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MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION GRAFICA EN TERMINOS DEL
ARTICULO 90, FRACCION XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA
OBTENER EL REGISTRO DE UNA MARCA MIXTA, UTILIZANDO COMO ELEMENTO
FUNDAMENTAL, UN DIBUJO O IMAGEN QUE PREVIAMENTE SE REGISTRO EN FAVOR DE
UN TERCERO, AUN CUANDO HAYA OTROS ASPECTOS QUE LA HAGAN DIFERENTE. El
articulo 90, fraccién XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no seran registrables
como marcas, entre otros supuestos, las que sean idénticas o semejantes en grado de confusién a
otra en tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios, pero 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. Asi, uno de los objetivos de la citada ley, es evitar la coexistencia de marcas
confundibles, por lo que para que cualquier signo pueda constituir una marca, es necesario que
redna los siguientes requisitos: que tenga una eficacia definitiva y que sea juridicamente tutelable
como marca. En efecto, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse a partir de analizar
los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los aspectos: a) fonético, b)
gréfico y c) conceptual o ideoldgico. En estas condiciones, si las marcas en pugna son mixtas o
compuestas, es decir, estan conformadas por un elemento denominativo y otro grafico, debe
verificarse, en primer término, cual es el componente fundamental del disefio, a efecto de determinar
el parametro idoneo para realizar el escrutinio, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o
conjunto de letras que forman parte de su disefio, entonces debe realizarse a partir del aspecto
fonético, pero si la parte iconica o relevante es la figura del disefio, tendra que aplicarse
principalmente la perspectiva grafica para determinar si existe la indicada semejanza. Por tanto,
existe semejanza en grado de confusién grafica en términos del indicado precepto, si se intenta
obtener el registro de una marca mixta, utilizando como elemento fundamental, un dibujo o imagen
que previamente se registré en favor de un tercero, aun cuando haya otros aspectos que la hagan
diferente, pues éstos no hacen que se distinga de las marcas registradas y citadas con anterioridad,
aunado a que no pueden ser considerados para realizar el estudio de la semejanza en grado de
confusion, maxime que basta que el elemento fundamental sea semejante entre las marcas, para
gue automaticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que provienen
del mismo titular.
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