DE LOS MODOS DE TERMINARSE EL REGISTRO DE MARCA

OscArR NARVAEZ MOREIRA

1 Marca

Previo al estudio de los modos de terminarse el registro de una marca, es
menester analizar aunque sea en forma somera el concepto de marca, asi
como los requisitos para su registro.

El articulo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas dispone que “Esta ley
reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios.. Las primeras
se constituyen por los signos que distinguen a los articulos o productos
de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que
distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.”

El articulo 90 del mismo cuerpo legal nos dice que: “Pueden constituir
una marca: 1. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente dis-
tintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o
servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase.

"11. Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales,
cuando no sean descriptivos de los productos o “servicios a que se apli-
quen o traten de aplicarse o de los giros que exploten.”

De lo anterior se desprende que una marca es la denominacién o signo
visible que distingue un producto o servicio frente a los de su misma
especie o clase.

Es interesante observar que el uso de marcas o sefales especiales se
remonta a la antigiiedad con el inicio de las artesanias y es en China y en
Grecia donde surgen los primeros simbolos e inscripciones para distin-
guir los productos de los diversos artesanos; podria pensarse asimismo que
también surgen ahi las primeras manifestaciones de los derechos de autor.

Sin embargo lo anterior, no puede considerarse que en €sa época exis-
tiera fundamento legal para el uso de marca y posiblemente sea hasta la
Edad Media que se reglamente con el nacimiento de los “trust” y de los
burgueses, asi como con el florecimiento de la navegacién y del comercio
maritimo.

Es en el Siglo XVIII donde aparecen las primeras leyes, que si bien sc
refieren a las patentes sirven de antecedente a la actual legislacion sobre
propiedad industrial. Asi, en 1623 se promulga en Inglaterra el “Estatuto
de Monopolios”; en Francia en el ano de 1971 se dictan leyes sobre la
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materia; en Alemania se establecen principios generales en 1842 con e]
“Convenio Aduanero”.

En México se sigue el sistema francés y en 1820 se expide la primera
ley por las cortes espafolas y durante la presidencia fie Don Anastasio
Bustamante se expide la “Ley Sobre Derechos de Propiedad a los Inven-
tores o Perfeccionadores de un Ramo de la Industria”, la cual se va refor-
mando y adicionando en diversas €tapas, pero como se ha dicho todas es-
tas normas se refieren a las patentes.

La primera reglamentacién en cuanto a marcas se refiere, la tenemos
en los articulos del 1403 al 1446 del Cédigo de Comercio de 1884, los
cuales preceptuaban el derecho de todo comerciante de: poner marcas a
todos sus productos, que las mismas debian ser nuevas y no ser de tal ma-
nera semejantes que se comprendiera la intencién de defraudar intereses
ajenos, que el derecho de la marca se adquiriria mediante su depdsito en
la Secretaria de Fomento. Lo anterior fue derogado por la Ley de Marcas
de Fibricas de 1889, misma que se ocupa solo de las marcas y no de los
nombres comerciales. En 1903 se promulga la Ley de Marcas Industriales
y de Comercio, que reglamenta también los nombres comerciales y los
avisos; en 1928 se expide la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Co-
merciales, y en 1976 se crea la Ley de Invenciones y Marcas.

Ahora bien, para obtener el uso exclusivo de una marca, €s menester su
registro en términos del articulo 88 de la Ley de la materia y que la
misma no se contraponga a lo dispuesto por las 23 fracciones del articulo
91. Habiéndose cumplido con lo anterior y con el trdmite del registro
de marca, existe la posibilidad de que el mismo se termine al darse cual-
quiera de los supuestos a que se refiere el articulo 98 que textualmente
dispone: “La caducidad, extincién, nulidad o cancelacién del registro de
una marca registrada, no afectard la validez de otras marcas registradas
semejantes, que conserven su vigencia, aun cuando estén ligadas para el
efecto de su transmisién en el término de esta ley.” El Capitulo VIII de
la ley prevé la nulidad, extincién y cancelacién del registro de marca.
Procediendo a su andlisis, tenemos que:

11 Extincion

El articulo 117 de la Ley de la materia dispone que: “El titular de
una marca deberi demostrar a satisfaccién de la Secretarfa de Industria
y Comercio, el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las
clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres afos siguientes
a su registro. De no demostrarlo, se considerard extinguido de pleno de-
recho el registro correspondiente”; la razén de ser de este articulo se debe
a que constantemente se presentaban casos de personas que llegaban a
acaparar un gran nimero de marcas con el unico fin de especular con
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ellas, sin que las utilizaran para distinguir las mercancias que elaboran o
expidieran, pues no se trataba de personas que se dedicaran a la produc-
cibn o venta de productos o servicios, sino que obtenfan el registro de
marca para hacer uso indebido de la misma. En la actualidad el propie-
tario del registro de una marca debe acreditar, como lo sefiala el pre-
cepto transcrito, el uso efectivo de la misma y de no hacerlo se entender4
extinguido el registro, lo cual resulta acertado, pues se impide de esa
forma que personas sin escripulos hagan uso de un derecho que pudiere
beneficiar a otros, pues siempre el registro de nuevas marcas origina ma-
yor producciéon de las empresas y por tanto genera empleos.

A efecto de no dejar lugar a dudas sobre lo que debe entenderse por uso
efectivo de una marca el articulo 118 de la Ley de Invenciones y Mar-
cas dispone que: “Para los efectos de esta ley, se entenderd por uso efec-
tivo de la marca, la comercializaciéon del producto o servicio que proteja,
en volimenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotacién
comercial, a juicio de la Secretaria de Industria y Comercio”.

En relacién a la extincién del registro de una marca por falta de uso,
la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha dictado entre otras,
la ejecutoria que a continuacion se transcribe:

“1568. MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. OPERA A
PESAR DE CESION. De la copia fotostitica certificada que rindi6
como pruecba una de las partes aparece que la negociacién quejosa
presenté ante la Direccién General de la Propiedad Industrial hasta
el 8 de septiembre de 1959, la solicitud para que se registrara la
transmisién hecha en su favor por el titular original de unos dere-
chos marcarios; pero esos derechos en tal fecha ya no existian, pues-
to que a virtud de la resolucién reclamada que es de fecha 6 de
agosto de 1959, la misma Direccién General de la Propiedad Indus-
trial habfa declarado extinguida, por no uso, la concerniente marca
nacional, y no serfa obstaculo para esa inexistencia que el contrato
de la mencionada trasmisién fuera de fecha anterior a la declara-
cién de extincién de la marca, toda vez que tal declaratoria no pue-
de resultar afectada por una trasmisién de los derechos marcarios
concernientes, que la quejosa o su causanteé no pusieron en conoci-
miento de la Direccion General de la Propiedad Industrial dentro
del procedimiento relativo a tal declaratoria de extinciéon de la ex-
presada marca.” “Juicio de Amparo en revisién 7551 /960. Empresa
Café Titén, S. A. Fallado el 13 de marzo de 1961. Sobresee. Unani-
midad de 4 votos. En ausencia del Ministro Franco Carrefio. Ponen-
te José Rivera P. C.

El articulo 149 nos da otra causa de extincion del registro de una
marca al prever que: “Ademds de los casos establecidos en esta ley,
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procederd la extincién del registro de una marca, sl osu titL.llar ha provo-
cado o tolerado que se transforme en denominacién genérica la que co-
rresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se
registré de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso genera-
lizado de dicha denominacién por el publico, la misma haya perdido su
significacién distintiva, como medio de identificar el correlativo pro-
ducto o servicio a que se aplique.”

Este precepto esti relacionado con lo dispuesto por la fraccién II del
articulo 91 que senala: “No son registrables como marca: ... IL Las
palabras que en el lenguaje corriente o en las pricticas comerciales se
hayan convertido en una designacién usual o genérica de los productos o
servicios que se trate de amparar.”

Lo anterior es debido a que, con motivo de la publicidad determinadas
marcas llegan a confundirse con el producto y los consumidores al pedir
el producto emplean la marca, tales son los casos de: “Catsup”, Corn-
flakes”, “Nescafé”, “Larines”, “Kleenex”, “Tehuacdn”; por tanto, no
puede registrarse una marca y procede su extincion en estos casos, ya que
deja de tener su razén de ser, pues como se ha dicho con anterioridad,
marca ‘“‘es el signo distintivo de las mercancias que una empresa ela-
bora o expende”.

111 Caducidad

La caducidad del registro de una marca estd previsto por el articulo
139 que dispone: “La renovacién del plazo inicial de duracién de los
efectos del registro de una marca, y de cada uno de los ulteriores, deberd
solicitarse por el titular dentro del tltimo semestre de cada plazo, previo
pago de los derechos que cause la renovacién. Podrd, sin embargo, pre-
sentarse esta solicitud dentro de un plazo de gracia de seis meses, conta-
do a partir del vencimiento de cada plazo, si se paga, ademds de los de-
rechos ordinarios, el recargo que seifiale la tarifa respectiva. Vencido el
plazo de gracia sin que se presente la solicitud caducara de pleno dere-
cho el registro de la marca.”

Ahora bien, el plazo de duracién del registro de una marca es de cin-
co anos conforme preceptia el articulo 112: “Los efectos del registro de
una marca tendrdn una vigencia de cinco afos a partir de la fecha legal.
Este plazo serd renovable indefinidamente por periodos de cinco afios,
de reunirse los requisitos establecidos en la presente ley, su reglamento y
demds disposiciones aplicables. La fecha y hora de presentacién de la
solicitud de registro serda la fecha legal de la marca y servird de base
para determinar la prelacién.”

La falta de renovacién da derecho a cualquier persona a pedir su ca-
ducidad, atento lo preceptuado por el articulo 99: “Las marcas que ha-
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yan caducado por falta de renovacion o se hayan extinguido por falta
de explotacion, podrén ser solicitadas por cualquier persona, transcu-
rrido un afio a partir de la fecha de caducidad o de extincion. El plazo
a que se refiere este articulo no serd aplicable al titular de la marca ca-
duca o extinguida, quien podra solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.”

Es interesante hacer la observacion, que en la Ley de Marcas de Fabri-
cas de 1889, las marcas eran de duracion indefinida, pero se entendian
abandonadas por falta de produccion.

Para evitar que una marca caduque, el interesado deberd presentar su
solicitud dentro del plazo a que se refiere el articulo 139 ya transcrito y
ademas demostrar su uso efectivo y continuo atento al articulo 140:
“La renovacién del registro de una marca, sélo procederd si el interesa-
do comprueba en forma fehaciente su uso efectivo y continuo, es decir,
no interrumpido en su aplicacién a los productos o servicios que ampare.
$i una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o mis
clases de productos o servicios, bastard, para que proceda la renovacion
de todos los registros , que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido
por lo menos en alguna de dichas clases.”

IV Cancelacidn

El articulo 150 de la Ley prevee la cancelacién al disponer que: “El
titular de una marca registrada podrd solicitar por escrito, en cualquier
tiempo, la cancelacion de su registro. La SecFetaria.de Industria y Co-
mercio podrd requerir la ratificacion de la firma si lo considera nece-
sario. El registro de una marca podrd ser cancelado por la Secretaria de
Industria y Comercio cuando su titular esp?cule o haga uso indebido en
el precio o calidad de un producto o servicio amp?'rado por la marca en
detrimento del publico o de la economia del Eais. [ ;

De este precepto se desprenden dos hxp(?tesm: a) Que el titular soli-
cite su cancelaciéon por asi convenir a sus Intereses; y b). Que la Secre-
tarfa de Comercio oficiosamente cancele el registro cuando el titular es-
pecule con el precio o calidad. Esto definitivamente resulta una medida
acertada, pues es {recuente que una marca al llegar a tener mucha acep-
tacién su titular aumente el precio o disminuya su calidad.

V Expropiacion

Si bien es cierto que la Ley de Invenciones y Marcas no habla expresa-
mente de la expropiacion de marca, la disposicién contenida en el .ar't‘lCu-
lo 132 contiene implicitamente una expropiacion al disponer que: };01“
causas de utilidad publica la Secretaria de Industria y Comercio podra
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otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas. Previa
audiencia de las partes, la Secretaria de Industria y _COfnercio fijard las
regalias que correspondan al titular de la tparca"; asimismo, el articulo
195 da facultades a la Secretarfa de Comercio de prohibir el uso de una
marca, ya que textualmente dicc.!: ) %] Se'cre.taria de Ipdustria y Comercio
podra declarar, por razones de interés pubhco: ftl registro y uso obligato-
rio de marcas en cualquier producto o servicio. También por razones
de interés publico y oyendo previamente a los organismos representativos
de los sectores interesados, la expresada Secretaria podrd prohibir el uso de
marcas, registradas o no, en determinado producto de cualquier rama de la
actividad econémica. La declaratoria correspondiente se publicard en el
Diario Oficial de la Federacién y los obligados por ella deberin cumplir
sus disposiciones en el plazo y conforme a las reglas que en la propia
declaratoria se seialan. Su incumplimiento ameritard las sanciones corres-
pondientes.”

Lo preceptuado en los articulos transcritos sin lugar a dudas constitu-
ye una expropiacion, pues estd facultando a la Secretaria a otorgar licen-
cias obligatorias en los casos de utilidad publica y aunque no se hable
de expropiacién, lo que si acontece en el caso de patentes en que el ar-
ticulo 63 seiiala los casos de expropiacién y que no se puede aplicar en
forma analégica pues se violarian garantias de seguridad juridica, el ar-
ticulo 182, repito, implica una expropiacién, si no total al menos par-
cial.

Independientemente de lo anterior, considero que al conceder el regis-
tro de una marca la propiedad a su titular queda sujeta a las restriccio-
nes generales de propiedad que consagra la Constitucién y por tanto,
susceptible de ser expropiada por causa de utilidad publica debidamente
demostrada.

VI Nulidad

La nulidad del registro de una marca procede cuando se da alguno de
los supuestos del articulo 147, que textualmente dice:

“El registro de una marca es nulo:

"L Cuando se haya otorgado en contravencién a las disposiciones de
esta ley o de la vigente en la época de su registro.

"IL. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusién
a otra que haya sido usada en el pais con anterioridad a la fecha legal
de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos 0
servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso, com-
pruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el pais con ante-
rioridad a la fecha de uso declarado por el que la registré.

III. Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el
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extranjero, en la misma hipétesis de la fraccién anterior, si ademds del
uso existe el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

"IV. Cuando la etiqueta, en que aparezca la marca contenga indicacio-
nes falsas respecto a la proce.dencia de los productos o servicios que
ampare, ubicacién del establecimiento industrial o comercial del titular
de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o IeCompensas.

"V. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones
falsas o inexactas.

"VI. Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciacién, se
haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere inva-
dido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado
de confusion y que se refiera a servicios o productos iguales o similares.

"VII. Cuando el agente o el representante del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su
nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extran-
jera. En este caso el registro se reputard como obtenido de mala fe.

"La accién de nulidad fundada en las fracciones I, V' y VII, podri in-
tentarse en cualquier tiempo; la fundada en las fracciones IV y VI, en
un plazo de tres afios; la fundada en la fraccién II, en un plazo de un
aiio y la fundada en la fraccién III, en un plazo de seis meses.

"Los plazos mencionados se computardn a partir de la publicacién del
registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas.”

Procediendo el analisis de cada una de estas fracciones, tenemos que:

I. Es obvia la nulidad cuando se otorga un registro en contravencion
a lo dispuesto por la ley.

II. La nulidad contemplada en esta fraccién estd basada en la naturaleza
de la marca, que como ya hemos apuntado consiste en el signo distinti-
vo para diferenciar los productos o servicios, de no existir esta causa de
nulidad el registro de una marca serfa un absurdo; se aplica asimismo
el principio general de derecho “primero en tiempo mejor en derecho”.

I11. La razén de ser de esta fraccién es semejante a la anterior obser-
vando asimismo los tratados y convenios internacionales.

IV. Esta causa de nulidad se puede equiparar a la cancelacién que
sefiala el articulo 150, pues el propietario estd haciendo uso indebido
de su marca al inducir al error a los consumidores, mediante lo que se
pudiere considerar como falsa publicidad. ’

V. Resulta obvio pues, que a nadie le puede aprovechar su propio dol?.

VI. Resulta innecesaria, pues ya la contempla la fraccién 11, ademds
resulta absurdo que se esté protegiendo a la Secretarfa de Comercio de los
errores que pueda cometer, ya que ocasiona inseguridad juridica.

VII. Esta hipdtesis ademads encuadra en los tipos delictivos. -

Este articulo también sefiala los plazos de prescripcién de la accion de
nulidad y en mi opinién es erréneo que: a) se concedan tres afios en los
casos de la fraccién VI, pues resulta que el registro de una marca no estd
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firme hasta que transcurra ese plazo; b) que se le otorguen seis meses
Gnicamente al titular de una marca del extranjero que ha sido limitada
un afio al nacional, siendo que este ultimo tiene mds facilidad para
enterarse y por tanto para intentar su accién, y ademds considerando que
el plazo se computa a partir de la publicacién del registro en la Gaceta
de Invenciones y Marcas, misma que tarda en llegar al extranjero.

Para normar nuestro criterio es importante observar las tesis sustenta-
das por la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en las ejecuto-
rias que a continuacdin se transcriben:

“MARCAS INDUSTRIALES, ELEMENTOS DE CONFUSION. Este
elemento, que pudiera incurrir en error acerca de la procedencia del pro-
ducto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con
anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcan-
zar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de res-
guardarse, y de alli que la semejanza o similitud a que alude la Ley
no puede estar limitada a articulos clasificados en la misma clase, sino en
cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composi-
cién, lugar de venta o por cualquier relacién que entre ambos exista, bien
sea de medio a fin, o de causa a efecto, sin que, por todo ello, a la simili-
tud indicada se le debe dar una interpretacién rigida, como queda dicho
y debe reiterarse, justa y légica; pudiendo decirse, entonces, que la cla-
sificacién a que alude el articulo 71 reglamentario, no puede servir de base
para concluir que no haya ni puede haber similitud entre productos de
distintas clases”. Amparo en revision 4195/1962. Scripto. Inc. Resuelto
el 22 de abril de 1963, por mayoria de 3 votos, contra el del Sr. Mtro.
Mattos Escobedo. Ausente el Sr. Mtro. Mendoza Gonzilez. Ponente el
Sr. Mtro. Rivera P. C. Srio. Lic. Jos¢é Tena Ramirez

“MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS. El criterio subje-
tivo de las autoridades administrativas correspondientes, respecto a seme-
janza de marcas, aunque tal semejanza constituya un problema técnico
y no juridico, debe descansar en razonamientos légicos para considerarse
constitucionalmente motivado y fundado. Si asi no fuera, ocurriria que
bajo pretexto de aplicar dicho criterio subjetivo, se dictaran resolucio-
nes caprichosas con vulneracién de nuestro sistema constitucional que por
cuanto a potestad de las autoridades, sienta un régimen de facultades
expresas y limitadas.” Amparo en revisién 6943/1955. Laboratorios Gross-
man, S. A. Resuelto el 24 de septiembre de 1956, por unanimidad de 5
votos. Ponente el Sr. Mtro. Rivera P. C. Srio. Lic. Salvador Alvarez R.

En el “Decreto por el que se promulga el Convenio de Parfs, para la
proteccién de la Propiedad Industrial adoptado en Estocolmo el 14 de
julio de 1967”, conticne en sus diversos articulos casos de nulidad del
registro de marca, lo cual complementa lo preceptuado por el articulo

147 fraccién IIT de la Ley de Invenciones y Marcas a que ya me he
referido y asi tenemos que:
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Articulo 5-c 1 dice: “Si en un pais fuese obligatoria la utilizacién de
la marca regi.strada, el.registro no podrd ser anulado sino después de
un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inac-
cion”.

Aplicando este precepto a “contrario sensu” nos encontramos ante una
causa de nulidad, misma que contempla nuestra Ley de la materia pero
que considera como motivo de cancelacién.

Articulo 6° Bis “l) Los paises de la Unién se comprometen, bien de
oficio, si la legislacién del pais lo permite, bien a instancia del interesado,
a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fi-
brica o de comercio que constituya la reproduccién, imitacién o traduc-
cién, susceptibles de crear confusién, de una marca que la autoridad com-
petente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente co-
nocida como siendo ya marca de una persona que puede beneficiarse del
presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocu-
rrirda lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la re-
produccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacién suscepti-
ble de crear confusién con ésta. 2). Deberd concederse un plazo minimo
de dicha marca, los paises de la Uni6n tienen la facultad de prever un
plazo en el cual debera ser reclamada la prohibicion del uso.

"3). No se reflejara plazo para reclamar la anulacién o la prohibicién
lel uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

Lo anterior estid considerado también por nuestra ley en el articulo
147 fracciones II y III y aunque resulta un tanto ocioso este precepto ya
que una marca cuando no sirve como signo distintivo para diferenciar
productos o servicios pierde su naturaleza y por tanto la nulidad debe
operar de pleno derecho. Es interesante observar que el plazo que se sena-
la para intentar la nulidad es de 5 afios lo que resulta acertado, pues nues-
tra ley tnicamente concede 6 meses que resultan insuficientes por las
razones ya expuestas.

Articulo 6 Ter: “1) a) Los paises de la Unién acuerdan rehusar o anu-
lar el registro y prohibir con medidas apropiadas, la utilizacién, sin per-
miso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fabrica
o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas de los escu
dos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los paises de la
Uni6n, signos y punzones oficiales de control y de garantia adoptados por
ellos, asi como toda imitacién desde el punto de vista heréldico.

"b). Las disposiciones que figuran en la letra “a) que antecede se
aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros _emblemas,
siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales mtferguber-
namentales de las cuales uno o varios paises de la Unién sean miembros,
con excepcién de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, si-
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glas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales
en vigor destinados a asegurar su proteccion. :

"c). Ningtin pais de la Unién podrd ser obligado a apl'lc.ar las disposi-
ciones que figuran en la letra b) que antecede, en perjuicio de los titu-
lares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor,
en ese pais, del presente convenio. Los paises de la Unién no estdn obli-
gados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilizaciébn o el registro
considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga
sugerir, en el espiritu del publico, un vinculo entre la organizacién de
que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denomi-
naciones, o si esta utilizaciéon o registro no es verosimilmente de natura-
leza tal que haga inducir a error al publico sobre la existencia de un
vinculo entre quien lo utiliza y la organizacién.”

La nulidad con motivo del uso de los escudos de armas, banderas y
otros emblemas del Estado de los pafses de la Unidn, si bien en nuestra
ley existe la prohibicién del registro de una marca en el articulo 91
fraccion VII, nada se dice respecto a la nulidad, por lo que este convenio
es una medida acertada.

Articulo 6 Quarter: “1) Cuando, conforme a la legislacién de un pais
de la Unidn, la cesién de una marca no sea valida sino cuando haya te-
nido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del
negocio al cual la marca pertenece, serd suficiente para que esa validez
sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este
pais sea trasmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar
o de vender alli los productos que llevan la marca cedida.

"2). Esta disposicion no impone a los paises de la Unién la obligacién
de considerar como vilida la transferencia de toda marca cuyo uso por
el cesionario fuere de hecho, de naturaleza tal que indujera al publico
a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o
las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.”

Este articulo prevé la invalidez de una marca en los casos de transfe-
rencia de tecnologia cuando se engafa al consumidor respecto al origen,
naturaleza y cualidades substanciales de los productos.

Articulo 6 quinquies: “B. Las marcas de fibrica o de comercio regu-
ladas por el presente articulo no podrin ser rehusadas para su registro
ni invalidadas mds que en los casos siguientes:

"1). Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros
en el pais donde la proteccién se reclama;

"2). Cuando estén desprovistas de todo cardcter distintivo, o formadas
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el co-
mercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el va-
lor, el lugar de origen de los productos o la época de produccién, o que
hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres
leales y constantes del comercio del pais donde la proteccién se reclama;
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"3). Cuando sean contrarias a la moral o al orden piblico y, en particu-
lar, cuando sean capaces de enganar al publico. Se entiende que una
marca no podrd ser considerada contraria al orden piblico por el solo
hecho de que no esté conforme con cualquier disposicién de la legisla-
ci6on sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposicion misma se
refiera al orden publico.”

Este articulo prevé la nulidad en los casos de que la marca carezca
de signo distintivo porque se haya hecho comin y cuando sea contra la
moral y el orden publico, lo mismo estd previsto en nuestra ley en el
articulo 91, fracciones II, IIT y XXII.

Articulo 6 septies: “1) Si el agente o el representante del que es titular
de una marca en uno de los paises de la Unién solicita, sin autorizacién
de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno
o varios de estos paises, el titular tendrd el derecho de oponerse al regis-
tro solicitado o de reclamar la anulacién o, si la ley del pais lo permite,
la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o
representante justifique sus actuaciones. o L

"2) El titular de la marca tendrd, en las condiciones 1_nd1ca.das en el
parrafo 1) que antecede, al derecho de oponerse a la utilizacién de su
marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilizacion

"8) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo
equitativo dentro del cual el titular de una marca deberd hacer valer los
derechos previstos en el presente articulo.”

Prevé los casos de nulidad cuando el agente de un titular solicita el
registro de marca a nombre propio y sin la debida autorizacién del tiu'llar.

Son estos los principios que rigen los modos de terminarse el registro
de marca, mismos que estdn sujetos a la dindmica del derecho, en espe-
cial, a través de los Congresos Internacionales de Propiedad Industrial.





