para vehiculos
terrestres), acoplamiento y 6rganos de transmision (excepto para vehiculos

terrestres; instrumentos agricolas, incubadoras de huevos.

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente,

cuchilleria, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar.

. Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, eléctricos,
fotograficos, cinematograficos, dpticos, de pensar de medida de sefalacion,
de control (inspeccion) de socorro (salvamento) y de ensefianza aparatos
para el registro, transmision, reproduccion de sonido e imagenes, soportes
de registro magnéticos discos acusticos, distribuidores automaticos y
mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas
calculadoras, equipo para el tratamiento de la informaciéon y ordenadores

extintores.
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10. Aparatos e instrumentos quirurgicos, meédicos, dentales y veterinarios,
miembros, ojos dientes artificiales, articulos ortopédicos, materiales de

sutura.

11.Aparatos de alumbrado, de calefaccion de produccion de vapor, de coccion,
de refrigeracién, de secado, de ventilacion, de distribucién de agua e
instalaciones sanitarias.

12.Vehiculos, aparatos de locomocion terrestre aérea y maritima.

13. Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos artificio.

14. Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de esta materia o de
chapado no comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras
preciosas, relojerias e instrumentos cronomeétricos.

15.Instrumentos de musica

16.Papel, cartdén y articulos de estas materias, articulos de encuadernacion;
fotografias, papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa,
material para artistas, pinceles, maquinas de escribir y articulos de oficina
(excepto aparatos); materias plasticas para balaje (no comprendidas en
otras clases); naipes, caracteres de imprenta, clichés.

17.Cauco, gutarpecha, goma amianto mica y otros productos de esta materias
no comprendidos en otras clases; productos en materias plasticas
semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y
aislar, tubos flexibles no metalicos.

18. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales baules y maletas;
paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarniciones.

19. Materiales de construccion no metalicos, tubos rigidos no metalicos para la
construccion, asfalto, pez y betun, construcciones transportables no

metalicas, monumentos no metalicos.
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20. Muebles, espejos, marcos, productos, no comprendidos en otras clases de
madera, corcho, cafia, ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas
estas materias.

21.Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean materiales
preciosos ni chapeados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles),
materiales para la fabricacion de cepillos, material de limpieza, viruta de
hierra, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construccién),
cristaleria, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campafia, toldos, velas, sacos (no
comprendidos en otras clases) materiales de relleno (excepto el caucho o
materias plasticas); materia textiles fibrosas, en bruto.

23.Hilos para uso textil.

24.Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama

y de mesa.

25.Vestidos, calzado y sombreria.

26.Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y

agujas, flores artificiales.

27.Alfombras, felpudos, esteras, linoleun y otros revestimientos de suelos,

tapicerias murales que no sean materias textiles.

28.Juegos, juguetes, articulos de gimnasia y de deporte no comprendidos en

otras clases, decoraciones para arboles de Navidad.

29.Carne, pescado, aves y piezas de caza, extractos de carne, frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas compotas;

huevos, leche y productos lacteos, aceites y grasas comestibles.



45

30.Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas
y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria, y confiteria, helados
comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal,
mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

31.Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en

otras clases; animales vivos frutas y legumbres, semillas, plantas y flores

naturales; alimentos para animales, malta.

32.Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas alcohdlicas, bebidas

y zumos de frutas, siropes, y otras preparaciones para hacer bebidas.

33.Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas)

34.Tabaco articulos para fumadores, cerillas.

2.2.9.2 CLASIFICACION DE MARCAS DE SERVICIOS

1. Publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion comercial,

trabajos de oficina.

2. Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

3. Construccion, reparacion, servicios de instalacion.

4. Telecomunicaciones

5. Transporte, embalaje y almacenaje de mercancias, organizacion de viajes.

6. Tratamiento de materiales.

7. Educacion, formacién, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.
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8. Restauracion (alimentacion); alojamiento temporal, cuidados médicos, de
higiene y belleza, servicios veterinarios y agricultura, servicios juridicos,
investigacion cientifica e industrial, programacion de ordenadores, servicios

qgue no pueden ser clasificados en otras clases.



CAPIiTULO llI
AVISOS COMERCIALES, NOMBRES COMERCIALES, DOMINIOS

3.1 AVISOS COMERCIALES
Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o

de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie'?.

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos
deberan especificarse en la solicitud de registro. Si el aviso comercial tiene por
objeto anunciar algun establecimiento o negociacién, sean éstos de la naturaleza
que fueren, se considerara comprendido en una clase especial, complementaria
de la clasificacién que establezca el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
El registro no amparara en estos casos productos o servicios, aun cuando estén
relacionados con el establecimiento o negociacion. El registro de un aviso
comercial tendra una vigencia de diez afios a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud y podra renovarse por periodos de la misma duracion. Se pone como
ejemplo de un aviso comercial al que tiene SABRITAS con jA QUE NO PUEDES
COMER SOLO UNA. Se ejemplifica con el siguiente criterio sobre lo que es un

2 Articulo 100, Capitulo Ill De los Avisos Comerciales, Ley de Propiedad Industria, D.O.F
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aviso comercial quedando a la letra:

Tesis: 1.40.A.771 A Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Novena
Epoca161691 14 de 43 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIV, Julio de
2011 Pag. 1974 Tesis Aislada (Administrativa)

AVISO COMERCIAL. NO PUEDEN SER REGISTRADAS EN SU CONJUNTO
COMO TAL, LAS PALABRAS "PRECIOS BAJOS" Y "SIEMPRE", AL SER DE
USO COMUN EN EL LENGUAJE COMERCIAL PARA DESIGNAR UNA
CUALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS.

Este Tribunal Colegiado de Circuito ha sostenido, reiteradamente, que es causal
de irregistrabilidad de las marcas o avisos comerciales, que el conjunto de sus
caracteristicas sea descriptivo de los productos o servicios que traten de
protegerse, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el
comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion, destino,
valor, lugar de origen de los servicios o época de produccion, definiendo también
cuando se esta en presencia de una marca o aviso comercial genérico, descriptivo
o evocativo. Asi, la descripcion del objeto o del servicio de un signo, como causal
para impedir su registro, debe referirse a una de sus cualidades primarias o
esenciales, lo que implica que el consumidor, al observar o escuchar la marca o el
aviso comercial, reconozca el producto o servicio que protege o cierta cualidad o
funcionalidad. Consecuentemente, las palabras "precios bajos" y "siempre", no
pueden ser registradas en su conjunto como aviso comercial, al ser de uso comun
en el lenguaje comercial para designar una cualidad de los productos o servicios
ofertados, aunque la significacion gramatical sea diferente, siendo un hecho
notorio que no requiere prueba alguna, pues esa denominacion tiene amplia y
notoria difusién publica para un segmento de consumidores promedio, resultando
asi una expresion generalmente aceptada en la sociedad, por lo que conceder una
exclusividad en los mercados contra su uso por terceros, limitaria los derechos de
propiedad intelectual y el ejercicio del comercio, al apropiarse por una persona o

grupo con animo de exclusividad.
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 798/2010. Wal-Mart Stores Inc. 14 de abril de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar Sevilla. Secretario:

Antonio Villasefor Pérez.

Dicha tesis nos hable que los avisos comerciales son las frases u oraciones
que identifican a una marca, que aparente son muy aparte de lo que es el signo,
sin embargo al existir una oracion igual a otro con independencia de su
clasificacion ya sea de servicio o producto esta no sera registrable, siendo el
tribunal muy recalcitrante en no poder registrar palabras de uso cotidiano para

poder nombrar la cualidad del producto o servicio.

Se da otro criterio por parte de nuestro suprema corte de justicia de la

nacion diciendo lo siguiente:

Epoca: Novena Epoca Registro: 167972 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: 1.70.A.610
A Pagina: 1826

AVISOS COMERCIALES. CUANDO SU TEXTO ES INDICATIVO DE UNA
CUALIDAD O CARACTERISTICA DE LOS PRODUCTOS QUE CON ELLOS
PRETENDEN DISTINGUIRSE, SE SURTE EL IMPEDIMENTO PREVISTO EN LA
FRACCION IV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PARA SU REGISTRO.

El impedimento para registrar un aviso comercial, previsto en la fraccion IV del
articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se surte cuando su texto es
indicativo de una cualidad o caracteristica de los productos que con él pretenden
distinguirse -como puede ser la frase "menos de 100 cal", para referirse a
productos alimenticios o que sirven para preparar alimentos y bebidas que aportan
menos de cien calorias por racion-, porque en caso de autorizarse restringiria su

uso a otros que también se dediquen a su venta, vulnerando los principios rectores
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de la citada ley. Lo anterior es asi, pues en términos del articulo 100 de dicho
ordenamiento, un aviso comercial lo constituyen las frases u oraciones que tienen
por objeto anunciar al publico productos para distinguirlos de los de su especie, los
cuales, de conformidad con el numeral 104 de ese ordenamiento, se rigen por las
reglas de las marcas; de ahi que si como tal pretende registrarse una descripcion
de ciertas caracteristicas que bien pueden ser también ofrecidas por otros
competidores, implicaria subvertir la finalidad del principio de seguridad comercial
inmerso en la legislacién de la materia, para transformarlo en un instrumento
restrictivo de la libertad que goza todo gobernado para informar el contenido de
sus productos o servicios. Desde luego que ello no impide que los productores o
comercializadores hagan uso de frases publicitarias indicativas de las cualidades o
ventajas de los bienes, pues lo que se busca asegurar es que otros que también
las tengan, puedan igualmente anunciarlas, lo cual no se lograria si se registra

como aviso comercial una frase descriptiva o indicativa.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Amparo en revision 451/2008. Subdirector Divisional de Amparos, en ausencia de
la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "C", ambas del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos.
Ponente: Alberto Pérez Dayan. Secretaria: Maria del Carmen Alejandra

Hernandez Jiménez.

La explicacion de esta tesis es basada en que el hecho de una
caracteristica del producto sea tomada como para que haga la diferencia de otros
productos asegurando sus cualidades no es posible tomar como un aviso
comercial puesto que no dejaria que otros productos también mencionara dicha

cualidad por la misma naturaleza del producto.

3.2 NOMBRES COMERCIALES
El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial

o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos, sin necesidad
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de registro. La proteccion abarcara la zona geografica de la clientela efectiva de la
empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extendera a
toda la Republica si existe difusion masiva y constante a nivel nacional del
mismo®®. Quien esté usando un nombre comercial podra solicitar al Instituto, la
publicacién del mismo en la Gaceta. Dicha publicacién producira el efecto de
establecer la presuncion de la buena fe en la adopcidon y uso del nombre
comercial. La solicitud de publicacion de un nombre comercial se presentara por
escrito al Instituto (IMPl) acompafada de los documentos que acrediten el uso

efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

No se publicaran los nhombres comerciales que carezcan de elementos que
hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su
género, ni aquéllos que contravengan. Los efectos de la publicacién de un nombre
comercial duraran diez afios, a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y
podran renovarse por periodos de la misma duracion. De no renovarse, cesaran
sus efectos. Mencionemos varios ejemplos como Levi's los primeras prendas de
ropa de los mineros de San Francisco, que en 1850 eran unos petos de loneta que
un emigrante bavaro de nombre Levi Strauss habia confeccionado. Nos
apoyaremos en la tesis jurisprudencial que nos da el criterio de nuestro supremo

tribunal siendo el siguiente:

Epoca: Décima Epoca Registro: 2003319 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su
Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis:
[.40.A.44 A (10a.) Pagina: 2191

NOMBRE COMERCIAL. LA LICENCIA QUE RESPECTO DE LOS DERECHOS
EXCLUSIVOS DE UNA MARCA PREVE EL ARTICULO 136 DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, ES TAMBIEN APLICABLE A LOS DERIVADOS DE
AQUEL.

Entre los signos distintivos susceptibles de derechos de propiedad industrial

13 Op.cit. p. 57
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reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, como son
el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Convencién
General Interamericana sobre Protecciéon Marcaria y Comercial, se encuentran los
nombres comerciales, constituidos por aquella denominaciéon con la que se
identifica a una persona fisica o moral 0o a su negociacion/establecimiento,
teniendo como propdsito distinguir su actividad comercial respecto de otra de la
misma especie, relacionandola directamente con el conjunto de cualidades que la
caracterizan. Asi, los nombres comerciales comparten caracteristicas con otros
signos distintivos, como las marcas, toda vez que en ambos se reconoce vy
concede el uso exclusivo respecto de la denominacion que se emplea,
vinculandola de manera directa con el establecimiento en el que se usa, en el
primero de los casos, y con los productos y servicios que amparan, en el segundo.
En este contexto, de los articulos 105 a 112 de la Ley de la Propiedad Industrial,
se advierte como signo distintivo susceptible de proteccién al hombre comercial,
cuyo uso exclusivo sera tutelado sin necesidad de registro, aunado a que regira,
en lo que sea aplicable y no haya disposicién especial, lo relativo a las marcas.
Asi, existe similitud entre las marcas y los hombres comerciales cuando han sido
utilizados por algun tiempo y el titular ha logrado acreditar en el mercado esos
productos o servicios, en razén de que en tales casos, ambas figuras de propiedad
industrial tienen una misma funcion distintiva, con base en el principio de analogia
que refiere: "donde existe la misma razon debe regir la misma disposicion". En
consecuencia, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de una marca
preve el articulo 136 de la citada ley es también aplicable a los derivados de un
nombre comercial, toda vez que ambas figuras atienden a la misma naturaleza en
cuanto a que son signos individualizadores de valor econdmico susceptibles de
explotacion, en términos del articulo 112 de la propia ley.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 527/2012. Conde Chico, S.A. de C.V. 29 de
noviembre de 2012. Mayoria de votos. Disidente: Patricio Gonzalez-Loyola Pérez.
Ponente: Jesus Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martinez Fernandez.
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradiccion de tesis
2/2014, de la que derivo la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/19 A (10a.) de titulo y
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subtitulo: "NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES
INNECESARIO QUE TAL DENOMINACION TENGA VINCULACION CON LA
EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FiSICO Y QUE SE UTILICE
MATERIALMENTE EN EL."

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradiccion de tesis
2/2014, de la que derivo la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/19 A (10a.) de titulo y
subtitulo: "NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES
INNECESARIO QUE TAL DENOMINACION TENGA VINCULACION CON LA
EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FiSICO Y QUE SE UTILICE
MATERIALMENTE EN EL."

El nombre comercial es la que se identifica a una persona fisica o moral 0 a
Su negociacion establecimiento, teniendo como propdsito distinguir su actividad

comercial.

Para ser mas claros es importante que se den a conocer otros criterios

como el siguiente:

Epoca: Novena Epoca Registro: 161691 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su
Gaceta Tomo XXXV, Julio de 2011 Materia(s): Administrativa Tesis: 1.40.A.771 A
Pagina: 1974

AVISO COMERCIAL. NO PUEDEN SER REGISTRADAS EN SU CONJUNTO
COMO TAL, LAS PALABRAS "PRECIOS BAJOS" Y "SIEMPRE", AL SER DE
USO COMUN EN EL LENGUAJE COMERCIAL PARA DESIGNAR UNA
CUALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS.

Este Tribunal Colegiado de Circuito ha sostenido, reiteradamente, que es causal
de irregistrabilidad de las marcas o avisos comerciales, que el conjunto de sus
caracteristicas sea descriptivo de los productos o servicios que traten de
protegerse, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el
comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicién, destino,

valor, lugar de origen de los servicios o época de produccion, definiendo también
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cuando se esta en presencia de una marca o aviso comercial genérico, descriptivo
o evocativo. Asi, la descripcion del objeto o del servicio de un signo, como causal
para impedir su registro, debe referirse a una de sus cualidades primarias o
esenciales, lo que implica que el consumidor, al observar o escuchar la marca o el
aviso comercial, reconozca el producto o servicio que protege o cierta cualidad o
funcionalidad. Consecuentemente, las palabras "precios bajos" y "siempre", no
pueden ser registradas en su conjunto como aviso comercial, al ser de uso comun
en el lenguaje comercial para designar una cualidad de los productos o servicios
ofertados, aunque la significacion gramatical sea diferente, siendo un hecho
notorio que no requiere prueba alguna, pues esa denominacion tiene amplia y
notoria difusién publica para un segmento de consumidores promedio, resultando
asi una expresion generalmente aceptada en la sociedad, por lo que conceder una
exclusividad en los mercados contra su uso por terceros, limitaria los derechos de
propiedad intelectual y el ejercicio del comercio, al apropiarse por una persona o
grupo con animo de exclusividad. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 798/2010.
Wal-Mart Stores Inc. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesus

Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villasenor Pérez.

Dice que no se puede registrar un aviso comercial ya que si estamos

hablando de palabras de lenguaje de uso comercial comun.

3.3 DOMINIOS Y MARCAS

La importancia de un dominio para potenciar la imagen de marca, ha de
tenerse en cuenta que un nombre de dominio nunca puede ser considerado como
una marca en si mismo, sino como un sistema para identificar maquinas en
Internet. EI Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos
Industriales e Indicaciones geograficas de la OMPI (Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual) sobre la utilizacion de marcas en Internet del 10 de Mayo de
1999 indicé que la funcion primaria de un nombre de dominio es identificar a un
ordenador, y a individuos, empresas, productos o servicios particulares".

Asimismo el mismo comité en su recomendacién conjunta relativa a las
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disposiciones sobre proteccion de marcas notoriamente conocidas definid un
nombre de dominio como una serie alfanumeérica que corresponda a una direccion
numérica en Internet™.
3.4 DENOMINACION DE ORIGEN

Se entiende por denominacién de origen, el nombre de una region
geografica del pais que sirva para designar un producto originario de la misma, y
cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio geografico,
comprendido en éste los factores naturales y los humanos'.Las denominaciones
de origen son, en cierta forma, marcas de un tipo especial. Las designaciones de
origen son marcas cuyo singular llama la atencion sobre la procedencia geografica
de la mercaderia, y son colectivas en el sentido de que cualquier producto o
fabricante de esa circunscripcion territorial puede usarla, cumpliendo con los
supuestos establecidos, otra diferencia entre las marcas comunes y las
denominaciones de origen es que ningun particular puede apropiarse de ella para
si, pues en realidad la denominacidon de origen pertenece al Estado. Esta es una
figura que en nuestra legislacion tiene su comienzo en esfuerzo a los productores
franceses, que desde el principio del siglo XIX encontraron para la proteccion a
cierta mercancia especialmente a vinos, productos lacteos y textiles, que
alcanzaban una gran calidad por provenir de una region geografica en donde las
caracteristicas del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes daban a esos
productos elementos distintivos que los hacian prestigiados para que el

consumidor no fuera victima de fraude.

Esta supone una exclusividad de origen, una calidad minima o especial, en
cierta forma es una certificacion oficial o titulo de calidad que le da una garantia al
producto. Los ejemplos mas claros estan en las bebidas como el TEQUILA o el
mismo CHAMPAGNE que estos son elaborados unicamente en su region

geografica como el nombre del producto lo indica.

14 .. .
www.dominiosdeinternet.com

15 . .
www.gestiopolis.com
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La ley de la Propiedad Industrial es totalmente clara, sin embargo se toma

en cuenta el criterio siguiente:

Tesis: 1.40.A.15 A (10a.) Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Décima Epoca 2001439 9 de 51 Tribunales Colegiados de Circuito Libro Xl,
Agosto de 2012, Tomo 2 Pag. 1939  Tesis Aislada (Administrativa)

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERISTICAS Y FINALIDAD DE LA
PROHIBICION DE REGISTRO DE UNA MARCA QUE INDIQUE LA
DENOMINACION GEOGRAFICA, CONTENIDA EN LA FRACCION X DEL
ARTICULO 90 DE LA LEY RELATIVA.

La fraccion X del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no
seran registrables como marca las denominaciones geograficas, propias o
comunes, los mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos cuando
indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusion o
error en cuanto a su origen, entendiendo por denominacién geografica el nombre
de una region o area geografica delimitada del territorio nacional, amén de ser una
connotacion geografica general y publica, de la cual no puede alguien apropiarse.
En este contexto, la prohibicidn regulada en el citado precepto debe entenderse
dirigida a los casos en que la indicacién del lugar de procedencia del producto o
servicio pueda originar confusion o error por no corresponder al lugar de origen de
los productos o servicios, lo que puede derivar en un engano para el publico, pues
esta condicionada a que el lugar de procedencia de "las denominaciones
geograficas, propias o comunes y los mapas, asi como los gentilicios, nombres y
adjetivos", se caracterice por la produccién del producto o servicio a registrar.
Consecuentemente, seran registrables las marcas si el lugar del que derivan no se
caracteriza por producir el producto o servicio que pretende ampararse, ya que no
existira confusion en el publico consumidor, al no ser caracteristicos de ese
espacio geografico. Ademas, el fin que se persigue es evitar la monopolizacién del
nombre habitual del producto o servicio que pretende protegerse, pues considerar

lo contrario implicaria que se pudieran sustraer del lenguaje comercial y
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publicitario términos que todos los productores y comerciantes tienen derecho a
utilizar en el etiquetado y publicidad de sus productos o servicios; por tanto, su
razon legal es evitar la competencia desleal, para lo cual debe analizarse la falta
de caracter distintivo de la marca por proporcionar al publico informacion de sus
propiedades y caracteristicas, y la necesidad de mantenerlos libremente
disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por quienes operen en el
correspondiente sector del mercado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 41/2012. José Luis Evia Gongora. 26 de abril
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar Sevilla. Secretaria:

Angela Alvarado Morales.

Se menciona unicamente para reforzar que las denominaciones de origen
es la procedencia de un producto o servicio es de determinada region geografica o
espacio geografico pues le da una caracteristica especial. Hacemos el analisis de
otra tesis referente a denominacién de origen que puede tener una marca

colectiva y sus efectos siendo la siguiente:

Tesis: 1.40.A.804 A (9a.) Semanario Judicial de la Federaciéon y su Gaceta
Décima Epoca 160538 14 de 52 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 1lI,
Diciembre de 2011, Tomo 5 Pag. 3785 Tesis Aislada(Administrativa)

MARCAS COLECTIVAS. SU NOCION Y FACTORES A CONSIDERAR PARA
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LAS QUE CONTENGAN
UNA INDICACION GEOGRAFICA.

Se consideran marcas colectivas, de conformidad con el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial,
aquellos signos visibles que distingan productos o servicios de una asociacion o
sociedad de productores, de otros de su misma especie o clase en el mercado,
cuyo objeto sea destacar el origen geografico, material, modo de fabricaciéon u
otras caracteristicas comunes de los bienes y servicios que se pretenden amparar

y que se utilizan, generalmente, para promocionar productos o servicios
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caracteristicos de una regidén, generando un marco de cooperacion entre los
productores e impulsando su comercializacién dentro y fuera del pais de origen.
Por otro lado, el articulo 98 de la citada ley establece expresamente que las
marcas colectivas se regiran, en lo que no haya disposicion especial, por lo
establecido en el propio ordenamiento para las marcas ordinarias, precepto que
resulta acorde con el numeral 2) del articulo 7 bis del sefialado instrumento
internacional que faculta a los Estados firmantes para decidir sobre las
condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida,
de manera que su analisis debe seguirse del mismo modo que el de las marcas
ordinarias, por lo que a efecto de determinar la procedencia de su registro, debe
atenderse a la fraccion IV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para
evitar que sean registrados signos descriptivos que se limiten a ofrecer
informacion acerca de los productos y servicios que se pretenden proteger.
Aunado a ello, existe una excepcion consistente en que una marca colectiva
puede contener términos geograficos, siempre y cuando no esté conformada
exclusivamente por ese indicativo, sino que debe acompafiarse de otro signo
susceptible de registro por si mismo; esto es, una denominacion de marca
colectiva que contenga una indicacion geografica sera registrable unicamente si se
conforma, a su vez, por otro vocablo que le otorgue distintividad suficiente para su
registro.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 334/2011. Asociacion Nacional de
Fabricantes de Alcoholes y Licores. 29 de septiembre de 2011. Unanimidad de
votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martinez

Fernandez.

Como observamos dicha tesis nos habla que la denominacion de origen es
indicativo de donde procede el producto ya que sin importar el tipo de marca le da
una distintividad y que se le dara el mismo trato de como si fuere una marca
ordinaria, sin embargo esta debera acompanarse por signos que puedan ser

registrables.
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3.5 CUANDO EXISTE CONFUSION EN MARCAS

Se habla de estos términos de confusidon en una marca cuando existe una
identidad de signos en productos y servicios. En la Ley de la Propiedad Industrial
se hace referencia a este punto ya que en tramite de registro presentada con
anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares

productos o servicios; esta no sera registrada'®.

Sin embargo, si podra registrarse una marca que sea idéntica a otra ya
registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a
productos o servicios similares, y Fonético. Se refiere a la posibilidad que las
marcas pueden ser parecidas al extremo que se puede a llegar a pensar que son
las mismas o que deriva de otra, porque la distincién de unos productos con otros,
que es la finalidad principal de las marcas, es una consecuencia de la operaciéon
comparativa de bienes y servicios de la misma especie que realiza el consumidor;
bastando la apreciacién propia de cualquier consumidor, para percibir que son
similares, la "semejanza en grado de confusion®, ese concepto es suficientemente
claro, para determinar la existencia de dicha caracteristica, correspondera a
quienes apliquen la norma ubicarla en cada caso dentro o fuera de la norma con
estandares de motivacién especificos, que contengan razones justificantes de tal
conclusién, por tratarse del impedimento para el registro de una marca; esto es,
debe interpretarse como un control para evitar ya la existencia de marcas que

induzcan al error®’.

Es importante precisar una marca consiste en una imagen o dibujo bien
definido, al realizar el examen comparativo con otro signo marcario para verificar si
son semejantes al grado de inducir a confusion a los consumidores de los
productos o servicios que protegen, debe tomarse en cuenta la impresiéon que
produzcan en éstos, a golpe de vista, las similitudes de los disefos, sin

particularizar en diferencias que solo puedan apreciarse con un analisis minucioso

'® Articulo 92, Capitulo | De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, Ley de Propiedad Industria, D.O.F

17
Www.marcas.com.mx
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y detallado. Los grados de confusion en una marca, no necesariamente es por el
uso de un dibujo o letras estos puede ser también visual, ldeoldgico o semantico,
los productos o servicios cubiertos, el consumidor a quien va destinados los
productos o servicios, los lugares en que se expenden los productos o se prestan
los servicios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion nos da uno de sus criterios con

la siguiente tesis:

Tesis Semanario Judicial Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXVI,

Noviembre de 2013, Tomo 1 Pag. 858 Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE
VERIFICAR S| EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION ENTRE
ELLAS.

Una marca es el instrumento a través del cual un empresario identifica y diferencia
en el mercado sus productos y servicios respecto de aquellos que ofertan sus
competidores, y el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro
correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A efecto de
salvaguardar tal prerrogativa, el examen de similitud entre dos signos es una de
las instituciones juridicas fundamentales del derecho marcario, en virtud de que a
través de tal anadlisis se determina, en cada caso, la extension del derecho
exclusivo que un registro otorga a su titular, por lo que dicha evaluacion debe
llevarse a cabo de la forma mas objetiva posible, ya que no sdlo tiene como
finalidad definir si un tercero esta aprovechandose injustificadamente de la
reputacién de una marca ajena, sino también evitar conceder a un signo inscrito
una exclusividad infundada que limite indebidamente a los demas agentes
economicos a emplear palabras, frases o simbolos que, por sus caracteristicas, no
pueden generar error en el publico respecto del origen comercial de un bien, pues
solamente asi podra garantizarse una competencia leal en el mercado a través del
derecho de propiedad industrial. Para tal efecto, uno de los parametros que debe

ponderarse es la mayor o menor capacidad distintiva que un signo tiene frente al
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consumidor para identificar el producto o servicio al que se aplica. En ese
contexto, una marca goza de un alto caracter distintivo cuando se compone de
una palabra, frase o simbolo que carece de significado o que teniéndolo no guarda
relacion alguna con el bien que distingue (marca arbitraria o de fantasia), supuesto
en el cual su inclusion en otro signo eleva la posibilidad de que el publico sea
inducido al error. Por el contrario, una marca que esta compuesta por un elemento
que informe de manera indirecta al consumidor una cualidad del producto o
servicio (marca evocativa) cuenta con una débil fuerza distintiva y, por tanto, su
titular esta obligado a soportar la coexistencia de otros signos constituidos por
iguales o similares términos evocativos, ya que su coincidencia no es un factor
para concluir la existencia de un riesgo de confusion entre ellos. PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. AMPARO DIRECTO 536/2012. 20 de septiembre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernandez Fonseca. Secretario:
Hugo René Medina Ramos. Amparo directo 582/2012. Rosa Martha Valdés
Castro. 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon
Sevilla. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godinez. Amparo directo
227/2013. Jorge Octavio Aimada Nagy. 3 de mayo de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Ronzoén Sevilla. Secretaria: Olga Maria Arellano Estrada. Amparo
directo 570/2013. Bertha Elena Padilla Ascencio. 20 de junio de 2013. Unanimidad
de votos. Ponente: Carlos Ronzdn Sevilla. Secretaria: Jazmin Bonilla Garcia.
Amparo directo 684/2013. CCM IP, S.A. 11 de julio de 2013. Unanimidad de votos.

Ponente: Joel Carranco Zufiga. Secretario: Oliver Chaim Camacho.

Como se puede leer en dicha tesis es muy notorio el criterio que nos da
nuestro tribunal supremo respecto a la necesidad de especificar que tipo de marca
se va a registrar si es un servicio o producto para evitar las confusiones en las que

se pueda incurrir.

También hace también mencion de las tesis jurisprudenciales debido a la
importancia que se tiene el criterio por parte de nuestro tribunal supremo siendo la

siguiente:
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Tesis: Semanario Judicial de la Federacién  Séptima Epoca 251107 1 de 1
Tribunales Colegiados de CIRCUITO Volumen145-150, Sexta PARTE Pag. 371

Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES.

Cuando una marca conocida, aunque sea de dos palabras, tiene todo el énfasis de
su diferenciacion en una de esas palabras, y la otra es mucho mas inconspicua en
el contexto de las marcas, y mas aun cuando hay varias marcas de la misma
negociacion, de dos palabras, que tienen como elemento comun la palabra
relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona puede inducir
a confusién al publico consumidor si emplea dos palabras de las cuales una, la
menos caracteristica, difiere de las anterioridades, y la otra, la enfatica o mas
importante, se confunde con la palabra basica de la o las anterioridades, o
claramente parece una derivaciéon de dicha palabra (articulo 105, fraccién XIV,
inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable). Asi, en las anterioridades
de la quejosa, "Christian Dior", "Miss Dior", "Diorette" y "Dior Boutique", es claro
que el comun denominador es la palabra "Dior", que es la que mas sustancial y
enfaticamente caracteriza las marcas de la quejosa. Luego, cuando la tercera
registra la marca "Paul Diorvett", no puede menos que pensarse que se induce a
confusién al publico usuario, pues el elemento "Paul" resulta gris e irrelevante,
mientras que el elemento "Diorvett" parece ser una clara derivacion de "Dior".
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volumenes 145-150, pagina 339.
Amparo en revision 401/76. Christian Dior, S. de R.L. 31 de agosto de 1976.
Unanimidad de votos. La publicacion no menciona el nombre del ponente.
Volumenes 145-150, pagina 339. Amparo en revisién 710/76. Ragu Foods, Inc. 15
de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicacién no menciona el nombre
del ponente. Volumenes 145-150, pagina 339. Amparo en revision 461/77. Haw
Par Brothers International Limited. 11 de octubre de 1977. Unanimidad de votos.
La publicacién no menciona el nombre del ponente.

Volumenes 145-150, pagina 339. Amparo en revision 844/77. American Motors

Corporation. 8 de febrero de 1978. Unanimidad de votos. La publicacion no



63

menciona el nombre del ponente. Volumenes 145-150, pagina 339. Amparo en
revision 924/80. Avon Products Inc. 10 de diciembre de 1980. Unanimidad de

votos. La publicacién no menciona el nombre del ponente.

Esta tesis hace mencion sobre el uso de dos palabras para una marca si
alguna de estas es utilizada aunque se trate de distintos servicios o producto da

lugar a una confusion y por lo tanto esta no se puede registrar.



CAPITULO IV
TRAMITACION DE LAS MARCAS

4.1 TRAMITACION DE UNA MARCA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Presentacion fisica de la solicitud la presentacion tradicional de la solicitud
de registro o publicacién de signos distintivos es aquella en la cual los mismos
usuarios deben de ingresar su documentacion fisicamente en el Instituto, en sus
Oficinas Regionales o en las Delegaciones o subdelegaciones Federales de la
Secretaria de Economia debiendo tomar en cuenta los sefialamientos por parte

del IMPI que son los siguientes:

e La presentacion fisica de la solicitud en el Distrito Federal se recibe en la
Oficina de Recepcion y Control de Documentos del Instituto.

¢ No senale datos falsos, recuerde que firma bajo protesta de decir verdad
y pone en riesgo su registro ante un procedimiento de nulidad.

e No olvide firmar la solicitud en forma autégrafa (de pufo y letra) en
original. Para el caso de la presentacion fisica y mediante la FIEL de una
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persona fisica, para la presentacion en linea, ya que a falta de firma, no
podra

e Concluir el tramite. Si firma la solicitud en representacion del solicitante,
no es necesario exhibir la documentacion que acredite sus facultades
legales, aunque si debe contar con ellas. En caso de exhibirse, debe ser
en original o en copia certificada.

e Si con posteridad a la presentacion de la solicitud interviene un nuevo
mandatario, éste debera acreditar la personalidad que ostenta con los
documentos originales o copias certificadas necesarios para tal efecto y
cubrir la tarifa correspondiente.

Una vez presentada su solicitud, si cambia el domicilio del titular o
establecimiento habra que llenar el formato respectivo, IMPI-00-005, cubrir el pago
correspondiente y solicitar el cambio al IMPI, de conformidad con la Ley y el
Reglamento. Si entrega documentos en idioma extranjero, debera presentar la
traduccidn y, en su caso, la legalizacion correspondiente. Para una correcta
clasificacion de los productos o servicios que desea distinguir con la proteccién de
su signo distintivo, es conveniente consultar en la pagina de internet » La Guia del

Usuario del Clasificador Internacional vigente®®.

Presentacion en Linea la presentacion en linea de la solicitud de registro o
publicacién de signos distintivos ofrece al usuario una via moderna, comoda y
segura para realizar el llenado, pago y envio de la solicitud desde cualquier lugar
en el que se encuentre, asimismo, disminuye los posibles errores en el llenado de
la solicitud. Esto mediante una guia del usuario que el mismo INSTITUTO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, proporciona en su pagina de internet.

A continuacion se menciona el procedimiento del registro de marca
conforme a la Ley de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial siendo las

siguientes:

18 . . . .
www.impi.gob.mx/guiadelusuario
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Para obtener el registro de una marca debera presentarse solicitud por

escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
Il.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado,
tridimensional o mixto;

lll.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser modificada
ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado. A falta de indicacion se
presumira que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca, y
V.- Los demas que prevenga el reglamento de esta Ley.

A la solicitud de registro de marca debera acompanarse el comprobante del
pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedicion
del titulo, asi como los ejemplares de la marca cuando sea innominada,
tridimensional o mixta. En los ejemplares de la marca que se presenten con la
solicitud no deberan aparecer palabras o leyendas que puedan engafar o inducir a

error al publico.

Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o
tridimensional, los ejemplares de la misma no deberan contener palabras que
constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya

expresamente reserva sobre la misma.

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o mas personas
se deberan presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y
transmision de derechos de la marca convenidos por los solicitantes. Cuando se
solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los
Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de
haberlo hecho en otros paises, podra reconocerse como fecha de prioridad la de
presentacion de la solicitud en que lo fue primero. Para reconocer la prioridad a

que se refiere se deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el pais de
origen y la fecha de presentacion de la solicitud en ese pais;

Il.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o
servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en
cuyo caso la prioridad sera reconocida solo a los presentados en el pais de origen;
lll.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud se
cumplan los requisitos que sefialan los Tratados Internacionales, esta Ley y su

reglamento, y

Recibida la solicitud, se procedera a efectuar un examen de forma de ésta y
de la documentacién exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que
previenen esta Ley y su reglamento. Concluido el tramite de la solicitud vy
satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedira el titulo. En caso
de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicara por escrito al
solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion. El
Instituto expedira un titulo por cada marca, como constancia de su registro. El

titulo un ejemplar de la marca y en el mismo se hara constar:

I.- Numero de registro de la marca;

Il.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional o mixta;

lIl.- Productos o servicios a que se aplicara la marca;
IV.- Nombre y domicilio del titular;
V.- Ubicacion del establecimiento, en su caso;

V.- Fechas de presentacion de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer
uso, en su caso; y de expedicion, y

VII.- Su vigencia.

La marca debera usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con

modificaciones que no alteren su caracter distintivo. El Instituto podra declarar el
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registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto servicio o prohibir o
regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a peticién de los organismos

representativos, cuando:

I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a practicas monopalicas,
oligopdlicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la
produccion, distribucion o comercializacion de determinados productos o servicios;

II.-El uso de la marca impida la distribucién, produccidon o comercializacion
eficaces de bienes y servicios, y

lll.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia
nacional y mientras dure ésta, la produccién, prestacion o distribucién de bienes o
servicios basicos para la poblacion.

La declaratoria correspondiente se publicara en el Diario Oficial.

4.2 TRAMITACION DE UNA MARCA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El sistema de registro internacional de marcas se rige por dos tratados: el
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, que data de 1891y
el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, que se adoptd en 1989, entrd en
vigor el 1 de diciembre de 1995 y empez6 a aplicarse el 1 de abril de 1996°. El
Reglamento Comun del Arreglo y del Protocolo entré también en vigor en esa
fecha. El sistema es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, que
mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de la OMPI| de Marcas
Internacionales. Cualquier Estado que sea parte en el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial puede pasar a ser parte en el Arreglo o en el
Protocolo, o en ambos. Ademas, las organizaciones intergubernamentales pueden
ser parte en el Protocolo (pero no en el Arreglo) cuando se cumplen las
condiciones siguientes: al menos uno de los Estados miembros de la organizacién
es parte en el Convenio de Paris y la organizacion mantiene una oficina regional

para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organizacion®. Sélo

19 www.wipo.int/madrid/es/general

20 www.wipo.int/madrid/es/general
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pueden presentar solicitudes de registro internacional (“solicitudes
internacionales”) las personas fisicas o juridicas que posean un establecimiento
industrial o comercial real y efectivo o tengan su domicilio o la nacionalidad de un
pais que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid, o que tengan dichos
establecimiento y domicilio en el territorio de una organizacion intergubernamental

que sea parte en el Protocolo o tengan Estado miembro de tal organizacion.

El sistema de registro internacional de Madrid no puede ser utilizado por
personas fisicas o juridicas que no tengan el punto de conexidon necesario
(establecimiento, domicilio o nacionalidad) con un miembro de la Union de Madrid,
ni puede usarse para proteger una marca fuera de la Union de Madrid. La

adhesion de México se llevd a cabo el 12 de Mayo del 2012.

Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sélo si ha sido ya
registrada o, cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el
Protocolo, si se ha solicitado su registro en la Oficina de Marcas de la Parte
Contratante con que el solicitante tenga el punto de conexidn necesario para
poder presentar una solicitud internacional. Esta Oficina se denomina Oficina de
origen. La solicitud internacional debe contener, entre otros elementos, una
reproduccion de la marca, que debe ser idéntica a la que figure en el registro de
base o en la solicitud de base y una lista de los productos y servicios para los que
se pide proteccioén, clasificados de conformidad con la Clasificacion Internacional

de Productos y Servicios.

En una solicitud internacional se deben designar las Partes Contratantes en
que la marca ha de protegerse. Cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la
Oficina de origen sea parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo, s6lo podran
designarse otros Estados que sean a su vez parte en el Arreglo. Cuando la Parte
Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte en el Protocolo pero no
en el Arreglo, sélo podran designarse otras Partes Contratantes que sean también
parte en el Protocolo. Cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de

origen sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, podra designarse
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cualquier otra Parte Contratante. La Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina
de origen no puede ser designada en la solicitud internacional, ni tampoco
posteriormente”. La designacién de una parte contratante se realiza con arreglo al
tratado arreglo o protocolo que sea comun a la parte contratante designada y a la

parte contratante cuya oficina es la oficina de origen.

Cuando ambas partes contratantes sean parte tanto en el arreglo como en
el protocolo, la designacion se rige por el protocolo. Por lo tanto existen tres tipos
de solicitudes siendo las siguientes: Una solicitud internacional regida
exclusivamente por el arreglo; en ella, todas las designaciones se realizan en
virtud del arreglo; una solicitud internacional regida exclusivamente por el
protocolo; en ella, todas las designaciones se realizan en virtud del protocolo; una
solicitud internacional regida tanto por el arreglo como por el protocolo; en ella,
algunas designaciones se realizan en virtud el arreglo y otras en virtud del

protocolo.

Toda solicitud internacional podra presentarse en cualquiera de los tres
idiomas del Sistema de Madrid, a saber, espafiol, francés o inglés. Sin embargo, la
oficina de origen podra limitar la opcién del solicitante a s6lo uno de esos idiomas,
0 a dos de esos idiomas, o podra permitir que el solicitante elija entre cualquiera

de los tres idiomas.

4.3 NULIDAD EN LAS MARCAS

Partamos sobre la definicién que se le da a la nulidad “que es el acto que se
considera como el acto juridico inexistente por la falta de consentimiento o de
objeto que pueda ser materia de él, no producira efecto legal alguno®’. También no
es susceptible de valer por confirmacion, ni por prescripcion; su inexistencia puede

invocarse por todo interesado”.”?

>t www.wipo.int/madrid/es/general

22 R TR T IAT]
www.biblio.juridicas.unam.mx

2 Articulo 2224, Cédigo Civil Federal .D.O.F
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La nulidad de un acto se reconoce que uno de los elementos organicos,
voluntad, objeto, forma, se ha realizado imperfectamente, o que el fin que
perseguian del acto esta condenada por la ley, por ser contrario.?*. La ilicitud en el
objeto, en el fin o en la condicion del acto produce su nulidad, ya absoluta, y la
relativa. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca
provisionalmente sus efectos, los cuales seran destruidos retroactivamente
cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo

interesado y no desaparece por la confirmacién o la prescripcion.

Existen circunstancias que se consideran por una expectativa de derecho el
que el solicitante de un registro marcario obtenga dicho registro, no determina que
por ello carezca de interés juridico para demandar la nulidad del registro de una
marca que representa un obstaculo para la obtencidén del registro, pues la Ley le
da solicitante el derecho para pedir el registro de su marca, otorgando una accion
para demandar la nulidad de una marca registrada, surgiendo precisamente el
interés juridico por el provecho, utilidad, beneficio o ventaja directa, manifiesta y
legitima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sencillamente, del
perjuicio o el daino que trata de evitar, es necesario eliminar mediante una
declaracion administrativa, el estado que se presenta cuando se notifica y se da
vista al solicitante del registro la existencia de un registro anterior que constituye
un impedimento para la consecucidon de su propdsito por eso, se hace necesario

eliminar para evitar posibles consecuencias dafnosas.

Es procedente que se realice la solicitud de nulidad de marca, con el simple
hecho de que la promovente argumente un mejor derecho por tener un uso, que el
propietario de la marca cuya nulidad se pretende. Por lo tanto el registro de una

marca sera nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley o la que
hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante, la accion de

2 Fraga Gabino, Derecho Administrativo, Ed. Porrua, 32 ediciéon, México, 1999, p.290
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nulidad no podra fundarse en la impugnacion de la representacién legal del
solicitante del registro de la marca;

Il.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya sido
usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentaciéon de
la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos
0 servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el
extranjero, antes de la fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registro;

lll.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su
solicitud;

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

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra
similar en grado de confusion, sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera. En este caso el registro se reputara como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven ejercitarse dentro de un plazo de
cinco anos, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacion del
registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones | y V que podran
ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccién |l que podra ejercitarse dentro del

plazo de tres anos.
Tomamos con ejemplo la tesis que a continuacion menciona lo siguiente:
Tesis: 2a./J. 71/95 Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta Novena

Epoca 200684 20 de 20 Segunda Sala Tomo |, Noviembre de 1995 Pag. 249

Jurisprudencia (Administrativa)
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MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERES JURIDICO AL
SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la
nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se
inicie, entre otros casos, a peticion de parte; por tanto, si de acuerdo a lo
establecido en los numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda
persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los articulos que
fabrique o produzca, podra adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su
registro en la Secretaria de Estado correspondiente satisfaciendo los requisitos y
formalidades que establezca la ley, y si en términos de los dispositivos del 100 al
111 de la mencionada Ley, el tramite del registro de una marca implica todo un
procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye con la decisién de la
Secretaria en la que se otorga o niega el registro solicitado, resulta evidente que
quien pide el aludido registro se constituye en parte (solicitante) en el
procedimiento de referencia y, por ende, tiene interés juridico para demandar la
nulidad de una marca registrada que representa un obstaculo para la obtencién de
su pretension, pues dicho interés surge no solo cuando hay un estado de hecho
contrario al derecho, o sea, cuando hay una violacion del derecho, sino también
cuando, sin haber una verdadera violacion, existe un estado de hecho que
produce incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la
declaracion administrativa para evitar las posibles consecuencias dafosas.
Contradiccion de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre
de 1995. Mayoria de cuatro votos. Disidente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.
Ponente: Juan Diaz Romero. Secretario: Alejandro S. Gonzalez Bernabé. Tesis de
Jurisprudencia 71/95.

Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesion publica de veinte de
octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los
ministros: presidente Juan Diaz Romero, Genaro David Géngora Pimentel,
Mariano Azuela Guitrén, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre

Anguiano.
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Agregamos otra tesis jurisprudencial que nos hace mencién sobre una

marca cuando es nula el cual es la siguiente:

Epoca: Décima Epoca Registro: 2000249 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis:
[.70.A.6 A (10a.) Pagina: 2366

MARCAS. COMO DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DEL REGISTRO RELATIVO CON BASE
EN EL ARTICULO 151, FRACCION II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

La razén comun de los articulos 87 a 90 y 151 de la Ley de la Propiedad Industrial
es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes y proteger al
publico consumidor, por ello, tratandose de la nulidad de un registro marcario la
autoridad administrativa debe realizar el examen correspondiente conforme a tales
dispositivos en su conjunto, ya que cuando existe una marca que goza de cierto
prestigio en el publico consumidor, la introduccion al mercado de otra igual o
similar sugiere una relaciéon entre ambas o hace pensar que una corresponde o
deriva de la otra, provocando facilmente el error y confusién en cuanto a la calidad
o procedencia de los productos o servicios que amparan. Por tanto, cuando se
demanda la nulidad del registro de una marca con base en el articulo 151, fraccion
Il, de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, cuando sea idéntica o semejante
en grado de confusion a otra que haya sido usada en el pais o en el extranjero con
anterioridad a la fecha de solicitud de la registrada y se aplique a los mismos o
similares productos o servicios, debe procederse en los términos siguientes: En
principio, analizarse la identidad de la marca, y en el supuesto de que la
denominacion sea igual, esto es, un mismo nombre utilizado por dos partes,
identificarse los productos o servicios que tales signos distintivos amparan, a fin de
establecer la existencia de alguna similitud o punto de contacto relevante entre

ambos, ademas de la especie o clase en que estan comprendidos los productos o
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servicios amparados por las marcas, para lo cual es factible tomar en cuenta
diversos conceptos, como su finalidad, composicién, lugar de venta o cualquier
otra relacion que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio
de otra, cuyo analisis objetivo pueda llevar a considerar si los productos a los que
se aplico contienen elementos comunes de composicidon, pudiéndose también
distinguir entre principales y accesorios de éstos, sin que sea dable estimar que la
inclusion de un elemento complementario o adicional tenga la fuerza suficiente
para determinar una semejanza capaz de sustentar la nulidad.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 394/2011. Grupo Casavi, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayan. Secretaria: Maria del

Carmen Alejandra Hernandez Jiménez.

En esta jurisprudencia menciona que lejos de que no se cumpla con algun
requisito que se solicita para el registro de la marca el hecho que esta crea una

confusion para con otra es motivo de ser nula.

Las nulidades se solicitan por parte de quien tenga la titularidad del registro.
La Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial contempla dos tipos de nulidad
a) de nulidad absoluta que presupone la inscripcion de una marca contraviniendo
una prohibicion absoluta, o también cuando la inscripcion se hubiere realizado
actuando el solicitante de mala fe. En el caso de mala fe en la solicitud de la
marca, aunque debiera acudirse a un estandar de conducta objetivo, se refiere a
un intento de aprovecharse de la reputacion ajena, la ley no restringe la
legitimacion para ejercitar esta accion, y podra ser ejercitada por la OEPM y por
cualquier persona fisica o juridica que invoque un interés legitimo. b) Causas de
nulidad relativa se funda en la identidad o riesgo de confusion con otra marca

anterior registrada, o también notoria o renombrada.

Al mismo tiempo, el ejercicio de esta accion esta sujeto a un plazo de

caducidad de cinco afos a contar desde la publicacion de la inscripcion registral
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de la marca cuya nulidad se pretende otro modo, el transcurso de este plazo sin

haberse ejercitado la accidén supondra una caducidad por tolerancia.

4.4 RENOVACION DE UNA MARCA

Si una marca no es usada durante tres afos consecutivos en los productos
o servicios para los que fue registrada, procedera la caducidad de su registro,
salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese
usado durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion
de la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, o que existan
circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca
que constituyan un obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a
la importacidn u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o

servicios a los que se aplique la marca.

En principio la vigencia de una marca registrada es de diez afios a partir de
que se solicitd y no a partir desde el momento en que se otorgo, esto sucede asi
porque la solicitud de registro de una marca otorga un derecho de prioridad para
su solicitante desde su presentacion, por ejemplo: existen marcas que se
solicitaron a registro en el 2000 y se otorgd su registro hasta 2007, su fecha de
renovacion sera en 2010 y no en 2017, por lo tanto la fecha desde la cual se debe
de tomar en cuenta la vigencia es desde su presentacion y no desde el

otorgamiento de su registro.

El registro de una marca puede ser eterno, siempre y cuando cuide
debidamente su registro, cuando una marca registrada no es renovada en su
momento oportuno se corre un grave riesgo, pues hay que tener en cuenta que en
un mes se registran aproximadamente 2,000 marcas, por lo tanto una de ellas

puede ser similar o idéntica.

La ostentacion de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el
simbolo ®, sdlo podra realizarse en el caso de los productos o servicios para los

cuales dicha marca se encuentre registrada.
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La renovacion del registro de una marca debera solicitarse por el titular
dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia®. Sin embargo,
el Instituto dara tramite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo
de seis meses posteriores a la terminacion de la vigencia del registro. Vencido

este plazo sin que se presente la solicitud de renovacion, el registro caducara.

La renovacion del registro de una marca sélo procedera si el interesado
presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por
escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por o menos uno de los

productos o servicios a los que se aplique.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados
productos o servicios, bastara que proceda la renovacién en alguno de dichos
registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa

presentacion del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Las siguientes tesis hacen mencion sobre las consecuencias de la

renovacion de una marca.

Tesis: Semanario Judicial de la Federacién Sexta Epoca 264940 1 de 1 Segunda
Sala Volumen CXXXV, Tercera Parte Pag. 165 Tesis aislada (Administrativa)

MARCAS, RENOVACION DE LAS. COMIENZO DE UN NUEVO TERMINO
EXTINTIVO.

La renovacion oportuna de una marca anula el término de extincion de la misma
por no uso y produce el efecto de que comience a correr uno nuevo; por lo que,
para que se extinga la marca, debera correr integramente el término de cinco anos
desde el momento de su convalidacion. Amparo en revisién 1011/66. Smith Kline
& French Laboratories. 30 de septiembre de 1968. Cinco votos. Ponente: José

Rivera Pérez Campos.

25 . . . .
www.impi.gob.mx/guiadelusuario
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Dice que al renovar una marca aunque esta no se use, evita que se extinga
por correr un nuevo término. Citandose otra jurisprudencia ya que los criterios que
presentan son los mejores ejemplos que tenemos por parte de una autoridad

siendo el siguiente:

Tesis: Semanario Judicial de la Federacion Quinta Epoca 31593 1 de 1 Segunda
Sala Tomo CXXXI Pag. 543 Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS, RENOVACION DE

Conforme a los articulos 171, 204 y 206 de la Ley de la Propiedad Industrial, la
renovacion debe solicitarse precisamente antes de que concluya el término de
cinco afnos desde el dia en que se suspendid la explotacidon. De manera que si
esta debidamente probado que la solicitud de renovacién se formulé durante esos
cinco anos, pero después de transcurrido dicho plazo contando desde la fecha en
que se expidié el registro de la marca, ya que ésta marca se habia explotado,
tendra que concluirse que la sentencia del juez de Distrito, al otorgar el amparo a
la quejosa, hace una correcta interpretacion de los articulos ya invocados de la
Ley de Propiedad Industrial. Amparo en revision 7204/56. Embotelladora
Peninsular, S. A. 8 de marzo de 1957. Unanimidad de cinco votos. Ponente:
Octavio Mendoza Gonzalez. Todas las renovaciones de marcas deberan de

solicitarse antes de la conclusiéon de su término.

4.5 RENOVACION DE MARCAS ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez efectuado, el registro internacional de una marca tendra vigencia
durante 10 afos y podra renovarse al cabo de dicho periodo. La manera mas
sencilla de renovar un registro internacional es mediante la plataforma de
renovacion electrénica®. Por otra parte, puede solicitarse la renovacién por escrito
mediante el formulario o mediante toda comunicacion en que se facilite la

informacion necesaria, a saber, el niumero de registro internacional, las Partes

%% www.wipo.int/madrid/es/general
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Contratantes designadas con respecto a las cuales se solicita la renovacion y el

motivo del pago.

4.6 EXTINCION DE LAS MARCAS

Entendamos que la se conoce por extincién a la desaparicion de los efectos
de una relacion juridica o un derecho. Debe entenderse que es la pérdida o
desaparicion del derecho de un titular de un registro marcario para uso exclusivo
del mismo; anteriormente en la ley existia la figura de la extincidon de las marcas
por no haber sido utilizadas®’, pero se proveia al mismo tiempo un procedimiento
de renovacion o revalidacion especial por no haberse usado, por lo tanto la
autoridad para declarar la extincion de una marca era por falta de uso o porque no
fue objeto de procedimientos especial de una renovacion. Cabe mencionar que
otra forma de que se pude extinguir una marca es cuando no se hace uso de ella
pero dentro del territorio nacional, tal como fue registrada®®, los efectos
primordiales de extincion de un registro marcario son la pérdida o la desaparicion
del derecho que tuvo el titular de un registro marcario para usar en forma exclusiva

un signo distintivo reconocido.

Nos apoyaremos en la tesis que a continuacion mencionamos:

Tesis Semanario Segunda Sala Volumen CXIV, Tercera Parte Pag.57

Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS, RENOVACION ESPECIAL DE LAS.

Los articulos 156, 204 y 171 de la Ley de la Propiedad Industrial, dicen a la letra:
"Si se suspende por mas de cinco afios consecutivos la explotacion de una marca
registrada, se extinguiran los efectos del registro, a menos que se renueve en la
forma especial que previene el articulo 171 de esta ley". "El registro de una marca

se extingue si se suspende la explotacién de la misma por mas de 5 afos

7 Op.cit. p.215

% Op.cit. p 214
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consecutivos, salvo que se renueve en la forma especial prevenida por el articulo
171 de esta ley". "La solicitud de renovacion por falta de uso, a que se refiere el
articulo 156 de esta ley, para conservar la vigencia de una marca que no se haya
explotado, debera presentarse a la secretaria antes de que concluya el periodo de
5 anos, desde el dia en que se suspende la explotacidén. Esta renovacion especial
por falta de uso y los derechos fiscales que por ella se causen, seran sin perjuicio
de lo dispuesto por el articulo 168 acerca de la renovacion periddica de las
marcas". Como se advierte de lo anterior, la renovacion especial invalida el tiempo
transcurrido de desuso de las marcas, siempre que no se haya consumado el
lapso de 5 anos, pues la ley no le otorga efectos retroactivos. En consecuencia,
tiene la eficacia conservatoria de mantener la vigencia inicial de las marcas y con
ello también el derecho de exclusividad que otorga su registro en la Secretaria de
Industria y Comercio, supuesto que explicitamente se consigna que esa
renovacion es "para conservar la vigencia de una marca que no se haya
explotado". De manera que, inutilizandose el tiempo de desuso ocurrido con
anterioridad, como si nunca hubiera transcurrido, resulta indudable que
juridicamente el mismo ya no puede formar parte del nuevo computo para
establecer la extincidn del registro de la marca por falta de explotacion, por lo cual
resulta inadmisible interpretar el articulo 171 de la ley en consulta en el sentido de
que la suspension a que se refiere indica cesacion de un uso ya iniciado, pues en
nuestro idioma "suspender" es no solo detener una accién u obra, sino también
definir tal accion u obra y "diferir" es retardar la ejecucion de una cosa, 1o mismo
que suspender tal ejecucion. Consiguientemente, la suspension a que se refiere el
articulo 171 comprende lo mismo la detencion de una explotacibn o uso ya
iniciado, como el diferimiento o postergamiento de ese uso o explotacion, lo que
se corrobora con el mismo texto del precepto que nos ocupa al referirse a "una
marca que no se haya explotado", asi como el articulo 96 de la misma ley en
consulta que tan claro como terminante se refiere al "que esté usando" o "quiera
usar una marca", sin que dicha disposicion legal fije término alguno para que en el

segundo supuesto tenga principio el uso.
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Volumen CIX, pagina 22. Amparo en revision 330/66. Chas Pfizer and Company
Inc. 6 de julio de 1966. Unanimidad de cuatro votos. La publicacion no menciona el
nombre del ponente.

Volumen CIX, pagina 22. Amparo en revision 1600/66. Cerveceria Modelo, S. A.
14 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera.

Volumen CIX, pagina 22. Amparo en revision 804/66. N. B. Phillips
Gloeilampenfabriecken. 15 de julio de 1966. Cinco votos. La publicacion no
menciona el nombre del ponente.

Volumen CIX, pagina 22. Amparo en revision 8366/65. Unilever-Limited. 24 de julio
de 1966. Cinco votos. La publicacién no menciona el nombre del ponente.
Volumen CIX, pagina 22. Amparo en revision 1598/66. Cerveceria Modelo, S. A.
29 de julio de 1966. Cinco votos. La publicacion no menciona el nombre del
ponente.

Nota: Esta tesis se publicé con el numero 1054, en el Apéndice al Semanario
Judicial de la Federacion 1917-1995, Tomo lll, Parte HO, pagina 830, con rubro
"MARCAS, RENOVACION ESPECIAL DE LAS. CONSERVA SU VIGENCIA
ANUAL.".

Esta tesis habla sobre que una forma que se extinga una marca es por el
desuso consecutivo de 5 ainos a menos que se realice un renovacion de tipo
espacial, sin embargo durante este tiempo que no se haga ningun tramite quedara
suspendida dicha marca. Otro ejemplo la citada jurisprudencia con la tesis

siguiente:

Tesis: Semanario Judicial de la Federacién Sexta Epoca 807518 1 de 1 Segunda

Sala Volumen CXIV, Tercera PartePag.59 Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS. SU EXTINCION POR FALTA DE USO COMPETE DECLARARLA AL
TITULAR DEL RAMO O AL FUNCIONARIO AUTORIZADO PARA SUSTITUIRLO.
El director general de la Propiedad Industrial de la Secretaria de Industria y
Comercio no esta autorizado para acordar y resolver en definitiva las solicitudes

de renovacion especial, por falta de uso, con el objeto de conservar la vigencia de



82

una marca en los términos del acuerdo de fecha 8 de enero de 1965 del secretario
del ramo, sino que, conforme a los articulos 169, 229, 232 y demas relativos de la
Ley de la Propiedad Industrial, es preciso que se siga el procedimiento
administrativo del caso, y que la secretaria citada resuelva en definitiva lo
procedente. Sin embargo, si el director general de la Propiedad Industrial emite un
acuerdo diciendo a un solicitante que "no es posible acceder" a su peticion de
renovar especialmente su marca, en razon a que "no ha hecho uso de ella desde
el ano de 1955", esto entrafa, no un simple acuerdo de tramite, sino, obviamente,
la decisibn que trae como consecuencia la extincion del derecho marcario
derivado del registro de la marca; lo cual constituye una decision definitiva que la
propia secretaria reconoce como tal, si afirma que, por haberse excedido el
peticionario "en el término para solicitar la renovacidon especial de su marca", esto
le "impedia concederla", facultad decisoria que no tiene conforme al acuerdo del
secretario del ramo de 8 de enero de 1965, por lo que, siendo el acuerdo una
decision definitiva del director general de la Propiedad Industrial, procede contra
ella el juicio de amparo.

Volumen CVI, pagina 54. Amparo en revisién 8883/65. The Dietine Company. 13
de abril de 1966. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Volumen CVI, pagina 54. Amparo en revision 995/65. The Procter and Gamble
Company. 13 de abril de 1966. Cinco votos. La publicacion no menciona el
nombre del ponente.

Volumen CIX, pagina 34. Amparo en revision 2074/66. Johnson and Johnson. 4 de
julio de 1966. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Volumen CIX, pagina 34. Amparo en revision 8879/65. Owens lllinois Glass
Company. 6 de julio de 1966. Cinco votos. La publicacién no menciona el nombre
del ponente.

Volumen CX, pagina 32. Amparo en revision 2765/66. Johnson and Johnson. 1 de
agosto de 1966. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.Esta tesis
también aparece publicada con el numero 96, en el Apéndice al Semanario
Judicial de la Federacion 1917-1995, Tomo |Ill, Primera Parte, Materia

Administrativa, pagina 66.
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Menciona dicha tesis sobre el hecho de que pasado mucho tiempo sobre la
explotacion y uso de una marca y se desea volver a utilizarla la autoridad que en
este caso es el Instituto de la Propiedad Industrial podra extinguir la marca debido

a lo excedido de su tiempo que no se renovo.

4.7 CADUCIDAD DE LAS MARCAS

La caducidad de un registro marcario alega que determinada renovacion no
reunié los requisitos que en su momento preveia un ordenamiento abrogado, un
registro marcario caduca cuando la marca deja de usarse durante los tres afios®
consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud respectiva, no
implica que de proceder la declaracién de caducidad, sus efectos se retrotraigan al

momento en que se cumplieron los tres anos.

La patente caduca si vencido el plazo de tres afios contados desde la fecha
de su expedicidn, transcurre mas de un ano sin que el titular de la misma inicie la
explotacion, si en ese lapso no se hubieran solicitado licencias obligatorias y que
al actualizarse esa hipotesis de caducidad, las invenciones que amparan caeran
de pleno derecho bajo el dominio publico. El registro caducara en los siguientes

Ccasos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley,
Il.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres anos consecutivos
inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad,

salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

La caducidad es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, se puede
presentar por dos motivos: 1) Por falta de renovacién de una marca; y 2) Por la
falta de uso continuo en un término de tres afos contados a partir de la fecha en

que se solicitd

* Articulo 152, Capitulo VII, De la Nulidad, Caducidad y Cancelacion del Registro, Ley de la Propiedad
Industrial, D.O.F
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En el primer motivo la caducidad se da por ministerio de ley, es decir
pasados los diez afos de vigencia contados a partir de que se solicito el registro
de la marca si no se renovo el registro se pierde, aunque no siempre es de
manera automatica, en ocasiones por efectividad hay que solicitarlo en el término
para renovar una marca es de seis meses antes o seis meses después de
cumplidos los diez afos. En el segundo motivo de caducidad partiendo desde el
principio de que el Registro de una marca no es otra cosa sino el reconocimiento
del Estado a un derecho exclusivo sobre un signo distintivo, este derecho se
mantiene con el uso continuo de la marca, si no se usa de manera continua
entonces se deben tomar las medidas pertinentes para evitar que un tercero

solicite la caducidad del registro de marca.

Se procedera la cancelacién del registro de una marca, si su titular ha
provocado o tolerado que se transforme en una denominacion genérica que
corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se
reqgistrd, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por
el publico, la marca haya perdido su caracter distintivo, como medio de distinguir el
producto o servicio a que se aplique. El titular de una marca registrada podra
solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelacion de su registro. El Instituto
podra requerir la ratificacion de la firma de la solicitud.Si hablamos de efectos que
tiene la caducidad serian la extincion de del registro, la cesacién de los derechos y
también la cesacion de los efectos contra terceros. Al respecto de este tema se
mencionaran las tesis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioén el

cual hace referencia a lo siguiente:

Tesis: [.10.A.79 A (10a.) Semanario Judicial de la Federaciéon Décima Epoca
2007756 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Publicacion: viernes 24 de
octubre de 2014 09:35 h Ubicada en publicacion semanal TESIS AISLADAS

(Tesis Aislada (Administrativa))
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CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. EL USO DE UNA MARCA A TRAVES
DE PERSONA DISTINTA DEL TITULAR QUE CUENTE CON AUTORIZACION
ES APTO PARA EVITARLA.

Uno de los principios que rige en el derecho de la propiedad industrial es el de uso
obligatorio de la marca registrada, conforme al cual, la conservacion del derecho
exclusivo a su explotacion esta condicionada a su uso, pues de este modo se evita
que ese derecho permanezca inutil y, por ende, se propicia que la exclusividad
que deriva de la titularidad de una marca genere un provecho a quien la ostenta.
Dicho principio esta recogido, entre otros, en los articulos 130, 141 y 152, fraccion
Il, de la Ley de la Propiedad Industrial, de cuya interpretacion sistematica se sigue
que, para preservar la vigencia de la marca y evitar su caducidad, no debe dejar
de usarse en los tres afios consecutivos anteriores al en que se haya elevado por
parte interesada la solicitud de declaracién administrativa de caducidad, ya sea
que el uso haya sido por el propio titular, o bien, por persona distinta que cuente
con autorizacion para ese fin. Es decir, el aspecto que cobra relevancia para
verificar la caducidad de una marca es su uso real y efectivo para |la
comercializacién de los productos o prestacion de los servicios que distingue,
incluso, a través de persona autorizada distinta de su titular. PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo
directo 416/2014. Fintegra, S.A. de C.V. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos.

Ponente: Joel Carranco Zufiga. Secretario: Paul Francisco Gonzalez de la Torre.

En este criterio se establece que para preservar la vigencia de una marca
no debe dejarse de usar por tres afios consecutivos anteriores, porque de ser asi
se declararia administrativamente la caducidad. Pero con la siguiente tesis nos

permite entender el tema con el siguiente:

Tesis: 2a./J. 39/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Décima Epoca 2000251 3 de 11 Segunda Sala Libro V, Febrero de 2012,
Tomo Pag. 1244 Jurisprudencia (Administrativa)
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MARCAS. PARA SATISFACER EL INTERES JURIDICO PARA DEMANDAR LA
CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, DEBE ACREDITARSE LA
SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVO.

Conforme a los articulos 152, fraccion Il, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad
Industrial, la caducidad de un registro marcario puede obtenerse en un
procedimiento que se inicie, entre otros casos, a peticion de parte, lo que debe
entenderse se refiere a toda persona que sea titular de un interés juridico, por lo
que necesariamente excluye a quienes unicamente tienen un interés de hecho.
Por tanto, el interés juridico para hacer valer la caducidad de un registro marcario
no deriva necesariamente de un derecho subjetivo per se, sino que comprende
también a las personas que tienen un derecho oponible a terceros, es decir,
aquellas que solicitan el registro de una marca o bien, porque teniendo una marca
registrada, ésta es similar a otra que podria estar caduca; de ahi que dicha
solicitud constituye un requisito indispensable para demandar la caducidad

mencionada.

La caducidad de una marca no necesariamente debe ser solicitada por quien

tenga la titularidad, esta puede ser a peticion de quien tenga el interés juridico.



CAPITULO V
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CANCELACION DEL
REGISTRO MARCARIO

5.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CANCELACION DEL
REGISTRO DE UNA MARCA

El Instituto podra iniciar el procedimiento de declaracion administrativa de
oficio o a peticion de quien tenga un interés juridico y funde su pretensién. De
igual manera, cualquier persona podra manifestar por escrito al Instituto la
existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaracion administrativa
de oficio®, en cuyo caso el Instituto podra considerar dicha informacién como
elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.
La solicitud de declaracion administrativa que se interponga debera contener los

siguientes requisitos:

I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
[I.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;

[ll.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

30 Articulo 188, Capitulo I, Del Procedimiento de Declaracidn Administrativa, Ley de la Propiedad Industrial.
D.O.F
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IV.- El objeto de la solicitud, detallandolo en términos claros y precisos;
V.- La descripcion de los hechos, y
VI.- Los fundamentos de derecho.

En los procedimientos de declaracion administrativa se admitiran toda clase
de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la
confesion estén contenidas en documental, asi como las que sean contrarias a la
moral y al derecho, se otorgara valor probatorio a las facturas expedidas y a los

inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

La ley es muy explicita para enumerar las causales de la cancelacion de
una marca por consiguiente las tesis que a continuacién presentamos dice lo

siguiente:

Tesis: Semanario Judicial de la Federacién  Quinta Epoca 322931 1 de 1

Segunda Sala Tomo Cll Pag. 1831 Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS, CANCELACION DEL REGISTRO DE.

De la circunstancia de que la Ley de la Propiedad Industrial reconozca a la
Secretaria de la Economia Nacional, facultad para nulificar una marca ya
registrada, no se puede inferir, juridicamente, que pueda dicha secretaria hacerlo,
sin seguir el procedimiento marcado por la ley. Amparo administrativo en revision
8324/48. Internacional Licorera, S. de R. L. de C. V. 2 de diciembre de 1949.

Unanimidad de cinco votos. La publicacion no menciona el nombre del ponente.

Toda cancelacién de registro de marca debera ser llevada a cabo mediante
el procedimiento establecido por la ley. Existe otra tesis al cual hago referencia es
el perfecto ejemplo criterio que tenemos en nuestro pais, el cual nos da a conocer

lo siguiente:

Tesis: Semanario Judicial de la Federacién ~ Séptima Epoca 256572 1de1
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Tribunales COLEGIADOS de Circuito Volumen 36, Sexta Parte Pag. 29 Tesis

Aislada (Administrativa)

MARCAS, CANCELACION DE. ARBITRIO Y FACULTADES DISCRECIONALES

El articulo 166, fraccion Il, de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que la
Secretaria de la Economia Nacional (ahora de Industria y Comercio) "de oficio o a
peticion de parte y oyendo previamente a los interesados", "podra" cancelar la
INSCRIPCION de un usuario registrado de una marca, en los casos que prevé.
Ahora bien, es claro que cuando la autoridad actua a peticién de parte, y abre un
procedimiento que se sigue en forma de juicio, para decidir sobre la cancelacién
de que se trata, no esta usando de facultades discrecionales, porque satisfecha la
hipétesis de cancelacion alegada por la parte actora en ese procedimiento, dicha
autoridad estara obligada a decretar la cancelacion, o sea que en estos casos la
autoridad tendra un arbitrio semejante al judicial, pero no facultades
discrecionales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revision RA-2784/71. Rinbros, S. A. 13 de

diciembre de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzman Orozco.

Para solicitar la cancelacion de una marca esta podra ser de oficio o a
peticion de parte escuchando con anterioridad a los que tienen el interés juridico

pero solo en los casos que la misma ley establece.

5.2 DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Las infracciones administrativas, se establecen cuando se realizan actos
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios
que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esa ley
regula, debe entenderse que la conducta que se estime infractora, pues estamos
ante un verdadero procedimiento administrativo en donde todos los requisitos
estan concentrados, precisamente para lograr el propésito final a todas las

marcas, que consisten en impedir la confusién de los productos que ampare.
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Asi un signo o denominacion para que sea ser admitido como marca, se
requiere que sea disponible, para que un tercero no haya adquirido derechos

sobre la misma. La ley de la propiedad Industrial previene lo siguiente:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la

materia que esta Ley regula;

Il.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la
patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira en la infraccién después de
un afo de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado

firme la declaracion de nulidad;

lll.- Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que
estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca
ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrira en infraccion
después de un afno de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que

haya quedado firme la declaracién correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la

registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en
grado de confusion como elemento de un nombre comercial o de una
denominacion o razon social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que

operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geogréfica de la clientela efectiva o en cualquier parte
de la Republica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre

comercial idéntico o semejante en grado de confusion, con otro que ya esté siendo
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usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de

servicios del mismo o similar giro;

VIl.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas
a que se refiere el articulo 40. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, Xlll, XIV y XV del
articulo 90 de la Ley;

VIIl.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacion o razén social o como partes de éstos, de
una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccion, importacion o
comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la
marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del

registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al publico a confusién, error o engafo, por hacer creer o

suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relacién o asociacion entre un establecimiento y el de un
tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacion de
un tercero;

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion, licencias o
especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o localidad
distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a error en
cuanto al origen geografico del producto;

X.- Intentar o lograr el propédsito de desprestigiar los productos, los servicios, la
actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara
comprendida en esta disposicion, la comparacion de productos o servicios que
ampare la marca con el propésito de informar al publico, siempre que dicha
comparacién no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley

Federal de Proteccion al Consumidor;
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XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de
modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la

licencia respectiva;

Xll.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de
que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o

registro o sin la licencia respectiva;

Xlll.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin

la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado de la
utilizacion de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el
consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de

explotacion;

XV.- Reproducir o imitar disefos industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes,
servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVIl.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusién, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un

establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
XVIIl.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca

se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los
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que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso ésta en los

mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una

marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulaciéon productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o

totalmente ésta;

XXIl.- Usar sin autorizaciéon o licencia correspondiente una denominacion de

origen;

XXIIl.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacion del titular
del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola,

por incorporacion en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravencion a lo previsto en esta Ley, sin
la autorizacion del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado
protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema

de trazado protegido reproducido ilicitamente;

XXV. No proporcionar al franquiciatario la informacion, a que se refiere el articulo
142 de la Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido

requerida;

XXVI.- Usar la combinacion de signos distintivos, elementos operativos y de
imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado

de confusién a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan
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al publico a confusion, error o engafio, por hacer creer o suponer la existencia de
una relacion entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado.
El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye

competencia desleal en los términos de la fraccion | de este mismo articulo;

XXVII. Cuando el titular de la patente o su licenciatario, usuario o
distribuidor, inicie procedimientos de infraccion en contra de uno o mas terceros,
una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo

anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infraccion;

XXVIII. Impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de
inspeccion, en términos de lo establecido en el articulo 206 de la Ley;

XXIX. No proporcionar informacién, sin causa justificada, y datos al Instituto
cuando los requiera en ejercicio de la atribucion prevista en la fraccion | del
articulo 203, y

XXX. Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan
delitos.

En todos los puestos que establece la ley para la imposicion de una
sancion, es importante recalcar los criterios q la Suprema Corte de Justicia de la

Nacién establece como los siguientes:

Tesis: 1a. LXI11/2012 (10a.)Semanario Judicial de la Federaciéon y su Gaceta
Décima Epoca 2000689 1 de 1 Primera Sala Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1
Pag. 88 Tesis Aislada (Administrativa)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. LA SUSPENSION
DE BENEFICIOS PREVISTA EN EL ARTICULO 2019, PUEDE APLICARSE
TANTO EN EL SECTOR DE DONDE SURGIO EL DESACUERDO, COMO EN
SECTORES DIVERSOS, SEGUN LO ESTIME LA PARTE RECLAMANTE.

El Capitulo XX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

establece un procedimiento para solucionar controversias QUE opera unicamente
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entre Estados parte, el cual tiene por objeto garantizar el cumplimiento del
Tratado, sustentandose en el principio de cooperacién contenido en su articulo
2003, QUE prevé: "Las partes procuraran, en todo momento, llegar a un acuerdo
sobre la interpretacion y la aplicacion de este Tratado y, mediante la cooperacion y
consultas, se esforzaran siempre por alcanzar una solucibn mutuamente
satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento.". Asi, en
sus articulos 2008 a 2018 prevé dicho procedimiento en cuatro etapas
fundamentales: a) consultiva, en la que se pretende resolver la controversia con
base en una negociacion de buena fe entre las partes; b) reunion de la Comision
de Libre Comercio; esta etapa también es consultiva pero se lleva a cabo a partir
de la solicitud de una de las partes consultantes para que se reuna la Comision; c)
procedimiento arbitral; si no hay solucién las partes pueden solicitar a la Comision
que establezca un panel arbitral; y, d) suspension de beneficios ante el
incumplimiento de una de las partes. En esta ultima etapa, el articulo 2019 del
mismo ordenamiento establece que con motivo de un desacuerdo comercial, la
parte reclamante podra suspender la aplicacion, a favor de la parte demandada,
de los beneficios de efecto equivalente al motivo de la controversia, hasta que
alcancen un acuerdo sobre la resolucidén de ese conflicto comercial. Esto es, la
suspension de beneficios es una contramedida pactada en el Tratado, que se
aplica una vez que el panel ha resuelto en su informe final el incumplimiento y las
partes contendientes no convienen en la solucidén de la controversia. Asimismo,
establece que la parte reclamante procurara primero suspender los beneficios
dentro del mismo sector o sectores afectados por la medida, por otro asunto que el
panel haya considerado incompatible con las obligaciones del Tratado, o que haya
sido causa de anulacion o menoscabo en el sentido del Anexo 2004, pero si se
considera que no es factible ni eficaz suspender beneficios en el mismo sector o
sectores, podra suspender beneficios en otros. De ahi que el TLCAN prevé la
posibilidad de que las medidas tendientes a compensar el incumplimiento por un
pais contratante, no necesariamente deben aplicarse primero en el mismo sector
de donde surgié el desacuerdo comercial, sino que puede hacerse en otros

sectores, cuando asi lo estime oportuno el pais reclamante.



96

Amparo en REVISION 668/2011. La Madrilefia, S.A. de C.V. 4 de noviembre de
2011. Cinco votos. Ponente: José Ramon Cossio Diaz. Secretaria: Dolores Rueda

Aguilar.

Hacemos mencion en esta tesis de la suspension de los beneficios que se
puedan obtener a razon de una controversia sin importar el sector comercial
donde esta se origine, mientras que sigan formando parte del tratado. Se ha hecho
mencion de varios criterios por parte de nuestro supremo tribunal ya que es

necesario la fijacién de una directriz de una autoridad pues estipula lo siguiente:

Tesis: 1a. LXXX/2001 Semanario Judicial de la Federaciéon y su Gaceta Novena
Epoca188995 1 de 1 Primera Sala Tomo XIV, Agosto de 2001 Pag. 183 Tesis

Aislada (Constitucional, Administrativa)

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ARTICULOS 213, 214, FRACCION 1, 215 Y 217
DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, LAS
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, LA IMPOSICION DE MULTAS, LA
INVESTIGACION DE LAS CITADAS INFRACCIONES Y EL DICTADO DE LA
RESOLUCION RELATIVA A DICHA INVESTIGACION, NO TRANSGREDEN LA
GARANTIA DE LIBERTAD DE TRABAJO PREVISTA EN EL ARTICULO 50. DE
LA CONSTITUCION FEDERAL.

Si se toma en consideracién, por un lado, que la garantia de libertad de trabajo
que consiste en el derecho que tiene una persona a dedicarse a la profesion,
industria, comercio o trabajo que mas le acomode, siendo licita, se transgrede
cuando de manera absoluta se impide al particular el ejercicio de cierta actividad,
o bien, cuando a través del establecimiento de determinados requisitos o
condiciones se le prohibe su ejercicio y, por otro, que la regulacion en una ley de
las actividades a las que se refiere el mencionado precepto constitucional no
puede considerarse que constituya una transgresion a dicha garantia, pues en
términos del propio texto constitucional existe esa posibilidad, con el objeto de que

el ejercicio ilimitado de la sefalada libertad no lesione el interés general ni el de
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los particulares, resulta inconcuso que los articulos 213, 214, fraccion |, 215y 217
de la Ley de la Propiedad Industrial, no transgreden la referida garantia. Ello es
asi, porque con las hipotesis legales de caracter general y abstracto que en los
referidos numerales se contienen, relativas a las actividades que se consideran
como infracciones administrativas, a la imposicién de una sancién administrativa
(multa), a la forma de efectuar la investigacion de las citadas infracciones y al
establecimiento del momento en que debe dictarse la resolucion correspondiente a
dicha investigacidn, no se priva al gobernado de su libertad de trabajo, pues solo
se regula el uso de marcas en aquellas personas que opten por dedicarse a
alguna actividad relacionada con tal uso.

Amparo en revision 2183/99. Mauricio Ramoén Cantu Barajas. 17 de abril de 2001.
Cinco votos. Ponente: Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas. Secretaria: Ana

Carolina Cienfuegos Posada.

Esta tesis es muy clara en el sentido de imponer una sancion por haber en
algun supuesto establecido en la ley y otra, que a consecuencia de esta infraccion
de tipo administrativa, no se le deje laborar a quien hace la explotacion y uso de

la marca.



CAPITULO VI
FUNCIONALIDAD DE LA GARANTIA

6.1 DEFINICION
El acto de afectar lo estipulado entre las partes, la cosa con la que se
asegura el cumplimiento de lo pactado. Responsabilidad que asume una persona

de asegurar a otra el disfrute de algo.*

6.1.1 TIPOS DE GARANTIA

En un principio general establecido en casi todos los ordenamientos el que
el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con sus con todos sus
bienes, denominandose como garantia a cualquier medida o modo especial de
asegurar un crédito. Existe un tipo de garantias que se llama personales pues el
patrimonio adicional a la obligacion se le atribuye a una persona® Y la otra clase
de garantia son la reales; pues estan en funcién a bienes especificos y concretos
que refuerzas la posicion de juridica del acreedor. Las garantias personales tienen

su origen en la institucionalizacién y nacimiento de nuevos negocios en los que se

3 Escriche Joaquin, Diccionario Razonado de Legislacién y Jurisprudencia, Libreria de Rosa, Bouret y C, 1851, Paris,
p.732.
2 Arce Gargollo Javier, Revista de Derecho Privado. Mc Graw Hill, Afio 6, Numero 18, septiembre — diciembre 1995,

México, p. 44
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cuestionan el principio de accesoriedad y subsidariedad de la fianza tradicional®;

algunas de las garantias personales son las siguientes:

a) La fianza de empresa que es el contrato de fianza que se celebra en forma
habitual, profesional y a titulo oneroso las sociedades andénimas llamadas
instituciones de fianzas.

b) El aval bancario en el que las instituciones de crédito se obligan a otorgar
su aval para garantizar pagares, que suscribe un cliente para un tercero
beneficiario.

C) El contrato de seguro es aquel que tiene como fin responder de le ejecucion
o cumplimiento de determinado contrato.

d) La garantia independiente que la solicita una parte que se llama oferente a
un garante que generalmente es una institucién bancaria o financiera que pague
una suma determinada de dinero a un beneficiario con el solo requerimiento
escrito.

Las garantias reales que regulan tradicionalmente los ordenamientos
juridicos son los siguientes: son la hipoteca y prenda. Las codificaciones del siglo
XIX reserva la prenda para los bienes muebles y la hipoteca para los bienes
inmuebles; en la caso de la prenda la posesion del bien dado en garantia la tiene
el acreedor y la hipoteca la posesion la tiene el deudor o garante. Sin embargo el
criterio utilizado en México se entiende por prenda al criterio de posesion ya que
existen hipotecas sobre bienes muebles como embarcaciones, aeronaves y bienes
que integren la unidad de una empresa. Existen otros medios de garantia que
estan limitados a operaciones especificas y solo son aplicables a ciertos negocios
y como medio de aseguramiento a determinados créditos. Una de ellas es el
mandato irrevocable el cual se utiliza como condicion de un contrato bilateral o

medio para cumplir una obligacién contraida.

También existe el derecho a la retencion es una garantia en la que el
acreedor tenga un medio alterno que garantice el cumplimiento de ciertos

derechos.

** Ibidem p. 45
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La clase de operaciones que dan origen a garantias prendarias,
especialmente sobre marcas son sesiones de marca que queda un saldo
pendiente del precio que se garantiza con la misma marca o de algunas
operaciones donde hay adeudos a bancos. Sin embargo en la actualidad no es
muy usual la prenda sobre las marcas o patentes. Los derechos de propiedad
Industrial tienen el caracter de bienes muebles y por tanto la garantia que recae
sobre de ellos es la prendaria, y para que esta se otorgue a las marcas o patentes
es necesario que la constituya el titular de ellas, y que esta a su vez no se
encuentre sujeta a ningun procedimiento administrativo ya sea de nulidad,
caducidad, infraccion o delito ante el IMPI. La patente tiene que estar vigente, para
que el acreedor prendario le corresponda los actos necesarios para la
conservacion de los bienes objetos de garantia como el pago de derechos para
conservar la vigencia. En caso de adjudicacion o remate este se inscribe ante el

mencionado instituto.

6.1.2 PROCESO DE FUNCIONALIDAD DE LA GARANTIA

El acto administrativo requiere normalmente para su formacién estara
precedido por una serie de formalidades y otros actos constituyen una garantia de
que la resolucion que se dicta no se de un modo arbitrario, sino de acuerdo a

normales legales.

La legislacién de diversos paises se han visto en la necesidad de establecer
un control jurisdiccional de los actos de la Administracidén, considerando que debe
haber érganos diferentes, dotados de procedimientos que pueden juzgar, decidir
junto con la autoridad respecto de las controversias que se susciten entre
particulares y la administracion. El establecimiento de un control jurisdiccional da

nacimiento a un procedimiento contencioso administrativo.**

La proteccion de la propiedad privada o de derechos o intereses legitimos,

cualesquiera que fueren sus propietarios, acordada imperativamente, ya implique

3 Op Cit p 254, 255
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cualquier desposesion de un derecho o de un interés patrimonial, conlleva la

obligacion de indemnizar.

Cuando se constituye una garantia procesal, se toma como base la
norma procesal que permite incluir en un contrato o en este caso en proceso
sumario cualquier medida cautelar que aparezca como idonea para proteger el
objeto de un pleito y asegure la ejecucion especifica de la sentencia
correspondiente, y que no esté regulada especialmente por la ley, cabe
instrumentar variedad de férmulas garantizadoras: secuestro de bienes,
prohibicién de mejorar en bolsa titulos-valores, prohibiciones de enajenar la cosa
litigiosa entre otros por mencionar. Los juicios via sumaria®®> que proceden cuando
se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el
salario minimo general vigente en el Distrito Federal pero también en los casos

siguientes:

Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales

auténomos, por las que se fije en cantidad liquida un crédito fiscal;

l. Las que unicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria,
por infraccion a las normas administrativas federales;

Il. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles
no exceda el importe citado;

Il. Las que requieran el pago de una pdliza de fianza o de una garantia que
hubiere sido otorgada a favor de la Federacion, de organismos fiscales autbnomos
o de otras entidades paraestatales

V. Las recaidas a un recurso administrativo,

Dando el seguimiento al tema nos encontramos con jurisprudencias en las

cuales mencionan lo siguiente:

3 11 Articulo 58.1 CAPITULO XI, Del Juicio en la Via Sumaria, Ley de Procedimientos Contencioso Administrativo,

Ed.Pub.D.O.F
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Tesis: 1a. LVI/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federacién Décima
Epoca 2005634 1 de 1 Primera Sala libro 3, Febrero de 2014, Tomo | Pag. 671
Tesis Aislada (Constitucional)

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN VIiA SUMARIA. LOS ARTICULOS
58-1y 58-2, FRACCION Il, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS
DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURIDICA Y TUTELA JURISDICCIONAL,
RESPECTO A LAS DISTINTAS HIPOTESIS DE PROCEDENCIA.

Conforme a las reglas de procedimiento establecidas en las normas invocadas y
atendiendo al lenguaje empleado por el creador de la norma, es posible advertir
que para conocer la procedencia del juicio de nulidad en la via sumaria no se
requiere realizar ningun juicio de valor complejo para entender el alcance de la
voluntad del legislador, pues con toda claridad se prevé que el juicio contencioso
administrativo en via sumaria procede por razén de cuantia tratandose de
resoluciones: (i) dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales
auténomos, por las que se fije en cantidad liquida un crédito fiscal; (ii) que so6lo
impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infraccion a las normas
administrativas federales; (iii) exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto
de los exigibles no exceda el importe referido por el propio legislador; (iv)
requieran el pago de una pdliza de fianza o de una garantia otorgada a favor de la
Federacion, de organismos fiscales autbnomos o de otras entidades paraestatales
de aquélla; y (v) recaidas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea
alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta ultima no
exceda la suma sefialada en el precepto. Del mismo modo, se prevé que ese juicio
resulta procedente cuando se impugnen resoluciones definitivas emitidas en
contravencion a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacién en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
sin la exigencia de la cuantia del asunto; hipotesis que debe aplicarse en
concordancia con el articulo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, el cual establece que la demanda presentada en la via sumaria

debe tramitarse a pesar de que se haya ejercido la accion fuera del plazo de
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quince dias. Finalmente, se establecen con toda precision las reglas de
observancia obligatoria para determinar el monto del asunto, al referir que para
ese efecto debe tomarse en cuenta el crédito principal sin accesorios ni
actualizaciones; y que cuando en un solo acto se haya emitido mas de una
resolucién, no es posible acumular el monto de cada una de ellas para determinar
la procedencia de la via sumaria. En esas condiciones, los articulos 58-1 y 58-2 de
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no infringen los
derechos humanos de legalidad, seguridad juridica y tutela jurisdiccional previstos
en los articulos 14, 16 y 17, parrafo segundo, de la Constitucion General, respecto
a las distintas hipétesis de procedencia del juicio contencioso administrativo en via
sumaria.

Amparo directo en revision 1076/2013. International Corporate and Cargo
Services, S.A. de C.V. 5 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramon Cossio Diaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Se menciona que el hecho que se te sefiale alguna garantia o fianza
durante algun proceso administrativo no se viola ningun derecho sobre la

legalidad.

Otro criterio que se quiere tomar en el emitido por la suprema corte de
justicia de la nacion siendo el siguiente:
Epoca: Novena Epoca Registro: 183066 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta Tomo XVIII, Octubre de 2003 Materia(s): Administrativa Tesis: VI.30.A.158
A Pagina: 1004

EMBARGO EN MATERIA FISCAL. EL ARTICULO 155 DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, AL NO OBLIGAR A QUE SE PRACTIQUE SIEMPRE EN
PRESENCIA DE TESTIGOS, NO ES VIOLATORIO DEL ARTICULO 16 DE LA
CONSTITUCION FEDERAL.
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El articulo 155 del Codigo Fiscal de la Federacién dispone que la persona con
quien se entienda la diligencia de embargo tendra derecho a sefalar los bienes en
que éste se deba trabar; que podra designar dos testigos y que si no lo hiciere o al
terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, asi lo hara
constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del
embargo. Este precepto no es violatorio del articulo 16 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos por no obligar a que el embargo se practique
siempre en presencia de testigos, toda vez que esta exigencia se da unicamente
en el caso de cateos y visitas domiciliarias, por la trascendencia que tienen ambas
diligencias y porque no estan vinculadas con algun procedimiento administrativo o
judicial del que ya tenga conocimiento el particular. En efecto, el cateo se practica
por una orden de la autoridad judicial y en éste se buscan objetos o personas
especificos vinculados con algun ilicito; en la visita domiciliaria se cerciora la
autoridad administrativa o fiscal que se han cumplido los reglamentos sanitarios y
de policia, asi como las leyes respectivas, y se lleva a cabo para exigir la
exhibicion de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado
las disposiciones fiscales. En ambos casos, el particular no tiene conocimiento
previo de que se practicaran esas diligencias. Ahora bien, aunque en el embargo
se sustraen bienes propiedad del particular, media un requerimiento de pago de
un crédito fiscal valido y del que ya tiene conocimiento el contribuyente, de tal
manera que se deja unicamente a su arbitrio el que comparezcan dos testigos por
el nombrados en esa diligencia, y ante su negativa no hay impedimento
constitucional ni legal para ejecutar el embargo, porque el gobernado conoce del
adeudo a su cargo y ademas ha decidido no liquidarlo. Por tanto, al no estar
reconocida como garantia individual el que en la diligencia de embargo
necesariamente deban de estar presentes dos testigos es que no se estima
violatorio del articulo 16 constitucional lo dispuesto por el diverso articulo 155 del
cédigo tributario federal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO
CIRCUITO.Amparo directo 232/2003. Urbanizadora Delca y Asociados, S.A. de
C.V. 14 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas

Fonseca. Secretaria: Deyanira Martinez Contreras.Véase: Semanario Judicial de
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la Federacién y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo lll, mayo de 1996, pagina 625,
tesis I1.10.P.A.21 A, de rubro: "EMBARGO EN MATERIA FISCAL, FALTA DE
NOMBRAMIENTO DE TESTIGOS DURANTE LA DILIGENCIA DE. EL
EJECUTOR NO ESTA OBLIGADO A DESIGNARLOS." Nota: Por ejecutoria de
fecha 26 de noviembre de 2008, la Segunda Sala declar6 inexistente la

contradiccion de tesis 168/2008-SS en que participo el presente criterio.

Se hace mencidén a las medidas precautorias como el embargo de
bienes que es legal trabarlo, por lo tanto seria también apegado a la el imponer
una garantia para que se prosiga un proceso administrativo ya que fiscalmente se

prevee.

Respecto de las garantias en materia fiscal se entiende como la certeza
que el importe del crédito que va a ser liquidado, evitandose que se encuentre en
estado de insolvencia,* evitando que cuando termine la controversia o el plazo
otorgado el pago del mismo. Una garantia procede cuanto se solicite la
suspension de un procedimiento administrativo de ejecucion, cuando se solicite
una prérroga para el pago de los créditos fiscales sean cubiertos parcialmente.?’

Estas mismas garantias se hacen de las formas siguientes:

e Depdsitos de dinero en instituciones de crédito autorizadas,

e Prenda o hipoteca

e Fianza otorgada por institucion autorizada,

e Obligacion solidaria asumida por un tercero que compruebe su idoneidad y
solvencia,

e Embargo en la via administrativa.

e Titulos de valor o cartera de créditos

Por disposicion expresa del Codigo Fiscal de la Federacidén no se ejecutan
actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal satisfaciendo los
requisitos legales, este tendra la obligaciéon de comunicar por escrito la garantia a

3 Fernandez Martinez Refugio de Jesus, Derecho Fiscal, Ed. Mac Graw Hill, 1998, México. p. 375

3 Op.cit. p. 375



106

la autoridad. En este capitulo también nos apoyamos en la jurisprudencia por parte

la Suprema corte de Justicia de la Nacion el cual dice el criterio siguiente:

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo |, Junio de 1995 Pag. 413 Tesis Aislada

(Administrativa)

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. INCONSTITUCIONALIDAD DE SU
ARTICULO 76, FRACCION lII, VIGENTE EN EL ANO DE 1988.

El articulo 22 de la Constitucion General de la Republica, proscribe la imposicion
excesiva. Aunque dicho numeral no lo explica, por multa excesiva debe
entenderse la acepcidén gramatical del término "excesiva" y de las interpretaciones
realizadas por la doctrina y jurisprudencia, todas aquellas sanciones pecuniarias
QUE rebasen el limite de lo ordinario o razonable; estén en desproporcién con la
gravedad del ilicito fiscal, ya sea por sus consecuencias, por las condiciones en
que se cometié o por el monto de la cantidad cuya contribucién se omitio si éste es
el caso; que resulten desproporcionados con el monto del negocio; y por ultimo
que estén en desproporcion con la capacidad econdmica del multado. Lo anterior
es logico, si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de
sanciones, es, ademas de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los
infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual inevitablemente
se llegaria de aceptarse la imposicion de multas que rebasen su capacidad
economica, circunstancia ésta que adquiere mayor relevancia en tratandose de
sociedades o empresas, pues acabaria con fuentes de empleo y se dejarian de
percibir los impuestos generados tanto por ella como por sus empleados, con el
correspondiente perjuicio para la sociedad y el propio Estado. Ahora bien, como es
evidente que la unica forma de evitar la imposicion de sanciones pecuniarias
irrazonables o desproporcionadas y por tanto excesivas que contrarien la
disposicion constitucional comentada, es otorgandole a la AUTORIDAD pleno
arbitrio para valorar la gravedad del ilicito en los términos ya anotados, el monto
del negocio y las condiciones econdmicas del infractor, y ademas para imponer las

sanciones que consideren justas dentro de un término minimo y un maximo,
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necesariamente habra de concluir que todas aquellas leyes o preceptos que no
concedan a la autoridad estas facultades, aunque sea implicitamente y a menos,
claro esta, que la multa autorizada sea indiscutiblemente minima como las
contempladas en el articulo 21 de nuestra Carta Magna o sus equivalentes en
tratandose de personas morales, rifien DIRECTAMENTE con la garantia
consagrada en el articulo 22 de este mismo cuerpo de leyes. En tales condiciones,
si el articulo 76, fraccion Ill, del Codigo Fiscal de la Federacion (vigente en el ano
de 1988), en que se apoyo la Sala Fiscal responsable para confirmar la multa que
reclama la sociedad quejosa, que autoriza la imposicion de una multa fija, por la
cantidad de tres mil quinientos cuarenta pesos, equivalente al ciento cincuenta por
ciento del impuesto que omitid pagar, debe concluirse entonces que el referido
articulo 76, fraccion lll, del Cédigo Fiscal de la Federacion, es inconstitucional por
no permitir la aplicacion de una multa acorde con los extremos de que se trata y
por ende, con el mandato contenido en el articulo 22 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo
DIRECTO 159/95. Grupo Electrén, S. A. de C. V. 19 de abril de 1995. Unanimidad

de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres.

El criterio de la Suprema Corte es muy claro en cuanto las imposiciones de
las garantias ya que estas nunca podran ser excesivas de tal forma que afecte el
patrimonio del afectado ya que el monto econdémico no debe ser mayor a las

percepciones que se tengan.

Se hace mencion al siguiente criterio por parte de nuestros tribunales que a

continuacion es la siguiente:

Tesis: 1.130.A.2 A (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion Décima
Epoca 2005687 4 de 215 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 3, Febrero de
2014, Tomo lll Pag. 2449 Tesis Aislada (Administrativa)

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VIA SUMARIA.
INTERPRETACION DEL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 58-2 DE LA
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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUE
PREVE SU PROCEDENCIA POR RAZON DE LA CUANTIA.

La procedencia del juicio contencioso administrativo en la via sumaria por razén
de la cuantia, se rige por el penultimo parrafo del articulo 58-2 de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo que establece, como regla general,
la siguiente: "... Cuando en un mismo acto se contenga mas de una resolucion de
las mencionadas anteriormente no se acumulara el monto de cada una de ellas
para efectos de determinar la procedencia de esta via." y, como excepcién a esa
regla prevé que cuando se impugnen resoluciones en las que las autoridades
fiscales fijen créditos fiscales federales en cantidad liquida, en las que exijan el
pago de éstos o aquellas que resuelvan recursos administrativos sobre esos
conceptos: "sb6lo se considerara el crédito principal sin accesorios ni
actualizaciones.". Sin embargo, al no establecer ese precepto qué debe
entenderse por "un mismo acto", ni precisarse el concepto de "resolucion”, a fin de
definir el alcance de la regla general y su excepcién, debe tomarse en cuenta que
el acto administrativo es la declaracion concreta de voluntad de un 6rgano de la
administracién en el ejercicio de su potestad administrativa, que produce un orden
juridico para un caso individual y, a diferencia de éste, una resolucién es la
decision que dicta una persona investida de autoridad en el ejercicio de sus
funciones, sobre un asunto o negocio de su competencia, de caracter imperativo,
cuya validez se precisa en la esfera propia del érgano del Estado del cual emana
y, por su propia sustancia, implica el poder de decidir, mandar, fallar u ordenar,
que se manifiesta en "un acto de autoridad" como expresién general o particular
de la actividad administrativa, lo que lleva a estimar que el acto administrativo,
como declaracion concreta de voluntad de las autoridades, es el continente, y la
resolucion, como decision que se toma en ese acto, es el contenido, que puede
expresarse en una, dos o0 mas decisiones, por lo que el penultimo parrafo del
articulo citado debe interpretarse en el sentido de que un solo acto administrativo
expresado en un documento u oficio puede contener una, dos o mas resoluciones
o decisiones sobre un asunto o negocio competencia de la autoridad emisora. De
ahi que, si en el juicio contencioso administrativo se impugna un solo acto que

contenga dos o mas decisiones en las que se fije en cantidad liquida mas de un
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credito fiscal; se exija el pago de éste; se impongan dos o mas multas o
sanciones, pecuniarias o restitutorias, por infraccion a las normas administrativas
federales; se requiera el pago de dos o mas obligaciones garantizadas en una
poliza de fianza o de dos 0 mas garantias que hubieren sido otorgadas en favor de
la Federacion, de organismos fiscales autonomos o de entidades paraestatales de
aquélla o recaigan a recursos administrativos, para la fijacién de la cuantia de los
asuntos, con el objeto de determinar la procedencia del juicio en la via sumaria, de
acuerdo con la regla general, debe considerarse en lo individual, sin acumularse
cada una de las resoluciones o decisiones tomadas en el acto administrativo
impugnado, expresado en un solo documento u oficio y, en el supuesto de
excepcion, en el cual se impugnen resoluciones en las que las autoridades fiscales
fiien dos o mas créditos fiscales federales en cantidad liquida, exijan el pago de
éstos o resuelvan recursos administrativos sobre esos conceptos, para la
consideracion individual, sin acumulacién, de cada una de las resoluciones
tomadas en un solo acto, "sélo se considerara el crédito principal sin accesorios ni
actualizaciones."

DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 731/2013. Central de Gas Chihuahua,
S.A. de C.V. 27 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando
Gonzalez Licona. Secretario: Ramon Alberto Montes Gomez.

Amparo directo 470/2013. Gas Continental del Pacifico, S.A. de C.V. 27 de
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano

Gordillo. Secretaria: Cristina Hernandez Hernandez.

En este criterio por parte de nuestra autoridad establece que al comenzar
juicio contencioso administrativo o acto administrativo ante una autoridad este se
debe garantizar mediante una cuantia a favor de la autoridad, con el objeto de

determine la procedencia del juicio.

Tesis: IILA.16 A Afo: 1998 Instancia: TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO Materia ADMINISTRATIVA Tipo: Tesis Aislada Epoca: NOVENA
EPOCA
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El articulo 22 de la Constitucion General de la Republica, proscribe la imposicion
excesiva. Aunque dicho numeral no lo explica, por multa excesiva debe
entenderse la acepcidén gramatical del término "excesiva" y de las interpretaciones
realizadas por la doctrina y jurisprudencia, todas aquellas sanciones pecuniarias
que rebasen el limite de lo ordinario o razonable; estén en desproporcion con la
gravedad del ilicito fiscal, ya sea por sus consecuencias, por las condiciones en
que se cometié o por el monto de la cantidad cuya contribucién se omitio si éste es
el caso; que resulten desproporcionados con el monto del negocio; y por ultimo
que estén en desproporcion con la capacidad econdmica del multado. Lo anterior
es logico, si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de
sanciones, es, ademas de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los
infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual inevitablemente
se llegaria de aceptarse la imposicion de multas que rebasen su capacidad
econdmica, circunstancia ésta que adquiere mayor relevancia en tratandose de
sociedades o empresas, pues acabaria con fuentes de empleo y se dejarian de
percibir los impuestos generados tanto por ella como por sus empleados, con el
correspondiente perjuicio para la sociedad y el propio Estado. Ahora bien, como es
evidente que la unica forma de evitar la imposicion de sanciones pecuniarias
irrazonables o desproporcionadas y por tanto excesivas que contrarien la
disposicion constitucional comentada, es otorgandole a la autoridad pleno arbitrio
para valorar la gravedad del ilicito en los términos ya anotados, el monto del
negocio y las condiciones econdémicas del infractor, y ademas para imponer las
sanciones que consideren justas dentro de un término minimo y un maximo,
necesariamente habra de concluir que todas aquellas leyes o preceptos que no
concedan a la autoridad estas facultades, aunque sea implicitamente y a menos,
claro esta, que la multa autorizada sea indiscutiblemente minima como las
contempladas en el articulo 21 de nuestra Carta Magna o sus equivalentes en
tratandose de personas morales, rifien directamente con la garantia consagrada
en el articulo 22 de este mismo cuerpo de leyes. En tales condiciones, si el
articulo 76, fraccién lll, del Cédigo Fiscal de la Federacién (vigente en el afio de
1988), en que se apoyo la Sala Fiscal responsable para confirmar la multa que

reclama la sociedad quejosa, que autoriza la imposicion de una multa fija, por la
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cantidad de tres mil quinientos cuarenta pesos, equivalente al ciento cincuenta por
ciento del impuesto que omitidé pagar, debe concluirse entonces que el referido
articulo 76, fraccion lll, del Cédigo Fiscal de la Federacion, es inconstitucional por
no permitir la aplicacion de una multa acorde con los extremos de que se trata y
por ende, con el mandato contenido en el articulo 22 de la Constitucion Politica de

los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo
159/95. Grupo Electrén, S. A. de C. V. 19 de abril de 1995. Unanimidad de votos

Ponente: Arturo Barocio Villalobos.

Concluyo el razonamiento de dicha tesis en la cual la autoridad muestra el
criterio de la imposicion de una garantia en materia fiscal no podra ser mayor al

patrimonio y condiciones econdémicas que tenga en su caso el infractor.



CAPITULO VII
PROPUESTA DE ADICION AL ARTICULO 199 BIS A LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

En nuestro estudio de trabajo al analizar la ley de Propiedad Industrial
menciona solo medidas cautelares poco efectivas, puesto que ninguna de ellas
nos ayuda a que los procedimientos sean prevés, ademas de que la aplicacion de
dichas medidas no se les da un seguimiento oportuno, conllevando a una
afectacion patrimonial por no hacer el uso y/o explotacion de una marca durante
tiempo que se encuentre bajo procedimientos cautelares sefalados en la ley.

Citando el siguiente articulo:

Articulo 199 BIS.- En los procedimientos de declaracion administrativa relativos a
la violacion de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podra

adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de las mercancias
que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

[I.- Ordenar se retiren de la circulacion:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario y
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similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rotulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los
derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricacién,
elaboracién u obtencién de cualquiera de los sefalados en los incisos a), b) y c),
anteriores;

[Il.- Prohibir, de inmediato, la comercializacion o uso de los productos con los que
se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicara conforme a lo
dispuesto en los articulos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese de los actos
que constituyan una violacion a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el
establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores,
no sean suficiente para prevenir o evitar la violacion a los derechos protegidos por

esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o
prestadores tendran la obligacion de abstenerse de su enajenacion o prestacion a
partir de la fecha en que se les notifique la resolucion. Igual obligacién tendran los
productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes seran
responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el
comercio. Después de desarrollar toda esta investigacion lo que propone en esta
tesis, que agregue dentro del articulo 199 bis fraccion VIl dentro del apartado de
los procedimientos administrativos, en la cual el articulo sea muy claro en la
imposiciéon de una garantia en caso de existir una controversia de tipo
administrativa, para que a su vez garantice el seguimiento de los procedimientos,
para que los que formen no pierdan interés juridico y durante el mismo proceso no
se vea mermada la economia de la parte a quien se pretende hacerle ejercer
accion pues hace uso indebido de los derechos que le corresponde a un tercero

ya que es el titular de la marca.
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Esta es una proposicibn a razon de que en materia de derecho
administrativo prevé en el sector fiscal una garantia del interés fiscal, también si se
habla de un sector seguridad social, sin dejar mencionar la aduanera estas si
constituyen garantias para un proceso en el cual, son aplicable de distintas
maneras si estas ramas que son parte del derecho administrativo porque no
constituir garantias cuando estamos hablando de Ley de Propiedad Industrial en
cuanto a juicios sumarios, pues que si los procedimientos de visitas domiciliarias,
elaboracion de actas son similares a la de un Proceso Fiscal porque no constituir
una garantia, cuando estemos dentro de una proceso administrativo entre
particulares en el cual lo precede el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, ya
el interés también seria publico. Ley de Concursos Mercantiles pues su finalidad
es la conservacion de las empresas y evita el incumpliendo generalizado de las
obligaciones de pago entre particulares en esta situacién seria lo mismo, ya que
garantiza el cumplimiento del proceso entre particulares, para que a su vez la
obligaciones y derechos que se deriven se ejerciten en el menor tiempo posible y
no afecte en el patrimonio de la empresa o particular que haga uno de explotacion

de la marca y tengamos como consecuencia que se deje de generar la ganancia.

Si hablamos de derecho comparado en paises como Argentina hacen
mencion en su ley de propiedad industrial el cual fue actualizada desde 1980
menciona en unos de sus articulos que todo propietario de una marca registrada a
cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca que ya
se encuentre registrada este sera merecedor a una infraccion y cual podra solicitar
las medidas de caucion a un juez competente, como el embargo de los objetos; su
inventario y descripcioén; el secuestro de uno de los objetos en infraccion. Ademas
que sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podra
requerir caucion suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de

38
|

responsabilidad patrimonial® para responder en el supuesto de haberse pedido el

embargo sin derecho. Lo que quiere decir que ya en estos paises prevén una

% http://www.wipo.int/wipolex/es/text
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sancion en caso que no existir tal responsabilidad por hacer uso indebido de una
marca.

En leyes que se aplican como en Brasil unicamente hace mencion sobre el
registro de marcas como se debe de solicitar ademas de las condiciones en que
las solicitan que en este pais menciona que pueden hacer una licencia de uso de
la marca conforme al reglamento que manejan e incluso esta licencia de uso se le
puede hacer una anotacion, el cual plantean el hecho que aceptar o negar la
solicitud sobre el uso de la marca. Ademas es clara en cuanto que toda persona
que, de buena fe, en la fecha de la prioridad o depésito, usaba en el Pais, desde
por lo menos seis meses, haga uso de una marca idéntica o semejante, para
distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afin, tendra derecho
de precedencia al registro®. Es decir su registro sera admitido por buena fe,
mientras que en México no se aplica, asi como el derecho de precedencia
solamente podra ser cedido juntamente con el negocio de la empresa, o parte de
este, que tenga directa relacion con el uso de la marca, por alienacion o
arrendamiento. Como observamos en caso de llegar algun conflicto por uso de
marcas hasta de buena fe ya se encuentran bajo una solucién en caso de

conflicto. Pues dicha ley ha sido actualizada en 1996.

Sin embargo en paises como Chile ya se encuentra aplicando desde el afio
2006 el cual, condena a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades
tributarias mensuales, por si maliciosamente usen, con fines comerciales, una
marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o
establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos,
relacionados con aquellos que comprende la marca registrada®. El texto es muy

claro en imponer una sancion de tipo pecuniario.

Hago la comparacién con otros paises ya que en sus leyes algunos ya se

encuentran aplicando sanciones como pagos de multas para que también se

39 ¢
Idem

* http://www.wipo.int/wipolex/es/text
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agilicen sus procesos por hacer uso indebido de marcas y en otros paises,
simplemente no existe tal conflicto por la explotacion de la marca pues existe
buena fe, pero todas estas leyes al cual le estamos haciendo mencion han tenido
actualizaciones conforme pasa el tiempo pero en nuestra ley no existe algun
mecanismo el cual sea pronto la aplicacion de la misma ley afectado a las partes
interesadas para la explotaciéon y uso, en beneficio de quien ostente la titularidad
de la marca. Por lo tanto propongo adicionar como fraccién en dicho articulo
quedando de la siguiente forma:

Articulo 199 BIS.- En los procedimientos de declaracion administrativa
relativos a la violacion de alguno de los derechos que protege esta Ley, el
Instituto podra adoptar las siguientes medidas:...

VII.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la imposicion de una garantia,
que podra consistir en:

a) Depdosito en dinero

b) ianza otorgada por institucion autorizada

c) Obligacién solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y

solvencia.

Al adicionarse al articulo 199 Bis, la fraccion VIl y sus incisos, se garantiza que
en caso de un procedimiento ocioso o imprudente, la parte que se ve privada en la
explotacion de sus derechos vea resarcido el dafno que la suspensidn en su

produccion causaria.



CONCLUSIONES

PRIMERO.- Este trabajo de tesis propone una serie de opciones ante la falta de
mecanismos que la misma ley no prevé, las situaciones en las que dia a dia se
dan en cuestion de registro de marcas, aunque es clara, respecto a las
obligaciones que contraemos al solicitar la tramitacion de la titularidad de una
marca; entre ellas se puede mencionar se cubran con los pagos de los aranceles
por parte del IMPI, la renovacién de la marca y hacer uso y explotacién de la
misma en el territorio nacional, entre otras por mencionar también contraemos
derechos el cual nos da proteccion y certeza juridica que esa es la finalidad del

registro de una marca.

SEGUNDO.- Al realizar el proceso de tramitacion de la marcas se adquieren
derechos desde el momento que nos extienden nuestro certificado de titular de la
marca. Sin embargo no quiere decir que durante el uso de la marca gocemos de
todos los beneficios, ya que es probable que un tercero obtenga alguna ganancia;
de existir la situacion, la ley cuenta con la proteccion pero esta no llega a ser

pronta y expedita.

TERCERO.- Todos procesos que se llevan ante el IMPI, que en este caso es la
autoridad respecto a este ambito; nos da herramientas de tipo juridico para
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para nuestra defensa, sin embargo son muy tardias y estas afectan de tal manera

que dejamos de percibir la totalidad de sus beneficios, por ser titular de la marca.

CUARTO.- Es por eso que se proponen mecanismo juridicos ya previstos en otras
materias del derecho pero que pueden aplicarse en este campo ya que
dotariamos a la autoridad de agilidad en el proceso juridico pues el solo hecho de
entablar un proceso de tipo contencioso administrativo con lleva a pérdidas de

tiempo, pues su aplicacion no es pronta.

QUINTO.- En materia administrativa varias instituciones que representa la
autoridad lo llevan a cabo, y si bien es cierto la similitud de medidas cautelares y
sanciones a las que se hacen merecedores, también existe la variante en los
delitos. Ya que la autoridad tiene la potestad de retirar mercancia, de hacer
arrestos, o en su caso no permitir que laboren. Esto al mismo tiempo da lugar a la
violacion de garantias individuales en la cual nos protege nuestra constitucion

mexicana.

SEXTO.- Se menciond con anterioridad la ley de concursos mercantiles que es
interés publico ya que su principal objetivo es la conservacidn de las empresas
para evitar el incumplimiento de sus obligaciones de pago; es motivo suficiente
para que se proponga en esta tesis el hecho que se constituya una garantia
cuando se esta dentro de un proceso administrativo afectando a alguna de las
partes ya dejo de captar todos beneficios econdémicos, se deja de percibir toda la
ganancia econdmica, pudiendo recaer en que no cumplir con obligaciones de pago

para con otros.
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