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~INTRODUCCION

Como regla generai, las leyes de un pafs, incluyendo las leyes marcarias,
tienen efecto y aplicacién Jdnicamente en el territorio de ese pafs. . Por excép-
ci6n se puede dar la aplicacién extraterritorial de la ley, que en tados los --
casos se encontrard regulado.

Consecuentemente los titulares de un derecho relativo a la propiedad in--
dustrial estd protegido dUnicamente en el pafs en el que hizo los registros co--
rrespondientes. Haturalmente la ley de un pafs otorga esa posibilidad a sus -
nacionales. Puede dar esa posibilidad a los extranjeros, o puede darla en con-
dictones distintas a las que se otorga 3 sus nacionales, o puede no darla defi-
nitivamente. Esto proviene del derecho de cada Estado para legislar.

Desde el principio, la Convencién de Parfs, df a los extranjeros el dere-
cho de obtener la misma proteccidn que los nacionales, en cualquier pafs que -
sca miembro de la Convencifn.

El texto original de la Convencién de Parfs, expresaba esta garantfa --
generalmente llamada tratamiento a los nacicnales de la siguiente manera: "Los
sujetos o ciudadanos de cualquier Estado contratante deberdn, incluyendo paten-
tes, disefios industriales y marcas, gozar de las ventajas que las leyes de su -
pafs ahora le confieren, o confieran ep un futuro a los nacionales. Consecuen-
temente ellos tendrdn la misma proteccién y los mismos recursos legales contra
alguna violaci6n de sus derechos, siempre y cuando observen las formalidades y
condiciones impuestas-a los nacionales por la legislacién doméstica de cada ---
Estado. "

EL propésito de este trabajo es el estudio del Derecho Marcario dentro de
la Convencién de Parfs; la evolucién que las marcas han tenido dentro de este -



Convenio a 1o largo de las revisiones hechas al mismo, y la protecci6n que ---
otorga a los titulares de las marcas que son sGbditos de pafses signatarios.

Por otro lado, pretende estudiar la manera en la que México ha recibido
influencia del Convenfo y como se ha proyectado la misma en nuestra legisla --
cibn, en este proceso evolutivo, ya sea en la creaci6n del Derecho o en la re-
forma y adaptacién de los principlos derivados de! Convenio.



CAPITULO I. .-EL CONVENIO DE PARIS Y SUS ORIGENES.

Enun principio, ly‘a proteccién de los derechos pertenecientes a los ex--
tranjeros en materia de.propiedad -industrial surgié conforme se desarrollaban
e intensificaban las'relaciones comerciales entre los pueblos del mundo, las -
cuales estaban basadas desde su origen ‘en normas legales. Aunque rudimenta--g
‘rios, se celebraban convenios o tratados bilaterales sobre amistad, comercio y
navegacin, cuyo contenido lo constitufan unmas cuantas normas jurfdicas, sin -
armonizaci6n alguna, entre las cuales se insertaba como cléusula dnica el - --
principio de asimilaci6n a los nacionales o de trato nacional, protegiéndose -

algunos objetos de la propiedad industrial.

Postertormente, fueron celebrandose ademds de los mencionadas instrumen-
tos internacionales otros, pero refirigndose de manera mis especffica a la ma-
teria, los que con el tiempo sec perfeccionaron. De manera especial s6lo pro--
tegfan a las patentes, las marcas de fibrica y de comercio, as{ como los dibu-
jos y modelos industriales. Por lo que toca a los nombres comerciales su pro-
teccidn se aseguraba de manera similar a la de las marcas.

En el proceso de creaci6n del Convento de Parfs, fuercn varios los ante-
cedentes de trabajo que permitieron su realizacién. A continuacién haremos --
una breve referencia a los mismos.

A} Exposici6n internacional Austro-HOngara de 1873.

Por lo que concernfa a las patentes, las disposiciones de los escasos --
tratados o convenios que de ellas se ocupaban pueden considerarse insignifican
tes, pues tan s6lo eran simples promesas. Ante la insuficiencia de una nro--:
teccibn juridica conveniente de las patentes e invenciones de los extranjeros,
se busco colmaria mediante la invitacién que el gobierns de Austria-Hungrfa --
realizé a varios palses para que tomaran parte en una exposici6n internacional
que se ocuparfa de esta materia,



Esta exposiclén se veriflcb ‘en 1873 en’ donde surgié la necesidad de que
se organizara un Congresuﬂlnternactonal. (1)

'B) CONGRESO DE TECHICOS DE VIENA DE 1873,

Este Congreso se orgahlzé con el objeto de reformar las leyes de patentes
de los diversos pafses otorgando.a los; inventores una proteccifn juridica mas
adecuada. - En vista de 1o cual, se llevb a cabo un Congreso de Técnicos del 4
al 9 .de agosto de 1873, en la ciudad de Viena, cuyos debates giraron en torno
a las patentes. (. 2°)

Esto muestra la preocupaci6n preponderante por las Invenciones, cuya --
apltcacifn iba cada vez més en aumento, cob un USO y una necesidad mayor que -
las ‘marcas, sin que esto quiera significar-que no se otorgaba importancia a --
1as mismas.

C)} CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARIS 1878.

Con posterioridad al Congreso de Técnicos en Viena, se verific6 el Con--
“"greso’ internacional de la propiedad industrial del 5 al 17 de septiembre de --
1878 en Parfs, significando este el primer paso definitivo hacia la constitu--
cién de una uni6n. Este Congreso se ocup$ de las patentes, marcas, dibujos y
modelos industriales, otras fotogrdficas, nombres comerciales y recompensas --
industriales.

e r—————————"
t.- Nava negret2, Justa, "Derecho de las Marcas", Editorial PorrGa, México 1985.
pag. 202. —r——rTre e wr vy

2.- Nava Negrete, Justo, ob. y pag. cits,



Entre las resoluciones que se tomaron en dicho Congreso, merece especial
importancia la del 11 de septiembre del citado afo, que cre6 una comisién in--
ternacional permanente, para que se ocupara entre otros objetivos, el le obte-
ner de uno de los gobiernos, la reunién de una conferencia internacional ofi--
cial, para efecto de determinar las bases de una legislacién uniforme. ( 3 )

D) CONFERENCIA INTERHACIONAL DE PARIS DE 1880.

La secci6n Francesa de la comisién internacional permanente formada en -
1878 en Paris, se encargd dz elaborar un anteproyecto que denomind "Unién para
1a proteccién de la propiedad industrial", el cual constituyé la base de los -
debates de la conferencia internacional de Parfs de 1880.( 4 )

Esta conferencia, se efectud del 4 al 20 de noviembre de 1880, en la que
participaron dieciocho pafses: Argentina, Austria-Hungria, Bélgica, Brasil, --
Estados Unidos, Francia, Gran Bretafia e Irlanda, Guatemala, [talia, Palses -~
bajos, Portugal, Rusia, Salvador, Suecia, Noruega, Turqufa, Uruquay y Venezue-
la. El objetivo central que persegufa la conferencia consistfa en la adopcitn
de disposiciones juridicas susceptibles de ser incorporadas en una convenci6n
internacional,

finalmente se adoptd un anteproyecto con el mencionado objetivo, y que -
fue dado a conocer por el Gobierno Francéds a los demds pafses convocandose ---
nuevamente a una conferencia para el & de marzo de 1883, para la aprobacién --
definitiva del texto de la Convencifn y para la suscripcién del mismo. ( 5 )

Cabe observar que entre los pafses participantes se encontraban seis -
pafses latinoamericanos, y por supuesto la participacién de los Estados Uni---
dos de América, quienes, desde sus inicios trajeron a América los principios -
de la Convenci6n. Mé&xico, participar{a como invitado hasta 1886, sin que ello

- Ferrr—————————rer
3.- Nava Negrete, ob. y pdg. citada.
4.- Hava Negrete, ob. y pdg. citada
S5.- Nava Negrete, ob. y pdg. citada



signifique que México no habfa reclbiddk,:lnfliuenclé.

E) CONFERENCXA DEL 6 DE MARZO DE 1883.° 5

En esta Gltima conferencla. asistieron:los pa[ses representados en la an-
terior, con la excepcidn de Austria-H ungr!a Turquia y. Venezuela, y con 1a.-in- "
tervencién nueva de Espafa, Luxemburgo, Rumanta y.Servia, y. fue hasta el .20 de -
marzo de 1883, que los plenipotenciarios de los siguientes pafses suscribieron
la “Convencién de la Unién para la proteccién de la propiedad industrial®: -
Bélgica, Brasil, Espafa, Francia, Guatemala, Italia, Palses Bajos, Portugal, -
Salvader y Servia. {6 )

EL Gltimo paso hacia la constitucién de la uni6n fue el canje de ratifi-
caciones previsto por el artfculo 19 de la Convencién, que se efectub en el --
ministerio Jde relaciones e«teriores dv frarzia el 6 ¢o junio de 1884, acudien-
do los plenipotenciarios de los pafses que ya habfan suscrito dicha Convencidn
as{ como Gran Bretaia, irlanda, TOnez y Ecuador y de conformidad con el artf{--
culo 18, la Convencidn entrd en vigor el 7 de julio de 1884, ( 7 )

A esta convenci6n se permitfa el acceso a los demds pafses. Los que es-
tuvieron interesados en asistir, lo comunicaron por via diplom&tica al gobier-
no suizo y éste a su vez a los demis pafses unionistas, segin el artfculo 16.

Por otra parte los pafses que denunciaron la Convenci6n fueron: Ecuador
(26 de diciembre de 1894), £l Salvador (17 de agosto de 1B86), Guatemala (8 de
noviembre de 1894) y la Repdblica Dominicana (15 de marzo de 1888) aunque este
altimo pafs se adhirié de nuevo a la Convencibn el 11 de julio de 1890.

ta Convencitn prevela en su artfculo 14, conferencias perifdicas de re--
vision con el objeto de mejorar el Convenio a la luz de la experiencia de su -
aplicacion practica,

6.- Nava Negrete, ob. cit., pag, 203.
7.~ Nava Negrete, ob. y pig. citada



La primera conferencia se realizé en Roma del 29 de abril al 1! de mayo
de 1886, asistiendo todos los pafses unionistas, con excepcién de: El Salvador,
RepGblica Dominicana y Ecuador; aceptando una invitacién del Gobierno Italiano
enviando representantes aunque no eran pafses unionistas: Alemania, Estados --
Unidos, Luxemburgo, Mé&xico, Paraguay, Rumanfa y Uruguay.

En esta conferencia, se presentd por el gobierno italiano un reglamento
de ejecucibn, que tenfa por cbjeto interpretar y desarrollar, ciertos princi--
pios contenidos en la Convenci6n. No obstante, el programa no contemplaba un
documento de tal naturaleza y por otra parte se estimaba que todavia no era -
posible, después de dos afos solamente de vida de la convencién; el poder darse
cuenta exactamente de sus defectos o de sus méritos..

Por su lado, el gobierno suizo someti6 a la consideraci6n de la conferen

-

cta un anteproyecto de arreglo para el Registro internacional de Marcas, que -
reemplazarfa al registro nacional.

Los gobiernos belga y francés, en cambio, consideraron que el texto de -
la convencién debfa ser modificado, en especial los artfculos 5 y 10.

las resoluciones gque se tomaron por la Conferencia en relacién a las an-
tertores cuestiones, no fueron ratificadas por ninguno de los palses.

La segunda conferencia de revisign se verificd en Madrid el primero de -
abril de 1890, asistiendo todos los pafses de la unién, con excepcibn de Ser--
via. También asisti6 Alemania, aun cuando aGn no era pals unionista.

El programa de esta conferencia se integré por cuatro textos preparados
por el Gobierno Espafiol y la oficina internacional: el primero era un protoco-
fo de interpretacién y ejecucién de la convenci6n; el segundo, era un protoco-
io relativo a la administracién de {a oficina internacional y los Gltimos eran
dos arreglos: uno para el registro internacional de marcas y el otro para laz
represion de las falsas indicaciones de procedencia.



La importancia de esta conferencia, consistié esencialmente en la intro-
duccion de la idea de la creacifn de uniones restringidas, lo que trajo como -
consecuencia que se adoptaran como uniones de esa naturaleza el Arreglo relati
vo al registro internacional de las marcas, al cual se adhirieron nueve paISe;
Bélgica, Espafa, Guatemala, Italja, Noruega, Pafses bajos, Portugal, Suecia ¥y
Suiza; asf como el arreglo relativo a la represién de las falsas indicaciones
de origen, adhirtendose a éste diez pafses: Brasil, Espada, Francia, Gran Bre-
tafa, Guatemala, Woruega, Portugal, Suecia, Suiza y Tdanez.

Fué hasta el 14 de ahril de 1891, cuando los delegados de los palses de
1a uni6n se reunieron de nuevo en Madrid, ratificando los dos arreglos antes -
mencionados, Espafa, Francia y Colonias, Suiza y Tanez y s6lo Bélgica el pri--
mer arreglo ya citado y Gran Bretana el segundo arreglo. Posteriormente ambos
arreglos fueron ratificedos por Brasil (3 de Octubre de 1896) y Portugal, in--
cluyendo Azores y Madera, el 31 de octubre de 1893, por lo que se refiere al -
seqgundo de los arreglos.

As{ pues, 1a Convencién fue elaborada después de trabajos preparatorios
en 1873 y 1878, en la conferencia diplomatica de Par{s de 1880, firmada con wun
protocolo final adicional, por 31 Estados en una conferencia similar en 1883 y
ratificada por los mismos en 1B84.

Entré en vigor un mes después del depbsito de los instrumentos (documen-
tos) de ratificacién en julio 7 de 1884,

La convenci6n especificd que fos Estados contrayentes se constitufan en
una unién para la protecci6bn de la propledad industrial, una institucién jurfi-
dica cuya naturaleza serd examinada posteriormente.

Desde el principio. la Convencién (artfculo 14), previé conferencias de
revisién peri6dicas destinadas a la introduccién de reformas.



Es necesario destacar que aGn después de la creacién de la Uni6n de Paris
se celebraron un gran nimero de tratados o convenios bilaterales de relativa -
importancia y en los cudles se percibe ¢laramente la influencla de las uniones
antes indicadas, también la intencién de dichos instrumentos internacionales -
era a su vez influir en el texto de la convencién de Parfs y esclarecer las --
controversias que ese texto podfa suscitar y en ocasfones a mejorario introdu-
ciendo entre los gobiernos contratantes facilidades que los redactores de la -
convenci6n de Paris no creyeron necesario otorgar.

En suma, podemos sefalar que existe gran semejonza entre estos instrumen
tos legales y los que se celebraron antes de la creacién de la Unién, siendo -
las Gnicas diferencias la precisién, claridad y en algunos casos eran mis com-
pletos.



CAPITULO TI. LA MARCA EN EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA
. PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 20 DE MARZO DE 1883.

A) EVOLYCION DE LA PROTECCION MARCARIA EN LAS DISTINTAS REVISIONES DEL CONVENIO

e Cpino sefiala el texto original de.la Convencién de Paris, el deseo de los
ﬂgnat.arlos de este, era el de asegurar, de comGn acuerdo; una protecci6én com-
pleta de 10s nacionales de sus respectivos Estados y contribuir a la proteccién
de-los derechos de los inventores y a la lealtad de las transacciones comercla-
fes.

Poco a2 poco, dentro de este capitulo iremos estudiando cada una de:las -
revisiones que han sido hechas al Convenio de Parf{s y la evolucién que ha te--
nido en lo que se refiere a la proteccién marcaria desde su texto original --
hasta el texto actual.

Por lo que se refiere al texto original, a continuacién se transcribe --
los articulos que mis interesan para efectos de nuestro trabajo: (8 )

ARTICULOD 2.- Los sibditos o ciudadanos de cada uno de los Estado con-
tratantes gozaradn en todos los demas Estados de la Uni6n en lo que concierne a
las patentes de invenci6n, a los dibujos 6 modelos industriales, a las marcas
de fabrica o de comercio y al nombre comercial, las ventajas que las leyes res
pectivas otorgan actualmente u otorguen en el futurc @ los nacionales. En --
consecuencia tendrdn la misma proteccién que &stos y el mismo recurso legel -
contra todo ataque a sus derechos, bajo reserva del cumplimiento de las forma-
lidades y condiciones impuestas a los nacionales por la legislacifn interior -
de cada Estado.

8.- Texto de la Convencibn para la proteccién de la propiedad industrial, texto
publicado por la Secretarfa de Relaciones Exteriores.



ARTICULO 3.- Se asimilan a los sGbditos o ciudadanos de los Estados --
contratantes que no forman parte de la Unién y que estdn domiciliados o tienen
establecimientos industriales o comerciales en el territorio de uno de los Es-
tados de la Unién.

ARTICULO 4.- Todo e! que haya solicitado regularmente una patente de -
invencién, de dibujo o modelo industrial, una marca de fabrica o de comercio,
en uno de los Estados contratantes, gozaré para efectuar su solicitud en otros
Estados, y sin perjucio de los derechos de tercero, de un plazo de prioridad -
durante los plazos sefalados mds adelante.

En consecuencia, la solicitud ulteriormente operada en alguno de los O--
tros Estados de Ja Unibn antes de la expiracién de estos plazos, no podrd ser
invalidada por hechos consumados en el intervalo, sea, principalmente, por otra
solicitud, por la publicacién de la invencién o su explotacién por un tercero,
por poner en venta ejemplares del dibujo o modelo, por el empleo de la marca.

Los plazos de prioridad arriba mencionados serdn de seis meses para las
patentes de invencién, y de tres meses para los dibujos o modelos industriales
asf como para las marcas de fbrica o de comercio. Se les aumentard un mes --
para los pafses de ultramar.

ARTICULO 6.- . Toda marca de fabrica o de comercio regularmente regis---
trada en el pafs de origen seré registrada y protegida tal cual es en los de--
mis pafses de la unién.

Serd considerado como pafs de origen, el pafs en el que el peticionario
tiene su principal establecimiento.

Si este establecimiento principal no estd situado en uno de los pafses -
de la unibn, serd considerado como pafs de origen aquel a que pertenezca el so
licitante. -



"EL registro podrd ser rehusado, si el objeto por el que se plde se con--

sidera como contrario a la moral o-al orden pGblico.

ARTICULO 7.- La naturaleza del producto sobre el que la marca de f"abri-,
ca o de comercio debe ser usada, no puede, en ningQn casc, ser “abstaculo para i

el registro de la marca.

ARTICULO 9.- Todo producto que lleve ilfcitamente una marca de fabrica

o de comercio o un nombre comercial, podrd ser confiscado al importarse en los
Estados de 1a Uni6n en que esta marca o este nombre comercial tenga derecho -a
la protecci6n legal.

La confiscacién se hard a petici6n del Ministerio PGblico o de la parte
interesada. conforme a la legislacion interior de cada Estado.

ARTICULO 11,- Las altas partes contratantes se comprometen a conceder -
una protecci6n temporal a las invenciones patentables, a los dibujos y modelos
industriales, asf como a las marcas de fabrica o de comercio para los produc--
tos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente -
reconocidas.

1} CONVERCION OE LA UNION DE PARIS DEL 20 DE MARZO DE 1883 PARA LA PRO---
TECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REVISADA EN BRUSELAS EL 14 DE Di--
CIEMBRE DE 1900 Y EN WASHIRGTON EL 2 DE JUNIO DE 1911. ( 9}

ARTICULO 1.- E} texto original de la Convencién, en este artfculo, --
enumera 3 los Estados cuyos gobiernos declararon constituirse en una unién pa-
ra la proteccién de la propiedad industrial. Con el transcurso de los anos la
terminologfa se transformd, as{, se les ilamé en principio como “Estados con--

9.- Texto de la Convenci6n para la protecci6n de la propiedad industrial, pu--
blicado por la Secretarfa de Relaciones Exteriores.

10



tratantes"; con el transcurso del tiempo "Estados de la Uni6n"; con posterio--
ridad-"Altas-partes contratantes”.

La terminologfa anterior fue cambiada en la Conferencia de revisién de -
Washington en 1911, donde por la diversidad obtenida en la constitucién inter-
na de las partes contratantes y de la terminologfa adoptada por convenciones -
similares, el articulo primere, fue redactado de la siguiente manera: “"Los --
pafses contratantes se constituyen en una uni6n para la proteccién de la pro--
piedad {ndustrial®. El texto anterior fue reformado en Londres en 1934,

En la actualidad, la Convencién se refiere a los pafses a los que esta -
Convencifn se aplique. &En la revisién de Londres de 1934, se hizo la observa-
cidn de que esta Gltima expresi6n también podrfa cubrir la extensi6n de ia ---
Convencién a las Colonias, las cuales generalmente hablando, no eran Estados.
{ 9 bis )

Con el objeto de terminar con esta confusi6n, la conferencia de revisién
de Lisboa de 1958, estableci6 la situacién normal de la independencia de las -
solicitudes de marca, registro y el registro en los pafses de la bUni6n,

AsI con respecto a la solicitud y registro de marcas, el solicitante --
puede exigir “tratamiento nacional”. Cabe mencionar igualmente que como la --
Convencidn no hace distinci6n, dentro de ellas quedan inclufdas las marcas de
servicio.

La solicitud y registro de una marca en un pafs, es independiente de ac-
tos andlogos con respecto a la misma marca en otros pafses. Por ello aunque -
la marca se encuentre legalmente registrada en un pafs, no se puede solicitar
en otro el registro o renovaci6n con base en el anterior hecho en otro pafs.

ARTICULO 2.- Dentro de este articulo, el el Gltimo pirrafo, se aumenta
lo siguiente: no podrén imponerse a los individuos de la Uni6n, ninguna obli--

1

gacién de domicilio o establecimiento en el pafs donde se reclama la proteccién.

9 bis.-
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ARTICULO 4.- En este artfculo son cambiados los plazos de prioridad --
quedando de la manera siguiente: los plazos de prioridad antes citados, serdn
de doce meses para las patentes de invencién y los modelos de beneficio, y de
cuatro meses para los dibujos y modelos industrisles, as{ como para las marcas
de fébrica o de comercio.

Jodo el que quiera aprovecharse de la prioridad de un depdsito anterior,
deberd hacer una declaracifin que indique la fecha y el pafs en que se hizo ese
depfsito. Cada pafs determinard en que momento, a lo sumo, deberd efectuarse
esa declaracibn. Estas declaraciones se mencionardn en las publicaciones que
emanen de la administraci6n competente, sobre todo en lo que hace a las paten-
tes y a sus descripciones respectivas. Los paises contratantes podrén exigir
de toda persona que hiciere una declaracién de prioridad, que muestre copia de
1a solicitud (descripcidn, dibujos, etcétera) depositada anteriormente, certi-
ficada conforme la administraci6n que lo haya rectbido. Dicha copia quedar§ -
dispensada de toda legalizaci6n. Podrd exigirse que vaya acompaiada de un --
certificado de la fecha del dep6sito, que emane de dicha administracién, asf -
como de una traduccién. No podrén exigirse otras formalidades para declara «-
ci6n de prioridad en el momento de depositar la solicitud. Cada pafs contra--
tante determinard las consecuencias de la omisitn de las formalidades prescri-
tas por el presente artlculo sin que dichas consecuencias puedan exceder de la
pérdida del derecho de prioridad.

ARTICULO 6.- Toda marca de fibrica o de comercio debidamente registra-
da en el pafs de origen, serd admitida en depdsito y protegida tal como en los
demds paises de la unién.

Sin embargo podrén ser rechazadas o invalidadas:
10.- Las marcas que por su indole propia pudieran lastimar los derechos
adquiridos por terceros en el pafs donde la protecci6n es reclamada,

20.- Las marcas desprovistas de todo cardcter distintivo, o compuestas
exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, -
para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen



de los productos o la época de produccién, o que se hayan hecho usuates, en el
lenguaje corriente o a las costumbres leales del comerclo del pafs donde la --
protecci6n es reclamada.

En la apreciaci6n del car§cter distintivo de una marca, deberdn tenerse
en cuenta todas las circunstancias de hecho, sobre todo, 1a duracién de uso de
1a marca,

3) Las marcas que son contrarias a la moral o al orden pfiblico.

Se considerard como pafs de origen el pafs en que el declarante tenga su
establecimiento principal.

Si este establecimiento principal no esta ubicado en algunc de los pafses
de 1a uni6n, se considerard como pafs de origen, el pafs al que pertenezca el
declarante.

Se ide6 el sistema consistente en que en el momento en que en el curso -
de las revisiones se considera necesario hacer una reforma o aumentar algGn --
pérrafo a algGn artfculo, se aumenta a éste la palabra latina bis, & ter;g ---
quater, etc., en lugar de aumentar el nomero de los articulos.

ARTICULO 7 BIS.- Los pafses contratantes se obligan a admitir en depb-
sito y a proteger las marcas pertenecientes 3 colectividades cuya existencia -
no sed contrarfa a 1a ley del pals de origen, aun cuando esas colectividades -
no posean establecimiento industrial o comercial.

No obstante, cada pafs sera juez de las condiciones particulares en que
podrd ser admitida la protecci6n de las marcas.

ARTICULD 3.- Este artfculo fue reformado desde el segundo pérrafo. --
Si la legislacién de un pafs no admite el embargo al ser importadas 13s mercan
cfas, el embargo serd reemplazado por la prohibici6n de importacién.



El embargo se efectuard igualmente en el pafs en que se haya verificado
la fijaci6n ilicita, o en el pafs a que haya sido importado el producto,

£l embargo se efectuard a instancias del Ministerio PGblico, o bien de
cualquiera otra autoridad competente, o de una parte interesada, particular o
sociedad, conforme a la legislaci6n interior de cada pafs.

No p_pdra exigirse a las autoridades que efectlien el embargo en caso de
transito.

5i la legislacién de un pais no admite el embargo al importarse las mer-
cancias, nt la prohibicién de importacién o el embargo en el interior, &stas -
medidas serdn reemplazadas por los actos y medios que la ley de ese pals ase--
gure, en €asos semejantes a }os nacionales,

ARTICULO 10.- Las disposiciones del artfculo 9 serén aplicables a todo
producto que 1leve falsamente, como indicacién de procedencia; el nombre de --
una localidad determinada, cuando esta indicaci6n vaya unida a un nombre comer
cial-ficticio o tomado con intenci6n fraudulenta.

Se reputa parte interesada a todo producto, fabricante o comerciante que
se dedique a la produccién, fabricacién o comercio de ese producto, y se halle
establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia o en
1a regi6n en que esa localidad esté ubicada. -

ARTICULO 10 BIS.- Todos los pafses contratantes se comprometen a ase--
gurar a los miembros de la unién una protecci6n eficaz contra desteales compe-
tencias.

ARTICULO 11.- Los palses contratantes concederdn, conforme a su ---
legislaci6n interior respectivamente una proteccién temporal a los inventos -
patentados, a los modelos de beneficio, a los dibujos o modelos jndustriales -



as{ como a las marcas de fébrica o de comerclo, para los productos que figuren
en exposiciones internacionales de cardcter oficial u oficialmente reconocidas
organizadas en el territorio de uno de ellos.

ARTICULO 12.- Cada uno de los pafses contratantes se obliga a estable-
cer un servicio especial de la propiedad industrial y un depésito central don-
de se comuniquen al pGblico las patentes de invenci6n, los modelos de benefi--
cio, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fabrica o de comercio.

Dicho servicio publicard en cuanto fuere posible, una hoja periédica o--
flcial.

ARTICULD 15.~ Queda entendido que los paises contratantes se reservan
respectivamente el derecho de celebrar entre ellos, de un modo separado, arre-
glos particulares para la proteccién de la propiedad Industrial, con tal de --
que esos arreglos no contravengan en modo alguno las disposiciones de la pre--
sente Convencién.

ARTICULO 17.- EL cumplimiento de los compromisos reciprocos contenidos
en la presente Convenci6én queda subordinado, por cuanto fuese necesario, al --
cumplimiento de las formalidades y reglas que establecen las leyes constitu---
cionales de los pafses contratantes que deben provocar la aplicaci6n de ellas,
lo cual se oblfgan a hacer, dentro del plazo més corto posible.

Se debe entender que la disposici6n del artfculo 2, que dispensa a los -
sujetos de la uni6n de la obligaci6n de establecer un domicilio y/o estableci-
miento, tiene un cardcter interpretativo y debe, por consiguiente, aplicarse a
todos los derechos nacidos en razén de la Convenci6n del 20 de marzo de 1883,-
antes de que se ponga en vigor el presente acto.

Se debe entender que las disposiciones de este artfculo, no lastiman de
ningGn modo la legisiacién en ninguno de los pafses contratantes, en lo que --
toca al procedimiento que se sigue ante los tribunales y la competencia de es-



tos, asf como la elecci6n de domicilio o la constitucién de mandatario que exi
gen las leyes sobre patentes, modelos de beneficlo, marcas, etcétera. -

Por lo que respecta a la primera parte del articulo 6, no excluye el de-
recho de exigir al declarante un certificado de registro conforme a las reglas
establecidas en el pafs de origen y extendido por la autoridad competente.

Se entiende que el uso de armas:o escudos, insignias:o decoraciones pG--
blicas que no hayan sido autorizadas por los paderes competentes, o el empleo
de seflales o perforadores oficiales de inspecci6n y de garantfa adoptados por
un pafs unionista, pueden considerarse como contrarios al orden piblico.

Sin embargo, no se consideran como contrarias al orden pgblico las mar--
cas que contengan, con !a autorizacién de las autoridades competentes, repro--
duccién de armas, de decoracicnes o de insignias pablicas.

Se entiende que una marca no podrd considerarse como contraria al orden
pblico por la sola razén de que no se conforme a alguna disposicién de la le-
gislacién sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposicién se refiera --
particularmente al orden piblico.

Como ya hemos visto y era l6gico esperar, a lo largo de las revisiones -
anteriores al Convenio de Paris, fue evolucionando de acuerdo a las necesidades
de proteccidén de los derechos de propiedad industrial y a medida que el Comer-
cio mundial se expande por todo tipo.dé necesidades que surgen y tratando de -
resolver todos los problemas que se plantean dfa con dfa. Cambiaron algunos -
artfculos, se anadieron pirrafos a otros, e incluso se aumentaron algunos ar--
tfculos.

Las siguientes revisiones fueron las de La Haya, Londres y Lisboa, a las
que nos referiremos a continuacién,



2) CONVENCION OE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 20 DE
MARZO DE 1883, REVISADA EN LA HAYA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1925; EN LONDRES EL
2 DE JUNIO DE 1934 Y EN LISBOA EL 11 DE OCTUBRE DE 1958. (.10)

Dentro del artfculo primero podemos apreciar que fueron aumentades tres pa-
rrafos que no aparecfan en las anteriores revisiones: la protecci6n de la -
propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencién, los modelos -
de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de --
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de --
procedencia o denominaciones de origen, asf como la represién de la competen--
cia desleal. ’

Per lo que toca a los dos dltimos p&rrafos anterjormente mencionados, -
es obvia la alusi6n limitativa a que se constrifie la proteccién de la propie--
dad industrial.

Por lo que se refiere al artfculo segundo, encontramos un tercer pérrafo
que no aparecia en las anteriores revisiones: “quedan expresamente reservadas
las disposiciones de 1a legislaci6n de cada uno de los pafses de la Unién re--
lativas al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, asf co-
mo a la eleccifn del domicilio o a la Constituci6n de un mandatario, que sean
exigidas por las leyes de la propiedad industrial.

ARTICULO 4.-  Se reconoce con capacidad para dar nacimiento al derecho
de prioridad a todo depfsito que tenga el valor de un depGsito nacional requ--
far en virtud de la legislacién naclonal de cada pafs de la uni6n o de trata--
dos bilaterales o multilaterales concluidos entre pafses de la unién.

Se entiende por depdsito nacional regular, todo depésito ¢e sea suficien
te para determinar la fecha en la cual la solicitud ha sido dep6sitada en el -

10.- Texto de la Convencién para ia proteccién de la propiedad .ndustrial, t.ex
to publicado por la Secretarfa de Relacicnes Exteriores.



pafs de que se trata, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

Oentro del inciso B de este articulo Se aumenta una segunda parte al pé-
rrafo diclendo, fefiriendose a los depbsitos del reglstro de marcas: estos he-
chos no podrdn dar lugar a ning@n derecho de terceros ni a ninguna posesién --
personal. Los derechos adquiridos por terceros antes de)] dfa de la primera --
solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados en vir -
tud de la legislacién interior de cada pais de la Unién.

Por lo que se refiere a los plazos de prioridad, estos son reformados y
quedan de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas
de fabrica o de comercio.

Estos plazos empiezan a correr a partir de la fecha de dep6sito de la --
primera solicitud, El dfa del dep6sito no esta comprendido en el plazo.

Si el Gltimo dfa de plazo, es un dfa legalmente feriado o un dfa en el -
que 1a oficina no se abre para recibir el dep6sito de las solicitudes en el --
pafs donde la protecci6n se reclama, el plazo seré prorrogado hasta el primer
dfa laborable que siga.

Debe ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de dep6sito serd
el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga
el mismo objeto que una primera solicitud anterior, depositada en el mismo -~
pafs de la unién a condici6n de que esta solicitud anterior, en la fecha del -
depésito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada
sin haber estado sometida a inspecci6n pablica y sin dejar subsistir derechos,
y que no haya servido de base para la reivindicacién del derecho de prioridad.
La solicitud anterior no podré entonces servir de base para la reivindicacién
del derecho de prioridad.



Slguiende con los plazes de prioridad, el pirrafo E del artfculo 4 ----
aumenta dlciendo\;i:htngﬁn pafs de la unién podrd rechazar una prioridad o una -
solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica priorida-
des miitiples, aun cudndo estas procedan de pafses diferentes, o por el motivo
de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o --
varios elementos que no estaban comprendidos en la .o las solicitudes cuya prio
ridad es reivindicada, con la condlc}l]dn, en los dos casos, de que haya unidad'
de invencién, segtn la ley del pafs.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la o las solici-
tudes cuya prioridad es relvindicada, el depdsito de la solicitud posterior da
nacimiento a un derecho de prioridad en las condiciones ordinarias.

Dentro del artfculo 5, por lo que se refiere a la materia de marcas fue-
ron sumados los incisos Cy D: si en un pafs fuese obligatoria la utilizacién
de la marca registrada, el registro no podréd ser anulado sino después de un -+
plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su itnacci6n.

EL emplec de una marca de fibrica o de comercio por el propietario, bajo
una forma que difiera, por elementos que no alteren el caricter distintivo de
la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los pafses de la
unién, no ocasionar§ la tnval{dacién del registro ni disminuird la proteccién
concedida a la marca.

El empleo simultdneo de l1a misma marca sobre productns idénticos o simi-
lares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copro
pietarios de la marca segin las disposiciones de la ley nacional del pafs don‘-'
de la proteccién se reclama, no impedird el registro ni disminuird en manera -
alguna la proteccién concedida & dicha marca en cualquier pais de la Uni6n, en
tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al pGblico a error y que no
sea contrario al interés pablico.



Por lo que se reflere al inciso D, éste sefala que ningGn signo o mencidn
de patente de modelo de utilidad, de registro de 1a marca de fibrica o de co--
mercio o de dep6sito del dibujo o modelo industrial se exigird sobre el produc
to para el reconocimiento del mismo. -

Por lo que respecta al artfculo 6, es impresionante.la forma en que €ste
ha crecido tanto, que siguiendo la costumbre dentro de las revisiones, ha lle-
gado hasta el artfculo 6 septies.

ARTICULO 6.- Las condiciones de depfsito y de registro de las marcas
de f&brica o de comercio serdm determinadas en cada pafs de la unién por su --
legislacién nacional.

Sin umbargo, una marca depositada por un sabdito de un pafs de la Unitn
no podrd ser rehusada o invalidada por el motivo de que no hubiere sido deposi
tada, registrada o renovada en el pafs de origen. e

Una marca regularmente registrada en un pafs de la uni6n serd considera-
da como independiente de las marcas registradas en los otros pafses de la unién
comprendiéndose en ello el pals de origen.

ARTICULO 6 BIS.-  Los pafses de la Uni6n se obligan, bien de oficio, si
la legislaci6n del pafs lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar
o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de f§brica o de comer
cio que constituya la reproduccién, ‘imitacién o traduccibn, susceptibles de -
crear una confusidn de una marca que la autoridad del pais de registro o de -
uso, estimara ser allf notoriamente conocida, ya como marca de una persona que
pueda beneficiarse de este convenio y utilizada para productos tdénticos o si-
milares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproducci6n de una marca notoriamente conocida o una imitaci6n susceptible de
crear confusidén con ésta.
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Deberd concederse un piazo m{nimo de clnﬁo afios a cohtér de la:;:fgcha qel
registro para reclamar la anulacién de dicha'marca.:” Los pafses:de laUnibn --

tienen la facultad de prever un plazo en.el cual deberd ser-reclamada la pro--

hibicién del uso. S

No se fijard plazo para reclamar la anulaci6n o la prohibicion de uso de
las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

ARTICULO & TER.

1) a) Los pafses de la Unibn acuerdan rechazar o anular el registrou --
prohibir, con medidas apropiadas, el uso, sin permiso de las autoridades com-~
petentes, bien sea como marca de f&brica o de comercio, bien como elementos de
las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas del -
Estado de los pafses de la uUnion, signos y punzones oficiales de control y de
garantfa adoptados por ellos, asf como toda imitacién desde el punto de vista
herdldico.

b) Las disposiciones gue figuran en la letra a), arriba mencionada se
aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones que hayan sido ya objeto de acuerdos internacionales en vigor,
destinados a asequrar su proteccién.

c) Ningin pais de la uni6n podra ser obligado a aplicar las disposi--
ciones que figuran en la letra b) arriba mencionada, en perjuicio de los ti--
tulares de derechos adquiridos de buena f€&, antes de la entrada en vigor, en -
ese pafs, del presente Convenio. Los pafses de la Unién no estan obligados a
aplicar dichas disposiciones cuando la utilizaci6n o el registro considerado -
en la letra a) arriba mencionado, no sea de naturaleza tal como para sugerir -
en el espiritu del pdblico una relacién entre la organizacién de que se trate
y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta
utilizacidn o registro no es verdaderamente de naturaleza tal como para enga--
Aar al pablico sobre la existencia de una relacién entre el que lo utiliza y -
la organizacibn.
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2) La prohibicién de los signos y punzones oficiales de control y garantfa

se apllcara solamente en 1os casos en que las marcas que los contengan estén -

- destinados a ser utilizadas sobre mercancfas del mismo género o de un género -
“similar.

7 3) a) Para la aplicacién de estas disposiciones, 1os pafses de la Uni6n -~
acuerdan comunicarse reciprocamente, por mediacién de 1a oficina internacional
la lista de los emblemas del Estado, slgnosv y punzones oficiales de control y
garantfa que desean o deseen colocar, de una manera absoluta o dentro de cier-
tos lfmites, bajo la proteccién del presente artfculo, asf como todas las mo--
dificaciones posteriores introducidas en esta lista. €ada pafs de la uni6n --
pandra a disposici6n del pGblico en tiempo habi] las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificacién no es obligatoria en lo que se refiere a
las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b), pdrrafo 1} dei presente
artfculo no son aplicables sino a los Escudos, banderas y otros emblemas, si--
glas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamenta-
les que éstas hayan comunicado a los paises de la Unibn por medio de la Ofici-
nda internacional.

4} Todo pafs de la Uni6n podrd, en un plazo de doce meses a partir de la --
recepci6n de la notificacién, transmitir por intermedio de ia oficina interna-
cional, al pafs o a la organizacién intergubernamental interesada, sus obje---
ciones eventuales.

§) Para las banderas del Estado, las medidas previstas en e}l pirrafo 1), -
arriba mencionado se aplicardn solamente a las marcas registradas después del
seis de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas del Estado que no sean banderas, para los signos y --
punzones oficiales de los pafses de la Unién y para los escudos, banderas y -
otros emblemas, signos, siglas, o denominaciones de las organizaciones inter--
nacionales intergubernamentates, estas disposiciones no ser&n aplicables sino
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a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepcién de
la notificacién prevista en el pé&rrafo 3o. arriba mencionado.

7) En caso de mala fe) los pafses tendrén la facultad de anular incluso.las
marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas del
Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada pafs que estuviesen autorizados para usar los em-
blemas de Estado, Signos y punzones de su pafs podrén utilizarlos aunque exis-
ta semejanza con los de otros pafses.

9) Los pafses de la Uni6n se comprometen a prohibir el uso no autorizado, -
en el comercio, de los emblemas de los del Estado de los otros pafses de 13 --
Unién, condo este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el ori--
gen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no constituyen obstéculo para el ejerci--
cio, por los pafses, de la facultad de rechazar o anular, en aplicaci6n del --
parrafo 30., letra B, del artfculo 6 quinquies, las marcas que contienen, sin
autorizacién, escudos, banderas y emblemas de Estado, ademds de banderas, s5ig-
nos y punzones oficiales adoptados por un pafs de la unibn, as{ como los sig--
nos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales :--
mencionados en el pérrafo 10. arriba indicado.

ARTICULO 6 QUATER.-

1) Cuando, conforme a la legislacidn de un pafs de la Unifn, la cesifn de -
una marca no sea vdlida sino cuando ha tenido lugar al mismo tiempo que la --
transferencia de 1a empresa o del establecimiento de comercio al cual la marca
perteneces serd suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de
13 empresa o del negocio situada en este pafs sea transmitida al cesionario --

con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allf los productos que llevan
la marca cedida.

2) Esta disposici6n no impone a los pafses de la Uni6n la obligacién de --

considerar como vilida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesjona-
rio fuera, de hecho; de naturaleza tal que indujera al publice aerror., =----



principalmente en lo que se refiere a la procedencia, naturaleza o 1as cuau--
dades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca:.

ARTICULO 6 QUINQUIES

A.- 1) Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pafs
de origen, serd admitida para su depbésito y protegida tal ‘cudl es en los paf--
ses de la Uni6n bajo las reservas indicadas en el presente artfculo. Estos --
paises podrén, antes de proceder al registro definitivo; exigir la presenta---
cién de un certificado de registro en el pafs de origen, expedido por la auto-
ridad competente. No se exigird legalizacién alguna para este certificado.

2) Sera considerado como pais de origen, el pais de la Uni6n donde el depo

sitante tengs su establecimiento industrial o comercial efective y real, y, s?

no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unifn, el pals de la Unibn --
donde tenga su domicilin, y, s{ no tuviese domicilio en la Unibn, el pafs de -
su nacionalidad, en el caso de que sea sGbdito de un pafs de la Unién.

B,- Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente artfculo, no
podrdn ser rechazadas por su registro o invalidadas mds que en los casos si---
gquientes:

1).Las marcas que por su naturaleza afecten a derechos adquiridos por ter-
ceros en el pafs donde la proteccién ha sido solicitada;

2) Cuando las mismas esten desprovistas de todo cardcter distintivo, o -
bien formadas exclusivamente de signos o por indicaciones que puedan servir, -
en el comercio, para designar 1a especie, la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, el lugar de origen de los productos o la é&poca de produccién, o que
hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres loca-
les y constantes del comercio del pals donde la protecci6n se solicita.

3) Cuando las mismas sean contrarias a la moral o al orden pGblico y prin-
cipalmente de naturaleza tal que puedan enganar al pGblico. Se entiende que
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una marca no podré ser considerada contraria al crden pfiblico por el sélo he--

" ¢ho de que no esté conforme con cualquier disposicién de 1a legislacién sobre
marcas, salvo el caso de que esta disposici6n se refiera al orden pGblico. En
todo caso, queda reservada la aplicacién del artfculo 10 bis.

C.~ 1) Para apreciar si la marca es susceptible de proteccién se deberén tener
en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duracién del --
usa de la marca,

2) No podrdn ser rechazadas en los otros pafses de la Uni6n las marcas de
f&brica o de comercio por el s6lo motivo de que difieran de las marcas protegi
das en el pafs de origen solo por elementos que no alteren el caricter dlstin'-'
tivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas
han sido registradas en el citado pa{s de origen.

D.- Nadie podrs beneficiarse de las disposiciones del presente artfculo sf la
marca para la que se reivindica la proteccidn no ha sido registrada en el pafs
de origen,

E.- Sin embargo, en ningGn caso, la rengvacion del registro de una marca en -
el pafs de origen, implicaré la obligaci6n de renovar el registro en los otros
palses de la Unién donde la marca hublere sido registrada.

F.- Los depbsitos de marcas efectuados en el plazo del artfculo 4, adquiriradn
el beneficio de priortdad, incluso cuando el registro en el pais de origen no
se efect@e sino después del término de dicho plazo.

ARTICULO 6 SEXIES.

Los pafses de l1a Unién se comprometen a proteger las marcas de servicio.
No estdn obligados a prever el registro de estas marcas.
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ARTICULO 6 SEPTIES.-

‘1) sf.et agente o el representante del que es titular de una marca en uno -
. de los pafises de la Unibn solicitada, sin autorizacién de este titular, el re-
gisiro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos pafses, el -
titular tendrd derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anu
facién, o si la ley del pafs Lo permite, la transferencia a su favor del ch.a:

do registro a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones .

2) El titular de la marca tendri, con las reservas del parrafo 1) arriba --
indicado, el derecho de oponerse a la utilizacién de su marca por su agente o©
representante, si no ha autorizado esta utilizacién.

3) Las legislaciones niacionales tienen 13 facultad de prever un plazo equi-
tativo durante el cual el titular de una marca deberd hacer valer los derechos
previstos en el presente artfculo.

Haciando un pequefio andlisis de estos articulos y en el que después pro-
fundizaremos en el estudio del texto actual del convenio, se puede apreciar --
como el artfculo 6 y los siguientes se desarrollaron de manera muy amplia, so-
bre todo en el tema de marcas. As{ vemos como en la primera parte del artf--
culo 6 se mencionan las condiciones de registro y depfsito.

Dentro del articulo 6 bis se menciona la protecci6n a las marcas con --
respecto a su reproduccién, imitacién o traduccifn y la obligacién que entre -
los palfses de la Unifn existe, de protegerlas, ademis de hacer mencién de los
plazos de anulacién o prohibicién del uso de las marcas.

En el artfculo 6 ter se reglamenta dentro del uso de la marca, los escu-

dos de armas, banderas y otros emblemas de Estado o de organizaciones {nterna-
cionales.

26



Dentro del artfculo 6 quater se reglamenta la cesién o transferencia de
1as marcas dentro de los pafses de la Uni6n.

Por Gltimo, dentro.del paréntesis hecho en el estudio de estas revisio--
nes diremos que el artfculo 6 quinquies nos habla del depfsito y registro de -
las marcas y los casos en que pueden ser rechazadas o invaiidadas para su re--
gistro.

Continuando con el estudio de estas revisiones,.observamos que dentro -
del artfculo 7 bis se aumenta un tercer pérrafo: “sin embargo, la proteccidn
de estas marcas no podrd ser rehusada en ninguna colectividad cuya existencia
no sea contraria a la ley del pals de origen, por el motivo de que no este es-
tablecida en el pals donde la proteccion se solicita o de que no se haya cons-
tituido conforme a la legislacién de este pais."

El artfculo 10 bis impone a los pafses de la Uni6n la obligacién de ase-
gurar 1a protecci6on contra la competencia desleal y nos describe esta:

1) Los paises de la Uni6n se obligan a asegurar a los sGbdites de la --
Unién una proteccitn eficaz contra la competencia desleal .

2) COnstituye un acto de competencia desieal todo acto de competencia --
contrario a los usos honrados del comercio o de la industria.

3) Principalmente deberé&n prohibirse:

1} Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusidén, por cual-
quier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad in--
dustrial o comercial de un competidor.

2) Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan
3 desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o -
comercial de un competidor.

3) Las indicaciones o alegaciones cuyo use, en el ejercicio del comer
cio, sea susceptible de inducir al piblico a error sobre 1a naturaleza del --Z
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* producto, el modo.de fabricacién, las caracteristicas, la aptitud en el empleo
o la cantidad de las mercancfas. . : g

Podemos ver, dentro de estas revisiones que fue aumentado el artfculo -
10 bis:

l)" Los pafses de la Unién se comprometen a asegurar a los otros pafses de -
la Unién los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los
actos previstos en los artfculos 9, 10 y 10 bis.”

2) Se comprometen, ademds a prever medidas que permitan a los sindicatos: y
asociaciones representantes de los industriales, productores o comerciantes --
interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus pafses, ac--
tuar en justicia o ante las auteridades administrativas, para la represi6n de
los actos previstoc pur los artfculos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la -
ley del pafs en el cual la proteccién se reclama lo permita a los sindicatos y
a las asociaciones de cada pafs.

También al artfculo 11 le fueron aumentades dos incisos:

2) Con respecto a la protecci6n temporal.- esta protecci6n temporal no --
prolongard los plazos del artfculo 4. S{, mis tarde el derecho de prioridad -
fuese invocado; la administracifén de cada pafs contard el plazo a partir de la
fecha de la introduccién del producto en 1la exposicidn.

3) cada pais podré exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto
y de la fecha de introduccién, los justificativos que estime necesario.

Con objeto de comunicar a los demis pafses de la Unién de lo ocurrido en -
cada pafs, el artfculo 12 en un nuevo segundo inciso dice: este servicio publi
-

card una hoja oficial perifdica, en la que se publicardn regularmente:

a) los nombres de los titulares de las patentes expedidas, con una breve
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designacién de las invenciones patentadas.
b) Las reproducciones de las marcas patentadas.

Por Gltimo, en un nuevo artlculo, el 17, una regla genérica que hace --
que los pafses miembros del Convenio se comprometan a aplicarlo.

ARTICULD 17.- Todo pafs que forma parte de este Convenio se compromete
a adoptar, conforme a su Constituci6n, las medidas necesarias para asegurar la
aplicacién de este Convenio.

Se entiende que en el momento del depfsito de un instrumento de ratifi--
cacidn o de adhesibn en nombre de un pafs, este pals estard en disposicibn, --
conforme a su legislaci6n interna de poner en vigor las disposiciones de este
Convenio.,
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8) LA MARCA EN EL TEXTO ACTUAL DEL CONVENIO DE PARIS

Convenio de Par{s para la proteccién de la propiedad industrial de 20 de
marzo de 1883, revisado 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 Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de -
julio de 1967. ( 11 )

Sin lugar a dudas, e} texto actual del Convenio de Parfs, ha cambiado, -
desde su Gltima revision hecha en Lisboa el 31 de octubre de 1958, desde su --
artfculo 13 que nos habla de la organizacién de la asamblea de la Unién y en -
el inciso a), seffala que hay pafses que pueden obligarse por los articulos 13
a 17: " La Uni6n tendrs una asambiea compuesta por 1os pafses de la uUnién
obligados por los articulos 13 a 17. "

Ademés, en un nuevo articulo 20, se vuelve a mencionar este derecho de -
adhesién de los paises de la Unién: cada uno de los pafses miembros de la Uni6n
que haya firmado la presente acta podrd ratificaria y si no la hubiere firmado
podrad adherirse a ella. Llos instrumentos de ratificaci6n y de adhesion serdn
depositados ante el director general."

b) Cada uno de los paises de 1a Uni6n podré declarar en su instrumento -
de adhesi6n o de ratificaci6én, que la misma no es aplicable a:
i) los articulos 1 a 12;
i1) los artfculos 13 & 17.

As{ en el apartado C) de este artfculo, se da la posibilidad a los paf--
ses de la Uni6n de ratificar cualquiera de los dos grupos de artfculos mencio-
nados en el apartado b) del articulo 20:

c) Cada uno de los pafses de la Uni6bn, que de conformidad con el aparta-
do b), haya exclufdo de los efectos de su ratificaci6n o de su adhesi6n a uno

11.- Texto de la Convencién para la Protecci6n de la Propiedad Industrial, pu-
blicado por la Secretarfa de ‘Relaciones Exteriores.



de los dos grupos de artfculos a los que se hace referencia en dicho apartado
. podré, en cualquier momento ulterior, declarar que extlende los efectos de su
ratificacién o de su adhesi6n a ese grupo de artfculos.

Con respecto a esto, en el artfculo 30 de este Convenio en las cliusu-~
las transitorias se sedala: los pafses de la Uni6n que no esteh obligados por
los artfcuios 13 a 17 podran, si lo desean, ejercer durante cinco afios, conta-
dos desde la entrada en vigor del Convenio que establece la organizacién, los
derechos previstos en los artfculos 13 a 17 de la presente, como si estuvieran
obligados por esos articulos.

Por lo que respecta a las marcas dentro del Convenio, practicamente no -
han cambiado desde 14 revisi6n hecha en Lisboa, en el articulo 40. que habla -
del derecho de prioridad, para el que ha hecho un depbdsito de solicitud de --
marca.

Tiene derecho de prioridad, todo aquél deptsito que tenga valor de depb-
sito nactonal regular, basdndose en la legislacién de cada pafs miembro de la
Unién,

Dentro del artfculo 50. se reglamenta la falta de utilizacién de la mar-
ca y el empleo por copropietarios: el empleo de una marca de f4brica o de co-
mercio por el propietarto, bajo una forma que difiera por elementos que no al-
teren el caracter distintivo de la marca en la forma en la que ésta ha sido --
registrada en uno de los pafses de la Unién, no ocasionard la invalidacién del
registro, ni disfmulard la proteccién concedida a la marca.

Si en un pafs fuese obligatoria la utilizaci6n de la marca registrada, -
el registro podrd ser anulado después de un plazo equitativo y si el interesa-
do no justifica las causas de su tnaccién.

En lo que se refiere a la no utilizacién de la marca ¢ al empleo de co--
propietarios el articulo 50. nos dice: si en un pafs fuese obligatoria la ---
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utilizacién de la marca registrada, el registro no podrd ser anulado sino des-
pués de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su =--
inaccién. .

El empleo simultineo de una misma marca sobre productos idénticos o si--
milares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como co-
proptetarios de la marca segGn las disposiciones de la léy nacional del pafs -
donde la proteccién se reclama, no impedird el registro, ni disminuird en ma--
nera alguna la proteccién concedida a dicha marca en cualquier pafs de la -«--
Unién, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al pGblico a --
error y que no sea contrario al interés pGblico.

Dentro de los artfculos 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinguies, 6 sexies
6 septies, 7 y 7bis, se regula todo lo relativo al tema de las marcas; el re--
gistro, la protecci6n a las marcas que son nctoriamente conocidas, la prohibi-
cifn de ciertos emblemas oficiales o de Estado dentro de las marcas, la forma
en que se deben registrar, la proteccién de las marcas de servicio, la natura-
leza de! producto al que va a aplicarse la marca, las marcas colectivas.

Y. en el artfculo 10 ter regula el derecho de proceder legalmente en caso
de competencia legal, al embargo de importaci6n y a las indicaciones falsas.

En este orden de ideas, al discutir los artfculos y pdrrafos de la Con-~
vencién, hemos rastreado el desarrollo de cada una de las reglas a través de -
las diferentes revisiones de la Convencibn.

Con referencia a las reglas principales de la Convencifin, una distincién
deber& ser hecha entre cuatro diferentes categorfas de reglas que contienen:

1.- La Convencién contiene estatutos de Oerecho Internaclonal PGblico -
regulando derechos y obligaciones de los Estados miembros y estableciendo los
6rganos de la Unién creados por la Convencién asf como estatutos de caricter -
administrativo. Ejemplos de esta categorfa son:
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Artfculo 6, fracciones 3a. y 4a., que requieren o permiten a los Estados
miembros -y a los organismos internacionales de los cufles cuando uno de es-e
tos Estados sea miembro-- a efectuar ciertos comunicados pertinentes a emble--
mas, etc., para que puedan ser exclufdos de registro y usados como marcas re--
gistradas.

Artfculo 12, que requiere a los Estados miembros a establecer un servicio
nacional de propiedad industrial que emitir§ algunas publicaciones (también -~
articulo do. D).

Artfculo 13, que establece una asamblea consistente de los Estades miem-
bros e incluye la composicién, los poderes y los deberes de la asamblea, y su
procedimiento de votacién.

Artfculo 14, establece un comité ejecutivo nuevamente con reglas sobre -
su composicién, poderes, etc.

Artfculo 15, regula las funciones de la oficina internacional que lleva-
rd a cabo las tareas administrativas pertinentes a la Unién establecida por la
Convencion,

Artfculo 16, hace referencia a las finanzas, es decir, al presupuesto de
ia Uni6n, las contribuciones de los Estados miembros, etc.

Artfculos 17 y 18, se refieren @ las reformas de los artfculos 13 al 17
y a la revisifn de otros artfculos de la Convencién.

Artfculo 19, contempla 1a posibilidad de acuerdos especiales entre los -
Estados miembros, que no deberdn oponerse a los estatutos de la Convencién.

Artfculo 20, se refiere a la ratificaci6n y acceso a la Convencién de --
pafses que ya sean miembros de la Uni6n, es decir pafses que hayan sido parte
de actas de las convenciones anteriores.
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Artfculo 21, hace referencia al acceso de pafses fuera de la Unibn. El -
artfculo 22, trata de las consecuencias de la ratificaci6n o acceso.

Artfculos 23 y 27, referentes a la relacién con actas anteriores de la -
Convencifn. El artfculo 24, regula la posibilidad de poder aplicar la conven-
ci6n a territorios dependientes . El artfculo 26, concerniente a la duracién
y terminaci6n de la Convencibn. El artfculo 28, relativo a disputas entre ---
Estados miembros, con referencia a la interpretaci6n o aplicacién de la Con---
venci6n. 'El artfculo 29, concerniente a la firma de la Convencién, lenguajes
y funciones de depositario, y, finalmente, el artfculo 30, contiene reglas ---
transitorias.

2.~ tn segundo lugar, la Convencidn contiene reglas que requieren o --
permiten a los Estados miembros legislar en la materia de propiedad industrial

En esta categorfa, las siguientes reglas pueden ser mencionadas:

Articulo 4, pardgrafo D, nGmeros 1, 3, 4 y 5, requiriendo o permitiendo
a los Estados miembros, regular titulos concernientes a los derechos de propie
dad. El artfculo 4, pardgrafo G, nGmero 2, segunda oracién, contiene una re'-'
gla similar con respecto a la divisién de las obligaciones de patentes.

Artfculo 5 bis, nGmero 2, otorga a los Estados miembros el derecho a pro

=

veer para la revalidacidn de patentes que han caducado por causas de falta de
pago de las tarifas.

Artfculo 6 bis, nGmero 2, sequnda oraci6n, habilitando a los Estados - -
miembros para instaurar un perfodo dentro del cual se puede buscar la prohibi-
ci6én del uso por un tercero, de buena f&, de una marca similar a una marca co-
nocida.

Artfculo 6 septies, namero tres, habilitando a los Estados miembros e --
instaurar un tiempo limite justo para el ejercicio de ciertos derechos del - -
propietario de una marca en contra de su agente o representante.
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Articulo 10 bis, nGmero 1, requiere a los Estados miembros asegurar la -
produccién efectiva en contra de la competencia desleal.

Articulo 10 ter, requiere a los Estados miembros a instaurar remedios --
legales efectivos para reformar algunos actos ilegales con respecto a marcas -
registradas, normas comerciales, indicaciones falsas del origen de los bienes
o de la identidad del producto, fabricando o comerciando, con competencia des-
leal.

Articulo 11, requiere a los Estados miembros a otorgar produccién tempo-
ral a invenciones patentables, modelos de prueba, disenos industriales-y mar--
cas registradas, con respecto a bienes exhibidos en exhibiciones internaciona-
les oficiales y oficialmente reconocidas que se lleven a cabo dentro de los -~
territorios de cualquiera de ellos, y finaimente.

Artfculo 25, contiene el principio general de que cualquiera de los paf-
ses participantes a la Convenci6n se obligan a adoptar, de acuerdo con su cons
titucion, las medidas necesarias para asegurar la aplicacién de la Convenclbn':
y especificando que un pafs que ingrese a la Convencién, deberd estar en posi-
ci6n de acuerdo con su ley doméstica, de dar efecto a las reglas de la Conven-
cibn.

3.- Una tercera categorfa de las reglas de la Convencién, esta rela --
cionada con el derecho sustantivo en materia de propiedad industrial concer---
niente a los derechos y obiigaciones de personas fisicas o morales, pero solo
en cuanto a los requisitos del derecho doméstico de los Estados miembros y de
su aplicacién a dichas personas.

Oentro de esta categorfa, entra una regla bdsica muy importante de la --
Convencién, que los nacionales de algin Estado miembro deberdn, en relacién --
con 1a produccién de la propiedad industrial, gozar en todos los demis Estados
miembros de todos los beneficios que otorgan o puedan otorgar en el futuro las
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leyes respeétivas a'los nacionales de dichos Estados miembros:(artfculo 2).

tos nacionales de Estados que no sean miembros de la Convencién, que ---
tengan su domicilio o que tengan establecimientos industriales o comerciales -
que operen en el territorio de alguno de los pafses de la Uni6n, deberén ser -
tratados de la misma manera que ios nacionales de los pafses de la Unién (ar--
ticulo 3). '

Este es el llamado principio de "Tratamiento nacional" o asimilacién --
con los nacionales", un principio que significa que, en materia de propiedad -
industrial que queda definida por la Convenci6n, algln Estado miembro debers -
aplicar a los nacionales de otros Estados miembros ( de aquellos asimilados a
dichos nacionales por el articulo 3}, el mismo tratamiento que le den esos --
propios nacionales, sin que se les permita requerir reciprocidad., La idea de
1a Convencitn es que dicha reciprocidad queda suficientemente asegurada por --
las obligaciones pertinentes a la adhesitén de la Convenci6n.

Algunas otras reglas mis especiales por las cugles la Convencién requje-
re de 1a aplicacidn de legislaci6n doméstica, son el artfculo 9, nimero 3, re-
lativo al secuestro de bienes que lleven ilegalmente una marca registrada o un
nombre comercial, con el artfculo 9, nGmero 6, respectivo a otras acciones y -
remedios disponibles a dichos cascs, ambos artfculos son fqualmente aplicables
a las indicaciones falsas de origen, etcétera.

Con respecto a aquellas reglas de la Convencién que requieren de la apii
cacion del Derecho doméstico de los Estados miembros, surge la cuestitn rela-
tiva a las personas que pueden exigir directamente la aplicacidn de las leyes
domésticas por parte de las autoridades administrativas y judiciales del pafs
respectivo, por virtud de las reglas de la Convenci6n, o bien, si es que estas
reglas s6lo crean obiigaciones para los Estados miembros, cuyas leyes domésti-
cas tendrian que tener reglamentos especiales para el tratamiento nacional de
los nacionales de otros Estados miembros para as{ hacer estas leyes aplicables
en dichos casos.



Esta es ja conocida cuesti6n de que sf las reglas citadas de la Conven--
ci6n son o no aplicables por sf mismas, esto es, autoaplicativas. 'La respues-
ta depende de otros dos factores: primero, si la Constitucién o el sistema --
constitucional del Estado concerniente, permite que las reglas de una Conven--
cibn internacional sean autoaplicables, es decir, que sean directamente apli--
cables a particulares sin la intervencién de la legislacién nacional, y segun-
do, si es que las reglas de la Convencién Internacional concerniente estdn re-
dactadas de tal manera que permita dicha aplicaci6n directa a particulares. -
La primera cuesti6n serd descrita mis adelante y con respecto a la segunda, no
existe duda de que las reglas de la Convencién citadas con anterioridad, pue--
dan y por ende deberdn ser aplicadas directamente en los paises en que se ad--
mita esta posibilidad.

4,- Finalmente, como una cuarta categorf{a de reglas de la Convenci6n,
contiene reglas de Derecho sustantivo con respecto a derechos y obligaciones -
de particulares, reglas que, sin embargo, no se refieren meramente a ia apli--
caci6én de derecho doméstico, pero cuyo contenido puede gobernar directamente -
la sitvaci6n en cuestion.

Aqui nuevamente surge la controversia de que si estas reglas podrén, en
algin caso dado; gobernar directamente 1a situacién en cuestién, es decir, ser
consideradas como autoaplicables o, bien, si la legislaci6n nacional es necesa
ria para implementar dichas medidas. -

Como se ha observado anteriormente, esto dependerd primeramente del sis-
tema Constitucional de algln Estado miembro.

En alqunos pafses, por ejemplo Francia, la Uni6n Sovietica, Estados Uni-
dos, Holanda, y otros pafses, el sistema constitucional permite a las autori--
dades judiciales y administrativas, aplicar directamente a particulares las --
reglas de un Tratado Internacional, s{ es que dichas reglas estan redactadas -
de tal forma que se haga posible dicha aplicacién directa (reglas autoaplica--
bles). En esas naciones, las reglas de la Convencién que sean consideradas --
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autoaplicables, podrén y deberdn ser aplicadas sin ninguna intervencifn adi--

cional de la legislacién nacional.

En otros pafses, por ejempio: el Reino Unido, Noruega, Suecia y varios -
otros, las reglas de un Tratado internacional obligardn s6lo al Estado y nunca
serdn aplicables a particulares sin antes quedar incluidas en las leyes loca--
les. En estos patses, las reglas de la Convencién no podrén ser autoaplica--
bles, aunque podrén, aunque no Sean oblegatorlas, imponer una decisién adminls
trativa o. judicial en relacitn con el Derecho doméstico y s6lo se convertlran
en obligatorias por la aplicacién del articulo 25 de la Convencién, es decir,
cuando el pafs concerniente introduzca las reglas de la Convenci6n a su propia
legislaci6n.

CLero que es el sistema constitucional de los Estados miembros, 13s re--
glas de la Convencidrn de 1a cuarta categorfa a que nos referimos anteriormente
constituyen un cuerpo importante de derecho com(n con respecto a la proteccién
de la propiedad industrial, Derecho que, ya es directa o indirectamente a tra-
vés de la legislaci6n nacional, deberdn ser respetadas y aplicadas por todos -
los Estados miembros,

Lo que queda para ser discutido en los pafses que admiten la posibili--
dad de reglas autoaplicables de la Convencién es determinar si las reglas res-
pectivas estan redactadas para permitir la aplicaci6n directa.

Las reglas de este tipo, pueden ser encuadradas, como por ejemplo, en la
definicién de proptedad industrial en el articulo primero, el derechso de prio-
ridad regulado en el artfculo cuarto, la independencia de patentes, en el ar--
ticulo 4 bis; el derecho del inventor a ser mencionado en - la patente {artfcu-
1o 4 ter); la limitaci6n de las posibilidades de registro en relaci6n de pa---
tentes {art{culo 4 quater); la regulsci6n de la obligaci6n a explotar patentes
marcas registradas, etc. {artfculo 5)., con la excepci6én del pdrrafo A, nfimero
2, el perfodo de gracia para el pago de tarifas de mantenimiento (articulo 5 -
bis, nGmero 1); la exencién de ciertas embarcaciones, aeronaves y veh{culos --
turfsticos, de la violacién de patentes {artfculo 5 ter); los derechos del que
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patenta un proceso de manufactura (articulo 5 quater); la proteccién de marcas
registradas en otros pafses (artfculo 6 quinquies): tas condiciones de regis--
tros e independencia de marcas registradas (artfculo 6); la asignacién de mar-
cas (artfculo 6 quater); el registro de marcas por agentes (artfculo 6 sep----
ties); la exclusién de toda consideraci6n sobre la naturaleza de los bienes --
como obstdculo para el posible registro de la marca para dichos bienes {artf--
culo 7); la regla concerniente a la protecci6n de normas comerciales (articulo
8): el reconocimiento del interés en la persecucién de falsas {ndicaciones de
origen, etcétera (artfculo 10, ndmero 2); la designacién de actos de competen-
cfa desieal (artfculo 10, nameros 2 y 3}.

Aunque estas reglas comunes concernientes a la proteccién de la propies-
dad industrial, dadas en la Convenci6n, son de gran {mportancia, debemos notar
sin embargo, que su alcance es limitado y que dejan una libertad considerable
a los Estados miembros para que legisien en cuestiones de propiedad industrial
conforme 3 sus intereses y preferencias.

En el cambio de las patentes, por ejemplo, la Convencién deja a los Es--
tados miembros libertad absoluta para establecer el criterio de patentabilidad
para decidir si es que las aplicaciones de patente deben ser o no examinadas -
para determinar, antes de ser otorgadas, si es que los criterios han sido al--
canzados, para decidir si la patente deberd ser otorgada al primer inventor o
al primer solicitante de patente, o si es que las patentes deberdn ser otorga-
das s6lo para productos, s6lo para procesos o para ambos, y en que ramas de la
industria y porque perfodo. Con una aceptacién {articulo 5 quater}, la Con--
vencidn no especifica los actos de terceras personas contra los cuales una pa-
tente puede proteger al patentante.

En el ramo de las marcas registradas, la Convencién no dicta si el dere-
cho que tiene una marca registrada, para ser adquirido, 3 través de registro o
a través de ambos. Deja también libertad a los Estados para decidir hasta que
grado serdn examinadas las solicitudes de registro para una marca registrada.
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En la Convenci6n no se define el alcance de la proteéclbn,de una marca -

registrada, acepta en algunos casos especiales.
Otros casos en los que la Convencién deja a los: Estados libertad de’le--
gislar, serdn examinados mas adelante. g
Otro aspecto de considerable libertad otorgado por la Convencitn a la -
legislaci6n local de los Estados miembros, es que dicha legislacién podrd  --
otorgar una proteccién de la propiedad industrial mayor a la que indica en la
Convencibn.

Por ejemplo, los Estados miembros también podradn otorgar “trato nacio---
nal", es decir, el trato homologado al trato que reciban en su propia legisia-
ci6n los extranjeros solicitanies, o clertos cerechos establecidos en la Con--
vencién, como lo es el derecho a la prioridad, a ctras personas diferentes de
{os que tienen derecho a ella, por virtud de la Convenci6n, especificamente --
personas que no son nacionales de ningun pafs de los unidos (artfculo 2), ni
domiciliados, ni establecidos dentro de ellos (articulo 3). Los Estados ---
miembros también podrdn mejorar la proteccién a la propiedad industrial dicta-
da en la Convencién, como por ejemplo, el proteger marcas registradas y bien -
conocidas (artfculo 6 bis), en contra de marcas idénticas o similares, para --
bienes y marcas totalmente diferentes.

SIn embargo, existe un limite a esta libertad de ampliar la proteccitn -
de la propiedad industrial dictada en ia Convencién, que radica en gque una --
proteccién més extensa no debe de perjudicar los derechos otorgados por la ---
Convencifn. Esto podria ser el caso, por ejemplo, si un Estado miembro otor-
gara a los nacionales de ciertos palses, derechos y prioridades por periodos -
m&s largos que aquellos contenidos en el artfculo 4, pardgrafo C, namero 1, de
la Convenci6n®.
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CAPITULO III. LA INFLUENCIA DEL CONVENIO DE PARIS EN

| DERECHO MARCARID.
MEXICAND, :

41

La importancia del Convenio de Paris y la influe-mia qiie ha tenido no-s6.°. -~ °

1o en México, sino en todos los pafses, fue resumida por Arpad .Bogsch, )en -
términos generales de la siguiente manera:

“Me refiero a la utilidad de ser miembro, en términos generales, o sea,
a la utilidad para la economfa de todo el pafs, a la utilidad para la -
produccién nacional y para un desarrollo industrial rapida.

Ese desarrollo industrial presupone, por lo general, inversion2s ex----
tranjeras en forma de construccitn de nuevas fabricas o de concesién de
licencias para la fabricacién de artfculos, en la gque se incluyen nue--
vos inventos. Ahora bien, es evidente que un inventor extranjero se --
mostrard mas dispuesto a conceder licencias relativas a su invento en -
{os pafszs que le protegen, gue en 1os pafses que no lo hacen, y de ---
igual manera es mds probable que ocurra igual con las inversiones de --
capital extranjero. La falta de protecci6n, tiende a restringir las --
inversiones, lo mismo que ocurre con el peligro de revocacién o de ex--
propiacion de derechos relatives a ios inventos."

A) ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO DE PARIS.

México, al igual que los demds pafses del mundo, celebré un gran nimero
de tratados o convenios multilaterales o bilaterales, sobre amistad, comercio
y navegacién, con otros pafses, en los que, por lo regular, se inciufa la cléu
sula de asimilacién a los nacionales o de trato nacional.sobre patentes, mar-:
cas de fabrica y de comercio y dibujos y modelos industriales, todos ellos an-
tes de que México fuera miembro del Convenic de Parfs. Alqunos ejemplos de --
estas son los siguientes:

- Tratado de Amistad, Comercio y Mavegaci6n, celebrado entre los Estados Uni--
dos Mexicanos y 1a Replblica Francesa (27 de noviembre de 1886).

12.- Bogsch Arpad, “La Uni6n de Parfs para la Protecci6n de la Propiedad In--
dustrial y los Pafses tatinoamericanos", en Revista Mex. de la Propiedad
igdustgial y artistica, No. 2, afo I, jul.-dic. 1963, México, D.F., pp.
197 a 207.



"Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n, celebrado entre los Estados Uni-
dos Mexjcanos y el Ecuador” (10 de julio de 1888).

"Tratado de Amistad, Comercio y Navegacibn, celebrado entre los Estados Uni-
dos Mexicanos y 1a Gran Bretafa” (27 de noviembre de 1888).

“Tratado de Amistad, Comercio y Navegacifn, celebrado entre los Estades Uni-
dos Mexicanos y la RepGblica Dominicana" (29 de marzo de 1890).

“Tratado de Amistad, Comercio y Navegacidn, celebrado entre los Estados Uni-
dos Mexicanos y el Reino de [talia", {16 de abril de 1890).

"Tratado de Amistad, Comercio y MNavegacidn, celebrado entre los Estados Uni-
dos Mexicanos y 1a RepGblica del Salvador". (16 de abril de 1893),

“Tratado de Amistad, Comercio y Navegacién, celebrado entre los Estados Uni-
dos Mexicanos vy el Reino de Bélgica" (7 de junio de 1895).

4

“Declaracion entre México y B&lgica para la proteccion reciproca de Marcas -
de Fibrica y de Comercio” (7 de junio de 1895).

“Tratado de Amistad y Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos
y los pafses bajos" (22 Je septiembre de 1897).

- “"Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el imperio Alemén, para la --
proteccién de 1as marcas de fibrica" (16 de agosto de 1898).

“Convencibn entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repiblica Francesa para
la Propiedad Industrial®™ (10 de abril de 1899).

- "Tratado de Amistad y Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos
y la RepGblica de Nicaragua® (6 de noviembre de 1900). (13)

El contenido de estos tratados o convenios bilaterales se f{nspiran gene-
ralmente en las mismas ideas y corresponden al mismo movimiento de opinién que

tos celebrados entre las naciones curopeas.

Dichos instrumentos internacionales, contienen unicamente la cldusula de

13.- Nava Negrete, Justo, ob. cit., pag. 205.
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asimilacién a los nacionales o de trato nacional, redactada més o menos en los
mismos términos, con 12 diferencia en cuanto a los objetos protegidos.

Como ya sabemos, el Convenio de Paris prevé en su articule 14, conferen-
cias peritédicas de revisi6n con el objeto de mejorarla en vista de lo anterior
y a través de la Historia de-este convenlio ha tenido las revisiones que se se-
fialaron en el capitulo 11.

México, se adhirié al Convenio el 7 de septiembre de 1903, suscribiendo
el texto de Bruselas {Diario Oficial de Septiembre de 1903); posteriormente se
adhirid a la revisién de La Haya (Diario Oficial de 30 de abril de 1930). Con
posterioridad lo hace con la de Lisboa. (18)

Para la adhesién anteriormente mencionada, se basaron en la reforma he--
cha al artfculo 72 de la Constitucién Politica de la RepGblica Mexicana de -~
1857 que dice:

"b.- Son facultades exclusivas del Senado:
1. Aprobar los tratados y convenciones diplomdticas que celebre el
ejecutivo con las potencias extranjeras.”

Posteriormente, este art{culo, se convirti6 en el articulo 76 de la ---
Constitucién de 1917, ubicado en el titulo tercero, capitulo segundo, "Del Po-
der Legislativo", seccidn tercera, dencminada “"De Las Facultades del Congreso"
que enumera las facultades que en forma exclusiva se concede a 1a Cémara de -~
Senadores.

Las contenidas en las cuatro primeras fracciones, dan participacién a la
Camara de Senadores, en diversos actos a cargo del titular del Poder Ejecutivo
comg son la aprobacién de Tratados y Convenciones diplomiticas que &ste cele--
bre con los gobiernos extranjeros.

14.- Varios autores, "Los Derechos del Pueblo Mexicano", México, D.F., tomo VII
segunda edicifdn, editorial Manuel Porria, pags. 9 a 13,
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Este precepto se vincula con el artfculo 89, de la misma Constitucién,---

relétlvq ‘a-las facultades y obligaciones del Presidente de la Replblica:
"89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
1X.- Dirigir las negociaciones diplomiticas y celebrar tratados con
~.las potencias extranjeras, sometiendolas a la ratificacién del
Congreso Federal." {15)

i El artfculo 89 de la Constitucién de 1917, norma la intervencién del ti-
‘tular del_Poder Ejecutivo en diversas materias,.entre ellas a la Direcci6n de
negociaciones diplomdticas y a la celebraci6n de Tratados Internacionales.

Los artfculos 76 y 89, deben ser interpretados en relacién con el articu
lo 133, que dispone gue la Constitucidn, las Leyes del Congreso de la Uni6n, T
que emanen de ella y todos los Tratados que esten de acuerdo con la misma, --
celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repblica con aprobacifn
det Senado, serdn la Ley Suprema de toda la Unidn.

El desarrollo que se nota en México en la legislacidn marcaria, en sus -
fnstituciones y normas, a partir de 1900, tiene su base en la Convencién de la
Unién de Parfs y en sus distintas revisiones.

Cada vez que se ha creada en México un ordenariento sobre patentes, mar-
cas y otros derachos afines o cuando se han introducide reformas, ello descan-
sa cada vez mis en las modernizaciones de la Convencién. No hubiera podido ~-
pensarse en un desenvolvimiento auténamo, porque en esta materia es muy diffi--
cil inventar o innovar. Se requiere un buen volumen de experiencia que s6lo ~
lo puede dar el copioso intercambio de las reuniones periddicas de expertos --
encargados de proponer avances al Convenio.

Se han ido introduciendo en nuestra legislacidén, conceptos tales como: -
la prioridad de fecha; los rombres y los avisos comerciales; los dibujos y mo-
delos industriales; el uso autorizado de una marca; la nulidad del registro -

15.< Ibidem,  pag. 477.
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hecho indebidamente por el representante de una firma extranjera; ciertas re--
glas para contrarestar el uso de una patente y las licencias de uso de marca,-
13 proteccién contra la apropiacibn indebida de signos, algunas reglas en con-
tra de la competencia desieal y muchas mis.

£n realidad no se trat2 de una influencia de fuera, por que el régimen -
internacional es producto de una acci6n concertada por una pluralidad de Esta-
dos, con base en la aprobacidn de cada uno de ellos y tomando en considerac{fn
tanto el interés genaral como el interés particular, que se fusionan y puede -
afirmarse que a la larga, los pafses reciben mis del régimen internacional que
10 que han apgortado a él.

Aun cuando la Ley Mexicana e Invenciones y Marcas de 1976 tiene alguna
influencia diferente de 13 de Parfs; tal como lo relativo a la explotacidn de
patentes, que viene del Acuerdo de Cartagena del Pacto Andino y el Certifica-
do de Invencisn que proviene de los pafses socialistas, es factible observar -
que la revisién de Estocolmo de 1976, hecha a la Convenci6n de la Uni6n, ha --
sido tema de cuenta en esta nueva ley, inevitablemente, asi como también otros
instrumentos del régimen, como por ejemplo, el Arreglo de Lisboa, relativo a -
la protecci6n de las denominaciones de origen y su Reglamento de 1958,

As{ puede observarse que la ley de 1956 recoge lo relativo a la protec--
ci6bn de las marcas de servicio (Convenci6n artfculos 1o., 20. v 60.); a las -
prioridades (artfculo 1, C} y al plazo que debe transcyrrir para que pueda so-
licitarse una licencia cbligatoria de patente (artfculos 4o. y 50.).

Sin embargo, en la parte de la represién de la competencia desleal, la -
Ley de Invenciones y Marcas de 1976, no hizo aprecio de algunas de las obliga-
clones que se derivan de la Convenci6n de Uni6n de Parfs. Por ejemplo, el ar-
tfculo 60. bis de) Convenio prescribe que el registro de una marca notoriamen-
te conocida de un beneficiario de la Convenci6n hecha por el representante o -
agente sin autorizaci6n, debe anularse, o bien, negarse a registro. Pero el -
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ordenamiento mexicano. 1gual que, lo habia hecho la Ley de la: Propledad Indus--
trial de 1943, no recogiﬁ en su texto dlsposiclones deftlnad sd regular este
tipo de marcas. e : : :

También esta en’falta la - Ley respecto al Tratado, en lo que’se refiere -
al articulo 6o.- septies, parrafo 1o, de'la Convencitn (en 1o que se refiere-a
laﬂtrarpsferencla de 1a marca que haya registrado indebidamenpe el”representan-

teo agente:de un titular extranjero), pues el articulo 147, fraccibn VIIT de

{a Ley no incluye esto, ni tampoco aparece en la parte de transmisi6n de mar--
cas de la tey.
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Otra deficiencia se nota en lo que se refiere al apartédo 2, del mismo -7,

artfculo 6o. septies del Cunvenio. ya que no se dispone en 1a Ley de 1976, el
Derecho de ese mismo titular extranjero 2 impedir ia utilizaci6n de la marca -
por el representante v ogenle qQue intente registrar o que haya registrado in--
debidamente esa marca.

La Ley de 1976 no establece tampoco el Derecho relativo a las marcas co-
lectivas, que se incluye en el artfculo 70. bis de la Convenci6n de Union de -
Parfs, y en eso esta’remisa respecto al Tratado.

Por cuanto hace g los nombres de Comercio y marcas aplicadas ilfcitamen-
te a un producto de importaci6n, el Convenio prevé que se debe prohibir la im-
portacifn o <i ya han ingresado al pafs, que se cmbargue ese producto, pero la
ley guarda silencio en lo que se refiere a eso.

Las reglas del artfculo 10 bis de la Convencién de Uni6n de Paris, son -
sin duda una disposicién de la mayor importancia que no ha merecido inclusién
completa en 1a legislaci6bn mexicana vigente; pues si bien el artfculo 210, ---
fracci6n X de ese ordenamiento establece algunos casos de competencia desleal
que merecen sanci6n administrativa, por una parte, ello no parece ser para ---
proteccién eficaz para la competencia desleal, de que habla el artfcuio 10 bis



y por otra, s2 dejaron de incluir condiciones de competencia deshonesta como -
las que contempla el inciso 3 de dicho artfculo 10 bis, o sea, ias indicacio--
nes o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir
al - piblico a error, sobre la naturaleza, el modo de fabricaci6n, las caracte--
risticas, la aptitud en el empleo y la cantidad de productos.

Otra influencia del régimen internacional, reside en lo que se refiere a
las denominaciones de origen {t{tulo quinto, artfculos 152 a 173),. que provie-
ne del arreglo de Lisboa.

EL Convenio de Parfs, realizaré cdptimamente su cometido cuando se encuen
tren soluclones alternativas que reconozcan la diferenci{a de capacidad econém?
ca e industrial de los diversos grupos de palses. Pero para esto habrd que d
esperar todavia un tiempo mds o menos largo, porque el proceso de Tratados U--
niversales para la Propiedad Industrial parece haber alcanzado un punto de sa-
turacion, (16)

16.~ Sepdlveda, Cesar, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Editorial
Porrfia, México, D0.F., 1981, pig. 38.
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B) LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

Esta legislaci6n supera a su antecesora de 1903, pues se hace acopio de
las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marca--
rias de los diversos pafses, en el abundante y valioso material doctrinario y
en:la misma prictica de nuestra legislaci6n anterior, tanto administrativa co-
mo judicial y finalmente en la orlentacidn ben&fica de las revisiones del Con-
venio de Par{s, verificadas en Washington en 1911 y en La Haya en 1925, siendo
México, signatario de ambas revisiones.

En esta, aunque no se da una definici6n de ia marca, se puede expresar -
el siguiente concepto: la marca es el medio o signo distintivo que se usa para

distinguir la procedencia de los artfculos que se expenden, fabrican o produ--
cen.

Se permite adquirir el Derecho a la marca, por el uso extraregistral, --
siempre que se haya usado y explotado la marca con mis de tres afios de ante---
rioridad a 1a fecha legal del registro.

Entre otros aspectos, se menciona: lo que puede constituir una marca; -
1os signos y medios no registrables; los sujetos del Derecho de marcas; los --
procedimientos para el registro de las marcas; el titulo de propiedad de una -
marca; los derechos del titular de una marca; el derecho de ejercitar acciones

civiles y penales contra las personas que lesionen el derecho de uso exclusivo;

el Derecho de transmitir la marca registrada; las obligaciones del titular de
una marca registrada; el derecho de prioridad; la duraci6n del registro de la
marca; la nulidad y extinci6n del registro de la marca. ( 17 )

gsta ley, inici6 su vigencia desde el primero de enero de 1929 y desde -
esta fecha quedaron revalidadas 1as marcas, nombres comerciales y avisos cO---
merciales y los actos de la oficina de Patentes y Marcas relacionados con  --
17.- Hava Hegrete, Justo, ob. citada, pdgs. 76 a la 80,
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ellos,

'S dice en’1a exposicién de motivos de'la Ley de la Propiedad Industrial
que’ las disposlclones relativas.a 12 propiedad industrial, protegen y defien—-
den-1as concepciones o creaciones intelectuales de los ‘inventores y alin cuando
en e} caso de 1as marcas no se estd ante verdaderas o propias creaciones inte-
jectuales, estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la --
actividad industrial del productor, impidiendo confusiones.

Se menciona la necesidad de codificar conjuntamente las leyes promulga--
das el 16 de junio de 1928 sobre Patentes de Invencién, Marcas, Avisos y Nom--
bres Comerciales, que se encuentran comprendidos integramente en el concepto -
de propiedad industrial; conservando la ley, en general, los sistemas y prin--
ciplos fundamentales de las leyes anteriores; en la misma se precisan y defi--
nen clararente los derechos relativos a la propiedad industrial, para proteger
en forma adecuada los derechos de los titulares de dstos y los del pablico. --
“Asimismo 1a ley toma en cuenta los principios universalmente admitidos en la
Convencitn de la Unién de Par{s de 1883, para la Protecci6n de la Propledad --
Industrial®.

En general, la modificaci6n que la Ley de la Propiedad Industrial intro-
dujo, consisten en lo siguiente:

Principalmente en materia de marcas, se determina con cuidado cusles son
las denominaciones o signos susceptibies de registro como marca y cudles son -
aquellos que no pueden ser otorgados como tales, por impedirio consideraciones

18.- "Ley, Reglamento y Tarifa de la Propiedad Industrial”, Edic. Andrade, Mex.
D.F., quinta edici6n, 1974,



de orden piibl iéu .

Se establece como prohibici6n del reglstro‘ como marca, de palabras de --
lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que solamen-
te se elaboren en México, para evitar que se induzca. a-error al p@blico, sobre
la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria
del Pafs. R -

Se establecen asimismo reglas mas estrictas para impedir que se regis---
tren marcas que engafien al péblico sobre la.procedencia de los articulos o que
constituyan falsas indicaciones sobre la-naturaleza o calidad de.los productos. -
amparados.

Se reduce a digz aftos, el plazo de vigencia de las marcas, para que sea
igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes,

Se incluyen diversas disposiciones relativas a la autonomfa de los dere-
chos que confliere el registro de las marcas y ademis otras reglas que permiten
a los propietarios hacer nucvos registros en que introduzacan modificaciones a

los que hubieran hecho anteriormente, estableciendo normas que impiden que se

desvirtie el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por razones de or--
den pablico, para evitar que pierdan su cardcter distintivo de los productos -
que amparan, denotativo también de su procedencia, ya que el pGblico tiene el
interés en que una vez conocida la calidad de los artfculos o productos que se
fabrican o venden al amparo de una marca determinada.

Se establecen reglas sobre caducidad de marcas registradas, durante la -
vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no sean renovadas durante el plazo -
de cinco afios.

También se consignan disposiciones que tienden a impedir que los fndus~--
triales o comerciantes que empleen marcas registradas o no, en artfculos ela--
borados en el pals, traten de darle una apariencia extranjera en perjuicio de



1a eccnéfnia.,

COn relacmn a la transmisxén de los derechos que confiere el registro -
de las’ marcas, . se consignan también. diversas reglas para evitar que-.se dlspon-
ga‘de ellas: en forma tal que llegue a‘existir multlpllcldad de: pr‘opletarios de
marcas 1dénticas o:semejantes, en grado tal que se confundan. lo cual puede -
Inducir:a® error al pﬂbllco consumldor. R

) EXPOSICION DE WOTIVOS OE LA LEY DE INVENCIONES ¥ MARCAS DE 29 DE HOVIEMBRE
DE 1975.‘ {19

Como la misma exposici6n lo dice, tiene el prop6sito de impulsar el de--
sarrollo del pafs y hacerlo mis independiente frente al exterior y mis justo -
en el interior. Con nuevas soluciones que estimulan la creatividad de los --
hombres y regulan este importante campo de la actividad humana, de acuerdo con
las necesidades de la colectividad y las demandas de la justicia.

Los cambios registrados --dice la ley-- a partir de la fecha en que se
expidi6 la anterior Ley de la Propiedad Industrial, son evidentes.

Par lo que fue necesario expedir una nueva Ley que se adecuara a lo que,
en esta materia se habfa desarroliado hasta ese momento. En materia de marcas
se establece:

*El sistema de dependencia a que ha dado origen la concesién de licencias
de explotacién o de autorizaci6n de uso de marcas extranjeras, ha trafdo con--
sigo esquemas mentales de colonialismo que debemos rechazar por el impacto ne-
gativo que tienen en nuestro proceso de desarrollo. En numercsas ocasiones el
licenciatario mexicano de una marca extranjera, fortalece con su esfuerzo em--

19.-

'Legis!acibn sobre Propledad Industrial, Transferencia de Tecnologfa e -«
Inversiones Extranjeras", México, 1976, Porria.



presarial y con la publicidad que realiza a la marca del exterior y el mismo -
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contribuye a hacer més estrechos sus lazos de dependencia . Su propia acti-- '~

vidad le har§ cada vez mis dificil y mds gravoso liberarse de la marca prove--
niente del exteriory &sta cobrard mds fuerza dentro del mercado interno para -
competir con las marcas de otros empresarios mexicanos.

Por ello, en la iniciativa, se Introduce una novedad, digna de destacar-
se con particular énfasis, cansistente en establecer que cuando se autorice el
uso de una marca, en forma gratuita u onerosa, registrada originalmente en el
extranjero o de la que sean titulares personas fisicas o morales extranjeras,
ser§ obligatoria la vinculaci6n de dicha marca, a una, cuyo registro sea ori--
ginario de México y de la cual sea titular el licenciatario. En este caso, la

marca nacional deberd utilizarse en forma igualmente ostensible que la extran-
Jera.

Esto lo podemos encontrar en los siguientes artfculos: Articulo 127.- --
Toda marca de origen extranjero o propiedad de una persona flsica o moral ex--
tranjera, que esté destinado a amparar artfculos fabricades o producidos en --
territorio nacional, deber&n usarse vinculada a una marca originariamente re--
gistrada en México. Ambas marcas deberdn usarse ostensiblemente.

Las marcas originariamente registradas en México, nao podrdn consistir en
palabras Jde lenguas vivas extranjeras y los correspondientes a su fonética o -
formadas por la unifn e dos o més términos de lenguas vivas extranjeras.

Artfculo 126.- Los actos, convenios o contratos que se realicen o cele-
bren con motivo de la concesibn del uso onerose 6 gratuito de una marca origi-
nariamente registrada en el extranjero, o que sea propiedad de una persona --
moral o fisica extranjera, Jeberdn contener la obligacién de que dicha marca -
se use vinculada a una marca originariamente registrada en México y que sea --
propiedad del licenciatario.
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. Cuando.nose cumpla con esta obllgacldn. 12 Dlrecclﬁn General
qlstro de la- Transferencla de Tecnnlogla negara la’ lnscripcldn
convenlo 0 contrato. " -

La obllgacién de vlnculaclén de marcas estableclda en el
rior debers: cumplirse “dentra del plazo de’ un aﬁo, a partlr de
del acto, :onvenl ) ccntrato que aytorice su uso.

inscripclon.

- .81 no-se cumple con dicha obligacién, el acto, convenio o contrato. que-,
dard sin efecto.y-su inscripcifn serd cancelada.

Por causas Justificadas, la Secretarla de Industria y Comercio, podrd -~
prarrogar por un afo como mé&ximo, el plazo establecido en el parrafo tercero.

Artfculo 131.- Para los efectos de los artfculos 127 y 128, el carécter
de rmexicano o de extranjero se determinard de acuerdo con lo dispuesto por la
Ley para Promover la Inversion Mexicana y Regular la Inversién Extranjera.

Las otras innovaciones introducidas en esta materia, han tomado en cuen-
ta la importancia que las marcas revisten en la comercializaclén de productos
y servicios. Se trata de evitar los abusos o los inconvenientes para la eco-
nomfa del pafs que podrian derivar del Derecho exclusivo para el uso de una --
marca.

Para este efecto, se introduce también en este campo, la fiqura de la --
licencia obligatoria, que permitird la utilizaci6n de una marca por terceros -
cuando existan causas de utilidad pGblica que lo justifique y mediante el pago
de 1a regalfa que fije el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa. --
Hasta ehora el Estado mexicano carece de instrumentos jurfdicos para permitir
el uso de una marca cuando lo reclame el interé&s piblico y el titular de la --
marca se niegue a concederlo.

A fin de impedir el registro de marcas que no se utilicen y tengan como
propésito el evitar que otros las utilicen, el proyecto dispone, que serd o---



bligacién dei titular del registro marcario usar éfectivamente el signo dis---
tintivo que hubiere sido registrado en los productos o servicios que fabrique
o preste.

Por 1o que se refiere a la marca Gnica, la exposicién de motivos dice: -
v asimismo se establece 1a posibilidad de que 1a Secretarfa de Industria y Comer
cio obligue que se use una marca para todos aquellos productos o servicios de”
un mismo titular, destinados a un mismo fin, y sustancialmente iguales, con -~
objeto de”evitar confusiones en el consumidor y combatir la préctica de fijar
precios distintos mediante 1a asignaci6n de marcas diversas al mismo producto."
Esto (ltimo lo podemas encontrar en el artfculo 116, que establece: "La Secre-
tarfa de Industria y Comercio, podrd establecer mediante declaratoria de ca---
récter general, que 1o0s productos o servicios elaborados o prestados para un
mismo fin, que sean sustarcialmente iguales, esto o4, que s6lo difieran en sus
caracterfsticas accidentales, se amparen por una sola marca.

Continga la exposicién de motives diciendo: se faculta iqualmente a la
Secretar{a de Industria y Comercio, para que, por razones de orden pdblico, --
proh{ba el uso de marcas en determinados productcs y obligue a que estos se --
vendan bajo sus nombres genéricos con lo que también se evitardn confusiones y
se obtendrdn ahorros en publicidad que deberdn reflejarse en el precio al con-
sumidor.,

Aquf el artfculo 125, parrafc 2o., también por razones de interés pibli-
co, podrd prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinados secto--
res de la actividad econbmica.

En algunos de los Gltimos parrafos de la exposicién de motivos se puede
leer lo que sigue: la Ley sobre el registro de Transferencia de Tecnologfa y
el uso y explotacién de Patentes y Marcas, fue un paso importante para evitar
abusos, liberarnos da la dependencia en el exterior y eliminar obstdculos a --

54



nuestro desar:rollo. Las tnnavaciones contenidas en este proyecto son comple--
mento indispensable de dicha ley y tienden-a hacer ms operantes sus disposi--
ciones.

Se han Lntréduckdo adem4s, otros camblos que persiguen ia finalidad de -
adaptar la terminologfa y las disposiciones de la Ley a la evolucibn tanto dek
1a legislaci6n como de 1a doctrina internacionales.

€) ANALISIS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

En el derecho marcario nacional, se ha establecido que el objeto de la -
Ley de lnvenciones y Marcas, es la proteccién de las marcas mediante su regis-
tro, con lo que se da’a su titular el derecho de uso exclusivo.

La ley de la materia reconoce dos tipos de marcas, la de productos y la
de servicios. En general podriamos dividir el estudio de la siguiente manera:

1.~ CONCEPTOS

MARCAS DE FABRICA: Son aquellas que se constituyen por los signos que --
distinguen a los artfculos o productos de otros de su misma especie o clase.

MARCAS DE SERVICIO: consisten en los signos que distinguen un servicio -
de otros de su misma clase o especie.

a) Asimismo pueden constituir una marca, las denominaciones y signos vi-
sibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de iden
tificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, e
fernte a los de su misma especie o clase, y

b) Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones so---
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clales slempre .que .no queden comprendldas en.
.13’ propia ley (artfculo 91).

- Es causa de negativa del.registro, el pretender reglstrar como’ marca ar—i

t!culos ° servicios-similares, que én un momento dado’ puedancausar confusién.

2.~ DECLARACION DE LIGADOS

Este concepto es utilizable para los efectos de transmisién y opera me--
diante la declaracion respectiva de la autoridad competente. Tal declaraci6n
procede cuando existen registros de las marcas de un mismo titular, que sean -
idénticas y amparen similares productos o servicios o bien semejantes en grado
de confusién y amparen los mismos o similares productos o servicios.

La caducidad, extinci6n, nulidad o cancelaci6n de una marca registrada -
no afecta la validez de otras marcas registradas semejantes aun cuando estén -
1igadas.

Respecto del registro de marcas, se lleva a cabo a través de la solici--
tud respectiva ante la autoridad competente, siendo sus requisitos formales --
constar por escrito y haciendose constar la denominaci6n de 1a marca o su con-
dicibn de inominada o mixta, el nombre, domicilio y nacionalidad del interesa-
do, la ubicacién del establecimiento comercial o del principal st son varios,
Ia declaracion de la fecha en la que se inici6 el uso de la marca.

A dicha solicitud se acompana la descripci6én de 1a marca, los ejemplares
de la impresi6n de la misme y los marbetes o etiquetas de la marca.

En dicha solicitud se precisari también los productos o servicios que --
dicha marca protegeré.
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3.- PREVIA CALIFICACION.

Admitida a tramite la solicitud respectiva, dsta es objeto de un examen
previo asf{ como de los documentos y elementos que la constituyen para acredi--
tar si satisface los requisitos respectivos.

tas solicitudes de registro pueden ser objeto de modificacidén a reque--
rimiento de la autoridad, cuando las mismas no esten en regla.

El palzo de modificacién de las solicitudes es de dos meses y satisfe~--
chas estas;da'lugar a la continuacién del trémite o bien ante el incumplimien-
to se incurre en abandono, perdiehdose la fecha legal de presentaci6n como su
consecuencia.

4.~ EXAMEN DE NOVEDAD

tste procede ser efectuado cuando las solicitudes satisfacen la totali--
dad de los requisitos legales y su objeto lo constituye la verificaci6n de a--
fectacién de derechos adquiridos.

5.- SUSPENSION DEL TRAMITE DE REGISTRO

Este puede generarse con motivo del resultado del examen de novedad ---
practicado 2 la solicitud de mérito del que se desprenda la existencia de otra
marca igual o semejante ya registrada o en trimite y aplicada a los mismos o -
simitares productos o serviclos. 0De tal circunstancia se notifica al solici--
tante para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro de ia temporali-
dad que al efecto se le sefiale. El silencio del interesado dentro del plazo -
concedido se considera como abandono de su solicitud.
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EL tramite de 1a solicitud se estima conclufdo; cudndo se han satisfecho
los requisitos legales previstos y se ha requerido el pagoe de derechos al in--
teresado por el registro de la marca y la expedicién del titulo.
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El derecho de exclusividad de uso, Unicamente se acredita mediante el --

~titulo expedido en el que constan: nimero de la marca, fecha legal del }'egls;-
tro, de priortdad y de expedici6n de tftulo, asf como el nombre de_su tltular
y la-ubicacién del establecimiento. '

6.~ PRELACION

Esta se adquiere con la fecha y hora de presentacldn de'la olicitud de
registro, la que a su vez constituye la fecha legal de la marca y da derecho a
dicha prelacién.

7.~ DE LA VIGENCIA DE LAS MARCAS

La vigencia de una marca registrada es de -cinco. afos, misma qhe es reno-
vable indefinidamente por perfodos de cinco afios.

8.~ DERECHO DE PRIORIDAD

Consisten en considerar registrada en la misma fecha en que fue regis---
trada en el extranjero una marca, cuando se pida en México, el registro de una
marca dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Esta--
dos Extranjeros. Esta prerrogativa se obtiene acreditando en el plazo de tres
meses, haber solicitado su registro en el pafs de origen.

9.~ EL USC DE LAS MARCAS
Constituye obligaci6n fundamental usar la marca tal y como fue autoriza-

da o registrada. En sentido contrario el uso distinto de la marca registrada
tiene como consecuencia la extincién del registro mediante la declaratoria ---



respectiva.
10.- MODIFICACIONES

No es valido efectuarlas a las marcas registradas, toda modificacién re-
quiere nueva solicitud de registro excepto en.los casos en que la misma unica-
mente se refiera a las dimensjones o a la materia en la que este impresa, gra-
bada o reproducida la marca.

11.- USQ EFECTIVO DE LA MARCA

Esta debe acreditarse por su titular cuando menos en alguna de las cla--
ses en que se encuentre registrada dentro de los tres anos sigufentes a su re-
gistro. El no acreditamiento de uso efectivo tiene como consecuencia la extin

cion de! registro de pleno derecho; el uso efectivo se acredita mediante la =

fabricaci6n, puesta en venta o comercializaci6n del producto o servicio prote-
gido.

12,- LEYENDA: MARCA REGISTRADA

Los productos nacionales protegidos per marcas registradas en México, --
deben ostentar la leyenda “marca registrada“, su abreviatura o siglas M. R.. =
Si bien la omisi6n de dicha marca en el producto, no afecta la validez de la -
marca, s{ impide el ejercicio de acciones civiles o penales. Tratandose de --
marcas de servicio, esta leyenda debe nstentarse en el lugar en que se contra-
ten o presten los servicios. En los productos nacionales, en los que se uti--
lice una marca, debe hacerse constar en forma clara y visible, "Hecho en Méxi-
co". Los requisitos antes mencionados deben constar también en las etiquetas
empaques 0 envases en que se contengan los productos.

13.- USO VINCULADO

Las marcas de origen extranjero que esten destinadas a amparar articulos
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producidos en territorio nacional podrén ser usadas en forma vlnculaqa a una -
marca originariamente registrada en México. g :

14.~ 50 DE MARCAS ASOCIADAS

. . ,:, s - -
Este se da’cuahdo sean varfas las personas o empresas que esten usando,\-

una marca de origen extranjero y se trate de un mismo producto, pre\fl'o consen-

s0-y asoclacién para usar la misma marca vinculada.
15.~ NOMBRE PROPIO

Este puede constar en los productos que elabore o distribuya o a los ---
servicios que preste el interesado, siempre y cuando lo aplique en la forma en
que este acostumbrado a su uso y que tenga caracteres que lo distingan clara--
mente de un homénimo ya registrado como marca.

16.- USUARIOS AUTORIZADOS

El titular de una marca registrada puede autorizar a una o a mds perso--
nas como usuarios de una marca, con relacién a todos o a algunos de los pro---
ductos o servicios protegidos por las mismas y en las condiciones que se esti-
pulen siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio respectivo a los re---
quisitos previstos por la ley. El uso autorizado de una marca se equipara al
uso efectuado por su titular. Asimismo el usuario registrado como autorizado
puede tomar las medidas legales respectivas tendientes a impedir la falsifica-
cibn, imitacion o uso ilegal de la marca; los productos que se vendan y servi-
clos que se presten por el usuario deben ser de la misma calidad, forma y na--
turaleza, equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante titular

Produce cancelaci6n de inscripcidn de usuario de una marca cuando la ---
inscripcién del acto correspondiente sea cancelada por el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologfa, cuando lo soliciten conjuntamente los interesados
y por mandato judicial.
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17.- RENQVACION DEL REGISTRO

ta duracién de los efectos del registro de una marca y de cada uno de --
los plazos ulteriores se renueva mediante solicitud de su titular dentro del -
Gltimo semestre de cada plazo. Plazo de gracia: es aquél que se otorga una -
vez que se ha vencido el plazo y se solicita dentro del semestire de dicho ven-
cimiento.

La no presentacién de solicitud de renovaci6n una vez vencido el plazo -
de gracla, trae aparejada la caducidad de pleno derecho del registro de la ---
marca.

La renovacién del registro de una marca procede mediante la comprobaciéa
fehaciente del interesado del uso efectivo y continuo de la marca.

18.- TRANSMISION DE LOS DERECHOS

Las marcas registradas son susceptibles de transmisién por los medios y
con las formalidades previstas por el Derecho comin, requiriendo para que sur-
tan efectos plenos de su inscripcién en el Registro Nacional de Transferencia
de Tecnologfa. ta transmisién de las marcas registradas no surte efectos --
contra tercero si no se registra en la Direcci6n General de Invenciones, Mar--
cas y Desarrollo Tecnolégico, previa la solicitud de su nuevo titular o por --
mandato judicial y mediante comprobaci6n de la renovaci6n del registro de la -
marca.

Tratahdose de marcas ligadas. no se registrard la transmisién sino cuan-
do se transfieran todas ellas a 1a misma personi. Cuando se solicite el re---
gistro de transmisién de una marca de la que haya habido transmisiones ante --
riores no registradas, deberén comprobarse y registrarse también las interme--
dias. S la Secretarfa considera que el registro de cualquier acto relactona-
do con una solicitud de marca, una marca; su uso o transmisi6n afecta el inte-
rés pablico, puede negar su registro.
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19.- NULIDAD, EXTINCION Y CANCELACION DEL REGISTRO

Constituyen causas de nulidad del registro de una marca, las diversas -
establecidas en el artfculo 147 de la Ley en estudlo, como en la especie, lo -
son, entre otras, las siguientes: cuando el registro se haya otorgade en con-
travenci6n a las disposiciones de la Ley: cuando el registro se hubiera otor ~
gado en base a declaraciones falsas o inexactas, etc.

Laqcaducidad opera de pleno derecho cuando los registros de las marcas -
no son renovados en los té&rminos previstos por la ley.

Por lo que respecta a la extincién, esto sucede cuando su titular provo-
ca o tolera que se transforme en denominacién genérica habiendo perdido 1a ---
significaci6n distintiva con que se registré y su denominaci6n pasara al domi-
nio pGblico. :

ta cancelacién procede por solicitud escrita de su titular y mediante su
ratificacion.
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F)’ LAS MARCAS NOTORIAMENTE.CONOCIDAS". .

Entre las nuitdades de la marca debemos' de conslderar una que no. esta -
comprendida especlflcamente en-la ley de. 1976, pero que tiene su fuente en la

CQ}wenciOn dé parfs. "

£l art[culo 60. bis, de la Convencién, revisada en Estocolmo, establece

que los pafses de la Uni6n se comprometen, bien de oficio sf la legislacién =-
del- pafs lo permite, o bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el.registro de una marca de fadbrica o de comercio que constituye la reproduc--
cién, jmitaci6n o traduccién susceptibles de causar confusi6n, de una marca -
que la autoridad competente del pals de registro o del uso, estimare allf ser
notgriamente conocidas como siendo ya la marca de una persona que pueda bene--
ficlarse de la Convenci6én y utilizada para productos idénticos o similares.

Esto mismo procede s{ 1a parte esencial de la marca constituye la repro-
duccibn de tal marca notoriamente conocida o una imitacién susceptible de ---
crear confusién con ella. Este artfculo sehala que se goza de un plazo minimo
de cinco afos a partir de la fecha de registro para reclamar la anulaci6n de -
dicha marca. Concluye la disposicién que no se fijard plazo para reclamar la
anulacién de la prohibicién de las marcas registradas o utilizadas de mala fe'

La disposicibn anterior ha sido necesaria porgque las relaciones comercia

-

les se han intensificado con el transcurso del tiempo y es necesaria la pro---
teccién marcaria internacional.

Porque, como sefnala Albert cnavgﬁgé. en principio la marca no es protegi
da en ella y por ella misma, sino con el prop6sito de evitar posibilidades de”
confusién. Esto se manifiesta esencialmente en dos &mbitos: "en el plano te--
rritorial y en lo que corresponde a la naturaleza de los productos ofrecidos o

20,- Chavanne Albert, “Las Marcas Notoriamente conocidas o de alto renombre",
en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Artistica, nom. 8, afo IV, jul.-Dic. !966
México, D.F., pdg. 339



de los servicios propuestos”.

€n el dmbito territorial, de acuerdo con el principic de 1a,t‘err‘l‘t‘orlé-- S

lidad, una marca sélo esta protegida dentro de los limites del territorio del
pafs donde ha sido depésitada. Fuera de ese territorio es una res nullius, -
de 123 que no importa su aproplaci6n.

Por otro lado, el principio de la especialidad de la marca se refiere a
que unicamente se crea un derecho exclusivo en el campc de los productos o - -
servicios idénticos o similares. Un tercero podria adoptar la misma marca pa-
ra otros productos distintos, porque en tal caso no puede haber confusién.

Los principios anteriores se limitaron con ese articulo de la Convencién
porque ce otva manera es faCil la realizacitn de conductas fraudulentas.

El artfculo & bis, fue introducido a la Convencién por la Conferencia de
Revisién de la Haya en 1925. Fue’modificado por las conferencias de Revisién
de Londres de 1934 y de Lisboa en 19%8. En esta Gltima conferencia el artfcu-
{o fue detenidamente disentido y su aplicaci6n que con anterioridad s6lo con--
cernfa al rechazo o la cancelaci6n del registro de una marca conflictiva con -
respecto a una marca bien conocida en el pafs correspondiente, fue extendida a
la prohibicién del uso de la marca primeramente mencionada.

El art{culo anterior se refiere s6lo a marcas comerciales y no a marcas
de servicio. Los Estados miembros no quedan abligados a aplicarlas a las ---
marcas de servicio, pero guedan en libertad de hacerlo en situaciones simila--
res.

El propdsito de la regla en consideracién, es evitar el registro y uso -
de una marca comercial que pudiere crear confusi6n con alguna otra marca bien
conocida en el pafs de dicho registro o uso, aungue esta Gltima marca bien co-
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noclda no-esté todavia protegida en ese pafs por un registro que normalmen--
‘te-evitarfa el registro o usc de una marca conflictiva. g

Esta proteccion excepcional de una marca conocida ha sido considerada ’--
como justificada, ya que el uso o registro de una marca, simllar es. equlpar‘able !
a la competencia desleal, y también puede ser considerada como perjudlcial a =
los intereses del consumidor.

Para determinar los problemas que la aplicaci6n de este articulo puede -
provocar, nos referiremos en primer lugar a lo que:se entiende:por marca’noto--
ria.

A este respecto, Chavanne, seftala que: "algunos autores son partidarios
de distinguir entre las marcas notorias y las marcas de aito renombre., Tam--
bién se habla de marcas de gran notoriedad, de alta reputaci6n, de marcas que
simbolizan la empresa, de marcas mundiales o de marcas conocidas a lo lejos.
Pensamos con el decano Deshbols...que es deseable no complicar los diversos -~
regimenes jurfdicos aplicables y que es suficiente distinguir las marcas ordi-
narias y las marcas notorias. Todos los términos citados serdn pues tenidos -
como equivalentes" (21)

EL autor continGa sefialande que para saber si una marca es notoria o no
es necesario hacer referencia al pGblico, y adhiridndose a Roubier, sefala --
que la notoriedad es una prueba resplandeciente de I3 utilidad econtmica de la
marca porque significa que la marca ha tenido un gran &xito y ha sido aprecia-
da por la clientela. (22)

Posteriormente observa que en la actualidad la notoriedad es mas el fru-
to de una técnica de lanzamiento y de una técnica de publicidad que de la an--
t.lgdedad y la calidad de un producto.

21.- Chavanne Albert, ob. cit., p. 340
22.- Chavanne Albert, ob. cft. p. 341



En opinién de SepGlveda, las marcas notorias, son aquellas que han alcanzado -
gran fama por la intensidad del uso y la publicidad de que han sido objeto; se
han impuesto a la atencién del gran pGblico. Pero ademds debe estar asociada
a una buena calidad del producto, pues no basta con la publicidad. En algunos
casos esa marca de gran renombre constituye el s{mbolo de una gran empresa y -
de la actividad comercial del titular. Pero debe mediar asimismo el criterio
subjetivo de la autoridad competente del pafs. ( 23 )

Los problemas conexos para buscar la anulaci6n de la marca que entra en
conflicto con la marca de renombre excepcional son primero, qu: se debe probar
que se estd en presencia de una marca naotoriamente conocida. Ello se puede de-
mostrar por la profusi6n de anuncios, y tal vez, con declaraciones de comer --
ciantes del pafs donde se busca la anulacién, y después de lograr que las au -
toridades dn entrade @ la demanda de nulidad dentro de los cinco aflos de re -
gistrada la marca pirata, y por Gltimo, obtener que se castigue y prohiba el -
uso de la marca registrada de mala fe porque no existe disposicién expresa que
la establezca.

Es curioso que el legislador no haya recogido la esencia de esta dispo -
sici6n en el texto de la Ley de 1976, ya que venfa figurando, con lenguaje més
o m2nos parecido, porque debe incluirse dentro de los mecanismos para evitar -
la concurrencia ilfcita realicada por el aprovechamiento indebido de las mar -
cas de otro.

La apreciaci6én del cardcter distintivo de 1a marca es una cuestién de --
techo, y por lo mismo, a primera vista pudiera suponerse que tal cuestién es -
capa al control de los tribunales judiciales.

Sin embargo, no ocurre asf, en virtud de que lo mismo la doctrina como -
la jurisprudencia y la legislacién establecen reglas de carédcter general que -

23.- Septlveda Cesar, ob. cit., pigs. 220 y 22t
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deben de tomarse en cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de este -
requisito esencial de las marcas.

Entre estos principlos, puede citarse el que consiste en admitir que una
marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusién es posible pa-
ra quienes ponen en su examen una atenci6n coman onrdinarla, ¥ qQue una marca
no difiere suficientemente, cuando puede haber confusién para aquellos compra-
dores que no tengan las dos marcas ante sus ojos.

Mas evidente, no basta que una marca alcance el grado de popularidad y -
difusion que sefala Ghiron en el cuarto momento para que Se convierta en la --
designacidn usual de las mercancias. Ante todo debe tenerse presente gue el --
empleo de las marcas sobre los productos, en el papel de correspondencia, en -
las facturas, sobre los anuncios, en la propaganda mural, en el anuncio lumino
S0 0 su propaganda a través del cinematfgrafo del radio o la televisién tlend'e'
fundamentalmente para que el pGblico se sirva de su nombre como denominaci6n -
identificadora del artfculo y si una intensa campafia publicitaria acaba por in
ducir al consumidor a considerar diversos los productos que individualizados M
con otras marcas, son substancialmente andlogos o similiares a los que son ob-
jeto de 1a industria o ccmercio del duedo de la marca, nadie tiene derecho a -
disputarle esa especial situaci6n de monopolio, pues el orden juridico exige -
que sea respetado el deracho de propiedad industrial legitimado por la origi -
nalidad, el trabajo y la inversi6n econémica. ( 24 )

L3 Ley Mexicana protege este tipo de marcas tal y como se ha pronunciado
la Corte sobre ello en los siguientes criterios de interpretacién visibles en
el informe 1985, 30. parte, Tribunales Colegiados, pdgs. 27 a 32.

24,- Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario", México, D.F., fa. --
edicién, 1960, paginas 330 y 331.
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MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADD QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA.
LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA “GUCCI™ NO NECESITA EL
REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca noto-
rla, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es e} conocimiento que el
pablico consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, natu--
raimente al nombre de la marca, sino incluye informaciones sobre las cualida--
des caracter{sticas y uso de los productos que las llevan, Es por referencia
a} poblico consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que
la notoriedad es una prueba de la utilizacién de la marca, porque significa --
que la marca ha tenide gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De
tal manera que una marca puede ser notoriamente conocida en el pafs antes de
su registru en &l y en vista de las repercisiones posibles de la publicidad de
otros pafses, aun antes de que se utilice en la RepGblica Mexicana. Por lo --
que ve al carécter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestion
de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del pafs deben deter
minar fundando su opiniSn en apreciaciones razonables. En la especie, las au:
toridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso,
por tratarse de la imitacion de uno de los signos que se usan en los produc--
tos de la marca "GUCC1", que a nivel internacional han dado a conocer 10s se--
fores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos produc-
tos propiedad de "Gucci Shops", por 1o que estimaron que se trata de una marca
notoriamente conocida, ya que de concederse lo solicitado podria crear confu-
sién entre el pOblico consumidor pues éste al adquirir los productos creerfa -
que se trata de articulos con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior
las autoridades responsdbles realizaron una correcta aplicacion de los articu-
los 91, fracciones XY » XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6o. bis y 10o.
bis del Convenio de Par{s para la Proteccién de la Propiedad Industrial, pues
al tratarse de un disefo gue imita los monogramas de la marca notoriamente co-
nocida Gucci evitaron que se pudiera crear confusi6n entre el pGblico consumi-
dor y ademds impidieron que Se produjeran actos de competencia desleal respec-
to de esa marca conocida en forma notoria . to constituyendo obsticulo para
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lo anterior; la circunstancia de que:la marca notor iamente conocida "GUCCI" no
se encuentre registrada en el pafs, pues-no es necesario que se cumpla con e€se
requisito para que se de la protecci6n de la marca notoria, en términos de lo:
dispuesto en los artfculos 60. bis y 100. bis del Convenio mencionado anterior
mente, ya que se trata de una protecci6n de cardcter excepcional que tiene co:
mo fin evitar que se induzca a engafo o error al pGblico consumidor e impedir
que se produzcan actos de competencia desleal. E

A continuaci6n transcribiremos otros dos criterios de interpretacién del
inismo tribunal colegiado y en retacibén con la misma marca, y posteriormente --
haremos un comentario en relacién con los tres criterios.

MARCAS LOTORIA3, LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAG DE LAS MARCAS. LAS -~
FUENTES DEL DERECHC A LA MARCA: EL PRIMER USC Y EL REGISTRO. EL SISTEMA =
MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTGRIAMEN-
TE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTEN O RO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS.-
LOS ARTICULOS 60. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION -
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen -
de su fabricante o de un comerciante, de los productos y servicios de los com-
petidores, Las fuentes del derecho a la maerce, reconocidas por la doctrina vy
adoptadas por las legisiaciones de 1os distintos pafses son el primer uso y el
registro, habiehdose generalizado este Gltimo como el medio mds eficaz para la
proteccién del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro pafs puede --
considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que basicamente es el regis-
tro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, tembién es verdad --
que el uso produce efectos jurfdicos antes del registro y con posterioridad a
su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de
conceder el registro de una marca que comenzd a ser usada antes de que otra --
fuera registrada, para lo cudl existen plazos y procedimientos que conducen a
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‘1a anulaci6n del registro ya.otorgado para dar lugar al registro de la marca -
usada con anticipacién (artfculos 88, 89 y 93). La protecci6n de la marca se
encuentra sustentada en dos principios fundamnetales: el de territorialidad y
el de especialidad. De acuerd> con el de territorialidad, la protecci6n de la
marca se ancuentra circunscrita a los 1imites del pafs en donde ha sido regis-
trada y por su parte, el principio de especialidad de la marca tiene que ver -
“con la naturaleza de- los productos, ya que el darecho exclusivo que origina el
registro de la marca opera s610 en el campo de los productos o de los servici-
os idénticos o similares. (respecto del principio de territorialidad, ver los -
articulos 119, 121 y 123: en cuanto al principio de especialidad los articulos
94 y 95 de 1a Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicaci6n exacta de los
principios de tarritorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar --
abusns que se traducen en engafos para los leqftimos duefios de las marcas y --
para el pablico consumidor, pues debido a la territorialidad alguien poco es--
crupuloso se podria aprovechar de una marca extranjera que todavia no ha sido
registrade en nuestro pals para obtener el registro de esa marca a su nombre y
disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. ES por ello que para evi-
tar los ci1tados inconvenjentes el dfa catorce de julio de mil novecientos se--
senta y siete, se adoptd en estocoimo 1a Gltima revisién del Convenio de Parfis
para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 1883. Lo dispuesto por los -
artfculos o, bis y 10¢. bis de este Convenio, tiene la finalidad de evitar el
registro y el uso de unu marca que pueda crear confusidn con otra marca ya no-
toriamente conocida en ei pats Je registru o de utilizaci6n, aungue esta Glti-
ma marca no est® o todavia no haya sido protegida en el pafs, mediante regis--
tro o e! uso da la marsa gque cntre 2n conflicte con ella. Esta proteccidn ex-
cepcional de uni marca notoriamente conocida esta justificada porque el regis-
tro o el uso de la marca similar que se prestara a confusién, equivaldria, en
la mayorfa de los casos, a un acto de competencia desleal y también se puede -
considerar perjudicial para los intereses del pGblico consumidor que puede ser
inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con
esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado las refarmas que se hicie--
ron en Estocolmo al Convenic de Parfs para la Protecci6n de la Propiedad I[n---
dustrial, en las que se contienen los articulos 6o. bis y 100. bis del Conve--
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nio de Par{s para la protecci6n de la Propiedad Industrial, el legislador me--
xicano establecié en las fracciones XX y XX! del articulo 91 de la Ley de In-~
vencionzs y Marcas, la prohibicién de rejistrar como marca las denominacionas,
signos o figuras susceptibles de engafar al p@blico consumider.o inducirlo a -
error por tratarse de imjtaciones de otra marca gue la autoridad competente --
del pafs estime ser notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona
que pueda beneficiarse de ese convenioc y utilizada para productos idénticos o
similares; igual prohibicién existe cuando la parte esencial de la marca que -
se trate de registrar constituya la reproduccién de la marca notoriamente co--
nocida o una imitacién susceptible de crear confusién con ésta, con el objeto
de asegurar una protecci6n eficaz contra la competencia desleal.

Como se nota en los criterios de interpretaci6n anteriores, los tribuna-
1e3 mexicanos han aplicado en sus sentencias la doctrina que en torno a esta -
materia se ha realizado, principalmente en los palses Europeos.

La aplicacién de la doctrina ha tenido su base precisamente en el Con--
venio de Parfs, del que xico forma parte, porque de otra manera no serfa po-
sible que pudiera otorgarse proteccitn a las marcas notoriamente conocidas. -
Constitucionalmente la aplicacién del Convenio tiene fundamento en el articulo
76 de la Constitucién, a que sc alude en estgs criterios de interpretaci6n.

Por Gltimo, la jurisprudencia viene avlicando el criterio conforme al --
cua’l. el conflicto de Derectos entre 13 marca notorta y la que registra el -~
usurpador, aunque ambos registros distingan mercancias colocadas formalmente -
en grupos distintos de la clasificacidn oficial, debe resolverse en favor del
titular de 1a marca notoriamente conocida. Entre las marcas nulificadas por -
tal motivo pueden recordarse; ipana, Sears, Revlon, Toni, Camay, etc.. Tamee-
bién se han considerado como notoriamente conocidas en el pafs, las marcas Bu-
lova, Singer, Coca-Cola, Sprite, Gucci. Carrera, etc.. ( 25 )

F Ll L L L AL Tl L
25.- Correa M. Enrique. "Proteccmn de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana”,

en Revista Mex. de la Prop. Ind. y Artistica, No. 2, afo I, jul-dic. 1963,
México, pdgina 167,
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G) 1A COMPETENCIA DESLEAL

Desde la conferencla de revisién ‘del’ Convenio.de Parls 1900. se- ln---i
trodujeron dlsposiclones relativas a la represién de la competencia desleal,

que se h;n,idn perfeccionando a lo largo de las distintas- revlsiones del Conve
el ’

Debemos mencionar que la proteccidn que se intenta dar con referencia a
“la éompet’encla desleal tiene dos objetivos: uno, proteger derechos exclusivos-
recohccidos y registrados; y otro, los gue no han sido objeto de registro ante
las ‘autoridades competentes. Aunque pareciera InGtil ya que se podria enten--
der-que el hecho de estar registradas serfa suficiente para su proteccién, se=~
rfa ocioso acudir a 12 proteccién por causa de competencia desleal. "Es cier-
to que en su acepcibn gramatical, el concepto de competencia desleal puede lle
gar a abarcer actos que lesionan o tienden a lesionar derechus previamente in;
critos ante una oficina gubernamental, cuya exclusividad esta en principio il
asegurada con motivc de la previa inscripcidn., También desde un punto de vis-
ta gramatical, debieran quedar incluidas bajo este rubro las actividades empre
sariales perniciosas que lesicnan o tienden a lesionar derechos que no han si:
do objeto de una previa inscripci6n o registro. \Literalmente hablando, tanto
dstos como aquéllos constituyen wanifestaciones desleales en la competencia, -
pues tan desleal resulta en términes competitivos que un comerciante utilice -
sin autorizacidn la marca registrada de su competidor como el hecho de que di-
cho comerciante utilice la marca ajena afin no estando registrada.” ( 26 )

Aunque parccerf{a {nGlil recurrir a 13 defensa del derecho por medio de -
la accibn de competencia desleal, pueden darse casos en que la defensa del ti-
tular de estos derechos requiera la utilizacién conjunta de las dos figuras: -
inacci6n de la marca y competencia desleal.

26.- Rangel Ort{z, Horacio, “"Conceptos fundamentales de la Competencia Desleal",

en Revista Mexicana de Justicia, No. 4, Vol. 11, Octubre-Diciembre 1984,
paginas 283 y sigs.
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"Es el caso de la etiqueta en que figura la'marca reglétrada. pefo que -
se caracteriza ademds por otros rasgos dlstlntlvos{ depominativos-o gr&f!cos'-'
que no han sido objeto de inscripcién especial.” ( 27.)

El interés de combatir la competencia desleal no sélo correspondé,a los
productores o fabricantes; también tiene por. objeto proteger'a los consumidores’
de los productas, ya que se puede inducir a error o confundir a los consumido-
res, afectando as{ no solamente el derecho que otorga un previo registro sino
también los derechos que el productor adquirié por su esfuerzo y trabajo.

1) WASHINGTON 1911

Desde principios de siglo y observando las nuevas situaciones creadas -~
por el progreso del intercambio mercantil internacional, se hizo notar que era
necesario adecuar el derecho de las marcas a dichas situaciones. Por esto, y
observando que los sistemas legales daban oportunidad para que alguien pudiera
apropiarse de los signos de propiedad industrial de otro, fue propuesto el re-
conocimiento de una verdadera posesi6n personal de la marca, cuando ésta fuera
notorjamente conocida, aunque no estuviera registrada.

Manifestaciones de esta sana tendencia de impedir despojos legales se -~
perciben por la misma &poca en la jurisprudencia de algunos pafses, por ejem--
plo en Alemania, en donde los tribunales del Imperio, en una célebre sentencia
ordenaron la cancelacién en 1907, de la conocida marca "URQUELY, para licores
cuyo registro habfa sido obtenido por alguien que no era el legitimo propieta-
rio de ella. (28 )

La nocitin que fue expresada por los tribunales alemanes en el sentido de
que atn cuando exista un registro debe de existir también el respeto a los de-

27.- Rangel Ortfz, Horacio, obra citada, pig. 286.
28.- SepGlveda, Cesar, "Marcas Notorias", en Revista de la Facultad de Derecho
de México, tomo V111, enero-marzo, 1958, p&g. 30.



rechos que haya adquirido otra persona por su esfuerzo y trabajo. Esto fué la
base para gue en la Convencién de Unibn de Paris, en Washington, en 1911, los
delegados franceses propusieran esta f6rmula que rompia con el formalismo pero
que servia a los derechos de la colectividad: “el jurisdiccionado que hubiere
hecho un dep6sito regular conforme a las leyes de su pafs y hubiere hecho uso
de 1a marca en un segundo pafs con anterioridad a un registro anhi efectuado, -
podria seguir usando esa marca indefinidamente”. (29)

Desgraciadaments esta proposicién no fue’ discutida debido a la oposicién
de dos pafses principalmente, lo que no deja de ser extrafio, ya que en otros

sistemas legales se prohibfa el registro de la marca que perteneciera a otra -
persona,

2) LA HAYA, 1925.

Después de la primer guerra mundial hubo una gran preocupacién por parte
de ‘los técnicos para reprimir la competencia desleal hecha de pafs a pafs, por
10 que se cre§ la Comisién Provisional Econfmica y Financiera en 1920 para que
estudiara este problema.

En 1924, la Comision se convirtié en Comité Econfmico que a su vez reu-
nié a dos expertos en la materia de propiedad industrial y cre6 la Conferencia
de Expertos Técnicos para el estudio de s competencia desleal, reunida en Gi-
nebra en 1924,

£l estudio de las proposiciones hechas por 21 Estados did como resultado
la siguiente regla: "Los pafses convienen en impedir el registro o de proveer
la invalidacién de toda marca de fébrica o de comercio notoriamente conocida -
en el comercio como la marca de un jurisdiccionado en otro pais: deber§ conce-
derse un plazo minimo de 5 afos a los interesados para reclamar la cancelaci6n

29.- Citado por SepGlveda, Cesar, obra citada, paginas 30 y 31.
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 de las marcas asf registradas*. ( 30)

Dentro de la Conferencta de Revisi6n al texto de la Convencién de Parfs
de 1883, hecha en La Haya en 1925, fue’ tomada la propuesta anterjor modifican-
do las frases "impedir el registro", por “rehusar" y "proveer la nulidad" por
"invalidar", asf como agregar que la nulificacién podrfa bacerse de oficio, --
propuesta hecha por la Gran Bretafia. Por tanto, con motivo de la revision he-
cha en La Haya el lexto quedd como sigue: "Artfculo & bis. Los pafses contra-
tantes se comprometen a rechazar o invalidar, ya de oficio si la legislacién -
del pafs lo permite, ya a peticion del interesado, el registro de una marca de
fébrica o de comercio que fuese la imitacién o la reproduccién susceptible de
crear confusién, de una marca que la autoridad competente del pafs del regis--
tro estimare ser allf notcriamente conocida por ser ya la marca de un Jjurisdic
cionado de otro pafs contratante y utilizada pira productos de un mismo género
o de un género semejante.

Se deberd conceder un plazo mfnimo de tres afos para reclamar la cance--
1acién de esas marcas. No se fijar& plazo para pedir la cancelaci6n de las --
marcas registradas de mala fe.

Aquf debemos sefalar la gran innovacifn contenida en este artfculo, pues
ademds del Derecho formalista que da el registro y el que da el uso, se reco--
noce que el duedo de una marca notoriamente conocida puede, en un pafs, invall
dar un registro hecho asf. sin necesidad de efectuar, a su vez, ningGn depOsl:
to.

3) LONDRES, 1934

Dentro de la revisién de la Convenci6n de Uni6n de Parfs hecha en Londres
en 1934, los delegados norteamericanos se pronunicaron por un gran cambio, gque

30.- SepGlveda, Cesar, obra citada, pigina 32
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“Arepresentaba una recapitulacién ordenada y precisa de las normas que deben -~
reguiar 1a indebida apropiacién de las marcas de otro y que constituye el fru-
to de una triste y copiosa experiencia en muchos pafses". ( 31}

Se consideré que esta propuesta contenfa una indebida aspiracién de ob--
tener ventajas excesivas para sus nacionales de otros pafses y que faltaban --
aGn trabajos serios sobre el problema de la notoriedad. El articulo final --
mente qued6 como sigue: "Artfculo 6 bis { 1 }. Los pafses de la Uni6n se --
compromeien a rechazar o anular, bien sea de oficlo, si la legislacién del --
pafs lo permite, bien a peticién del interesado, el registro de una marca de -
fibrica o de comercio que sea reproduccién o imitaci6n o traduccién, suscepti-
bles de crear confusi6n de una marca que la autoridad competente del pafs del
registro estime ser notoriamente conocida en &l como propiedad de una persona
admitida a heneficiarse de la presente Convencifn y utilizada para productos -
idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya reproducci6n de una marca notoriamente conocida o una imitacién ~--
susceptible de crear confusién con ésta...”

Puede observarse un progreso muy pobre dentro de este articulo respecto
K ,
a las marcas notorjamente conocidas ya que solo se agregan los casos de una --
traducci6n a una marca notoria.

4) LISBOA, 1958.

EN la Conferencia de Lisboa de 1958, el artfculo fue objeto de una dis--
cusi6én detallada y su aplicacién que antes se referfa unicamente a la denega--
cifn o cancelaci6n del registro de una marca en conflicto con otra marca noto-
riamente conocida en el :pafs de que se trate, se extendi6 a la prohibicién de
uso de la marca mencionada en primer lugar.

31.- Sepdlveda, Cesar, obra citada, pagina 33.



El pérrafo segundo que establecfa un plazo de tres afos para.reclamar la
anulaci6n de la marca, se modificé al aumentar el plazo a cinco afios, precisan
dose que se cuenta desde la fecha de registro.

Podemos afirmar que la finalidad del artfculo 6 bis es'la de evitar el -
uso y el registro de una marca que pueda crear confusién con otra marca ya no-
toriamente conocida en otro pafs de registro o de utllizaclﬁn, pues: en tales -
supuestos estarfamos en el caso de una competencia desleal.

La doctrina de! artfculo 6 bis puede resumlrse dlciendo que establece -
una proteccién especial y privilegiada: .

A, En beneficio del dueflo de 1a marca notoria:
a) -Por su inversi6n;
b) Por la introduccitn del producto y la apertura, conservacldn e in-
cremento del mercado;
c) Por la calidad de la mercancia;
d) Por la fama y prestigio de la marca;
e) Por el valor econ6mico de la misma.

B, En beneficio de los consumidores:

a) Para evitar ser engafados en cuanto al origen del producto;
b) Para evitar ser defraudados por la diferente calidad.

o

Para evitar desvio de clientela en favor del competidor; impedir el -
enriquecimiento ilegitimo del competidor y prevenir el descrédito que
su conducta origina en perjuicio del propietario de la marca notoria.
{32)

5) LA INFLUENCIA DEL ARTICULO 6 BIS EN LA PRACTICA DE LAS AUTORIDADES -

MEXICANAS,

32.- Rangel Medina, David, "La Proteccién de las Marcas Notorias", en Revista-
Mex{cana de Justicia, nimero 4, volimen 11, octubre-diciembre 1984, --—--
piginas 368 y 369,
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México esta obligado a negar el registro de'la marca‘queé 3’ 1§ albé,--'b
semejante a otra notoriamente conocida; a nulificar el registro que‘indebida--
mente haya sido concedido respecto de una marca notoria y‘a‘prohxblrf‘el uso in -
debido de una marca notoria. ' g

COn apoyo en dicho precepto del Tratado Internacional, las autoridades -
mexicanas han resuelto algunos conflictos de marcas, en los que intervienen -
marcas notorias., Podemos mencionar como ejemplos los casos siguientes:

6) EL caso “"Bulova"

£l primer signo distintivo que en México ha recibido la protecci6n espe-
cial que brinda el artfculo 6 bis por haberse considerado como marca notoria--
mente conocida, es la denominacién "Bulova". Puede sefalarse €ste caso como
la apertura de las autoridades mexicanas a los elementos que informan la doc--
trina del articulo 6 bis, especialmente en lo que atafie a la irrestricta opor-
tunidad de reclamar la anulaci6bn de ias warcas registradas de mala fe', previs-
ta en la parte final de dicho precepto. ( 33 )

7} El caso “Singer”

La regla del artfculo 6 bis relativa a la prohibicién de usar marcas no-
toriamente conocidas, ha sido aplicada en México para detener la maniobra con-
sistente en vender méquinas de coser de diversas marcas, montadas scbre muebles
con la marca Singer. { 34 )

Se prohibié el uso de esta marca pues era evidente que se provocarfa ---
confusién en el pablico consumidor con respecto de las miquinas, sus partes y
sus accesorios, y podria llegar a pensarse que tienen una procedencia comGn, -
to que serfa peor.

8) El caso "G, E."
La excepcion al principio de la especialddad de la marca se tuvo en  --

33,- Rangel Medina, David, obra citada, pdgs. 372 y siquientes.
34.- Idem,



cuenta para nulificar el registro de la marca G, E.,, otorgado para distinguir
ferreterfa (clase 13), en virtud de ser una reproduccién de la marca 6. E., --
que ampara artfculos eléctricos (clase 21), notoriamente conocida en México a
través de la constante propaganda que la General Electric {(denomi{naci6én que --
significa las letras G.E.) y perteneciente a un jurisdiccionado {International
General Electric Company Incorporated) de un pafs contratante y signatario del
Tratado Internacional. (35)

“gL eramen de las decisiones de las auteridades administrativas y judi--
clales, indica que el artfculo 6 bis del Convenio de Parfs ha sido aplicado en
México en todas sus modalidades y que salvo muy contadas ocasiones se han res-
petado los compromisos que impone dicho precepto. EL magnifico desarrollo de
1a jurisprudencia ha erigido en un principio general de Derecho la cuestién de
proteger a las marcas notoriamente conocidas.” ( 36 )

Para que una marca sea notoriamente conocida se debe tener en cuenta el
conocimiento que el pGblico consumidor tiene de esa marca, no s6lo del nombre
sino también de sus caracterf{sticas y calidad: las caracteristicas que llaman
la atencién del piblico.

Ltas autoridades judiciales y administrativas deben de tomar en cuenta al
conceder un registro o al negar éste, s{ la marca solicitad puede crear o no -
confusicn entre el pblico consumidor al creer que esta adguiriendo un produc-
to de una marca notoriamente conocida.

Como se observa en las resoluciones siguientes dictadas en nuestro pa{s,
el objetivo principal es evitar la competencia desleal y proteger al pGblico -
consumidor de confusiones en el uso de una marca.

35.- Rangel Medina, David, obra citada, p&ginas 376 y 391
36.- Rangel Medina, David, obra citada, pigina 391,
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H) LAS MARCAS DE SERVICIO
1)-& QUE SON LAS MARCAS DE SERVICIO ?

: La legislaci6n de todo el mundo en principio considers el:uso de'la
marca, para aplicarse exclusivamente a un producto material, natural o fabri--
cado para distinguirio de productos anélogos.

" Es a partir de la segunda guerra mundial, cuando se manifest6 la ne-
cesidad de extender la noci6n de la marca para permitirle distinguir no s6lo -
un producto de otros productos, sino también una actividad de otras activida--
des. - 1a protecci6n de las marcas de servicio responde actualmente a una nece-
sidad econfmica. Se ha querido establecer una distincién entre marcas de co-
mercio y de servicio, al dar a las primeras un sustento material, del que ca--
recen las segundas. Se ha recurrido a las nociones de prestacién corporal o -
incorporal porque la actividad de toda empresa en sus relaciones con la clien-
tela se traduce finalmente en una prestacién, { 37 )

El autor cita entre otras, las siguientes definiciones legislativas:
“Una marca utilizada para la prestaci6n de un servicio, o para la publicidad
relacionada con ella, para idenrtificar el servicin prestado por una persona y
distinguirlo de los servicios prestados por los demés. Este término.comprende
sin limitaci6n, las marcas, nombres, sfmbolos, titulos, designaciones, divisas
(slogans), palabras tipicas y caracterfsticas utilizadas-en el comercio por la
radio: 0 por otros medios de publicidad.” (Ley Americana, Lanham AclL de 5 de -
julio de 1946). (38)

Por su parte, M. Mascarefas, analiza el signo, sefialandolo como el
medio propio para distinguir los servicios prestados por una empresa. Va aln
mis lejos al tratar de definir lo que constituye un servicio: "se puede consi
derar como servicio la prestacidn, hecha por una empresa a un cliente, de cief

37.- Dusolier, Raymond, "La Marca de Servicio", en Rev. Mex. de la Prop. Ind.
y Artfstica, afio II1, jul.-dic. 1965, nim. 6, paginas 283 y 284.
38.- Dusolier, Raymond, obra citada, pdgina 284
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tas attividades tales como trabajos, alquileres, custodia, informacién, trans-
pdrte; hospedaje, seguros, operaciones bancarias, emisiones radiofénicas y de
Televisi6n, espectdculos, diversiones, bafios u otras prestaciones hechas con -
-flnes lucrativos, con exclusi6n de toda fabricaci6n o venta de productos. El
servicio representa, en el mundo de los negocios, la actividad de las empresas
que tienen un fin comercial y que no producen ni venden ningln producto”.( 39)

Dusolier, sefala lo siguiente en relaci6n con la definicién anterior: -
Que el autor excluye voluntariamente de los servicios una fase de fabricaci6n,
que.se refiere precisamente al tratamiento de determinados productos; por otro
lado, limita las marcas de servicios a las empresas que persiguen un fin lu---
crativo; excluye de las marcas de servicio las actividades de las profesiones
liberales y que en el caso de que el signo {déntico a la marca de servicio se
aplique:a la facha del establecimiento, deberd ser protegido como insignia y -.
no como marca de servicio. { 40 )

Finalmente sePala que, en definitiva puede parecer vano tratar de definir
las marcas de servicio. Basta comprobar su existencia.

Por su parte, Pointer, seiala que: “"tal como su nombre lo indica, la --
marca de.servicio es utilizada para distinguir no un producto, sino un Servi--
cio. Las marcas de .servicio se puaden clasificar en dos categorfas principa--
les: las marcas de servicio que se aplican sobre los productos a los que acom-
panan estrechamente para indicar al autor de un servicio del cual esos produc-
tos han sido objeto. Las marcas de servicio que se emplean de diversas ma--
neras para i{ndicar servicios que no se relacionan con aquellos productos. En
los dos casos, las empresas se propenen emplear una marca para distinguir los
servicios que ellas prestan de los servicios similares prestados por otras em-
presas. En el primer caso, el servicio estd en relaci6n con un producto; en -
el sequndo caso no ocurre lo mismo, pues los servicios no estan en relacién --
con algan producto." ( 41 )

39.- Dusolier, Raymond, obra citada, pigina 284,

40.- Dusolier, obra citada, pagina 285

41.- Pointet, Pierre Jean, “Las Marcas de Servicio", en Rev. Mex. de la Prop.
Ind. y Art., México, aflo V, nGm. 9, ene.-jun. 1967, piginas 87 y 88
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2) L1SB0A 1958

Las marcas de servicio, en cambio, constituyen précticamente una navedad
en la legislaci6n mexicana. Las marcas de servicio, comenzaron a usarse en -
los pafses avanzados hace poco menos de medio sigle. Se hicieron necesarias -
para caracterizar cierto tipo de servicios que no podrfam protegerse de otra -
manera de la competencia desleal, tales como los de radiodifusién, los de tin-
torerfa, de florerfa y algunos otros. Con el transcurso del tiempo, se les --
incluy6 én 1a revision de lisboa de 1958, en el artfculo 6 sexies, por el cual
los pafses de 1a Uni6n se comprometfan a proteger las marcas de servicio, ---
aunque no estaban obligados a preveer modalidades para su registro. Esta --
obligaci6n la adquiri6 la RepGblica Mexicana y en la década de los sesentas, -
acudieron solicitantes extranjeros y unos cuantos nacionales a pedir el regis-
tro de marcas de servicio, mismo que les fue negado, alegando la autoridad ad-
ministrativa que no estaban comprendidas dentro de la legislaci6bn mexicana. --

Sostuvo mAs adelante que no estaba obligada a proveer disposiciones re--
lativas al registro, pues el Tratado no se lo imponfa. Los particulares se --
inconformaron con la resolucién administrativa y ocurrieron ante los tribuna--
les federales. La jurisprudencia se encontraba dividida. Finalmente 1a Supre
ma Corte de Jjusticia de la Macidn resolvid de acuerdo con las disposiciones =
del caso, aclarar la jurisprudencia y determing que tales marcas eran suscep--
tibles de registro, dado que de otra manera no podrian protegerse. Obligacién
de proteccidn que habia asumido el E£stado Mexicano, que s6lo podria cumplirse
mediante el registro, pues todas las normas relativas a la tutela de las mar--
cas en contra de faisificadores e imitadores, en 1a ley de 1943, se fundaba --
precisamente en que estas se encontraban registradas.

Después de ello, el legislador tom6 en cuenta la jurisprudencia y por --
eso aparece la protecci6n en la nueva Ley. ( 42 )

42.- Sepllveda, Cesar, obra citada, p&gina 116

82



De esta manera .resulté el texto del artfculo 87 de’la Ley de Invenciones
y marcas, ‘cuyo contenido literal es el siguiente: !°Esta“ley reconoce las mar-
cas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por -
los signos que distinguen a los art!culos ] prnductos de otros de su misma es-
pecie o clase. Las segundas, por los signos ‘que distinguen un servicio de =~
otra de su-misma clase o especie.”

1) EL DERECHO DE PRIORIDAD EN MATERIA MARCARIA.

1) & QUE ES ESTE DERECHO ?

Este derecho e¢s unc de los grandes logros del sistema Unjonista; los ---
realizadores de la Convencibn crearon untperfodo de inmunidad durante el cual
el inventor esta proteglido contra terceros que pretenddn aprovecharse del in--
vento en ese término y contra otro inventor que logre desarrollar por coinci--
dencia una invencién parecida durante ese lapso.

Bodenhausen, lo explica de la siguiente manera: “significa este derecho
que, sobre 12 base de una primera solicitud del registro de patente, marca, --
etcétera, depositada en uno de los Pafses de la Unidn, el solicitante que sea
beneficiario del Convenio dispone de cierto plazo (12 meses para las solicitu-
des de patente y & meses para las marcas) durante el cual puade solicitar con
prioridad una proteccién similar en todos los demds paises de 1a Uni6n, El --
efecto de la prioridad consiste en que el depdsito realizado por el titular en
uno cualquiera de los demds pafses de la Unibén durante el perliodo de prioridad
no podrd ser invalidado por hechos comprendidos en el intervalo comprendido --
entre los dos depbsitos de solicitudes, sea, principalmente, por solicitudes -
andlogas depositadas por terceras personas, por 1a publicacién o la explota---
cibn de la invencién por el titular o por terceras personas, o por el uso de -
1a marca por ellos, y estos hechos no podrén dar lugar a ningGn derecho de --
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“tercerosni a ninguna posesién personal. Por lo tanto, durante el perfodo de
prior_ldad"no se puede destruir la novedad de una invercién ni puede nacer nin-
gdn derecho a la invencién o a la marca, de que se trate, en favor de terce --
ros. .Es evidente que tanto el alcance jurfdico como el efecto econémico son -
conslderaples. Si comparamos ka situaci6n del que goza de los beneficios del
derecho de priorided con la del que no puede acogerse a ellos, comprobamos que
s6lo el primero esta en condiciones de organizar sin prisa ni dificultades una
protecci6én verdaderamente internacional de su invencién "o de su marca..."(43)

2) ESTOCOLMO 1967

La éarté de la Convencién que se refiere a la prioridad (revisitn de Es-
tocolmo) expresas

Articuio 4. A, 1) QuUien hubiere depositado regularmente una solicitud -
“de paténte de invencién, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial,
de marca-de fébrica o de comercio, en alquno de los paises de la Uni6n o su -
causanabiénte'. gozard para efectuar el depdsito en los otros pafses de un de--
recho de prioridad, durante los plazos fijados mas adelante.

B) En consecuencia, el depdsito efectuado posteriormente en alguno de -~
los demds pafses de la Unibn, antes de la expiraci6n de estos plazos, no podra
ser. invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro -
dep§sito, por la publicaci6n de la invenci6n o su explotacién, por la puesta a
la.venta de ejemplares del dibujo o modelo o por el empleo de la marca, y éstos
hechos no podrdn dar lugar a ningln derecho de terceros y en ninguna posesion
temporal. Los derechos adquiridos por terceros antes del dfa de la primera so
licitud que sirve de base 4l derecho de prioridad gquedan reservados a lo que z
disponga la tegislaci6n interior de cada pafs de la Uni6n.

43.- Bodenhausen, G. H. C., "La Unio6n de Parfs para la Protecci6n de la Propie
dad Industrial", en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Artistica, México, afio =
{11, jul.-dic. de 1965, nGmero 6, pdginas 260 y 261.



: Los plazos de prlorldad arrlba mencl
marcas de-fébrica o'de- comerclo. 7

Estos Gltimos plazds em;iiezan a correr. a partir ‘de la fecha'de dep6sito
de la primera-solicitud; el dfa del depbsito no esta comprendido en el’pla'zo.

A su vez la Ley de Invenciones y Marcas contiene en su articulo 36, las
normas necesarias para el tratamiento debido de la prioridad. Artfculo 36. --
Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otro pafs, la fecha de --
presentacién se retrotraerd a la fecha de presentacidn en aquel en que lo fue”
primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen
los Tratados lnternacionales, de los que el mismo sea parte. Si no los hubie-
re deberd presentarse dentro del ano de solicitada la patente en el pafs de --
origen.

Para gozar de la prioridad, la solicitud puede presentarse en cualgquiera
de los pafses miembros de la Unifn de Parfs, siendo indiferente que sea la na-
¢ion del propio inventor o cualquiera otra. Basta con que la primera petici6n
haya sido depositada ante un Estado que forma parte de la Convencién para que
comience a nacer el derecho de prioridad.

Para conceder el derecho de prioridad deberdn satisfacerse los requisitos
siguientes;
[.- Que al solicitar la patente se haga constar el pafs de origen y la -
fecha de presentacién de la solicitud.
11.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de
mayores derechos de 1os que se deriven de la presentada en el extranjero.
111.- Que dentro de los noventa dfas siguientes al de presentacién de la -
solicitud se llenen los requisitos que sedalen los Tratados Internacionales de
los que México sea parte, esta ley y su reglamento,



Articule 113. La marca cuyo registro se pida en México dentro de los ---
sels meses de haber sido solicitada en uno o varios Estados Extranjeros, se --
considerard registrada en la misma fecha en que 1o fue en el primer Estado Ex-
tranjero, siempre que ese pafs conceda a los mexicanos el mismo derecho. Para
obtener este derecho de priorfdad debera manifestarse en la solicitud la fecha
en que fue depositada en el extranjero. la selicitud de. prioridad no deberd -
comprender productos o servicios que no fueron objeto de la solicitud de regis
tro en el extranjero. e

Artfculo 114, Para obtener la prerrogativa que establece el artfculo an-
terior, se deberd comprobar dentro de los tres meses de haber solicitado el re
gistro de ia marca en Mixico, que ésta fue presentada en el pafs de origen =z
dentro de los seis meses anteriores por medio de una copia expedida por las --
autoridades competentes del estado de que se trate y ulteriormente demostrar -
que fue’registrada en este pafs.

Lo previsto en este articulo ser§ sin perjuicio de lo que dispongan los
Tratados Internacionales sobre la materia, de los cuiles México sea signatario,
en cuyo caso se estard a 1o dispuesto en ellos.
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CONCLUSIONES

1.- Es claro que a través de la Historia, el Hambre ha tenido la necesi-
dad de identificar las obras y productos que son resultado de su ingenio y de
su- trabajo;-as{ poco a poco, el uso de signos distintivos en estos productos,-
se fue transformando para satisfacer las necesidades de cada época, al mismo -
tiempo, los pafses paralelamente, han debido regular el uso de estos signos --
distintivos, en principio limitandolo a sus proplos pafses.

Luego de varios intentos internacionales, sobre todo en Europa, fue’con-
cretado, en marzo de 1883, el Convenio de Par{s para la Protecci6n de la Pro~--
piedad Industrial.

2.- A partir del siglo XIX se inicia una serie de esfuerzos para regular
la materia de la propiedad industrial. Los primeros actos fueron fundamental-
mente de tipo bilateral, en la mayor parte de los casos sin que tuvieran apli-
cacién concreta. Es a partir de la conferencta celebrada en Hungrfa en 1873,-
cuando se ponen los primeros cimientos serios para establecer una regulacién -
internacional en materia de Propiedad Industrial, y de aquf una serie de con--
ferencias y congresos hasta llegar al Convenic de Parfs.

3.- Es un gran aclerto el logrado en el Convenio de Paris, el que éste -
prevefa conferencias periédicas de revisién del mismo Convenio. Esto basado -
logicamente en las transformaciones que la gran actividad en esta materia se -
da en cada momento, caracterizados por 12 especializacién y dificultades técni
cas que dfa a dfa se van presentando como el resultado del progreso de la ln-:
vestigaci6n y comercializacién de los productos y servicios creados por los --
hombres y que actualmente serfa imposible controlar sin una legislaci6n adecua
da.
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4.- A través del Estudio de las revisiones hechas en las diferentes con-
ferencias se observa una radical distincién a partir de las revisiones de Lon-
dres de 1934 y Lisboa en 1358, en los que la enfatizacion en esta materias es =
clara. Las marcas notoriamente conocidas, la prohibici6n en cuanto a uso de
emblemas de estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones -
intergubernamentales; transferencia de la marca, proteccién a una marca regis-
trada, las marcas de servicio; la naturaleza del producto al que ha de aplicar
se-la marca; las marcas colectivas; la proteccién de la marca cuando ésta es z
usada {ifcitamente o cuando hay falsas indicaciones en ella, asf como cuando -
surge .1 competencia desleal. COp esto se otorga una gran importancia y se le
da’el realce que merece la materia marcaria dentro del comercio.

§.~-De conformidaa con el artfculo 133 constitucional el Convenio de Pa-
ris forma parte de la legislaci6n mexicana por haberse cumplido con los requi-
sitos' que sefialan los artfculos 76 y 89 constitucionales y por lo tanto es de
aplicacl6n obligatoria a la materia de la propiedad industrial de conformidad
con los supuestos que este mismo establece.

6.- EL Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial -
de 1883 y sus respectivas revisiones, han ejercido una influencia considerable
en 1a legislaci6n marcaria mexicana, porque ésta ha tenido que contemplar las
hipétesis establecidas en el Convenio, como es el claro ejemplo de las marcas
de servicio; en otros casos simplemente establece directrices o alternativas -
de regulaci6n especifica, misma que Mixico, por ser signatario las ha realiza-
do. Es también clard que la legislacién mexicana contempls las hipdtesis de -
las marcas notoriament2 conocidas, por las disposiciones que de ellas se esta-
blecen en el Convenic, teniendo la misma fuerza obligactonal que si se contem-
plaran en la ley mexicana.
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7.- Gracias a las distintas revisiones hechas al Convenio de Parfs --
ha surgido el derecho de prioridad, que sin lugar a dudas es un gran logro
de los pafses unionistas. Gracias a este derecho los titulares de las mar----
cas tienen la posibiiidad de registrar en otros pafses sus marcas en un tiempo
razonable sin que esto afecte el requisito de novedad exigido para el registro.

8.- E] respeto al derecho de otras y la norma de la competencia leal en
el terreno mercantil han terminado por imponerse en todos los pafses. Todo --
esto encaminado a un desarrollo de una sociedad econémica de libre competencia
13s legislaciones deben mejorarse para ofrecer tanto a nivel individual como a
nivel soctal sequridad a los consumidores.
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