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INTRODUCCION

La proteccion de las marcas renombradas o famosas, en el ambito nacional,
encuentran su fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), la cual en su articulo
98-bis, segundo parrafo, cual establece que se entendera que una marca es famosa en
Meéxico cuando sea conocida por la mayoria del publico consumidor. Este mismo articulo
otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la facultad de estimar o

emitir la declaratoria que le otorguen a la marca esta categoria.

Por su parte, el articulo 98-bis-1 de la misma LPI establece que la Declaratoria de
fama, es un acto administrativo por medio del cual el IMPI con los elementos de prueba,
considera que una marca por su nivel generalizado de conocimiento ha adquirido la
categoria de marca famosa. Disposiciones que se complementan con el Reglamento de la

Ley de la Propiedad Industrial, asi como por el Estatuto Organico del IMPI.

Por su parte, en el ambito internacional, considerando a los tratados de los cuales
México forma parte, podemos mencionar en primera instancia al Convenio de la Union de
Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, que si bien hace referencia a la marca
notoriamente conocida, no brinda una definicion ni de ésta ni de la marca renombrada o

famosa.

Si bien de las disposiciones que el CUP se infiere que las disposiciones de la marca
notoriamente conocida, podrian aplicarse por analogia a la marca renombrada o famosa, la
realidad es que esto resulta insuficiente, toda vez que no se hace alusion a los casos en que
el grado o nivel de conocimiento de una marca constituird excepcion a los principios de
especialidad y territorialidad; y aunado a lo anterior, si bien, existen reglas para evitar la
competencia desleal, éstas protegen a la marca renombrada o famosa, de la misma forma en

que se protege a la marca usual.

Por otra parte, en el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC) constituye en el primer acuerdo internacional que
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brinda proteccién a la marca renombrada o famosa, pero de manera expresa no establece lo
que debe entenderse por ésta, si menciona que el articulo 6 bis del CUP se aplicard mutatis
mutandis a bienes o servicios que no sean similares y para los cuales la marca haya sido

registrada.

A pesar del avance que se logra con la disposicion del ADPIC, de manera
desafortunada, la protecciéon a la marca renombrada se encuentra condicionada a
situaciones tales como que el uso de la marca indique una conexion entre los bienes y
servicios y el titular de la marca registrada, y a condicion de que sea probable que el uso

lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Se considera que estas condiciones resultan criticables porque de conformidad con
esta disposicion, sera necesario que el titular de la marca renombrada o famosa, acredite
cada uno de los supuestos antes mencionados, es decir, que exista riesgo de asociacion y
que con dicha conexion se lesionen los intereses del titular de la marca, por lo que se
sugerira en el apartado correspondiente, eliminar dichas condicionantes en virtud de que al
subsistir las mismas, se pone en riesgo la proteccion de que debe gozar el publico
consumidor, asi como la certeza del origen empresarial, del producto o servicio amparado

por la marca

En cuanto al Sistema de Madrid, en términos generales — Arreglo y Protocolo — si
bien constituyen la via idonea para el registro internacional de marcas que permite el
registro de una marca en varios paises miembros de la Unién de Paris, no otorgan una
proteccion especifica a la marca renombrada o famosa, y s6lo se limita a impedir el registro
de marcas que constituyan una reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear
confusion con una marca notoriamente conocida, y utilizada para productos idénticos o

similares.

Tomando en consideracion lo anterior, en la presente investigacionse plantea la
relevancia juridica y econdmica que representa la figura de la marca renombrada o famosa,

la cual requiere en el d&mbito normativo una seria consolidacién en aras de lograr su
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proteccion en tanto en el ambito nacional, como en el internacional, proteccion que se
resulta ain mas necesaria tomando en consideracion la sociedad globalizada en la que
estamos inmersos en donde predomina el uso de las tecnologias de la informaciéon y

comunicaciones.

Un primer paso, para lograr la consolidacion en la proteccion a la marca renombrada
o famosa, estriba en la necesidad de atender la problemadtica que representa la ausencia de
definiciones claras, tanto de marca notoriamente conocida como de renombrada o famosa
que permitan su clara diferenciacion. Lo cual al ser una problematica pendiente de resolver
se constituye en la causa principal de que en el ambito internacional exista confusional
respecto; y si bien, de las disposiciones que existen podria inferirse, el concepto, la
interpretacion de la norma, es evidentemente subjetiva, por lo que como consecuencia
enfrentamos una insuficiente regulacion para la tutela de la que deben gozar este tipo de

marcas.

Es asi como en la presente investigacion se propone fortalecer el concepto y
proteccion de la marca renombrada y famosa, tanto en el ambito nacional como
internacional a través de modificaciones que se sugieren a diversas disposiciones de la LPI,
CUP y ADPIC — en estos dos ultimos con la intencion de que exista homogeneidad entre
las disposiciones internacionales y la legislacion doméstica-; y finalmente, se sugiere la

creacion de un Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas.

El motivo central de la propuesta estriba en que en la actualidad nos enfrentamos a la
problematica de que no existe una politica uniforme a través de la cual se proteja a la marca
renombrada o famosa en el mundo globalizado en el que vivimos; y por el elevado valor
econdmico que representan este tipo de marcas, resulta ain mas necesario que estas cuenten

con una mejor y homogénea proteccion.

Para alcanzar lo anterior, durante el Capitulo Primero,se analiza el marco conceptual

del Derecho de la Propiedad Industrial, a fin de que de manera clara se pueda ubicar a los
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signos distintivos y en especifico a las marcas renombradas o famosas dentro de esta rama

de la ciencia juridica.

En el Capitulo Segundo, se analiza de manera primordial, la diferencia que existe
entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa y una vez que se
cuenta con una clara diferencia entre ambas, nos avocamos a la proteccion con la que
cuenta la marca renombrada o famosa en el ambito nacional, en donde se hacen criticas al
sistema de proteccion establecido por la LPI, en especifico a requisito de que este tipo de
marcas cuenten con un registro en aras de poder solicitarle al IMPI una Declaratoria de
fama; y de igual forma se critica la facultad del Instituto de estimar que una marca esta en

la categoria de renombrada o famosa.

En este orden de ideas, y considerando la normatividad aplicable a este tipo de
marcas, a lo largo del Capitulo Tercero, se analizara el CUP, ADPIC, el Sistema de Madrid,
asi como el esfuerzo que se ha hecho en la Union Europea a fin de lograr la armonizacion
de legislaciones en materia de marcas a través de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo referente a la aproximacion de las legislaciones en materia de
marcas. Estudio que no deja fuera la Recomendacion Conjunta del Comité Permanente
sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas,
sobre la proteccion de las marcas notoriamente conocidas, documento que es resultado de
los trabajos que se han realizado al interior de la Organizacion Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI).

En el Capitulo Cuarto, en aras de consolidar la proteccion de la marca renombrada o
famosa se proponen modificaciones a diversos ordenamientos juridicos tales como el CUP,
ADPIC, LPI, para asi concluir con la propuesta de creacion de un Registro Internacional de
Marcas Renombradas o Famosas que se propone sea administrado por la OMPI y tendré la
finalidad de dar publicidad a las Declaratoria de Renombre o Fama que se hayan expedido

por las oficinas de marcas de los paises miembros de la Union de Paris.
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En este punto es importante mencionar que las oficinas locales de marcas, jugaran un
papel de gran relevancia, en el procedimiento de declaracién de renombre o fama, ya que
como autoridad local, podran determinar si una marca, es lo suficientemente conocida

como para obtener la declaratoria.

En cuanto al procedimiento de inscripciéon en el Registro que se propone, es
importante mencionar que el solicitante siempre debera obtener la declaratoria de
conformidad con su legislacion nacional, y la OMPI sera la encargada de darle publicidad a
la misma a través de su inscripcion en el registro nacional.En ninglin caso serd requisito

para obtener la declaratoria el hecho de que la marca se encuentre registrada.

El nacimiento de este Registro Internacional de Marcas Renombradas, evidentemente
plantea situaciones relevantes tales como el de los registros previos, en cuyo caso, como se
expondra mas adelante, en estos casos se tomara en cuenta el momento a partir del cual la
Declaratoria surte sus efectos. Asi como también se expondran supuestos de infraccion, a

fin de evitar actos de competencia desleal.

Aunado a lo anterior, la creacion del Registro Internacional de Marcas Renombradas
o Famosas que se propone, va aparejado con las oficinas locales, por lo cual, en el caso de
Meéxico, resultan necesarias, diversas modificaciones a la LPI, ya que se considera que esta

normativa no es suficiente para brindar proteccion a este tipo de marcas.

Finalmente, se propone eliminar el registro de la marca, como requisito para obtener
una declaratoria de fama, ya que como hemos mencionado en multiples ocasiones, el grado
o nivel de conocimiento del que goza una marca entre el publico consumidor, nada tiene

que ver con un requisito meramente administrativo como es el registro de la marca.



CarituLo 1
ASPECTOS GENERALES

A fin de ubicar a los Signos Distintivos dentro de la rama de los Derechos de
Propiedad Intelectual, resulta relevante hacer alusion al concepto de los Derechos de
Propiedad Intelectualen sentido amplio, que comprende dos ramas primordiales, la primera
de ellas, conocida como el Derecho de Propiedad Intelectual en sentido estricto, y la

segunda, el Derecho de Propiedad Industrial.'

En el ambito internacional, el concepto de los Derechos de Propiedad Intelectual en
sentido amplio, lo encontramos en el Convenio que establece la Organizacion Mundial de
la Propiedad Industrial (COMPI)’, el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)?, asi como en la Declaracion

Mundial sobre la Propiedad Intelectual (DMPI)*.

! Respecto a la clasificacion del Derecho de Propiedad Intelectual, si bien se podria considerar a la Propiedad
Intelectual como el género que comprende a los Derechos de Autor y al Derecho de la Propiedad Industrial;
para este trabajo de investigacion se adopta la clasificacion del Derecho de la Propiedad en sentido amplio,
que se divide en Derecho de la Propiedad Intelectual en sentido estricto y Derecho de la Propiedad Industrial.
Esta clasificacion encuentra su fundamento doctrinal en la obra de David Rangel Medina, al establecer que las
obras que apuntan al campo del conocimiento y cultura en general integran la propiedad intelectual en un
sentido estricto o derechos de autor; pero si la actividad del intelecto humano se aplica a la busqueda de
soluciones concretas a problemas también especificos en el campo de la industria o el comercio, seleccion de
medios diferenciadores de establecimientos, mercancias o servicios, dice el autor que estamos ante actos de la
Propiedad Industrial .Vid Rangel Medina, D., Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de
Investigaciones Juridicas de la UNAM, pag. 878,
https.//archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/322/13.pdf

A su vez, en el ambito de la OMPI, se ha considerado que la propiedad intelectual comprende el conjunto de
normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores
y de sus causahabientes por la creacion de obras artisticas, cientificas, industriales y comerciales; por lo que
se puede hablar de propiedad intelectual es sentido amplio, que se ocupa de las cuestiones, reglas, conceptos y
principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su acepcion mas amplia; y
dentro de la cual se encuentra la Propiedad Intelectual en sentido estricto que comprende a los derechos de
autor; y los Derechos de la Propiedad Industrial. (Vid Mejia Salazar Jests, La proteccion Juridica de la
Propiedad Intelectual, Seminario Regional de la OMPI sobre la observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual para los funcionarios de aduanas de los paises andinos, Lima Pert, 9 y 10 de diciembre de 1998,
OMPI/PI/LIM/98/2, http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI _PI_LIM_98/OMPI PI LIM 98 2.pdf

2Vid http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997

3Vid http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

*Vid http://www.wipo.int/about-wipo/es/pac/ip_declaration.htm
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En cuanto alCOMPI’, éste enlista a los derechos de la Propiedad Intelectual en
sentido amplio como a los derechos relativos a las obras literarias, artisticas y cientificas;
los de los artistas, intérpretes, ejecutantes, fonogramas y organismos de radiodifusion; las
invenciones; los descubrimientos cientificos; los dibujos y modelos industriales; las marcas,
nombres y denominaciones comerciales; la represion a la competencia desleal, asi como
todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial,

cientifico, literario y artistico.

En la DMPI, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) hace
patente su compromiso en beneficio de todos los creadores y usuarios de propiedad
intelectual y su conviccion del valor fundamental que tienen tanto la propiedad intelectual
como los derechos de propiedad intelectual®, con lo cual se diferencian dos conceptos
fundamentales, el primero de ellos, referente a la propiedad intelectual, y el segundo de

ellos, a los derechos de propiedad industrial.

Por Propiedad Intelectual se entiende cualquier propiedad que, de comtn acuerdo se
considere de naturaleza intelectual, y por lo tanto merecedora de proteccion, considerando
para tal efecto las invenciones cientificas y tecnologicas, las producciones literarias o
artisticas, las marcas, los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las

indicaciones geograficas.

Al respecto, vale la pena mencionar, que la expresion “merecedora” citada en el
parrafo anterior, aun para una Declaracion, resulta poco afortunada por ser subjetiva y al
plantear a contrario sensu que una obra producto del intelecto podria no ser merecedora de

proteccion.

La DMPI define a los derechos de propiedad intelectual como aquellos que derivan

de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, en dos vertientes, la primera

Cfr. Art. 2, viii) del Convenio que establece la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Industrial,
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997

5Cfr. Numeral 2, inciso i) de la Declaracion Mundial sobre la Propiedad Intelectual,
http://www.wipo.int/about-wipo/es/pac/ip_declaration.htm
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estrechamente relacionada con el derecho de toda persona de tomar parte en la vida cultural
de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso cientifico y en los beneficios
que de €l resulten; y la segunda de ellas, referente al derecho a la proteccion de los derechos
morales y patrimoniales que le correspondan por las producciones cientificas, literarias o

7o 7
artisticas de que sea autora.

Por otro lado, el ADPIC establece que la expresion de propiedad intelectual,
comprende a los derechos de Autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geograficas,
dibujos y modelos industriales, patentes, esquema de trazado de circuitos integrados, y la

proteccion de la informacién no divulgada.®

En ninguna de las definiciones provistas en el COMPI, en el ADPIC, asi como en la
DMPI, se encuentran enlistados dentro de cada concepto de Derechos de Propiedad
Intelectual en sentido amplio, lo referente a la represion a la competencia desleal, o bien
aquellas conductas que son consideradas como infracciones o delitos en la materia, éstas si
forman parte de los Derechos de la Propiedad Intelectual en sentido amplio, incluso, en el
caso del ADPIC, existe un apartado que contempla los procedimientos y recursos civiles,

administrativos y penales en caso de violacion a tales derechos.’

En el caso de la legislacion doméstica, si bien no existe una disposicion o precepto
que defina a los Derechos de Propiedad Intelectual en sentido amplio, los Derechos de
Propiedad Intelectual en sentido estricto y los Derechos de Propiedad Industrial, a través de
la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y su Reglamento (RLFDA), y de la Ley de la
Propiedad Industrial (LPI) y su Reglamento (RLPI) respectivamente, precisan en cada caso,

el bien juridico tutelado asi como el alcance de los derechos y prerrogativas que se otorgan.

En materia doctrinal, Rangel Medina define los Derechos de Propiedad Intelectual

en sentido ampliocomo el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios

Cfr Numeral 2, inciso ii) de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos,
http://www.un.org/es/documents/udhr/

8Cfr. Art. 1., numeral 2 del ADPIC , http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
°Cfr. Art. 42 del ADPIC.
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que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes.
Agregando que, en el caso de las obras, éstas se orientan a la satisfaccion de sentimientos
estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las
reglas que las protegen integran lo propiedad intelectual en sentido estricto o derecho de
autor; y si la actividad del intelecto se aplica a la bisqueda de soluciones concretas de
problemas en el campo de la industria o el comercio, o a la seleccion de medios
diferenciadores de establecimientos, mercancias y servicios, entonces estamos frente a los

derechos de la propiedad industrial.'

A su vez, Rangel Ortiz H., al referirse a los Derechos de Propiedad Intelectual en
sentido amplio, establece que estos derechos tienen en comun su caracter incorporeo,
intangible o inmaterial, y que es el nombre que se ocupa para agrupar dos disciplinas

juridicas, la Propiedad Industrial, y los Derechos de Autor y los Derechos conexos.''

De todo lo anterior, podemos concluir que el Derecho de la Propiedad Intelectual en
sentido amplio comprende al conjunto de derechos intangibles o inmateriales que incluye a
los Derechos de Propiedad Intelectual en sentido estricto y a los Derechos de Propiedad
Industrial, y que son los que otorgan prerrogativas a los autores en relacion con sus obras; a
los titulares de derechos conexos; o en su caso, a los inventores por la creacion de sus
invenciones, a los titulares de signos distintivos; a los titulares de secretos industriales;
considerando a su vez, las normas que tienden a reprimir la competencia desleal, asi como

las normas que tipifican las conductas delictivas en la materia.

Acorde a lo anterior, los derechos de Propiedad Intelectual en sentido amplio'?, se

pueden clasificar de la siguiente manera:

'ORangel Medina, D., en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional Auténoma
de México, Serie A: Fuentes, b) textos y estudios legislativos, nim. 73. Instituto de Investigaciones Juridicas,
México, 1992, p. 7.

""Rangel Ortiz, H. La observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Jurisprudencia. Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, p. 348.

"2 En cuanto a la clasificacion de Propiedad Industrial se toma de base la clasificacion de Magafia Rufino,
J.M., Derecho de la Propiedad Industrial en México, Editorial Porrua, México 2011, pp. 12-13, pero cabe
precisar que se omite lo referente a los contratos en cada una de las areas de esta disciplina.
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I.1. DIFERENCIAS ENTRE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN
SENTIDO ESTRICTO Y LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los Derechos de Propiedad Intelectual en sentido estricto y los Derechos de
Propiedad Industrial, encuentran su fundamento en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, al establecer que no constituyen monopolios los privilegios que por
determinado tiempo, se concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras y
los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores Yy
perfeccionadores de alguna mejora; otorgando el mismo ordenamiento la facultad al
Congreso de la Union de legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de

propiedad intelectual relacionadas con la misma, asi como expedir leyes tendientes a la



transferencia de tecnologia y la generacion, difusion y aplicacion de conocimientos

L S
cientificos y tecnologicos. "

Tomando en consideracion lo anterior y a fin de conocer la diferencia entre los
Derechos de la Propiedad Intelectual en sentido estricto y los Derechos de la Propiedad
Intelectual, analizaremos de manera general el concepto de cada una de estas ramas del
derecho, la normativa que los regula en el ambito nacional, asi como los convenios y
tratados internacionales de los que México forma parte, el bien juridico tutelado y la
autoridad competente, asi como las figuras de proteccion que las conforman (ver diagrama

anterior).

I.1.1. DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO ESTRICTO.

I.1.1.1. CONCEPTO.

Se entiende al conjunto de derechos intangibles o inmateriales que otorgan
prerrogativas a los autores en relacion con sus obras, asi como a los titulares de derechos
conexos, que son los que corresponden a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los editores
de libros, a los productores de fonogramas, a los productores de videogramas y a los
organismos de radiodifusion. En este sentido, esta rama del derecho tiene dos vertientes, la

primera de ellas que es el Derecho de Autor, y la segunda, que son los derechos conexos.

Los Derechos de Autor, es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo de
todo creador de obras literarias y artisticas previstas, en virtud del cual otorga su proteccion
para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carcter personal (moral)
y patrimonial .

Respecto a los Derechos Conexos, comparto la opinién de Magafia Rufino, quien

los define como aquellos que corresponden a los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores,

BCf. Articulos 28 décimo pérrafo y 73, fracciones XV y XXIX-F de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.
“Cfi. Art. 11 de la LFDA.



productores de obras y transmisiones de sefales, sobre su participacion en una obra autoral

difundida al publico, generalmente con fines de lucro."

1.1.1.2. NORMATIVA QUE LOS REGULA EN EL AMBITO NACIONAL.

Los Derechos de la Propiedad Intelectual en sentido estricto, se encuentran
regulados en la LFDA y su Reglamento, ordenamientos que son de orden publico, interés
social y de observancia en todo el territorio nacional, y que tiene por objeto la salvaguarda
y promocion del acervo cultural de la Nacion; la proteccion de los derechos de los autores,
de los artistas intérpretes o ejecutantes, asi como de los editores, de los productores y de los
organismos de radiodifusion en relacion con sus obras literarias o artisticas en todas sus
manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o

. .. , . . 1
videogramas, sus emisiones, asi como de los otros derechos de propiedad intelectual.'®

I.1.1.3. CONVENIOS Y TRATADOS QUE LOS REGULAN EN EL AMBITO
INTERNACIONAL.

Los Derechos de Propiedad Intelectual en sentido estricto, en el &ambito
internacional se regulan a través de diversos tratados y convenios internacionales de los
cuales México es parte, pudiendo citar por nombrar algunos de ellos al Convenio de Berna
para la Protecciéon de Obras Literarias y Artisticas'’, el Tratado OMPI sobre Derechos de

Autor (WCT)'® y la Convencién Universal de los Derechos de Autor”’.

En cuanto a los Derechos Conexos, existe la Convenciéon de Roma sobre la
Proteccion de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusion®, el Tratado OMPI sobre la Interpretacion o Ejecucién y

Fonogramas (WPTT)?'; el Convenio para la Proteccién de los Productores de Fonogramas

5 Magaifia Rufino, J.M., Curso de Derechos de Autor en México, Editorial Porraa, México, 2013, p. 58.
'Cfi- Articulos 1y 2 de la LFDA.

Vid http-//www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700
BVidhttp-//www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=295158

Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/unesco2/trt_unesco2.pdf

OVid http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=289796

2 Vid http.//www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295579
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contra la Reproduccion no Autorizada de sus Fonogramas®*; y el Convenio de Bruselas

sobre la Distribucion de Sefiales portadoras de Programas Transmitidas por Satélite™.

1.1.1.4. BIEN JURIDICO TUTELADO.

El Convenio de Berna para la Proteccién de Obras Literarias y Artisticas, considera
como bien juridico tutelado al derecho que tiene el autor sobre todas las producciones en el
campo literario, cientifico y artistico, de su creacion, cualquiera que sea su modo o forma
de expresion. De tal suerte, el mismo Convenio, considera como formas de expresion entre
otras, a los libros y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de
la misma naturaleza; las obras dramaticas o dramatico-musicales; las obras coreograficas y
las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematogréficas,
las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografia; las obras
fotograficas; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, y obras plasticas relativos a la

geografia, a la topografia, a la arquitectura o a las ciencias.**

En concordancia con lo anterior, la LFDA, establece como bien juridico tutelado, en

. 25
primer lugar a las obras™ y a los derechos conexos, que son los que corresponden a los
artistas intérpretes y ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas, productores
de videogramas y organismos de radiodifusion; asimismo se consideran a las sociedades de

s o2 . . 2
gestion colectiva® y a las reservas de derechos al uso exclusivo, previstas en la LFDA?’.

En este orden de ideas, resulta necesario exponer que el Derecho de Autor tiene dos
vertientes, la primera de ellas corresponde a los derechos morales, y la segunda a los

derechos patrimoniales.

22Vid http://www.wipo.int/treaties/es/text jsp?file_id=288632

3Vid http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=283793

*Cfr. Art. 2, inciso 1) del Convenio de Berna para la Proteccién de Obras Literarias y Artisticas,
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700

Vid Articulos 1 y 13 de la LFDA, éste tltimo enlista los derechos de autor sobre las obras de las ramas
literaria, musical, dramatica, danza, pictérica, de dibujo, escultdrica, arquitectonica, programas de radio y
television, programas de computo, entre otras.

Cfi. Art. 192 de la LFDA.

*Cfr. Art. 173 de la LFDA.
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Respecto a los derechos morales, comparto la opinion de Rangel Ortiz, en el sentido
de que el derecho moral de los autores tiene dos manifestaciones principales, que son el
derecho a la paternidad y el derecho a la integridad®®. El primero, es la prerrogativa que
tiene el autor a ser reconocido en su calidad de creador de una obra, mientras que el
derecho a la integridad es la prerrogativa que tiene el autor a oponerse a cualquier
deformacion, mutilacion u otra modificacion de la obra o cualquier atentado de la misma

e sr 2
que cause un perjuicio a su honor y reputacion.”

La LFDA establece respecto al derecho moral, que el autor es el Uinico, primigenio y
perpetuo titular de los derechos sobre las obras de su creacién’,considerandose al autor
unido al derecho moral, por lo que éste derecho es inalienable, imprescriptible,
irrenunciable e inembargable’'y su ejercicio corresponde al propio creador de la obra y a
sus herederos si los hubiere; y solo para el caso de determinar si la obra ha de ser divulgada
y en qué forma; exigir que al autor se le reconozca su calidad de autor por €l creada y la de
disponer que su divulgacion se efectie como andnima o seudonima; exigir el respeto a la
obra oponiéndose a cualquier deformacion, mutilacion o deformacion de la obra, asi como
aquellas que atenten contra la reputacion del autor; y el de oponerse a que se le atribuya al

732
autor una obra que no es de su autoria®”.

En cuanto a los derechos patrimoniales, la LFDA reconoce que en virtud de éstos,
corresponde al autor el derecho a explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a

otros su explotacion, en cualquier forma™>.

Las atribuciones que reconoce la LFDA dentro de este tipo de derechos, son el
derecho a percibir regalias por la comunicacion o transmision publica de su obra en

cualquier medio; el derecho a su reproduccion, publicacion o fijacion material de una obra

% El articulo 21 de la LFDA establece enlista las atribuciones que confiere el derecho moral.

»Rangel Ortiz, H. La observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Jurisprudencia. Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, p. 348 Vid
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

Cfr. Art. 18 de la LFDA.

*ICfr. Art. 19 de la LFDA.

“Cfi. Arts. 20 y 21 de la LFDA.

BCfi. Art. 24 de la LFDA.



http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

en copias o ejemplares efectuada por cualquier medio; la comunicacion publica de su obra;
la distribucion de la obra incluyendo la venta u otras formas de transmision en soportes
materiales que la contenga, asi como cualquier forma de transmision de uso o explotacion;
la importacion al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorizacién; y la
divulgacion de las obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la

- s sz . . . 4
traduccion, adaptacion, paréfrasis, arreglos y transformaciones.’

Los derechos patrimoniales a diferencia de los derechos morales, si pueden
transmitirse, sefialando la misma LFDA que toda transmision de derechos debe ser onerosa,

temporal y por escrito.”

En este orden de ideas, es importante sefalar que respecto a la tutela que brinda la
LFDA, es requisito en primer término, a fijacion de la obra en cualquier soporte material,
asi como su originalidad; sin que en ningun momento sean criterios para otorgar proteccion
a la obra: su mérito, el destino de la obra, la forma de expresion de la obra, y mucho menos
su registro, pues la proteccion nace por mero efecto de la fijacion y originalidad que se ha

mencionado.>®

Finalmente es necesario subrayar que el reconocimiento, ya sea de los derechos de
autor o derechos conexos no requieren de registro ni documento de ninguna especie, ni
quedara subordinado al cumplimiento de formalidad alguna; es decir, el registro tiene fines

declarativos mas no constitutivos del derecho. >’

1.1.1.5. AUTORIDADADMINISTRATIVA COMPETENTE.

La autoridadadministrativa competente en materia de derechos de autor y derechos

conexos, serd el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de

3 Cfy. Art. 26 bis y 27 de la LFDA.

3Cfy. Art. 30 de la LFDA y Vid Magafia Rufino, J.M., en Curso de Derechos...Op cit,p. 49 y Art. 30 de la
LFDA.

%% De la Parra Trujillo, Eduardo. Nociones Bdsicas sobre Derechos de Autor, Consejo de la Judicatura
Federal, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, ejemplar no. 18, México, 2004
https://www.ijf.cjf. gob.mx/publicaciones/revista/18/r18 4.pdf

Cfr. Art. 5 de la LFDA.
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Autor, y s6lo en los casos de infraccion en materia de comercio, sera autoridad competente

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.*®
I.1.2. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
1.1.2.6. CONCEPTO.

Los Derechos de Propiedad Industrial son el conjunto de prerrogativas que sirven
para amparar a las personas fisicas o morales que deseen proteger sus inventos (patentes,
modelos de utilidad, disefios industriales, esquemas de trazado), distinguir sus productos o
servicios de otros de la misma especie o clase y darles promocién (marcas, denominaciones
de origen, avisoscomerciales), distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales
respecto de otros dedicados al miso giro (nombres comerciales), conservar la privacidad de
sus secretos industriales o comerciales, que les proporcionan también el derecho a enajenar
dichos bienes inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las

autoridades competentes.*

1.1.2.7. NORMATIVA EN EL AMBITO NACIONAL.

Los derechos de la propiedad industrial se encuentran regulados por la Ley de la
Propiedad Industrial®® y su Reglamento, la cual es de orden piblico y de observancia
general en toda la Republica. De conformidad con la misma ley, sin perjuicio de los

tratados internacionales de los que México sea parte*', tiene por objeto entre otros:

e Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejores
técnicas y la difusion de conocimientos tecnoldgicos dentro de los sectores

Y
productivos.

3Cfr. Arts. 2 y 232 de la LFDA.

% Vifiamata Paschkes, C., La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México, 2007, pp. 181-182.

0 publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de junio de 1991, abroga a la Ley de Invenciones y
Marcas y la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de
Patentes y Marcas y su Reglamento. El RLPI del 23 de noviembre de 1994, abroga el Reglamento de la Ley
de Invenciones y Marcas del 24 de agosto de 1988.

“Cfr. Art. 1 de la LPL

2Cf. Art. 2, frac. II de la LPI.
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e Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion de las figuras que la
conforman y otorgamiento de registros de patentes de invencion, modelos de
utilidad, disefos industriales, marcas, avisos comerciales; publicaciéon de nombres
comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de origen y regulacion

de secretos industriales.*’

e Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan
competencia desleal relacionada con la misma, y establecer las sanciones y penas

respecto de ellos.**

1.1.2.3. CONVENIOS Y TRATADOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL.

En el ambito internacional existen diversos tratados y acuerdos internacionales
especificos en materia de Propiedad Industrial, respecto a los cuales comparto la opinion de
Gregoire Bisson, quien los clasifica en tres categorias: aquellos que proveen una proteccion
sustancial a la propiedad industrial; aquellos que facilitan la proteccion internacional; y por

P . . . . 4
Gltimo los tratados que establecen las clasificaciones internacionales.*’

En este sentido, respecto a la primera categoria de tratados, es decir, los que proveen
una proteccion sustancial a la propiedad industrial, considero que cobra especial relevancia
el Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (CUP) del 20
de marzo de 1883*, el cual establece que la propiedad industrial se entiende en su acepcion
mas amplia y que su proteccion tiene por objeto las patentes de invencion, los modelos de

utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o comercio, las marcas de

BCfr. Art. 2, frac. V de la LPL

“Cf. Art. 2, frac. VI de la LPL

* Bisson, G. El régimen canadiense de la Propiedad Industrial, en el Derecho de la Propiedad Intelectual,
una perspectiva trinacional, Coord. Becerra Ramirez, M., México, 2000, Universidad Nacional Auténoma de
Meéxico, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Publico. Num. 26, p. 12.

*Convenio es administrado por OMPI y establece directrices generales en materia de Propiedad Industrial,
aplicable a los miembros de la Union de Paris, el cual fue revisado en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900,
en Washington el 02 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 02 de junio de
1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo en 14 de junio de 1967. En el ambito nacional cabe
mencionar que el citado CUP fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 27 de julio de
1976.Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf
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servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen,

p ., . 4
asi como la represion a la competencia desleal®’.

El ambito de aplicacion del CUP, seran los paises que integran la Unién de Paris®,
ya que el mismo indica que los paises que formen parte del mismo, se comprometen a
adoptar las medidas necesarias para la aplicacion del mismo y que en el momento en que un
pais deposita un instrumento de ratificacion o adhesion, significa que éste se encuentra en
condiciones, conforme a su legislacion interna, para aplicar las disposiciones contenidas en

el CUPY.

Otro acuerdo que contiene disposiciones en materia de propiedad industrial es el
ADPIC™, que si bien contempla aspectos relacionados con la propiedad industrial,
comparto la opinion de Magafia Rufino en el sentido de que no puede considerarse como un
convenio autdbnomo en el ambito internacional, ya que conforma el anexo 1C del Acuerdo
mediante el cual se establece la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) *', por lo que
para formar parte de ADPIC, necesariamente un Estado que pretenda ser miembro debera

ratificar el acuerdo mediante el cual se crea la OMC>2,

Respecto a la segundacategoriade tratados, que corresponde a los que facilitan la

proteccion internacional, y de los cuales México forma parte, se encuentran los siguientes:

e El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas™,
e El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de

54
Marcas™,

YCfr. Art. 1, incisos 2) y 3) del CUP, http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf
*® Para consulta del listado de los paises miembros de la Union de Paris,
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

YCfr. Art. 25 del CUP, http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

*0'E] ADPIC es administrado por la OMC, Vid http.//www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

3! Los anexos 1* y 1B corresponden respectivamente a los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de
Mercancias y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios,
Vidhttp://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/05-anx1a.pdf

>2VidMagana Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad ..., Op cit, p. 9

3Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf

*Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madridp-gp/trt_madridp _gp 001es.pdf
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e El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT)”,

e El Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su
Registro Internacional’®, y

e El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de

Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes’’.

En la tercera categoria de tratados, relacionada con aquellos que establecen las

clasificaciones internacionales se encuentran:

e El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas™,

e El Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacion Internacional de los
elementos figurativos de las marcas™

e El Arreglo de Estrasburgorelativoa la Clasificacion Internacionalde Patentes®, y

e El Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion Internacional para los

Dibujos y Modelos Industriales®!

Los aspectos relevantes de cada uno de estos tratados se abordaran en el apartado

relacionado con la figura de propiedad industrial a la cual estdn enfocados.

1.1.2.4. BIEN JURIDICO TUTELADO.

Tomando en consideracion el objeto de la LPI, el del CUP, y la clasificacion
doctrinal de los Derechos de Propiedad Industrial®’, de los Derechos de la Propiedad
Industrial, se puede afirmar que los bienes juridicos tutelados son bienes intangibles que

consisten en las siguientes figuras mediante las cuales se protegen:

SVid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/pct/trt_pct_001es.pdf

> Vid http.//www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/lisbon/trt_lisbon_001es.pdf

>Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/budapest/trt_budapest 001es.pdf
SBYid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/nice/trt_nice 00les.pdf

SVid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/vienna/trt vienna 001les.pdf

OVid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/strasbourg/trt strasbourg 002es.pdf
Yyid http.//www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/locarno/trt locarno 001es.pdf
2VidMagana Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad... Op cit, p. 12.
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1) “Invenciones: Comprenden a las Patentes, Modelos de Utilidad.
Disefios Industriales (Modelos y Dibujos Industriales), y a los
Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

2) Signos Distintivos: Marcas, Avisos Comerciales, Nombres
Comerciales y Denominaciones de Origen.

3) Secretos Industriales, y

4) Franquicias: De Produccion, de Distribucion y de Servicios™.

Por otro lado, resulta trascendente mencionar que respecto a la proteccion de las
variedades vegetales y conforme a las obligaciones contraidas por México en virtud del
Tratado de Libre Comercio (TLC) en su articulo 1709.3, y el ADPICen su articulo y 27
numeral 3 inciso b) respectivamente, establecen que se deben proteger nuevas variedades
de plantas ya sea mediante patentes o bien, mediante una proteccion sui generis; lo que
gener6 dudas, en el sentido de que si debia optar por el otorgamiento de patentes conforme

al CUP o adherirse a la Union para la Proteccion de Obtentores de Vegetales (UPOV)®,

Asi las cosas, México opto por la proteccion sui generis, es decir aquella que brinda
el UPOV®, del cual forma parte a partir del 21 de septiembre de 1998°; este criterio se

hace patente en la LPI al establecer que no seran patentables las variedades vegetales®.

Lo anterior puede generar dos corrientes en el &mbito de la doctrina, la primera de
ellas que considera a las variedades vegetales, sujetas a una proteccion sui generis, fuera

del ambito de la propiedad industrial, al no estar considerada su proteccion al amparo del

CUP ni de la LPIL.

La segunda corriente es la que si considera a las variedades vegetales como

susceptibles de proteccion en la esfera de derechos de propiedadindustrial ya que otorga a

% Pérez Miranda, R. El Derecho de la Propiedad Industrial, Patentes, Marcas, obtentores de vegetales,
informatica-Un enfoque de Derecho Economico-, Editorial Porrua, México, 2006, p. 211.

Vid http://www.upov.int/es/publications/conventions/1991/act1991.htm

SVid http://www.upov.org/upovlex/es/details.jsp?id=3082

Cfy. Art. 16 frac. V de la LPL
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su titular el “derecho de obtentor”, mismo que implica la facultad de impedir a cualquier
tercero realizar ciertos actos respecto del material de reproduccion o multiplicacion
vegetativa de la variedad protegida sin autorizacion de su titular y mediante una

.y 67
contratacion onerosa .

Tomando en consideracion ambas corrientes me inclino por la primera, es decir, por
aquella que considera una proteccion sui generis para las variedades vegetales, en virtud de
que éstas no se encuentran protegidas al amparo del CUP o de la LPI, sino como ya se ha
mencionado a través del UPOV que es un tratado internacional no administrado por OMPI,
aunado a que en el ambito nacional las variedades vegetales se encuentran protegidas por la
Ley Federal de Variedades Vegetales y su Reglamento, y no por la LPI o por el RLPI,
motivo por el cual no se contemplan dentro del esquema que clasifica los derechos de

propiedad intelectual en sentido amplio.

1.1.2.5. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE.

La autoridad administrativa competente en materia de derechos de propiedad
industrial es el Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio y a quien
corresponde la aplicacion administrativa de la LPI, y que cuenta entre sus funciones el
tramitar y en su caso otorgar patentes de invencion, y registros de modelos de utilidad,
disefios industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o
fama de marcas, emitirdeclaratorias de proteccion a denominaciones de origen, autorizar el
uso de las mismas; la publicacién denombres comerciales, asi como la inscripcion de sus
renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las demas que le otorga esta
Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservacionde los derechos de propiedad

industrial.®®

7 Becerra Ramirez, M. La Propiedad Intelectual en transformacion, Editorial Porriia, México, 2009, pp. 94-
95.
%Cfi. Arts. 1 y 6 de la LPL
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Lo anterior sin perjuicio que corresponda a los tribunales de la federacion para
conocer de controversias mercantiles, civiles, medidas precautorias asi como de los delitos

que se susciten con motivo de la aplicacién de la LPL®’

En el ambito internacional, la OMPI cuenta con un Centro de Arbitraje y
Mediacién”’para solucién de controversias internacionales en materia de propiedad

intelectual.

1.2. CLASIFICACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tomando en consideracion la definicion de los derechos de propiedad industrial
antes citada, asi como su clasificacion, y con la finalidad de comprender el concepto y
alcances de las diversas figuras que amparan a éstos derechos, se abordard cada una de
ellas, sin perjuicio de que se profundice mas acerca de los signos distintivos, en especifico
sobre las marcas, y su proteccion a través delos procedimientos de los cuales conoce el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, asi como de los correspondientes al Centro

de Mediacion y Arbitraje de la OMPI.

I[.2.1. INVENCIONES.

La invencidn es considerada como el contenido sustantivo del sistema de propiedad
industrial que se traduce en un derecho inmaterial y dependiendo de las caracteristicas con
las que cuente y/o de la voluntad de su creador, ésta puede traducirse en una patente, un
modelo de utilidad, un disefioindustrial (modelos y dibujos industriales), o bien en un

. . . 1
esquemas de trazado de circuitos integrados.’

Cfr. Art. 277 de la LPL.

7 Las facultades de mediacion y arbitraje de la OMPI se encuentran contempladas en el Reglamento de
Mediacion de la OMPI y el Reglamento de Mediacion de la OMPI respectivamente, Vid:
http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/ y hitp://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/

' Pérez Miranda, R. EI Derecho de la Propiedad Industrial, Patentes, marcas, obtentores vegetales,
informatica-Un enfoque de derecho economico-, Editorial Porria, México 2006, pp. 109.
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Respecto al concepto de invencion la Ley tipo de la OMPI define en su articulo 112,
como a la idea de un inventor que permita en la practica la soluciéon de un problema

: )
determinado en la esfera de la técnica.’

El CUP”, si bien no proporciona una definicion al vocablo “invencién”, menciona
que su proteccion se dard a través de patentes, modelos de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, y dada la fecha en que data el CUP, asi como la de su ultima revision, omite a
los esquemas de trazado de circuitos integrados; los cuales ademas de estar previstos en la
LPI, a nivel internacional los regula el Tratado sobre la Propiedad Intelectualrespecto de los

Circuitos Integrados’®, administrado también por OMPI.

A su vez, la LPI define a la invencion como toda creacion humana que permita
transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza y satisfacer sus necesidades

concretas75 .

De tal suerte, iniciaremos con la explicacion de las figuras que forman parte de las
Invenciones, es decir, las patentes, los modelos de utilidad, los disefios industriales que
comprenden a los modelos y a los dibujos industriales, y finalmente, a los esquemas de

trazado de circuitos integrados.
1.2.1.1.  PATENTES.
Las patentes son una forma de proteccion a las invenciones, las cuales, tomando en

consideracién los tratados internacionales de los cuales México forma parte’®, asi como la

. .y , e 77 . .y
legislacion doméstica’’, establecen que para que una invencion pueda ser patentada debe

20p cit Vifiamata Paschkes, C., La Propiedad..., pp. 234
BVidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

™ Adoptado en Washington el 26 mayo de 1989. Vid: http.//www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295138
BCfy. Art. 15 de la LPL

76 México se adhiri6 al Tratado de Cooperacién en materia de Patentes, el 1° de enero de 1995, que en su
articulo 33, establece que el examen preliminar internacional de una solicitud de patente al amparo de este
tratado, tendra por objeto formular una opinion preliminar y no vinculante sobre las siguientes cuestiones: si
la invencidn reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de
aplicacion industrial. Vid: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/pct/trt_pct_001es.pdf

"Cfy. Art. 16 de la LPL
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reunir al menos, los siguientes requisitos: ser nueva, producto de una actividad inventiva y

susceptible de aplicacion industrial ®.

La LPI clarifica estos requisitos al conceptualizar cada uno de ellos, de la siguiente
manera:

a) Nuevo: aquello que no se encuentre en el estado de la técnica.”

b) Estado de la técnica: al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho
publicos mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacion o por

cualquier otro medio de difusion o informacion, en el pais o en el extranjero.*

c) Actividad inventiva: al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del

7 - . , . . 1
estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.®

d) Aplicacion industrial: a la posibilidad de que una invencion pueda ser producida

o utilizada en cualquier rama de la actividad economica.®

Ademas del cumplimiento de los requisitos anteriores, es importante que, previo a la
solicitud de registro depatenteque se presente al IMPI, se verifique que el invento en
cuestion no encuadre en ninguno de los supuestos que la ley marca como inventos no
patentables, asi como aquellos supuestos que en términos de la LPI no son considerados

como invencién.®?

Asi las cosas, se puede afirmar que la regulacion de proteccion a la innovacion, se

encuentra materializada en la LPI, en especifico por lo que a las patentes se refiere,

8Op cit, Becerra Ramirez, M. La Propiedad ..., p. 64

Cfy. Art. 12, frac. I de la LPL

YCfr. Art. 12, frac. 11 de la LPL

$1Cf. Art. 12, frac. 11T de la LPL

8Cfr. Art. 12, frac. IV de la LPI.

BVid Art. 16 de la LPI Sobre los elementos que no se consideran invenciones asi como las invenciones no
patentables VidMagafia Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., pp. 16-20.
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estimulan la innovacién a través del otorgamiento temporal del derecho a su explotacion

.84
exclusiva.®

La innovacion a la que nos hemos referido, queda plasmada en las reivindicaciones
de la patente, las cuales de acuerdo a lo establecido por la LPI, son la caracteristica esencial
de un producto o un proceso cuya proteccion se reclama de manera precisa y especifica en

.. . , . 85
la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el titulo correspondiente™.
Lo anterior implica que el derecho conferido por una patente estd determinado por las

. T . 86
mismas reivindicaciones aprobadas.

La capacidad para redactar las reivindicaciones es vital, ya que como se ha
mencionado, éstas determinan el alcance y cobertura de la proteccion que se obtiene al
concederse el titulo de patente’’. De tal suerte, la esencia o razén de ser de una
reivindicacion consiste en definir la invencidn, indicando sus caracteristicas técnicas,
dandole el alcance a la patente y delimitando claramente la invencion respecto al estado de

la técnica o tecnologia anterior.™

Tomando en consideracion lo antes expuesto, la patente confiere a su titular un ius
prohibendi, que implica la facultad de prohibir o impedir que terceros no autorizados
realicen actos de explotacion industrial o comercial, asi mismo, confiere a su titular un
derecho positivo de realizar actos de explotacion industrial o comercial de la invencion

patentada.®

% Jalife Daher, M. Régimen de licencias obligatorias de patentes en el campo de la salud, p. 283,Vid.
http.//biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1586/15.pdf

$Cfr. Art. 14, frac. V de la LPI.

$Cfr. Art. 21 de la LPI.

87 Art. 12, fraccion V, de la LPI; Manual de la OMPI sobre la redaccion de solicitudes de patente, p. 4.
http://www.wipo.int/export/sites/www/fireepublications/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf

8YVidGuia del usuario de patentes y modelo de utilidad, p. 20,
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Guias%20de%20Usuario/03%20-
%20Gu%C3%ADa%20de%20Usuario%20de%20Patentes %2 0v%20Modelos%20de%20Utilidad.pdf, Sobre
los elementos que deben de contener las reivindicaciones VidRangel Ortiz, H. en La observancia.... pp. 163-
164 y 166-170. http.//www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intp

¥ Valenzuela, J.G. Vigencia del Principio de Territorialidad en el moderno Derecho de Patentes y su
adecuacion a los resultados de la investigacion cientifica. Revista Chilena de Derecho, 1999, Vol. 26 No 3
Seccion Estudios, p- 4. Vid.
file:///C:/Users/Yes%C3%ADn/Desktop/patentes %2 Oterritorialidad%20dial%20net. pdf
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Al respecto, la LPI, establece el derecho de impedir que otras personas fabriquen,

: 0
usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto o el proceso patentado®.

Por otro lado, la patente en M¢éxico tendra una temporalidad de veinte afios
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentaciéon de la solicitud’’, sujeta al

pago de la tarifa correspondiente’”.

1.2.1.2. MODELO DE UTILIDAD.

Algunos autores identifican a los modelos de utilidad como invenciones menores, es
decir, aquellas invenciones que aportan a un producto una ventaja de caracter técnicoen
relacién con lo que anteriormente ya era conocido y en las que el esfuerzo inventivo que

implica es de menor grado.

En concordancia con lo anterior, la LPI considera a los modelos de utilidad, como
aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una
modificacion en su disposicion, configuracion, estructura o forma, presenten una funcion

diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”*

La proteccion al modelo de utilidad no serd sobre contenidos, ni actividades a las
que se aplique el modelo registrado, y mucho menos colores o matices meramente
ornamentales, que a pesar de estar integrados al modelo de utilidad carezcan de alguna
funcion en cuanto a las ventajas o utilidades que el propio modelo de utilidad sea capaz de

95
generar .

OCfy. Art. 25 de la LPL

°! Tanto el CUP como el PCT reconocen el derecho de prioridad, el cual implica que se tome como fecha de
presentacion la fecha del pais de origen.

72 Art. 23 de la LPL.

BGalvez Kriiger, M.A., en A propdsito de la proteccion de algunas invenciones menores: las patentes de
modelos de utilidad en la legislacion comunitaria andina, p- 5,
Vidhttp://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario07/art09/ANUARIO%20ANDINO %20ART09.pdf

*Cfr. Art. 28 de la LPL

% Macedo Hernandez, J.H., Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial, Cardenas Editor y
Distribuidor, México, 1993. P. 63.
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La LPI establece dos requisitos para el registro de un modelo de utilidad, el que
sean nuevos y susceptibles de aplicacion industrial’®, por lo que comparando estos
requisitos con los de las patentes, en el caso del modelo de utilidad, no sera necesario cubrir

el requisito de que el modelo de utilidad sea producto de una actividad inventiva®’.

Dado que se aplican por analogia las definiciones que para este caso se utilizan para
las patentes”, por lo que para acreditar el requisito de novedad, se tendra en cuenta el
estado de la técnica correspondiente a la fecha de presentacion de la solicitud de registro, o
en su caso, la prioridad reconocida’; y respecto al requisito de que el modelo de utilidad
sea susceptible de aplicacion industrial, quedan por obviedad excluidos los procesos, ya que
en el caso especifico de los modelos de utilidad, éstos deben referirse exclusivamente a

100
productos .

La LPI establece que el derecho exclusivo para su explotacion'', y respecto a las
prerrogativas y obligaciones a cargo de su titular, se aplican por analogia lo que

102, por lo que seran aplicables al modelo de utilidad,

corresponde al titular de una patente
las disposiciones de las patentes, referentes a los derechos, obligaciones, limitaciones,

explotacion, caducidad y nulidad'®.

%Cfy. Art. 27 de la LPL

7 Respecto a la actividad inventiva concuerdo con la opinién de Pérez Miranda, en el sentido de que si bien
en términos de la LPI, la actividad inventiva no es un requisito para el registro de un modelo de utilidad, si se
trata de un proceso creativo que se deduce de manera evidente para un técnico en la materia. Vid Perez
Miranda, R., El Derecho de la Propiedad... México, 2006 p. 202.

%Cfi. Art. 37 de la LPIL.

% El derecho de prioridad debe de entenderse como el plazo con el que cuenta el causahabiente o el solicitante
de un registro de modelo de utilidad, patente, disefio industrial o marca, para solicitarlo en otros paises
miembros de la Unidn de Paris, y en virtud del cual se reconoce como fecha de depdsito la que corresponde a
la primera solicitud de registro. El plazo de prioridad antes mencionado sera de doce meses para patentes y
modelos de utilidad; y de seis meses para los disefios industriales y marcas. Cfr. Art. 4, incisos A y C del
CUP. Vidhttp.//www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris001es.pdf

%0p cit Pérez Miranda R, EI Derecho de la..., p. 203

1% Respecto a la aplicacién por analogia de las reglas de las patentes, Pérez Miranda establece que no existira
la obligaciéon de explotarlo en un plazo determinado por lo que tampoco le seran aplicables las reglas de la
licencia obligatoria. Vid Pérez Miranda, R. El Derecho de la..., p. 204. Sin embargo, al respecto el art. 23 del
RLPI establece que para la tramitacion y conservacion del registro de modelos de utilidad, le seran aplicables
las disposiciones contenidas en el Titulo Segundo del mismo RLPI, el cual contiene en su Capitulo I lo
referente a las licencias obligatorias por falta de explotacion y por causa de utilidad publica.

"2Cf. Art. 29y 30 de la LPL.

"% pid Magana Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad...,Op cit, p. 30.
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La proteccion conferida por la LPI a los modelos de utilidad sera por un plazo de 10
aflos improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, y su

tramitacion esté sujeta al pago de la tarifa correspondiente.'®*

1.2.1.3. DISENO INDUSTRIAL.

El disefio industrial se define como aquél que sirve para ornamentar un producto, asi

como para darle una apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Coq . A . . 1 , . .,
Si bien la LPL no define a los disefios industriales'®, si establece su clasificacion,

mencionando que éstos comprenden a:

e Los dibujos industriales, que son toda combinacién de figuras, lineas o colores
que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le

dan un aspecto peculiar y propio, y'*°

e Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva
de tipo o patron para la fabricacion de un producto industrial, que le dé

L . o i 107
apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Como requisito para solicitar su proteccion la misma LPI establece que éstos
deberan de ser nuevos y susceptibles de aplicacion industrial. A diferencia de la definicion
de novedad aplicable a las patentes y a los modelos de utilidad, en el caso de los disefios

industriales se considera como nuevo, a los disefios que sean de creacion independiente y

"Cf. Art. 29 de la LPL

1% La OMPI los define a los disefios industriales como un objeto especifico de propiedad intelectual que
responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles, y agrega que los
disefios industriales estdn a caballo entre las artes y la tecnologia pues los disefiadores industriales se
esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los
consumidores y respondan a las expectativas de estos ultimos en cuanto al funcionamiento de los productos,
Los Diserios Industriales y su relacion con las obras de arte aplicadas y marcas tridimensionales, Comité
Permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geograficas, Suiza,
2002, p. 5, Vid: www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct 9 _6.doc

%Cfi- Art. 32, frac. I de la LPL.

YCH. Art. 32, frac. I de la LPI.
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difieran en grado significativo, de disefios conocidos o de combinaciones de caracteristicas

0

. .~ 108 , .
conocidas de disefos.  , con lo cual la novedad se encuentra mas enfocada a cuestiones

creativas, estéticas o artisticas.

° inicia con la solicitud ante el IMPI en el formato

El tramite de registro'
establecido para tal efecto, a la cual debe anexarse una reproduccion grafica o fotografica
del disefio correspondiente, y la indicacion del género del producto para el cual se utilizara

1

.~ 110 .. . ., . ., . e . .
el disefio °, y agregarse como reivindicacion, la denominacion del disefio industrial

seguido de las palabras “Tal como se ha referido e ilustrado™"!".

Una vez otorgado el registro por el IMPI, la proteccion que establece la LPI para los
disefios industriales, serd de cinco afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud,
renovable por periodos sucesivos de la misma duracién hasta un maximo de veinticinco

~ . . . 112
aflos, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

1.2.1.4. ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

La LPI otorga la facultad al IMPI de registrar y en consecuencia otorgar proteccion

a los esquemas de trazado de circuitos integrados, por lo que para tales efectos define lo

1%8Cf Art. 31 de la LPIL.

1% De acuerdo a lo establecido por el articulo 37 de la LPI, al tramite de registro de los disefios industriales
aplican por analogia lo relativo a las patentes, a excepcion de las reivindicaciones para procesos, asi como
tampoco la publicacion dentro de los 18 meses siguientes a la presentacion de la solicitud de registro.

"Cf. Art. 33 de la LPL

" Cfr. Art. 35 de la LPL

"2Cf. Art. 36 de la LPL
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que se entiende por circuito integrado °, esquema de trazado o topografia’ *, esquema de

trazado protegido'"® y esquema de trazado original''.

El registro de un esquema de trazado tendra una vigencia de diez afos
improrrogables contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registro,

estando sujeta al pago de la tarifa correspondiente.''’

1.2.2. SIGNOS DISTINTIVOS.

. . ., ~ 11 . C e . .
Siguiendo la clasificacion de Magafa Rufino''® los Signos Distintivos, se clasifican

en: Nombres Comerciales, Avisos Comerciales, Denominaciones de Origen y las Marcas.

En el 4mbito internacional ademas del CUP''? y del ADPIC'®, se cuenta con los
siguientes Arreglos y Acuerdos que rigen en la materia y de los cuales México forma parte,
tales como el Arreglo de Lisboa para la proteccion de Denominaciones de Origen'?', el

Arreglo de Madrid y su Protocolo'?; el Arreglo de Niza para la clasificacion de productos

"5 La LPI en su articulo 178 bis-1 frac. I define al circuito integrado como un producto, en su forma final o en
una forma intermedia, en el que los elementos de los cuales uno por lo menos sea activo y sus
interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza del material
semiconductor, y que esté destinado a realizar una funcion electronica.

"“La LPI en su articulo 178 bis-1 frac. Il define al esquema de trazado o topografia como la disposicion
tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un
elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposicion
tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

"5 La LPI en su articulo 178 bis-1 frac. III define al esquema de trazado protegido como al esquema de
trazado de circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las condiciones de proteccion previstas en
la LPL.

""®La LPI en su articulo 178 bis-1 frac. IV define al esquema de trazado original como al esquema de trazado
de circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o comiin
entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su
creacion.

"Cf. Art- 178 bis-3 de la LPI. Sobre el tramite de registro de los esquemas de trazado de circuitos
integrados, asi como los derechos y prerrogativas de sus titulares, Vid Rangel Medina, Derecho Intelectual,
Coleccion Panorama del Derecho Mexicano, Universidad Nacional Auténoma de México, México, 1998. pp.
194-203

"8pidMagafia Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 13.
Wyidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt paris_001es.pdf

20y dhtp. //www.wio. org/spanish/docs_s/legal_s/05-anxla.pdf

Rlyidhttp. //www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/

22yidhttp. //www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/
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y servicios para el registro de Marcas'> y el Acuerdo de Viena por el que se establece una

. . : . 124
Clasificacion Internacional de los elementos figurativos de las marcas .

Las particularidades de la normativa internacional antes citada, se abordaran en el

apartado en el que se desarrolle el tema al cual pertenece la misma.
1.2.2.1. NOMBRE COMERCIAL.

La LPI no define propiamente al nombre comercial,'*’pero de la misma LPI se
infiere que se concede al titular de un establecimiento industrial, comercial o de servicios a
efecto de distinguir unosde otros del mismo o similar giro, agregando que la proteccion
abarcara la zona geografica de clientela efectiva de la zona geografica de la empresa o
establecimiento a que aplique el nombre comercial, y se extenderd a toda la Republica si

. . ., . . . . 12
existe difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo.'*°

Asi las cosas, el nombre comercial unicamente debe ser protegido respecto de
empresas que compiten por la misma clientela y en una zona geografica determinada; por lo
que, entre empresas que desarrollan su propia actividad en ramos diversos del comercio, la
pretension de obtener la diferenciacion de nombres comerciales, debe excluirse a priori por
cualquier posibilidad de equivocacion respecto del establecimiento industrial, comercial o

.. 127
de servicios.

Aunado a lo anterior, el nombre comercial cumple diversas funciones en el

mercado, entre las que resaltan: 1. La funcion identificadora y diferenciadora, en la medida

'BYidhttp://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/
Vidhttp.//www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/vienna/trt_vienna_001es.pdf

12 De acuerdo a la doctrina el origen del nombre comercial data de 1883 con el CUP, a través del cual se
establece la proteccion de éste en todos los paises de la Unidn sin la obligacion de deposito o registro. De
manera posterior, dicha proteccidon se fue adoptando en las legislaciones de los paises miembros de la Unidn.
Para mas acerca de los antecedentes historicos del nombre comercial Vid: Ferrero Diez, G., El Nombre
Comercial, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Afio I- N°1, Peru, 2004, p. 232,
http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario0l/art]1 0/ANUARIO%20ANDINO%20ART10.pdf

2°Cfi- Art. 105 de la LPL.

127 Casanova, Mario, Traduccion Mantilla Molina, Esfera de accion de la proteccion juridica del nombre
comercial, p- 63, Boletin del Instituto de Investigaciones Juridicas, México,
Vid.http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/18/dtr/dtr4.pdf
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en que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su
actividad de las demas actividades idénticas o similares; 2. La funcidon de captacion de
clientela; 3. La funcion de concentrar la buena reputacion de la empresa, y 4. La funcién

publicitaria.'*®

Respecto al nombre comercial, nuestros tribunales han establecido que el nombre
comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar una empresa de una
persona fisica o juridica de las demds que tienen igual o similar actividad industrial o
mercantil, agregando que la fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial
es el uso del signo, y que su publicacion en la Gaceta del IMPI, establece una presuncion de
buena fe por parte de quien adopta el signo, ademas de que el derecho a usar un nombre
comercial se reconoce si efectivamente se estd usando y establece que nombre comercial

queda protegido sin necesidad de registrarlo.'*’

En este sentido, es importante mencionar que si bien la LPI establece que los
nombres comerciales estaran protegidos por su uso sin necesidad de registro'*’si sera
necesaria la publicacion de éste en la Gaceta del IMPI, que produciré el efecto de establecer

.y <7 . 131
la presuncion de la buena fe en la adopcion y uso del nombre comercial.'

Asi las cosas, la publicacion del nombre comercial que se haga en la Gaceta del
IMPI, produce que el derecho a su uso exclusivo surta efectos ante terceros, y asi impedir

que terceros lo registren como marca o utilicen uno similar en grado de confusion. La

128 Rengifo Garcia, E. El nombre comercial, Revista La propiedad inmaterial, Num. 187, Colombia, 2013, p.
189.

Vidhttp://revistas.uexternado.edu.co/index.php ?journal=propin&page=article kop=view&path%5B%5D=35
85&path%5B%5D=3666

'% Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revision 23/93. La
Hija de Moctezuma de la Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro
David Goéngora Pimentel. Secretaria: Rosa  Maria  Gutiérrez  Rosas.  Registro: 215531,
Vid:http.//sjf.scin.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx? Epoca=1e3elfdfdfSfcfd&Apendice=1{ffdfffc
fcli&Expresion=nombre%2520comercial & Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&

NumTE=39&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&ID=215531&Hit=8&IDs=2007353,2003319,168863,199003,209442,210566,212618,215531
215534,215535,215750,223957,230223,243271,255476,256198,242449,270089,340249,317792 &tipoTesis=
&Semanario=0&tabla=

BO0Cf- Art. 105 de la LPI.

BICf. Art. 106 de la LPLI.
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proteccion que la LPI confiere a los nombres comerciales es de diez afios prorrogables,
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, renovables por periodos

. . 132
iguales. De no renovarse, cesaran sus efectos. '

Finalmente, tomando en consideracion la época de la que data el origen de la de la
proteccion al nombre comercial, y su adopcion en los mismos términos en las legislaciones
de los paises miembros del CUP, considero que en sus inicios dicha regulacion si brindaba
proteccion a las empresas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios, en la
zona geografica de la clientela efectiva en la que aplicaba el nombre comercial; sin
embargo, en la actualidad, con el uso de los medios masivos de comunicacion, asi como el
auge del Internet, el circunscribir la proteccion de un nombre comercial a una zona
geografica determinada es ineficiente'”, ya que puede darse el caso de que el nombre
comercial se utilice s6lo en Internet, con lo que no se cumpliria el requisito de usarlo y por

/ 134
ende protegerlo en una zona geografica'**.

Aunado a lo anterior, se considera mas viable la proteccion del nombre comercial a
través de la figura de la marca, ya que en esta tltima, la proteccion abarca toda la Republica
Mexicana, con independencia de la zona geografica en la que se encuentre la clientela
efectiva del establecimiento, asi como tampoco sera relevante si su difusion se hace de

manera masiva y constante.

P2Cf. Art. 110 de la LPL

'3 Respecto a la eficacia de las normas juridicas, Vid Hierro L. Liborio, La eficacia de las normas juridicas,
Editorial Fontamara, México 2010.

134 Respecto a la difusién masiva y constante a nivel nacional de un nombre a fin de que tenga proteccion en
toda la Republica Mexicana, ésta disposicion contenida en la LPI no estaba prevista en la anterior Ley de
Invenciones y Marcas, ya que ésta en su articulo 179 establece que “el nombre comercial y el derecho a su
uso exclusivo estara protegido sin necesidad de deposito o registro, dentro de una zona geografica que
abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que aplique y tomando
en cuenta la difusion del nombre y la posibilidad de uso por un tercero que induzca al error a los
consumidores”.

Asi las cosas es hasta la LPI cuando se establece la posibilidad de ampliar la proteccion del nombre a toda la
Republica, a través de la difusion masiva y constante del nombre comercial.
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1.2.2.2. AVISO COMERCIAL.

La LPI 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 otros de su especie.

En este sentido, a diferencia de las marcas, que tienen como finalidad distinguir
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; el aviso
comercial, tiene por objeto el promocionar la marca o nombre comercial de un producto o
un servicio entre el publico consumidor'*®. Es importante mencionar que dentro del

. . ., 1
nombre comercial se suele comprender la denominacién de la marca'®’.

El derecho al uso exclusivo de un aviso comercial en el territorio nacional, se

obtiene mediante registro ante el IMPI'*®

, 'y los requisitos que deberan cumplirse para
lograr lo anterior, son aquellos que para el caso de las marcas sefiala la propia LPI, en
virtud de que la misma Ley establece que en lo que no haya disposicion especial, los avisos

. ., . . 139
comerciales se regiran por lo dispuesto por la misma Ley para el caso de las marcas ™.

Asi las cosas, se cuenta con un criterio que establece que tanto los avisos
comerciales como las marcas, se encuentran en un plano de igualdad en relacién con las
prohibiciones para su registro ante el IMPI, por lo que en ambos casos se aplicaran las

prohibiciones previstas en el articulo 90 de la LPL.'*

En concordancia con lo anterior, a los avisos comerciales también les seran

aplicables las disposiciones que la LPI prevé para las marcas en lo referente a sus efectos,

35CH Art. 99 de la LPI.

136 VidMagana Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 8.

"7Vid Vifiamata Paschkes, C., en La Propiedad..., Op cit, p. 428.

B8CH. Art. 105 de la LPL

9CH. Art. 104 de la LPL.

140 S¢ptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Amparo directo 758/2010.
Mesil, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayan. Secretaria:
Maria del Carmen Alejandra Hernandez Jiménez. Novena época, registro 161907, tesis aislada, fuente:
Semanario Judicial de la Federacion y su gaceta, Tomo: XXXIII, Junio de 2011, materia: Administrativa,
Tesis: 1.70.A.771 A.

29



obligaciones, derechos, nulidad, caducidad, limitaciones, restricciones, transmision, o en su

. . 141
caso, licencia a terceros.

Finalmente, el registro de un aviso comercial tendrd una vigencia de diez afos
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos

. ., . . . 142
de la misma duracion, previo pago de la tarifa correspondiente.

1.2.2.3. DENOMINACIONES DE ORIGEN.

En el ambito internacional, el antecedente normativo de la proteccion de las
denominaciones de origen se encuentra en el CUP que tiene por objeto proteger diversas
figuras de propiedad industrial, entre las cuales se encuentran las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen143 ; Y a su vez prevé sanciones respecto a las

. . . . 144
indicaciones de procedencia falsas .

Tomando en consideracion lo anterior, si bien el CUP no define a las
denominaciones de origen, el ADPIC, las define como aquellas que identifican un producto
originario del territorio de un miembro o de una region o localidad de ese territorio, cuando
determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable

fundamentalmente a su origen geogréﬁco.145

A su vez, el Arreglo de Lisboa, las conceptualiza como la denominacion geografica

de un pais, de una regioén o de una localidad que sirva para designar un producto originario

'"“'Vid Magafa Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 78.

"“2Cfr. Art. 103 de la LPL

"3Cfr. Art. 1, inciso 2) del CUP Vid: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf
14 E] CUP, establece que para el caso de que se utilice directa o indirectamente una indicacion falsa referente
a la procedencia de un producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante, el producto que lleve
ilicitamente tal indicacion falsa serd embargado en el pais en el que se haya hecho la aplicacion ilicita o en el
pais en el que se haya importado el producto. Para lo cual se considera como parte interesada en este tipo de
controversias, a todo productor, fabricante, comerciante dedicado a la produccion, la fabricacion o el
comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en
la region donde esta localidad esté situada , o en el pais falsamente indicado, o en el pais en donde se emplea
la  indicacion  falsa de  procedencia, Cfr. Art. 9 vy 10 del  CUP Vid
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

5Cfi Art. 22 numeral 1 de ADPIC.

Vid http.//www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
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del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio

. . 14
geografico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.'*®

En el ambito internacional se reconoce como figuras de proteccion, a las
indicaciones de procedencia, las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen,
por lo cual resulta necesario establecer la diferencia entre estos conceptos, tomando en
consideracion que en el &mbito nacional, la LPI inicamente reconoce a las denominaciones

147
de origen.

En este orden de ideas, como indicaciones de procedencia se entiende, cualquier
signo o expresion utilizada para indicar que un producto es originario de un pais, una region
o un lugar especifico, pero sin connotacion respecto a la calidad del mismo; y por
indicaciones geograficas identifican un pais o lugar que se caracteriza por fabricar un
producto de gran calidad y por esta razon, sobresale de los demés productos afines, sin que

oy 14
sea unico de ese lugar.'*®

Por su parte, las denominaciones de origen son el nombre de una region geografica
del pais que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o
caracteristicas se deban exclusivamente al medio geografico, comprendiendo éste a los

factores naturales y a los humanos.'*

De tal suerte, la proteccion a las denominaciones de origen se justifica en la medida
en que constituyen un elemento colectivo del que pueden servirse los productores para
promover los productos de su region y preservar la calidad de los mismos asi como la

reputacion que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, con el beneficio implicito de que

14(’Cfr. Art. 2, inciso 1), Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/lisbon/trt_lisbon_001es.pdf
Cfi. arts. 156-178 de la LPL.

"8pidMagafia Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 82.

"9Cfr. Art. 156 de la LPL.
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la denominacion de origen suministra una garantia al consumidor respecto de los métodos

de produccién y calidad del producto.'™

En el ambito de la LPI a raiz de las reformas a la LPI, publicadas en el Diario
Oficial de la Federacion, de fecha 13 de marzo de 2018, que entraron en vigor a los treinta
dias habiles siguientes a su publicacion, se incluye de manera adicional a la denominacioén
de origen, la figura de las indicaciones geograficas, en donde desafortunadamente se brinda

poca claridad entre la diferencia que existe entre ambas.

Asi las cosas, en términos de la citada reforma,las denominaciones de origen se
definen como el nombre de una zona geografica del pais o que contenga dicho nombre u
otra denominacion conocida por referencia a la citada zona que sirva para designar a un
producto como originario de la misma, cuando la calidad o las caracteristicas del producto
se deban exclusiva o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores

naturales y humanos que haya dado al producto su reputacion.

En el caso de las indicaciones geograficas, la reforma las define como el nombre de
una zona geografica o que contenga dicho nombre, u otra indicacion conocida para hacer
referencia a la citada zona que identifique un producto como originario de la misma,
cuando determinada calidad, reputacién u otra caracteristica del producto sea imputable

fundamentalmente al origen geografico.

1.2.2.4.MARCAS.

La marca es un bien inmaterial*', lo suficientemente distintivo, que generalmente

.. . . .. . . 152
distingue e identifica productos o servicios de otros de su misma especie o clase'>?, y cuya

150 Granados Aristizébal, J. I. , Las denominaciones de origen en la industria agricola: una herramienta de
distincién y competitividad, Revista Produccion y Limpia, Colombia, 2012, Vol. 7, No. 2, p. 98, Vid:
http.://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4334008.pdf

'5'En cuanto a la connotacion de la marca como bien inmaterial, comparto esta consideraciéon de Fernandez-
Novoa, quien menciona que la marca tendra que materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para
ser percibida por los sentidos. El mismo autor agrega que cuando el signo desata en la mente de los
consumidores representaciones en torno al origen empresarial, calidad y en su caso buena fama de los
productos, se suma el perfil psicolégico que es parte del bien inmaterial denominado marca. Por otra parte,
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1'* que solicite su registro ante la

titularidad, corresponde a la persona fisica o mora
. 11154 : :
autoridad"**; creando la marca, un vinculo de confianza entre el consumidor y el producto o

servicio amparado por la marca.

Respecto a la definicion de marca que se propone, destaca en primer lugar, la

. . . . . .41
indudable necesidad de que se considere a la marca como un bien inmaterial'>

, ya que en
la doctrina existe una marcada tendencia de incluir en el concepto de marca, aquellos

simbolos perceptibles visualmente, lo cual deja fuera a los nuevos tipos de marcas como

este requisito de la marca en una representacion tangible es requisito para el registro tanto de marcas visuales
como para los nuevos tipos de marca, tales como las sonoras, gustativas, olfativas e incluso tactiles.

(Vid C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Juridicas, Espaiia, 2004, pp. 27-41).
Ejemplo de dichas marcas son las sonoras que se encuentran registradas en Estados Unidos,
Vidhttp://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/, tales como, el tono previo a que inicie una pelicula de
Twentieth Century Fox, Vidhttp://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/74629287.mp3, el canto de Yahoo
Vidhttp://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/75807526.mp3, 'y la tonada de Looney Tunes
Vidhttp://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/75934535.mp3, mismas que sin estar materializadas en
cosas tangibles, son lo suficientemente distintivas.

Considero que si bien la materializacion no es requisito sine qua non para que la marca sea percibida por el
consumidor, si lo serd necesaria para para efecto de su registro ante la oficina de marcas correspondiente, ya
que ello permitira analizarla y determinar en las legislaciones que asi lo permiten, si ésta es susceptible o no
de registro.

Finamente, el mismo autor considera en el concepto de marca, el que ésta pueda ser reproducida de manera
simultanea en diversos lugares toda vez que este aspecto es completamente independientes a la existencia de
la marca.

32 A esto se refiere el principio de especialidad de las marcas, y es el Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (AN) el que brinda un
sistema principal o auxiliar que permita la clasificacion de registro de productos o servicios para fines del
registro de una marca Vidhttp.//www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/nice/trt_nice_001es.pdf. En México el
AN esta en vigor desde el 21 de marzo de 2001,
Vidhttp://'www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf

'3 Diversos autores como Nava Negrete Vid Nava Negrete, J. en Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial
Porraa, México, 2012, p. 239, Rangel Medina, D., en Derecho de la..., Op cit p. 48, Kors, J. y otros, en
Derecho de Marcas, Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Editorial de Ciencia y Cultura,
Argentina, 1999, p. 158, y Pérez de la Cruz, en Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la
Competencia, Editorial Marcial Pons, Espafia, 2008, p. 24, incorporan en sus definiciones el término de
marca, el término empresario, comerciante o prestador de servicios, y en algunos casos los tres. Sin embargo,
considero que en cuanto a la definiciéon de marca, no deberia limitarse la titularidad de una marca a estos tres
supuestos, ya en la actualidad, al solicitar un registro de marca, no es necesario el acreditar la calidad de
empresario, comerciante o prestador de servicios. Al respecto, existen diversas marcas cuyos titulares no
cumplen la condicidon de ser empresarios, comerciantes o prestadores de servicios, tales como las siglas de la
Organizacién de las Naciones Unidas, Vidhttp://www.wipo.int/branddb/es,

134 Como se analizara en el apartado referente al concepto legal de marca, México sigue un sistema mixto de
proteccion bajo el cual, se protege a quien registra la marca ante el IMPI, y también, a quien ha usado una
igual o similar en grado de confusion para los mismos o similares productos o servicios, lo que podra
ocasionar la nulidad del registro. Véase apartado 1.2.2.4.2.

155 En contraposicion al hecho de considerar a la marca como un bien inmaterial, Jorge Alberto Kors, al
definir a la marca establece que se trata de un ius prohibendi erga omnes emanado del derecho de propiedad
con caracteristicas similares al aplicado a los bienes corporales. Vid Kors, J.A. y otros, Derecho de..., Op cit
p. 158.
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son las sonora5156, olfatlvasm, gusta‘uvas158 y las de textura o tactiles ', lo cual hace
patente que el derecho de marcas es dindmico, al reconocer el registro de marcas nuevas o

. . : i1 160
no tradicionales, tales como las sonoras, olfativas, gustativas y de textura o tactiles'*’.

De tal suerte, la OMPI a través del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas, elaboré un documento que contiene los
Métodos de presentacion y descripcion de los nuevos tipos de marcas, en virtud de que en

. . . .. 161
algunas legislaciones este tipo de marcas ya son admitidas .

A su vez, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas'®%, sin establecer la
obligacion de registrar y proteger las marcas no tradicionales'®, implanta un marco
multilateral para la definicion de criterios sobre el modo en que deben reproducirse en las
solicitudes de marca y en los registros de marcas los hologramas, las marcas animadas, de

color y de posicion, y las marcas que consistan en signos no visibles.

Por otra parte, de manera adicional a la funcion distintiva a la que nos hemos
referido en el concepto de marca, es importante subrayar que ésta cuenta con otras

funciones de igual trascendencia, tales como el ser indicadora de procedencia, indicadora

156 Egte tipo de marcas son aceptadas en Alemania, Bulgaria, Croacia, Chile, Eslovenia, Francia, Marruecos,
Moldova, Reino Unido, Suecia, Benelux, y asi como en la Comunidad Europea.
Vid:-www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc

157 Admitidas en Estados Unidos, Australia y Noruega. Sin embrago, por su complejidad, ya no son admitidas
en Alemania, Croacia, Francia, Reino Unido, Suecia, Comunidad FEuropea y Benelux. Vid
www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct 16_2.doc

1% Admitidas en Noruega y Estados Unidos. Vidwww.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc

1% Admitida en Estados Unidos y en la Comunidad Europea. Vid
www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct 16_2.doc

10 En este sentido, la OMPI a través del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Disefios Industriales e
Indicaciones Geograficas, en su décimo séptima sesion, celebrada en Ginebra en 2007, elaboré un documento
que contiene los Métodos de presentacion y descripcion de los nuevos tipos de marcas,ello en virtud de que en
algunas legislaciones este tipo de marcas ya son admitidas, Vid
www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17 2.doc

Y Yidwww.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.doc

Y idhtp. //www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_00les.pdf, México firmo este
Tratado el 28 de marzo de 2006, pero a la fecha no lo ha ratificado. Vid
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp? lang=es &treaty_id=30

' Cfi. Numeral 3 de la Resolucion de la Conferencia Diplomatica Suplementaria al Tratado de Singapur
sobre el Derecho de Marcas.
Vidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_001es.pdf
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de calidad, de buena reputacion o goodwill y la publicitaria, las cuales seran analizadas en

el apartado correspondiente.'®*

Finalmente, en cuanto al vinculo de confianza, que crea la marca entre el
consumidor y el producto o servicio que se oferta, resulta relevante mencionar que, en

.o . . . 1
similar orden de ideas, Kors hace referencia al concepto “valor de clientela”'®

, quien lo
define como la ventaja econdmica que el titular de una marca tiene ante sus competidores

que deriva de la fidelidad que el consumidor tiene respecto a su oferta.

No obstante lo anterior, considero que es un vinculo de confianza el que se crea
entre la marca y el publico consumidor'®®, vinculo que sin lugar a dudas si genera una
ventaja competitiva y de manera posterior, el denominado “valor de clientela”. En otras
palabras, la confianza, hacia los productos o servicios amparados por una marca, es la
causa; mientras que, la fidelidad o lealtad que el consumidor tiene hacia una marcase da en

el transcurso del tiempo, y su efecto o consecuencia es el generar ese valor de clientela.

1.2.2.4.1. CONCEPTO LEGAL.

En el ambito internacional, la regulacion juridica de la marca, encuentra un primer

antecedente en el CUP'Y’

, el cual si bien no las define, establece que el mismo tiene por
objeto proteger diversas figuras de propiedad industrial, entre las cuales se encuentran las

TR . .1
marcas de fabrica o comercio, y las marcas de servicio'®®.

' En cuanto a las funciones de la marca, véase el apartado 1.2.2.4.3.

' yid Kors, J.A. y otros, Derecho de..., Op cit p. 158.

1% En el caso de marcas, el litigio no es unicamente de partes, sino que hay también un interés pablico por lo
que se busca proteger el uso correcto de las marcas sin que exista abuso de estos signos Vid Wonderbox SAS
VS Smartbox Spa, Rol Ne° 28.040-17 del 11 de octubre de 2017,
http.//suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do? TIP _Documento=3&TIP Archivo=3&C
OD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3098497&CRR_IdDocumento=2611520&Cod_Descarga
=11

YTVidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

18Cfi-. Art. 1, inciso 2) del CUP.
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A su vez, el ADPIC'®, establece que puede constituir una marca de fabrica o
comercio, cualquier signo o combinacién de signos que sean capaces de distinguir los
bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas, y que tales signos podran
registrarse como marcas, de fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los
nombres de persona, las letras, los numeros, los elementos figurativos y las
combinacionesde colores, asi como cualquier combinacion de estos signos, y dispone que
cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios
pertinentes, se podra supeditar la posibilidad deregistro de los mismos al caracter distintivo
que hayan adquirido mediante su uso; y afiade que los miembros del ADPIC'™, podran

.. .., . . . . 171
exigir como condicion para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.'’

Analizando la disposicion anterior, considero que ésta no es del todo afortunada ya
que limita el concepto de marca de fabrica o comercio a los signos que sean capaces de
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas' >, Sin embargo,
como ya lo hemos visto, la titularidad de una marca no es exclusiva de una empresa, ya que
personas fisicas o morales de cualquier tipo pueden gozar de los derechos y prerrogativas

que se confiere a los titulares de marcas.

Reafirmando ese criterio, el Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo al

Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo'”

, sin dar una

definicion de lo que es una marca, considera solicitante a la persona natural o juridica en
.. . . . 174 .

cuyo nombre se presenta una solicitud de registro internacional'’*; y a su vez, entiende por

persona juridica a la corporacion, asociacion u otra agrupacion u organizacidén que, en

" Vidhttp.//www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

7% Al ser el ADPIC un anexo del Acuerdo por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio,
seran miembros de ADPIC, los Estados parte de la OMC, Vid
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/amendment_s.htm

I Cfi. Art. 15, inciso 1) del ADPIC. Vidhttp.//www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

2Cfi Art. 15 numeral 1 de ADPIC, Cfi-.https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
"BVidhitp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp 009es.pdf , México forma
parte de la Union de Madrid desde el 19 de febrero de 2013,
Vidhttp://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

74Cfi Regla 1, inciso xi) del Reglamento Comuin del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, Vidhttp:/www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-
gp/trt_madrid_gp 009es.pdf
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virtud de la legislacion que le sea aplicable, tenga capacidad para adquirir derechos,

contraer obligaciones y entablar demandas o ser objeto de ellas en los tribunales'”.

En el ambito nacional, la LPI define a la marca como todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado'’®, y agrega que
los industriales, comerciales y prestadores de servicios podran hacer uso de marcas 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 Mexicano de la Propiedad

177 178
1

Industrial "’. En este sentido la marca tendra una vigencia de 10 afios '°, contados a partir

de la fecha de presentacion de la solicitud, y podra renovarse por periodos de la misma

179
duracion.

Tomando en consideracion la definicion y requisitos que la LPI, establece para

constituir y registrar una marca, sera necesario analizar los siguientes elementos:

1) Que se trate de un signo visible,

2) Que distinga al producto o servicio de otros de su misma especie o clase en el
mercado,

3) Que los industriales comerciantes, y prestadores de servicios pueden hacer uso

de ellas y solicitar su registro,

3Cfi-. Regla 1, inciso xii) del ReglamentoComin del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, Vidhttp./ www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-
gp/trt_madrid_gp 009es.pdf

"°Cfy. Art. 88 de la LPL

"1Cfr. Art. 87 de la LPL

'78 Al periodo de vigencia de la marca también se le ha denominado Principio de Temporalidad, en virtud del
cual el derecho exclusivo que otorga el registro tiene una vigencia determinada, luego de la cual el signo
distintivo queda disponible. En este sentido es importante sefialar que existe la posibilidad de renovar el
registro por periodos sucesivos a solicitud del titular y cumpliendo con los plazos y demas requisitos
establecidos en la legislacion. Una excepcidon a este principio son las Denominaciones de Origen, cuya
proteccion tiene vigencia indeterminada hasta en tanto subsistan las condiciones que llevaron a otorgar el
registro. VidManual Armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de
los paises centroamericanos y la Republica Dominicana, con la colaboracion de OMPI y la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, p. 12. En el Manual intervienen Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama y Republica Dominicana y no es de aplicacion obligatoria, es solamente una guia de
caracter general.
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pd

I
"Cf. Art. 95 de la LPL
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4) Que el derecho a su uso exclusivo se da mediante registro en el IMPI.

A continuacion analizaremos cada uno de estos elementos listados:

1. Que se trate de un signo visible...

L. . 1 ,
De acuerdo a la LPI unicamente se reconocen las marcas visuales'®, al solo

considerar cuatro tipos a saber: las nominativas, las figurativas, las mixtas y las

tridimensionales. Lo cual implica una limitante para que puedan constituir una marca, los

. ’ . r 181
sonidos, olores o sabores, asi como aquellas que sean perceptibles a través del tacto'™.

Al catdlogo de marcas tradicionales se han agregado nuevos tipos de marcas:

sonoras, olfativas y tactiles, respecto a las cuales, los ordenamientos juridicos ha adoptado
. . 182 .

ciertas medidas, y a su vez el Tratado sobre el Derecho de Marcas'®, contiene normas

concernientes a los nuevos tipos de marcas.

En este orden de ideas, considero que sin lugar a dudas, existen elementos que son
lo suficientemente distintivos y que se asocian a un producto determinado, y que a pesar de
ser percibidos por otros sentidos, deberia ser posible que éstos fueran reconocidos como
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marca, tal y como se ha sucedido en otras legislaciones.

'%0Al respecto, Fernandez-Novoa (Vid, Fernandez-Novoa C., Tratado sobre..., Op cit p. 41), establece que al
catdlogo de marcas tradicionales se han agregado nuevos tipos de marcas: sonoras, olfativas y tactiles,
respecto a las cuales, el ordenamiento juridico ha adoptado ciertas medidas, asi el articulo 15.1 del ADPIC
establece que los estados miembros podran exigir como condicion para el registro la condicion de que sean
perceptibles visualmente y el Tratado sobre el Derecho de Marcas, contiene normas concernientes a los
nuevos tipos de marcas.

'8! Rangel Medina D., El derecho de las marcas mexicano, Juridica. Anuario del Departamento de Derecho de
la Universidad Iberoamericana, Numero 22 Seccion de Previa, México, 1993,
Vidhttp://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/22/pr/pr9.pdf
B2yidhttp.//www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/tl t/trt_tlt 001es.pdf

' Por citar un ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estas marcas son aceptadas y en la oficina de marcas
de ese pais existen varios e¢jemplos de ellas que se encuentran registradas. Cfr.
https.//'www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples, en donde se encuentran
entre otras, la cancion de Yahoo, el rugido del leén de la MGM, la cancioén de Looney Tunes.
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2. Que distinga al producto o servicio de otros de su misma especie en el

mercado...

Destaca el principio de especialidad propio de la marca'®, que como regla general,
si se trata de productos o servicios de naturaleza diferente, pueden distinguirse con el
mismo signo, aunque pertenezca a empresarios independientes'®’, siendo excepcion a este
principio, como se analizard en el apartado correspondiente, las marcas notoriamente

- 186
conocida y la renombrada o famosa ™.

En este sentido, los Tribunales Colegiados de Circuito han adoptado el criterio de
que la semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a
aquélla detectada respecto a determinados articulos clasificados en la misma especie o
clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su
finalidad, composicion, lugar de venta, o por cualquier otra relacion logica existente entre

1
las marcas.'®’

3. Que los industriales comerciantes, y prestadores de servicios pueden hacer uso

de ellas y solicitar su registro ...

Es importante mencionar que respecto a la calidad del solicitante, existen tres
categorias en las que las legislaciones modernas clasifican a los solicitantes: El primer
grupo se refiere a los paises en los que no es necesario que el titular de la marca ejerza una
actividad comercial o industrial, pero se encuentra en condiciones de controlar la calidad
de sus productos fabricados o vendidos bajo licencia de otra persona fisica o moral; el

segundo grupo, es el de paises con influencia latina en los que generalmente no se exige

'8 Véase apartado 1.2.2.4.4.1 referente al Principio de Especialidad de las marcas.

'8 pérez de la Cruz Blanco, A. Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia, Editorial
Marcial Pons, Espaiia, 2008, p. 24.

1% Véase apartados 1.2.2.8 y 1.2.2.9 referentes a las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Cfi- Tesis: 1.30.A.584 A, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacién, Tomo
XV-1, Febrero de 1995, Materia(s): Administrativa. , p. 226.
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ninguna calificacion por parte del depositante, y el tercer grupo es el de paises con en los

que de manera directa o indirecta se exige que el solicitante posea ciertas calificaciones.'®®

México se encuentra en la tercera clasificacion, y si bien en el momento del registro
no es requisito el acreditar la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios'*’,

, : : . 190
si se han otorgado registros marcarios a quienes no cuentan con tal caracter' .

; . . 191 .
En cuanto a su uso, éste es necesario en el comercio ~, ya que si transcurren tres
afios y ésta no ha sido utilizada en el mercado, por el titular o en su caso por el

licenciatario, el registro de marcario podria caducar.

4. Que el derecho a su uso exclusivo se da mediante registro en el IMPI.

Esto significa que generalmente, el nacimiento al derecho sobre la marca tiene lugar
mediante su registro, es decir, en la mayoria de los casos, el registro es constitutivo el
derecho sobre la marca y otorga exclusividad sobre el uso de la misma, y legitima a su

titular para prohibir a terceros el uso de signos idénticos o similares. '

México, como ya se ha mencionado, cuenta con un sistema mixto, que se traduce en
una falta de certidumbre juridica para quien registra una marca e invierte en ella, ya que
dentro del plazo sefialado de 3 afios siguientes a publicacion en la gaceta, un tercero de

cualquier pais podria solicitar la nulidad del registro, si ha utilizado la misma marca igual o

' Ortiz Bahena, M.A. y Otero Mufioz, 1. Propiedad..., op. cit. pp. 429-430

"% En opinién de Ortiz Bahena, M.A. y Otero Muiioz,1. y otro, en caso de que se presente un litigio, y no se
puede acreditar la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, si se podria invocar la nulidad
del registro marcario por haberse otorgado en contravencion a las disposiciones legales. No obstante ello, no
comparto dicha opinién. VidOrtiz Bahena, M.A. y Otero Mufioz, I. Propiedad..., op. cit. pp. 429-430.

1% A manera de ejemplo, se puede citar a la marca Teletén, con diversos nimeros de registro entre los que se
encuentran el 1135246 y 1424235, UNAM, con diversos nimeros de registro entre los que se encuentran el
475418, 473574 y el 473575, mismas que sin estar en la categoria de industrial, comerciante o prestador de
servicios, son lo suficientemente distintivas ademas de ser del conocimiento publico,
Vidhttp://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/DenominacionBusca

1 Cfi. Art. 152, fraccion IT de la LPL

92Vid Fernandez-Novoa C., Tratado sobre..., Op cit, p. 80.
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similar en idénticos o similares productos o servicios'”*, con lo cual se confiere el derecho
de la marca a quien la ha utilizado previamente, y no a quien llevd a cabo el registro ante el

IMPL.

1.2.2.4.2. SISTEMAS DE PROTECCION DE LAS MARCAS.

A fin de entender con mayor claridad las ventajas y desventajas del Sistema Mixto,
resulta necesario mencionar que existen dos sistemas adicionales a éste que son, el Sistema
Registral y el Sistema de Uso'*, mediante los cuales se protege a las marcas y se confiere a

su titular el derecho de utilizar el signo distintivo de manera exclusiva.

SISTEMA REGISTRAL

El Sistema Registral también denominado Sistema Atributivo o Principio de
Inscripcion Registral, es aquél mediante el cual, el derecho al uso exclusivo sobre el
derecho de una marca se adquiere mediante el registro en la oficina de marcas
correspondiente'”®, situacion que legitima a su titular a prohibir que terceros usen signos

s, o 1 . 1 . .
idénticos o similares'® para los mismos productos o servicios'’’, sin que exista la

"La legislacion sobre marcas pretende evitar la existencia de marcas idénticas o similares cuyo uso pueda
crear confusion en la mente de los consumidores, esta preocupacion por evitar confusion ha sido el eje a
través de la evolucion de la doctrina legal y se entiende que ancla la ley a politicas que protegen la calidad de
la informacion transmitida a los consumidores, Vid Ramirez-Montes. César, 4 re-examination of the original
foundations of Anglo-American trademark law, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 14 Num.
1, enero 2010,Attps://app-viex-com.pbidi.unam.mx.:2443/? r=truettWW/ id/80649716

' En cuanto a la clasificacion de los sistemas de proteccion a las marcas Vid Magaiia Rufino, .M., Derecho
dela..., Op cit, p.43.

'"Respecto a este sistema, comparto la opinion de Magafia Rufino, al establecer que el nacimiento del
derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripcion del signo en el registro de marcas, lo cual es la
unica fuente generadora del derecho a la exclusividad sobre el signo, teniendo el registro caracter constitutivo,
independientemente de su uso o no en el mercado (Vid Magafia Rufino, J.M., Derecho de la..., Op cit, pp.
43-44). En este sistema, considero que el solicitante o titular del registro debe tener la intencion de utilizar la
marca en el mercado.

196 A éste sistema, Fernandez-Noévoa (Vid Fernandez-Novoa C., Tratado sobre..., Op cit, p. 80), lo denomina
Principio de Inscripcion Registral, y lo define como aquél en el que el nacimiento del derecho de exclusiva
sobre el uso de la marca se adquiere mediante su registro y lo legitima para prohibir que terceros usen signos
idénticos o similares, con independencia de que el correspondiente signo se hubiese usado anteriormente en el
mercado a fin de diferenciar los productos o servicios del titular (Vid Fernandez-Novoa, C., Tratado sobre
Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Juridicas, Espaiia, 2004, p. 80). Es importante considerar que en
algunas legislaciones como el caso de Canada, y Jamaica, si consideran el uso previo como condicioén para
registrar una marca. Vid. Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre derecho de Marcas y las practicas
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posibilidad de que un tercerohaga valer un derecho adquirido por el uso de la marca con
anterioridad a su registro. Las unicas excepciones que admite este principio o sistema son el
caso de las marcas notorias, el deposito de mala fe ante un uso anterior de buena fe'*®, asi
como el caso de marcas iguales o similares en grado de confusion pero que amparen

productos o servicios de otra clase de acuerdo al AN.

De tal suerte, el derecho de uso exclusivo sobre la marca o cualquier otro derecho
que se desprenda de ésta, solo se adquiere mediante su registro, es decir, no existen
derechos de ninguna especie sobre la marca si ésta no se ha registrado'”’; el s6lo hecho de
solicitar el registro, unicamente otorga el derecho de prioridad, y la exclusividad se

adquiere mediante la expedicion del titulo correspondiente*”.

Si bien es cierto que este sistema, podria parecer que otorga mayor certeza juridica
al titular de una marca, dicha certeza es relativa ya que puede darse el caso de que el
registro sea impugnado por la existencia de otro derecho de propiedad industrial, como por

ejemplo, un nombre comercial igual o similar, o bien, que un tercero impugne el registro en

relativas a las marcas (SCT/11/6). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e
Indicaciones Geograficas, OMPI, p. 45,
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf I_rev_I.pdf

No obstante, el ADPIC, (Cfr. Art. 15. 3, Vidhttp.//www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf),
establece que los Miembros podran supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de
una marca de fabrica o de comercio no sera condicion para la presentacion de una solicitud de registro. No se
denegard ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la
expiracion de un periodo de tres afios contado a partir de la fecha de la solicitud.

7 A esto se refiere el principio de especialidad de las macas, y es el Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (AN) el que brinda un
sistema principal o auxiliar que permita la clasificacion de registro de productos o servicios para fines del
registro de una marca Vidhitp.//www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/nice/trt_nice_001es.pdf.

En  México el AN esta en vigor desde el 21 de marzo de 2001,
Vidhttp://'www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf

8yid Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., Op cit, pp. 544-545.

1% En este sentido, comparto la opinién de Rangel Ortiz, al considerar que en este sistema, el registro de la
marca tiene caracter atributivo sobre el derecho de marca, porque previo a su registro éste no existia,
agregando que si el signo cumple con los requisitos legales, y que el interesado manifieste en su solicitud su
intencion de utilizarlo para distinguir productos propios, surge a su favor el derecho de obtener el registro, el
cual se consuma mediante la expedicion del registro por parte del organismo registral, quien otorga la
exclusividad sobre el signo. Vid Rangel Ortiz, H. El uso de la marca y sus efectos juridicos, México, 1980,
pp- 59-60.

% fdem.
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base a una marca extranjera depositada con posterioridad pero invocando la prioridad®”’

consagrada en el CUP.*"

Como desventajas, podemos mencionar que puede darse el caso de que a través del
registro, un tercero se apropie indebidamente de la marca que otro venia utilizando y que
habia conseguido acreditar, pero que por error o descuido no la habia registrado, asi como
que la proteccion al publico consumidor se vea mermada, al originarse confusion entre

- 203
ambos signos.

Por otra parte, habra que considerar que en la normativa internacional, el CUP**, da
al depdsito el efecto de reconocer el derecho de prioridad a fin de que en las subsecuentes
solicitudes, se tome como fecha de presentacion la de la primera, y no como requisito sine
qua non para gozar del derecho al uso exclusivo de una marcazos; y a su vez, en ADPIC206,
se establece que el registro de la marca da lugar al derecho a su uso exclusivo, también
reconoce que el derecho antes mencionado se entenderdn sin perjuicio de ninguno de los
derechos existentes con anterioridad y no afectaran a la posibilidad de los Miembros de

207
reconocer derechos basados en el uso.

Finalmente es importante mencionar que, el Arreglo de Madrid®® sigue este

Sistema, al establecer que a partir del registro de la marca en la oficina internacional®”, se

21 B[ derecho de prioridad debe entenderse como el plazo con el que cuenta el causahabiente o solicitante de
un registro de modelo de utilidad, patente, disefio industrial o marca, para solicitarlo en otros paises de la
Union de Paris, y en virtud del cual se reconoce como fecha de depdsito la que corresponde a la primera
solicitud de registro. El plazo de prioridad antes mencionado, sera de doce meses para las patentes y modelos
de utilidad; y de seis meses para los disefios industriales y marcas. Cfr. Art. 4, incisos A y C del CUP, Vid:
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

22 L amas, M.D., Derecho de Marcas en el Uruguay, Barbat & Cikato, Uruguay, 1999, pp. 64-65.

203]\/[agar~1a Rufino, J.M., Derecho de la..., Op cit, p.43.

U Vidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

25Cf. Art. 4 del CUP, Vidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt paris_001les.pdf

20 yidhttp://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

27Cfr. Art. 6 del ADPIC, Vidhttp://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
Byidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf

2% Por Oficina Internacional se entiende a la OMPL, Vidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-
gp/trt_madrid _gp 001es.pdf , Cfr. Art. 1, inciso 2).
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da la proteccion de la marca en cada uno de los paises contratantes, tal y como se hubiera

depositado en la oficina de marcas de cada uno de ellos'’.
SISTEMA DE Uso

También conocido como sistema basado en la prioridad de uso?'', o sistema
declarativo, es aquél en virtud del cual el derecho al uso exclusivo sobre una marca se
adquiere mediante su utilizacion efectiva en el mercado”'?, por lo que el registro sélo tiene
caracter declarativo’", y asi corresponde el derecho sobre la marca a quien primero la usa 'y

no a quien primero la registra.

Como ventajas de este sistema podremos mencionar que no existe un riguroso
formalismo y en consecuencia el no depositar la marca no representa menoscabo alguno®';
y como inconvenientes podemos mencionar la poca certidumbre juridica que otorga
respecto a la titularidad de una marca, al dar una mayor preferencia a aquella persona fisica
o moral que ha utilizado de manera previa la marca y no a quien la ha registrado, siendo los
unicos casos de excepcidon, como ya se ha mencionado, aquellas marcas que de
conformidad con el AN se encuentran en una clase diferente, o bien, aquellas que sin

. . . . 21
importar su clase son consideradas notoriamente conocidas o famosas”".

OVidhttp.//www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf , Cfr. Art.4,inciso 1).
I Ejemplo de paises que ha adoptado este sistema son: Africa del Sur, Australia, Canada, Estados Unidos,
Gran Bretafia e Irlanda. Vid Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., Op cit, p. 543.

*1Vid Fernandez-Novoa, C., Tratado sobre..., Op cit,pp. 79-80. Al respecto el autor, establece que el
principio de prioridad en el uso del signo ha evolucionado ya que ademas del uso, se debera tomar en cuenta
la notoriedad alcanzada por el signo a través del uso, que desemboca en la difusion y conocimiento por parte
de los consumidores.

213 En cuanto al caracter del registro, Lamas (Derecho de..., Op cit, p. 65) opina que el registro de una marca
no otorga ningun derecho sino que reconoce derechos que ya existian desde el momento en que empezo a ser
utilizada. No comparto la opiniéon del autor, ya que al ser el registro meramente declarativo, no reconoce
ningun derecho, s6lo hace publico ante terceros el derecho de exclusividad sobre la marca, que admite prueba
en contrario y a diferencia del sistema registral, en este sistema el registro no tiene caracter constitutivo de
derechos sobre el signo.

2%pid Rangel Ortiz, H. El uso de la marca...,Op cit, p. 60.

*I’Respecto a las macas notoriamente conocidas y famosas véase el apartado .2.2.4.6.4.
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SISTEMA MIXTO

En el Sistema Mixto, también conocido como Atributivo Diferido, el derecho al uso
exclusivo se adquiere mediante el registro, el mismo se consolida una vez que ha
transcurrido cierto tiempo, durante el cual cualquier tercero con interés juridico puede
oponerse al registro siempre y cuando demuestre de manera fehaciente que ha utilizado la
marca igual o similar a la depositada o registrada, y podria exigir la nulidad de la marca

- 216
posterior.

Meéxico es uno de los casos en los que se ha adoptado este Sistema, ya que en la
LPI, se establece que el registro de una marca no produce efecto alguno contra un tercero
que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado
de confusion para los mismos o similares productos o servicios; siempre y cuando, el
tercero hubiese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o primer uso declarado en ésta; lo cual da derecho al
tercero de solicitar el registro de su marca, dentro de los tres afios siguientes al dia en que
fue publicado el registro, para lo cual debera tramitar y obtener previamente la declaracion

de nulidad del registro otorgado.”'”

Transcurrido dicho plazo de tres afios, si quien venia usando la marca en el
mercado, no hace uso de la facultad antes mencionada, el registro de la marca otorgado,
quedara firme, y en virtud de que el registro de la marca no produce efectos contra las

marcas con uso anterior, ambas marcas subsisten, es decir, tanto la que se encuentra

?1yid Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., Op cit, p. 545. Al respecto, habra que considerar que el uso de la
marca debera ser previo a la presentacion de la solicitud, primer uso declarado o en su caso, antes de la fecha
de prioridad invocada y en su caso la marca deberd amparar los mismos o similares productos o servicios
(principio de especialidad), a excepcion como ya se ha mencionado, de las marcas notoriamente conocidas y
las renombradas o famosas.

2TCfr. Art. 92 frac. I, y Art. 151 frac.II de la LPI que establece que el registro de una marca sera nulo cuando
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 presentacion de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los
mismos o similares productos o 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.
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registrada, como la que se ha usado de manera ininterrumpida antes de la fecha de

.y .« . . . 4 21
presentacion de la solicitud de registro o primer uso declarado en ésta®'®.

Asi las cosas, el sistema mixto, implica que el derecho a la marca que adquiere el
titular de un depdsito o registro se consolide una vez que han transcurrido los tres afos, y
como excepciones a esta regla podemos mencionar el caso de marcas que de conformidad
con el AN se encuentran en una clase diferente, o bien, aquellas que sin importar su clase

son consideradas notoriamente conocidas o famosas” .

Como ventajas de este Sistema, podemos mencionar la protecciéon que confiere a
quien de manera ininterrumpida la ha usado sin registro, para distinguir sus productos o
servicios de los de la competencia, proteccion que impide que un tercero de mala fe
mediante el registro de la marca, pretenda apropiarse del valor de clientela y
consecuentemente del vinculo de confianza creado por quien, mediante el uso de la marca
ha posicionado a la misma en la preferencia del piblico consumidor; aunado a que protege

. . ., 220 221
al publico consumidor contra la confusion”" que puede generarse entre ambas marcas™ .

28Cf. Art. 92, frace. I de la LPL

2Respecto a las macas notoriamente conocidas y famosas véase el apartado 1.2.2.4.6.4.

220 La confusion de las marcas es aquella situacion en que la mente humana, al visualizar de manera fisica o
imaginaria un producto o la prestacion de un servicio, donde se ostente o involucre una marca conocida y
acreditada por el consumidor, se dificulta la identificacién o ubicacion exacta de ésta dentro del mismo
contexto del mercado, es decir, de las otras marcas de su competencia, implica que es debido a la existencia
de una marca idéntica o parecida, la cual provoca duda sobre la procedencia, calidad y, en general, con
respecto a todas las cualidades que han sembrado en el consumidor, es decir, una preferencia y
consecuentemente el interés por adquirir el producto deseado, proporcionando una retribucién justa por el
precio que paga por dicha mercancia. De tal suerte, la confusion de marcas existe cuando se presenta el
parecido de los signos distintivos ante el piblico consumidor, el que es inducido al error sobre la procedencia
de determinados productos o servicios, como la posibilidad de confundir una marca con otra, es factor
determinante para declarar la existencia de confusion entre las marcas, ya sea de forma fonética, ideoldgica,
visual o grafica. Rodriguez Loza, Leticia, “Confusion existente entre marcas registrables”, Universidad
Nacional Autéonoma de México, Revista Electronica de la Facultad de Derecho, Numero 13%, Epoca Mayo -
Agosto 2014, Pp. 41-42, http://revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/viewFile/50051/45016

221 En este orden de ideas, concuerdo con Jorge Kors, quien menciona que esto evita que otro comerciante
utilice marcas similares que puedan conducir al consumidor a la confusion de pensar que los bienes provienen
del titular de la marca. De este modo, el no propietario obtiene beneficios de la reputacion y del prestigio
adquirido por la marca y de Ja lealtad de los clientes, sustrayéndole las ventas a quien es el titular. Vid Kors, J.
y Salis, E., El derecho de las marcas entre el derecho de la competencia y el derecho del consumo,
Universidad Auténoma Metropolitana, Revista Alegatos, Num. 32, Afio : 1996 - enero — marzo, p. 2, Vid:
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/40/44-12.pdf
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No obstante ello, es indudable que dicha tutela también implica incertidumbre
juridica para quien registra de buena fe una marca, ya que como se ha comentado, el
derecho a su uso exclusivo serd definitivo una vez que hayan transcurrido tres afios

siguientes a su publicacion en la gaceta del IMPI.

En este sentido, y a pesar de las bondades del Sistema Mixto en el sistema juridico
mexicano, considero que en aras de aminorar la incertidumbre juridica a la que nos hemos
referido, el plazo de tres afnos a que hace referencia la LPI, debe aminorarse a un afio
contado a partir de la publicacion el registro en la gaceta, ya que con ello, se evitaria que si
un tercero registra su marca de buena fe, sufra pérdidas econdmicas significativas al invertir
en un signo sobre el cual no tiene la certeza absoluta que tendra derecho a su uso exclusivo,

sino hasta transcurrido cierto periodo de tiempo.

Aunado a la temporalidad antes citada, también genera incertidumbre juridica para
el titular de una marca registrada, la situacién de que a pesar de haber transcurrido los tres
afios a que hace referencia la LPI, esto so6lo tenga el efecto de que el registro quede firme,
sin dar posibilidad alguna de iniciar un procedimiento de infraccion contra aquél que ha
venido usando una marca en el mercado de manera previa a la presentacion de la solicitud
de registro o primer uso declarado en ésta, porque como ya se ha mencionado con

anterioridad, ambas marcas subsisten.

De tal suerte, se propone la implementacion de un procedimiento ante el IMPI, a fin
de que si un registro de marca ha quedado firme por el transcurso de esos tres afios, el
titular de la marca registrada pueda a través del Instituto notificar a la persona que ha
venido usando la marca en el mercado para que se abstenga de continuar haciéndolo, so
pena de incurrir en una infraccion administrativa por utilizar una marca registrada sin el

consentimiento del titular de la marca registrada.*

A efecto de implementar lo anterior, resultaria necesaria la modificacion del articulo

92 fraccion I de la LPI, en el sentido de que la marca registrada no producira efectos contra

22Cf. Art. 213, fraccion XVIII de la LPI.
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una marca con un uso anterior al del registro (marca de hecho), s6lo durante los primeros
tres afios de otorgado el registro, y en el caso de que el titular de la marca de hecho® no
hubiese invocado la accion a fin obtener la declaracion de nulidad del registro otorgado,

fenecera su derecho de continuar usando su marca en el mercado.

Asi las cosas, si bien en el sistema juridico mexicano, continuaria contandose con
un sistema mixto parcial, en virtud de que durante los primeros tres afios de otorgado el
registro ambas marcas subsisten, transcurrido ese plazo, si no se invoca la accion de
nulidad, gozara de mayor derecho al uso exclusivo, aquella persona que registro su marca

ante el IMPL
1.2.2.4.3. FUNCIONES DE LA MARCA.
Tomando en consideracionla definicion de marca provista por la LPI, resulta

relevante mencionar que una marca ademds la caracteristica de distinguir productos o

.. . . 224
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado™", cuenta con

2 1a marca de hecho es aquel signo distintivo que sin contar con el registro correspondiente obtiene
proteccion similar a la que goza la marca registrada en mérito de su uso previo. Uno de los aspectos a destacar
en la legislacion Argentina, es que se ha excluido como requisito para este tipo de marca la intensidad de uso
asi como el establecimiento de una clientela. Vid Manoff, Héctor Ariel, Marca de hecho, efectos juridicos de
la marca no registrada y del uso marcario, Pp. 3-4,
http://www.vmf.com.ar/site/download/marcas_de_hecho/vitale_manoff feilbogen_abogados consultores_ne
wsletter_marcas_de_hecho.pdf

Con relacion a las marcas de hecho, la Unién Europea en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo el 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas, publicada en el Diario Oficial de la Uniéon Europea el 8 de noviembre de 2008,
establece en su considerando 5 que la misma Directiva no debe de privar a los Estados miembros de continuar
protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sin que solo debe regular sus relaciones con las marcas
adquiridas mediante su registro. A su vez, este mismo ordenamiento en su articulo 4, numeral 4, inciso b), que
cualquier Estado miembro podra ademas disponer que se niegue el registro de una marca o, si esta registrada
que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que los derechos sobre una marca registrada u otro
signo utilizado en el trafico econémico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de
la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el
derecho de prohibir la utilizacion de una marca posterior. Cfr.
http://www.wipo.int/wipolex/es/text. jsp?file_id=162897

4 Cfr. Art. 88 de la LPI.
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. 225 .o .
otrasfunciones™, las cuales como se constatarda mas adelante, hacen que ésta vaya mucho

mas alla de la distincidn o diferenciacion entre los productos o servicios que ampara.
De tal suerte, las funciones con las que cumple la marca, son:

a) Funcion distintiva;

b) Funcion indicadora de procedencia empresarial;

¢) Funcién indicadora de calidad y condensadora de eventual goodwill, o
reputacion, y

d) Funcién generadora de un vinculo de confianza entre el consumidor y el

producto o servicio amparado por la marca.
cr e e 226
a)  Funcion distintiva®”.
Como ya se ha mencionado con antelacion, la LPI establece que la marca debe ser

un signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en

227 .. . .
el mercado™’, y agrega que pueden constituir una marca, las denominaciones y figuras

225 En relacion a las funciones de las marcas, en el ambito de la doctrina, diversos autores las han clasificado,
por ejemplo en el caso de Horacio Rangel Ortiz, el autor sefiala como funciones de la marca la de distincion o
diferenciacion; la de proteccion; la de indicacion de origen o indicacién de proveniencia; la de garantia o
indicacion de calidad; la de propaganda o publicitaria; y finalmente la de distribucion. (¥Vid Rangel Ortiz, H.
El uso de la marca...,Op cit, pp. 48-50).

Nava Negrete, a su vez identifica como funciones de la marca la de garantia de calidad; colector de clientela;
proteccion; publicitaria y la distintiva. (Vid Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., Op cit, pp. 255-274).

En el caso de Magaiia Rufino, identifica como funciones de la marca la indicadora de procedencia empresarial
y la de ser condensadora de la calidad del producto o servicio y reputacion del fabricante o prestador de
servicios. (Vid Magaiia Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., Op cit, pp. 48-51).

A su vez, Fernandez-Novoa identifica a las funciones de la marca las siguientes: indicadora de procedencia
empresarial; indicadora de calidad; condensadora de eventual goodwill o reputacion; y finalmente, la funcidén
publicitaria. (VidTratado sobre..., Op cit, pp. 70-79)

Es asi como del analisis de la doctrina consultada se analiza las fuentes indicadas, y se contemplan aquellas
funciones que se consideran acorde a las funciones de la marca.

226 Respecto a esta funcién distintiva, Rangel Ortiz, la denomina Funcion de distincion o diferenciacion y la
define como aquella que favorece la libre seleccion del consumidor y refuerza la competencia. (Vid Rangel
Ortiz, H. El uso de la marca..., Op cit, p. 44).

En este sentido se considera que esta es una de las funciones mas importantes de la marca, la cual deriva de la
definicion que nos da la LPI.

*TCfr. Art. 88 de la LPI.
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visibles lo suficientemente distintivas, susceptibles de identificar productos o servicios de

. : 228
otros de su misma especie o clase en el mercado™".

Asi las cosas, el requisito de que la marca debe ser suficientemente distintiva,
resulta de gran relevancia a fin de que la marca cumpla su funcién diferenciadora, por lo
que ésta no debe ser idéntica o semejante en grado de confusion a otra en tramite de
registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o

.. . . 229
similares productos o servicios™ .

Tomando en consideracidn lo anterior, la funcidn distintiva o de diferenciacion de la
marca, es la que permitirda al consumidor identificar productos o servicios de la misma

. 230
especie o clase en el mercado™".

er e . . « 7231
b) Funcion indicadora de procedencia empresarial 3,

Esta funcion tiene como primordial efecto, que a través de la marca, se dé a conocer

al consumidor,quien es elempresario 0 en su caso una persona fisica, comerciante o
.. . . . 232

prestador de servicios, productor o prestador del producto o servicio que se adquiere®>.

Como consecuencia de ello, los consumidores pueden rastrear el origen empresarial de un

28Cfr. Art. 89, fracc. I de la LPL

2Cfr. Art. 90, frace. XVI de la LPI.

30 Rangel Ortiz, H. El uso de la marca...,Op cit, p. 45.

#! La denominacion de esta funcion asi ha sido considerada por Magafia Rufino, J.M., Derecho de la..., Op
cit, pp. 49-50; Fernandez-Novoa, Tratado sobre..., Op cit,pp. 70-71, Rangel Ortiz, H. El uso de la
marca...,Op cit, p. 45 Vibes, F., Derechos de la Propiedad Intelectual, Editorial Ad-Hoc, Argentina, 2009, p.
96.

2 En este sentido, Fernandez-Névoa, (VidFernandez-Novoa, C., enTratado sobre..., Op citp. 70-71),
establece que la funcion de procedencia empresarial deriva en utilizar el signo de manera exclusiva, siendo
innegable que todos los productos o servicios proceden de la misma empresa; y agrega que el consumidor
puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca, pero confia en que sea quien fuere, el
empresario sera siempre el mismo; y aunque el consumidor no conozca el nombre y el domicilio del titular de
la marca, la marca garantiza a los consumidores que cuando adquieren productos dotados de una marca,
obtendran los productos que tienen idéntico origen empresarial que los productos de la misma marca
anteriormente adquiridos. En este ultimo supuesto, a manera de ejemplo podemos mencionar a
Administradora de Marcas RD, S. DE R.L. DE C.V., quien es la empresa titular de la marca Telcel, en cuyo
caso es suficiente para efectos de la funcion indicadora de procedencia empresarial, que el consumidor
conozca la marca Telcel, sin ser necesario que se conozca el nombre de la persona fisica o moral, titular de
una marca determinada.
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producto o servicio™”, lo cual puede servir de referente para la compra o no del producto o

. . .. 234
servicio adquirido.*

La funcion indicadora de procedencia empresarial cumple la finalidad de que se
garantice al consumidor la identidad de origen del producto, permitiéndole distinguir sin

confusion posible dicho producto de los que tienen otra procedencia.”*’

¢) Funcion indicadora de calidad y condensadora de eventual goodwill o

reputacién®®:

En cuanto a esta funcidn, existen dos criterios; el primero de ellos, considera como
funciones independientes la indicadora de calidad, y la funcion condensadora de eventual
goodwill®”. El segundo criterio, considera que las dos caracteristicas se integran en una
mima funcién(la indicacion de calidad y la condensadora de eventual goodwill o
reputacion).

238
d

El primer criterio, considera a la funcion indicadora de calida como aquella que

proporciona cierta calidad al producto o servicio amparado por la marca, ya que es interés

3 Respecto a la funcion de sefalar la proveniencia de los productos o servicios, Rangel Ortiz (Vid Rangel
Ortiz, H. El uso de la marca...,Op cit, pp. 48-49) sefala que la funcidon de sefalar la proveniencia de los
productos o servicios se encuentra condicionada a que el signo realice efectivamente su funcion
individualizadora, pues sin el caracter distintivo, la marca puede provocar confusiones acerca del origen de la
mercancia, de lo cual se desprende que la funcidn distintiva y la de sefialamiento de procedencia son las dos
funciones mas importantes de la marca.

“*Magafia Rufino, .M., Derecho de la..., Op cit, p. 49.

> Nava Negrete, J. (VidTratado de...,Op cit, p. 270). El autor a su vez menciona respecto a la funcion
indicadora de procedencia, que para que la marca pueda cumplir con su cometido dentro del sistema, debe
constituir la garantia de que todos los productos designados por la misma han sido fabricados bajo el control
de una Unica empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. En este sentido, no comparto la
opiniéon del autor, ya que considero que esto corresponde a la funcidén indicadora de calidad y eventual
goodwill de la marca.

36 La denominacion de esta funcion asi ha sido considerada por Magaiia Rufino (VidDerecho de la..., Op cit,
p. 50) y Fernandez-No6voa (VidTratado sobre..., Op cit,p. 76).

B1YidF erndndez-Noévoa, C., enTratado sobre..., Op cit,p. 73-76.

% De acuerdo a Fernandez-Novoa (VidTratado sobre..., Op cit,p. 73), la funcion indicadora de calidad, para
el caso del titular de una marca, no se encuentra regulada ya que se considera que es interés de éste conservar
o superar la calidad de los productos o servicios amparados por su marca. Sin embargo, en el caso de las
licencias de uso de marca, la ley impone al licenciante la obligacion de controlar la calidad de los productos o
servicios distribuidos por el licenciatario bajo una marca licenciada, lo cual constituye una medida juridica

51



de su titular®’

, mantener una calidad constante, y en su caso mejorar la calidad de los
productos o servicios amparados por €sta; y en cuanto a la funcion condensadora de
goodwill, se establece ésta se constituye en elemento mediante el cual se concentra la buena
fama, reputacion o goodwill con la que los consumidores perciben a la marca, y es lo que

dara la preferencia sobre un producto o servicio determinado.**

En el segundo criterio, como ya se ha mencionado, se considera que ambas
funciones se fusionan en una sola, y es denominada funciéon condensadora de calidad del
producto o servicio y reputacion del fabricante o prestador de servicios®"', en la cual una
marca por si misma crea en el consumidor la expectativa de que los producto o servicios
amparados por la misma, poseen cierto nivel de calidad y a su vez, condensa el prestigio de

242 . ., . .
, como resultado de la inversion que el empresario ha realizado

la marcas en el mercado
en calidad, imagen, publicidad de sus productos o servicios lo que necesariamente
redundara en conservar e incrementar su clientela y su presencia en el mercado. En donde
la marca obtiene su méximo reconocimiento cuando son consideradas como renombradas o

243
famosas“™.

tendiente a garantizar la funcion indicadora de calidad en funcion de que ésta puede verse gravemente
comprometida. No obstante, considero que en si lo que se protege es la reputacion del licenciante.

7% Respecto a la funcion indicadora de calidad, Rangel Ortiz (VidE!l uso de la marca...,Op cit, pp. 49), sefiala
que el interés tanto del consumidor como de quien explota la marca, se unen para mantener una calidad
constante, si no es que para mejorar los productos marcados. Sin embargo, no comparto esa opiniéon ya que en
el caso del consumidor, si determinado producto o servicio no cumple con el nivel de calidad deseado o
esperado por éste, simple y sencillamente adquirira otro producto o servicio que si cumpla con sus
expectativas; por lo que el interés de que la marca represente determinado nivel de calidad Unicamente es
interés del titular de la marca.

0 En cuanto a ésta funcion, Fernandez-Névoa (VidTratado sobre..., Op cit,p. 76) sefiala que ésta es
singularmente palpable en el supuesto de la marca renombrada, que es aquél tipo de marca que se caracteriza
por ser portadora de acrecentado prestigio, prestigio que es fruto de la alta calidad de los productos o
servicios; de la intensa publicidad realizada en torno a la marca; y a veces, de la fuerza sugestiva (selling
power) del propio signo constitutivo de la marca.

*'VidMagaiia Rufino, .M., Derecho de la..., Op cit, pp. 50-51.

*2Un perfecto ejemplo de las acciones mediante las cuales se logra que una marca sea considerada de calidad
y en consecuencia, gozar de buena reputacion o goodwill en el mercado, es el caso en el cual la empresa
Apple detect6 una falla en la bateria de ciertos teléfonos iPhone 5, por lo que lanzé un comunicado mediante
el cual llam¢ a revision a los iPhone 5 vendidos entre septiembre del 2012 y enero del 2013, y que en el caso
de las que presentaron fallas, llevd a cabo la sustitucion de las baterias defectuosas. Cfr.
https://www.apple.com/mx/support/iphone3-battery/

23 Respecto a las marcas renombradas o famosas, Magafia Rufino, J.M. (Las Marcas Notoria y Renombrada,
en el Derecho Internacional y en el Derecho Mexicano, Editorial Porriia, México, 2010, p. 9) sefiala que a fin
de establecer una distincion entre la marca renombrada y famosa, no es preciso pensar en ellas como dos
figuras auténomas o contrapuestas. Sino mas bien en diferentes grados o niveles del fendmeno: la mayor
proteccion que la marca merece a medida que su difusién o reputacion aumenta; y afiade que si bien la
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Acorde a lo expuesto, comparto el segundo criterio, ya que la calidad que tenga un
producto o servicio amparado por una marca determinada, de manera indubitable
repercutird en el goodwill de la marca y en consecuencia en la preferencia que los

consumidores tengan por ella.

Es importante mencionar que asi como una marca puede gozar de reconocida
calidad y goodwill en el mercado, también puede darse el efecto opuesto, en el cual, los
productos o servicios amparados por la marca, no son considerados de buena calidad,lo
cual provoca que la reputacion de la misma o goodwill, sea inexistente, llegando a
considerarse un bad will***, 1o cual provoca que en base en la mala reputacion adquirida, ya
sea por mala calidad en los productos o servicios que ampara, deficiencias en atencion al
consumidor, o cualquier otra causa que cause demérito a la marca, ésta fracase en el

mercado.

d) Funcion generadora de un vinculo de confianza entre el consumidor y el
producto o servicio amparado por la marca.’*®

Respecto a la funcion generadora del vinculo de confianza que se crea entre el
consumidor y la marca®*, considero que esta funcién nace como consecuencia directa del
goodwill o buena reputacion del que goza una marca. Este vinculo de confianza es el que
provoca que el consumidor continie adquiriendo los productos o servicios amparados por
la marca, creando como consecuencia directa, la fidelidad que el consumidor le guarda a

una marca determinada.

reputacion o el prestigio de una marca son intangibles que pueden afiadirse a la marca notoria y que posee
siempre la marca renombrada, también es cierto que no son un rasgo conceptual que necesariamente permita
deslindar con precision estas dos figuras.

*También denominada i/lwill, entendida como aquella marca carente de prestigio o mala fama. Vid: De la
Fuente Garcia, E., Las marcas, La propiedad industrial. Teoria y Prdctica, tercera parte. Signos distintivos,
Id vLex-218510. http.//vlex.com/vid/marcas-218510

*SEste tipo de funcion se considera adicional a lo que se la mencionado en el 4mbito de la doctrina. La
funcién que se plantea es resultado de la investigacion que se ha realizado acerca del tema de marcas.

6 Como ya se ha mencionado, en similar orden de ideas, Kors (VidDerecho de..., Op cit p. 158) hace
referencia al concepto “valor de clientela”, quien lo define como la ventaja econdmica que el titular de una
marca tiene ante sus competidores que deriva de la fidelidad que el consumidor tiene respecto a su oferta.
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Esto también se observa cuando por ejemplo, una marca afiade a su gama un nuevo
producto o servicio, lo que ocasiona que por el simple hecho de ostentar éste, una marca
que ya ha sido probada por el consumidor, ocasione que adquiera dicho producto o servicio,
con la confianza de que cumplird con sus expectativas, y que en el caso de que no las

cumpla, el titular de la marca respondera por ello.

El vinculo de confianza al que nos hemos referido, sin lugar a dudas representa una
ventaja ante los competidores, con el consecuente beneficio economico que ello representa,
ya que el “valor de clientela” también constituye un activo intangible, que deberia tomarse
de manera especifica como criterio, al momento de llevar a cabo la valuacion de una marca

. . . 24
como activo intangible**’.

Finalmente, resulta relevante mencionar que en la doctrina, existen autores que de
manera adicional consideran que la marca cuenta con una funcién publicitaria®*®, en la cual
se considera la marca como un instrumento indispensable en la distribucion de mercancias
y de la promocion de ventas, haciendo que la marca realice una funcion de reclame o
publicitaria importante*”. Ademés de considerar que ello permite llegar directamente al
consumidor prescindiendo de un intermediario; y dicha publicidad contribuye al renombre

7 2
o reputacion de la marca®”.

7 Respecto a la valuacion de activos intangibles, existe un Acuerdo que establece los lineamientos a seguir
por los corredores publicos para emitir avaltos
(Vidhttp://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/A17.pdf), publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 25 de febrero de 1999, por la entonces Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, hoy
Secretaria de Economia, el cual establecer los lineamientos técnicos y juridicos minimos que deberan
observar los corredores publicos al emitir los avaliios en que intervengan. El mismo Acuerdo, en su articulo
12, fraccion I, establece que en los avaltos practicados por corredor publico a bienes intangibles en atencion a
su naturaleza o tipo, se podra determinar su valor mediante la investigacion de mercado de bienes y productos
similares o sucedaneos con base en referencias comerciales , valores implicitos y calculados, considerando
volumenes de venta y rentabilidad, posibles casos de compraventa o, en su defecto, pago de regalias por el
uso y explotacidon de patentes, marcas o franquicias.

Respecto a los métodos utilizados para la valuacion de las marcas Vid: Fernandez, P., Valoracion de marcas e
intangibles, IESE Bussiness School -Universidad de Navarra, Documento de Investigacion, DI n° 686,
Espafia, 2007, Cfr. http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0686.pdf

8 Respecto a la funcién publicitaria, Fernandez-Névoa (VidTratado sobre..., Op cit,p. 78) establece que La
marca no es tan solo un simbolo del goodwill sino que es con frecuencia el mecanismo mas efectivo para
crear goodwill: la marca vende efectivamente los productos.

*®Vid Nava Negrete, Op cit, Tratado de...,p. 270.

Vid Rangel Ortiz, H., El uso de la marca...,Op cit, pp. 49-50.
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No obstante lo anterior, considero discutible que se considere a la publicidad como
una funcion con la que cuenta la marca, ya que la publicidad en si es el medio o vehiculo a
través del se difunde la marca entre el publico consumidor, y en consecuencia se da a
conocer el producto o servicio amparado por ésta. Asimismo, no considero que dicha
publicidad se encuentre vinculada al goodwill de la marca, ya que son otros factores los que
generan una buena reputacion, como es entre otros, la calidad de los productos o servicios

amparados por la marca.

1.2.2.4.4. PRINCIPIOS QUE RIGEN A LAS MARCAS.

1.2.2.4.4.1. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y SU RELACION CON AL ARREGLO
DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

El principio de especialidad®' se encuentra estrechamente ligado a la definicion
legal de marca, ya que en éste se establece que la marca es todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado®?; asimismo se
relaciona con los elementos que la LPI indica que pueden constituir una marca, a saber, las
denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar
los productos o servicios a que se apliquen frente a otros de su misma especie o clase en el

253
mercado”".

. Ce . .. 254 . .,
En este orden de ideas, el principio de especialidad®* consiste en que la proteccién

juridica otorgada a una marca, y en consecuencia, el derecho a su uso exclusivo, se limita a

»! Rangel Ortiz, H. menciona que la marca es especial en el sentido de que sélo aplica a la categoria de
productos para los que ha sido creada y de ahi surge que la regla de acuerdo a la cual la marca no puede
registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancia por lo que el alcance de la marca se limita
a los productos o servicios para los cuales fue registrada. Vid Rangel Ortiz, H. Las marcas notoriamente
conocidas: el Convenio de Paris, la Decision 344, NAFTA y TRIPS, p. 335, Instituto de Investigaciones
Juridicas de la Universidad Nacional Auténoma de México, México, 1995, Vidhttps://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/2165/2032

22Cfr. Art. 88 de la LPL

> Art. 89 de la LPL.

% Respecto a los antecedentes del Arreglo de Niza, Martin Michaus Romero, menciona que previo a la
creacion de la Union de Paris, uno de los puntos que credé mayor controversia en la normativa de marcas de
los diferentes paises era precisamente la clasificacion de productos, toda vez que algunos paises no contaban
con clasificacion o bien contaban con diversas clasificaciones. La problematica en este sentido
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255 .
. Asi las cosas, la

productos o servicios para los cuales se obtiene el registro de la marca
especialidad debe de entenderse en el sentido de que la marca no puede registrarse para
proteger indeterminadamente cualquier mercaderia, ya que solo protegera los productos o
.. . 256 . .
servicios para los que fue registrada™", por lo que el titular de una marca registrada no
podra impedir que otros registren y empleen una marca idéntica o similar para productos

diferentes para los cuales la tiene registrada®’.

La LPI establece como prohibicién, que un tercero registre una marca idéntica o
semejante en grado de confusion a otra en tramite de registro presentada con anterioridad o
a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios,siendo la
unica excepcion, para poder aplicarla para productos o servicios similares, que el solicitante

. . e .. 258
sea el mismo titular de la marca con la que existiria confusion.

Tomando en consideracion lo anterior, resulta importante puntualizar que el AN no
es la unica pauta para determinar si existe similitud de productos o servicios ante otros de
su misma especie, ya que ésta es solo un referente de los productos o servicios para los
cuales se solicita el registrozsg, sin que en ningin momento la clase del nomenclator, sea

determinante para afirmar la similitud entre productos o servicios.

primordialmente residia en que la clasificacion en el pais de origen era totalmente diferente a la clasificacion
del pais en donde se pretendia un nuevo registro y en consecuencia las busquedas impedian determinar con
exactitud las posibilidades de registrar una marca, y en consecuencia un registro tenia que realizarse mas de
una vez por la divergencia de clasificacion. La primera propuesta de clasificaciéon se da en 1886 en la
Conferencia de la revision de Roma de 1886, al igual que en las revisiones e Bruselas de 1897 a 1900, y la de
Washington de 1911, pero nunca se llegd a ninglin acuerdo. Fue hasta 1934 en la Conferencia de Revision en
Londres se adopta la resolucion de recomendar a los paises adoptar una clasificacion; y para 1953 dieciséis
paises ya la habian adoptado, y para 1954, ya se habia incorporado a la clasificacion un apartado referente a
marcas de servicios, y es hasta 1957 cuando ya se considera al AN como un tratado independiente; de manera
posterior ha tenido diversas revisiones y modificaciones. Michaus Romero, Martin, La Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios, su adopcion e implantacion en la legislacion mexicana,
Universidad Panamericana, Ars Iuris, ntimero 4, pp. 74-78, México, 1990, htps://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/1987/1873, México se adhiere a este tratado
el 21 de marzo de 2001. Vidhttp.//www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf ;

25 Jalife Daher, M. Comentarios a la  Ley de la Propiedad Industrial, México, 2003, Vid:
http://vlex.com/vid/448105754

21 amas, M.D., Derecho de..., Op cit, p. 115.

TVidMagaiia Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 58.

8Cf. Art. 90, frace. XVI de la LPI.

*Vid Art. 93 de la LPI, y 57 y 59 del RLPI.

56


https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/1987/1873
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/1987/1873
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf
http://vlex.com/vid/448105754

La anterior afirmacion, encuentra su fundamento en criterios tanto de la Suprema

Corte de Justicia de la Nacion (SCIN), como de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Respecto a la SCIN, la Segunda Sala, en sentencia del 21 de septiembre de 1959,
afirmd que el elemento de confusion que pudiera determinar error en la procedencia del
producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada puede provenir de
muchos factores, y que la semejanza o similitud a la que alude la ley, no queda limitada a
articulos clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra siempre y cuando induzca al
error por su finalidad, composicion lugar de venta o cualquier relacion que entre ellos
exista, y que la clasificacion practicamente es metddica para el fin que persigue sin que

sirva de base para concluir la similitud entre productos de distintas clases®.

En cuanto a los Tribunales Colegiados de Circuito, existen diversos criterios en el
mismo sentido, por ejemplo, el que establece que no puede atenderse inicamente a la clase
para registrar una marca, ya que €sta no constituye per se, un indicio de similitud entre
productos, toda vez que el riesgo de confusién debe apreciarse globalmente®'; también
existe el criterio que estipula que aunque los productos o servicios pertenezcan a clases
distintas, puede actualizarse el supuesto de que no pueda registrarse una marca por ser

. I3 . . 7. 262
idéntico o semejante a otro en grado de confusion®.

De lo anterior se infiere que por ejemplo, el titular de un registro marcario para la
clase 15 del AN (instrumentos de musica) no podrd impedir que un tercero registre la

misma marca en la clase 23 (hilos para uso textil), por tratarse de productos diferentes.

Asimismo otro criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito, establece que
para determinar debe realizarse un andlisis de los productos o servicios a partir de la

existencia de diversos factores que objetivamente permitan determinar dicha similitud en

260 Sentencia del 21 de septiembre de 1959, Suprema Corte de Justicia d la Nacién, Semanario Judicial de la
Federacion, 6% época, vol. XX VII, tercera parte, p. 43.

1 Sentencia del 4 de octubre de 2012, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la
Federacion, 107 época, Libro X VI, enero 2013, tomo III, p. 2097.

262 Sentencia del 6 de mayo de 2010, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacion,
9% época, Tomo XXXII, p. 2313.
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grado de confusion, los cuales son: Naturaleza, destino, utilizacion, caracter de
competidor/intercambiable, cardcter complementario, publico de referencia y canales de
distribucién.*®

A pesar de los criterios antes citados, aun queda pendiente de resolver, cuales
criterios se utilizaran a fin de determinar si los productos o servicios son similares en grado
de confusion y que ello pueda inducir al error al consumidor; ya que a la fecha el IMPI no
ha publicado en criterio que sea del conocimiento de los solicitantes y mediante el cual se
determine si existe o no similitud entre productos o servicios, lo cual genera incertidumbre
juridica, al cual le corresponde emitir al ser éste la autoridad competente que efectiia el

264 . . . .
64 a fin de determinar si un signo es registrable como marca.

analisis de forma y fondo

Como solucidn a lo anterior, se propone que tomando en consideracion que el IMPI,
a través de sus Directores Generales Adjuntos y Coordinadores, tienen la facultad de
interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones juridicas en las materias de
competencia del propio Instituto y establecer los criterios generales para su aplicacion, los
cualesseran obligatorios para las 4reas administrativas a su cargo’®, y que a su vez la
Direccion Divisional de Marcas tiene la facultad de emitir politicas y lineamientos

. . . , . . 2 . .
institucionales para el tramite y registro de marcas*®, se sugiere que se especifique aquellos

203 En este sentido la misma tesis, indica a que se refiere cada uno de los factores, antes mencionados,
definiéndolos de la siguiente manera: a) Naturaleza.- Se refiere al examen fisico de los productos o servicios,
para lo cual se atiende a su composicion, principio de funcionamiento, estado fisico, apariencia y valor, desde
una perspectiva comercial; b) Destino.- Es la aplicacion prevista para los productos o servicios, excluyendo
cualquier uso accidental que se les pueda dar; c) Utilizacion.- Define la forma en que se usa el producto o
servicio para satisfacer su destino; d) Caracter de competidor/intercambiable.- Se refiere a aquellos productos
o0 servicios que tienen el mismo destino, pues posibilitan al publico consumidor elegir uno u otro, a fin de
satisfacer la misma necesidad; e) Caracter complementario.- Los productos o servicios tienen ese caracter
cuando existe entre ellos una relacion de coexistencia, en el sentido de que uno es indispensable para el otro y
no meramente auxiliar o accesorio; f) Publico de referencia.- Se refiere a los clientes reales o potenciales de
los productos y servicios, debiendo distinguir ente un consumidor promedio y uno profesional o
especializado; y, g) Canales de distribucion.- este factor se ve reflejado en el tipo y numero de agentes que
intervienen en la venta y distribucion de los productos y servicios.

La tesis apunta que estos factores no pueden analizarse de manera aislada pues el riesgo de confusion debe
apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan a la relacion entre
los productos sometidos al estudio.

Sentencia del 2 de junio de 2011, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacion, 9*
época, Tomo XXXIV, p. 1380.

24 Cfir. Art. 6, fracc. Il y 119 de la LPI y Art. 13 fracc. II del Reglamento del IMPI.

2 Cf. Art. 11, frace. XV del Reglamento del IMPI.

298¢ Art. 13, fracc. II del Reglamento del IMPL.
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productos o servicios que perteneciendo a clases distintas del AN son considerados por el
IMPI como similares para asi brindar certeza juridica a los solicitantes de un registro de

marca.

1.2.2.4.4.2. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LAS MARCAS.

El Principio de Territorialidad tiene su origen en el CUP*®’

, el cual establece que
las condiciones de depodsito y registro de las marcas de fabrica o comercio seran
determinadas por cada pais de la Union de acuerdo a su legislacion nacional, y agrega que
una marcaregistrada en un pais de la Unidn, serd considerada como independiente de las
marcas registradas en los demés paises de la Union, comprendiéndose en ello el pais de

origen”®®.

De tal suerte, de acuerdo al Principio de Territorialidad, la proteccion de la marca se
encuentra circunscrita a los limites del pais en donde ha sido registrada y para extender su
proteccion a otros paises se requerird que se registre en los paises en donde se desee tal
proteccion, lo cual obedece al Principio de Territorialidad, de acuerdo al cual el ambito de

validez de la marca termina con las fronteras del pais en donde se tiene registrada.”®

En este orden de ideas, en el ambito nacional la LP1 y el RLPI, son los que regulan a
las marcas; y el IMPI es la autoridad administrativa competentepara tramitar y en su caso
otorgar registros de marcas, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, asi como

., . .. . . ., 270
la renovacion de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacion™.

TVidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

*8Cfr. Art. 6, incisos 1) y 3) del CUP.
Vidhttp.//'www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

*Rangel Ortiz, H. “Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de Paris, la Decision 344, NAFTA y
TRIPS”, p. 334, Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Autonoma de México,
México, 1995, Vidhttps.//revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-
iuris/article/view/2165/2032

OCfy. Art. 6 de la LPL.
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Asi las cosas un registro de marca otorgado por el IMPI tnicamente tendrd como

1. En este sentido, por Principio de

ambito espacial de validez el territorio naciona
Territorialidad se entiende aquél mediante el cual el registro de una marca no se extiende
mas alla de las fronteras del pais que otorga el registro, y en consecuencia €ste solo tiene

aplicacion y efectos dentro de ese espacio geografico.”’?

d”yenla

El principio de territorialidad también se refleja en el Sistema de Madri
Marca Comunitaria®’, mediante los cuales el solicitante designa los paises en los que desea

registrar su marca, y ello tiene el mismo efecto que tendria si el solicitante hubiera

2" Este principio deriva de lo establecido en el articulo 1 de la LPI que establece que su observancia sera en
todo el territorio nacional.

2 Se dio un caso concreto en el que un individuo aprovechando el principio de territorialidad de las marcas,
obtuvo en México el registro de la marca de relojes BULOVA, marca que se encontraba registrada con
anterioridad en Estados Unidos y que ademas era considerada famosa. Lo anterior suscitd procedimientos
legales en ambos paises, de los cuales derivd que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nacion confirmara
la resolucion que declaraba la nulidad de la marca en México, la cual se fundaba en que la marca en cuestion
era notoriamente conocida.

Lo particular de este caso es la sentencia emitida el 10 de noviembre de 1952 en donde la Suprema Corte de
Justicia estadounidense aplicd el Lanham Act, ley federal que regula las marcas en Estados Unidos, a actos
ocurridos en México, tomando en consideracion entre otros aspectos que los actos de infraccion habian sido
llevados a cabo por un nacional y residente estadounidense, y considerando que no existia contradiccion con
el sistema legal mexicano porque de acuerdo con la propia sentencia, la Suprema Corte de Justicia mexicana
habia declarado la nulidad de la marca el 6 de octubre de 1952, la Suprema Corte de Justicia estadounidense
aplicod extraterritorialmente su legislacion a actos ocurridos en nuestro pais, bajo el argumento de que los
Estados Unidos no estan impedidos por regla alguna del derecho internacional a gobernar la conducta de sus
propios ciudadanos en altamar o en paises extranjeros cuando los derechos de otras naciones o sus nacionales
son infringidos. Vid Garza Barbosa, R. Steele VS. Bulova Watch CO. De la aplicacion extraterritorial del
Lanham Act estadounidense en México y de la marca notoriamente conocida, Instituto de Investigaciones
Juridicas, = Universidad  Nacional Autonoma de  México, Pp. 5-9. México, 2010,
http://www.journals.unam.mx/index.php/bmd/article/view/20834/19689

7 El Sistema de Madrid, como ya se ha mencionado comprende al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas , al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid concerniente al Registro
Internacional de Marcas , asi como el Reglamento Comun del Arreglo y del Protocolo , mediante el cual se
confiere la posibilidad de que a una persona titular de un registro marcario (registro base) o de una solicitud
de registro (solicitud base) de marca en un pais contratante obtenga el registro internacional de su
marca. Vidhttp://www.wipo.int/treaties/es/registration/madridy/.

En sentido, la peticion de extension territorial a que se refiere el Arreglo de Madrid,
Vidhttp.//’www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf, establece que cada
pais contratante podrd, en cualquier momento, notificar por escrito al Director de que la proteccién resultante
del registro internacional sélo se extenderd a ese pais cuando el titular de la marca lo solicite expresamente.
Cfr. Articulo 3 bis inciso 1) del Arreglo.

7" Respecto a la Marca Comunitaria, es el Reglamento (CE) No 207/2009 del 26 de febrero de 2009
(Vidhttp.//eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2009:078:0001:0042:es:PDF), es el que
la regula y establece que la marca comunitaria tendra caracter unitario y producira los mismos efectos en el
conjunto de la Comunidad: solo podra ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolucion de
caducidad o de nulidad, y solo podra prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.
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depositado su solicitud en cada uno de los paises seleccionados, por lo que el registro que

en su caso se confiera también estard acotado a un espacio geografico determinado.

Tomando en consideracion lo anterior, respecto al principio de territorialidad
considero que hoy en dia, por el auge que han tenido las tecnologias de la informacion y
comunicaciones (TICS), en algunos casos dicho principio podria resultar inaplicable, dado
que existen marcas que surgen y se usan en Internet, en radio, en programas de television
extranjeros, y que trascienden fronteras y ante este supuesto, se estaria lesionando los
bienes juridicos tutelados por las marcas; a saber evitar confusion en el consumidor y
proteger le prestigio ganado por el legitimo titular las legislaciones en materia de marcas

podrian resultar inaplicables””.

No obstante lo anterior, ha habido avances importantes de proteccion a las marcas
en Internet, como es el caso de la Politica Uniforme de Solucion de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio (Politica UDRP)276, mediante el cual, la OMPI a través de
su centro de Mediacion y Arbitraje, resuelve controversias, entre otros casos, cuando exista
un nombre de dominio idéntico o similar hasta el puntode crear confusioén con respecto a

.. . 2
una marca de productos o de serviciossobre la que el demandante tiene derechos®’’.

" La OMPI no se ha mantenido ajena a la problematica de Internet, ya que a través de su Comité Permanente
sobre Derechos de Marcas, Dibujos Industriales y Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas, emitio la
“Recomendacion Conjunta sobre la Proteccion de los Derechos de Marcas, y otros Derechos de Propiedad
Industrial sobre Signos en Internet” (Vidhttp.//www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub845.htm), en
la cual hace hincapi¢ en la principal particularidad de Internet, que en su caracter de mundial pone a prueba la
naturaleza de las legislaciones nacionales o regionales vigentes, lo cual exige ciertas modificaciones a éstas se
ha de conceder un nivel adecuado de proteccion a las marcas en Internet.

No obstante ello, la Recomendacion Conjunta sobre la Proteccion de los Derechos de Marcas, y otros
Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet, es eso, una mera recomendacion cuyas
disposiciones de acuerdo a lo establecido en sus normas explicativas no constituyen una normativa de
propiedad industrial para internet suficientes por si mismas, sino que estan disefiadas para servir de
orientacion a las legislaciones nacionales o regionales vigentes ante los problemas juridicos suscitados por el
uso de un signo en Internet, y propone aplicar por analogia las normas del mundo real al ciberespacio.

hitp ./ www.wipo.int/amc/es/domains/etld/udrp/

Vid hitp://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/icannpolicy.pdf
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1.2.2.4.4.3. EXCEPCIONES A LOS PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y
TERRITORIALIDAD DE LAS MARCAS.

Las excepciones en la aplicabilidad de los principios de territorialidad y
especialidad de las marcas, referidos en el apartado anterior, son la marca notoriamente

" En este sentido, y a fin de comprender la

conocida y la marca renombrada o famosa
manera en que se constituyen en excepcion a los citados principios, resulta necesario
conocer el concepto, naturaleza y alcances de cada uno de estos tipos de marca, asi como la
manera en que se encuentran reguladas en el ambito nacional y en los tratados

. . ro- 2
internacionales de los cuales México forma parte.””

En este orden de ideas, se entiende por marca notoriamente conocida, aquella que

. . . 280 . S 1. .
independientemente de estar registrada o no” ", es conocida por el publico consumidor y

*™® En cuanto a los antecedentes legislativos de las marcas notoriamente conocidas y famosas, en el 4mbito
nacional Vid Solorio Pérez, O.J. Derecho de la Propiedad Intelectual, Editorial Oxford, México 2014, p. 207-
208. Antes del 16 de junio de 2005 no existia un procedimiento jurisdiccional o administrativo que diera esa
connotacion a las marcas, y reiterados fueron los criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa en el sentido de que el IMPI carecia de facultades para declarar como notoriamente conocida
una marca (Vid Tesis V-TASR-V-746 de la Quinta Sala Regional Metropolitana. Revista del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Epoca, Afo III, No. 33. Septiembre de 2003), ya sea de motu
propio o a peticion de parte, ya que la Ley limita su actuacion al hecho de que pudiese existir confusion con
otra marca y que exista controversia.

Es hasta el 16 de junio de 2005, cuando mediante una reforma a la LPI y a través de un procedimiento, se le
confiere la facultad al IMPI de emitir declaratorias de notoriedad o fama.

?PLas marcas notoriamente conocidas y las renombradas o famosas se abordaran a profundidad en los
apartados 1.2.2.4.4.3 y I1.2.

*Respecto a la no necesidad de registro para proteger a una marca notoriamente conocida,el primer
antecedente lo constituye la tesis relativa al juicio de Gucci, resuelto el 19 de marzo de 1985 (Vid Tribunales
Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federacion, Séptima época, Volumen 193-198, Sexta parte,
p- 109), en la que se establece que la aplicacion estricta de los principios de territorialidad y de especialidad
de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engafios para los legitimos duefios de las marcas y
para el publico consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podria aprovechar de
una marca extranjera que todavia no ha sido registrada en nuestro pais, para obtener el registro de esa marca a
su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que lo dispuesto por los articulos 6
bis y 10 bis del CUP, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusion
con otra marca ya notoriamente conocida en el pais de registro o de utilizacioén, aunque esta ultima marca bien
conocida no esté o todavia no haya sido protegida en el pais mediante un registro que normalmente impediria
el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta proteccion excepcional de una marca
notoriamente conocida esta justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a
confusioén equivaldria, en la mayoria de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede
considerar perjudicial para los intereses del publico consumidor que puede ser inducido a error, respecto del
origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar.
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por los circulos comerciales a los cuales dirige su oferta”™', conocimiento que se da como
consecuencia de la duracién, intensidad o alcance geografico en su uso, o bien por la
promocion o publicidad de la misma®*. La proteccion que se da a este tipo de marca, se
confiere con independencia de que la marca se encuentre o no registrada®®’, y dicha
proteccion se extiende a esos paises en los que la marca es considerada notoriamente
conocida, con lo cual, se constituye como la excepcion al principio de territorialidad del

registro marcario™".

Esta proteccion a las marcas notorias, como se ha mencionado, se presenta de
manera extrafronteriza, es decir, se da a las marcas una tutela que va mas alla de los limites
especificos del territorio de un pais y alcanza a otros que deben de reaccionar a la existencia
de una marca que reclama o manifiesta tal condicion, proteccion extraregistral que se

constituye en impedimento para que otras personas realicen el registro de la marca,

81 Sj bien la LPI, establece como requisito para que una marca sea considerada como notoriamente conocida,
ser conocida por un sector determinado del ptblico o de los circulos comerciales del pais, comparto la opiniéon
de Magana Rufino, J.M. (VidLa proteccion de las marcas notoria y famosa en el Derecho Mexicano, Revista
De Jure, Num. II1I-7, Noviembre 2011, p. 190) en el sentido de que deben considerarse a ambos factores de
manera conjunta, para determinar el cardcter notorio de una marca, ya que desde mi punto de vista, poco
valor tendria el caracter notorio de una marca si sélo fuese conocida por sus competidores y no por el publico
consumidor, ya que éste ultimo, es factor determinante para considerar a una marca nomo notoriamente
conocida.

82 En cuanto a los medios a través de los cuales una marca llega a ser notoriamente conocida Fernandez-
Novoa (VidTratado sobre..., Op cit,p. 408) al citar ademas de la duracion, intensidad o alcance geografico en
su uso de la marca, el volumen de ventas, valoracion o prestigio alcanzado en el mercado.

En este orden de ideas, es acertada la LPI alno considerar al prestigio como elemento para que una marca sea
notoriamente conocida (Cfr. Art. 98 bis de la LPI).

2 De acuerdo a la definicion que se propone, el registro a que nos hemos referido, no sera necesario ni en su
pais de origen ni en los paises en los que dicha marca se considere notoriamente conocida.

No obstante, es importante mencionar que en el caso de México, la LPI establece que la proteccion al titular
de una marca notoriamente conocida se otorgara, independientemente de que la misma se encuentren o no
registradas; sin embargo, la LPI establece que el registro en México es necesario para obtener la declaratoria
de notoriedad o fama que emita el IMPI, situaciéon que no guarda congruencia con lo establecido el CUP, el
cual establece que la proteccion se otorga independientemente de que exista o no registro, por lo que en ese
sentido también se sugiere modificar el articulo 98 bis 1 de la LPI, en el sentido de derogar ese requisito que
al dia de hoy establece en aras de iniciar un procedimiento a fin obtener una declaratoria de notoriedad o
fama.

2% Respecto a esta excepcion al Principio de Territorialidad, Magafia Rufino, J. M. (VidLas proteccion de las
Marcas..., Op cit, p. 5) menciona que el registro de una marca representa el momento a partir del cual se
establece un monopolio legal a favor de una persona o empresa sobre la marca solicitada a registro, y agrega
que esta proteccion se circunscribe al territorio en el cual se aplica la ley que rige para el registro (regla de
territorialidad). Sin embargo con el objeto de salvaguardar una correcta y leal competencia entre los
comerciantes y prestadores de servicios que concurren en el mercado, se deben salvaguardar las marcas
notorias a efecto de que aun sin estar registradas puedan estar protegidas, lo cual rompe con el principio de
territorialidad de las marcas.
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protegiendo al titular de la misma asi como a los consumidores, al evitar que sufran

~ 72
enganos por €sa via. 85

En la normativa internacional, el CUP es sustento de lo anterior, al establecer como
uno de los compromisos de los paises miembros de la Unidon de Paris, el proteger las
marcas notoriamente conocidas, mediante la prohibicion de su registro, reproduccioén o uso
por parte de un tercero, para productos idénticos o similares, cuando esta situacion sea
susceptible de crear confusion en el publico consumidor™. Asi las cosas, esta prohibicion,
faculta al titular de la marca notoriamente conocida a oponerse a la solicitud de registro por
parte de un tercero, o bien para anular un registro posterior de una marca idéntica o similar
en grado de confusion, para productos o servicios idénticos o similares®®’. Lo anterior con

. . . . 288
independencia de que la marca notoria se encuentre o no registrada™ .

A su vez el ADPIC, retoma lo establecido por el CUP al sefialar que el articulo 6 bis
de éste, se aplicard mutatis mutandis, agregando que para determinar la notoriedad de una
marca, los paises miembros de este Acuerdo, tomaran en cuenta la conocimiento de la
misma en el publico o sector al cual dirige su oferta, y que ademas se tomara en cuenta la
notoriedad obtenida en un pais, distinto a su pais de origen, como consecuencia de la

.y r 2
promocion que se le dé a la marca.”

De lo anteriormente expuesto se desprende que el CUP, el ADPIC y la LPI

confieren a las marcas notoriamente conocidas proteccion mads alla del principio de

8 Jalife Daher, Mauricio, Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Tirant Lo Blanch, Primera
Edicion, México 2014, p. 379.

#0Cf. Art. 6 bis del CUP.

7 Vargas Mendoza, Marcelo, La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad
intelectual, Revista de derecho, No. 6,UASB-Ecuador ICEN . Quito, 2006.
http://app.vlex.com.pbidi.unam.mx:8080/%#/vid/480284726

88 Respecto que no debe ser requisito de que la marca se encuentre registrada ( Vid Magafia Rufino, J.M., Las
proteccion de las Marcas..., Op cit, p. 61), quien dice que su proteccion, de acuerdo al principio de
territorialidad, se circunscribe al territorio en el cual se aplica la ley que rige para el registro. Sin embargo con
el objeto de salvaguardar una correcta y leal competencia entre los comerciantes y prestadores de servicios
que concurren en el mercado, en que se desenvuelve la marca registrada, se deben salvaguardar las marcas
notorias, a efecto de que incluso sin ser marcas registradas, por el grado de conocimiento en el publico
consumidor al cual se dirigen, puedan estar protegidas. Esta proteccion se considera como una excepcion al
principio de territorialidad de las marcas.

¥ Cfy. Art. 16, numeral 2 del ADPIC.

64


http://app.vlex.com.pbidi.unam.mx:8080/#/vid/480284726

territorialidad, y que en el &mbito nacional, el IMPI como autoridad competente en materia
de marcas, debera prohibir el registro de una marca que se estime notoriamente conocida en

el territorio nacional cuando se aplique a productos o servicios iguales o similares®”.

No obstante lo anterior, puede darse el caso en que una marca notoriamente
conocida rompa tanto con el principio de territorialidad como con el principio de
especialidad de las marcas, y este supuesto se configura cuando este tipo de marca llega a
ser conocida en sectores diversos a aquél al que dirige principalmente su oferta, con lo cual

. . 291 ;
la marca notoria es protegida en esos sectores”™ , tutelando de esta manera tanto al titular de

. , . . 292
la misma como al ptblico consumidor™?.

En cuanto a la marca renombrada o famosa, a la podemos definir como aquella que

’ . ’ . . o« . 293 ’
no solo es conocida por el publico consumidor al cual dirige su oferta””, o por los circulos

2% En este sentido, vale la pena mencionar que la LPI, ya sea por error o confusién, otorga u proteccion
excesiva a la marca notoriamente conocida ya que en su articulo 90 fraccion XV, establece que no seran
registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el IMPI haya estime o declare notoriamente conocida en México para aplicarse a cualquier
producto o servicio, cuando pudiese crear confusion o riesgo de asociacion con el titular de una marca
notoriamente conocida, o pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de una marca
notoriamente conocida, pudiese causar desprestigio de la marca notoriamente conocida, o pudiese diluir el
caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Independientemente de las causales antes citadas, la proteccion de una marca notoriamente conocida se
amplie a cualquier producto o servicio, da la proteccion a éste tipo de marca, que corresponde a la marca
renombrada o famosa, ya que la misma LPI en su articulo 90, fraccion XV Bis, establece que en el caso de las
marcas famosas que el IMPI haya estimado o declarado con tal caracter, se prohibira el registro de una marca
por un tercero, en cualquier producto o servicio.

A fin de corregir la confusion en cuanto a la proteccion de la marca notoriamente conocida, se propone que se
modifique la LPI, para quedar como sigue: “Art. 90.- No seran registrables como marca: Fracc. 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 amparar productos o servicios de otros de su misma
especie en el mercado, independientemente de su pais de origen y sin necesidad de registro ante el mismo
Instituto.

A manera de ejemplo, podemos mencionar que si la marca Wilson, en alusion a articulos deportivos,
registra su marca en la clase 28, y la marca es notoriamente conocida en otros paises, ello significard que con
independencia del registro, en los paises en los que tiene el cardcter de notoriamente conocida, no podra ser
registrada para productos iguales o similares, pero pensemos que el mismo titular de la marca, decide lanzar
un perfume o locién con la marca Wilson, y que llega a ser conocida en ese sector, ello significard que por
excepcion esta marca rompera a su vez el principio de especialidad, ya que por ser notoriamente conocida, en
el sector de los perfumes también demanda proteccion independientemente de su registro.

#230bre proteccion especial de marcas notorias mas alla del sector Vid Magafa Rufino, J.M., en Derecho de
la Propiedad..., Op cit, p. 61 y Magaia Rufino, J. M. Las proteccion de las Marcas..., Op cit, p. 6.

3 Respecto a las marcas notoriamente conocidas y a las renombradas o famosas, es importante mencionar
que la diferencia entre ambas marcas estriba en el grado de conocimiento, es decir, mientras la marca notoria
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en los cuales se desenvuelve, sino que es conocida por todos los sectores®”*, lo cual se debe
en gran medida al alto prestigio o goodwill del cual goza y su gran difusion en medios de
comunicacion, que provoca en los consumidores expectativas muy positivas acerca del
elevado nivel de calidad de los productos o servicios amparados por la marca. El titular de
este tipo de marca, puede ejercitar el ius prohibendi frente a los terceros que pretendan
transferir a sus propios productos la imagen positiva que genera la marca, ya que existe un

. . . . 2
riesgo real de aprovechamiento indebido de la marca por parte de un tercero®””.

Dada la relevancia de este tipo de marca, ésta en todos los casos, rompe con el
principio de especialidad y territorialidad de las marcas, lo cual implica que quedan
protegidas mas alla de su territorio de origen y ningln tercero podré registrarlas ni usarlas

para ningtn producto o servicio®*®, tal y como lo establece el CUP.

En concordancia con lo anterior, la LPI, establece en el caso de las marcas famosas
que no seran registrables como marca las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto
estime o haya declarado famosa®’, lo cual significa que este tipo de marcas no podran ser

. . , )
registradas para ningan producto o servicio™".

es conocida por los consumidores pertenecientes al sector pertinente, la marca renombrada es conocida por el
publico en general. Ambas son notorias, no toda marca notoria es famosa, pero toda marca famosa es notoria.
(Vid Vargas Mendoza, Marcelo, La marca renombrada en..., Op cit, p. 304.

% En relacion al nivel de conocimiento de este tipo de marca, comparto la opinién de Magafia Rufino, J.M.
(Vid Las proteccion de las Marcas, Op cit, p. 7), en el sentido de que la marca renombrada tiene un gran
impacto entre el publico consumidor, merced a la gran calidad de productos o servicios que distingue, a la
permanencia de la marca en el mercado a lo largo del tiempo, asi como a la repeticion del uso de los
productos o servicios marcados, por parte de los consumidores, y que de manera adicional a estos elementos,
el publico percibe en la marca una imagen de prestigio o goodwill con la que identifica y relaciona al signo.
% En cuanto a la proteccion de la imagen que transmite una marca Vid Fernandez-Novoa, Tratado sobre...,
Op cit,p. 414.

% Ejemplo de esto puede ser la marca Facebook, la cual a pesar de que no estuviera registrada, no podria ser
utilizada ni registrada por ningun tercero en ningun producto o servicio, en ningin territorio donde fuese
conocida por la generalidad del publico. En la actualidad esta marca a pesar de que se encuentra inscrita en
varias clases, si solo estuviera registrada en la clase 35 (publicidad y negocios), ningn tercero podria
registrarlas para amparar productos o servicios a pesar de que éstos fueran diametralmente distintos, por
ejemplo, para amparar calzado (clase 25); siendo la tnica excepcion a lo anterior, que el mismo titular de la
marca desee registrarla en clases diversas.

*7 De igual forma para la declaratoria se requiere la inscripcion de la marca ante el IMPI, lo cual se considera,
contraviene lo establecido en el CUP y ADPIC, por lo que de igual manera se reitera la modificacion antes
propuesta.

*BCfr. Art. 90 fracc. XV bis de la LPI.
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No obstante lo anterior, como se analizard mas adelante, existe una grave omision o
inadvertencia en la LPI, en relacion al ius prohibendi al que nos hemos referido, ya que
dicha normativa no considera como infraccién administrativa el uso que haga un tercero de
una marca renombrada o famosa, lo cual deja en estado de indefension a su titularzgg, lo
cual necesariamente obliga al titular de este tipo de marcas, a que ésta se encuentre
registrada en el IMPI, independientemente de que la LPI al igual que en el caso de las
marcas notorias también establezca como requisito su registro a fin de emitir la declaratoria

. 300
correspondiente” .

1.2.2.4.5. DILUCION DE LAS MARCAS

Un antecedente relevante en el tema de la dilucion de las marcas’ 01,
aproximadamente en 1920, lo constituye Frank Schechter’”, quien consideraba que existian
dos tipos de dilucion, el primer tipo es la denominada dilucién por empanamiento (dilution
by tarnishment), que implica cuando una marca se usa para diferentes productos pero ese
uso impacta en conceptos a los cuales se asocia a la marca, como podria ser elegancia,
prestigio, etc.; el segundo tipo es la dilucion por desenfoque (dilution by blurring), en
donde una misma marca es utilizada para diferentes productos, lo cual hace mas dificil

asociar a la marca a un producto en especifico, por lo que se diluye en caracter distintivo

9Cfr. Art. 213, fracc. VII de la LPI.

3% Al respecto, considero que establecer que tanto las marcas notoriamente conocidas como las famosas se
encuentren registradas a fin de que el IMPI emita la declaratoria, se contrapone con el CUP y el ADPIC.
Aunado a ello, es importante considerar que si el CUP protege a este tipo de marcas sin necesidad de registro,
la LPI, al ser una ley federal, se encuentra jerdrquicamente en un nivel inferior al de un tratado internacional,
por lo que deberia de prevalecer lo establecido por el CUP y modificarse el articulo 98 bis 1, tercer parrafo, en
el cual se impone como requisito el registro a fin de emitir la declaratoria.

En este sentido existe un mandamiento jurisprudencial (¥id Séptima Epoca, Instancia: Segunda Sala, Fuente:
Apéndice 2000, Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCIN, Tesis: 30, Pagina: 35) que establece
que un tratado internacional al ser aprobado por el Senado de la Republica tiene la categoria de Ley suprema
de la Union, lo que obliga a las autoridades competentes a acatarlo.

*'En Estados Unidos de Norteamérica existen varios estatutos anti-dilution que protegen las marcas
renombradas contra el riesgo de dilucién, es decir, consagra una proteccion que va mas alla del riesgo de
confusion. Coexiste con dichos estatutos la Ley Federal Norteamericana de Marcas (Lanham Act), que en la
Seco 34 (c) vincula el concepto de dilucidon en relacion con las marcas famosas o renombradas. En dicha
seccion se dispone que el titular de una marca renombrada puede accionar contra terceros que usen en el
mercado dicha marca, si dicho uso se produce con posterioridad a que se haya adquirido el renombre y que el
mismo suponga la dilucion de su fuerza distintiva. Vid Vargas Mendoza Marcelo, La marca renombrada en el
actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, revista de derecho, No. 6, UASB-Ecuador
ICEN, Ecuador 2006, P. 7.http.//repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1500/1/RF-06-Jurisprudencia.pdf
3%2 Quien fue abogado norteamericano cuya practica profesional estaba enfocada a las marcas.
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de la marca. Es importante sefialar que en ninguno de estos dos aspectos existira riesgo de

confusion.®.

Asimismo Schechter afirmaba que el proteger el caracter distintivo de una marca era
"la unica base racional" para su proteccion, afirmando que la preservacion de la
singularidad de una marca deberia constituyen la unica base racional para su proteccion,
tomando en consideracion que la dilucidon es una lesion para el propietario resultante del

304
menoscabo del poder de venta de la marca’".

El concepto de dilucion de las marcas se encuentra intimamente ligado con el
principio de especialidad, de acuerdo al cual, como ya hemos mencionado, consiste en que
la proteccién juridica otorgada a todo signo para que constituya validamente una marca, se
encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares a los
cuales idéntica; lo cual como hemos mencionado con anterioridad constituye el principio de
especialidad.’®

En este orden de ideas, la LPI establece como supuestos de prohibicion para
registrar una marca, entre otros, los siguientes: las denominaciones y figuras visibles
suficientemente distintivas, susceptibles de identificar productos o servicios a que se
apliquen o traten de aplicarse, frente a otros de su misma especie o clase’; asi como una
marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en tramite de registro o

. . . . .. . . 307
una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios™ .

Lo anterior implica, que una misma marca puede ser utilizada por varios
empresarios, siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes - la excepcion a

esta regla lo constituye la marca renombrada o famosa- por lo que el hecho de que la marca

*®Robert G. Bone, Schechter’s Ideas in Historical context and Dilution’s Rocky Road, Forthcoming in 24
Santa Clara Computer & High Technology Law Journal (2008), Boston University, School of Law, Working
Paper Series, Public Law & Legal Theory Working Paper No. 08-01,
Cfr.hitp://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner010708.pdf , Pp. 5-22
*FIbidem.
3%Yid Nava Negrete, Op cit, Tratado de...,p. 317.
3Cf. Art. 90 Fracc. I de la LPL.

07Cfr. Art. 90 Frace. XVI de la LPI, que para este supuesto establece que 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.
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pueda ser utilizada por diferentes personas de diferentes grupos economicos, o de diferente
origen empresarial, y que la marca se utilice para diferentes productos origina su dilucion,

lo cual sin lugar a dudas provoca que la marca pierda su caracter distintivo.
1.2.2.4.6. CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

Tomando en consideracion la doctrina, asi como lo establecido por la LPIL, por lo
que a marcas se refiere, podemos considerar que éstas se clasifican en los siguientes
rubros’*:

1.2.2.4.6.1. CLASIFICACION DE LAS MARCAS POR SU COMPOSICION.

En cuanto a su composicion, las marcas se clasifican en nominativas, innominadas o

figurativas, mixtas y tridimensionales.

Las marcas nominativasson aquellas constituidas mediante una palabra o conjunto

de palabras, siglas, letras, nimeros o combinacion de éstos, susceptibles de distinguirse
. 309 - . . J

fonéticamente™ e incluir, en su caso, signos que auxilien para su correcta ortografia; pero

sin la posibilidad de contener elementos adicionales tales como como logotipos o disefos.

. . . 310 , . . .
Este tipo de denominaciones” = serd posible registrarlos siempre y cuando no se

311

incurra en los supuestos de prohibicion a que hace referencia la LPI” ', y una vez otorgado

3% Para esta clasificacion se toméd como base a Magafia Rufino (VidDerecho de la Propiedad..., Op cit, pp.
51-57), con la cual coincido y unicamente agregaria para estos efectos del presente estudio, el caso de las
marcas auditivas, gustativas, aromaticas y tactiles, las cuales a pesar de no estar reconocidas por nuestra
legislacion, si contienen elementos lo suficientemente distintivos para diferenciar productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado.

% Respecto a este tipo de marcas existe una jurisprudencia que define a las marcas nominativas como
aquellas 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, o tener significado y ser sugestivas de la
naturaleza y caracteristicas del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias. Vid: Tribunales Colegiados
de Circuito, Semanario Judicial de la Federacion, 9* época, Tomo XXXIII, p. 2993.

*!% Denominaciones que pueden constituir este tipo de marca son tales como nombres propios de una persona
fisica, razones o denominaciones sociales siempre y cuando no se confundan con una marca registrada o un
nombre comercial publicado, siendo excepcion a esta regla, aquellos que se ocupen en la forma en que esté
acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homénimo ya registrado
como marca o publicado como nombre comercial. Cfr. Art. 89 fracc. I de la LPI.
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el registro, el derecho a su uso exclusivo sera sobre la denominacion en si, sin que en
ningin momento sea relevante el tipo o tamafio de letra con la que se registre o utilice la
marca®'?,

Las marcas innominadas o figurativas, en oposicion a las marcas nominativas,son
aquellas en las que no se ostenta ninguna denominacion, por lo que pueden reconocerse
unicamente de manera visual pero no fonéticamente; es decir, el elemento distintivo que las
caracteriza son logotipos o disefios®', los cuales para ser objeto de proteccion legal deben
satisfacer, al igual que cualquier medio de identificacion, una funcion distintiva, por lo que
deberan de diferenciar un producto o un servicio frente al publico consumidor, respecto de

. . 14
otros del mismo tipo o naturaleza®'*.

Este tipo de marcas seran registrables siempre y cuando no exista impedimento
315 . . . s
legal para ello” ”, y respecto a su uso, es importante mencionar que éstas deberan utilizarse

. . . , e . 1
tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su caracter distintivo®'°.

Las formas tridimensionales a su vez, son permitidas para ser registrados como
signos distintivos, las cuales se denominan marcas tridimensionales, éstas también

. . .. . . 1
diferencian productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado®’, y

Es importante resaltar que independiente de la composicion de la marca, es importante resaltar que de
conformidad con el articulo 4 de la LPI no se otorgara registro o autorizacion ni se otorgara publicidad
alguna a contenidos o formas que sean contrarias al orden publico, moral, buenas costumbres o contravengan
cualquier disposicion legal.

3!"Los elementos no registrables como marca se encuentran previstos en el Art. 90 de la LPL.

312 Magafia Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad..., Op cit, pp. 51-52.

B fdem.

314 Jalife Daher, M., Comentarios a la...,Op cit, http://app.vlex.com.pbidi.unam.mx:8080/#/vid/448105754

*> Los supuestos de prohibicion, se encuentran regulados en el articulo 90 de la LPI son, entre otros, las
figuras animadas o cambiantes, que se expresen de manera dindmica atin y cuando sean visibles, los mapas
cuando indiquen procedencia y puedan inducir al error o confusiéon en cuanto a la procedencia de los
productos o servicios amparados por la marca, etc.

S15Cfr. Art. 128 de la LPL

Respecto a las modificaciones que puedan hacerse a una marca ya registrada, respecto de las cuales son se
pierda o altere el caracter distintivo de la marca, la linea es tenue, ya que de darse el caso de que se hagan
modificaciones que si alteren esa naturaleza, podria darse el caso de que el titular de la marca esté utilizando
un signo distinto al registrado ante el IMPI, , lo que es causal de caducidad de la misma, siempre y cuando, su
titular o licenciatario, deje de usarla por un término de tres afios anteriores a la presentacion de la solicitud de
caducidad. Vid Art. 152 fracc. II de la LPL

317 Respecto al destino de proteccion de las marcas tridimensionales, existe una jurisprudencia de los
Tribunales Colegiados de Circuito en materia Administrativa (¥id Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de
tesis: jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federacion, 9% época, Tomo XXXIII, p. 2993) en la que se
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que a fin de contar con proteccién legal, deberan cumplir el requisito de originalidad®'® al

que ya nos hemos referido; ademds de ello, deberan ser estaticas, ya que no seran
. . . . 319

susceptibles de registro, las formas animadas o cambiantes’ ’, ya que en este caso se

perderia el caracter distintivo de la marca.

Para efecto de su registro, el IMPI considerara que la forma tridimensional cumpla
con la funcién distintiva de la marca, ya que la mera idoneidad para obtener un resultado
técnico, un caracter funcional y ser utiles, son aspectos de uso corriente que no justifican su
registro””.

Tomando en consideracion los componentes de las marcas descritas con
anterioridad, podemos considerar que las marcas mixtas son aquellas que se componen por
la combinacion de varios elementos que muestran a la marca como un elemento o conjunto
distintivo. Asi las cosas, puede darse el caso de que la combinacion de los citados

elementos sea de denominacion y disefio, denominacién y forma tridimensional, disefio y

forma tridimensional, o en su caso, denominacion, disefio y forma tridimensional.

1.2.2.4.6.2.  CLASIFICACION DE LAS MARCAS POR SU DESTINO DE
PROTECCION.
Tomando de base la definicion doctrinal y legal de la marca, tema al que ya nos

hemos referido en apartados anteriores, se infiere que estos signos distintivos se utilizan

establece que las marcas tridimensionales son aquellas destinadas a proteger 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. Es decir, acota el objeto de proteccion, s6lo a productos especificos, sin embargo,
difiero de este criterio ya que si bien los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentacion de los
productos en si mismos, pueden protegerse como marcas tridimensionales, no son las unicas figuras
tridimensionales susceptibles de obtener este tipo de registro, ya que por ejemplo los bloques de Lego, el cubo
Rubik, o inclusive la estrella de la Mercedes Benz se encuentran registrados como marcas tridimensionales.
*'% En este sentido, es importante sefialar que a pesar de que el articulo 53 del RLPI, establezca que pueden ser
marcas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, asi como la forma de presentacion de los
productos, estos deben de tener originalidad, ya que no son registrables bajo esta figura la forma usual y
corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcidn industrial. Vid Art. 90 fraccion I11.

3¢, Art. 90 de la LPI fraccion I.

320 Ejemplo de ello es la sentencia del 8 de octubre de 2008 de Coca-Cola Company (Vid Tribunales
Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federacion, 9* época, Tomo XXIX, Pagina:
2769) en la que se resolvid que tratdindose de envases tridimensionales, no son registrables los elementos
utilitarios y funcionales, ya que se generarian derechos de exclusividad, monopolios y barreras al comercio no
justificables, pues las caracteristicas similares, tales como boquilla circular, superficie lisa para etiquetado o
impresion y base circular, cumplen una funcién de eficacia en el manejo y uso por parte de los consumidores
y, ademas, es la forma usual o habitual de los que se comercializan en México, de tal manera que no se
justifica su registro, precisamente por carecer de distintividad y no identificar a quien los produce.
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para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
De tal suerte, podemos afirmar que la clasificacion de las marcas en cuanto a su destino de

proteccion es la siguiente: marcas de productos y marcas de servicios.

Las marcas de productos, son aquellas que amparan productos, es decir, bienes

tangibles®?'.

o e 322 . . .
Por su parte, las marcas de servicios’ ", son las que amparan servicios, es decir

bienes intangibles™.

La distincion de las marcas, entre de productos o servicios, se hace patente a nivel

324 , .
como en el AN, ya que en ambos se prevén este tipo de

internacional, tanto en el CUP
marcas; y respecto al AN, que como ya se ha mencionado con anterioridad, éste se
constituye en un sistema que permite la clasificacion de marcas de productos o servicios

para efecto de su registro ante la autoridad competente.

1.2.2.4.6.3. CLASIFICACION DE LAS MARCAS POR SU TITULAR.

Como se menciono en el concepto legal de marca, éstas pueden ser solicitadas por
industriales, comerciantes o prestadores de servicios, quienes podran ser personas fisicas,
personas morales, o en su caso una colectividad, siendo este ultimo supuesto el que
corresponde a las marcas colectivas.

De tal suerte, la primera clasificacion es la que corresponde a las marcas cuyo titular

es una persona fisica. Sin embargo, en el caso de que el registro de marca sea solicitado

32! Magaifia Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 54.

322 En cuanto a las marcas de servicios, Rangel Medina, D. (Derecho de la..., Op cit p. 48) indica que
tradicionalmente las legislaciones de marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto
de otro, una mercancia de otra, asi como sus sinénimos, mercaderias, efectos, bienes, articulos, etc. pero a
partir de 1946, en la ley norteamericana de marcas (Lanham Act) se incluyen objetos distinguibles o que se
identifican por medio de las marcas, a los servicios. La ley mexicana de 1975 adopta el sistema de reconocer
y reglamentar junto con las mercancias, las marcas de servicios.

33 Magaifia Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 54.

3 Cfi-. Art. 6, numeral 1.
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por varias personas fisicas, serd necesario adjuntar a la solicitud reglas sobre su uso y

., . - )
transmision de la marca convenido por los solicitantes®>.

En el segundo supuesto que es en el cual la marca es solicitada por una persona
moral, es el caso en el que la misma es solicitada por sociedades mercantiles, asociaciones

. .. .. )
o sociedades civiles legalmente constituidas.**®

Una subclase o especie de las marcas cuyo titular es una persona moral, la
constituyen las marcas colectivas®®’, que son aquellas en las que asociaciones o sociedades
de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente
constituidas, solicitan el registro de marca a fin de distinguir en el mercado los productos y

.. . .. 328
servicios de sus miembros, respecto de los productos o servicios de terceros™ .

Al igual que en el caso de las marcas solicitadas por varias personas fisicas, a la
solicitud de registro de una marca colectiva habra que anexar las reglas para su uso, y a
diferencia de las marcas cuyo titular son varias personas fisicas o una persona moral, este
tipo de marcas no se podréd transmitir a terceras personas, y su uso queda reservado a los

. .., 2
miembros de la asociacion.’?’

Finalmente, es de gran relevancia mencionar que la proteccion de estas marcas no

podra ser rehusada a ninguna colectividad por el motivo de que no esté establecida en el

2% Magafia Rufino, .M., Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 54.

26 El articulo 87 de la LPI de manera general hace referencia a que los industriales, comerciantes o
prestadores de servicios podran hacer uso de las marcas en la industria o servicios que presten, en donde
quedan incluidas tanto personas fisicas como morales y en relacion a lo anterior, el articulo 181 de la misma
ley, establece que cuando se actlie a través de representante legal, las personas morales deberan de acreditar
su existencia.

327 Coincido con un criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito (Vid Tribunales Colegiados de Circuito,
Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federacion, 10* época, Tomo 5, Libro III, p. 3785) en el que se indica
que el objeto de este tipo de marcas es 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 region, generando un marco de cooperacion
entre los productores e impulsando su comercializacion dentro y fuera del pais de origen

Vid Art. 96 de la LPL

¥ Cfi. Art. 98 de la LPL
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pais donde la proteccion se reclama, o de que no se haya constituido conforme a la

legislacion del pais en el que se solicita el registro.”*

1.2.2.4.6.4. CLASIFICACION DE LAS MARCAS POR GRADO DE
CONOCIMIENTO.

Las marcas, por el nivel o grado de conocimiento que tienen entre el publico
consumidor o bien en los circulos a los comerciales del pais, se clasifican en usuales,

. . 1
notoriamente conocidas y renombradas o famosas™'.

Sonmarcas usuales,aquellas que son poco conocidas en el mercado, y esto puede
originarse por multiples razones, como podria ser que la marca estd en ciernes, es decir,
acaba de ser registrada y comienza a utilizarse en el mercado; por la carente o poca
inversion por parte de su titular en difusién o promocion de su marca; otro caso que puede
presentarse es cuando en las marcas de servicios —por su poca difusion- sélo son conocidas
en una zona geografica determinada, o bien cuando el titular de la marca ya sea persona

. ~ . .. 2
fisica o persona moral es un pequefio comerciante o prestador de servicios>>>.

Como contrapartida de las marcas usuales, se encuentran las marcas notoriamente

conocidas y las marcas renombradas o famosas®>.

En el caso de México, como resultado del Convenio de Paris, México adoptd en

1987 la regulacion de la notoriedad de las marcas, en el contexto de una reforma a la Ley

30Cfr. Art. 7 bis, inciso 3 del CUP.

31Se sigue la clasificacion de Magafia Rufino, J.M. Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 56.

*?En cuanto a la clasificacion de pequefias y medianas empresas (PYMES), la Secretaria de Economia (SE),
publico en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 30 de junio de 2009, el Acuerdo por el que se establece
la estratificacion de las micro, pequefias y medianas empresas, en el cual se toma en consideracion entre otros
factores, el nimero de trabajadores, rango de monto de ventas anuales al afio, o bien, la combinacion de éstos
factores.

333 Respecto a las marcas notoriamente conocidas o y las marcas renombradas o famosas, comparto la opinién
de Magafia Rufino, J.M. (VidLas proteccion de las Marcas..., Op cit, p. 10), en el sentido de que la marca
notoriamente conocida y la marca renombrada comparten una caracteristica en comtn que es el hecho de que
ambas marcas son conocidas por el publico, es decir, ambas son conocidas aunque en un diferente grado o
nivel de conocimiento ya que lo que la marca notoria es conocida por el sector del publico al cual se dirigen
los correspondientes productos o servicios, la marca renombrada debe de ser conocida por el publico en
general.
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de Invenciones y Marcas; con posterioridad, en el afio de 1994, a raiz de las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en la LPI la regulacion de las
marcas notorias da un salto significativo, a considerar como no admisible a registro, la
denominacion, figura o forma tridimensional, igual o semejante a una marca que el IMPI
estimase notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier producto o servicio, siendo la
notoriedad una condicidon basada en la percepcion de la autoridad competente, que mas que
afadirse como calificacioén a la marca, operaba como impedimento para rechazar marcas
propuestas a registro por titulares distintos a quien las generaba. Posteriormente, con la
reforma del 2005 en materia de notoriedad de marcas, se buscd un marco juridico que diese
certeza a los titulares de las marcas respecto a la calificacion de famosa o notoria, bajo

reglas y procedimientos que eliminasen la discrecionalidad por parte de la autoridad.**

Bajo este contexto, las marcas notoriamente conocidas335, deben concebirse como
aquellas que son conocidas por el publico y los circulos comerciales a los cuales dirigen su

oferta®®

, sin que dicho conocimiento se limite a la denominacion de la marca, o en su caso
a los elementos figurativos que la integran, sino que también comprende informacion
respecto a las cualidades, caracteristicas y uso de los productos o servicios amparados por
éstas y su origen empresarial®>’. Es importante resaltar que el caricter de notoriamente
conocida del que goce una marca, en ningin monumento debe estar condicionado al

registro de la misma en el pais o paises en el que dicha marca es conocida®®.

334 Jalife Daher, Mauricio, Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Tirant Lo Blanch, Primera

Edicion, México, 2014, Pp. 386-388

3En este apartado inicamente nos referiremos a cuestiones conceptuales y principales caracteristicas de este
tipo de marcas, ya que éstas se abordaran a mayor profundidad en el apartado II.2.

3% En este sentido, comparto la opinién de Nava Negrete (VidTratado sobre..., Op cit p. 515) quien establece
que es valido que otras personas que no sean consumidores potenciales sean considerados para acreditar el
conocimiento de la marca.

337 Magafia Rufino, J.M. Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit. p. 4

33% El conocimiento que se tenga de una marca para que tenga la categoria de notoriamente conocida, es una
situacion de facto y que no requiere formalidad alguna, ya que una marca puede inclusive carecer de registro
y no por ello, dejaria de ser una marca notoriamente conocida. Por lo que comparto la opiniéon de Magafia
Rufino J.M. (VidLas Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit. p. 3-5) quien establece que la notoriedad de
una marca se encuentra ligada a su implantacion comercial, y que la marca es notoria cuando el conocimiento
de ésta dentro de cada sector especifico, y por ello a mayor grado de notoriedad es mas amplia su proteccion.
De tal suerte que se tutela a estas marcas inclusive sin estar registradas, ya que no es viable que su proteccion
no se circunscriba al territorio al cual pertenezca la oficina de propiedad industrial del Estado en el cual se
quisiera registrar la misma.
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Este tipo de marcas como ya se ha mencionado con anterioridad, son excepcion al
principio de territorialidad®*’, lo cual se justifica en virtud de que la marca ha adquirido una
reputacion o goodwill determinado, por lo que debe de protegerse a fin de evitar que un

., e . 1340
tercero se aproveche de ello y genere confusion en el publico consumidor™ .

En este orden de ideas, es relevante mencionar el concepto legal de marca
notoriamente conocida, entendida ésta para efectos de su estimacion o declaratoria®*' por el
IMPI, como aquella que es conocida por un sector determinado del publico o 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
relacién con sus productos o servicios, o bien, como consecuencia de la promocion de la

: 342
misma .

En otro nivel o grado de conocimiento, se encuentran las marcas renombradas o

famosas®*, que son aquellas que son conocidas por la generalidad del publico consumidor,

134

ue se caracterizan por ser portadoras de un elevado goodwill***con el que el publico
Yy q p p 8 q p

relaciona a los productos o servicios amparados por la marca; una caracteristica de este tipo
de marcas, es que cuentan con una eficaz politica publicitaria, lo que provoca que cuenten

con fuerza atractiva o selling power’ ™.

339 En este orden de ideas, los Tribunales Colegiados de Circuito (Vid Semanario Judicial de la Federacion,
Séptima época, Volumen 193-198, Sexta parte, p. 109), la aplicacion estricta de los principios de
territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engafios para los
legitimos duefios de las marcas y para el publico consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco
escrupuloso se podria aprovechar de una marca extranjera que todavia no ha sido registrada en nuestro pais,
para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la notoriedad de ese signo distintivo.

*Vid. Arts. 6 bis y 10 bis del CUP, y 16.2 del ADPIC.

! Como ya se ha mencionado, al ser la notoriedad una situacién de facto, resulta desafortunado, como se
analizara en el apartado II, que la LPI en su articulo 98 bis 1, en su tercer parrafo, establezca que a fin de
obtener la declaratoria por parte del IMPI, el titular de la marca debera contar con el registro correspondiente
para amparar los productos o servicios en los que la marca origin6 su notoriedad.

*2Cf Art. 198 de la LPI.

*3En este apartado tnicamente nos referiremos a cuestiones conceptuales y principales caracteristicas de este
tipo de marcas, ya que éstas se abordaran a mayor profundidad en el apartado III.

34 Al respecto, Magafia Rufino, J.M., (VidLas Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 7 ) establece que
ademas de este conocimiento generalizado de la marca y gracias al mantenimiento y mejora constante de la
calidad del producto o servicio, que el titular de la marca transmite a través de diversos medios —entre los que
destaca la publicidad-es claro, que el ptiblico consumidor percibe en la imagen de la marca renombrada una
imagen de prestigio o goodwill con la que identifica y relaciona el signo.

% Selling power se refiere a la capacidad o poder de penetracion que tenga una marca para que sea apetecible
para el consumidor. Vid Fernandez-Noévoa, C., Tratado sobre..., Op cit p. 405.
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Las marcas renombradas o famosas, a diferencia de las marcas notoriamente
conocidas tienen la peculiaridad de que son conocidas por la generalidad del publico, y no

r 4 . ’ . .« . 4
sélo por el publico y/o circulos comerciales a los cuales dirige su oferta.**®

De lo anterior se infiere que si la notoriedad supone la efectiva implantacién del
simple implantacion del signo entre sus destinatarios y su reconocimiento como
instrumento de identificacion de los productos o servicios de un agente econémico respecto
a los productos o servicios idénticos o similares de otro, la proteccion excepcional , que

excede las reglas de especialidad, exigird la implantacion y reconocimiento de la marca

346Respecto a la conceptualizacion de marca renombrada o famosa es importante hacer énfasis en con los
términos “renombrada” y “famosa” se hace alusion a un tipo de marca que goza del conocimiento
generalizado por parte del publico consumidor. En este sentido, el término “marca renombrada” es como
habitualmente se le conoce, y “marca famosa” es como se le ha denominado en México; por lo anterior se ha
equiparado a la marca renombrada con la famosa.

A mayor abundamiento, en el caso de Europa, la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, del 22 de Octubre de 2008 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros
en materia de marcas las denomina “marcas famosas”, lo cual consta en diversas de sus disposiciones. Cfr.
Considerando 10; Arts. 4, numeral 3, numeral 4 inciso a); Art. 5, numerales 2 y 5. Vidhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2008:299:0025:0033.:ES.PDF

Asimismo, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017
sobre la marca dela Union Europea, también las denomina “marcas famosas” en sus articulo 8, numeral 5;
articulo 9, numeral 2, inciso c). Vidhttp.//eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R 1001 &from=EN

En el caso Espafia, este pais en su Ley 17/2001, en donde por primera vez se hace una clara distincion entre la
marca notoriamente conocida y la marca renombrada, estableciendo para este Gltimo caso que cuando la
marca es conocida por el publico en general, se considera que es renombrada y su alcance y proteccion se
extiende a cualquier género de productos o servicios. Cfr. Art. 8, numeral 3.
Vidhttps://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf

En el caso de México, la LPI establece que una marca se considera famosa cuando sea conocida por la
generalidad del publico consumidor, quedando de igual forma protegida mas alla del principio de
especialidad. Cfi. Art. 98 bis, segundo parrafo de la LPIL.

En el ambito de la doctrina espafiola, Fernandez Novoa, ademas de referirse a la problematica que se ha
presentado en diversos paises en cuanto a la terminologia que se ha utilizado para referirse a la marca
renombrada, al denominarla conocida como en el caso de Alemania, Holanda y Suecia, otras versiones
utilizan la denominacion de remombre o expresiones que como é€ste término implican cierto grado de
conocimiento entre el publico. (Vid. Fernandez-Névoa C., Tratado sobre...,Op cit p. 400)

A su vez en el caso de la doctrina mexicana, existen diversos autores que abordan el tema de la marca
renombrada o famosa, en el caso de Justo Nava Negrete, utiliza los términos renombrada y famosa, en el caso
del término renombrada, lo utiliza para referirse a éste tipo de marcas, y en el caso del término “marcas
famosas”, para referirse a la regulacion que para estos casos establece la LP1. Vid Nava Negrete, J. en Tratado
sobre..., Op cit, pp. 513-514.

A su vez, José Manuel Magafia Rufino, se refiere a éste tipo de marcas como marcas renombradas o famosas,
pero refiriéndose de igual forma a aquellas marcas que son conocidas por el publico en general. Magafia
Rufino, J.M., Derecho de la..., Op cit, p. 61.
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entre un sector cuantitativamente importante del piblico en general, méas alla del circulo de

. . . .. 4
destinatarios potenciales del producto o servicio. **’

Es importante mencionar que para acreditar el conocimiento que se tenga de una
marca a fin de que ésta sea considerada como famosa o renombrada, podran tomarse en
cuenta entre otros medios de prueba®*®, el conocimiento que respecto a la marca, tenga el
publico en general, sin que éste necesariamente deba estar integrado por consumidores
habituales de los productos o servicios amparados por la marca, o bien por el publico al

. 349
cual la marca dirige su oferta’"".

El conocimiento generalizado de la marca, y el elevado goodwill que lleva implicito
el producto o servicio amparado por ésta, justifica que este tipo de marcas requieran una
protecciéon mayor, que vaya mas alld de los principios de especialidad y territorialidad*>’,
ya que ademds de proteger al titular de la marca, debe amparar al publico contra actos de

1
135

competencia desleal”” ", como podria ser que un tercero aprovechando ese prestigio, induzca

al engafo al consumidor, ya que este goodwill indudablemente influye en la decision del

*"Monteagudo, M, “La proteccién de la marca renombrada o famosa”, Editorial Civitas, Espafia. 1995, P. 41
¥ El procedimiento para obtener la declaratoria de notoriedad o fama, asi como los medios de prueba que la
LPI admite para ello, se analizaran en el apartado 11.4.

**Ejemplo de este supuesto puede serla marca Lamborghini, de la cual si bien no todo mundo es publico
consumidor de ésta, todo mundo la conoce.

330 En el caso de Estados Unidos existe un conflicto entre los tratados internacionales que ha suscrito ese pais
y el Lanham Act, el origen de este conflicto se encuentra en el continuo rechazo por parte del Segundo
Circuito de la Corte de Apelaciones respecto a la doctrina de “marca conocida” o “famosa” a nivel federal,
que ha argumentado que sin un mandato expreso del Congreso se estaria menoscabando doctrinas y principios
muy arraigados en el derecho de marcas federal como el “principio de territorialidad” a través del cual se
limita el territorio que se tiene en cuenta para determinar el primer uso a solo el territorio de Estados Unidos,
es decir, el uso en otro pais no se tiene en cuenta.

A pesar de la postura del Segundo Circuito, el Noveno Circuito en Grupo Gigante S.A. de C.V. vs Dallo &
Co., Inc. (2004) afirma que al igual que el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” tiene un
limite, el principio de territorialidad también, y no es absoluto, al decir: “Una regla absoluta de territorialidad
sin una excepcion de marca famosa promoveria confusion en los consumidores y fraude. No puede existir
justificacion alguna en usar la ley de marcas para burlar inmigrantes para que piensen que ellos estan
comprando en la tienda que ellos les gustaba de vuelta en casa.”. Vid Delvasto, Carlos. ;Puede una marca
notoriamente conocida o famosa existente en un pais extranjero tener validez en Estados Unidos?, Revista de
Derecho, nim. 43, enero-junio, 2015, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. P. 62.
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/6228/6743

1 Respecto a la los actos que son considerados competencia desleal, Vid articulo 10 bis del CUP.
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consumidor respecto a la adquisicion de determinado producto o contratacion de un

. . )
servicio amparado por una marca de esta naturaleza®*.

Como lo hemos mencionado con anterioridad, a mayor nivel o grado de
conocimiento de una marca, mayor es la proteccion que se le otorga, de tal suerte que la
marca renombrada o famosa, constituyen la excepcion a los principios de territorialidad y

de especialidad™™.

En cuanto al principio de territorialidad, una marca renombrada o famosa, se
encuentra protegida mas alla de las fronteras en donde ésta ha sido registrada o conocida
inicialmente, y en cuanto al principio de especialidad, no podra registrarse un signo igual o
similar en grado de confusion, con independencia de que se trate o no de productos o

servicios de naturaleza diferente.

Asimismo, la proteccion que se da a las marcas renombradas o famosas, es
independiente al hecho de que la marca en cuestion se encuentre registrada o no, por lo que
en ningin momento deberia condicionarse la declaratoria que al efecto se emita —en la que
se reconozca que la marca es famosa o renombrada-, al hecho de que la marca se encuentre

. 4
registrada®”.

2 , . ., . .
332 Para consultar mas informacion respecto al valor de las marcas y el derecho del consumidor, Vid Kors, J.A.

Kors, J.A. y otros, Derecho de..., Op cit p. 158.

>3 Como ya se ha mencionado, el principio de territorialidad de una marca, basicamente consiste en que la
proteccion que otorga el registro, se acota al territorio en el que ésta ha sido registrada, y en cuanto al
principio de especialidad, éste atiende a la naturaleza de los productos o servicios que la marca ampara, ya
que ésta proteccion opera en productos o servicios idénticos o similares.

Cabe mencionar que asi lo han sostenido los Tribunales Colegiados de Circuito (¥id Tribunales Colegiados de
Circuito, Semanario Judicial de la Federacion, Séptima época, Volumen 193-198, Sexta parte, p. 109), en la
que se establece que la aplicacion estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca,
puede provocar abusos que se traducen en engafios para los legitimos duefios de las marcas y para el publico
consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podria aprovechar de una marca
extranjera que todavia no ha sido registrada en nuestro pais, para obtener el registro de esa marca a su
nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo.

3% Este punto se abordara con mayor profundidad en el apartado I1.4. Por el momento s6lo mencionaremos
que para efecto de que el IMPI emita la declaratoria de marca renombrada o famosa, la LPI, en su articulo 98
bis 1, Gltimo parrafo, indica que la marca en cuestion si debe estar registrada, requisito que desde mi punto de
vista es erroneo.
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En cuanto al concepto que la LPI da a la marca renombrada o famosa, es importante
mencionar que la LPI, define de manera escueta, ya que se limita a mencionar que para
efectos de la declaracion de notoriedad o fama que emita el IMPI, se considera que una

y e . , 355 ’ . .
marca es famosa en México, cuando es conocida por la mayoria™" del publico consumidor.

Finalmente, la sobreprotecciéon de que son objeto las marcas famosas y las
notoriamente conocidas debe entenderse con la finalidad de romper la posibilidad de
confusion, ubicandose como componente esencial del concepto de dilucion, esto es, la
preservacion de la distintividad de la marca como efecto de impedir su utilizacion por parte

de terceros en multiples productos o servicios.**®

1.2.2.4.6.5. CLASIFICACION DE LAS MARCAS POR SU DISTINTIVIDAD.

Las marcas en cuanto a su distintividad, se clasifican en distintivas, evocativas y

descriptivas.>’

Las marcas distintivas™® son aquellas que no hacen referencia alguna a la calidad,
cantidad, destino, componentes, origen o calidad de los productos o servicios que

e 359
distingue™".

3% En cuanto al término “mayoria del publico consumidor” comparto la opinion de Magafia Rufino, J.M.
(VidLa proteccion de las marcas notoria y famosa en el..., Revista De Jure, Num. I1I-7, Noviembre 2011, p.
199-200) en el sentido de que es mas acertado que el conocimiento de la marca se determine en funcion de la
generalidad del publico consumidor y no en funcién de la mayoria como lo establece la misma LPI, ya que
esto implica acreditar cuantitativamente que mas del cincuenta por ciento de los consumidores conocen la
marca. En tanto que acreditar el conocimiento de la marca por la generalidad del publico no refiere a un dato
cuantitativo, sino cualitativo.

3% Jalife Daher, Mauricio, Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Tirant Lo Blanch, Primera
Edicion, México, 2014, p. 390.

7 Clasificacion tomada de Magafa Rufino, J.M.,en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 56

3% Respecto a este tipo de marcas, existe un criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito en los que
identifica la mayor o menor aptitud que tiene un signo distintivo 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; y agrega que 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 (Vid Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, Tesis Aislada,
Semanario Judicial de la Federacion, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Tesis 1.40.A.54 A (10a.) Pagina
1901).

%% Magaiia Rufino, J.M.,en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 56.
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Por su parte, las marcas evocativas, son aquellas que se encuentran formadas de un
modo arbitrario, despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad; sin
embargo, no conducen directa e inmediatamente a una caracteristica del producto o
servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de
¢éstos. Asi las cosas, en el caso de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar
a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginacion y del
entendimiento, generandose un proceso deductivo entre la marca y el producto o

servicio.>%

Al respecto, es importante mencionar que este tipo de marcas, por no estar
C ey, .. . 1
conformadas de una descripcién del producto o servicio que amparan, son registrables®®,

en términos de la LPI*%.

Por otro lado, las marcas descriptivas, son aquellas que hacen referencia a la
especie, calidad, cantidad, composicion, destino, valor o lugar de origen de los productos o

.. 363 . . .
servicios amparados por la marca’”, es decir, este tipo de marcas contienen palabras que

*0VidJuicio Contencioso Administrativo Num. 1826/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el
30 de junio de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoria de votos.- Magistrada
Instructora: Luz Maria Anaya Dominguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juarez Herrera. /R.T.F.J.F.A. Sexta
Epoca. Afio II. No. 24. Diciembre 2009. p. 261. En esta tesis resalta ademas el criterio de que las marcas
evocativas derivan de la palabra “evocar” y que implican traer a la memoria o a la imaginacion una cosa, sin
embargo, esto no es sinonimo del término describir, que se refiere a la representacion cabal detallada y por
partes de una cosa.

1Al respecto Otamendi, J. (Vid Las marcas evocativas, Id. vLex: VLEX-360766842,
http://vlex.com/vid/marcas-360766842 ), menciona que estas marcas son aquellas que evocan alguna
caracteristica del producto a distinguir, y que habrd marcas con una evocacion mas sutil y otras con una
mucho mas rapidamente perceptible. El comin denominador de todas ellas es que no designan ni al producto
ni a sus caracteristicas. Tanto el producto como sus caracteristicas son designados por otras palabras. Si hay
otra palabra o palabras para designar la caracteristica o la clase de producto, claramente la marca evocativa no
es una de ellas y no debe haber impedimento para su concesion.

Asimismo, comparto su opinion en el sentido de que la contrapartida de los beneficios que tiene el adoptar
una marca evocativa esta en la imposibilidad de ser el inico que puede hacer tal evocacion. Quien registra una
marca sabe que debera soportar que otros también realicen la misma evocacion en sus marcas.

362 Fundamentalmente se debe a la diferencia que existe entre el término evocar y describir, ya que si se
tratara de una descripcion no seria registrable en términos de la LPI, Cfr. Art. 90 fracc. IV.

En cuanto a la posibilidad de registrar este tipo de signos, VidJuicio Contencioso Administrativo Num.
806/08-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora:
Luz Maria Anaya Dominguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo Garcia.

53 Vid Juicio Contencioso Administrativo Nam. 1591/08-EPI-01-8.- Resuelto por la Sala Regional en Materia
de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de abril de 2009, por
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detallan los productos o servicios con los que se identifica la marca, y llegan a referirse en

.. 4
forma expresa al rubro al cual pertenece el producto o servicio®®.

Finalmente, tipo de marcas no son registrables’®, ya que ademas de carecer de

distintividad®®®, aunado a que de ser procedente su registro, el adjetivo calificativo o

palabra descriptiva que se pretende utilizar como marca, seria de uso exclusivo del titular

de 1a marca, lo cual no es permisible en nuestro sistema marcario™®’.

1.2.3. SECRETOS INDUSTRIALES.

Existe informacién que por el alto valor econémico o ventaja competitiva que

) ., . . . 1368
representa, amerita una proteccion especial, tal es el caso del secreto industrial™", el cual es
considerado como toda informacion de aplicacion industrial o comercial que guarde una
persona fisica o moral con caracter de confidencial, que le signifique obtener una ventaja
econdmica o competitiva frente a terceros, en la realizacion de actividades econdmicas; que
conste en un soporte material y respecto a la cual se hayan adoptado las medidas suficientes

para preservar su confidencialidad®®.

unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Maria de los Angeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Tania
Monroy Caudillo.

364Schmitz Vaccaro, C., Distintividad y uso de las marcas comerciales, Revista Chilena de Derecho vol.39,
No.1, Santiago abr. 2012, p. 16.Attp.//www.scielo.cl/pdf/rchilder/v39nl/art02.pdf

35Cfr. Art. 90, frace. IV de la LPIL.

366 Magatia Rufino, J.M.,en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 56.

%97 Juicio Contencioso Administrativo Num. 1591/08-EPI-01-8.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de
Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de abril de 2009, por
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Maria de los Angeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Tania
Monroy Caudillo. https://app-viex-
com.pbidi.unam.mx:2443/? r=true#WW/search/*/Juicio+Contencioso+Administrativo+ N%C3%BAm.+ 1591
%2F08-EPI-01-8/WW/vid/424319606

368 Respecto al concepto de secretos industriales, Rangel Ortiz, H. (VidLa observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual..., Op cit p. 256) define como aquellos relacionados con el sector técnico-industrial
de la empresa, y que son el conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que
el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.

*¥Cfi-. Art. 82 de la LPI, el cual si bien al definir al secreto industrial, no hace referencia a que la informacién
deba constar en un soporte material, el articulo 83 del mismo ordenamiento establece que ésta debera constar
en documentos, medios electronicos o magnéticos, discos opticos, microfilmes, peliculas o instrumentos
similares. De tal suerte, considero que si debe hacerse alusion al requisito de que deba constar en un medio
tangible.
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Asi las cosas, podemos afirmar que el secreto industrial, estd compuesto de dos
elementos: el primero de ellos es la informacidn, y el segundo, el objeto sobre el cual recae
dicho conocimiento, el cual necesariamente debe ser de aplicacion industrial o comercial.
Respecto al primer elemento, €ste debe reunir ciertos requisitos, como por ejemplo, el
caracter de oculto o reservado. Por su parte, en cuanto al objeto del conocimiento, éste debe

1*7°. Asimismo, es relevante mencionar que la proteccion que se la

ser industrial o comercia
da al secreto no requerira de registro o tramite alguno ante el IMPI; ya que este se
encontrara protegido mientras la informacion no sea divulgada.

1
137

En cuanto a los requisitos que debe reunir el secreto industrial’’’, podemos

mencionar los siguientes:

a) Que se trate de informacion de aplicacion industrial o comercial referente a la
naturaleza, caracteristica o finalidades de los productos, o a los métodos o
procesos de produccion, o a los medios o formas de distribucion o

comercializacion de productos o prestacion de servicios.

b) Que dicha informacidn, tenga un valor intrinseco, al significar obtener una
ventaja econdmica o competitiva frente a terceros, en la realizacion de

actividades economicas.

¢) Que dicha informacién conste en un soporte material, es decir, en documentos,
medios electronicos o magnéticos, discos Opticos, microfilmes, peliculas o

. s . 2
mstrumentos 51m11ares37 .

*"Vid Rangel Ortiz, H. La observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual..., Op cit p. 258.

I\ Cfi-. Arts. 82 y 83 de la LPL

372 En opinion de Jalife Dabher, M. (VidComentarios a la...,Op cit,
http://app.viex.com.pbidi.unam.mx:8080/%#/vid/448105514) el requisito de que el secreto industrial conste en
un soporte material, no es considerado como un elemento que la doctrina estime como consubstancial al
secreto industrial, y de hecho, y que no se tiene noticia de otra legislacion en donde se establezca este
requisito. Afiade que el hecho de plasmar el secreto industrial en un soporte material parece incluso
contradictorio a su naturaleza, ya que podria constituir una forma de hacerlo accesible a terceros. Pero que el
requisito puede explicarse como un intento del legislador mexicano por dotar de referentes de mayor
certidumbre en casos de secretos industriales, a través de su materializacion en documentos o soportes que
permitan determinar, con nitidez, cual informacion se considera bajo ese rubro por su poseedor, y en su caso,
la fecha desde la cual la informacion existe como tal.
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d) Que dicha informacién sea guardada por una persona fisica o moral con
caracter de confidencial y respecto a la cual haya adoptado las medidas

necesarias para preservar su confidencialidad y acceso restringido a la misma.

La LPI indica aquella informacion que no sera considerada secreto industrial, como
la que sea del dominio publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, la que
se obtenga con base en informacion previamente disponible o la que deba ser divulgada por
disposicion legal o por orden judicial, y agrega que no se considera que entra en el dominio
publico o que es divulgada por disposicion legal, aquella informacion que se proporcione a

fin de obtener licencias, permisos, autorizaciones y registros®"".

Respecto a la transmision del secreto industrial, éste puede transmitirse en
propiedad o en su caso autorizar su uso a un tercero, y en el caso de un usuario autorizado
existe la obligacién de no divulgar el secreto por ningin medio, para lo cual podran
suscribirse convenios en los que se incluyan clausulas de confidencialidad, o en su caso,
suscribir un contrato de confidencialidad, instrumentos que deberan estar suscritos por las
personas que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio de su profesion o

., . 374 . . . .
relacion de negocios™ ', tengan acceso al secreto industrial, y a quien se le haya prevenido

sobre la confidencialidad de la misma.’”

Finalmente es importante mencionar que en caso de que exista divulgacion del
secreto por parte de un tercero, la LPI, prevé accion para demandar al responsable el pago
de los dafios y perjuicios ocasionados®’®, independientemente de la responsabilidad penal

. 377
correspondiente” .

BCfr. Art. 89 de la LPI.

3™ Independientemente de que la LPI haga referencia a las personas que con motivo de su trabajo, empleo,
cargo, puesto, desempefio de su profesion o relacion de negocios, tengan acceso al secreto industrial, la
prohibicidn se extiende a cualquier persona que se apodere de un secreto industrial y sin consentimiento, con
la finalidad de usarlo o revelarlo, con la finalidad de obtener un beneficio econémico para si o para el tercero
o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado. Cfr.
Art. 223 fracc.V.

3" Vifiamata Paschkes, C., La Propiedad..., Op cit, pp. 316-317

75Cfi-. Art. 86 de la LPI.

Vid. Arts. 223 frace. IV, V, VI 'y 224.
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1.2.4. FRANQUICIAS.

La actividad mercantil de nuestros dias no so6lo se efectua con la mira de obtener
una ganancia proveniente de la diferencia entre el costo de adquisicion de los bienes del
productor y el precio de venta al consumidor, sino ademas con el propdsito de actuar en
forma eficiente para lograr resultados favorables, en una palabra, en procura del éxito
comercial. La antigua nocion de lucro, piedra angular del comercio tradicional, ha sido
reemplazada por la idea de eficiencia, en el trafico mercantil moderno. Asi es como algunos
empresarios buscan conseguir la eficiencia, vinculdndose con otro empresario propietario o
titular de una marca de comercio o de servicio, que implique la transmision de know-how o
saber hacer, con una cadena de establecimientos de comercio sobre un determinado

s . 378
territorio.

Es asi como, existird contrato de franquicia cuando con la licencia de uso de una
marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o0 se proporcione
asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes
o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad,

prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.’”

De lo anterior, podemos afirmar que son elementos del contrato de franquicia™" los

siguientes:

a) La licencia de uso de marca, la cual debera constar por escrito.
b) La transmision de conocimientos técnicos.
¢) Que se dé o brinde asistencia técnica.

d) La uniformidad en los sistemas operativos, administrativos y comerciales.

"Revista Enciclopédica Tributaria Opciones Legales-Fiscales - Num. 24, Noviembre 2010, Id. vLex: VLEX-
232631921, http.//vlex.com/vid/contrato-franquicia-232631921

P Cfi-. Art. 142 de la LPL

3% Magafia Rufino, J.M.,en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 102.
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e) El objetivo de proyectar la misma calidad, prestigio e imagen de los productos o

servicios a los que la marca distingue.

Los elementos personales del contrato son el franquiciante y el franquiciatario. El
primero de ellos, es decir, el franquiciante, es la persona fisica o moral que licencia su
marca, y que transmite los conocimientos técnicos y brinda asistencia técnica, al

franquiciatario, a cambio de una contraprestacion.

El franquiciatario, es la persona fisica o moral que desea distribuir y/o producir los
productos o servicios del franquiciante, recibiendo de éste la licencia de uso de su marca,
los como conocimientos y asistencia técnica, con la obligacién de conservar homogeneidad

en el modelo de negocio.

En cuanto a los tipos de franquicia que existen, la doctrina identifica tres clases, la
de distribucion, la de produccion y la de servicios En la de produccion, el franquiciante
transmite conocimientos y capacita al franquiciatario para que pueda fabricar de manera
autonoma el producto principal de la franquicia; en la franquicia de distribucion, el
franquiciante entrega el producto terminado al franquiciatario y éste solo le transmite
conocimientos y capacitacion para que lo comercialice bajo sus politicas y normas, y en el
caso de las franquicias de servicios, en éstas no hay un producto tangible, y por ende la
transmision de conocimientos y capacitacion del franquiciante consistird en que el

franquiciatario preste el servicio de manera similar.’®

La LPI hace mencion a la formalidad y requisitos que debe tener el contrato de
franquicia, y establece que previo a su firma, es obligacion del franquiciante, proporcionar
al franquiciatario con treinta dias previos a la celebracion del contrato, la informacion
relativa al estado que guarda su empresa, y en caso de no cumplir con este requisito o dar
informacion falsa, ello dara lugar al pago de dafios y perjuicios correspondiente, ademas de

. . 382
ser causa sufriente para demandar la nulidad del contrato.

*#1Vid Magafia Rufino, J.M.,en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 103.
2Cfi-. Art. 142, segundo y tercer parrafo de la LPI. La ley indica un plazo de un afio para demandar dafios y
perjuicios, y transcurrido ese plazo, s6lo se podra demandar la nulidad del contrato.
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En cuanto a la formalidad del contrato, éste debera constar por escrito e

invariablemente inscribirse en el IMPI; y respecto a los requisitos del contrato, la misma

383,

LPI establece que debera contener cuando menos lo siguiente” :

a)

b)

d)

g)

La zona geografica en la que el franquiciatario ejercera las actividades objeto

del contrato;

La ubicacidon, dimension minima y caracteristicas de las inversiones en
infraestructura, respecto del cual el franquiciatario ejercerd las actividades

derivadas de la materia del contrato;

Las politicas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, y en su caso, las
disposiciones relativas al suministro de las mercancias y contratacion con

proveedores;

Las politicas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos,

financiamientos y demds contraprestaciones a cargo de las partes;

Los criterios y métodos aplicables a la determinacién de los margenes de

utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

Las caracteristicas de la capacitacion técnica y operativa del personal del
franquiciatario, asi como el método o la forma en que el franquiciante otorgara

asistencia técnica al franquiciatario;

Los criterios, métodos y procedimientos de supervision, informacion, evaluacion
y calificacion del desempefio, asi como calidad de los servicios a cargo del

franquiciante y del franquiciatario;

383pid Art. 142 Bis de la LPL
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h) Los términos y condiciones para subfranquiciar, o la prohibicion para hacerlo,

segun sea el caso;

1) Las causales de terminacion del contrato;

j) Los supuestos bajo los cuales podra revisarse el contrato y en su caso

modificarse;

k) La mencion de que no existird obligacion del franquiciatario de enajenar sus
activos al franquiciante o a quien éste designe, en términos del contrato y salvo

pacto en contrario, y

1) La mencién de que no existird obligacion del franquiciatario de enajenar o
transmitir al franquiciante, en ningin momento, las acciones de sociedad o

hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

De manera adicional, y relacionado con el apartado anterior, es de suma importancia
incluir en este tipo de contratos clausulas especiales de proteccion al franquiciante, tales
como una cldusula de no competencia, ya sea directa o indirecta®™; y en lo relativo a la
proteccion de los derechos de propiedad industrial del franquiciante, tales como la
prohibicion de divulgar el know how y de prohibicion de utilizarlo para fines distintos a la

explotacion de la franquicia, se sugiere la suscripcion de un contrato de secrecia o

confidencialidad®.

Finalmente, respecto a la terminacion del contrato, la LPI indica que éste no podra
darse por terminado o rescindido unilateralmente, salvo que se haya pactado por tiempo

indefinido, o bien exista una causa justificada.

¥ Vifiamata Paschkes, C., La Propiedad..., Op cit, pp. 225-226.
3% Magaiia Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 108.
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CarituLo 11
PROTECCION ESPECIAL PARA LAS MARCAS FAMOSAS

I1.11. MARCO CONCEPTUAL DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

Los origenes de la figura marca renombrada proviene de la jurisprudencia alemana
de la década de los afios 20, en donde se brindaba una proteccion reforzada para este tipo de
marcas, proteccion que se da mas alla del principio de especialidad, ante al riesgo de su
debilitamiento, por la utilizacion de la marca para diferentes productos o servicios que no

guardan relacion con la marca renombrada®®®.

Es asi como al buscar la denominacion mas adecuada para este tipo de marcas, que
vaya mas alla del principio de especialidad, se observa en la normatividad existente en
Derecho de Marcas, una gran disparidad en la denominacioén que se les ha dado, conocidas
como “marcas de renombre”, “marcas de acentuado prestigio o reputacion industrial”,
“marcas famosas”, “marca de reputacion”, “marca notoriamente conocida”, “marca

. . . . 387
conocida” e inclusive “marca reconocida”.

Para Montiano Monteagudo, este cumulo de términos tiene su origen en la dificultad
que representa la tutela a este tipo de marcas, caracterizada por una parte, con en el
principio registral, que guarda estrecha relacion con el nacimiento del derecho al uso
exclusivo sobre la marca; y por otra parte, con el principio de especialidad, que implica el
ambito de aplicacion del signo inscrito, y agrega que las dificultades que representa cada
uno de estos principios para la proteccion de determinado tipo de marcas, podrd avanzarse
en la nomenclatura que sirva para cubrir los presupuestos y necesidades que le son propios

: 388
a este tipo de marcas.

3% Aleman Matias, Marco, Cuestiones mdas actuales del Derecho de Marcas. La problemdtica de las marcas
no registradas; la proteccion de las marcas notorias y la problemadtica del uso de las marcas en Internet.
Quinto seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para jueces en América Latina, documento: OMPI-
OEPM/PI/JU/CTG/06/02, www.wipo.int/.../ompi_oepm...pi_ju_ctg 06/ompi_oepm_oep pi_ju_ctg_06_7.doc
¥ Fernandez-Novoa C., Tratado sobre..., Op cit, p. 401.

388Monteagudo, M, “La proteccion de la marca renombrada o famosa”, Editorial Civitas, Espaia. 1995, P.
35.
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En consideracion a esta disparidad terminologica a la que nos hemos referido, en el
caso de la Union Europea, la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
del 22 de Octubre de 2008 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados
miembros en materia de marcas, en su version en espafol, hace alusion a las “marcas que
han adquirido renombre” en el sentido de la facultad que tienen los Estados miembros para

conferir una proteccion mas amplia para este tipo de marcas.**’

No obstante lo anterior, en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, del 22 de Octubre de 2008 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros en materia de marcas, dependiendo del idioma de la misma, recibe
denominaciones diferentes, por ejemplo en la version alemana, holandesa y sueca, utilizan
términos que significan que la marca debe de ser conocida, sin siquiera especificar la
extension o nivel de conocimiento que requiere, mientras que las versiones lingiiisticas
como la espafola y la francesa, hacen referencia a gozar de renombre; en las versiones
italiana hace alusion tinicamente a notoriedad; en la portuguesa, que goce de prestigio, y en

la versién inglesa, que goce de prestigio.””

Por su parte, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo
del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Union Europea, las denomina marcas que

391
gocen de renombre.

Por otra parte, en el caso de tratados o acuerdos de carécter regional, el Protocolo
de Armonizacion de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de
Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, establece que los
Estados Partes aseguraran en su territorio la proteccion de las marcas de los nacionales de

los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su

*¥Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de Octubre de 2008 relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, Considerando niimero 10
Arts. 4, numeral 3, numeral 4 inciso a); Art. 5, numerales 2 'y SCfrhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2008:299:0025:0033:ES:PDF

3Fernandez-Novoa C., Tratado sobre..., Op cit, p. 400.

NVidhttp: //eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R 1001 &from=EN

90


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN

reproduccidon o imitacion, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de
392

perjuicio.

En el caso del Acuerdo de Cartagena®”, protegen a las marcas notoriamente
conocidas mas alla del principio de especialidad al establecer como prohibicidon de registro
este tipo de marcas con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del
signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente
conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos;
estableciendo a su vez criterios para determinar si una marca puede ser considerada

. . 4
notoriamente COIlOCldEl.39

Respecto a legislaciones domésticas, en el caso de Espafia, en su Ley 17/2001 se
establece una clara distincion entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada,
estableciendo para este ultimo caso que cuando la marca es conocida por el publico en
general, se considera que es renombrada y su alcance y proteccion se extiende a cualquier

. . 395
género de productos o servicios.

En Estados Unidos de Norteamérica, denominan a este tipo de famosas y las definen
como aquellas que son ampliamente conocidas en los Estados Unidos como una fuente de
bienes o servicios del propietario de la marca y a su vez las protege contra cualquier riesgo

a L, 396
de dilucion.

*Protocolo de Armonizaciéon de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR (integrado por
Argentina. Brasil. Paraguay y Uruguay), en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y
Denominaciones de Origen, Decisiones del Consejo del Mercado Comin, MERCOSUR/CMC/DEC. N°
08/95, Art. 9, numeral 6, Cfr. http.//www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec0895.asp

3% También conocido como Pacto Andino, del cual son miembros de este acuerdo Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Pert. Vid hitps:/www.dipublico.org/10598/acuerdo-de-cartagena-pacto-andino-acuerdo-de-
integracion-subregional-1969/

3 Cfr. Numerales 83, inciso d) y 84 del Acuerdo de Cartagena.
Vid:http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can013es.pdf

393Cf. Art. 8, numeral 3. Vid https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-

consolidado.pdf
%Ley de Marcas de Estados Unidos, Cfr. § 43 (15 U.S.C. § 1125), inciso c). numeral 2. Vid.
https.//'www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark Statutes.pdf
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En México, como se analizara mas adelante, la LPI establece que una marca se
considera famosa cuando sea conocida por la generalidad del publico consumidor,

quedando de igual forma protegida mas alla del principio de especialidad. **’

En el caso de la doctrina mexicana, existen diversos autores que abordan el tema de
la marca renombrada o famosa, en el caso de Justo Nava Negrete, utiliza los términos
renombrada y famosa, en el caso del término renombrada, lo utiliza para referirse a éste
tipo de marcas, y en el caso del término “marcas famosas”, para referirse a la regulacion

que para estos casos establece la LP1.*"®

A su vez, Mauricio Jalife Daher, respecto a este tipo de marcas establece que la
proteccion a éste tipo de marcas surge impidiendo que terceras personas realicen el registro
de la marca renombrada, en primer lugar para impedir que terceros se aprovechen de los
beneficios que derivan de ésta, y en segundo término para evitar que el consumidor sufra

engafios como consecuencia de esta circunstancia.>”

La disparidad en cuanto a la terminologia en este tipo de marcas, como se aborda en
la presente investigacion, se considera que primordialmente obedece a la ausencia de un

concepto claro en el principal tratado eje en la materia, como lo es el CUP.

Respecto a la conceptualizacion de marca renombrada o famosa es importante hacer
énfasis que con los términos “renombrada” y “famosa” se hace alusion a un tipo de marca
que goza del conocimiento generalizado por parte del publico consumidor. En este sentido,
el término “marca renombrada” es como habitualmente se le conoce, y “marca famosa” es
como se le ha denominado en México; por lo anterior se ha equiparado a la marca

renombrada con la famosa.

TCfr. Art. 98 bis, segundo parrafo de la LPI.

**®Vid Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., op cit, pp. 513-514.

3% Jalife Daher, M. Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Tirant lo Blanch, México 2014,
P. 379.
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De tal suerte, a la marca renombrada o famosa la podemos definir como aquella que
es conocida por todos los sectores*”, y no solo por el publico consumidor al cual dirige su
oferta, o por los circulos en los cuales se desenvuelve, lo cual se debe en gran medida al
alto prestigio o goodwill del cual goza y su gran difusion en medios de comunicacion, que
provoca en los consumidores expectativas muy positivas acerca del elevado nivel de

calidad de los productos o servicios amparados por la marca.

Es asi como el titular de este tipo de marca, puede ejercitar el ius prohibendi frente a
los terceros que pretendan transferir a sus propios productos la imagen positiva que genera
la marca, ya que existe un riesgo real de aprovechamiento indebido de la marca por parte de

401
un tercero 0 .

Tomando en cuenta lo anterior, este tipo de marcas, cuentan con varios elementos
que las caracterizan, y que son los que justifican la proteccion reforzada con la que cuentan,
a diferencia de la que se confiere a las marcas usuales. Dicha proteccion reforzada resulta
necesaria a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse del prestigio de la marca

- 402
renombrada o famosa. Los elementos a que nos hemos referido son™":

a) Las marcas renombradas o famosas son conocidas por el publico en general y no

solo por los consumidores pertenecientes al sector al cual dirige su oferta;

b) Los productos o servicios amparados por la marca renombrada o famosa, gozan

de un elevado goodwill;

490 En relacion al nivel de conocimiento de este tipo de marca, comparto la opinion de Magafia Rufino, J.M.
(Vid Las proteccion de las Marcas, Op cit, p. 7), en el sentido de que la marca renombrada tiene un gran
impacto entre el publico consumidor, merced a la gran calidad de productos o servicios que distingue, a la
permanencia de la marca en el mercado a lo largo del tiempo, asi como a la repeticion del uso de los
productos o servicios marcados, por parte de los consumidores, y que de manera adicional a estos elementos,
el publico percibe en la marca una imagen de prestigio o goodwill con la que identifica y relaciona al signo.
“1'En cuanto a la proteccion de la imagen que transmite una marca Vid Fernandez-Novoa, Tratado sobre...,
Op cit,p. 414.

2 Los elementos que se mencionan se retoman de Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y
Renombrada..., Op cit, p. 7y ss.
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¢) Tienen gran impacto en el publico consumidor por la elevada calidad de los

productos o servicios que distingue;

d) Gozan de la preferencia del publico consumidor, lo cual origina repeticion por
parte de los consumidores, en el uso de los productos o servicios amparados por

ésta.
e) Cuentan con permanencia de la marca en el mercado a lo largo del tiempo;

f) Gozan de una eficaz politica publicitaria, lo que provoca que tengan fuerza
. . 4 . , . . .,
atractiva o selling power’”, y en consecuencia, una rapida implantacién en el

mercado.

g) Tienen un elevado valor econémico, que provoca que la marca renombrada o
famosa como activo intangible, pueda superar el valor total de los activos

tangibles de su titular.

En este orden de ideas, la necesidad de proteccion ampliada que amerita la marca
renombrada radica en la dilucion del valor atractivo de la misma por la manera en que es
usada por terceros para productos distintos en una forma que pueda parasitar las
representaciones positivas o atractivas que condensa el signo, y la manera en que el signo
es usado en funcidn del tipo de productos para los que se emplea, generando asociaciones

. o .. 404
negativas que dafian su reputacion.

Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que este tipo de marcas transmiten
. ., .. . e , . . . 4 .
informacién adicional al signo distintivo en si, que incide en la psique*®del consumidor, lo
cual provoca que la imagen y calidad del producto o servicio amparado por la marca, sea

percibido de determinada manera, por lo que esto también amerita ser protegido*®.

403Selling power se refiere a la capacidad o poder de penetracion que tenga una marca para que sea apetecible
para el consumidor. Vid Fernandez-No6voa, C., Tratado sobre..., Op cit p. 405.

% Monteagudo, M, “La proteccién de la marca renombrada o famosa”, Editorial Civitas, Espafia. 1995, p.
44,

5 Entendido este término como el conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente.
“En cuanto a la informacion que transmiten las marcas, Fernandez-Novoa C., (VidTratado sobre..., Op cit,
p. 413), hace referencia a la sentencia de la marca “Dior” en la que el tribunal reconoci6 especialmente que el
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Asi las cosas, uno de los aspectos de la proteccion reforzada con la que cuentan las
marcas renombradas o famosas, es que se constituyen en excepcion a los principios de
territorialidad y especialidad de las marcas*”’, asi este tipo de marcas deben ser protegidas
mas alla de su territorio de origen y de los productos o servicios a los que se dirigen
principalmente, a efecto de que ningun terceropodrad registrarlas ni usarlas para ningin

. - 408
producto o servicio*’®,

Adicionalmente, la LPI, establece como prohibicion para el registro de una marca,

las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de

valor de la marca abarcaba la imagen de prestigio de los productos amparados por la misma y la sensacion de
lujo que emana de ellos; afirmando que ademas de ser un indicador de origen, la marca también puede
funcionar como portadora de un mensaje asociado a ella y que debe protegerse junto con ella. La marca por lo
tanto, no es Unicamente un signo fijado sobre un producto para indicar su origen comercial, sino también es
un instrumento de comunicacion de un mensaje al publico, y representa en si misma un valor econémico. Este
mensaje se incorpora a la marca mediante una utilizacion publicitaria permitird que la marca quede revestida
del propio mensaje.

“Vidapartado 1.2.2.4.4.3 en el que se exponen las excepciones a los Principios de Especialidad y
Territorialidad de las marcas.

“%Respecto a los antecedentes de proteccion a las marcas renombradas o famosas mas alld de la regla de
especialidad, Fernandez-Novoa C., (VidTratado sobre...,Op cit, pp. 389-391) establece que la proteccion a
este tipo de marcas constituye una pieza fundamental en el sistema de marcas, pero en sus origenes era una
figura excepcional que fue abriéndose gracias a la labor de los tribunales alemanes, y que supero incluso la
esfera supranacional. Destacando tres sentencias dictadas por los tribunales en los afios de 1923, 1924, 1927 y
1945. El primer caso fue el de la marca “4711” que se venia usando intensamente para diferenciar productos
de perfumeria, por lo que su titular presenté6 una demanda encaminada a cancelar el registro de la marca
“4711”, que habia sido registrada por el demandado para diferenciar medias, la demanda fue estimada por el
tribunal de primera instancia, y resolvid que la utilizacion de la marca “4711” por parte del demandado
erosionaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca de la empresa demandante. El segundo
caso, es el caso de la empresa titular de la marca “ODOL” que la usaba para diferenciar un colutorio, quien
demando a una empresa que registré la marca “ODOL” para diferenciar cuchilleria. La demanda fue estimada
por el Tribunal de primera instancia, y sostuvo que la fuerza distintiva y potencia publicitaria de la marca de
la demandante se debilitaban como consecuencia del uso de la misma en relacion a productos muy diferentes.
El tercer caso, es el de la marca “SALAMANDER” registrada y usada intensamente para diferenciar zapatos y
sus accesorios, cuyo titular entablé una demanda de cesacion y cancelacion del registro de la marca
“SALAMANDER” por parte de un tercero, para diferenciar papel de lija. En este caso la demanda fue
desestimada por los tribunales de primera instancia, pero el Tribunal Supremo mantuvo que a pesar de no ser
similares los productos diferenciados por la marca de la demandante y la demandada, debian de considerarse
los intentos desleales de la demandada para aprovecharse del prestigio de la marca que la demandante habia
forjado a través de la calidad de sus productos y de sus campafias publicitarias. Finalmente, el cuarto caso,
concluye la linea jurisprudencial favorable a la proteccion reforzada de las marcas renombradas, con el caso
de la marca “KOH-I-NOOR”, resuelto en el sentido de que el titular de esta marca registrada para amparar
lapices entablé demanda de cesacion y cancelacion del registro de la marca “KOH-I-NOOR”, para diferenciar
cohetes. El tribula de primera instancia lo desestim6 argumentando que no existia riesgo de confusion, pero el
Tribunal Supremo, revoco la sentencia argumentando que a pesar de no ser similares los productos, era
indudable que la fuerza distintiva de la marca del demandante resultaba debilitada como consecuencia de su
uso por parte de la demandada.
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confusion a una marca que el IMPI estime o haya declarado famosa, para ser aplicadas para

. . . 4
cualquier producto o servicio®”’.

De lo anterior se infiere que la LPI establece dos supuestos en que una marca es
considerada famosa en nuestro pais; el primero de ellos es el relativo a la facultad
discrecional del IMPI para estimar un signo famoso®’; y el segundo de ellos hace
referencia al procedimiento de declaracion de marca famosa previsto en la LPL. Sin
embargo, en el caso de la marca famosa no inscrita en México, sélo aplica el referente a la
discrecionalidad del IMPI para declarar la marca como famosa, ya que para contar con la
declaratoria de marca famosa, es requisito que la marca se encuentre registrada en México

4l
para su tramitacion.

Es importante mencionar que a la luz de las disposiciones de la LPL, el registro de la
marca renombrada o famosa, independientemente de ser considerado como requisito para
obtener la declaratoria por parte del IMPI, obliga a su titular a registrar la marca en México,
en virtud de que en el caso de las infracciones y sanciones administrativas previstas por la
LPI, se menciona como causal de infraccion administrativa, el uso de marcas notoriamente
conocidas, sin hacer mencidn alguna a las marcas renombradas o famosas*'?, lo cual deja al
titular de este tipo de marcas, en el caso de que no se encuentre registrada, en un evidente

estado de indefension. Lo que hace necesario reflexionar acerca de la necesidad de que este

9Cf. Art. 90 fracc. XV-bis.

Respecto a esta disposicion vale la pena mencionar que se percibe confusion en la misma LPI respecto
diferencia entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, ya que la misma Ley en su articulo
90, fracc. XV, establece que no seran registrables como marca las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusion a una marca que el IMPI estime o haya declarado
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas para cualquier producto o servicio. Lo cual es
incorrecto, ya que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, éstas se constituyen en excepcion al
principio de territorialidad, y so6lo las marcas renombradas o famosas, son excepcion al principio de
especialidad.

En este sentido, considero que a pesar de que la LPI incluya los términos de marca notoriamente conocida y
marca renombrada, la confusion en la terminologia disminuye la proteccion de la marca renombrada.

1% Cabe mencionar que respecto a la estimacion por parte del IMPI, dicha facultad deriva de la LPI (art. 90
fracc. XV bis), toda vez que ésta facultad no se encuentra contemplada ni en el Reglamento del IMPI ni su
Estatuto Organico, ordenamientos tinicamente hacen referencia a la declaratoria de notoriedad o fama de una
marca, que en efecto, sea una facultad discrecional.

1Cf. Art. 98 bis 4 LPI, Vid. Magafa Rufino, .M., La proteccion de las marcas notoria y famosa en el
Derecho Mexicano, Op cit, p.201.

H2Cfr. Art. 213, frac. VIL
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tipo de marcas se encuentren registradas para que su titular goce de la proteccion que

amerita.

No obstante lo anterior, es evidente que la ley establece un marco juridico dual, que
no es igual para todas las marcas, ya que existen disposiciones propias de las marcas
usuales, y disposiciones para las marcas renombradas o famosas; y éste tltimo supuesto, se
caracteriza en la proteccion reforzada a que nos hemos referido, basado en el hecho de que
este tipo de marcas constituyen por si mismas un factor de competitividad econdmico de
primer orden, ya que su protecciéon no solo se limita a los supuestos de aprovechamiento
ilicito del prestigio o reputacion de la marca renombrada, sino que también la protege

. .y e . ’ s g - 41
contra la dilucién y perjuicio del caracter distintivo de la marca.*"

Tomando en consideracion todo lo antes expuesto, podemos concluir que la

7 . : 414
proteccion a las marcas renombradas se da en cuanto a los siguientes aspectos™ -

a) Informacion que transmite la marca renombrada.

b) Calidad del producto o servicio amparado por la marca.
¢) Aprovechamiento indebido de la marca renombrada.

d) Enriquecimiento indebido por parte de un tercero.

e) Menoscabo o dilucion de la marca.

f) Desprestigio.

g) Riesgo de confusion o de asociacion.

A continuacion se profundizara en cada uno de estos aspectos.

*Byid Boner Ferrer, J.L., Marca y Competitividad, El Foro de las Marcas Renombradas Espafiolas,

Una Experiencia para la competitividad Internacional, p. 77-79,
marcaespana.es/file/550/download? token...TF74GHfjCY8m_ery§

14 Respecto a los aspectos de proteccion de la marca renombrada, se toma de referencia lo expuesto por
Magaia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, pp. 37-49
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II1.12. PROTECCION A LA INFORMACION QUE TRANSMITE LA MARCA
RENOMBRADA O FAMOSA.

Uno de los aspectos importantes de la marca renombrada o famosa, es que mas alla
de ser un indicador de procedencia empresarial, es sin lugar a dudas, un medio de
comunicacion entre el titular de la marca y el publico en general, por lo que éste no

necesariamente debe ser consumidor de los productos o servicios amparados por la misma.

Este mensaje que transmiten las marcas, provoca que los productos o servicios
amparados por la misma, se perciban con un elevado goodwill y de manera adicional
transmite caracteristicas o valores asociados con ésta, los cuales son producto de la elevada

. ., ~ . ., . 415 .
inversion en campanas publicitarias”™ ~ por parte del titular de la marca renombrada.

Es asi como el usoque se le dé a la marca, permite que ésta quede revestida del
propio mensaje, y el mismopuede hacer alusion a la calidad del producto o servicio, o en su

caso, valores intangibles*'®

. Es decir, el mensaje que transmite la marca, puede hacer
alusion a elementos descriptivos, o bien por informaciones de la marca referentes a
caracteristicas inmateriales que configuran una imagen del producto, como por ejemplo

calidad, lujo, estilo, ete.*”

Es precisamente esta informacion la que hace atractiva a la marca renombrada o
famosa, y que la reviste en gran medida del selling power, por lo que sin lugar a dudas, esta

. ., . ., 418
informacion debe ser susceptible de proteccion™ .

1> Respecto a la inversién en campafias publicitarias, comparto la opinién de Gonzalez Bueno, C. (Vid
Marcas notorias y renombradas en la ley y en la jurisprudencia, Ed. La Ley, Espaiia, 2005, p. 100.) en el
sentido de que entre las caracteristicas que justifican la proteccion reforzada de la que gozan las marcas
renombradas o famosas, es el reconocimiento a los empresarios por la magnitud de la inversion en publicidad
lo que ha provocado que sus marcas sean conocidas no solo por el publico al cual dirigen su oferta, sino por el
publico en general, es decir, son conocidas por sectores en indole diversa.

MpidFernandez-Novoa C., Tratado sobre..., Op cit, p. 413.

NpidFernandez-Novoa C., Estudios sobre la proteccion de la marca renombrada, Ed. Marcial Pons, Espafa,
2014, p. 50.

¥ Un antecedente de gran relevancia de esta proteccion, es la Sentencia del Tribunal de Justicia, de fecha 4
de noviembre de 1997, del caso de Parfums Christian Dior/Evora (VidFernandez-Novoa C., Estudios sobre la
proteccion de la marca renombrada, Ed. Marcial Pons, Espafia, 2014, p. 155-167) en la que se hace patente
la proteccion que se confiere a la imagen de prestigio que emana de dichos productos, gracias a la forma de
publicidad elegida por el titular de la marca.
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Lamentablemente a la luz de la LPI, la informacién que transmite la marca
renombrada o famosa, no se encuentra tutelada de manera expresa, ya que ésta es omisa en
mencionar a las marcas renombradas o famosas, en su apartado de infracciones, situacion

que deja sin proteccién a la marca renombrada o famosa ante conductas que lesionan.*'’

I1.13. CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO AMPARADO POR LA MARCA RENOMBRADA O
FAMOSA.

La marca renombrada o famosa se caracteriza por poseer un elevado goodwill que
transmite al publico consumidor, el cual mas que un elemento cuantitativo en el grado de
conocimiento de la marca, se traduce en un elemento cualitativo, al incidir de manera
directa en la calidad de los productos o servicios amparados por la marca, y esa calidad es
percibida por el publico, por lo que es el medio idoneo para que el titular de la marca,
construya una reputacion sdlida, la cual se ird reforzando mediante la sucesiva adquisicion

.. 420
de los productos o servicios amparados por la marca.

En este orden de ideas, es importante mencionar que si bien todas las marcas que
existen en el mercado gozan de la funcion indicadora de calidad, que puede ser alta, media
o baja, en el caso de la marca renombrada o famosa, la calidad de los productos o servicios,

. . 421
siempre es alta, lo cual es uno de los atributos que la dan renombre a la marca™ .

El hecho de que en el transcurso del tiempo la marca renombrada conserve ese nivel
de calidad obedece primordialmente a dos aspectos fundamentales, el primero, es el interés
de su titular, enfocado a que su marca conserve el estatus de marca renombrada o
famosa*??, y el segundo, orientado a que se pueda acreditar ante la autoridad competente,
que los productos o servicios amparados por la marca, en efecto, cuentan con un elevado

goodwill.

9Cf. Art. 213 de la LPL

piq Magaiia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 41.

*!Fernandez-Novoa C., Estudios sobre la..., Op cit, p. 54.

2 De la lectura del Art. 98-bis-2 de la LPI, resulta sorprendente que en el caso de la marca renombrada o
famosa, los medios de prueba enlistados en el mismo precepto, en ninguna de sus fracciones hacen alusion al
elevado goodwill, o alta calidad en los productos o servicios diferenciados por la marca, ya que se enfoca mas
al grado de conocimiento de la marca, asi como a los productos o servicios asociados a la misma.
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La necesidad de conservar un elevado nivel de calidad, ademas de estar a cargo del
titular de la marca, en caso de existir una licencia de uso de marca, se extendera a los
licenciatarios, quienes estdn obligados a conservar el mismo nivel de calidad en los
productos o servicios materia de la licencia*®, con el evidente beneficio para el
consumidor, al garantizar homogeneidad en los productos o servicios amparados por la

marca.

I1.14. APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

La proteccion a la marca renombrada ante terceros que pretendan aprovecharse de
su reputacion, se hace patente ante la prohibicion de registro de marcas por terceros ajenos
a su titular, registro que de concederse evidentemente entraria en conflicto, con la marca

424
renombrada

. Esta situacion suscitaria que la marca nueva, sin causa justa, obtenga un
aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior. Esta es considerada una
situacion tipica, ya que el registro, o en su caso uso de una marca renombrada por parte de
un tercero, provocara para quien lo haga un aprovechamiento del grado de conocimiento de
la marca, elevado goodwill y en consecuencia, valoraciones positivas que el publico otorga
a la marca renombrada; lo cual constituye de manera indubitable, un aprovechamiento

indebido de la reputacion de la misma.**

Asi las cosas, y a fin de evitar situaciones de esta naturaleza, se ha impedido el
registro de una marca igual o similar en grado de confusion, a otra que cuente con
renombre, sin importar que se trate de productos o servicios que no sean similares, ya que
como se ha mencionado, en el caso de la marca renombrada o famosa, se rompe el principio

de especialidad. Ademas de ello, es importante mencionar que la prohibicion prevalece

6

independientemente de que el IMPI estime famosa*® a una marca determinada, o ésta

- : 427
cuente con la declaratoria correspondiente.

*BCfr. Art. 139 de la LPL

% Con independencia de que la marca renombrada se encuentre registrada ante la autoridad competente.

2 Baz, Miguel A. y De Elzaburu, Alberto. La proteccién de las marcas notorias y renombradas en el
Derecho Espariol, Editorial Colex, Espaia, 2004, p. 227.

*%Vid Apartado 11.4.2.

27Cfr. Art. 90, fracc. XV-bis de la LPI.
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Por otra parte, esta prohibicion obedece también a la necesidad de prohibir que un
tercero utilice una marca renombrada sin el consentimiento de su titular, con la finalidad
también proteger de manera adicional al consumidor, a fin de evitar que éste de manera
erronea adquiera un bien o servicio con la erronea creencia de que ha sido producido por el
titular de la marca renombrada cuando en realidad corresponde a un empresario distinto que

.. 408
le resulta desconocido.

En este sentido, es muy importante puntualizar, que en el caso de México, la LPI, no
brinda de manera especifica esta proteccion para el caso de la marca renombrada o famosa,
ya que el uso de una marca no usual, lo acota unicamente para el caso de las marcas

. . 429 J .
notoriamente conocidas™, por lo que de darse el supuesto en el que un tercero utilice sin
consentimiento de su titular una marca renombrada, unicamente podria invocarse la
infraccion que se prevé para el caso de las marcas usuales®’, o en su defecto, la referente a
actos contrarios a los buenos usos o costumbres en la industria, comercio, 0 servicios, que

impliquen competencia desleal®'.

% Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 39.

En el ambito internacional, un precedente de gran relevancia relacionado con el riesgo de confusion y
asociacion, lo constituye una jurisprudencia de la Union Europea, en especifico en el caso “HARRODS” del
Reino Unido (Sentencia de la Hight Court de 9-12-1996) en donde el demandante estimaba que el uso de su
marca como nombre de dominio por parte de un tercero constituia una infraccion de la Trade Marks Act de
1994, en donde es infraccion utilizar una marca para productos idénticos o similares a los amparados por la
marca a fin de evitar riesgo de confusion; en este caso la marca estaba registrada en la clase 9 del AN,
reservada para aparatos electronicos, productos informaticos, casetes, videos, etc. Por otra parte, también se
consideraba que el uso de Harrods.com por un tercero, generaba riesgo de asociacion por parte del
consumidor, que podian pensar en la existencia de algin vinculo entre el titular de la marca y el titular del
nombre de dominio con el evidente perjuicio para el titular de la marca quien a su vez argumento un dafio
notorio a la fuerza distintiva y publicitaria de la marca, aunado al intento de extorsion llevado a cabo por UK
Network Services LTD & others quien exigia una importante cantidad de dinero para dejar libre el nombre de
dominio.

La empresa titular de la marca registrada, coincidente con la denominacion social, nombre comercial y rotulo
del establecimiento de la empresa actora, demando al registrante del nombre de dominio y el tribunal estimo
que existia violacion al derecho de la marca registrada. Vid Aspectos Jurisprudenciales mas destacados en la
aplicacion del Derecho de Marcas, Semanario Regional sobre Propiedad Industrial para jueces y fiscales de
América Latina, OMPI, Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM) con la colaboracion del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de Espaia,
OMPI/PI/JU/MAD/02/4, Espana, 2002, P. 3.

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces _02/modulos/JM _SUAREZ.pdf

Cfr. Art. 90, fracc. XV-bis de la LPLI.

B0 Art. 213, fracc. IV, disposicion que tiene la limitante de solo proteger a las marcas que se encuentren
registradas.

BICf. Art. 213, frace. 1.
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I1.15. ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO POR PARTE DE UN TERCERO.

El uso indebido de una marca famosa o renombrada al que nos hemos referido en el
apartado anterior, puede generar como uno de sus efectos, el enriquecimiento indebido o
sin causa legitima del que se aprovecha un tercero, en perjuicio del titular del signo
distintivo. Este tipo de conductas se dan primordialmente por la fuerza atractiva®>* del que
gozan las marcas renombradas o famosas, que son llamativas para competidores desleales
que pretenden beneficiarse de las mismas, sin haber participado del esfuerzo que requiere

.. . 4
posicionar este tipo de marcas en el mercado.*’

Tomando en consideracion lo anterior, la tutela de la deben gozar las marcas
renombradas o famosas, debe darse entre otros aspectos, contra actos de competencia
desleal por parte de terceros que pretendan obtener un enriquecimiento sin causa
legitima™*.

Para definir de manera clara, a qué nos referimos cuando mencionamos una
explotacion desleal de la marca renombrada que genera enriquecimiento indebido o sin
causa legitima, podemos mencionar que esta conducta se configura cuando un tercero, sin
autorizacion del titular de la marca se beneficia de la misma, mediante su uso no
autorizado, o bien, utilizando un simbolo similar, con lo cual se apropia de ciertas
caracteristicas de la marca renombrada o famosa, tales como su fuerza atractiva, reputacion,

prestigio, ente otras, que son las que la han posicionado en el mercado; lo cual lleva a cabo

2 De acuerdo a Montiano Monteagudo, el éxito de un producto en el mercado depende de la creacién de una
imagen atractiva asociada a la marca, que caracteriza y personaliza el correspondiente producto o servicio
respecto a productos o servicios analogos de los competidores. La creacion de esta imagen no es en modo
alguno casual, sino que corresponde a estrategias de marketing y a cuantiosos desembolsos. Cuando estas
estrategias devienen exitosas, el empresario habra obtenido, en un breve lapso de tiempo, una marca dotada de
un caracter simboélico auténomo, relativamente alejado de las propias virtudes del producto o servicio a que se
aplic6 originalmente. Vid Monteagudo, M. “La proteccion de...”, P. 43

433 Magaiia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, pp. 45-46.

#4 Respecto al enriquecimiento sin causa, Planiol. M. y Ripert. G. (VidTratado elemental de Derecho Civil,
Tomo 1V, Cardenas, Editor y Distribuidor, México, 1983, p. 621-622) mencionan que para que exista
enriquecimiento sin causa, no es necesario que haya habido un hecho humano, que tenga como caracteristica
ser imprudente y que haga a su autor un delincuente; basta que exista la posesion indebida de una cosa a costa
ajena, y que no es licito conservar este enriquecimiento sin causa, a costa ajena.
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sin pagar remuneracion econdmica alguna a su titular, situacion genera a favor del tercero

. .. . . . , . 4
un enriquecimiento indebido o sin causa legitima*”.

A fin de demostrar este aprovechamiento indebido y en consecuencia el
enriquecimiento sin causa legitima, deben acreditarse dos elementos, el primero es que
exista un impulso dado por la marca posterior en relacion con la marca anterior, y en un

segundo plano, el enriquecimiento logrado por parte del titular de la marca posterior.**®

Por otro lado, en el caso de las marcas renombradas o famosas, la LPI s6lo prohibe
el registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una
marca que el IMPI declare o estime renombradas o famosas™’, sin mencionar de manera
especifica las causales de prohibicién para el registro como sucede para el caso de las
marcas notoriamente conocidas®*, lo cual lejos de colocar al titular de este tipo de marcas
en una situacion de desventaja, es todo lo contrario, es una situacién benéfica, ya que no
tendria la obligacion de acreditar ante la autoridad competente los supuestos requeridos a

las marcas notorias.

En el caso de las infracciones contempladas por la LPI, si bien no se menciona de
manera especifica a las marcas renombradas o famosas, ante este enriquecimiento ilegitimo
al que nos hemos referido, si se pueden invocar como causal, realizar actos contrarios a los
buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen una

: 4
competencia desleal.*’

No obstante lo anterior, considero que en la praxis, al sustanciar un procedimiento

administrativo de infraccion, brindaria mayor certidumbre juridica para el titular de la

3 Fernandez-No6voa C.Estudios sobre la..., Op cit, p. 149.

¢ Fernandez-Novoa C.Estudios sobre la..., Op cit, p. 93.

7 Respecto a esta prohibicion, comparto la opinion de Magafia Rufino, J.M. (VidLas Marcas Notoria y
Renombrada..., Op cit, p. 48) en el sentid de que permitir en el trafico econdmico marcas idénticas a la
renombrada, a través de diversos empresarios, aunque sea para productos o servicios diferentes, afectara en
primer lugar la unicidad de la marca renombrada, su imagen positiva o goodwill y uniforme calidad, asi como
el caracter distintivo de la misma que necesariamente sufrird un menoscabo.

B8Cf. Art. 90, fracc. XV-bis de la LPI.

B9Cf. Art. 213, fracc. I de la LPI.
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marca renombrada, el hecho de que el uso de este tipo de marcas constituya una infraccion

en términos de la LPT**.

I1.16. DILUCION DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

Una de las funciones relevantes de la marca es su capacidad distintiva**', la cual
como ya hemos analizado, permite al publico consumidor identificar los productos o
servicios respecto a los cuales se ha utilizado. En el caso de las marcas renombradas o
famosas, por su elevado nivel de conocimiento por el publico, esta capacidad distintiva es
de suma trascendencia, ya que la marca estd en un estatus tal que provoca vinculos en la
mente del consumidor, en los cuales éste asocia la capacidad distintiva de la marca
renombrada o famosa, con los productos o servicios amparados por €sta, y en ocasiones,

estos vinculos se extienden a su origen empresarial.

La asociacion a la que nos hemos referido, en modo alguno es fortuita, ya que el
titular de la marca renombrada o famosa ha invertido considerablemente en la promocion y
publicidad de la misma, a fin de colocarla dentro del mercado, en una situacion

privilegiada.

Es asi como la capacidad o fuerza distintiva de las marcas renombradas o famosas,
merece una proteccion especial ante el riesgo debilitamiento o dilucion de su capacidad
distintiva, supuesto que se da cuando la marca renombrada o famosa, empieza a utilizarse
para productos o servicios distintos para los cuales se registro o se ha usado***, provocando
este uso posterior dispersion en la identidad de la marca®®. En este sentido, es importante

mencionar que si bien, bajo este supuesto no existe riesgo de confusion, es indudable que el

#9 Al respecto se sugiere su inclusion en el articulo 213, fracc. VII de la LPI.

*“Vid Apartado 1.2.2.4.3 referente a las funciones de la marca.

#2 Respecto al debilitamiento o riesgo de dilucién de la marca distintiva, Vid Baz, Miguel A. y De Elzaburu,
(La proteccion de las..., Op cit, p. 237) quienes establecen que el riesgo de dilucion o debilitamiento del
caracter distintivo de la marca puede llegar a darse porque la utilizacion de la marca renombrada en multiples
sectores por diversos titulares ajenos al primer titular van debilitando ante el publico el caracter distintivo de
la marca original y su fuerza atractiva, pasando progresivamente a ser una marca entre muchas otras.

3 Fernandez-No6voa C.Estudios sobre la..., Op cit, p. 97.
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efecto que esto provocara es que ante el publico se desvanece el caracter distintivo y

potencial publicitario de la marca renombrada.**!

En este orden de ideas, respecto a este riesgo de dilucion, también conocido como
blurring, se da por conductas de terceros ajenos al titular de la marca renombrada o famosa,
quienes mediante su uso no autorizado para productos o servicios diversos a los que el
publico la asocia, diluyen la capacidad distintiva del signo distintivo, lo cual se va dando de
manera gradual, y esto origina dispersion de la identidad y retencion de la marca en la

T L1445
mente del publico consumidor.

En el caso de la LPI, no existe ninguna disposicion que de manera expresa faculte
titular de una marca renombrada o famosa para protegerse contra actos de terceros que
provoquen un menoscabo a la capacidad distintiva y en consecuencia dilucion de su signo
distintivo, por lo que resulta necesaria la inclusion como causal de infraccion, estos actos
que sin duda alguna debilitan a la marca renombrada o famosa, en detrimento del titular de

la misma.

I1.17. DESPRESTIGIO DEL RENOMBRE.

Uno de los elementos de suma relevancia en el &mbito de las marcas renombradas o
famosas, es precisamente el elevado goodwill que las caracteriza, e imagen positiva que
transmiten, lo cual amerita una proteccion especial contra acciones que puedan causar

desprestigio al renombre del que gozan este tipo de marcas.

En este orden de ideas, el menoscabo al renombre de una marca o desprestigio surge
cuando ésta queda vinculada a un contexto que no resulta compatible con la imagen de la
marca y esto genera pérdida en el prestigio que la caracteriza, a lo cual se le denomina
dilucion por empafiamiento. Ante lo cual, el titular de la marca renombrada o famosa

deberd acreditar que su marca posee una imagen positiva, ademas de que el uso del signo

*“Pernandez-Novoa C.,Tratado sobre..., Op cit, p. 419.
*Mercuriali, C. El desafio de las marcas en Internet, REDI Revista Electrénica de Derecho Informatico -
Nuam. 27, Octubre 2000, vLex: http.//vlex.com/vid/desafio-marcas-internet-107757
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idéntico o semejante por parte de un tercero no autorizado provoca un menoscabo o

.. . . 44
perjuicio de la imagen positiva de la marca renombrada.**°

Existen legislaciones como es el caso de Espaiia, en donde el desprestigio causado a
la marca por el infractor, si dan lugar al pago de indemnizaciones coercitivas, al establecer
supuestos de responsabilidad objetiva, el derecho al resarcimiento por el desprestigio
ocasionado a la marca y el reconocimiento legal de una indemnizacién minima, siempre
que judicialmente se declare el este desprestigio, la cual inclusive puede darse cuando el
infractor haya llevado a cabo una produccion defectuosa de los productos amparados por la

. S 44
marca, o bien, en el caso de una presentacion inadecuada de la marca 7,

En el caso de la LPI, este riesgo de desprestigio, se prevé expresamente unicamente
para el caso de las marcas notoriamente conocidas, ya que una de las causales para impedir
que un tercero ajeno a su titular, registre denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado
notoriamente conocida en México, que pueda causar desprestigio para la marca

notoriamente conocida.

I1.18. RIESGO DE CONFUSION O DE ASOCIACION.

El riesgo de asociacion tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal de Benelux,
al interpretar el articulo 13, inciso a), numeral 1 de la Ley Uniforme de Marcas del
Benelux**®, en donde el Tribunal resolvié que: “Existe semejanza entre una marca y un
signo cuando a la vista de las circunstancias del caso, singularmente de la fuerza distintiva

de la marca, la marca y el signo, considerados en si mismos y en sus relaciones reciprocas,

*SFernandez-Novoa C.,Tratado sobre..., Op cit, pp. 416-417.

*7 Paniagua Zurera, M. La nueva regulacién de Marcas en el Derecho Espaiiol, Revista de Fomento Social,
57 (2002), pp. 503 -508. http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-documentos/227/549-
227a2/download

8 Este articulo establece que sin perjuicio de la aplicacién de las normas del Derecho Civil, en materia de
responsabilidad civil, el titular de una marca, en virtud del derecho al su uso exclusivo que ésta le confiere
podra oponerse a cualquier uso que se haga de la marca o de un simbolo similar para productos o servicios
respecto de los cuales estd registrada la marca, o para productos o servicios similares. Cfi
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=265147Esta Ley Uniforme deriva de la Convencion de
Benelux sobre Propiedad Intelectual, los paises miembros de esta Convencion son: Bélgica, Holanda y Paises
Bajos. Vid: http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=229&group id=21
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presentan en el plano fonético, visual o conceptual una semejanza de tal naturaleza que es

Y . 44
apta para evocar una asoclacion entre el S1gno 'y la marca 9.

Esta jurisprudencia establece la idea de que cuando un signo puede dar lugar a
asociaciones con una marca, el publico establece una relacion o asociacion entre el signo y
la marca; y agrega que esta relacion puede ser perjudicial para la marca anterior no sélo
cuando puede hacer pensar que los productos tienen un origen idéntico o vinculado, sino
también cuando no existe riesgo de confusion entre el signo y la marca. Es decir, las
asociaciones entre un signo y una marca, debido a la percepcion que evoca, de forma
inconsciente puede transmitir al signo el goodwill de que disfruta la marca anterior y

pueden diluir la imagen ligada a la marca*.

A pesar de que la interpretacion anterior es lo suficientemente clara, el hecho es que
la adopcion del riesgo de asociacion como parte del riesgo de confusion que establece la
Directiva de Marcas ha creado diversos problemas y contradicciones en la armonizacion de
leyes en la Union europea. En este contexto, paises europeos como Espafia, Alemania,
Italia, Grecia y Reino Unido, han aceptado la figura riesgo de asociacion en relacion al
riesgo de confusion como propone la Directiva de Marcas. Sin embargo, paises como
Francia, solo considera el riesgo de confusion, eliminando de su Codigo de la Propiedad
Intelectual el riesgo de asociacion; y los paises miembros de la Convencién de Benelux

sobre Propiedad Intelectual.**!

El enfoque defendido por el Tribunal de Justicia del Benelux implica que el mero
hecho de que un individuo establezca un vinculo cognitivo entre la marca y un signo
bastapor si mismo para que los derechos del titular de la marca se vean infringidos. La idea

subyacente consiste en que, desde el momento en que un signo es susceptible degenerar una

*“Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 132.

% La sentencia de fecha 11 de noviembre de 1997, relacionada con la interpretacion de la letra b) del
apartado 1 del articulo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera
Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, del
Tribunal de Justicia de la Union Europea, hace alusion a este criterio del Tribunal de Belelux. Vid:https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN

*'Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 132.
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asociacion con una marca, el publico establecerd un vinculo que puede serperjudicial para

452
la marca.*’

En este orden de ideas, el Tribunal de Justica de la Comunidad Europea en la
sentencia del caso “SabelBV vs. Puma AG RudolffDassler Sport” interpreto la letra b) del
apartado 1 del articulo 4 de la Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, que establece que una marca esta en conflicto con una marca anterior cuando por
existir identidad o similitud tanto entre las marcas como entre los productos o servicios
designados, exista por parte del publico una confusion que comprenda el riesgo de

Y 4
asociacion entre ambas marcas. >3

En este sentido, el numeral 18 de la sentencia en comento establece que la anterior
disposicion “solo es aplicable cuando debido a la identidad o similitud de las marcas y los
productos o servicios designados, exista por parte del publico un riesgo de confusion, que
comprenda el riesgo de asociacion con la marca anterior. Pues bien, segun estos términos,
el concepto de riesgo de asociacion no es una alternativa al concepto riesgo de confusion,
sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposicion
excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe por parte del publico, un riesgo de

o 454
confusion”.

A su vez, el numeral 22 de la sentencia establece que “la apreciacion del riesgo de
confusion depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento generalizado
de la marca en el mercado, de la asociacion que puede hacerse de ella con el signo
utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos
y servicios designados. El riesgo de confusion debe apreciarse globalmente, teniendo en
cuenta todos los factores del supuesto concreto”, ademas de agregar que “el concepto de

riesgo de asociacion no es una alternativa del concepto de riesgo de confusion no es una

B2yidhttp://euipo.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf

*3Vid numerales 11 y 12 de la Sentencia de fecha 11 de noviembre de 1997, relacionada con la interpretaciéon
de la letra b) del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988. Vid https.//eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251 &from=EN
454Cfr.https://eur—lex. europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251 &from=EN

108


http://euipo.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN

alternativa al concepto de riesgo de confusion, sino que sirve para precisar el alcance de

oste” 455

La sentencia concluye estableciendo que: el riesgo de confusion que comprenda el
riesgo de asociacion con la marca anterior debe interpretarse en el sentido de que la mera
asociacion entre dos marcas que el publico podria hacer por medio de la concordancia en
su contenido conceptual no basta por si sola, para deducir la existencia de un riesgo de

., . . . . ., 456
confusion en el sentido de la citada disposicion.

En el caso de México, la LPI establece como prohibicidn para registro aquellas que:

e Sean idénticas o semejantes en grado de confusion a otra registrada y

. . . . 4
vigente, aplicada a los mismos o similares productos™’;

e para el caso de las marcas notoriamente conocidas establece prohibicion
para registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales
0 semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio, cuando pudiese crear confusion o un riesgo de

asociacién con el titular de la marca notoriamente conocida® 8; y

e También serd prohibicion para registro, las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusion a una
marca que el Instituto estime o haya declarado famosa para ser aplicadas a

- . . 459
cualquier producto o servicio .

De las disposiciones antes citadas se observa que la LPI, hace referencia a diversos

conceptos como lo es el grado de confusion o al riesgo de asociacion; por lo que puede

455Cfr. https.//eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251 &from=EN
45(’Cfr. https.//eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251 &from=EN
BTCfr. Art. 90, fracc. XVI de la LPI.

P8 Art. 90, frace. XV, inciso a) de la LPL

B9Cfr. Art. 90, fracc. XV bis de la LPI.
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afirmarse que no aplica el criterio del Tribunal de la Union Europea, toda vez que inclusive
en el &mbito de los Tribunales Colegiados de Circuito hay dos tesis aisladas que establecen
unicamente factores o aspectos que permiten determinar objetivamente la existencia de
similitud en grado de confusion, sin que en ninguna de ellas se haga referencia al riesgo de

asociacion.*®®

Con relacion a lo anterior, la primera tesis aislada se establecen como elementos
para determinar objetivamente la similitud en grado de confusion a que hace referencia el
articulo 90, fraccion XVI de la LPI, los siguientes: 1) La naturaleza de los productos o
servicios amparados por la marca, 2) Su destino, es decir, la aplicacion prevista para los
productos o servicios; 3) Su utilizacion, que implica la forma en que se usa el producto o
servicio para satisfacer el destino; 4) El caracter de competidor/intercambiable, que se
refiere a aquellos productos o servicios que tienen el mismo destino, pues posibilitan al
publico consumidor a elegir uno u otro; 5) El caracter complementario, que implica que los
productos o servicios tienen este caracter cuando existe entre ellos una relacion de

coexistencia; 6) El publico de referencia, y 7) Los canales de distribucion.*"'

En la segunda tesis aislada se establece que para determinar si dos marcas son
iguales o semejantes en grado de confusion debe de atenderse a las semejanzas y no a las
diferencias, por lo que deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 1) Apreciacion
global; 2) Impresion global como imagen imperfecta; 3) Nocion del consumidor relevante;
4) Ponderacion de los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto; 5)
Similitud derivada de que el elemento dominante es comin en ambas marcas, y 6)

Diferencias conceptuales neutralizantes.**

*0Cf- Semanario Judicial de la Federacién, Novena Epoca, Tomo XXXIV, Agosto 2011, Tribunales
Colegiados de Circuito, materia Administrativa, Tesis aislada 1.40.A.780.A, pag. 1380, registro 161274; y
Décima Epoca, Libro 47, Tomo IV, Octubre, 2017, Tribunales Colegiados de Circuito, materia
Administrativa, Tesis asilada 1.80.A.130 A (10%), pag. 2492, registro 2015436

*!1Cf. Semanario Judicial de la Federacion, Novena Epoca, Tomo XXXIV, Agosto 2011, Tribunales
Colegiados de Circuito, materia Administrativa, Tesis aislada 1.40.A.780.A, pag. 1380, registro 161274.

42 Semanario Judicial de la Federacion,, Décima Epoca, Libro 47, Tomo IV, Octubre, 2017, Tribunales
Colegiados de Circuito, materia Administrativa, Tesis asilada 1.80.A.130 A (10%), pag. 2492, registro
2015436.
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Del analisis de lo antes expuesto, podemos afirmar que el riesgo de asociacion se da
cuando no necesariamente existiendo la posibilidad de confusion del consumidor sobre el
origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por las marcas en conflicto,
existe la posibilidad de que el consumidor, vincule a través de una asociacion mental, el
origen empresarial de los productos o servicios de los signos comparados, y es ésta

., . . ., 4
conexion mental la que provoca el riesgo de asociacion.*®

En este orden de ideas, es importante considerar que el riesgo de asociacion no es
una variante del riesgo de confusidn, sino que éste ultimo sirve para precisar y dar alcance
al riesgo de asociacion. No obstante que habra situaciones en las que sin haber riesgo de
confusioén entre marcas, sus analogias pueden dar lugar a la asociacion entre ellas, de
manera tal que el consumidor, aun diferenciandolas, considere que provienen de empresas

. , 464
relacionadas entre si.

Ante este riesgo de confusion, el titular de la marca renombrada o famosa debe
encontrarse lo suficientemente protegido, para evitar que terceros utilicen el mismo signo o
similar, para cualquier clase de productos o servicios, a pesar de que éstos sean diversos a

.. . 4
los originalmente protegidos por la marca renombrada.*®

Al respecto, la LPI, ante el riesgo de asociacion, lo prevé expresamente unicamente
para el caso de las marcas notoriamente conocida, al establecer la prohibicion de que
terceros ajenos al titular de la marca notoria, registre denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado
notoriamente conocida en México, que puedan causar riesgo de asociacidon entre ambos

, 466
simbolos.

En cuanto a las causales de infraccion, la LPI, sin hacer referencia especifica a las

marcas renombradas o famosas, la LPI prevé como infraccion, usar la combinacién de

43 pid Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., Op cit, p. 523.

4% Baz, Miguel A. y De Elzaburu, La proteccién de las..., Op cit, p. 211.

%5 Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, pp. 45.
$95C . Art. 90, fracc. XV, inciso a) de la LPI.
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signos distintivos que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en
grado de confusion, a otros protegidos, que induzcan al publico a suponer la existencia de

., . . . . 4
una relacién entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado®®’.

I1.19. EXPERIENCIA COMPARADA

CASO SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED GMB & Co0. KG Vv.S. HARTLAUER
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

En el ambito internacional, un precedente relevante relacionado con el riesgo de
confusion o asociacion, lo constituye la sentencia de fecha 16 de julio de 1998 del Tribunal
de Justicia de las comunidades europeas*®®, resolucion que versa sobre el articulo 7 de la
Directiva 89/104/CDD del Consejo, del 21 de diciembre de 1988*°, que es la primera
Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros en
materia de marcas en su version modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Econémico

Europeo del 2 de mayo de 1992*7°.

La controversia judicial que origind la citada sentencia, se dio basicamente entre dos
sociedades austriacas Silhouette International Schmied Gmb & Co. KG (de ahora en

adelante Silhouette) y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (en adelante Hartlauer).

El antecedente de esta controversia tiene su origen en la venta que hace Silhouette a
Union Trading de 21,000 montaduras de gafas antiguas con la instruccion de que las

montaduras de gafas so6lo podian venderse en Bulgaria o en paises de la antigua Union

7Cf. Art. 213, fracc. IX de la LPI.

8 pia Magaina Rufino, JM., Las proteccion de las Marcas..., Op cit, p. 165-167 y
Cfr.hitp://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ960355.pdf

Y9Ctr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDFE/?uri=CELEX: 31989L0104&from=ES

47 E] articulo 7 basicamente se refiere al agotamiento de los derechos conferidos por una marca, al disponer
en su numeral 1) Que el derecho conferido por una marca no permitird a su titular prohibir el uso de la misma
para productos comercializados en la misma comunidad con dicha marca, por su titular o con su
consentimiento; y agrega que 2) El apartado 1 no aplicard cuando existan motivos legitimos que justifiquen
que el titular se oponga a la comercializacion ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los
productos se haya modificado o alterado tras su comercializacion.

Aunado a lo anterior, en el derecho austriaco, el articulo 10 de la Ley de Proteccion de Marcas, en su articulo
10 establece que el derecho conferido por la marca no permitira a su titular prohibir el uso de la misma para
productos comercializados en el Espacio Economico Europeo con dicha marca por el titular o con su
consentimiento.
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Soviética y de no exportarlas a otros paises, a pesar de que el representante comunico a
Silhouettehabia transmitido instrucciones al comprador, en el ambito judicial nunca se pudo

comprobar esta situacion.

Posteriormente, la empresa Hartlauer compr6 esas mercancias sin que se pudiera
determinar a qué vendedor, y las puso en venta en Austria, inclusive una campana de
Hartlauer en donde se informaba que habia adquirido 21,000 monturas Silhouetteen el

extranjero, a pesar de que éste no era proveedor oficial.

Ante esta situacion Silhouettepresentd una demanda solicitando se prohibiera a
Hartlauer poner a la venta en Austria, gafas o monturas que llevaran su marca, alegando
que no habian sido comercializadas en el territorio del Espacio Econdmico Europeo (EEE),
por ella misma o con su consentimiento, afirmando que no se habian agotado sus derechos
sobre la marca, argumentando que la Directiva s6lo prevé que se da el agotamiento cuando

han sido comercializados en el EEE, por el titular de la marca o con su consentimiento.

En respuesta a esta demanda, Hartlauer solicitdé la desestimacion alegando que
Silhouetteno habia vendido las monturas con la condiciéon de que se excluyera toda la
reimportacion en la comunidad. La demanda fue desestimada pero Silhouetteinterpuso

recurso de revision.

En la revision se estimd que el asunto que se le habia sometido se referia a la
reimportacion de una mercancia originaria del titular de la marca que habia sido
comercializada por éste en un pais tercero; por otra parte los organos jurisdiccionales
austriacos aplicaban el principio del agotamiento internacional del derecho conferido por la
marca’’'. En este contexto, el tribunal de apelacion decide suspender el procedimiento y

someter a consideracion del Tribunal de Justicia los siguientes planteamientos:

e El primero de ellos relacionado con la interpretacion del articulo 7, apartado 1 de la

Directiva, en el sentido de que si éste ;Debe entenderse como el derecho conferido

! Tal y como lo sefiala la sentencia en cuestion, este derecho implica que los derechos del titular de la marca
se agotan cuando el producto que lleva la marca ha sido comercializado con independencia del lugar en donde
dicha comercializacion se dio.
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por una marca que le permite prohibir a un tercero la utilizacion de ésta para

productos que han sido comercializados en un Estado que no es parte contratante?

Aunado a lo anterior, el tribunal de apelacion también solicita que se determine si
el articulo 7 numeral 1 de la Directiva se opone a las normas nacionales que prevén
el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto a productos
comercializados fuera de la EEE con dicha marca por el titular o con su

consentimiento.

e El segundo aspecto, en el sentido de que si ;puede el titular de una marca,
basandose en el apartado 1, del articulo 7 de la Directiva, exigir que un tercero cese
de utilizar la marca para productos que han sido comercializados con dicha marca

en un Estado que no es parte contratante?

Respecto al primer planteamiento, basicamente se menciona que de conformidad
con el articulo 5, apartado 1 de la Directiva®’?, la marca registrada también confiere a su
titular el derecho exclusivo a prohibir cualquier uso en el trafico econémico de cualquier
signo idéntico a la marca para los productos o servicios para los cuales estd registrada,
facultad que comprende de conformidad con el numeral 3, del articulo 5*”*, la importacion

y exportacion.

De igual forma precisa, que el agotamiento estd subordinado a que los productos
hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento, y este agotamiento de
conformidad con la Directiva so6lo tiene lugar cuando los productos han sido

comercializados en la comunidad.

En relacion al segundo planteamiento, el Tribunal afirmé que no puede interpretarse
el articulo 7, numeral 1 de la Directiva, en el sentido de que con el unico fundamento de

esta disposicion, el titular de una marca esta facultado para obtener una orden conminatoria

472Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=ES
473Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=ES
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por la que se prohiba a un tercero utilizar su marca respecto de productos que han sido

comercializados fuera del EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

En relacion a esta sentencia se opina que no podemos afirmar que existe riesgo de
asociacion si los productos que se estan comercializando son exactamente los amparados
por la marca en cuestion, es decir, se trata exactamente de las mismas gafas estan

amparadas bajo la marca Si/houette, de hecho asi fue mencionado en su publicidad.

En este orden de ideas, el riesgo de asociacion no aplica en el caso de la marca
famosa y en la marca notoria si aplica, al establecer la LPI la prohibicion el registro de
denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que se
estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier
producto o servicio®’*; agregando esta misma disposiciéon que este impedimento procedera
en cualquier caso en el que el uso de una marca cuyo registro se solicita pueda crear

confusién o un riesgo de asociacion con el titular de la marca notoriamente conocida®”.

En el caso de la marca renombrada o famosa, la LPI es omisa respecto al riesgo de

asociacion; lo cual también sucede en el caso de las infracciones, en donde so6lo se preve

como tal el uso de una marca notoriamente conocida sin autorizacion de su titular476;

. e, 477
quedando el riesgo de asociacion Unicamente para el caso de las marcas usuales™" .

CASO COCA —COLA COMPANY V.S. RIEDERTE S.L.*7

Otro precedente relevante relacionado con la excepcién que constituye la marca

renombrada o famosa al principio de especialidad lo constituye la sentencia 964/2012

4 Cfr. Art. 90 fracc. XV de la LPL. En este supuesto de manera clara se observa la confusion que existe en
cuanto a la excepcion al principio de especialidad que corresponde Unicamente a la marca renombrada o
famosa.

Cfy. Art. 90 frace. XV de la LPI, inciso a)

0Cf. Art. 213, fraccion VII de la LPI.

TTCfr. Art. 213, fraccion IV,

% Se presenta un extracto de la sentencia, el texto de la sentencia puede consultarse
en:www.poderjudicial.es/stfls/.../Sentencia-Marca%20Aquabona-Coca%20Cola.pdf
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dictada el 06/05/2013 por la Tercera Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Supremo de Justicia de Madrid.

La citada controversia se presento entre las marcas AQUABONA cuyo titular es Coca-
Cola Company, registrada en la clase 32 para proteger agua mineral, y la marca
ACQUABONA, cuyo titular es la empresa Riederte S.L., y la marca en cuestion esta
destinada a proteger instalacion, montaje y mantenimiento de maquinas y aparatos para el

tratamiento y purificacion del agua, filtros, descalcificadores y equipos de 6smosis inversa.

El registro para la marca ACQUABONA lo concedi6 la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas (OEPM) el 27 de febrero de 2008, sin considerar la oposicion interpuesta por
Coca-Cola, pues a consideracion de la OEPM ambas marcas podian convivir en el mercado
pues sus campos comerciales son lo suficientemente dispares como para excluir riesgo de
confusién o asociacion, y agrega que la marca AQUABONA no puede considerarse marca
renombrada, pues el renombre es un plus a la notoriedad de las marcas que rompe con el
principio de especialidad, al ser conocidas por el publico en general, lo cual no fue

demostrado a juicio de la OEPM.

En virtud de lo anterior, Coca-Cola Company, el 22 de diciembre de 2011, interpuso
ante el Tribunal Superior de Justicia, recurso contencioso administrativo en contra de dicha
resolucion, el cual quedo radicado en la Segunda Sala, desestimando el recurso, toda vez
que la resolucion impugnada otorga la concesion de la marca ACQUABONA para la
instalacién, montaje y mantenimiento de maquinas y aparatos para el tratamiento y
purificacion del agua, filtros, descalcificadores y equipos de Osmosis inversa; y
denegandola para la instalacion, montaje y mantenimiento de maquinas expendedoras, por

lo que ambas marcas.

Coca-Cola Company apel6 a ésta sentencia argumentando que la misma carecia de
motivacion sobre el razonamiento féctico juridico que conduce a la sala a la apreciacion
acerca de la falta de notoriedad de la marca AQUABONA, solicitando dicte sentencia

anulando las resoluciones de la OEPM.
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El 4 de octubre de 2012, se admite el recurso y queda radicado en la Tercera Sala
del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, en donde se analizan las resoluciones tanto de
la OEPM como la resolucion del recurso contencioso administrativo interpuesto por Coca-

Cola Company.

Respecto a lo anterior, se determiné que el Tribunal no valoré el material probatorio
aportado con la demanda del que se deducia que el caracter notorio y renombrado de la
marca AQUABONA, y que aunado a lo anterior, no se expresaron razonamientos suficientes
respecto a la notoriedad y renombre de la marca; agregando que la marca AQUABONAera
obstaculo para la inscripcion de la marca ACQUABONA, dada la notoriedad de la primera,

por lo que requeria una proteccion especifica ante el riesgo de confusion o asociacion.

Por otra parte, el Tribunal considerd que existe similitud fonética y semantica entre
ambas marcas, pues la “c” en ACQUABONA resulta casi imperceptible, hasta el punto que
el consumidor puede pensar que tienen el mismo origen empresarial induciendo a la

confusion.

Asimismo, el Tribunal estimé que la marca AQUABONA goza de notoriedad
acreditada, reconociendo su reputacion debido al extendido y generalizado conocimiento de
la misma en el sector en el que opera y ha probado gran comercializacion y patrocinio de
eventos deportivos asi como publicidad e inversion de un importante presupuesto en
promocion lo que permite reconocerle el cardcter notorio, por lo tanto concluye que debe
evitarse la posibilidad de aprovechamiento indebido por parte de terceros de la reputacion

de AQUABONAa fin de no incurrir en una prohibicion de la ley de marcas.

En virtud de lo anterior, se anularon las resoluciones impugnadas y se negd en

definitiva el registro de la marca ACQUABONA.
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CASO ORONA S. COOP. V.S. CITY LIFT S.A.*"°

Este caso resuelto en definitiva el 15 de febrero de 2017, tiene su origen en primera
instancia con la demanda de Orona S. Coop. a CityLift S.A. ante el Juzgado de Marca
Comunitaria nimero 1, en donde solicita se declare infraccion el uso de la palabra
“ORONA” la cual es una marca registrada de la cual es titular y es utilizada por la

demandadacomo palabra clave o “adwords” en el buscador de Google.

Lo anterior bajo el argumento de que Orona S. Coop. es lider en el disefio,
fabricacion, instalacion, mantenimiento y modernizacion de soluciones de movilidad, tales
como ascensores, escaleras mecanicas, rampas y pasillos; asimismo, es titular de una seria
de marcas ORONA tanto comunitarias como nacionales en las clases 9, 37 y 39 que

protegen ascensores, elevadores y servicios de mantenimiento de éstos.

En el caso de Citylift S.A. se dedica a la venta de ascensores, elevadores y al
servicio de mantenimiento a ascensores de diversas marcas y entre otros canales, oferta sus

productos a través de Internet mediante la pagina www.mantenimientoascensores.net.

Citylift contrato los servicios de Google utilizando palabras clave, entre otras, la palabra

Orona, por lo que al buscar Orona en Google, aparece un anuncio patrocinado de Citylift.

En este orden de ideas, la actora argumentd que el uso de la marca ORONA es un
acto de publicidad ilicita y en consecuencia de competencia desleal, solicitando se retire
esa palabra como “adword”, retirando cualquier vinculo entre esta marca y los anuncios de

la demandada. Sin embargo, se desestimod la demanda, con imposicion de costas a la actora.

Orona S. Coop. apelo la sentencia y Citylift se opuso al recurso interpuesto, pero en
esta segunda instancia, la Seccién Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, revoco la
sentencia de la primera instancia, declarando que Citylift ha cometido un acto de
competencia desleal consistente en la publicacion de anuncios en Google usando la palabra

ORONA, condenandolo a cesar dicha conducta.

Phitps://supremo.viex.es/vid/669250969
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Como argumentos a dicha resolucion se manifesté que la conducta de la empresa
demandada consiste en utilizar la palabra ORONA que es al mismo tiempo marca registrada
y denominacién de la actora en el servicio de referenciacion de Google, con la finalidad de
que los internautas que la introduzcan encuentren el anuncio publicitario de Citylift, lo que
constituye un acto de competencia desleal, tomando en consideracién que Orona es lider en
el mercado de disefio, fabricacidon, instalacion, mantenimiento y modernizaciéon de
soluciones de movilidad, tales como ascensores, por lo que estd debidamente probada su

reputacion industrial y comercial.

Asimismo en la sentencia de segunda instancia se menciond que aun si el anuncio
no pudiera generar confusiéon a un internauta debidamente informado, la conducta de
Citylift supone aprovechamiento indebido de la reputacion ajena pues se eligio la palabra
ORONA porque condensa fama y la eleccion de esa palabra no fue casual, palabra que
gracias a la inversion y esfuerzo de la actora, es conocida por la generalidad de los
consumidores de ese mercado y la palabra se utiliza para acaparar interesados en ella, a su

sitio.

Ante esta resolucion Citylift presentd objecion ante el Tribunal Supremo,
argumentando que un mismo hecho si ha sido enjuiciado bajo la legislacién de marcas, y
que estan dentro de su dmbito de aplicacion, no debe resolverse con fundamento en la Ley

de Competencia Desleal.

A lo anterior, el Tribunal Supremo explica que entre la legislacion de marcas y la
de competencia desleal existe un principio de complementariedad relativa y la procedencia
de aplicar ambas depende de comprobar la concurrencia de comportamientos que puedan
considerarse como infracciones respecto a una o ambas legislaciones a la vez; y al resolver
en definitiva deja sin valor y efecto alguno la sentencia dictada en segunda instancia,
ratifica la de primera instancia por considerar que Citylift al usar la marca ORONA ofrece
una alternativa a los servicios del competidor, sin diluir el signo ni dafiar sus funciones,

concluyendo que su competencia ha sido leal.
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En la controversia que se plante6 resulta evidente que el derecho no ha avanzado a
la par de tecnologia, en virtud de que en Internet surge la oportunidad para que terceros
pueden aprovecharse de una marca renombrada o famosa a través del uso de “adwords ’que
no son visibles para los internautas, lo que puede generar que terceros se beneficien del

prestigio y reputacion con el que cuenta una marca de esta naturaleza.

En virtud de lo anterior, se considera lamentable la resolucion en tercera instancia
toda vez que infracciones en materia de Propiedad Industrial, sin duda alguna pueden

constituir actos de competencia desleal.

I1.1. DIFERENCIA ENTRE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA MARCA
RENOMBRADA O FAMOSA.

Una vez que hemos analizado los conceptos y alcances de marca notoriamente
conocida, y el de marca renombrada o famosa, es importante delimitar las caracteristicas
que las diferencian ya que es comun que en la legislacion, exista confusion al aplicar cada

uno de estos términos, lo cual repercute al conferir una proteccion reforzada determinada.

En este orden de ideas, se puede afirmar que los elementos que diferencian entre si,
a la marca notoriamente conocida de la renombrada o famosa, se agrupan en tres rubros,
que son los que constituyen en la justificacion a la proteccion reforzada con la que cuentan,

a diferencia de las marcas usuales. Dichos elementos son:

> Los componentes cuantitativos o cualitativos que caracterizan a cada una de
ellas,
> El grado o nivel de conocimiento con el que cuenta la marca, ya sea entre el

publico o circulos comerciales en la que ésta es conocida,

120



> Por la excepcidén en que se constituyen a los principios de territorialidad y

- 480 :
especialidad de las marcas™ *, segun sea el caso.

I1.2.1. EN CUANTO A LOS ELEMENTOS CUANTITATIVOS O CUALITATIVOS
QUE LAS CARACTERIZAN.

En cuanto a los aspectos cualitativos o cuantitativos que caracterizan a este tipo de
marcas, podemos mencionar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, es
indudable, que los elementos que le confieren la proteccion ampliada a la que nos hemos

81 .
, es decir, esta tutela encuentra su

referido, son mas de indole cuantitativo que cualitativo®
sustento en el hecho de que como consecuencia de la duracion, intensidad o alcance
geografico en su uso, o bien por la promocion o publicidad de la misma, la marca es
conocida por el publico consumidor al cual va dirigida, asi como por los circulos

comerciales den los que se desenvuelve, pero sin considerar cuestiones cualitativas.

Sin embargo, en el caso de la marca renombrada o famosa*®, su aceptacion y
difusion, superan el aspecto cuantitativo, incidiendo también en lo cualitativo®™, es decir,
ademas de que sea necesario que cuente con un amplio conocimiento en todos los sectores
(aspecto cuantitativo), este tipo de marca, cuenta como ya lo analizamos en el apartado
anterior, con ciertas caracteristicas que son las que son las que otorgan sustento a la
proteccion reforzada a este tipo de marcas, tales como la informacion que transmite la

marca renombrada, la elevada calidad del producto o servicio amparado por la misma, el

*VidApartado 1.2.2.4.4.3 referente a las excepciones a los principios de territorialidad y especialidad de las
marcas

#1 Al respecto, Gonzélez Bueno, C. (Vid Marcas notorias y...., Op cit, p. 43) menciona que al definir la
notoriedad en el caso de la legislacion espafiola, se optd por un criterio esencialmente cuantitativo ya que lo
relevante es que la marca es conocida por un sector pertinente del publico, es decir, por un porcentaje
importante de los usuarios y consumidores a los que va dirigido el producto o servicio en cuestion.

Similar situacion es la que sucede en México, en donde la LPI en su articulo 98-bis, define a la marca
notoriamente conocida como aquella que es conocida por un sector determinado del publico o circulos
comerciales del pais.

®2yidApartado 11.1, referente a la Marca Renombrada o Famosa.

*3 Si bien hay un aspecto cuantitativo en el caso de la marca renombrada, que es el hecho de que ésta es
conocida por la mayoria del publico consumidor, es necesario mencionar que aunado a este aspecto, debe
considerarse los elementos cualitativos que la caracterizan. Por lo que en el caso de la LPI, la definicion que
ésta establece respecto a la marca famosa es insuficiente, ya que Unicamente hace referencia a que esta es
conocida por la mayoria del publico consumidor.
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goodwill, preferencia con la que cuentan entre el publico consumidor, e inclusive la

. . ., . . .. 484
identificacién de su procedencia empresarial (aspecto cualitativo).*®

En este sentido, a fin de determinar el caracter de renombrada o famosa, del que
puede gozar una marca, es preciso acreditar los dos aspectos a los que nos hemos referido,
el cuantitativo y el cualitativo, es decir, que el signo es conocido por la generalidad del
publico, y en el segundo, abarcard entre otros aspectos, el demostrar que la marca es
portadora de los elementos a que nos hemos referido, tales como el elevado goodwill o
prestigio basado en la alta calidad de los productos o servicios amparados por la misma, en
la politica publicitaria del titular, asi como en la fuerza atractiva que per sé posee el

. 4
signo.*™

Sin embargo como hemos mencionado, la LPI al referirse a las marcas famosas o
renombradas, no hace alusion a los elementos cualitativos a los que nos hemos referido, es
mas, al momento de citar los requisitos que deben cubrirse a efecto de que el IMPI emita la
declaratoria correspondiente, so6lo hace referencia a elementos de indole cualitativo, lo
cual es bastante desafortunado, ya que la marca renombrada o famosa, recibe en cuanto al
procedimiento de la declaratoria, el mismo tratamiento, en el entendido de que para éstas

ultimas el grado de conocimiento de la marca es a mayor escala.

De lo anteriormente expuesto, es evidente la imperiosa necesidad de incluir en la
LPI, elementos cualitativos, mas que cuantitativos a fin de declarar el renombre o fama de
una marca, ya que a la fecha, inicamente los tribunales mexicanos han sostenido que debe
concederse proteccion a la marca que goce de prestigio, incluso mas alla del principio de
especialidad, cuando un competidor intente aprovecharse de tal prestigio, o pudiese causar

confusion en el publico consumidor, proteccion que debe ser integral a fin de evitar que en

*®yid Baz, Miguel A. y De Elzaburu, (La proteccion de las..., Op cit, p. 123) quienes mencionan que la
marca renombrada dentro de su extraordinaria capacidad informativa, incorpora especiales representaciones
cualitativas que no hacen referencia tanto a una calidad concreta y mesurable sino a un contenido abstracto, y
afladen que estas representaciones nacen de la concreta experiencia de los productos o servicios originarios,
pero posteriormente el signo es capaz de condensarlas y abstraerlas.

*FEernandez-Novoa C., Tratado sobre..., Op cit p. 405 y 409.
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materia de infracciones se le dé a la marca renombrada el mismo tratamiento que recibiria

una marca usual ante una procedimiento administrativo de esta naturaleza.

I1.2.2. POR EL GRADO O NIVEL DE CONOCIMIENTO CON EL QUE CUENTA LA
MARCA.

Es indudable que en el caso de la marca notoriamente conocida y en el de la marca
famosa, el grado o nivel conocimiento que se tenga del signo distintivo™®, es pieza clave a
fin determinar ante cudl tipo de marca estamos. Es asi como el conocimiento es el requisito
sine qua non para que el IMPI estime o declarare notoriamente conocida o famosa una
marca. Lo anterior implica que tanto para la notoriedad como para el renombre o fama, el
conocimiento de la marca es necesario considerar que esto no significa que todo lo
conocido sea notorio, famoso o renombrado, ya que este conocimiento debe tener cierto
grado o alcance, y ademas debe ser tal que implique al publico como a los sectores

. 487
comerciales en los que se desenvuelve la marca.

Es asi como a fin de diferenciar el grado o nivel de conocimiento entre la marca
notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa, podemos decir que en el caso de
la primera, la notoriedad se encuentra ligada al conocimiento que de la misma existe en un

. y . 4 ’ .
sector determinado del piblico™® y circulos comerciales conocen a la marca se desenvuelve

*0Vid Fernandez-Novoa C.Estudios sobre la..., Op cit, p. 76, quien menciona que la marca renombrada y la
notoria poseen una nota en comun, que es el ser ampliamente conocidas por los circulos comerciales
correspondientes, y agrega que en el caso de la marca renombrada tiene una caracteristica, que es suscitar en
los circulos interesados fundadas y razonables expectativas acerca de la calidad de los correspondientes
productos o servicios ya que la marca renombrada es portadora de un elevado goodwill que se basa en la
elevada calidad de los productos o servicios que ampara la marca, asi como en la eficaz politica publicitaria
de su titular.

7 Miguel A. y De Elzaburu, La proteccién de las..., Op cit, pp. 63-65.

8 1a Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Proteccion de las Marcas
Notoriamente Conocidas aprobada por Asamblea de la Unidon de Paris y la Asamblea de la OMPI
(Vidhttp.//www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf), establece que el sector pertinente, abarcara
pero no se limitara a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique
la marca, las personas que participen en los canales de distribucion del tipo de productos o servicios a los que
se aplique la marca y los circulos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se
aplique la marca.

123


http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf

como consecuencia de sus actividades comerciales y de la promocion o publicidad de la
89

misma™*®’.

Ahora bien, en el caso de la marca renombrada o famosa, €sta es conocida por el
publico en general, entendido éste por la suma o la abstraccion de todos los sectores del
publico, considerando en este conocimiento generalizado, no sélo a los consumidores
habituales del tipo de bienes o servicios amparados por la marca renombrada o famosa, sino
también a aquellos consumidores que no han adquirido el producto o servicio ni pensaran

490
hacerlo en un futuro.

En el caso de México, a efecto de que la marca sea considerada renombrada o
famosa, la LPI establece que ésta debe ser conocida por la mayoria del publico

1

.49 , , , .
consumidor™ ', por lo que mas que mayoria lo que deberia de considerarse es el

.. . 492
conocimiento generalizado de la marca*”.

Asimismo, es importante considerar que la LPI en el caso de la marca renombrada
o famosa, no establece que ésta deba ser conocida en los circulos comerciales en los cuales
se desenvuelve, sin embargo para acreditar el renombre de la marca, sin embargo es un
factor que debera analizarse en conjunto con el conocimiento generalizado entre el publico

consumidor.*”?

9 La LPI en su articulo 98 Bis, establece que a efecto de la estimacion o declaracion por parte del IMPI, una
marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del piblico o circulos comerciales del pais,
conocen a la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el
extranjero, como consecuencia de la promocion o publicidad que se dé a la misma. No obstante lo anterior, y
a fin de guardar homogeneidad con la Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la
Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas, considero que para que el IMPI estime o declare
notoriamente conocida una marca, el conocimiento debe darse en el sector pertinente a que hace referencia la
marca, y no solo en el publico consumidor, o circulos comerciales.

40 Gonzalez Bueno, C., Marcas notorias y...., Op cit, p. 67.

®1Cf. Art. 98 bis de la LPI.

#2 Respecto al conocimiento de la marca por el piblico consumidor, comparto la opinién de Magaia Rufino,
JM. (VidLas Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 214), quien sefiala que el conocimiento de una
marca por la mayoria del publico consumidor, como lo establece la LPI, implica acreditar que mas del
cincuenta por ciento de los consumidores conocen la marca, en tanto que acreditar el conocimiento de la
marca por la generalidad del publico se refiere a que ésta es conocida por diversos sectores del mercado.

3 Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 215.
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De lo anterior se concluye que a pesar de que tanto la marca notoriamente conocida
como la renombrada o famosa, comparten en comtn un grado o nivel de conocimiento del
que gozan entre el publico y circulos comerciales en los cuales se desenvuelven, es vital
que éstas sean reconocidas como dos clases o tipos de marca, entre las cuales deben estar
claramente definidas sus diferencias a fin de que en la legislacion se encuentren mejor

reguladas.

I1.2.3. POR LA EXCEPCION EN QUE SE CONSTITUYEN A LOS PRINCIPIOS DE
TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD DE LAS MARCAS.

En cuanto la diferencia entre la marca notoriamente conocida, y la renombrada o

famosa, en el sentido de la excepcidon en que se constituyen ya sea respecto al principio de

494 .
, como ya hemos mencionado, en el caso de la

territorialidad y especialidad de las marcas
marca notoriamente conocida, ésta se constituye en excepcion al principio de
territorialidad, mientras que la marca renombrada o famosa, excepciona a los principios de

territorialidad y especialidad.

En el caso de la primera, ésta proteccion reforzada encuentra su origen en el CUP, al
establecer la proteccion a las marcas notoriamente conocidas, mediante la prohibicion a
terceros, en cuanto a su registro, reproduccion o uso, para productos idénticos o similares,

. ., . ., L4 1. . 495
cuando esta situacion sea susceptible de crear confusion en el piiblico consumidor™ .

En otras palabras, esta prohibicion, faculta al titular de la marca notoriamente
conocida a oponerse a la solicitud de registro por parte de un tercero, o bien para anular un
registro posterior de una marca idéntica o similar en grado de confusidn, para productos o
servicios idénticos o similares*, con independencia de que la marca notoria se encuentre o

498

. 4 . ., , . .
no registrada o en uso’’, situaciéon que retoma ADPIC En el ambito nacional

P Vidapartado 1.2.2.4.4.3. Excepciones a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas.

3Cfr. Art. 6 bis del CUP.

¥8Cf. Art. 90, fracc. XV de la LPI.

7 Respecto que no debe ser requisito de que la marca se encuentre registrada (Vid Magafia Rufino, J.M., Las
proteccion de las Marcas..., Op cit, p. 61), quien dice que su proteccion, de acuerdo al principio de
territorialidad, se circunscribe al territorio en el cual se aplica la ley que rige para el registro. Sin embargo con
el objeto de salvaguardar una correcta y leal competencia entre los comerciantes y prestadores de servicios
que concurren en el mercado, en que se desenvuelve la marca registrada, se deben salvaguardar las marcas
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corresponde al IMPI prohibir el registro de una marca que se estime notoriamente conocida,
ya sea en el territorio nacional o en otro pais miembro de la Union de Paris, cuando aplique

a productos o servicios iguales o similares.

La excepcion al principio de territorialidad del que goza la marca notoriamente
conocida, en la normativa nacional, concibe de manera erronea el alcance que debe tener la
proteccion ampliada que se da a este tipo de marca, al establecer la prohibicion de registro
de denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca
que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier
producto o servicio™”.

De la lectura de este precepto de la LPI°*

, es indudable la confusion del legislador,
al conferirle a este tipo de marcas, la proteccion que corresponde a la marca renombrada o
famosa, por lo que valdria la pena considerar reformar este articulo, tomando en

. .y . 1
consideracion que se contrapone con lo establecido en el CUP*"".

Sin embargo, puede darse el caso en que una marca notoriamente conocida rompa
tanto con el principio de territorialidad como con el principio de especialidad de las marcas,

y este supuesto se configura cuando este tipo de marca llega a ser conocida en sectores

notorias, a efecto de que incluso sin ser marcas registradas, por el grado de conocimiento en el publico
consumidor al cual se dirigen, puedan estar protegidas. Esta proteccion se considera como una excepcion al
principio de territorialidad de las marcas.

¥8Cf. Art. 16, numeral 2 del ADPIC.

¥Cfr. Art. 90, fracc. XV de la LPI, en el cual ademas establece como requisito para que proceda este
impedimento, el hecho de que la marca cuyo registro se solicita, pueda: crear confusion o riesgo de asociacion
con el titular de la marca notoriamente conocida; constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de
la marca notoriamente conocida; causar desprestigio de la marca notoriamente conocida; diluir el caracter
distintivo de la marca notoriamente conocida.

0Cf Art. 90, frace. XV de la LPI.

' Tomando en consideracién el principio de jerarquia normativa, si bien la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, es ley suprema, y es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, que los
tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y
por encima del derecho federal y el local. Esta interpretacion del articulo 133 constitucional, deriva de que
estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a
todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyentehaya
facultado al presidente de la Republica a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado
y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y,
por mediode su ratificacion, obliga a sus autoridades. Vid: Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Novena
Epoca, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Tesis:
P. LXXVII/99, p. 46.
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diversos a aquél al que dirige principalmente su oferta, con lo cual la marca notoria es
protegida en esos sectores, tutelando de esta manera tanto al titular de la misma como al

publico consumidor.

Ahora bien, en el caso de las marcas renombradas o famosas, por el grado o nivel
de conocimiento con el que cuentan en todos los sectores, como ya se ha mencionado, éstas
se constituyen en excepcion a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas,
lo cual implica que quedan protegidas mas alla de su territorio de origen y ningln tercero

podra registrarlas ni usarlas para ningin producto o servicio, tal y como lo establece el

ADPIC.

En concordancia con lo anterior, la LPI, establece en el caso de las marcas famosas
que no seran registrables como marca las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusidon a una marca que el Instituto
estime o haya declarado famosa "%, lo cual significa que este tipo de marcas no podran ser

registradas para ningun producto o servicio™"".

Lo anterior, incide de manera directa en el ius prohibendi, ya que frente al principio
de especialidad aplicable al caso que se dé entre una marca renombrada o famosa y otro que
pretenda el registro con posterioridad, el titular de la primera, puede oponerse de manera
valida y eficaz contra la segunda, aun y cuando se trate de productos o servicios que no
sean similares®™; y en caso de que el segundo registro sea otorgado por el IMPL, el titular
de la marca renombrada o famosa podra solicitar la nulidad del registro otorgado, por

contravenir las disposiciones de la LPI°®.

2 . . . . . ., .
*%2 De igual forma para la declaratoria se requiere la inscripcion de la marca ante el IMPI, lo cual se considera,

contraviene lo establecido en el CUP y ADPIC, por lo que de igual manera se reitera la modificacion antes
propuesta.

*BVid Art. 90 fracc. XV bis de la LPL Es en este articulo donde se advierte la confusion conceptual que existe
entre la marca notoriamente conocida y la renombrada o famosa, ya que en ambos casos, la LPI, las instaura
como excepcion al principio de especialidad de las marcas.

*%Vid Baz, Miguel A. y De Elzaburu, La proteccion de las..., Op cit, pp. 67-69.

*5Cfr. Art. 151, fracc. I de la LPI.

127



Si bien es clara la tutela que existe en el supuesto de que un tercero pretenda
registrar una marca igual o similar a una marca renombrada, no sucede lo mismo ante el
uso que un tercero haga de denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o
semejantes en grado de confusion a una marca renombrada o famosa, en virtud de que en el
caso de los supuestos de infraccion en materia de propiedad industrial, la LPI es omisa al
incluir a las marcas renombradas o famosas, pero si considera como infraccion al uso por
un tercero de marcas notoriamente conocidas’®. Lo anterior sin duda alguna, hace patente
la necesidad de reformar el articulo 213 de la LPI, a fin de que en las causales de infraccion

administrativa, se conceda la tutela que ameritan las marcas renombradas o famosas.

I1.2. DEL REGISTRO ANTE EL IMPI DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

La proteccion de la que deben gozar las marcas renombradas o famosas, debe
concederse sin que medie la necesidad de registro alguno, ya que como lo hemos
mencionado con anterioridad, el hecho de que una marca sea renombrada o famosa, es una
situacion de facto, completamente independiente al hecho de que ésta se encuentre

registrada o no.

En este orden de ideas, resulta desafortunado que la LPI establezca como requisito
que a fin de contar con la Declaratoria de Renombre o Fama, la marca en cuestion deba de
estar encuentre registrada®’ ante el IMPT°®, lo cual no sucede en el caso de que el mismo

Instituto estime a una marca como renombrada o famosa>”.

Al establecerse la necesidad de registro como condicion para la Declaratoria, este
principio es totalmente cuestionable. De hecho es necesario recordar que la mayor parte de
las veces, es precisamente cuando una marca notoria pretende recuperar derechos en un

pais, cuando recurre a invocar tal condicion para nulificar cualquier registro ilegitimo, si

Cf. Art. 213, frace. VII de la LPI.

*7 Dicho registro debe ser para los productos o servicios en los cuales la marca originé su notoriedad o fama.
Cfr. Art. 98 bis 1, tercer parrafo.

*®Vid Art. 98 bis 1, tercer parrafo, y 90 fracc. XV bis de la LPI.

*Vid Apartado 11.4.2. referente a la estimacion de renombre o fama por parte del IMPI.
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dicha condicion de registro es definida como previa, es evidente que el sistema de marcas

. .., 10
mncurre en una COIltI‘adlCClOII.5

Tomando en consideracion lo anterior, podemos encontrarnos ante dos supuestos
que son el caso de la marca renombrada o famosa que si se encuentra registrada ante el
IMPI, en contraposicion de aquella que no lo estd, lo cual nos coloca ante un sistema de

proteccion diferenciada para este tipo de marcas.

En el primer caso, es decir, aquellas marcas que no se encuentren registradas o
declaradas por parte del IMPI, la proteccion o tutela que les confiere la LPI, se limita inica
y exclusivamente a prohibir que éstas sean registradas por un tercero’'', sin embargo esta
proteccion resulta a todas luces insuficiente, ya que en el caso de que la marca no se
encuentre registrada, su titular estard en un total estado de indefension contra un tercero que
sin autorizacion, use la marca renombrada o famosa, por lo que el titular necesariamente

, . . . . . ., 512
debera contar con el registro de su marca a fin de impedir dicha situacion®'.

En el caso de las marcas renombradas o famosas que se encuentran registradas,
encuentran proteccion en el supuesto de que un tercero pretenda registrarlas, pero aunado a
lo anterior, al estar registradas, contaran con la misma proteccién que la LPI confiere a las
marcas usuales. Es asi como el titular de la marca renombrada o famosa, podra impedir el
uso que haga un tercero, para cualquier clase de productos o servicios, cuando: pueda
causar confusion, error o engafio en el publico consumidor, es decir, que provoque que €ste
infundadamente crea que existe una relacion o asociacion entre el titular de la marca
registrada renombrada y un tercero; si tal uso induce al publico a pensar que existe una
licencia o autorizacién concedida por el titular de la marca renombrada; vy, si tal uso causa

~ . 1
error o engafio a la marca renombrada o a su titular.’"?

319 Jalife Daher, Mauricio, Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Tirant Lo Blanch, Primera
edicion, México, 2014, p. 395.

N Cfr. Art. 98 bis 1, segundo parrafo de la LPI.

>12 Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 216.

*BCfr. 213, frace. IX de la LPLI.

129



I1.3. MEDIOS PARA ACREDITAR LA FAMA DE UNA MARCA EN MEXICO.

De conformidad con la LPI, son dos las vias a través de las cuales una marca puede
adquirir el caracter de renombrada o famosa, una de ellas es la Declaratoria,”'* y la segunda

es la Estimacion, por parte del IMPI°".

I1.4.1. DECLARATORIA DE FAMA DE LA MARCA.

La LPI contempla un procedimiento administrativo mediante el cual, el IMPI como
autoridad competente en la materia, reconoce de manera oficial el cardcter de renombre o
famosa, que pueda tener una marca’'. Dicho reconocimiento lo hace el Instituto a través de
una Declaratoria de Fama, que no es otra cosa mas que un acto administrativo mediante el
cual el IMPI declara, con base en los elementos de prueba ofrecidos, que en el momento de

su emision, existen condiciones para considerar que una marca tiene el caracter de famosa
517

Como requisitos para iniciar este procedimiento, la LPI, como ya lo hemos
mencionado, exige que la marca respecto de la cual se pretende obtener la declaratoria, se
encuentre registrada ante el IMPI° 18, aunado a lo anterior, la solicitud de declaratoria debera
constar por escrito, en el cual se debera indicar al menos el nombre nacionalidad, domicilio,
teléfono y correo electronico del solicitante y en su caso del apoderado, cual es la marca
respecto de la cual se solicita la declaratoria, asi como su registro correspondiente, se
deberd hacer mencion de los elementos de prueba que se adjuntan a la solicitud, asi como el

comprobante de pago de la tarifa correspondiente.”"”

SMCf. Arts. 98 bis y ss. LPI.

SB5Cfr. Art. 98 bis, primer parrafo, de la LPL

15C. Art. 98 bis, primer parrafo, de la LPL.

YCfi-. Art. 98 bis 1, primer parrafo de la LPI.

8 Cfi-. Art. 98 bis 1, tercer parrafo, de la LPI.

*YCfi-. 98 Bis 4. En este articulo se menciona que a este procedimiento le seran aplicables las formalidades
que la LPI y su Reglamento, establecen para la presentacion de solicitudes y promociones ante el IMPI, por lo
que debera tomarse en cuenta lo que establecen los articulos 179-183 de la LPI, y 69 del Reglamento.
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Tomando en consideracion que a este procedimiento debera seguir las formalidades
que la LPI y su Reglamento, establecen para la presentacion de solicitudes y promociones
ante el IMPI, es importante mencionar que como medio probatorio no seran admisibles las
pruebas de caracter testimonial y confesional, asi como las que sean contrarias a la moral y

a las buenas costumbres.’?’

Asimismo para el caso de la Declaratoria de Notoriedad o Fama, la LPI establece
medios de prueba muy especificos, los cuales podemos clasificar en cinco grupos: 1)
aquellos que se basan en encuestas, estudios de mercado, o cualquier otro medio permitido
por la ley; 2) aquellos referentes al uso de la marca, ya sea en México o en el extranjero; 3)
el referente a promocion, publicidad y comercializacion de la marca; 4) aquellos que versen
sobre los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero, asi como las
licencias o franquicias otorgadas; y finalmente, 5) El valor de econdmico que representa la

marca.

En el primer grupo, es decir, aquél cuya informacion se basa en encuestas, estudios
de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley, debera adjuntarse a la solicitud de
Declaratoria, dichos estudios o encuestas en los que conste el sector del publico integrado
por los consumidores reales y potenciales que identifiquen a la marca con los productos o

servicios relacionados con la marca®’!

; otros sectores del publico, diversos a los
consumidores reales o potenciales que identifiquen a la marca con los productos o servicios
de la misma®**, los circulos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o
prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios que

identifiquen a la marca con los productos o servicios que ésta ampara™”.

0Cfr. Art. 192 de la LPL

1Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. I de la LPI.
*2Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. IT de la LPL.
3B Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. 11T de la LPL.
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En el segundo grupo, es decir, aquél referente al uso de la marca ya sea en México
. .. , . . 24
o en el extranjero, el solicitante, debera acreditar: la fecha de primer uso de la marca’®*, su

. . 2 , , , . . . 26
tiempo de uso continuo >, asi como asi como la zona geografica de influencia efectiva®*®.

Respecto al tercer grupo, relacionado con la promocion, publicidad y
comercializacion de la marca en México o en el extranjero, el solicitante debera acreditar:
los canales de comercializacion de la marca’ 27; los medios de difusion de la rnarcaszg; su
tiempo de publicidad efectiva®”; la inversion realizada durante los Gltimos tres afios en
promocion y publicidad®®’; el volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos
por la prestacion de servicios amparados por la marca, durante los Giltimos tres afios™'; el
porcentaje de la participacion de la marca en el sector o segmento correspondiente del

mercado’?.

En el cuarto grupo podemos identificar, la siguiente informacion que debera
presentarse y acreditarse: los registros de la marca en México, y en su caso en el

. 533 . . . . 534
extranjero™”, y en su caso, las licencias y franquicias que hayan sido otorgadas™".

Finalmente, el quinto grupo lo constituye, el valor economico que representa la
marca en el capital contable de la compafiia de su titular, o en su caso, conforme al avalto

que de la misma se realice®”.

Una vez recibida la solicitud, asi como los anexos a que nos hemos referido, el IMPI
analizara los elementos de prueba aportados y en caso de que se requieran aclaraciones o

adiciones, respecto a la misma, girara un oficio al solicitante en el que requerira dicha

A4
25y,

526Cf}”

2T Cf,
By,
529Cﬁ'~
SBOCfV.
531Cfr.
532 Cfi
533 Cfi
534 Cfi
535 Cfi

Art.
Art.
. Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.
98 bis 2, fracc.

IV de la LPI.
V de la LPIL.
X de la LPI.
VIde la LPI.
VII de 1a LPI.

VIII de la LPL

IX de la LPI.
XI de la LPI.
XV de la LPI.

XIII de la LPIL
XIV de la LPIL

XII de 1a LPI.
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informacion, otorgando un plazo de cuatro meses para su respuesta, y en caso de que no se

dé respuesta, la solicitud sera desechada por el Instituto™®.

Si a juicio del IMPI se cumplen con todos los requisitos, éste emitira la declaratoria,
la cual tendra una vigencia de 5 afios a partir de la fecha de su expedicion, siendo posible
renovarla. Sin embargo, en cada renovacion el solicitante debera presentar los elementos de
prueba antes mencionados, a fin de comprobar que las condiciones que motivaron que el

IMPI expidiera la Declaratoria subsisten™ .

Finalmente la LPI, menciona que una vez otorgada la Declaratoria, ésta debera

publicarse en la Gaceta del IMPI™*®

, y agrega las causales de nulidad de las mismas, que
son similares a las previstas para el caso de registro de marcas usuales. Tales causales son:
cuando se haya otorgado en contravencion a lo dispuesto por la Ley, cuando el solicitante
aporte pruebas falsas, por una incorrecta valoracion de las pruebas®”’, y cuando se hubiera

. , 4
otorgado a quien no tenia derecho>*.

Aunado a lo anterior, la misma LPI agrega que cuando el registro que sirva de base
para emitir la Declaratoria se nulifique, caduque o se cancele, ésta perdera su valor

. 541
probatorio.’

Respecto al procedimiento antes citado, es importante mencionar que el hecho de
que se solicite que la marca se encuentre registrada, contraviene, como ya lo hemos
. . .. 42 .
mencionado, las disposiciones del CUP>*; el cual en el caso de las marcas notoriamente

conocidas, les concede proteccion con independencia de que éstas se encuentren registradas

>5Cfr. Art. 98 bis 6 de la LPI.

37Cfr. Arts. 98 bis 3 y 98 bis 1 de la LPL

33¥3Cfr. Art. 98 bis 7 de la LPL.

339 Respecto a las causales de nulidad de la declaratoria de notoriedad o fama comparto la opinién de Magafia
Rufino, J.M. (VidLas Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, pp. 225), en el sentido de que pueda anularse
una Declaratoria por una incorrecta valoraciéon de las pruebas ofrecidas por el solicitante, ya que no otorga
seguridad juridica al titular de la marca, al conceder al IMPI la facultad de estudiar o analizar las pruebas que
ya habia valorado.

Cfir. Art. 98 bis 8 de la LPL

>* Ibid.

*2Vid. Art. 6 bis del CUP.
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o no. Por lo que tomando en consideracion la jerarquia normativa a que nos hemos referido,

una ley federal no debe contravenir, lo pactado por México en un tratado internacional.

Por otra parte, se advierte una seria contradiccion en el mismo procedimiento que
marca la LPI, el cual por una parte menciona que otorga proteccion a las marcas famosas,
independientemente de que se encuentren registradas o no, contra el registro que pretenda

543 . ., . . .
hacer un tercero” ", sin embargo, también menciona que una vez durante la vigencia de la

Declaratoria se debera aplicar dicho impedimento®**

. Lo anterior resulta contradictorio, ya
que el impedimento a que hace referencia el articulo 90, fracciones XV y XV bis de la LPI,
subsisten con independencia de que la marca se encuentre registrada o no, asi como con

independencia de que cuente o no con Declaratoria.
I1.4.2. ESTIMACION DE RENOMBRE O FAMA.

A diferencia de lo sefialado en el apartado anterior, para el caso de la Declaratoria,
en el caso de que el IMPI estime que una marca ha alcanzado el caracter de renombrada o
famosa, estamos ante un supuesto en el cual el titular de la marca no interviene, sino que es

iniciativa del Instituto darle a la marca en cuestion, esa connotacion.

Desafortunadamente, el ejercicio de esta facultad discrecional por parte del IMPI
puede representar serios problemas al no contar con un marco normativo lo suficientemente
solido que justifique el acto administrativo que en su caso emita, ya que si bien la LPI hace
mencion a que el Instituto cuenta con esta facultad, no menciona el procedimiento que

respalde el como ejercera dicha atribucion.

A primer golpe de vista, resulta evidente que el IMPI necesita acreditar el grado o
nivel de conocimiento que se tenga de la marca, a fin de determinar si se trata de una marca
notoriamente conocida o renombrada, asi como el uso de la marca, ya sea en México o en

el extranjero, la promocion, publicidad y comercializacion de la marca, los registros con

*BCfr. Art. 98 bis 1, segundo parrafo de la LPI.
M Cfr. Art. 98 bis 3, primer parrafo de la LPI.
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los que cuente la marca en México y en su caso en el extranjero, asi como las licencias o
franquicias otorgadas; y el valor econémico que representa la marca, a fin de motivar la

estimacion por parte del Instituto.

En este supuesto, el principal problema de la facultad de estimacion por parte del
Instituto es la falta de motivacidon, ya que éste no cuenta con elementos para acreditar el
conocimiento generalizado de la marca, y en consecuencia la fama de la que goza, lo cual al
ser elementos inherentes al titular de la marca, se considera que la facultad de estimacion

debe desaparecer.
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Carituro 111
PROTECCION INTERNACIONAL DE LAS MARCAS RENOMBRADAS

III.1. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL®,
II1.1.1. ASPECTOS GENERALES.

El CUP**® constituye, sin duda alguna, el corpus técnicamente mas depurado de
normas supranacionales en el ambito de la propiedad industrial. El mismo representa el
primer gran Acuerdo internacional de caricter multilateral, mediante el que se trataron de
solventar los problemas derivados de la territorialidad de las diferentes modalidades de

Propiedad Industrial®*’.

De tal suerte, las disposiciones CUP, conciben a la propiedad industrial en su
acepcion mas amplia a fin de que no exista contraposicion entre éste y las legislaciones de
, . . 4 ,
cada pais miembro. Establece principios generales’”® que deberan tomarse en cuenta al

4
159

regular diversas figuras de propiedad Industrial™™”, lo anterior a fin de que en las

. . . .y , 550 . C
legislaciones de los miembros de la Union de Paris™", se contemplen dichos principios.

BSYidhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

6 El CUP no ha permanecido estatico, sino que desde su aprobacion, ha tenido varias revisiones: en
Bruselas, el 14 de diciembre de 1900, en Washington, el 2 de julio de 1911; en la Haya, el 6 de noviembre de
1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Lisboa, el 11 de octubre de 1958, y finalmente en Estocolmo, el
14 de julio de 1967, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Meéxico se adhirio al CUP el 7 de septiembre de 1903, asi como a todas sus revisiones, siendo la tltima el
Acta de Estocolmo. Vidhttp.//www.wipo.int/treaties/es/remarks.jsp?cnty_id=275C

> Magafia Rufino, .M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 51.

>% Una de las clasificaciones de las disposiciones del CUP, establece que el Convenio de Paris contiene dos
clases de disposiciones, por una parte, principios de asimilacion de extranjeros con los nacionales, que se
traducen por el respeto de los derechos adquiridos, y por otra parte, principios que exaltan un derecho comun
internacional, de un derecho unionista de origen contractual que abre por el mismo, el ejercicio de facultades
determinadas en el derecho interno. (Vid Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., Op cit, pp. 590-591)

9 A pesar de que el CUP regula diversas figuras de Propiedad Industrial, tales como las patentes, las marcas,
los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales,
las indicaciones geograficas y a la represion de la competencia desleal, para fines del presente estudio,
unicamente nos abocaremos a lo que el CUP establece para las marcas y a la competencia desleal relacionada
con éstas.

>0 Se entiende por Unioén de Paris, a los paises en los cuales aplica el Convenio. Vid
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults. jsp? lang=es &treaty_id=2
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En este orden de ideas, uno de los principios que prevé el CUP, es el Principio del
Trato Nacional, en virtud del cual cada Estado contratante, debe otorgar a los nacionales de
los demas Estados de la Union de Paris, los mismos derechos y proteccion que las leyes
respectivas concedan a sus nacionales™', y amplia esta proteccion a aquellos nacionales
que sin formar parte de la Union, estén domiciliados o tengan establecimientos industriales

. . . ’ .7 2
o comerciales en el territorio de alguno de los paises de la Unién>.

Asimismo el CUP establece principios de armonizacion del derecho de la propiedad

industrial, tal es el caso del Principio de Prioridad™

, al que nos hemos referido en
apartados anteriores y que se refiere al derecho de quien hubiere depositado una solicitud
de registro de marca en alguno de los paises de la Unidon, de gozar para efectuar su

554

deposito en otro pais, de un derecho de prioridad que sera de seis meses™ . Bajo este

principio sera considerada la fecha de la primera solicitud como fecha de deposito.

A su vez, el Principio de Independencia, es aquél segun el cual el registro de una
marca en un pais de la Union es independiente y no resultara afectada por la suerte que los
registros de la misma marca puedan correr en otros paises, incluido el pais de origen, es

decir, no existe vinculacion juridica alguna entre dichos registros.”

Respecto a la aplicacion directa de las normas del CUP, es decir, si un ciudadano de
un Estado miembro de la Unidn puede pedir la aplicacion de las mismas ante los tribunales
y organos administrativos de los restantes paises de la Union, se considera que al ser el

Convenio, un tratado internacional firmado por México >, su aplicacion es obligatoria, por

> Cfi-. Art. 2 del CUP.

*2Cfi-. Art. 3 del CUP.

>Vid apartado 1.2.2.4.2, referente al Sistema de Proteccion de las Marcas.

3 E] plazo empezara a correr a partir del dia siguiente de la fecha de depésito, y si el ultimo dia del plazo
antes sefialado, es legalmente feriado, el plazo sera prorrogado hasta el primer dia laborable siguiente; y que
los paises de la Unién podréan exigir a quien haga la declaraciéon de prioridad, copia de la solicitud depositada
anteriormente, Cfr. Art. 4 del CUP.

5% Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., Op cit, p. 596.

>%0 Si bien existia el criterio de que la CPEUM v los tratados internacionales, contaban con la misma jerarquia
normativa, con fecha 28 de octubre de 1999, la SCIN, sienta jurisprudencia la resolver de manera unanime
que los tratados internacionales se ubican jerarquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo
plano de la Constitucion Federal. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Semanario Judicial de
la Federacion, Tomo X, Noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVII/99, p. 46.
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lo que sus disposiciones son de caracter auto-ejecutivo, es decir, que tanto los particulares
pueden invocar de manera directa su aplicacion, asi como las autoridades administrativas y
judiciales tienen la obligacion de aplicar sus disposiciones de manera directa

independientemente de la legislacion nacional.”’

111.1.2. PROTECCION A LA MARCA RENOMBRADA EN EL CUP.

En las disposiciones del CUP, respecto a la proteccion que éste confiere a las
marcas por su grado o nivel de conocimiento inicamente encontramos la figura de la marca
notoriamente conocida, sin hacer mencion o referencia alguna al caso de las marcas

renombradas o famosas.

Sin embargo, existi el intento de incluir a las marcas renombradas en el CUP. En
efecto, en la revision de la Conferencia de Lisboa™*, existia una propuesta tendente a
proteger a las marcas de alto renombre por medio de normas del derecho de la competencia
desleal, tras varios debates, el Comité de Redaccion de la Conferencia, propuso que se
incorporara un articulo 10 ter encaminado a proteger a las marcas de mas alto renombre

mas alla de la regla de especialidad, sin embargo esta propuesta no prospero.>>’

En este sentido, el CUP al regular a las marcas notoriamente conocidas, establece
como compromiso de los paises de la Uniodn, ya sea de oficio o a peticion del interesado, a
rehusar o invalidar el registro, asi como a prohibir el uso de una marca que constituya la
reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusidn con otra marca
considerada notoriamente conocida, y que sea utilizada para los mismos o similares

. s 560
productos o servicios™ .

De tal suerte, los paises miembros de la Union de Paris en virtud de lo establecido

por el articulo 6 bis, adquieren el compromiso de negar el registro de una marca igual o

7 Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., Op cit, p. 590.

558Cfr. http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jspfile_id=287778
>Vid Fernandez-Novoa, Tratado sobre..., Op cit,p. 398

*0Cf. Art. 6, 1) del CUP.
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semejante a una marca notoriamente conocida; nulificar el registro que indebidamente se

. o . . . 1
otorgue respecto a una marca notoria, y prohibir el uso indebido de la marca notoria.>

De la lectura de la anterior disposicion, la proteccion que se confiere a las marcas
notoriamente conocidas, resulta a todas luces insuficiente para el caso de las marcas
renombradas o famosas, siendo el principal motivo que éste tipo de marcas, al ser

conocidas por la generalidad, van més alla de la regla de especialidad.

Acorde a lo anterior, la Gnica proteccion que existe para las marcas renombradas o
famosas, son las disposiciones referentes a la competencia desleal previstas en el CUP, bajo
las cuales los paises miembros de la Union de Paris se comprometen a asegurar a sus
nacionales, una proteccion eficaz contra la competencia desleal, considerandose por tal,
todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial,
para lo cual se debe prohibir cualquier acto capaz de crear confusion por cualquier medio,
las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, asi
como las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran
inducir al publico al error respecto a la naturaleza, el modo de fabricacion, las

;- . 2
caracteristicas o la cantidad de los productos.™

II1.2. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)*®,

111.2.1.  ASPECTOS GENERALES.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

564

relacionados con el comercio (ADPIC)™, también conocido por sus siglas en inglés

6! Rangel Ortiz, H. Las marcas notoriamente conocidas..., Op cit p. 338, Instituto de Investigaciones

Juridicas de la Universidad Nacional Auténoma de México, México, 1995, Vidhttps://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/2165/2032

2Cfr. Art. 10 bis del CUP.

S3Vidhttps://www.wio. org/spanish/docs_s/legal s/27-trips.pdf

>4 En las negociaciones del ADPIC la primera discusion, obvia, que surgié en el marco de las negociaciones
de los ADPIC fue el rol de OMPI. Los paises considerados no desarrollados propugnaron por el
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TRIP’s, es el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion
Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC) del 15 de abril de 1994°%, que entrd en
vigor el 1° de enero de 1995°. De tal suerte, el ADPIC es vinculante para cada miembro

de la OMC desde la fecha en que se adhieran al Acuerdo®’.

Tomando en consideracion lo anterior, la denominacién del ADPIC es equivoca, ya
que en modo alguno constituye un convenio auténomo ¢ independiente en el plano
internacional, ya que so6lo constituye un anexo del Acuerdo por el que se crea OMC, por lo
que ningin Estado puede ratificar de manera independiente el ADPIC, debido a que su

ratificacion es automatica al momento de la adhesion de un pais a la OMC.>*®

Una caracteristica del ADPIC, es que a diferencia de otros convenios en materia de
propiedad intelectual, éste no permite reservas sin el consentimiento de los demas
miembros™®’. Lo anterior implica que casa miembro dispone de un auténtico derecho de
veto mediante la denegacion de su consentimiento, con lo cual se pretende garantizar un
nivel minimo de proteccion de la propiedad intelectual en todo el mundo, que resulta

imprescindible en las presentes circunstancias de globalizacion de la economia.’

En cuanto a sus disposiciones, vale la pena mencionar que el espiritu pragmatico del

ADPIC, mas que tutelar derechos de propiedad intelectual, condiciona en buena medida la

mantenimiento de OMPI como organizacion especializada y encargada de la elaboracion de las normas sobre
proteccion de los derechos de propiedad intelectual, pero los paises desarrollados plantearon la tesis contraria
en el sentido que ciertos aspectos de los derechos de propiedad intelectual deberian ser discutidos en el seno
del GATT. Vid Abarza, J. y Katz, J., Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC,
Naciones Unidas, Division de Desarrollo Productivo y Empresarial, Red de Reestructuracion y
Competitividad, Chile, 2002, p- 13
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4504/S01121080_es.pdf?sequence=1).

S Vidhttps://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto.pdf

66México es Miembro de la OMC desde el 1°de enero de 1995 y miembro del GATT desde el 24 de agosto
de 1986.Vidhttps.//www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mexico_s.htm

7Cfr. Art. 112 del Acuerdo OMC, que establece que los acuerdos y los instrumentos juridicos conexos
incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Multilaterales") forman
parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros.

> Magafia Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 9.

*¥Cfi-. Art. 72 del ADPIC.

"Gomez Segade, José A. El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la proteccion de la propiedad industrial
e intelectual, Id. vLex: VLEX-262496, http://vlex.com/vid/acuerdo-adpic-marco-industrial-intelectual-
262496, p. 13.
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actuacion de sus miembros a contemplar principios basicos de proteccion a estos derechos

. . . . 1
en el momento de articular sus legislaciones en la materia®’'.

De tal suerte, el ADPIC, establece la obligacion de que sus miembros, apliquen las
disposiciones del mismo, con la posibilidad de prever una proteccion mas amplia a la
exigida por el Acuerdo, siempre y cuando no infrinja las disposiciones del mismo, y agrega
que cada miembro podrd establecer libremente el método adecuado para aplicar las

disposiciones del ADPIC, en el marco de su propio sistema juridic0572.

Por otra parte al igual que el CUP, el ADPIC establece ciertos principios basicos
que adoptan los paises miembros de la OMC, entre los que se encuentran, el principio de
proteccion minima, en virtud del cual se parte de la base de la proteccion a los derechos de
propiedad intelectual a que alude el ADPIC, y otorga a los paises la libertad de otorgar una
proteccion mas amplia a la otorgada por el Acuerdo, con la tnica limitante de no infringir

sus disposiciones.””

El principio del trato nacional, establece la obligacion de los paises miembro de
otorgar a los nacionales de otros Estados miembro, el mismo trato que otorga a sus propios
nacionales en relacion con la proteccion a la propiedad intelectual, y el mismo Acuerdo,
establece que la proteccion, comprende los aspectos relativos a la existencia, adquisicion,

.. . . .. . . 574
alcance, mantenimiento, observancia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

El principio de trato de la nacién mas favorecida, resalta por su importancia, al
establecer que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los
nacionales de cualquier otro pais se otorgard inmediatamente y sin condiciones a los

nacionales de los demas miembros.>”

"'Botana Agra, M. Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP's) sobre los derechos de propiedad

intelectual, Id. vLex: VLEX-262498, http.//viex.com/vid/normas-sustantivas-adpic-trip-intelectual-262498, p.
3.

2Cfi-. Art. 1.1 del ADPIC.

*BGomez Segade, José A. El acuerdo..., Op cit, p. 20.

M Cfi-. Art. 3 del ADPIC.

*PCfir. Art. 4 del ADPIC, el cual establece que quedan exentos de este principio,entre otros, toda ventaja,
favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que deriven de acuerdos internacionales sobre
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En cuanto al principio de transparencia, establece que los miembros de la OMC,
deberan publicar o poner a disposicion del publico, todas las leyes, reglamentos, decisiones
judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicacion general en relacion con
los derechos de propiedad intelectual, publicacion que debera hacerse en un idioma del
pais, y de forma que la informacién pueda llegar a conocimiento de los gobiernos de otros

miembros y titulares de derechos de propiedad intelectual.’’®

A su vez el principio de cooperacion internacional implica que con la finalidad de
facilitar la aplicacion del ADPIC, los paises desarrollados miembros, prestardn previa
peticion y en los términos y condiciones acordadas, cooperacion técnica y financiera a los
paises en desarrollo que también sean miembros de la OMC, incluye entre otros aspectos,
asistencia en la preparacion de leyes y reglamentos sobre proteccion y observancia de los

derechos de propiedad intelectual.””’

Finalmente en cuanto a la naturaleza juridica de las disposiciones del ADPIC,
comparto la opinion de Gémez Segade, en el sentido de que éstas carecen de un caracter
auto-ejecutivo, en virtud de que las mismas imponen obligaciones directamente a los paises
miembros de la OMC que son a quienes aplicaran dichas disposiciones, aunado a que el

mismo deriva del Acuerdo mediante el cual se crea la OMC.>”®

asistencia judicial p sobre observancia de la ley de caracter general y no limitados especificamente a la
proteccion de la propiedad intelectual.

>75Cfi-. Art. 63.1 del ADPIC.

TCfr. Art. 67 del ADPIC.

BGomez Segade, José A. El acuerdo..., Op cit, p. 15. El no considerar que las normas del ADPIC tengan
caracter auto-ejecutivo, ya que el requisito indispensable para que pudiese ser considerado como norma
autoaplicativa, radica en el concepto de individualizacion incondicionada, que implica que la norma vincule al
gobernado a su cumplimiento desde su entrada en vigor. Sin embargo, en el caso de ADPIC, este constituye
un anexo del Acuerdo mediante el cual se crea la OMC, por lo que en esencia incluye compromisos entre
naciones que se materializan en el momento en que cada Estado miembro las incluye en sus disposiciones
nacionales.

No obstante lo anterior, existen autores que si consideran que algunas disposiciones de ADPIC tienen caracter
autoaplicativo (Vid Magaiia Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., Op cit, p. 10).
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II1.2.2. PROTECCION A LA MARCA RENOMBRADA EN EL ADPIC.

El primer convenio importante en donde se da una proteccion a la marca notoria,
mas alla del principio de especialidad, es en el ADPIC, al establecer en el apartado 3 del

articulo 16, que: “El articulo 6 bis del Convenio de Paris’”

, se aplicara mutatis mutandisa
bienes o serviciosque no sean similares a aquellos para los cuales una marca ha sido
registrada, a condicion de que el uso de esa marca en relacion con esos bienes o servicios
indique una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a
condicion de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca
registrada. Respecto esta disposicion, el unico indicio que nos permite conectar a la marca
renombrada con el apartado 3 de articulo 16, reside en la referencia que se hace a bienes o
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fabrica o de

comercio ha sido registrada.

Asi las cosas, el ADPIC, si bien pretende tutelar a la marca notoria, mas allad del
principio de especialidad, considero insuficiente dicha proteccion, en primer lugar por estar
enfocado a beneficiar a aquellas marcas renombradas o famosas que se encuentren
registradas, sin considerar a aquellas marcas que teniendo esta connotacién, no se

: 1
encuentren registradas™ .

Derivado de lo anterior, dicha proteccion de ADPIC, resulta criticable, al solicitar

que la marca renombrada o famosa se encuentre registrada, a pesar de que pueda tener la

> Como se analizé en el apartado correspondiente a la marca notoriamente conocida, el articulo 6 bis del
Convenio de Paris, establece el compromiso por parte de los paises de la Union de Paris, de rehusar o
invalidar el registro y a prohibir ya sea de oficio o a peticion de parte, el uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, 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 del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrirda lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion.

*Vid, Fernandez-No6voa C., Tratado sobre..., Op cit pp. 398-399., quien menciona que de este precepto se
deduce la proteccion a la marca renombrada o famosa.

8! En este sentido, la proteccion de la que deben gozar las marcas renombradas o famosas, debe concederse
sin que medie la necesidad de registro alguno, ya que como lo hemos mencionado con anterioridad, el hecho
de que una marca sea renombrada o famosa, es una situacion de facto, completamente independiente al hecho
de que ésta se encuentre registrada o no.
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tutela que corresponde a la marca notoriamente conocida, ya que toda marca renombrada es

. . . . 2
necesariamente notoria, independientemente de su registro. *

Adicionalmente, la proteccion que brinda ADPIC, se encuentra condicionada a dos
supuestos: el primero de ellos es que el uso de la marca en relacion con los productos o
servicios no similares indique una conexion entre tales productos o servicios y el titular de
la marca; y la segunda, que el uso de la marca en relacion con productos o servicios no

similares lesione probablemente los intereses del titular de la marca registrada.

Asi, tendran que cumplirse y acreditarse por parte de su titular las dos condiciones

que el mismo articulo 16.3 del ADPIC establece.

Por lo antes expuesto, en el marco de este Acuerdo, considero que seria factible, en
primer lugar, proporcionar una definicion clara de la marca renombrada, ya que la ausencia
de ésta ha provocado multiples confusiones respecto a la terminologia, naturaleza juridica y

alcances de éste tipo de marca en contraposicion con la marca notoriamente conocida.

A su vez, en cuanto a las condicionantes a las que nos hemos referido, no se
justifica que las mismas se establezcan como requisitos para proteger a la marca
renombrada, ya que ésta debe estar tutelada per sé, independientemente de que se encuentre
registrada o no, sin mayor requisito para su titular que acreditar que sea conocida por la
generalidad del publico al cual dirija o no su oferta, en el territorio de los paises en donde

pretende ser reconocida como tal.

Por lo que al imponer tales requisitos, implica de manera necesaria que el titular de
este tipo de marca debera de acreditar que se configura cada uno de los supuestos, es decir,
que exista riesgo de asociacion y que con dicha conexién se lesionen los intereses del
titular de la marca, por lo que desde nuestro punto de vista, al existir la obligacion de
acreditar estos supuestos, si se pone en riesgo la protecciéon de que debe gozar el bien

juridico tutelado, que es la proteccion de la que debe gozar el publico consumidor, asi

*%2 Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 95.
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como, la certeza del origen empresarial del producto o servicio amparado por la

marcafamosa.
II1.3. SISTEMA DE MADRID.

El Sistema de Madrid®® se conforma primordialmente por dos ordenamientos, el
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 'y el Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid®®’; de manera adicional existe el Reglamento Comun del
Arreglo y del Protocolo®®, asi como las Instrucciones Administrativas para el Arreglo y el

Protocolo®®’.

1I1.3.4. ARREGLO DE MADRID.

El Arreglo de Madrid’®® surge con la finalidad de brindar un sistema eficiente de
registro internacional de marcas, ya que simplifica de manera considerable, el registro de
una marca en diversos paises. Si bien el CUP, reconoce el derecho de prioridad al otorgar al

titular de una marca, un plazo de seis meses para poder registrar su marca en otros paises

B Respecto al Sistema de Madrid es relevante mencionar que cuando un pais se adhiere a él, no se adhiere a
un tratado, sino a todo un sistema compuesto por cuatro tratados internacionales: el Convenio de Paris, el
Arreglo de Madrid, el Arreglo de Niza para la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, y el
Protocolo de Madrid; sistema que tiene como finalidad el registro internacional de marcas, simplificando el
registro en distintos paises sin la necesidad de tener que acudir a las oficinas de marcas de cada uno de los
paises en donde la proteccion se pretenda, sino que de esta forma se centraliza el Sistema a través de la OMPIL.
Vid Michaus Romero, Martin, El Sistema de Madrid desde una perspectiva latinoamericana, 1d. vLex:
VLEX-360766582, http://viex.com/vid/sistema-madrid-360766582, p. 2, México, 2017.

> El Arreglo de Madrid data del 14 de abril de 1891, y ha sido revisado en multiples ocasiones, en Bruselas,
el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en la Haya, el 6 de noviembre de 1925; en
Londres, el 2 de junio de 1934; en Niza, el 15 de junio de 1957; en Estocolmo, el 14 de junio de 1967, y
modificado el 28 de septiembre de 1979. Vidhttp:// www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-
gp/trt_madrid_gp 001es.pdf

**> Adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de
2007 Vid http://'www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madridp-gp/trt_madridp _gp 001les.pdf

El 25 de abril de 2012, el Senado de la Republica aprob¢ la adhesion de México al Protocolo Concerniente al
Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. El instrumento de adhesion fue depositado
ante la OMPI el 19 de noviembre del mismo afio, entrando en vigor a partir del 19 de febrero de 2013.

Oyid http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/common_regulations.pdf

Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp 020es.pdf

% A la fecha, México no forma parte del Arreglo de Madrid.
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miembros de la Unién de Paris®®, con la posibilidad de que en los subsecuentes depositos
sea considerada como fecha de presentacion la del primer depoésito efectuado, esto implica
tener que presentar de manera individualizada las solicitudes de registro de marca, en los

paises miembros de la Union de Paris en los que se desee obtener proteccion.””

Es asi como mediante el Arreglo de Madrid, se brinda la posibilidad de llevar a cabo
el Registro a través de una solicitud unica, en el formato preestablecido en el
Reglamento™', y a partir del registro efectuado en la oficina internacional™?, se puede
obtener un registro que proteja a la marca en los paises designados™”, con los mismos

., . . . 4
efectos a que si ésta se hubiera depositado directamente en cada uno de ellos.””

Otro beneficio que conlleva el registro internacional, es que en gestiones posteriores
a su otorgamiento, como puede ser el caso de su renovacidon o cambios en el nombre o
domicilio del titular, solo sera necesario realizar el tramite ante la Oficina Internacional;
aunado a lo anterior, el Sistema de Madrid, es lo suficientemente flexible para permitir que
el registro se transfiera, si se desea, s6lo respecto de algunas de las Partes Contratantes
designadas, o so6lo respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de

productos y servicios solo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.”

Para gozar de las bondades de este Sistema, son dos requisitos los que establece el
Arreglo: el primero de ellos, consiste en que el pais que desee accesar a la posibilidad de

que sus nacionales puedan solicitar un registro internacional de marcas, sea miembro del

589Cfr. Atrt. 4, incisos A, C numerales 1 y 2, del CUP, Vid:
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

> Magafia Rufino, .M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 67.
Widhttp://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/common_regulations.pdf

2Cfr. Art. 3 del Arreglo de Madrid.

%% Independientemente de que en la solicitud de registro se designen determinados paises, el Arreglo de
Madrid, prevé la posibilidad de realizar una peticion de extension territorial, la cual debe ser presentada por la
administraciéon del pais de origen, y serd registrada por la oficina internacional, y notificada a la
administracion o administraciones interesadas. Cfr. Art. 3 Ter, 2) del Arreglo de Madrid.

M Cfr. Art. 4 del Arreglo de Madrid.

B Sistema de Madrid: El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo
concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Caracteristicas Principales, Ventajas. Organizacion Mundial de
Proteccion a la Propiedad Intelectual, p. 5.

Vid: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/418/wipo_pub_418.pdf

146


http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/common_regulations.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/418/wipo_pub_418.pdf

Arreglo de Madrid, para lo cual, forzosamente, debera formar parte de la Union de ParisS%,
ello en virtud de que de la solicitud de registro internacional, se presenta ante la oficina

correspondiente al pais de origen.

El segundo requisito que establece el Arreglo de Madrid, consiste en que es
necesario que la marca se encuentre registrada en el pais de origen, a fin de contar con
legitimacion para solicitar el registro internacional, lo cual en un inicio provoca que ambos
registros se encuentren ligados, pero al transcurrir cinco afios, contados desde la fecha del
registro internacional, el registro nacional e internacional, son completamente

independientes™”.

Respecto al registro de la marca en la oficina del pais de origen, y tomando en
consideracidon que durante los primeros cinco afios contados a partir de la fecha de registro
internacional, ambos registros se encuentran ligados, es importante considerar que esto
implica necesariamente que el registro origen, debe estar vigente al momento de solicitarse
el registro internacional. En este sentido, si al solicitar la proteccion o tutela internacional,
el registro nacional ha caducado o ha sido cancelado, ese registro no podra servir de base

para solicitar el registro internacional®®.

Asi las cosas, el titular de la marca, deberd brindar maxima tutela a su registro
nacional, a fin de no caer en ninguno de los supuestos de caducidad, cancelacion o nulidad
de su registro, previstos en la LPI, ya que si esto sucede dentro del lapso de cinco afos al
que nos hemos referido, necesariamente provocara las mismas consecuencias al registro

internacional .>*’

Respecto a la necesidad de contar con un registro en el pais de origen que otorgue
legitimacion para solicitar el registro internacional de marca y el hecho de que la oficina del

pais de origen funja como mediadora en la solicitud de registro, considero que esto brinda

Cfr. Art. 14 del Arreglo de Madrid.

TCfr. Art. 6, 2) del Arreglo de Madrid.

% Botana Agra, M., La proteccion de las Marcas Internacionales (Con especial referencia a Espaiia),
Editorial Marcial Pons, Madrid, 1994, pp. 38-40.

% Art. 6. 3) del Arreglo de Madrid.
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seguridad juridica a los titulares de marca, ya que con estos dos filtros se impide que
terceros de mala fe, usurpen mediante un registro internacional, marcas respecto de las

cuales no tienen ninguin derecho, con la intencion de obtener un beneficio econdémico.

Finalmente, la proteccion que brinda el registro internacional, tiene una vigencia de
veinte afios, renovables a partir de la expiracion y sin modificacion alguna respecto del

registro base.*”

II1.3.2. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID.®"!

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid®”%, coexiste con el Arreglo de
Madrid, e incluso hay la posibilidad de que un pais, forme parte de manera simultanea del
Arreglo y del Protocolo, pero en este caso, le seran aplicables las disposiciones del

Arreglo.®”

A diferencia de lo establecido por el Arreglo, al amparo del Protocolo, puede
contarse con un registro en el pais de origen u organizacidn contratante, o bien solo con la
solicitud de registro, lo cual indudablemente ofrece ventajas, tales como ahorro de tiempo,
pero para obtener el registro internacional, serd necesario contar con el registro base, lo que

si puede generar incertidumbre que puede generar el hecho de que se obtenga el registro®*.

Las principales caracteristicas del Protocolo, son:

e La posibilidad de registrar una marca de manera simultanea en el territorio de
las partes contratantes del Protocolo, utilizando como base una solicitud o

registro de marca.®®®

S00Cfi-. Art. 7 del Arreglo de Madrid.

VY idhttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madridp-gp/trt_madridp _gp _00les.pdf
602 México es parte del Protocolo a partir del 19 de febrero de 2013, Vid
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

83 YidFernandez-Névoa C., Tratado sobre..., Op cit, pp. 7124-725.

89 idFernandez-Névoa C., Tratado sobre..., Op cit, pp. 7125-726.

895Cfr. Art. 2 del Protocolo.
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. . . . . . ~ 606
e La dependencia del registro internacional por un periodo de cinco afios.*

e La vigencia del registro internacional por un lapso de 10 afios, con la

7

posibilidad de renovacién por periodos de la misma duracion®”’, con la

condicionante de que sea a partir de la fecha de expiracion y sin que existan

. . . . 60
modificaciones respecto del registro previo.*”®

e La sustitucion del registro nacional por el registro internacional, siempre y
cuando ambos registros estén inscritos a nombre de la misma persona, y sin

perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del primero.®”

e La posibilidad de que el titular de una marca internacional, solicite la
trasformacién de su registro internacional en un registro nacional o regional,
cuando el primero, sea cancelado, a solicitud de la oficina de origen,
tomandose como fecha de presentacion la fecha de presentacion de la solicitud

. . 610
internacional.

Finalmente en lo que respecta al Reglamento Comtn del Arreglo y del Protocolo,
¢éste basicamente establece las reglas que rigen el procedimiento de registro ante la oficina

internacional.

I11.3.3. PROTECCION A LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA EN EL
AMBITO DEL SISTEMA DE MADRID.

La marca renombrada no cuenta con una proteccion especifica al amparo del
Arreglo y del Protocolo de Madrid; sin embargo, ambos establecen la facultad de que las

administraciones nacionales, declararen que no puede otorgarse el registro de marca en sus

89Cfy. Art. 6, inciso 2) del Protocolo.
%7Cfi. Art. 6 del Protocolo.

% Cfi-. Art. 7 del Protocolo.

9yid Art. 4 bis del Protocolo.

1%id Articulo 6, inciso 4) del Protocolo.
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territorios, y agrega que dicha declaracion solo puede darse por los motivos que establece el

cup.®!

Asi las cosas, la causal de prohibicion para conceder el registro de una marca,
acorde al Sistema de Madrid, en conjunto con el CUP, es cuando ésta constituya la
reproduccidn, imitacion o traduccidn, 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 del presente Convenio y

o C 1, - .. 612
utilizada para productos idénticos o similares.

Sin embargo, la limitante que se tiene en la anterior disposicion del CUP, se refiere
a marcas notoriamente conocidas, por lo que la prohibicion se acota a productos o servicios
similares; y en el caso de las marcas renombradas o famosas, que rompen con el principio
de especialidad la proteccion al amparo de esta disposicion es nula.

613

Si bien, habra de considerarse lo establecido en el articulo 10 bis del CUP”"~, el cual

establece la obligacion de los miembros de la Union de Paris de brindar proteccion contra

S'Cfr. Art. 5, inciso 1) del Arreglo.

612 Art. 6 bis, 1).

3Tomando en consideracién lo establecido por el articulo 10 bis del CUP que prohibe conductas contrarias a
los usos honestos del comercio, suprimiendo actos que puedan originar confusion ente marcas, o bien que
terceros se aprovechen del prestigio que han adquirido determinadas marcas, en donde a manera de
antecedente, se pueden mencionar los siguientes casos: en Canada en 1946, se orden6 al demandado dejar de
usar la marca PHILCO, conocida en el ramo de articulos eléctricos, que estaba empleando para vender
corbatas; en Francia, el 1940, se prohibi6 por el Poder Judicial el uso de la marca WATERMAN, relativa a
plumas fuente, para hojas de afeitar; por la misma época, en Grecia, el tribunal vetd el uso que se estaba
haciendo en otros productos de la marca CHRYSSALIS, ampliamente conocida en el ramo de la sederia; en
Francia en 1953, el Tribunal de Apelaciones, emiti6 una destacada sentencia en el caso de la marca OMEGA,
de gran reputacion para relojes. Una compafiia francesa la habia registrado y la utilizaba para articulos
eléctricos, por lo que Tribunal anuld la segunda marca y prohibié su posterior uso por considerar que se
trataba de un acto de competencia ilicita, y que la marca OMEGA, ademas sufria un perjuicio de orden moral.
En el caso de México se ha negado la mara CADILLAC para bicicletas, la marca OMEGA para maquinaria
de precision, la marca ARROW para cierres, y de igual forma la marca REVLON para medias, calcetines y
tobilleras. Vid Septlveda, César, “La discusion sobre las llamadas “marcas notorias” o “marcas de gran
renombre”, Universidad Nacional Auténoma de México, Revista de la Facultad de Derecho, Tomo VIII,
enero-marzo, México, 1958. Pp. 36-48. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-
facultad-derecho-mx/article/view/25610/23008
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actos de competencia desleal, por lo que en fundamento en lo anterior, si podria impedirse

el registro de este tipo de marcas®'*.

No obstante lo anterior, considero que la falta de regulacion y por ende, proteccion
expresa para las marcas renombradas o famosas, representa un grave problema en la esfera
internacional, en especial, ante marcas que como éstas, trascienden fronteras, por lo que
ante la ausencia de una normativa clara, y encontrandonos solo sujetos a interpretaciones
del CUP, que pueden ser complicadas dada la diversidad normativa entre los paises
miembros de la Union de Paris, esto puede ocasionar que en alguna administracion
nacional, por error o inadvertencia, si se otorgue el registro de marca renombrada o famosa

a una persona ajena a su titular, con el evidente dafio que esto representa.

II1.4. ARMONIZACION DE LAS LEGISLACIONES DE MARCAS EN LA UNION
EUROPEA.

Desde el surgimiento de la Comunidad Europea®”, actualmente en la Union
Europea (UE), se ha desarrollado un proceso de acercamiento y armonizacion de leyes
nacionalesém, en esta labor, la UE ha impulsado una politica de desarrollo normativo de los
derechos de propiedad industrial, que tiene como uno de sus objetivos definir este marco

juridico comunitario, lo que ha provocado que en los ultimos afios hayan surgido normas

64 En este sentido Magafia Rufino, .M. (Vid Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada...,
Op cit, p. 71), menciona que el articulo 10 bis del CUP protege al titular de una marca renombrada contra
actos de competencia desleal, por lo que la solicitud de un tercero para proteger productos o servicios
diferentes de los que distingue la marca renombrada debe ser denegada por la administracion nacional con
fundamento en el apartado I, del articulo 5 del CUP.

515 Mediante la firma del Tratado de la Unién Europea, de fecha 7 de febrero de 1992, y modificado a fin de
constituir la Unidén Europea, el cual establece que las partes contratantes —Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Espafia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal y Reino Unido— constituyen
entre si una Union Europea. Agregando entre sus objetivos promover un progreso econdmico y social,
equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creacion de un espacio sin fronteras interiores y el
fortalecimiento de la cohesion econdmica. Vid http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_es.pdf

%16La uniformidad en las legislaciones de la UE, obedece a lo establecido por el Tratado para alcanzar los
fines de la UE, es necesaria la aproximacion de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el
funcionamiento del mercado comun. Cfr. articulo 3, inciso h) del Tratado de la UE.
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comunitarias especificas en materia de propiedad industrial, y mas concretamente en el

4mbito del Derecho de Marcas.®!’

El primer acercamiento y armonizacion al que nos hemos referido, en el caso de las
legislaciones nacionales en materia de marcas, lo encontramos en la Primera Directiva
89/104/CEE, ya que fue necesario establecer principios directivos generales en aras de
armonizar los criterios de los distintos paises de la Union Europea, a fin de superar las
divergencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros, susceptibles de
entorpecer la libre circulacion de mercancias y la libre prestacion de servicios, asi como

. . ., . . 1
evitar la falsificacion en el juego de la competencia.®'®

En cuanto a la proteccion de las marcas renombradas, la Primera Directiva
Comunitaria de Marcas del 21 de diciembre de 1988°' reconoci6 la importancia de que la
“marca que goce de renombre”, lo cual constituye una obligada causa de denegacion o de
nulidad frente a una solicitud o marca nacional posterior incluso si la solicitud o marca
nacional ha sido depositada o ha sido registrada para productos o servicios que no son
similares a los productos o servicios diferenciados por la marca comunitaria renombrada
(art. 4.3). Ademas, dicha Directiva establecia que los Estados debian prever opcionalmente
la proteccion de las marcas renombradas nacionales sin atenerse solo ala regla de la
especialidad, pudiendo prohibir el titular de una marca nacional renombrada el uso de un

signo idéntico o similar.’*

617 Casado Cervifio, Alberto, Marca Comunitaria, Id. vLex: VLEX-218513, http://viex.com/vid/marca-
comunitaria-218513

"8 Vid Magaiia Rufino, .M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, pp. 121-122.

%% De acuerdo a Montiano Monteagudo, los criterios desarrollados para fundamentar la proteccion de la
marca renombrada, entre los que se encuentran el riesgo de confusion mas alla del principio de especialidad,
perjuicio para el renombre, dilucion y aprovechamiento de la reputacion ajena, constituyen circunstancias
determinantes de la deslealtad concurrencial de los actos en que se producen. Pero en el ambito de la
competencia desleal, siempre se requerird la existencia de un sujeto activo y uno pasivo, lo cual dificultaba
notablemente la proteccion de estos signos frente a su utilizacién para productos o servicios distintos. Estas
razones han entorpecido la proteccion de las marcas renombradas. Pero su proyeccién mas perfecta se plasma
en la Directiva de marcas y el Reglamento de la marca comunitaria en donde por primera vez se contiene una
regulacion alejada de construcciones dogmaticas unitarias, y se opta por delimitar un Gnico presupuesto de
proteccion del signo.VidMonteagudo, M, “La proteccion de la marca renombrada o famosa”, Editorial
Civitas, Espafia. 1995, Pp. 29-30.

00p citAspectos Jurisprudenciales mds destacados en la aplicacion del Derecho de Marcas, Semanario
Regional sobre Propiedad Industrial para jueces y fiscales de América Latina, OMPI, Oficina Europea de
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Esta Directiva fue sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo referente a la aproximacion de las legislaciones en materia de marcas; y otro
documento normativo importante es el Reglamento (CEE) num. 40/1994sobre la Marca

Comunitaria®'.

Como veremos en el presente apartado, este sistema comunitario brinda importantes
beneficios a los titulares de marcas, ya que ofrece proteccion y tutela en los Estados
miembro de la Unién Europea®, lo que concede gran seguridad juridica, ya que la
proteccion a la marca es idéntica en todos los paises de la Union, sin las fluctuaciones

. . . . . . 2
normativas de un sistema de registro nacional en cada uno de esos territorios.®*

II1.4.1. DIRECTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
REFERENTE A LA APROXIMACION DE LAS LEGISLACIONES EN MATERIA DE
MARCAS.

La Directiva 89/104/CEE del Consejo del 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximacion de los Estados miembros en materia de marcas, fue derogada624, en aras de
brindar mayor claridad en cuanto a sus disposiciones, y es asi como surge la Directiva
2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximacion de las

. . . . )
legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas®*.

Patentes (OEP) y la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) con la colaboracion del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) de Espafia, OMPI/PI/JU/MAD/02/4, Espafia, 2002, P. 5

62! E] Reglamento se encuentra en vigor desde el 20 de diciembre de 1993 y publicado en el Diario Oficial de
las  Comunidades Europeas 14 de enero de 1994. Vid  http://eur-lex.europa.cu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994R0040&from=ES

622 Actualmente forman parte de la Union Europea, 28 paises: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia y
Reino Unido, Vid http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm

623 Soriano Guzmén, José Francisco, La Marca Comunitaria: Relaciones entre la OAMI y la jurisdiccion

sobre la Marca Comunitaria, VLex,
http://app.viex.com.pbidi.unam.mx.:8080/? #WW/search/*/RELACIONES+ENTRE+LA+OAMI/WW/vid/32883
9,p. 85.

4Cfi-. Art. 17 de la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximacién
de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas.

625 La Directiva fue aprobada el 22 de octubre de 2008, y publicada en el Diario Oficial de la Unién Europea,
el 8 de noviembre del mismo afo. Vid
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2008:299:0025:0033:ES:PDF
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En este sentido, es importante mencionar que la actual Directiva no busca una
aproximacion total entre todas las disposiciones de las legislaciones de marcas de los
Estados miembros, sino que unicamente considera a aquellas de mayor incidencia en el

mercado interior®?.

Asi las cosas, el objetivo que se persigue con la aproximacion legislativa, supone
que la adquisicion y conservacion de un derecho sobre la marca registrada, estén en
principio, sujetas a las mismas condiciones en toda la Unién Europea, no obstante la
Directiva incluye disposiciones de caracter facultativo, tales como las causales de
denegacion de registro o nulidad de las marcas, o las relativas a conflictos entre la marca y
derechos anteriores, se enumeran de manera precisa en la Directiva, pero se otorga libertad

a los Estados miembro, de contemplarlas en sus legislaciones”".

En cuanto al ambito de aplicacion de la Directiva, ésta aplica inicamente a marcas
individuales de productos o de servicios, colectiva, de garantia o de certificacion®™® que
hayan sido objeto de registro o solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina
de Propiedad Intelectual de Benelux®”’, o que hayan sido objeto de un registro internacional

que surta efectos en algun Estado miembro.**°

Por otra parte, la Directiva contiene ciertos principios, tales como el Principio de

Unidad de la marca, ya que salvo disposicion en contrario, la marca producird los mismos

626Cfi-. Considerando 4) de la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas.

%7Cfi. Considerando 8) de la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas.

%% De acuerdo con Fernandez-Névoa(VidTratado sobre..., Op cit, pp. 677-679) las marcas de garantia o
certificacion son un tipo de marca reconocido en el derecho europeo de marcas, entendiéndose por éstas todo
signo visible de representacion grafica, utilizados por una pluralidad de empresas, bajo el control y
autorizacion de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica, cumplen con
requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a la calidad, componentes, origen geografico, condiciones
técnicas o modo de elaboracion del producto o prestacion del servicio. De lo cual se deduce que el titular de la
marca no se limita a otorgar licencias para que terceros usen su marca, sino que también pone en practica
oportunas medidas de control de calidad.

62 Benelux es una union entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, quienes cuentan con una Ley Uniforme del
Benelux sobre las Marcas (19 de marzo de 1962, modificada en fecha de 10 de noviembre de 1983).Vid
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=11743

830Cf Art. 1 de la Directiva.
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efectos en el conjunto de la UE, y s6lo podra ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia,

de resolucion de caducidad o de nulidad, y prohibirse para su uso en el conjunto de la UE.

En consecuencia, en el supuesto de que una marca fracase como consecuencia de la
oposicion entablada por el titular de la marca nacional anterior, la marca comunitaria sera
denegada en todos los paises miembros de la Union en los que no se detectd obstaculo para

s 1
su denegacion.”

En relacion al Principio de coexistencia de la marca comunitaria con las marcas
nacionales, el sistema de la Directiva de Marcas estd llamado a coexistir permanentemente
con los sistemas nacionales de marcas. Asi las cosas, el titular de una marca nacional
anterior™?, estd legitimado para entablar oposicion contra la solicitud posterior de una
marca comunitaria y pedir su nulidad, asi como para ejercitar acciones tendentes a prohibir

el uso de una marca comunitaria posterior.®*”

1 . . . . . ) ’
31 Respecto a los principios que caracterizan a la marca comunitaria, mencionados por Fernandez Névoa

(VidTratado sobre..., Op cit, pp.57-59) él analiza la Directiva 89/104/CEE del Consejo del 21 de diciembre
de 1988, sin embargo, en actual Directiva, si se prevé el Principio de Unidad, ya que de la lectura de la
Directiva vigente, resulta evidente que se pretende la armonizacion de las legislaciones nacionales de los
Estados miembro obedece a evitar que existan contradicciones entre las disposiciones que regulan a la marca
comunitaria y las legislaciones nacionales en materia de marcas, en virtud de que la marca comunitaria
producira sus efectos en todos los Estados miembro de la UE, y obviamente confiriendo a los miembros de la
UE la facultad de decidir que algunas disposiciones se incluyan en sus respectivas legislaciones. Cfr.
Considerando niimero 8 de la misma Directiva.

632 De conformidad con la Directiva, se entiende por marcas anteriores, entre otras, a las marcas comunitarias,
las marcas registradas en un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual de Benelux, las marcas
que hayan sido objeto de registro internacional que surta efectos en el Estado miembro, asi como a las marcas
que en la fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca, o en su caso en la fecha de prioridad
invocada, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro, en el sentido del articulo 6 bis del CUP. Cfr.
Art. 4, numeral 2, de la Directiva.

63 Fernandez Novoa, C., Tratado sobre..., Op cit, p. 58. Respecto a éste principio, la misma Directiva
establece en su articulo 6, numeral 2, que el derecho conferido por una marca comunitaria no permitira a su
titular prohibir a terceros el uso, en el trafico econdmico de un derecho anterior de ambito local cuando tal
derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los limites del Estado en
el que se encuentre reconocido.

Asimismo, en su articulo 4, prevé como causal de nulidad cuando sea idéntica o similar a una marca anterior,
o bien, para idénticos o similares productos o servicios designados por ambas marcas, y en éste ultimo
supuesto la Directiva establece que a consecuencia de esta situacion, exista riesgo de confusion por parte del
publico, y riesgo ese confusion comprenda el riesgo de asociacidon con una marca anterior.

En este sentido, considero erroneo que la Directiva establezca que para que proceda la nulidad de la marca
comunitaria, debera darse el riesgo de confusion y el riesgo de asociacion. Desde mi punto de vista bastara
con que las marcas sean idénticas o similares, ya que al establecer como requisito estos riesgos, los mismos de
manera indubitable deberan de acreditarse, lo cual sin lugar a dudas brinda nula seguridad juridica ya que
aspectos tales como la regulacion de medios de prueba ante el riesgo de confusion, y en particular la carga de
la prueba corresponde a las normas nacionales de procedimiento, por lo que no son materia de la Directiva.
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I11.4.2. REGULACION DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA EN LA DIRECTIVA
2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO REFERENTE A
LA APROXIMACION DE LAS LEGISLACIONES EN MATERIA DE MARCAS.

La Directiva de manera expresa otorga especial proteccion a las marcas
renombradas o famosas y aunado a esta tutela, las distingue de aquellas consideradas
notoriamente conocidas®*. Si bien la Directiva como instrumento rector de la UE en
materia de marcas, pretende que las marcas registradas gocen de la misma proteccion en los
Estados miembros, establece diferencia entre una marca usual y aquellas que han adquirido
renombre, al conceder una proteccion mas amplia a aquellas marcas que han adquirido
renombre®”. Lo cual, sin lugar a dudas ha resultado benéfico, ya que impulsa a los Estados

miembro de la UE, a otorgar una proteccion especial a este tipo de marcas.

De tal suerte, la Directiva, con la finalidad de proteger este tipo de marcas, establece
causales de denegacion del registro, o en su caso nulidad, en el caso de que las mismas se
encuentren registradas, tales como el hecho de que una marca sea igual o similar a una
marca comunitaria anterior, y se solicite su registro, o en su caso, haya sido registrada, para
productos que no sean similares a aquellos para los cuales se haya registrado la marca
comunitaria anterior, o bien, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la
UE y con el uso de la marca posterior realizado sin causa justa, se pretenda obtener una
ventaja desleal del cardcter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o

. .. . 636
dicho uso pueda causar perjuicio.

Asimismo, es causal de denegacion del registro, o en su caso, nulidad si el registro
ya fue otorgado, si se trata de una marca nacional anterior, registrada para productos o
servicios que no sean similares, siempre y cuando la marca goce de renombre en el Estado

miembro de que se trate, y con el uso de la marca posterior realizado sin causa justa, se

$34Cfy. Art. 4, numeral 2, inciso d), de la Directiva, el cual reconoce como marcas anteriores, aquellas que en
la fecha de presentacion de la solicitud de registro de marca, o en la fecha de prioridad invocada, sean
notoriamente conocidas en un Estado miembro, en el mismo sentido del articulo 6 del Convenio de Paris.
53Cfi. Considerando 10) de la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas.

86Cfr. Art. 4, numeral 3 de la Directiva.
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pretenda obtener una desventaja desleal del cardcter distintivo o del renombre de la marca

anterior o se pueda causar un perjuicio.*’’

Independientemente de lo anterior, la Directiva incluye como potestad de los
Estados miembros, incluir en sus respectivas legislaciones de marcas, la facultad del titular
de una marca renombrada o famosa en un Estado miembro de la UE, para prohibir a
cualquier tercero, el uso sin su consentimiento, en el trafico econdmico, de cualquier signo
idéntico o similar a la marca renombrada, para productos o servicios que no sean similares
a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre, y la
utilizacion del signo sea sin causa justa, es decir, por un tercero que no tenga autorizacion
para ello, y se pretenda obtener una desventaja desleal del caracter distintivo o del

renombre de la marca o se pueda causar perjuicio.

Respecto a lo anterior, podemos mencionar en primer lugar, que en la UE también
se reconoce que la marca renombrada o famosa, como excepcion al principio de
especialidad de las marcas®’, toda vez quegozan de tutela mas alla de productos o servicios
de su misma especie o clase en el mercado, a fin de evitar actos de competencia desleal,
impidiendo el registro de una marca igual o similar en grado de confusion, a otra que

cuente con renombre.

No obstante lo anterior, la Directiva al regular a la marca renombrada, incluye
situaciones que habran de acreditarse, tales como el uso del signo sin autorizacidon por parte
de su titular, se pretenda obtener una desventaja desleal del caracter distintivo o del

renombre de la marca, o bien, se pueda causar un perjuicio.

Asi las cosas, a la luz de la Directiva, el simple uso por parte de un tercero no

autorizado para ello, necesariamente debera de ir acompaniado de un acto de competencia

$7Cfr. Art. 4, numeral 4, inciso a) de la Directiva.

$3¥Cfr. Art. 5, numeral 2 de la Directiva.

639 Respecto a la excepcion al principio de territorialidad Gonzalez Bueno, C., (Vid Marcas notorias y
renombradas.... p. 230) menciona que con esta excepcion se ha perseguido evitar situaciones en las que
personas sin escripulos registren un signo a fin de extorsionar al titular de la marca renombrada o famosa,
exigiéndole una elevada suma de dinero a cambio de la cesion del registro, o bien, buscan aprovecharse del
goodwill de la marca, mediante su aplicacion a los propios productos o servicios.
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desleal o del perjuicio que se pueda causar al titular de la marca, lo cual a todas luces, es
incorrecto, ya que el uso sin causa justa debe ser causa suficiente para iniciar un
procedimiento de infraccion, impedir el registro de una marca posterior, o bien solicitar la

nulidad de ésta.

Finalmente, es evidente la carente proteccion de las marcas renombradas que no se
encuentren registradas, por lo que la Directiva debe incluir a las marcas que a pesar de no
estar registradas gocen de renombre en la UE, porque como se ha mencionado con
anterioridad, el renombre del que goce una marca, es una situacion de facto,

independientemente de que ésta se encuentre o no registrada.

I11.4.3. REGLAMENTO (CE) NUM. 40/1994MEDIANTE EL CUAL SE IMPLANTA EL
SISTEMA COMUNITARIO EN LA MATERIA DE MARCAS.

Si bien la Directiva analizada en el apartado anterior, busca la aproximacion de las
legislaciones nacionales, no resuelve en su totalidad las variaciones normativas que pueden
darse en las legislaciones nacionales de los Estados miembro de la UE, porque al contener
disposiciones de caracter facultativo, no elimina el obsticulo de la territorialidad que los
Estados miembro de la UE confieren a los titulares de marcas, es por esta razén que para
contar con un sistema de marcas homogéneo en la UE, resultd necesario el crear una
normativa que regulara de manera especifica a las marcas comunitarias, y que fuese
aplicable a cada Estado miembro, sin que por esta razon despareciese la facultad de cada

uno de ellos de emitir sus legislaciones nacionales en la materia.**’

Es asi como surge el Reglamento (CE) nim. 40/1994 mediante el cual se implanta

el Sistema Comunitario en la materia de marcas (RMC)641

, el cual regula dos aspectos
fundamentales. En primer lugar, el sistema de marca comunitaria se constituye en aspectos
sustantivos y procedimentales en orden al reconocimiento registral. En segundo lugar, la

naturaleza uniforme de la marca comunitaria se concreta en la creacion de la Oficina de

40pid Considerando 3 del RMC, http://'www.oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/4094esCV.pdf
S pidhttp: //www.oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/4094esCV.pdf
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Armonizacién del Mercado Interior (OAMI), que es el organismo comunitario competente

sz ‘7 .z .. 642
para la recepcion, €xamen, Concesion y renovacion de la marca comun1tar1a.6

De tal suerte, estamos ante un sistema dual, en el cual disposiciones locales y
comunitarias coexisten; es decir, existen marcas que no tendran la necesidad de contar con
proteccion en todos los paises que conforman la UE, por lo que seguramente optardn por
registros nacionales, pero a diferencia de éstas, existirdn marcas que por su expansion en el
mercado, necesitardn de una proteccion en todos los paises que conforman la UE, en cuyo

caso estamos ante la marca comunitaria.

De lo anterior se desprende que ambos sistemas, tanto el local como el comunitario
coexisten, y asi lo reconoce el RMC, al establecer que el derecho comunitario de marcas no
de manera alguna sustituye los derechos de marcas de los Estados miembros, toda vez que
no es obligatorio el registro comunitario para aquellas personas que no deseen la proteccion

.. 4
de sus productos o servicios a esa escala.’*

111.4.3.1. CARACTERISTICAS DE LA MARCA COMUNITARIA.

De conformidad con el RMC, la marca comunitaria cuenta con varios principios que
la caracterizan, de tal suerte, al igual que en la Directiva, la marca comunitaria tendrd un
caracter unitario, es decir, s6lo puede ser solicitada y concedida en la UE. Por consiguiente,
en la hipdtesis de que la solicitud de marca fracase como consecuencia de la oposicion
entablada por el titular de una marca nacional anterior, el registro sera negado en toda la
UE, y no sdlo en relacion con el Estado en cuyo territorio estd protegida la marca oponente,
a pesar de que en los demas Estados miembro no se haya detectado ningun obstaculo para
su concesion. Por otro lado, una vez concedida la marca, ésta solamente podra ser cedida,

s r : 44
anulada o caducada en relacion con todos los paises miembros de la UE®***.

2Vid Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, pp. 142-143
3Vid Considerando 5 del RMC.
4Vid Fernandez Novoa, C., Tratado sobre..., Op cit, pp.57.
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En cuanto al Principio de Autonomia, éste significa que la marca comunitaria se
rige preferentemente por las normas comunitarias y subsidiariamente por las normas
nacionales de los Estados miembro de la UE. De tal suerte, este Principio no debe
entenderse en el sentido de que la marca comunitaria s6lo esta sometida a las normas del
derecho comunitario, pero no a las legislaciones nacionales de los Estados miembro de la
UE®”®. Asimismo, el RMC, establece que en el caso de infracciones a una marca

. . .. ., . 4
comunitaria, el procedimiento se regira por las normas del derecho nacional®*®,

En cuanto al Principio de Coexistencia, como se ha mencionado con anterioridad,
ante un sistema en el cual disposiciones locales y comunitarias coexisten; es decir, habra
marcas que no tendran la necesidad de contar con protecciéon en todos los paises que
conforman la UE, por lo que seguramente optardn por registros nacionales, pero a
diferencia de éstas, existiran marcas que por su expansion en el mercado, necesitaran de
una proteccion en todos los paises que conforman la UE, en cuyo caso estamos ante la

marca comunitaria.

Es asi como el Principio de Coexistencia, implica que las disposiciones de la marca
comunitaria habran de convivir con las disposiciones nacionales en materia de marcas, asi
como coordinarse en la medida de lo posible con los sistemas internacionales previamente
existentes; y precisamente esta coexistencia entre marcas nacionales y comunitarias,
explica que el RMC prevea que por ejemplo, una marca nacional previa, puede impedir el
acceso a una solicitud de marca comunitaria a su registro, asi como una marca comunitaria

. . . . 4
puede impedir el registro de una marca nacional.®"’

Finalmente, el RMC no se limita a establecer la coexistencia entre la marca
comunitaria y la marca nacional, sino que establece cierta conexion entre ambas figuras, ya
que por ejemplo, el titular de una marca comunitaria faculta a su titular para reivindicar la

antigiiedad de una marca nacional en el momento de su solicitud. Asimismo en el sistema

Vid Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 146.

$6Cfr. Art. 14.1 del RMC.

647 Casado Cervifo, A., Marca Comunitaria, Op cit, 1d. vLex: VLEX-218513, http://vlex.com/vid/marca-
comunitaria-218513
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comunitario, permite transformar una solicitud de marca comunitaria registrada, en una

.. . . . 48
solicitud de marca comunitaria nacional.®

111.4.3.2. REGULACION DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA EN EL
REGLAMENTO (CE) NUM. 40/1994.

De manera desafortunada, el RMC, a diferencia de la Directiva, no establece
diferencia conceptual entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada o
famosa, mas alla de esto, éste ultimo tipo de marca no es mencionado de manera expresa en
el RMC®”, no obstante lo anterior, de algunas disposiciones se infiere la proteccion que se

pretende dar a cierto tipo de marcas, mas alla del principio de especialidad.

Lo anterior obedece primordialmente al hecho de que hubo un error en la traduccion
del RMC®" al espaiiol, en virtud de que se cambia la terminologia de la marca renombrada,
la cual en su expresion en el ambito del derecho comunitario es denominada “marca de
gran renombre en la Comunidad”, en el RMC es sustituida por la denominacion “marca
notoriamente conocida en la Comunidad”. De manera adicional, al referirse a la expresion
marca nacional “de gran renombre en el Estado miembro de que se trate” es sustituida por
los términos marca nacional “notoriamente conocida en el Estado miembro de que se

trate” 651

Es importante mencionar que el error en la traduccion antes descrito, ha traido como
consecuencia que en gran parte de la doctrina espafiola ha tenido como consecuencia que

parte de la doctrina espafiola considere a la marca notoria como una marca en sentido

% A esto se le conoce como Principio de Permeabilidad, Vid Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y
Renombrada..., Op cit, p. 147.

% Magafia Rufino, J.M., (VidLas Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, pp. 150-151) menciona que en el
caso de la marca renombrada, no existe distincion entre ésta y las marcas notoriamente conocidas, ya que por
un error de traduccion del RMC se produce el cambio de terminologia de marca de “gran renombre en la
Comunidad” a “notoriamente conocida en la comunidad”. De igual forma la expresion marca nacional “de
gran renombre en el Estado miembro de que se trate” a “notoriamente conocida en el Estado miembro de que
se trate”. Lo anterior ha traido como consecuencia que parte importante de la doctrina espafiola considere a la
marca notoria como una marca en sentido amplio, que incluye a la marca notoria en sentido estricto, asi como
a la marca renombrada, a fin de comprender el alcance y proteccion de los diferentes tipos de marcas en el
RMC.

$0C http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126863

651 Vid Magafia Rufino, J.M., Las proteccion de las Marcas..., Op cit, pp 151-153.
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amplio (latu sensu) que incluye a la marca notoria en sentido estricto (stricto sensu) y a la
marca renombrada, con el objeto de comprender el alcance y proteccion de los dos

diferentes tipos de mara en el RMC.*>

Asi las cosas, el RMC establece como uno de los motivos de denegacion del registro
de la marca comunitaria, las marcas que en la fecha de presentacion de la solicitud de la
marca comunitaria, sean notoriamente conocidas —en el sentido del articulo 6 bis del CUP—
en un Estado miembro de la UE, y agrega que se denegara el registro de la marca solicitada,
cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales se haya registrado la marca
anterior, si tratandose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida
en el Estado miembro de que se trate®™, y si mediante el uso sin causa justa de la marca
solicitada, se aprovechara indebidamente su caracter distintivo o notoriedad, o en su caso,

. .. . 4
fuese perjudicial para los mismos.®

A su vez, el RMC establece que el titular de una marca comunitaria tiene la facultad
de prohibir a cualquier tercero, el uso en el trafico economico, de cualquier signo idéntico o
similar a su marca, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los
cuales se encuentre registrada la marca comunitaria, si €sta es notoriamente conocida en la
UE, y si el uso sin causa justa se aprovechara indebidamente del caracter distintivo o

notoriedad de la marca o fuese perjudicial.®>

En las anteriores disposiciones si bien se menciona a aquellas marcas que gocen de
notoriedad en la UE, en si al romperse el principio de especialidad, en ambos casos, sin

lugar a dudas estamos ante el supuesto de la marca renombrada.

2Ibidem.

53En el caso de México, es evidente la confusion que existe entre la marca notoriamente conocida y la marca
famosa, porque estos términos en ocasiones se utilizan de manera similar al RMC, por ejemplo, establece que
no seran registrables como marca figuras o formas tridimensionales que el IMPI estime o haya declarado
notoriamente conocidas en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, excepcion al principio
de especialidad que en realidad corresponde a la marca famosa. (Cfr. Art. 89, fracc. XV de la LPI).

84Cfr. Art. 8, numerales 2 inciso ¢) y 5 del RMC.

5Cfi- Art. 9, numeral 1, inciso ¢) del RMC
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La regulacion que encontramos en el RMC, es errénea, ya que deberan de
acreditarse varios supuestos a fin de que este tipo de marcas cuenten con proteccion, el
primero de ellos se refiere a que el uso de la marca en cuestion, sea sin causa justa, es decir,
sin autorizacion de su titular, y el segundo supuesto que debera de acreditarse, es el
aprovechamiento indebido de la notoriedad de la que goza la marca o que ese uso sea

perjudicial al caracter distintivo o renombre de la marca.

Asi las cosas, considero que la marca renombrada, justamente por su naturaleza
debe ser protegida per sé, sin que exista la necesidad que su titular se allegue de elementos
de prueba para evitar un registro, o bien defenderse de un tercero que sin autorizacion
alguna use su marca, ya que puede darse el caso de que esos elementos de prueba no estén a
su alcance o bien, resulte dificil acreditar el perjuicio que se causa al renombre del signo

distintivo.

Finalmente, considero que es importante que la traduccién al espaiiol de RMC
contenga la diferencia entre la marca notoriamente conocida y marca famosa, como lo hace

la traduccion al inglés y al francés.

III.5. RECOMENDACION CONJUNTA DEL COMITE PERMANENTE SOBRE EL
DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E

INDICACIONES GEOGRAFICAS, SOBRE LA PROTECCION DE LAS MARCAS

NOTORIAMENTE CONOCIDAS.*®

La Recomendacion Conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las
Marcas Notoriamente conocidas, es un documento que fue aprobado por el Comité
Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones

Geograficas®’, por los paises miembros del CUP, y por la Asamblea General de la

8pid http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf
57 Fue aprobado en su Segunda Sesion del 7 al 11 de junio de 1999.
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OMPI*®. Esta Recomendacidn, surge en respuesta a la necesidad de contar con principios

internacionales armonizados en materia de propiedad industrial.**’

Esta Recomendacion toma en cuenta las disposiciones del CUP en cuanto a marcas
notoriamente conocidas, y como su nombre lo indica, recomienda a los paises miembros de
la Unidn de Paris, a considerar sus disposiciones en sus respectivas legislaciones nacionales

con la finalidad de brindar proteccion a las marcas notoriamente conocidas.

Como analizaremos mas adelante, la Recomendacion no hace referencia de manera
expresa a la marca renombrada o famosa, lo anterior, en cierta forma resulta evidente, ya
que ésta se sustenta en la proteccion que el CUP otorga a la marca notoriamente
conocida®®’ y como hemos analizado en apartados anteriores, el CUP tampoco hace

. , o 14 . 661
referencia especifica a éste ultimo tipo de marcas™ .

Por otra parte, es relevante mencionar que la Recomendacion tiene la finalidad de
proporcionar a los Estados miembros un conjunto de pautas orientativas que éstos podran
aplicar al momento de resolver controversias relacionadas con las marcas notoriamente
conocidas, por lo que sus disposiciones son de caracter potestativo, es decir, cada Estado
miembro de la Unidn de Paris, puede considerar cualquiera de las disposiciones contenidas

. 662
en la misma.

6% Aprobado durante el desarrollo de la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los miembros
de la OMPI, celebradas del 20 al 29 de septiembre de 1999.

69 Respecto a los antecedentes de esta intencién de unificar las disposiciones en materia de marcas, Garcia
Vidal. A. (VidLos trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas,
Id. VLex: VLEX-262962, http://vlex.com/vid/notoriamente-conocidas-renombradas-262692, pp. 1-2)
menciona que OMPI establecié la necesidad de llevar a cabo reuniones con la finalidad de examinar los
criterios que habrian de ser tomados en cuenta al definir a la marca notoriamente conocida, protegida en
virtud del articulo 6 bis del CUP, fijando ademads las medidas que podrian ser adoptadas para la salvaguarda
de estas marcas. Los antecedentes de la Recomendacion, se encuentran descritas en su prefacio. Vid
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf

““Vid Art. 6 bis del CUP.

51Vid Apartado II1.1 de la presente investigacion, y que se refiere al Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial.

562Vid Fernandez-Novoa, Tratado sobre..., Op cit,p. 422.
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II1.5.1. ASPECTOS RELEVANTES DE LA RECOMENDACION.

La Recomendacion consta de dos apartados, el primero enfocado a los elementos
que los miembros de la Unién de Paris habran de tomarse en cuenta para determinar si una
marca es notoriamente conocida en el pais en el que se solicita proteccion; y el segundo,

relacionado con el alcance de la proteccion que se le confiere a éste tipo de marcas.

En cuanto al primer apartado, resalta por su relevancia la ausencia de una
definiciéon de marca notoriamente conocida, lo cual dista de lograr unificar conceptos en
materia de derecho de marcas, ya que Unicamente hace referencia, de manera enunciativa
mas no limitativa, a condiciones que deben ser consideradas por la autoridad competente en
materia de marcas, para inferir que la marca es notoriamente conocida; tales elementos

SOIl663Z

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del
publico;

2. La duracion, magnitud y alcance geografico del uso de la marca;

3. La duracion, magnitud y el alcance geografico de cualquier promocion de la
marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentacion en ferias o
exposiciones de los productos o servicios a los que aplique la marca;

4. La duracion y el alcance geografico de cualquier registro y/o cualquier solicitud
de registro de la marca, en la medida en que refleje su uso y reconocimiento;

5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en
particular, en la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente
conocida por las autoridades competentes;

6. El valor asociado a la marca.

En este sentido, la misma Recomendacion menciona que los puntos antes sefialados,
unicamente representan pautas para que la autoridad competente, determine si una marca es

notoriamente conocida o no, es decir, constituyen condiciones previas para alcanzar dicha

53Cfi- Art. 2 de la Recomendacion.
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determinacion, las cuales dependeran de las circunstancias particulares del caso en

., 4
cues‘uon.66

Al igual que en el CUP, la Recomendacion establece ciertos elementos que los
Estados miembros no podran exigir para considerar a una marca notoriamente conocida,
tales como el registro de la misma, y agrega que no podra establecerse como requisito el
hecho de que la marca haya sido utilizada, ya que puede darse el caso de que atn sin este

: . 175665 .
uso, la marca sea conocida en el sector pertinente del publico™" y en consecuencia goce

del estatus de ser notoriamente conocida.

El segundo apartado de la Recomendacion, alude al alcance de la proteccion de la
que gozan las marcas notoriamente conocidas, en especifico contra las llamadas marcas en
conflicto, supuesto que se da cuando una marca o parte esencial de la misma, constituya
una reproduccion, imitacion traduccion o transliteracion susceptible de crear confusion con
la marca notoriamente conocida si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es
objeto de una solicitud de registro o estd registrada en relacion a productos o servicios
idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que aplica la marca notoriamente

conocida®® .

En ese caso, la Recomendacion prevé que la legislacion aplicable debe contener

procedimientos de oposicion al registro de una marca en conflicto®’; o bien,

668

procedimientos de invalidacion™", que facultan al titular de la marca notoriamente conocida

664Cfi-. Art. 2, numeral 6, inciso c) de la Recomendacion.

665 E1 concepto de sector pertinente del publico Vid Art. 2, apartado 2, de la Recomendacion que establece que
éste lo abarcardn mas no se limitard a los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o
servicios a los que aplica la marca; las personas que participan en los canales de distribucion del tipo de
productos o servicios a los que aplica la marca y los circulos comerciales que se ocupan del tipo de productos
o servicios a los que aplica la marca, y agrega que cuando la marca es notoriamente conocida por al menos un
sector pertinente del publico en un Estado miembro, la marca serd considerada notoriamente conocida.

6Cfr. Art. 4, inciso 1).

7Cfr. Art. 4, inciso 2).

8Cfi. Art. 4, inciso 3), el cual prevé un plazo de 5 afios contados a partir de la fecha en que el registro se
haya hecho publico por la autoridad competente en materia de marcas, no obstante sefiala el mismo articulo
en su inciso 5), que no existira plazo si se acredita que la marca fue registrada de mala fe.
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a solicitar la nulidad del registro de la marca; o en su caso, la prohibicién de uso®®, pues es
facultad del titular de la marca notoriamente conocida, prohibir que terceros usen la marca

en conflicto.

Finalmente es importante mencionar que la Recomendacién propone brindar
proteccion a la marca notoriamente conocida no sélo frente a otras marcas, sino también
amplia esta proteccion ante cualquier identificador comercial®”® que constituya una
reproduccidn, imitacion, traduccion o transliteracion de la marca notoriamente conocida,
fijando condiciones para que se dé¢ este tipo de tutela y menciona que con que se cumpla al
menos uno de esos supuestos se dard proteccion a la marca notoriamente conocida. Estos
supuestos son los siguientes: cuando el uso del identificador comercial implique un vinculo
entre la empresa que lo utilice y el titular de la marca notoriamente conocida y pueda causar
perjuicio a sus intereses; cuando el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida
pueda sufrir menoscabo o dilucion de forma desleal por el uso del identificador comercial:
o cuando el uso del identificador comercial se aproveche de manera desleal del caracter

distintivo de la marca notoriamente conocida.’”!

59Cf. Art. 4, inciso 4), el cual también establece un plazo de 5 afios contados a partir de la fecha en que el
titular de la marca haya tenido conocimiento del uso de la marca conflictiva, pero de igual forma no habra
plazo si la marca ha sido usada de mala fe.

En ambos casos, para acreditar la mala fe, la autoridad competente tomara en consideracion si la persona que
obtuvo el registro o haya usado la marca, tenia conocimiento 0 motivos para conocer la marca notoriamente
conocida en el momento en que se haya usado o registrado la marca, o se haya presentado la solitud de
registro.

En este sentido, considero dificil de acreditar el conocimiento que un tercero tenga acerca de que la marca es
notoriamente conocida.

570 En este rubro, la Recomendacion considera que un nombre de dominio puede estar en conflicto con una
marca notoriamente conocida, cuando por lo menos ese nombre o parte esencial del mismo, constituya una
reproduccion, imitacion, traduccion o transliteracion de la marca notoriamente conocida, y haya sido utilizado
o registrado de mala fe.

En este sentido, considero erroneo lo que establece la Recomendacion, ya que el nombre de dominio estaria e
conflicto con la marca notoriamente conocida, independientemente de que se haya usado o registrado de mala
fe.

'Cfi- Art. 5 de la Recomendacion.
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II1.5.2. PROTECCION A LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

Como se ha mencionado con anterioridad, la Recomendacion no hace referencia
expresa al concepto de marca renombrada o famosa, lo cual primordialmente se debe a que

. . .. 2
la misma se sustenta en las disposiciones del CUP®"%.

No obstante lo anterior, la Recomendacion, si incluye la excepcion al Principio de
Especialidad de las marcas, justamente al referirse a las marcas conflictivas, al establecer
que sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea
objeto de una solicitud de registro o esté registrada, una marca estard en conflicto con la
marca notoriamente conocida, cuando parte esencial de la misma, constituya una
reproduccidn, imitacion, traduccion o transliteracion de la marca notoriamente conocida y

cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones®’”:

a) Que la utilizacién de esa marca indique un vinculo entre los productos y/o
servicios para los que la marca se utiliza o es objeto de una solicitud de registro o
se encuentra registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, causando
perjuicio a los intereses de éste ultimo, el cual basicamente se sustenta en el

riesgo de confusion.

b) Que el cardcter de la marca notoriamente conocida pueda sufrir menoscabo o

dilucion en forma desleal por el uso de esa marca, o

¢) Que el uso de esa marca se aproveche de forma desleal del caracter distintivo de

la marca notoriamente conocida.

En este sentido, considero que el imponer esta serie de supuestos implica

necesariamente que el titular de la marca debera de acreditarlos, lo cual resulta a todas luces

2Vid Apartado IIL.1.2. de este trabajo de investigacion, en el cual mencionamos que las en las disposiciones
del CUP, respecto a la proteccion que éste confiere a las marcas por su grado o nivel de conocimiento
unicamente encontramos la figura de la marca notoriamente conocida, sin hacer mencién o referencia alguna
al caso de las marcas renombradas o famosas.

SBCfr. Art. 4. Inciso 1) b).
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innecesario, ya que si la marca es conocida por la generalidad, automaticamente se debe
conceder proteccion pues el uso de un tercero estaria causando necesariamente las

conductas antes descritas.

Finalmente, es importante mencionar que las disposiciones de la Recomendacion
deben considerarse aplicables a las marcas renombradas o famosas, ya que éste tipo de
marcas, al ser consideradas como notorias, encuentran proteccion de manera indirecta en la
Recomendacion, en los mismos supuestos en los que protege a la marca notoriamente
conocida.®™, cuando hay un uso o registro indebido por parte de un tercero en productos o

servicios iguales o similares.

"Vid Magafia Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada..., Op cit, p. 104,
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CariTuLo IV

PROPUESTA DE CREACION DE UN REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS RENOMBRADAS
0 FAMOSAS

IV.1. INTRODUCCION
IV.1.1. AMBITO INTERNACIONAL.

Como resultado del analisis que hemos realizado en apartados anteriores, podemos
afirmar que las marcas renombradas o famosas no cuentan con suficiente proteccion en el

ambito internacional, situacion que obedece en algunos casos, a la ausencia en el concepto

P675

de marca renombrada o famosa, tal es el caso del CUP”"", que hace referencia a la marca

notoriamente conocida, pero no brinda una definicion ni de ésta ni  de la marca

renombrada o famosa.

La ausencia de definiciones claras, tanto de marca notoriamente conocida como de

676

renombrada o famosa’” es la causa principal de que en el ambito internacional exista

.y . 677 Coq. . .. .
confusion respecto a este tipo de figuras®'’, y si bien, de las disposiciones que existen

podria inferirse, el concepto, al menos de la marca notoriamente conocida®”®, la

P Vid Articulo 6 bis, disposicién que el cual sin ofrecer una definicion de lo que debe entenderse por marca
notoriamente conocida, establece que los paises de la Unidn se comprometen a rehusar o invalidar el registro
o prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya una reproduccion, imitacién o
traduccion, susceptibles de crear confusion, entre una marca que la autoridad competente del pais de registro
estimare ser alli notoriamente conocida estimare ser ahi notoriamente conocida, y marca de la cual se solicita
el registro, cuando sea para productos idénticos o similares.

%76 De acuerdo a Montiano Monteagudo existe una ausencia de terminologia para designar a la marca
renombrada, lo cual no es un problema menor. Los términos “marca notoriamente conocida”, “Marca
notoria”, “marca renombrada” y “marca de alto renombre” , lo cual por obviedad tiene su origen en el dificil
acomodo que representa la tutela de algunas marcas en el sistema de marcas, caracterizado por la vigencia del
propio registro, en sede de nacimiento del derecho sobre la marca, y el principio de especialidad en la
delimitacion del ambito de proteccion del signo inscrito.Op cit Monteagudo, M, “La proteccion de...” P. 35
577 Por citar un ejemplo, En el Manual Armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de
propiedad industrial de los paises centroamericanos y la Reptblica Dominicana se percibe confusion en
cuanto a la conceptualizacion de la marca notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa, toda vez
que establece que las marcas notoriamente conocidas son aquellas que gozan de difusion, es decir, que son
ampliamente conocidas por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios protegidos por la
marca, y que incluso pueden ser conocidas por la generalidad del publico y en el comercio internacional, pero
basta con que sean conocidas dentro del sector pertinente de los productos o servicios que distingue. Op cit
Manual Armonizado en materia de..., P. 131.

S Cfr. Art. 6 bis Convenio de Paris y 16 de ADPIC.
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interpretacion de la norma, es evidentemente subjetiva, por lo que como consecuencia
enfrentamos una insuficiente regulacion para la tutela de la que deben gozar este tipo de

marcas.

Por otra parte, si bien las disposiciones que el CUP establece para la marca
notoriamente conocida, podrian aplicarse por analogia a la marca renombrada o famosa, la
realidad es que éstas resultan insuficientes, ya que no se hace alusion a los casos en que el
grado o nivel de conocimiento de una marca constituird excepcion a los principios de
especialidad y territorialidad; y aunado a lo anterior, si bien, existen reglas para evitar la

1679

competencia desleal”””, éstas protegen a la marca renombrada o famosa, de la misma forma

en que se protege a la marca usual.

Considerando al CUP como el tratado internacional eje en materia de propiedad
industrial, se considera necesario realizar ciertas adiciones. La primera de ellas, es en
cuanto al titulo de este articulo, con la finalidad de incluir también a la marca renombrada o
famosa; la segunda adicion, correspondera a incluir las definiciones de marca notoriamente
conocida, asi como la de renombrada o famosa, con la intencion de que exista claridad
respecto a la nocion y alcances de cada una de estas figuras; pero sobre todo, un concepto
homogéneo en el ambito internacional, que pueda permear en las legislaciones nacionales
de los paises miembros de la Unidn de Paris; y finalmente, la tercera adicion versara sobre
el plazo que se otorgara al titular de una marca renombrada o famosa para prohibir el uso o
anular una marca susceptible de crear confusion entre la suya y la de un tercero. Todas

estas modificaciones se explican a detalle en el apartado correspondiente®™.

Ahora bien, en el caso del ADPIC, como ya se ha mencionado en apartados
. 1 . . . . . .,
anteriores®', éste se constituye en el primer acuerdo internacional que brinda proteccion a

la marca renombrada o famosa, y si bien, no establece de manera expresa lo que debe

Vid Art. 10 bis del CUP.
SOpid V.2
%1Vid Apartado 111.2.2.
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entenderse por ésta, si menciona que el articulo 6 bis del CUP se aplicara mutatis mutandis

a bienes o servicios que no sean similares y para los cuales la marca haya sido registrada®”.

A pesar del avance que se logra con la disposicion del ADPIC antes citada, se
considera que existen elementos que deben ser modificados, ya que es viable la proteccion
a la marca renombrada se encuentra condicionada a que el uso de la marca indique una
conexion entre los bienes y servicios y el titular de la marca registrada, y a condicion de

que sea probable que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Se considera que estas condiciones resultan criticables porque de conformidad con
esta disposicion, sera necesario que el titular de la marca renombrada o famosa, acredite
cada uno de los supuestos antes mencionados, es decir, que exista riesgo de asociacion y
que con dicha conexion se lesionen los intereses del titular de la marca, por lo que se
sugerira en el apartado correspondiente, eliminar dichas condicionantes ya que de subsistir
las mismas, se pone en riesgo la proteccion de que debe gozar el publico consumidor, asi

como la certeza del origen empresarial, del producto o servicio amparado por la marca.

Aunado a lo anterior, otro factor que serd motivo de modificacion es el hecho de
que ADPIC establece que la marca renombrada o famosa deba estar registrada®’. Sin
embargo, contrario a este criterio, se considera que la marca renombrada o famosa, debe
gozar de proteccion, independientemente de que se encuentre registrada o no, es decir, este
tipo de marca debe ser tutelada per sé y sin mayor requisito para su titular, mas que
acreditar que sea conocida por la generalidad del publico, y en el territorio o territorios en

donde pretende ser reconocida como tal.

Asimismo, se considera replicar dentro del mismo articulo 16 del ADPIC, las
definiciones que se propone incluir en el CUP, para la marca notoriamente conocida, y la

que corresponde a la marca renombrada o famosa.

%2pidArt. 16.3 de ADPIC.
3Cfr. Art. 16.3 de ADPIC.
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Como se vera mas adelante, realizar estas modificaciones en ADPIC684, representa
beneficios, a diferencia de que Ginicamente se contemplaran en el CUP, ya que en el caso de
ADPIC, al ser éste el Anexo 1C del Acuerdo mediante el cual se crea la OMC, se aplica de

forma general en multiples paises que lo suscriben®.

En cuanto al Sistema de Madrid®®, en términos generales — Arreglo y Protocolo —
como ya se ha analizado, constituye la via idonea para el registro internacional de marcas
que permite el registro de una marca en varios paises miembros de la Union de Paris. Sin
embargo, como ya se ha mencionado, no otorga una proteccion especifica a la marca
renombrada o famosa, y s6lo se limita a impedir el registro de marcas que constituyan una
reproduccion, imitacién o traduccion, susceptibles de crear confusiéon con una marca

notoriamente conocida, y utilizada para productos idénticos o similares.

Aunado a lo anterior, entre sus particularidades se encuentra el hecho de que sera
necesario contar con un registro o solicitud de éste, segun sea el caso, para contar con

legitimacion para solicitar el registro internacional.

Lo anterior hace ain mas evidente, la carente tutela a la marca renombrada o famosa
en el ambito internacional, para lo cual, como se expondra en el presente capitulo, se
propone de manera adicional, a la normativa que se ha mencionado, la creacion de un
Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, administrado por OMPI, en el
cual, a través de un procedimiento uniforme, se pueda obtener una declaratoria con efectos

extraterritoriales.

En este punto es importante mencionar que las oficinas locales de marcas, jugaran
un papel de gran relevancia, en el procedimiento de declaracion de renombre o fama, ya
que como autoridad local, podran auxiliar a la OMPI, respecto a si una marca, es lo

suficientemente conocida como para obtener dicha declaratoria.

%4Vid Apartado IV.3
$5Cfr. Art. XVI, numeral 5 del Acuerdo OMC, Art. 72 de ADPIC.
%Vid Apartado II1.3
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La explicacion a detalle del Registro y procedimiento que se propone, se abordara
en el apartado respectivo®™’. Sin embargo, es importante mencionar que el solicitante
siempre tendra la opcidon de obtener la declaratoria de conformidad con su legislacion
nacional, o bien, ante OMPI, y no sera requisito para obtener la declaratoria internacional, o

en su caso nacional, el hecho de que la marca se encuentre registrada.

El nacimiento de este Registro Internacional de Marcas Renombradas,
evidentemente plantea situaciones relevantes tales como el de los registros previos, en cuyo
caso, como se expondra mas adelante, en estos casos se tomara en cuenta el momento a
partir del cual la Declaratoria surte sus efectos. Asi como también se expondran supuestos

de infraccion, a fin de evitar actos de competencia desleal.

IV.1.2. AMBITO NACIONAL.

Las modificaciones a la normatividad internacional, que se proponen en el presente

capitulo, necesariamente repercutiran en la legislacion nacional, en virtud de que de
. 688 689 . - , . . .

conformidad con el CUP™" y ADPIC™™, sus disposiciones seran de observancia obligatoria

en los paises miembros de cada uno de ellos.

Aunado a lo anterior, la creacion del Registro Internacional de Marcas
Renombradas o Famosas que se propone, va aparejado con las oficinas locales, por lo cual,
en el caso de México, resultan necesarias, diversas modificaciones a la LPI, ya que se

considera que esta normativa no es suficiente para brindar proteccion a este tipo de marcas.

Asi las cosas, independientemente de que en el apartado correspondiente se exponen

a detalle las modificaciones a la LPI®

, €s importante mencionar que de manera necesaria
los conceptos de marca notoriamente conocida y renombrada o famosa, se incluyan en el
CUP, habran de replicarse en la LPI, lo anterior, a fin de que exista homogeneidad entre las

disposiciones internacionales y la legislacion doméstica.

%7VidApartado IV.4
S8 Cfr. Art. 25 del CUP.
9Cf. Art. 1, numeral 1.
VidApartado IV.5
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Por otra parte, se propone eliminar el registro de la marca, como requisito para
obtener una declaratoria de fama, ya que como hemos mencionado en multiples ocasiones,
el grado o nivel de conocimiento del que goza una marca entre el publico consumidor, nada

tiene que ver con un requisito meramente administrativo como es el registro de la marca.

Lo anterior, en virtud de que este tipo de marcas van mas allad de un registro, es
decir, lo que les da la connotacion de renombradas o famosas, no es el hecho de que se
encuentren registradas o no, sino que en donde radica este caricter es en elementos tales
como el conocimiento generalizado que se obtiene gracias a diversos factores, entre ellos
elevada calidad de los productos o servicios amparados por la marca, su permanencia en el
mercado de la marca a lo largo del tiempo, la difusion que tiene en campanas publicitarias,

el conocimiento generalizado de la misma, y finalmente, el elevado goodwill del que gozan.

Por otra parte, en cuanto al procedimiento para obtener la Declaratoria, se
propondran procedimientos diferenciados, uno para la marca notoriamente conocida y otro
para la marca renombrada o famosa, ya que es evidente que también tendrdn que

acreditarse elementos cualitativos mas que cuantitativos.

Finalmente, la propuesta incluye eliminar la facultad discrecional del IMPI para
estimar que una marca es renombrada o famosa, primordialmente por la dificultad en

fundar y motivar la declaratoria.

Iv.2. MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN AL CUP.

Una vez que se han analizado las disposiciones del CUP mediante el cual se protege
a la marca notoriamente conocida, y tomando en consideracion lo que se ha expuesto en
apartados anteriores, a continuacion se exponen las modificaciones que se proponen al

CUP, en aras de proteger de manera adecuada a la marca renombrada o famosa.

175



Iv.2.1 EN CUANTO A LA CONCEPTUALIZACION DE MARCA RENOMBRADA O
FAMOSA.

A fin de justificar las modificaciones que se proponen al CUP, es relevante
mencionar algunas de sus disposiciones, con la finalidad de hacer patente la necesidad de
llevar a cabo las mismas en aras de brindar una mejor proteccion a los derechos de

propiedad industrial, en especifico a la marca renombrada o famosa.

En este orden de ideas, el Convenio establece que los paises miembros del mismo,
se constituyen en la Union de Paris, con la finalidad de proteger los derechos de Propiedad
Industrial®'; y agrega que dicha tutela se encuentra orientada a las patentes, modelos de
utilidad, dibujos y modelos industriales, las marcas, las indicaciones de procedencia,

2
1%, y en

denominaciones de origen, asi como a la represion de la competencia deslea
cuanto a la aplicacion del CUP, en las legislaciones nacionales de los paises miembros,
establece que éstos se comprometen a adoptar de conformidad con su constitucion, las

. . . ., . 693
medidas necesarias para la aplicacién del mismo™ .

Lo antes expuesto se puede clasificar en tres pilares claramente identificados, el
primero, es el relacionado con el objeto del CUP; el segundo, atiende a los bienes juridicos
tutelados; y el tercero, incide en la manera en que las disposiciones del CUP impactaran en
las legislaciones nacionales de los paises miembros. Este ultimo punto, es de suma
relevancia ya que es la manera en que mediante la manera en que sus disposiciones
permean en las legislaciones nacionales de los paises miembros, es indudable que esta es la

manera en que se cumple con su objeto.

Si bien como lo hemos mencionado, el objeto del CUP es constituir la Unién de
Paris a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual, y si bien, es indudable que la
constitucion de dicha Unidn se ha cumplido, en su finalidad mas relevante que es brindar

proteccion a los derechos de propiedad industrial, hay casos en los que ese objeto esta lejos

“1Cfi- Art. 1, inciso 1) del CUP.
2Cfr. Art. 1, inciso 2) del CUP.
3 Cfr. Art. 25 del CUP.
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de cumplirse, en especifico me refiero a la figura de la marca renombrada o famosa, por no

encontrarse contemplada la misma en el contenido del CUP.

Dicha ausencia normativa implica que no se cuente con un concepto acerca de lo
que debe entenderse por este tipo de marca y en consecuencia, no existe claridad en cuanto
a sus alcances, lo que provoca con frecuencia confusion entre este tipo de marca y la marca

notoriamente conocida.

La necesidad de contar con conceptos y alcances claramente definidos, no ha sido
ajeno a la OMPI, ya que al menos en el caso de la marca notoriamente conocida, se cuenta
con la Recomendacion conjunta del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas sobre la proteccion a las Marcas
Notoriamente Conocidas®?, mediante la cual se pretende contar con principios

internacionales armonizados respecto a este tipo de marcas.

Desafortunadamente en el ambito internacional, el vacio normativo que existe
respecto a la marca renombrada o famosa, prevalece ya que la Recomendacion a la que me
he referido inicamente se avoca a la marca notoriamente conocida, sin que exista por parte

de OMPI, un trabajo similar para el caso de la marca renombrada o famosa.

Por otra parte, se considera que la regulacion de la marca renombrada o famosa
resultaria insuficiente en el ambito de una recomendacidon, ya que como su nombre lo
indica, es eso, una simple recomendacion, por lo cual sus disposiciones no tienen el
caracter de vinculantes para los paises miembros de la Unioén de Paris, y asi cada pais
decidird tomar o no en cuenta sus disposiciones en las legislaciones nacionales

correspondientes, con la finalidad de brindar proteccion.

Es asi como contar con una clara distincion entre lo que debe entenderse por marca
renombrada o famosa que permita distinguir claramente sus alcances respecto a los

principios de especialidad y territorialidad de las marcas, debe incorporarse en un

*Vid Apartado IIL5.
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documento que resulte vinculante para los paises miembros de la Union de Paris, quienes
estan obligados a cumplir con las disposiciones del CUP, las cuales deben permear en sus

legislaciones nacionales.

De tal suerte, se considera el CUP uno de los documentos idoneos para cumplir con

695

lo anterior, y en especifico las modificaciones y adiciones’~ que se proponen, inciden de

manera directa en el articulo 6 bis del mismo.

Con la finalidad de dejar en claro las modificaciones y adiciones que se proponen, a
continuacion se transcribe el contenido del articulo 6 bis del CUP, tal y como se encuentra
al dia de hoy, resaltando para facil identificacion, lo que sera objeto de modificacion, para
posteriormente incluir la propuesta de redaccion, con las modificaciones y adiciones que se

consideran necesarias.

“Articulo 6 bis

[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1) Los paises miembros de la Union de Paris se comprometen, bien de
oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o
de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente
del pais de registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como
siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo
cuando parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca
notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con

ésta.

% En relacion a las modificaciones que puedan hacerse, el CUP en su articulo 18 establece que de los
articulos 1 al 12, y del 18 al 30, podran someterse a revision con la finalidad de introducir en ¢l mejoras que
tiendan a perfeccionar el sistema de la Union, para lo cual se celebraran entre los delegados de los paises
miembros de la Uniodn, conferencias que tendran lugar, sucesivamente en uno de los paises.
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2) Debera concederse un plazo minimo de cinco anos a partir de la
fecha de registro para reclamar la anulacion de dicha marca. Los paises de
la Union tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera ser

reclamada la prohibicion del uso.

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacion o la prohibicion de uso

de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

Tomando en consideracion lo que se ha expuesto en el presente apartado, las
modificaciones que se proponen bdsicamente se encuentran orientadas a lo siguiente:
incluir en el titulo del articulo, a la marca renombrada o famosa, incluir las definiciones de
lo que debe entenderse por marca notoriamente conocida y marca renombrada o famosa, y

se incluird la tutela que se propone otorgar a la marca renombrada o famosa.

Por otra parte, en la redaccion a esta disposicion se evitara condicionar la tutela de
la marca al hecho de que la legislacion del pais de que se trate®®, ya que en todo momento
deben de cumplirse los compromisos adoptados en virtud del CUP. Asimismo, se considera
que una vez que se haya obtenido la declaratoria de fama, no sera necesario que

permanezca la figura de la estimacion subjetiva por parte de la autoridad.

Ast las cosas, el texto que se propone es el que se muestra a continuacion:
Articulo 6 bis®’
[Marcas: marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas o

Sfamosas]

1) De conformidad con el presente Convenio, se entiende por marca
notoriamente conocida aquella que independientemente de estar registrada o

no, es conocida por los consumidores reales o potenciales del tipo de

%Cfr. Art 25 del CUP, el cual establece que en el momento en el que un pais deposita un instrumento de
ratificacion o de adhesion, se encuentra en condiciones , conforme a su legislacion interna, de aplicar las
disposiciones del CUP.

%7Cfr. Art. 6 bis del CUP.

179



productos o servicios a los que aplique la marca, asi como por los circulos
comerciales a los cuales dirige su oferta, como consecuencia de la duracion,
magnitud y alcance geogrdfico del uso de la marca, asi como de su

promocion o publicidad.

2) De conformidad con el presente Convenio, se entiende por marca
renombrada o famosa, aquella que es conocida por la generalidad publico
consumidor.

El conocimiento por la generalidad del publico se puede deber de
manera enunciativa mas no limitativa, al alto prestigio o goodwill del que
goza, y a su grandifusion en medios de comunicacion, lo que provoca en los
consumidores expectativas muy positivas acerca del elevado nivel de calidad

de los productos o servicios amparados por la marca.

Sin embargo el solicitante de una declaratoria de renombre o fama,
podra de todos los elementos de prueba que estime necesarios a fin de

acreditar el conocimiento generalizado de la marca.

3) En relacion a la marca notoriamente conocida, los paises miembros
de la Union de Paris se comprometen, bien de oficio, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad
competente del pais de registro o del uso haya declarado ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos o servicios
ideénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando parte esencial de la marca
constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una
imitacion susceptible de crear confusion con ésta.

4) En relacion a la marca renombrada o famosa, los paises miembros de

la Union de Paris se comprometen, bien de oficio, bien a instancia del
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interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad
competente del pais de registro o del uso haya declarado ser renombrada o
famosa como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del
presente Convenio y utilizada para cualquier clase o tipo de o servicios.
Ocurrira lo mismo cuando parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca renombrada o famosa o una imitacion susceptible

de crear confusion con ésta.

5) En el caso de los incisos 3) y 4) del presente articulo, a partir de que
se haya otorgado la declaratoria correspondiente, en cualquier momento

podra reclamar la anulacion de dicha marca, o prohibir su uso.

Tomando en consideracion, las modificaciones y adiciones que se proponen, si bien,
el CUP no es un instrumento internacional que incluya definiciones a cada una de las
figuras de propiedad intelectual, en el caso de la marca notoriamente conocida, asi como
para la renombrada o famosa se considera necesaria de vital importancia su inclusion a fin

de brindar claridad en cuanto al alcance de cada una de estas figuras.

Por otra parte, el incluir estos conceptos en el CUP, cobra especial relevancia al ser
la OMPI la encargada de administrarlo, ya que como se planteard mas adelante, se
propondrd que sea la misma Organizacion, la encargada del Registro Internacional de

Marcas Renombradas o Famosas.

Iv.2.2 EN CUANTO AL DERECHO DE PRIORIDAD.

El CUP reconoce el derecho de prioridad que implica que en el caso de deposito®®

de solicitudes de marca en alguno de los paises miembros de la Union de Paris se gozara de

%% Respecto al deposito de la solicitud siempre deben considerarse depositos regulares, es decir, aquellas
solicitudes que cumplan con los requisitos indispensables para concederle fecha de solicitud, cualquiera que
sea la suerte posterior de esa solicitud. Vid Art. 4.A.- 3)
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699

este derecho”, que consiste en tomar como fecha de presentacion de la solicitud la del

primer pais en donde se deposito el registro.

Este derecho puede hacerse valer siempre y cuando las posteriores solicitudes se
presenten dentro de los plazos’® que el mismo CUP establece, en este caso seis meses para

: 1
el registro de marca.”

Es en las solicitudes de registro subsecuentes al primer deposito en donde se indica
la fecha de prioridad que se reclama. Sin embargo, el CUP da libertad a los paises
miembros de la Unidon de Paris de establecer un plazo maximo para realizar esta
declaracion; lo anterior con independencia de que las oficinas correspondientes, estén
facultadas para exigir que el solicitante presente copia certificada de la solicitud en la cual
se sustenta el derecho de prioridad. Respecto a la certificacion esta podra realizarla la
oficina que la hubiera recibido, la cual estara dispensada de toda legalizacion y podra ser
depositada exenta de gastos, en cualquier momento, dentro del plazo de tres meses

contados a partir de la fecha del deposito de la solicitud posterior.”"

Asi las cosas, independientemente de tener mismas fechas de presentacion de las
solicitudes de registro, lo cual facilita el control de las vigencias de los derechos de
propiedad intelectual, la principal ventaja que representa el derecho de prioridad estriba en
que si las solicitudes posteriores se llevan a cabo en paises miembros de la Union de Paris y
dentro de los plazos establecidos por el CUP, estos depositos posteriores no podran ser
invalidados por hechos ocurridos en el intervalo, en particular por otro depdsito, es decir,
solo los derechos adquiridos por terceros antes de la primera solicitud quedan reservados a

lo que disponga la legislacion de cada pais miembro de la Union de Paris.”

9Cfr. Art. 4- A.-1) del CUP.

% Para fines del computo de los plazos, el CUP establece que empiezan a correr a partir de la fecha de
deposito de la primera solicitud, sin que el dia de deposito esté comprendido en el plazo, y ademas que si el
ultimo dia del plazo es feriado o un dia en que la oficina no abre para recibir el depésito de las solicitudes en
el pais en donde la proteccion se reclama, el plazo sera prorrogado hasta el primer dia laborable que siga. Vid
Art 4 C.-2) y 3) del CUP.

'Cfr. Art. 4- C.-1) del CUP.

"2Cf. Art. 4- D.-1) y 3) del CUP.

"SCfi. Art. 4- B del CUP.
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De lo anterior se infiere que el derecho de prioridad inicamente aplica para el caso
de solicitudes de marcas y no asi para el caso de solicitudes de declaratoria de notoriedad,
renombre o Fama; por lo que se considera indispensable modificar el CUP a fin de
conceder derecho de prioridad para el caso de solicitudes de declaratoria de renombre o
fama, otorgando a su titular un plazo de un afio a partir de la presentacion de la primera

solitud de declaratoria de renombre o fama.

A continuacion se expondra el texto vigente de las disposiciones del CUP, y

posteriormente la modificacion que se propone.

Articulo 4

[A. a 1. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes:
division de la solicitud]

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de
marca de fabrica o de comercio, en alguno de los paises de la Union o su
causahabiente, gozara, para efectuar el deposito en los otros paises, de
un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mds adelante en el

presente.

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para
las patentes de invencion y los modelos de utilidad y de seis meses para
los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fabrica o de

comercio.

Modificacién que se propone:
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Articulo 4
[A. a 1. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G.

Patentes: division de la solicitud]

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de
marca de fabrica o de comercio, o de declaratoria de notoriedad o
fama, en alguno de los paises de la Union o su causahabiente, gozara,
para efectuar el depdsito en los otros paises, de un derecho de prioridad,

durante los plazos fijados mas adelante en el presente.

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para
las patentes de invencion, los modelos de utilidad y para las solicitudes
de declaratoria de notoriedad o fama, y de seis meses para los dibujos o

modelos industriales, para las marcas de fabrica o de comercio.

Lo anterior representa el indudable beneficio de que si el titular de una marca
renombrada o famosa cuenta con declaratorias en diversos paises de la Union de Paris, sera
mas clara la tutela en cuanto a la vigencia que amparan las citadas declaratorias, las cuales
a la luz del Registro Internacional que se propone, se encuentran ligadas a la vigencia de

éste ultimo.
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Iv.2.3 REGIMEN DE VOTACIONES EN EL CUP.

En relacion a las modificaciones que se proponen, resulta relevante mencionar que

1704, en la cual existe

en el ambito del CUP se cuenta con una Asamblea Genera
representacion de los paises obligados por los articulos 13 al 17 del mismo Convenio’®. En
esta Asamblea el gobierno de cada pais esta representado por un delegado’®, quien podra

ser asistido por suplentes, asesores y expertos’’".

Dentro de las funciones mas relevantes de la Asamblea se encuentra el tratar todas
las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Union de Paris, asi como todo
lo referente a su cumplimiento; dar instrucciones a la Oficina Internacional ™ para llevar a
cabo las conferencias de revision del mismo CUP; elegir a los miembros del Comité
Ejecutivo del CUP: crear comités de expertos y grupos de trabajo; asi como emprender

. . . - y O
cualquier accion apropiada para alcanzar los objetivos de la Union de Paris.

En cuanto al funcionamiento de la Asamblea’'’ cada pais miembro dispondra de un
voto, y la mitad de los integrantes constituird quoérum; sin embargo, si el nimero de paises
representados en cualquier sesion es inferior a la mitad pero superior a la tercera parte de
los miembros de la Asamblea, se podran tomar decisiones y serdn ejecutivas si se cumplen

con los requisitos siguientes, establecidos por el articulo 13, numeral 4, inciso ¢) del CUP:

a) La Oficina Internacional comunicard dichas decisiones a los paises miembros
que no estaban presentes en la sesion, invitandolos a expresar por escrito su voto

o su abstencion, dentro de un periodo de tres meses a partir de la notificacion;

"M Cfi. Art. 13 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

" Para conocer el listado de los 175 paises que son miembros de la Asamblea de la Unién
Vidhttp://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=5

% Si por razones excepcionales alguno de los paises miembros no puede estar representado por su
delegacion en las reuniones de la Asamblea, se puede dar poder a la delegacion de otro pais para votar en su
nombre en la inteligencia de que una delegacion no podra votar mas que por un solo pais, en cuanto a la
forma, el poder debe constar en documento firmado por el jefe de Estado o ministro correspondiente. Cfr. Art.
13, numeral 5, inciso b) del CUP http.//www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file _id=287557

"7Cf Art. 13, numeral 1, inciso b) del CUP, http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557
7% De conformidad con lo establecido por el articulo 9 del Convenio que establece la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual, la Oficina Internacional es la Secretaria de la OMPIL. Vid
http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text jsp?file id=283834

709Cfr. Art. 13 numeral 2 del CUP http.//www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

71OCfr. Art. 13, numeral 4 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557
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b) Si al expirar dicho plazo el nimero de paises que hayan expresado su voto o su
abstencion asciende al nimero de paises que faltaba para alcanzar el quérum de
la sesion, dichas decisiones seran ejecutivas siempre que al mismo tiempo se

mantenga la mayoria necesaria.

c) Finalmente, establece que las decisiones de la Asamblea se tomaran por mayoria

de dos tercios de los votos emitidos.

En cuanto a la Asamblea y la periodicidad de las sesiones, ésta se reunird de manera
ordinaria, una vez cada tres afos, mediante convocatoria del Director General de la OMPI,
y en casos excepcionales durante el mismo periodo y en el mismo lugar sede de dicha
reunion; y a su vez se podra reunir de manera extraordinaria, mediante convocatoria del
Director General, a peticion del Comité Ejecutivo o a peticion de una cuarta parte de los

paises miembros de la Asamblea.”"!

Dicho esquema de votacidon es el que tendria que observarse en el caso de la
modificacion al CUP que se propone en la presente investigacion, respecto al cual podemos
mencionar que si se considera que la modificacion pueda implementarse toda vez que los
mecanismos para realizar modificaciones al Convenio y los esquemas de votacion, estan

previstos en el mismo instrumento.

Finalmente, en cuanto al Comité Ejecutivo como otro de los 6rganos colegiados del
CUP, podemos mencionar que estara compuesto por los paises elegidos por la Asamblea,

12 . .y . . .,
! , tomando en consideracidén una distribucion

de entre los paises miembros de la misma
geografica equitativa y la necesidad de que todos los paises que formen parte de los
Arreglos particulares establecidos en relacion con la Union, figuren entre los paises que

constituyan el Comité Ejecutivo.”"?

711Cfr. Art. 13, numeral 7 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

72 Para consultar el listado de los 42 paises que son miembros del Comité Ejecutivo
Vidhttp://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp? lang=en&search_what=B&bo_id=6

713Cfr. Art. 13, numeral 7 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557
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Al igual que en la Asamblea, en el Comité Ejecutivo, cada pais miembro estara
representado por un delegado que podra ser asistido por suplentes, asesores y expertos,
encargo esta sujeto a una temporalidad de tres afios toda vez que los miembros del Comité
permaneceran en funcione desde la clausura de la reunion de la Asamblea en donde hayan

. . ., . . .. 14
sido electos hasta que termine la reunion ordinaria siguiente de la Asamblea.’

Como funciones primordiales del Comité relevantes para la modificacion al CUP
que se plantea en la presente investigacion esta el preparar el proyecto del orden del dia de
la Asamblea; y el resto de sus funciones se encuentran muy orientadas a aspectos de
programa y presupuestos trienales de la Union de Paris, preparados por el Director General
de OMPL, y en este sentido a la facultad de someter a la Asamblea, los informes del

. 715
Director General.

En el seno de este Comité también existe un sistema de votacion en donde cada
miembro tiene derecho a un voto, la mitad constituird quérum, y las decisiones se tomaran
por mayoria simple. Finalmente el Comité se reunird de manera ordinaria por lo menos una
vez al afio, mediante convocatoria del Director General; y en el caso de las reuniones
extraordinarias, seran convocadas por el Director General, o a peticion de su presidente, o a

peticion de una cuanta parte de sus miembros.

714Cfr. Art. 14, numerales 4 y 5 del CUP. http.//www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557
715Cfr. Art. 14 numeral 6 del CUP http.//www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557
71(’Cfr. Art. 14 numerales 7y 8 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557
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Iv.3. MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN AL ADPIC.

El ADPIC, como ya lo hemos mencionado’"’, es el Anexo 1C del Acuerdo por el
cual se establece la OMC, su contenido es vinculante para los paises miembros de la
Organizacién y una de sus caracteristicas es que no admite reservas sin el consentimiento
de los demés miembros’'®. Asimismo, el Acuerdo por el cual se establece la OMC indica
que cada miembro, se asegurard de la conformidad de sus leyes, reglamentos y
procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos

719
Anexos.

Precisamente por estas caracteristicas, se considera que el ADPIC, de manera
conjunta con el CUP, es el medio idoneo para reforzar la proteccion de las marcas
renombradas en el &mbito internacional, por lo que se considera fundamental que ambos

ordenamientos regulen de manera homogénea a este tipo de marcas.

En este orden de ideas, es importante mencionar que en la actualidad CUP brinda

proteccion a la marca notoriamente conocida’®

, y el ADPIC amplia esta proteccion a la
marca renombrada o famosa’*', al establecer que el articulo 6 bis del Convenio de Paris, se
aplicara mutatis mutandisa bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los
cuales una marca ha sido registrada a condicion de que el uso de esa marca en relacion
con esos bienes o servicios indique una conexion entre dichos bienes y servicios y el titular

de la marca registrada y a condicion de que sea probable que ese uso lesione los intereses

del titular de la marca registrada.’”

Acorde a lo establecido por la disposicion antes citada, no se considera viable que a

la marca renombrada le sean aplicables las disposiciones que corresponden a la marca

""Vid Apartado II1.2.

"8Cfr. Art. 72 del ADPIC.

M. Art. XVI, 4 del Acuerdo OMC.

"20Cfr. Art. 6 bis del CUP.

72! Respecto a la disposicion que se transcribe, el inico indicio que nos permite relacionar el articulo 16.3 del
ADPIC con la marca renombrada o famosa, es la referencia que se hace a bienes o servicios que no sean
similares a aquellos para los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada.

"2Cfi Art. 16.3 del ADPIC.
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notoriamente conocida, ya que la marca renombrada o famosa, por su trascendencia,
amerita que se le dé tutela a través de disposiciones que le sean propias; y por otra parte,
dicha tutela en modo alguno debe estar condicionada a su registro, o a las demas

condicionantes que establece el ADPIC.

Tomando en consideracion lo anterior, se sugiere incorporar los conceptos y
alcances de la marca renombrada o famosa, asi como el de la marca notoriamente
conocida, que se han propuesto para el CUP, ya que la intencién es que exista claridad
sobre la diferencia entre ambas figuras, y que su regulacion de un territorio a otro sea, en la

medida de lo posible, lo mas homogénea posible.

Con la incorporacion de disposiciones especificas para la marca renombrada o
famosa, ya no sera necesario aplicar por analogia las disposiciones de la notoriamente
L1723 , . .,
conocida’”, sino que cada una de ellas contaria con su propia regulacion y alcances

claramente establecidos.

Otro aspecto en el que se propondran modificaciones son temas que se encuentran
regulados de manera inadecuada y que sin lugar a dudas, requieren replantearse en aras de
brindar una proteccion integral a la marca renombrada o famosa, libre de condicionantes o
elementos de prueba lejos del alcance del titular de la marca renombrada o famosa, o peor

aun, de la autoridad competente en materia de marcas’*.
Los aspectos sobre los cuales se propone modificar al ADPIC, son los siguientes:

1) Eliminar el requisito relativo a que la marca renombrada o famosa se

. .. 725 . .
encuentre registrada para que se conceda la proteccion'*, ya que se considera que este tipo
de marca debe de gozar de tutela per sé, sin supeditar la misma a un mero tramite

administrativo; pues este tipo de marca ha alcanzado esta jerarquia por el conocimiento

"5 Cfi. Art. 16.3 del ADPIC.

2% En este punto me refiero de manera especifica a la facultad que la LPI otorga al del IMPI de estimar si una
marca puede ser considerada renombrada o famosa.

"Cfi. Art. 16.3 del ADPIC.
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generalizado de la misma en el publico consumidor o no,de la misma, debido a factores
ajenos al registro de la misma, tales como al prestigio o goodwill del que goza, o en su

caso, a su gran difusion en medios de comunicacion.

Por lo anterior, se considera que el unico requisito que debera invocarse es que la
marca renombrada o famosa cuente con el conocimiento generalizado por parte del publico,

en el territorio o territorios en donde se pretenda ser reconocida como tal.

2) Eliminar las condicionantes de acreditar la conexion entre la marca famosa y
un tercero no autorizado asi como la posible lesion que a la fecha existen, para otorgar

tutela a la marca renombrada o famosa

Dichas condicionantes se estiman totalmente infundadas ya que sitlian al titular de
la marca renombrada en una posicion en la cual habra de acreditar todos y cada uno de los
elementos mencionados en aras de contar con la proteccion correspondiente, cuando en
realidad lo unico que habrd de acreditar es el conocimiento generalizado de la marca

renombrada.

El ADPIC no deberia pedir mayor requisito que acreditar dicho conocimiento
generalizado, para lo cual seria suficiente la Declaratoria que en su caso emita la autoridad
competente en materia de marcas, o bien, mediante cualquier otro medio de prueba que
acredite dicha situacidén, como podrian ser encuestas o estudios de mercado y el tiempo de

uso continuo de la marca en el mercado, ya sea de su pais de origen o en el extranjero.
Tomando en consideracion lo anterior, a continuacion se transcribira el texto del

articulo 16 del ADPIC como se encuentra en la actualidad, y de manera posterior, se

incluira dicho articulo con las modificaciones que se proponen.
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[Articulo 16.

1. El titular de una marca registrada de fabrica o de comercio
registrada gozara del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera
terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de las operaciones
comerciales signos idénticos o similares en grado de confusion para bienes o
servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se haya
registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a la probabilidad de confusion.
En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos se
presumira que existe probabilidad de confusion. Los derechos antes
mencionados se entenderan sin perjuicio de ninguno de los derechos
existentes con anterioridad y no afectaran la posibilidad de los Miembros de
reconocer derechos basados en el uso.

2. El articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara
mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fabrica o de
comercio es notoriamente conocida, los miembros tomaran en cuenta la
notoriedad de la marca en el sector pertinente del publico inclusive la
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la
promocion de dicha marca.

3. El articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard
mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para
los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada, a
condicion de que el uso de esa marca en relacion con esos bienes o servicios
indique una conexion, entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca
registrada, vy a condicion de que sea probable que ese uso lesione los
intereses del titular de la marca registrada.]

En aras de dotar de regulacion a la marca renombrada o famosa en el ambito
internacional, y buscando homogeneidad y sincronia entre las propuestas de modificacion

al CUP y al ADPIC, la redaccion que se propone es la siguiente:

Articulo 16.

2. El articulo 6 bis, inciso 1) del Convenio de Paris se aplicara a
la marca notoriamente conocida, entendida como aquella que es conocida por
los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los

que aplique la marca, asi como por los circulos comerciales a los cuales dirige
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su oferta, como consecuencia de la duracion, magnitud y alcance geografico

del uso de la marca, asi como de su promocién y publicidad.

La tutela a este tipo de marcas, no estara condicionada a su registro,
pero a fin de gozar de proteccion, su titular deberd acreditar mediante la
declaratoria correspondiente el conocimiento de la marca en los sectores a los

que dirige su oferta.

La marca notoriamente conocida se constituira en excepcion al
principio de territorialidad, para lo cual deberd de acreditarse, la notoriedad

. , .. ., 2
obtenida en el pais donde se solicite la proteccion.’

3. El articulo 6 bis, inciso 2) del Convenio de Paris, se aplicara a
la marca renombrada o famosa, entendiéndose por ésta aquella que es
conocida por la generalidad del publico consumidor, lo cual se debe de
manera enunciativa, mas no limitativa, al alto prestigio o goodwill del que

goza y su gran difusion en medios de comunicacion.

La tutela a este tipo de marcas, no estard condicionada a su registro,
pero a fin de gozar de proteccion, su titular debera acreditar mediante la

declaratoria correspondiente, el conocimiento generalizado de la marca.

La marca renombrada o famosa, se constituira en excepcion a los
principio de especialidad y territorialidad de las marcas, en este ultimo
debera acreditarse el conocimiento generalizado de la marca en el pais donde

.o ., 2
se solicite la proteccion.’”’

726 E] texto vigente de este articulo establece que el articulo 6 bis del Convenio de Paris, se aplicard mutatis
mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida, los
miembros tomardan en cuenta la notoriedad de la marca en el sector pertinente del publico inclusive la
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promocion de dicha marca. Sin
embargo, dado que en la actualidad se encuentran reconocidas las marcas de servicios, dicha precision se
considera innecesaria.

27 El texto vigente del articulo 16.3 del ADPIC establece que se aplicard mutatis mutandis a bienes o
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido
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4. A fin de brindar una proteccion integral tanto a la marca
notoriamente conocida, como a la renombrada o famosa, contra posibles actos
de competencia desleal, los paises miembros se comprometen a aplicar el
articulo 6 bis del Convenio de Paris, en sus incisos 3), 4) y 5)'%, a fin de
rehusar o invalidar el registro, o en su caso prohibir el uso no autorizado de

este tipo de marcas.

5. Los paises Miembros determinaran si existen derechos adquiridos
por parte de terceros que impidan la procedencia de la declaratoria en contra
de esos registros, ante los cuales no sea oponible la declaratoria de notoriedad

o fama.

En virtud de las reformas que se proponen, de manera clara se establece el concepto
y alcance tanto de la marca renombrada o famosa, asi como de la marca notoriamente
conocida, quedando claro a su vez, los supuestos que se constituyen en excepcion a los
principios de territorialidad y especialidad de las marcas, lo cual brinda una proteccion

propia para cada uno de estos tipos de marca.

Es importante senalar que actualmente ADPIC establece disposiciones contra
posibles actos de competencia que consisten en rehusar o invalidar el registro y a prohibir el
uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitaciéon o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del
pais de registro o del uso, haya declarado ser alli notoriamente conocidacomo siendo ya

marca de una persona que pueda beneficiarse del Convenio y utilizada para productos o

registrada, a condicion de que el uso de esa marca en relacion con esos bienes o servicios indique una
conexion, entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condicion de que sea probable
que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Tomando en consideracion que de acuerdo a las modificaciones que se proponen al CUP, ya se contaria con el
concepto de marca notoriamente conocida, asi como el de renombrada o famosa, asi como lo alcances para
cada uno de estos tipos de marca, ya no seria necesario, aplicar por analogia, las disposiciones de la marca
notoriamente conocida, a la marca renombrada o famosa.

Por otra parte, por las razones que se han expuesto en el presente apartado, el titular de la marca renombrada o
famosa, a fin de contar con la tutela correspondiente, solo tendra que acreditar el conocimiento de su marca
por la generalidad del publico.

2% Los incisos 3), 4) y 5) a los que nos hemos referido, corresponden a la propuesta de modificacion del
CUP.Vid Apartado IV.2.
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servicios idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando parte esencial de la marca
constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacioén susceptible

.7 ’ 2
de crear confusion con ésta’?’.

No obstante lo anterior, no se considera que actualmente el ADPIC brinde proteccion
suficiente a la marca renombrada o famosa, por lo que en relacion a éste tipo de marca se
propone que de manera explicita de indique que ya sea de oficio, o bien, a instancia del
interesado, los miembros se comprometan a través de sus oficinas de marcas, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya
la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la
autoridad competente del registro o del uso haya declarado ser renombrada o famosa como
siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del dicho convenio y utilizada para
cualquier clase o tipo de servicios; y que ocurrird lo mismo cuando parte esencial de la
marca constituya la reproduccion de tal marca renombrada o famosa o una imitacion

susceptible de crear confusion con ésta.’*’

En ambos casos, a partir de que se haya otorgado una declaratoria de notoriedad o
fama, en cualquier momento, se podra reclamar la anulacion de registros de marca

. , .. 1
posteriores, asi como prohibir su uso.”

Finalmente, en el caso de derechos adquiridos previos, es decir, en el caso de que un
tercero cuente con un registro de marca previo a la emision de la Declaratoria, serdn los
paises miembros a través de sus oficinas de marcas, quienes tendran la facultad de

determinar la existencia de tales derechos, ante los cuales no sera oponible la declaratoria.

"Vid Apartado IV.3, ya que respecto a las modificaciones al articulo 6 bis, este es el inciso 3 que se propone,
y que a su vez se propone incluir en el ADPIC.
Vid Apartado IV.3, ya que respecto a las modificaciones al articulo 6 bis, este es el inciso 4 que se propone,
y que a su vez se propone incluir en el ADPIC
"'Vid Apartado IV.3, ya que respecto a las modificaciones al articulo 6 bis, este es el inciso 5 que se propone,
y que a su vez se propone incluir en el ADPIC.
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En cuyo caso habra que diferenciar si los derechos previos en cuestion versan sobre
productos o servicios que no sean similares, o si nos encontramos ante productos o servicios

. .. 2
iguales o similares’.

En el primer caso, es decir, aquél en el cual estamos anteproductos o servicios que no
sean similares, se propone que la Declaratoria no surta efecto, al menos para los productos o
servicios amparados por la primera marca, tomando en consideracion que el registro
confiere a su titular, el derecho a su uso exclusivo para productos o servicios idénticos o

similares a los amparados por la misma.

Sin embargo, si nos encontramos ante productos o servicios iguales o similares,
tendrd mejor derecho, aquél que cuente con una mayor antigliiedad y permanencia en el
mercado, y por lo tanto su marca debera prevalecer aiin en contra de la que en un momento

dado haya alcanzado la categoria de renombrada o famosa.

Es importante resaltar que las modificaciones que se han propuesto al ADPIC son
con la intencidén de que dicha tutela se refleje en las legislaciones nacionales, ya que una de
las obligaciones que el Acuerdo por el que se crea la OMC, es que los paises miembros de la
misma, tienen la obligacién de asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y
procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos

733
ancxos .

IV4. REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS RENOMBRADAS O FAMOSAS.

1Iv4.1. JUSTIFICACION.

Ante la economia globalizada en la que vivimos resulta ain mas evidente la
necesidad de contar con una adecuada proteccion para las marcas renombradas o famosas

toda vez que la difusion de este tipo de marcas permite que cuenten por parte del publico,

72 Estos supuestos se abordarin con mayor detalle en las modificaciones que se proponen a la LPI
VidApartado IV.3.

3Cfi. Art. XVI numeral 4 del Acuerdo por el que se crea la OMC,
Vidhttps://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto.pdf
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con un alto conocimiento generalizado de las mismas, con independencia de su pais de
origen. Este conocimiento generalizado en la actualidad se debe en gran medida al uso de la
tecnologia, que hace posible que una marca llegue a cualquier parte del globo terraqueo en

segundos y de manera masiva y constante.

Lo anterior justifica que en virtud de este elevado grado de conocimiento, la marca se
constituya, como lo hemos mencionado con anterioridad, en excepcion a los principios de
territorialidad y especialidad de las marcas, lo que a su vez provoca la necesidad de contar
con un sustento normativo solido como el CUP y el ADPIC, en los cuales se identifique
claramente el concepto de este tipo de marca y su alcance, a fin de brindar la tutela que

requieren.

No obstante, como ya se ha analizado en apartados anteriores, actualmente en el
ambito internacional nos encontramos ante una laxa regulacion y carente conceptualizacion
de la marca renombrada o famosa, en virtud de que a ésta aplican, por analogia, las

. .. . .4 734
disposiciones de la marca notoriamente conocida’™".

Por esta razon, en apartados anteriores se han propuesto modificaciones al CUP™* y
al ADPIC", pues como se ha expuesto, se considera indispensable una adecuada regulacion
y conceptualizacion de la marca renombrada o famosa, con un claro entendimiento de sus
alcances, con la finalidad de otorgarle la tutela que amerita, asi como la posibilidad de

establecer diferencias entre ésta y la marca notoriamente conocida.

Las modificaciones propuestas al CUP y al ADPIC parecen incompletas si no se
vislumbra la imperiosa necesidad de que éstas permeen a las legislaciones nacionales de los
paises miembros tanto del CUP™>" como de la OMC”*, y si a su vez no se considera la

creacion de un Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas.

B4Cfr. Art. 16.3 del ADPIC.

P VidApartado IV.2

P%Vid Apartado V.3

7T El Art 25 del CUP, el cual establece que en el momento en el que un pais deposita un instrumento de
ratificacion o de adhesion, se encuentra en condiciones, conforme a su legislacion interna, de aplicar las
disposiciones del CUP.
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Asimismo, un punto que requerird especial atencion en las modificaciones y
adiciones que se proponen, es contar con un procedimiento administrativo homogéneo que
permita que al menos en los paises miembros de la Unién de Paris, los requerimientos para
solicitar una Declaratoria de Renombre o Fama, sean los mismos. Esta homogeneidad
brindara certidumbre juridica a los titulares de marcas renombradas o famosas, al contar con
un procedimiento estandarizado en los paises miembros de la Union de Paris, en los cuales

se desee obtener la Declaratoria.

Asi las cosas, el espiritu del Registro Internacional de Marcas Renombradas o
Famosas que se propone, serd permitir que mediante una solicitud que el titular de una
marca renombrada o famosa pueda solicitar unacontar con un procedimiento homogéneo de
Declaratoria de Renombre o Fama, en los paises miembros del CUP con efecto en los
territorios qué el haya designado’’, y en los que sera necesario que su marca sea conocida
por la generalidad, aunado a que con la expedicion de una de Declaratoria de Renombre o
Fama por parte de cualquier pais miembro del CUP, estara contemplada la inscripcion de la
misma en el Registro Internacional, con independencia de que el solicitante lo solicite o no;
lo anterior, permitira a las oficinas de marcas de todos los paises miembros del CUP, asi
como a cualquier persona interesada, consultar dicha base de datos, lo cual bridard mayor
certidumbre juridica. Esto sin mencionar que en estos paises habra una clara distincion entre

la marca renombrada o famosa, y la marca notoriamente conocida.

Es este procedimiento, como se explicara a detalle mas adelante, fungira como
. . . 4 ;. .
oficina internacional la OMPI’*®’, y el tnico medio para sustentar el renombre o fama de una

marca serd la Declaratoria, sin que en ningin momento sea viable la estimacion.

8Cfr. Art. XVI, 4 del Acuerdo OMC, que establece que los paises miembros de la OMC, se aseguraré de la
conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le
impongan los Acuerdos Anexos.

39 °El Registro se acotaria a los paises miembros de la Union de Paris.

™0 El Convenio por el que se establece la OMPI, en su articulo 4, incisos ii), iii) y vii) establece como
funciones de la Organizacion, estar encargada de los servicios administrativos de la Union de Paris, asi como
tomar a su cargo la administracion de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la proteccion
de la propiedad intelectual o participar en esa administracion, y a su vez mantendra los servicios que faciliten
la proteccion internacional de la propiedad intelectual, y cuando asi proceda, efectuard registros en esa
materia y publicara los datos relativos a esos registros.
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A su vez a fin de obtener la Declaratoria Internacional, no serd necesario que la
marca se encuentre registrada ni de manera previa a iniciar el procedimiento, ni de manera
posterior, por lo que en ningin momento ésta quedara ligada o condicionada al registro, y lo
unico que debera acreditarse es el conocimiento generalizado de la marca en el territorio en

el cual se desee obtener la misma.

Finalmente, con independencia a la creacion del Registro Internacional que se
propone, continuara existiendo la posibilidad de tramitar la Declaratoria, a través de la

oficina de marcas correspondiente.

Iv.4.2. CREACION DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
RENOMBRADAS O FAMOSAS.

Antes de abordar el procedimiento de solicitud de Declaratoria de Renombre o Fama
ante el Registro Internacional que se propone, es importante mencionar que el sustento de su
creacion se vislumbra a la luz de las funciones que se le confieren a la OMPI en el Convenio
de la misma Organizacion’®', el cual establece como uno de sus fines, garantizar la
proteccion de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la colaboracion de los estados

42

que formen parte de la misma'", mediante el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Fomentar la adopcion de medidas destinadas a mejorar la proteccion de la
4.

propiedad intelectua
b) Aceptar o tomar a su cargo la administracion de cualquier otro acuerdo

destinado a fomentar la proteccion de la propiedad intelectual, o en su caso,

.. .. ., 744,
partzczpar en esa admmlstraczon .

¢) Favorecer la conclusion de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la

proteccion de la propiedad intelectual ”; y

"™yid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/con vention/trt_convention_001es.pdf
"2Cfi- Art. 3 del Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
"SCfi Art. 4, i) del Convenio OMPI.

"M Cfi Art. 4, iii) del Convenio OMPI.
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d) Mantener los servicios que faciliten la proteccion internacional de la propiedad
intelectual, y cuando asi proceda, efectuara los registros correspondientes y

Lo : . 746
publicara los datos relativos a los mismos.

Tomando en consideracion las funciones antes citadas, y las modificaciones que se
han propuesto al CUP’", se propone que el Registro Internacional de Marcas Renombradas
o famosas, nazca a la vida juridica a través de un Reglamento aprobado por la Asamblea
General, misma que se encuentra conformada por los Estados Miembros del mismo

. 74 . s s . s s 4
Convenio’*, y que sean miembros al menos de la Union de Paris o la Unién de Berna”*.

Acorde a lo anterior, la creacion del Registro Internacional que se propone, sin lugar
a dudas representa una medida benéfica de proteccion para la marca renombrada o famosa,
al contar con un sustento normativo internacional s6lido y homogéneo constituido por las
modificaciones que se han propuesto al CUP, en donde la Asamblea General de la OMPI es
la instancia facultada para su emision, al contar con la atribucion de ejercer las funciones

que resulten necesarias en el marco del mismo Convenio OMPI” 0

Aunado a lo anterior, el Director General de la OMPI, cuenta con la facultad de
proponer a la Asamblea General, disposiciones que se relacionen con los tratados

administrados por la OMPI"*!

, entre los que se encuentra el CUP.
Mediante la reglamentacion del Registro Internacional de Marcas Renombradas o
Famosas, no se busca la conformacion de una legislacion aislada, en la cual quede al arbitrio

de los paises, adherirse o no a ella; por el contrario, en virtud de que su creacion se sustenta

™ Cfy. Art. 4, iv) del Convenio OMPI.

M5Cfr. Art. 4, vi) del Convenio OMPL.

"TVidApartado TV.2

"¥Para consultar quienes son los Estados Miembros del Convenio OMPI Vid:
http://www.wipo.int/members/es/

™Cfy. Art. 6, numeral 1, inciso b) del Convenio OMPI.

750Cfr. Art. 6, numeral 2, inciso X, del Convenio OMPI.

P1Cfr. Articulo 6, inciso v) del Convenio OMPI.

199


http://www.wipo.int/members/es/

752
P

en las modificaciones que se han propuesto al CUP'”, éstas una vez aprobadas, seran la base

del Reglamento del Registro Internacional, con lo cual serian de aplicacion obligatoria para

los paises miembros de la Unién de Paris’™".

Lo anterior, implica que todos los paises miembros de la Union de Paris estarian
obligados a su cumplimiento, lo que significa que en cada uno de ellos existiria una
regulacion para la marca renombrada o famosa, con el consecuente beneficio de contar con
una clara diferenciacion entre ésta y la marca notoriamente conocida, aunado a que también
se contaria en cada estado miembro de la Union de Paris, con un procedimiento de

declaratoria aplicable a dichas marcas.

En cuanto a la operacion del Registro Internacional, como se verd mas adelante, se
propone que éste sea administrado por la OMPI, quien fungira como oficina internacional, y
sera la encargada de dar publicidad a las Declaratorias de Renombre o Fama que se hayan

expedido por las oficinas de marcas de los paises miembros de la Union de Paris.

Cronologicamente, la creacion del Registro Internacional de Marcas Renombradas o
Famosas necesariamente debera ser posterior a la aprobacion de las modificaciones que se

han planteado al CUP"**

, cambios que entre otros aspectos consideran la conceptualizacion y
regulacion de la marca renombrada o famosa, asi como el reconocimiento al derecho de

prioridad, para el caso de solicitudes de Declaratoria de Renombre o Fama.

72VidApartado IV.2

"3Vid Art. 25, incisos 1 y 2 del CUP, el cual establece que todo pais miembro del Convenio, se compromete a
adoptar de conformidad con su constitucion, las medidas necesarias para la aplicacion del mismo, por lo que
en el momento en que se deposita su instrumento de ratificacion o adhesion, se encuentra en condiciones
conforme a su legislacion interna, para aplicar las disposiciones del CUP.

VidApartado TV.2. A la luz del CUP, se menciona que las modificaciones al mismo instrumento, de
conformidad con el articulo 18 del mismo acuerdo internacional, establece la posibilidad de llevar a cabo
revisiones de los articulos 1 al 12, las cuales tendran como finalidad introducir en €l mejoras que tiendan a
perfeccionar el sistema de la Unidn de Paris, y agrega que para tal efecto se llevardn a cabo reuniones entre
los delegados de los paises de la Unidn, que tendran lugar e, sucesivamente en uno de los paises.

Por otra parte mismo articulo 18, en su parte final, establece que las modificaciones a los articulos 13 al 17
estaran regidas por el articulo 17.

Lo anterior, establece dos mecanismos especificos, el primero es el de la revision, para los articulos 1 al 12;y
el segundo, es el de la modificacion, que corresponde a los articulos 13 al 17.
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De tal suerte, al contar con una base normativa claramente definida, el siguiente paso

sera la creacion del Registro Internacional.

Al amparo de lo anterior, el titular de una marca renombrada o famosa, podra
presentar en las oficinas de marcas de los paises miembros de la Union de Paris de su
eleccion, la solicitud de Declaratoria de Renombre o Fama que corresponda a esos
territorios, debiéndose acreditar en cada uno de ellos, el conocimiento generalizado de la

marca en cuestion.

Asimismo, contard con el beneficio del derecho de prioridad, es decir, se tomara
como fecha de presentacion de la solicitud, la del primer deposito, con lo cual las
declaratorias contaran con la misma vigencia. En este sentido, la misma vigencia con la que

cuente la Declaratoria, la tendra su inscripcion en el Registro Internacional.

En cuanto a la temporalidad de la Declaratoria, en las oficinas locales de marcas, ésta
podra renovarse las veces que se estime necesario por periodos de la misma duracion
siempre y cuando se acredite que la marca renombrada o famosa aln cuenta con el
conocimiento generalizado por parte del publico, y en consecuencia su inscripcion en el

Registro Internacional quedaria renovada.

Finalmente es importante considerar que el Registro Internacional, sera publico, por
lo que cualquier persona podra consultar las Declaratorias que se han expedido por parte de
las oficinas de marcas de los paises miembros de la Union de Paris, y la publicidad de dicha
informacion se llevara a cabo a través de la Gaceta de la OMPI, en donde se publicaran de

manera trimestral las declaratorias que se han otorgado.
Asimismo, se contara con una base de datos que podra ser consultada por cualquier

persona, y desde luego, por las oficinas locales de marcas, a efecto de citar la anterioridad a

cualquier persona ajena al titular de la declaratoria.
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Iv.4.3. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

En el Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosassera pieza clave la
OMPI, quien fungird como oficina internacional, encargada primordialmente de dar
publicidad a las Declaratorias de Renombre o Fama que expidan las oficinas de marcas de

los paises miembros de la Union de Paris, asi como de sus respectivas renovaciones.

A continuacion se describe de manera pormenorizada, cada una de las etapas del
procedimiento que se llevard a cabo desde la presentacion de la solicitud en la oficina local
de marcas que sean de interés para el titular de la marca renombrada o famosa, la emision de

la declaratoria correspondiente, y finalmente su inscripcion en el Registro Internacional.

IV.4.3.1. PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

El titular de una marca renombrada o famosa que desee obtener una declaratoria de
renombre o fama en cualquiera de los paises miembros de la Union de Paris debera presentar
la solicitud correspondiente en aquellas oficinas locales de marcas que sean de su interés. En
este sentido, y respetando el principio del trato nacional’” establecido por el CUP, la
solicitud podra ser presentada por personas fisicas o morales nacionales o que sin serlo, se
encuentren domiciliadas o cuenten con establecimientos comerciales o industriales efectivos

y serios en el territorio de alguno de los paises miembros de la Unién”°

En este sentido, es importante mencionar que cada pais miembro de la Union de
Paris contara con su propio procedimiento Declaratoria de Renombre o Fama, en el cual es
fundamental que el solicitante aporte todos los elementos de prueba que estime necesarios
en aras de acreditar de manera indubitable el conocimiento generalizado de la marca en el

pais de que se trate.

Vid Arts. 2 y 3 del CUP.
736 para conocer cuales con los paises miembros de la Union de Paris
Vidhttp://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=2
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Asimismo, en ninguno de los paises miembros de la Union de Paris serd requisito
que la marca se encuentre registrada o en uso a fin de poder solicitar la Declaratoria, ya que
como se ha mencionado con anterioridad, el conocimiento generalizado de la marca es una
situacion de facto, que debe permanecer completamente independiente al registro o uso de la
marca, de tal forma que a pesar de que la marca no se encuentre registrada o en uso, se

otorgara la proteccion y tutela que amerita.

De igual forma al momento de presentar la solicitud, el titular de la marca
renombrada o famosa deberd indicar la fecha de primer uso de la marca ya sea el pais en que
se esta solicitando la declaratoria o bien, en el extranjero; con la finalidad de que la oficina

de marcas correspondiente verifique la existencia de derechos previos.

Para tal efecto, al momento de la solicitud no sera necesario acreditar dicho uso, s6lo

debera hacerse mencion, bajo protesta de decir verdad, la fecha de primer uso.

El formato de solicitud, al menos debera contener:

e Nombre del solicitante, ya sea persona fisica o moral, quien deberad acreditar
que se encuentra legitimado para presentar la solicitud.

e Domicilio del solicitante.

e En su caso, nombre y domicilio del representante legal.

e Reproduccion de la marca, indicando si esta es nominativa, figurativa, mixta o
tridimensional.”’

e La mencion de la fecha de primer uso de la marca en México o en el
extranjero.

e Lamencion de que si la marca se encuentra o no registrada.

e Fecha de presentacion de la solicitud.

e En su caso, fecha de presentacion de la primera solicitud de Declaratoria de

Renombre o Fama, a fin de hacer valer el derecho de prioridad”®.

757 1. - , . . .,
Unicamente se dara cabida a estos tipos de marca ya que son las generalmente aceptadas en la Union de
Paris.

203



e Un apartado de pruebas en el cual se enlisten los medios para acreditar el
conocimiento generalizado de la marca.

e Firma de o de los solicitantes.

En este sentido, el reglamento establecera el listado antes citado como contenido
minimo del formato de solicitud, para las oficinas de marcas de los paises miembros de la

Unioén de Paris, con lo cual se estandarizar la informacion solicitada en el mismo.

Asimismo, como se ha mencionado con anterioridad parte medular del
procedimiento de Declaratoria o Fama, es acreditar el conocimiento generalizado de la
marca por lo que el solicitante debera anexar todos los elementos de prueba mediante los
cuales se acredite a la oficina de marcas correspondiente, dicho conocimiento, para lo cual,
podra presentar de manera enunciativa mas no limitativa, facturas, contratos de franquicias,
cualquier medio para acreditar la antigiiedad de la marca, inversiones en publicidad, estudios

de mercado, etc.

Por otro lado habran de anexarse en caso de que el solicitante sea persona moral, el
documento que acredite su constitucion, de conformidad con las leyes de su pais de origen,

asi como el documento que acredite la personalidad del representante legal.

Finalmente, el solicitante contard con un derecho de prioridad irrenunciable, que
implica que contard con un plazo de un afo para efectuar el depdsito de la solicitud de
Declaratoria de fama o Renombre en otros paises de la Union de Paris, contados a partir de

la fecha de depdsito de la primera solicitud.

Lo anterior con la intencion de que si el solicitante desea obtener la declaratoria de

renombre o fama en diversos paises miembros de la Unidn de Paris, €stas tengan la misma

7% Este derecho de prioridad implica de conformidad con las modificaciones que se han propuesto al CUP, en
especifico a su articulo 4, C y que quien hubiere depositado una solicitud de Declaratoria o Fama en uno de
los paises miembros de la Unidn de Paris, gozara para efectuar el depdsito en otros paises, de un derecho de
prioridad de seis meses, contados a partir de la fecha de depdsito de la primera solicitud.
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fecha de presentacion y por ende el mismo vencimiento, con lo cual se facilita el control en

cuanto a la vigencia de las Declaratorias.

IV.4.3.2. ANALISIS DE LA SOLICITUD.

Una vez presentada la solicitud y sus anexos, la oficina local verificara que el
solicitante cumple con los requisitos de forma y fondo, establecidos en la legislacion de

marcas del pais en el cual se esta solicitando la Declaratoria de Renombre o Fama.

En primer término, la oficina de marcas llevaré a cabo el examen de forma, en la cual
se realizard una revision administrativa, tales como que la solicitud se encuentre firmada y
en esta se hayan proporcionado todos y cada uno de los datos solicitados, y que la solicitud

venga acompafada de los anexos correspondientes.

En caso de que la solicitud exista alguna omisién por parte del solicitante, debera
notificar al solicitante a efecto de que subsane dicha omision, en el plazo en que cada oficina
local establezca, pero en caso de que el solicitante no dé respuesta a lo requerido, la solicitud

se tendré por abandonada.

En cuanto al analisis de fondo, se verificaran dos cuestiones fundamentales: en
primer lugar, el conocimiento generalizado de la marca respecto de la cual se solicita la
declaratoria; y en segundo término, la existencia o no de derechos previos por parte de un

tercero, en cualquier clase de productos o servicios.

En cuanto al conocimiento generalizado de la marca en el pais en el cual se pretende
obtener la Declaratoria, la oficina local correspondiente analizara cada una de las pruebas
presentadas por el solicitante y contara con la facultad de solicitar pruebas adicionales que

acrediten el conocimiento generalizado de la marca en cuestion.
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Asimismo, la oficina local de marcas correspondiente, verificara la existencia o no de
derechos previos por parte de un tercero para cualquier clase de productos o servicios, en los

que la marca sea igual o similar en grado de confusion.

En caso de no existir derechos previos, y una vez acreditado el conocimiento
generalizado de la marca con las pruebas presentadas por el solicitante, se expedird la
Declaratoria de Renombre o Fama y la oficina local de marcas procedera a su inscripcion en

el Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas.

Pero en el caso de existir derechos previos, es decir, que un tercero cuente con un
registro de marca igual o similar, independientemente de los productos o servicios que ésta
ampare, previo a la emision de la Declaratoria, sera cada oficina local de marcas la facultada
para determinar la existencia de tales derechos ante los cuales no sera oponible la

Declaratoria.

En este ultimo caso, se debera dar aviso tanto al titular de la marca renombrada o
famosa, como al titular de la marca en conflicto, independientemente del producto o
servicio que ampare su marca, a fin de que cada una de las partes presente acciones de
nulidad o caducidad previstas en las legislaciones de marcas y en este caso el tramite se

dejard en suspenso hasta en tanto se resuelva en definitiva.

En dichos procedimientos serd relevante considerar si estamos ante productos o
servicios iguales o similares, o en su caso, ante productos o servicios de diversa naturaleza,
ya que si estamos ante un derecho previo para un determinado producto o servicio, en el cual
un tercero acredita tener un mejor derecho, la Declaratoria no serd oponible a ese registro

marcario, y se emitira la Declaratoria para aquellas clases en las que no hubo antecedente.

1V.4.3.3. RESOLUCION

Una vez que se ha analizado la solicitud correspondiente y en su caso, resuelto las

controversias respecto a la existencia de derechos previos por parte de un tercero, se emitira
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la Declaratoria correspondiente y un extracto de la misma se publicard en la gaceta de la

oficina de marcas correspondiente.

En la Declaratoria se mencionaran las clases que ampara la declaratoria precisamente

en el caso de la existencia de derechos previos.

Finalmente la Declaratoria tendrd una vigencia de cinco anos contados a partir de la
fecha de la presentacion de la solicitud, misma que sera renovable por periodos de la misma
duracién, y una vez emitida se enviard un ejemplar de la misma al Registro Internacional

para efecto de su inscripcion.

IV.4.3.4. INSCRIPCION EN EL REGISTRO INTERNACIONAL.

Una vez que se la Oficina Internacional, ha sido notificada de la Declaratoria de
Renombre o Fama emitidas por las oficinas locales de marcas, se inscribiran en el Registro
Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, cuya publicidad se dard en primer
término a través de la Gaceta OMPI, quien publicara cada tres meses las declaratorias que se

han otorgado por las oficinas de marcas de los paises miembros de la Union de Paris,

Asimismo, se contard con una base de datos que podré ser consultada por cualquier
persona, y desde luego, por las oficinas de marcas de los paises miembros de la Union de

Paris, a efecto de citar la anterioridad a cualquier persona ajena a la declaratoria.

IV.4.3.5. VIGENCIA Y RENOVACION DE LA DECLARATORIA.

Como ya se ha mencionado, la expedicion de una Declaratoria de Renombre o Fama
en el territorio que corresponda a cada una de ellas, y sujeta a temporalidad a fin de que sea
posible verificar, si a pesar del transcurso del tiempo que la marca aln cuenta con el
conocimiento generalizado por parte del publico, para lo cual se propone un plazo de 5 afos,

renovables por periodos de la misma duracion.
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Al momento de la renovacion, habra de presentarse documentacion actualizada que

evidencie el conocimiento generalizado de la marca.

1V.4.3.6. IMPLEMENTACION DEL REGISTRO.

En cuanto al funcionamiento del Registro Internacional que se propone, en el
ambito de la Oficina Internacional, no se requerira de gran estructura o presupuesto, toda
vez que Unicamente se encargard de consolidar la base de datos que contenga las
Declaratorias que otorguen las oficinas de marcas de los paises miembros de la Union de
Paris, ademas de cerciorarse de que se lleve a cabo una publicacién del extracto de las

mismas en la Gaceta de la OMPL

Tomando en cuenta lo anterior, se considera que seria necesaria un area al interior
de OMPI que funja como enlace entre ésta y las oficinas nacionales de marcas, la cual

estaria encargada de llevar a cabo las funciones antes sefaladas.

En el caso del ambito nacional, en el caso de IMPI, se utilizaria la estructura
orginica actualmente autorizada en el Estatuto Organico del Instituto””’, en donde
corresponde a la Direccion Adjunta de Propiedad Industrial, establecer politicas y
lineamientos institucionales para trdmites relativos al otorgamiento y conservacion de
derechos de Propiedad Industrial, entre las que se encuentran las Declaratorias’®’, contando
a su vez con las facultades necesarias para otorgar o emitir Declaratorias, asi como emitir
resoluciones respecto a procedimientos que para el otorgamiento y conservacion de

derechos de propiedad industrial ®".

Para el cumplimiento de las funciones antes sefialadas, dentro de la Direccion

Adjunta de Propiedad Industrial se encuentra la Direccion Divisional de Propiedad

Vidhttps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964 64/Estatuto_organico.pdf
760Cfr. Art. 12, fraccion I, del Estatuto Organico del IMPI.
"1Cfr. Art. 12, fraccion 1Ty V del Estatuto Organico del IMPI.
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Intelectual, la cual entre sus funciones, es la responsable de sustanciar los procedimientos

. 2
de notoriedad o fama’®?.

En este sentido, correspondera a esta Direccion Divisional notificar a la OMPI en su
caracter de Oficina Internacional responsable del Registro Internacional de Marcas
Renombradas o Famosas, notificar de las Declaratorias que se emitan, enviando como
documentacién soporte, la misma Declaratoria en version electronica, por lo que no se

considera necesario ampliar la estructura organica del IMPI para cumplir con lo anterior.

1V.4.3.7. BENEFICIOS DEL REGISTRO.

Como beneficios a la existencia del Registro Internacional de Marcas Renombradas o
Famosas que se propone, en primer término podemos mencionar que con expedicion de una
de una Declaratoria de Renombre o Fama, estara contemplada la inscripcion de la misma en
el Registro Internacional, con independencia de que el solicitante lo solicite o no, lo cual
permitird a las oficinas de marcas de todos los paises miembros del CUP, asi como a
cualquier persona interesada, consultar dicha base de datos, lo cual bridara mayor

certidumbre juridica.

En este sentido, otro beneficio radica en que las oficinas locales de marcas podran
consultar el registro a fin de que al momento en que se analice cualquier solicitud de registro
de marca, pueda determinarse facilmente si el signo distintivo es susceptible o no de
registro, con lo cual se evitard a nivel internacional que se lleven a cabo innumerables
juicios de nulidad, en especial en el caso de la existencia de derechos previos, con lo cual se

brinda una mejor proteccion a las marcas renombradas o famosas.

Otro beneficio indudable, es el derecho de prioridad, ya que si una marca
renombrada o famosa, cuenta conocimiento generalizado en varios paises miembros de la

Uni6 de Paris, las solicitudes de Declaratoria si se presentan dentro del plazo de seis meses

72Cfi-. Art. 18, fraccion XIII del Estatuto Orgéanico del IMPL.
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contados a partir de la fecha del primer deposito, contaran con la misma fecha de

presentacion y por lo tanto con la misma vigencia.

Asimismo, al menos en los paises miembros de la Unidn de Paris, existira una clara
diferenciacion entre la marca renombrada y famosa, y la marca notoriamente conocida,
aunado en que en estos paises existira un procedimiento de Declaratoria homogéneo, lo cual
sin duda alguna se traduce brindar facilidades a los titulares de marcas renombradas o

famosas.

En cuanto a los titulares de marcas renombradas o famosas, también representa un
beneficio la existencia del Registro Internacional que se propone, en el momento en que en
cualquier pais de la Union de Paris se pretenda registrar una marca igual o similar por parte
de un tercero, la oficina de marcas correspondiente tendrd la obligacion de realizar una
busqueda en el registro internacional a fin de constatar que no exista un impedimento de

registro.

En el caso de que del resultado de la busqueda realizada por la oficina local se
constate la existencia de una Declaratoria de Renombre o Fama, se notificara al titular de
mismaque se ha presentado una solicitud de registro de marca igual o similar en grado de
confusion, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga respecto a esa solicitud de
registro; con lo anterior, prevendria el aprovechamiento indebido de marcas renombradas o

famosas.

Finalmente en cuanto a los contras podemos mencionar que podria presentarse cierta
dificultad en su implementacion en paises ajenos al Convenio de Paris, toda vez que al no
formar parte del mismo, no estarian obligados a través de sus oficinas de marcas, a la

implementacion del mismo.
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IV .. MODIFICACIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tomando en consideraciéon que en la presente investigacion se han planteado
reformas importantes al CUP, y que en virtud de éste cada pais miembro de la Union de
Paris, adquiere el compromiso de adoptar las medidas necesarias para asegurar la aplicacion
del mismo, y que desde el momento de su ratificacion o adhesion se encuentra en
condiciones conforme a su legislacion interna de aplicar las disposiciones del citado
Convenio, resulta necesario a fin de cumplir con estas obligaciones, el modificar algunas

disposiciones referentes a la LPI.

Aunado a lo anterior, por las razones que se han expuesto con anterioridad, existen
disposiciones que deben replantearse, tal como el requisito de que una marca se encuentre
registrada a fin de otorgar la declaratoria correspondiente, eliminar la facultad del IMPI de
estimar la notoriedad o fama de una marca, considerar en las excepciones a los principios de
especialidad de las marcas, asi como establecer de manera clara que sera infraccion el uso no

autorizado de una marca renombrada o famosa.

A continuacion se explicara de manera pormenorizada cada uno de estos aspectos y

asi como el motivo y fundamento en el que se sustenta la modificacion que se propone:

IV.5.1. RESPECTO A LA CONCEPTUALIZACION DE LA MARCA RENOMBRADA O
FAMOSA.

Actualmente la LPI, define a la marca renombrada o famosa como aquella que es

. , - .1 763
conocida por la mayoria del publico consumidor

. Analizando esta disposicion de manera
literal, y asi cumplir con lo que la LPI establece, habrd que considerar numéricamente
cuantos consumidores existen, y de ese resultado, constatar si la mayoria es el que conoce a
la marca en cuestion. Asi las cosas, se considera que el término adecuado es generalidad, y

no mayoria.

"SCfi-. Art. 98 bis, péarrafo 2.
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Otro término de la definicion que brida la ley, es el término consumidor, respecto al
cual, como ya se ha mencionado, en ese universo no necesariamente habrd que considerar a
los consumidores de los productos o servicios amparados por la marca, sino se debe
considerar a la generalidad del publico, ya que existen personas que sin ser consumidores

potenciales de los productos o servicios amparados por la marca, la conocen.

Tomando en consideracion lo anterior, y a fin de que las propuestas de modificacion
al CUP, queden plasmadas en la legislacion nacional, el concepto de marca renombrada o
famosa debe quedar en los siguientes términos: “Se considera que una marca es famosa o

renombrada en México, cuando es conocida por la generalidad del publico”.

Como se puede observar, se ha eliminado también la palabra consumidor, ya que no
necesariamente se debera considerar s6lo a los consumidores de los productos o servicios

amparados por la marca, sino al publico en general.

IV.5.2.  RESPECTO AL REQUISITO DE REGISTRO.

Actualmente la LPI, establece que a fin de que se emita la Declaratoria de Fama, la

, . . . .. 764
marca debera estar registrada en los productos o servicios en los que originé su fama'"" .

Dicha disposicion se considera poco afortunada, ya que el grado o nivel de
conocimiento con el que cuente una marca es situacion de facto, que deberia permanecer

totalmente ajena a un tramite meramente administrativo, como es su registro ante el IMPI.

Por otra parte el hecho de que se establezca como requisito que la marca se encuentre
registrada a fin de obtener la declaratoria genera contradicciones en la misma ley, ya que por
ejemplo, la misma ley establece que las prohibiciones de registro a las que se refiere el

765

articulo 90, fracciones XV y XV bis™”, se otorgard independientemente de que las marcas

se encuentren registradas o declaradas.

764 . ;
Cfr. Art. 98 bis 1, parrafo 3.
765 . , . . .
Estas fracciones establecen que no podran registrarse como marca, las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente
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De lo anterior se concluye la necesidad de eliminar el requisito de que la marca se
encuentre registrada a fin de obtener la declaratoria, y mas aun, no exigir que el registro
corresponda a los productos o servicios en los que la marca adquirié notoriedad o fama, en
virtud de que no necesariamente esto sucedera de esta manera,pues podria darse el caso de
que una marca inicie o se registre para determinados productos o servicios, y posteriormente
por su éxito en el mercado, expandir su gama de productos o servicios, y en esta segunda

etapa, adquirir el conocimiento generalizado.

IV.5.3. FACULTAD DE ESTIMACION POR PARTE DEL IMPI.

Como ya hemos mencionado al abordar el tema de la Declaratoria o Estimacion por
parte del IMPI a fin de considerar a una marca renombrada o famosa’®®, el acto
administrativo resultante en cualquiera de los casos, debera estar lo suficientemente
motivado y fundado, asi como contar con los suficientes elementos de prueba que sustenten

la decision del IMPI.

En el caso de la Declaratoria, el problema no es mayor, ya que siempre sera el
solicitante quien aporte los elementos de prueba suficientes a fin de acreditar el

conocimiento de la marca entre el pﬁblico767.

Sin embargo, ante la estimacidon, nos
encontramos ante un escenario distinto, ya que aqui el IMPI es quien deberd allegarse de las
pruebas suficientes a fin de acreditar el renombre de una marca, ya que de lo contrario la
estimacién de fama seria de manera completamente arbitraria, lo que implica que el acto

administrativo sea facilmente recurrible, al carecer de la debida motivacion.

Es por lo anterior, que esta facultad de estimacion no debe continuar en la LPI, ya

que confiere al acto juridico en si ausente certidumbre juridica.

conocida en México, asi como las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en
grado de confusion a una marca que el Instituto haya estimado o declarado renombrada o famosa, para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio.

"SVidApartado I1.4., referente a los medios para acreditar la fama de una marca en México.

T*TCfy. Art. 98 bis 2 de la LPI.
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IV.5.4. ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE MARCA NOTORIAMENTE
CONOCIDA Y LA RENOMBRADA O FAMOSA.

Si bien en el articulo 98 bis, pareceria existir una clara distincion entre el concepto de
marca notoriamente conocida y el de marca renombrada o famosa, en el contenido de la LPI,

no del todo esa distincion es clara. Tal es el caso del articulo 90 fracciones XV y XV bis.

La primera parte del articulo 90, fraccion XVI de la LPI, establece que no seran
registrables como marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o
semejantes a una marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida en

México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Sin embargo recordemos el principio de especialidad de la marca, el cual en el caso
de la marca notoriamente conocida, no se constituye en excepcion por lo que la citada
fraccion deberia establecer que no seran registrables como marca, las denominaciones,
figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el IMPI haya
declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicada a productos o servicios

iguales o similares.

En el supuesto en el cual se rompe el principio de especialidad es aquél de la marca
renombrada o famosa, como de manera adecuada lo establece el articulo 90 en su fraccion
XV bis, al establecer que no seran registrables como marca denominaciones, figuras o
formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusién a una marca que el

IMPI haya declarado famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

IV.5.5. ENEL CASO DE LAS INFRACCIONES.

De la lectura del articulo 213 de la LPI, no se establece de manera especifica como

infraccion, usar sin autorizacion de su titular, una marca renombrada o famosa, como si se

establece para el caso de la marca notoriamente conocida’®.

"8 Cfy. Art. 213, fracc. VII de la LPL
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Ante una situacion de esta naturaleza, el titular de este tipo de marca, so6lo podria

iniciar el procedimiento de infraccion ante el IMPI sustentando su accion en:

e Actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y

servicio que impliquen competencia desleal’®’,

e Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
induzcan al publico a confusion, error, engafio, por hacer creer o suponer
infundadamente que existe una relacién o asociacion entre un establecimiento
comercial y el de un tercero; o que se fabrican productos o se prestan servicios
bajo las especificaciones, licencias o autorizacion de un tercero’’’. En cuyo
caso, el titular de la marca renombrada o famosa, habra de acreditar esta

situacion.

En virtud de lo anterior, se sugiere incluir en la fracciéon VII del articulo 213, a la
marca renombrada o famosa, para que su simple uso sin autorizacion sea motivo de

infraccion.

Finalmente, con las modificaciones que se proponen a la LPI, aunadas a las
planteadas al ambito internacional, se considera que la proteccion a la marca renombrada o
famosa quedaria lo suficientemente solida para brindar a este tipo de marcas la tutela que

ameritan.

"Cfr. Art. 213, fracc. I de la LPI.
Cfyr. Art. 213 fracc. VIII de la LPI.
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CONCLUSIONES

El Derecho de la Propiedad Intelectual en sentido amplio, comprende dos ramas del
derecho fundamentales:el Derecho de la Propiedad Intelectual ensentido estricto,
también conocido como derechos de autor; y el Derecho de Propiedad Industrial,
¢ste ultimo de naturaleza intangible, territorial, exclusivo y en algunos casos,

temporal.

El Derecho de la Propiedad Industrial es el conjunto de prerrogativas que la ley
otorga a personas fisicas o morales, en relacion a sus invenciones, signos distintivos,
franquicias, secretos industriales y que a su vez incluyen normas para reprimir la
competencia desleal, procedimientos administrativos y conductas que se consideran

delitos en la materia.

La marca es un bien de naturaleza intangible, territorial, exclusivo y temporal que
de conformidad con la LPI, es un signo visible que debe ser lo suficientemente
distintivo, en virtud de que una de las funciones con las que debe cumplir, es
diferenciar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado, lo cual permite que el publico consumidor identifique el origen

empresarial y calidad de los diferentes productos o servicios.

De acuerdo con la LPI, a efecto de constituir una marca se requiere que sea un signo
visible. En este sentido, se considera que la LPI se encuentra en desventaja en
comparacion con otras legislaciones en las cuales se admiten nuevos tipos de
marcas, tales como las sonoras, olfativas, gustativas, y de textura o tactiles; las
cuales son percibidas por los otros sentidos y no por ese hecho pierden su caracter

distintivo.
Los signos distintivos se encuentran regulados por el Derecho de la Propiedad

Industrial, y en el caso de las marcas, de manera clara se percibe una tutela de

caracter dual, por un lado se protege al consumidor a efecto de evitar caer en el error
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10.

al adquirir un producto en la industria o en el comercio, y por otro el origen
empresarial del signo distintivo, que al cabo del tiempo puede llegar a convertirse

en un prestigio que atesora la marca.

La marca ademas de contar con una funcion distintiva, cumple con otras funciones
tales como la indicadora de procedencia empresarial, indicadora de calidad y
condensadora de goodwill asi como generadora de un vinculo de confianza entre el

consumidor y el producto o servicio amparado por la misma.

Por mandato del articulo 87 de la LPI, los industriales, comerciantes y prestadores
de servicios, podran solicitar el registro de una marca ante el IMPI a fin de gozar el
derecho a su uso exclusivo; sin embargo al momento de solicitar un registro, se
observa no se tiene que acreditar tal caracter comercial o industrial por lo que se

considera que esta disposicion debe ser reformada pues es inoperante.

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el
IMPI. Este registro brinda derechos constitutivos y tales como el que su titular

pueda oponerse en contra del uso no autorizado por parte de terceros.

México cuenta con un sistema mixto de proteccion a las marcas, que implica que el
derecho a uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro ante el IMPI,
pero este registro se consolida después de tres afios posteriores a que fue otorgado;
ya que durante ese tiempo, cualquier tercero con interés juridico puede oponerse al
registro, siempre y cuando demuestre que ha utilizado la marca igual o similar a la
registrada para los mismos o similares productos o servicios, y en consecuencia

podra solicitar la nulidad de la marca posterior.

Se considera que el sistema mixto de proteccion de signos distintivos que sigue
Meéxico se traduce en falta de certidumbre juridica, para aquellas personas que

registran sus signos ante el IMPI.
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12.

13.

14.

15.

16.

La marca tiene dos principios fundamentales, el Principio de Especialidad y el

Principio de Territorialidad.

El Principio de Especialidad debe entenderse como el hecho de agrupar a las marcas
por productos o servicios similares a efecto de que pueda concurrir una libertad el
uso en una denominacion cuando se utiliza por diferentes competidores en

productos o servicios no similares.

El Principio de Territorialidad implica que la marca surte efectos en el lugar en
donde se registra; y en este sentido el CUP es el primer convenio internacional que
rompe con el principio de territorialidad al otorgar en su articulo 6 bis, proteccion a

las marcas fuera del lugar donde se registraron.

En cuanto al Principio de Territorialidad, se considera que hoy en dia por el auge
que han tenido las tecnologias de la informacion y comunicaciones, en algunos
casos podria resultar inaplicable el citado principio, en virtud de que existen marcas
que surgen y se usan en Internet, en radio y s6lo por ese hecho trascienden fronteras,

y sin duda éste tipo de marcas van mas alla de un aspecto territorial.

Las marcas notorias, a través de tratados internacionales, gozan de proteccion con
independencia de que la marca se encuentre o no registrada, y dicha proteccion se
extiende a esos paises en los que la marca es considerada notoria, con lo cual éste
tipo de marcas, se constituyen en excepcion al Principio de Territorialidad del

registro marcario.

Desde el punto de vista conceptual resulta relevante mencionar que en el ambito
internacional el CUP solo tutela a la marca notoriamente conocida, y ADPIC le
concede un alcance que debe corresponder exclusivamente a la marca renombrada o
famosa, sin que exista proteccion expresa a la marca renombrada o famosa. Esta
situacion ha provocado una serie de confusiones en los ambitos nacional e
internacional, sobre lo que debe entenderse por marca notoriamente conocida y

marca renombrada o famosa.
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18.

19.

Ante la ausencia de norma y evidente confusion tanto en el d&mbito internacional
como en las legislaciones locales, resulta imprescindible incorporar en la normativa
internacional, un concepto uniforme para la marca renombrada o famosa, con la
finalidad de que esta claridad conceptual y por ende diferencias claras entre ambos
tipos de marcas, permeen a las legislaciones de los paises miembros de la Unidn de

Paris, y los paises miembros de la OMC.

La marca notoriamente conocida es aquella que independientemente de estar
registrada o no, es conocida por el publico consumidor y por los circulos
comerciales a los cuales dirige su oferta, conocimiento que se da como
consecuencia de la duracion, magnitud y alcance geografico del uso de la marca, asi
como de su promociéon o publicidad; por lo que se constituye en excepcion al

Principio de Territorialidad del registro marcario.

La marca renombrada o famosa se define como aquella que es conocida por la
generalidad del publico, es decir, no solo es conocida por el publico consumidor al
cual dirige su oferta, o por los circulos en los cuales se desenvuelve, sino que es
conocida por la mayoria de los sectores, lo cual se debe en gran medida al prestigio
del que goza, asi como de su gran difusion en medios de comunicacién que provoca
en los consumidores expectativas muy positivas acerca del elevado nivel de calidad

de los productos o servicios amparados por la marca.

Este tipo de marcas se constituyen en excepcion a los Principios de Territorialidad y

Especialidad del registro marcario.

En México, de conformidad con lo establecido por el articulo 98-bis de la LPI, para
que una marca sea considerada renombrada o famosa, existen dos causales. La
primera de ellas consiste en que el titular de la marca en cuestion solicite ante el
Instituto la Declaratoria; y la segunda, con fundamento en la facultad discrecional

del IMPI de estimar a una marca renombrada o famosa.
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21.

22.

23.

24.

La facultad de estimacion por parte del IMPI es un supuesto en el cual el titular del
signo distintivo no interviene, sino que es a iniciativa del Instituto darle esta
connotacion; lo cual se considera que puede representar serios problemas al no
contar con un marco normativo lo suficientemente sélido que justifique el acto
administrativo que el caso amerita, toda vez que si bien la LPI hace mencion de que
el IMPI cuenta con esa facultad, el mismo ordenamiento es omiso en establecer un
procedimiento que respalde el como se ejercerd dicha atribucion. Por lo que en este

sentido se considera que esta atribucion del IMPI debe desaparecer.

El procedimiento de declaratoria de renombre o fama, se inicia ante el IMPI por el
titular de la marca y la LPI de manera especifica establece como requisito que la
marca se encuentre registrada, lo cual no sucede en el caso de que el IMPI estime a

una marca como renombrada o famosa.

Al ser necesario que la marca se encuentre registrada en aras de solicitar la
declaratoria de renombre o fama, y no establecer el mismo requisito para el caso de
la estimacion por parte del IMPI, se evidencia un sistema de proteccion

diferenciada.

La tutela que se debe otorgar a las marcas renombradas o famosas, en todos los
casos debe concederse sin necesidad de que ésta se encuentre registrada, ya que el
renombre o fama de una marca es una situacion de facto completamente
independiente al hecho de que esta se encuentre registradapor lo que se considera
desafortunado que la LPI establezca el requisito del registro para iniciar el tramite
de declaratoria de renombre o fama. Con lo anterior, a la marca renombrada
practicamente se le da el mismo trato que a una marca usual, en el sentido de que

debera estar registrada para gozar de proteccion.

Del anélisis a la LPI podemos afirmar que la protecciéon que este ordenamiento
brinda a las marcas renombradas o famosas, declaradas o estimadas asi por el IMPI,
se acota unicamente a prohibir que este tipo de marcas sean registradas por un

tercero, proteccion que se considera insuficiente en virtud de que coloca a su titular
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26.

en estado de indefension contra un tercero que sin autorizaciéon use la marca
renombrada o famosa, pues en la LPI no hay un tipo especifico que sancione esta

conducta.

La situacion antes descrita obliga a que el titular de una marca renombrada o
famosa, necesariamente cuente con un registro a fin de evitar que un tercero utilice
una marca igual o similar en grado de confusidn; por lo que sin lugar a dudas esto
debe modificarse, porque la marca renombrada o famosa amerita gozar de

proteccion sin necesidad de registro tal y como lo dictan el CUP y el ADPIC.

En el CUP la proteccion a las marcas renombradas o famosas es nula, en virtud de
que este Convenio en su articulo 6 bis solo hace referencia a la marca notoriamente
conocida, respecto a la cual, sin definirla, si le brinda proteccion al establecer el
compromiso a cargo de los paises de la Union de rehusar o invalidar el registro, asi
como prohibir el uso de una marca que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptible de crear confusion, de una marca considerada notoriamente

conocida, y que sea utilizada para los mismos o similares productos o servicios.

En el caso del ADPIC, concede a la marca notoria un alcance que debe
corresponder exclusivamente a la marca renombrada o famosa, sin que exista
proteccion expresa en este Tratado a la marca renombrada o famosa. Ademas para
romper con el principio de especialidad y conceder a la marca proteccion en
productos o servicios no similares debe existir un registro, requisito que debe ser

eliminado.

Aunado a lo anterior, para el caso de que un tercero use la marca renombrada o
famosa sin autorizacion de su titular, la proteccion se brinda a condicion de que el
uso de esa marca indique una conexion con el titular de la marca registrada y a
condicion de que sea probable que ese uso lesione los derechos del titular de la

marca registrada.
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28.

En este sentido, la proteccion a la marca renombrada o famosa debe otorgarse de

modo automatico sin condicionantes de ninguna indole.

En el ambito internacional, en especifico en el CUP, se considera indispensable una
adecuada conceptualizacion y regulacion de la marca renombrada o famosa, que
permita contar con una clara distincion entre ésta y la marca notoriamente conocida,
con el claro beneficio de que al incluirse este concepto en el citado Convenio, tendra
el caracter de vinculante para los paises miembros de la Union de Paris, quienes
estaran obligados a cumplir con sus disposiciones y permear dichos conceptos en

sus legislaciones nacionales.

Se propone la modificacion en primer término del articulo 6 bis del CUP, en la cual
se brindan definiciones tanto de la marca notoriamente conocida, como de la marca
renombrada, eliminando para ambos casos la facultad de estimacion por parte de la
autoridad competente, y se elimina la periodicidad de 5 afios para reclamar la

anulacion o prohibicion de uso de este tipo de marcas usadas o utilizadas de mala fe.

De las modificaciones propuestas al CUP, resalta por su importancia la que
corresponde a las definiciones de marca notoriamente y de marca renombrada o
famosa. En el caso de la primera, se define como aquella que independientemente
de estar registrada o no, es conocida por los consumidores reales o potenciales del
tipo de productos o servicios a los que aplique la marca, asi como por los circulos
comerciales a los cuales dirige su oferta; y la marca renombrada o famosa es aquella

que es conocida por la generalidad del publico consumidor.
La facultad de estimacion por parte de la oficina de marcas desaparece por lo que la
unica via para que una marca tenga la categoria de renombrada o famosa serd a

través del procedimiento de declaratoria ante la oficina de marcas correspondiente.

Por otra parte, para al caso de la periodicidad de cinco afios para solicitar la

anulacion de un registro de marca que pueda crear confusion con una marca

222



29.

30.

31.

renombrada o famosa, se propone que este plazo se elimine a fin de que en

cualquier momento pueda solicitarse la nulidad del registro.

También se propone como reforma que se incluya el derecho de prioridad para el
caso de las declaratorias de renombre o fama, a fin de que el titular de una marca
renombrada o famosa cuente con un plazo de un afio para solicitar en otros paises
miembros de la Union de Paris la declaratoria de renombre o fama, con el beneficio

de que se reconozca como fecha de presentacion la de la primera solicitud.

En cuanto a las modificaciones que se proponen al ADPIC se encuentran incluir una
clara conceptualizaciéon para la marca notoriamente conocida y para la marca
renombrada o famosa, con lo cual cada una de ellas contard con sus propias

disposiciones.

Asimismo, se elimina el requisito de que la marca deba de estar registrada y la inica
condicionante que se establece de acuerdo a las modificaciones que se proponen es
que se acredite el conocimiento generalizado de la marca a fin de que ésta tenga el

caracter de renombrada o famosa.

Las modificaciones que se proponen al CUP y al ADPIC son en el sentido de
brindar un marco normativo sélido y homogéneo en virtud de que al estar
consideradas en estos ordenamientos existe la obligacion de que permeen a las

legislaciones nacionales de los paises miembros del CUP y de la OMC.

Con base en las modificaciones al CUP y al ADPIC antes descritas, se propone la
creacion de un Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, el cual
surgird a la vida juridica a través de un reglamento aprobado por la Asamblea

General de OMPL

La aprobacion del reglamento y la creacion del Registro Internacional de Marcas

Renombradas o Famosas, no buscan la conformacion de una normativa aislada en la
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33.

34.

cual quede al arbitrio de los paises adherirse o no a ella, por el contrario, sus
disposiciones seran de aplicacion obligatoria para los paises miembros de la Union
de Paris, al encontrar su fundamento en sustenta en las modificaciones que se han

propuesto al CUP.

Asimismo, en el Reglamento se brindard una clara diferenciacion entre la marca
notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa, ademas de que en cada
pais miembro de la Union de Paris, se contaria con procedimientos homogéneos

para obtener la Declaratoria correspondiente.

En cuanto a la operacion del Registro Internacional de Marcas Renombradas o
Famosas, es pieza clave la OMPI, quien funge como oficina internacional y cuya
funcion primordial serd dar publicidad a las declaratorias de renombre o fama que
expidan los paises miembros de la Union de Paris, asi como de sus respectivas

renovaciones.

Para obtener la inscripcion de una Declaratoria ante el Registro Internacional, deben
seguirse cuatro etapas fundamentales, que son: 1) la presentacion de la solicitud ante
la oficina de marcas correspondiente, 2) el analisis de la solicitud y de los elementos
de prueba mediante los cuales se pretenda acreditar el conocimiento generalizado de
la marca, 3) la resolucion que consiste basicamente en la emision de la declaratoria
de renombre o fama; y finalmente, 4) la inscripcion ante el Registro Internacional,

5) Publicidad de la Declaratoria.

En estricto apego y respeto a las funciones que corresponden a las oficinas de
marcas de los paises miembros de la Union de la Unidn de Paris, seran ante quienes
se sustancie la solicitud de declaratoria de renombre o fama, a la cual deberan
anexarse todos los elementos de prueba que se estimen necesarios para acreditar el

conocimiento generalizado de la marca.
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En este sentido, sera la oficina de marcas de cada pais la que valore las pruebas y
determine si es procedente la declaratoria de fama o renombre. También serd la
responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos, asi como
la existencia o no de derechos previos por parte de un tercero, en cualquier clase de

productos o servicios, en los que la marca sea igual o similar en grado de confusion.

Una vez concluidos los andlisis de forma y fondo, la oficina de marcas emitira la
Declaratoria correspondiente la cual tendrd una vigencia de diez afios, renovables
por periodos de la misma duracién siempre y cuando al renovar, se acredite el

conocimiento generalizado de marca en el pais.

De la Declaratoria que se emita, un ejemplar se enviard a la OMPI en su carécter de
oficina internacional a fin de que se inscriba en el Registro Nacional de Marcas

Renombradas o Famosas.

La publicidad de la inscripcion en el Registro Internacional, se dara en primer
término a través de la Gaceta de la OMPI, quien publicara cada tres meses por este
medio, las declaratorias que se hayan otorgado en los paises miembros de la Union
de Paris; y a su vez existira una base de datos que podra ser consultada tanto por las

oficinas de marcas, como por cualquier persona.

Dentro de los beneficios que representa el Registro Internacional de Marcas
Renombradas o Famosas, se encuentra en primer término que la tutela no estara
supeditada a que la marca renombrada o famosa se encuentre registrada, ya que
Unicamente serd necesario que el solicitante acredite por todos los medios de
prueba que estime necesarios el conocimiento generalizado de la marca en el pais en
donde desea obtener la declaratoria, lo cual como ya se ha mencionado estara

estandarizado en todos los paises miembros de la Union de Paris.

Otro de los beneficios que representa el Registro Internacional de Marcas

Renombradas o Famosas, se encuentra la publicidad de la Declaratoria que como ya
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38.

se ha mencionado se llevara a cabo a través de la Gaceta de OMPI, asi como de la
base de datos que se construya para tal efecto, lo cual permitira a las oficinas de
marcas nacionales e internacionales determinen “sin estimar”, la categoria de

renombrada o famosa de una marca, asi como citar anterioridad.

Lo anterior implica la ventaja de que al momento de que una oficina de marcas
analice una solicitud de registro de un signo distintivo, se pueda determinar con
facilidad si éste es susceptible o no de registro, con lo cual se evitard a nivel
internacional que se lleven a cabo innumerables juicios de nulidad, en especial en el
caso de la existencia de derechos previos con lo cual se brinda una mejor proteccion

a las marcas renombradas o famosas.

Otro beneficio del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, es
que el solicitante contara con un derecho de prioridad de un afio para efectuar el
deposito de la solicitud de declaratoria de renombre o fama en otros paises
miembros de la Union de Paris, contados a partir de la fecha de depdsito de la
primera solicitud. Situacién que representa que las declaratorias con las que cuente
el titular de una marca renombrada o famosa, tengan la misma fecha de
vencimiento, con lo cual se facilita el control de este relevante activo de propiedad

industrial.

Independientemente de las reformas propuestas al CUP y al ADPIC, a efecto de
proteger a la marca renombrada o famosa resulta necesario llevar a cabo una serie
de adecuaciones a la LPI, que consisten primordialmente en eliminar el requisito de
que una marca se encuentre registrada en los productos o servicios en los cuales
adquiri6 su fama, a fin de que el titular de una marca pueda iniciar ante el IMPI, el

procedimiento de Declaratoria de Renombre o Fama.

En este sentido se propone que se elimine este requisito en virtud de lo que debe
tutelar a la marca renombrada o famosa es el conocimiento generalizado de la

misma.
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40.

41.

42.

Otra de las reformas que se proponen a la LPI es eliminar la facultad de estimacion
del IMPI, en virtud de que se considera que el caracter de renombrada o famosa que
obtenga una marca Unicamente debe proceder a peticion de su titular en a fin de
obtener la Declaratoria correspondiente, pues es el titular y no el IMPI quien cuenta
con los medios necesarios para probar el conocimiento generalizado de su marca en

el publico.

Asimismo, del andlisis de los supuestos bajo los cuales no procede un registro
marcario, la LPI establece en su articulo 90, fracciones XV y XV-Bis, que tanto la
marca notoriamente conocida, como la marca renombrada o famosa se constituyen
en excepcion al principio de especialidad, lo cual es incorrecto, por lo que se

propone su modificacion.

Finalmente en el caso de las infracciones previstas por el articulo 213 de la LPI, no
se incluye de manera especifica, como supuesto de infraccion, el uso de una marca
renombrada o famosa por parte de un tercero sin autorizacion de su titular, por lo

que en este sentido, se propone incluir este supuesto.

La implementacion de estas modificaciones en su conjunto brindaran a la marca

renombrada o famosa la proteccion que éstas ameritan.
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