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I. LOS ORIGENES

1. El Derecho precortesiano

Los historiadores describen el notable grado de adelanto que las ciencias v las ar-
tes alcanzaren entre los mexicanos antes de la conquista espanola.

De la avanzada cultura de los pueblos de Anahuac dan testimonio la industria
textil incrementada por el habil manejo de los telares, que produjo telas de algodén,
plumas, pelo de conejo y de ardilla; los admirables trabajos de orfebreria; la fabrica-
cion de vasijas de barro para servicio y adornos del hogar, asi como los numerosos y
variados objetos que los antiguos mexicanos vendian en los mercados.

Sin embargo, ¢l estudio de la reglamentacion de tos comerciantes al menudeo y
de los comerclantes al por mayor, no arroja ningan dato acerca del empleo de signos
para distinguir las mercaderias. Por lo mismo, tampoco habia entre los antiguos me-
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xicanos disposiciones que directa o indirectamente regularan el derecho sobre las
marcas en su acepcion juridica'.

Pese a las consideraciones sobre la concepcion de la marca en los pueblos del
Anahuac y de los interesantes sellos y pintaderas que se reproducen como testimonio
de sus investigaciones, un distinguido autor opina que “‘Es indudable que no pode-
mos asignarle a los sellos o pintaderas el caracter de marcas de productos, pero si
atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuer-
do a sus finalidades, es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas
de control o sellos’’2,

2. Epoca colonial

Quienes han estudiado las caracteristicas del comercio y de la industria de la
Nueva Espafia durante la dominacion espaiiola, presentan un cuadro que explicaria
la falta de marcas propiamente dichas en la ¢poca colonial de nuestro pais y la
ausencia por consiguiente, de normas juridicas protectoras del derecho a la marca
tal y como en nuestros dias o entendemos®. Un autorizado investigador afirma gue
‘‘no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, normas juridicas reguladoras
de esta materia a lo largo del periodo colonial’*4,

Sin embargo, existen datos acerca del uso de marcas y de disposiciones que ata-
fien a las mismas; sOlo que se trata de marcas con funciones mucho més restringidas
que las que desempefia ¢l signo marcario contemporaneo. En tanto se refieren a las
marcas tomadas ya con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que hoy
se les asigna, pueden mencionarse estos ordenamientos:

— Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la plateria por el Marqués de Ca-
dereyta el 20 de octubre de 1638,

— Cédula Real del 1° de octubre de 1733 sobre la plateria,

— Ordenanzas del Virrey Fuenclara de 1746 estableciendo el empleo de marca
obligatoria en las piezas que labren los plateros,

— Ordenanzas de Ensayadores dadas en México el 7 de julio de 1783, confirma-
das por el Virrey Matias de Galvez en diciembre del mismo afio’.

(§3] David Rangel Medina, Traiado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S.A., 1960, pags. 5 y 6.

(2} Justo Nava Negrete, Derecho de las Marcas, Editorial Porria, 5.A., 1985, pags. 3 a 10.

(3 Rangel Medina, ob, cit., pag. 7.

(4) José Maria Ots Capdequi, Manual de Hisroria del Derecho Espanol en las Indias y del Derecho propiamente
Indigno, Editorial Losada, 5.A., Buenos Aires, 1945, pag. 451.

(5) Veéase el texto de esas y otras disposiciones similares en las que se alude a las marcas en Lawrence Anderson,

Ei arte de ia plateria en México, Edit. Porrha, S_A., 1936, pags. 33; 57 a 60; 67 y 68 y 282 a 293.
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— Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de Espaiia ¢ Indias, de
12 de octubre de 1778, en el que se hace referencia a marcas de control estatal, como
las que hoy se designan como ‘‘marcas obligatorias™®,

— Marcas de fuego usadas por las corporaciones monésticas, en los libros, para
cumplir con las bulas expedidas por Pio V y Sixto V, que excomulgaban a los que ro-
basen los libros de las bibliotecas’.

Esta practica tiene interés como un antecedente de las marcas colectivas y consti-
tuye una importante muestra de las marcas para impresiones y publicaciones, ya que
no solo sefialaban la procedencia del convento o escuela a que ¢l libro pertenecia, si-
no también indicaban el origen de su fabricaciéon o imprenta®,

II. EVOLUCION LEGISLATIVA

3. Cédigos mercantiles

Ya en su vida politica independiente, México tiene una rica tradicidn legislativa
en el campo de la propiedad industrial, como lo revela un resumen de los textos que
ha regido la materia especifica de marcas.

Como signo distintivo de la empresa, la marca ha estado reglamentada en Méxi-
CO en una primera etapa a través de codigos mercantiles como las Ordenanzas de Bil-
bao de 2 de junio de 1814, el Codigo de Comercio de 16 de mayo de 1854 y el Codigo
de Comercio de 15 de abril de 1884%.

4. Legislacion autdnoma

Desde hace una centuria la reglamentacion legal de las marcas logro su indepen-
dencia de dicha codificacidon comercial, mediante el dictado de los siguientes ordena-
mientos autdonomos:

— Ley de Marcas de Fabrica de 28 de noviembre de 1889.

— Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.

(6) Pedro C. Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fabrica ¥ de Comercio, sepunda Edicion, Editorial Robis,
Buenos Aires, 1946, pag. 13.
(W) Detalles de estos ordenamientos ¥ reproducciones de estos distintivos de los libros indicando su procedencia,

puede verse en Rafael Sala, Marcas de Fuego de las Ansiguas Biblivtecas Mexicanas, lmprenta de la
Secretaria de Relaciones Exteriores, México, 1925, pag. XI1E

(8) Rangel Medina, ob. cil., pag. 12. .

¢ Para el 1exto de la parte conducente y comentarios sobre el régimen marcario, véase David Rangel Medina,
Los signos distintivos de In empresa, JURIDICA, No. 20, 1990-1991, pags.
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— Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.

— Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

— Decreto de 10 de mayo de 1949 que declara obligatorio el uso de marcas pa-
ra las medias nylon v de otras fibras artificiales o sintéticas'?.

—  Decreto de 22 de septiembre de 1952, que declara obligatorio el uso de mar-
cas en los articulos de viaje, asi como en los cinturones, carteras, monede-
ros, etc., que se fabriguen total o parcialmente con piel, en la Repablica!'.

— Decreto de 22 de septiembre de 1952, que declara obligatorio el uso de mar-
cas para todos los articulos de plata labrada, plateados o de alpaca, que se¢
elaboren en la Republica o que se pongan a la venta en ellal?,

—  Decreto de 10 de octubre de 1952, que declara obligaterio el uso de marcas
para las prendas de vestir'3,

— Ley sobre el registro de la transferencia de tecnologia y el uso y explotamon
de patentes y marcas de 28 de diciembre de 1972,

— Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975.

— Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal de 1982, publicada en el
Diano Oficial de 31 de diciembre de 1981.

— Ley sobre el Control y Registro de la Transterencia de Tecnologiay el Uso y
Explotacion de Patentes y Marcas de 5 de enero de 1982,

—  Acuerdo de 12 de marzo de 1987, que prohibe la importacion de mercancias
que ostenten ilicitamente marcas registradas en México'.

— Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, de 24 de agosto de 198815,

I11. NORMATIVIDAD VIGENTE

5. Nacional

De la relacion de textos legislativos que se acaba de mencionar, todas las leyes
marcarias han sido abrogadas por las que les sucedieron en el orden cronoldgico en
que fueron citadas.

La de 1975 ha sido reemplazada por la Ley de Fomento y Proteccion de la Pro-
piedad Industrial de 25 de junio de 1991'¢: que enird en vigor ¢l 28 del mismo mes y
afio v a cuyas disposiciones habra de referirse el presente estudio.

(o Diario Oficial de 24 de mayo de 1949,

(11) Diario Oficial de 4 de ociubre de 1952,

(12) Diario Oficial de 29 de noviembre de 1952,

{13) Diana Oficial de 21 de octubre de 1952,

(14) Diaric Oficial de 17 de marze de 1987,

(1%5) Publicado en ¢l Diario Oficial de 30 de agosto de 1988,

{16) Publicado en el Diaro Oficial de 27 de junio de 1991,
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También continia con vigencia el Reglamento de la Ley de invenciones y Mar-
cas, va que sus disposiciones no han sido derogadas atin por otro que esta en prepa-
racion. :

El Acuerdo de 12 de marzo de 1987 sobre importacidn de mercancias con marcas
ilicitas, igualmente continia en aplicacion.

Asimismo sigue vigente la tarifa de pago de derechos al gobierno por los servicios
que presta en materia de marcas. Los conceptos y cuotas correspondientes aparecen
en el articulo 66 de la Ley Federal de Derechos reformada!”.

En cambio, todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre traspaso de
tecnologia y uso de marcas han sido derogadas por la nueva Ley de Fomento y Pro-
teccion de la Propiedad Industrial, conforme a su articilo Segundo transitorio.

Y por considerar “‘que las regulaciones excesivas u obsoletas han impuesto cos-
tos elevados e innecesarios, asi como barreras de entrada a industrias, desalentando
con ello la productividad y propiciando una asignacién ineficiente de recursos”, los
cuatro decretos de 1949 y 1952 que declararon el uso obligatorio de marcas también
han dejado de tener vigencia en viriud del Decreto de 12 de septiembre de 1991 por el
que se abrogan dichos ordenamientos!®.

6. Internacional

Por 1o que respecta al régimen internacional sobre marcas, estan vigentes en Mé-
xico los siguientes instrumentos:

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo
de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Especialmente los articulos 6,
6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies; 7 y 7bis, que versan sobre
marcas!?.

Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
firmado en Estocolmo el 14 de julio de 19672,

Tratado sobre la proteccién del Simbolo Olimpico, adoptado en Nairobi el 26 de
septiembre de 1981, por el que México se compromete a rehusar o anular el registro
como marca y prohibir la utilizacién como marca de cualquier signo que contenga el
simbolo olimpico?!.

un Publicado en el Diario Oficial de 26 diciembre de 1990.

(18 Publicado en el Dhario Oficial de 17 septiembre de 1991.

(19 Decreto de Promulgacion de 29 de abril de 1976, publicado en el Diario Oficial de 27 de julio de 1976,

(20) Decreto de 24 de marzo de 1975 por el que se promulga este convenio, publicado en el Diario Oficial de 8 de
julio de 1975,

(21) Decreto de 13 de mayo de 1985 publicado en el Diario Oficial de 2 de agosto de 1985.
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1IV. ADQUISICION DEL DERECHO A LA MARCA

7. Sistema de la ley mexicana®?

Segin ¢l sistema mexicano las fuentes del derecho sobre la marca son tanto el pri-
mer uso como el registro, y en caso de conflicto entre uno y otro, la solucion se dara
en favor de quien primero haya adoptado la marca, usandola.

Sin embargo, el derecho de exclusividad sobre el signo marcario so6lo se obtiene
mediante su registro (art. 87).

8. El uso como fuente de derechos

La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial atribuye a la MAR-
CA usada pero no registrada efectos juridicos en favor de su propietario.

Los derechos del duefio de la marce no registrada son los siguientes:

— Derecho de oponer el uso como excepcion contra acciones de usurpacion por
el empleo de una marca igual o parecida a otra registrada con posterioridad a dicho
uso (art, 92,1).

— Derecho de solicitar el registro de la marca usada con anterioridad en el caso
que se menciona (art. 92, I).

— Derecho de solicitar la nulidad de un registro de marca que sea idéntica o se-
mejante en grado de confusidn a la que haya sido usada en el pais con anterioridad a
la fecha de presentacion de la solicitud de la marca registrada (art. 151, 11).

-— Derecho de solicitar ta nulidad del registro de una marca idéntica o semejante
en grado de vonfusion a la que haya sido usada en el extranjero con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud, si ademas fue registrada en ¢l extranjero (art.
151, IID.

9. El registro como fuente del derecho exclusivo

En cambio, toda la estructura del sistema proteccionista mexicano se apoya en el
registro de la marca, el cual es indispensable para que su titular goce de todas las
prerrogativas y derechos que pueden clasificarse en los cuatro sectores siguientes:

(22) Para un estudio de los diversos sistemnas sobre el nacimiento del derecho sobre la marca en el derecho compa-
rado véase Carlos Fernandez Novoa, Fundamentos de derecho de marcas, Editorial Montecorvo, S.A.,
Madrid, 1984, pags. 69 y sigs., asi como Horacio Rangel Oriiz, Ef uso de la marca y sus efectos juridicos,
Universidad Iberoamericana, 1980, 142 pags., que examina con amplitud el sistema de la ley de 1975, esen-
cialmente igual al adoptado por la vigeme Ley de 1991,
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a) En relacion con el uso de la marca y la conservacion del registro:

— Posibilidad de usar una marca que corresponde a un extranjero, que esté des-
tinada a aplicarse a productos hechos en territorio nacional, vinculandola & una
marca originalmente registrada en México {art. 132).

En este supuesto, el titular de las marcas vinculadas debera hacer del conoci-
miento de la Secretaria tal circunstancia {art. 132).

— En los casos en que la misma marca esté regisirada en dos o mas clases de pro-
ductos o servicios, la renovacion del registro en una de dichas clases permitira que
queden renovados los registros de las demas clases, a condicion de que sean pagados
los derechos respectivos {art. 135).

— Concesion de licencias de uso de la marca mediante convenio (art, 136).

— Transmision de los derechos de 1a marca (art. 143).

— Cancelacion voluntaria del registro mediante renuncia al mismo por su pro-
pietario (art. 154).

— Defensa del registro marcario en los casos en que sea impugnado por acciones
de nulidad, caducidad o cancelacion (arts. 193 a 199).

— La recuperacion de la marca que haya caducado, mediante una nueva solici-
tud de registro. No esta prevista en la ley, pero tampoco esta prohibida,

b) Acciones contra otros registros marcarios:

El dueiio de la marca registrada puede promover la nulidad de registros marca-
rios otorgados afectando sus derechos por registros anteriores {arts. 151, [y V, y
155).

c) Infracciones administrativas:

— En relacion con las infracciones a sus derechos, el propietario del registro esta
facultado para oponerse a la adopcion de la marca en los casos que la ley considera
como infracciones administrativas (art, 213, IV, V y VIII).

— También puede solicitar la aplicacion de las sanciones previstas por la ley por
la comision de dichas infracciones administrativas (arts. 214, 218 y 219).

— Asimismo, puede solicitar de la Secretaria que lleve a cabo la investigacidon de
tales infracciones, y que se practiquen las visitas de inspeccion que correspondan
(arts. 215 y 203 a 221).

— lgualmente esta facultado para reclamar la indemnizacidn por los dafos y
perjuicios que le ocasionen las infracciones administrativas (art. 221).

d) Delitos:

— El duefio de la marca registrada tiene derecho de denunciar al Ministerio
Piblico los hechos que pueden ser constitutivos de los delitos previstos en la ley (art,
223, V1, VII, VIIL IX, X y XI), a fin de que se inicie la averiguacion previa y, dentro
de ella, se dicten las medidas cautelares que procedan, pida a la Secretaria el dicta-
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men técnico respectivo (art. 225), y ejercite la accién penal consignando el asunto a
un Juez de Distrito para que se impongan las penas previstas para estos delitos (art.
224).

— En los casos de estos delitos el duefio de la marca podra demandar de sus
autores la reparacion y el pago de los danos y perjuicios sufridos con motivo de la
comision de ios mismos, independientemente del ejercicio de la accion penal por el
brgano competente (art. 226}.

10. Restricciones al derecho de exclusividad

El derecho de propiedad que otorga el registro de la marca, esta sometido, sin
embargo, a las siguientes limitaciones:

— La Secretaria podra declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cual-
quier producto o servicio (art. 129).

— También podra prohibir o regular el uso de marcas registradas, cuando ocurra
alguno de los tres supuestos relacionados con practicas monopoélicas, distribucién y
comercializacidn de bienes y entorpecimiento o encarecimiento de bienes y servicios
basicos, en casos de emergencia nacional (art. 129).

— Se establece la ineficacia del registro de la marca ante el tercero que de buena
fe ya explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de
confusion, con anterioridad al registro {art. 92).

— Otra restriccion es la consistente en la libre comercializacion, distribucion, ad-
quisicidn o uso del producto al que se aplica la marca registrada, después de que hu-
biera sido introducido licitamente en e comercio por el propio titular de 1a marca re-
gisirada o por el licenciatario (art. 92, II).

— Asi como la que establece que es ineficaz el registro de la marca para impedir
la importacién de los productos a los que se aplica, cuando la lleva a cabo cualquier
persona para su uso, distribucibn o comercializacién en México, segiin las normas
que sefialara el nuevo reglamento (art. 92, segunda parte de la fraccion I1).

— Una limitacion mas es aquella conforme a la cual la marca colectiva no podra
ser transmitida a terceras personas, ya que su uso esta reservado a los miembros de
la asociacibn titular de la marca (art. 98),

Por Gltimo, en lo que respecta a la leyenda ‘“Marca Registrada’’, su abreviatura
“Marc. Reg.”’, las siglas **“M.R.”” o la letra (R) dentro de un circulo, su uso es opta-
tivo, pero sdlo podra efectuarlo el duefio de la marca en los productos o servicios
respecto de los cuales la marca esté registrada (art. 131). Si se usa con productos o
servicios no comprendidos en la clase para la que fue expedido el registro, se incurri-
ra en una sancion administrativa (arts. 213, I1I y 214).



Ei derecho de marcas mexicano 21

V. LA CONCESION DEL REGISTRO

11, Sistema mexicano sobre registrabilidad de marcas

Ya se dijo que el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su re-
gistro, razédn por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que
quiera gozar de ese derecho, debera contar con el registro correspondiente.

El sistema de la ley actualmente en vigor, como acontecia con las que le prece-
dieron, consagra por una parte (arts. 88 y 89) el principio de la libre eleccion del sig-
no marcario, en tanto que dicho signo tenga las caracteristicas que hagan posible
distinguir los objetos y servicios a que se aplique, pero, por otra, excluye de modo
explicito aquellos signos que no pueden gozar de la proteccion de la ley.

12. Lo que puede constituir marca

Al ser definida la marca por la ley como todo signo visible que distinga produc-
tos o servicios (arts. 88 y 89), establece una limitacion a la posibilidad de que sean re-
gistradas las marcas consistentes en sonidos ¢ en olores o gustativas, y presenta en
primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir mar-
cas. Se trata de los que dan satisfaccion a las condiciones o funciones, caracteres
esenciales y secundarios de la marca??,

Conforme a este criterio pueden constituir una marca las denominaciones y figu-
ras; las formas tridimensionales; los nombres propios de personas y los nombres co-
merciales (art. 89).

13. Tipos de marcas reconocidos

De los muy variados criterios que existen para establecer la clasificacion de las
marcas, la ley mexicana admite los siguientes:
a) Segin el objeto de distinguir las marcas pueden ser de productos y marcas
de servicios.
Como ocurrid en todas partes, la legislacion tradicional mexicana aludio a
las marcas que diferencian un producto de otro, pero siguiendo las corrien-

23) Para un amplio y detallado estudio de las condiciones de regisirabilidad de la marca, véase Rangel Medina,
ob. cit., capitulas X, XI, Xil y XI1I, pags. 171-258.
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tes modernas, a partir de la ley de 1975 adoptd el sistema de reconocer como
la ley americana, las marcas de servicio?,

b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, el signo distintivo
puede ser marca industrial o de fabrica, marca comercial, marca de presta-
dor de servicios? y marca colectiva?®,

¢) Contempladas desde su composicidon, integracion o formacion, las marcas
pueden ser nominativas o con denominacion?’; innominadas, figurativas o
sin denominacitn?®, mixtas®® y tridimensionales?®,

4. Marcas no registrables

Estando apoyado el derecho de uso exclusivo de la marca en su registro, quien
quiera gozar de dicha exclusividad tendra que obtener el registro correspondiente.

Para ello, el interesado antes que todo debera establecer si el signo que selecciona
es de aquellos que efectivamente pueden constituir una marca (arts. 88 y 89).

Pero ademas, la ley en su articulo 90 contiene un catalogo de signos que no son
registrables por incurrir en alguno de los impedimentos siguientes: son impropios
por carecer de los requisitos de existencia de la marca; son signos ilicitos o bien son
signos enganosos3l.

15, Solicitud del registro y tramite

En cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud de inscripcion de la marca
y al procedimiento administrativo que ha de realizarse para lograr el registro, la ley
mexicana sigue el sistema de examen previo’Z,

{24) En la vigente Ley de 1991 se refieren expresamente a esta clase de marcas los articulos 87, B8, 89, |; 90, XVl y
XVIL 91, 93,94, 96, 113, 1V; 126, 111; 129, 130, 131, 134, 135, 136, 139, 146, 151, 11, lily V; 223, VIy X[ ¥
224. Sobre los antecedentes de las marcas de servicio, practicas de las autoridades administrativas y jurispru-
dencia de los tribunales mexicanos, véase David Rangel Medina, i.as inarcas de servicio, **Revisia mexicana
de la propiedad industrial y artislica’”, ano [X, nam. 18, julio-diciembre 1971, pags. 169-190.

(25) Articulos BT y 91.

(26} Articulos 96, 97 y 98,

27 Articulos 89, [, 1y IV 90, [, IV, Y1, Xill, XIV y XV; 113, 11 y {26, LI.

(28) Articulos 89, [; 90, 1, IV, X11, X1V y XV; §13, LI; 115 v 126, IL.

(29} Articulos 113, 11 y 126, L.

{30y Articulos 89, H: 90, 1, L1, IV, XIV y XV, 113, [l ¥ 126,

(31 Ei analisis especifico y delallado de cada uno de los impedimentos del articulo 90 de la Ley de 1991, que

conrresponde susbstancialmente al articulo 105 de la Ley de 1942, puede consultarse en mi libro ya citado,
vapitulos XV, XVI y XVI1, pags. 296-431.

(32) Los diferentes sistemas que ofrece a legislacion comparada pueden consultarse en la obra de André Frangon,
Cours de la propriété litteraire, artistique e indusirielle, Le Cours de Droit, Paris, 1980-1981, pags. 340 y
sigs., asi come Yves Saini-Gal, Margues de Jabrigue et concurrence déloyale, 1. Delmas et Cie., 5e édit., Pa-
ris, 1982, pags. H2, H3 y sigs.
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La ley sefala reglas expresas acerca de las condiciones de la solicitud del registro,
sea para determinar quién puede solicitarlo, bien para saber como se solicita, lo mis-
mo que los datos que han de proporcionarse y 1os documentos que deben acompa-
narse (arts. 113, 114, 115 y 116).

La solicitud de inscripcion de la marca y sus anexos se presentaran en la Direc-
cion General de Desarrollo Tecnolbdgico de la Secretaria de Comercio y Fomento In-
dustrial,

En el sistema no se exige €l uso de la marca previo al registro (art. 113, 111).

Para que se reconozca ¢l derecho de prioridad a que aiude el Convenio de Paris,
€s necesario invocarlo dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentacién
de la solicitud de registro de la misma marca en el pais de origen (arts, 117, 118 y
126, D).

Se denomina fecha de presentacion al dia en que se deposita la solicitud dando
satisfaccion a los requisitos relativos a la aportacion de los datos sobre nombre, na-
cionalidad y domicilio del solicitante, signo que se quiere registrar y productos o ser-
vicios a que se aplicara la marca (art. 121). A partir de esta fecha se cuenta el plazo
de vigencia de diez anos del registro (arts. 95 y 126, V).

El expediente que se forme con la documentacion, que incluye el comprobante de
haber sido cubiertos los derechos gue marque la tarifa, queda sujeto a un tramite di-
vidido en tres etapas:

a) El examen administrativo o de forma (arts. 119 y 120),

b} Elexamen de fondo, que tiene por objeto saber si la marca esta comprendi-
da en lo que la ley estima como registrable y si no tiene alguno de los impe-
dimentos que la propia ley sefiala para admitir el signo al registro (arts. 122,
123 y 124),

¢} Elacuerdo de concesion y requerimiento de pago de derechos por el registro

de la marca y la expedicion del titulo, que es la constancia del registro (arts.
125 y 126).
Para combatir la negativa del registro no esta previsto ningtn recurso admi-
nistrativo ante la propia autoridad, por lo que el medio de impugnacion del
acuerdo denegatorio de registro, debe consistir en la promocién de un am-
paro indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa.

16. Principio de la especialidad de la marca.
Principio de la territorialidad.

La marca es especial en el sentido de que solo se aplica a la categoria de produc-
tos para los que ha sido creada. De aqui surge la regla general segin la cual la marca
no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancia, ya
que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la proteccion de los produc-
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tos para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca
puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra
clased3,

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad, segiin
el cual el ambito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efec-
10s nO son para una zona o region del pais, pero tampoco rebasan sus fronteras,

Por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su dura-
cion, derechos que confiere, obligaciones, etc., tiene las dos limitaciones que se men-
cionan: la que impone ¢l principio de la especialidad por lo que respecta a las
mercancias y servicios que protege el registro y la que dervia del principio de territo-
rialidad, por 1o que ve al alcance especial o geografico de sus efectos.

17. Adopcién de la especialidad en el sistema mexicano.

La ley mexicana expresamente se refiere a la especialidad como condicion propia
de un signo para que sea tomado como marca cuando en su articulo 88 define como
marca todo signo visibie que distinga productos o servicios de otros de su misma es-
pecie o clase y cuando en el siguiente precepto, el 89, dispone que pueden constituir
una marca los signos susceptibles de identificar los productos o servicios a que se
aplique, frente a los de su misma especie o clase.

En su significado de que la accion del signo se limita al campo de las mercancias
iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie, ¢l ca-
racter especial de la marca también lo adopta la ley mexicana cuando exige que los
registros de marcas se efectiten bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la
clasificacion tradicional de productos. Tales reglas son, en resumen:

— la que pregona que las marcas se registraran en relacién con productos o servi-
cios determinados o clases de productos o servicios (art. 93);

— la que establece que en la solicitud del registro de la marca deben especificarse
los productos o servicios a los que se aplicara la marca (art. 113, 1V);

— la que dispone que no podran registrarse marcas idénticas o semejantes a otra
ya registrada aplicada a los mismos o similares productos o servicios (art. 90, XVl y
XVII);

— la que prohibe que se aumente el nimero de articulos que ampara una marrca
una vez efectuado su registro (art. 94);

— la que sefiala la similitud de mercancias como uno de los elementos constituti-
vos de la imitacibn de marca (art. 213, IV);

33 David Rangel Medina, Le especialidad de ia marce en la jurisprudencia mexicana, ““Revista mexicana de la
propiedad industrial y artistica™, ano X, nim. 20, julio-diciembre 1972, pags. 183-190.
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-— la que castiga como delito el hecho de usar una marca registrada sin el consen-
timiento de su titular en productos o servicios iguales o similares a los que la marca
se aplique (art. 223, V1),

18. La situacion de las marcas notorias

Pero el principio de la especialidad en la acepcion que se menciona, no es absolu-
to. Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la ri-
gidez establecida por la clasificacién de mercancias, de tal manera que aun tratando-
se de articulos agrupados en categorias distintas a la que pertenecen los productos
amparados por la marca registrada, la proteccion de la marca notoria se extiende a
las mercancias que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificacion
oficial*4,

Después de abundante jurisprudencia que se produjo durante las leyes ante-
riores, el articulo 90, fraccion XV de la vigente ley de 1991 prohibe el registro de una
marca igual 0 semejante a una marca notoria, para ser aplicadas a cualquier produc-
o o servicio y castiga como infraccidén administrativa el uso como marca de esas
marcas de renombre, sin la autorizacion del ttular. (art. 213, VIi),

19. Clasificacion de productos y servicios

Aun cuando México no es pais miembro del Arreglo de Niza para la clasificacién
internacional de los productos y servicios a los que se aplican las marcas, tal clasifi-
cacion es la adoptada en este pais, segiin lo dispone el articulo 79 del Reglamento de
la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 que no ha sido derogado®®,

YI. MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
MARCA REGISTRADA

Para conservar la vigencia del registro marcario y el disfrute de los beneficios que
de ¢l derivan, su propietario esta sometido al cumplimiento de diversas obligaciones.

(34) Véanse: David Rangel Medina, La proteccion de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicona, ** Aclas
de derecho industrial”, aho 1984-1985, Tomo 10, pp. 31-60, y Horacio Range! Ortiz, Le proteccion de la
marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, “'El Foro”, Organo de la Barra Mexicana -
Colegio de Abogados, Octava época, nam. 2, México, D.F., 1988.

(35) Acrticulo Cuarte Transitorio de la Ley de 1991: **En tanto el Ejecutivo Federal expide el reglamento de la pre-
sente Ley, continuara en vigor, en {0 que no se oponga a ésta, ¢l Reglamento de la Ley de Lnvenciones y Mar-
cas publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de agosto de 1988,
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20. Obligaciones del duerio de fa marca

-— La marca debe usarse en el territorio nacional, tal como fue registrada. Sin
embargo, la ley permite el uso de la marca con modificaciones que no alteren sus
caracteristicas esenciales (art. 128),

La marca debe usarse precisamente como marca y su propietario no debe tolerar
que se use y transtorme en una denominacion generica. El desacato a esta disposi-
cion determina la pérdida del registro mediante la declaracion administrativa de can-
celacion (art. 153).

— Obligacion de usar la marca y la verificacion del uso atendiendo a estas reglas:

a) si una marca no es usada durante tres aios consecutivos en los productos o
servicios para los que fue registrada, procedera la caducidad del registro, a menos
que existan causas justificadas que impidan realizar el uso (art. 130), y

b) la renovacion del registro sdlo procedera si su titular manifiesta por escrito
que ha efectuado el uso en 1o0s productos o servicios y que no lo ha interrumpido du-
rante un plazo de tres afios 0 mas (art. 134).

Lo anterior significa que es obligatorio el uso de la marca para la conservacion
del registro.

— Otra obligacidon consiste en solicitar la renovacion del registro dentro de los
ultimos seis meses antes de concluir el plazo de vigencia, o dentro de los seis meses
posteriores al vencimiento del plazo de diez afos; de 1o contrario el registro caducara
(art. 133).

— En cuanto a la renovacion de los registros de la misma marca en relacion con
los cuales se obtuvo la renovacidon automatica (art, 135), para que ésta ocurra seri
necesario cubrir los derechos correspondientes.

Finalmente, otras obligaciones, que tienen que ver con formalidades registrales,
SOn estas:

— La licencia de uso de la marca, para gque pueda producir efectos en perjuicio
de terceros, debera ser inscrita en la Secretaria {art. 136), con cuyo requisito se consi-
derara el uso de la marca por el licenciatario como si hubiera sido realizado por el
propietario de la marca (art. 141).

— La transmision del registro también se debe inscribir en la Secretaria, a fin de
que pueda producir efectos en perjuicio de terceros (art. 143),
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YII. FENECIMIENTO DE LA MARCA

21. Modos de concluir la exclusividad®®

Las causas provocadoras de la perdida del derecho exclusive que confiere el re-
gistro marcario son las siguientes:

a) Cancelacion del registro, cuando por propia voluntad su titular renuncia al
mismo, por escrito y previa ratificacion de la solicitud ante la Secretaria (art, 154).

b) Cancelacion del registro por dilucion, la cual se produce cuando su titular pro-
voca o tolera que la marca se transforme en una denominacion genérica de los pro-
ductos o servicios para los que fue registrada y la marca pierde su caracter distintivo
(art. 153).

¢) Caducidad del registro, cuando la marca haya dejado de usarse por mas de tres
ahos consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, a menos
que exista causa justificada a juicio de la Secretaria (arts. 130 y 152, ).

d) Caducidad del registro, cuande no se presenta la solicitud de renovacion
dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de los diez afos de su vigencia, ni
dentro del plazo de seis meses posteriores a dicho vencimiento (arts. 133 y 152, ).

€) Nulidad del registro, por concurrir alguno de los motivos previstos por la ley
(arts. 151, FRACCIONES I a VI).

22. Procedimiento administrativo

La caducidad por falta de renovacion opera de pleno derecho, sin requerir decla-
racion aiguna por parte de la Secretaria.

En cambio, la caducidad por falta de uso, la cancelacion por dilucién v la nuli-
dad deberan ser decretadas ya sea de oficio o a peticion de quien tenga interés
juridico y funde su pretension, asi como por el Ministerio Pablico Federal, cuando
tenga interés la Federacion (arts. 155 y 188), dentro de un juicio administrativo regu-
lado en sus etapas procesales por la ley (arts. 155, y 187 a 199).

Corresponde a la Secretaria conocer de dicho procedimiento y dictar la resolu-
cion respectiva, en contra de la cual no cabe ningin recurso administrativo, sino el
juicio de amparo indirecto (arts. 155 y 200).

(36) Aun cuando referida a la Ley de 1975, substancialmente tiene aplicacion y wilidad sobre el tema la
monogralia de Alfredo Rangel Ortiz, Modos de concluir el derecho a fa marca, Universidad [bgroamericana,
1984, 120 pags.
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COMENTARIO FINAL

Mediante una informaciéon objetiva, a base de datos expuestos en forma sintética
pero sistematizada, en el curso de este trabajo se ha pretendido brindar un panora-
ma global dei sistema protector de las marcas que impera en México.

Dada la muy reciente fecha de iniciacion de la vigencia de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, sin conocer su aplicacion seria prematuro
formular apreciaciones o conclusiones valorativas en su torno.

Se espera, sin embargo, haber alcanzado aquel propoésito de dar una idea clara de
las caracteristicas del Derecho marcario de mi pais.



