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INTRODUCCION

La imitacién de las marcas notoriamente conocidas se ha visto incrementada debido a que
el piiblico consumidor desea adquirir productos o servicios de buena calidad protegidos por
marcas de renombre. La gente se interesa por estas marcas porque los productos o servicios

amparados por ellas son elaborados o prestados con un estricto control de calidad.

Las personas que falsifican las marcas notornas, conocidas como “piratas” buscan
beneficiarse dcl prestigio que los fabricantes y prestadores de servicios han adquirido

mediante la publicidad de sus bienes o servicios.

Estos usurpadores no invierten dinero ni trabajo y en la mayoria de los casos incurren en
evasion fiscal, por lo que la pirateria de marcas notoriamente conocidas se convierte en un

negocio lucrativo.

La pirateria de marcas notoriamente conocidas es perjudicial desde varios puntos de vista:
cn primer lugar dafia al titular de la marca pues él es quicn invierte dinero, tiempo y trabajo
para lograr posicionar su marca en el mercado y que ésta sea reconocida y solicitada por el
publico. También se afecta al consumidor porque es engafiado al hacérsele creer que
adquiere una marca legitima y reconocida cuando lo que estd obteniendo es una

falsificacién de la misma.

En virtud de lo anterior, surge el presente estudio, mismo que se divide en tres capitulos. El
primero de ellos corresponde a la parte gencral, dando los conceptos de lo que es una
marca, sus funciones y requisitos. Asimismo, incluye las fuentes que dan lugar al derecho
de la marca. Se incluye también el andlisis de los principios de Especialidad y de
Territorialidad, que rigen el Derecho Marcario; asi como la excepcién a estos principios y

que es precisamente la que da origen a la marca notoriamente conocida.

En el segundo capitulo se analizan los antecedentes de la marca notoriamente conocida,

mismas que tienen su origen en el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad



Industrial, en especifico el articulo 6 bis. Incluyo las revisiones de dicho convenio asi como
lo conducente a las Marcas Notorias en la Ley de la Propicdad Industrial de 1942, la Ley de
Invenciones y Marcas de 1975 y la Ley de Fomento y Proteccion a la Propicdad Industrial
de 1991, reformada en 1994.

El cuarto capitulo est4 dedicado al analisis de la marca notoriamente conocida en nuestro
sistema juridico. Se incluye el estudio de la fraccién XV del articulo 90 de la Ley de la
Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994. Posteriormente, me refiero a la pirateria
de las marcas notorias y a las acciones légales para su combate. Por iltimo, se incluye un
analisis de varios casos en los que se involucran marcas que las autoridades han

considerado como notoriamente conocidas.

Finalmente, realizo mis conclusiones y sugerencias para combatir la pirateria de las marcas

notoriamente conocidas.



CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA

1) Definicién

Varias son las definiciones que se han dado de lo que es una marca, por lo que haré

mencion de algunas que han aportado tratadistas en la materia.

M.Z. Weinstein define a la marca como “un signo utilizado para distinguir un producto o
un’ servnmo con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios

: summ strados por los competidores”.

C.E.. Mascarefias, autor espafiol, la conceptualiza como: “un signo que se usa para

istinguir en ¢l mercado, los productos o los servicios de una empresa, de los productos o
» 2

icios de las otras empresas”.

llas y no han sido engafiados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio
"3

: '.han senlao de

que tamblen se extlende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela™.

:Ahorn bien. por lo que hace a los autores mexicanos, J. Rodriguez y Rodriguez nos indica

< que la marca es “ la sefial externa que es usada por un comerciante para distinguir los

productos por él elaborados, vendidos o distribuidos o los servicios que presta, de manera
que el adquiriente 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

! Weinstein Z.. “Le Regime Fiscal de la Proprieté Industrielle...” citado por Nava Negrete Justo en Derecho
de las Marcas. Editorial Pormia, México, 198S. P.144.

? Mascareias C.E. “Las Marcas de Fabrica, de Comercio y de Servicio"... citado por Nava Negrete Justo en
Derecho de las Marcas...Op. Cit. P.145.

* Carrillo Ballesteros. Morales Casas Jests, “La Propiedad_Industrial”...citado por Nava Negrete Justo en

Derecho de las Marcas...Op. Cit. P. 145,



prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados™. Esta
descripcion es resumida por su mismo autor al decir que la marca * es un signo que utiliza
el 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™.*

César Sepilveda sefiala que la marca es para distinguir porque sefiala y caracteriza
productos o servicios, diferenciandolos de otros. Dice que “tiene por objeto la marca
proteger las mercaderias y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal
mediante la identificacion. Estan destinadas a especializar los productos en que se usan o
los servicios que se valen de cllas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas

que los prestan™.*

Por su parte. Jaime Alvarez Soberanis opina que la marca es el signo que se utiliza para
distinguir un producto o un servicio de otros. En ese sentido, la principal funcién de la
marca es servir como elemento de identificacidén de los satisfactores que genera el aparato

productivo. *

Justo Nava Negrete define a la marca de la siguiente forma: “Es todo signo o medio
material que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que
elabora 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™, 7

Todos los autores citados definen a la marca en razén de la funcion esencial que tiene, que
es ser un signo distintivo. La distintividad es la que permite a las marcas individualizar los
productos o servicios de un comerciante, para que puedan ser identificados por el

consumidor.

? Rodriguez ¥ Rodriguez Joaquin, “Curso de Derecho Mercantil”, Tomo 1. Editorial Porria. México 1999,
P.425.

3 Sepalveda César, “El Sistema Mexicano de Propicdad Industrial”. Editorial Porraa. México, 1981, P. 113,

® Alvarez Soberanis Jaime. “La Regulacién de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnoldgica™,

Editorial Porria. México 1979. P.54,
7 Nava Negrete Justo, “Derecho de las Marcas”, Op. Cii. P. 147.




"-En lo que respecta a la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y reformada en 1994, la
‘misma hace mencién expresa de lo que debe entenderse por marca. Dentro del Titulo
Cuarto (DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES), el
Capitulo [ se denomina “De las Marcas” y el articulo 88 es el precepto que establece lo que
debe considerarse como marca al estipular: “Se entiende por marca a todo signo visible que

distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado™.

Por su parte. el articulo 90 de la Ley estipula en cuatro fracciones los supuestos. En la
primera de ellas me’nciona a las denominaciones y figuras visibles, suficientemente
dlsunuvns. susceptlbles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de
apllcarse fro.nte a Ios de:su misma especic o clase. La fraccién segunda establece que
tnmblen Ias tomms tridimensionales pueden ser constitutivas de una marca. De acuerdo con
la lercera lraccnén, también los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
siempre. que no queden comprendidos en los supuestos del articulo 90 de la Ley, pueden
llégélj‘a‘ ser una marca. Por ultimo, también el nombre propio de una persona fisica, siempre

que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
2) Funciones de las marcas

Son variadas las funciones que se atribuyen a las marcas, y asi lo ponen de manifiesto los
conceptos doctrinarios y legales en diferentes paises y épocas, lo que se explica facilmente,
_ya que segun sea el cardcter esencial que del signo marcario se adopte, asi serd la funcién

que sc le asigne.?

Es decir. que las funciones de una marca se derivan de los conceptos que de la misma se
han dado. ademas de que el papel que desempefian los signos marcarios para sus
propictarios serd de suma importancia debido al uso que se le dé y de las funciones que

desempeda la marca.

* Rangel Medina David. ~Tratado de Derecho Marcnm o”. Edntonul Libros de México, S.A. México, 1960
P71,



El Doctor Davnd,Rnng,e Me ina plamea una clasnﬁcacxén sxsteméuca de las funcmnes de

: Ius marcus. 'y -..s en‘ la que me basaré o
L A Funéiéf\'dc D

B, Funci(?n de FrolccEibn

C Funci(’)ﬁ de lndklbcit:xc'ién e ,Prd‘c:édencia
D, Funcién Social o de Garantia de Calidad
R o Funcibén’ (klebl”impag_ﬁnd‘

Esta funcion se deriva de la esencia misma de la marca porqué éé a través de esta funcion

que la marca va a servir para diferenciar un produc.to o un servx o de otro producto ode

otro servicio del mismo género. Podemos decir, que es por “esta. funcién que el piblico

consumidor va a dirigir su atencién al producto ‘o ‘servici a_1parado por una marca y
también por esta funcién va a distinguirlos . de - productos o servicios del mismo género

pero protegidos con otra marca.

Esta funcion esta claramente contemplz;d en la Le dé’fl.a materia, ya que el articulo 88
blgq"ue distihga productos o servicios de

sefiala que se entiende por marca a todo sig

otros de su misma especie o clase en el mercad

Asimismo. la Ley \'uelve a mencionar,a esta funcién al referirse a los medios que pueden

iculo 89 establece que podrin constituir una

constituir.una marc
marca lus dmomnmcnones 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.
- Funcioén de Proteccién

Esta funcion se puede analizar desde varios puntos de vista. En primer lugar, tiene como fin
que el propictario de una marca se encuentre protegido en cuanto al trabajo y el dinero que
ha invertido para lograr un prestigio y que la clientela identifique y acepte su producto o
servicio. Efectivamente, el titular de la marca se encuentra amparado en contra de sus
competidores de posibles falsificaciones; mismas que simultineamente perjudican al
publico consumidor porque es engafiado al creer que adquiere productos o servicios de una

calidad determinada, cuando en realidad no es asi.
Esta funcion de proteccion de la marca va a permitir que el consumidor esté en posibilidad
de que identifique productos o servicios, de otros iguales, y por ello podra elegir

libremente el que mas le convenga, segtin sus necesidades.

- Funcién de Indicacién de Procedencia

~Esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clasico legal de
la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable

comprador una indicacion sobre la procedencia de los productos™.

‘Es por medio de esta funcién que el consumidor conoce el origen de las mercancias que
adquiere v qué_sabf: quién es la persona que las fabrica o elabora. La funcién de sefialar la

mercancl'as se encuentra condicionada a que la marca efectivamente

i 'proi'eriiencia':dé
llevc a cv bo su_ func: n individualizadora, pues sin el caracter distintivo, la marca puede

'provocar conlus:ones entre los consumidores acerca del origen de la mercancia.'®

? Rangel Medina. Tratado..." Op. Cit. P. 173.
° [dem.




La funcioén de indicacién de procedencia va a estar ligada a la funcién de distincion, ya que
al indicar la procedencia de un producto o servicio se debe cumplir primero con la funcién
de distincion. pues de carecer de ésta, se puede crear confundir en cuanto al origen de dicho

producto o servicio.

Esta funcién es del interés por una parte, del industrial, en cuanto a que ascgura un
beneficio respecto a [a reputacidén que ha adquirido; y por otra parte, va a ser del interés del
consumidor ¢n cuanto a que le permite comprar con seguridad un bien que ya ha apreciado

por su calidad.’

Algunos autores piensan que csta funcion ha perdido importancia en virtud de que en la
vida cotidiana facilmente se puede observar y corroborar que una gran cantidad de las
marcas cmpleadas en el mercado, son anénimas, es decir que no contienen ninguna
referencia de la empresa que elabora o fabrica dicho producto, importando unicamente el
cumplir con la funci6n de distinguir los productos de otros del mismo género.'? Dicen, los
que sosticnen esta postura, que en el mercado abundan bienes y servicios con una gran
variedad de marcas, de las cuales son propietarios conocidas empresas transnacionales, de
’lrzyls' que en la mayoria de los casos se omite indicar la procedencia, por lo que los
cdnsumidorkes al adquirir un producto o la prestacién de un servicio ignoran su

‘. “procedencia.”

aime Alvarcz Soberanis se pronuncia en el mismo sentido al decir que hoy en dia existen

miles de productos y servicios diferenciados por marcas y una cantidad muy grande de

':.*cmpresas. rcsullando imposible que el consumidor memorice ademas de las marcas, el

] nombre de qulen elabora o fabrique el producto.'

“Es seguro que una gran parte del publico consumidor adquiera un producto de una

determinada marca sin detenerse a observar quien lo fabrica; sin embargo, Ia gran mayoria

" Armengaud. AINE. “Traité Practique des Marques de Fabrique et de Commerce. .” citado por Rangel
Medina, David en ~Tratado de...” Op. Cit. P.174,
2 Nava Negrete Justo, “Derecho...” Op. Cit. P. 152.
“ tdem. P. 153.
" Alvarez Soberanis Jaime, “La Regulacién...” Op. Cit. P.62.



de las mercancias que consumimos cumplen con la funcién de indicar su procedencia, no
solo porque e¢s un derccho que tienc el titular de una marca, sino porque otras leyes
independientes a la Ley de Propiedad Industrial obligan tanto a comerciantes, industriales o
prestadores de servicios a indicar en sus marcas la procedencia del producto asi como

alguna otra informacion comercial complementaria.

En el rubro de las marcas notoriamente conocidas, esta funcién es muy importante porque
son marcas que por reputacion, el consumidor las conserva en su mente y es de su interés

conocer al fabricante de las mismas.

- Ademis, como lo expresa el doctor Rangel Medina, “la represion de ciertos delitos contra
la propicdad industrial. y la de variadas formas de la competencia desleal; lo mismo que el
"‘vreo':ha'zyo de marcas imitadoras o la nulidad de los registros otorgados invadiendo por
; irﬁitacxon. dcrechos de tercero, tienen como explicacién fundamental el impedir la
'confusnén que los signos imitadores producen acerca de la procedencia de las

- -mercancias™.'*

- Funcién Social o de Garantia de Calidad

Se refiere a que en la marca se indique la calidad del producto o del servicio a que se aplica,

por lo que es una garantia para el consumidor, ya que de esta forma va a estar seguro de la
- clase de producto o servicio que va a adquirir; pero también representa una garantia para el
- fabricante y el prestador de servicios ya que a través de la calidad de sus productos o de sus

“servicios. va a encontrar un medio para distinguirse de sus competidores.

- Considero Lom.ctn 1a afirmacion del doctor Rangel Medina en cuanto a que esta garantia se

obrc la ley, ya que ésta nunca puede obligar a un

‘vaa basar en el uso

' :fabru.ame oa unp s o mantener la misma calidad de sus productos. '

' Range! Medina. ~Tratado l do

. Op. Cit. . 176.
'“’ldemPl77 : S




~“Este“objetivo de garantia de calidad segiin la doctrina francesa, no tienc una significacion
“juridica: Esto se debe a que en ocasiones un fabricante utiliza una misma marca para un
mismo producto pero con calidades diferentes, es decir que se pucde vender bajo una

“ 'misma marca productos de calidades diferentes.!”

_-También puede suceder que un mismo producto o servicio sea fabricado o prestado por
varios fabricantes o comerciantes, en virtud de licencias de uso que otorgue el titular de la
marca que los distingue, trayendo como consecuencia la diversificacion de calidades,'® ain
y cuando el titular debe de cuidar la calidad en los productos o servicios de los usuarios

autorizados.

Justo Nava Ne;_.retc tamblén afirma que en cuanto a las marcas notoriamente conocidas, sus

mularcs cmplca stas marcas para otros productos que originalmente protege; y que estos

otros productos dejun mucho que desear en cuanto a calidad, por lo que los consumidores al

marca de gran renombre, lo tnico que hacen ¢s comprar signos. '°

estar frcnte a
I cburnmeme sucede, aunque cuando estamos frente a estos casos quien debe
mtcrvcmr esel Esludo. para que regulen o controlen la calidad de los productos ya que es el
v cpnsum_ldor quien se puede ver afectado en hltima instancia por estas situaciones. Es aqui

, en_doridc. este objetivo se convierte en una funcién social, tal como lo seiiala el doctor
Rangel Medina, quien establece que esta caracteristica convierte a la marca en una

institucion de orden piblico.
- Funcién de Propaganda
Actualmente es indiscutible la importancia de esta funcién en las marcas. Es por ella que se

puede dar a conocer la marca en un plazo corto, maxime con los medios de comunicacién

existentes hoy en dia. Es por medio de csta funcién que la marca va a atraer a la clientela e

'7 Chavanne, Albert y Burts, Jean- Jacques en “Droit de la Proprieté”. Citado por Nava Negrete, Op. Cit.
P.154,

'* Nava Negrete. Op. Cit, P. 154 y 155,

" tdem.



incluso contribuira a conservarla porque sera el medio por ¢l que el consumidor tenga

conocimiento de los articulos o servicios que la marca pretende identificar.

La propaganda o publicidad se refiere al producto mismo, y si éste es de buena calidad
merecera la aceptacion de los consumidores y serd nuevamente solicitado por su marca, la
cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusion del

articulo, y consecuentemente de atraccion y conservacion de la clientela. 2

Asimismo. en la funcién de publicidad o propaganda intervienen factores como la
originalidad. ya que existirdn marcas creadas con mucho ingenio y que por la sola
evocaéién resultan atractivas y por ello la inversién en cuanto a publicidad sera menor que

“una marca que no tenga la misma fuerza de atraccion.

El licenciado Nava Negrete sefiala que “la marca en ¢l campo econémico es un instrumento
indispernsable en la distribucién de las mercancias y de la promocion de ventas; la marca
realiza una funcién de reclame o publicitaria importante, de tal suerte que en la economia
socialista. la importancia de las marcas coincide con el desarrollo de la publicidad y por
consiguiente de una cierta concurrencia. En efecto, la marca representa el vehiculo ideal

para penetrar en los mercados extranjeros”. 2

En el campo de las marcas notorias, esta funcion juega un papel muy importante ya que las
inversiones que sus propietarios hacen en cuanto a publicidad son muy grandes, llegando,
‘estas marcaé incluso a formar.un activo valioso y que al ser aprovechadas por terceros que
no aportan nada. y en cambio si se benefician, incurren en competencia desleal. En este
scnudo Ascarelli manifiesta: “la.marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una
verdadera obra de ingenio producto de la publicidad, lo que constituye el problema
planteado por las llamadas marcas supernotorias o de alto renombre, problema que, en
definitiva. tienen un paralelo en las tendencias que en materia de concurrencia desleal

_tienden a extender ¢l campo de la llamada concurrencia parasitaria®.??

’ *® Rangel Medina, “Tratado...” Op. Cit. P.179.
:: Nava Negrete, Op. Cit. P.159 y 160,
* 1dem. P. 159.



En México existen leyes y organismos tendientes a regular y controlar esta funcién de la
marca, como por ejemplo, la Procuraduria Federal del Consumidor y la Secretaria de Salud,
por nombrar algunos.

3) Requisitos o Caracteres de las marcas

Las marcas deben reunir ciertos requisitos para que puedan cumplir con sus funciones.

Estos requisitos seran los que determinardn si dichas marcas pueden ser protegidas o no.

Abundan criterios para la clasificacién de estos requisitos. El doctor David Rangel Medina

tiene su clasiticacion, que es la que seguiré y que se divide en dos categorias:
a) Caracteres y condiciones esenciales o de validez
1) Distintividad
2) Especialidad
3) Novedad
4) Licitud
5) Veracidad

b) Caracteres identales o darios

1) Caracter facultativo

2) Adherencia



3) Apariencia
4) Individualidad
a) Caracteres esenciales o de validez
1) La Distintividad

Indistintamente del concepto que se adopte como marca, o de la finalidad que mas
justifique su proteccion legal, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo
cual significa que a la marca debe especializar, individualizar y singularizar.?® Es decir que
la marca sirve para identificar un producto o un servicio de los productos o servicios de los
_competidores, por lo que si las marcas no cumplieran con esta condicion, confundirian a los
consumldores con otras marcas ya existentes, es decir que, en definitiva el destino de la

'marca estn en |dcnln ficar.

. La Ley de’ Ia Propledad Industrial expresamente se refiere al caricter de distintividad, al
1o:smblccer. en su aniculo 89 fraccion I, que puede constituir una marca las denominaciones
y ﬁguras visibles, suﬁcnentementc 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.

La jurisprudencia también reconoce el cardcter de distintividad de los signos marcarios, asi

como también Io hace el Convenio de Paris en su articulo 6 quinquies, B) 2).
2) La Especiali&ad
Se refierc -a que la marca debe ser original, esto es, que debe llamar la atencién del

consumidor y evitar que éste incurra en una confusién. Efectivamente, solo cuando la

marca es especial “cumple su misién de determinar productos y mercancias para que no se

** Rangel Medina. ~Tratado...” Op. Cit. P.184 y 185,




confundan, individualizindolos, particularizandolos y atestiguando su origen y

procedencia™??

El que una marca sea especial también significa que la misma no puede estar conformada
por una denominacion o signo elemental como lo es un nitmero o un color aislado, o un
nombre de uso comiin, etc. Esto obedece a razones de interés general ya que estos
elementos o figuras no pueden ser del uso exclusivo de una sola persona o de un pequeiio

sector de la poblacion porque se estaria incurriendo en précticas monopdlicas.

La especialidad también se refierc a que la marca tinicamente se va a aplicar a la categoria
de productos o servicios para los que ésta fuc creada, es decir que la marca no puede
proteger todos los productos o servicios contenidos en el reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, por lo que cualquier persona podra solicitar el registro de la marca
con la misma denominacién en alguna otra categoria. Este principio no es absoluto, pues

como veremos posteriormente, las marcas notoriamente conocidas son una excepcion.

3) La Novedad

Es necesario que para que una marca cumpla con la funcién de ser un signo distintivo, no
"\«—’hrayu sido registrada o no haya sido usado. De esta manera, serd una marca que no se va a
cbnfun_dir con' otras marcas existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares
produétos o servicios. “La novedad significa que el signo escogido, para ser idéneo, no

" debe ser ya cominmente conocido como signo distintivo de empresa competidora”.?’

e sz,m/ _iimporta‘n’tc“es este requisito que dentro del tramite de registro de una marca, existe un
ev.v:(‘zim'er_f de novedad, en donde el signo que se pretende registrar sera comparado con

““aquellas . ‘va registradas o en trdmite que sean idénticas o semejantes y en caso de

encontrarse alguna “anterioridad™ que la autoridad considere que pueda causar confusién,

“serd objetado el registro en virtud de que el signo no es novedoso. La autoridad se

* Descartes Drummond de MAGALHAES. “Marcas de Industria e de Comercio” citado por Rangel Medina,
Op. Cit. P.190.
* Rangel Medina, “Tratado....” Op. Cit. P, 193.



fundamenta en la fraccion XVI del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que

establece que no son registrables como marca:

XVLI.- Una marca que sca idéntica o semejante en grado de confusiéon 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 podrd registrarse una marca que sea idéntica a otra ya
registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla

a productos o servicios similares.

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que el examen de novedad a que son sometidas
las solicitudes de marca, tiene como finalidad el objetar el registro de una marca cuando ya
se encuentre registrada o en tramite de registro otra marca igual o semejante para amparar
los mismos o similares productos o servicios, con el objeto de que no causen confusion

entre el publico consumidor.

Lo anterior tambi¢n se aplica para otros signos distintivos como son los avisos comerciales
-y los nombres comerciales, ya que si alguien adopta como marca el nombre o el aviso

. comercial de un tercero, también se puede provocar confusion.
4) La Licitud

Para que una marca pueda ser juridicamente protegida, es indispensable que el signo o la
denominacion susceptible de ser una marca no sea contrario a la ley, a la moral y a las

buenas costumbres.

- Este requisito de licitud estd expresamente reconocido no solo para la figura de la marca
sino para todas aquellas reconocidas por la Ley de la Propiedad Industrial, misma que en su

.-articulo 4° dice:



Articulo 4°.- No se otorgard patente, registro o autorizacion, 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 piblico, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan

cualquier disposicion legal.

Este principio también esta reconocido en e! d&mbito internacional, en el articulo 6 quinquies

b) 3) del Convenio de Paris.
5) La Veracidad

Esta caracteristica se refiere a que una denominacion “serd marca si no contiene
indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al piblico en error sobre el origen y
calidad de las mercancias o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en

engaiio en la seleccion de los productos™.2®

La Ley de la Propiedad Industrial tutela este principio, en su articulo 90 fraccion X1V, que

establece que no son susceptibles de constituir una marca:

X1V.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de engafiar al piblico 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.
b) Caracteres accidentales o secundarios

1) Caricter facultativo

* idem. P.197,



- Este principio consiste en que el uso de una marca no es obligatorio, sino potestativo. El

articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial sefiala:

Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podrin hacer uso de marcas e¢n la industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se

obtiene mediante el registro en el Instituto.

De la lectura de este precepto se desprende el caracter facultativo de la marca, ya que,
independientemente de! hecho de que la marca sea un instrumento de apoyo para que el
consumidor identifique los productos o servicios de un comerciante o prestador de

”seryicioé éstos pueden o no hacer uso de la marca, ellos son libres de decidir si utilizan o

~'no’ese medio para dar a conocer sus mercancias.

Seﬁnlh Ddscénes de Magalhaes. “Tratindose, como se trata, de un derecho, no de un deber,

: y alendlendo ‘no. “s6lo a saludables principios que en relacion con la libertad de trabajo

a;,ra,el derccho publico modemno, sino también a la conveniencia del comercio, en
: y..en particular, en interés de los consumidores, el uso de la marca es
‘facultativo™.?’

CEl principio consistente en que ¢l uso de !a marca es potestativo cuenta con una excepeion,

. debido a que el articulo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial estipula:

Articulo 129 La Secretaria podra declarar el registro y uso obligatorio

de marcas en ducto o servicio o prohibir o regular el uso de

marcns, reglst C ;de‘,'oﬁclo o a peticion de los organismos

representativos, cuando

i EI uso de ln marca sea un elemento asociado a practicas monopélicas,

ohgopéhcas. o de competencia desleal, que causen distorsiones graves

" MAGALHAES. citado por Rangel Medina, Op. Cit. P.200.
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en la produccién, distribucién o comercializacién de determinados

productos o servicios;

Il.- El uso de la marca impida la distribucion, produccion o

comercializacion eficaces de bienes y servicios, y

H1.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de
emergencia nacional y mientras dure ésta, la produccién, prestacion o

distribucién de bienes o servicios basicos para la poblacién.

: k“Esvt_o cae fuera de la esfera puramente comercial de los intereses econémicos, ya que la
frazén" dc ser de estas marcas estd en consideraciones de policia o de garantia publica,

cv:kﬁnndo es mayor la ocasion a fraudes o engafios a los consumidores, o en otros motivos
f-‘a'r'uildgos“."

¢) La Adherencia

El concepto de marca no estd subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto
que ampara. que no pueda separarse del mismo.?’ Por lo que la marca cumplird con sus
funciones perfectamente sin que sea necesario que ésta esté adherida al producto, por lo que
se puede conceptuar como uso de la marca, para todos los efectos legales, el empleo o
referencia que de la misma sc haga en papel de correspondencia, facturas, listas de precios,
avisos, circulares, volantes, prospectos, folletos, calendarios, y en general toda mencién
oral o escrita que se haga de las marcas por su anuncio mural, en vehiculos, aparatos de

sonido. prensa. radio. televisién, cinematégrafo, etc. 3°

d) La Apariencia

** Ramella en Tratado de la Propiedad Industrial” citado por Rangel Medina, Op. Cit. P.200.
* Rangel Medina. “Tratado,.....” Op. Cit. P. 201,
*idem. P. 203.
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Este principio se refiere a que la marca vaya fijada al exterior del objeto. En nuestra
legislacion este elemento se relaciona con el uso de la marca, ya que éstas deben cumplir
con una serie de leyendas obligatorias establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial y
otras mds, Asi por ejemplo, el articulo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial establece
que la ostentacion de la leyenda “marca registrada™, las siglas “M.R.” o el simbolo ® sélo
podra realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se

encuentre registrada.
e) La Individualidad

Significa que la marca tiene que ser usada por una persona ya sea fisica o moral, Es
individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un

productor o de un comerciante contra sus competidores. >

Es por esto que la marca no puede proteger a la vez productos o servicios de diferentes
personas. ya que no cumpliria con la finalidad de determinar la procedencia de los

productos o servicios.>?

Este principio admite excepciones como es el caso de las llamadas marcas en copropiedad y
que son aquellas cuya propiedad las ostentan dos o més personas fisicas o morales.
También constituyen una excepcion de la individualidad, las marcas colectivas, protegidas

por el articulo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece:

Articulo 96.- -Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comercnantes ° prestadorcs de servicios, legalmente constituidos, podran

sohcuar el reglstro de marca colectiva, para distinguir, en el mercado, los

productos o ser e sus miembros respecto de los productos o

servicios de terceros.

“ 3 Roubier. citado por Rang,el Medina, “Tratado..." Op. Cit. P. 209.
Sepulveda César, “El Sistema Mexicano...” Op. Cit. P. 115,
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Otra excepcién es el de los usuarios autorizados de marcas, figura contemplada en el

articulo 136 de la ley de la Propicdad Industrial:

Articulo 136.- E! titular de una marca registrada o en tramite podra
conceder, mediante convenio, licencia de uso a una 0 mas personas, con
rclacién.a todos o algunos de los productos o servicios a los que se
aplique dicha marca. La licencia debera ser inscrita en el Instituto para

que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
4) La Fuente del Derecho a Ia Marca

Son varias las fuentes que originan el derecho a la marca y dependen del sistema legislativo
que cada pais acoja. Podemos afirmar que son tres los sistemas que son fuente de derechos

a la marca:

- Sistema Declarativo

- Sisyema Atributivo -

- ,,,Sisléﬁ; Mxxto

El snstema dé-cil:;;atiVo se reficre al uso que se le da a la marca para que pueda crear efectos.
El -ﬁsiéin_iﬁ"iatﬁﬁb.;ltivo se refiere a que cs necesario el registro de la marca para que

. éonstituya'unq fuente de derechos y el sistema mixto incluye tanto el uso de la marca como

* el registro para qué su titular pueda obtener proteccién.

Lus fuentes del derecho a la marca son, entonces, el primer uso y el registro, aunque éste

“,‘ultimo se.ha generalizado por ser el medio mas eficaz para la proteccion del signo

. marcario.

* Rangel Medina David. ~La Proteccién de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana®, en Revista

Mexicana de Justicia editada por la Procuraduria General de la Repiblica, namero 4, Vol. U, oct.-dic., 1984,
Mexico, P. 359, .
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a) Eluso.

“Este sistema (Declarativo) se basa en que quien primero use la marca tendra el derecho
exclusivo sobre ésta, es decir, que se aplica el principio general de derecho consistente en

“Primero en tiempo, primero en derecho™.

Justo Nava Negrete dice al respecto: “Aquel que primero ha ofrecido en el mercado
productos o servicios distinguiéndolos con una marca (no registrada) por un plazo
determinado (varia segin los paises) 3 serda quien adquiera la exclusividad a usar dicho

signo marcario.

Sc considera que la persona que usé la marca primero, es quien debe tener el derecho
exclusivo de utilizarla. Se supone que dicha marca cs idea original de esa persona y que no
ha sido usada por algun competidor para los mismos o similares productos o servicios.
Ahora bien, para que adquiera este derecho exclusivo, es necesario que use realmente la

marca y que la explote comercialmente.

Este sistema presenta inconvenientes, como es que el uso de la marca sea limitado y
rcsu:ingido y por ello poco difundido y que tnicamente la marca sea conocida por unos
cuantos consumidores. y que posteriormente, un tercero utilice esa misma marca para
distinguir iguales o similares productos o servicios, pero empleando una mejor publicidad a
través de los medios destinados a ello para que la marca sea conocida por el publico en
general, invirtiendo fuertes cantidades de dinero y que por una decision judicial tuviera que
abandonar el uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero. >* En esta
hipétesis. habria que demostrar la buena o mala fe de quien utilizé la marca en forma

posterior.

b) El registro

* Nava Negrete. Op. Cit. P. 411,
** tdem...P. 412,
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Este sistema. llamado atributivo, se basa en que quien primero registre ]a marca serd quien

i teh'g_é el derecho a su uso exclusivo. El titular de la marca serd aquel que primero obtenga

su régistro y no quien primero la use,

”Ln propledad y exclusividad sobre una marca surge cuando la dependencia administrativa
orrespondxente. en el caso de México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
torga el registro como marca del signo solicitado para distinguir los productos o servicios

-quc cn ‘I solicitud sc indiquen, previo cumplimento tanto de los requisitos de forma como

ar “I(‘JS de fondo.

Jqsvto"N‘uVa Negrete afirma al respecto: ‘“este sistema al igual que cl anterior, presenta
“inconvenientes. tales como; puede ser que alguien haya utilizado por largo tiempo la marca
y hecho gastos para lanzarla, pero omitié depositarla, en este supuesto si se le da la
prioridad al primer depositante, puede suceder que un tercero dc mala fe se apresure para
depositar la marca antes que aquél que lanzé fa marca. El tercero vendra a ser, dentro de

éste sistema. titular legitimo de la marca, lo que es desleal™. 36
c) Sistema mixto

“El sistema adoptado por nuestro pafs puede considerarse como mixto, ya que si bien es
cierto que basicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca,
también cs verdad. que el uso produce efectos juridicos antes del registro, y con

poslenondad a su otot amlento” 3

L 'Aeste Slslema tambxcn se le denomina Atributivo Diferido, en virtud de que quien adquiera

el rcgnstro -una’ marca, no quedard consolidada su titularidad hasta en tanto no transcurra

k'.un plazo dett.rmmado por la Ley, plazo en el cual, cualquier tercero puede legalmente

3 1dem., P13,
37 Rangel Medina, *La Proteccion de_las Marcas Notorias...”. Op. Cit. P. 359,
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s - placar-u>oponerse:.a dicho registro, siempre y cuando demuestre que ya usaba con

-anterioridad la‘frﬁv'arca registrada, pudiendo por lo tanto, demandar la nulidad de ésta.’®

sistema se le reconoce un derecho de exclusividad a quien primero usa la

Avavisde

: j’mil'rca,"aun cuando no la haya registrado; sin embargo, también reconoce un derecho de

yexclusmdad a:quien efectiie el registro y lo obtenga, por lo que ambos sistemas serdn

: acogldo por la- ley de la materia, a través de plazos, comprobaciones de uso previo, y la
e esolver los conflictos que surjan entre usuarios o titulares de las marcas cuyos

- mtere S se contrapongan.

: Estamos nnte una formula mds justa y que contrarresta los inconvenientes tanto del sistema

d cclarauvo como del sistema atributivo.

] ‘La Ley de Ia Propiedad Industrial establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se
obtiene - mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin
embargo dicho registro no producira efectos contra un tercero que de buena fe explotaba en
territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusién, para los mismos
o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiese empezado a usar
la marca. ininterrumpidamente, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro
o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendra derecho de solicitar el registro de la
marca. dentro de los tres afios siguientes al dia en que fuere publicado el registro, en cuyo

caso debe tramitar y obtener previamente la declaracion de nulidad de éste.>®
d) La nolori.edad

Existe otro sistema por el cual se obticne el derecho a la marca y que surge a raiz del

articulo 6 bis de la Convencién de Paris. Se trata de la notoriedad.

3% Nava Negrete, “D¢recho...” Op. Cit. P.413
* Articulos 87 y 92 fraccion 1 de 'la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 2 de agosto de 1994 .
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"La:notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca, el cual no se
" limita al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades,
-caracteristicas y uso de los productos que la llevan. La notoriedad es lo que permite a una

marca pertenecer al vocabulario de los consumidores. *°

“La notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad econémica de la marca porque

significa que la marca he tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la clientela™. 4

Es justo que 2 quien ha logrado que su marca goce de notoriedad se le proteja y se le
“concedan derechos sobre la misma, precisamente por el esfuerzo que implica que dicho
signo marcano sea identificado por los consumidores. El nivel de notoriedad de la marca
= es determman(c para que se coloque en el supuesto de que sea una fuente de derechos.
: "Snemprc que de uno u otro modo una marca se utilice intensamente en el mercado, acabara

por con\'t.mrsc. en una marca notoria o notoriamente conocida™.

La nolo edad sc refiere a que la marca sea conocida por consumidor en general, pero

témbnén %ejypuedc referir a un grupo determinado al que se aplique dicha marca. “La

,dlfusxon de ‘la-tharca puede referirse tanto al pablico en general como al circulo de
43

: conﬂumldores dcl género de productos a los que se aplica la marca correspondiente™.

“El PrOfeS@r drgéntino Jorge Otamendi, seilala: “...para que haya notoriedad, la marca debe

"+ ser'reconocida par la mayor parte del piiblico, sea consumidor o no del producto™*

El francés Yves Saint-Gal dice: “Se entiende por marcas notorias aquellas que son

conocidas por una amplia proporcion del piiblico y que gozan de una reputacién importante

* piltet Antoine, citado por Rangel Medina en “La Proteccién de las Marcas Notorias en... Op. Cit. P. 366

*! Roubier. citado por Albert Chavanne en “Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Aho Renombre”
Revista Mevicana de 1a Propiedad Industrial y Artistica”, Afio 1V, namero 8. Julio-diciembre 1966, P. 341.

32 Pacon Ana Maria, “Marcas Notorias, Marcas Renombradas, Marcas de Alta Reputacién”, en ia Revista:

Derecho editada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catélica del Pertt, Numero 47,
chwmbrc 1993, Lima. Pera. P, 310.

* Idem.
* Otamendi. Jorge. "Derecho de Marcas™. Editorial Abeledo-Perrot, 1989, P. 330.
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, sin"que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional”.*®

En el caso de la legislacion mexicana, existe disposicion expresa de lo que debe entenderse
“como notoriedad. El segundo parrafo de la fraccién XV del articulo 90 de la Ley de la
-Propiedad Industrial establece que sc entiende por marca notoriamente conocida en

Meéxico. cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais,

conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
:_Mé’xico o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion con sus
pr&ddctos 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.

: :Ante‘riormchtc. la notoriedad cra’el fruto de la antigiiedad. Actualmente, con la moderna
“vida cokmkcrcinl la duraciéon no es condicion includible de notoriedad, ya que un producto
lanzado con una publicidad impactante, podré rapidamente, colocarse en el gusto del
consumidor. También antiguamente el caricter de notoriedad estaba muy ligado a la
calidad del pro_ducto o servicio protegido por la marca. Hoy en dia, la notoricdad es “el
fruto de una técnica de lanzamiento y de una técnica de publicidad” sicndo que ahora la
nocion de produccién en masa y de la publicidad masiva son inseparables de la

notoricdad.?®

En mi particular punto de vista, la notoriedad es un concepto que puede revestir un alto
grado de subjetividad, y por ello las autoridades deben actuar cuidadosamente. Ante el
estudio de un caso en concreto, deben allegarse de todos las prucbas necesarias para

determinar si una marca debe considerarse o no notoriamente conocida.
¢) Principio de la Especialidad de la marca

Como ya se comentd, dentro de los requisitos esenciales de la marca encontramos la

novedad. la licitud, la veracidad y la especialidad.

¥ Saint-Gal Yves. “Las Marcas Notorias en Derecho Comparado™ en Revista Mexicana de !a Propiedad

Industrial ¥ Artistica, namero especial 21-22, enero-diciembre 1973, P. 390.

** Chavanne Albert. en ““Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre™ Op. Cit. P.341.
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“La marca es especial en el sentido de que sélo se aplica a la categoria de productos para
los que ha sido creada. De aqui surge la regla general segin la cual la marca no puede
registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancia, ya que ¢l alcance de la
propiedad de una marca se limita a la proteccion de los productos para los que fue
registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por
cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase™.*’ Este principio es

restrictivo al limitar a la marca su proteccion unica y exclusivamente para los productos o

servicios que su titular desea amparar.

La l.ey de la Propicdad Industrial hace referencia a la especialidad como requisito para que

“un signo sea considerado como marca, al establecer en la fraccion | del articulo 89, lo que

puede constituir una marca

1.- 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.

El doctor Rangel medina sefiala: “En su significado de que la accién del signo se limita al
campo de las mercancias iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una
" 'misma especie. cl cardcter especial de las marcas también lo adopta la ley mexicana cuando
exige que los registros de marcas se efectien bajo el cumplimiento de las reglas

concernientes a la clasificacién tradicional de productos™.*® Esas reglas son las siguientes:

Articulo 90.- No sera registrables como marcas:

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

*7 Rangel Medina David. *La Especialidad de la Marca en la_Jurisprudencia Mexicana™ en Revista Mexicana
de la Propiedad Industrial y Artistica. Aflo X, nitmero 20, jul-dic. 1972, P, 183.
** Rangel Medina David. “E! Derecho de Marcas Mexicano™ en Revista Juridica, Anuario del Departamento

de Derecho de 1a Universidad lberoamericana, Numero 22, México, 1993. P, 280.
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y- vigente, aplicada a los mismo o similares productos o servicios. Sin
embargo si podra registrarse una marca que sca idéntica a otra ya
registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla

a productos o servicios similares.

XVIL.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a
un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento
industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la
claboracién o venta de los productos o la prestacion de los servicios que
se pretendan amparar con la marca, y siempre que ¢l nombre comercial
haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacién de la
solicitud de registro de la marca o la del uso declarado de la misma. Lo
anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el
titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico

que haya sido publicado.

Articulo 93.- Las marcas se registrardn en relacién con productos o

servicios determinados segin _la clasificacion que establezca el

reglamento de esta Ley. :

Articulo 94.- Una vez “efectua 1-registro de una marca, no podra

aumentarse el ntmero’ de productos o: servicios que proteja, alin cuando

pertenezean a la’ misma clase,: pero si. podra limitarse a determinados

productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una

marca ya registrada, serd necesario obtener un nuevo registro.

Articulo 113.- Para obtener ¢l registro de una marca debera presentarse

solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:
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1V.- Los productos o servicios a los que se aplicard la marca.
Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

1V.- Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada,
para amparar los mismo o similares productos o servicios que los

protegidos por la registrada;

“En ¢l plano profesional, la marca sélo crea un derecho exclusivo en el campo de
productos o servicios idénticos o similares. Un tercero podra adoptar la misma marca para
- productos enteramente distintos, porque de tal eleccion no podra resultar ningin peligro de

; {"cdnfusién"-“. En esto consiste el Principio de la Especialidad de 1a marca.

3 '»Ahorp‘_ybién. este principio no es absoluto ya que si se intentara aplicar estrictamente, se
- darfa lugar a fraudes y abusos porque terceras personas tratarian de aprovecharse de la
famadc alguna marca registrada para aplicarla a productos o servicios de una clase
distir{m.. lo cual .resulta ser perjudicial para el propietario de la marca registrada con
k hhtérioﬁdad. De ahi que “entre mas conocida es una marca, es mas extenso ¢l derecho a su

. o &
proteccion™. ™

f) Principio de 1a Territorialidad de la marca

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad: “en el ambito
territorial, una marca sélo esta protegida en los limites del territorio del pais donde ha sido
depositada. Fuera de ese territorio, es un res nullius que no importa quien se pueda

. .- X
apropar .° !

De acuerdo con este principio, la proteccion de la marca est4 delimitada a los limites del

- pais_en’donde se efectud el registro, por lo que si se registra una marca en México, los

4 Chivanne Albert ~Las Marcas Notoriamente...” Op. Cit. P. 339.

22,3 Idem...P. 344,

©# idem.P. 339
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efectos de dicho registro se extenderan dnicamente a la Republica Mexicana. Si se quiere
que el derecho sobre esta marca sca respetado en Estados Unidos o en Japan, se tendra que
registrar la misma marca en cada uno de dichos paises. Por lo que el principio de
territorialidad delimitara el ambito de validez de la marca a las fronteras del pais donde se
tiene registrada.Si Por lo tanto el derecho al uso exclusivo de una marca unicamente se

tiene dentro del territorio del pais en el que se protegié dicha marca.

Tal como ocurre con el principio de la especialidad, también la rigurosa aplicacion del
principio de territorialidad provocaria conductas fraudulentas y abusos, por ejemplo
cuando un comerciante intenta aprovecharse del prestigio de una marca registrada en el
extranjero. mds no en México y que en este pais solicitara dicho registro. Este acto no
puede permitirse ya que es perjudicial tanto para el duefio de la marca extranjera y para el

_consumidor.

" En yirmd de lo anterior, también el principio de la territorialidad admite excepciones en el
: :casq’ de las marcas notoriamente conocidas. “La notoriedad de la marca hace que se rompa
el- marco estrictamente temitorial de ésta. Su irradiacién traspasa las fronteras del pais
““"donde ha sido depositada y apropiada regularmente, para conferir del mismo modo un
mohopolio en el pais donde su notoriedad la ha dado a conocer, incluso cuando no se

hubiese realizado en él ningn acto de apropiacién por su titular .5

Cabe sefalar que la prerrogativa de ser titular de una marca notoriamente conocida debe
adaptarse a la ley del pals donde esté registrada o en donde pretenda ejercer alguna accién

de nulidad para reprimir el uso indebido que se le dé a dicha marca.

g) Excepcion de los principios de especialidad y territorialidad de la marca: La

marca notoriamente conocida

fi Rangel Medina. en “La Proteccion...” Op. Cit. P, 361,
* Chavanne Albert en “Las Marcas...” Op. Cit. P. 344
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La ﬁgidéz de los principios de la especialidad y territorialidad de la marca se rompe en el
Eésé de’ lés marcas notoriamente conocidas, mismas que cuentan con un trato privilegiado.
Efeétivamemc. “la institucién de la marca notoria funciona sobre la base de excepcion a
los principios de la territorialidad y de la especialidad que tradicionalmente han regulado la

adquisicion de derechos marcarios”.>

Efectivamente. asi se desprende del articulo 6 bis del Convenio de Paris, cuyo fin es evitar
el registro y uso de una marca que pueda confundirse con otra notoriamente conocida en el
pais en que se pretende registrar o usar, aunque esta Gltima no se encuentre ain protegida

mediante el registro.

Hasta -ahora. hemos hecho mencién de que las marcas notoriamente conocidas son
excepeiones a los principios de especialidad y territorialidad de las marcas, pero (en qué

consisten estas marcas?

Me referiré a algunos conceptos que los estudiosos de la Propiedad Industrial dan dado en

este sentido:

Yves Saint-Gal propone que “Se entiende por marcas notorias aquellas que son conocidas
por una amplia proporcion del publico y que gozan de una reputacion importante, sin que
se trate obligatoriamente de una celebridad excepcional. Sin embargo, deben ser conocidas
de manera que disfruten de un renombre suficiente acusado ante una amplia clientela (o si
se prefiere el “gran piblico™) cuando se trata de productos de consumo corriente, o cuando
menos ante la clientela, de un cierto circulo cuando se trata de productos considerados de

lujo o de alto tecnicismo™, **

* Rangel Oniz Horacio en “Las marcas notoriamente_conocidas: El Convenio de Paris, La Decisién 344
NAFTA\ IRIPS ., Revista El Foro. Organo de 1a Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. 8* Epoca.
Tomo |, México. D.F. Primer Semestre, 1995. P. 24,

* Saint-Gal Y ves. en *Las Marcas Notorias en ... Op. Cit. P. 390.
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En 1948. 1a C.C.I. (Cdmara de Comercio Intemacional) consideré que: “Es notoriamente
conocida una marca que, por la intensidad del uso o de la publicidad de que ella es objeto,

se ha impuesto a la atencién del gran piiblico™.*®

El Tribuna! de Alta Instancia de Paris en 1970 la definio de la siguicnte manera: “La
marca notoria es una marca que tiene por objeto, en todos los paises, un uso de larga
duracién. que ha gozado de una explotacién constante, masiva y que, mas generalmente, es
conocida por una amplia fraccion del piblico como gozando de una reputacion de primer

orden™.*’

En el plnno econémico, A. Pillet, estima que “La notoricdad es factor del conocimiento

los consumidores tienen de una marca: ¢l hecho de pertenecer una marca al

rvocabulano de los consumidores y de permitirle, en consecuencia, cambiar sus puntos de

‘Vlslﬂ ul respccto“ 5

'Ammndo Séiarra Quadri, autor uruguayo, nos dice: “La notoriedad debe considerarse en

;fom'la relam'a al grupe de personas interesadas en los productos que esa marca distingue,

ya sean consumldores 0 no, o industriales o comerciantes del ramo....También incide en
e esc conceplo el grado de educacion ¢ informacion de la persona. En consecuencia creemos

que este concepto de notoriedad debe ser manejado con prudencia, teniendo conciencia de

: "su relatn idad y por tanto del tipo de actividad y producto de que se trate, el medio, el tipo

*“de consumidor. etc.™* -

Alz,unos autores establecen diferencias en cuanto a terminologia, ya que llaman a estas

L mnrcas "nolonamente conocidas”, otros las sefialan como ‘“marcas de gran rcnombre”,

“marcas de renombre universal”, “marcas mundiales”, “marcas famosas™ o simplemente

““marcas notorias™.

% {dem. P. 390
57 Sentencia del 7 de noviembre de 1970 (cf. P.1.B.D. 1971, 111,99)citada por Saint-Gal, Yves, Op. Cit. P, 390
%8 Pillet a. Les grandes Marques" citado por Saint-Gal Yves, ldem

% Sciarra Quadri. Armando “Regulacion de¢ La Marca Notoria en el Upuguay” en Revista de Derecho

Comercial y de 1a Empresa. aflo X1V, Numeros 57-58, enero-julio 1992, Montevideo, Uruguay. P. 11 y 12.
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- Me adhiero al doctor David Rangel Medina al afirmar que “tal controversia no es relevante
. y-se trata, en rigor. de una cuestién de semantica, ya que en ltima instancia, todas esas
locuciones y otras parecidas, son sinénimas, y asi deben manecjarse, sin restringir su

empleo a nada que no implique la popularidad de la marca™.*®

Cabe mencionar que la Convencién de Paris no define lo que debe entenderse por marca
notoria. Sin embargo. nuestra Ley de la Propicdad Industrial si lo hace en el segundo
parrafo de la fraccion XV del articulo 90, al estipular: “se entiende por marca notoriamente
conocida en México, cuando un sector determinade del publico 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 con sus productos o servicios, asi como el conocimiento que sc tenga de la marca

en el territorio. como consecuencia de la promocion o publicidad de 1a misma™.

~::Ahora bien. Ia proteccioén que la ley otorga a las marcas notoriamente conocidas encuentra

enta en varios aspectos,

marca de gran notoriedad postula una proteccion amplia para aquellos

gracias a un uso intensivo y a una publicidad considerable, son conocidos en

1 61

s:f;ﬁqs[quc.
Y is \daddnc‘omo designando un producto preciso y bien determinado™.

~-,Como ya dijimos anteriormente, la justificacion para ampliar la proteccion de las marcas
: ndioiids s¢ basa en evitar actos de competencia desleal y abusos que afectan tanto a los
g _(iytu_la’rc’s‘ de dichas marcas como al consumidor. Esta proteccién excepcional de una marca

- notoriamente conocida estd justificada porque “el registro o el uso de una marca similar

‘que se prestara-a confusién, equivaldria, en la mayoria de los casos, a un acto de

competencia desleal. y también se puede considerar perjudicial para los intereses de los

que pueden ser inducidos a error”.%2

* Rangel Medina David. “La Proteccion...” Op. Cit. P. 366

' Aracama Zorraquin Ernesto, “La_Proteccién_de las Marcas Notorias en _los Tribunales Argentinos” en
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Ao |V, Numero 8, jul-dic 1966, P. 373.

*’Badenhausen’ G.H.C.. citado por Rangel Ortiz en “Las marcas notoriamente...” Op. Cit. P, 25
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Estoy de acuerdo con el doctor Rangel Medina en que también sirve de fundamento el
proteger el trabajo honesto, y el evitar que alguicn se apropie indebidamente de los signos
de propicdad de. otro, prevaleciendo siempre el respeto a los derechos que otro haya

adquirido a través de su trabajo™.*?

Como pueden observarse, las marcas notorias merecen una proteccion mas amplia que las
marca comunes, para evitar conducta deshonestas y fraudulentas, es decir, actos de

competencia desleal.

Horacio Rangel Ortiz habla de un triple interés en la proteccion de las marcas notoriamente
conocidas. ya que “interesa a los dueiios de marcas notoriamente conocidas que el prestigio
y ¢l activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso
indebido y. eventualmente. el deterioro provocado por su utilizaciéon no autorizada. Pero
interesa también a los consumidores, particularmente en los paises en desarrollo, hallarse
protegidos contra el engafio y la confusién en cuanto a la procedencia y calidad de los
productos ¥ servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente

conocidas™. *

“* Rangel Medina David. “La Proteccién...” Op. Cit. P. 368.

* Rangel Oniz Horacio. “La Proteccién de la Marca Notoria_en las Reformas de la Ley de Invenciones y

Marcas" en El Foro, érgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 8* Epoca, Tomo I, Namero 2,
México, D.F. 1988. P. 77.
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CAPITULO SEGUNDO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA MARCA NOTORIAMENTE
CONOCIDA

1) El Convenio de¢ Paris para la proteccién de la Propiedad Industrial

La proteccion que requicre la marca dentro del comercio Internacional reviste gran
importancia; aunque las legislaciones varian de un pais a otro en virtud de la existencia de
distintos sistemas legislativos en cada nacién de! mundo actual. Asi, el nacimiento del
derecho a la marca, las formas para obtener su registro y las diversas modalidades
referentes a su proteccion quedan sujetas a exigencias que frecuentemente cambian de una

legislacion nacional a otra.%*

b Debldoa esto. es necesaria la unificacién de leyes, en donde exista un minimo de principios

quc'sean comunes a los muy variados sistemas de derecho existentes, asi, “la proteccion a
l# propiedad industrial trasciende las fronteras naturales; de que las personas y compaiiias

que operan en el comercio internacional necesitan proteccion sobre bases de armonia

: internacional. seguridad y uniformidad .

“En viﬁud de lo anterior es que se pens6 en un régimen internacional, a través de un
convenio cuyo objeto fue establecer un minimo de reglas para que fueran observadas por
‘los pafses miembros del mismo, y que ademds en un momento dado, quedara abierto para

que otros paises se adhirieran a él.

Esio dio nacimiento al “Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial” de
'1883.""mi§'n'10‘ ‘que es “el documento mis importante del régimen internacional de la

propiedad industrial y constituye una solucién inteligente frente a la diversidad de

% Rangel Medina, ~Tratado de Derecho Marcario™ Op. Cit. P. 61 y 62.

% Ladas P. Stephen, “Los Paises Latinoamericanos y ¢l Convenio de Paris” Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica, ano HI, Numero 6, julio-diciembre 1965, P. 252
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legislaciones de los Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos,

garantizandoles ciertos privilegios en cada pais miembro de la Union™. 67

El Convenio se concluyé el 20 de marzo de 1883 y conforme ¢l tiempo transcurrio y
tomando en cuenta las necesidades de cada época, ha tenido diversas modificaciones a

través de las revisiones, mismas que mas adelante analizaremos.

El Convenio de Paris pretende abarcar a la propiedad industrial en un sentido amplio:
creaciones nucvas, incluyendo patentes, certificados de invencién, dibujos y modelos
“industriales: los’ signos distintivos como marcas, nombres y avisos comerciales y

denominaciones de origen, asi como la represion a la competencia desleal.
Algunas de las disposiciones contenidas en el Convenio de Paris son:

e E! ~Trato Nacional”. - Los habitantes de cada uno de los paises firmantes gozarin
de la_‘miysma proteccion y privilegios que cada uno de los paises otorgue a sus
propios h_ilciéhales; Incluyen a nacionales de paises no firmantes pero que tengan
estahléciiniéntb‘sv industriales 0.comerciales o que estén domiciliados en el territorio

de algunb de los pafses firmantes.

* . El “Derecho de Pnondad f -‘S 'basa en que debe existir un lapso entre la fecha en

que se sohcne por pnmera vez. un derecho de propiedad industrial y la fecha en que
se presente 2 regxstro en algun otro pals miembro de la Uni6n. De esta forma, se
n.lrolra:.n los efectos dc la posterior o posteriores solicitudes a la fecha en que se

efectud la pr:mera.

e Se establece la libertad a cada pais de la Unidn para legislar en materia de marcas y
de propiedad industrial en general como mds le convenga, aunque el mismo
Convenio establece ciertas directrices que no pueden estar en contradiccién con las

legislaciones nacionales.

*7 Sepilveda César, “El Sistema Mexicano de..." Op. Cit. P. 8.
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- Existen mas disposiciones en materia de marcas como las que se refieren a las marcas
colécti\'as'./ las marcas de servicio, la transferencia de las marcas y por supuesto la que es

 tema del presente trabajo, las marcas notoriamente conocidas.

o ""Nuesvnjbvptiis‘se adhiri6 al Convenio de Paris desde 1903 (Diario Oficial, 17 de septiembre

. del903) vs decir que desde hace noventa y nueve afios forma parte de la Union. Esto

uando suscribié el texto de Bruselas, que posteriormente fue ratificado por el

éxico se ha adherido a todas y cada una de las revisiones de este Convenio, incluyendo la

t'xlﬁfﬁa. v.n 1967 en la ciudad de Estocolmo y que es el texto vigente, publicado en México
Tenel D’iari'o Oficial de 1a Federacién el 27 de julio de 1976.

Es decir que. desde 1903 y més todavia, con la promulgacion de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el Convenio de Paris forma parte intcgrante de

nuestro derecho, ya que el articulo 133 constitucional establece:

Articulo 133.- Esta Constitucidn, las leyes del congreso de la Unién que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
cclcbradés y que se¢ celebren por el Presidente de la Repiiblica, con
aprobacién del Senado, serdn Ley Suprema de toda la Unién. Los jueces
de cada Estado se arreglardn a dicha Constitucion, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las

Constituciones o leyes de los Estados™.

" Conforme 1 lo antes sefialado, el Convenio de Paris tiene rango de Ley Federal y por ello

jueces y autoridades administrativas tienen la obligacién de cumplirlo.

a) Articulo 6 bis.
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Las marcas notoriamente conocidas han reformado los restringidos conceptos clasicos que
se tenian en materia marcarin. Para esto ha sido necesario penetrar al arraigado formulismo
que existia a través del convencimiento basiandosc en normas naturales y en principios
- generales como el proteger el trabajo honesto y la obligacion de poner a los consumidores
468

al abrigo de una indebida explotacion™ y esto surgia antiguamente ya que las leyes

marcarias constituian instrumentos de despojo y de explotacion ilicita al publico.

En virtud de lo anterior, fue necesario que cuando la marca fuese “conocida”se le diese una
proteccion especial. inclusive se sabe que en 1907, en Alemania, los Tribunales del
Imperio ordenaron la cancelacion de una marca conocida porque quien obtuvo su registro
no era el legitimo propietario y precisamente la sentencia fue fundada en principios
generales de Derecho que sc desprendian del Cédigo Civil Aleman. Fue precisamente esa
sentencia dictada por el tribunal alemdn lo que provocé que los técnicos de la propiedad
industrial. ¢n especial los franceses, propusieran en el aiio de 1911, cuando tuvo lugar la

Revision de Washingldn det Con?énio de Paris, la siguiente formula:

“El Jurisdicciohado de un pais unionista que hubiere hecho un depdsito
regular conformea las leyés'de su pais, y hubiese hecho uso de la marca
en_un segundo pais con anterioridad a un registro ahi efectuado, podria

seguir usando esa marca indefinidamente™.®

Esta postura no fue siquiera discutida porque hubo oposicion de dos paises y fue hasta
1920 que la "Comisién Profesional Econémica y Financiera™ establecida por la Sociedad
de Naciones pam ayudar a la realizacion del establecimiento econdmico y comercial del
mundo. llevé a“cabo una encuesta en varios paises sobre ¢l problema de la competencia
desleal. ¢n especial. el aprovechamiento de las marcas de otro. y en donde se obtuvieron

datos de pran valor con respecto a este problema.

% Sepalveda César, = Discusion sobre las Llamadas Marcas Notorias o Marcas de Gran Renombre”, Revista

de la FFacultad de Derecho de México, Tomo VIII, Enero-Marzo 1958, Nimero 29. P. 28.
* Actes de lu Conference Reunie 4 Washington, citado por Sepulveda César en “La Discusién sobre ... Op.
Cit. P. 51,
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‘Este comité se convirtié en un “Comité Econémico” y tomando los datos y proposiciones

de las naciones objeto de la encuesta, propusieron ¢! siguiente proyecto:

“Los Estados contratantes convienen en impedir:

b) el registro, a titulo de marca de féabrica, de la marca o de la imitacién
de una marca de fabrica perteneciendo a un jurisdiccionado de otro
Istado contratante, sin su autorizacioén, cuando dicha marca es bien
conocida de aquel que hace el depésito o de los comerciantes (en
general) en el Estado donde se desean registrar para aplicarse a las

mismas mercancias o a las mercancias de un naturaleza analoga™.”

Esta propuesta fue presentada en la Conferencia de Expertos Técnicos para el Estudio de la
"Compctchciu Desleal™ que se reunié en Gincbra del 5 a 10 de mayo de 1924.
Posteriormente. esta conferencia de Expertos revisé el texto anterior haciéndolo mas
preciso y claboré un proyecto de tratado para reprimir la competencia desleal, que fue el

siguiente:

~L.os paises contratantes convienen en impedir el registro o de proveer la
invalidacion de toda marca de fabrica o de comercio notoriamente
conocida en el comercio como la marca de un jurisdiccionado de otro pais;
deberd concederse un plazo minimo de 5 aflos a los interesados para

reclamar la cancelacion de las marcas asi registradas™.”'

Es asi. que como consecuencia del desarrollo que sufrié ¢l comercio internacional, después
de la Primera Guerra Mundial, surgio esta proposicién de tratado en contra de la

competencia desleal. proyecto que més tarde seria adoptado por la Convencion de Paris.

'2) Rc\'isiohcs del Convenio de Parfs.

A; :" Propieté Industrialle. citado por Sepilveda César en “La Discusién...” Op. Cit. P. 32,

' Idem
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“El ’Con’vcniok sé t:ohcluyé el 20 de marzo de 1883. La primera revision se efectud el 14 de
‘diciembre de 1900 en Bruselas. Posteriormente en Washington el 2 de junio de 1911 y le

“siguié 1a de la Haya el 6 de noviembre de 1925. Continué en Londres el 2 de junio de
1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y finalmente en Estocolmo el 14 de julio de
1967.

- Revision de 1a Haya de 1925

Después de que tuviera lugar la Conferencia de Expertos Técnicos para el estudio de la
competencia desleal, se reunieron en la Haya en 1925, para revisar y modernizar el texto

de la Convencion de Paris de 1883.

En esta revision consideraron el texto propuesto por la Conferencia de Expertos Técnicos
_para-el - Iistudio de la Competencia Desleal, a la que ya hice referencia, surgiendo el

“Articulo 6 bis que quedé de esta manera:

"Anii:ljl‘oﬁ bis.- Los paises contratantes se comprometen a rechazar o a
invalidar, ya de oficio si la legislacion del pais lo permite, ya a peticion
del interesado. el registro de una marca de fabrica o de comercio que
tuese la reproduccion o la imitacion susceptible de causar confusion, de
una marca que la autoridad competente del pais del registro estimare ser
alli notoriamente conocida por ser ya {a marca de un jurisdiccionado de
otro pais contratante y utilizada para productos del mismo género o de un

género semejante.

Sc deberd conceder un plazo minimo de tres afios para reclamar la
cancelacion de esas marcas. El plazo correrd desde la fecha del registro
de las marcas. No se fijara plazo para pedir la cancelacién de las marcas

registradas de mala fe".”?

7 Actes de la Haye, citada por Sepulveda César en “La Discusion...”, Op. Cit. P. 33.
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Es decir que en esta revision solamente se llevaron a cabo modificaciones de la anterior
propuesta ¢n lo que respecta a las frases “impedir el registro” y “proveer la nulidad™, por
“rehusar” o “invalidar”, Asimismo, se agregé lo referente a que la nulidad podria

tramitarse de oficio.

Nuestro pais se adhirié a las reformas de la Haya y fueron publicadas en el diario Oficial
de:la Federaciéon de fecha 30 de abril de 1930, por lo que las marcas notoriamente

“conocidas estdn protegidas en México desde entonces.

"Dé la’léclum de este articulo 6 bis se desprende como una nueva fuente de derechos a la
‘,mnrt.a. adz.mns del uso y del registro, la notoriedad. Esta fuente choca con e! tradicional

snslcma dondu se conmderaba que los tnicos medios a través de los cuales se obtenia la

: prmv.ccmn dc Ins marcas eran el primer uso o el registro.

: Cnn eslu mnm clon. ‘el titular de una marca notoriamente conocida podria invalidar el

rcyslro dc esn marca en otro pais, sin la necesidad de que esté haciendo uso de ella o que

ar ha)a ru_lslrado Ademds, tendria el beneficio de que la autoridad podria rechazar

- sohutud«;a o inyuhdnr registros de oficio, sin que el interesado lo gestionara.

- Ré\'isiéﬁvd; Léndres en 1934,

“La Conven de Par(s se ‘reunié una vez mds con el fin de adaptar a las nuevas

: ncccsidadc articulo 6 bls Esta vez fue la delegacion estadounidense la que propuso el

pr0\ Lcto hl[,lllen(e

?'1'.‘ Los palses de la Unién se comprometen a rehusar o invalidar, sea de
oficio si Ta leglslamén del pais lo permite, sea a solicitud de la parte
mlm.sada. el registro, o a impedir el empleo de una marca que constituya
la reproduccion, la imitacién o la traduccién susceptible de crear una
contusion con una marca que la autoridad competente del pais del

registro estime ser notoriamente conocida en los circulos industriales o
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comerciales interesados en ese pafs como siendo ya la marca de una
pcrsdnn admitida a gozar de los beneficios de la presente Convencion y
utilizada para una clase de productos idénticos o similares. Igual cosa
serd cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de
una marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear

una confusion con ella.

2. l.a anulacién o la prohibicion de uso se declarardn igualmente si la
parte interesada prucba que la persona que ha obtenido el registro,
realizado el depdsito o hecho el uso de la marca falsificada o imitada,
conocia la existencia y el empleo anteriores, en un pais de la Uniodn, de la

marca falsificada o imitada.

3. Deberd concederse un plazo minimo de sicte afios para reclamar la
anulacion o la prohibicién de emplear las precitadas marcas. E! plazo
empezard a correr, en lo que se refiere a la anulacion, desde la fecha del
registro. y en lo que ‘se refiere a la prohibicién de uso, desde la fecha en
que ha comenzado Ia explotncn(m ilicita de la marca. No correra el plazo
para demandar la anulaclon o la prohibicion de uso de las marcas

rugslraduﬁ [() utlllzndas dc mala fe.

lodo rq,lstro, depésuo o empleo, en un pais de la Unién, por el
uy.ntg. el reprcsemanle o el cliente de una persona que haya adquirido,
por '\lrlud de un reglslro, de un depdsito o de un empleo anteriores el
) dergcho de csa murca. serd anulado en otro pais de la Uni6n, o rehusado
o pmlubldo segun el-caso, a solicitud de la persona que goza de la
prlorldad del derecho. * Este ultimo podrd obtener la proteccién de su

marca y esa.proteccién serd considerada como dande nacimiento a la
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fcéha de deposito de la solicitud del registro o del primer empleo de la

marca por los mencionados agentes, representantes o clientes™. ™

Esta dispusicion no encontrd apoyo de los demds paises y finalmente el articulo quedé

como sigue:

“Articulo 6 bis. Los paises de la Unién se comprometen a rechazar o
anular. bien sea de oficio, si la legislacién del pais lo permite, o bien a
peticion del interesado, el registro de una marca de fabrica o de comercio
que sea reproduccion o imitacién o traduccion, susceptibles de crear
confusion de una marca que la autoridad competente del pais estime ser
notoriamente conocida en €l como propicdad de una persona admitida a
beneﬁci;rsc de la presente Convenciéon y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la
marca constituya reproducciéon de una marca notoriamente conocida o

una imitacién susceptible de crear una confusioén con ésta...”.™

En este caso. sélo se aument6 la proteccién en los casos de una traduccién de la marca
notoria ¥ en cuanto a la imitacién o reproduccién de lo que es la parte fundamental de la

marca. En virtud de lo anterior, podemos decir que las modificaciones en este articulo 6 bis

:en la Convencion de Londres, fueron escasas.
;= Revision de Lishoa en 1958,

‘Muchos de los miembros de la Convencidn hicieron la propuesta de afiadir un inciso cuarto
al Articulo 6 bis con la finalidad de prohibir a terceros el aprovechamiento de marcas
notoriamente conocidas para lo referente a productos diferentes. Al respecto, las Oficinas
Internacionales Reunidas para la proteccién de la Propiedad Intelectual (BIPRI) y varios

paises. sostuvicron que con la innovacién del articulo 10 bis del Convenio de Paris era

™ Actes de la Conférence Reunié a Londres, citado por Sepilveda César en “La Discusién...”, Op. Cit. P. 33 y
34,
™ Actes de Londres. citado por Sepiilveda César en “La Discusion...”, Op. Cit. P. 35
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“suficiente:"debido a: que dicho articulo es el que reprime y contempla los actos de

Competencia Desleal.
" El Articulo 6 bis conservé esencialmente su redaccion para quedar como sigue:

“ARTICULO 6 BIS”

(Marcas Notoriamente Conocidas)

1. Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pafs lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccién, imitacion o traduccidn,
susceptibles de crear confusién de una marca que la autoridad
competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
rcprddu;:cién de tal marca notoriamente conocida o una imitacion

susceptiblc de crear confusién con ésta.

2.+ < Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la
fecha del 'reg'istm para reclamar la anulacion de dicha marca. Los paises
de’la Unién tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera ser

rci:lami;da la prohibicion del uso.

“'3. No se fijara plazo para reclamar la anulacién o la prohibicién de

uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.”®

- Con esta nueva redaccion, las inicas modificaciones fueron que se incluyé la prohibicién

tanto al registro como al uso, el plazo para reclamar la nulidad se aumenté de tres a cinco

"™ Diario Oticial de la Federacion del 31 de diciembre de 1962,
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afios y se apregod que los pafses de la Union pueden cstablecer un plazo para la solicitud de
“prohibir su uso: y por aftimo, se afiadié que la mala fe se refiere tanto a la reclamacion de

anulacion del registro como a la prohibicion del uso.
- Revisién de Estocolmo en 1967

En lo que se refiere a esta revision, el articulo 6 bis no fue objeto de modificacion, atn y
cuando los delegados franceses propusieron una modificacion. Ellos se inclinaban por la
creacién de un articulo separado que condenara las acciones deshonestas, referidas a
_designar productos diferentes. a la apropiacion de marcas conocidas y de otros signos

" notorios tales como los nombres comerciales.

Esta: propuesta no fue siquiera discutida y por ende el texto del Articulo 6 bis quedé

réddétado de la misma manera en que se hizo en la Conferencia de Lisboa de 1958.

s "3) Ley de Propiedad Industrial de 1942.

- Esta ley tue publicada el 31 de diciembre de 19427 y entré en vigor el 1° de enero de
1943. En esta misma fecha quedaron abrogadas las Leyes de Patentes de Invencion, y de
Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, expedidas el 26 de junio de 1928 y sus
Reglamentos del 11 de diciembre del mismo afio asi como los Decretos del 2 de enero de
1935 que reformaron y adicionaron las leyes mencionadas y el Decreto del 8 de septiembre
de 1912 que establecid determinadas obligaciones para quienes utilizaban marcas no

registradas legalmente.

Esta ley toma en cuenta los principios de la Convencién de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial de 1883, con sus revisiones de Bruselas, Washington y La Haya.
Respecto a la revision de Londres, no obstante haber ocurrido en 1934, México la

promulgé hasta el 6 de julio de 1955. 77

" Piario Oficial de la Federacion del 31 de diciembre de 1942,
7 Rangel Medina, “Tratado de....", Op. Cit. P. 44

47



Fuc-a“través"de la persistente aplicacion de esta Ley que se gener6 una cantidad

- cohsiderable de jurisprudencia de gran utilidad.

: "fEsta le\' lnlrodu_lo reformas en materia de marcas, de las que me permito mencionar

kﬂlgunns. lﬂlLS como: se determina qué denominaciones o signos no son susceptibles de
‘ rcgnstro: se reduce a 10 aflos la vigencia de las marcas; se establecen reglas sobre la
autonomia de los derechos que otorga el registro de una marca; se consignan reglas para
evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas. Tamﬁién se estipulan normas
para regir ¢l procedimiento para declarar administrativamente la nulidad, la extincién, la

falsificacion. imitacion y uso ilegal de marcas.

Sin embargo. la Ley de Propiedad Industrial de 1942 no recogio en su texto disposiciones

destinadas a tutelar a las marcas notoriamente conocidas.

-l)' Lcy de Invenciones y Marcas de 1975.

La‘révils"vc')n,dg‘_E_stoédlméi de 1967 al Convenio de Paris fue tomada en cuenta por esta Ley,

. por cjemplo, en lo referente a la proteccion de las marcas de servicio.

™ “Iniciativa de la Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los signos Marcarios”.
. Presidencia de la Reput stica, México, D.F., Diciembre 1985, citado por Nava Negrete Justo en Derecho de las

Marcas...Op. Cit. P. 403.
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Por-lo_que. hace a las marcas notoriamente conocidas, esta ley hizo caso omiso de estos
actos de competencia desleal, ain y cuando estos problemas ya se habian presentado en

Méx"ic'o desde los aios 30.

v Es posible que los legisladores no incluyeran este tipo de proteccién por considerar que ya
fesiuba "cbmgmplada por el Convenio de Paris en su Articulo 6 bis. Puede ser también que

pensaron que “la invasién en grandes volimenes de marcas registradas en los pafses en

“desarrollo de propiedad extranjera, se vislumbra la necesidad imperante de frenar y de
disminuir considerablemente dichas marcas; en primer lugar, mediante la adopciéon de
normas internas que impongan restricciones y limitaciones al empleo de marcas de

propiedad extranjera...”””

Esta posicion “nacionalista” no podria ser aplicable hoy en dia debido a los problemas
pricticos que se presentan y se seguirdn presentando, maxime cuando las tendencias son
cada vez mas hacia ¢l libre mercado. Por lo tanto, fue una grave omision el no haber

incluido dentro del texto de la Ley de Invenciones y Marcas disposiciones tendientes a la

"proteccion de las marcas notoriamente conocidas.

" Por decruo .del 27 de noviembre de 1986, el Congreso de la Union reformé la Ley de

‘ Invcncmncs Y. Mnrcas. mlsmo que fue promulgado el 29 de diciembre de 1986 para entrar

.en vigor.cl 17de qnqo@e 1987.

-+ Por’ medio: esta  reforma, se incluy6é una disposicion que protege a las marcas
- f‘noto'riamemc:conoéidns, ya que como se mencioné anteriormente, la proteccion de las

: mlsmas cnlnba en el articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la

i Propleddd lndusmal asi como en precedentes judiciales y administrativos en donde las

‘autondadcs mgxlcanas aplicaron esta disposicién en casos donde se involucraban marcas

‘ cqnstdemdus _dc, l,as notoriamente conocidas.

7 Nava Ncgrcl;; Justo, “Derecho de las Marcas™, Op. Cit. P. 223,
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- Sin embargo. no todos los tribunales que han conocido de este tipo de asuntos han estado
de acuerdo ¢n aplicar el articulo 6 bis para proteger las marcas notoriamente conocidas,
" pues antes de las reformas se llegaron a dictar decisiones aisladas por medio de las cuales

se desconocia ¢l caricter autoaplicativo de esta disposicion del Convenio de Paris.®®

Sefiala ¢l licenciado Rangel Ortiz que estas disposiciones aisladas, desconociendo el
cardcter autoaplicativo del articulo 6 bis del Convenio de Paris fueron “un antecedente de
las reformas de la Ley en esta materia, o bien como una posible politica inconfesada para

reformar la L.ey en estos aspectos™.®!

La reforma a que aludo fue contenida en la fraccion XIX del articulo 91 de la Ley de

Invenciones y Marcas. la cual transcribo a continuacion:
*Articulo 91.- No son registrables como marca:

XIX.- Las dcnommacnones o signos iguales o semejantes a una marca,
que I Secretana de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente
conOCIda cn Mexxco. para proteger los mismos o similares productos o
sery K.‘los o bien que sean susceptibles de crear confusion en forma tal,

quc puedan |nduc1r al publico a error™.

Esta rcforma benef cxo'zi los titulares de las marcas notorias y al piblico en general. Al

transcnblr la opinién del licenciado José Hinojosa, al comentar esta

rcspu:to m; Pﬁl’l’“l

reforma: -

l’ara conclulr con Ios comentarios del Articulo 91, es de trascendental

blmponan ia |ntento de nuestro pafs para proteger las marcas

-nolonamemc COI’IOCldﬂS yﬂ Sea que éstas se encuentren o no reglstmdas en

2 Rangel Oniz Humclo “La P[o;gcclén de fa Marca Notoria en las Reformas...” Op. Cit. P. 78.

5 {dem
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Meéxico. La ausencia de dicha disposicion legal especifica destinada a
proteger la marca notoriamente conocida, habia propiciado en el pasado el
gjercicio de la pirateria de marcas famosas, cuya represion ha sido en la
mayoria de los casos, mucho mas dificil de lograr. Con la reforma, nuestro
pais se adecua mas a lo dispuesto por la Convencién de Paris para la

Proteccion de 1a Propiedad Industrial de la que México es signatario...™®

5) Ley de Fomento y Proteccion a 1a Propiedad Industrial de 1991-1994

La Ley de Invenciones y Marcas fue abrogada por la Ley de Fomento y Proteccion a la
Propicdad Industrial del 25 de junio de 1991%3, que entré en vigor el dia 28 del mismo mes

y ailo, un dia después de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

Esta ley atribuye a la marca usada, aunque no registrada, efectos juridicos en favor de su
titular. como es el derecho a oponer ese uso como excepcion contra acciones de usurpacion
por la utilizacion de una marca idéntica o semcjante a otra registrada posteriormente a ese
_uso. asi como el derecho de poder solicitar ¢l registro de esa marca usada con anterioridad
(Articulo 92, I). También tienc el derecho de solicitar la nulidad de una marca igual o
parecida a la que ha usado, siempre que ese uso hubiera sido anterior en el pais (Articulo
151. 1) o en el extranjero (Articulo 151, 111), a la fecha de presentacion de la solicitud de la

marca registrada.

No obstante que el uso se reconoce como fuente de derechos a la marca, toda la estructura
del sistema proteccionista mexicano se apoya en el registro de la marca® El sistema de
esta ley. al igual que en las leyes que la antecedieron, seitala que pueden constituir una
marca las denominaciones y figuras; las formas tridimensionales, los nombres comerciales
v los nombres propios de personas. Asimismo, hay signos que no son registrables por ser

engaiioso. ilicitos. o por carecer de los requisitos esenciales de la marca.

*? Hinojosa C. José, * i s Reformas diciones a la Ley de Ipvenciones arcas |

de Marcas™. Revista El Foro, Organo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. 8* Epoca, Numero
2, México, D.F. 1988, P, 21I. .
** Diario Oficial de la Federacion del 27 de junio de 1991

* Rangel Medina David. “El Derecho de Marcas...” Op. Cit. P. 274
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‘Esta ley sc refiere expresamente a la especialidad ya que el articulo 88 define a la marca
ccomo todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o
clase y el articulo 89 estipula que a una marca la pueden constituir los signos susceptibles

de identiticar los productos o servicios a que se aplique, frente a los de su misma especie o

clase.

- Esta ley también adopta el principio de la especialidad de las marcas cuando obliga a que
- los rcgisiros de éstas se realicen bajo las reglas relativas a la clasificacién tradicional de
productos:; tales como: que las marcas se registran en relacién con productos o servicios
determinados (Articulo 93); que en la solicitud de registro deben especificarse los
productos o servicios a los que se aplicara la marca (Articulo 113 1V); que no podran
registrarse marcas idénticas o semejantes a otra ya registrada aplicada a los mismos o
similares productos o servicios (Articulo 90 XVI y XVII); que se prohibe aumentar el
nimero de productos que protege una marca ya registrada (Articulo 94); que la similitud
de mercancias es uno de los elementos constitutivos de la imitacion de la marca (Articulo
213 V) y que el hecho de usar una marca registrada sin el consentimiento de su duefio en
productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique se castiga como

delito (Articulo 223 VI).

Tal como se. hizo mencién con anterioridad, el principio de la especialidad no es absoluto
porque las marcas notorias tienen un trato privilegiado, ya que la proteccién de éstas se
‘extiende ‘a prorductbbs clasificados en rubros distintos al que pertenecen los productos

.- amparados por la marca registrada.

'vDurante ,l’a‘vigéncyia de las leyes anteriores se produjo abundante jurisprudencia respecto a
(las marca nolofiaé,y en esta ley de'1991, la fraccién XV del articulo 90 prohibe el registro
de las denominaciones. ﬁgurhs o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca
notoriamente cohoqidq pnra ser aplicadas a cualquier producto o servicio y castiga como
infraccion administrativa el ,|'.|sok como marca de csas marcas de renombre, sin la

autorizacion del titular (Articulo 213, VII),
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Cabe destacar que esta fracciéon XV del articulo 90 contempla un aspecto que la reforma de
1986 a la lL.ey de Invenciones y Marcas no considerd y es que estipula textualmente que se
debe negar el registro de una marca que se considere notoriamente conocida para cualquier
producto o servicio, mientras que la reforma de 1986 solamente disponia que el registro se
debia negar para los mismos o similares productos o servicios; con lo que se pretendio

ampliar la proteccion de las marcas notoriamente conocidas.
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CAPITULO TERCERO

LEGISLACION NACIONAL VIGENTE SOBRE LA MARCA NOTORIAMENTE
CONOCIDA

1) Ley dec la Propiedad Industrial de 1991 reformada cn 1994

Por decreto del 13 de julio de 1994 se¢ reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial; las cuales

entraron en vigor el 1° de octubre de 1994.%%

Haré mencion solamente de algunos de los cambios que se llevaron a cabo al texto de la
ley. En primer lugar. el nombre de este ordenamiento fue modificado de Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial al de “Ley de la Propiedad Industrial”. Asimismo, ya
né: seria la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) la autoridad encargada
= “de la aplicacion de esta ley, sino el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),

organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios.

Dentro de los signos distintivos, hubo modificaciones tales como que se incluye el nombre
propio de una persona fisica como constitutivo de una marca, siempre que no se confunda
con una marca registrada o con un nombre comercial publicado. Originalmente, se
contemplaba ¢l nombre propio de una persona como marca, en tanto no existiera un

homdnimo ya registrado.

El articulo 90. que establece lo que no puede ser registrable como marca, no vario,
solamente algunas de las hipotesis consignadas en dicha fraccion fueron aclaradas,
ampliadas o modificadas, como por ejemplo, las palabras descriptivas (Fraccion 1V); los
nimeros (Fraccion V); nombres de organizaciones (Fraccion VII); nombres y retratos de
personas (Fraccion XI1); titulos y nombres protegidos por la Ley Federal del Derecho de

Autor (Fraccion X111) y las marcas iguales o imitadoras que estén en tramite.

* Diario Oficial de la Federacion del 2 de agosto de 1994
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: i El articulo 92 que sefiala las causales de ineficacia de un registro marcario, amplia el plazo
‘ pzira aquellos que oponen la excepcion de mejor derecho por uso, para que a su vez
" soliciten el registro de la marca (Fraccién 1). Asimismo, se adiciona una hipétesis miés a las

causales de ineficacia de la marca: el usar el nombre propio o razén social para los
productos que una persona, fisica o moral, elabore o para los servicios que preste o lo
utilice como parte de su nombre comercial, siempre y cuando dicho uso lo haga de la
forma que acostumbra y que la denominacion sea distinguida claramente de un homénimo

ya registrudo como marca o publicado como nombre comercial (Fraccion I1I).

: ,',Respcclo a las marcas colectivas, se omite el requisito de acompaiiar a la solicitud de
“ registro. - listas de asociados, asi como el informar los cambios ulteriores de dicha lista

- '(z:i‘rt{c‘lrll(‘) 97).

:El nruculu 113 en su fraccién Il fue adicionado, parea indicar que a falta de sefialar en la

: ;ohcnud de rcustro si la marca se ha usado, se tendra la presuncién de que no es asf.

“Se dérogzi l_a,fraécién IV-del articulo 118 que exigfa que para reconocer el derechos de

: :pric')yri(:ii‘ia ‘dc’b’fa' vi:;tivslir‘ reciprocidad en el pais de origen.

: La dlsposmlén confonne a la cual el no utilizar una marca durante tres afios consecutivos
ftrae como consecuencm la caducidad de la misma, sigue vigente, sin embargo el articulo
o :,130 se modlﬁc() para explicar las causas justificadas de la falta de uso de una marca que

pudleran. en un momento dado, evitar su caducidad.

".';Con el (cxl@v‘qyiginal de la Ley, sélo podian otorgarse licencia de uso de marcas

" registradas. Con la reforma, se amplié este derecho a expedientes en tramite (Articulo
- '13,6).' ‘Ademis, el tramite tanto de las licencias de uso como de las transmisiones de
- derechos puede. realizarse en una sola promocién, siempre que las partes que intervengan

“sean‘las mismas (Ans. 137 y 143).
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“~Muchas 'de las modificaciones realizadas son de forma, ya que “...la mayoria de las
reformas consisten en correcciones de estilo, aclaraciones y observaciones

complementarias al texto original de la ley” 8,

a) Articulo 90 fraccién XV

Continuando con los cambios efectuados a la ley, tenemos que la prohibicion de registrar
marcas notoriamente conocidas (Fraccion XV) se reformé para dar una definicién de lo
que se debe entender como marca notoriamente conocida en México asi como para sefialar
los medios por los cuales se puede acreditar la notoriedad y para reproducir la doctrina de

la jurisprudencia. conforme a la cual la prohibicién del registro procede en los casos en que

el uso de_quien solicita el registro pudiese crear confusion con el propietario de la marca

‘o constituya un aprovechamiento que la desprestigie. 8’
A" continuacion me permito transcribir esta fracciéon tal y como quedd con las

~modificaciones antes sefialadas.
Articulo 90.- No seran registrables como marcas:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en

Meéxico, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del pablico o de los circulos comerciales
de!l 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 relacion con sus productos o servicios, asi como

% Rangel Medina David. “Reformas de 1994 a la Ley de la Propiedad Industrial”. en Revista Juridica,

Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Vol. Il. Némero 25, México, 1995.
P. 303,
5 1dem P. 298.
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¢l conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como

conseeuencia de la promocion o publicidad de la misma.

A cfecto de demostrar la notoriedad de la 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
asociacion con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya
un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho
impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea

titular de la marca notoriamente conocida.

Dentro del texto de esta fraccion se aprecia la excepcion a los principios de especialidad y
territorialidad de que gozan las marcas notoriamente conocidas, tal y como lo mencioné en

“:el capitulo "primero de este trabajo.

: : La c\ccpuon al principio de especialidad se adopta en la fraccion XV ya que la autoridad

v :pucdc 0h|o.lar ¢l registro de una marca independicntemente de los productos o de los

servicios -a los que se intente aplicar la marca sometida a registro. Lo anterior implica que
no csv indispensable que las mercancias o los servicios amparados por la marca
notoriamente conocida sean idénticos o semejantes a los que se pretenden proteger con la
marca que se desea registrar. E! Instituto puede, entonces, negar el registro aln tratindose
de articulos o servicios enteramente distintos a los que proteja la marca notoriamente
conacidu porque el publico consumidor puede confundirse creyendo que existe una

relacion o asociacion entre el dueiio de la marca notoria y el solicitante del nuevo registro.
En virtud de lo anterior podemos concluir que al tercero que intente registrar una marca

~igual o semejante a una marca notoriamente conocida atin para la proteccion de productos

.o servicios completamente diferentes, se le debe negar el registro para evitar cualquier
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_posibilidad de error o confusion, o bien para tratar de proteger al titular de la marca notoria

de cualquier intento de invasion que se quiera realizar de su signo.

Sefiala el doctor Horacio Rangel Ortiz que *“atn en casos en que sca poco probable que el
uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para bienes o servicios diferentes
cause confusién, tal utilizacién podria eventualmente diluir la originalidad, caricter
distintivo vy prestigio de la marca notoriamente conocida.” 8 Creo que esto es correcto
porque es evidente que al propietario de una marca notoriamente conocida le interesa
protegerla de un posible desprestigio o de que pueda perder su distintividad. Ademas, es

del interés también del consumidor que tal dilucién no disminuya el valor informativo de

las marcas notorias.®

Por otra parte. la excepcién al principio de territorialidad de una marca también sc hace
patente en la fraccion XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial al sefialar que
el Instituto debe calificar como notoria a aquella marca que sea conocida como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o _en el extranjero.
Efectivamente, la autoridad mexicana debe ncgar el registro y/o ¢l uso de una marca
idéntica o semejante en grado de confusion con otra que considerc ser notoriamente
conocida en el pais o en el extranjero, aunque esta marca notoria no haya sido registrada en

Meéxico."

Segun lo éxpuesto anteriormente, para objetar un registro fundamentandose en la fraccion
XV del: amculo 90 de la Ley de Propxedad lnduslnal no se exige la existencia de un

. reglstro marcano o de una sohcnud en rémlte como requisito previo para poder hacerlo.

k Una marca notoria puede obtener los pnv:leglos de Ia ley mexicana ain antes de que dicha

'marca sea registrada o inclusive antes de que dicha marca haya sido usada en México.

En lo que respecta a sobre si una marca debe considerarse como notoriamente conocida es

una situacion que debe ser establecida tnica y exclusivamente de acuerdo a la opinion del

* Rangel Ortiz Horacio. “La_Proteccion de la Marca Notoria en las Reformas..."Op. Cit. P. 87

* WIPO,  The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers”, WIPO Ginebra, 1983, pag. 21,
citado por Rangel Ortiz Horacio, “La Proteccién de la Marca Notoria...” Op. Cit. P. 88
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y esa determinacion de 1a autoridad no puede
ni debe ser hecha de manera arbitraria ni bajo criterios subjetivos; esa es una cuestién que
debe ser resuelta en cada caso concreto.

La Ley es clara al especificar los factores que deben ser tomados en cuenta para resolver
esta cuestion de determinar la notoriedad de una marca, ya que debe ser conocida por un
sector de los consumidores o de los comerciantes del pais, como resultado precisamente,
de la actividad comercial llevada a cabo en México o en el extranjero por quien usa esa
marca en sus mercancias o servicios; asimismo se debe considerar el conocimiento que sc
tenga de esa marca. como consecuencia de la publicidad que se le ha dado a la misma.
Ademas, tal y como lo permite la ley, para demostrar la notoriedad de una marca, se

pueden usar todos los medios probatorios permitidos por la misma.
2) La imitacién (pirateria) de la marca notoriamente conocida.

La palabra “pirateria” es utiliza para describir conductas fraudulentas que se dan
generalmente en el comercio, en donde se pueden incluir los derechos de propiedad

industrial.

La pirateria de marcas se configura cuando se adopta ilegitimamente una marca a través de
“su rergistrovrya sea idéntico o semejante en grado de confusién, o simplemente el usar dicha
‘f:f}narc'a sm : olﬁteﬁér el fggistro y sin tener el consentimiento de su legitimo propietario.
: V'Légiéar_ﬂevhlit‘.:la" "pifétérin” de marca recae en las marcas notoriamente conocidas. Esto se
~origing, como lo seﬁula‘ el doctor Rangel Medina con motive de la Segunda Guerra
‘Mundial. en donde se suspendi6 la fabricacién de mercancias, originando la escasez de
estos productos que antes de la guerra circulaban por todo ¢! mundo al amparo de marcas
famosas. [sta situacién fue aprovechada en México por industriales y comerciantes sin

escripulos. adoptando dichas marcas notorias para vender articulos fabricados en el pais.®®

v Rangel Medina David. “La Pirateria de Marcas en México™Juridica, Anuario del Departamento de Derecho
_de 1a Universidad Iberoamericana, numero 18, 1986-1987, P, 31,
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- Cada vez la adopcioén ilegitima de marcas notoriamente conocidas va en aumento ya sea a

través del registro o del uso no autorizado.

La pirateria marcaria tiene como comiin denominador el aprovecharse del prestigio ajeno,
y logicamente este aprovechamiento tiende a producir confusién en el piblico consumidor.
Esta confusiéon gencralmente se origina en cuanto a la procedencia de los productos o
servicios. E! “pirata” que se aprovecha del prestigio ajeno “estid consciente de que
obtendrd una ganancia ilicita de! consumidor ignorante o desprevenido o del comprador en

general, que ¢s inducido en error sobre la mercancia adquirida™.”!

De acuerdo con lo antes dicho, es evidente que Ia pirateria ha dafiado a las marcas notorias,
por lo que fue necesario un régimen especial para su proteccion. Este régimen especial se
origind con ¢l Articulo 6 bis de la Convencién de Paris, el cual fue la pauta para que en
M¢éxico se empezara a defender contra la pirateria de las marcas notoriamente conocidas,

situacion que deja un claro ejemplo en la jurisprudencia de la época.

“. Posteriormente. en México con las reformas de 1986 a la Ley de Invenciones y Marcas, se

da“un fundamento mis claro para la proteccion de este tipo de marcas y mas ain, con la

'réf'érinh’érl_' 1994 a la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial, se dan las

vbz‘iS‘ sobre las cuales se determina la notoriedad de una marca.

El ‘c‘spiritju'der la ley es el crear normas que “garanticen la seguridad juridica del duefio de
Cuna’ m'z';'rca ya registrada, quien, para darle prestigio, ha invertido esfuerzo, tiempo y

. cdpitdi;w,\.';‘por otro lado, protejan al publico consumidor evitando que los derechos del

cd’rhpréldoi"scun desconocidos, lo que aconteceria si, en lugar de entregarle un producto
auténtico por el que da su dinero, recibe una imitacion fraudulenta. Siendo esa la filosofia
de la ley marcaria, su interpretacién y aplicacion para resolver todo conflicto originado por
el choque de la marca espuria con la legitima, deberd hacerse de manera en que de tal

colision de intereses, resulte favorecido el industrial o comerciante honrado y no el

! Rangel Medina David. “Principios Fundamentales para Juzpar la Imitacion de Marcas”. Revista Mexicana

de la Propiedad {ndustrial y Artfstica, afio 1V,nimero 8, julio-dicicmbre 1966, P. 244.
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usurpador. Proceder en otra forma, ya sea por ignorancia, o por tolerancia o por liberalidad
en la interpretacion legal, significa tanto como abrir las puertas a la pirateria de marcas y

propiciar la habilidad y subterfugios de quienes la practican”.”?

Lo antes transcrito es mas que ilustrativo, ya que la industria de la pirateria no necesita
realizar ningdn tipo de inversion en crear una marca, ademds de que al imitarlas o
falsificarlas se aprovecha de algo que no le pertenece, que es el prestigio de que ya goza la

marca notoria. ahorrandose de esta forma fuertes cantidades de dinero.
3) Acciones legales para la defensa de 1a marca notoriamente conocida.

Los propictarios de las marcas notoriamente conocidas cuentan con varios medios legales
_para enfrentar los actos fraudulentos y de competencia desleal que patrocina la industria de

la pirateria.

,"Los setenta fue una década donde la pirateria proliferd y la ley de la Propiedad Industrial,
que era la vigente en aquel entonces, contenia disposiciones que permitian combatir los
vac‘lfis dc-pirateria. Con la Ley de Invenciones y Marcas, esas disposiciones se eliminaron
“dando lugar a que la pirateria tuviera mas auge. En 1986, con las reformas a esa ley, se
"doté nucvamente de medios que aunque escasos, sirvicron en algo para combatir la

piraterfa marcaria; estos medios son basicamente los mismos en la Ley de Fomento y

Proteccion a la Propiedad Industrial de 1991, que es actualmente la Ley de la Propiedad

Industrial.
a) Procedimiento de declaracién administrativa de nulidad de marca.

Tal como ya se precisod, es con fundamento en la fraccion XV del articulo 90 de la Ley de
Propiedad Industrial. que el IMPI, a través de su Direccién Divisional de Marcas, debe
-negar. el registro de marcas notoriamente conocidas cuando se soliciten  sin el

consentimiento de su legitimo propietario.  Sin embargo, la autoridad no siempre objeta o

2 Idem. P24,
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niega el registro. sino que hay ocasiones en que lo concede y los motivos pueden ser

razonables.

Las situaciones razonables por las que se conceda una marca notoria a algun tercero ajeno
al legitimo duefio, pueden ser que el dictaminador desconozca la notoriedad de la marca en
razén de que dicha condicion es considerada por un determinado circulo comercial o
industrial. En casos asi, la marca no tiene por qué ser notoria para el dictaminador, quien
puede ser catalogado como piiblico consumidor en general, al cual la notoriedad de esa

marca no s extendida.

; En nuestra legislacion no existe la figura de la oposicion, mediante la cual el titular de una
 marca notoriamente conocida tendria la posibilidad, durante el trimite de registro de una
_marca i(!éniicd o semejante en grado de confusion a la suya, de inconformarse con la
éondcsi_(in"g_!q du.hu marca. En México, el duefio de una marca que esté siendo invadida
debc:'cspc‘l;a‘r, a“q'u'e' exista un registro para poder ejercer la accion legal correspondiente. La

‘ autoridad es la i‘x’nicn facultada para objetar y l6gicamente negar cl registro de la marca.

El procedimiento de declaracion administrativa de nulidad es la solucién en el caso de que
“el: examinador otorgue una marca sin el consentimiento de su titular y que imite o

falsifique una marca notoriamente conocida.

El“proccdirﬁiémo} de declaracién administrativa de nulidad se encuentra previsto en la
fraccion ’l' ‘del:anivculo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece:

i".ll\:r(f"cu4 151 ~ El registro de una marca sera nulo cuando:

aya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley o

la que hubiese estado vigente en la época de su registro.”

Por lo tanto.’en el cfdso de que la autoridad otorgue un registro que imite o falsifique una

marca . notoriamente’ conocida, lo estard concediendo en contravenciéon al articulo 90
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fracciéon XV de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual, como ya se comento, se reficre a
que no son registrables como marcas aquellas denominaciones, figuras o formas
tridimensionales que el IMPI considere notoriamente conocidas; es decir, surge una
violacién a la ley ya que se estara otorgando en contraposicion de la misma. Es
precisamente ecn este momento cuando surge la accién para que el legitimo titular de la
mnrcé notoria la ejercite y pueda impugnar el registro concedido en contravencién a la
fraccion XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esta causal de nulidad

puede ejercerse en cualquier tiempo, lo que significa que esta accidn no prescribe.

Otra causal de nulidad que puede hacerse valer en el caso de una violacién a los derechos
que se derivan de una marca notoria es la fraccion XIV del articulo 90 de la Ley de la

Propiedad Industrial.. que dispone:
Articulo 90.- No serdn registrables como marca:

XI1V.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de engaitar al piblico o inducir a error, entendiéndose por
tales las que constituyan falsas ' indicaciones sobre la naturaleza,
componentes 0 cualidades de los productos o servicios que pretenda

amparar.

La hxpotuls comemplada en esta fracclén se configura cuando alguna persona trata de
.aprovccharsc de una marca quc no Ie pertenece y ello trae como consecuencia un engaiio al

al ongen de los productos o servicios. Esta fraccién debe

consumulor en: cuunt
'brclacmn'\rsc con I fmccnén 1 del articulo 151 de Ia Ley de la Propiedad Industrial porque

el rq__lslru se c.stnna olorgando en comravenclon a las disposiciones establecidas por ella.

“ Los elementos de prueba deben ser lo més importante para anular una marca “pirata”, por
lo que cuando el titular de una marca considerada notoriamente conocida cjerza una accién
de nulidad en contra de una falsificaciéon de dicha marca, debe demostrar que

efectivamente tiene esa calidad de notoria.
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Algunos medios de prucba para comprobar que una marca es notoriamente conocida y que

la accion de nulidad tenga éxito, son:

e Marcas registradas en diversos paises, ademas de aquel donde sc solicite la
declaracion administrativa de nulidad de 1a marca “pirata™.

e Moedios a través de los cuales se le ha dado publicidad a la marca considerada
notoriamente  conocida, como pueden ser periddicos, revistas (en general y
especializadas), anuncios por correo (correo publicitario); anuncios radiofénicos y
wlevisados (en cassettes y/o videocassettes y/o discos compactos); anuncios via
Internet y via correo electrénico.

e Derivado de lo anterior, gastos hechos por las campaiias publicitarias a través de
los anos.

» lacturas de venta

e (‘vmunicados expedidos por personas pertenecientes al circulo donde se
comercializa o distribuye un producto o donde se preste un servicio; donde se haga
mencion del nivel de notoriedad que tiene esa marca en dicho circulo.

e Istudios de mercado, encuestas, a efecto de saber la opinidn del publico en general

sobre qué tan conocida es la marca.
B) ' Proccdimiento de declaracién administrativa de infracciéon a una marca

Uno de los derechos con que cuenta el titular de una marca es la de tener el uso exclusivo
de la misma. lo que se traduce en la prohibicién, para cualguier tercero, de usar dicha

marca.
Quicn no tenga el derecho a utilizar ese signo distintivo y lo haga, esta incurriendo en una
conducta ilicita que la Ley de la Propiedad Industrial consagra como una infraccion

. ‘administrativa. cn su articulo 213 fracciones 1 y VII, que establecen:

ARTICULQ 213.- 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.

VI1.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4° y las fracciones VII, VIII, IX, XII,
XL XIV y XV del articulo 90 de esta Ley.

" En la fraccion I se hace referencia a la “competencia desleal”, término intimamente ligado

a lu propudad mdustrla] por lo que considero conveniente dedicarle un espacio ya que la

Ialsxﬁcaclén o uso no autorizado de las marcas notorias constituyen actos de

compeu.m.m desleal

La competencia desleal se manifiesta a través de actos realizados sin derecho o en abuso

i+ del derecho. pero que siempre menoscaben la libre competencia.”

te. el articulo 10 bis del Convenio de Paris estipula:

N ‘ obhgados a asegurar a los nacionales de los paises de

la U mon una protecclén ef' caz contra Ia competencia desleal,

2)  Constituye acto.de competencia desleal. todo acto de competencia

contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) - En particular deberén prohibirse:

** Diaz Bravo Arturo. “Aspectos Juridicos de la Competencia Desleal”, en Revista Mexicana de la Propiedad

Industrial y Artistica. Aio [V. N° 8 y 9.julio-diciembre, 1966. P.29.
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a) Cualquier acto capaz de crcar una confusién, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o

la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o

la actividad industrial o comercial de un competidor;

c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error
sobre la naturaleza, el modo de fabricacién, las
caracteristicas, la aptitud en el emplco o la cantidad de los

productos.®

‘Esta dispns-ici(m sirve de fundamento para proteger las marcas notoriamente conocidas

_ dpllwd.h a productos distintos a los que se aplica la marca por el propietario, alegando que

. ‘se crc'l cunl n en‘cuanto al origen de los productos, por lo que estd en contra de los usos

: hom.slos e la ncll\'ldad industria y comercial.

kPor su p.|m. CarIOS Vlﬁamata Paschkes seiiala que en el caso de la competencia desleal o

'la conﬂmon du productos, no se puede alegar solamente que se cometié violacién al

‘Vamculo I() bis’ dd Convemo de Paris, pues nuestra Ley de la Propiedad Industrial recoge

~los pnnclpm; mlt.rnm:lonnles en suarticulo 213. %

- Retomando lo sefalado en las fracciones Iy VII del precepto antes citado, hay que sefalar
. que.la. personas cuya conducta se encuadre en ambas hipétesis se hace acreedor a la
imposicion de las sanciones establecidas en el articulo 214 de la ley de la materia, que

;deispone:

-9 Conveniu de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, Articulo 10 bis.
¢ ™ Viamata Paschkes Carlos, *La Propiedad Intelectual”. Editorial Trillas, México, 1998, P. 314,
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Articulo 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley, o demas
disposiciones derivadas de ella, serdn sancionadas con:
1.- Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo

peneral vigente en el Distrito Federal;

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

la infraccion.

1il.- Clausura temporal hasta por noventa dfas.
§V.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La investigacion de las infmccidnes'aﬂministfativas la realiza e! Instituto de oficio o a
o T,

peticién de parte interesada

Dcpend‘i‘cn‘d’o‘ 'dé la- 'a't:ur,n‘l“ 3 a glfréqcién administrativa puede ameritarse o no la
rcalizzici('m de Visitas'de inspeccion, El plazo para que el demandado manifieste lo que a su

enga y presente pruebas es de diez dias. 7

derecho cony

Concldfdddl__cﬁo plazo. cl_v’l‘MPl,‘ con los clementos que obren en el expediente (acta

o levantada isitas de " inspeccién, si la hubo, asi como las prucbas y las

*'manifestaciones de las partes). dictard su resolucion.”

" “En caso de reincidencia. la multa impuesta se duplicara, sin que su monto exceda del triple

del maximo- fijado en el articulo 214 entendiéndose por reincidencia cada una de las

™ Articulv 215 de la Ley de la Propiedad Industrial.
7 Articulo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial.
” Articulo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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s “infracciones a un mismo precepto cometidas dentro de los dos afios

. subsecuente

_siguientes u'la fecha en que se emiti6 la resolucién correspondiente.®

: En lo referc.nlc a las clausuras, las mismas pueden imponerse en la resoluciéon que declare

: Ia nfmcuon ademas de la multa sin que ésta se haya impuesto. La clausura definitiva serd

) procedentc cuundo el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y
"dentro dcl lapso de dos afios, si dentro del mismo se reincide en la infraccion

'dn.nlcmente de que hubiera variado su domicilio.'®

o Para Ia dugrmmamén de las sanciones debera tenerse en cuenta el caracter intencional de
la accion u omisién que constituye la infraccién, asi como las condiciones econdmicas del
R mffag:gor. También debera considerarse la gravedad que la infraccion implique en relacién
] con 'ci comercio de productos p la prestacién de servicios, asi como el perjuicio ocasionado

“ a los directamente afectados.'®
“ Las sanciones que establece la Ley de la Propiedad Industrial se imponen, ademas de la
. indémnizuci()n por daflos y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislacion

"éq‘nu"in ¥ sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 221 bis.'”

alenal o la indemnizacion por daflos y perjuicios por la violaciéon

dc los d ‘.clms que conﬁerc la ley, nunca serd inferior al 40 % del precio de venta al
i publnco dc cada producto o Ia prestacién de servicios que impliquen una violacién de

‘aI&uno du los derechos de propiedad industrial. '

Si una vez analizado el expediente de la infraccién administrativa el Instituto advierte la
realizacion de hechos que pudieran ser constitutivos de alguno de los delito previstos en la

ley. asi lo hara constar en la resolucién emitida.'®!

* Articulo 318 de la Ley de la Propiedad Industrial,
' Articulo 219 de la Ley de fa Propiedad Industrial,
"I Articulo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial.
92 Articuto 221 de la Ley de la Propiedad Industrial.
193 Articulo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.
™ Anticulo 22 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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¢) Delitos

La Ley dc la Propiedad Industrial contiene las disposiciones penales en materia de

Propiedad Industrial en su articulo 223.

Las conductas que tienen el caricter de delitos en dicho ordenamiento legal son la
reincidencia en las conductas previstas como infracciones administrativas en las fracciones
1Ia XXII del Am’culo 213 (fraccién 1); la falsificacion de marcas en forma dolosa y con el
: propésit(\ de. especulacién comercial (fraccion I1); la produccién, almacenamiento,
transporte. introduccién, distribucion o venta, en forma dolosa y con fin de especulacion
comercial. objetos que ostenten marcas falsas, asi como la aportacién o provisién de
materias primas para la produccién de objetos que ostenten marcas falsas (fraccion I).
Ademas de los tres delitos antes mencionados, también se prevén las tres modalidades de

usurpacion de un secreto industrial.

Con relacion a la traccién 1 del articulo 223, tenemos que conforme a lo dispuesto por la
Ley de la Propiedad Industrial en la fraccién VII del articulo 213,1a conducta consistente
en usar como marca una denominacion, figura o forma tridimensional, igual o semejante a
una marca que el Instituto considerc notoriamente conocida en  México,
independientemente del productos o servicio al que se aplique (fraccion XV del articulo 90
LPI) constituye. primeramente, una infraccion administrativa. Ahora bien, si dicha
infraccion administrativa ya ha sido declarada por el Instituto y la sancién administrativa
impuesta ha quedado firme, y aun asi, esa conducta se siguc realizando, ésta sera
considerada como delito. Es decir, que la infraccion administrativa, que en principio le
corresponde al usar una marca notoria imitandola, pasa a ser un delito conforme a la
fraccion [ del articulo 223 cuando el uso no autorizado continia posteriormente al
momento ¢n que ha quedado. firma la sancion administrativa. Al respecto, Carlos

Vinamata Paschkes. sefiala “La Ley habla de que haya quedado firme la sancién, no la
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declaracion administrativa, lo que aumenta el plazo a varios afos, durante los cuales el

infractor podrit continuar aprovechindose de los derechos del titular, impunemente”. 103

En ¢l caso de la fraccion I del articulo 223 de 1a Ley de la Propiedad Industrial, la misma
considera una conducta delictiva la falsificacion de marcas dolosamente y con el fin de

especular comercialmente.

Especificamente, en el caso de las marcas notorias, para que se configusc este delito no
basta con que se adopte en su totalidad una marca notoriamente conocida ajena, sino que

ademas esu adopeion debe ser en forma dolosa y con fin de especulacion comercial.

Para comprender mejor esto, recordemos que el dolo es, en términos generales, el
proposito o intencion de cometer ¢l delito y respecto a la especulacién comercial, el
licenciado loracio Rangel Ortiz nos dice que “...no es e! monto, la cantidad o el volumen
de meféalnﬁih falsificada lo que determinard el acceso a la accion penal en contra del
falsificador. sino el animo o fin perseguido con la produccion de las falsificaciones...”, '%
Es - decir. que - independientemente de los volumenes de produccion de articulos que
ostenten marcas notorias, el delito serd perseguido. “Es el fin y no el resultado, lo que sirve
para precisar el acceso a la via penal al momento de reprimir la falsificacion de

. T
marcas...”.""

Respecto a la fraccion I del articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, la misma
estd intimamente relacionada con Ia fraccién anterior, ya que “parece distinguir lo que de
modo literal se considera falsificacion de marcas en la fraccion II del articulo 223 y el
objeto al que se aplica la marca falsificada, como si la fraceién 1l no hiciera referencia al

objeto al que se aplica la marca falsificada”'®®

" viamata Paschkes, “La Propiedad...”, Op. Cit. P. 317.
'* Rangel Ortiz Horacio. “La_Reforma Penal v la_Propiedad Intelectual”™, en Revista Juridica Anuario del

Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, nimero 29, 1999, México, P. 221,

-
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La . falsificacién de uma marca notoriamente conocida es una actividad que estd
intimamente ligada a la mercancia a la que sc aplica. Es decir que este delito se consuma
cuando se coloca la marca notoria sobre el producto, por ejemplo, por medio de etiquetas

adheridas.

Podemos decir que la actividad prevista como delito en la fraccion 1l del articulo 223 es
“explicada™ en la fraccién 111 al referirse a producir, almacenar, transportar, introducir al

pais, distribuir o vender.

Resumiendo. es en las marcas notorias donde se da la mayoria de estas conductas
delictivas. ya que es precisamente por el prestigio que alcanzan cstas marcas, que se vuelve
atractivo para gente sin escrupulos adoptarla indebidamente o bien, producir, vender

introducir o distribuir productos que las ostenten.

Las sanciones por la comision de los delitos estipulados en el articulo 223 de la Ley de la
Propiedad Industrial quedan previstas en los articulos 223 bis y 224 del mismo

ordenamiento legal.

El articulo 223 bis sefiala la pena para los vendedores ambulantes al estipular:

ch\.ral al que venda a cualquler consumidor final en vias o en lugares

publlcos, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos
: que ostemen falslf' icaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la
“venta 'se_realiza en establecimientos comerciales, o de manera
orgnhizada o permanente, se estard alo dispuesto en los articulos 223 y

224 de esta Ley.

Por su parte. el articulo 224 sefiala:
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Articulo 224.- Se impondran 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 Federa, a quien cometa alguno de los delitos que se sefialan en
las fracciones I, IV, V o VI del articulo 223 de esta Ley. En el caso de
los delitos previstos en las fracciones 1I o III del mismo articulo 223, se
impondran de tres a diez aflos de prisién y multa de dos mil a veinte mil

dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.

De la lectura de estos dos articulos, se concluye que no es el mismo tratamiento para los
,denomm.ldos ~vendedores ambulantes™ que para los vendedores establecidos, también

,Jlamadoa organizados o permanentes, ya que a éstos se les aplica penas mas severas.

El Codigo Federal de Procedimiento Penales (CFPP) contiene las lista de delitos “graves”
en los términos del articulo 194 de dicho ordenamicnto y entre ellos estan los previstos por
el articulv 223 fracciones 1l y Il de la Ley de la Propiedad Industrial sobre falsificacion
demarcas. ’or lo tanto a aquella persona inculpada en relacidn con los delitos previstos en
dichas fracciones del articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial no tendra derecho a
libertad provisional en los términos de lo dispuesto por la fraccion IV del articulo 399 del

CFPP, que estipula:

Articulo 399 ' ’I'odo inculpado tendra derecho durante la averiguacion

previa o'el ¢ so a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente

. que lo s'p‘hc‘ne. i'se retinen los siguientes requisitos:

Iv. Que no se trate dc alguno de los delitos calificados como graves en el -

Considem acertado cahﬁcarfdefgmve a la falsificacion de marcas, sobre todo si es

= notormnumc conocida, que por obvxas razones son las que sufren de dicha actividad ilegal.

" El hccho de que quien pr etenda falsnf icar una marca pueda ser encarcelado sin derecho a

b sallr llbrc bum caucnon. deberm ser un freno para cometer este delito.
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titulares de "¢sta. acudan ante la autoridad competente a ejercer las acciones

correspondientes para poner en marcha los procedimientos legales.

Para iniciar la persecucion de un ilicito, llamese infraccion o delito, el titular de una marca
notoriamente conocida. debe asegurarse que los hechos que lo configuran sean reales y
debe actuar de inmediato en cuanto tenga conocimiento del acto de pirateria, reuniendo
previamente al ejercicio de la accidn correspondiente, los medios de prueba necesarios

para acreditar la existencia del ilicito, porque de cllo dependera el éxito de la reclamacion.

Al intentar reprimir la pirateria de una marca notoriamente conocida, su titular busca que el
usurpador deje de imitar o falsificar su marca; es raro que demanden la reparacion del
daiio. que tedricamente establece el articulo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial, al
sefialar quv independientemente de la sancion administrativa y del ejercicio de la accion
penal. el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que la ley se refiere
podra demandar del o los autores de los mismos, la reparaciéon y el pago de los daiios y

perjuictos sufridos por el ilicito.

Para el ¢jercicio de la accion penal en los supuestos previstos en las fracciones 1 y 11 del
articulo 223 se requerird que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no prejuzgard

sobre la acciones civiles o penales que procedan.'®

De la imcrprctuci(")n de 1o anterior, se deduce que el IMPI a través de la Direccién
Divisional 'dc"'Pfoteccién" a la Propiedad Intelectual, lo unico que debe emitir es una
opinién lécniqgi. 'généistéhte en determinar si del estudio de los hechos y pruebas expuestos
porel propielh‘rivo de una hérca notoria en contra de un “pirata”, existe infracciononoala
Ley de In l’mpiédad Industrial. Es decir que no podrd hacer imputaciones en contar de

;:'ua!quier' persona,” ni_declarar el tipo de delito de que se trate; de lo contrario estaria

*- 1% Anticulo 225 de |a Ley de la Propiedad Industrial.
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Cinvadiendo facuitades reservadas a las autoridades judiciales, previo el ¢jercicio de la

-accion penal por parte del Ministerio Publico.

Independientemente del ejercicio dc la accién penal, el perjudicado por cualquiera de los
delitos a que esta Ley se refiere podrd demandar del o de los autores de los mismos, la
reparacion y el pago de los dafios y perjuicios sufndos con motivo de dichos delitos, en los

términos previstos en el articulo 222 bis de esta Ley. !

Los Tribunules competentes para conocer de los delitos en materia de propiedad industrial

: ’_son los Federales, asi como de las controversias mercantiles y civiles suscitadas con

o mouvo ‘de fa aplicacién de la Ley.'"

d) Marcas declaradas notoriamente conocidas por las antoridades
mexicanas.

Considero conveniente el exponer algunos casos donde queda de manifiesto la posicion de
autoridades tanto administrativas como judiciales de nuestro pais, respecto a las marcas

notoriamente conocidas.

Hay que seialur que “la proteccién de las marcas notorias es una materia que reviste una
real actividad. y que la importancia de esas marcas y su valor econémico se han
-acrecentado_ por ‘el desarrollo ‘de los cambios internacionales, la creacién de nuevos
‘mercados.” ¢l poder de-los medios de informacion y la publicidad bajo sus diversas

OO I ]

formas™,
e) An:ilivéis de énda caso,
_Ségl‘m la 'opinién"dcl Lic. Rangel Ortiz, “Las declaraciones mas notables que se han dado

“en la jurisprudencia mexicana en materia de marcas notoriamente conocidas fueron

dictadas durante los afos cincuenta y sesenta. Durante este periodo, los tribunales

" Articulo 226 de fa Ley de la Propiedad Industrial.
"' Articulo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial,
"2 Saint-Cial Ives, “La Proteccién de las Marcas Notorias...” Op. Cit. P. 389.
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aplicaron sistematicamente el articulo 6 bis en una seric de juicios que se inicia con el
famosos caso BULOVA en el que adopta la regla de la notoriedad como fuente de

derechos™, '*?

La denominacion BULOVA fue la primera marca que en México recibié la proteccion
especial establecida por el articulo 6 bis de la Convencion de Paris, por haberse
considerado como marca notoriamente conocida. “Pucde sefalarse este caso como la
apertura de las autoridades mexicanas a los clementos que informan la doctrinas del
Articulo 6bis. especialmente en lo que atafic a la irrestricta oportunidad para reclamar la

anulacién de las marcas registradas de mala fe, prevista en la parte final de dicho precepto™.
114

La marca BULOVA se usaba en México desde 1933, para proteger y distinguir relojes. En
el ailo de 1948 G. Kersel y Cia., obtuvo el registro de dicha marca y reclamé el uso ilegal
de la misma en contra de Walthan Watch Company de México, S.A., Bulova Watch
Company Inc. de Nueva York y Bulova Watch Company de México, S.A., argumentando
que dichas' compaiiias habian comenzado a anunciar y vender en territorio mexicano,

" relojes que eran importados de Estados Unidos a través de BULOVA WATCH CO, misma
que se constituyd en Estados Unidos desde 1911 y registré dicha marca en ese pais y en
ot;os péi§cs umes‘de 1933, pero nunca llevé a cabo el registro en nuestro pais.

Quc hahlu ob(emdo el reglstro dc la marca en México era norteamericano y ademas

: ‘relo_|cro. conocxendo los relo_|es con la marca BULOVA desde 1925, confesando dentro del
_]UIClO que hab:a sohcntado su reglslro en México porque estaba “abierta”, entendiendo por
: "‘ablenu qut. la marcn no estaba reglstrada en este pais. En virtud de las defensas y pruebas

- que: prcscmaron los acusados de usurpacién de marca, la oficina de marcas resolvio, ''*

'3 Rangel Ontiz Horacio, * las marcas notoriamente...” Op, Cit. P, 21,
'Y Rangel Medina David. “La Proteccion de las Mnrca . Op. Cit, P. 371.

'** Resolucion N® 94 del 16 de noviembre de 1950, por la que se niega la declaracion administrativa de uso
ilegal de la marca Bulova, Gaccta de la Propiedad Industrial, noviembre 1950. P. 1489. Citado por Rangel
Medina en “La Proteccion de las Marcas...” Op. Cit. P. 371.
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..~ determinado anular la marca de oficio, ya que consideré que la misma se habia obtenido de

mala fe."“f

La autoridad justificé haber anulado la marca tanto tiempo después de su registro alegando:
“El articulo 76 del reglamento de la Ley de Marcas y Avisos Comerciales, publicado en el
diario oficial ¢l 31 de diciembre de 1928, establece en su parrafo Il que de conformidad con
lo estipulado por el articulo 6bis de la Convencién Internacional para la Proteccion de la
Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisada en la Haya en 1925, la nulidad de las

marcas registradas de mala fe podréd ser reclamada en cualquier tiempo™.

Para comprobar que el registro se obtuvo de mala fe, hizo alusién a las pruebas que asf lo
demostraron. como fueron las declaraciones hechas por varios joyeros en el sentido de que
la marca Bulova era conocida en México desde antes de 1933. Dichas manifestaciones
presumian que el relojero que consiguid ¢l registro, se aproveché indebidamente del

prestigio ajeno y consecuentemente habia actuado de mala fe.

La oficina de marcas también reconoci6 el valor econémico que representaba la marca para
el legitimo propietario. en virtud de lo esfuerzos para explotar la marca mundialmente y por

la publiéidad y prestigio que habia adquirido en el extranjero.

Respecm a las lcslones que se causaron por contar con un registro ilegitimo, la autoridad
: iapunto "de lo cxpuesto, se concluye légicamente que el registro 33602 se hizo con el
“ deliberado proposito de apropiarse ilegalmente de una marca que ya era explotada en el
pais: también es correcto llegar a la conclusién de que prevalecié la intencidén de causar con
el registro un dafio a un tercero poseedor de la marca, sustrayéndole clientela y, mas
todavia. ¢l daio a este tercero no se limité a un acto de competencia desleal deshonesta,
sino a causar un perjuicio mayor a la legitima titular de la marca BULOVA, lo cual se puso
de relieve cuando el 3 de septiembre de 1948, el sefior “X™ demandd, ante esta Secretaria,
ta declaracion de uso ilegal de dicha marca contra sus legitimos explotadores, reclamacion

que abviamente se apuntaba hacia estas pretensiones: la primera inmediata consistente en

"¢ Rangel Medina. Op. Cit. P. 371,
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oponerse a la venta de los relojes BULOVA en el mercado mexicano, y la segunda,
tendienie a exigir las consecuencias de orden civil y penal que la ley mexicana sefiala para

los usuarios ilegales de marcas,™" !’

Las autoridades administrativas también sefialaron en relacién con este caso, la funcion
econémica que ticnen los signos marcarios y el beneficio, también econdémico que
representa para el titular de la marca, lo que vienc a dar una garantia de veracidad para los
consumidores. protegiendo a este Gltimo, ya que le permite conocer la procedencia de los

articulos yue demanda, constituyendo una garantia de calidad uniforme. '8

El caso Bulova sirvié de antecedente para otros asuntos, en los que también se adopt6 la
regla de la notoriedad como fuente de derechos, de los cuales me permito exponer el caso

_SPRITE.

En 1961. un estadounidense solicité y obtuvo en México el registro de la marca SPRITE
para distinguir bebidas sin alcohol de la clase 45. En 1962, The Coca Cola Company
solicito ef registro de la misma marca y obviamente la autoridad le cité como impedimento
la marca va registrada. La empresa transnacional inicié un proccdimiento de declaracion
administrativa de nulidad de dicho registro, invocando el articulo 6 bis del Convenio de
Paris manifestando que la marca era notoriamente conocida en México y presentd pruebas
de que cra la duefia de esa marca en Estados Unidos. La autoridad declaré 1a nulidad del
registro’ ya que estimoé que fue obtenido en perjuicio de un tercero, ademds de que The Coca
Cola Company comprobd contar con derechos adquiridos con anterioridad sobre dicha
marca cn ¢l extranjero y un derecho de uso también anterior en los estados del norte de

Meéxico.

‘La autoridad. para aplicar ¢ interpretar el articulo 6 bis del Convenio de Paris, establecié

que dicho articulo:

"7 Citado por Rangel Medina... Op. Cit. P, 373. .
"™ Resotucion N° I, de 4 deenero de 1951, por lo que se declara la nulidad de la marca nacional N° 33602,
denominada Bulova. Gaceta de la Propiedad Industrial, enero 1951, P. 172,
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“Autoriza a la autoridad competente del pais del registro para rechazar o
invalidar el registro de una marca de fabrica, al estimar que la misma
resulta notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdiccionado de
utro pais contratante y utilizada para productos del mismo género> o
género semejante. Por lo que en la especie esta Secretaria debe estimar con
base en las constancias que obran en el expediente, que la marca SPRITE
registrada a favor del sefior “X™, debe ser invalidada por ser estimada
notoriamente conocida en nuestro pais... y se trata de la marca que es
propiedad de un jurisdiccionado de otro pais contratante y utilizada para

productos de un género sc:mejante".l 19

Re'spcclo a que si la notoriedad proviene del empleo de la marca o de su publicidad, y si
dichus actos deben ocurrir en nuestro pais o en el de origen del verdadero titular de la

.marca, establecio:

“Para establecer esta conclusion se atiende especificamente al texto del
articulo 6 bis de la Convencién de la Unién de Paris, por cuanto la
cslima::ién de tratarse de una marca “notoriamente conocida™ resulta
solamente una inferencia légica y directa del hecho expreso vy
,é.\'pjll"éitamente demostrado que se trata de la marca propiedad de un
i_iilrisilicgior{ado de otro pais contratante. Mas claramente, dicha notoriedad
. na (iéri\fa de la publicidad mds o menos intensa que de una marca haya
hqéhdcl propietario, cuya circunstancia no se excluye, ain cuando si,
uéc&sbriamcnte contribuye a justificar la aplicacion del mencionado texto

“deta Convencién de la Uni6n de Paris”.'2°

Otro caso vs el de la famosa marca de méquinas de coser SINGER, donde la propietaria de

dicha marca solicito la declaracién de competencia desleal por ¢l hecho de anunciar, en

"9 Resolucion N* 63. de 24 de julio de 1963, pronunciada por la Secretaria de Industria y Comercio

declarando nulo el registro 104433 de la marca SPRITE, citado por Rangel Medina David en “La
Proteccion...” Op. Cit. P, 381.
(24

Idem,
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.. forma eral._maquinas dc coser “tipo Singer” asi como en la distribucion de catdlogos
: donde se muestran grabados de piczas de maquinas de coser indicando que son “del nuevo
: libq Singcr". La Oficina de Marcas negé la declaracion solicitada argumentando que al no
f‘apni’cccr la palabra “Singer™ sobre las maquinas de coser que vendia la parte demandada,
"tn/o existis cunfusion, ademas de que las maquinas tenian un nombre diferente al de la

demandante. Contra dicha resolucién se promovié juicio de amparo, el cual se resolvié

" otorgando la proteccion de la justicia al quejoso con base en la tesis siguiente:

~Singer es un a marca muy conocida, por lo que ¢l uso de la designacién
tipo Singer sin autorizacion de la propictaria de esa marca, ¢s indebido.
Aunque las mercancias que se¢ anuncian tengan marcas distintas,
necesariamente el empleo de la citada expresion ocasiona entre el publico
consumidor la confusion que reprimen los articulos 10 bis y 10 ter del
Convenio de la Union de Paris, y el articulo 263 de la ley mexicana de

1942713

El articulo 6 bis del Convenio de Paris también se aplicé para ncgar el registro de marcas
notorias solicitadas por quienes no eran sus legitimos propietarios. Ejemplo de esto es el
caso GUERLAIN. *“solicitado por una empresa mexicana par proteger vestuario. Aquf, la

oficina de Marcas resolvié:

“Que: no::procede: el registro como marca de la denominacion

GUERLAIN :en"vki"rtud de tratarse de una marca notoriamente conocida

internacionalmente,” Ademéds nuestro pais como miembro, signatario de
la Unién, se_ha comprometido a rehusar o invalidar el registro de una
denominacion que constituya igualdad con una marca notoriamente

conucida. como lo es GUERLAIN.,

*' Sentencia del 28 de agosto de 1963, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
- Federal, amparo 8347/63. The Singer Manufacturing Co., firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema

Corte de Justicia de 1a Nacion el 11 de octubre de 1968 en el toca 8293/63, citada por Rangel Medina David

en Derecho Intelectual. Editorial Mc.Graw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1999.P. 100.
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Al aceptar por parte de esta Direccion el registro como marca de la citada
denominacion, se estaria incurriendo en lo establecido por el Articulo 91,
traccion XXI de la Ley de la Materia en relacion con el Articulo 6 bis del
convenio de Paris, en virtud de que como se dijo: México como pais
signatario miembro de la Unién, deberi respetar los convenios y no crear
confusiones de interés publico, dentro de su Nacién, por el compromiso
contrafido con los convenios internacionales. Asimismo, por lo que se
refiere a la fraccién XXI del articulo 91 de la Ley de la Materia, existe un
supuesto juridico al caso concreto, ya que dicha fraccion establece que no
seran registrables como marca: *las denominaciones o signos que
conforme a otras disposiciones legales (en este caso, el Convenio de
Paris), no sea posible utilizar para fines comerciales o por razones de
interés publico, la Secretaria, considere inconveniente registrar”. Frase
ultima que da facultad discrecional para que a criterio de esta Direccion
General, se registre 0 no una marca que se considere violatoria de
disposiciones legales, ya sea de un Convenio, o de las Normas Juridicas

adquiridas por nuestro Pais™.'?

En 1983, ¢l Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa se
_éxicargé de emitir un fallo que interrumpid la serie de casos en que la aplicacion del
. aﬁiculo 6 bis se habia sostenido. Es el caso de la marca GUCCI, en donde una compailia
mexicana, Gueei de México, S.A. (que no guardaba relacion alguna con los auténticos
propictarios de la marca GUCCI) solicité el registro de dicha marca para la proteccion de
calzado. La Oficina de Marcas neg6 el registro por considerar que la denominacién era una
marca notoriamente conocida y que el solicitante no contaba con la autorizacién de los
verdaderos duefios de la marca. El solicitante del registro promovié el juicio de amparo en
donde la sentencia concedié la proteccién de la justicia federal al quejoso, apoyandose en

las siguientes consideraciones:

1% Oficio N® 73843 de 11 de noviembre de 1981, dictado en el expediente 146321 de marca, mismo que
quedo firme por no haberse combatido por !a solicitante del registro negado, citado por Rangel Medina David

en “La Pirateria de Marcas...” Op. Cit. P. 37.
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“No ¢s aplicable directamente ¢! Convenio de Paris invocado por la
Oficina de Marcas para negar el registro de la marca GUCCI porque
dicho Convenio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones
legales al mismo, pero no es obligatorio directamente a las autoridades
administrativas, las cuales deben aplicar la ley nacional, en la que no
existe la prohibicion de registrar marcas notoriamente conocidas en e!
pais. No basta alegar dicha notoriedad, porque la Ley nacional exige que
se trate de marcas registradas y no simplemente conocidas por la
autoridad™.'?

Estas ascveraciones establecieron, entre otras cosas, que €l articulo 6 bis no era aplicable
en nuestro pais por no haber sido incorporado a la legislacion doméstica, pero el
magistrado no hace referencia al articulo 133 constitucional, en el que se establecen que la
Constitucion. las leyes federales y los convenios internacionales celebrado por México,

constituyen Ley Suprema de la Republica.

Como yu se comentd el Convenio de Paris es un Tratado Internacional suscrito por
Meéxico desde 1903 por lo que su aplicacién debié haberse llevado a cabo pues obligaba

tanto a las autoridades administrativas como a las judiciales.

Al respecto Rangel M‘é‘dihﬁ afirma que “La intervencion de la autoridad judicial en la
aplicacion de esta ley. no es directa, ni original, sino que se produce por via de amparo
para revisar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de aquella autoridad
administrativa. precisamente dictados con motivo de la aplicacion de las normas legales
que rigen la propiedad industrial. De ahi que desconocerle competencia a la Oficina de
Marcas para aplicar las reglas de propiedad industrial establecidas por el tratado
internacional. es tanto como echar por la borda al tratado, pues, por una parte, nunca tendrd

aplicacion directa por los tribunales judiciales y, por otra, como “no es obligatorio

* Sentencia de 7 de diciembre de 1983, pronunciada por ¢l Segundo Tribunal Colegiado cn Materia
Administrativa del Primer Circuito en el R.A. 38/83, Gucci de México, S.A. Acto reclamado: Resolucién de
24 de febrero de 1982 que nego el registro de la marca GUCCI para distinguir calzado.



directamente # las autoridades administrativas™ segin la tesis que se comenta, tampoco

seria acatado por esas autoridades administrativas”. '2*

Considero que este fallo dictado por el Segundo Tribunal Colegiado es incorrecto y que
existen “una serie de contradicciones y anomalias que no es el caso de examinar en detalle;
basta decir que las proposiciones ahi contenidas se encuentran en evidente conflicto con la
constitucion, con los postulados de la jurisprudencia mexicana en materia de marcas
notorias y con el principio “Pacta Sunt Servanda™ universalmente reconocido como norma

fundamental del derecho internacional publico”. '*

SEGUNDO CASO GUCCI

En marzo de 1985 el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia
Administrativa en un caso en el que el quejoso fue Gucci de México, S.A. (la misma parte
involucrada en el anterior caso). Esta empresa solicitd el registro como marca de un
logotipo con dos letras “G” para proteger calzado. La Oficina de Marcas negé el registro
porque consideré que era una marca notoriamente conocida, con fundamento en el articulo
6 bis del Convenio de Paris. Gucci de México, S.A. solicité ¢l amparo y proteccion de la
justicia dela Unidn. alegando que el registro sc habfa negado indebidamente ya que, segiin
dicha empresa. cuando la autoridad niega un registro basindose en derechos previamente
adquiridos por un tcrc.ero, es necesario que esos derechos se concreten en forma de registro
marcario y -que en la ausencia de tal registro la Oficina de Marcas carecia de apoyo legal
para no conceder dicho registro y no siendo aplicable al caso, el articulo 6 bis del
Convenio de Paris. El Juez de Distrito concedio el amparo fundamentandose en los
argumentos que hizo valer el quejoso.|26 En contra de la sentencia, la autoridad interpuso el
recurso de revision. del cual conocié el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en
Materia Administrativa, quien con buenos fundamentos revocd la sentencia del Juzgado de

Distrito. confirmando la resolucidn de la Oficina de Marcas.

13 Rangel Medina David. “La Proteccion de las Marcas...” Op. Cit. 384.
12 Rangel Ortiz Horacio, ~La_Proteccién de la Marca Notoriaen ...". Op. Cit. P.80.

12 |dem. 1. 82.
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El Tribunal argumentd que la Oficina de Marcas no incurrié en error al negar el registro y
que la cuestion sobre si la marca propuesta a registro estaba o no registrada, carecia de
trascendencia pues de acuerdo con este fallo existen tres fuentes de derechos en el sistema

marcario mexicano: i) el registro, ii) el uso y iii) la notoriedad, y atin cuando las formas
mas usuales de adquisicion de derechos marcarios son el registro y el uso de la marca, en
nuestro Derecho 1a notoriedad también es fuente de derechos sobre la marca; la variedad de
fuentes de derechos se justifica en virtud de que una estricta aplicacién de las reglas que
gobicrnan el sistema de registro como tnica fuente de derechos ha probado ser injusta
cuando cs aplicada a terceros que han desarrollado derechos sobre la marca con

anterioridad. ya sea a través del uso o de la reputacién que ha adquirido el signo.l27

“...con lo aniciior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicacion de los
articulos 91 fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas y 6 bis y 10 bis del
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un
disefio que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida “GUCCI”,
evitaron que se pudiera crear confusion entre el publico consumidor y ademas impidieron
que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma
notoria. No constituyendo obstaculos para lo anterior, la circunstancia de que la marca
notoria “GUCCI"™ no se encuentre registrada en el pais, pues no es necesario que cumpla
con ese requisito, para que se dé la proteccion de la marca notoria, en términos de lo
dispuesto por los Articulos 6 bis y 10 bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que
se trata de una proteccion de cardcter excepcional que tiene como fin evitar que induzca a
engailo o error al publico consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia

desleal™. '** .

Ademis, el Tribunal sostuvo que las marcas notoriamente conocidas son excepciones a los
“principios’ de: territorialidad y de especialidad, ya que una estricta aplicacién de dichos

“principios -puede conducir a actos de competencia desleal en contra de los titulares

127

" {dem. P.82

" Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. RA.- 1269/84. GUCCI DE
MEXICO. S.A..-Resuclto el 19 de marzo de 1985.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro D. Géngora
Pimentel. secretario: Guillermo A. Mufioz Jiménez.
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originales de marcas notoriamentc conocidas, asi como engaflos y abusos a los
consumidores. como también el moévil que atrac mds a los “piratas” de marcas notorias: el
enriquecimiento ilegitimo; ya que como sostuvo el tribunal “no es de aceptarse que un
comerciante ayuno de escriipulos disfrute sin justa causa de los beneficios de la celebridad
y reputacion de un signo distintivo simplemente porque tal signo no se encuentra

registrado™, '’

En cuanto a la determinacién de la notoriedad, el Tribuna! establecié que, el conocimiento
de la represeniacion de la marca que tengan los consumidores respecto a la misma, no es el
unico elemento que se tiene que considerar para saber si una marca es notoria, sino que
existen otros elementos tales como las cualidades, caracteristicas y usos de los productos a
los que se aplica la marca. La determinacion sobre si una marca es notoria o no debe
hacerse con referencia a los consumidores, pues esta referencia indica que la marca ha

adquirido gran reputacion y ha sido apreciada por los consumidores.

<El Trlbunal l.lmblén establecié que la marca notoria puede gozar de los beneficios a que se

! ref' eree " mculo 6 bis del convenio. inclusive atin antes de haber sido registrada en nuestro

o pms

b Un caso mas donde queda patente el criterio de la autoridad administrativa es el de la marca
“HUGO BOSS. En junio de 1988, la empresa alemana Hugo Boss, A.G. propuso el registro
_como marca de la denominacion “Hugo Boss™ para proteger vestuario con exclusion de
calzado. la entonces Direccion General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico
objet6 el registro. fundamentandose en las fracciones XVII y XIX del articulo 91 de la Ley
de Invenciones y Marcas y cn el 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris toda vez que, segin
dicha dependencia. se trata de la reproduccién de la marca notoriamente conocida BOSS
por lo que para obtener el registro de esa marca debia demostrarle a dicha autoridad que era

-la titular de la marca.

"
"7 [dem .



La empresu alemana presento diversas prucbas que demostraban  la titularidad en su favor,
de las marcuas notoriamente conocidas BOSS, HUGO BOSS y BOSS HUGO BOSS: entre
las cuales se encontraban titulos de registros de dichas marcas en varios paises, asi como
publicidad de las mismas alrededor del mundo. La autoridad entonces, concedi6 este y
veintidos registros mas que se refieren a las denominaciones antes descritas y a sus

variantes v disefios,'*®

1o E.\pedicuic de marca registrada 405755 HUGO BOSS (legajo 11)
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CONCLUSIONES

1.- La marca es un signo que distingue productos o servicios de otros de la misma especie.
La distintividad es una caracteristica esencial que deben revestir las marcas porque es la
que permite que el publico consumidor dirija su atencién y por ende, su preferencia hacia

ellas.

2.- La funcién de indicar la procedencia de los productos o servicios también es importante
sobre todo en el caso de las marcas notoriamente conocidas, porque le seiiala al
consumidor el origen del producto o servicio amparado por la marca y asi puede asegurarse

de la calidad que esta adquiriendo.

3.- Hoy en dfa juega un papel valioso la funcién de publicidad, ya que es la principal forma

de que una marca pueda llegar a considerarse como notoriamente conocida.

4.- La funcién de distintividad va de la mano con las funciones de novedad y especialidad
ya que la marca va a llamar la atencién sicmpre y cuando sea original y no se confunda

con otras ya existentes.

5.- Las fuentes del derecho a la marca varfan segtin el sistema legislativo de cada pais. Se
reconocen como fuentes tres sistemas: Declarativo (Uso), Atributivo (Registro) y

Atributivo Diferido o Sistema Mixto.

6.- Tanto el uso como el registro, en forma aislada, presentan inconvenientes, por lo que
considero que el sistema mixto es el mas adecuado porque se le reconoce un derecho a
quien primero use la marca aunque no la haya registrado pero también quien haya obtenido
el registro tienc dercchos. Ambos sistemas son acogidos por la Ley de la Propiedad
Industrial.
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7.- Un cuarto sistema que sc considera como fuente de derecho a la marca es la notoriedad
porque del conocimiento que ¢l publico consumidor tenga de una marca, se pueden derivar

consecuencias juridicas concediéndole derechos a su titular.

Esta fuente de derechos procede del Articulo 6 bis del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, por lo que México al ser signatario de dicha

Convencién, debe reconocer a la notoriedad como fuente de derechos.

8.- En México hay disposicion expresa de lo que es la notoricdad, en la fraccién XV del

articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

9.- Los rigidos principios de especialidad y territorialidad cuentan con una justificada
excepcion en el caso de las marcas notoriamente conocidas ya que éstas tienen un trato
privilegiado. De aplicarse estrictamente estos principios, se podria provocar la comisién de

actos de competencia desleal.

10.- Una marca de las consideradas notoriamente conocida puede ser registrada en todas
las clases contempladas en la clasificacién oficial de productos y servicios, debido a que

por ese conocimiento de que goza la marca, su proteccién debe ser mas extensa.

11.- Ademas, la proteccion de una marca notoria no puedc estar limitada al territorio del
pais en donde se concedié la marca. Lo anterior a fin de evitar que terceros procedan con
mala fe y se aproveche de la reputacién de estas marcas en otros paises, maxime en la
actualidad en que gracias a los medios de comunicacion existentes, la publicidad traspasa

las fronteras del pais de origen de la marca.

- 12.- Conforme a lo establecido por el articulo 133 Constitucional, el Convenio de Paris
tiene rango de Ley Federal, ya que fue celebrado por ¢l Ejecutivo y aprobado por el
Senado, por lo que tanto las autoridades administrativas como las judiciales tienen la

obligacién de cumplirlo.
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13.- México se adhirié a la Convencion de Paris en 1903 y la proteccién de las marcas
notoriamente conocidas existe en nuestro pais a partir de 1930, con la ratificacién de la

Revisién de la Haya, es decir, hace mas de setenta afios.

i4.- En términos del articulo 6 bis de este convenio, nuestro pais estd obligado a negar el
registro de una marca igual o semejante a otra notoriamente conocida; anulando el registro
que se haya otorgado indebidamente, o bien, prohibiendo el uso ilicito de una marca

notoria.

15.- En el aspecto de la legislacién nacional, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942
consideré los principios de la Convencién de Paris de 1883 con las Revisiones de Bruselas,
Washington y La Haya; pero no incluyé precepto destinados a tutelar las marcas

notoriamente conocidas.

16.- La Ley de Invenciones y Marcas de 1975 tomé en cuenta la Revision de Estocolmo
de 1967, pero no contempld a las marcas notoriamente conocidas. En 1986, esta ley se
reformé y entonces incluyé una disposicion para proteger las marcas notoriamente
conocidas, a través de la fraccién XIX del articulo 91, negando el registro de
denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca que la entonces Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial estimare ser notoriamente conocida en México, para los

mismos o similares productos o servicios.

17.- La Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial de 1991 también establece
la prohibicién de registrar denominaciones, figuras, e incluye formas tridimensionales,
iguales o semejantes a una marca notoriamente conocidas para cualquier producto o

servicio.

18.- En 1994, la Ley de Fomento y Proteccién a la Prc;piedad Industrial fue objeto de
reformas y adiciones, siendo modificado el nombre por el de Ley de la Propiedad

Industrial. Una adicién importante para el caso que nos ocupa, es la que sufrié la fraccién
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XV del articulo 90 al definir a las marcas notoriamente conocidas, asi como los medios

para acreditar esa calidad.

19.- Una marca es notoriamente conocida en nuestro pafs cuando es identificada por un
sector del piblico o de los circulos comerciales del pais, y ese conocimiento puede ser
consccuencia del comercio tanto en México como en ¢l extranjero, asi como de la

publicidad de la misma

20.- Queda a criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el determinar
cuando se estd frente a una marca notoriamente conocida, por lo que son las partes
interesadas quienes tienen que darle los elementos para que no quepa la menor duda de que

se trata de una marca notoria.

21.- Considero que ¢l IMP1 deberfa actualizar constantemente a su personal encargado de
la aplicacién de las disposiciones acerca de las marcas notorias para que desde ¢l momento
en que se solicite un registro, éste sea negado en defensa de los derechos derivados del uso
o registro de una marca notoriamente conocida. Asimismo seria conveniente la
publicacién, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de aquellas marcas que a su juicio,
sean notoriamente conocidas. Lo anterior, por supuesto basindose en criterios objetivos y

después de analizar concienzudamente las razones por las cuales son consideran asi.

22.- La marca notoria es una institucién en plena vigencia y desgraciadamente su pirateria
también prolifera en gran medida cn nuestros dias, mediante una serie de conductas ilicitas
con ¢l propésito de obtener provecho del prestigio ajeno, ya que por ser marcas

reconocidas cuentan con una clientcla ya cautiva.
23.- La piratcria de una marca notoria se configura cuando ésta es adoptada ya sea a través

de un registro (indcbido), o simplemente el usar dicha marca sin el consentimiento de su

dueiio.
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24.- La Ley de la Propiedad Industrial establece medios de defensa contra la pirateria de
las marcas notorias, tales como los procedimicntos administrativos de declaracién de
nulidad y de infraccién, que se siguen ante el IMPI en forma de juicio. Con estas acciones,
se busca que los imitadores o falsificadores de las marcas notorias dejen de usarlas, pero
dificilmente se busca la reparacién de los dafios y perjuicios, lo que trac como

consecuencia que se multipliquen los casos de pirateria en nuestro pais.

25.- El hecho de que la falsificacién de marcas sea actualmente un delito grave y la libertad
bajo cauci6én no beneficie a los que incurren en esa conducta, deberia ser un desestimulante
para quienes se dedican a clla, sin embargo parecer que no es asf por la inmensa cantidad
de “puestos” en la via publica, asf como en tianguis y bazares donde se expenden

mercancias bajo el auspicio de marcas piratas.

26.- En la medida en que las personas responsables de reprimir la pirateria marcaria
(titulares de las marcas, abogados, autoridades y por supuesto, los mismos consumidores)
actiien conjuntamente combatiendo la pirateria, ésta dejard de ser un jugoso negocio para

sus realizadores.
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