CIRCULAR 

Nº DRPI-002-2007
PARA:

Funcionarios y usuarios del Registro de Propiedad Industrial 

DE:

Lic. Luis Gustavo Alvarez Ramírez
Director 
Registro de Propiedad Industrial 

FECHA:
15 de febrero del 2007
ASUNTO:
Plazo para determinar la caducidad o vencimiento de las marcas y su correspondiente procedimiento y plazo de renovación (artículos 20 y 21 de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, Ley No. 7978).
Inscripción de marcas idénticas o semejantes a otras que han caducado o vencido y no han sido renovadas durante el plazo de gracia de seis meses o han sido canceladas a solicitud de su titular (artículo 7 inciso k), ibidem).  
Los artículos 20 y 21 párrafo segundo, en relación con el artículo 7 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, son las bases legales que permiten determinar el plazo de caducidad o vencimiento de las marcas y su correspondiente procedimiento y plazo de renovación, así como la inscripción de marcas idénticas o semejantes a otras que han caducado o vencido y no han sido renovadas durante el plazo de gracia de seis meses o han sido canceladas a solicitud de su titular. 

Las normas anteriores, vale decir las dos primeras, sean los artículos 20 y 21 párrafo segundo se encuentran ubicadas dentro del Título II denominado “Marcas”, en el Capítulo III denominado “Duración, Renovación y Modificación del Registro”, artículos que se refieren por su orden al Plazo y renovación del registro y, al Procedimiento de renovación del registro.

Por otra parte, la norma del artículo 7 inciso k), la podemos encontrar dentro del mismo Título II, pero en su Capítulo I denominado “Marcas en General”, artículo que se refiere a las Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, haciendo la excepción el inciso k), para marcas que se encuentren en las condiciones supracitadas.

Se hace la anterior ubicación normativa, a efectos de tener claro primero, cual es el plazo de vencimiento o caducidad de las marcas y cual es su correspondiente procedimiento y plazo de renovación (artículos 20 y 21 párrafo segundo), y segundo, determinar cual es el plazo que debe haber transcurrido, para que se pueda inscribir una marca idéntica o semejante a otra que ha vencido y no ha sido renovada durante el plazo de gracia de seis meses o haya sido cancelada a solicitud de su titular (artículo 7 inciso k) ).

Por consiguiente, a efecto de que las disposiciones de este Registro, en relación con el plazo de caducidad o vencimiento de las marcas y su correspondiente procedimiento y plazo de renovación, resulten acordes con lo señalado por las normas legales aplicables, en beneficio de los intereses de los usuarios y de esta forma ajustar las actuaciones de la Administración a derecho y evitar posibles futuras nulidades, este Registro procede a establecer las siguientes pautas a seguir por los señores Registradores para la correspondiente inscripción de marcas idénticas o semejantes a otras que han caducado o vencido y no han sido renovadas durante el plazo de gracia de seis meses o han sido canceladas a solicitud de su titular (artículo 7 inciso k) ):  

1) El artículo 20 supracitado, establece el plazo de vencimiento de las marcas, sea a los 10 años a partir de su concesión (fecha de registro); fijando además que dichas marcas podrán ser renovadas indefinidamente por períodos del mismo lapso, a contar desde la fecha del vencimiento precedente.

2) El artículo 21 párrafo segundo además de establecer en que momento debe presentarse la renovación de una marca, sea dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro, da la posibilidad al titular de poder renovar su marca dentro de un llamado “plazo de gracia de 6 meses”, posteriores a la fecha de vencimiento, y gozando además durante este plazo dicho registro de su vigencia plena; y acorde con ese mismo artículo párrafo tercero, produciendo dicha renovación sus efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aunque tal renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia antes aludido.   

3) Por su parte, el artículo 7 inciso k), establece el plazo para poder registrar una marca que sea idéntica o semejante, de manera que pueda causar confusión con una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de gracia de 6 meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, es de 6 meses transcurridos a partir del vencimiento o la cancelación. Asimismo, establece el mismo artículo que para marcas colectivas procede su registro en las anteriores condiciones, si ha transcurrido un año desde la fecha de vencimiento o cancelación.

4) En los casos en que se presenten solicitudes de inscripción de marcas en las condiciones detalladas en el artículo 7 inciso k) de la Ley de repetida cita, se debe proceder a realizar el proceso de inscripción a partir del plazo de 6 meses contado desde del vencimiento o cancelación (finalizado el plazo de gracia de seis meses para poder realizar la renovación de la marca); y en tratándose de marcas colectivas a partir del plazo de 1 año contado desde la fecha de vencimiento o cancelación. Y en el caso de que la solicitud sea presentada sin que haya vencido el plazo de gracia de seis meses para poder efectuar la renovación, procedan a rechazar de plano tales solicitudes. Lo anterior con fundamento, en el derecho otorgado por la ley al titular de una marca de poder realizar su renovación en ese llamado plazo de gracia, gozando durante este, en caso de presentar la renovación, de la total y plena vigencia de su marca.  

Se recuerda que las disposiciones contenidas en esta Circular son de acatamiento obligatorio. 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Gaceta  44 de 2 de marzo del 2007
LGAR
