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INTRODUCCION

Es indiscutible la importancia econémica que han adquirido los derechos de
’ropiedad Intelectual, particularmente los derechos relativos a las marcas, por tal
-azon desde hace varias décadas se ha convertido en una preocupacién constante para
21 sector privado, asi como para los gobiernos de la mayoria de los paises del mundo
regular y proteger efectivamente dichos derechos, para tal efecto se han realizado
innumerables esfuerzos tanto en el &mbito nacional como en el internacional.

La tendencia mundial de la integracion en bloques econdémicos hacia una
globalizacion econémica, obliga a los paises del mundo a crear instrumentos
juridicos que regulen y defiendan a los diversos factores del comercio con el objeto
de fomentar el desarrollo econémico en un clima de certidumbre juridica.

Los derechos de propiedad intelectual han sido objeto de proteccion
internacional desde hace mas de cien afios en diversos instrumentos juridicos-como el
Convenio de Paris que data de 1883. El tema de la propiedad intelectual dentro del
cual se incluye el de marcas, ha ocupado una parte importante en todas las
negociaciones comerciales multilaterales de los dltimos tiempos. Dentro de los mas
notables tenemos el de la Comunidad Europea y por lo que respecta al Continente
Americano tenemos a la ALADI, el Pacto Andino, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte celebrado entre Estados Unidos de Norte América, Canada y
México (NAFTA), el Tratado de Libre Comercio entre México-Colombia-Venezuela
(G-3), el Tratado de Libre Comercio entre México - Bolivia y el Tratado de Libre
Comercio entre México y Costa Rica.

Debido al gran desarrollo comercial que México posee y a su privilegiada
ubICaLIOL glugiaiiva, la wiiviiacion O iatatos COMCICiales COhi OHOs paiacs 8¢
convierte en una necesidad a efecto de aumentar las posibilidades comerciales para
los exportadores, productores y proveedores de bienes y servicios mexicanos y
consolidar una apertura econémica, asimismo, el interés de los demas paises del
Continente en la celebracion de un tratado comercial con nuestro pais se centra en
que éste es el enlace obligado hacia América del Norte, Centro y Sudamérica.

En este orden de ideas surge el Tratado de Libre Comercio entre ios Estados
Unidos Mexicanos y la Republica de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México el
5 de abril de 1994 (DOF 10 de encro de 1995), este documento consta de diez partes




que a su vez comprenden diecinueve capitulos en los que se contemplan diversos
aspectos como el comercio de servicios, el comercio de bienes, compras del sector
publico, solucion de controversias, barreras técnicas al comercio, etc.

En el capitulo XIV del Tratado se incluye el tema de la Propiedad Intelectual
abarcando del articulo 14-01 al 14-31 que contienen principios basicos para la
proteccién de los derechos de propiedad industrial, incorpora los principios de trato
nacional y trato de naciéon mas favorecida, proteccién a los derechos de autor,
principios y aspectos procesales especificos, procedimientos y sanciones.

Siendo el objeto de el presente estudio las marcas dentro del Tratado de Libre
Comercio celebrado entre México y Costa Rica como uno de los aspectos mas
relevantes del mismo, ya que en América Latina la llamada pirateria de marcas ha

impactado gravemente a productores y exportadores por colocarlos en una situacién
de desventaja.

En virtud de que la marca se constituye por cualquier signo o combinacién de
signos que permitan distinguir los bienes y servicios de una persona de los de otra, a
efecto de que un consumidor elija de entre todas las marcas existentes aquella que
responda mejor a sus expectativas, la proteccidn a esta funcidén distintiva de la marca
se pretende garantizar con este Tratado por lo que respecta a Costa Rica y México,
esto contribuye enormemente al crecimiento de ambas economias y al desarrollo del
comercio bajo un marco juridico confiable.

Por lo anteriormente expuesto, los objetivos que me propongo alcanzar en el
presente estudio son: conocer, comparar y analizar el contenido de las legislaciones
vigentes en materia de -marcas de México y Costa Rica, asi como verificar si éstas
garantizan o no la defensa adecuada y eficaz de las marcas en ambos paises como
pretende el Tratado; obtener una clara visidn de las instituciones legales relativas a la
marca; conocer el procedimiento para el registro de marca en ambos paises, sus
organismos, sus autoridades y los sistemas de proteccién; conocer y analizar el
contenido del Tratado en la parte relativa a las marcas; evaluar los beneficios que el
tratado concede a los titulares de marcas mexicanas y costarricenses; conocer los
procedimientos y mecanismos para la soluciéon de controversias y verificar si estos
responden a los principios basicos establecidos por el Tratado; comprender
analiticamente la importancia y trascendencia del “Tratado de Libre Comercio
México-Costa Rica.”

|



CAPITULO PRIMEROQ
CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LAS MARCAS

1.- EL DERECHO INTELECTUAL

a} Concepto

“Por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las
prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los
autores y de sus causahabientes por la creacion de obras artisticas, cientificas,
industriales y comerciales.” '

Para poder comprender el significado que tiene el término juridico de derecho
intelectual, desprenderemos del concepto anterior los elementos que lo conforman:

I.- En primer término tenemos un elemento juridico-normativo, este supone la
existencia de un ordenamiento o conjunto de reglas imperoatributivas creadas o
reconocidas como obligatorias por el Estado a efecto de regular, proteger o controlar
nna materia esnecifica de interés general, este ordenamiento posee las caracteristicas
de la abstraccién, impersonalidad y generalidad.

2.- Tenemos como segundo elemento, el objeto de regulacion, en este caso, la
proteccién abarca dos facetas de lo que ha de considerarse como derecho intelectual,
por una parte se regulan las prerrogativas, beneficios y obligaciones que poseen los
creadores o los causahabientes de obras intelectuales de caracter estético, literario,
cientifico, cultural o artistico, a través de lo que se conoce como propiedad intelectual
en sentido estricto o derecho de autor, y por otro lado, se regulan las prerrogativas,

' RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. McGraw-Hill Interamericana, $.A, de C.V., México 1998, p.1.




beneficios y obligaciones de aquellos inventores, productores o causahabientes que
dirigen su actividad intelectual a la bisqueda de creaciones relacionadas con el
campo de la industria, del comercio o a la seleccion de medios diferenciadores de
mercancias, establecimientos y servicios, en este caso estamos hablando de propiedad
industrial, asi concluimos que estas dos facetas como un todo son el objeto de
regulacion del derecho intelectual. *

El mencionado concepto es el resultado de una evolucién doctrinal en la que
eminentes autores han contribuido desde hace varias décadas, utilizando diversos
términos y concepciones al referirse a los derechos relativos a las creaciones de la
inteligencia y al trabajo intelectual. Con el afan de comprender cabalmente lo que es
el derecho intelectual, expondremos algunos de estos conceptos:

El jurista Edmundo Picard, adopta el término de derechos intelectuales para
referirse a aquellos derechos de naturaleza sui generis que tienen por objeto las
concepciones del espiritu, en oposicién a los derechos reales cuyo objeto son cosas
tangibles, segin este autor los derechos intelectuales son: 1)los derechos sobre las
obras literarias y artisticas; 2)los inventos; 3)los modelos y dibujos industriales; 4)las
marcas de fabrica y 5)las ensefias comerciales. En el presente estudio, coincidimos
totalmente con Picard al considerar como derecho intelectual las dos fases explicadas
con anterioridad, es decir, los derechos de autor y la propiedad industrial sobre la que
ahondaremos posteriormente. Asimismo, Carlos Mouchet y Sigfrido Radaelli,
coinciden parcialmente con Picard, ya que estos autores no incluyen en su
concepcion de derecho intelectual a las marcas de fabrica y a las ensefias comerciales,
que a su juicio nada tienen que ver con la creacidn intelectual, dejando fuera
importantes componentes de la propiedad industrial.’

Por otra parte, el autor brasilefio Joao da Gama Cerqueira considera como
denominacion correcta la de propiedad inmaterial al referirse a los derechos relativos
a las producciones intelectuales del dominio literario, cientifico y artistico, como los
que tienen por objeto la propiedad industrial, en cambio, Nicola Stolfi otorga ¢l
término de bienes juridicos inmateriales a ese conjunto de bienes que son objeto de la
ley sobre derecho de autor y de las que regulan institutos afines como los dibujos y
modelos de fabrica, las patentes de invencion y las marcas de fabrica y de comercio. 4

? Analisis elaborado en base a los conceptos de derecho dados por GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Introduccion al
Estudio del Derecho, Edit. Porria, México 1993, p. 36 - 40.

¥ Citados por RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Edit. Libros de México, 1960, p. 90.

* Ibidem, p. §9 - 90.




Por lo que respecta a Espafia, es usado comiinmente el término de propiedad
intelectual y asi lo considera el Dr. Stephen Ladas, autor de una obra sobre la materia
cuyo titulo es precisamente el de La Propiedad Intelectual, sin embargo, en
Argentina, segun Isidro Satanowsky, se ha aceptado como designacién apropiada la
de derechos intelectuales por considerar que la introduccién del aspecto inmaterial
del derecho de autor deriva en la insuficiencia y confusién al usar el término de
propiedad intelectual, siendo el de derecho intelectual mas preciso y completo. 5

Como hemos podido constatar, multiples son los términos y conceptos que s¢
han empleado para denominar a este conjunto de prerrogativas relativas a la actividad
intelectual, estos varian en cada pais e incluso dentro de una misma nacién hay
diversas doctrinas, motivo por el cual no existe un término o concepto uniforme ni en
la legislacién, ni en la doctrina.

En el presente estudio emplearemos el término de derecho intelectual por
considerarlo el mas apropiado en base al analisis realizado con anterioridad
desprendido del concepto del Dr. Rangel Medina.

b) Division
El Derecho Intelectual estd conformado por dos grandes ramas que son:

1.- El Derecho de Autor.
2.- El Derecho de la Propiedad Industrial.

Estas dos ramas han estado estrechamente ligadas desde antafio, al respecto Paul
Roubier, sostiene que una de las ramas con las que el derecho de ia nropiedad
industrial ha tenido desde sus origenes numerosos puntos de ceincidencia es el
derecho de la actividad intelectual, €l cual actualmente es exclusivamente el derecho
de la propiedad literaria y artistica, tal relacion es muy antigua, los derechos de los
inventores y de los artistas industriales, parecieron estar siempre muy cerca de los
derechos de autor € incluso se tuvo por mucho tiempo la costumbre de agruparlos con
la denominacion de propiedad industrial, artistica y literaria, histéricamente se han
relacionado y de hecho aparecieron simultineamente con la Revolucion Francesa
como remplazo de los privilegios reales, a efecto de recompensar a aquellos que

% Citados por RANGEL MEDINA, David, ob. cit., p. 50 - 92.




realizaban alguna actividad intelectual que aportara ideas nuevas en el campo de la
industria y de las artes o las letras. Algunos de los derechos de propiedad industrial
particularmente los Hamados signos distintivos no ticnen gran cosa que ver con los
derechos relativos a la actividad intelectual, éstos se relacionan principalmente con el
comercio, no obstante la indiscutible relaciéon que guardan estas dos ramas, existen
notables diferencias entre una y otra. ®

El derecho de autor es entendido como el “conjunto de prerrogativas que las
leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas
mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la musica, el dibujo, la pintura,
la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematografo, la radiodifusién, la television,
el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicacion.” ’

En este caso, tales derechos o prerrogativas son concedidos en favor de los
autores, herederos o causahabientes de alguna obra literaria, artistica o cientifica.

Para designar a este conjunto de prerrogativas, tanto en la doctrina como en la
legislacion, la mayoria de los paises latinoamericanos y europeos han adoptado el
término de derecho de autor, no obstante existen algunas otras denominaciones
aplicables a estos derechos, asi tenemos los términos de propiedad literaria y artistica,
propiedad intelectual, propiedad literaria, derecho del arte y de las letras, derecho de
la cultura, derecho de la personalidad, e incluso en la legislaciéon Anglo-Americana se
aplica el inapropiado término de copyright en virtud de que en sus origenes la copia
era el unico medio para utilizar las creaciones de los autores.

El derecho de autor comprende a su vez dos elementos, el derecho moral o
personalisimo del autor y el derecho patrimonial, econémico o pecuniario.

El primero se refiere al conjunto de derechos propios del autor que se dan desde
¢l momento mismo de la creacion de la obra y que tienen por objeto proteger al autor
como creador y a la obra como entidad propia, estas prerrogativas son perpetuas,
intransferibles, imprescriptibles e irrenunciables.

® véase GONZALEZ GUILLEN, Sergio, Las Marcas cn el Tratado de Libre Comercio AMéxico-C'olombiu-Venezuela.
Tesis Profesional, UNAM, México 1996, p. 2.
" RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectugl......... p. 111.




Las prerrogativas relativas al derecho moral han sido clasificadas por Mouchet y
Radaelli en facultades exclusivas o positivas y en facultades concurrentes, negativas
o defensivas. ®

Facultades exclusivas:

1.- Derecho de crear;

2.- Derecho de continuar y terminar la obra;

3.- Derecho de modificar o destruir la propia obra;

4 .- Derecho de inédito;

5.- Derecho de publicar la obra bajo el nombre del autor, bajo seudénimo o en forma
anonima;

6.- Derecho de elegir los intérpretes de la propia obra; y

7.- Derecho de retirar la obra del comercio.

Facuitades concurrentes:

1.- Derecho de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su titulo;

2.- Derecho de impedir que se omita el nombre o el seudénimo, se les utilice
indebidamente o no se respete el seudénimo; y

3.- Derecho de impedir la publicacion o reproduccion imperfecta de la obra.

En cambio, el derecho patrimonial, se traduce en las prerrogativas relativas a la
retribucion de caracter econdmico en favor del autor, sus herederos o causahabientes
por la explotacién, ejecucién o uso de una obra con fines lucrativos, estos derechos
surgen al momento de la publicacién y desaparecen al entrar la obra en el dominio
publico, se caracterizan por ser temporales, renunciables, prescriptibles y
transmisibles, segiin Mouchet v Radaelli. éstos son:

1.- El derecho de publicacién;

2.- El derecho de reproduccién;

3.- El derecho de transformacién (traduccién, adaptacion);

4.- El derecho de colocacion de la obra en el comercio;

5.- El derecho de registrar la obra para el ejercicio del derecho pecuniario; y
6.- El derecho de transmision.

* Citados por RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario........... p. 98 - 100,




Estos derechos pueden tener una aplicacion en sentido negativo o en sentido
positivo, es decir, pueden traducirse en una prohibicién o autorizacién por parte de su
titular. Por dltimo, agregaria a este listado el derecho de exigit una remuneracion
compensatoria por la realizacion de copias o reproducciones hechas sin autorizacion.

Teniendo nociones de los conceptos de derecho intelectual y derecho de autor,
dedicaremos los siguientes apartados al estudio de la propiedad industrial a efecto de
conocer a profundidad la rama del derecho intelectual de que trata esta tesis.

2.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

a) Concepto

El hombre siempre ha buscado mejorar sus condiciones de vida y satisfacer sus
necesidades o intereses economicos, al efecto, puede inventar un producto, un
servicio o un procedimiento de fabricacion, crear un dibujo o modelo nuevo, utilizar
una marca para diferenciar sus productos o servicios, o emplear un nombre comercial
para distinguir la ubicacion de una negociacion, siendo todos estos aspectos
regulados por lo que hemos llamado derecho de la propiedad industrial.

“L.a propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivo que
designa el conjunto de institutos juridicos o leyes que tienden a garantizar la suma de
derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar
la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.” °

El derecho de la propiedad industrial se traducen en el privilegio de usar en
forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos,
establecimientos y servicios, siendo el objeto especifico de regulacién en este caso
las creaciones intelectuales de caracter industrial y comercial.

Segiin Yves Saint-Gal , la expresion propiedad industrial designa un conjunto de
derechos que se enfocan a un mismo objetivo, asegurar a un individuo o grupo el
plteno ejercicio de sus medios industriales y comerciales a efecto de brindar
proteccion en contra de usurpaciones y maniobras ilicitas de terceros. '°

* LADAS, citado por Rangel Medina, ob. cit.. p. 101.
" Citade por GONZALEZ GUILLEN, Sergio, ob. cit.. p. 5.




En esta rama del derecho intelectual, también han existido discrepancias en
cuanto al término adoptado por considerarlo inapropiado al argumentar que la
palabra “industrial” es ambigua ya que proviene del término industria que en sentido
estricto, es opuesto al comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas y en
sentido amplio pudiera comprender toda la gama de trabajo humano, por otro lado, la
palabra “propiedad” no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se
refiere en general, estd llamada a abarcar intereses y derechos de naturaleza muy
irregular, sin embargo, Ladas considera que por inapropiado que parezca, es valido el
otorgar tal denominacion a estos derechos ya que no existe inconveniente desde el
punto de vista de su proteccién internacional, por ser el término comunmente usado

para designar diversos intereses que se refieren a la actividad comercial ¢ industrial
de los hombres."!

En sintesis, los derechos de autor son aquellos relativos a las obras de la
actividad intelectual en el campo de las artes, la literatura, la cultura, y la ciencia, en
cambio, los derechos de la propiedad industrial son aquellos relativos a las creaciones
intelectuales aplicables al campo de la industria y del comercio.

b) Componentes

El derecho de la propiedad industrial estd compuesto por cuatro grupos de
instituciones que a saber son los siguientes:

1.- Creaciones Industriales Nuevas
a) Patentes
b) Certificado de Invencién
I.-Dibujo Industrial
c) Disefios Industriales {
I1.-Modelo Industrial
d) Modelo de Utilidad
e) Secreto Industrial
f) Variedades Vegetales
g) Circuitos Integrados

" Citado por RANGEL MEDINA, David, Tratadg de Derecho Marcario .......... p. 101.




2.- Signos Distintivos
a) Marca
b} Nombre Comercial
¢) Denominaciones de Origen
d) Anuncio o Aviso Comercial

3.- Represion a la Competencia Desleal

4.- Transferencia de Tecnologia o Traspaso Tecnoldgico

El primer grupo de componentes denominado creaciones industriales nuevas se
integra por diversos instrumentos que pueden variar en denominacion y en
formalidades segin la legisiacion de cada pais, pero normalmente se habla de los
mencionados en el cuadro anterior.

Tradicionalmente las llamadas creaciones industriales nuevas eran Gnicamente
las patentes de invencidn, los certificados de invencion, los disefios industriales
(modelo y dibujo industrial) y los modelos de utilidad, sin embargo, el acelerado
desarrolio econdmico, comercial y tecnologico ha obligado a ampliar este rubro
surgiendo lo que en conjunto llamaremos creaciones industriales conexas, que
aunque las agrupamos dentro de las creaciones industriales nuevas son de reciente
inclusion, dentro de éstas tenemos, el secreto industrial, las variedades vegetales y los
circuitos integrados. 2

Las prerrogativas de este primer grupo se traducen en el derecho de obtener un
titulo o un registro que otorga el monopolio legal, con el cual se acredita que la ley
acuerda en beneficio del inventor, y durante un plazo limitado, un derecho exclusivo
de empleo o explotacion del objeto protegido.

“La patente de invencién es el documento o titulo expedido por el Estado para

hacer constar el derecho exclusivo temporal que tiene una persona para explotar a
. . . P , . . i
nivel industrial un invento que relina las exigencias legales.” 3

La vigencia del titulo de patente es por un plazo improrrogable de veinte afios
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud (art. 23 de la LPI).

'* Apurtes ctedra del Dr. David Rangel Medina.
" RANGEL MEDINA, David, Derecho intelectual .......p. 23.



El certificado de invencién es el documento o titulo expedido por el Estado en
favor del creador de un invento que siendo materialmente patentable, no lo fuese por
disposicion expresa de la ley, es decir, que tenia como objeto proteger aquellas
creaciones que a pesar de ser verdaderos inventos correspondientes al campo de la
industria, del arte o de la ciencia, por razones de interés general no se podian
patentar, tal es el caso de invenciones relacionadas con la salud, la defensa del medio
ambiente, la energia nuclear, los productos agricolas y alimenticios, etc.

Este certificado otorgaba al titular ciertos derechos de caracter patrimonial como
el poder explotar la invencidn, el recibir regalias por la explotacién que un tercero
hiciera del invento y el otorgar licencias, sin embargo, por tratarse de una cuestién de
interés general, no se otorgaba un derecho exclusivo en favor del inventor, en este
caso, el Estado administraba en gran medida la explotacion de aquellas creaciones
protegidas a través dicho certificado. El certificado de invencién tenia una vigencia
improrrogable de catorce afios, esta figura desaparecio en México con la entrada en
vigor de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, sin embargo, existen algunos
certificados vigentes expedidos con anterioridad, por lo que probablemente hasta el
afio 2005 desaparezcan por completo.

Con el término de disefios industriales se agrupa al dibujo industrial y al
modelo industrial, siendo éstos invenciones industriales que satisfacen necesidades
de caracter estético, dando a los productos una forma y apariencia atractiva para el
pGblico consumidor, independientemente de la utilidad o aplicacion del producto.

El dibujo industrial se trata de un invento relacionado con la combinacion de
trazos, figuras o colores que se da a un objeto de superficie plana con el fin de darle
mayor prosentacidn, eg definido como “una disposicidn de lineac o de colares que
representan imagenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de
ornamentacién que da a los objetos un caracter nuevo y especifico.” '* Por ejemplo:

los dibujos plasmados en una supetficie sea ésta una alfombra, tapiz, papel, etc.

“El modelo industrial es definido como toda creacidn caracterizada por ser una
nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de
uso practico o simplemente ornamental.” *

M ibidem. p. 43.
15 Definicién de PAOLE, Ivin Alfredo. citada por Rangel Medina. gb. cit.. p. 43.




También llamado forma plastica, el modelo industrial esta constituido por una
maqueta; por un modelado o por una escultura, vgr. el disefio de un florero, una
mesa, un automovil, etc.

La proteccion a los disefios industriales se obtiene mediante un registro que
tiene una vigencia improrrogable de quince afios a partir de la fecha de la
presentacion de la solicitud del registro correspondiente. '®

“El modelo de utilidad es aquella invencion que consiste en dar a un objeto una
configuracion, estructura o constitucion de la que resulte alguna ventaja
practicamente apreciable para su uso o aplicacién.” '’  Estas creaciones tienen como
propdsito el dar un mejor funcionamiento a un objeto ya existente, su proteccion se
realiza mediante un registro que tiene una vigencia improrrogable de diez afios
contados a partir del momento de la presentacién de la solicitud, segun art. 29 LPI.

El secreto industrial es definido como “todo medio de fabricacién que ofrece un
interés practico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a
los competidores” 3 0 bien, como “todo conocimiento reservado sobre ideas,
productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo
para la empresa, desea mantener oculto.” '

El articulo 82 de la LPI define el secreto industrial como *“toda informacién de
aplicacion industrial o comercial que guarde una persona fisica ¢ moral con caracter
confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o
econdmica frente a terceros, en la realizacién de actividades econdmicas y respecto
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el-acceso restringido a la misma.” Por la caracteristica
fundamental de confidencialidad que el secreto industrial guarda, la proteccion a esta
creacién no se realiza mediante la obtencion de algiin documento, titulo o registro,
sino mediante disposiciones de caracter penal a través de las cuales se establecen
sanctones 2210 aquellos que revelen, sustraigan o utilicen indebidamente algin secreto
industrial.

'S yéase articulo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPT).

" Versién citada por RANGEL MEDINA, David, en Derecho Intelectual, Ed. McGraw-Hill, S.A. de C.V., México
1998, p. 47, tomada de la Ley 11/1986, del 20 de marzo, de Patentes, espaiiola, articulo 143, pirrafo 1.

* Ibidem, p. 53.

" Definicién de GOMEZ SEGADE, José A_, citada por RANGEL MEDINA, Loc. cit.

® Vease arts. 82 a 86 bis, 223 111, IV, V, y 224 de la LPL




Las variedades vegetales son aquellas invenciones de caracter industrial o
comercial que estan relacionadas con el campo de la biotecnologia, la botédnica o la
agricultura, cuyo objetivo es descubrir o crear una nueva especie vegetal, o bien,
desarrollar una va existente para mejorarla.

Estos inventos son protegidos a través de la inscripcion de la invencion en el
Registro Nacional de Variedades Vegetales y la obtencion de un documento llamado
titulo de obtentor en el que se reconoce y acredita el derecho del obtentor de una
variedad vegetal, la vigencia de dicho titulo es de quince afios como minimo y
dieciocho afios como méximo, esto en funcion de la especie de que se trate, una vez
transcurrido el plazo correspondiente 1a invencion caera en el dominio piblico. 2

Los circuitos integrados son creaciones intelectuales consistentes en un
componente electronico que forma una de las partes de un aparato electrénico, la LPI
en su articulo 178 bis establece que un circuito integrado es un producto, en su forma
final o en forma intermedia, en el que los elementos y alguna o todas las
interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de
material semiconductor, y que esté destinado a realizar una funcidn electronica. Estas
invenciones son protegidas por medio de un registro cuya duracion es por un plazo
improrrogable de diez afios contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud correspondiente.

El segundo grupo corresponde a los 1lamados signos distintivos que son: las
marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o
avisos comerciales, con ligeras variantes en las legislaciones de cada pais, son
utilizados con el propésito de proteger y distinguir un producto, servicio o lugar de

otro similar en el camno emprecarial v comereial

La marca es conceptualizada como el “signo de que se valen los industriales,
comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o servicios
de los de sus competidores.” * Por ejemplo: Hewlett Packard, IBM, Compac, Acer,
Apple, etc. Este signo es protegido a través de un registro cuya duracion es de diez
afios contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud correspondiente (art.
95 LPI), pudiendo renovarse dicho registro cuantas veces se desee por periodos

21 para mayor informacién véase Ley de Variedades Vegetales, D.0.F. 25 de octubre de 1996.
2 RANGEL MEDINA, David, en Derecho Intelectual .........p. 62.
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iguales. Siendo esta figura el objeto central del presente estudio realizaremos con
posterioridad un analisis mas profundo al respecto.

El nombre comercial se define como ¢l “signo distintivo que se utiliza para
identificar la empresa de una persona fisica o juridica, de las demds que tienen la
misma o similar actividad industrial 0 mercantil,” > o bien, como el “signo distintivo
del que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para
diferenciar su establecimiento de otros dedicados al mismo giro dentro de un ambito
de clientela efectiva.”™* Por ejemplo: Perisur, Mundo E, Pabelién Polanco, etc.

El derecho de exclusividad relativo al nombre comercial se adquiere con el uso
del mismo, sin embargo, se puede realizar la publicacién del nombre comercial como
sefial de buena fe en la adopcidn y uso del mismo, sin que dicha publicacion sea
condicionante para el reconocimiento del derecho de uso exclusivo de este signo
distintivo en particular, la duracién de los efectos de la publicacién es de diez afios
con posibilidad de renovar por periodos iguales indefinidamente.

“La denominacién de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de
un lugar geografico con el que se identifican las mercancias que tienen similares
propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha region geogrifica,
como clima, tierra y agua, ast como de la técnica, destreza, habilidad y tradicion
artesanal de quienes habitan la propia regién, para producirlas.” ¥

En México tenemos como denominaciones de origen las siguientes: Tequila,
Mezcal, Olinald y Talavera. Este signo es protegido mediante una declaracion de
proteccion de la denominacion de origen y el registro internacional de la misma, a
efecto de obtener la proteccion internacional de acuerdo con lo establecido en el
Arreglo de Lisboa, esta declaracion sera vigente en tanto no sea revocada y persistan
las condiciones que le dieron origen.

“El anuncio o aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan
comercial con el que se dan a conocer al puiblico, para efectos de propaganda, los tres
signos identificadores de mercancias, servicios y establecimientos comerciales.”

% Ibigem, p. 82.

* GONZALEZ GUILLEN, Sergio, ob. cit., p. 7.

* RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectuai ........... p. 86.
* Tbidem, p. 90.




La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 100 dispone que “se considera
como aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al
publico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios,
productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.” El derecho exclusivo
para usar un aviso comercial se obtiene mediante un registro cuya vigencia es de diez
afos contados a partir de la presentacion de la solicitud, pudiendo éste renovarse.

En el tercer grupo de instituciones de la propiedad industrial tenemos a la
represion de la competencia desleal, €sta tiene como finalidad el garantizar a cada
productor o comerciante una competencia licita y honesta, evitando el uso de
maniobras turbias en la industria o el comercio, segin la doctrina, los medios
juridicos para impedir la competencia desleal se traducen en dos acciones; la accion
de competencia desleal y la accidon de usurpacidn o invasion de derechos de
propiedad industrial.

La accién de competencia desleal es solamente la sancién de un deber y su
objetivo es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios
desleales por sus competidores, vgr. el provocar confusion o descrédito de un
producto o servicio. En cambio, 1a accién de usurpacién o invasion de derechos, es la
consecuencia de verdaderos derechos privativos o exclusivos y tiene por objeto hacer
respetar situaciones particulares, concretas, reconocidas en beneficio de ciertos
comerciantes, productores o prestadores de servicios, que constituyen en provecho de
sus beneficiarios, posiciones que los competidores estan obligados a respetar, vgr. el
usar una marca registrada sin estar autorizado para ello (imitacién o falsificacion). */

El cuarto grupo de instituciones se refiere al traspaso tecnolégico, también
conocido como transferencia de tecnologia, ésta tuvo su origen por la acelerada
evolucién de la téenica que en la actualidad es un instrumento basico en la industria y
en el comercio ya que proporciona grandes ventajas a quien la posee, pudiendo
transmitirla a un tercero. No obstante, la diversidad de aspectos positivos que reviste
el uso de la técnica, esto origina nuevos problemas juridicos y econémicos, siendo
indispensable establecer limites al respecto ya que existen paises de incipiente
desarrollo industrial que carecen de tecnologia, razén por la cual se ven obligados a
obtenerla del extranjero, lo que podria causar al pais receptor de la tecnologia un
importante desequilibrio econémico como motivo de pago de regalias al extranjero,
provocando el encarecimiento de productos o servicios.

¥ Véase RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario ......... p. 105 y 106,
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Por lo anterior, resulta de suma importancia el traspaso tecnolégico cuya
finalidad es el establecer los mecanismos para la transmisién y uso de la técnica en la
industria y en el comercio, a efecto de mantener un clima de competitividad y
equilibrio en las relaciones industriales y comerciales de los Estados poseedores de
tecnologia y los que carecen de ella.

3.- LA MARCA

a) Concepto

Siendo la marca ¢l objeto del presente estudio, nos proponemos exponer de
manera clara algunas nociones basicas de la materia, al efecto, resulta imprescindible
el obtener una definicién. En la actualidad se cuenta con un sinnimero de
definiciones provenientes de la doctrina, de la jurisprudencia o de la ley, razén por la
cual consideramos de gran importancia el conocer algunos de estos conceptos para
comprender el significado de la marca y su evolucién conceptual.

En todo el mundo los doctrinarios se han ocupado afanosamente en definir a la
marca, por tal motivo es abundante la cantidad de conceptos existentes, el Dr. David
Rangel Medina agrupa tales definiciones en cuatro corrientes:

1) La que sefiala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia

de la mercancia;

2) La que considera a la marca como un agente individualizador del producto

mismo;

3) La que retine los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y

4) La que adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en

funcién de su clientela. 2

Segiin ¢l Dr. Rangel Medina, como ejemplo de definiciones en las que se
adopta la corriente en la que se considera que la marca tiene un papel de signo
indicador del lugar de procedencia de la mercancia tenemos las siguientes:

Ainé Armengaud (francés), considera que “la marca de fabrica o de comercio es
un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fabrica de que
proviene o la casa comercial que lo vende.”

* véase RANGEL MEDINA, Tratado de Derecho Marcarig........ p. 154-158.
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E. Pouillet (francés), asevera que se puede decir con verdad que “la marca ¢s un
medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancia
a los terceros que la compran en cualquier lugar y en cualquier mano que ¢lla se
encuentre, o bien, la marca debe comprenderse como todo signo cualquiera que €l sea
que sirve para distinguir la individualidad de una mercancia, sea manufacturada por
un fabricante, sea simplemente vendida por el comerciante.”

Paul Roubier (francés) considera que “la marca de fabrica consiste en un signo
distintivo colocado sobre los productos y destinado a garantizar al publico la
procedencia de los productos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a
individualizar una mercancia.”

Para Antonio Rosello y Gomez (espafiol), “la marca viene a ser algo asi como
un distintivo que garantice con toda seguridad que el objeto sefialado con la misma,
procede de una industria o de un trabajo determinados.”

Asimismo, dentro de la corriente que consideran a la marca como un agente
individualizador del producto mismo, estan los siguientes autores:

Laborde (francés), considera que frecuentemente se confunde la marca de origen
con la marca emblemadtica, la primera designa el lugar de procedencia y la segunda
designa la persona, el establecimiento o el producto, es decir, “la marca emblematica
es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor
o un comerciante imprime el caricter de su personalidad sobre sus productos para
distinguirlos de los de sus competidores.”

Para Ladas (griege), “la marca es fundamentalmente un signo, un simbolo, o
emblema que sefiala, distingue las mercancias de un productor de las de otro.”

Pedro Breuer Moreno (argentino), define la marca como “el signo caracteristico
con el que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su
industria, comercio o explotacion agricola.”

Da Gama Cerqueira (brasilefio), conceptualiza la marca como “todo signo
distintivo colocado facultativamente en los productos y articulos de las industrias en
general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen
diverso.”
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Por lo que respecta al grupo que considera que la marca debe reunir los dos
rasgos distintivos mencionados (tesis mixta) tenemos los siguientes conceptos:

Agustin Ramella (italiano), define la marca como la “sefial exterior escogida
por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial
para garantizar que los producios puestos bajo ella, por lo cual se distinguen,

provienen de su fabrica o comercio y distinguelas especialmente de los productos que
le hacen competencia.”

César Sepllveda (mexicano), considera que “la marca es un signo para
distinguir. Se emplea para sefialar y caracterizar mercancias o productos de la
industria, diferencidndolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las
mercaderias poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la
identificacion. Estan destinadas a especializar los productos en que se usan y a
indicar y garantizar su procedencia.” 2

Para J. Rodriguez Rodriguez (espafiol), “la marca es la seiial externa que es
usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o
distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el
comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los
que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos
inferiores no acreditados, en resumen, la marca es un signo que utiliza ¢l comerciante
para indicar el origen de las mercancias que en su empresa se producen o venden. En
este sentido, puede decirse que la marca es un signo de origen.” 30

En el grupo que considera que la marca debe contener los rasgos de la tesis
mixta y ademas enfoca la esencia de ésta en funcion de su clientela, tenemos los
siguientes doctrinarios:

Yves Saint-Gal (francés) sostiene que “la marca es un signo distintivo que
permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de
los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesion de la clientela.”

®  Citado por RANGEL MEDINA, ob. cit,, p. 156; yfo véase SEPULVEDA, César, £l Sistema Mexicano de
Propiedad Industrial, Editorial Pormia, S.A., México 1981.

¥ Véase RODRIGUEZ RODRiGUEZ, Joaquin, Curso de Derecho Mercantil, Ed. Porria, 14a. edicidn, México,
1995.
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Tullio Ascarelli, sefiala que “la marca sirve para individualizar el producto,
también ella constituye un bien inmaterial que se traduce materialmente en una
contrasefia puesta en las mercancias o en su embalaje, y que sirve para indicar la
procedencia del producto de una hacienda determinada atrayendo y conservando la
clientela. El publico puede asi conocer la procedencia de la mercancia y cuidarse de
las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos, ha sabido
conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar cubierto del peligro de que el
publico compre otros productos, creyéndolos suyos.”

Giron, define a la marca como “el medio principal para atraer la clientela hacia

una o méas mercancias de la hacienda, individualizando las mercancias iguales o
similares.”

Las anteriores definiciones desde luego no son las Gnicas, como hemos visto en
la mayoria de los paises de! mundo la doctrina se ha preocupado por definir a la
marca, asi tenemos algunos otros conceptos de reconocidos autores. 3

Doctrina Francesa:

Albert Chavane y Jean-Jacques Burst definen la marca como un “signo sensible
puesto sobre un producto o acompafiando un producto o servicio y destinado a
distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios
prestados por otros.”

M.Z. Weinstein considera que por definicién, la marca es “un signo utilizado
para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de
los productos o servicios suministrados por los competidores.”

Doctrina Italiana:

Alfonso Giambrocono afirma que la marca se puede definir como “cualquier
signo distintivo aplicado al producto o fijado en relacién al producto (por ejemplo:
sobre los contenidos del producto mismo) que sea en grado tal, de distinguir el
producte mismo de otros similares existentes en el comercio.”

' Las siguientes definiciones son citadas por NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de los Margas. Ed. Pornia, S. A., 1a.
Edicién, México 1985, p. 143 - 146.
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En cambio, Renato Corrado define a la marca como un “signo identificativo del
resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con ¢l objeto de
distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hailan en el mercado.”

Doctrina Espaiiola:

C.E. Mascareiias considera que la marca es un “signo que se usa para distinguir,
en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o
servicios de las otras empresas.”

Para Baylos Corroza la marca es un “signo destinado a individualizar los
productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos
en el mercado por el piblico consumidor. No identifica un producto ¢ un servicio
considerado en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie.”

Doctrina en Latinoamérica:

En Colombia, Jesus M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a
la marca como un “signo que tiene como fin distinguir mercancias, para beneficio de
quienes se han servido de elias y no han sido engafiados en cuanto a su eficacia o
utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o
mejorar su clientela.”

En Venezuela, Benito Sanzo (sic) emplea el término de marca para indicar “el
signo distintivo de los objetos producidos o puestos en el comercio.”

En Guatemala, Eduardo Vazquez Martinez define a la marca como “el signo o
medio material que sirve para seflalar y distinguir de los similares, los productos
fabricados o vendidos por una empresa.”

En Costa Rica, Boris Kozolochyk y Octavio Torrealba definen a la marca como

“cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o
servicios de los de otros.” *

" KOZOLCHYK. Boris y TORREALBA Octavio, Los Distintives del_Comgrciante y su_Profeccion Jurtdica
Universidad de Costa Rica, Revista de Ciencias Juridicas nim. 15, junio de 1970, p. 128.
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En México, Justo Nava Negrete define a la marca como “todo signo o medio
material que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que
¢labora o expende, asi como aquellas actividades consistentes en servicios de otros
iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después
conservarla y aumentarla.” **

David Rangel Medina considera como marca “el signo de que se valen los
industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias
o servicios de los de sus competidores.* **

Como hemos podido constatar en las definiciones anteriores el contenido de la
mayoria de ellas coincide esencialmente, aunque con ligeras variantes la
caracteristica distintiva €s un comun denominador en todas ellas, desde luego existen
otras muchas definiciones en la doctrina como en la ley, pero consideramos que con
las anteriores tenemos un panorama suficientemente amplio del significado de la
marca. Con objeto de no distraer nuestro estudio, en este capitulo no nos referiremos
a ninguna definicion legal ya que en su momento realizaremos el estudio comparado
de los respectivos conceptos en las legislaciones que nos ocupan, sean éstas, la
mexicana y la costarricense.

b) Naturaleza Juridica

Resulta de suma importancia el conocer la naturaleza juridica de las marcas, sea
para fundar constitucionalmente al derecho marcario como institucion protegida y
reconocida por nuestro sistema juridico, sea para precisar la materia de que se trata y
dewerminar ia compelencia de ios tribunaies en caso de controversia, en ambos casos
este aspecto cobra vital importancia. Al efecto existen diversas teorias por las que se
intenta dar explicacion al respecto:

I.- Derecho Publico y Derecho Privado.

Hemos de saber que esta teoria es la mas antigua ya que se fundamenta en la
clasica divisién del Derecho Romano, entre Derecho Publico y Derecho Privado, el

¥ NAVA NEGRETE, Justo, ob.cit., p. 147.
¥ RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, ...........p. 62.
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primero es aquel que s¢ ocupa de las cosas que interesan al Estado y el segundo es
aquel que atafie Unicamente intereses. particulares.

Dentro de esta teoria tenemos lo que podriamos considerar como tres corrientes
diversas, la primera considera que la naturaleza juridica de la marca se encuentra en
el Derecho Privado, asi lo estiman autores como Ferrara, Rammella y Georges de Ro
al sostener que el derecho a la marca es de naturaleza juridica privada, ya que otorga
a una persona determinada el uso exclusivo de un signo distintivo de modo que éste
sea el unico que la explote y se beneficie de ¢llo.

La segunda corriente representada por autores como Paul Roubier, adoptan lo
que podriamos considerar una teoria mixta para explicar la naturaleza juridica de las
marcas, esta la encuentran tanto en el derecho privado como en el derecho publico, es
decir, se trata de un derecho mixto principalmente fundado en el derecho privado, y
en el que también se manifiesta el interés pablico a través de las disposiciones
universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripcion en los registros,
represion penal de la imitacion, usurpacion de las marcas, etc. 3

Otra corriente encuentra la naturaleza juridica de las marcas en el Derecho
Piblico, al respecto el macstro Rojina Villegas dice “el derecho de las marcas debe
enmarcarse dentro del contexto del derecho publico, ya que tanto la propiedad
intelectual como la propiedad industrial (inventos, marcas y nombres comerciales); se
refieren a bienes incorporales, que no son susceptibles de posesion material; ya que
no tienen un cuerpo, ni tampoco de posesion individual ni exclusiva, y en
consecuencia de no ser corporales, en rigor no constituyen formas de propiedad, sino
derechos de naturaleza distinta.” Este autor considera que la naturaleza juridica de las
marcas se encuentra en el derecho administrativo.

Coinciden con esta ultima corriente, Jacinto Pallares y Rafael De Pina Vara al
afirmar que los derechos de propiedad industrial, entre ellos los relativos a las marcas
corresponden al derecho administrativo y no al derecho civil o privado en atencién a
su calidad de propiedad especial, resultando claro su caracter administrativo en virtud
de que el reconocimiento de estos derechos se hace por la administracion publica,
como verdaderas concesiones. >’

% NAVA NEGRETE, Justo, Dereche de las Marcas.......- p. 121y 122

* Citado por SANCHEZ BERNAL. Juan A. Las Marcas en el Derecho Mexicano y en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, Tesis profesional, UNAM, México. 1996. p. 6.

" RANGEL MEDINA. David. Tratado de Derecho Marcario....... p. 115.
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I1.- Derecho de la Propiedad.

Una segunda teoria otorga a la marca la naturaleza juridica de un derecho de
propiedad, de este modo se consider¢ a las marcas de fabrica o de comercio. Segun la
doctrina el derecho de propiedad es definido como “el poder juridico que una persona
gjerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en
sentido juridico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal (erga
omnes), por virtud de una relaciéon que se origina entre ¢l titular y dicho sujeto.” 3

Algunos autores no coinciden con esta teoria ya que sefialan que no es posible
considerar el objeto del derecho a la marca como una cosa material susceptible de ser
gjercido como un derecho real, y sin negar que existe una relacion entre la marca y
los productos o servicios que distingue, debemos advertir que el derecho a la marca
es independiente del derecho de propiedad sobre los productos o servicios a los que
se aplique ésta, razon por la cual los derechos relativos a la marca no se pierden al
enajenar éstos, tampoco puede ser considerado como un derecho accesorio al

producto o servicio que distingue, ya que €ste no se transmite al adquirir el producto
0 servicio marcado.

Sin embargo, es indiscutible que el titular de una marca tiene el derecho de usar,
gozar y disponer de la misma bajo las modalidades que la ley le imponga a tal
derecho, por tal motivo es valido otorgar a la marca tal naturaleza juridica, y asi lo
considera Justo Nava Negrete al establecer que el derecho sobre la marca puede
considerarse como un derecho de propiedad pero en su funcion social sobre bienes
inmateriales (posteriormente ahondaremos al respecto).

También podria atribuirse a este derecho de propiedad un caracter relativo, es
decir, que aquel que posee una marca la disfruta exclusivamente respecto de sus
competidores solo para el producto o servicio respecto del cual se establecié, pero
algun otro podra adoptar la misma marca para un producto o servicio diferente y
ademas debera estarse a las restricciones, obligaciones y modaiidades que la ley le
imponga.

" ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendio dg Derecho Civil, Tomo I1, Ed. Pormia, § A, México 1993, p. 78 y 79.




{II.- Teoria de la Propiedad Intelectual (Derecho Intelectual).

El jurista Edmond Picard, creador de la L.ey belga de 1886 sobre derechos de
autor y de la teoria de los derechos intelectuales, considera insuficiente la clasica
division tripartita de los derechos elaborada por los romanos, que tradicionalmente se
ha integrado de la siguiente manera:

1.- Derechos Personales, dentro de los cuales tenemos el matrimenio, la patria
potestad, la mayoria de edad, el estado de interdiccion, etc.

2.- Derechos Obligacionales, dentro de los cuales tenemos la compraventa, el
arrendamiento, el mandato, etc.

3.- Derechos Reales, dentro de los cuales tenemos la propiedad, el usufructo, la
servidumbre, etc.

Picard afiade las dos categorias siguientes:

4.- Derechos Intelectuales, dentro de los cuales incorpora las patentes, los
derechos de autor, las marcas, etc.

S.- Derechos Universales, dentro de los cuales agrega las sucesiones y quiebras.

Al introducir estas dos nuevas categorias, Picard pretende establecer regimenes
distintos para esta clase de derechos, y respecto a los derechos intelectuales se
propone evitar las constantes equivocaciones que se presentaban al introducir los
derechos intelectuales en la categoria de los derechos reales a efecto de respetar la
tradicional division romana, ya que al aplicar las reglas de estos ultimos
frecuentemente se incurre en contradicciones y malentendidos.

Autores como Paul Roubier y Moisse Amar, aceptan la categoria de derechos
intelectuales para designar a los derechos de autor y los derechos de inventor, pero
consideran inapropiado incorporar ¢l derecho de marca dentro de esta categoria, ya
que ésta consiste ordinariamente en un signo distintivo cualquiera que no implica
necesariamente el esfuerzo de un trabajo intelectual. Georges de Ro, piensa que es
innecesaria la nueva division por considerar que ésta provocaria complicaciones por
ser la tradicional reconocida y usada cominmente. *°

¥ Véase NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de los Mareas......... p. 125-129..
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IV.- Teoria del Derecho de la Personalidad.

Esta teoria supone que el derecho de marca es un derecho de la personatidad
comparable al derecho al nombre, a la libertad, a la integridad corporal, etc. El
principal exponente de esta teoria, Joseph Kolher asegura que este signo distintivo es
na caracteristica de la personalidad de aquella empresa o individuo que haya
fabricado Ja mercancia a la que se le adjudique la marca, es pues, considerada como
un atributo de la personalidad inseparable de 1a persona. *°

Diversos autores han cuestionado y abandonado esta teoria ya que resulta dificil
sostener que el derecho a la marca no tiene un caracter patrimonial y es por demas
absurdo el considerar que como sucede con los derechos de la personalidad, el
derecho de marca sea intransmisible, irrenunciable, inalienable, imprescriptible y que
nazca y se extinga con la persona.

V.- Teoria de la Propiedad Inmaterial.

Como maximo exponente de esta teoria tenemos al italiano Francesco
Camelutti, quien asegura que los derechos absolutos o primarios tienen dos
manifestaciones, por una parte, los derechos de propiedad que son aquellos que se
ejercen sobre las cosas del mundo exterior y por otra parte los llamados derechos de
personalidad que son derechos sobre la propia persona, los primeros se dividen en
derechos de propiedad material que se ejercen sobre las porciones de la naturaleza, en
cuanto sirven a las necesidades del hombre, y derechos de propiedad inmaterial que
se refieren a las ideas como porciones de pensamiento desprendidas de su fuente,
dentro de estos tltimos derechns de prnp?er‘ad inmatarinl co cnanentran tas Howmend o
derechos de autor, derechos de patente, derechos a la marca, derecho al secreto, etc.
Explicaremos esta division a manera de cuadro sinéptico:

D. de Prop. Material {Sobre bienes del mumdo exterior.
Derechos de Propiedad {
Derechos D. de Prop. Inmaterial {Derechos de autor, de patente,
Absolutos{ Derechos a la marca, etc.
Derechos de Personalidad

" Citado por NAVA NEGRETE, Justo, ob. cit., p. 129- 131.
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Segin Carnellutti, se entiende por “bien” una porcién individual del mundo
exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una
necesidad y por interés, sin embargo, la marca no cs un bien, sino un interés de
primer orden relativo a una empresa, este interés se protege transformandolo en
derecho, de modo que cuanto se asegura la exclusividad del goce se obtiene una
posicion favorable que permite un mejor disfrute del signo, con esta teoria se niega la
individualidad juridica independiente de la marca, incorporandola como un aspecto
del derecho sobre el aviamiento de la hacienda.

En cambio, Ferrara y Nava Negrete opinan que la marca no es un aspecto del
derecho sobre el aviamiento de la empresa, sino que constituye un objeto auténomo
de derecho que tiene una proteccion juridica propia e independiente de la empresa, si
bien es cierto que de acuerdo con la Ley italiana los signos distintivos son accesorios
e inseparables de la hacienda, esto no implica la negacion del derecho mismo y de
acuerdo con nuestro derecho positivo la marca no esta en funcién de la empresa sino
en funcion de los productos o servicios que distingue, razdén por la cual el titular de
una marca puede transmitir ésta sin necesidad de transmitir la empresa. *'

VI.- Teoria de los Derechos Inmateriales.

Esta teoria otorga a las marcas la naturaleza juridica de derechos inmateriales,
segin Enneccercus se entiende por “bienes inmateriates” aquellos bienes producto de
ideas o sentimientos adecuados para servir a los intereses humanos, tales como una
obra literaria o musical, un invento, una marca, etc., de manera que al reconocer los
derechos exclusivos de disposicion sobre las obras del espiritu, para su
aprovechamiento econémico mediante su reproduccion, publicacidn, ejecucion, etc.,
estamos frente a un derecho sobre bienes inmateriales, es indudable que estos
derechos inmateriales poseen un caracter patrimonial, mas no son derechos reales
pues son producto del espiritu,

Martin Achard sostiene que el derecho a la marca no recae sobre una cosa, sino
sobre un bien de naturaleza inmaterial, el ejercicio del derecho se manifiesta por un
monopolio con dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitacion,
asimismo, Karl Sandreuter citado por Achard, divide los bienes inmateriales en dos
grupos: las creaciones intelectuales, artisticas y técnicas por una parte y los derechos

! Ibidem, p. 131-133.
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accesorios a una empresa por otra parte, perteneciendo el derecho de las marcas a la
categoria de los derechos inmateriales accesorios, y afirma que el derecho a la marca
o signo distintivo de las mercaderias se halla comprendido en ¢l general de propiedad
industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales.

El principal critico de esta teoria es el italiano Remo Franceschelli, quien
considera que la categoria de los bienes inmateriales es contraria a la ciencia y 2 la
légica, si bien con la expresion de derechos inmateriales se explica la naturaleza del
bien, cuando se quiere explicar la naturaleza del derecho se emplea el término de
“derechos de propiedad sobre cosas inmateriales”, expresidén catalogada por este
autor como “dominical”. #?

VIL.- Teoria de los Monopolios de Derecho Privado.

Ernesto Roguin a través de sus obras desde 1889 da a conocer una categoria
especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e
industriales, a la cual este autor designdé como “Los Monopolios de Derecho
Privado.”

Segin Roguin, los monopolios no son derechos absolutos, sino simples
compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Estos derechos comprenden un
aspecto pasivo que se traduce en una obligacion de no imitacion y un aspecto activo
que se traduce en la facultad de impedir esa imitacién, asimismo, estos derechos
tampoco son relativos, porque no existen contra una o varias personas sino contra
todos (erga omnes), por tal razén en los derechos intelectuales e industriales no hay
una propiedad en el sentido usual del concepto, sino un monopolio de derecho
privado.

Para este autor, el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial,
considerando como patrimonio a una expresion colectiva que sirve para designar un
grupo de cosas individuales.

La critica a esta teoria se centra en la inconsistencia para sustentar que el titular
de una marca posea un monopolio de derecho privado, en virtud de que este signo
distintivo usado para distinguir un producto o servicio puede ser empleado por otra

42 véase detalladamente esta teoria en NAVA NEGRETE, Justo, gb. cit., p. 133-136.
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persona para designar un producto o servicio diferente, quedando en duda el caracter
monopélico con el que esta teoria pretende explicar la naturaleza juridica de la
marca, asimismo, se incurre en una contradiccién al utilizar por una parte el término
de monopolio que es una expresién del derecho piiblico y por otra parte el término de
derecho privado, ademis al introducir limitativamente el término de derecho privado
se niega erroneamente que el derecho de marca sea de orden publico y de interés
general.®

VIII.- Teoria de los Derechos Monopélicos.

Como principal exponente de esta teoria tenemos al tratadista italiano Remo

Franceschelli, quien afirma que los derechos de propiedad industrial e intelectual son
“derechos de monopolio.” *

Este autor sefiala respecto de la marca que los derechos de monopolio se
componen de dos elementos bésicos:

1.- El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados
productos (funcion distintiva) y como consecuencia de ello el titular del derecho
tiene:

2.- El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una
similar o confundible) para distinguir productos del mismo genero o afines
(especialidad) en el ambito del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene
eficacia el registro de esa marca, es decir, ¢l derecho de exigir que nadie pueda
impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho,
asi como el derecho de impedir que otros empleen su marca en relacion a
determinado producto.

Una vez expuesto el contenido de estos derechos, es necesario ubicarlos en una
categoria tomando en cuenta que los derechos de monopolio tienen un cardcter
patrimonial, son derechos oponibles a terceros y por ello son absolutos, con dificultad
los podremos enmarcar dentro de la clasificacion tradicional de los derechos
subjetivos (derechos obligacionales, derechos de la personalidad, derechos reales) .

“ Véase NAVA NEGRETE, Justo, gb. cit., p. 136y 137,
# Ibidem, p. 137-139.
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Franceschelli sefial que es imposible colocar a los derechos de monopolio en
alguno de los grupos tradicionales, en virtud de que los derechos obligacionales
carecen del cardcter absoluto, los derechos de la personalidad carecen del aspecto
patrimonial y en los derechos reales es necesario la existencia de un objeto o bien
material sobre el cual se ejercite el derecho, cosa que no ocurre tratindose de los
derechos de propiedad industrial o intelectual, por lo tanto, es necesario la creacion

de una nueva categoria para los derechos intelectuales al lado de los tradicionales
derechos subjetivos.

Esta teoria no es sustentable frente a la tendencia mundial antimonopolistica
vertida en la mayoria de las legislaciones sobre la materia, si bien en ¢l ambito
constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente, esto no
se refiere a las marcas, en cambio, una marca si puede ser utilizada por varios
titulares distinguiendo productos o servicios diferentes.

Tal caracter monopdlico queda desterrado por completo en nuestra Constitucién
Politica que en su articulo 28 parrafo primero, establece: “En los Estados Unidos
Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopdlicas, los
estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las
leyes. El mismo tratamiento de dard a las prohibiciones a titulo de proteccidn a la
industria” y si bien en su parrafo noveno concede la posibilidad de establecer ciertos
privilegios monopolicos de caracter temporal en favor de los autores y artistas para la
produccién de sus obras, asi como de los inventores y perfeccionadores de alguna
mejora, estos privilegios no se refieren a las marcas.

IX.- El Derecho de Marca como Derecho de Propiedad en su Funcion Social.

Al pretender explicar la naturaleza juridica de las marcas como un derecho de
propiedad nos encontramos con grandes contradicciones, por un lado diversos
doctrinarios aceptan tal teoria y por otro lado algunos otros doctrinarios exponen
severas criticas al respecto.

Tomando en consideracion el concepto tradicional de propiedad, entendida
como el derecho de permitir al hombre el goce y disposicion de bienes materiales,
con cardcter absoluto, perpetuo y transmisible, bajo esta definicion resulta poco
afortunado, segin algunos criticos, el otorgar tal naturaleza juridica a la marca ya que
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evidentemente la marca no es un bien material, si bien la marca se emplea respecto de
productos o servicios que podrian catalogarse como bienes materiales, el signo
distintivo como tal es una idea, es decir, un bien inmaterial.

De igual modo, si se adopta la definicion de propiedad propuesta por Rojina
Villegas, que a la letra dice: “el derecho real de propiedad se manifiesta en el poder
juridico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para
aprovecharla totalmente en sentido juridico, stendo oponible este poder a un sujeto
pasivo universal, por virtud de una relacién que se origina entre el titular y dicho
sujeto.” En este orden de ideas resulta necesario dar un contenido al término “cosa”,
este mismo autor lo define como “bien corporal”, e incluso afirma que no hay
propiedad sobre bienes incorporales, sin embargo, posteriormente afirma que el
derecho de autor (sobre bienes incorporales) es un derecho real de propiedad en
donde hay un aprovechamiento juridico total, aunque temporal.

En cambio, si en este concepto de propiedad se sustituye el término de “cosa”
por ¢l de “bien” se presenta un panorama diferente, el mismo Rojina Villegas
considera que “bien en sentido juridico es todo aquello que puede ser objeto de
apropiacion y en sentido econémico es todo aquello que pueda ser 1til al hombre.”
De este modo, es absolutamente factible la posibilidad de que se constituya un
derecho de propiedad sobre un bien inmaterial, siento tal el caso de la marca.

Del anélisis anterior se desprende parte de la presente teoria, sosteniendo que la
naturaleza juridica de la marca es un derecho de propiedad en su funcién social,
segtn Justo Nava Negrete, es innegable que el derecho de marca otorga a su titular un
derecho de propiedad bajo las modalidades que la convivencia social actual impone,
tal vez un poco apartado del tradicional concepto de propiedad pero sin lugar a
dudas, el Estado, al dar una proteccién juridica especifica al derecho de marca,
pretende satisfacer necesidades colectivas preservando el orden publico y
protegiendo el interés social sobre los intereses individuales, estableciendo toda una
estructura formal en torno a la regulacién juridica de las marcas e imponiendo una
serie de condiciones, obligaciones y formalidades al titular de la marca, razén por la
cual es insostenible afirmar juridicamente que el derecho que se tiene sobre la marca
es un derecho de propiedad ordinaria ya que se presentan un sinnimero de
excepciones, de manera que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes
inmateriales) es un derecho de propiedad en su funcién social y no en la tradicional
concepcion puramente privatista.
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¢} Funciones

Histéricamente la doctrina ha atribuido a la marca diversas funciones, es decir,

se le ha adjudicado a ésta diversas aplicaciones dentro de las cuales tenemos las
siguientes :

1.- Funcién de Distincién.

Como una de las funciones primordiales de las marcas, derivada de la naturaleza
misma del signo marcario, se considera que la marca sirve para distinguir un
producto o servicio de otro del mismo genero, es decir, que permite reconocer una
mercancia entre otras muchas analogas o semejantes.

2.- Funcion Social o de Garantia de Calidad.

Esta teoria considera que la marca desempeiia una funcion de signo garantizador
de calidad, de modo que el consumidor al preferir o buscar una determinada marca
pretende obtener una calidad constante de productos o servicios. Esta concepcion ha
sido una de las mas aceptadas, sin embargo, existen algunas criticas al respecto ya
que esta funcién no se cumple cuando se utiliza una misma marca para un mismo
producto pero con diferentes calidades, ni cuando se introduce la marca de un
producto nuevo respecto del cual no se tiene conocimiento de su nivel de calidad.

3.- Funcién de Proteccion.

Segln esta teoria la marca debe cumplir una funcion protectora en un doble
aspecto, por un lado tiene como finalidad el proteger al titular de la marca respecto de
sus competidores y por otro lado protege los intereses del pilblico consumidor al
permitirle identificar o reconocer el producto que mas le convenga de otros similares
o iguales con los que se pretenda engafiarlo en perjuicio de su economia, €s asi como
la proteccion al consumidor se convierte en una cuestion de interés social y a través
de la marca se brinda efectiva proteccion juridica.
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4.- Funcion de Indicacion de Procedencia u Origen.

Tradicionalmente la indicacion de procedencia se ha distinguido como una
funcion esencial de la marca, al considerar que el objeto de ésta es reconocer el
origen y procedencia del producto o servicio, en tal caso nos encontramos ante la
clasica funcion marcaria, de modo que no pocas veces el consumidor al reconocer
una marca que denota el origen de una mercancia decide adquirirla, la indicacion de
procedencia garantiza al consumidor que determinados productos o servicios fueron
elaborados, fabricados o prestados por un determinado productor, fabricante,
negociacion, empresa, etc. sea ésta persona fisica o juridica y no denota el origen
geografico de la mercancia, sin embargo algunos autores consideran que la
indicacién de procedencia por si misma no puede constituir una marca, al confundir
equivocadamente esta funcion de la marca con lo que podria ser la funcién de una
denominacion de origen.

5.- Funcidn de Reclame, Propaganda o Publicidad.

Esta funcion de propaganda en la marca ha sido ampliamente aceptada por la
doctrina, tanto en su funcion econdémica como juridica y para comprender en qué
consiste la accion publicitaria de la marca, entenderemos por propaganda: “toda
forma o medio de dar a conocer un producto comercial para atraer compradores.”

De modo que esta funcién se traduce en el conocimiento que por medio de la
marca, €l consumidor y el publico en general tienen de las mercancias que ésta
identifica, teniendo como finalidad inmediata la formacién de clientela. El poder de
reclame de un signo marcario s la fuerza que ésta tiene para persuadir al consumidor
a desear el producto sobre el que la marca aparece, siendo que esta capacidad de
atraccion depende totalmente del grado en que la marca se ha permeado en el piblico
consumidor.

Es innegable que la marca tiene una gran influencia en el mercado y gracias a
esta funcion se ejerce una importante atraccion sobre los consumidores hacia la
adquisicién de un producto o servicio determinado, sin embargo, cabe sefialar que la
propaganda que la marca realiza se refiere al producto mismo, de modo que si éste es
de buena calidad serd aceptado por los consumidores y serd nuevamente solicitado
por su marca, transformandose ésta en un valioso factor de difusion del articulo y por
consiguiente de atraccion, conservacion y aumento de la clientela.
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Algunos autores consideran que la marca tiene también como funcion esencial el
er “colector de clientela”, sin embargo no es asi, si bien al usar una marca se¢
sersigue como objetivo principal el adquirir una clientela, ésta es dada como una
onsecuencia de la funcién distintiva y publicitaria de 1a marca, de modo que estas

los funciones son presupuestos esenciales para que se forme la clientela que es una
finalidad de la marca, mas no una funcién. *

d) Clasificaciones

Miultiples clasificaciones en torno a la marca se han expresado en la doctrina,
siendo los siguientes criterios los mas destacados: *

+ Desde el punto de vista del objeto a distinguir:
l.- Marcas de Productos: aquellas que cumplen la funcion de distinguir
mercancias, mercaderias, articulos, bienes, etc.

2.- Marcas de Servicios: aquellas que identifican la prestacion de algin
servicio.

Tradicionalmente las leyes relativas a marcas regulaban las marcas de
productos, pero hasta 1946 la ley norteamericana de marcas introduce el concepto de
marcas de servicios, siendo éste adoptado por la ley mexicana de 1975.

# Desde el punto de vista de su composicion:

1. - Marcas Nominativas o Denominativas: consistentes en un vocablo, palabra
o frase.

2. - Marcas Figurativas (Innominadas, Emblematicas o Graficas): cuando el
signo consiste en nn emhlema_ 1na imagen, vn egoudo un dibuje, un diseEs o
una combinacién y distribucién de colores mostrados en una superficie.

3. - Marcas Tridimensionales: aquellas figuras que poseen volumen, es decir,
que tienen una forma plastica, vgr. envases, frascos, envolturas, etc.

4. - Marcas Mixtas: aquellas que resultan de una o varias combinaciones de las
tres categorias anteriores.

% Para un detallado estudio de estas funciones, véase RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario..... p.
171-18:, y/o NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas......p. 151-162.

%  para un amplio estudio de estas clasificaciones, véase RANGEL _MEDINA, David, Tratado de Derecho
Marcarig...... p. 209 - 258 y Derecho Inteleciual....... p. 62 y 63.
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# Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca:
1. - Marcas Industriales: también conocidas como marcas de fabrica, son
aquellas que identifican a un productor o fabricante de productos o servicios.
2. - Marcas de Comercio: aquellos signos empleados por los comerciantes, es
decir, por los intermediarios entre el fabricante y el consumidor, identificando
el lugar de venta.

3.- Marcas de Agricultura: aquellas que identifican productos agricolas
naturales o semitransformados.

¢ Desde el punto de vista de la naturaleza de los elementos que la constituyen:

1. - Marca Compuesta: aquella constituida por elementos que aisladamente no
podrian ser considerados como marca por ser del dominio pablico, formadas
por la combinacién, unién o conjuncién de palabras o figuras del uso comin.

2.- Marca Compleja o Asociada: aquella constituida por la asociacién de
diversas marcas de un mismo titular o con la reunién de elementos que
considerados aisladamente son iddneos para constituir una marca por si
mismos. No son necesariamente mixtas.

¢ Desde el punto de vista de sus relaciones con otras especies de marcas:

1. - Marca Defensiva o Protectora: aquella gue tiene por objeto el proteger a una
marca principal y es registrada no con el fin de ser usada sino con la intencién
de impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar
susceptible de causar confusion, consideradas éstas como marcas de
obstruccion.

2.- Marca de Reserva: aquella registrada por industriales o comerciantes
precavidos, con el fin de impedir que otros se anticipen y las adopten, para ser
usadas eventualmente.

3.- Marcas Ligadas: aquellas que pertenecen a un mismo propietario, son
semejantes y amparan los mismos o similares articulos, con el proposito de
ser explotadas simultaneamente.

4, - Marca Individual: aquella que distingue los productos o servicios de un
productor determinado.

5.- Marca Colectiva 0 Comin: aquella que distingue productos o servicios
producidos o fabricados por un grupo de personas que hayan registrado la
marca en copropiedad o bien por dos o mds usuarios autorizados en una
localidad, region o pais determinado.
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¢ Desde el punto de vista de la fuente que da origen al derecho a la marca:
l.- Marcas Registradas: aquellas que fundan la adquisicion del derecho de
marca en un procedimiento de registro.
2. - Marcas no Registradas: aquellas que fundan el derecho de marca en el uso
del signo distintivo.

¢ Desde ¢} punto de vista del régimen que les corresponde de acuerdo_con su
registro:

1. - Marcas Nacionales: aquellas registradas en un pais, conforme a las leyes de
este mismo, y protegidas unica y exclusivamente en el territorio del pais
donde se realizd el registro.

2.- Marcas Extranjeras: aquellas que habiendo sido registradas en un pais
extranjero, sean admitidas en depésito y protegidas por las leyes de otro pais
al amparo de la Convencién de Paris.

3. - Marcas Internacionales: aquellas que son registradas en Ginebra, Suiza al
amparo del Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas,
siendo protegidas en todos los paises signatarios de dicho instrumento.

4.- FUENTES DEL DERECHO DE MARCA

a) El Uso

Bajo el denominado sistema declarativo, la creacion del signo y su primer uso es
considerado como fuente del derecho de marca, al respecto Horacio Rangel Ortiz
sefiala que este sistema “tiene como caracteristica que quien usa primero la marca es

quien tiene un mejor derecho sobre ésta, asi que en primera instancia podemos decir
aque quien hace nea de ella nodriz depositarla nocteriarmente v a la nrecentacidn de la
solicitud se presume que el solicitante es el titular de los derechos, pero si aparece
alguien con mejor derecho, podré dar efecto retroactivo a dicha solicitud siempre y

. 47
cuando aporte las pruebas necesarias.”

Algunos autores consideran al uso como el modo originario y propio de adquirir
el derecho sobre 1a marca y suponen que el registro es simplemente una formalidad
con un valor meramente declarativo, sin embargo, poco afortunada es esta

¥ yéase RANGEL ORTIZ, Horacio, El uso de la_marca_y sus_efectos juridicos, tesis profesional, Universidad
{beroamericana, México, 1980.
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aseveracidn ya que si bien, ¢l uso y el registro de una marca son conceplos
estrechamente relacionados, no es posible restar importancia al registro marcario ya
que éste €5 el presupuesto para la proteccion absoluta de este signo.

Sin lugar a dudas el uso de una marca por si mismo confiere a su titular una
prerrogativa que podriamos catalogar como un derecho de prioridad o preferencia

para acceder al registro de la marca respecto de algin otro que no la haya usado o lo
haya hecho con posterioridad.

El primer uso considerado como fuente del derecho de marca produce ciertos
efectos juridicos en los siguientes casos:

a) Puede ser opuesto como una excepcion en caso de litigio por quien es
sefialado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una
marca obtenido mediante su registro, no producira efectos contra un tercero que de
buena fe ya explotaba dicha marca o una semejante en grado de confusion para los
mismos o similares productos o servicios, a condicion de que ese tercero hubiere
empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta (art. 92
fraccion I de la Ley de la Propiedad Industrial).

b) Frente al supuesto anterior, ademdas del mencionado derecho de excepcion, el
primer uso confiere el derecho de solicitar el registro de la marca dentro de los tres
afos siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente
habra de resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado por otra persona (art.
92, fraccion I, parte final, LPI).

¢) Sera nulo el registro de una marca, cuando la marca sea idéntica o semejante
en grado de confusion a otra que haya sido usada en el pais o en el extranjero con
anterioridad a la fecha legal de la marca registrada y que se aplique a los mismos o
similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por
uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el pais o en el
extranjero antes de la fecha de presentacion o de la fecha de primer uso declarada por
el que la registré (art. 151, fraccion II, LPI). **

* RANGEL MEDINA . David. Derech Infelectual........p. 63 y 64
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b) El Registro

Es sin duda el registro una fuente del derecho de marca, en virtud de que a
través de €l se obtiene el derecho de uso exclusivo y temporal sobre este signo
distintivo, asi como la proteccion legal debida. El registro consiste en un
procedimiento de caracter generalmente administrativo que puede variar en cuanto a
la forma de pais a pais, aunque esencialmente guarda grandes similitudes.

Aplicando un criterio estrictamente formalista hay quienes consideran al registro
o deposito como unica fuente del derecho de marca, conocido este como sistema
atributivo o constitutivo, el derecho a la marca surge con el registro de modo que se
niega la existencia del derecho marcario si no hay registro, es decir, adquiere la
propiedad de una marca aquel que la registra, sea o no el primero que la usé.

Algunos autores han criticado los dos sistemas anteriores por considerarlos por
si solos como inconvenientes € injustos, proponiendo un tercer sistema al que
denominaron atributive diferido o mixto, el cual sefiala que el derecho a la marca
adquirido con el registro o deposito, no se consolida hasta que haya transcurrido un
plazo determinado, a efecto de que un tercero que se oponga a dicho registro por
haber usado con anterioridad la marca registrada, tenga oportunidad de demostrar
este hecho y pueda exigir la nulidad de la marca. De este modo se incorporan como
fuentes del derecho de marca tanto €l primer uso como el registro, con objeto de
proteger a aquellos comerciantes o industriales que se hayan acogido al sistema
registral para salvaguardar una marca, sin perjudicar a aquellos que de buena fe
utilicen una marca.*®

5.- PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA MARCA

Aceptado por unanimidad en la mayoria de los paises del mundo, el principio de
territorialidad se refiere al dmbito de validez espacial del registro de marca, de
manera que los efectos juridicos de un registro marcario no se limitan a una zona o
region del pafs, pero tampoco rebasan sus fronteras, es decir, en principio el derecho
exclusivo de uso, asi como la proteccién de una marca registrada se circunscribe
{nica y exclusivamente a todo el territorio nacional de aquel pais en el que se hubiera
registrado ésta.

% \idase NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas,....... p. 411-413.
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6.- EXCEPCION AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA MARCA

Se presenta como una excepcién al mencionado principio de territorialidad, las
llamadas “marcas internacionales™ registradas en las oficinas de la OMPI en Ginebra,
al amparo del Arreglo de Madrid, sobre el Registro Internacional de Marcas.

La idea del registro internacional de marcas se cristaliza en la Conferencia de
Madrid de 1891 con el mencionado Arreglo, que fue ratificado inicialmente por los
delegados de Bélgica, Espaila, Francia, Suiza y Tunez, el 14 de abril del mismo afio,
tras multiples intentos realizados desde el Congreso de Paris en 1878, asi como en la
Conferencia de Roma de 1886.

No pocos son los beneficios del registro internacional de marcas, los mas
sobresalientes son la simplificacién y la economia, asi pues, algunos autores como el
profesor D. Alberto Bercovitz sefialan que “el Arreglo de Madrid protege las marcas
a nivel internacional sin necesidad de solicitar la marca por separado en cada uno de
los paises donde se pretende obtener el derecho exclusivo a su utilizacién, ofreciendo
una solucidén a este problema, mediante una idea muy sencilla consistente en que
mediante una Unica solicitud se puede conseguir la proteccién de la misma marca en
una pluralidad de Estados miembros del Arreglo.” *°

Cabe sefialar que por acuerdo del Presidente de la Republica Mexicana y en nota
fechada el 10 de marzo de 1942, dirigida al Consejo Federal Suizo, la Secretaria de
Relaciones Exteriores denuncid el Arreglo relativo al registro internacional de marcas
de fabrica o de comercio, al que se habia adherido México el 26 de julio de 1909,
comunicdndose tal denuncia a todos los paises miembros del Arreglo por nota
circular del 13 de agosto de 1942 y de conformidad con el articulo 17-bis de la
Convencién de Paris y 15 inciso 3) del propio Arreglo, este instrumento continuaria
en vigor en México hasta pasado un afio a partir del dia en que se realizé tal
denuncia.

#® Para un estudio mas detallado de la opinién de este y otros sutores respecto al Arreglo de Madrid, véase
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO,_Cign_ofgs de Marcas Internacignales, Editado por la Oficing
Espaftola de Patentes y Marcas, Madrid, Espaiia 1992,
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Otra excepcion al principio de territorialidad la constituye las llamadas marcas
notorias o de gran renombre que se ubican en una situacién privilegiada frente a otras
marcas, en virtud de que éstas han alcanzado una jerarquia importante, siendo
facilmente reconocidos por la clientela, por tanto reciben una proteccion
extraterritorial acorde a la difusion y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de
su pais de origen, al evitar el uso y registro de éstas en otro pais por un comerciante o
fabricante distinto al original que pudiera incurrir en una competencia desleal e
inducir a error a la clientela. *

Algunos otros autores reconocen también como una excepcién al principio de
territorialidad, el denominado derecho de prioridad contemplado en el Convenio de
Paris que en su articulo 4, A, 1) textualmente dice: “Quien hubiere depositado
regularmente una solicitud de patente de invencién, de modelo de utilidad, de dibujo
o modelo industrial, de marca de fébrica o de comercio, en alguno de los paises de la
Union o sus causahabientes, gozard, para efectuar el deposito en los otros paises, de
un derechoe de prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el presente,”
disponiendo en su articulo 4, C, 1), que “los plazos de prioridad arriba mencionados
seran de doce meses para las patentes de invencioén y los modelos de utilidad y de
seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fabrica o de
comercio.”

7.- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA

La marca cumple con el principio de especialidad en el sentido de que sélo se
aplica a la categoria de productos o servicios para los aque ha sido creada. de manera
que la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente, de modo
indiscriminado, cualquier mercancia o servicio, ya que el alcance de la propiedad de
una marca se limita a la proteccion de los productos o servicios para los que fue
registrada, quedando abierta la posibilidad de que otra persona pueda usar esa misma
marca para distinguir productos o servicios diferentes. >

* véase JALIFE DAHER, Mauricio,_dspecios legales de_lgs marcas en México, Editorial Themis, 8.A. de C.V,,
Meéxico 1999, p. 9.
2 RANGEL MEDINA, David, Derecho Jntelectual.......p. 68 y 69.
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8.- EXCEPCION AL PRINCIPiO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA

El caso de las “marcas notorias” se presenta como la dnica excepcién al
principio de especialidad de la marca, ya que éstas gozan de un tratamiento
privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificacion de
mercancias, de tal manera que aun tratandose de articulos agrupados en categorias
distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la
proteccion de la marca notoria se extiende a las mercancias que formalmente
correspondarn a otros grupos de clasificacion oficial (art. 6 bis del Convenio de Paris).

Esto con objeto de evitar que algin comerciante o fabricante aproveche el éxito
de una marca ajena y registre esta misma para productos o servicios diferentes sin

haber realizado trabajo o erogacion alguna para disfrutar de un éxito probado que ha
sido producido por otro.

9.- LAS MARCAS EN EL CONVENIO DE PARIS.

Conforme se desarrollaban e intensificaban las relaciones comerciales en todo el
mundo, aumentaba la necesidad de proteger los derechos relativos a la Propiedad
Industrial, no obstante que existian algunas disposiciones legales para tal efecto, éstas
eran generalmente incipientes tratados bilaterales sobre Amistad, Comercio y
Navegacion dentro de los cuales se protegian algunos objetos de la propiedad
industrial, sin que esto representara una legislacion uniforme.

Es asi como surge la idea de hacer una Convencion especializada en materia de
propiedad industrial que ofreciera a los paises signatarios una proteccion juridica
efectiva y armonizada a la que pudieran adherirse en todo tiempo nuevos miembros,
planteado por primera vez tal proposito en el Congreso de Viena dc 1873,
posteriormente se realiza en Paris el Congreso Internacional de la Propiedad
Industrial de 1878 y finalmente el 20 de marzo de 1883 en el Congreso de Paris, se
firma el tratado colectivo al que se denomina Convencicn de la Union de Paris para
la Proteccion de la Propiedad [ndustrial, asi como ¢! Protocolo de Clausura como
parte integrante de la misma.
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Esta Convencion ha sido sometida a revisién 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,
n Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo
1 14 de julio de 1967 (DOF 27 julio 1967) y enmendada el 28 de septiembre de 1979.

Actualmente son miembros de esta Convencion mas de 92 paises, dentro de los
>uales se encuentra México, que se adhirié a dicho Convenio el 10 de junio de 1903,
siendo ratificado este instrumento por el senado mexicano por decreto del 7 de
diciembre de 1903, promulgado el 11 de diciembre del mismo afio.

No obstante que la Repiiblica de Costa Rica a la firma del Tratado de Libre
Comercio con México, no se habia adherido al Convenio de Paris, con fundamento
en el articulo 14-03, parrafo 1, inciso d) y su anexo 1, del capitulo XIV relativo a la
Propiedad Intelectual de dicho Tratado, “el gobierno de Costa Rica se compromete a
realizar su mayor esfuerzo para adherirse lo antes posible al Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial (Acta de 1967 y sus subsecuentes
enmiendas), dentro de un plazo de 18 meses contado a partir de la fecha de entrada en
vigor del TLC.”

El Ceonvenio de Paris consta de 19 articulos, dentro de los cuales encontramos
algunos principios esenciales en materia de marcas:

1.- Principio de Asimilacion a los Nacionales o de Trato Nacional.

Consagrado en el art. 20. del Convenio, este principio consiste en que los
sibditos unionistas tienen el derecho de obtener de cada pais de la Union, su
asimilacion a los nacionales o el trato nacional en materia de propiedad industnial, es
decir, el unionista tendrd abiertos en cada uno de los paises de la Unidn, dos
cateporias de derechos: los derechos reconacidos por las leyes infernas a lnc
nacionales, sin discriminacién alguna y los derechos reconocidos especialmente por
la Convencion. Esto sin perjuicio, de que se cumpla con las formalidades y
condiciones impuestas en esta materia a los nacionales y no siendo imponible para
hacer valer estos derechos a los nacionales de otros paises de la unién, la condicién
de tener domicilic o establecimiento en donde se reclame la proteccidn, teniendo los
paises miembros absoluta libertad para aplicar las disposiciones de su legislacién
interna en materia de propiedad industrial relativa al procedimiento judicial y
administrativo y a la competencia, asi como a la eleccién de domicilio o a la
constitucién de un mandatario.
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2.- Principio de Independencia.

Consagrado en ¢l articulo 60., segiin ¢l cual el registro o depdsito que un sibdito
unionista efectie en un pais de la Union, serd totalmente independiente de! registro o
deposito efectuado en el pais de origen o en otro pais de la Unién, es decir, no existe
vinculacion juridica alguna. En otros términos, una vez registrada en un pais de la
Union, una marca de fabrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultara

afectada por la suerte que los registros de la misma marca puedan correr en otros
paises, incluido el de origen.

3.- Principio de la Proteccidon de ia Marca “tal cual.”

Consagrado en el articulo 6 quinquies, establece que el unionista que tiene la
propiedad de su marca regularmente registrada en su pais de origen puede obtener la
proteccion de su marca “tal cual” en los otros paises de la Unidn, es decir, que una
marca extranjera es susceptible de ser protegida cuando se aplique a los mismos
productos y exactamente en la forma bajo la cual fue depositada en su pais de origen.

4.- Derecho de Prioridad.

Consagrado en el articulo 4o. inciso A y C del Convenio de Paris respecto del
cual ya hemos expuesto su contenido en relacion con las excepciones al principio de
territorialidad, este consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el
registro o deposito de una marca en alguno de los paises de la Unién, disfrutara de un
derecho de prioridad de seis meses para efectuar el deposito de dicha marca en
alguno de los otros paises de la Union.

Algunas otras disposiciones que atafien a la marca desprendidas del texto del
Convenio de Paris, son las siguientes:

a) Se establece la obligacion de uso y alteracion ligera de la marca (art. S inc. C
numeral 1y 2);

b)Se contempla el empleo simultineo de la misma marca por copropietarios
(art. 5 C-3);

c) Se concede un plazo de gracia de seis meses para el pago de las tasas de
mantenimiento de los derechos de propiedad industrial (art. 5 bis);

d) Se protegen las marcas notoriamente conocidas (art. 6 bis);
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€) Se establecen prohibiciones en cuanto a la registrabilidad de emblemas de
Estado y de organizaciones intergubernamentales, asi como de signos
oficiales de contro! (art. 6 ter);

f) Establece lineamientos basicos respecto de la validez de la transferencia de
una marca (art. 6 quater);

g) Se protegen las marcas de servicio (art. 6 sexies);

h)Se disponen normas relativas a los registros efectuados por agente o
representante del titular sin su autorizacién (art. 6 septies);

i) No serd obstaculo para el registro de una marca la naturaleza del producto al
que ha de aplicarse ésta (art. 7);

j) Se protegen las marcas colectivas (art. 7 bis);

k) Prevé el embargo a la importacién y demés medidas para los productos que
lleven ilicitamente una marca (art. 9);

1) Otorga proteccion a las marcas que figuren en exposiciones internacionales
oficiales organizadas en alguno de los Estados miembros (art. 11). 53

3 para un amplio estudio de este instrumento, véase NAVA NEGRETE, Justo, ob. cit., p. 199 - 223; asi como
CATALAN DOMINGUEZ, Mauricio, La proteccion de las marcas dentro del Convenio de Paris, tesis profesional,
UNAM, México 1989, o consulte €l texto del Convenio en a Internet: www.wipo.int/spa/iplexiwo-par03. htm
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CAPITULO SEGUNDO
MARCO JURIDICO DE LAS MARCAS EN MEXICO

l.- LEGISLACION VIGENTE Y ANTECEDENTES

1) Antecedentes

Para explicar los antecedentes legislativos en materia de marcas, realizaremos
una enumeracion cronoldgica de los diversos ordenamientos juridicos aplicados en
nuestro pais, asi como una breve explicacion los mismos. Para tal efecto, la doctrina
suele dividir en etapas histéricas esta evolucion legislativa:

¢ Etapa Prehispénica:

Antes de la conquista espaiiola, dentro del territorio que en la actualidad ocupa
nuestro pais, existio la civilizacion genéricamente conocida como azteca, la cual tenia
una notable organizacién politica, asi como un importante desarrollo en las ciencias
juridicas, especialmente en el derecho familiar, penal y procesal, sin embargo, no
existe disposicién alguna sobre el derecho de marcas, si bien se empleaban algunos
medios rudimentarios que servian de identificacion y que podrian ser considerados en
cierto sentido como antecedentes remotos del uso de las marcas, esto no supone la
existencia de las marcas en su acepcion juridica, ni la existencia de una regulacion
juridica de la materia. En este sentido, autores de la época afirman que los antiguos
mexicanos identificaban un mal esclavo poniéndole un coilar, incluso acostumbraban
marcar su cuerpo o rostro para denotar su clase social, también se empleaban sellos o
pintaderas para estampar decorativamente la piel humana, algunos objetos de
cerdmica, orfebreria o textiles; siendo empleados estos mismos sellos por los reyes y
sefiores como medio de identificacion en el pago de ciertos tributos.
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En ningin momento los ejemplos mencionados arrojan como resultado que se
haya empleado en las mercancias algun signo para distinguirlas de otras similares y
mucho menos la existencia de disposiciones protectoras de tales signos, ni represoras
de practicas desleales en el comercio, aunque la falsificacion de medidas era
severamente castigada con pena de muerte y la destruccion de éstas.

¢+ Etapa Colonial:

En el territorio conocido en esa época como la Nueva Espafia, indudablemente
existieron algunas normas protectoras de las marcas, aunque en forma aislada y no en
un cuerpo juridico uniforme, siendo los principales ordenamientos aplicables a la
materia; la Recopilacion de los Reinos de las Indias, las Siete Partidas, las
Ordenanzas que reglamentaron los gremios en sus diversos oficios, algunas Actas
del cabildo de la Ciudad de Meéxico y muy especialmente la Curia Filipica Tratado
de Practica Forense y Jurisprudencia Mercantil (particularmente el Capitulo VII
titulado “Marcas”). De igual modo, se aplicaba alguna otra legislacién espariola,
sin que existiera un ordenamiento especifico. FEs hasta el 2 de octubre de 1820,
cuando se expide el Decreto de las Cortes Espariolas sobre patentes de invencion,
marcas de fabrica y comerciales, como el primer ordenamiento juridico
especializado en materia de propiedad industrial.

Las marcas que se emplearon inicialmente son las transparentes de agua o
filigrana hispana en papel, usadas por los fabricantes para diferenciar su producto,
tambi€n se usaron las marcas de fuego con un hierro candente sobre los esclavos de
guerra y el ganado como medio probatorio de propiedad o posesion legitima, en los
libros de antiguas bibliotecas se empleaba la marca de fuege y las marcas de
propiedad conocidas como ex-libis para indicar la procedencia y propiedad de los
textos de las bibliotecas a fin de evitar que fueran hurtados.

Las diversas Ordenanzas de los Gremios contienen algunas disposiciones
relativas al empleo de las marcas, asi como a la proteccidn de las mismas,
imponiendo la obligacién de marcar su mercancia a panaderos, herreros, artesanos,
orfebres y muy especialmente a los labradores de plata y oro, a efecto de indicar la
procedencia de las mercancias y como medios eficaces de control, seguridad y
garantia en el comercio. La falsificacion de la marca era castipada con terribles
sanciones corporales, pecuniarias o administrativas.



¢ Etapa Independiente:

En sus inicios contintio aplicandose el Decreto del 2 de octubre de 1820, lus
Ordenanzas de Bilbao aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 que
contenian disposiciones dispersas en materia de marcas y mas bien se referia al

comercio, el Tratado de Comercio de la Curia Filipica y en general la legislacion
espaiiola.

En uso de las facultades que la Constitucion de 1824 (al igual que la de 1857)
conferia a los Estados para legislar en materia de comercto, es promulgado el primer
Céodigo de Comercio el 16 de mayo de 1854, en el que tampoco se establecen
disposiciones que regulen de manera especial a la marca, sélo algunos articulos
aislados. En virtud de que el texto integro de este Cddigo estuvo en vigor menos de
dos afios, al suprimirse la parte relativa a los Tribunales Mercantiles, se continto
aplicando la mayor parte de este Cddigo, asi como la legislacion espaiiola.

Es hasta la expedicion del Codigo Penal para el Distrito Federal y Territorio de
la Baja California del 7 de diciembre de 1871, que se contemplan disposiciones un
poco mas especificas en materia de marcas al establecer este Cddigo en su capitulo
XI, titulado “Falsificacidn de sellos, cufios o troqueles, punzones, marcas, pesas y
medidas”, el delito de “falsificacion de marcas™ imponiendo diversas sanciones de
caracter corporal o pecuniario, en términos similares al articulo 241 y 242 de el
Cadigo penal vigente.

Por reforma del 14 de diciembre de 1881 al articulo 72 fracc. X de la
Constitucion de 1857, se da al derecho mercantil un caricter federal, principio
contemplado en el articulo 73 fracc. X de la Constitucion vigente, bajo esta reforma
surge el segundo Codigo de Comercio promulgado el 15 de abril de 1884, vigente a
partir del 20 de julio del mismo ario. En este Cédigo se incluye un capitulo de suma
importancia para nuestro estudio, titulado “De la Propiedad Mercantil” en ¢l cual por
primera vez se regula de manera especial las marcas en México.

El Reglamento de Registro de Comercio expedido el 20 de Junio de 1884
establecio un registro mercantil, sin embargo, éste fue derogado por la Ley del 11 de
diciembre de 1885 que imponia a los comerciantes la obligacién de registrarse y
anotar diversos actos juridicos como los titulos de patente y marcas de fabrica, a
efecto de que produjeran efectos contra terceros.
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En resumen, el Cédigo de Comercio de 1884, el Reglamento del mismo afio, el
decreto del 11 de diciembre de 1885 y el Codigo Penal de 1871 formaron toda
nuestra legislacion moderna sobre marcas de fabrica, hasta la expedicion de nuestra
primera Ley de Marcas de Fabrica.

+ Disposiciones que rigieron de manera especial a las marcas en México:

1.- Ley de Marcas de Fabrica expedida el 28 de Noviembre de 1389,
entrando en vigor el lo. de enero de 1890: conforme a este ordenamiento la
duracion de la propiedad de las marcas de fibrica era indefinida, se adopta el sistema
declarativo para la adquisicion del derecho a la marca, la exclusividad de una marca
solo puede ejercitarse en virtud de la declaracién hecha por la Secretaria de Fomento
sin previo examen con llamamiento a oposiciones, no hay transmisién de marca si no
se transmite el establecimiento para cuyos objetos de fabricacién o de comercio
sirvan de distincion. Continta aplicandose el Codigo Penal del Distrito Federal de
1871, respecto del delito de falsificacion de marca produciendo las penas establecidas
por éste y produciendo ademads la accion de dafios y perjuicios.

2.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio expedida el 25 de Agosto de
1903, publicada en el DOF del 2 de septiembre de 1903: conforme a esta Ley el
registro marcario tiene una duracion de 20 afios con posibilidad de renovacion
indefinida por periodos iguales, se adopta el sistema atributivo para la adquisicién del
derecho a la marca, la exclusividad de una marca se acredita con un certificado de
registro expedido por la Oficina de Patentes y Marcas previo examen administrativo
o de forma, sin que se realice un examen de novedad, la marca registrada podia
transmitirse como cualquier otro derecho, debiendo registrarse este acto en la Oficina
de Patentes y Marcas. Esta Ley deroga las disposiciones contenidas en el Cddigo
Penal de 1871, relativas al delito de falsificacion de marcas (arts. 700 al 702 y 708) y
abroga la Ley de Marcas del 28 de Noviembre de 1889.

3.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales promulgada ¢l 28 de
junio 1928 y publicada en el DOF del 27 de julio del mismo afio: esta es la
primera Ley de marcas promulgada al amparo de la Constitucién de 1917, conforme
a ésta el registro de marca tiene una vigencia de 20 afios, renovable indefinidamente
por periodos de diez afios, se adopta el sistema mixto, es decir, el derecho de uso
exclusivo a la marca se adquiere mediante la obtencién de un titulo de registro
expedido por el Departamento de la Propiedad Industrial, pero también se reconocen
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los derechos de aquel que haya usado y explotado una marca con mas de tres afios de
anterioridad a la fecha legal del registro, el procedimiento de registro de una marca
contempla la previa realizacion de un examen administrativo o de forma y de un
examen de novedad con llamamiento de oposicién para registro y renovacion, la
marca registrada podrd transmitirse como cualquier otro derecho, pero ésta no
producird efectos contra terceros mientras no se registre en el Departamento de la
Propiedad Industrial. Esta Ley abroga la del 25 de Agosto de 1903.

4.- Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del
11 de diciembre de 1928, publicado en el DOF del 31 de diciembre de 1928.

5.- Cédigo Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales del 4 de
octubre de 1929: con poco éxito este ordenamiento regula los delitos de uso ilegal,
imitacion y falsificacion de marcas y uso de indicaciones falsas en las marcas (arts.
766-774), en virtud de que estos delitos ya existian regulados de manera similar en la
Ley de Marcas de 1928, ademas de que la vigencia de este Cédigo fue
verdaderamente efimera, aunque abroga el Codigo de 1871.

6.- Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 y su
Reglamento de la misma fecha: conforme a esta Ley la vigencia del registro de
marca es por 10 afios, renovable indefinidamente por periodos iguales, continia el
sistema mixto para la adquisicion del derecho a la marca en términos similares a la
Ley de 1928, el titulo de registro que otorga el derecho exclusivo de una marca es
expedido en nombre del Presidente de la Republica y es firmado por el Secretario de
Economia Nacional o el funcionario al que se delegue esa facultad, el procedimiento
de registro de una marca contempla la realizacién de un examen administrativo o de
forma y una vez concluido éste se procederé a un examen de novedad con
ilamamienio de vposicitn, la maica iCgisiiada podrd ransmitirse come cualguier otro
derecho, pero ésta no producira efectos contra terceros mientras no se registre en la
oficina correspondiente. Abroga la Ley y el reglamento de 1928.

7.- Ley de Invenciones y Marcas promulgada el 30 de diciembre de 1975,
publicada el 10 de febrero de 1976: conforme a este ordenamiento la duracion del
registro de marca es de 5 afios con posibilidad de renovar indefinidamente por
periodos iguales, se adopta el sistema mixto, es decir, el derecho de uso exclusivo a
la marca se adquiere mediante la obtencién de un titulo de registro tramitado ante la
Direccion General de Invenciones, Marcas y Desarrolio Tecnologico dependiente de
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la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), pero este registro no
producira efecto contra un tercero que haya usado y explotado la misma marca para
los mismos o similares productos o servicios con mas de un afio de anterioridad a la
fecha legal del registro e incluso tendra derecho a solicitar el registro de la marca
dentro del afio siguiente al dia en que fue publicada previa tramitacion de nulidad del
registro ya realizado, el procedimiento de registro de una marca contempla la
realizacion de un examen administrativo y una vez concluido éste y satisfechos todos
los requisitos legales se procederd a un examen de novedad, la marca registrada
podra transmitirse segin lo establecido por la legislacion comtn para cualquier otro
derecho, pero ésta no producira efectos contra terceros mientras no se inscriba en el
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia y en la Direccién General de
Invenciones y Marcas. Se abroga la Ley del 31 de diciembre de 1942 y continua
vigente en lo que no se oponga a esta Ley, el reglamento de 1942 en tanto no se
expida el nuevo reglamento. .

8.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el DOF el

20 de febrero de 1981, entro en vigor ai dia siguiente de su publicacién abrogando
el reglamento del 31 de diciembre de 1942, *

b) Legislacion vigente en materia de Marcas

1.- Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial del 25 de junio
de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federacion fechado el 27 de junio de
1991. Con las reformas publicadas en el DOF del 2 de agosto de 1994 que entraron
en vigor a partir del 1o. de Octubre de 1994, se dio a este nuevo texto la designacion
de Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

Las disposiciones relativas a la marca contenidas en esta Ley, especificamente
en el Titulo Cuarto, capitulo 1, I, V, VI y VII, tienen su fundamento en los articulos
50., 14, 16, 73 fraccion X y especialmente en el 133 de la Constitucion, a diferencia
de otros derechos intelectuales que tienen su fundamento en los articulos 28 (parrafo
noveno) y 89 fraccion XV de la Constitucion.

** Para un estudio mas detallado de estos antecedentes legislativos en materia de marcas, véase RANGEL MEDINA,
David. Tratado_de Derecho Marcario..... pag. 4 - 59; RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual..... pag. 3 -5y
NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas........ pig. 3 - 107 v 403 - 623.
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2.- Reglamento de la Ley de 1a Propiedad Industrial del 18 de noviembre de
1694, publicado en el DOF el 23 de noviembre de 1994, consta de 79 articulos y
abroga el reglamento de 1981. **

2.- CONCEPTO DE MARCA

La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en su articulo 88 define 1a marca de la
siguiente manera:

“Articulo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos
o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

El concepto de marca establecido en esta disposicion impone a ésta la funcion
distintiva a la que hemos hecho referencia, coincidiendo esencialmente con algunas
de las definiciones doctrinales expuestas en ¢l capitulo anterior especialmente con las
de autores como David Rangel Medina, Mascarefias, César Sepilveda, Boris
Kozolochyk y Octavio Torrealba, Albert Chavane, entre otros.

3.- SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

La exposicion de este apartado dentro de un estudio de derecho comparado
como lo es la presente tesis, obliga a sefialar que las leyes de los diversos paises del
mundo no siguen un criterio uniforme para determinar los signos o medios materiales
que han de constituir una marca, de modo que la doctrina advierte la existencia de
varios sistemas para la composicion de las marcas.

El primer sistema es el “de la libre eleccién o adopcion,” el cual considera que
todo signo distintivo puede usarse como marca, sin especificar que signos son
permitidos o prohibidos.

En el segundo sistema denominado “alternativo” la ley adopta un carédcter
restrictivo o limitativo bajo alguno de los siguientes procedimientos: a) Enumerando
expresamente que signos pueden ser usados como marca, 0 b) Sefialando que signos
no pueden usarse como marcas (prohibiendo su registro).

% yéase RANGEL MEDINA, David, Derecho fmtelectual........ pag. 7y 8.

49




Otro sistema considerado “mixto” implica que la legislacién de que se trate
especifique simultaneamente los signos que pueden constituir una marca, asi como
los que no pueden ser registrados como marcas.

La Ley de Marcas de 1889 adopto el sistema de libre eleccion, la Ley de 1903
adopto el sistema restrictivo al enumerar los signos que podian constituir una marca,
pero a partir de la expedicion de la Ley de 1928 nuestro pais ha adoptado el sistema
mixto, no siendo la excepcion nuestra Ley de la Propiedad Industrial (LPI) vigente,
que en su articulo 89 establece:

“Articulo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I- Las Denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de
aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

Para el derecho marcario la denominacién se refiere a cualquier palabra, vocablo
o frase reconocida facilmente por el piblico, quien se ha acostumbrado a servirse de
ellas para distinguir un producte o servicio de otros iguales o similares, dando lugar a
las llamadas marcas nominativas o fonéticas.

David Rangel Medina considera que “por denominacion debe entenderse la
designacion del producto (o servicio) por si mismo y puede siempre constituir una
marca, con tal de ser nueva y que ademas no sea necesaria, es decir, indispensable del
producto al que se aplica.”

En este sentido Saint-Gal sefiala que “las denominaciones son palabras
inventadas o tomadas del lenguaje corriente. Ellas deben ser arbitrarias o de fantasia,
no pueden ser genéricas, ni necesarias o exclusivamente descriptivas para designar
los productos que ellas estan destinadas a distinguir.”

Diversos autores afirman que el caracter distintivo de una marca nominativa

depende en gran medida del grado de originalidad que por si misma posea la
denominacion empleada, surgiendo las |lamadas marcas de fantasia.
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La denominacion de fantasia, arbitraria o caprichosa se forma de palabras,
vocablos o letras que adquieren un caracter propio, sin tomar en cuenta la
composicion, calidad o utilidad del producto o servicio al que se apliquen, es decir,
son cxpresiones que no tienen relacion alguna con las mercancias a las que estan
destinadas, por ejemplo: SONY, para articulos electrodomésticos; BOING, para un
refrescos de fruta; REVLON para cosméticos, etc.

Asimismo, son consideradas como denominaciones de fantasia ¢l nombre ’de una
persona agregado al nombre descriptivo del producto, por ¢jemplo: EMULSION DE
SCOTT. Es frecuente que las marcas de fantasia cobren tal éxito que pasen a formar
parte del lenguaje comun como denominacion usual, vulgar o corriente de un
producto o servicio, corriendo ¢l riesgo de caer en el dominio publico si no se tiene
un cuidado especial en su proteccion,

Sin embargo, la prohibicién del carécter descriptivo no es absoluta, de modo que
puede ser admitida como marca una palabra, vocablo o frase combinada que
despierte la idea del producto o servicio, sugiriendo alguna caracteristica de éste, de
su naturaleza o utilidad, dando origen a las llamadas marcas evocativas.

Las denominaciones evocativas dan un remoto carcter descriptivo a las marcas,
relaciondndose de modo indirecto con ¢l producto o servicio al que se aplican, sin
que lleguen a confundirse con denominaciones necesarias o vulgares, ni con las
puramente descriptivas, por ejemplo: SUAVITEL, para suavizante de telas;
MEXLUB, para un lubricante automotriz, etc.

Retomando el contenido de la disposicion establecida en el art. 89 fracc. [ de la
Ley, en cuanto a que pueden constituir una marca las figuras visibles, es decir, las
representaciones graficas, no admitiendo el registro de marcas sonoras o grabaciones
fonéticas, ni las aromaticas que son permitidas por la legislacion de otros paises.

I1.- Las formas tridimensionales;

Siendo una de las innovaciones de la LPI vigente, las formas tridimensionales
son conocidas cominmente como envolturas, envases o embalajes de productos, y
para que puedan constituir una marca deben poseer caracteristicas especiales u
originales que las convierta en signos distintivos de mercancias, incluso puede
registrarse como marca al amparo de esta fraccién, las formas de los mismos
productos.
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Se impone a éstas, ciertas condiciones para que puedan ser registrables;
debiendo ser estdticas, esto es, no animadas, ni cambiantes, asimismo, la envoltura,
envase 0 el producto no debe ser de uso corriente o general, es decir, no sera
registrable como marca la forma tridimensional que haya caido en el dominio piblico
(art. 90 fracc. I, al respecto ahondaremos en el siguiente apartado).

I11.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre
que no queden comprendidos en el articulo siguiente; y

El nombre comercial es definido como el signo distintivo que se utiliza para
identificar la empresa de una persona fisica o juridica, de las demas que tienen la
misma o similar actividad industrial o mercantil , o bien, como el signo distintivo del
que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar

su establecimiento de otros dedicados al mismo giro dentro de un dmbito de clientela
efectiva.

Con fundamento en esta fraccion del articulo 89 de la LPI, existe la posibilidad
de que el nombre comercial ademds de distinguir un establecimiento industrial,
comercial o agricola, sea empleado simultaneamente para identificar las mercancias
que se expenden en €1, dando origen a las denominadas HOUSE MARK o MARCAS
DE CASA, en este caso el mismo signo distintivo gozaria de una doble proteccién,
como nombre comercial y como marca. La propia ley relaciona estrechamente estos
dos signos distintivos (nombre comercial y marca) al disponer en su articulo 112 lo
siguiente: “ El nombre comercial se regird en lo que sea aplicable y no haya
disposicion especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas”, sin que esto
signifique que su regulacién sea en términos idénticos.

Asimismo, pueden constituirse validamente como signos marcarios, las razones
sociales y las denominaciones sociales. Las sociedades mercantiles como personas
juridicas constituidas adoptan un nombre que pudiera ser una razdn social, o bien una
denominacién social, la doctrina considera que la primera se constituye con el
nombre de uno o varios socios (obligatorias para las Sociedades en Nombre
Colectivo), en cambid, las denominaciones sociales son designaciones formadas
libremente (tipicas en una Sociedad Anénima).

52



Podra registrarse como marca un nombre comercial, una denominacién social o
mna razén social, siempre y cuando éstos no sean descriptivos de los productos o
servicios que pretenda distinguir, o de los giros que se exploten, obedeciendo la
srohibicion a las marcas descriptivas.

IV.- £l nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda
con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

El nombre propio de una persona fisica considerado como uno de los atributos
de la persona, también conocido como nombre civil es definido como “el
llamamiento que permite la identificacion social de la persona” convirtiéndose en un
signo individualizador de ésta.

El nombre se compone de apellido(s) y nombre(s) de pila, que en conjunto o
separados pueden emplearse como signos distintivos de mercancias (marcas), a
condicion de que éste no sea semejante a algin otro ya registrado, o bien, a un
nombre comercial ya publicado en grado tal que pudiera causar confusién en los
consumidores o clientes. *

4.- SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

Siguiendo el sistema mixto al que con antelacién nos hemos referido,
encontramos en el articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, un listado
de causas por las que un signo no puede constituir una marca.

“Articulo 90. No seran registrables como marca:

L- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, animadas o
cambiantes, que se¢ expresan de manera dinimica, aun cuando sean visibles;

Los signos referidos en esta fracciéon son considerados en primera instancia
como susceptibles de constituir una marca, sin embargo, cuando tienen caracteristicas
animadas o cambiantes el registro marcario es negado.

3% véase detalladamente doctrina respecto a los signos constitutivos de la marca, RANGEL MEDINA, David, Tratado
de Derecho Marcario......, pig. 259 - 292, NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas........ pag. 419 -462; y

RODRIGUEZ_ALVARADO, Ricardo, Los marcas regisirables y no regisirables en el derechg mexicang, tesis
profesional, UNAM, 1992,
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I1.- Los nombres técnicos o de uso comiin de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las pricticas comerciales, s¢ hayan convertido cn Ia
designacion usual o genérica de los mismo;

Calificadas por la doctrina como “denominaciones necesarias,” los nombres
propios, técnicos, de uso comin, las denominaciones genéricas y las denominaciones
descriptivas, conforman un conjunto de signos inelegibles como marca y cada uno de
ellos reviste un significado diverso, no obstante que son confundidos con facilidad

incluso por los litigantes quienes suelen invocarlos indistintamente como si se tratara
de sinonimos.

Los nombres técnicos a los que hace referencia esta fraccion, son aquellas
designaciones que forman parte de un lenguaje empleado regularmente por un
reducido nimero de personas, propio de una profesion, ciencia, arte, oficio etc., de
modo que no son empleados habitualmente por el publico en general, en tales
circunstancias es factible que puedan constituir una marca, sin embargo, cuando un
nombre técnico pierde su cardcter exclusivo y se transforma en una palabra usada de
modo comun por el piblico en general para designar productos o servicios, se coloca
en el supuesto de no registrabilidad.

Por otro lado, se considera que el nombre de uso comin, se constituye por
aquella denominacién que no fue el verdadero nombre del producto, pero que ha
terminado por quedar consagrada como tal por el uso, ha entrado en el lenguaje
corriente como apelativo de la mercancia, es decir, es un signe distintivo que se
convierte poco a poco en la denominacion corriente de la cosa debido a la
generalidad de su uso.

El nombre de uso comtin, también conocido como denominacién usual, vulgar o
corriente, es la diluciéon o transmutacién de una marca en una expresion del dominio
publico respecto de un producto o servicio, tal y como si se tratara de una palabra
mas del lenguaje comun, tratindose de marcas registradas este fenomeno puede dar
lugar a la cancelacion del registro, siempre y cuando ¢l titular de la misma lo haya
provocado o tolerado.

De igual modo, se establece que no podra registrarse como marca aquella
palabra que en ¢l lenguaje comun o en las practicas comerciales se convierta en
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designacién usual o genérica de un producto o servicio. Debemos sefialar que
designacidn usual €s sindnimo de nombre de uso comun al que ya hicimos referencia,
mientras que por designacién genérica debemos entender aquella denominacién que
es empleada de modo general por el puablico, por el comercio o por ambos y no
puede ser adoptada como marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género o
especie de mercancia es conocido en el mercado, por ejemplo: CARNE, LACTEOS,
MEDICINA, FRUTAS, etc.

Estas prohibiciones tienen como propésito evitar el monopolio del lenguaje, ya
que de constituirse registro marcario en contravencion a este precepto, se otorgaria al
titular un derecho exclusivo o privativo respecto de un signo del lenguaje comin, ya
sea porque de origen forme parte del léxico o porque con el uso se haya convertido en
una designacion del dominio publico, perjudicando consecuentemente a los demas
que quedarian imposibilitados para usar esa palabra. Sin embargo, no sera aplicable
esta disposicion cuando usando una designacién usual o genérica, ésta no tenga tal

caracter frente a los productos o servicios que distingue, por ejemplo:
HERRADURA, para designar un Tequila.

I11.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se
hayan hecho de uso comiin y aquellas que carezcan de originalidad que las
distinga ficilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o la
impuesta por su naturaleza o funcién industrial; '

Con anterioridad establecimos que las formas tridimensionales o plasticas se
constituyen por las figuras de envolturas, empaques, embalajes, envases o formas de
productos o servicios que por su originalidad se convierten en el distintivo de estas
mercancias.

Una forma tridimensional entra en el dominio publico cuando siendo objeto de
proteccion de una patente de modelo, ésta haya caducado. Al respecto existe
jurisprudencia en el sentido de que no hay razén para negar el registro marcario a una
forma tridimensional que ha entrado en el dominio publico, en tanto reina los
requisitos legales de los signos distintivos de mercancias, de modo que esta
restriccion debe entenderse como aplicable en cuanto la forma pierda su carcter
individualizador, en virtud de que al ser registrada como marca no cumpliria funcién
distintiva alguna.
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Situacién distinta se presenta cuando una forma tridimensional sea del uso
comun o carezca de originalidad, en ambos casos se pierde el cardcter distintivo que
es elemento principal de una marca, al convertirse en una forma comun v corriente,
un envase o envoltura como cualquier otra, carente de particularidad alguna frente al
publico consumido, en cuyo caso no sera registrada como marca.

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que
considerando ¢l conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse como marca, Quedan incluidas en
el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio
sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicién, destine, valor,
lugar de origen de los productos o la época de produccion;

Sera descriptiva una marca cuando €sta se constituya por una denominacion,
figura o forma tridimensional que haga alusion directa e inequivoca a los atributos y
composicion de los productos o servicios a los que se aplique, es decir, que evoque
directamente alguna cualidad o caracteristica de los mismo, sea esta referida a su
calidad, especie, destino, valor, origen o cantidad. No dejara de ser descriptiva una
denominacién por el solo hecho de modificar su ortografia, o unirla a otra de igual

caracter, vgr: KALCIO, para comprimidos de Calcio o0 MAIZARINA para harina de
maiz.

Se presenta como excepcion a esta disposicion el caso de que la designacion,
figura o forma tridimensional no tenga tal caracter descriptivo frente al producto o
servicio al que se aplica, por ejemplo: DIAMANTE, para articulos escolares.

Es importante diferenciar entre una marca evocativa y una descriptiva, las
primeras hacen alusién indirecta o remota de alguna cualidad o caracteristica del
producto, siendo apropiadas para constituir un registro marcario, en cambio, una
marca descriptiva es aquella que de modo innegable, categérico, explicito o directo
denota los atributos, composicion, naturaleza o propiedades de las mercancias a las
que se aplica.
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V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompaiiados de elementos tales como signos, disefios o
denominaciones, que les den un caricter distintivo;

V1.- La traduccién a otros idiomas, la variacién ortografica caprichosa o la
construccion artificial de palabras no registrables;

Esta prohibicién surge en virtud de que no es raro que en la préactica se usen
estos métodos como ardid para obtener el registro de una marca que pudiera ser
descriptiva, o en la que se empleen nombres propios, genéricos o del uso comun, o en
cualquier otro supuesto en el que no sea registrable como marca una palabra,
designacién o vocablo.

VIL.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién, escudos, banderas o
emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas
equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos 0 emblemas de
organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de
cualquier otra organizacién reconocida oficialmente, asi como la designacion
verbal de los mismos;

Los signos mencionados en esta fraccion son distintivos oficiales de cardcter
nacional e internacional, razén por la cual la proteccién y regulacién de los mismos
cobra suma importancia. En tal caso no pueden ser registrados como marca, ya que
al ser constderados del dominio ptiblico, resulta incongruente establecer un derecho
exclusivo que prive a los demds del uso de ese signo, ademés de que puede inducir a
error, ya que el consumidor al identificar una mercancia con un signo de cardcter
oficial, ya sea nacional o internacional podria pensar que el producto o servicio es
fabricado, suministrado, comprobado o de alguna manera validado por la entidad
oficial a la que corresponde tal signo.

Sin embargo, dicha restriccién no es absoluta, siendo registrable cualquiera de
estos signos siempre que exista autorizacion de los titulares (gobierno federal, estatal
o municipal, organismo internacional de cardcter gubernamental o no gubernamental
o cualquier institucién con carécter oficial reconocido).
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VIIL- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y
garantia adoptados por un estado, sin autorizacién de la autoridad competente,
o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio
oficial de pago nacional o extranjero;

Aplicamos a esta fraccién lo referido en la anterior respecto a la imposibilidad
de considerar estos signos como constitutivos de una marca registrada cuando no
haya consentimiento de los titulares, ya por su carécter oficial que puede hacer creer
al consumidor que los productos o servicios a los que se aplica son certificados o
garantizados por alguna autoridad oficial, sin que lo sean, ya por ser cuestiones de
orden publico e interés social la no reproduccién de monedas, billetes ¢ monedas
conmemorativas nacionales o extranjeras,

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grafica
de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

Todas y cada una de estas distinciones honorificas pueden significar cualidades
especificas de excelencia respecto a una actividad particular, razén por la cual su
reproduccién o imitacion empleada para constituir una marca de productos o
servicios, podria falsamente atribuirle a éstos cualidades que no posean y la fama o
éxito cobrados por tales distinciones honorificas serian indebida e injustamente
aprovechadas por el titular de la marca que desde luego no ha trabajado de manera
alguna para ello. Cabe sefialar que en este caso la prohibicion es absoluta ya que no
sefiala como condicionante la existencia de autorizacidn por parte del titular.

X.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi
como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios y puedan originar confusion o error en cuanto a su
procedencia;

Se entiende por denominacion geografica el nombre de las partes del mundo
tradicionalmente conocidas como continentes; puede también referirse al nombre de
paises, regiones, estados, ciudades y localidades, asi como al nombre de rios,
montafias y demas accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre.
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Por mapa entenderemos toda representacion grafica de un lugar geografico y el

adjetivo gentilicio es el que indica la gente, raza, pueblo, nacién o patria de la
persona.

La finalidad de esta restriccion es proteger al piblico consumidor, al evitar que
s¢ induzca a error haciéndole creer que los productos amparados con tales marcas
provienen del lugar que ésta refiere, siendo que en realidad la calidad de las
mercancias no corresponda a las que se elaboran en el lugar designado en la marca o
incluse que no se elaboren alili,

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacién de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de
lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se
tenga ¢l consentimiento del propietario;

Al pretender registrar como marca el nombre de un lugar en el que tipicamente
se fabrican determinadas mercancias, para distinguir esta misma clase de productos,
el solicitante busca que se constituya en su favor un derecho exclusivo respecto al
uso de esa denominacién, privando a los demas fabricantes o comerciantes de la
region del uso de tal designacion para los mismos productos, por tal razon no es
registrable ¢ incluso se considera que una marca con tales caracteristicas es
descriptiva, vgr. TAXCO, para articulos de plata.

La excepcidn a esta restriccion es el uso de denominaciones relativas a lugares
de propiedad privada que reinan -caracteristicas distintivas, siempre que el
propietario autorice que €sta sea empleada como marca.

XIL.- Los nombres, seuddénimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cényuge,
parientes consanguineos en linea recta y por adopcion, y colaterales, ambos
hasta el cuarto grado;

Al pretender registrar como marca, un nombre civil, un seudénimo que consiste
en el nombre supuesto o ficticio del que se vale una persona para ocultar €l propio,

una firma que es el elemento grafico o la representacidén escrita que distingue la
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individualidad de una persona o un retrato que consiste en la imagen de una persona,
se requiere que esta consienta en ello, pero cuando se desea emplear cualquiera de
estos signos distintivos respecto de una persona fallecida, la Leéy dispone que se

solicite el consentimiento de alguna de las personas indicadas en el orden que
aparecen.

XIIL.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periodicas, los personajes ficticios o simbélicos, los
personajes humanos de caracterizacion, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente;

La prohibicion se refiere en general a diversos derechos inmateriales que no
podran ser objeto de proteccion del derecho de la propiedad industrial a través de un
registro marcario, en virtud de que éstos, son protegidos por el derecho de autor. Sin
embargo, podra constituirse un registro marcario sobre eilos cuando exista la
autorizacion expresa del titular del correspondiente derecho, vgr.: El registro de
marca de la denominacién “CAPITAN AMERICA” para distinguir una goma de
mascar (previa autorizacion del titular de estec nombre ficticio).

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles
de engaiiar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de
los productos o servicios que pretendan amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en
México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

Se entendera que una marca es notoriamente conocida en México cuando
un sector determinado del pablico o de los circulos comerciales del pais, conoce
la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacién
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con sus productos o servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca
en el territorio, como consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de 1a marca, podran emplearse todos
los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca
por quien solicita su registro, pudiese crear confusién o un riesgo de asociacién
con el titular de la marca notoriamente conocida o constituya un
aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no
serda aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca
notoriamente conocida.

XVL- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra
en tramite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podra
registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es
planteada por ¢l mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares,
Yy

A contrario sensu, si sera registrable aquella marca que sea idéntica o semejante
a una ya registrada o en tramite de registro, aplicable a productos o servicios
diferentes, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida.

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un
nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial,
comerciai 0 ge servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venta de
productos o la prestacién de los servicios que se pretendan amparar con la
marea, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de uso
declarado de la misma. Lo anterior no seri aplicable, cuando la solicitud de
marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre
comercial idéntico que haya sido publicado.”

Agregaremos a estas restricciones lo previsto por el articulo 4o. de la Ley de la
Propiedad Industrial, que textualmente dispone:
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“Articulo 40. No se otorgara patente, registro o autorizacién, ni se dara
publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones juridicas que
regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden publico,
a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposicion
legal.”

Siendo una de las prohibiciones contempladas en la mayoria de los
ordenamientos nacionales e internacionales de la materia, presenta cierta dificultad
practica ya que no existen parametros precisos para determinar cuando se contraviene
la moral, el orden publico o las buenas costumbres, aunque hay ocasiones en que se
impone la obviedad por tratarse de circunstancias claramente obscenas, ofensivas,
lascivas o perversa, siendo conceptos altamente subjetivos todos ellos, no poco
minucioso resulta ser el analisis que al respecto de una marca se realice cuando se
considere que se contraviene esta disposicion.

Como hemos podido constatar, las causas fundamentales que determinan que un
signo no sea susceptible de ser registrado como marca se pueden resumir en la
aplicacioén de los siguientes criterios:

a) Por no ser distintivas;

b) Por ser descriptivas;

¢) Por tratarse de simbolos oficiales;

d) Por inducir a error o confusion;

e) Por estar intimamente vinculadas a una persona o empresa;

f) Por afectar derechos previamente reconocidos (signos distintivos o derechos
de autor); y

g)Por contrariar el orden piblico, la moral, las buenas costumbres o la ley. *

7 yéase RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, .... pag. 298 - 434, NAVA NEGRETE, Justo,
ob. cit., pig. 463-504, y GUIZA DE LAVA, Gustavo, La no regisirabilidad de las marcas, UNAM, México 1994,
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S.- REQUISITOS DE LA MARCA

Al referimos a los requisitos de la marca estamos hablando de las condiciones
que el signo marcario debe satisfacer para cumplir sus funciones, es decir, de aquellas

caracteristicas o elementos que un signo debe poseer para ser considerado como una
marca,

La ley, la jurisprudencia y la doctrina han aceptado en términos generales la
designacion y el nimero de requisitos de las marcas, sin embargo, en la doctrina no
existe tal coincidencia respecto a la manera de clasificarlos.

En el presente estudio, adoptaremos la clasificacion propuesta por el maestro
David Rangel Medina por considerar que es la méas completa y ordenada. 5

En esta clasificacion encontramos dos categorias de condiciones:
I.- Caracteres o condiciones esenciales, de fondo ¢ de validez;
I1.- Caracteres accidentales, de forma o secundarios.

Dentro de la primera categoria encontramos el caracter distintivo, la
especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, mientras que la segunda
categoria comprende el cardcter facultativo, lo innecesario de la adherencia, la
apariencia y el caracter individual del signo.

Condiciones Esenciales:

¢ El caricter distintivo de [a marca

Es innegable que la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo
cual significa que ia marca debe especlalizar, individualizar y singularizar los
productos o servicios a los que se aplica. Cuando un signo marcario no es distintivo,
ya sea porque esta constituido por alguna denominacion necesaria, porque se trata de
un signo del dominio publico o porque sea una marca ya conocida o registrada, no
podra constituirse sobre éste el derecho de uso exclusivo, de modo que no existira
marca que no cumpla tal funcion distintiva, es decir, que no sirva para identificar y
diferenciar mercancias.

% Doctrina y jurisprudencia respecto a estos requisitos de la marca, véase RANGEL MEDINA, David, Tratado de
Derecho Marcario....... pig. 183 -214,
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Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y de

la especialidad, ya que los dos integran la condicion de signo distintivo, que es en
definitiva, la esencia de la marca.

4 La especialidad de la marca

Esta condicién esencial de la marca se traduce en la particularidad del signo que
sea empleado como marca, al grado de llamar la atencién de los consumidores, la
especialidad implica que la naturaleza de una marca sea tal que no se confunda con
otra y pueda ser fiacilmente reconocida.

El caracter especial de la marca también es entendido en el sentido de que solo
se aplique a la categoria de productos para los que ha sido creada, con la excepcién
de las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre que por su importancia
rompen con la rigidez establecida por la clasificaciéon de mercancias.

La ausencia de especialidad en una marca provoca que ésta carezca de capacidad
distintiva, capaz de inducir a error o confusion al publico consumidor.

¢ El caricter novedoso de la marca

Para que una marca sea distintiva no solo se requiere que sea especial, ademas
debera ser novedosa, esto quiere decir que debe tratarse de un signo que no ha sido
empleado o registrado alin, pues de lo contrario su uso provocaria confusiones. La
novedad significa que el signo que pretenda usarse como marca no se ha conocido o
empleado con anterioridad por otra persona, es decir, que la marca sea
suficientemente original que permita individualizar los productos o servicios a los
que se aplique, siendo distinta de toda otra marca.

Sin embargo, este principio no es absoluto, el caracter novedoso que del signo
se exige se refiere fundamentalmente a las demds marcas pero no a cualquiera de las
existentes en el mercado, sino a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de
productos, de modo que no es necesario que la marca sea nueva por si misma, basta
que lo sea en su aplicacién, con la Unica excepcion de las marcas notoriamente
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conocidas, que no pueden ser usadas por otra persona no obstante que pretendan
aplicarse a productos o servicios diversos. Tampoco sera novedoso un signo, que si

bien no ha sido usado como marca, se ha empleado como nombre o aviso comercial
por otra persona.

¢ La licitud de la marca

Esta condicion esencial implica la prohibicién de registrar aquellas marcas que
s¢ constituyan con signos contrarios al orden publico, a la moral, a las buenas

costumbres o que de algin modo al emplear tales signos se afecten derechos de
terceros.

Rangel Medina afirma que la licitud de la palabra, figura o signo que se¢ adopte
como marca obedece al principio general de que el derecho de uso ha de ser
compatible con el derecho de los demas, asi como a la imposible coexistencia de los
derechos sobre el mismo objeto en virtud de titulos que se excluyan mutuamente.

Cabe sefialar que la marca es absolutamente independiente del producto o
servicio que designe, de modo que no podra declararse nula una marca que como tal
cumpla con los requisitos legales, por el hecho de que el objeto al cual debe aplicarse
sea o se convierta en ilicito.

¢ La veracidad de la marca

I.a marca sera veraz cuando no contenga indicaciones contrarias a la verdad que
puedan inducir al piblico en error sobre ¢l origen y calidad de las mercancias, o que
de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir al publico consumidor en
engafio al seleccionar los productos o servicios.

Esta caracteristica se presenta como una condicion esencial de la marca que al

no ser observada da origen a las llamadas marcas fraudulentas, contrarias al comercio
honrado.

65




Condiciones Accidentales:

¢ El cardcter facultativo de la marca

El uso de la marca es potestativo, en virtud de que este signo constituye un
auxiliar del comerciante; un elemento del que puede disponer para facilitar el
conocimiento de sus mercancias. Libre él, entonces de utilizar o no este medio de
identificacion.

Siendo la marca un derecho, mas no un deber, los comerciantes, fabricantes ¢
industriales tienen absoluta libertad para decidir si aplican algin signo que
identifique sus productos o servicios, mas no estan obligados a hacerlo. Sin embargo,
el caso de las marcas obligatorias se presenta como una excepcion a este principio.

¢ Lo innecesario de la adherencia de la marca

El uso de una marca no estd subordinado a la exigencia de que ésta sea adherida
al producto que ampara, o que no pueda separarse del mismo, siendo aceptado que la
marca cumple sus funcién distintiva no sélo cuando esta puesta sobre las mercancias.

Es comin que la naturaleza de los productos o servicios impida la aplicacién
directa de la marca a los mismos, tal caso se presenta cuando los productos son
liquidos, polvos, gas, objetos diminutos, etc., aplicindose en tales casos la marca a
los envases, cajas o envolturas de los mismos, sin embargo, esto no significa que la
marca sea usada incorrectamente y mucho menos que no cumpla con su funcién
indicativa y distintiva.

Ni la ley, ni la doctrina establecen que la marca debe ir necesariamente adherida
a los productos o servicios que distingue, basta con que el signo se refiera a los
productos, de este modo, la marca cumple su finalidad siempre que se establezca una
relacién de identificacion entre los productos y ésta, mas no significa que para tal
efecto el producto y la marca deban forzosamente estar fisicamente relacionados.



¢ La apariencia de la marca

La apariencia de la marca se traduce en el hecho de que el signo vaya fijado en
el exterior del objeto, es decir, que de alguna manera sea facilmente visible para el
pablico consumidor al momento de adquirir el producto o servicio.

Esta cualidad esta comprendida en la funcién misma de la marca, de modo que
si no se cumple con ella, dificilmente el signo podréd indicar o distinguir las
mercancias a las que se aplica.

Obedeciendo al caracter facultativo de la marca, no se pretende con este
principio impedir de manera alguna la utilizacion de las marcas denominadas ocultas
o internas, sin embargo, se admite que éstas deben restringirse ya que al no aparecer
en el producte al momento de adquirirlo, dificilmente puede funcionar tal signo como
conservador de la clientela, provocando un grave perjuicio al vendedor y al
consumidor por no poder identificar el producto o servicio de su preferencia,
induciéndolo eventualmente a error o confusion.

El titular de una marca tiene absoluta libertad para usar ésta como un signo
interno y oculto 0 como un signo aparente y externo, aunque en aras del ¢jercicio de
tal libertad puede ser éste el principal perjudicado. Es aceptada la utilizacién de una
marca oculta siempre que dicha marca sea colocada en el mismo producto de modo
aparente, es decir, que sea marcado dos veces un mismo producto, empleando una
marca externa y repitiendo su aplicaciéon de modo interno.

4 El caracter individual de la marca

La marca debe en principico ser individual, porque esta destinada a cubrir los
productos de un establecimiento determinado y puede ser inicamente utilizada por el
sujeto a quien corresponda, ya sea persona fisica o persona juridica, es decir, sélo
sera utilizada por una persona, ya se trate de un fabricante, comerciante o industrial
contra sus competidores, resaltando el caracter exclusivo del uso de la marca.

Sin embargo, esta condicién no es absoluta, admite excepciones tales como las

marcas comunes o colectivas y los usuarios autorizados de marca, en estos casos dos
o més personas utilizan una misma marca para iguales productos o servicios.
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6.- REGISTRO DE LA MARCA

a) Requisitos de la solicitud

Fue tradicional que la solicitud de registro de marca se formulara mediante un
escrito cuyo contenido, forma y dimensiones se dejaban al buen criterio de quien lo
redactaba; pero a partir de 1989 dicha practica se ha cambiado para utilizar un
formato elaborado por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), cuyo
texto puede ser reproducido libremente con tal de que no se altere, de conformidad
con el art. 50. fracc. Il y 60. del RLPI.

El procedimiento de registro de marca se inicia con la presentacién del formato
de solicitud en original y tres copias ante el IMPI (organismo descentralizado con
personalidad juridica y patrimonio propio) o ante las delegaciones de la SECOFI
(Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, que a partir de diciembre del afio 2000
sera la Secretaria de Economia), dicha forma impresa es otorgada de manera gratuita
por el propio Instituto y debe contener los datos requeridos por el articulo 113 de la
LPI y 56 del RLPI:

“Articule 113 LPL- Para obtener ¢l registro de una marca debera presentarse
solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I~ Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
Esta fraccidn se refiere a los datos del titular o duefio de la marca: nombre,
nacionalidad domicilio con todos los datos pertinentes; calle niimero, colonia, codigo
postal, poblacidn, estado y pais.

IL- El signo distintivo de la marca, mencionande si es nominativo,
innominado, tridimensional o mixto;
Especificacion del tipo de marca que se va a registrar.

I1L.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser modificada
ulteriormente, o la mencion de que no se ha usado. A falta de indicacién se
presumira que no se ha usado la marca;

Tal dato se proporciona indicando el dia, mes y afio en que se inici6 el uso.
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IV.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca, y

Se indicara los productos o servicios que protege la marca; debiendo mencionar
ta clase a que corresponden, asi como si se trata de un producto, o de dos a diez
productos o si la marca abarca toda una clase (véase art. 57 RLPI).

V.- Los demas que prevenga el reglamento de esta Ley.”

“Articulo 56 RLPI.- En la solicitud de registro de marca, ademas de los datos
sefialados en el articulo 113 de la Ley, debera indicarse:

I.- Cuando se conozca, el nimero de la clase a que correspondan los
productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la
clasificacién establecida en este Reglamento;

Clasificacion prevista en el articulo 59 del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial.

IL- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo
uso 1o se reserva.

Por ¢l solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entendera que el
solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el
ejemplar de la misma que se exhiba adberido a la propia solicitud, con
excepcion de las leyendas y figuras a que se refiere la fraccién II anterior.
Tratandose de marcas nominativas se entendera que el solicitante se reserva el
uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaiio de letra.

Yo golicitud do presontard co 695 Cjcnapiarcs, La lirma auidgraia dei
solicitante debera aparecer en todos los ejemplares,

En su caso, un ejemplar de la marca deberi adherirse en cada uno de los
tantos de la solicitud, y

Esta fraccion sefiala que en la solicitud deberan indicarse aquellas leyendas que
aparezcan en la marca y cuyo uso no se reserva, vgr. Hecho en México, Ingredientes,
etc., asimismo, debera estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares, en este
sentido véase el articulo 180 de la Ley y 5So. fracc. I del Reglamento respectivo.
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IIL.- Ubicacion del o de los establecimientos o negociaciones relacionados
con la marca.

Tratandose dé una marca de fabrica, de comercio o de servicios, debe sefialarse
en la solicitud si se trata de un establecimiento industrial, comercial o de servicios,
proporcionando el domicilio completo del establecimiento.

En los casos en que se reclame prioridad, debera indicarse en la solicitud cual es
el pais de origen, asi como el nimero y la fecha de presentacion de la solicitud en el
pais extranjero (articulo 117, 118 fracc. I de la LPI y 60 RLPI).

Cuando para solicitar el registro de marca intervenga un mandatario, en la
solicitud deberin indicarse los datos del apoderado, consistentes en su nombre,

domicilio en el territorio nacional, teléfono y namero de inscripcién en el Registro
General de Poderes. *

b) Anexos de la solicitud

1.- A toda solicitud de registro marcaric debe agregarse el documento que
compruebe ¢l pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la solicitud,
conforme a lo previsto en ¢l articulo 114 y 180 de la Ley, asi como en el articulo 5o,
fracc. VI det RLPI:

“Articulo 114 LPI. A la solicitud de registro de marca debera acompaiiarse el
comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud,
registro y expedicion del titulo.........cccoeneneeee. »

“Articulo 180 LPL. Las solicitudes y promociones deberan ser firmadas por el
interesado o su representante y estar acompanadas del comprobante de pago de la
tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto
desechara de plano la solicitud o promocién.”

“Articulo 50. RLPL Las solicitudes o promociones deberdn presentarse ante el
propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los siguientes
requisitos:

VI.- Acompaiiarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.”

% Informaci6n que debe contener la solicitud, véase RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual..... pig. 66 y 67.
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2.- De igual modo, en todo tramite de registro de marca debe acompafiarse a la
solicitud original, tres ejemplares de la misma y en cada uno de ellos debera aparecer
la firma autdgrafa del solicitante, de conformidad con el articulo 5o. fracc. I, Il y 56
fracc. II, segundo parrafo del Reglamento:

“Articulo 50. RLPI. Las solicitudes o promociones deberan presentarse ante el

propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los siguientes
requisitos:

L.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

IL- Utilizar las formas oficiales impresas aprobadas por ¢! Instituto y Publicadas
en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el nimero de ejemplares y anexos que se
establezcan en la propia forma, las que deberdn presentarse debidamente requisitadas
y, tratandose de medios magnéticos, conforme a la guia que el Instituto emita al
efecto.” (Elon el reverso de la forma se establece que se requerira de original y tres
copias).

“Articulo 56 RLPI.- En la solicitud de registro de marca, ademas de los datos
sefialados en el articulo 113 de la Ley, debera indicarse:

| § La solicitud se presentara en tres ejemplares. La “firma
autdgrafa” del solicitante deber4 aparecer en todos los ejemplares.....”

3.- Cuando se pretenda registrar una marca innominada, tridimensional o mixta
deber4 acompaiiarse a la solicitud las etiquetas respectivas, ademds de las que en su
caso se adhieran en cada ejemplar de la solicitud que se presente, de conformidad con
el articulo 114 de la LPI y 56 fraccién II ultimo parrafo del Reglamento:

“Articulo 114 LPI. A solicitud de registro de marca deberd acompaiiarse
.................... , asi como los ejemplares de la marca cuando sea innominada,
tridimensional o mixta.”

® yéase formato de solicitud de registro de marca en las paginas 75 y 76 de esta (esis.
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“Articulo 56 RLPI.- En la solicitud de registro de marca, ademas de los datos
sefialados en el articulo 113 de la Ley, debera indicarse:

| | DS En su caso, un ejemplar de ta marca deberi adherirse en cada
uno de los tantos de la solicitud.”

Respecto de las marcas nominativas, queda claro que se requiere un ejemplar de
la misma para cada uno de los tantos de la solicitud (original y tres copias), pero
respecto de las marcas innominadas, mixtas o tridimensionales, en ninguno de los
articulos mencionados se establece el nimero y la forma en que habran de
presentarse los ejemplares adicionales, sin embargo, en el reverso del formato de
solicitud de registro se establece que a ésta y a las copias correspondientes, debera
acompafiarse, entre otros documentos:

* Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayores
de 10 x 10 cm; ni menores de 4 x 4 cm.) (excepto nominativas).

* Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias (excepto nominativas).

* Siete impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de
la marca tridimensional en los tres planos.

4.- Cuando el registro de marca se realice mediante un apoderado, deberd
agregarse a la solicitud el documento que acredite la personalidad de éste, en
atencién a lo previsto en el articulo 181 de ia LPI, 50. fracc. VIII y 17 del
Reglamento:

“Articulo 181 LPI.- Cuando las solicitudes y prornociones se presenten por

conducto de mandatario, éste debera acreditar su personalidad:

I. - Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos st ¢l mandante es
persona fisica;

IL. - Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de
personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros o la inscripcién
de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberd manifestarse que quien la otorga cuenta
con facultades para ello y citarse el instrumento en que consten dichas
facultades;
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lIL.- En los casos no comprendidos en la fraccién anterior, mediante instrumento
publico o carta poder con ratificacion de firmas ante notario o corredor
cuando se trate de persona moral mexicana debiendo acreditarse la legal
existencia de ésta y las facultades del otorgante; y

IV.- En los casos no comprendidos en la fraccion II, mediante poder otorgado
conforme a la legislacién aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a
los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral
extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona
moral en cuyo nombre se otorgue el poder, asi como del derecho del
otorgante para conferirlo, se presumira la validez del poder, salvo prueba en
contrario.

En cada expediente que se tramite deberi acreditarse la personalidad del
solicitante o promovente, sin embargo, bastard con una copia simple de la constancia
del registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes
establecido por el Instituto.”

“Articulo So. RLPI. Las solicitudes o promociones deberan presentarse ante el
propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los siguientes
requisitos:

VIIL.- Acompafiarse de los documentos de acrediten €l cardcter de los
causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales.”

“Articulo 17 RLPL El Instituto tendrd a su cargo el Registro General de
Poderes en el que se inscribiran los documentos originales de poderes o copias
certificadas de los mismos y, en su caso, legalizadas. La inscripcidén en el Registro
General de Poderes sera opcional. En cada solicitud o promocién bastara acompaiiar
una copia simple de la constancia de inscripcion en el Registro General de Poderes.”

5.- Tratandose de una marca colectiva deberd anexarse a la solicitud el
documento en que consten las reglas de uso, licencia de la marca y transmisién de
derechos, de conformidad con el articulo 116 de la Ley y 58 del Reglamento:

“Articulo 116 LPL.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o

mas personas se deberan presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y
transmision de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.”

73




“Articulo 58 RLPI.- Las reglas a que se refiere el articulo 116 de la Ley
deberan pactarsc por los solicitantes en convenio por escrito.

Las reglas deberan incluir asimismo estipulaciones sobre la limitacion de
productos o servicios, régimen de las licencia, la cancelacion a que se refiere el
articulo 154 de la Ley y sobre la representacién comin.”

6.- Cuando a la solicitud se acompafie un documento en idioma extranjero
debera anexarse la traduccion al idioma espafiol, de conformidad con lo establecido
en el articulo 179 de la Ley y 50. fracc. VII del Reglamento:

“Articulo 179 LPI.- Toda solicitud o promocion dirigida al Instituto con motivo
de lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones derivadas de ella, deberan
presentarse por escrito y redactadas en idioma espaiiol.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberan acompaiiarse de
su traduccion al espafiol.”

“Articulo 50. RLPI. Las solicitudes o promociones deberan presentarse ante el
propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los siguientes
requisitos:

VII.- Acompanarse de la correspondiente traduccion al espafiol de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o
promocién.”®

¢ Anexos de la solicitud, véase RANGEL MEDINA, David, ob. cit.. pag. 67 y 68.
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¢) Tramite de la solicitud
L.- Examen de forma

Una vez presentada la solicitud de registro de la marca ante el IMPI, con la
informacién y anexos reglamentarios a los que nos hemos referido anteriormente, se

forma un expediente que queda sujeto a la tramitacion del llamado examen de forma
o administrativo.

El examen de forma tiene por finalidad comprobar si la solicitud y sus anexos
estan completos y satisfacen los requisitos establecidos por la ley y el reglamento, es
decir, consiste en la verificacién o estudio formal de la solicitud y sus anexos por
parte del Instituto.

En este sentido, el articulo 119 de la Ley sefiala que: “Recibida 1a solicitud, se
procedera a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentacion exhibida,
para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.”

En esta hipétesis, el Instituto puede proceder de la manera siguiente:

1.- Puede considerar que la documentacién e informacion proporcionada no
cumple con los requerimientos legales o reglamentarios, en tal caso, recibird la
documentacion mas no la tendra por presentada en los términos de ley, y requerir al
solicitante para que en un plazo de dos meses subsane el error u omisién, Si
transcurrido dicho plazo no se ha dado cumplimiento al requerimiento, la solicitud
sera desechada de plano (art. So. parrafo tercero del RLPI), o

2.- Puede considerar que son plenamente satisfechas las exigencias legales y
reglamentarias respecto a la solicitud y sus anexos, en tal caso, tendra por presentada
toda la documentaci6n y realizara las anctaciones correspondientes.

Al respecto el articulo 121 de la Ley establece que si en ¢l momento de
presentarse la solicitud, ésta satisface lo requerido por los articulos 113 fracciones I,
I y1V, 114,179 y 180, esta serd su fecha de presentacion; de lo contrario, se tendra
como tal el dia en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos y
sefiala que la fecha de presentacion determina la prelacion entre las solicitudes
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Las solicitudes podrin remitirse por correo, mensajeria u otros equivalentes
teniéndose éstas por recibidas en la fecha en que sean materialmente entregadas al
Insfituto, asimismo, podra presentarse la solicitud por transmision telefonica
facsimilar a condicion de que al dia siguiente se presente ante el Instituto, la solicitud
y anexos originales y el acuse de recibo de la transmision facsimilar (art. So. RLPI).

¢ Al recibir la solicitud de registro de marca, el Instituto:

L. Verificara que se acompaiien los documentos y objetos que en las mismas se
listen y hara las anotaciones correspondientes;

II.Anotard en cada uno de los ejemplares, empleando los mecanismos que
estime convenientes:
a) La fecha y hora de recepcidn;
b) El nimero progresivo de recepcion que les corresponda;
c) En su caso, el niimero de expediente en tramite que les asigne tratdndose de
solicitudes, y
d) La fecha y hora de presentacion, cuando la solicitud cumpla con lo
dispuesto en los articulos 113 fracc. I, Dy IV, 114, 179 y 180 de conformidad
con lo dispuesto por el 121 de laLPL y

III.Devolverd a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las
mismas con los anexos que sean susceptibles de devolucién, una vez hechas
las anotaciones que procedan.” (art. 7o. RLPI).

I1.- Examen de novedad

Para el Dr. David Rangel Medina, “el examen de novedad y de fondo, consiste
en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en
tramite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, asi
como de determinar si existe algin otro impedimento para ¢l registro de la marca.” &

El examen de fondo, es el estudio concreto del signo marcario respecto del cual
se solicita el registro, a efecto de determinar si satisface los requisitos esenciales

® RANGEL MEDINA, David, gb. cit., pig. 68.
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establecidos en la ley y el reglamento, adquiriendo especial importancia para la
obtencion del registro que el signo cumpla con el requisito de novedad, a fin de evitar
que pueda confundirse con otra precedente, por ser igual o semejante y aplicarse a los
mismos productos o servicios, al respecto el articulo 122 de la LP}, dispone:

“Articulo 122. Concluido el examen de forma, se procedera a realizar el
examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en términos de esta Ley.

Si la solicitud o la documentacion exhibida no cumple con los requisitos legales
o reglamentarios, si existe algin impedimento para el registro de la marca o si existen
anterioridades, el Instituto lo comunicara por escrito al solicitante otorgandole un
plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese
incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relaciéon con los
impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del
plazo concedido, se considerara abandonada su solicitud.”

Al respecto, César Sepilveda afirma que “el solicitante puede alegar que la
anterioridad encontrada es de su misma propiedad y que en dichas marcas pueden
apreciarse diferencias. También puede argumentar que el Instituto ha hecho una
apreciacién estricta, y que en realidad, no existe auténtica semejanza entre ambas
marcas.

Puede suceder que el peticionario logre obtener que el duefio de la marca
semejante se limite a ciertos articulos, permitiendo a la vez que se conceda el nuevo
registro para amparar mercancias, que aunque del mismo grupo, sean diversas.
Finalmente, el interesado puede aducir que la marca precedente estd tachada de
nulidad o que debe aclararse su extincién porque no ha sido usada en México.”

A pesar de [0 estabiecido en ia parte finai del articulo 122, ia Ley prevé un plazo
adicional en favor del solicitante, de conformidad con el articulo 122 Bis:

“Articulo 122 Bis. El interesado tendra un plazo adicional de dos meses para
cumplir los requisitos a que se refiere el articulo anterior, sin que medie solicitud y
comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

8 SFPULVEDA, César, El Sistema_Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial, Pornia, 2a. Edicién, México,
1981, pag. 153,

e
*_f"l(“?"‘\ '\ Y"T .‘:'.‘_' 7\6 T ) ; '\ll? 3
1 mSTA IS S N, AV E

oyt vmyereme e r
) U bl
25 SN N S R N L ...c-\-'ﬁ_\




El plazo adicional, se contara a partir del dia siguiente al del vencimiento del
plazo de dos meses previsto en el articulo 122 anterior.

La solicitud se tendra por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los
requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere
este articulo, 0 no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.”

Cuando al dar cumplimiento a un requerimiento formulado en términos de los
articulos 122 y 122 Bis, se modifica o sustituye el signo que se pretendia registrar
como marca, esto se considerard como un nuevo tramite de registro de marca, al
respecto el articulo 123 de la Ley, y 61 del Reglamento, disponen:

“Articulo 123 LPI1. Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a
efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye 1a marca,
ésta se sujetara a un nuevo tramite, debiendo efectuar el pago de la tarifa
correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los articules 113 y
114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerara
como fecha de presentacion aquetla en la que se solicite el nuevo trimite.”

“Articulo 61 RLPIL Si el solicitante después de presentada la solicitud de
registro modifica el signo distintivo; aumenta el nimero de productos o servicios
para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio sefialado
en la solicitud ésta sera considerada como una nueva y se sujetara a un nuevo tramite,
debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y
reglamentarios aplicables. En este caso se considerara como fecha de presentacion de
la solicitud modificada, la de presentacion de la promocion por la que el solicitante
hubiese modificado la solicitud inicial.”

En cambid, podra suspenderse el tramite de registro de marca cuando en
relacién a marcas idénticas o similares a la solicitada, exista un procedimiento de
nulidad, caducidad o cancelaciéon:

“Articulo 124. Si el pedimento se refiere a la existencia de uno o varios
registros de marcas idénticas o similares en grado de confusién sobre los cuales
exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelacion, a peticion de
parte o de oficio, el Instituto suspenderd el tramite de la solicitud hasta que se
resuelva el procedimiento respectivo.”
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[) Formas de terminar el procedimiento de registro de marca

L.- Abandono del registro

Se considerara abandonada la solicitud de registro de marca cuando durante la
ramitacion de éste, el solicitante desiste en su intencion de obtener tal registro,
:omunicando este hecho al Instituto, o bien, puede suceder que el Instituto haga un
equerimiento al solicitante y que éste no dé cumplimiento a tal requerimiento dentro
lel plazo establecido por la propia ley o el reglamento, en esta ultima hipdtesis, si el
ibandono se registra durante la tramitacion del examen de forma se desechara de
’lano la solicitud, en cambio, si el abandono se registra durante el examen de fondo
ie considerara propiamente abandonada, en términos de los articulos 122 y 122 Bis
le la Ley, asi como del articulo So. parrafo segundo y tercero del Reglamento.

Al respecto el articulo 80. del Reglamento dispone: “En ningin caso podra
reanudarse el tramite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo
inici6.”

IL.- Acuerdo de concesion del registro

Una vez concluido satisfactoriamente el examen de novedad y forma, el Instituto
acordara otorgar el registro de marca solicitado y al efecto expedird un titulo de
conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 125 de la Ley.

“Articulo 125. Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos
legales y reglamentarios, se expedira el titulo.......”

El titulo del registro de marca, es un documento expedido por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial o por el funcionario a quien se delegue dicha
facultad (Director de Marcas), que sirve para acreditar la existencia del derecho al
uso exclusivo de un signo marcario.

La resolucion sobre la concesién del registro de marca debera ser publicada en
la Gaceta, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 127 de la Ley.

o véase NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas....... pig. 515.
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Sélo habra de expedirse un titulo por cada marca como constancia de su
registro, y segun el articulo 126 de la Ley en dicho titulo debera constar:

I. - Nimero de registro de la marca;

IL.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional o mixta;

HI.- Productos o servicios a que se aplicar4 la marca;
IV.- Nombre y domicilio del titular;
V.- Ubicacion del establecimiento, en su caso;

VI.- Fecha de presentacion de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer
uso, en su ¢aso; y de expedicion, y

VII.- Su vigencia.

HI.- Acuerdo de negacién del registro

Puede suceder que una vez concluido el examen de novedad y fondo, el Instituto
resuelva de modo adverso a las pretensiones del solicitante.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicara por
escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion,
asimismo, debera publicar tal resolucién en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (art.
125 segundo parrafo y 127 de la Ley).

Cabe seiialar que contra Ia negacion del registro de marca, no estd previsto
ningun recurso administrativo ante la propia autoridad, o sea el IMPI, por lo que el
tnico medio de impugnacién del acuerdo denegatorio del registro de marca es el
amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa. 6

# yéase RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual........ pag. 68.
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7.- DURACION Y RENOVACION DEL REGISTRO DE MARCA
El articulo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que:

“El registro de marca tendra una vigencia de diez afios contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de la misma
duracién.”

Como hemos visto al inicio de este capitulo en los antecedentes legislativos de
la marca, los periodos de duracion del registro han variado de 5 a 20 afios, siendo un
término medio el dispuesto en nuestra legislacién vigente.

Asimismo, la ley permite al titular de una marca registrada el renovar su registro
por periodos iguales cuantas veces lo desee, permitiéndole conservar indefinidamente
el derecho de uso exclusivo respecto de un signo marcario, brindando de este modo
una gran seguridad juridica al titular de la marca, a sus causahabientes y al piblico
consumidor, asi como una conveniencia desde el punto de vista economico.

La renovacién del registro de marca se realiza mediante la presentacion de una
solicitud ante el Instituto, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su
vigencia. Sin embargo, si el término dispuesto anteriormente ya ha transcurrido, se
dard tramite a la solicitud de renovacion, siempre que se presente dentro de los seis
meses posteriores a la terminacién de la vigencia del registro. De no presentarse la
solicitud en el plazo establecido, el registro de marca caducara definitivamente y
cualquier persona podra registrar esa marca sin afectar derecho alguno (art. 133 LPI).

¢ Requisitos de procedencia para la renovacién del registro de marca :

I. - Presentar dentro del plazo legal la solicitud de renovacién;

11. - Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

II1.- Presentar por escrito y bajo protesta de decir verdad, la manifestacion del
interesado de usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios

a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o
mayor de tres aflos consecutivos, sin causa justificada (art, 130 y 134 LPI).
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La marca debera ser usada en territorio nacional, tal y como fue registrada o con
modificaciones que no alteren su cardcter distintivo.

Cabe sefialar que en caso de que una misma marca se encuentre registrada para
proteger varias categorias de productos o servicios (rompiendo con el principio de
especialidad), bastard que se conceda la renovacion de alguno de dichos registros
para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentacion del
comprobante de page de las tarifas correspondientes (art. 135 de laLey). %

8.- DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA

El registro de marca brinda a su titular diversas prerrogativas, destacando las
siguientes:

a) Derecho al uso exclusivo de la marca.

Considerado como el poder de impedir cualquier uso de una marca idéntica o
similar aplicada a iguales o similares productos o servicios, de manera que se pueda
engafiar o confundir al publico consumidor. La exclusividad de la marca queda
manifiesta en el texto del articulo 87 de la Ley, al establecer con toda claridad que
“los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de marcas
en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho
a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

b) Derecho de persecucion a los infractores.

Esta prerrogativa se traduce en un sinnimero de facultades otorgadas al titular
del registro de marca, con objeto de brindarle instrumentos juridicos eficaces para
que de manera activa proteja su marca, a través de medidas y procedimientos
administrativos, pudiendo éste:

1.- Solicitar del Instituto el inicio del procedimiento de declaracion
administrativa de infraccidn (art. 188, 215 y demas relativos de la LPI);

% véase RANGEL MEDINA, David, ob, cit., pig. 74.
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2. - Ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaracién administrativa
de infraccion (art. 190 de la Ley);

3. - Solicitar al IMP1 dicte la resolucion administrativa de infraccién previo el
desarrollo del procedimiento consistente en el emplazamiento del presunto
infractor , 1a contestacion y pruebas que éste aporte (art. 199 de la Ley);

4. - Solicitar se impida la circulacién de mercancias con la marca infractora. (art.
199 bis frace. [I LP1 );

5. - Solicitar se prohiba la comercializacion de productos ilegalmente marcados
(art. 199 bis fracc. 111 LPT),

6. - Solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (art. 199
bis [V de la Ley);

7. - Sefialar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis III, LPI);

8. - Solicitar la practica de visitas de inspeccion para comprobar los hechos que
puedan ser constitutivos de la infraccién al derecho de exclusividad del
propietario de la marca registrada (art. 203 LPI); y

9. - Solicitar la aplicacién de sanciones administrativas establecidas por la ley en
contra de los infractores (art. 214 LPI).

¢) Derecho de exigir la reparacion del dafio o el pago de dafios y perjuicios.

Derecho de exigir reparacién del dafio material o la indemnizacion de dafios y
perjuicios por la violacion de sus derechos, en la inteligencia de que dicha reparacion
en ningln caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de
cada producto o la prestacion de servicios que impliquen una violacion al derecho de
exclusividad de uso de la marca registrada (art. 221 y 221 bis LPI).
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d) Derecho de transmisién total o cesién, asi como de conceder licencia ¢
franquicia a un tercero.

L. - Derecho de conceder licencias de uso de marca ya sea con caricter onerosc
o a titulo gratuito.
Para que estas autorizaciones, licencias o franquicias produzcan efectos er
perjuicio de terceros deberdn inscribirse en el Instituto y sélo se negara tal
inscripeién cuando el registro de marca no se encuentre vigente (art. 136 de
la Ley).

2. - Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo. Estamos
en presencia de una franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica (know
how) para que los bienes o servicios a los que se aplique mantengan cierta
uniformidad en cuanto a su calidad, prestigio e imagen (art. 142 LPI).

3. - Derecho de transmitir o gravar los derechos que confiere la marca registrads
(art. 143 LPI).

e) Derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez afios
(art. 95, 133, 134 y 135 LPI).

f) Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelacién.

Mediante la llamada cancelacion voluntaria, el titular de una marca registrade
esta facultado para solicitar en cualquier tiempo, a través de un escrito, la cancelacion
de su registro (art. 154 LPI).

g) Derecho de promover la declaracion de nulidad de registros marcarios
concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado.

Mediante la solicitud de declaracién de nulidad, el titular de una marce
registrada puede proteger su signo cuando considere que se otorgd con posterioridad
a su registro, alglin otro de una marca idéntica o similar para distinguir productos ¢
servicios iguales o similares, en tal caso estamos en presencia de un conflicto de
registro contra registro, al respecto ahondaremos en paginas subsecuentes.
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h) Derecho de defender el registro de marca cuando éste sea objeto de
demandas de nulidad, caducidad o cancelacién.

i) Derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito de
procedibilidad se exige para el ejercicio de las acciones civiles y penales, que en

su caso procedan.

En los delitos de reincidencia en la infraccién de marca v de falsificacion de
marca en forma dolosa y a escala comercial (art. 223 fracc. I y II, 225 LPI). 67

9.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA

Los deberes que estan a carge del duefio de la marca registrada, pueden consistir
en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer.

¢ Las obligaciones de hacer se subdividen en los siguientes grupos:

a) Las que se refieren al uso de la marca:

1. - La marca debe ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que
no alteren su caracter distintivo (art. 128 LPI);

2. - La marca debe ser usada en territorio nacional (art. 128 LPT);

3.-La ‘marca debe usarse precisamente como signo distintivo de los productos o

+

scivicios para 1os Guc fuc registrada y 16 Somo deagminacidn goudrica de los
mismos, ya que si el propietario provoca o tolera que ésta pierda su funcién
diferenciadora e identificadora de los productos o servicios, sera procedente la
cancelacion del registro (art. 153 LPI), y

4, - Usar la marca de manera continua y sin interrupciones por lo menos en uno
de los productos o servicios consignados en el registro, en caso de que una
marca registrada no sea usada durante tres 0 mas afios consecutivos sin causa
justificada, procedera la caducidad del registro (art. 130 LPI).

7 Dyerechos del titular de Ja marca registrada, véase RANGEL MEDINA, David, ob. cit.,, pag. 74 a 76.
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b) Las que ataiien al uso de leyendas obligatorias:

1. - Usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R.” o el simbolo “®",
unicamente en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131
LPI), en caso de que no se pueda aplicar tal leyenda a los productos mismos,
se podra aplicar a los envases o embalajes de estos o de algiin otro modo se
debera hacer del conocimiento del publico, que los productos o servicios se
encuentran protegidos por la marca registrada, el incumplimiento de esta
obligaciéon provoca que el titular de la marca pierda el derecho de ejercer
acciones civiles o penales, ¢ incluso de solicitar la prictica de medidas
precautorias en contra de aquellos que de algin modo violen los derechos que
confiere la marca registrada (art. 229 LPI).

2. - Aplicar a los productos la indicacién del establecimiento o ubicacion de la
fabrica a efecto de no inducir a error sobre la procedencia de los objetos a los
que se aplica la marca, asimismo, las mercancias manufacturadas en México
en las que se utilicen marcas registradas deberan ostentar la leyenda “HECHO
EN MEXICO.” Esta obligacién no se consigna de modo expreso como lo
hacia [a anterior Ley de Marcas, sin embargo, el no poner tal leyenda, podria
causar confusion o engafio al publico consumidor respecto del origen o
procedencia de las mercancias, incurtiendo el titular de la marca en una
infraccion administrativa, en términos del articulo 213 frace. IX, d), LPI.

Estas indicaciones no constituyen una marca en si misma, s6lo sirven de
referencia al publico consumidor respecto del lugar, region o pais del que provienen
las mercancias a las que se aplica la marca o de la condicion de marca registrada.

¢) Las que tienen relacién con la renovacion del registro:

1.- Solicitar la renovacidn del registro de la marca en tiempo y forma, el
incumplimiento de esta obligacion causa la caducidad del registro; y

2. - Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que la marca se ha
usado de manera continua y que no se ha interrumpido tal use por tres o mas
afios consecutivos, si el titular no cumple con esta obligacion la renovacion
no serd procedente, dando lugar a la caducidad del registro de marca
(articulos 133 y 134 de la LPI).
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d) Las que se refieren a las formalidades registrales:

1. - Inscribir en el Instituto el documento en el que conste la transmisidn, cesién
o gravamen respecto de los derechos que confiere la marca registrada, el
incumplimiento de esta obligacion impide que tal acto produzca efectos
contra terceros (art. 143 LPI); v

2. - Inscribir en el IMPI la licencia o ¢l convenio de franquicia, que conceda el
uso de una marca registrada o en tramite, el incumplimiento de esta
obligacion evita que se produzcan efectos en perjuicio de terceros (art. 136 y
142 de la Ley).

4 En cambio, dentro de las obligaciones de no hacer a cargo del titular de la marca,
tenemnos las siguientes:

a) Dejar de usar la marca registrada cuando asi lo declare el Institute.

Cuando por razones de interés publico, el Instituto prohiba el uso de una marca
porque su uso sea un elemento asociado a practicas monopdlicas o de competencia
desleal; porque ¢l uso de la marca impida la distribucién, produccion o
comercializacion de los bienes y servicios que distinga o porque dicho uso
entorpezca o encarezca la produccion, la prestacion o la distribucion de bienes o
servicios basicos en casos de emergencia nacional (art. 129 LPI). El desacato a esta
prohibicién constituye una infracciéon administrativa (art. 213, fracc. I LPI).

b) No usar leyendas engafiosas.

En los ejemplares que se presenten con la solicitud no deberan aparecer palabras
o leyendas que puedan engafiar o inducir a error o confusién al pblico consumidor
(art. 115 de la Ley).

¢) No proporcionar datos falsos en la solicitud para que se le otorgue el
registro de marca, la contravencién a esta disposicion provocara la nulidad del
registro (art. 151 fracc. III, LPI).
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d) No realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, el
incumplimiento de esta obligacién constituye una infraccidn administrativa (art. 213
fracc. I, LPI).

€) No poner 2 la venta o en circulacion productos o servicios indicando que
estan protegidos por una marca registrada, cuando tal registro ha caducado, ha
sido declarado nulo o ha sido cancelado (art. 213 fracc. ITI LPI).

El titular que viole esta prohibicién incurrird en infraccién administrativa
después de un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme la declaracién correspondiente. %

10.- MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE MARCA

a) Cancelacion voluntaria

La cancelacién voluntaria del registro de marca se traduce en el acto a través del
cual el titular de un signo marcario, renuncia al uso exclusivo del mismo mediante la
presentacion de una solicitud ante el Instituto.

Al respecto Agustin Ramella, sefiala que “ la cancelacion voluntaria se verifica a
peticion del poseedor de la marca a cuyo nombre se hizo el registro o del
causahabiente a cuyo nombre se hizo el registro de transferencia, esto es, el titular o
sucesor de la empresa de la cual la marca esta destinada a distinguir los productos.” ®

Asimismo, David Rangel Medina afirma que la cancelacién voluntaria o
renuncia es el acto por medio del cual el titular de la marca voluntariamente renuncia
a los derechos de exclusividad sobre la misma.

* Lnumeracién de estas obligaciones, véase RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual....... pdg. 76 a 78,
“ Citado por RANGEL ORTIZ, Alfredo, Modas de Concluir el Derecho a la Marca, Ed. Libros de México, la,
fudicifon, México 1984, pdy. 68.



El fundamento legal de este procedimiento lo encontramos en el articulo 154 de
la Ley:

“Articulo 154 LPL. El titular de una marca registrada podra solicitar por escrito,
en cualquier tiempo, la cancelacién de su registro. El Instituto podrd requerir la
ratificacién de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de
esta Ley.”

Rangel Ortiz considera que los motivos mas frecuentes por los cuales un titular
solicita la cancelacion voluntaria de su registro, son:

1.- Cuando el titular realiza ciertas negoeiaciones con otra persona que tiene
interés en registrar una marca igual o similar a la suya con objeto de que la marca
anterior no constituya un impedimento para el registro, el titular conviene en cancelar
su registro obteniendo algin beneficio econdmico.

2.- Cuando el titular comienza a utilizar su marca en forma distinta a como fue
registrada y resulta cierta conveniencia en registrar como nueva la marca modificada,
previa cancelacion voluntaria del primer registro.

3.- Cuando el titular advierte que el registro de su marca se otorgd en
contravencion a la ley y a efecto de evitar un juicio de nulidad, decide solicitar la
cancelacion voluntaria y en su caso solicitar nuevamente la marca subsanando los
errores u omisiones cometidos en el registro anterior.

Cabe sefialar que el procedimiento de cancelacion voluntaria aparece en nuestra
legisiacion a partir de 1a Ley de 1928, en términos similares a la ley actual.

b) Cancelacion obligatoria

La cancelacion obligatoria o forzosa del registro de marca consiste en la
declaracion que de modo unilateral emite el Instituto (Direccion de Marcas), a través
de la cual hace ineficaz un registro de marca concedido con anterioridad porque éste
ha perdido su caracter distintivo, privando a su titular de los derechos conferidos con
tal registro, pese a que se encuentre vigente, su Uso sea continuo y no registe causa
legal de nulidad.
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“Articulo 153 LPI. Procedera la cancelacion del registro de una marca, si su
titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominacién genérica que
corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registrd, de
tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el piblico, la
marca haya perdido su caracter distintivo, como medio de distinguir el producto o
servicio al que se aplique.”

Del analisis del texto anterior, podemos afirmar que la cancelacién forzosa se
presenta cuando la marca ha perdido su caricter distintivo, es decir, cuando se ha
presentado el fenémeno de dilucién de la marca permitido o tolerado por el titular
ésta, de modo que el signo que inicialmente se constituyé en individualizador de
mercancias se transforma en una designacion del dominio piblico.

Asi tenemos marcas, tales como KLEENEX, MAIZENA, RESISTOL,
ASPIRINA, LIKRA, que han estado en grave peligro de perder el registro por
haberse convertido en la designacion corriente de las mercancias a las que se aplica,
suponiendo que por ello la marca ha perdido su caracter distintivo, sin embargo, no
ha procedido la cancelacion del registro porque el titular de las mismas ha tenido el
debido cuidado al realizar una adecuada publicidad y comercializacion, estableciendo
en todo momento que se trata de marcas registradas y no del nombre del producto,
poniendo siempre junto a la marca la designacion genérica del producto que
distingue, de modo que KLEENEX siempre utiliza la expresion “parfiuelos
desechables” y RESISTOL siempre indica que se trata de “pegamento blanco”, por lo
tanto, debemos tener cuidado en no confundir una marca notoriamente conocida con
una denominacion usual, ya que se incurriria en una grave injusticia al declarar la
cancelacion de un registro de marca que por su prestigio, ha sido adoptada por el
publico consumidor como denominacién del producto, sin que el titular provoque o
tolere este fenémeno.

¢) Caducidad

Tradicionalmente se ha definido la caducidad, como la pérdida de un derecho
por el simple transcurso del tiempo, aplicada esta figura juridica al derecho marcario,
la caducidad se traduce en la pérdida o extincién de los derechos relativos a la marca
porque el titular de la misma no solicita su renovacién, o bien, porque no usa la
marca; al efecto el articulo 152 de la Ley dispone:
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“Articulo 152 LPL El registro caducara en los siguientes casos:
L. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II.Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos
inmediatos anteriores a la solicitud de declaracién administrativa de
caducidad, salvo que exista causa justificada.”

Respecto a la fraccién primera, apliquese lo sefialado en el apartado relativo a la
renovacién de la marca registrada y como tinica advertencia adicional lo dispuesto
por ¢l articulo 155 de la Ley que en su parte final establece que en tal casc no se
requerird de declaracién administrativa para que opere la caducidad.

En relacién directa con la segunda hipdtesis de caducidad, es aplicable lo
dispuesto por la propia Ley en el articulo 130, que textualmente establece:

“Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos en los productos o
servicios para los que fue registrada, procedera la caducidad del registro, salvo que su
titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los
tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de
declaracién administrativa de caducidad o que existan circunstancias surgidas
independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un
obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importacion u otros
requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la
marca.”

En este sentido, Alfredo Rangel Ortiz sefiala que en ocasiones hay quienes
piensan que al volver a solicitar una marca respecto de la que se declaré la caducidad,
no se interrumpe su vigencia, y que por lo tanto su proteccion se retrotraeré a la fecha
legal del registro anterior, siendo esta afirmacidn incorrecta, porque una marca que ha
caducado no puede continuar en vigor, ya que al perder su eficacia no otorga derecho
alguno a su titular. En consecuencia el llamado “re-registro” es algo completamente
nuevo que no guarda relacion alguna con el anterior en cuanto a fuente del derecho se
refiere.

® Para un mayor estudio respecto a la caducidad de la marca, véase MIRANDA REYES, Maria de J., La caducidad
como pérdidg de los derechos de lg patente y de la marca, tesis profesional, UNAM, México, 1990.
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d)Nulidad

La doctrina sefiala que la nulidad constituye tanto el estado de un acto que se
considera no sucedido, como el vicio que impide a ese acto la produccién de sus
efectos, asimismo, la nulidad se traduce en la ineficacia de un acto juridico,
proveniente de un vicio de origen o ausencia de una de las condiciones de fondo o
forma requeridos para su validez.

La teoria clasica de las nulidades establece dos categorias de nulidades:

Por una parte la nulidad absoluta, que es aquella que se produce ipso iure; el
acto afectado por ella no tiene ningtin efecto juridico y puede ser demandada por
cualquier interesado, por ser de orden publico o faltar un elemento esencial del acto
juridico, es imprescriptible e insubsanable. De igual modo, cuando un acto juridico
contraviene el orden publico y las buenas costumbres adolece de nulidad absoluta
desde el momento de su nacimiento, en tal caso estaremos en presencia de la nulidad
de la marca propiamente dicha.

En cambid, la nulidad relativa permite que el acto produzca sus efectos
juridicos, en tanto no se advierta el vicio del que adolece, pero los efectos pueden
destruirse por la aplicacion retroactiva de la declaracion de nulidad y sélo puede ser
demandada a instancia de parte interesada, la accion es prescriptible y el acto puede
ser subsanado o convalidado por conformacién o ratificacion, en este caso estaremos
ante la nulidad del registro de marca.

En materia de marcas podemos observar que en algunos casos la nulidad es
absoluta, mientras que en otros sera relativa, sin embargo, la Ley tUnicamente se
refiere a la nulidad del registro, abarcando las dos categorias de nulidades.

“Articulo 151 LPL El registro de una marca serd nulo cuando:

I. - Se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de esta Ley o la que
hubiese estado vigente en la época de su registro.
No obstante lo dispuesto en esta fraccidn, la accién de nulidad no podra
fundarse en la impugnacion de la representacion legal del solicitante del registro
de la marca;
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IL.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya
sido usada en el pafs o en el extranjero con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o
similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor
derecho por wuso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacion, o en su caso, de la fecha del primero uso declarado por el que la
registro (aqui estamos en presencia de un conflicto de uso contra registro);

IIL.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la
solicitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciacion,
existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca
que sea igual o semejante en grado de confusién y que se aplique a servicios o
productos iguales o similares (en cambio, aqui estamos frente a un conflicto
de registro contra registro);

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de
ésta u otra similar en grado de confusién, sin el consentimiento expreso del
titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputara de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran ejercitarse
dentro de un plazo de cinco afios, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos
la publicacion del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V
quc podrin cjoreitarse on cualguicr ticmps y & 1a faccida I que podid Sjiiitase

dentro del plazo de tres afios.” '

El titulo sexto de la propia Ley establece la forma en que habra de realizarse el
procedimiento administrativo para declarar la nulidad, caducidad o cancelacién de un
registro de marca, estableciendo lineamientos bdsicos muy similares a los previstos
judicialmente, destacando los siguientes:

" para un estudio especifico respecto a la nulidad de la marca, véasc ACOSTA AGUIRRE, Claudio Mario, La nulidad
de la marca, UNAM, México, 1994.
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1. - Todo procedimiento de declaracion de nulidad, caducidad o cancelacion del
registro de una marca se hara administrativamente por el Instituto, de oficio, a
peticién de parte o del Ministerio Publico Federal, cuando tenga algin interés
la Federacion (art. 155 y 188 LPI);

2. - Todas las solicitudes o promociones deberan constar por escrito y en idioma
espafiol y estar firmadas por el interesado o su representante (art. 179 LPI);

3. - Con la solicitud deberan acompaiiarse los documentos y constancias en los
que se funde la accioén y ofrecerse las pruebas correspondientes, el Instituto
podré requerir al promovente para que subsane error u omision en el que
hubiere incurrido y para tal efecto le concederd un plazo de ocho dias, si
transcurrido el plazo no se dio cumplimiento al requerimiento se desechara la
solicitud (art. 191 LPI);

4. - No se admitirdn las pruebas testimoniales o confesionales, salvo que estén
contenidas en documental, ni las contrarias a la moral o ai derecho (art.192 );

5. - Admitida la solicitud de declaracién administrativa de nulidad, caducidad o
cancelacion, el Instituto notificara al titular afectado y le concedera un plazo
de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las
pruebas pertinentes, si estas se encontraran en el extranjero se le podra
otorgar un plazo adicional de quince dias, sietnpre que asi lo sefiale en el
respectivo escrito (art. 193y 198 LPI); y

6.- Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus
manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas
las pruebas, se dictara la resolucién administrativa que proceda, misma que
debera notificarse a los interesados (art. 199 de la Ley).

La autoridad competente para declarar la nulidad, cancelacion o caducidad de
los registros de marca es la propia autoridad que concedid tal registro, es decir, la
Direccion de Marcas del IMPI, siendo esto una particularidad de nuestro sistema
juridico, ya que en otros paises esta competencia corresponde a una autoridad judicial
y no administrativa como sucede en nuestro pais, no habiendo recurso ordinario para
impugnar tales resoluciones, siendo el amparo indirecto ante un Juez de Distrito en
materia administrativa la Gnica via para tal efecto.
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Cabe sefialar que el principal efecto de la declaracién de nulidad, caducidad o
cancelacién es la desaparicion del derecho exclusivo de uso que el registro confiere al
titular de la misma y en consecuencia cualquier interesado podrd registrarla o
utilizarla libremente. ™

11.- PROTECCION DE LA MARCA REGISTRADA

a) Infracciones

Circunscribiéndonos al andalisis especifico de la marca, estaremos en presencia
de una infraccién cuando se viole, quebrante, transgreda o afecten de alguna manera
los derechos exclusivos de uso derivados del registro de marca en favor de su titular,
o bien, cuando en uso de una marca se realicen practicas desleales en perjuicio del
publico consumidor, en términos de lo dispuesto por el articulo 213 de la Ley,
respecto del cual sélo citaremos las fracciones aplicables a la marca:

“Articulo 213 LPI. Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio
y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia
que esta Ley regula;

IIL. Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que
estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca

tn ~rnditnnda A e mida Ann‘nrﬁﬂﬁ mila o rannaladn fa incoeeierd e efennalla
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después de un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme la declaracion correspondiente;

IV. Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para amparar
los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

™ En relacién con los modos de comcluir el registro de marca, véase RANGEL MEDINA, David, Derecho
Intelectual....... pag. 78 y 79. CARRILLQ GARCjA, Velia,'l.gs modos de concluir el registro marcario, tesis
profesional, UNAM, México 1993; y/o CASTREJON GARCIA, Gabino. Modos de ferminacion de un registro
marcario, tesis profesional, UNAM, México 1995.
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V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado
de confusion como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o
razoén social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones
sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o
servicios protegidos por la marca,

VIL Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos siglas o emblemas a
que se refiere el articulo 4o., y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV
del articulo 90 de esta Ley;

VIIIL, Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusién
como nombre comercial, denominacién o razén social como parteS de éstos, de
una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccién, importacién o
comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la
marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del
registro de marca, o de la persona que tenga facultades para ello;

EX. Efectuar, en ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen
o induzcan al publico a confusion, error o engafio, por hacer creer o suponer
infundadamente:

a) La existencia de una relacion o asociacién entre un establecimiento y el de un
tercero,

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacion de
un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacidn, licencias o
especificaciones de un tercero, y

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o localidad
distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a error
en cuanto al origen geografico del producto.

X. Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los servicios, la
actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estars
comprendida en esta disposicién, la comparacién de productos o de servicios que
ampare la marca con el propédsito de informar al piblico, siempre que dicha
comparacién no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley
Federal de Proteccion al Consumidor.
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XVIIL Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se
aplique;

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los que
se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se us6 ésta en los mismos sin
consentimiento de su titular;

XX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una marca
registrada que hayan sido alterados;

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente
ésta,

XXV. Las deméas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan
delitos.”

El procedimiento de declaracién administrativa de infraccion sera realizado por
el Instituto de oficio o a peticién de quien tenga interés juridico y funde su
pretension, y observard las reglas generales aplicables a los procedimientos de
declaracién administrativa de nulidad, caducidad o cancelacién, con la Unica
observacion de que una vez que se corrid traslado al presunto infractor, se le concede
un plazo de diez dias para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las
pruebas correspondientes (no un mes), y en caso de que se hubiere realizado un
procemmlcmo U IISpeCllon S€ GLOTEATAN dQICIOMNAUTICIIe IS4 ulds pdard que €l
visitado realice las observaciones que considere oportunas respecto de la visita y el
acta de inspeccion levantada, una vez concluido este plazo, el Instituto dictara la
resolucion que corresponda y en su caso, en esta misma resolucién impondra la
sancion que proceda (art. 215 al 217 LPI). "

7 parg un mayor estudio, véase CASTANEDA ZAVALA, Silvia, Infracciones administrativas en materia de marcas,
tesis profesional, UNAM, México, 1993.
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b) Medidas cautelares y sanciones

Con objeto de otorgar una proteccion eficaz al titular de una marca registrada, ta
Ley contempla en su articulo 199 Bis, ciertas medidas provisionales cuya aplicacién
puede impedir un posible daiio o perjuicio cuando estamos en presencia de una
violacion o posible violacion de los derechos relativos a la marca.

“Articulo 199 Bis En los procedimientos de declaraciéon administrativa
relativos a la violacién de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto
podré adoptar las siguientes medidas:

L- Ordenar el retiro de la circulacién o impedir ésta, respecto de las mercancias que
infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

IL. Ordenar se retiren de 1a circulacion:
a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario y
similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c¢) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de
los derechos tutelados por esta Ley, y

d)Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricacion,
elaboracién u obtencion de cualquiera de los seiialados en los incisos a), b) y

c), anteriores,

IIL- Prohibir, de inmediato, la comercializacion o uso de los productos con los que
se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes; mismo que se¢ practicard conforme a lo
dispuesto en los articulos 211 a 212 Bis 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese de los actos que
constituyan una violacion a las disposiciones de esta Ley, y

100



VL. Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el establecimiento
cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes
para prevenir o evitar la violacion a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o
restadores tendran la obligacién de abstenerse de su enajenacién o prestacion a
»artir de la fecha en que se les notifique la resolucién.

Igual obligacién tendrdn los productores, fabricantes, importadores y sus
distribuidores, quienes seran responsables de recuperar de inmediato los productos
jue ya se encuentren en el comercio.”

Para que estas medidas puedan practicarse, se requiere que el solicitante acredite
ser el titular del derecho a la marca, que exista una violacidn real o inminente a su
derecho, de modo que pueda causarle un dafio irreparable y que exista un temor
fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Al efecto, el solicitante de la medida debera otorgar una fianza suficiente, cuyo
monto sera determinado por el Instituto, para responder de los dafios y perjuicios que
pueda causar a la persona contra quien solicita la medida, asimismo, proporcionara al
Instituto la informacién necesaria para llevar a cabo la medida ( persona, bienes o
servicios de que se trate, ubicacién del establecimiento o lugar donde se comete la
violacion). Una vez que el solicitante ha aportado todos estos elementos, el Instituto
analizard la gravedad de la violacion y la medida solicitada, actuando en
consecuencia.

El solicitante deberid presentar la demanda o solicitud de declaracion
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de un plazo de veinte dias contados a partir de la ejecuciéon de la medida, de lo
contrario serd responsable del pago de dafios y perjuicios.

La persona contra la que se haya practicado alguna de estas medidas, tendra un
plazo de diez dias contados a partir de la ejecucion de la misma para presentar las
observaciones que considere pertinentes, a efecto de que el Instituto modifique la
medida adoptada cuando asi lo considere conveniente en base a tales observaciones,
también podra exhibir contrafianza con objeto de que la medida sea levantada (art.
199 Bis-1 al 199 Bis-8 de la LPI).
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+ Sanciones:
Las sanciones se presentan como la consecuencia juridica derivada del
incumplimiento de un deber, y al efecto la Ley dispone lo siguiente:

“Articulo 214 LPI. Las infracciones administrativas a esta Ley o demds
disposiciones derivadas de ella seran sancionadas con:

L. - Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccién;

II1.- Clausura temporal hasta por noventa dias;
IV.- Clausura definitiva, y
V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.”

En caso de reincidencia se duplicarin estas multas, sin que su monto exceda el
triple del maximo fijado en el articulo 214, segln el caso, esta reincidencia se
verificara cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto cometidas
dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que se emitio la resolucién relativa a la
infraccién (art. 218 LPI).

En resolucion a una infraccion administrativa el Instituto podra imponer como
sancion la clausura, con o sin multa, y procederi la clausura definitiva cuando en un
lapso de dos afios se imponga a un establecimiento en dos ocasiones la clausura
temporal y se reincida en la infraccién (art. 219 LPI).

Las sanciones establecidas en la Ley se impondran ademas de la indemnizacién
que corresponda por dafios y perjuicios a los afectados en términos de la legislacion
comun, asimismo, la reparacion del dafio material o la indemnizacién de dafios y
perjuicios por la viclacion de algin derecho de marca, en ningun caso serd inferior al
cuarenta por ciento de precio de venta al piblico de cada producto o servicio que
implique la violacién de el derecho de propiedad sobre la marca registrada (arts. 221
y 221 Bis de la Ley).
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Tratandose de la comision de los delitos dispuestos en los articulos 223 fracc. |
relacionado con la materia marcaria y 223 Bis de la LPI se impondra una sancién de
dos a seis afios de prision y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal y tratandose de la comision de los
delitos dispuestos en las fracciones 11 y I1I del articulo 223 se impondra una sancién

de tres a diez afios de prision y multa de dos mil a viente mil dias de SMGVDF. (art.
224 LPI).

¢) Delitos

El delito se define como aquella conducta de accion u omisién que es
antijuridica, tipica, culpable y punible. En materia de marcas la Ley tipifica como
delitos las siguientes conductas:

“Articulo 223 LPL Son delitos:

I. Reincidir en {as conductas previstas en las fracciones IJ a XXII del articulo 213
de esta Ley, una vez que la primera sancién administrativa impuesta por esta
razon haya quedado firme;

I1. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas
protegidas por ésta Ley;

HI.Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en forma
dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que ostenten falsificaciones
de marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar y proveer de cualquier
forma, a sabiendas, materias primas ¢ insumos destinados a la produccion de
objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;”

“Articnlo 223-Bis LPL- Se impondra de dos a sies afios de prision y multa de cien a
diez mil dias de SMGVDF, al que venda a cualquier consumidor final en vias o en
fugares ptblicos en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que
ostenten raisificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en
establecimientos comerciales, 0 de manera organizada o permanente, se estard a lo
dispuesto en los articulo 223 y 224 de esta Ley.”

.Se entiende por falsificacion, la reproduccion o imitacion mas o menos perfecta
de la marca, de manera que pueda producir una confusion entre la autentica y la copia
de ésta, es decir, la reproduccion de una marca con pequeiias diferencias que sélo son
distinguibles por un perito, provocando error o confusién en el comin de las gentes.”

" yeéase CRUZ SANCHEZ. Graciela, La imitacicn de marcas en el derecho mexicano, UNAM, México, 1993,
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Para que pueda ejercitarse la accién penal por la comision de este delito se
requerira la existencia de una marca registrada; que tal registro esté vigente; que la
falsificacidn o imitacion de la marca pueda confundirse con la original; que se
aplique a productos o servicios iguales o similares; que el titular de la marca no haya
consentido en tal reproduccion; que la falsificacion se realice a gran escala y con
fines de lucro; y que el IMPI emita el correspondiente dictamen técnico (art, 225).
Los delitos en materia de marcas se perseguiran por querella de parte ofendida ante
el Ministerio Publico Federal especializado, siendo competentes los tribunales de la
Federacion y aplicables las penas previstas en el articulo 224 de la Ley, al que ya
hemos hecho referencia. ™

d)Recursos

Tradicionalmente se ha designado como recurso aquel medio establecido por la
Ley para impugnar una resolucién, pudiendo esta revocarse, confirmarse o
modificarse.

La Ley de la Propiedad Industrial no prevé recurso ordinario alguno para
impugnar las resoluciones que emita en definitiva el Instituto respecto de los
procedimientos de registro de marca, declaracion administrativa de infraccion,
declaracion de cancelacion, caducidad o nulidad de la marca, en tales casos la anica
forma de impugnar una resolucién es la interposicion del juicio de amparo indirecto
ante un Juez de Distrito en materia administrativa, sin embargo, debemos advertir
que el juicio de amparo no es un recurso, 5ino un juicio aparte.

+ El amparo indirecto o bi-instancial observara las siguientes etapas procesales:

- Presentacion o interposicion de la demanda ante Juez de Distrito: dentro de
un término de quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquei
en que haya surtido efectos la notificacion de la resolucion o acuerdo que se
reciame.

2. - Auto admisorio de la demanda de Amparo: este debera ser dictado dentro
del término de 24 hrs. contadas desde la que fue presentada la demanda.

3. - Informe Justificado de la Autoridad Responsable: en este caso, el IMPI
debera presentar el informe justificado dentro de los cinco dias que siguen al
emplazamiento, pudiendo prorrogarse este término por cinco dias mas, si el
Juez de Distrito asi lo estimara por la importancia del caso.

™ véase MERA HERNANDEZ. Maria del Rosario, Ef marco penal de la propiedad indusirial en México. UNAM.,
México 1996,
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4. - Celebracion de la Audiencia Constitucional: cuya fecha sera fijada en el
auto admisorio de la demanda de amparo a mas tardar dentro del término de
treinta dias, esta etapa consta de tres periodos:

a) Periodo Probatorio: consta de tres sub-periodos que son ofrecimiento de
pruebas, admision de pruebas y desahogo de pruebas.

b) Periodo de Alegatos: estos podrian presentarse por escrito o expresarse
verbalmente.

c) Periodo de Pronunciacion de Sentencia.

En contra de esta resolucion del Juez de Distrito procede el Recurso de Revision
que habrd de resolver el Tribunal Colegiado de Circuito, este recurso debera
interponerse por escrito dentro de los diez dias siguientes a que surta efecto la
notificacion de la resolucion impugnada, admitido este recurso se notificard al
Ministerio Piblico y se resolvera en un término de quince dias.

En cambio, en los casos en que la Ley de la Propiedad Industrial reconoce el
ejercicio de acciones de tipo penal, civil, mercantil o administrativa ante autoridades
propiamente jurisdiccionales, si podrd hacerse valer en el momento procesal
oportuno algin recurso ordinario.

“Articulo 227 LPI. Son competentes los tribunales de la Federacién para
conocer de los delitos a que se refiere este Capitulo, asi como de las controversias
mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la
aplicacion de esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten s6lo intereses particulares, podran conocer
de elias a eiecciOn del aviui, 1us Ulbunaics Jdel viden Coiiil, 5il POuIcio Uc 1a
facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.”

¢ Los recursos ordinarios que en estos procesos pueden hacerse valer son:

1.- Revacacién: medio de impugnacién ordinario que procede cuando el auto o
la resolucion de que se trate no pueda ser apelada, siempre y cuando no se trate de la
sentencia definitiva, este recurso habra de resclverlo el mismo tribunal que dict la
resolucion impugnada.
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a) Tratindose de procesos civiles la revocacion debera interponerse dentro de
los tres dias siguientes a la notificacion, el juez dard vista a la contraria por
tres dias y pronunciara la resolucion dentro de los tres dias siguientes.

b) Tratdndose de procesos penales la revocacion habra de interponerse dentro de
un plazo de cinco dias, contados a partir de que surta efectos la notificacion
de la resolucion que se impugna, se notificara a la otra parte la interposicién
del recurso y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes se celebrard una
audiencia en la que oyendo a las partes resolvera el recurso.

2.- Apelacién: medio de impugnacidn ordinario de una sentencia o auto dictado
en primera instancia que cause al apelante alglin agravio, este recurso serd resuelto
por el Tribunal Superior al de primera instancia.

a) Tratandose de un proceso civil las apelaciones deberdn interponerse ante el
tribunal de primer instancia, cuando se impugne un auto o sentencia
interlocutoria en un término de seis dias y en contra de sentencia definitiva
dentro del plazo de nueve dias contados a partir del dia siguiente a aquél en
que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones, una vez admitido el
recurso se dard vista a la parte apelada para que en el término de tres dias
conteste los agravios si se trata de auto o sentencia interlocutoria, y de seis
dias si se trata de sentencia definitiva, transcurrido este plazo, se formara
testimonio de apelacién y se remitird a la Sala que corresponda dentro del
término de cinco dias, ésta formara el toca y emitird un auto en el que citaré a
las partes para oir sentencia, la que pronunciard y notificard por Boletin
Judicial dentro del término de ocho dias si se trata de auto o interlocutoria y
de quince si se trata de sentencia definitiva, este plazo podrd prorrogarse por
ocho dias mas si el expediente es muy voluminoso.

b) Tratdndose de un procese penal las apelaciones podrén interponerse en el acto
de la notificacién o por escrito o comparecencia dentro de los cinco dias
siguientes si se tratare de sentencia, o de tres si se interpone contra un auto;
admitido el recurso se remitira al tribunal de apelacién el duplicado del
expediente o testimonio de apelacidn dentro de un plazo de cinco dias, éste lo
pondra a la vista de las partes por el plazo de tres dias para que manifiesten lo
que a su derecho convenga, si concluido este plazo no se presenta
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impugnacién alguna al recurso, se sefialard dia para la vista dentro de los
treinta dias siguientes si se tratara de sentencia definitiva y dentro de los cinco
dias si se tratara de autos, en esta audiencia realizaran las alegaciones que
estimen pertinentes el apelante y las demds partes, declarado visto el asunto,
quedara cerrado el debate y el tribunal de apelacién pronunciara el fallo que
corresponda dentro de los ocho dias siguientes.

3.- Queja: recurso procedente en contra del juez civil que se niega a admitir
una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del
emplazamiento, contra la denegacién de apelacién, contra las sentencias
interlocutorias dictadas en ejecucion de sentencias y demaés casos que fije la ley, se
interpondra ante el mismo juez de primera instancia, dentro de los tres dias siguientes
al acto reclamado y se dard un plazo igual para que éste remita al Superior un informe
justificado, y en su caso, las constancias procesales respectivas, recibida tal
documentacién el Superior resolvera dentro de los tres dias siguientes.

En materia penal el recurso de queja procede contra las conductas omisivas de
los Jueces de Distrito que no emitan las resoluciones o no sefialen la practica de
diligencias dentro de los plazos y términos dispuestos por el cédigo, o cuando no
cumplan con las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a la ley, podra
interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la omisidén, mediante
un escrito ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, éste admitird el
recurso en un plazo de cuarenta y ocho horas y requerira al Juez de Distrito para que
rinda informe dentro de un plazo de tres dias, concluido este plazo, habiendo o no
recibido el informe, dictara la resolucidn que proceda.

4.- Apelacién extraordinaria: aquella apelacién que por circunstancias
especiales es admitida dentro de los tres meses que siguen a la notificacién de la
sentencia y sélo es prevista en materia civil.

a) Cuando se hubiere notificado el emplazamiento al reo, por edictos y el juicio
se hubiere seguido en rebeldia;

b) Cuando no estuvieren representados legitimamente el actor o el demandado, o
siendo incapaces, las diligencias se hubieran entendido con ellos;
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¢) Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a Ia ley:

d) Cuando el juicio se hubiere seguido ante un juez incompetente, no siendo
prorrogable la jurisdiccion.

5.- Denegada Apelacion: este recurso se interpone ante el tribunal de primera
instancia y es resuelto por el tribunal de apelacidn, es procedente en procesos penales
de competencia federal en contra de las resoluciones en que se haya negado la
apelacion o cuando ésta se conceda s6lo en efecto devolutivo, siendo procedente en
ambos, pudiendo interponerse verbalmente o por escrito, dentro de los tres dias
siguientes a aquel en que se notifique tal resolucion, el tribunal de primera instancia
debera expedir dentro de los tres dias siguientes un certificado en el que expondra el
estado de las actuaciones, el punto sobre el que recayé el auto apelado y el texto det
auto que lo declar6 inapelable, este certificado deberid ser presentado por el
promovente ante el tribunal de apelacion dentro de un plazo de tres a treinta dias
siguientes a aquel en que le fue entregado por el tribunal de primera instancia ello en
atencion a la distancia y los medios de comunicacion, recibido este documento el
tribunal de apelacion pronunciara la sentencia que corresponda dentro de los cinco
dias siguientes.

6.- Recurso de Responsabilidad Civil

Este recurso procede contra jueces y magistrados cuando en el desempeiio de
sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables, debiendo
interponerse dentro del afio siguiente al dia en que se hubiere dictado la sentencia o
auto firme que puso término al pleito. No serd procedente cuando el recurrente no
haya utilizado en su tiempo los recursos legales ordinarios contra la sentencia, auto o
resolucidn en que se suponga causado el agravio.

Cuando se interpongan contra los jueces conoceran las salas del Tribunal
Superior y en contra de magistrados conocera el Tribunal Pleno. ™

™ Ppara un estudic mds profundo de los aspectos abordades en este dltimo apartado, véase BURGOA ORIHUELA,
Ignacio, El Jujcio d2 Amparo, Trigesimatercera Edicién, Ed. Pomia, S.A., México, 1997; y Cédigo de Procedimientos
Civiles para ¢l Distrito Federal arts. 683 al 737, igo Federal imientos Penales arts. 361 al 398-bis.
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CAPITULO TERCERO

MARCO JURIDICO DE LAS MARCAS EN COSTA RICA

1.- LEGISLACION VIGENTE Y ANTECEDENTES

a) Antecedentes

El presente capitulo serd dedicado al estudio de la legislacion marcaria que rige
y ha regido en la Republica de Costa Rica, siguiendo el método empleado en el
capitulo anterior, dividiremos en etapas historicas esta evolucion legislativa.

¢ Etapa Prehispanica:

La historia de México y Costa Rica guarda cierta semejanza en cuanto que los
territorios de estos dos paises fueron colonizados por Espafia ( Siglo XVI.

Pero antes de la conquista espafiola, el territorio en el que actualmente se
encuentra la Repiiblica de Costa Rica estaba ocupade por las tribus amerindias
boricas, chorotegas y giietaras, mas unas reducidas colonias aztecas.

En ninguna de estas tribus centroamericanas parece haber algin antecedente

legislativo en esta materia, pese a que existen indicios de su uso rudimentario en
términos muy similares a los mencionados respecto a los aztecas.
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¢ Etapa Colonial:

El territorio de Costa Rica, fue descubierto por Colén en 1502, pero por las
dificultades naturales de esa region, la colonizacién comenzé hasta 1519 con una
nueva expedicion encabezada por Espinosa, Ponce de Ledn y Castafieda.

Durante todo el periodo colonial, el territorioc de Costa Rica, denominado asi
desde 1539, dependio de la capitania general de Guatemala, que a su vez dependia
del virreinato de México, razon por la cual los ordenamientos aplicados en México, a
los que ya nos hemos referido, fueron igualmente aplicados en Costa Rica.

¢ Etapa Independiente:

Para el afio de 1821, Costa Rica obtuvo su independencia y formé parte de las
Provincias Unidas del Centro de Ameérica en 1824, tras multiples conflictos, Costa

Rica se separa de esta federacion y se proclama como una Repiiblica independiente
en 1848.

“Podemos afirmar que antes de 1896 no se produjo regulacién alguna en el
campo del derecho marcario, encontrandose tnicamente el Decreto IV del 23 de
marzo de 1858, tendiente a unificar las normas comerciales e industriales en un solo
cuerpo legislativo, éste regulé en algunos de sus capitulos especificamente lo
concerniente al tabaco, los licores y la pélvora como monopolios exclusivos del
Estado. A pesar de que este Decreto pretende regular todo lo relativo a la economia y
la industria, no puede pensarse ain en la materia marcaria como se conoce en la
actualidad.” 7’

¢ Disposiciones especificas en materia de marcas:

l1.- Ley sobre Marcas de Fabrica y de Comercio de 1896 (Decreto No. 7 del 22 de
mayo de 1896).

Emitida bajo el periodo presidencial de don Rafael Yglesias, esta Ley surge
como la primera regulacién directa sobre marcas de fabrica y comercio; incorpora el
sistema atributivo como fuente del derecho a la marca; para su registro se

7 BATALLA, Elvira, El Derecho de Marcas en Costa Rica, Coedicién Editorial Universidad de Costa Rica y Corte
Suprema de Justicia, 1a. Edicién , San José, Costa Rica 1979, pig. 27 y 28.
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depositaban dos ejemplares de la misma y no se sometia a examen de novedad, el uso
de la marca era facultativo. Esta Ley no contenia disposiciones especificas relativas a
la competencia desleal, solamente hacia referencia a los delitos de fraude y
falsificacion cometidos en contra de la propiedad de las marcas de fabrica y de
comercio establecidos en el Codigo Penal.

2.- Reglamento de la Ley de Marcas de 1896 (Decreto Ejecutivo No. 2 del 11 de
septiembre de 1896).

Establecia que la marca se registraba mediante una solicitud verbal de
inscripcion realizada por el duefio de la marca o su apoderado, ante el Jefe de la
Oficina de la Seccion Comercial de la Secretaria de Hacienda, al efecto se elaboraba
una acta de registro que debia estar firmada por el funcionario registrador y por el
solicitante, asimismo, debian depositarse dos ejemplares de la marca. Las
resoluciones emitidas por la Oficina mencionada podian impugnarse mediante el
recurso de apelacion que habrian de estudiar conjuntamente el Ministro del ramo vy el
Presidente de la Republica, sin embargo, no habia especificacion respecto ante cual
6rgano se planteaba y contra cuales resoluciones habria de interponerse este recurso.

3.- Ley de Propiedad Intelectual, cientifica, literaria, artistica e industrial
(Decreto No. 40 de 27 de junio de 1896).

Contiene sélo algunas disposiciones marcarias, mas bien se refiere a creaciones
industriales nuevas y derechos de autor.

4.- Ley de Proteccion Comercial de 1930 (promulgada por Decreto No. 19 del 23
de octubre de 1930).

Esta Ley derogé expresamente todas las disposiciones existentes con
anterioridad a ella en cuanto a marcas, sean estas la Ley de Marcas de 1896 y las
disposiciones relativas a las marcas contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual del
mismo aflo.

Contimia con el sistema atributivo del derecho a la marca; el uso de la marca es
facultativo, pero serd obligatorio cuando se trate de productos quimicos,
farmacéuticos, vinos y aguardientes; la vigencia de una marca registrada era de 15
afios con posibilidad de renovacion.
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5.- Reglamento de la Ley de Proteccion Comercial (Decreto Ejecutivo No. 10 del
12 de septiembre de 1931).

Instituye el Registro General de Marcas (Oficina de Marcas), como el organismo
ante el cual habria de tramitarse el registro de marca, tal registro debia solicitarse
mediante un escrito, por el duefio o por el legitimo apoderado de éste.

Este escrito debia contener los datos generales del solicitante, la descripcion
somera de la marca y de los articulos a los que se aplicaria, es su caso, poder
debidamente legalizado con que gestione el mandatario, para crear el derecho de
prelacion se elaboraba el acta correspondiente y se insertaba en el Libro de
Presentaciones, luego el registrador-procedia a estudiar el expediente respectivo y si
no encontraba algin impedimento, mandaba publicar un extracto de la solicitud en €l
Diario Oficial a efecto de que quienes tuvieran algun interés legitimo pudieran
presentar oposicion al registro, posteriormente se insertaba el acta de registro en ¢l
Libro de Inscripciones y a partir de este momento se originaba el derecho de uso
exclusivo sobre la marca. Contra la negativa del registro de marca procedia el.recurso
de apelacion ante la Secretaria de Hacienda y Comercio.

6.- Ley de Defensa Economica de 1942,

Anulé las marcas pertenecientes a los alemanes, aunque ¢l Reglamento de dicha
Ley, expedido en 1943, establecié la posibilidad de reinscribirlas, previo permiso
especial de la Secretaria de Hacienda. Cabe sefialar que ¢l Decreto No. 15 del 16 de
agosto de 1951, dejo sin efecto estas medidas de emergencia en virtud de que la
guerra mundial habia concluido.

7.- Ley de Marcas No. 559 del 24 de junio de 1946.

Esta Ley rigié durante casi treinta afios, contemplaba el sistema atributivo para
la adquisicion del derecho de marca y el sistema limitativo para determinar que
signos habrian de constituir una marca, ademas de las marcas de fébrica y de
comercio incorpord las llamadas marcas agricolas incurriendo en un grave error de
técnica juridica al establece que éstas habrian de ser usadas no sdlo para productos
agricolas, sino para “productos comunes y corrientes”, convirtiéndose tales marcas en
simples indicaciones de procedencia de las mercancias, sin embargo, para registrar
una marca agricola se requeria la calidad de empresario e incluso de propietario de un
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inmueble, impidiendo a un arrendatario, usufructuario o poseedor, el ser titular de tal
derecho (art. 11 de la Ley).

El organismo encargado de la tramitacion del registro de marca era el Registro
General de Marcas dependiente de la Secretaria de Hacienda y Comercio, de modo
que las resoluciones dictadas por el registrador de marcas eran apelables ante esta
Secretaria.  Por decreto No. 359 del 26 de enero de 1949 se reforman las
disposiciones relativas a los recursos y se establece que adicionalmente sera
procedente el recurso de apelacién ante la Sala Primera Civil y contra esta resolucién
procedia el recurso de Casacién; al ser creado el Tribunal Superior Contencioso
Administrativo por decreto No. 4957 del 16 de febrero de 1972, éste debid conocer
de las apelaciones en sustitucién de la Sala.

Asimismo, el Registro General de Marcas dependiente de la Secretaria de
Hacienda y Comercio, por decreto No. 4384 del 25 de agosto de 1969, fue sustituido
por ¢l Registro de Marcas de Fabrica y Comercio adscrito al Registro Nacional como
dependencia del Ministerio de Gobernacién.

8.- Decreto Ejecutivo No. 33 del 2 de julio de 1946.

En cumplimiento a lo ordenado por el articulo 32 de la Ley de 1946 que
establecia un sistema alternativo para la concesion de un registro marcario, este
decreto es la lista oficial taxativa para determinar que signos no habrian de ser
registrados como marca, sirviendo éste como norma para la oficina de marcas
correspondiente.

9 - Canstitucidn Politica de 1a Repiiblica de Costa Rica (7 de noviembre de 1949).

Siendo esta la Constitucion vigente a la fecha, en ella por primera vez en la
historia del derecho constitucional costarricense, se eleva a rango de norma suprema
la proteccién de los derechos intelectuales, dentro de los cuales se encuentra la
marca.

En el titulo IV, denominado *“Derechos y Garantias Individuales”,

especificamente en el articulo 47 de Ja Constitucion de la Repiblica de Costa Rica, se
establece dicha proteccion en los sigutentes términos:
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“Articulo 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozara
temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invencion, marca 0 nombre
comercial con arreglo a la Ley.”

10.- Ley de Proteccién y Desarrollo Industrial (Decreto No. 2426 del 3 de
septiembre de 1959).

Este ordenamiento juridico dispone en su articulo 44 la exigencia de que todo
articulo de produccion nacional debia contener la denominacién de éste en idioma
castellano y en este mismo idioma deben ser las leyendas que a éste se apliquen,
asimismo, impone el uso obligatorio de la marca en los productos del pais fabricados
por empresas nacionales y extranjeras, Cabe mencionar que esta disposicion
contindo vigente con la firma del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial.

11.- Couvenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
Nos referiremos a este instrumento con mayor detalle en el proximo apartado. ™

12 .- Protocolo al Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, publicado en Costa Rica en la Gaceta No. 23 del 2 de febrero del
2000.

Suscrito por los Gobiernos de la Republica de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala y Nicaragua el 17 de septiembre de 1999 en San José, Costa Rica, este
instrumento juridico deroga a partir de su publicacion el Convenio Centroamericano
para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

™ Para un mayor estudio respecto a de los antecedentes legislativos en materia de marcas, véase, BATALLA, Elvira,
ob. cit., pag. 29 - 74; y/o QFICINA INTERNACIONAL DE LA O.M.P.1, Situacién de la Propiedad Indusirial en los
paises d¢ América Latina, Editado por la OMPI, la. Edicién, Ginebra, Suiza 1981, pag. 155.
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b} Legislacién vigente en materia de Marcas

l.- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Ia Repiiblica de Costa Rica,
Ley No. 7978, (promulgada el 6 de enero del 2000, rige a partir de su publicacién en
la Gaceta No. 22 del 1 de febrero del 2000).

Esta Ley sustituye al Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial en términos de lo dispuesto por el Protocolo de 1999, en la parte
relativa a las disposiciones marcarias contenidas en el mismo, rige a partir de su
publicacion y consta de 96 articulos, de los cuales por lo menos 60 de ellos regulan
especificamente a la marca a través de disposiciones sustantivas de la materia.

2.- Ley de la Promocion de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,
Ley No. 7472 (promulgada el 20 de diciembre de 1994, rige a partir de su
publicacién en la Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995).

Este ordenamiento no regula especificamente la materia marcaria, sin embargo,
es aplicable a ¢sta lo dispuesto en su capitulo III, articulo 17, relativo a la regulacién
de actos de competencia desleal, estableciendo procedimientos y sanciones
administrativas para reprimir tales actos, asi como la aplicacién de medidas
cautelares, pero s6lo cuando estos actos afecten al ptiblico consumidor.

3.- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual de la Republica de Costa Rica, Ley No. 8039 (promulgada el 12 de
octubre del 2000, rige a partir de su publicacion el 27 de octubre del 2000).

Debemos sefialar que anteriormente, las disposiciones de la Ley de la
Promocion y las relativas del Convenio Centroamericano eran la unica regulacioén
costarricense en materia de represion a la competencia desleal, siendo esta una pobre
regulacion en materia de proteccion a los derechos intelectuales y represion de la
competencia desleal que pocos resultados habia dado, y en cambio, habia generando
una industria clandestina de falsificacién de mercancias y el temor fundado de
invertir en el pais, por tal razdn, la asamblea legislativa de la Republica de Costa Rica
reconocid la imperiosa necesidad y urgencia de contar con una legislacion moderna
en materia de proteccion a los de derechos de propiedad intelectual, aprobando el §
de octubre del 2000, el texto final de la Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual de la Republica de Costa Rica.
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Esta Ley prevé el establecimiento y regulacion especifica de procedimientos
para la proteccidén de los derechos de propiedad intelectual y se incluyen normas
aplicables a los procesos judiciales civiles o penales que en su caso fueran
procedentes cuando se violen derechos de propiedad intelectual, tales como marcas,
denominaciones de origen, patentes, modelos, etc., también se prevé como une de los
aspectos mas relevantes, la aplicacién de medidas precautorias, asimismo, contempla
sanciones y tipifica diversos delitos en materia de derechos de propiedad intelectual,
sefialando que en los respectivos procesos podrin aplicarse en lo que sean
compatibles con lo dispuesto por la Ley, el Cédigo de Procedimientos Civiles, el
Codigo de Procedimientos Penales, asi como algunas disposiciones de la Ley de la
Promocion de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Sin duda este ordenamiento se incorpora a la normatividad costarricense como
el primero que establece en un solo texto juridico una serie de procedimientos y
mecanismos mas o menos efectivos en materia de proteccion a los derechos de
propiedad intelectual, subsanado en gran medida las graves deficiencias de la
legislacion anterior.

2.- LAS MARCASEN EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El lo. de junio de 1968, los paises Centroamericanos, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala y Nicaragua, suscribieron el Convenic Centroamericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones
o Sefiales de Propaganda), con objeto de terminar con los conflictos interestatales de
marcas, a través de un medio que permitiera una normatividad internacional y creara
un régimen de proteccidon de los derechos marcarios sin dificultades de fronteras o
sistemas. Este documento fue preparado por la Secretaria Permanente del Tratado de
la Integraciéon Econdmica de América Central (SIECA), siendo su objeto de
regulacion todos los derechos de propiedad industrial designados como signos
distintivos.

El Congreso Nacional de la Republica de Costa Rica, por Decreto No. 4543 del
18 de marzo de 1970 aprob6 diche Convenio, iniciando su vigencia para Nicaragua,
Costa Rica y Guatemala el 27 de mayo de 1975 y para el Salvador el 7 de abril de
1989.

116



Las disposiciones de este Convenio en cuanto a marcas tienen gran similitud con
as que consigna la Ley-Tipo del BIRPI y el Convenio de Paris, lo que lo hace un
nstrumento de lo mds modemo dentro de los principios fundamentales de la
ropiedad industrial. Este instrumento viene a subsanar las deficiencias en técnica
uridica de las legislaciones costarricenses anteriores al mismo y agrega a las
radicionales marcas de fabrica y comercio la innovacién de las marcas de servicio y
:olectivas, adopta el sistema atributivo o constitutivo para determinar la fuente del
lerecho a la marca y el sistema alternative o limitativo para sefialar que signos
yodran ser registrados como marcas.

“Se entiende por marca todo signo palabra o combinaciéon de palabras, o
cualquier otro medio grafico o material, que por sus caracteres especiales es
susceptible de distinguir claramente los productos, mercancias o servicios de una
persona natural o juridica de los productos, mercancias o servicios de la misma
especie o clase, pero de diferente titular” (art. 7 del Convenio).

Las calidades que se requieren para inscribir marcas y que deben reunir las
personas, tanto fisicas como juridicas, son las de contar con un establecimiento
comercial, empresa o establecimiento industrial o de servicios; las marcas
industriales o de fabrica son las que distinguen las mercancias producidas o
elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial; las de comercio son las
que distinguen las mercancias que expende o distribuye una empresa mercantil, no
importa quien sea el productor, y las de servicios son las que distinguen las
actividades que realizan empresas dedicadas a producir satisfactores generales, por
medios distintos de la manufactura, expendio o distribucién de mercancias (art. 9).

Para registrar una marca conforme a este Convenio, debia presentarse ante el
Registro de la Propiedad Industrial una solicitud que contenga los datos generales del
solicitante, la enumeracion precisa de las mercancias o servicios que se pretenda
distinguir con la marca, la indicacion del pais de origen, la clase de la marca de que
se trata, las reservas respecto al tamaiio, color o combinacion y demds caracteristicas
de la marca, lugar y fecha de la solicitud y firma autégrafa del solicitante, mandatario
o representante (art. 83); la admision de la solicitud del registro de marca en un
Estado signatario otorgaba un derecho de propiedad durante un plazo de seis meses
para solicitar el registro de ésta en los otros Estados signatarios (art. 19).
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A la solicitud debera anexarse, en su caso, el poder legalmente otorgado si la
solicitud se hiciera por medic de mandatario, quince modelos o facsimiles de la
marca ¢n el pais que se presente la primera solicitud y seis en los dem4s, certificacion
de que tal marca ha sido inscrita en el pais de origen, en caso contrario se requeria la
constancia de admision de la solicitud (art. 84 y 85).

Posteriormente el registrador efectuaba un examen de novedad, en caso de no
encontrar ningun obstaculo, el registrador ordenaba que se anotara la solicitud en el
Libro de Presentaciones, posteriormente mandaba publicar en el Diario Oficial a
costa del interesado, un aviso por tres veces dentro de un plazo maximo de quince
dias y se concedia un término de dos meses posteriores a la fecha de la primera
publicacion del aviso para que aquella persona que tenga un interés legitimo se
oponga a la concesion del registro, vencido este término sin que se haya presentado
oposicion, el registrador emitia resoluciéon motivada autorizando que previo pago de
los derechos de inscripcidn se efectuara el registro (art. 94 a 106).

Una vez realizada la inscripcién de la marca, el registrador procedia a insertarla
en el Indice de la Propiedad Industrial y a adherir €l modelo correspondiente en el
Libro de Inscripciones, finalmente se extendia y entregaba al propietario de Ia marca
un certificado de registro (art. 109 y 110).

La vigencia del registro de una marca era de diez afios y éste podia ser renovado
indefinidamente por periodos iguales (art. 27), establece la posibilidad de transmitir
el derecho de propiedad sobre la marca y de conceder licencias de uso debiendo
inscribir tales actos en el Registro de la Propiedad Industrial a efecto de que
produzcan efectos contra terceros (art. 27 al 31).

La cuestidn de la competencia desleal estaba regulada en los articulos 65 al 71,
entendiéndose como “todo acto o hecho engafioso que se realice con la intencion de
aprovecharse de las ventajas que otorgan las marcas en perjuicio del titular de las
mismas o del publico consumidor.” Las acciones administrativas, civiles o penales
represoras de la competencia desleal, debian ejercitarse ante los Tribunales o
autoridades que conforme a las leyes internas de cada Estado contratante sean
competentes para conocer estos asuntos, se prevé la aplicacion de medidas cautelares
en términos poco precisos y sanciones que podian consistitr en multa de hasta
trescientos mil pesos centroamericanos, dependiendo de la gravedad del asunto y la
capacidad econdmica del infractor (art. 161).
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En cuanto al Registro de Marcas, el Convenio sefiala que todo lo relativo a la
propiedad industrial debia quedar a cargo del Registro de la Propiedad Industrial,
como dependencia del Ministerio de Economia u érgano equivalente en el Estado
Contratante (en Costa Rica Ministerio de Economia y Desarrollo), contra’las
resoluciones de este Registro procedian los recursos dispuestos por el derecho interno
de cada Estado Contratante, contra las providencias de mero tramite no podia
interponerse recurso alguno, salvo el de responsabilidad y en caso de que el
Registrador no resolviera en los términos fijados por el Convenio, procedia el recurso
de queja segiin lo dispusiera la legislacion interna de cada Estado Contratante.

El Convenio regulaba las formas de extincién de la propiedad de la  marca
(registro) con una mejor técnica juridica que la Ley de Marcas vigente en Costa Rica,
siendo éstas, la cancelacion voluntaria, la nulidad y la caducidad en términos de lo
dispuesto por los articulos 42 al 46 y 147 al 150.

Con la entrada en vigor del Convenio quedaron sin efecto las leyes de cada
Estado contratante relativas a las materias que este instrumento regulaba
expresamente, sin embargo, la Ley de Marcas de 1946 (No. 559) siguid rigiendo para
aquellas otras materias en que el propio Convenio remitia al derecho interno de cada
Estado signatario, por lo que se considera que esta ley fue derogada parcialmente,

En cuanto a la Ley de Proteccion y Desarrollo Industrial de 1959, consideramos
que el articulo 44 de ésta quedd vigente aunque adicionado con lo dispuesto por el
Convenio, si bien este Gltimo no disponia en especial sobre el uso de un determinado
idioma, en su articulo 16 establecia que la marca de los productos debia estar
acompaiiada con la indicacion de procedencia y ademas agregar el nombre del titular
de la marca, en caso de que ésta fuera registrada asi debia advertirse, ya sea con la
leyenda “Marca Registrada” o simplemente utilizando el signo “®”, estas marcas o
leyendas debian ser puestas de forma notoria, ya sea sobre el articulo mismo o en las
envolturas, cajas o0 empaques, asimismo, establecia que todos los productos naturales
o manufacturados en los Estados contratantes que se distingan con marcas registradas
o no, debian llevar la leyenda (en caso de Costa Rica) “HECHO EN COSTA RICA” o
“pPRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN COSTA RICA”. 7

" Véase BATALLA, Elvira, ob. cit, pag. 39. 43, 51 y 52; y/o el texto de! Convenio Centroamericano para la
Proteccién de la Propiedad Industrial en NAVA NEGRETE, Justo, ob. ¢jt., pdg. 311 - 367.
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3.- CONCEPTO DE MARCA

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de 1a Republica de Costa Rica, No.
7978, define a la marca en su articulo segundo al establecer lo siguiente:

“Articulo 20. Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes conceptos:

Marca: Cualquier signo o combinacién de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los
que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Este mismo articulo define algunas clases de marcas en las que se presenta como
innovacion la llamada marca de certificacién, en los siguientes términos:

“Marca colectiva: signo o combinacion de signos cuyo titular es la entidad
colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

Marca de Certificacion: signo o combinacion de signos que se aplica a
productos o servicios cuyas caracteristicas de calidad han sido controladas o
certificadas por el titular de la marca.

Marca Notoriamente Conocida: signo o combinacién de signos que se conoce
en el comercio internacional, el sector pertinente del piblico, o los circulos
empresariales.”

4.- SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

A diferencia del Convenio Centroamericano en el que se adoptd el sistema
alternativo o limitativo, la Ley de Marcas vigente en Costa Rica adopta el sistema
mixto y de manera poco ordenada establece en términos generales que signos pueden
constituir una marca, de conformidad con el articulo 30.:

“Articulo 30. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o
combinacién de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las

palabras o conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los

120



numeros, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las
etiquetas, los escudos, los estampados, las vifietas, las orlas, las lineas o franjas, las
combinaciones o disposiciones de colores, asi como cualquier otro distintivo.
Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentacion o el acondicionamiento de
los productos, los envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los
productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geograficas
contenidas en esta Ley, las marcas podran referirse a nombres geograficos, nacionales
0 extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea
susceptible de crear confusion respecto del origen, la procedencia y las cualidades o
caracteristicas de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales
marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ninglin
caso sera obstaculo para registrarla.”

Con fundamento en este articulo podemos afirmar que la legislacion
costarricense acepta como signos distintivos de productos o servicios; las marcas
nominativas, las marcas figurativas, las marcas tridimensionales y las mixtas, de las
que hicimos amplia referencia en el primer capitulo de esta tesis.

Debemos reconocer que esta disposicion representa una gran evolucion respecto
del Convenio Centroamericano y legislaciones anteriores, ya que por primera vez se
admite expresamente el registro de las llamadas marcas modelo, segin Elvira Batalla,
que no son otra cosa que las marcas tridimensionales.

De este modo se elimina la frecuente controversia que se presentaba en la
practica al interpretar lo dispuesto por el Convenio Centroamericano, que disponia
que “no se admitiria como marca los envases que sean del dominio publico o se
hayan hecho de uso comin en cualquiera de los estados contratantes y, en general
aquéllos que no presenten caracteristicas de originalidad y novedad,” algunos
interpretaban esta disposicion como la prohibicion absoluta del registro y otros
consideraban que era procedente el registro siempre que se cumpliera el requisito de
la originalidad o novedad, tras diversos litigios, la jurisprudencia costarricense habia
resuelto que era procedente el registro de este tipo de marcas, siempre que fueran
distintivas, sin embargo, no era poco frecuente que inicialmente se negara el registro
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a estos signos por la autoridad administrativa correspondiente (Registro de la
Propiedad Industrial), obligando al solicitante a impugnar la resolucion emitida, de
modo que obtener el registro de este tipo de marcas no siempre era una tarea facil.

5.- SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

Siguiendo el referido sistema mixto, La Ley de Marcas vigente en Costa Rica,
establece dos categorias de signos que no podran ser registrados como marcas, en
primer término tenemos:

4 Marecas inadmisibles por razones intrinsecas

“Articulo 7o. No podra ser registrado como marca un signo que consista en
alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una
forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se
trata;

En este supuesto, no podran ser marcas registradas las formas tridimensionales
que no sean distintivas, originales 0 novedosas, ya que perderian su funcién esencial
y al admitir su exclusividad se privaria a otros de usar estas mismas.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o
servicio al cual se aplica;

En este caso no se admite el registro porque se trata de un modelo de utilidad
cuya proteccion esta regulada por otra ley.

¢) Exclusivamente un signo o una indicacién que, en el lenguaje corriente o
la usanza comercial del pais, sea una designacién comiin o usual del producto o
servicio de que se trata;

d) Unicamente en un signo o una indicacién que en el comercio pueda servir
para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio de que se
trata;

En estos términos, se contempla igualmente la prohibicion del registro a las
marcas descriptivas, cuya explicacion dada en el capitulo anterior aplicamos a este.
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€)Un simple color considerado aisladamente;
De modo que la combinacion o disposicion de dos o mas colores que sea
suficientemente distintiva, podra ser objeto del registro de marca.

f) Una letra o un digito considerado aisladamente, salvo si se presenta de
modo especial y distintivo;

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al
cual se aplica;

Este supuesto prohibe el registro como marca de un signo necesario, sea éste
una denominacion o una forma grafica, etc., en virtud de que no cumpliria funcién
distintiva alguna.

h) Sea contrario a la moral o el orden piiblico;

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas,
religiones o simbolos nacionales de cualquier pais o de una entidad
internacional;

j) Pueda causar engaiio o confusion sobre la procedencia geogrifica, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las cualidades, la aptitud para el empleo o el
consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del producto o servicio de que
se trata;

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusion, a una
marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de
prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a
solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos
o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a
menos que, desde el vencimiento o la cancelacion hayan transcurrido de uno a
tres afios, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento o
cancelacién, Esta prohibicién no sera aplicable cuando la persona que solicita el
registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su
causahabiente;




1) Una indicacién geografica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 3 de la presente Ley;

En principio se acepta que una indicacidén geografica sea registrable como
marca, sin embargo, no procedera tal registro cuando este signo no cumpla funcién
distintiva alguna o genere confusion respecto del origen, calidad, o caracteristicas del
producto o servicio al cual se aplica.

in) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro
emblema, sigla, denominacion o abreviacion de denominaciéon de cualquier
Estado wu organizacién internacional, sin autorizacion de la autoridad
competente del Estado o la organizacion;

n)Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o
garantia adoptado por un Estado o una entidad piublica, sin autorizacién de la
autoridad competente de ese Estado;

ii) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de
cualquier pais, titulos valores u otros documentos mercantiles, sellos,
estampillas, timbres o especies fiscales en general;

0) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que
leven a suponer la obtencion de galardones con respecto al preducto o servicio
correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al
solicitante del registro o su causante y eflo se acredita al solicitar el registro;

La prohibicion de los cuatro incisos anteriores, dispuesta en términos idénticos a
la Ley de la Propiedad Industrial (México), se fundamenta en que el uso de tales
signos como marcas podria hacer creer al publico consumidor que los productos o
servicios a los que se aplica son fabricados, distribuidos o de alguna manera
respaldados por alguna institucién de caracter oficial nacional o internacional, de
modo que podria atribuirse a éstos cierta calidad o garantia que no posean, sin
embargo, si procedera el registro cuando medie autorizacién de la institucion u
organizacion correspondiente.

p) Consista en la denominaciéon de una variedad vegetal protegida en Costa

Rica o en algiin pais extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo
relativo a la proteccion de variedades vegetales; v
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q) Caiga dentro de la prohibicion prevista en el articulo 60 de la presente
Ley.

Es decir, no podra ser empleada ni registrada como marca aquella marca de
certificacion cuyo registro haya sido anulado o haya dejado de usarse por disolucion
o desaparicion de su titular, durante un plazo de diez afios contados desde la
anulacion, disolucion o desaparicion, segin el caso.

Cuando la marca consista ep una etigueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio,
el registro s6lo sera acordado para este producto o servicio.”

Este dltimo parrafo confirma el principio de especialidad de la marca, cuando en
el signo que va a registrarse, el solicitante incluye la denominacién del producto que
distinguird, esto no quiere decir que también adquiera la exclusividad de dicha
denominacién, sino que so6lo podra aplicar la marca a esos productos o servicios, vgr:
este signo sdlo podra distinguir computadoras.

ELEEE
@

Computadoras

4 Marcas Inadmisibles por afectar derechos de terceros

“Articulo 8. Ningun signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte
alglin derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en tramite de
registro por parte de un tercero desde fecha anterior y distingue los mismos
productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar
confusion al piblico consumidor;

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o
similar a una marca registrada o en tramite de registro por parte de un tercero
desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o
productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los
distinguidos por la marca anterior;




Los dos incisos anteriores se¢ encuentran tan intimamente relacionadas que
podria pensarse que son una repeticion, sin embargo, existe una sutil diferencia, de
modo que en la primera hipotesis se pretende evitar la confusién en el publico
consumidor, es decir, que éste crea que estd adquiriendo el mismo producto o
servicio de la misma marca, en la segunda hipotesis se pretende evitar la asociacion
de las marcas, es decir, que el consumidor suponga que existe alguna relacion entre la
nueva marca y la anterior, como que los productos o servicios que distinguen son
producidos o prestados por la misma empresa o que tienen igual calidad, etc., de
cualquier manera en ambos casos el objetivo final es la proteccién al titular de la
marca original y al piblico consumidor que podria incurrir en un error al seleccionar
un producto o servicio en base a una falsa apreciacion de marcas.

¢) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o
similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su
registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes,
pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso;

Adoptando el sistema atributivo diferido o mixto como fuente del derecho de
marca, la legislacién costarricense prevé que antes del registro de la marca se realice
una serie de publicaciones a efecto de que quien considere tener un mejor derecho
que ¢l solicitante para obtener el registro en base al uso anterior de la marca, acuda a
presentar oposicion a tal registro, con objeto de que se niegue el registro de marca
con fundamento en este parrafo.

Esta es una de las notables diferencias entre la legislacién mexicana y la
costarricense, ya que la primera no prevé que en el procedimiento de registro de
marca intervengan terceros opositores, de modo que quien considere tener un mejor
derecho para obtener el registro en base al uso anterior, sélo podrd hacer valer su
derecho mediante la interposicion de un procedimiento de declaracién administrativa
de nulidad cuando el registro ya se ha concedido.

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o
similar a un nombre comercial 0 emblema usado en el pais por un tercero desde
una fecha anterior;

e) Si el signo constituye una reproduccion, imitacion, traduccién o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintive notoriamente conocido en

cualquier Estado contratante del Convenio de Paris por el sector pertinente del
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iblico, en los circulos empresariales pertinentes o en el comercio internacional,
que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
)s cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o
onlleve un riesgo de asociacién con ese tercero o un aprovechamiento injusto de
1 notoriedad del signo;

En este parrafo se consagra la obligada prohibicién de registrar como marca
quel signo idéntico o semejante en grado de confusidén con una marca notoriamente
onocida, en términos de lo dispuesto en el articulo 6-bis del Convenio de Paris:

“Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del
ais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a
irohibir el uso de una marca de fébrica o de comercio que constituya la reproduccién,
mitacion o traduccion, susceptibles de crear confusién, de una marca que la
wtoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente
;onocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
“onvenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando
a parte esencial de la marca constituya la reproduccién de tal marca notoriamente
sonocida o una imitacién susceptible de crear confusién con ésta.”

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en
special tratindose def nombre, la firma, el titulo, el hipocoristico, ¢l seudénimo,
a imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si
e acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se
requerird el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el
consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado
por ¢l respectivo consul costarricense;

Fn tArminne O‘PnPFQ!eS eca ﬂrpnfndn acta prnhvh:::nn qut e ‘.'.‘.15133.".5 demedom may

similar en la legislacién mexicana, sin embargo, la prohibicion de registrar como
marca el hipocoristico (apelativo dado a una persona de modo carifioso o familiar) de
versona distinta al solicitante sin la respectiva autorizacion, presenta en la practica
ia dificultad, ya que a mas de una persona se le puede adjudicar hipocoristico
déntico, en tal caso a quién corresponderia otorgar el consentimiento y como se
somprobaria que efectivamente pertenece al mismo ya que su esencia radica en el uso
-on caracter informal, salvo que se trate de un personaje muy conocido, pero en tales
~asos estaremos hablando generalmente de un nombre artistico o seuddnimo que con
seguridad estara protegido por el derecho de autor.
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g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio d
una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimientc
expreso de la autoridad competente de esa colectividad;

h) Si el uso del signo es susceptible de confundirse con el de un:
denominacién de origen protegida;

En principio es registrable como marca cualquier denominacién geogrific:
siempre que sea suficientemente distintiva, pero cuando ésta es una denominacién d
origen protegida a través de la respectiva declaracion realizada al amparo del Arregls
de Lisboa, la prohibicién es terminante.

i) Si el signo constituye una reproduccion o imitacion, total o parcial, de un:
marca de certificacion protegida;

Las marcas de certificacidn se presentan como una innovacion de la legislacio
costarricense, siendo signos distintivos aplicables a productos o servicios par
denotar una calidad controlada.

J) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o ul
derecho de propiedad industrial de un tercero; y

k) Si el registro del signo se solicité para perpetrar o consolidar un acto d
competencia desleal.”

En este supuesto se presume mala fe del solicitante, de modo que éste pretend

explotar una marca y realizar ciertos actos de competencia desleal escudandose en u
registro concedido.

6.- REQUISITOS DE LA MARCA
En términos generales los requisitos que la legislacién costarricense exige a un

marca, son los mismos que seflalamos en el correlativo apartado respecto de la
marcas en México, sean estos:
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Requisitos esenciales:

1.- El caracter distintivo de la marca.
2.- La especialidad de la marca.

3.- El caracter novedoso de la marca.
4.- La licitud de la marca.

5.- La veracidad de la marca.

Requisitos accidentales:
1.- El caracter facultativo de la marca.
2.~ Lo innecesario de la adherencia de la marca.

3.- La apariencia de la marca.
4.- El carécter individual de la marca.

7.- REGISTRO DE LA MARCA

a) Requisitos de la solicitud

El articulo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Republica de
Costa Rica, establece que la solicitud de registro de marca debera presentarse ante el
Registro de la Propiedad Industrial (adscrito al Registro Nacional como dependencia
del Ministerio de Gobernacién) y debera contener las siguientes indicaciones:

1. - Nombre y direccion del solicitante (art. 9 inciso a),

Z. - Lugar de constitucion y domiciiio, cuando €l solicitante sea persona moral o
juridica (art. 9. inciso b),

3, - Nombre del representante legal, cuando sea el caso (art. 9 inciso c),

4, - Nombre y direccién del apoderado en el pais, cuando el solicitante no tenga
domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el pais (art. 9 inc. d)

5.- La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca
denominativa sin grafia, forma ni color especial. (art. 9 inciso €),
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6. - Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use
o se usard la marca, agrupados por clases segun la clasificacién internacional
de productos y servicios de Niza, con la indicacion del nimero de clase.(art. 9
inciso h).

b) Anexos de la solicitud

El propio articulo 90. de la Ley de Marcas determina que a la solicitud debera
acompafiarse lo siguiente:

1. - Una reproduccion de la marca en el ntimero de ejemplares que determine el
reglamento de esta Ley (en tanto se expide este reglamento, continia
observandose lo dispuesto por la normatividad anterior, anexando 15 modelos
o facsimiles de la marca,), cuando se trate de marcas denominativas con
grafia, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o
tridimensionales con color o sin él. (inciso f);

2. - Una traduccién de la marca, cuando esté constituida por algin elemento
denominativo con significado en un idioma distinto del castellano (inciso g);

3. - Los documentos y las autorizaciones requeridos en los casos previstos por
los incisos m), n), y p) del articulo 7 y los incisos f) y g) del articulo 8 de la
presente Ley, cuando sea pertinente (inciso i);

4. - El comprobante de pago de 1a tasa bésica establecida. (inciso j);

5.- Si la solicitud de registro de marca se gestiona a través de un abogado o
mandatario, se requerird que se presente el poder correspondiente. Si dicho
poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, debera indicarse
el expediente de la marca, el nombre de ésta y el nimero de solicitud o
registro en que se encuentra. (parrafo penultimo del articulo 90.); y

6. - Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud
anterior, ademds de la correspondiente solicitud, deberd presentar la
declaracion de prioridad dentro de dos meses contados de la fecha de
presentacidn de la solicitud y copia certificada de la solicitud prioritaria y la

130



conformidad de la Oficina de la Propiedad Industrial que haya recibido dicha
solicitud dentro de los tres meses siguientes a la presentacién de la solicitud
(parte final del articulo 9 de 1a LM).

) Tramite de la solicitud

L- Examen de forma

El Registro de la Propiedad Industrial le asignard una fecha y hora de
resentacidn a la solicitud de registro y la admitira para el trdmite si cumple con los
iguientes requisitos:

a) Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante;
b) Sefiala una direccién o designa a un representante en el pais;

¢) Muestra de la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas
denominativas con grafia, forma o color especial o de marcas figurativas,
mixtas o tridimensionales con color o sin €], se adjuntard una reproduccion de
la marca,

d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se
usara la marca; ademas indica la clase; y

e) Adjunta el comprobante de pago de la tasa basica (art. 10).

Una vez admitida la solicitud, cumpliendo con los requisitos minimos
numerados anteriormente, procedera el examen de forma en términos del articulo 13
le 1a Ley de Marcas (LM).

“Articulo 13.- El Registro de la Propiedad Industrial examinara si la solicitud
umple con lo dispuesto por el articulo 9 de la presente Ley y las disposiciones
eglamentarias correspondientes, para lo cual tendra un plazo de quince dias habiles
ontados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud.
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De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el articulo
_ de la presente Ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registr
notificard al solicitante para que subsane el error o la omisién dentro del plazo d
quince dias habiles a partir de la notificacion correspondiente, bajo apercibimiento d
considerarse abandonada la solicitud.”

IL. - Examen de fondo

Concluido el examen de forma, o en su caso subsanados en tiempo y forma lo
errores u omisiones en que el solicitante hubiere incurrido, dard inicio el examen d
fondo, a través del cual se examinard el signo distintivo en términos del articulo 1
de la Ley.

“Articulo 14. El Registro de la Propiedad Industrial examinara si la marc:
incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los articulos 7 y 8 de la present:
Ley......... »

Una vez concluido el examen de fondo, el procedimiento de registro de marc:
continuara de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la LM:

“Articulo 15. Efectuados los exdmenes conforme a los articulos 13 y 14 de |
presente Ley, €l Registro de la Propiedad Industrial ordenard anunciar la solicitu
mediante la publicacion, por tres veces a costa del interesado, de un aviso en el diari
oficial, dentro de un plazo de quince dias desde su notificacion.”

d) Formas de terminar el procedimiento de registro de marca

1.- Desistimiento de la solicitud de registro

“El solicitante podra desistir de su solicitud en cualquier momento del tramite
El desistimiento de una solicitud no dard derecho al reembolso de las tasas que s
hayan pagado” (art. 12 de la Ley).

Este desistimiento se solicita ante la autoridad registral, es decir, ante el Registr
de la Propiedad Industrial.
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II.- Acuerdo de concesion del registro

“Articulo 18 ......... De no haberse presentado ninguna oposicion dentro del
slazo establecido, ¢l Registro de la Propiedad Industrial procedera a registrar la
marca.

Si se resuelve la concesion del registro, el Registro de la Propiedad Industrial
notificara la resolucién al solicitante a fin de que pague la tasa complementaria
dispuesta. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se notifico la resolucion, el
solicitante no ha pagado la tasa, la resolucion quedara sin efecto y el expediente se
archivara sin mds tramite.”

“Articulo 19. El Registro de la Propiedad Industrial expedira al titular un
certificado de registro de marca, el cual contendra los datos incluidos en el registro
correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias,”

I1l.- Acuerdo de negacion del registro

“Articulo 14. ........... En caso de que la marca esté comprendida en alguna de
las prohibiciones referidas (en el articulo 7 y 8), el Registro notificara al solicitante,
indicandole, las objeciones que impiden el registro y dandole un plazo de treinta dias
hibiles, a partir de la notificacién correspondiente, para que conteste. Transcurrido el
plazo sefialado sin que el solicitante haya contestado, o si atn habiendo respondido,
el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegara el registro
mediante resolucion fundamentada.”

.. wrmndn tomded Amacbinidod Aa mracantar AanaciatAn naeten
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el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
primera publicacion del aviso que anuncia la solicitud y tomando en cuenta los
fundamentos de hecho y de derecho de ambas partes, el Registro podrd mediante
resolucion fundada negar el registro de una marca total o parcialmente, es decir,
podra limitar su aplicacién a determinados productos o servicios. (articulo 16, 17 y
18 de la Ley).

En contra de esta resolucion procede el recurso de Revocatoria y de Apelacion.
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8.- DURACION, RENOVACION Y MODIFICACION DEL REGISTRO DE MARCA

La duracion del registro de marca es de diez afios, en términos de lo dispuesto
por el articulo 20 de la Ley de Marcas:

“Articulo 20. El registro de una marca vencera a los diez afios, contados desde
la fecha de su concesién. La marca podra ser renovada indefinidamente por periodos
sucesivos de diez afios, contados desde la fecha del vencimiento precedente.”

El procedimiento para renovar una marca registrada debera efectuarse de
conformidad con lo establecido para tal efecto en el articulo 21 de la Ley:

“Articulo 21. La renovacion del registro se efectuard presentando ante el
Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendra:

a) Nombre y direccidn del titular;
b)Nimero del registro que se renueva;

¢) Nombre y direccion del apoderado en el pais, cuando sea el caso, pero sélo
sera necesario acreditar ¢l poder cuando el apoderado sea diferente del
designado en el registro que se renueva o en la renovacion precedente; de ser
el mismo, deberd indicar el expediente, el nombre de la marca y el nimero de
la presentacion o el registro donde se encuentra el poder;

d)Una lista de productos o servicios conforme a la reduccion o limitacion
deseada, cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios
comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se
agruparan por clases conforme a la Clasificacién Internacional de productos y
servicios, sefialando el nimero de cada clase; y

e) El comprobante de pago de la tasa establecida.
El pedido de renovacién sélo podra referirse a un registro y debera presentarse
dentro del afio anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva.

También podra presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a Iz
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fecha de vencimiento; pero, en tal caso, debera pagarse el recargo determinado,
ademas de la tasa de renovacién cotrespondiente. Durante el plazo de gracia el
registro mantendré su vigencia plena.

La renovacion del registro de una marca produce efectos desde la fecha de
vencimiento del registro anterior, ain cuando la renovacion se haya pedido dentro del
plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en los parrafos primero y segundo del
presente articulo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribira la renovacion sin
mas tramite. La renovacion no sera objeto de examen de fondo ni de publicacién.”

En relacién con las modificaciones que puedan introducirse al renovar una
marca registrada, el articulo 22 de la Ley de Marcas dispone lo siguiente:

“Articulo 22.- En una renovacioén no podra introducirse ningn cambio en la
marca ni ampliarse la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

La inscripcidn de la renovacion mencionara cualquier reduccion o limitacion
efectuada en la lista de los productos que la marca distingue.”

Sin embargo, mediante el pago de la tasa establecida, el titular de un registro
podra pedir en cualquier momento, que el registro se modifique para corregir algin
error, pero no se admitira correccion, si ésta implica un cambio esencial en la marca o
una ampliacion de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro,
asimismo, podra solicitar en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de
productos o servicios amparados por el registro y en caso de que se haya inscrito
sobre esa marca un derecho en favor de un tercero, se requerira de la firma certificada
notarialmente de que éste consiente tal reduccion o limitacién del registro (articulo
23 dela Ley).

De igual modo, el titular de una marca podra solicitar en cualquier momento,

que el registro de su marca se divida a fin de separar, en dos o mas registros los
productos o servicios de la lista del registro inicial (art. 24 de la Ley).
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9.- DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA

La Ley de Marcas otorga al titular de una marca registrada diversas
prerrogativas, dentro de las cuales cobran especial importancia las siguientes:

a) Derecho de uso exclusivo de la marca (art. 25 de la Ley de Marcas);

b) Derecho de transmitir la marca registrada con o sin la transferencia de la
empresa a la que pertenezca la marca, la transferencia debe constar por escrito
y debera solicitarse la inscripcién de ésta en el Registro de la Propiedad
Industrial para que surta efecto frente a terceros, previc pago la tasa
correspondiente (art. 31, 33 y 34 de la Ley de Marcas);

¢) Derecho de otorgar a terceros licencias de uso de la marca registrada ¢ en
tramite de registro. Para que produzca efectos contra terceros tal autorizacion
debera inscribirse en el Registro, previa solicitud y pago de la tasa
correspondiente (art. 31 de la Ley de Marcas);

d) Derecho de solicitar ante ¢l Registro la inscripcion del cambio o modificacién
del nombre del titular, cuando éste sea persona moral, previa presentacion del
documento donde conste €l cambio debidamente legalizado y autenticado, el
Registro estudiara la solicitud y otorgarad al interesado un edicto que se
publicard a su costa por una sola vez, en el diario oficial, posteriormente
otorgara el certificado correspondiente al cambio o modificacion (art. 32 de la
Ley de Marcas);

¢) Derecho de solicitar la cancelacion de su registro de marca (cancelacién
voluntaria) art. 43 de la Ley de Marcas;

) Derecho de renovar el registro de marca (arts. 20 y 21 de la Ley de Marcas);

g) Derecho de denunciar ante la Comisién Nacional del Consumidor, para que
ésta inicie un procedimiento administrativo € imponga la correspondiente
sanci6n, por la comision de un acto de competencia desleal que ademds de
infringir su derecho de marca, en forma refleja dafie al piblico consumidor
(art. 17, 50 inciso b, y 53 de la Ley de la Promocion);
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h)Derecho de ejercitar accién civil indemnizatoria por la comisién de una
infraccién a su marca registrada o de un delito que viole la exclusividad de la
misma, causdndole algun dafio o perjuicio, tal pretension se tramitara en
proceso abreviado (art. 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia);

i) Derecho de ejercitar accion penal (art. 43 al 46 de la Ley de Procedimientos)

j) Derecho de solicitar la aplicacién de las medidas cautelares cuando ocurra o
se presuma la comisién de algin acto de competencia desleal o delito que
pueda causarle una lesién grave y de dificil reparacion ( art. 58 de laLey de la
Promocién y 3 al 18 de la Ley de Procedimientos de Observancia).

En este sentido la Ley de Procedimientos de Observancia de lo Derechos de
Propiedad Intelectual (LPO), dispone la aplicacion de medidas precautorias eficaces,
precisando el procedimiento para tal efecto de una manera infinitamente supenor que
la dispuesta por la normatividad anterior.

10.- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA

Correlativamente a los derechos que otorga el registro de marca a su titular, éste
debera cumplir diversas obligaciones impuestas por la propia Ley de Marcas:

a)Uso de la marca en Costa Rica, ya sea por el propio titular o por un
licenciatario o persona autorizada para ello.

Se entiende que una marca registrada esta en uso cuando los productos o
servicios que distingue son puestos en el comercio con esa marca, o bien
cuando ésta se emplea en relacion con productos destinados a la exportacién a
partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde
el territorio nacional.

En caso de que la marca no sea usada por cinco 0 mas afios, sera
procedente la accion de cancelacién del registro a solicitud de cualquier
persona interesada (art. 39 de la Ley);
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b)Usar la marca tal como aparece en el registro, la contravenciéon a esta
obligacion dara lugar a la cancelacion del registro, excepto cuando las
modificaciones ¢ cambios no sean esenciales y no alteren la identidad de ia
marca (art. 40 de la Ley);

c) Realizar el procedimiento para la renovacién del registro de marca, la
inobservancia de esta obligacion dara lugar a la caducidad del registro;

d) Impedir que la marca registrada se convierta en el nombre genérico de uno o
varios de los productos o servicios que distingue, cuando el titular de la marca
registrada provoca o tolera este fendmeno, cualquier persona con interés
legitimo podré solicitar al Registro, la cancelacion del registro de marca o la
limitacion del alcance del mismo (art. 38 de la Ley),

¢) Realizar la correspondiente inscripcién en caso de que la marca registrada sea
transmitida a un tercero, ante el Registro de la Propiedad Industrial para que
surta efecto frente a terceros (art. 31, 33 y 34 de la Ley);

f) Realizar ante e] Registro la inscripcion del cambio o modificacién del nombre
del titular (art. 32 de la Ley);

g) Inscribir en el Registro el documento en que conste el otorgamiento de
licencias de uso respecto de la marca registrada o en tramite de registro. El
incumplimiento de esta obligacion impide que la licencia produzca efectos
contra terceros (art. 31 de la Ley):

De igual modo, la Ley de Marcas establece ciertas limitaciones al titular
respecto del derecho sobre la marca registrada, en los siguientes términos:

1. - Siempre que no constituya un acto de competencia desleal, ni pueda causar
confusién sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, el
titular de una marca registrada no podra prohibir que un tercero use de buena
fe, en relacién con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:

a) Su nombre o direccidn o los de sus establecimientos mercantiles,
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b) Indicaciones o informaciones sobre las caracteristicas de sus productos o
servicios, entre otras las referidas a la cantidad, calidad, la utilizacion, el
origen geografico o el precio;

c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilizacién,
aplicacion o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en
relacion con piezas de recambio o accesorios (art. 26 de la Ley).

2. - Tampoco podra el titular de una marca registrada, prohibir a un tercero el
uso de la marca en productos legitimamente marcados que haya introducido
en el comercio, del pais o del extranjero, con consentimiento del titular u otra
persona autorizada, siempre que estos productos y los envases de los mismos
no hayan sufrido meodificacion, alteracion o deterioro y que no causen
perjuicio al titular o derechohabiente (art. 27 de la Ley).

3. - Cuando la marca sea mixta o compleja, el titular del registro de marca no
podra prohibir que terceros usen elementos contenidos en la misma que sean
de uso comiin o necesario en el comercio (art. 28 de la Ley).

11.- MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE MARCA

a) Cancelacién voluntaria

“Articulo 43 LM.- En cualquier momento, el titular del registro de una marca
pudlé pcdil ai chiahu Je ia Flupicdad Iudusirtal fa canvciavion de csic rcgism). Ei
pedido de cancelacion devengara la tasa fijada en el articulo 94 de la presente Ley
(20% del salario base).

Cuando aparezca inscrito algin derecho en favor de un tercero en relacion con la
marca, la cancelacién solo se inscribird previa presentacion de una declaracion escrita
del tercero, con firma certificada notarialmente en virtud de la cual consiente en la
cancelacion.”
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b) Cancelacion

De conformidad con fa fegislacion costarricense de la materia, la cancelacién de
un registro marcario procede a instancia de parte interesada, por las siguientes causas:

L. - Cancelacion del registro por generalizacion de la_marca, en términos de lo
dispuesto por el articulo 38 de la Ley de Marcas.

“Articulo 38.- A pedido de cualquier persona con interés legitimo y
garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podra cancelar
el registto de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o
tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o
servicios para los cuales esta registrada.

Se entendera que una marca se ha convertido en nombre genérico cuande, en los
medios comerciales y para el piblico, ha perdido su caracter distintivo como
indicador de origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos
efectos, en relacion con esa marca deberan concurrir los siguientes hechos:

a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, €l

producto o el servicio al cual se aplica la marca.

b)El uso generalizado de la marca, por parte del publico y en los medios

comerciales, como nombre comin o genérico del producto o servicio
respectivo.

¢) El desconocimiento de la marca por parte del publico, como signo distintivo

de un origen empresarial determinado.”

2. - Cancelacion_del registro por falta de uso de la marca o por usar ésta de
manera diferente a como fue registrada, en términos de lo dispuesto por los
articulos 39,40 y 41 de la LM.

“Articulo 39.- A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia
del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelara el
registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco afios
precedentes a la fecha de inicio de la accién de cancelacion. El pedido de cancelacion
no procedera antes de transcurridos cinco afios contados desde la fecha del registro de
la marca.
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La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse
como defensa contra una objecidn del Registro de la Propiedad Industrial, una
oposicion de tercero al registro de la marca, un pedido de declaracion de nulidad de
un registro de marca o una accién por infraccion de una marca registrada. En estos
casos, la cancelacion sera resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco afios
contados desde la fecha de concesion del registro respectivo, tal uso sélo impedira la
cancelacién del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en
que se presente el pedido de cancelacién.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o
servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelacion del registro se
resolvera en una reduccién o limitacion de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro y eliminarad aquellos respecto de los cuales la marca no
se ha usado.”

La propia Ley determina lo que habra de considerarse como el uso de la marca:

“Articulo 40 .- Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en
cuenta la dimension del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se
trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de
la marca su empleo en relacién con productos destinados a la exportacion a partir del
territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio
nacional.

Una marca registrada debera usarse en el comercio tal como aparece en el
registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que
aparece registrada sélo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no
alteran la identidad de la marca, no serd motivo para cancelar el registro ni disminuira
la proteccion que €l confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para

ello sera considerado como efectuado por ¢l titular del registro, para todos los efectos
relativos al uso de la marca.”
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Cabe sefialar que no podra declararse la cancelacion de un registro de marca por
falta de uso, cuando esa falta de uso se deba a motivos justificados, reconociéndose
como motivos justificados Ias circunstancias que surjan independientemente de la
voluntad del titular de la marca y que constituyan un obsticulo para usarla, tales
como las restricciones a la importacidon u otros requisitos oficiales impuestos a los
productos o servicios protegidos por la marca (art. 41 de la Ley).

3. - Cancelacion del registro_por tratarse de un_signo_idéntico o similar g una
marca notoriamente conocida en grado de confusidn o asociacion con ésta, en
términos de lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 44 de la Ley de Marcas:

“Articulo 44.- Las disposiciones del titulo II seran aplicables, en lo procedente,
a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales
contenidas en este titulo.

La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el
derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la
disminucidn de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de
terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro
de la Propiedad Industrial, podré rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de
una marca de fabrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la
reproduccion, imitacion o traduccion de una marca notoriamente conocida y utilizada
para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusion.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrard como marca los signos
iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier
bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda
crear confusion o riesgo de asociacion con los bienes o servicios de la persona que
emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o
sugiera una conexién con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

Lo dispuesto en el tercer parrafo de este articulo no se aplicara cuando el

solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida. Para los efectos de
demostrar la notoriedad de la marca podran emplearse todos los medios probatorios.”
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¢) Caducidad

La legistacion costarricense no contempla expresamente la caducidad de la
marca registrada, sin embargo, al establecer en el primer parrafo del articulo 20 que
el registro de una marca vencera a los diez afios, contados desde la fecha de su
concesion y que €ste puede ser renovado indefinidamente por periodos iguales, la
l6gica juridica nos indica que en caso de que el titular de la marca no realizara tal
trdmite en tiempo y forma, se entendera en términos doctrinales que opera la
caducidad del registro de 1a marca, de lo contrario, seria inocua la obligacion
impuesta al titular por la propia Ley respecto a la renovacién del registro.

d) Nulidad

El articulo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Reptblica de
Costa Rica, establece que ¢l procedimiento de declaracion de nulidad de un registro
de marca puede ser iniciado oficiosamente o solicitado por persona interesada ante el
Registro de la Propiedad Industrial cuando se trate de alguno de los signos
enumerados en el articulo 7 y 8 de la Ley, que no pueden constituir una marca, en los

siguientes términos:

“Articulo 37. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a
solicitud de cualquier persona con interés legitimo o de oficio, el Registro de la
Propiedad Industrial declarara la nulidad del registro de marca, si contraviene alguna
de las prohibiciones previstas en los articulos 7 y 8 de la presente Ley.

No podré declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al
resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad
sélo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca
fue registrada, se declarara la nulidad Gnicamente para esos productos o servicios y se
eliminaran de la lista respectiva en el registro de la marca.

La accién de nulidad prescribira a los cuatro afios, contados desde la fecha de
otorgamiento del registro,
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No se declarara la nulidad del registro de una marca por existir un registro
anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo parrafo del articulo 39 de esta
Ley y resulta fundada (cancelacion del registro por falta de uso).

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en via reconvencional,
en cualquier accién por infraccion de una marca registrada.

La declaracion de nulidad tendra efecto puramente declarativo y retroactivo a la
fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.”

Cabe seflalar que a la realizacion del presente estudio, nos encontramos con una
grave laguna juridica, ya que la Ley de Marcas vigente no establece el procedimiento
para que el Registro pueda declarar la cancelacién, nulidad o caducidad de una marca
registrada, suponemos que esta omisién habra de subsanarse con la expedicioén del
respectivo reglamento, ente tanto, tales procedimientos habran de realizarse como se
hacia anteriormente, esto es, mediante la interposicion ante juez civil de una demanda
en la via ordinaria, en términos de lo dispuesto por el Cédigo Procesal de la materia.

El proceso ordinario civil, se inicia con la interposicion de la demanda, una vez
notificado el demandado, se le dard un plazo de treinta dias para contestar y en su
caso reconvenir (quince dias para oponer excepciones previas), en caso de
reconvencion se dard al reconvenido un término igual de treinta dias para que dé
contestacion a la reconvencion, posteriormente el juez tendra un plazo de treinta dias
para resolver las excepciones aducidas, una vez resueltas estas excepciones,
comenzara la etapa de evacuacion de las pruebas (desahogo) ofrecidas en la demanda
y contestacién, respectivamente, salvo que fueran supervenientes, concluida la etapa
probatoria se dara a las partes un término de quince dias para emitir alegatos, una vez
transcurrido este término se emitira la resolucién correspondiente.

En teoria este proceso debe concluir en un periodo de un afio y medio a dos
afios, sin embargo, en la practica puede durar hasta 5 afios debido al exceso de
asuntos acumulados en los tribunales y la interposicion de recursos en el transcurso
del proceso, por tal razon es urgente la expedicion del reglamento que esperamos
prevenga un procedimiento administrativo con plazos mas cortos y que efectivamente
se cumplan éstos.
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2.- PROTECCION DE LA MARCA REGISTRADA

a) Infracciones

La legislacién costarricense ha dispuesto emplear como sinénimo de infraccion
I término de actos de competencia desleal, en materia de marcas tales actos son
numerados y regulados por el articulo 17 de la Ley de Promocion de la Competencia
~ Defensa efectiva del Consumidor y los articulos 28 y 38 de la Ley de
rocedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

“Articulo 17 LPC. Entre los agentes econémicos, se prohiben los actos de
ompetencia contrarios a las normas de correccién y buenos usos mercantiles,
eneralmente aceptados en el mercado, que causen un dafio efectivo o amenaza de
afio comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

a) Generen confusién, por cualquier medio, respecto del establecimiento
comercial, los productos o la actividad econdémica de uno o varios
competidores;

b)Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento
comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor;

c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o
galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en una informacién
falsa 0 que para promover la venta generen expectativas exageradas en
comparacion con lo exiguo del beneficio;

d) Se acuda al uso, la imitacion, la reproduccion, la sustitucién o la enajenacién
indebidos de marcas, nombres comerciales denominaciones de origen,
expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o
cualquier otro medio de identificacién, correspondiente a bienes o servicios
propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de

-ompetencia desleal, de naturaleza analoga a los mencionados, que distorsionen la
ransparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

145




Los agentes econdémicos que se consideren afectados por las conductas aludidas
en este articulo, para hacer valer sus derechos s6lo pueden acudir a la via judicial,
por medio del procedimiento sumario establecido en los articulos 432 y siguientes del
Codigo Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos
administrativos y judiciales que se realicen para proteger al consumidor, por los
efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos del inciso b) del
articulo 50 de esta Ley.”

El articulo 27 de la Ley de la Promocion, establece que la accién para que el
consumidor agraviado inicie el correspondiente procedimiento administrativo ante la
Comision, caduca en un plazo de seis meses a partir del dia que se produjo la falta c
desde su conocimiento efectivo y si se trata de hechos continuados el término corrers
a partir del acaecimiento del ultimo hecho, en cambio, el articulo 53 dispone que Il
accidn para denunciar que podra ejercitar el titular de la marca registrada caduca er
un plazo de dos meses desde el acaecimiento de la falta o desde que esta se conocid
salvo para los hechos continuados, en cuyo caso, comienza a correr a partir de
tltimo hecho.

En este sentido, la Ley de Procedimientos de Observancia establece lo siguiente:

“Articulo 28 LPO. Ademas de los actos sefialados en el articulo 17 de la Ley d
Promocién de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 , de 2(
de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en ¢
gjercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos )
practicas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos d
competencia desleal, entre otros, los siguientes:

a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, |
naturaleza, el modo de fabricacién, la aptitud para el empleo o consumo, I;
cantidad u otras caracteristicas de los productos o servicios, para aprovecha
derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley.

b)Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorizacién del propietaric
marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de s
legitimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados de
esfuerzo y prestigio ajenos.
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¢) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos
k) y q) del articulo 7 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, No. 7978, de 6
de enero de 2000.

d)El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido segln los
incisos ¢), d), €), g) y h) del articulo & de ia Ley de Marcas y Signos
Distintivos, No. 7978, de 6 de enero de 2000.”

“Articulo 38 LPO. Las pretensiones de los titulares de propiedad intelectual se
tramitaran y decidirdn mediante el proceso abreviado que manda el Titulo II, Libro II
del Codigo Procesal Civil.

Los casos de competencia desleal, se tramitaran en la via sumaria, segin el
articulo 17 de la Ley de Promocion de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, No. 7472, de 20 de diciembre de 1994.”

El proceso abreviado al que hace referencia esta disposicion, se tramita
reduciendo a menos de la mitad los términos previstos para un proceso ordinario
civil, es decir, una vez interpuesta la demanda y notificado el demandado, se le dara a
¢ste un plazo de diez dias para contestar y en su caso reconvenir (cinco dias para
oponer excepciones previas), en caso de reconvencion, se dara al reconvenido un
término igual de diez dias para que dé contestacion a la reconvencion, una vez
resueltas las excepciones comenzard la etapa de evacuacion o desahogo de las
pruebas ofrecidas en la demanda y contestacion, debiendo concluir esta etapa en un
término minimo de veinte dfas y maximo de dos meses, no siendo admitidas mas
pruebas que las que fueran supervenientes, una vez transcurrido este término las
nartes exnresarAn los alegatos correspondientes v dentro de los quince dias
posteriores, se emitird la resolucion correspondiente. En la practica la conclusion de
un proceso de este tipo tiene una duracién de dos a tres afios.

En cambio, en el proceso sumario, una vez interpuesta la demanda y notificado
el demandado, se concede a éste un término de cinco dias para dar contestacion a la
misma, en este proceso no puede reconvenirse al actor, posteriormente el actor tendra
un plazo de tres dias para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la
contestacion, concluido este término se procederd al desahogo de las pruebas
previamente ofrecidas en la demanda y la contestacidn, no hay oportunidad de que las
partes expresen alegatos y una vez evacuadas las pruebas el juez dispondré de un
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plazo de diez dias para dictar la sentencia respectiva, En la prictica este proceso
puede demorar entre afio y medio a dos afios y medio.

En resumen, podran conocer sobre actos de competencia desleal (infracciones)
cometidos en perjuicio de los titulares de marcas registradas o del publico
consumidor en los casos enumerados anteriormente, las siguientes autoridades:

I.- La Comisién Nacional del Consumidor serd competente para resolver los
procedimientos administrativos relativos a la comision de algiin acto de competencia
desleal que involucre una marca registrada y de manera indirecta afecte al
consumidor, imponiendo la sancién correspondiente.

En estos procedimientos cuando solo se afecten intereses patrimoniales las
partes en conflicto deberdn ser convocadas a una audiencia conciliatoria y si no
hubiere arreglo o no se presentaran éstas, se iniciara el procedimiento administrativo
dispuesto en el articulo 53 de la Ley de la Promocion, de modo que previa demanda o
denuncia, la unidad técnica de apoyo de la Comisién realizard la instruccién del
asunto y una vez concluida, trasladara el expediente a la Comistén para que emita la
resolucion final dentro de los diez dias posteriores a la recepcion del expediente y
notificara ésta a las partes.

2.- El Juez Civil conocera de la accién indemnizatoria que ¢jercite el titular de
una marca registrada o el consumidor afectado en contra del infractor, por la
comision de una infraccion a un derecho de marca registrada que haya causado dafios
0 perjuicios a éstos, estas pretensiones se haran valer en el primer caso mediante la
tramitacién de un proceso abreviado y en el segundo caso mediante un proceso
sumario.

b) Medidas cautelares y sanciones

La aplicacién de medidas cautelares es uno de los aspectos més relevantes que
contempla la reciente Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, ya que en materia de proteccion a los derechos de propiedad
intelectual, debiera procurarse mayor atenciéon a la prevencién de la competencia
desleal, que a la represion de ésta, de modo que pueda evitarse el perjuicio o dafio al
titular de un derecho de esta naturaleza, por tal razon no poca trascendencia tendra la
inclusién de medidas cautelares efectivas en la legislacion costarricense.
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Las medidas previstas en este ordenamiento pueden ser aplicadas por un juez
civil sin perjuicio de lo ordenado por el titulo IV, libro 1, del Codigo Procesal Civil,
en todo proceso relativo a la proteccion de los derechos de titulares de marca,
asimismo, en los procesos por la comision de algun delito en materia de marcas el
juez penal podra aplicar ademas de las medidas cautelares previstas por el Coédigo
Procesal Penal, las medidas dispuestas en la Ley de Procedimientos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual, en cuanto resulten compatibles.

Los articulos 3o0. at 10 de la referida Ley de Procedimientos de Observancia,
disponen la aplicacion de medidas cautelares en los siguientes términos:

“Articulo 3. Antes de iniciar un proceso por infraccion de un derecho de
propiedad intelectual, durante el transcurso del mismo, o durante la fase de ejecucion,
la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, segin corresponda, adoptara
las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesion grave y de
dificil reparacion al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad
del acto final o de la sentencia.

Una medida cautelar sélo se ordenara cuando quien la pida acredite ser el titular
del derecho o su representante. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad
Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos,

requerira que quien solicite la medida otorgue garantia suficiente antes de que ésta se
dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.”

“Aptienln & Podrin nrdenarce entre ntrag lac cionientes medidas cantelares:
a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infraccion;

b) El embargo de las mercancias falsificadas o ilegales.

c) La suspensién del despacho aduanero de las mercancias, materiales o medios
referidos en el inciso b};

d)La caucioén, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantia suficiente.”

149




La aplicacion de una medida cautelar, se concederd mediante la presentacion de
una solicitud ante la autoridad judicial o el Registro de la Propiedad Industrial, quien
dentro de las cuarenta y ocho horas de presentada la solicitud, conceder4 audiencia a
las partes para que dentro de un plazo de tres dias habiles, manifiesten lo que a su
derecho convenga.

Transcurrido este plazo, con contestacién o sin ella, el érgano administrativo o
el tribunal competente, resolvera la procedencia de la medida dentro de los tres dias
stguientes tomando en cuenta los intereses de terceros, como la proporcionalidad
entre los efectos de la medida y los daiios y perjuicios que ella puede provocar. Tal
resolucién deberd ejecutarse en forma inmediata y la interposicion del recurso de
apelacion ante el Tribunal Registral Administrative no suspendera los efectos de la
ejecucion de la misma (art. 4 y 6).

Sin embargo, cuando la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos
de la medida, la autoridad podra resolver la procedencia de la medida en el plazo de
cuarenta y ocho horas, en tales casos, la autoridad administrativa o judictal que haya
ejecutado la medida, debera notificar a la parte afectada dentro de los tres dias habiles
posteriores a la ejecucidn, pudiendo ésta recurrir tal medida ante la autoridad
competente ( art. 6 y 7).

Cuando la medida sea solicitada antes de iniciar el procesc correspondiente, si
eésta fue adoptada, la parte promovente debera presentar la demanda judicial en el
plazo de un mes contado a partir de la notificacion de la resolucion que ordena tal
medida. En caso de no presentar en tiempo la demanda, o de que se revoque o se deje
sin efecto ésta por alguna causa, la parte que la hubiera solicitado sera responsable
por los dafios y perjuicios ocasionados con su ejecucién, tal indemnizacién se
liquidard siguiendo el tramite de ejecucion de sentencia y debera solicitarla el
agraviado dentro del plazo de un mes, en caso contrario, se ordenara la devolucién al
actor de la caucion por dafios y perjuicios.

Cuando la medida cautelar haya sido aplicada en base a una resolucion
administrativa, la parte afectada debera acudir en la via judicial para demandar la
indemnizacién de los dafios y perjuicios que le hubiera causado la ejecucién de tal
medida (art. 9).
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¢ Normas para la aplicacién de medidas cautelares en frontera:

a) E! titular de un derecho de propiedad intelectual que tenga conocimiento
fundado sobre la llegada o el despacho de mercancias que infringen su derecho, podra
solicitarle al Registro de la Propiedad Industrial o a la autoridad judicial, que ordene
a las autoridades aduaneras suspender el despacho, siempre que acredite ser el titular
del derecho o el representante de éste, otorgue una garantia suficiente y aporte la
informacidn necesaria para identificar con facilidad las mercancias (art. 11 LPO).

b) Cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del despacho
aduanero de las mercancias falsificadas o ilegales, la decision administrativa o
judicial que ordene tal medida debera ser comunicada de inmediato a las autoridades
aduaneras y a la parte demandada (art. 10 LPO).

¢) Ejecutada la suspension del despacho de mercancias, la autoridad que haya
ordenado tal medida, lo notificard inmediatamente al importador o exportador de las
mercancias y al solicitante de la medida (art. 11 altimo parrafo, LPO).

d) Si transcurren diez dias habiles contados desde que la suspension se notifico
al solicitante de la medida, sin que este haya presentado demanda o sin que se haya
recibido comunicacion del Registro de la Propiedad Industrial (RPI) o de una
autoridad judicial, de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la
suspension del despacho, se notificard a las autoridades aduaneras para que la medida
sea levantada y se ordene el despacho de las mercancias (art. 13 LPO).

¢} Cuando las autoridades aduaneras consideren que se vulnera un derecho de
propiedad intelectual, deberan actuar de oficio y retener el despacho de las
mercancias, debiendo denunciar la comisién de algun delito dentro de las veinticuatro
horas siguientes ante el Ministerio Publico, de lo contrario se devolvera la mercancia
y serd responsable por los dafios y perjuicios ocasionados (art. 16 LPO).
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f) Suspendido por las autoridades aduaneras e! despacho de las mercancias, el
RPI o la autoridad judicial, permitira al titular del derecho o a su representante
inspeccionar las mercancias, con el tinico fin de fundamentar sus reclamaciones.
Comprobada una infraccion por el RPI o la autoridad judicial, y a solicitud del titular
del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberan informar el nombre
y la direccion del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las

mercancias, ademds la cantidad y descripcion de las mercancias objeto de suspension
(art. 15 LPO).

g) La autoridad judicial competente en resolucion firme podra disponer de las
mercancias falsificadas o ilegales, ya sea ordenando la destruccién de éstas o cuando
asi lo consienta el titular del derecho infringido, ordenando el decomiso de éstas en
favor del Estado, para donarlas a programas de bienestar social (art. 17 LPO).

h) Cuando la retencion de las mercancias haya sido infundada, las autoridades
judiciales condenaran al demandante al pago de dafios y perjuicios causados al
importador, al consignatario y al propictario de las mecrcancias; dicho pago ser3
liquidado en ejecucion de sentencia (art. 18 LPO).

En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de
competencia desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al
consumidor con motivo del uso ilicito de marcas ¢ signos distintivos, la Comision
Nacional del Consumidor podrd ordenar la adopcién de cualquiera de las medidas
cautelares referidas en la Ley de Procedimientos de Observancia, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 58 de la Ley de la Promocién de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor, No. 7472, de 20 de diciembre de 1994.

“Articnlo 588 LPC. Como medida cautelar, la Comisiéon Nacional del
Consumidor puede ordenar el congelamiento de bienes o la suspension de servicios,
seglin corresponda, ante el indicio claro de la existencia de mercaderia dafiada,
adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o acaparada que, de
alguna manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o engafiarlo.
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Transcurrido el término que se requiere para realizar el estudio técnico en el cual
ie determine la necesidad de mantener el congelamiento o la suspensién de servicios,
lebe darse audiencia, por un plazo de tres dias, a los particulares afectados con la
nedida, para que aporten pruebas y aleguen lo que a bien tengan.

Cumplido ese tramite, la Comisién, mediante resolucion fundada, debe resolver
ii procede o no el decomiso de los bienes. En el caso de la suspension de servicios,
:n ¢l mismo plazo puede ordenar que ésta sc¢ mantenga hasta que el asunto no se
‘esuelva finalmente en su sede.

Cuando medie resolucién que ordene el decomiso, las mercaderias decomisadas
deben donarse a una institucién de beneficencia o destruirse si son peligrosas”

Asimismo, el articulo 50, inciso c), de Ley de la Promocion dispone que “la
Comision podra:

¢} Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las siguientes medidas
cautelares, segiin corresponda: el congelamiento o el decomiso de bienes, la
suspension de servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que violen lo
dispuesto en esta Ley, mientras se dicta resolucion en el asunto.”

Cabe sefialar que los gastos en que incurra la Comision para ejecutar las
medidas cautelares y en su caso ¢l decomiso, el transporte o la destruccion, correran
por cuenta del infractor si éste asi es declarado, pudiendo recurrir al cobro coactivo
de este adeudo.

# Sanciones:

1.- Cuando los consumidores se vean afectados indirectamente por un acto de
competencia desleal en el que se violen los derechos del titular de una marca, la
Comisién Nacional del Consumidor podra imponer a los infractores sanciones que
pueden ser desde una medida correctiva, hasta el pago de una multa por el importe de
seiscientas ochenta veces el monto del menor salario minimo mensual y en caso de
que el infractor se niegue a pagar la multa establecida, se planteara el proceso de
ejecucion en la via judicial, en términos de lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley
de la Promocion de la Competencia Efectiva.
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La facultad de la Comision para imponer sanciones se fundamenta en el articulo
50, inciso b) de la Ley de la Promocidn, al establecer que ésta ticne la potestad de:

“b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el articulo 17
de la Ley cuando, en forma refleja, dafien al consumidor.”

Ademas de la imposicion de alguna de las sanciones mencionadas, la Comisién
podra ordenar, cuando proceda, le sea devuelto al consumidor afectado por un acto de
competencia desleal, el dinero que hubiere pagado por el producto o servicio de que
se trate, sin perjuicio de que éste pueda reclamar ¢l pago de dafios y perjuicios ante
un juez civil, esta accion indemnizatoria se tramitara en la via sumaria que dispone el
articulo 432 y siguientes del Cédigo Procesal Civil.

2.- Tratandose de procesos civiles a instancia del titular de la marca que haya
resultado afectado por la comision de un acto de competencia desleal (infraccion) o
delito en materia de marcas, mismos que se tramitardn y decidirdn mediante el
proceso abreviado que dispone el titulo II, libro 11 del Cédigo Procesal Civil, en los
que se reclame el pago de una indemnizacion por dafios y perjuicios ocasionados, ¢l
juez de la causa debera ordenar tal indemnizacion en base a un dictamen pericial o en
su defecto tomando en consideracién los beneficios que el titular de Ia marca hubiera
obtenido de no haberse producido la violacién, los beneficios obtenidos por el
infractor y la remuneracién o regalia que el infractor hubiere tenido que pagar al
titular para la explotacion licita de los derechos violados.

En estos procedimientos civiles, a peticién de parte o de oficio, la autoridad
judicial podrd dictar interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las
mercancias falsificadas o ilegales objeto de la demanda, y su destruccion sélo podrd
dictarse en sentencia (art. 41 de la LPO).

3.- Cuando se cometa algiin delito en materia de marcas, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley de Procedimientos de Observancia el juez de la causa podra
aplicar las siguientes sanciones:
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a) Cuando el delito se trate de alguna de las conductas previstas en los articulos
44 al 46 de la Ley de Procedimientos de Observancia, seré aplicable una sancién de
uno a tres afios de prision.

b) Cuando se cometa el delito de propaganda desleal se aplicara sancion de
treinta a cien dias multa y si este delito es cometido en perjuicio del publico
consumidor la pena habra de duplicarse

¢) A peticidbn de parte o de oficio, la autoridad judicial podrd ordenar
interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria el decomiso de las
mercancias falsificadas o ilegales, y la destruccién sélo podra dictarse en sentencia
penal condenatoria (art. 71 de la LPO).

Sin embargo, debemos advertir en estos casos la aplicacién del principio de
lesividad e insignificancia, es decir, que no se aplicard sancién alguna cuando los
actos hayan sido cometidos sin fines de lucro o no lleguen a lesionar ni afectar, por su
caracter de insignificancia, los intereses del titular del derecho de marca (art. 70 LPO).

¢) Delitos

La legislacion costarricense prevé el ejercicio de acciones de tipo penal por la
comision de delitos en contra de derechos de marcas, estos procesos observaran el
régimen procesal penal comin y serdn iniciados a instancia de parte agraviada, en
atencion a lo dispuesto por el articulo 43 de la Ley de Procedimientos de Observancia
y el Codigo Procesal Penal.

¢ Delitos tipificados en materia de marcas:

“Articulo 44 LPO. Serd reprimido con prisién de uno a tres afios quien
falsifique, una marca o signo distintivo ya registrado, de manera que cause dafio a los
derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo. Para
los efectos de este articulo y su interpretacién, asi como para los subsiguientes que
también aludan a marcas o signos distintivos registrados, se utilizaran los conceptos
consignados en la Ley de Marcas y Signos Distintivos, No. 7978, de 6 de enero de
2000.”

153




“Articulo 45 LPO. Sera reprimido con prisién de uno a tres afios quien venda,
ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depésito, importe o exporte
productos fraudulentos, incluso su empaque, embalaje, contenedor o envase, que
contengan o incorporen una marca ya registrada, de manera que cause perjuicio a los
derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo.”

“Articulo 46 LPO. Ser4 reprimido con prisién de uno a tres afios quien venda,
ofrezca para la venta o adquiera disefios o ejemplares de marcas iguales a una marca
inscrita, por separado de los productos a los que se destina, de manera que cause
petjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de marca o el signo
distintivo registrado.”

Asimismo, el Cédigo Penal prevé el ejercicio de accidn penal por la comisién
del delito de propaganda desleal:

“Articulo 242. Sera reprimido con treinta a cien dias multa, al que, por
maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda
desleal, tratare de desviar en provecho propio o de un tercero la clientela de un
establecimiento comercial o industrial.”

d) Recursos

+ Recurso de Reconsideracion o de Reposicion

En contra de las resoluciones finales, emanadas de la Comisién Nacional del
Consumidor, es procedente el recurso de reconsideracion o de reposicion, ante el
mismo organo que ha dictado el acto o la disposicion, en el plazo de dos meses, a
contar de la fecha en que se notifique o publique el acto (art. 61 LPC).

Los recursos administrativos no tendran efecto suspensivo de la ejecucion, pero
el servidor que dicto el acto, su superior jerarquico o la autoridad que decide el
recurso, podran suspender la ejecucion cuando la misma pueda causar perjuicios
graves o de imposible o dificil reparacion (art. 148 LPC).
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El articulo 62 de la LPC dispone que agotado este recurso en la via
administrativa, las resoluciones finales podran impugnarse directamente por
ilegalidad, ante la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, ajustandose al
procedimiento contencioso administrativo previsto en el articulo 83 Bis de la Ley
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, en los siguientes términos

a) El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Seccion segunda, conoceré
de esa impugnacion.

b)E! plazo para interponer la accién serd de un mes, contado a partir de la
notificacion del acto final.

¢) El escrito de interposicion deberd acompaiiarse con una copia certificada de la
resolucion final que se impugna.

d)El expediente administrativo debera remitirse en el plazo unico de cinco dias
so pena de apercibimiento de apremio corporal. '

¢) Los plazos de formalizacion de la demanda y la contestacidn seran de diez

" dias. )

f) Las defensas previas deberan invocarse en el escrito de la contestacion de la
demanda.

2) El plazo para evacuar la prueba, que habra de ofrecerse en los escritos de
demanda y contestacion, seréd de diez dias.

h)Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, Seccion
Segunda, cabra recurso de segunda instancia ante la Seccién Tercera del
Tribunal Superior Contencioso Administrativo.

¢ Recurso de Revocatoria

La Ley de Procedimientos de Observancia sefiala que en contra de los actos,
ocursos y resoluciones definitivas dictadas por el Registro Nacional de la Propiedad
Industrial, podra interponerse el recurso de revocatoria ante el drgano que dicto la
resolucion respectiva, dentro de los tres dias siguientes a la notificacién de la
resolucion impugnada (art. 26 ).

1

Tratindose autos o providencias que resuelvan sin substanciacion un tramite en
un procedimiento judicial, sea este civil o penal, serd procedente el recurso de
revocatoria, a fin de que el mismo tribunal que los dictdo examine nuevamente la
cuestién y dicte la resolucién que corresponda. Este recurso se interpondra, en escrito
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fundado, dentro de los tres dias siguientes a la notificacion y dicho tribunal tendra
cinco dias para emitir una nueva resolucién, ya sea confirmando, modificando o
revocando la anterior.

¢ Apelacion

Tratandose de Procedimientos civiles o penales serd procedente el recurso de
apelacion, en contra de las resoluciones de los tribunales del procedimiento
preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas apelables, causen gravamen
irreparable, pongan fin a la accién o imposibiliten que esta continve.

El recurso de apelacion se interpondra por escrito, debidamente fundado, ante el
mismo tribunal que dictd la resolucidn, dentro del plazo de tres dias.

Presentado el recurso, el tribunal emplazara a las otras partes para que en el
plazo de tres dias contesten el recurso y, en su caso, ofrezcan prueba. Luego, sin més
tramite € inmediatamente, remitira las actuaciones al tribunal de alzada para que
resuelva.

Recibidas las actvaciones el tribunal de alzada, dentro de los cinco dias
siguientes, decidird la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestion
planteada; todo en una sola resolucion.

Cuando el tribunal la estime til, fijard una audiencia oral dentro de los quince
dias de recibidas las actuaciones y resolvera inmediatamente después de realizada la
audiencia.

De igual modo, sera procedente el recurso de apelacion en términos del articulo
25 de la Ley de Procedimientos de Observancia que dispone que la parte que se
considere agraviada por un acto, ocurso o reselucion definitiva que dicte el Registro
Nacional de la Propiedad Industrial, podra interponer el Recurso de Apelacion ante €l
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en tanto inicia el funcionamiento del
Tribunal Registral Administrativo creado por esta Ley.

Este recurso de apelacion, debera interponerse por escrito dentro del término de
cinco dias habiles, contados a partir de la notificacion de la resolucién, y deberd

presentarse ante el Registro que dicté la resolucion, quien si estd en tiempo, la
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admitird y remitira al Tribunal junto con el expediente y todos sus antecedentes,
debiéndose dictar el fallo correspondiente en un término méximo de treinta dias
contados desde la fecha en que el expediente se encuentre en su conocimiento y en
casos especiales este plazo podra ampliarse por treinta dias mas, esta resolucidn no
tiene mas recurso, dando por agotada la via administrativa ( art. 24 al 26 de la LPO).

Recurso de Casacion

Una vez agotados los recurso ordinarios, sera procedente el llamado recurso de
casacion que no es otra cosa que un juicio de legalidad.

El recurso de casaciéon procedera cuando la resolucidén inobservé o aplicd
erroneamente un precepto legal. Solo se podra interponer el recurso de casacion
contra la sentencia y el sobreseimiento dictados por el tribunal de juicio.

El recurso de casacidén sera interpuesto ante el tribunal que dictd la resolucion,
dentro del plazo de quince dias de notificada, mediante escrito fundado, en el que se
citaran, con claridad, las disposiciones legales que se consideren inobservadas o
erroneamente aplicadas y se expresara cual es la pretension.

Interpuesto el recurso, el tribunal que dictd la sentencia emplazard a los
interesados para que comparezcan ante casacion en el plazo de cinco dias, a contar
desde que las actuaciones son recibidas. Vencido el plazo sin que se produzcan
adhesiones, se remitiran las diligencias al tribunal competente.

Si el tribunal de casacion estima que el recurso no es admisible, asi lo declarard
y devplveri lac actiariones al tribimal de arigen Si el trihunal de rasacidn eatimn
procedente el recurso, anulara, total o parcialmente, la resolucién impugnada y
ordenara la reposicién del juicio o de la resolucién. ®

8 parte de la informacidn contenida en este capitulo, relativa a los procedimientos y recursos judiciales dispuestos en la
legislacién costarricense, fue proporcionada por el Lic. Mauricio Marin Sevilla, abogado costarricense especializado
en derecho de la propiedad industrial, colaborador de la empresa Trademares, 3.A, con sede en San Jose. Costa Rica,
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CAPITULO CUARTO

RESULTADO DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LEGISLACION
MEXICANA Y COSTARRICENSE VIGENTE EN MATERIA DE MARCAS

Podemos afirmar que ambas legislaciones regulan en términos muy similares la
institucion marcaria y responden efectivamente a las exigencias actuales. A
continuacion enumeraremos las similitudes y diferencias mas notables entre ellas:

Coincidencias

1. - Preponderan la funcién distintiva de la marca como requisito esencial para la
constitucion y conservacion del registro marcario.

I1.- La adquisicion del derecho exclusivo a la marca se obtiene mediante su registro,
a través de la tramitacion de un procedimiento administrativo en el que se efectua
un examen de forma y de fondo.

11L.- El otorgamiento y demas cuestiones relativas al registro marcario, salvo aquellas
que sean competencia de autoridades jurisdiccionales, estardn a cargo de
organismos de caracter administrativo, en México €ste organismo recibe el nombre
de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Direccion de Marcas), mientras
que en Costa Rica recibe el nombre de Registro de la Propiedad Industrial {Oficina
de Marcas).

IV.- La transmision y el otorgamiento de licencias de uso respecto de una marca
registrada son regulados en los mismos términos.
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V.- La duracion del registro marcario es de 10 afios con posibilidad de renovacion
sin embargo, en México ese plazo comenzard a correr a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud y en Costa Rica a partir de la fecha de la concesion de
registro. Respecto a la renovacion es requisito para su procedencia en México, l¢
declaracion expresa o manifestacion por escrito del titular de que la marca es
usada.

VI.- Como uno de los aspectos mas relevantes cn ambas legislaciones tenemos lz
aplicacion de medidas precautorias, obscrviandose los mismos requisitos de
procedencia para tales medidas en ambos paises.

Diferencias

L - La regulacion y proteccion del derecho de marca tiene en Costa Rica fundamentg
constitucional expreso (art. 47), en cambio, en México la regulacién marcaria tiene
su fundamento en convenios internacionales, tales como el Convenio de Paris.

IL- La legislacion marcaria costarricense prevé el registro de marcas de certificacion,
ademas de las colectivas, en cambio, la legislacion mexicana no regula tales
marcas, no obstante que se hace uso de este tipo de signos a través de las llamadas
Normas Oficiales Mexicanas que son dispuestas sobre los productos o servicios
que cumplen ciertas exigencias de calidad, siendo éstas reguladas por
disposiciones de caracter administrativo.

IIL- La legislacién mexicana no prevé recurso administrativo alguno en materia de
marcas, ni siguiera el de reconsideracion, obligando a acudir necesariamente al
amparo indirecto para impugnar las resoluciones del IMPI, en cambio, la
legislacion costarricense, dispone la procedencia del recurso de reconsideracion y
de apelacion en materia administrativa, creando para tal efecto el Tribunal
Registral Administrativo que en breve entrara en funciones, de conformidad con la
reciente Ley de Procedimientos de Obscrvancia.

IV.- Cuando la marca registrada ha dejado de usarse, de conformidad con la
legislacién mexicana, durante tres o mas afios consecutivos anteriores a la
solicitud, es procedente la caducidad del registro, en cambio, la legislacién
costarricense dispone un plazo de cinco o mas afios para que en tales condiciornes
proceda la cancelacion del registro.
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/.- Cuando la marca no es usada tal y como fue registrada, de conformidad con la
legislacion costarricense, si estas modificaciones son substanciales, procede la
cancelacion del registro o pasados cinco o més afios la caducidad por no uso de la
marca, mientras que en México sdlo serd procedente la caducidad pasados tres o
mas aiios.

VL- La legislacion mexicana prevé de modo mas preciso la tramitacién de los
procedimientos de declaraciéon administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién e
infraccién administrativa en materia de marcas, dando basta competencia al IMP],
en cambio, la regulacidn costarricense establece procedimientos administrativos
sin disponer la tramitacién de los mismos, razén por la cual la actuacién del
Registro de la Propiedad Industrial es limitada, no obstante que sea competente, lo
que significa que en tanto no se dispongan la tramitacién de tales procedimientos,
continuaran resolviéndose ante autoridades judiciales, no necesariamente
conocedoras de la materia.

VIL.- La legisiacion costarricense establece que cuando exista una licencia concedida
respecto de una marca registrada, para que proceda la cancelacion voluntaria de
ésta, sera requisito indispensable e} consentimiento expreso del licenciatario, cosa
que no dispone la legislacion mexicana, no obstante que reserve para €ste las
acciones correspondientes por el dafio o perjuicio que pudiera causarle este acto,
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CAPITULO QUINTO

MARCO JURIDICO DE LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO MEXICO - COSTA RICA

1.- GENERALIDADES DEL TRATADO

Los antecedentes mas significativos de este Tratado son la Declaracién de
Tuxtla Gutiérrez y el documento Bases para un Acuerdo de Complementacion
Econémica, suscritos en enero de 1991 por los presidentes de México y de los paises
Centroamericanos, en este documento se fijan los cimientos para una liberalizacién
comercial por medio de un sistema de desgravacién gradual y negociada y la
eliminacion de impedimentos y barreras no arancelarias, con objeto de establecer
gradualmente una zona de libre comercio, asimismo, en agosto del mismo afio los
gobiernos de México y Centroamerica suscriben el Acuerdo Marco Multilateral para
el Programa de Liberalizacion Comercial, con objeto de fortalecer las relaciones
econdémicas y comerciales y ademads fijar algunos parametros para que las naciones
centroamericanas pudieran avanzar bilateralmente en las negociaciones
comerciales.®'

Después de mas de tres afios de intensas conversaciones bilaterales, el
Presidente Salinas de Gortari por México y Calderén Fournier por Costa Rica, firman
el texto final del Tratade de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Republica de Costa Rica, en la Ciudad de México el 5 de abril de
1994, vigente a partir del lo. de enero de 1995.

¥ YANKELEWITZ. Samuel, TL.C Costa Rica - México. Alcances v_Perspectivas, Revista Parlamentaria, Vol. 2, No.
1, Agosto 1994, San José, Costa Rica, p. 39 y 40.
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Dicho Tratado consta de diecinueve capitulos en los que se regulan aspectos
comerciales tales como €l comercio de bienes y servicios, compras del sector pablico,
medidas de salvaguarda, inversion, solucion de controversias, propiedad intelectual,
entre otros.

De conformidad con lo dispuesto en el capitulo XIV, titulado Propiedad
Intelectual, los gobiernos de ambos paises se obligan a otorgar proteccion efectiva a
los derechos de propiedad intelectual. Este capitulo se integra por 32 articulos y 3
anexos, dedicando una buena parte de ellos a regular cuestiones marcarias.

Debemos advertir que la inclusion de aspectos de derecho intelectual en
Tratados de esta indole, es el resultado del esfuerzo realizado por Instituciones tales
como la ASIPI, que desde hace varias décadas se ha empefiado en concientizar a los
gobiernos en la importancia de estos derechos.

2.- MATERIA OBJETO DE PROTECCION

Como hemos mencionado, el Tratado en su capitulo XTIV, denominado
Propiedad Intelectual, establece disposiciones sustantivas en materia de marcas,
indicaciones geograficas o de procedencia, denominaciones de origen, proteccion de
la informacién no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, tendientes a
lograr ¢l fortalecimiento de la proteccion de los derechos de la propiedad intelectual,
asimismo, fija una serie de disposiciones de procedimiento, tanto administrativo
como judicial, que pretenden garantizar el respeto a las normas sustantivas
establecidas en un marco de seguridad juridica.

Este capitulo consta de treinta y dos articulos, siendo la marca regulada
especificamente en los articulos 14-09 al 14-17, estableciendo inicialmente el
concepto de “marca” como uno de los derechos intelectuales protegidos por el
Tratado. El mencionado articulo 14-09 en su péarrafo primero, tercero y cuarto
dispone los elementos esenciales de la marca y los requisitos basicos para que el
titular que lo desee pueda obtener proteccién juridica respecto a su marca, a través de
un registro concedido en cualquiera de los Estados Parte.
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“Articulo 14-09: Materia objeto de proteccion.

Podra constituir una marca cualquier signo o combinaciéon de signos que
permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por
considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes
o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Las marcas
incluiran las de servicio y las colectivas. Cada Parte podra establecer como condicién
para el registro de una marca que los signos sean visibles o susceptibles de
representacion grafica (parrafo primero).

Cada Parte podrd supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, la
solicitud de registro no estara sujeta a la condicidon de uso efectivo de una marca.
Ninguna Parte denegara una solicitud de registro inicamente con fundamento en que
el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiracion de un periodo de tres afios,
a partir de la fecha de solicitud de registro (parrafo tercero).

La naturaleza de los bienes y servicios a los que se aplica una marca no serd en
ningin caso obsticulo para su registro (parrafo cuarto).”

3.- DERECHOS CONFERIDOS POR LAS MARCAS

Respecto a las prerrogativas que el propio Tratado reconoce en favor de los
titulares de una marca registrada, el articulo 14-10 establece que:

“Articulo 14-10: Derechos conferidos.

El titular de una marca registrada tendrd el derecho de impedir, a cualquier
tercero que no cuente con su consentimiento, usar en ¢l comercio signos idénticos o
similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los
que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de
confusion. Se presumira que existe probabilidad de confusion cuando se use un signo
idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. Los derechos antes
mencionados se otorgaran sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no
afectara la posibilidad de cada Parte para reconocer derechos sobre la base del uso.”
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4.- MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Como se explicé en capitulos anteriores, las marcas notoriamente conocidas o
de alto renombre, reciben un tratamiento especial, en virtud de sus caracteristicas
especificas e importancia que las coloca en una situacién privilegiada frente a las
otras marcas, de modo que este aspecto no podia quedar de lado en el texto de este
Tratado, razén por la cual el articulo 14-11 dispone lo siguiente:

“Articulo 14-11: Marcas notoriamente conocidas.

1.- Cada parte se comprometera, de oficio o a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fibrica o de comercio o de una
marca de servicio que constituya la reproduccién, imitacién o traduccion,
susceptibles de crear confusi6n, de una marca notoriamente conocida y utilizada para
bienes idénticos o similares. Se entendera que una marca es notoriamente conocida
en una Parte cuando un sector determinado del piblico o de los circulos comerciales
de la Parte conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales
desarrolladas en una parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en
relacion con sus bienes o servicios. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca,
podran emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte que se trate.

2.- Cada Parte no registrard como marca aquellos signos iguales o semejantes a una
marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el
uso de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusion o un riesgo de
asociaciéon con la persona que emplea esa marca en relacion con sus bienes o
servicios, o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, o
sugiera una coneXioén con la misma y sus uso pudiera lesionar los intereses de esa
persona. Este parrafo no se aplicard cuando el solicitante de la marca sea el titular de
la marca notoriamente conocida en una Parte.

3.- La persona que inicie una accion de nulidad de un registro de marca concedido en
contravencion del parrafo 2, debera acreditar haber solicitado en una Parte el registro
de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.”
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En este sentido, los Estados Parte en este Tratado han dispuesto en su
legislacion interna la proteccién de las marcas notoriamente conocidas en los
siguientes términos:

¢ Ley de Marcas v Otros Signos Distintivos (Costa Rica):

a) Articulo 8o. inciso ¢), establece la prohibicion de registrar como marca un signo

distintivo igual o semejante en grado de confusién a una marca notoriamente
conocida.

b) Articulo 44. Establece ¢l derecho que tiene el titular de una marca notoriamente
conocida para evitar que terceros que carezcan de derecho se aprovechen
indebidamente de la notoriedad de su marca, asi como la posibilidad de que
oficiosamente o a instancia de! interesado, e! Registro pueda rechazar o cancelar el
registro y prohibir el uso de una marca que constituya una reproduccion, imitacién o
traduccion de una marca notoriamente conocida, que sea utilizada para bienes o
servicios idénticos o similares y pueda crear confusion, de igual modo, reitera la
obligacién del RPI de negar el registro de un signo igual o semejante a una marca
notoriamente conocida, para aplicarlo a cualquier bien o servicio, cuando el uso de tal
signo pueda crear confusion o riesgo de asociacién con ésta, derivando en un
aprovechamiento injusto del prestigio la marca y lesionando los derechos e intereses
del titular y causahabientes de la marca notoriamente conocida, salvo que el
solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

c) Articulo 45. Establece como criterios para reconocer la notoriedad de una marca:
la extension de su conocimiento por el sector pertinente del publico como signo
distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, la intensidad y el
ambito de difusion y publicidad o promocion de la marca, la antigiiedad y su uso
constante, of andlisis do produccidn y mcicadco 40 105 pIoaucios Guc la wuaica

distingue.

¢ Ley de la Propiedad Industrial (México):

a) Articulo 90 fraccion XV, establece la prohibicion de registrar como marca un
signo distintivo igual o semejante en grado de confusion o riesgo de asociacion con
una marca notoriamente conocida y dispone lo que se entendera como marca
notoriamente conocida.
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b) Articulo 151. Establece la procedencia de la nulidad de un registro de marca cuyo
otorgamiento invada una marca notoriamente conocida.

c} Articulo 213, fracciéon IV, X y XVII, dispone como infracciones administrativas
diversas conductas que pudieran ser aplicables para proteger a las marcas
notoriamente conocidas.

5.- SIGNOS NO REGISTRABLES COMO MARCAS

El articulo 14-09 en su segundo parrafo establece en términos generales las
restricciones minimas que habran de aplicarse para determinar en qué casos no podra
registrarse como marca un signo.

»Articulo 14-09............... cada Parte podra denegar, de conformidad con su
legislacion el registro de marcas que:

a) Incorporen, entre otros, los:
i) simbolos nacionales o de entidades publicas nacionales o internacionales;

ii)signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden publico o a las
buenas costumbres;

b) Puedan inducir a error en cuanto a su procedencia, naturaleza o calidad; o

¢) Sugieran una conexion con otras marcas....”

6.- PUBLICACION DE LA SOLICITUD O DEL REGISTRO DE MARCA

El articulo 14-09 en su parrafo quinto, establece a cargo de cada una de las
Partes la obligacion de publicar la solicitud de registro o el registro de una marca, en
los siguientes términos:

“Articulo 14-09............Cada Parte publicard una marca antes de su registro o
prontamente después de él, de conformidad con su legislacién, ofreciendo a las
personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse a su registro o para
solicitar la cancelacion del mismo.”



7.- CANCELACION, CADUCIDAD O NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA

Las directrices que las Partes habran de seguir respecto a los modos de concluir
el registro de marca, son establecidas en el articulo 14-12, en los siguientes
términos:

.- Cuando en una Parte no sea posible solicitar la cancelacion o declaracién de
nulidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislacién,
Y §€ registren marcas que sean idénticas o similares y que sirvan para distinguir
bienes o servicios idénticos o similares, el titular de la marca que la hubiese
registrado primero en cualquier Parte podra solicitar a la autoridad competente la
declaracion de nulidad de! registro de la otra marca, por no contar con la
caracteristica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho.

2.- Cuando en una Parte sea posible solicitar la cancelacion o declaracion de
caducidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su
legislacion, el registro de la marca no podra ser cancelado o declarado caduco cuando
el titular de la marca presente razones validas apoyadas en la existencia de obstaculos
para el uso. Se reconoceran como razones validas para la falta de uso las
circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular que constituyan
un obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importacion u
otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la
marca. Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios
que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde,
considerando la naturaleza de los bienes o servigios y las modalidades bajo las cuales
se efectiia su comercializacion en el mercado.”

é.— DURACION DE LA PROTECCION DE MARCAS
“Articulo 14-14: Duracion de la proteccion.

El registro inicial de una marca tendra una duracién de diez afios contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud o de la fecha de su concesion y podra

renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez afios, siempre que se
satisfagan las condiciones para la renovacion.”
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9.- USO DE LA MARCA REGISTRADA

Como ya sabemos el uso de la marca conlleva somera importancia y
trascendencia juridica, en virtud de que este hecho resulta determinante a grado tal
que puede constituir una causa de terminacion del registro de marca. El Tratado en el
articulo 14-15 establece los casos en que se considerara que una marca registrada se
encuentra en uso.

“Articulo 14-15 Uso de la marca.

1.- Cada Parte podra exigir el uso de una marca para mantener el registro. Cuando el
uso sea exigido, el registro podra cancelarse por falta de uso tnicamente después de
que transcurra, como minime, un periodo ininterrumpido de falta de uso de tres ailos,
a menos de que el titular de la marca demuestre razones validas apoyadas en la
existencia de obstaculos para el uso. Las razones establecidas en el parrafo 2 del
articulo 14-12 se reconoceran como validas para la falta de uso. -

2.- Para fines de mantener el registro, se reconocera el uso de una marca por una
persona distinta al titular cuando ese uso esté sujeto al control del titular.”

Asimismo, el articulo 14-16 establece que no debera dificultarse el uso de una
marca en el comercio, mediante requisitos especiales tales como, el uso de ésta como
simple indicactén de procedencia, el uso con otra marca o €] uso de la marca de modo
que se disminuya la capacidad distintiva de €sta respecto de los bienes y/o servicios a
los que se aplica. '

10.- LICENCIAS Y CESION DE MARCAS

Como uno de los derechos del titular de la marca registrada, tenemos la
posibilidad de que éste transmita o ceda el derecho de marca, o bien, autorice a
terceros para que hagan uso de la misma, en este sentido el Tratado en su articulo
14-17 puntualiza el tratamiento que habrd de darse a estos actos juridicos por cada
una de las Partes.
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“Articulo 14-17 Licencias y Cesion de marcas.

Cada Parte podra establecer condiciones para ¢l licenciamiento y cesion de
marcas, quedando entendido que no se permitiran las licencias obligatorias de marcas
y que el titular de una marca registrada tendra derecho a cederla con o sin la
transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. Sin embargo, cada Parte podra
condicionar la cesién de la marca cuando ésta forme parte def nombre comercial del
enajenante en cuyo caso solo podra traspasarse con la empresa o establecimiento que
ese nombre identifica.”

11.- PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El articulo 14-27 primer parrafo establece que “Cada parte garantizara que en
su legislacion se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intelectual conforme a lo previsto en los articulos 14-27 al 14-32, que
permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier accion intractora a que se
refiere este capitulo, incluyendo recursos éagiles para prevenir las infracciones y
recursos que constituyan un medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones. Estos
procedimientos se aplicaran de forma que se evite la creacion de obstaculos al
comercio legitimo y preveran salvaguardas contra el abuso.”

Asimismo, el articulo 14-02 dispone que “cada Parte otorgard en su territorio a
los nacicnales de la otra Parte, proteccion y defensa adecuada y eficaz para los
derechos de propiedad intelectual y asegurara que las medidas destinadas a defender
esos derechos no se conviertan a su vez en obstaculos al comercio legitimo.”

La proteccion de los derechos de propiedad intelectual se otorgard atendiendo
los principios de Trato Nacional, es decir, que cada Parte debera otorgar a los
nacionales de la otra Parte trato no menos favorable del que le concede a sus propios
nacionales en materia de proteccion y defensa de los derechos de propiedad
intelectual, y Trato de Nacién mas favorecida, esto es, que toda ventaja, favor,
privilegio que una Parte conceda a los nacionales de otro pais en materia de
proteccion de derechos de propiedad intelectual. s¢ otorgara inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de la otra Parte.




a) Aplicacion de las garantias existentes

Cabe sefialar que la aplicacion de los derechos de propiedad intelectual no
impone ninguna obligacion de instaurar un sistema judicial para la observancia de los
derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicacion de la
legislacion en general.

Asimismo, la aplicacién de esos derechos no crea obligacién alguna con
respecto a la distribucion de los recursos entre los medios destinados a lograr la
observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la
observancia de las leyes en general (art. 14-27 parrafo quinto).

b) Principios orientadores

Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual deberan cumplir con los principios de justicia, equidad, celeridad
eficiencia, eficacia procesal y prontitud (art. 14-27, parrafo segundo).
¢) Garantias esenciales del procedimiento

Las Partes deberan poner al alcance de los titulares de derechos de propiedad
intelectual procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de su derecho,

en estos procedimientos deberdn observarse las siguientes garantias:

1. - Los demandados deberan ser notificados oportunamente mediante un escrito en el
que se fundamente la reclamacion (art. 14-28, primer parrafo inciso a);

2, - Las partes deberan estar debidamente representadas por un abogado. (inciso b);

3.- No podran imponerse requisitos excesivos de comparecencias personales
obligatorias (inciso ¢);

4. - Las partes podran sustanciar sus pretensiones y presentar las pruebas pertinentes
(inciso d);
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5. - Se implementaran medidas para identificar y proteger la informacion confidencial
(inciso e);

6.- Las resoluciones que correspondan se formularin por escrito y estardn
debidamente fundadas y motivadas (articulo 14-27 parrafo tercero); y

7. - Las partes en litigio tendran la oportunidad de impugnar en revisiéon ante una
autoridad judicial, todas aquellas resoluciones administrativas finales o judiciales
de primera instancia sobre el fondo del caso, con sujecion a las disposiciones
establecidas en la legislacion de cada Parte relativas a la competencia y
procedencia de tal recurso (articulo 14-27 parrafo cuarto).

d) Medidas precautorias

La obligacion de cada una de las Partes para facultar a sus autoridades en
materia de aplicacién de medidas precautorias o cautelares en contra de infracciones
a cualquier derecho de propiedad intelectual, es uno de los aspectos mas relevantes, a
efecto de que oportunamente se pueda evitar un dafio o perjuicio al titular de una
marca registrada o cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y proteger al
publico consumidor. Al respecto el articulo 14-29 dispone lo siguiente:

“Articulo 14-29 Medidas Precautorias

1. - Cada Parte prevera que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar
medidas precautorias rapidas y eficaces para:

#j Cvikn una lnilavuion de vualyuier deiochiv de prupiedad nuicicuiual y, en
particular, evitar la introduccion de bienes presuntamente infractores en los
circuitos comerciales de su jurisdiccion, incluyendo medidas para evitar la
entrada de bienes importados al menos inmediatamente después del despacho
aduanal; y

b) Conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion.
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2. Cada Parte prevera que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar
medidas precautorias en las que no se dé audiencia a la contraparte, en particular
cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daiio irreparable al titular
del derecho o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

3. - Cada Parte prevera que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar a
un solicitante de medidas precautorias que presente cualquier prueba a la que
razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para
determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

a) El solicitante es el titular del derecho;

b)El derecho del solicitante estd siendo infringido o si esa infraccion es
inminente;

¢) Cualquier demora en la emision de esas medidas tiene la probabilidad de
llegar a causar dafio irreparable al titular del derecho o si existe un riesgo
comprobable de que se destruyan las pruebas.

4. - Para efectos del parrafo 3, cada Parte preverd que sus autoridades judiciales
tengan la facultad de ordenar al solicitante que aporte una fianza o garantia
equivalente que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para
evitar abusos,

5.- Cada Parte prevera que cuando se adopten medidas precautorias por las
autoridades judiciales de esa Parte en las que no se dé audiencia a la contraparte:

a) La persona afectada sea notificada de¢ esas medidas sin demora y en ningin
caso a m4s tardar inmediatamente después de la ejecucion de las medidas; y

b)El demandado, a partir de que lo solicite, obtenga la revisién judicial de las
medidas por parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para efecto de
decidir, dentro de un plazo razonable después de la notificacion de esas
medidas, si éstas serdn modificadas, revocadas o confirmadas.
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. - Cada Parte prevera que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar
a un solicitante de medidas precautorias que proporcione cualquier informacion
necesaria para la identificacidn de los bienes relevantes por parte de la autoridad
gue llevara a cabo las medidas precautorias.

7. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 6, cada Parte prevera que, a solicitud
del demandado, las autoridades judiciales de la Parte revoquen o dejen de alguna
manera sin efecto las medidas precautorias tomadas con fundamento en los
parrafos 1 al 5, si los procedimientos conducentes a una decisidn sobre el fondo de
asunto no se inician:

a) Dentro de un periodo razonable que determine la autoridad judicial que
ordena las medidas, cuando la legislacion de esa Parte lo permita; o

b) A falta de esa determinacion, dentro de un plazo de no mas de 20 dias hébiles
o 31 dias naturales, aplicandose el que sea mayor.

8. - Cada Parte prevera que, cuando las medidas precautorias sean revocadas, cuando
caduquen por accién u omisién del solicitante o cuando la autoridad judicial
determine posteriormente que no hubo infraccion ni amenaza de infraccidn de un
derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tengan la facultad de
ordenar al solicitante, a peticion del demandado, que proporcione a éste ultimo una
compensacion adecuada por cualquier dafio causado por estas medidas.

9. - Cada Parte prevera que cuando pueda ordenarse una medida precautoria como
resultado de procedimientos administrativos, esos procedimientos se ajusten a los
principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este articulo.”

Del mismo modo, el articulo 14-28 parrafo segundo, inciso c) dispone que:
“Articulo 14-28 Cada Parte prevera que sus autoridades judiciales tengan la facultad:
¢) Para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de la presunta infraccion

hasta la resolucion final del caso, incluso para impedir que los bienes importados
que impliquen la infraccion de un derecho de propiedad intelectual entren en los

circuitos comerciales de su jurisdiccion. Esta orden se pondrd en practica al menos
inmediatamente después del despacho aduanal de esos bienes.”
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e) Reparacion del daiio y costas

Cuando por la comisién de algin delito o infraccidén a un derecho de propieda
intelectual, haya lugar a reclamar el pago de dafios y en su caso costas, las Parte:
estaran a lo dispuesto en el articulo 14-28, parrafo segundo, incisos d), e) y ):

“Articulo 14-28........Cada Parle prevera que sus autoridades judiciales tengan [;
facultad:

d)Para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague a
titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensacién por e
dafio que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de I
infraccion, cuando el infractor hubiese sido condenado en el proceso judicia
correspondiente.

¢) Para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra lo.
gastos del titular del derecho, que podran incluir los honorarios apropiados ds
abogado.

f) Para ordenar a una parte cn un procedimiento, a cuya solicitud se hubierar
adoptado medidas y que hubiera abusado de los procedimientos d
observancia, que proporcione una adecuada compensacion a cualquier part
erroneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto d
dafio sufrido a causa de ese abuso y para pagar los gastos de esa parte, qu
pedran incluir honorarios apropiados de abogado.”

) Procedimientos administratives, civiles y penales

Como hemos advertido, el Tratado impone a las Partes la obligacion d
garantizar en su legislacion, el establecimiento de procedimientos de observancia d
los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopcion de medidas eficace
en contra de cualquier accién infractora de tales derechos, incluyendo recursos agile
para prevenir la comision de tales infracciones y delitos.

Estos procedimientos pueden ser administrativos, civiles o penales y al respects
el texto del Tratado indica:
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Articulo 14-28, primer parrafo:

“Cada Parte pondra al alcance de los titulares de derechos los procedimientos
Jjudiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual
comprendido en este capitulo........ ?

Articulo 14-28, parrafo octave:

“Cada Parte prevera que cuando pueda ordenarse una reparacion de naturaleza
civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto,
esos procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a
los enunciados en este articulo......”

Articulo 14-29, iltimo parrafo:

“Cada Parte prevera que cuando pueda ordenarse una medida precautoria como
resultado de procedimientos administrativos, esos procedimientos se ajusten a los
principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este articulo.”

“Articulo 14-30: Procedimientos y Sanciones penales:

1. - Cada Parte prevera procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando
menos en los casos de falsificacion dolosa de marcas o de usurpacién dolosa de
derechos de autor a escala comercial. Cada Parte dispondrd que las sanciones
aplicables incluyan pena de prision o muitas, o ambas, que sean suficientes como
medio de disuasion y compatibles con el nivel de sanciones aplicadas a delitos de
gravedad equiparable.

2. - Cada Parte prevera que sus autoridades judiciales puedan ordenar el decomiso y
la destruccion de bienes infractores y de cualquiera de los materiales e
instrumentos cuya utilizacion predominante haya sido para la comision del ilicito.

3, - Para efectos del parrafo 2, las autoridades judiciales tomaran en cuenta, al
considerar la emisién de esas 6rdenes, la necesidad de proporcionalidad entre la
gravedad de la infraccion y las medidas ordenadas, asi como los intereses de otras
personas incluidos los del titular del derecho. En cuanto a los bienes falsificados,
la mera remocién de la marca ilicitamente adherida no sera suficiente para permitir
la liberacion de los bienes en los circuitos comerciales, salvo en casos
excepcionales, tales como aquellos en que la autoridad disponga su donacion a
instituciones de beneficencia.
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4. - Cada Parte podra prever la aplicacion de procedimientos y sanciones penales en
los casos de infraccion de derechos de propiedad intelectual distintos de aquéllos a
que se refiere el parrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala comercial.”

g) Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera

Las Partes de obligan a implementar medidas y procedimientos para brindar una
efectiva proteccion a los derechos de propiedad intelectual dentro del territorio de
cada Estado y en sus fronteras, cuando al territorio de alguno de los Estados Parte se
pretenda introducir, importar o exportar bienes que de algin modo infringen algin
derecho de propiedad intelectual debera suspenderse la libre circulacion de tales
bienes, esta medida puede aplicarse de oficio o a solicitud de parte, en los siguientes
términos:

I.- Procedimiento a peticién de parte,
Articulo 14-31, parrafo primero al decimosegundo.

?Cada parte adoptara, de conformidad con e¢ste articulo los procedimientos que
permitan al titular de un derecho que tenga motivos validos para sospechar que puede
producirse la importacion de bienes falsificados o pirateados relacionados con
marcas, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean
administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda la libre
circulacion de esos bienes. Ninguna Parte estara obligada a aplicar esos
procedimientos a los bienes en trafico. Cada Parte podra autorizar la presentacion de
una solicitud de esta naturaleza respecto de los bienes que impliquen otras
infracciones de derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan los
requisitos de este articulo. Cada Parte podra establecer también procedimientos
andlogos para la suspension por las autoridades aduaneras del despacho de aduanas
de los bienes destinados a la exportacion desde su territorio” (parrafo primero).

Aquél que inicie un procedimiento de esta naturaleza deberd presentar las
pruebas adecuadas a efecto de que la autoridad competente de la Parte importadora
verifique la presunciéon de una infraccién a un derecho de propiedad intelectual,
asimismo, el solicitante debera brindar una descripcion detallada de tales bienes para
que sean facilmente reconocidos por las autoridades aduaneras (parrafo segundo).
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La autoridad competente debera comunicar al actor, dentro de un plazo
razonable si ha admitido la demanda y el plazo de actuacion de las autoridades
aduaneras (parrafo tercero).

El solicitante debera otorgar una fianza o garantia suficiente para responder
frente al demandado en caso de que la resolucién de fondo del asunto no le favorezca
y por la retencion indebida de las mercancias cause un dafio o perjuicio al importador
(parrafo cuarto).

Deber4 notificarse con prontitud al importador y al solicitante, respecto de la
suspensién del despacho de aduanas de los bienes en cuestion, esta medida quedara
sin efecto, si el demandante o solicitante no inicia el procedimiento conducente para
resolver el fondo del asunto dentro de un plazo de diez dias habiles contados a partir
de la notificacion de la suspension al solicitante, este plazo podra prorrogarse por
otros diez dias habiles en los casos en que la legislacion de cada Parte lo establezca
(parrafos quinto al séptimo).

Cabe sefialar que dentro del procedimiento conducente a resolver el fondo del
asunto, el demandado tendrd oportunidad de ser oido y solicitar la revision de las
medidas de suspension tomadas, pudiendo modificarse, revocarse o confirmarse éstas
(parrafo octavo).

La autoridad competente tendra facultad para conceder al titular de la marca
registrada la oportunidad de inspeccionar los bienes retenidos por la autoridad
aduanera, a efecto de sustanciar la reclamacion, e igual oportunidad se dard al
importador (parrafo decimoprimero).

1I.- Procedimiento oficioso.

Articulo 14-31 parrafo decimotercero:

“Cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar por iniciativa
propia y suspender el despacho de aduanas de los bienes respecto de los cuales
tengan pruecbas que, a primera vista, hagan presumir que infringen un derecho de
propiedad intelectual: ........ ”
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Las autoridades competentes podran requerir en cualquier momento al titular del
derecho cualquier informacion que pueda auxiliarles en el ejercicio de esas facultades
(parrafo 13, inciso a).

El importador y el titular del derecho seran notificados con prontitud de la
suspension, pudiendo el importador solicitar la reconsideracién de esta medida
(inciso b).

Las autoridades y funcionarios pablicos quedaran eximidos de responsabilidad
por las medidas tomadas cuando éstas sean cjecutadas o dispuestas de buena fe
(inciso ¢).

Sin perjuicio de las acctones que corresponda al titular del derecho y de los
recursos y defensas del demandado, las autoridades tendran facuitades para ordenar la
destruccidn o eliminacidn de los bienes infractores. Tratdndose de bienes falsificados,
no se permitird que €stos se reexporten en el mismo estado, salvo circunstancias
excepcionales (parrafo decimocuarto).

Estas medidas no se aplicaran cuando se trate de cantidades pequefias de
mercancias que no tengan un fin comercial y formen parte del equipaje personal de
los viajeros o se envien en pequeiias partidas no reiteradas (parrafo decimoquinto). ®

12.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LEGISLACION MEXICANA Y
COSTARRICENSE VIGENTE EN MATERIA DE MARCAS CON LAS
DISPOSICIONES RELATIVAS DEL TRATADO BILATERAL MEXICO -
COSTA RICA.

Podemos afirmar que tanto la legislacion marcaria mexicana, como la
costarricense, cumplen en términos generales con los compromisos adquiridos en el
Tratado de Libre Comercio entre estos dos paises, al margen de ello, realizamos las
siguientes observaciones:

% En este capimlo se encuentran las disposiciones mas relevantes del Tratado gite atafien a los compromisos pactados en
materia marcaria, incluyendo una breve introduccién de las mismas; para mayer detalle respecto de la regulacidn de este
y otros dercchos intelectuales, asi come de los diversos aspectos comerciales que regula. véase el texto del Tratado en la
[nternet: www.comex.go.cr ¥/o www.imee.go.cr.
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a) El texto del Tratado y las legislaciones internas de cada Estado Parte (México
y Costa Rica) guardan un criterio generalizado al considerar como requisito esencial
de la marca el caracter distintivo de ésta y en relacidn con los signos respecto de los
-cuales habra de negarse el registro de marca, asi como del carécter facultativo de ésta.

b) La regulacion de las marcas notorias por su importancia comercial y desde
luego econdmica, es uno de los aspectos mas relevantes de este Tratado, imponiendo
a los Estados Parte la obligacién de otorgar debida proteccion a las mismas, en
atencion a ello el gobierno costarricense y mexicano respectivamente, han dispuesto
en su legislacién las medidas suficientes para salvaguardar efectivamente estos
derechos.

¢} En relacion con el licenciamiento de la marca registrada, el propio Tratado
establece que no se permitiran las licencias obligatorias.

d) No obstante que ambas legislaciones en cuestion, atienden lo dispuesto en el
articulo 14-09 del Tratado en relacion con la obligacién de publicar la solicitud del
registro de marca o el registro de ésta, debemos sefialar que en este sentido puede
resultar mas conveniente el publicar la solicitud del registro antes de otorgar éste, tal
y como se prevé en el procedimiento administrativo de registro de marca dispuesto en
Costa Rica, a efecto de que quien se considere afectado, presente la correspondiente
oposicion a éste, sin embargo, la legislacion mexicana dispone que se otorgue el
registro y después se realice la correspondiente publicacién en la Gaceta, de modo
que quien tenga oposiciébn al registro solo podra hacerla valer mediante la
interposicién de un procedimiento administrativo de declaracion de nulidad, con las
inconveniencias de caracter econémico y procesal.

e) Este Tratado conhere al titular de una marca regisirada como derecho
preponderante, el uso exclusivo del signo marcario y como derivado de éste, todos
aquellos derechos relativos a la oposicién y persecucion de los infractores de la
marca registrada, quedando obligados los Estados Parte a establecer mecanismos
adecuados para evitar la invasion a una marca registrada y en general para proteger
los derechos intelectuales, siempre que se observen las garantias esenciales del
procedimiento, si bien, podemos afirmar que ambos paises disponen en sus
legislaciones los procesos y procedimientos necesarios para tal efecto, también
debemos seiialar que ambas legislaciones son perfectibles en los siguientes aspectos:
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México:

No obstante que el Tratado en sus articulo 14-30 y 14-31 impone a los Estados
Parte la obligacion de disponer la aplicacién de medidas cautelares en la frontera a
cargo de autoridades aduaneras, a efecto de impedir la entrada de productos que
invadan derechos conferidos en favor de un tercero a través del registro de marca, la
legislacion mexicana solo prevé la aplicacion de medidas de salvaguarda en materia
de comercio exterior por la comision de practicas desleales de comercio internacional
(subvencién y dumping) y no para proteger a los titulares de marcas registradas de un
perjuicio o dafio causado por una infraccion o delito a su marca registrada respecto de
productos que se pretendan introducirse al pais, por tal razon no atrevemos a
proponer se incluyan en la Ley de la Propiedad Industrial disposiciones especificas
relativas a la aplicaciéon de medidas cautelares en la frontera, con objeto de brindar
una mayor proteccion a estos derechos y cumplir cabalmente con los compromisos
adquiridos por nuestro gobierno en el Tratado celebrado con Costa Rica.

Costa Rica:

La legislacién costarricense establece que en conira de actos de competencia
desleal (infracciones), sélo procede la accion indemnizatoria en la via judicial, que
puede ¢jercitar el titular de la marca que se considere afectado por tal acto o el
consumidor afectado y sélo cuando un acto de esta naturaleza tenga efectos reflejos
en contra del consumidor podra la Comision Nacional del Consumidor, iniciar un
procedimiento administrativo y en su caso imponer alguna sancion al infractor, de
modo que no obstante que la Ley de Procedimientos de Observancia constituye una
evolucién legislativa en materia de proteccion a los derechos de propiedad intelectual
y en especial a las marcas, el aspecto de la represion de la competencia desleal
(infracciones) no sera lo efectivo que pudiera ser, ya que no se contempla la
imposiciéon de sanciones administrativas que desalienten la comision de nuevas
infracciones, independientemente de la accion indemnizatoria que el titular o
consumidor afectado pudieran ejercitar.

Por dltitmo debemos reconocer el importante esfuerzo realizado por el gobierno
costarricense a efecto de cumplir los compromisos pactados en materia de marcas en
este Tratado, adhiriéndose al Convenio de Paris y expidiendo la reciente Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos de la Republica de Costa Rica y la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, brindando
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una efectiva proteccion a los titulares de marcas registradas, ya que antes de la
expedicion de estas leyes, la regulacién costarricense en materia de proteccion a los
derechos de propiedad intelectual y represion de la competencia desleal era escasa, ¢
inexistentes los mecanismos para brindar a los titulares de derechos de propiedad
intelectual una proteccion efectiva.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Es evidente que nuestro pais se ha enrumbado hacia un largo
proceso de integracion comercial y econémica, que en si mismo conlleva aspectos
positivos y negativos, en razon de la buena o mala negociacion de los Tratados
Comerciales que para tal efecto se celebren, en tales circunstancias podemos afirmar
que dichas negociaciones podran ser mas favorables para nuestro pais si se efectian
con naciones que posean un desarrollo industrial y econémico similar o menor al
nuestro, siendo este el caso del Tratado materia de este estudio. Esta afirmacion no
implica que se impongan condiciones desfavorables a otro pais por tener un menor
desarrollo, sino que en el curso del comercio mismo, nuestros fabricantes o
comerciantes se encuentren en posibilidad de ofrecer bienes y servicios que resulten
atractivos para ese nuevo mercado, cosa que no seria posible en el mercado de un
pais desarrollado en el que por su avance tecnoldgico podria ofrecer productos o
servicios de igual o mejor calidad que los nuestros a un menor precio, impidiendo de
este modo que los productos nacionales puedan colocarse y competir en ese mercado.

SEGUNDA.- Sin lugar a dudas la celebracion del Tratado de Libre Comercio
entre México y Costa Rica es un importante logro hacia la integracion interamericana
en materia comercial, '

TERCERA.- La inclusion en este Tratado de un capitulo especifico que
establece lineamientos para unificar y armonizar los criterios de regulacion y
proteccion de los derechos intelectuales, es la confirmacién de la importancia que
tienen Astos en la econemin mundial, cn Sspicial ol deedhv de miared, a efecto de
lograr una adecuada regulacion y proteccion que trascienda practicamente en una
administracion eficiente, una proteccion adecuada y la instauracion de
procedimientos y procesos de solucién de controversias eficaces y justos.

CUARTA.- La proteccion del derecho de marca a nivel de compromisos
internacionales, provoca que las relaciones comerciales que surjan como motivo de la
celebracion de éstos, se den en un clima de seguridad juridica.
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QUINTA.- Independientemente de la importancia que para los estudiosos del
derecho reviste la marca, su importancia practica deriva de la funcion
socioeconomica que ésta cumple, que invariablemente se traduce en el alto vafor
economico que puede alcanzar, de modo que en el marco de un Tratado Comercial, 1a
efectiva regulacion y proteccidn de estos derechos incidira directamente en el éxito o
fracaso de los objetivos comerciales y economicos propuestos en el mismo.

Sin mds comentario, es nuestro deseo que este trabajo contribuya en la
investigacién y consulta juridica, constituyendo una aportacion al derecho marcario.
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