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LA INTRODUCCION DEL CONGEPTC DE DILUCION DE MARCAS FAMOSAS EN EL DERECHO MEXICANO
NTRODUCCION

INTRODUCCION

El presente trabajo de tesis trata el tema de la reforma a la Ley de la
Propiedad Industrial en materia de marcas notorias y famosas del 16 de
junio de 2005, en especifico la incorporacion a la ley de la figura juridica
denominada “dilucion de marcas”, misma que ya se encuentra regulada en

otros sistemas juridicos, principalmente en el derecho norteamericano.

Al respecto, sera la “dilucion de las marcas famosas” el tema central de
este trabajo recepcional, por lo que consideré conveniente hablar en primer
término de las marcas en general, estableciendo su concepto,
caracteristicas, clasificacion, uso y funciones de las mismas; se analizan
los principios tedricos relativos al “principio de especialidad” y al “principio
de territorialidad”, y las caracteristicas de las marcas notoriamente
conocidas, por las que alcanzan un grado de proteccion mas amplia,
haciendo referencia a coémo ha evolucionado en nuestro pais la proteccion

de estas marcas.

En los capitulos segundo y tercero se analizan los diversos ordenamientos
juridicos de caracter internacional, tanto Convenios Internacionales como
Tratados de Libre Comercio de los que México es signatario y respecto de
los cuales se analiza en cada uno de ellos, lo referente a la regulacion de la
proteccion a las marcas notoriamente conocidas; estudiando con mayor
detalle la reglamnentacion norteamericana, toda vez que es ésta donde se
encuentra el antecedente legislativo mas claro respecto a la proteccion de

las marcas contra su dilucion.

En el capitulo cuarto se analiza la reforma a la ley, desde los antecedentes

que le dieron origen, el analisis de su iniciativa, su discusion en el pleno
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del Congreso, asi como las distintas posiciones asumnidas por juristas,
autoridades y medios de comunicacion. En este apartado se precisan los
numerales modificados y los adicionados, su alcance e implicaciones en
relacion con la proteccion a las marcas en general, destacando lo relativo a
la “declaratoria” de notoriedad o fama, su solicitud, tramite, otorgamiento

y publicacion de la misma.

El altimo apartado de mi trabajo trata sobre la teoria de la “dilucion de las
marcas famosas”, sobre los tipos de dilucién contemplados tanto en la
teoria como en los distintos ordenamientos juridicos que la regulan, que
no obstante se trata de una figura novedosa en nuestro régimen legal, la
misma ya es estudiada desde 1947 por la legislacion norteamericana,
razon por la cual sera ésta nuestra principal referencia para su estudio y

analisis correspondiente.

Sobre la “dilucion”, se hace una severa critica a la reforma por lo limitado
de su alcance, toda vez que el legislador se conformoé con senalar que un
signo marcario no podra ser registrado como marca si éste en principio es
igual o semejante a una marca notoriamente conocida y en segundo lugar,

que ¢ste pueda afectar a la marca notoria causando su dilucion.

Por lo anterior podemos entender que se dio a la dilucibn una
inconsistente proteccion, desprovista de fuerza y de los elementos
necesarios para su implementacion en los procedimientos administrativos
y jurisdiccionales, pues la reforma no contempla modificaciones a la ley o
al reglamento que permitan contar con una definicion de dilucién,
tampoco se habla de los tipos de dilucion tales como el debilitamiento, el

empanarniento o la ciberocupacion.
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Por lo anterior, a lo largo del presente trabajo pretendo demostrar que la
reforma a la Ley de la Propiedad Industrial resulta insuficiente por el
momento para otorgar una verdadera proteccion a los signos distintivos,
toda vez que no existe disposicion expresa que permita impedir el registro
o el uso en el comercio alegando exclusivamente el fenémeno de la
“dilucion”. No obstante se considera un paso importante para la proteccién
de la marcas notorias, es necesario que tanto los industriales, autoridades
y juristas, cuenten con mayores elementos respecto a la teoria de la
dilucién para estar en posibilidad de alcanzar el grado que la figura
persigue, que es proteger de manera especial, y de forma incondicional a
las marcas que gozan de un prestigio y poder de venta superior a otros

signos.



CAPITULO PRIMERO

LAS MARCAS NOTORIAS. ASPECTOS
FUNDAMENTALES
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1. LAS MARCAS NOTORIAS. ASPECTOS
FUNDAMENTALES

1.1. LAS MARCAS
1.1.1. Concepto de Marca

La marca ha sido definida tomando en cuenta sus elementos esenciales
(distintividad e individualizacién u originalidad de un producto), aunado a
elementos mas especificos que cada autor o ley le han dado para delimitar

0 exponer caracteristicas que se consideran importantes.

David Rangel Medina define a la marca como “el signo de que se valen los
industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para diferenciar sus

mercancias o servicios de los de sus competidores.”’

Por otra parte, Genaro David Géngora Pimentel considera que las marcas
son los “signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de
servicios, en las mercancias o establecimientos objeto de su actividad, o
aquellos medios capaces de presentarlos graficamente, para distinguirlos,
singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su

caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.”

En opinién de César Sepulveda las marcas son signos para distinguir que
se emplean para senalar y caracterizar productos de la industria, o bien,

servicios, diferenciandolos de otros.

' Range! Medina David, "Derecho intelectual”, Ed, Mc Graw-Hil, México, 1998, Pag. 62.
*Géngora Pimentel Genaro David, Digcionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM y Porrda,
fomo 1, México 1992, Pag. 2079.
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Advierte que las marcas deben distinguir facilmente los productos a que se
aplican, de aquellos que provienen de competidores, deben ser exclusivas y
distintivas, en el sentido de que los articules que las llevan puedan

identificarse inmediatamente.®

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 88 define a las marcas de
la siguiente manera: “Se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el

mercado”.

1.1.2. Caracteristicas esenciales de las marcas

De las definiciones de las marcas se desprenden sus elementos esenciales
que son los siguientes:

{i) Debe ser distintiva, que singularice e identifique a un
producto ¢ a un servicio con su procedencia y asi evitar

confusiones;
(i}  Debe ser original, que llame la atencién del comprador;

(iiif Debe ser novedosa, que no se trate de un signo ya

identificado como distintivo de otra empresa competidora;

(ivi Debe ser licita, que no sea contraria a la moral, a las

buenas costumbres y a las leyes prohibitivas; y

(v) Debe ser veraz, que no contenga indicaciones falsas para

no hacer incurrir en errores al consumidor.*

* Sepiilveda Cesar, “E! Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”, Ed. Porrla, México, 1881, Pag. 113.
* Rangel Medina David, “Tratado de derecho Marcario”, Ed. Libros de México, México, 1960, Pag. 184 — 198.
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1.1.3. Signos que pueden constituir una marca

Cualquier denominacion, figura o forma elegida por el solicitante
practicamente puede ser empleada y registrada como marca, siempre y
cuando no invada los derechos de un tercero, que haya obtenido un
registro igual o similar en grado de confusién, con anterioridad. Tanto las
denominaciones como las figuras pueden referirse a cosas existentes, o

bien, a elementos originales que carezcan de significado.

De forma mas generalizada, la Ley de la materia establece en su articulo

89 que pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o

traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
I1.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,

siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda

con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

La Ley en su articulo 90 de las fracciones I a la XVII, también hace
referencia expresa a aquellos elementos que no son susceptibles de
registro y que se consideran como causas que impiden su otorgamiento.
Estas causas pueden referirse a la falta de capacidad distintiva en relacion
con el producto o servicio para el que se solicita, o porque resulte ser

enganosa o consistente en simbolos inapropiados, pero también
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comprenden aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no
esta disponible por existir derechos anteriores reconocidos a un tercero de

buena fe.

1.1.4. Clasificacién de las marcas

Existen muy diversos criterios para establecer la clasificacién de las

marcas de los cuales podemos destacar los siguientes:

a) Por el objeto a distinguir, las marcas pueden ser:

- Marcas de productos: “Las que se constituyen por los signos
que distinguen a los articulos y productos de otros de su
misma especie o clase™, es decir, son los signos que sirven
para distinguir los productos de una empresa de los de otras
empresas.

- Marcas de servicios: “Los signos que distinguen un servicio de

otro de su misma especie”®,

b) Por el syjeto titular de la marca pueden ser:
- Marcas industriales
- Marcas de comercio

- Marcas de agricultura.

¢} Por su composicion, integracion o formacion, las marcas pueden ser:
- Nominativas: Si se componen de un vocablo, una palabra o

una frase.

f Hinojosa C. Jose, "Comentarics & las Reformas y Adiciones a fa Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Marcas”, El
Foro, Organo de la Barra Mexicana de Abogados, México, 1988, tomo |, No. 2, Pag. 18.
¢ idem.
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- Innominadas: Si el signo es un emblema, un dibujo o una
combinaciéon y distribucién de colores mostrados en una
superficie.

- Tridimensionales: Si consiste en una forma con volumen.

- Mixtas: Son aquellas marcas que resultan de una combinacion

de las tres modalidades ya citadas.

1.1.5. Fuentes de derecho de la marca

El Registro

La Ley considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto el primer
uso de la misma como al registro, es decir, las marcas se registran para
ser usadas, o bien surgen espontaneamente en el trafico econémico como
consecuencia de su utilizacién. Pero el derecho de exclusividad sobre el
signo marcario sélo se obtiene mediante su registro, segan lo establecido

por el articulo 87 de la Ley de la Propiedad Intelectual que a la letra dice:

“Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios podrdan hacer uso de marcas en la industria, en el
comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a
su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

El registro de una marca confiere el uso exclusivo a su titular por una

vigencia de 10 arios, renovables.

El Uso

El uso de una marca produce consecuencias juridicas de gran
importancia. Gran numero de las marcas registradas primero se usaron y

luego se registraron. Si bien es cierto que €l solo uso de una marca no
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otorga el derecho exclusivo sobre su uso, si puede utilizarse aun cuando la
misma marca haya sido registrada y usada con posterioridad por otra

persona.

Los derechos que la LPI concede al uso de una marca son los que a

continuacion se mencionan:

a) Si el demandado por infraccién a la LPI, por usar un nombre idéntico
o similar en grado de confusién al de una marca registrada, usaba
dicho nombre como marca con fecha anterior a la que se declaré en la
solicitud de registro por quien demanda la infraccién, el supuesto

infractor puede oponer como excepcion este hecho y ser absuelto.

b} En este mismo caso (cuando quien empieza a usar una marca antes
de la fecha de primer uso que declaré el solicitante de registro de la
misma marca), €l primero en hacer uso de la marca tiene derecho de
solicitar la nulidad del registro de la marca registrada dentro de los tres
anos siguientes a la publicacion del registro que se haya hecho en la

Gaceta.

¢) Otro derecho de uso gue reconoce la LPI {articulo 151, fraccién II)
consiste en que considera nulo el registro de una marca idéntica o
similar en grado de confusién a otra que haya sido usada en el pais o
en el extranjero con anterioridad a la fecha de la presentacion de la
solicitud de la marca y se aplique a los mismos o similares productos o
servicios, siempre que la persona que haga valer el mejor derecho por
uso anterior haya usado la marca ininterrumpidamente en ¢l pais o en
el extranjero, antes de la fecha de presentacion de la solicitud del

registro, o en su caso, del primer uso declarado en la solicitud.

10
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1.1.6. Las funciones de las marcas

La funcién principal de las marcas es distinguir un producto o servicio de
una variedad existente en el mercado, ademas tiene una funcién de
aspecto economico relacionada con la capacidad de atracciéon del signo, €l
valor de la marca en si, independientemente del producto o servicio que
ampare, lo que en la teoria se conoce como la funcion distintiva de la

marca.

Asimismo, la marca sirve para indicar el origen del producto o servicio y
garantiza la calidad de los bienes que ampara, lo que combinado con una
adecuada publicidad, crea y mantiene la demanda de los bienes

amparados.’

Es importante destacar que para alcanzar la distintividad a la que nos
referimos, se requiere del ingenio con el que fue creada la marca, y su
publicidad acompanada de leyendas, slogans, escenificaciones,
musicalizacion, etc., lo que en la actualidad es muy bien aprovechado por
los medios masivos de comunicacion, los cuales aprovechando todos estos
elementos, logran que la marca genere un alto poder de atraccion sobre los
consumidores y una vez que el consumidor constata la calidad del
producto se genera una tercera funcién de la marca, el poder de venta,

conseguido por la calidad del producto o servicio y ¢l prestigio de la marca.

La marca permite al publico consumidor preferir, escoger o elegir con
certeza y dentro del mercado libre de sana competencia entre diversos

productos o servicios, ya dichas marcas estan respaldadas de cierta

* De acuerdo con un folteto editado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de fecha 15 de marzo de
1850, titulado “General Information Trade-Marks”.

11
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informacion como caracteristicas del producto amparado y origen del

mismo, lo que genera la confianza del publico consumidor.

Por ultimo, cabe comentar la funcion publicitaria de la marca. funcién que
va sin duda ligada a las anteriores, y que algunos autores la niegan y no le
dan relevancia juridica, pero que, sin embargo, la mayoria de la doctrina
reconoce. La marca no cabe duda que se convierte en un instrumento de
publicidad que induce al consumidor a seleccionar lo que quiere adquirir,
lo que conduce a que, por medio de una buena publicidad, la marca se
convierta en un mecanismo apto para desempenar el papel de crear y

marntener una demanda para el producto o el servicio que distinga.

Por lo que podemos concluir que las funciones de la marca son las

siguientes:

« Distinguir y diferenciar los productos o servicios en el mercado.

« Funcién indicadora de la procedencia empresarial de los productos o
servicios.

« Funcién Indicadora de la calidad de los productos o servicios que
distingue.

« Funcién publicitaria.

Aunado a lo anterior, podemos decir que para que una marca cumpla
plenamente con su funcién y pueda alcanzar la expectativa de
distintividad, debera ser facil de pronunciar, ser corta , crear una idea
adecuada sobre el producto y su uso, debe ser legalmente protegible, debe
evitar el uso de nombres demasiado comunes y genéricos y de ser posible,

decir algo relacionado con la empresa.

12
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1.1.7. Principios de las marcas

Principio de Especialidad

Este principio consiste en que la proteccion del uso exclusivo de una
marca se limita a los productos y/o servicios para los que ha sido creada y
por ende registrada. Este principio permite (con algunas excepciones) que
se registre una marca idéntica o similar en grado de confusion para
distinguir otra clase de productos o servicios. Este Principio se encuentra
contenido en el articulo 89, fraccion I, de la LPI que hace referencia a que
pueden constituir una marca las denominaciones que distingan productos

o servicios de los demas de su misma especie.

Asimismo, en relacion con el principio de especialidad, la LPI establece que
las marcas deben registrase para proteger productos o servicios
determinados. La manera en que son determinados la establece el
reglamento de la LPI en su articulo 59, que ha adoptado la clasificacion
internacional de productos y servicios establecida en el Arreglo de Niza.
Esta clasificacion internacional consta de 42 clases, de las cuales las

primeras 34 son para productos y las siguientes para servicios.

Asi, el derecho exclusivo a utilizar una marca sera solo respecto de la
categoria de productos o servicios que con la marca se amparan. De igual
manera, el derecho de persecucion de quienes sin autorizacién usen la
marca, esta condicionado a que tal utilizacion se realice en los productos o
servicios de la misma clase, es decir, las acciones por violacion del derecho
de marca sélo pueden ser ejercidos frente a los terceros que empleen
signos idénticos o semejantes para distinguir productos idénticos o

semejantes. La marca sélo podra ser un impedimento para la concesion de

13
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un registro, cuando dicho regisiro sea solicitado para los mismos o

similares productos o servicios.

A continuacién se enuncian las reglas mas importantes que la LPI
establece en relacién con la proteccion de las marcas por clasificacion de

productos y servicios:

e Al solicitarse el registro de una marca debera indicarse el
numero de la clase a que correspondan los productos o servicios
para los que se solicita el registro, de conformidad con la

clasificacion establecida en el Reglamento.
. En la solicitud de registro de wuna marca soélo deberan
especificarse los productos o servicios pertenecientes a una

misma clase.

Una vez registrada la marca, no se podra aumentar el ntmero de

productos o servicios que proteja sino mediante otra solicitud de registro.

Principio de Territorialidad

“En el ambito territorial, una marca solo esta protegida en los limites del
territorio del pais donde ha sido depositada. Fuera de ese territorio, es una
res nullius que no importa quien se pueda apropiar. Este es el principio de

territorialidad de la marca.”®

El Dr. Rangel Medina senala que de acuerdo al principio de territorialidad,

la proteccién de la marca esta circunscrita a los limites del pais en donde

# Chavanne Albert, “Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Artistica, No. 8, México, 1967, Pag. 338
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ha sido registrada. Si se registra una marca en México, los efectos de tal
registro se extienden unicamente a este pais. Si se quiere que el derecho
sobre esa marca sea respetado en otros paises, tendra que registrarse la
misma marca en cada uno de los paises donde se le quiera otorgar
proteccion. Segun €l principio de territorialidad el ambito de validez de la

marca termina con las fronteras del pais donde se tiene registrada.’

1.2. LAS MARCAS NOTORIAS

1.2.1. Concepto y caracteristicas de las marcas notorias

La marca notoria es una de las figuras mas relevanies en el ambito del
derecho de marcas, y la proteccion a la misma constituye una parte
fundamental del sistema de marcas. Esta proteccién tuvo un comienzo
dificil, y gracias a la doctrina y a la jurisprudencia fue logrando su
reconocimiento hasta los niveles de altura que actualmente se le conceden

en el ambito internacional.

Las marcas notoriamente conocidas, son marcas que rompen con el
concepto clasico de marca de fabrica o de comercio. Son una categoria de
marcas que reclaman privilegios propios y han revolucionado las teorias
tradicionales. Sabemos que las marcas notorias no son marcas ordinarias,
estas marcas poseen una vasta reputacion, gozan de un gran prestigio y

tienen un enorme éxito comercial.

En general, nos dice Otamendi, “la notoriedad es un grado superior al que

llegan pocas marcas. Es una aspiracion que los titulares marcarios

* Rangei Medina David, “La Proteccién de las Marcas Notorias en fa Jurisprudencia Mexicana”, Actas de derecho industrial,
México, 1984-1885, tomo 10, Pag. 359
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siempre tienen. E] lograr ese status implica un grado de aceptacion por
parte del publico que sélo es consecuencia del éxito que ha tenido el

producto o servicio que las marcas distinguen.”'

Dos importantes actores juegan un papel clave para lograr la notoriedad
de una marca. Por una parte, el propio titular de la marca, que con su uso
logra la notoriedad y el prestigio -goodwill- de la misma. Y, por otra parte,
los consumidores, que como afirma Fernandez Novoa "el piblico de los
consumidores es el protagonista activo en el proceso de iniciacion y

posterior consolidacién de la notoriedad de la marca"."

Resulta innegable que el atributo de notoriedad de una marca esta
intimamente ligado con la actitud del publico consumidor frente a la
misma, es decir, la notoriedad exige la participacion directa de los
consumidores. En opinion del Doctor David Rangel, “la notoriedad es lo

que permite a una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores.”'?

De la Fuente Garcia afirma que en definitiva la finalidad de la proteccion
juridica para estas marcas es reservar el aprecio de calidad y prestigio que

el titular de las mismas se ha ganado.”

Las marcas notorias protegen un triple interés, (i) el del dueno de la marca
notoria, consistente en el prestigio de su marca, (ii) el del consumidor, de
no ser engafnado con un producto o servicio que no sea el esperado y (iii)

promueven practicas comerciales equitativas y honestas.

" Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeldo Perrot, Buenos Aires, 1989, Pag. 327.

" Femndndez Novea, Carlos, “El refieve juridico de la notoriedad de la marca”, RDM, 1969, Pag. 175.

¥ Rangel Medina, David, "La Proteccién de las Marcas...”, Op. Cit.,, Pag. 366.

" De la Fuente Garcia, Elena. “El uso de la marca vy sus efectos juridicos”, Madrid, 1993, Pag. 61
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha definido a la marca
notoria, basandose en el criterio jurisprudencial emitido en el famoso caso
GUCCI y al respecto nos dice: “la notoriedad es el conocimiento que los
consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita,
naturalmente al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre
las cualidades, caracteristicas y uso de los productos que la llevan. La
notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad econdmica de la
marca, porque significa que la marca ha tenido gran ¢éxito y ha sido

apreciada por la clientela.”

En México la Ley de la Propiedad Industrial reconoce la proteccion de las
marcas notoriamente conocidas al establecer en su articulo 90 fraccion
XV, que no podran registrarse como marcas las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que €l Instituto
estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser

aplicadas a cualquier producto o servicio.

1.2.2. Excepcidn al principio de especialidad

La marca notoria goza de un régimen juridico privilegiado, su reputacion
no es ordinaria, rompe con la rigidez de la clasificacion oficial de productos
y servicios, de tal suerte que su proteccion se extiende hacia todas las
clases y ninguna otra marca igual o semejante en grado de confusion a la
marca considerada como notoriamente conocida, podra ser registrada
independientemente de la naturaleza de los productos o servicios que se
pretendan amparar. Por tal razon se dice que la proteccion de las marcas
notorias va mas alla del principio de especialidad. Esta es una de las
facultades que el titular de una marca notoriamente conocida goza,

facultad que no posee el titular de una marca simplemente usada.

17
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Esta excepcion es adoptada en la fraccion XV del articulo 90 de la Ley de
la Propiedad Industrial, ya que establece que no seran registrables como
marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto
o servicio. Esto implica que aun cuando la marca notoria no se aplique a
los mismos o similares productos o servicios, la autoridad administrativa
esta facultada para objetar el registro cuando considere que la notoriedad
de la marca puede extenderse a productos o servicios distintos en grado
tal que la adopcion del signo por un tercero no autorizado pueda crear
confusién o un riesgo de asociacion con el titular de la marca
notoriamente conocida, constituya un aprovechamiento no autorizado,

cause el desprestigio de la marca, o pueda diluir su caracter distintivo.

Al respecto Horacio Rangel senala que “La referencia implicita a productos
y servicios diferentes se justifica ya que algunas veces es posible que se
induzca a confusion a los consumidores aun en el caso que una marca
notoriamente conocida sea utilizada, por una empresa distinta de su
legitimo titular, para productos totalmente diferentes de aquellos para los
que éste la utiliza. En estos casos corresponde tomar en cuenta €l poder y
el prestigio de la marca fuera del ambito en que compite. Si la manera en
que se ha comercializado la marca y la calidad que se atribuye al producto
o al servicio marcado han llevado a los consumidores a asociar la marca
con determinada procedencia y nivel estable de calidad mas que con
ningan tipo concreto de producto o servicio, el uso no autorizado de la
marca notoriamente conocida independientemente de la semejanza de los

productos o servicios de que se trate puede incidir en confusion a los
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consumidores en cuanto al origen de esos productos y eventualmente

también de su calidad.”™

1.2.3. Excepcién al principio de territorialidad

Como ya se sefiald, de conformidad con el principio de territorialidad, una
marca soOlo esta protegida en los limites del territorio del pais donde ha
sido depositada y los efectos de ese regisiro se extienden Ginicamente a ese
pais; el ambito de validez de la marca termina con las fronteras del pais en

donde se registro.

L.as marcas notorias poseen tan vasta reputacion que, incluso si no se
encuentran registradas ni se utilizan en el pais, son conocidas por el
consumidor medio. “Cabalmente, una marca puede ser notoriamente
conocida en un pais antes de su registro en €l y, en vista de las
repercusiones de la publicidad en otros paises, aun antes de que se utilice
en ese pais.”’® Por tanto, si tal marca es utilizada por terceros no
autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes
y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca

notoriamente conocida.

Esta excepcion al principio de territorialidad se aprecia en el texto de la
fraccién XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto
no exige la existencia de un registro marcario (o de una solicitud en
tramite) como un requisito para objetar el registro de la marca, por parte
de la autoridad. El articulo 98 BIS establece que se entendera que una

marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado

* Ranget Ortiz. Horacio, “La Pirateria de las Marcas y su Represion Juridica®, No. 20, UIA, Mexico, 1990-1981, Pag. 378
Y Bondennhausen, Guia para la aplicacion del Convenio de Paris para la Proteccion de fa Propiedad industrial, revisado en
Estocolmo en 1967, BIRPL, 1969, Ginebra, Suiza, Pag. 100,

19



LA INTRODUCCION DEL CONCEPTO DE DILUCION DE MARCAS FAMOSAS EN EL DERECHO MEXICAND
e A T R A A A AL LS e —————

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 gue emplea esa marca en relacion con sus
productos o servicios o bien, como consecuencia de la promociéon o

publicidad de la misma.

Por lo tanto, no es necesario la existencia de un registro marcario, s6lo
basta con que se conozca la marca como consecuencia de las actividades
comerciales  desarrolladas en México o en el extranjero,

independientemente de que si esa marca es utilizada o no en nuestro pais.

1.3. CONFUSION Y ASOCIACION DE MARCAS

Para entender la “confusién” en el terreno de la propiedad intelectual,
debemos comenzar por aclarar que nos referimos a signos distintivos, en

especifico a las marcas que amparan productos o servicios.

“...La confusion se presenta cuando la identidad de signos o productos

puede inducir a error...”

Asi las cosas, podemos decir que la confusion es la equivocacion del
consumidor al intentar distinguir dos productos de la misma categoria, es
decir, existe una marca que es considerada como original y ésta es

confundida con la marca utilizada por el “imitador”.

Esta equivocacion puede ser provocada tanto por similitud en los nombres

de los productos como por la de sus envases, como ocurriria cuando se

* De fa Fuente Garcia, Elena.- *El uso de la marca...” Op, Cit. Pag. 43.
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utiliza el mismo disefio de las envolturas, colores, tipo de letra, etc., por lo
que se puede afirmar que la confusion generada por esta extrema similitud
diluye el poder de las marcas tradicionales impidiendo al consumidor

distinguir entre uno y otro producto.

Este error o equivocacion del consumidor se provoca cuando tiene que
distinguir la categoria del producto a la que pertenece la marca, por
gjemplo, un consumidor erréneamente puede pensar que cierta cera para
autos, o shampoo para las vestiduras de carro, sean de la marca
registrada FORD. Asi, la confusién en relacion con las marcas notorias, se
provoca al usar una marca similar a otra previamente registrada, que
tenga el caracter de notoria, en productos distintos a los que ampara la
marca protegida. Es decir, el consumidor se puede confundir al pensar que
tanto los productos de la marca notoria y la marca de “imitacion” aunque
amparan productos de distintas categorias pertenecen a una misma

empresa.

Respecto a la “asociacién” que se presenta entre las marcas en el trafico
comercial podemos decir que se trata de una confusion indirecta, es decir,
el riesgo de asociacién emerge de dos circunstancias, por un lado cuando
las marcas no son tan similares para causar que el consumidor confunda
una marca con la otra o un productc con otro, sino que, ante la presencia
de ambos productos o coexistencias de marcas, lo lleva a creer que hay
identidad en el origen de los productos, esto es, el consumidor si puede
diferenciar las marcas, pero puede ser llevado a la confusion de que ambas
marcas provienen de la misma empresa o empresas comercialmente

vinculadas.'”

¥ Martinez Medrano, Gabriel, Actualizacion scbre ia proteccion de marcas notorias y renombradas en la jurisprudencia,
Comentario ai Fallo Calas Rolande D, ¢. Rau! V. Batalies S.A,, causa 5110/97. Sala l Camara Nacional Civil y Comercial
Federal, Buenos Aires, Argentina, Marzo 2004,
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La segunda circunstancia en que se produce la asociacién o confusién
indirecta en cuanto al origen de los productos, es cuando se intenta
registrar una marca similar a otra utilizada en productos conexos o
competitivos, en este caso la asociacién o confusién indirecta surge por la

proximidad entre los productos amparados.

“aun cuando el titular de una marca no puede oponerse al
registro de otra igual destinada a distinguir articulos
diferentes, el derecho judicial ha admitido que corresponde
no obstante hacer lugar a la oposicion si concurren
circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de
confusion entre los productos, para evitar que el ptiblico
pueda ser inducido a engano sobre la procedencia o el origen
de los productos que adquiera, ello ante la posibilidad
consiguiente de que algun comerciante o ndustrial
aproveche ilicitamente los frutos de la actividad y prestigios
ajenos”’®

Por lo que podemos distinguir entre la confusion y la asociacion,
seftalando que en el primero de los casos el consumidor confunde las
marcas y los productos, en el segundo, el consumidor puede diferenciar
las marcas pero cree que provienen de un mismo origen, ademas de que
puede ocasionar que el publico deslinde correctamente las marcas
confrontadas y las empresas titulares, pero al mismo tiempo crea

erroneamente que entre ambas empresas hay vinculos comerciales.

" dem,
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1.4. PROTECCION DE LAS MARCAS

1.4.1. El Ius Prohibendi

El "Ius Prohibendi” lo podemos entender como ¢l derecho al uso exclusivo
de una marca por parte de su legitimo titular, derecho que se adquiere

mediante el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

El derecho al uso exclusivo de la marca contiene doble aspecto. Un aspécto
positivo que determina las facultades que se conceden al titular con
respecto a la utilizacion de la marca y un aspecto negativo o ius
prohibendi que establece los actos que puede prohibir el titular a los

terceros en virtud del registro de su marca.

Respecto a las marcas notoriamente conocidas, ademas del derecho al uso
exclusivo que la Ley le concede a su titular, se debe entender que el ius
prohibendi lo faculta para impedir que cualquier tercero realice sin su

consentimiento, los siguientes actos:

o Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o un
riesgo de asociacion con el titular de registro. Tratandose
del uso de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

¢ Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales,
cuando ello pudiese causar una dilucién de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, un
desprestigio o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
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El titular de una marca notoriamente conocida puede ejercitar su ius
prohibendi por el uso no autorizado de su marca, contra los terceros que
sin su consentimiento usen un signo que, aun aplicandose a productos o
servicios distintos a los suyos, puedan inducir al publico a error o
confusién, o le puedan causar un dano econdémico o comercial injusto, o
producen una dilucién' de la fuerza distintiva o del valor comercial de su

marca.

Se entendera como un uso no autorizado de la marca notoriamente
conocida el uso de la misma en su totalidad o en una parte esencial, o de
una reproduccion, imitacién, traduccién o transliteracion del signo, aun
respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes
a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no
comerciales, si tal uso pudiese causar confusion, asociacion, dano

comercial, o aprovechamiento de la marca registrada.

Es importante senalar que respecto de aquellos terceros que usan una
marca idéntica o similar en grado de confusién a una marca notoriamente
conocida, aun y que se aplique a diferentes productos o servicios, no
tienen los mismos derechos que le reconoce la ley al titular de la marca
inscrita, ya que el titular de la marca registrada puede ejercitar su ius
prohibendi para perseguir las infracciones cometidas por terceros contra
su derecho de exclusividad sobre su marca, por lo que el usuario de la
marca que invade la esfera de la marca notoria Gnicamente tiene derecho,
de ser el caso, a impugnar que la marca que es considerada ya como
notoriamente conocida fue registrada con posterioridad al uso de su marca
y con ello evitar la declaracion de alguna infraccion en su contra y con

suerte podria continuar usando su marca. 2

' Sgio aplica para marcas registradas que sean consideradas o deciaradas como notoriamente conocidas.
» Articulc 92.- Fi registro de una marca no preducird efecto algune contra: - Un tercero que de buena fe explotaba en
territorio nacional ia misma marca u ofra semejantie en grado de confusion, para los mismos o similares productos o
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1.4.2. Nulidad, Caducidad y Cancelacién de Registro

La declaracion de nulidad, caducidad o cancelacion del registro de una
marca, se harda administrativamente por el Instituto de oficio, a peticion de
parte o del Ministerio Publico Federal, cuando tenga algan interés la

Federacion.

Los plazos para ejercer las distintas acciones son los siguientes:

» Nulidad: En un plazo no mayor a cinco anos, contados a partir de
la fecha en que surta sus efectos la publicacion del
registro en la Gaceta, excepto las relativas a las
fracciones 1 y V que podran ejercitarse en cualquier
tiempo y a la fraccion II que podra ejercitarse dentro del
plazo de tres afios.

» Caducidad: En cualquier tiempo.

» Cancelacion: En cualquier tiempo

En primer lugar v atendiendo al orden en que son citadas por la Ley de la

Propiedad Industrial, se podra solicitar la nulidad de un registro de marca

cuando:

I. En cualquier tiemmpo, cuando se haya otorgado en
contravencién de las disposiciones de esta Ley o la que
hubiese estado vigente en la época de su registro.’

II. Dentro del plazo de tres anos, cuando la marca sea idéntica
o semejante en grado de confusién, a otra que haya sido
usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la

servicios, siempre y cuande el tercero hubiese emperzado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de ia fecha de
presentacion de ia solicitud de registre o del primer uso deciarado en ésta. El tercero tendra derecho a solicitar el registro de
la marca, dentro de los tres afios siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberd tramitar y obtener
previamente ia declaracién de nulidad de éste.

' No obstante e dispuesto en esta fraceidn, la accion de nulidad no podra fundarse en la impugnacion de la representacion
legat del solicitante del registro de la marca.
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fecha de presentacion de la solicitud de la marca registrada y
se aplique a los mismos o similares productos o servicios.®

IlI. Dentro de un plazo de cinco anos cuando el registro se
hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su
solicitud;

IV. Dentro de un plazo de cinco afios cuando el registro se haya
otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otro que se considere
invadido, por tratarse de una marca que sea igual o
semejante en grado de confusion y que se aplique a servicios
o productos iguales o similares, y

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

Y al igual que con los registros de marcas, las declaraciones
administrativas de nulidad respecto de las “declaratorias de notoriedad o
fama de marcas” se haran por el Instituio, a peticion de quien tenga

interés juridico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

A. Cuando se haya otorgado en contravencién a las
disposiciones de este Capitulo.

B. Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria
sean falsas.

C. Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta
valoracion de las pruebas.

2 Siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pais o en el extranjerc, antes de la fecha de presentacidn 0, en su caso, de la fecha de primer
uso declarade por el que la registro;

I Mals fe: La ICANN también sefiala cuando se entiende que ha existido mala fe: a) cuando las circunstancias indicaren
que se ha registrado o adquirido un nombre de dominio con el propdsito de venderlo, rentario o transterir el nombre de
dominio al titular de la marca por un valor supetior al costo del registro del nombre de dominio; b} utilizando el nombre de
dominio de oiro se preiende, con intenciones comerciales, gque los usuarios de intemet se confundan pensando que los
productos y servicios alli ofrecidos son ofrecidos por el verdadero titular de la marca (por ejemplo alguien que compra
productos "ROLEX" originales y luego los vendo por un sitio rolex.com haciéndole creer al usuario que es el verdaderc
fabricante}; ¢) con intencidn de usufructuar ilegalmente el negocio de un tercerc haciendo creer a los usuarios que compran
un preducto original de marca {por ejemplo zapatilias “NIKE” cuando en realidad el producto vendido es faisificado; d) para
entorpecer la enirada de algdén competidor a fa red.
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D. Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho
de obtenerla.

No obstante lo anterior, vale la pena mencionar lo previsto por el articulo
98 Bis-8, de la Ley que senala que cuando el o los registros marcarios que
sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o
cancelen, la declaratoria perderda su valor probatorio, tal como a

continuacién se muestra:

“ARTICULQ 98 BIS-8.- Procederda la nulidad de la declaratoria:
Cuando se haya otorgado en contravencién a las disposiciones de
este Capitulo.

Cuando las pruebas en lus que se sustente la declaratoria sean
falsas.

Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoracion de
las pruebas. '

Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de
obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se haran por el
Instituto, a peticion de quien tenga interés juridico y acredite los
supuestos en los que funda su solicitud.

Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para
emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la
declaratoria perderd su valor probatorio.”

En segundo lugar y respecto a la caducidad de la marcas, es preciso
mencionar que para tal accion solo se consideran en la ley dos supuestos,

a saber:

A. La falta de renovacion del registro, y

B. La falta de uso

Respecto al inciso “A”, podemos decir que la misma no requerira
declaracion administrativa por parte del Instituto y ocurre cuando no se
renueva la marca, toda vez que los numerales 103, 127 y 133 de la LPI,

sefialan respectivamente que el registro de una marca tendra una vigencia
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de diez afnos y podra renovarse por periodos de la misma duracion,
renovaciones que deberan ser publicadas en la Gaceta®" precisando que la
renovacion debera solicitarse con seis meses de anticipacion  al

veneimiento de su vigencia.”

Y en relacion al inciso “B”, éste ocurre derivado de la exigencia prevista en
la ley que dispone que la marca debera usarse de manera consecutiva en
territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no
alteren su caricter distintivo®, por lo que si una marca no es usada
durante tres anos consecutivos en los productos o servicios para los que
fue registrada, procedera la caducidad de su registro, salvo que la falta de
uso obedezca a circunstancias surgidas independieniemente de la
voluntad del titular de la marca que constituyan un obstaculo para el uso
de la misma, tales como restricciones a la importacion u otros requisitos
gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la

marca.

Y finalmente, respecto a la cancelacién de un registro de marca, diremos
que la ley establece que ésta se hara por el Instituto, de oficio, a peticion
de Parte o del Ministerio Pablico Federal®’, bajo los siguientes supuestos:
A. Porque la marca se transformdé en una denominacion
genérica.

B. A solicitud del titular de la marca.

# ARTICULO Bo.- El Instituto editard mensualmente la Gaceta, en a que se hardn las publicaciones a que esta Ley se
refiere y donde se dara a conocer cualguier informacion de interés sobre la propiedad industrial vy las demas materias que
se determinen. Los actos que consien en dicho organe de informacion surtirén efectos ante ferceros a partir de! dia
siguiente de la fecha en que se ponga en circulacién, misma gue deberd hacerse constar en cada ejemplar.

»7gin embargo, et Instituio dara tramite a aguellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses
posterioras a la terminacion de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la soliciiud de renovacion, el
regisiro caducara.

® ARTICULO 128.- La marca deberd usarse en teritorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no
alteren su caracter distintivo,

¥ ARTICULO 177.- Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelacion se haran por el Instituto, de oficio, a peticion
de Parte o del Ministeric Publico Federal.
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Procedera la cancelacidon del registro de una marca, si su titular ha
provocado o tolerado que se transforme en una denominacion genérica que
corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se
registré, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso
generalizado por el publico, la marca haya perdido su caracter distintivo,
como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique, lo que en

la doctrina se le conoce como vulgarizacién.?®

“Una marca se vulgariza cuando pasa a ser la designacion usual del
producto o del servicio”.

En cuanto al supuesto “B”, el titular de una marca registrada podra
solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelacion de su registro y
para lo cual el Instituto podra requerir la ratificaciéon de la firma de la
solicitud, en los casos que establezca el reglamento de la Ley de Propiedad

Industrial.

1.4.3. Medidas cautelares

Uno de los problemas que suscita el uso obligatorio de la marca es la
aplicacion de medidas cautelares contempladas en la Ley de la Propiedad
Industrial, v es con base en éstas que el titular de una marca podra
ejercitar las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan
contra quienes lesionien su derecho y exigir las medidas necesarias para la
salvaguarda de su marca, de su prestigio y la unicidad y distintividad de la

misma.

* Como vulgarizacién podemos entender el cambio de estatus de una marca que de ser distintiva pasa a ser comuin, s
decir, e caracter distintivo de las marcas es un requisito dindmico gque puede cambiar a lo largo del tiempo como
consecuencia del uso, este cambio puede producirse negativamente cuando el signo pierde la capacidad distintiva y se
convierte en un signo comun.
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Ante la posibilidad de que dichas medidas cautelares produzcan danos
morales o materiales a las personas que se ven afectadas por las
medidas®, la ley establece una serie de requisitos para el otorgamiento de

las mismas, por lo que requerira al solicitante que:

I. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los
siguientes supuestos:

a. La existencia de una violacion a su derecho;
b. Que la violaciéon a su derecho sea inminente;

c. La existencia de la posibilidad de sufrir un dano
irreparable, y

d. La existencia de temor fundado de que las pruebas se
destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los datios y
perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de
guien se haya solicitado la medida, y

III. Proporcione la informacién necesaria para la identificacion
de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o
en donde se comete la violacion a los derechos de propiedad
industrial.

Como ya se menciond, es gracias al ejercicio del ius prohibendi que el
titular de un registro marcario puede ejercitar las acciones que considere
necesarias para impedir los actos que supongan una infraccién o un
delito, las mismas constituyen un remedio procesal rapido y eficaz que
permite interrumpir la actividad del presunto infractor, con independencia

del proceso principal.

En los procedimientos de declaracion administrativa relativos a la violacion
de alguno de los derechos que protege la Ley, el Instituto podra adoptar las

siguientes medidas:

¥ ARTICULO 199 BIS 3.- £l solicitante de las medidas provisionzles a que se refiere el articulo 199 BIS sera responsable
del page de los dafios y perjuicios causados a la persona en conira de quien se hubiesen ejecutado.
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I. Ordenar el retiro de la circulacién o impedir ésta, respecto de
las mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por la
Ley;

II. Ordenar se retiren de la circulacion;
a. Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

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

¢. Los anuncios, letreros, rotulos, papeleria y similares
que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la
Ley,y

d. Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados
en la fabricacion, elaboracibn u obtencién de
cualquiera de los serfialados en los incisos a), b} y cJ,
anteriores;

MI. Prohibir, de inmediato, la comercializacién o uso de los
productos con los que se viole un derecho de los protegidos
por la ley;

Ordenar el aseguramiento de bienes,

< <

Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el
cese de los actos que constituyan la violacion, y

V1. Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure
el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las
fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o
evitar la violacion a los derechos protegidos por la Ley.

VII. Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los
comerciantes o prestadores tendran la obligacion de
abstenerse de su enajenacion o prestacion a partir de la
fecha en que se les notifique la resolucion.

VIII. Jgual obligacién tendran los productores, fabricantes,
importadores y sus distribuidores, quienes seran
responsables de recuperar de inmediato los productos que ya
se encuentren en el comercio.

Es de destacarse que las medidas cautelares protegen tanto los intereses
de los titulares de las marcas, como los intereses de los consumidores y
usuarios, siendo estos ultimos los destinatarios y beneficiarios de las

funciones que cumple la marca.
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De esta forma, a falta de disposicién expresa para regular la notoriedad,
debia aplicarse el articulo 6 bis del Convenio de Paris; por lo que durante
este periodo las causales para hacer valer los derechos derivados de la
notoriedad encontraron fundamento solamente en lo dispuesto por dicho
precepto internacional. Sin embargo, durante la vigencia de esta ley no
surgié ninguna controversia basada en el texto del Convenio de Paris, sino

hasta 1948 con el caso Bulova.

No obstante lo anterior, se llegé a utilizar como fundamento por la
autoridad administrativa para defender una marca notoria, el articulo 105,

fraccion XIII del la Ley de la Propiedad Industrial que establecia:

“Articulo 105.- No se admitiran a registro como marca:

XIII.- Las definiciones o signos susceptibles de engariar al piiblico,
entendiéndose por tales los que constituyen falsas indicaciones
sobre la naturaleza u origen de las mercancias sobre las
cualidades de los productos que pretendan ampararse.”

Asi, la notoriedad pudo haber encontrado cierta defensa argumentando
competencia desleal. Se podia combatir el registro de una marca por via de
nulidad alegando que ésta podia inducir al publico consumidor, a error o

engano acerca de la proveniencia del producto o servicio.

Como podemos ver en la Ley de 1943 no existia una proteccién especifica

a la marca notoriamente conocida.

1.5.2. Ley de Invenciones y Marcas de 1975

Aprobada el 30 de diciembre de 1975 y publicada en el Diario Cficial de la

Federacion el 10 de febrero de 1976, entrando en vigor el 11 de febrero del

mismo ano.
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Esta Ley recoge los principios contenidos en la revisién de Estocolmo de
1967 al Convenio de Paris, sin embargo, en lo que respecta a la protecciéon
de las marcas notorias, hace caso omiso de estos actos de competencia
desleal, aun y cuando estos problemas ya se habian presentado en México
desde los anos 30. Probablemente los legisladores no incluyen este tipo de
proteccion por considerar que ya estaba consignada por el Convenio de

Paris.

Por decreto del 27 de noviembre de 1986, el Congreso de la Unién reformé
la Ley de Invenciones y Marcas, mismo que fue promulgado el 29 de

diciembre de 1986 para entrar en vigor el 17 de enero de 1987,

Por medio de esta reforma, se incluyé una disposicién que protege a las
marcas notoriamente conocidas, ya que la proteccion de las mismas se
fundamenta en el Convenio de Paris, asi como en precedentes judiciales y
administrativos donde las autoridades mexicanas aplicaron esta
disposicion en casos donde se involucraban marcas consideradas como

notoriamente conocidas.

Sin embargo, no todos los tribunales que conocian de este tipo de asuntos
estaban de acuerdo en aplicar el articulo 6 bis del Convenio de Paris para
proteger las marcas notoriarmnente conocidas, pues antes de las reformas se
llegaron a dictar decisiones aisladas por medio de las cuales se desconocia

el caracter auto aplicativo de esta disposicién del Convenio de Paris.*

Senala el Rangel Ortiz que estas disposiciones aisladas, desconociendo el

caracter auto aplicativo del articulo 6 bis fueron “un antecedente de las

T“" Rangel Oriiz, Horacio. “La Proteccién de fa Marca Notoria en las Reformas de la Ley de Invenciones y Marcas”, Ef Foro,
Organo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AC, 8% Epoca, Tomo |, No.2, México 1988, Pag. 78.
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reformas de la Ley en esta materia, o bien como una posible politica

inconfesada para reformar la Ley en estos aspectos™.®’

La reforma fue contenida en el articulo 91, fraccién XIX de la Ley de

Invenciones y Marcas, para quedar como sigue:

“Articulo 91.- No son registrables como marca:

XIX.- Las denominaciones o signos iguales o semegjantes a una
marca, gue la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial estime
notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o
similares producios o servicios, o bien que sean susceptibles de
crear confusion en_forma tal, que puedan inductr al publico a error”.

El licenciado José Hinojosa resalta la importancia de otorgarles proteccion
a las marcas notoriamente conocidas al hacer un atinado comentario a
dicha reforma, en opinion del licenciado Hinojosa “es de trascendental
importancia el intento de nuestro pais para proteger las marcas
notoriamente conocidas, ya sea que éstas se encuentren o no registradas

en México.

La ausencia de dicha disposicion legal especifica destinada a proteger la
marca notoriamente conocidas, habia propiciado en el pasado el ejercicio
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 Convencion de Paris para la Proteccion

de la Propiedad Industrial de la que México es signatario...”

* fdem.
* Hinojosa C. José, Op. Cit.,, Pag. 21
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1.5.3. Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial de 1291

La Ley de Invenciones y Marcas fue abrogada por la Ley de Fomento y
Proteccidon a la Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991, que entré en
vigor el dia 28 del mismo mes y afo, un dia después de su publicacién en

el Diario Oficial de la Federacion.

Esta Ley atribuye a la marca usada, aunque no registrada, electos
juridicos a favor de su titular, como es el derecho a oponer ese uso como
excepcion contra acciones de usurpaciéon por la utilizacién de una marca
idéntica o semejante a otro registrada posteriormente a este uso, asi como
el derecho de poder solicitar el registro de esa marca usada con
anterioridad. También tiene 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 o en el extranjero, a la fecha de presentacién 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.

Esta Ley refiere expresamente a la especialidad ya que el articulo 88 define
a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase y el articulo 89 estipula que una marca
la pueden constituir los signos susceptibles de identificar los productos o

servicios a que se aplique, frente a los de su misma especie o clase.
La Ley obliga a que los registros de las marcas se realicen bajo las reglas

relativas a la clasificacion tradicional de productos; que las marcas se

registren en relacion con productos o servicios determinados; que en la
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solicitud de registro deben especificarse los productos o servicios a los que
se aplicara la marca; que no podran registrarse marcas idénticas o
semejantes a otra ya registrada aplicada a los mismos o similares

productos o servicios.

Durante la vigencia de las leyes anteriores se produjo abundante
jurisprudencia respecto a las marcas notorias en esta Ley de 1991, la
fraccion XV del articulo 90 prohibe el registro de las denominaciones,
figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca
notoriamente conocida para ser aplicadas a cualquier producto o servicio y
castiga como infraccién administrativa el uso como marca de esas marcas

de renombre, sin la autorizacion del titular (Articulo 213, VIIJ.

Cabe destacar que esta fraccion XV del articulo 90 contempla un aspecto
que la reforma de 1986 a la Ley de Invenciones y Marcas no consider6 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 pretendié ampliar la proteccion de las marcas notoriamente conocidas.

1.5.4. Reformas de 1994. Ley de la Propiedad Industrial

En 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio, se hace necesaria
una adecuacion a la Ley de la Propiedad Industrial. Tratandose de marcas
notoriamente conocidas, se reformo el texto del articulo 90 quedando de la

siguiente manera:
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“Articulo 90.- No serdn registrables como marca:

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
iguales o semgjantes a una marca gue el Instituto estime
notoriamente conocitda en México, para ser aplicables a cualquier
producto o servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado 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 relacion con sus
productos o servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la
marca en el fterritorio, como consecuencia de la promocion o
publicidad de la misma.

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

Este impedimenio procederd en cualquier caso en que el uso de la
marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusion 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 ftitular de la marca
notoriamente conocida.”

1.5.5. Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial del 16 de junio de
2005. Normatividad Vigente

El 16 de junio de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federacion una
reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, la cual se refiere a la

proteccion otorgada a las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Estas reformas son objeto de estudio de esta tesis por los que seran

analizadas a fondo mas adelante.



CAPITULO SEGUNDO

REGLAMENT ACIé;N INTERNACIONAL
APLICABLE EN MEXICO EN MATERIA
DE MARCAS NOTORIAS
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2. REGWENTACIGN INTERNACIONAL APLICABLE EN
MEXICO EN MATERIA DE MARCAS NOTORIAS

2.1. CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, constituye el marco de referencia internacional en materia de
propiedad industrial, fue redactado en la ciudad de Paris, Francia y

firmado el 20 de marzo de 1883, entrando en vigor el 7 de julio de 1884.

2.1.1. México y el Convenio de Paris

México se encuentra adherido al Convenio de la Union de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, a partir de un decreto promulgado el
11 de diciembre de 1903, cuyas disposiciones, desde entonces y hasta el
momento actual, forman parte integrante del derecho escrito mexicano, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 133 de la Constitucion, que
da a los tratados que esién de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la Republica, con aprobacion del senado, el
rango de Ley suprema de toda la Republica.” Por lo que este Convenio es

ley suprema en México, en los términos del articulo 133 constitucional.

Anteriormente en México la proteccion de la marca notoriamente conocida
se obtenia mediante la aplicacién del articulo 6 bis de la Convencién de
Paris y con apoyo de precedentes administrativos y judiciales en los que

las autoridades mexicanas aplicaban esta disposicién en cascs concretos

* Rangei Medina David, “La Proteccién de las marcas...” Op. Cit., Pag. 370
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protege “la marca notoriamente conocida” en el ambito de los paises de la

Unién de Paris.

2.1.3. Antecedentes del articulo 6 Bis

Como comentamos en el punto anterior, “la version original del Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883 no contenia
disposiciones sobre la proteccion de las marcas notoriamente conocidas.
Esta figura es adoptada en el Convenio de Paris a partir de la Revisioén de
la Haya de 1925. En esta revision se incluyeron por primera vez

disposiciones relacionadas con la proteccién de las marcas notoriamente

conocidas a través de la inclusion del articulo 6 bis™?, con el texto

siguiente:

“Los paises contratantes se cormprometen a rechazar o 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
sea la reproduccion o la imitacion susceptible de cuasar confusion,
de una marca que la autoridad competente del pais de regisiro
estimare ser alll notoriamente conocida por ser ya la marca de un
Jurisdiccionado de otro pais contratante y ulilizada para productos
del mismo género o de un género semejarnte.

Se debera conceder un plazo minimo de tres arios 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.”

Este precepto fue modificado por las Conferencias de Revisién de Londres

en 1934, quedando de la siguiente manera:

“Los paises de la Union se compromeien a rechazar o anular, bien
sea de oficio, st la legislacion del pals lo permite, bien a peticion del
interesado, el regisiro de una marca de fabrica o de comercio que

* Rangel Ortiz Horacio, “Las Marcas Notoriamente Conogidas: Ei Convenio de Paris, La Decision 344, NAFTA y TRIPS”, El
Foro, Organo de la Barra Mexicana de Abogados, México, octava época, Nomero 1, Tomo VIll, México 1985, Pag. 20.
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sea reproduccion o imitacién o traduccién, susceptibles de crear
confusion de una marca que la autoridad competente del pais del
registro estime ser notoriamente conocida en él como propiedad de
una persona admitida a beneficiarse de la presente Convencion y
utitizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de
una marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de
crear confusion con ésta.”

En esta revisién no hubo un progreso significativo, ya que segiin puede
observarse, s0lo se aumenté un grado mas la proteccion: en los casos de
una traduccién de la marca notoria y en €l evento en que la parte esencial
de la marca que pretende registrarse confluya con los elementos

principales de la marca notoria.

En la Conferencia de Lisboa de 1958, el articulo fue objeto de una
discusion detallada y su aplicacion, que antes se referia tinicamente a la
denegacion o cancelacion del registro de una marca que entre en conflicto
con otra marca notoriamente conocida en el pais de que se trate, se

extendid a la prohibicion de uso de la marca mencionada en primer lugar.

Asi mismo, el parrafo 2, que establecia un plazo de tres anos para
reclamar la anulacién de la marca, se modificé al aumentar el plazo a b

anos, precisandose que se cuenta desde la fecha de registro.

Sin lugar a dudas, estas modificaciones fueron acertadas, ya que obliga a
los Estados miembros de la Unidén a prohibir el uso indebido de este
particular tipo de marcas. No podemos ignorar el hecho de que la adopcion
ilegitima de las marcas muchas veces no se hace ni siquiera buscando una
pretendida licitud mediante un registro, sino mediante su empleo liso y
llano. Al incrementar el plaze minimo para reclamar la anulaciéon del
registro de la marca, se le da al propietario legitimo de la misma un
periodo de tiempo mas amplio para reaccionar contra el registro de una

marca que entre en conflicto con la suya.
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2.1.4. El texto vigente del articulo 6 bis

En la Revision de Estocolmo de 1967, se realizan las ultimas

modificaciones a este articulo, para quedar de la siguiente manera:

Articulo 6bis’
[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

“1) Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacién del pais lo permifte, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de
fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la
autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser
aili notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona
que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte
esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca
notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear
confusion con ésta.

2) Debera concederse un plazo minimo de cinco anos a partir de la
fecha del registro para reclamar la anulacion de dicha marca. Los
paises de la Unidn tienen la _facultad de prever un plazo en el cual
deberd ser reclamada la prohtbicién del uso.

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacion o la prohibicion de
uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

Se desprende del texto antes transcrito, que los paises miembros de la

Unién, incluido México, en cumplimiento de lo dispuesto por este articulo

6 bis, estan obligados:

A NEGAR el registro de la marca gue sea igual o semejante a otra

notoriamente conocida.

A NULIFICAR el registro de la marca que indebidamente haya sido

concedido respecto de una marca notoria.

A PROHIBIR el uso indebide de una marca notoria.
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Correlativamente, el articulo 6 bis atribuye al titular de la marca notoria

una triple facultad:

- En primer término, la facultad de dirigirse al 6rgano administrativo
competente del segundo pais donde la marca es notoriamente
conocida para que rechace el registro de una marca que constituye
una reproduccion, imitacion o traduccion de la marca notoriamente
conocida.

- En segundo término, la facultad de e¢jercitar en el segundo pais las
acciones pertinentes para que se declare la nulidad y consiguiente
cancelacion de la marca idéntica o semejante a la marca
notoriamente conocida; esta segunda facultad habra de ejercitarse
en el plazo de 5 anos, contados a partir de la inscripcion de la marca
impugnable.

- Finalmente, la facultad de ejercitar en el segundo pais las acciones
pertinentes para gue se prohiba el uso de una marca igual o

confundible con la marca notoriamente conocida.

Resulta importante destacar que para que una marca goce de la proteccion
otorgada por el articulo 6 bis de la Convencion de Paris, es imprescindible
que la marca sea notoriamente conocida en el pais que se solicita la

aplicacion del mencionado precepto unionista.

Concluiremos este punto, mencionando que la doctrina del articulo 6 bis

establece una proteccion especial y privilegiada:

A. En beneficio del duenio de la marca notoria:
a} Por su inversion.
b} Por la introduccion del producto y la apertura, conservacion e

incremento del mercado.
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¢} Por la calidad de la mercancia.

d) Por la fama y prestigio de la marca.

e) Por el valor econémico de la marca.

B. En benelficio de los consumidores:

a) Para evitar ser enganados en cuanto al origen del producto.

b) Para evitar ser defraudados por la diferente calidad.

¢} Para evitar desvio de clientela a favor del competidor, impedir
el enriquecimiento ilegitimo del competidor y prevenir el
descrédito que su conducta origina en perjuicio del

propietario de la marca notoria.”

2.1.5. Limitaciones del articulo 6 bis

El texto del articulo 6 bis del Convenioc de Paris se limita a la proteccion de
marcas de productos, sin mencionar de manera expresa la proteccién de
las marcas de servicio. “La palabra marca por si misma no excluye la
extension de la proteccion prevista también a las marcas de servicio
notoriamente conocidas, pero las palabras que figuran al final de la
primera frase del parrafo 1), utilizadas para productos idénticos o similares,
pone claramente de manifiesto que en la disposicién sélo se incluyen las
marcas de productos notoriamente conocidas.” Con relacién a esto cabe
destacar que los Estados miembros no estan, por lo tanto, obligados a
aplicarla a las marcas de servicio, pero tienen la facultad de hacerlo en

situaciones analogas.>

* Rangel Medina David, "La Proteccién de las marcas... Op. Git.. Pg. 368.
52 Bondenhausen, Guia para la aplicacion del Convenio de Faris..., Op. Cit., Pag. 99.
5 jgem., Pag. 98.
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Por otra parte, el régimen de proteccion previsto en el articulo 6 bis se
limita a prever la proteccién de marcas notoriamente conocidas en relacion
con productos idénticos o similares, esto es, que la proteccion de las
marcas notoriamente conocidas, de conformidad con la disposicion objeto
de analisis, se aplica unicamente en relacidn con otras marcas

depositadas, registradas o utilizadas para productos de la misma clase.

Por ultimo, el articulo 6 bis del Convenio de Paris es omiso en cuanto a los
criterios que sirven para determinar si una marca es notoriamente

conocida.

2.2. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIOCNADOS CON EL COMERCIO

(ADPIC)

El acuerdo relativo a la Organizacion Mundial de Comercio resultado de
las negociaciones de la Ronda de Uruguay, concluido en Ginebra el 15 de
diciembre de 1993, contiene este Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Inielectual relacionados con el Comercio, llamado
también, por sus siglas en inglés, TRIPS (Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights). El ADPIC constituye sin duda el acuerdo
relativo a la proteccion de la propiedad intelectual mas importante a nivel

internacional y esta basado en tres principics fundamentales:
1) Establece estandares minimos para la proteccion y la ejecucion

de los derechos de propiedad intelectual en los Estados

firmantes. Estos cubren los derechos de autor, las marcas, las
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indicaciones geograficas, el disefnio industrial, las patentes, las

topografias de circuitos integrados y los secretos industriales.

2) El “principio de tratamiento nacional”, las partes firmantes deben
ofrecer a los nacionales de las otras partes una proteccion de la
propiedad intelectual que no sea menos favorable de la que ofrece

a sus nacionales ({articulo 3)

3) Por ultimo, el Acuerdo esta basado en el "principio de la nacién
mas lavorecida”, segun el cual las partes otorgaran a los
nacionales de cada una de las otras partes un trato no menos
favorable que el que otorguen a los nacionales de cualquier otro

Estado.

El tema de la marca notoria es objeto de regulacién dentro del ADPIC, en

su articulo 16, apartados 2 y 3, que a la letra senalan:

“2. El articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967} se aplicard
mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de
Jabrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomard en
cuenta si ésta se conoce en el secior pertinernte del ptiblico inclusive
sl se corioce en el Miembro de gue se frate a consecuencia de su
promocion.

3. El articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara mutatis
mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos
para los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido
registrada, a condicion de que el uso de una marca en relacién con
esos bienes o servicios indique una conexién entre dichos bienes o
servicios y el titular de la marca registrada y a condicidon de que
sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la
marca registrada.”

Este acuerdo es de gran importancia, pues como podemos ver es el primer
documento internacional que se encarga de reconocer la notoriedad mas
allda del principio de especialidad, ademas de que la reconoce tanto para

bienes como para servicios.
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Si partimos de la base de la existencia del articulo 6 bis del Convenio de
Paris, que otorga el derecho al titular de una marca notoria a ejercitar una
accién en contra del titular de una marca registrada idéntica o similar y
que fue registrada para amparar productos idénticos o similares a los
protegidos de la marca notoria, podemos observar que en este sentido, el
articulo 16.3 del ADPIC nos permite ejercitar accion en contra del titular
de una marca registrada idéntica o similar a la notoriamente conocida, no
s6lo para productos idénticos o similares, sino que amplia este derecho
para cualquier tipo de productos y/o servicios, siempre que se retinan la

siguientes condiciones:

1. Que exista una conexion entre los bienes o servicios en
que se emplea la marca usada por un tercero y aquellos

en los que se usa la marca notoria.

2. Que exista la probabilidad de que el uso de la marca

lesione los intereses del titular de la marca notoria.

Cabe mencionar que la redaccion del articulo en comento resulta
sumamente enganosa, pues se refiere a la marca notoria como marca
registrada, lo cual significa que se estaria exigiendo el registro en la marca
notoria como requisito para hacer valer los derechos derivados tanto del
articulo 6 bis del Convenio de Paris, como del articulo 16.3 del ADPIC. Sin
embargo, se considera que no debe exigirse el registro y que si bien el
articulo se refiere a la marca notoria como registrada, en virtud de que
hace referencia al articulo 6 bis del Convenio de Paris, y éste a su vez
exime del registro para hacer valer los derechos derivados de la
notoriedad, debe concluirse que para ejercer en toda su extension estos
derechos no se requiere ni sujetarse al principio de registro ni a la regla de

especialidad.
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Respecto a la segunda condicion, es importante senalar que el precepto
exige Unicamente la probabilidad de una lesion de derechos, en estricto
sentido, si se da de hecho o no la lesién, no es un problema pues sélo se

exige como probabilidad.

2.3. RECOMENDACION CONJUNTA RELATIVA A LAS
DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS®

Con esta recomendacion, por primera vez la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) aplica una propuesta a fin de adaptarse a los

capibios en el ambito de la propiedad industrial, considerando nuevas

opciones para acelerar la elaboracién de principios internacionales
comunes y armonizados para el desarrollo progresivo del derecho
internacional de la propiedad intelectual en materia de proteccion de las

marcas notorias,

El objetivo de la Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones
Sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas es que cada
Estado miembro de la Unién de Paris o de la OMPI, que también sea
miembro de una organizacion intergubernamental regional que tenga
competencia en el campo del registro de las marcas, pueda considerar
cualquiera de las disposiciones adeptadas por el Comité Permanente sobre
el Derecho de Marcas, Dibujos v Modelos Industriales e Indicaciones

Geograficas (SCT)} y esté en condiciones de hacer notar a dicha

% APROBADAS POR EL COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS
INDUSTRIALES E INDICACIONES GEQGRAFICAS (SCT) EN LA SEGUNDA PARTE DE UNA SESION CONJUNTA DE
LA ASAMBLEA DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA ASANMBLEA
GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) EN LA TRIGESIMA CUARTA
SERIE DE REUNIONES DF LAS ASAMBLEAS OE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI (20 A 20 DE SEFTIEVBRE
DE 1999).
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organizacion la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas

bajo un esquema de “mutatis mutandis”.

Dicha recomendacion contiene definiciones muy importantes tales como lo
que se entendera por “Estado miembro”, “Oficina”, “autoridad competente”,
“identificador comercial” y “nombre de dominio”, todas éstas de suma
importancia para que cualquier Estado miembro los incorpore en su
respectiva legislacion nacional y asi estar en condiciones de establecer

mejores acuerdos y mayor entendimiento entre la Unién.

Por otra parte, la recomendacion contiene los factores que deberan
considerarse para determinar notoriamente conocida wuna marca,
senalando en primer lugar que “la autoridad competente tomara en
consideracion cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la
marca es notoriamente conocida”, lo que en un principio no resolveria por
si mismo el problema para llegar a tal aseveracion, sin embargo, en el
mismo apartado, la recomendacién senala puntualmente los elementos
que en particular permitiran a la autoridad inferir si se traia o no de una
marca notoriamente conocida, para lo cual debera considerar: a) el grado
de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del
puiblico; b) la duracion, Ia magnitud y el alcance geografico de cualquier
utilizacién de la marca; ¢} la duracion, la magnitud y el alcance geografico
de cualquier promccion de la marca. incluyendo la publicidad o la
propaganda y la presentacién, en ferias o exposiciones, de los productos o
servicios a los que se aplique la marca: d) la duracién y el alcance
geografico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la
marca, en la medida en que reflejen la utilizacion o el reconocimiento de la
marca: e) la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la

marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida
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como notoriamente conocida por las autoridades competentes, y {) el valor

asociado a la marca.

Es preciso senalar que los factores antes mencionados, no constituyen
condiciones previas para determinar notoriamente conocida una marca, ya
que en algunas ocasiones la determinacién dependera de las
circunstancias particulares del caso en cuestiéon, en otros, la decisién
podra basarse en factores adicionales a los sefialados, como mas adelante

se detalla.

Asimismo, resulta necesario hablar de otros aspectos que la autoridad
debe considerar al momento de la determinacidon, los cuales estan
intimamente relacionados con el publico, a los cuales la recomendacién
denomina “Sector Pertinente del Publico”, haciendo referencia a los
consumidores reales y/o potenciales; las personas que participan en los
canales de distribucién y los circulos comerciales que se ocupen del tipo

de productos o servicios a los que se aplique la marca.

Con lo anterior, la recomendacion nos permite llegar a tres conclusiones,
Ia primera es que si la marca es considerada solamente como conocida, al
menos por un sector pertinente del pablico en un Estado miembro, la
marca podra ser considerada notoriamente conocida por el Estado
miembro, sin que le impenga esa obligacion, en segundo lugar, neos dice
que si a la marca se le considera como notoriamente conocida, la marca
sera considerada notoriamente conocida por el Estado miembro y por
ultimo, nos muestra que un Estado miembro podra determinar que una
marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea
notoriamente conocida por cualquier sector pertinente del publico del

Estado miembro.
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Igualmente, la recomendacion nos habla de los factores que no seran
exigidos como condicion para determinar si una marca es notoriamente
conocida, con lo que se entiende que no se podra exigir que la marca haya
sido utilizada, registrada o que se haya presentado una solicitud de
registro, en el Estado miembro o en relacion con dicho Estado; que la
marca sea notoriamente conocida, en relacion con cualquier jurisdiccion,
distinta de la del Estado miembro; o que la marca sea notoriamente
conocida por el publico en general en el Estado miembro. No obstante lo
anterior, un Estado miembro podra exigir, que la marca sea notoriamente

conocida en una o mas jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.

2.3.1. Proteccién de las marcas notoriamente conocidas

Es necesario aclarar que la Recomendacion Conjunta relativa a las
Disposiciones Sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas
protege a la marca que ha sido considerada “notoriamente conocida”
respecto de las marcas, los identificadores comerciales® y los nombres de
dominio® que estén en conflicto con esa marca, pero aclara que dicha
proteccion se otorgara a partir del momento en que la marca haya pasado
a ser notoriamente conocida en el Estado miembro, es decir, el uso de la
marca, identificador comercial o nombre de dominio, anterior a la
determinacion de marca notoria, no podra ser considerado como realizado
de mala fe, pues en todo caso se requerira que la marca protegida ya goce

de ese reconocimiento.

¥ ge entenderd por “identificador comercial” cualquier signo wiilzado para_identificar una empresa, ya perienezca a una
persona natural o juridica, una organizacion o una asociacion.
* Se entenderd por “nombre de dominic” una serie alfanumérica que corresponda a una direccidn numérica en Internet.
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Este criterio resulta sumamente importante a la hora de evaluar los
intereses gque estén en competencia y asi poder estar en condiciones de
valorar la mala fe en el uso, registro o solicitud de registro de la marca,

identificador o nombre de dominio en conflicto.

Respecto a las “marcas, identificadores, nombres de dominio conflictivos”,
se estimara que cualquiera de éstos esta en conflicto con una marca
notoriamente conocida cuando el mismo, o una parte esencial del mismo,
constituya una reproduccion, una imitacion, una traduccién, o una
transliteracion susceptible de crear confusién con la marca notoriamente
conocida, si €ste, 0o una parte esencial del mismo, se utiliza, es objeto de
una solicitud de registro, o esta registrado, en relacion con productos y/o
servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se
aplica la marca notoriamente conocida, y se cumpla por lo menos una de

las siguientes condiciones:

e Su uso indique un vinculo entre los productos y/o servicios para los
que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o esta
registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda

causar un perjuicio a sus intereses;

s Fl] caracter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser

menoscabado o diluido en forma desleal por dicha uso;

¢ Cuando en su uso se aproveche de forma desieal del cardcter distintivo

de la marca notoriamente conocida.
En relacion a lo anterior, la recomendacion establece que un Estado

miembro 1o estara obligado a aplicar dichos criterios y a considerar como

tal a la marca, identificador comercial o nombre de dominio conflictivo, si
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ha sido utilizado o registrado, o se ha presentado una solicitud para su
registro, en el Estado miembro o en relacion con dicho Estado, antes de
que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida
en el Estado miembro; excepto cuando se haya utilizado o registrado, o

presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

Al respecto, la recomendacion salvaguarda la proteccion de las marcas
notorias concediendo a terceros oponerse al registro y uso de una marca,
identificador comercial o nombre de dominio, asimismo faculta al titular
de una marca notoriamente conocida para que, durante un periodo que no
serda inferior a cinco anos a partir de la fecha en que el registro haya sido
hecho piublico, para solicitar la invalidacion del registro de una marca que
esté en conflicto, ademas se podra sclicitar que se prohiba la utilizacién de
una marca, identificador comercial o nombre de dominio que esté en

conflicto con la marca notoriamente conocida.

Otro aspecto relevante de la recomendacion es que no establece plazo
alguno para solicitar la invalidacion del registro o la prohibiciéon de uso de
la marca, identificador comercial o nombre de dominio si éste ha sido
registrado de mala fe, para lo cual, la autoridad competente tomara en
consideracion si la persona tenia conocimiento, o motivos para conocer, la

marca notoriamente conocida al momento del uso o registro del mismo.
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:

2.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
(TLCAN)

El 1° de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, celebrado entre Estados Unidos de Norteamérica,

México y Canada.

Hasta este momento los instrumentos internacionales de mayor
obligatoriedad en materia de notoriedad de las marcas lo constituian el
ADPIC y el articulo 6 bis del Convenio de Paris. El texto del TLCAN no
pudo apartarse mucho de lo establecido por estos dos instrumentos debido
a que los tres estados signatarios estaban vinculados a ellos, sin embargo,

si existen algunas novedades que se desprenden de su texto.

Con un articulo para regular a las marcas notoriamente conocidas, el

TLCAN establecio en su capitulo XVII lo siguiente:

“Articulo 1708 (6).. El articulo 6 bis del Convenio de Paris se
aplicard con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para
determinar st una marca es notortamente conocida, se fomara en
cuenta el conocimiento que de ésia se tenga en el sector
correspondiente del publico, inclusive aquel conocimiento en
territorio de la Parte que sea el resuliado de la promocion de la
marca. Ninguna de las partes exigira que la reputacion de la marca
se extienda mdas alla del sector ptblico que normalmente trate con
los bienes o servicios en cuestion.”

En relacién a este articulo Horacio Rangel senala que en el caso del
apartado 6 del articulo 1708 del TLCAN se incorporan algunos desarrollos
jurisprudenciales y doctrinarios que no aparecen en el texto del articulo 6

bis del Convenio de Paris, como sorn:
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a) La extension de la proteccion a las marcas de servicio.
b) El conocimiento de la marca en el sector correspondiente

¢) La promocion de la marca como factor de la notoriedad.*®

Cabe senalar que no obstante en este documento se incorporan diferencias
gue constituyen un avance en cuanto al tema de notoriedad, a diferencia
de lo dispuesto por el ADPIC, en el TLCAN nada se menciona al respecto
de la extension de la proteccion de la marca notoria en situaciones que

involucren productos o servicios distintos.

Un punto importante dentro de este tratado es que los paises miembros
reconocen la notoriedad y otorgan los derechos y prerrogativas derivados
de esta calidad atn cuando la misma se limite al “{erritorio de la parte que
sea el resultado de la promocion de la marca”. Hasta hace algunos anos, la
practica indicaba que para reconocer y otorgar la proteccién derivada de
los derechos surgidos por la notoriedad, la marca debia ser conocida y
contar con tal caracteristica en el territorio del pais en el que se solicitara

la proteccion.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte vino a cambiar esta
postura en nucstro pais, al establecer que para determinar la notoriedad,
seria tomado en cuenta inclusive el conocimientc en el territorio de la

parte que fuera el resultado de Ia promocion de la marca.

Lo que implica gue puede existir una marca notoriamente conocida en
Canada que no lo sea en México y que dicha calidad haya surgido como
consecuencia de la promocién en ese pais; por lo tanto y de acuerdo con el

texto del TLCAN la marca debera protegerse en México de acuerdo a lo que

 Ranget Crfiz Horacio, “Las Marcas Notoriamente Conocidas: El Convenio de Paris..., Op. Cit., P4g. 335.
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establece el articulo 6 bis del Convenio de Paris, a pesar de no ser
notoriamente conocida en el territorio mexicano.

Lo anterior se debe a que como consecuencia de este tipo de procesos de
integracion, los paises parte se ven como un mismo territorio y por tanto,
las politicas, derechos y beneficios surgidos en una de las partes se ven

ampliadas y extendidas al resto de ellas.

2.5. OTROS ACUERDOS Y TRATADGCS INTERNACIONALES
VIGENTES EN MEXICO

Nuestro pais ha celebrado diversos acuerdos y tratados con diferentes
naciones que contemplan la proteccién de la propiedad intelectual y

contienen disposiciones relativas a las marcas notoriamente conocidas.

El texto de estos tratados consagra les principios establecidos por el
articulo 6 bis del Convenio de Paris asi como los que se cstablecen en el
ADPIC. En general, se especifica qué se debe entender por marca notoria,
se hace extensiva la proteccion otorgada a las marcas notorias por el
articulo 6 bis del Convenio de Paris a las marcas de servicio y se hace
referencia a que la proteccion podra surtir efectos a las marcas aplicadas a

cualquier producto o servicio, no necesariamente productos idénticos o

similares.

Cabe mencionar que en algunos de los tratados en comento encontramos
consignada la innovacion a que hicimos mencién al referirnos al TLCAN y
que se refiere a que yva no se exige que el conocimiento de la marca se dé
en el territorio de la parte donde se busque que sea reconocida la

notoriedad, sino que se extiende a todo el territorio de las partes que
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suscriben el convenio, 0 mas aun, al territorio de cualquier otro pais,
incluso mas alla de las partes.
Referente a lo anterior Horacio Rangel Ortiz™ habla de tres grupos segun

el lugar donde se exige el conocimiento de la marca:

e Grupo Uno: La marca debe ser conocida en el territorio donde se
busca la proteccién.

« Grupo Dos: La marca debe ser conocida en el territorio de uno de los
miembros de un acuerdo o convenio regional o sub-regional, atn y
cuando la marca no sea notoria en el territorio donde se busca la
proteccion.

¢« Grupo Tres: La marca debe ser conocida en el territorio donde se
busque la proteccion, en el territorio de alguno de los paises parte
en un acuerdo o convenio regional, o bien, fuera del territorio donde

se busque la proteccion e incluso fuera del territorio de las partes.

Como ya se mencioné los diferentes tratados que nuestro pais ha suscrito
con otras naciones difieren muy poco con relacion a las disposiciones que
contiene cada uno de ellos en materia de marcas notorias aunque en
algunos si encontramos ciertas variaciones. A continuacion me permito
senalar cuales son estos tratados y transcribir los articules que cada uno

contiene correspondientes a la notoriedad de las marcas.

& Range! Crtiz Horacic, "Well-known Trademarks en the Interrational Conventions, ATRIP, 1996,
Pag. 57-60
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2.5.1. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos

Mexicanos, la Repiblica de Colombia y la Republica de Venezuela

Se celebra en Cartagena, Colombia, el 13 de junio de 1994 y se publica en
el Diario Oficial de la Federacion el 9 de enero de 1995. Este tratado hace
referencia a las marcas notoriamente conocidas en su articulo 18-10

senalando lo siguiente:

“Articulo 18-10: Marcas notoriamente conocidas

1.El articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicard, con las
modificaciones que corresponda, también a las marcas de
servicios. Se entenderd que una marca es notoriamente conocida
en una Parte cuando el sector pertinente del publico o de los
circulos comerciales de esa Parte, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una
Parte o fuera de ellas, por una persona que emplea esa marca en
relacion con sus bienes o servicios. A efecto de demostrar la
notoriedad de la marca, podrdn emplearse todos los medios
probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

2. lLas Partes no registraran como marca aquellos signos
iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser
aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en que el uso
de la marca por quien solicite su registro pudiera crear confusiéon o
riesgo de asoclacion con la persona referida en el pdarrafo 1, o
constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.
Esta prohibicion no serd aplicable cuando el solicitanie del registro
sea la persona referida en el parrafo 1.

3. La persona que Inicie la accion correspondiente contra un
registro de marca concedido en contravencion del pdarrafo 2 debera
acreditar que es el titular de la marca notoriamente conocida que
refvindica.”
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2.5.2. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos

Mexicanos y la Republica de Costa Rica

Este tratado se celebra en la Ciudad de México el 5 de abril de 1994 y se
publica en el DOF el 10 de enero de 1995. Contempla la protecciéon de los
derechos de Propiedad Intelectual en su capitulo XIV y especificamente se
refiere a las marcas notorias en su articulo 14-11 en el que establece lo

siguiente:

“Articulo 14-11: Marcas notoriamente conocidas.

3. Cada Parte se comprometerd, de oficio o a instancia del
interesado, a rehusar o tnvalidar el registro y prohibir el uso de
una marca de fdbrica o de comercio o de una marca de servicio que
constituya la reproduccion, imiiacion o traduccion, susceptibles de
crear confusicn, de una marca notoriamente conocida y utilizada
para bienes idénticos o similares. Se entenderd que una rmarca es
notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado
del piiblico o de los circules comerciales de la Parte conoce la marca
como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas
en una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa
marca en relacién con sus blenes o servicios. A efectos de
demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse todos los
medios probatorios admiiidos en la Parte que se trate.

4.  Cada Parte no registrard como marca aquellos signos iguales
o semejantes a una marca notoriamente conocida para ser
aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por
guien solicita su regisiro pudiese crear cornifusién o un riesgo de
asociacion con la persona que emplea esa marca en relacion con
sus bienes o servicios, o constituyera un aprovechamiento rijusto
del prestigio de la marca, 0 sugiera una conexion con la misma y
su uso pudiera lesionar los intereses de esa persona. Este pdrrafo
no se aplicard cuando el solicitante de la marca sea el titular de la
marca notoriamente conocida en una Parte.

5.  La persona que (nicie una accion de nulidad de un registro de
marca concedido en contravencion del parrafo 2, debera acredilar
haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamernte
conocida cuya titularidad reivindica.”
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2.5.3. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos

Mexicanos y la Repiublica de Bolivia

El 10 de septiembre de 1994, se suscribié en la ciudad de Rio de Janeiro,
Brasil, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Republica de
Bolivia, que entrd en vigor el 1 de enero de 1995 y respecto a las marcas
notoriamente conocidas establece en el capitulo XVI, seccién C, articulo

16-17 lo siguiente:

“Articulo 16-17: Marcas notoriamente conocidas.

1. Cada FParte aplicara el articulo 6bis del Convenio de Paris, con
las modificaciones que corresponda. a las marcas de servicio. Se
entenderd que una marca es notoriamente conocida en una Parte
cuando un sector determinadoe del ptblico o de los circulos
comerciales de la Parte conoczca la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrclladas en una Parte o fuera de
ésta, por una persona que emplea esa marea en relacidn con sus
bienes o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca,
podré emplearse todos los medios probatorios admitidos en la
Puarte de que se trate.

2. Ninguna Parte registrara como marca aquellos signos o
figuras iguales o similares a una marca notoricumenie conocida,
para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en
que el uso de la marca, por quien solicita su registro, pudiese crear
confusion o un riesgo de asociacién con la persona referida en el
parrafo 1, o constituyese un aprovechamiernto injusto del prestigio
de la marca. Esta prohibicion no serd aplicable cuando el
solicitante del registro sea la persona referida en el parrafo 1.

3. La persona que inicie una accion de nulidad de un registro de
marca coricedido en contravericion del pdrrafo 2, deberd acreditar
haber solicitado, en una Parte, el registro de la marca notoriamerte
conocida, cuya titularidad retvindica.”
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2.5.4. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos

Mexicanos y la Repiiblica de Nicaragua

Fue suscrito el 18 de diciembre de 1997 en la Ciudad de Managua,
durante la visita del Presidente Ernesto Zedillo a Nicaragua y publicado en
el DOF el 1° de julio de 1998, el texto del articulo 17-11 hace referencia a

las marcas notorias al establecer:

*Articulo 17-11: Marcas notoriamente conocidas

Las Fartes, de oficio st su legislacion lo permite, o a instancia del
interesado, rehusaran o invalidaran el registro y prohibiran el uso
de una marca de fabrica o de comercio o de una marca de servicio
que constituya la reproduccion, imitacién o traduccion, susceptibles
de crear confusion, de una marca notoriamente conocida Yy
utilizada para bienes idénticos o similares. Se entenderd que una
marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector
determinado del ptblico o de los circulos comerciales de la Parte
conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales
desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por una persona que
emplea esa marca en relacién con sus bienes o servicios. A efectos
de demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse todos
los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

Las Partes no registrardan como marca aquellos signos iguales o
semejantes a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada
a cualgquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por quien
solicita su registro pudiese crear corfusion o un riesgo de
asoctacion con la persona que emplea esa marca en relacién con
sus bienes o servicios; constituya un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca; o sugiera una conexion con la misma, y
pudiera lesionar los intereses de la mencionada persona. No se
aplicard esta disposicién cuando el solicitante de la marca sea el
titudar de la marca notoriamente conocida en una Parte.

La persona que inicie una accién de nulidad de un registro de
marca concedido en contravencion del pdarrafo 2, deberd acreditar
haber solicitado en una Parte el regisiro de la marca notoriamente
conocida cuya titularidad reivindica.”
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2.5.5. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos

Mexicanos y la Repiblica de Chile

Celebrado en Santiago de Chile el 17 de abril de 1998 en el marco de la II
Cumbre de las Américas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
28 de julio de 1999, entrando en vigor el 1° de agosto del mismo ano.
Contempla la proteccion de las marcas notorias en su articule 15-17 que a

Ia letra dice:

“Articulo 15-17: Marcas de fabrica o de comercio notoriamente
conocidas

1. Cada Parte aplicard el Articulo 6 bis del Convenio de Paris a las
marcas de servicios.

2. Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en una
Parte, cuando un sector determinado del publico o de los circulos
comerciales de la Parte conozea la marca, como consecuencia de
las actividades comerciales desarrolladas en esa Parte o fuera de
ella, por una persona que emplea esa marca en relacion con sus
bienes o servicios, asi como cuando se tenga conocimiento de la
marca en el territorio de la Parte, como consecuencia de la
promocion o publicidad de la misma.

3. Cada Farte asegurard, en los términos de su legislacién, los
medios necesarios para impedir o anular la inscripeion como marea
de aquellos signos o figuras iguales o similares a una marca
notoricunente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o
servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca, por quien
solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de
asociacion con la persona referida en el parrafo 2 o constituyese un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Esta prohibicion
no sera aplicable cuando el saliciiante del registro sea la persona
referida en el parrafo 2.

4. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrdn

emplearse {odos los medios probatorios admitidos por la Parte en
la cual se desea probar la notoriedad de la misma.”
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2.5.6. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos

Mexicanos y las Repiblicas del Salvador, Guatemala y Honduras

Este tratado es conocido como el Tridngulo del Norte, se celebra en la
Ciudad de México el 29 de junio de 2000 y se publica en el DOF el 14 de
marzo de 2001. Prevé en uno de sus capitulos la proteccion de los
derechos de Propiedad Intelectual y en particular regula a las marcas

notoriamente conocidas en su articulo 16-19 de la siguiente manera:

“Articulo 16-19: Marcas notoriamente conocidas.

1. Las Partes, de oficio, si su legislacién lo permite, o a instancia
del interesado, rehusardn o invalidaran el registro y prohibiran el
uso de una marca para productos o servicios que constituya la
reproduccion, imitacion o traduccidn, susceptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del
registro o del uso, estinare ser alll notoriamente conocida Yy
utilizada para productos o servicios idénticos o similares. Ocurrird
lo mismo cuando la parte esencial de la rnarca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion
susceptible de crear confusion con ésta.

2.  Se entenderd que una marca es noforiamernte conocida
cuando un sector determinado del publico o de los circulos
comerciales de la Parte en que se reclame la notoriedad, conoce la
marca como censecuencia de las actividades comerciales o
promocionales desarrolladas, por una persona que emplea esa
marca en relacién con sus producios o servicios. A ¢fecto de
demostrar la notoriedad de la marca podrdn emplearse todos los
medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate, incluidos
aquellos nacionales y provenientes del extranjero.

3. Las Partes no registrardn como marca aquellos signos iguales
o semgfjantes a una marca notoriamente conocida que, para ser
aplicada a cualguier producto o servicio, su uso pudiese indicar
una conexion con el titular de la marca notoriamente conocida, o
lesione los intercses del titular de la marca notoriamente conocida.

4.  Deberd concederse un plazo mindimo de cinco anos, a partir de
la fecha del registro, para reclamar la anulacion de dicha rarca.
Las Partes tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberd
ser reclamada la prohibicion de uso.
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5.  No se fijara plazo para reclamar la anulacién o la prohibicion
de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

2.5.7. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos

y la Repiiblica Criental del Uruguay

Este tratado fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 por los Presidentes
Vicente Fox y Jorge Batlle, en el marco de la XIII Cumbre Iberoamericana,
celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entrd en vigor el 15 de
julio de 2004. En la seccion C del capitulo XV establece lo referente a la

proteccién de las marcas y especificamente en €] articulo 15-16 senala:

“Articulo 15-16: Marcas noforiamente conocidas.

1. Se entendera que una marca es notoriamernte conocida en una
Parte, cuando un sector determinado del ptiblico o de los circulos
comerciales de la Parte conozea la marca, como consecuencia de
las actividades comnerciales desarrolladas en esa Parte o fuera de
ella, por una persona que emplea esa marca en relacion con sus
bienes o servicios, asi como cuando se tenga conocimiento de la
marca en el territorio de la Parte, como consecuencia de la
promocion o publicidad de la misma.

2. Cada Parte establecera en su legislacion los medios necesarios
para impedir o anular el registro como marca de aguellos signos,
iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser
aplicada a cualquier bien o servicio.

3. Cada Parte aplicara el Articulo 16.3 del Acuerdo ADPIC.
4. A efecios de demostrar la notoriedad de la marca. podran

emplearse todos los medios probatorios admitidos por la Parte en
la cual se desea probar la notoriedad de la misma.”
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3. PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE
CONOCIDAS EN DIFERENTES SISTEMAS JURIDICOS

3.1. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
3.1.1. La Teoria de la Dilucién de las Marcas

En los Estados Unidos la teoria de la dilucion de las marcas se origina en
1927 en el articulo de Frank 1. Schechter, “The Rational Basis of
Trademark Protection™l. Schechter criticaba el modelo de la legislacion
marcaria basado en la proteccién al consumidor, argumentando que la
preservacion de la distintividad de una marca constituye la unica base
racional de su proteccion. El dafio que le preocupaba a Schetcher no era la
confusién del consumidor sino el dano al valor de la marca en si, el cual
describié como “La gradual pérdida o dispersién de la identidad de la
marca y de su retencién en la mente del ptiblico consumidor por el uso de
la misma entre bienes no competitivos.” Schechter exponia un ejemplo

ilustrativo:

“La marca "Koedak” puede ser usada para tinas de bano y pasteles, “Mazda”
para camaras y zapatos, o “Ritz-Carlton” para café, estas marca
inevitablemente se perderian en el lenguaje comun, a pesar de su
originalidad e ingenio en su invencion, y de los gastos en publicidad, lo

que deberia ser igualmente protegido.”

Schechter sugirié que el poder real de una marca no radicaba en su origen
sino en su poder de venta, el cual depende de su unicidad y singularidad.

Schechter senalé que el poder de venta de una marca podria dafarse

' Schechter, Frank 1., “The Raticnal Basis of Trademark Protection” publicado en 40 Harvard L. Review.813, 1927,

68



LA fNTROSUCC?@N DEL CONCEPTO DE DEUCION DE MARCAS FAMOSAS EN EL DERECHU MEXICANG
PROTECCION DE LAR MARCAS NOTORIAMENTE CONDCIDASD EN DIFERENTES SISTEMAS JURIDICOS

incluso sin la existencia de confusion en el consumidor por la pérdida o
dispersion de su calidad distintiva y su retencion en la mente del publico

consumidor.62

Para lograr reclamar el dano a una marca, la Ley de Marcas
estadounidense de 1905 requeria que los bienes en cuestién tuvieran las
mismas propiedades descriptivas. Bajo el Acta de 1905, contra las tinas de
bano Kodak que Schechter referia no se podria ejercitar alguna accién de
infraccién, aunque los consumidores se crearan una idea equivocada de
que la compania de camaras estuviera asociada a las tinas porque las
camaras y las tinas de bario no tienen las mismas propiedades

descriptivas.

En 1946 se realiza una revision a la Ley Federal de Marcas incorporandose
a la legislacion la Lanham Act de 1946, la cual aunque no incluia la causa
de dilucién de una marca para ejercitar accidon se elimino el requisito de

que ambas marcas debieran poseer las mismas propicdades descriptivas.

Con la eliminacion del requisito de las “mismas propiedades descriptivas”,
la proteccién de las marcas se encamino a resolver la preocupacion de
Schechter, existia la posibilidad de proteger a una marca contra el uso de
la misma en productos no competitivos. Por ejemplo el uso de la marca
PEPSI en herramientas podria ser sancionado si algunos consumidores
erréneamente pudieran creer que €] uso de la marca secundaria esta
conectado con el uso de la marca criginaria, a pesar de que no exista
competencia entre un refresco y una herramienta. En su influyente tratado
scbre el Derecho de marcas estadounidense, el profesor Thomas McCarthy
escribio “Las reglas modernas en la legislacion otorgan al propietario de la

marca proteccion centra el uso de su marca para algun producto o servicio
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el cual pudiera razonablemente hacer pensar al publico consumidor que
tiene el mismo origen o que se encuentra afiliado, en conexiéon o

patrocinado por el dueno de la marca.”

A pesar de que en la Lanham Act se elimina el requisito de que los bienes
deben ser competitivos entre si para que proceda una accion de infraccién,
el estado de Massachussets, al ano siguiente en 1947 promulga el primer
estatuto que preveia la proteccién de las marcas contra su dilucion donde
se establecia que el riesgo de danar la reputacion de un negocio o la
dilucion de la calidad distintiva de un nombre comercial 0 una marca
debia constituir una causa para e¢jercilar accion, no obstante la
inexistencia de competencia entre las partes o de confusion en cuanto al
origen de los bienes o servicios. Entre los anos de 1947 y 1964, Illinois,
Nueva York, Georgia y Connecticut promulgaron estatutos para prever la
dilucién de las marcas. En 1964 la Asociaciéon de Marcas de Estados
Unidos introdujo una clausula de dilucion en su Model State Trademark
Bill, y en anos subsecuentes, estado tras estado fueron incorporando el

lenguaje de la Model Bill dentro de sus leyes de marcas.

La Model State Trademark Rill establecia “La probabilidad de dano a la
reputacién de un negocio o de dilucion de la calidad distintiva de una
marca registrada, bajo esta Acta, o una marca valida en el derecho comun,
o un nombre comercial valido en el derecho conmin, debe constituir una
causa para ejercitar accién no obstante la inexistencia de competencia
entre las partes o de confusion en cuanto al origen de Jos bienes o

servicios.”
Las cortes sin embargo no moestraban mucho interés por los estatutos de

dilucion. Algunas cortes, no obstante las declaraciones estatutarias de que

la confusion del cliente no era requerida, rechazaron las demandas de
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dilucién porque la confusién no habia sido probada. Por otro lado otras
cortes consideraron los estatutos de dilucién inaplicables en casos de
competencia directa entre las partes. Incluso otras se preocuparon por el
impacto potencial que pudieran tener los estatutos de dilucién dentro de

Ia ley de marcas.

En 1969 en el caso Cofee Dan’s, Inc. vs Coffe Don’s Charcial Broiler, la
Corte distrital de Estados Unidos para el Distrito Norte de California
rechazé una demanda bajo el estatuto de dilucién de California contra
COFFE DON'S CHARCOAL BROILER marca usada para un restaurante,
diluyendo COFFE DAN’'S también usada en conexion con establecimientos

de alimentos.

La Corte establecié; “Hasta que el estatuto de dilucion de California sea
ampliamente interpretado por una corte de este Estado, nos sentimos
obligados a no darle demasiado margen de aplicacion, previendo que se
pueda agotar toda competencia comercial siempre demandando la
proteccion contra la infraccion de un nombre comercial. En otras palabras
la Corte estaba indecisa en crear un derecho de propiedad de las marcas
que se extendiera mas alld de lo que era requerido para prevenir la

confusion del consumidor.

En 1976 los comentarios en torno al tema concluian que la causa de
dilucion para ejercitar una accion habia sido por mucho tiempo ignorada a
pesar de las disposiciones contenidas en los estatutos. El Restatement
(Third) on Unfair Competition (Reformulacion (Tercera) de la Competencia
Desleal} explicaba la resistencia de las cortes para aventurarse a ir mas
alla de las premiisas de la teoria de infracciéon para sancionar el uso de una

marca con base en una demanda de dilucion estableciendo que:
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“Algunas cortes y numerosos comentaristas, expresan miedo de que
limites inciertos de la causa de antidilucion de las marcas pudieran
expandir la capacidad de los duenos de las marcas de monopolizar €l
lenguaje y evitar la libre competencia. Una extensa teoria de antidilucion
tiene también el potencial de volver superflua la tradicional probabilidad

de confusion requerida.”

Sin embargo, a finales de los 70’s algunas cortes empiezan a reconsiderar
su resistencia a aplicar los estatutos de dilucion. En 1977 en el caso de
Allied Maintenance Corp. vs Allied Mechanical Trades, Inc., la Corte de
Apelaciones de Nueva York critico la tendencia de no aplicar las leyes
antidilucion. La Corte describia a la dilucion como “algo similar al cancer
que crece en distintos productos o servicios que se alimentan de la

reputacion de una marca o nombre distintivo ya establecido.”

A pesar de que la Corte concluyo que la marca demandante carecia del
requisito de distintividad para calificar para la proteccion en contra de su

dilucién, le otorgé fuerza y validez a la dilucién como causa de accion.s3

En anos subsecuentes algunas cortes siguieron el consejo de la Corte de
Nueva York y aumentarcn la aplicacion de las leyes de dilucion estatales,
pero la magnitud de esta tendencia no debe exagerarse, un estudio
concluy6 que hasta el ario de 1996 las cortes le otorgaron valor a las leyes

de dilucion estatales solamente en 16 casos.

¥ Mermin, Jonhatan, “Interpreting the Federat Trademark Dilution Acte of 1985: The logic of the sciual dilution requirement”,
Boston College Law Review, Vol 42 n.1, 2000, Pag. 207.
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3.1.2. La Ley Federal de Dilucién de las Marcas (FTDA)64

Ante los antecedentes de inefectividad de la legislacion estatal de
proteccion de las marcas contra su dilucién no es dificil entender por qué
los partidarios de ampliar la protecciéon de la marcas con la Asociacion
Internacional de las Marcas al frente, perseguian un estatuto federal de
dilucién. Un esfuerzo por insertar una clausula de dilucién en la Lanham
Act paso la aprobacién del Senado en 1988, pero {fracasé en la Camara de
Representantes. Sin embargo siete anos después una legislacion similar
fue aceptada rapidamente en el Congreso con minimas observaciones en la
Camara y ninguna en ¢l Senado. Asi la Ley Federal de Dilucién de las
Marcas fue firmada como ley y entré en vigor el 16 de enero de 1996,
incorporandese a la Ley Federal Norteamericana de Marcas (Lanham Act),

dando lugar a la sec. 43 (c] de la misma.

El proposito de la Ley Federal de Dilucion de las Marcas era “proteger a las
marcas famosas de usos subsecuentes que pudieran diluir la distintividad
de una marca, la dane o la desacredite, incluso en la ausencia de la

probabilidad de confusion”.

El reporte de la Camara de Representantes hizo referencia a zapatos
DUPONT, aspirinas BUICK y pianos KODAK para ilustrar el concepto de la
dilucién de una marca, senalando que una causa de accién a nivel federal
era necesaria a pesar de la existencia de los estatutos estatales para que la
proteccion de las marcas no dependiera de lo eslablecido en cada ley
estatal y para asegurar que los requerimientos tuvieran efecto a nivel
nacional. El Congreso fue también acertivo en el sentido de que una
proteccion federal de la dilucion de las marcas famosas se requeria bajo

los términos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

* Federal Trademark Dilution Act
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Intelectual relacionados con el Comercio, del cual Estados Unidos es

signatario.

La Ley Federal de Dilucion de las Marcas protege a las marcas famosas

contra la dilucidn de su calidad distintiva.

Bajo los términos de esta Ley los derechos del duefio de una marca estan
sujetos a los principios de equidad y bajo los términos que las cortes
consideren razonables, puede actuar contra el uso comercial de una marca
o un nombre comercial, si este uso comenzo después de que su marca se
volviera famosa y en el supuesto de que cause dilucion de la calidad

distintiva de su marca.

La Ley Federal de Dilucién de las Marcas define a la dilucion como “La
pérdida de la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir un
producto o servicio, sin prejuicio de la presencia o ausencia de (1}
competencia entre el titular de la marca famosa y la otra parte o (2} riesgo
de confusion o engano”.85

Para determinar si una marca es famcsa esta Ley establece ocho

factores a tener en cuenta:

1) El grado de distintividad inherente o adquirida por la marca en
cuestion.

2) Extension y duracion del uso de la marca en conexion con los
productos y servicios correspondientes.

3) Duracion y extension de publicidad efectuada de la marca.

4) Area geografica en la que la marca es usada.

5) Canales de comercializacion a través de los cuales la marca es

usada.

“ 15 1.5.C. § 1127 (2000).
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6) El grado de reconocimiento que posee la marca en los mercados
o canales de comercializacion en los que se desempefan el
titular de la marca y la otra parte.

7} Existencia de la misma marca o similares que pertenezcan a
terceras personas (unicidad de la marca o multiplicidad de
marcas similares).

8} El hecho de que la marca haya sido registrada en el registro

federal de la Oficina de Patentes y Marcas.

El titular de una marca famosa - de acuerdo con los ocho puntos
enumerados - tiene derecho a obtener una medida de cese de uso y a

reclamar danos contra cualquiera que utilice en €l comercio dicha marca o

nombre comercial, 66

En resumen, los elementos para demandar la dilucién federal son:

1. Que el demandante sea propietario de una marca famosa.

2. Que la marca demandada tenga un uso comercial.

3. Que ¢l uso de la marca demandada hava comenzado después
de que la marca demandante haya adquirido fama.

4. Que el uso de la marca demandada darie la capacidad de la

marca demandante de identificar y distinguir bienes o servicios.

La Ley también establece limites para ejercitar una accion en contra de la
dilucién de una marca, senalando los supuestios en los que no procedera
la accion por dilucion de marca:
« El uso justo de una marca famosa por otra persona en
anuncios comerciales comparativos o promociones para

identificar los bienes o servicios del dueiio de la marca famoesa.

% Lanham Act Arl 43 { ¢ ) modificada por la Ley Antidilucién,
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« El uso no comercial de una marca.
¢ Cualquier forma de reportes o comentarios de noticias

informativas.

El Acta Federal de Dilucion de las Marcas contempla también en el ambito

de nroteccion de las marcas famosas, el uso de los nombres de dominio,

estableciendo que el dueflo de una marca famosa puede ejercitar accion
civil en contra de la persona que utilice un nombre de dominio, en el caso
de que su marca sea famosa en el momento del registro del nombre de
dominio y que éste sea idéntico o similar en grado de confusion o que

pueda causar dilucidon a la marca.

3.1.3. HR.683: El Acta de Revisién de la Dilucién de las Marcas

Esta acta fue consecuencia de la resoluciéon de la Suprema Corte de los
Estados Unidos en el caso Moseley vs. Victoria's Secret, en el que la
empresa titular de la marca famosa Victoria’s Secret demando a Victor’'s
Little Secret, una tienda en donde se vendian articulos como lenceria,
videos para adultos etc., reclamando la dilucion de las marcas famosas, el
caso llegé hasta la Suprema Corte quien de acuerdo a la interpretacion
que le dio a la FTDA resolvié a {avor de Moseley, determinando que para
prevenir el uso de una maca bajo la FTDA el duerio de una marca famosa
debia demostrar que ocurrié una dilucién real de su marca. De igual forma
la Corte establecié que la FTDA sélo se refiere a la dilucidon de la calidad
distintiva de una marca o nombre de comercio y no hace referencia al dano
a la reputacion de un negocio, por lo que los duenos de una marca famosa

sclamente pueden lener éxito al demandar la dilucién si demuestran que
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la distintividad de la marca fue diluida y no si se ocasiono un dano a su

renombre o reputacion. &7

Asi, para revertir la decision de la Corte se presenta la iniciativa del Acta
de Revision de la dilucién de las Marcas la cual en octubre de 2006 fue

firmada por el Presidente George W. Bush convirtiéndose en ley federal.

Esta nueva Acta remplaza el Acta Federal de Dilucion de las Marcas de

1995 con un nuevo régimen de dilucion que incluye:

1. La probabilidad de dilucién de una marca.
Bajo los términos de esta acta, no es necesario probar que existe
diluciéon real de la marca famosa, como lo establecia la FTDA, para
poder ejercitar la accion tinicamente se considerara la probabilidad

de que una segunda marca pudiera causar su dilucion.

2. Factores a considerar para determinar que una marca es famosa
La nueva Acta establece de manera mucho mas clara y especifica lo
que debe considerarse para otorgarle a una marca el grado de marca
famosa y asi pueda gozar de la proteccion de esta Ley, sentalando lo

siguiente:

“Una marca es famoesa si es ampliamente reconocida por el publico
consumidor de los Estados Unidos como designacion del origen de
lcs bienes o servicics del duerio de la marca. Al determinar st una
marca posee el grado de reconocimiento requerido, la Corte puede

considerar todos los factores relevantes, incluyendo los siguientes:

iNC., et al. No. 011015, Argued November 12, 2002-Decided March 4, 2003.
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3. Los

La duracion, grado, y alcance geografico de anuncios y
publicidad de la marca, ya sea anunciada o publicitada por el
duerio o por un tercero.

El monto, volumen, y extension geogralica de ventas de bienes
o servicios ofrecidos bajo la marca.

El grado de reconocimiento real de la marca.

El hecho que la marca haya sido registrada en el registro

federal de la Oficina de Patentes y Marcas.”

conceptos de debilitamiento (blurring) y empafhamiento

{tarnishment) como formas de dilucién de las marcas.

La dilucion por debilitamiento y la dilucién por empariamiento ya

eran consideradas por las cortes pero la Ley no las establecia como

tales. La nueva acta define cada una de ellas de la siguiente manera:

“a) Dilucion por debilitamiento es la asociacion que surge de la

similitud entre una marca o nombre comercial y una marca

famosa que dana la distintividad de la marca famosa.

Para determinar si una marca o nombre comercial es probable
gue cause dilucién por desvanecimienio, la Corte puede
considerar todos les factores relevantes, incluyendo los
siguientes:
« FEl grado de similitud entre la marca o nombre
comercial y la marca famosa.
« El grado de distintividad inherente o adquirida de la

marca famosa.
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s FEl grado en el cual el dueno de la marca notoriamente
conocida se ha preccupado por mantener el uso
substancialmente exclusivo de su marca.

e Si el usuario de la marca o nombre comercial ha
pretendido crear una asociaciéon con la marca famosa.

s Cualquier asociacion real entre la marca o nombre

comercial y la marca famosa.

b) Dilucién por empariamiento es la asociaciéon que surge de la
similitud entre una marca o nombre comercial y una marca

famosa que dana la reputacién de la marca famosa.”
4. Limites para ejercitar la accion.

En cuanto a las exclusiones, la nueva Acta clarifica el concepto del “uso
justo”, y protege la libertad de expresion en relacion al uso de una

marca famosa, estableciendo los siguientes limites:

a) Cualquier uso justo, incluyendo un uso justo nominativo o
descriptivo o la facilitacion de dicho uso, de una marca famosa por
otra persona que no sea como designacion del origen de los bienes
o servicios de esa persona, incluyendo el uso en conexion corn:

i. Publicidad o promocién que permita a los consumidores
comparar los bienes o servicios; o

ii. Identificar y parodiar, criticando, o comentando sobre el dueno
de la marca famoesa o los bienes ¢ servicios del duenio de la marca
famosa.

b) Todas las formas de reportes o comentarios noticiosos.

¢) Cualquier uso no comercial de la marca.
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Esta Acta de Revision otorga a los duenos de las marcas famosas mayores
opciones para reclamar dafos si sus marcas han sido diluidas. Si la
persona a quien se le acusa de diluir un marca, actudé de manera
intencional, el dueno de la marca famosa ademas de las medidas
cautelares puede reclamar los danos monetarios, costos y honorarios de
abogados, asi como también obtener una orden judicial para destruir

todos los articules infractores.

De igual forma el Acta deja claro que la dilucion ya sea por debilitamiento
(blurring) o por empanamiento {tarnishment) puede ser un argumento para
oponerse al regisiro de una marca en la Oficina de Patentes y Marcas y
también para cancelar el registro de una marca ya registrada. La Revision
permite proteger una marca sin tener que esperar que otra marca que

pueda diluirla sea registrada.

El Acta de Revision de Dilucion de las Marcas fue disenada para fortalecer
la proteccién de las marcas famosas contra los usos que puedan diluir su

distintividad o dafiar su reputacion.
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3.2. PROTECCION DE LA MARCA RENOMBRADA EN LA
COMUNIDAD EUROFPEA

3.2.1. Marca notoria y marca renombrada

En la Unidon Europea la legislacion y la doctrina han caracterizado dos
tipos de marcas gque merecen una proteccién mas alla de lo comun: la

marca notoria y la marca renombrada.

Esta division entre marca notoria y renombrada es puesta de resalto en la
doctrina espanola, siguiendo las ensenanzas del Profesor Carlos Fernandez

Novoa.

La marca notoria es un signo que es conocido en el sector especifico de los
productos que distingue. El sector especifico esta compuesto por los
productores, comercializadores y consumidores de los productos en

cuesiitn. s

La marca notoria es protegida mas alld del principio de inscripcion

registral, pero dentro del principio de especialidad.

Es decir que una marca notoriamente conocida dentro del rubro especifico
puede ser protegida atn cuando no se ha inscrito, pero para los productes

y servicios en los cuales se ha destacado.

A las marcas notoriamente conocidas se contrapornen las marcas
renombradas. La marca renombrada engloba el mismo concepto de la
marca famosa en Jos Estados Unides, es decir la que es reconocida por

todos los consumidores, sean o no compradores del producto en cuestion.

* Fernandez Novoa Carlos, “Fundamenics de Derecho de Marcas”. Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, Pag. 32.
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La doctrina espanola senala que la marca renombrada debe cumplir dos

requisitos:

1. La marca debe ser reconocida por consumidores pertenecientes a
mercados diversos de aquel mercado al que pertenecen los
productos diferenciados.

2. La marca debe poseer un nivel de reputacion y prestigio.

Asi se conjuga un criterio cuantitativo que es el conocimiento en sectores
amplios mas alla de los consumidores de los productos y un criterio
cualitativo que se refiere al prestigio o buena fama de que gocen los

productos.

La figura de la marca renombrada en Europa es similar a la de la marca
famosa en los Estados Unidos. Tal es asi que el autor espaniol Fernandez

Novoa la caracteriza de la siguiente manera:

“La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de
un elevado goodwill que se apoya en el alto nivel de calidad de los
productos o servicios, asi como en la eficaz politica publicitaria del titular
y, a veces, en la propia fuerza atractiva o selling power del signo

constitutivo de la marca.”s®

Es decir que la proteccioén a la marca renombrada protege el selling power
y la reputacién del signo logrado por su implantacion en la mente del

publico, mas alla de sus consumidores.

Es por ello que la proteccion de las marcas rennombradas se ctorga mas

alla del principio de especialidad.

* Fernéndez Novoga, Carlos “Tratado sobre Dereche de Marcas®, Marcial Pons. Madrid 2001, Pég. 326.
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3.2.2. El origen de la proteccién de la marca renombrada en Europa

La evolucién de la teoria de la marca renombrada en Europa ha madurado
lentamente. Mas alla de las cuestiones terminologicas?®, para la
implantacion de una proteccion mas alla del principio de especialidad, en
Europa se ha dado wuna evolucidn que comienza con avances
jurisprudenciales ingleses y alemanes para culminar con la adopcion de la
proteccién de la marca renombrada en la Directiva de Armonizacion de

Marcas y el Reglamento de Marca Comunitaria.

El primer caso que se conoce en Europa de proteccion de la marca mas
alla de la especialidad es de 1898. La firma Eastman Photographic
Materials Co. obtuvo una medida cautelar contra el uso no autorizado de

la marca KODAK en relacion con bicicletas en el Reino Unido.?!

Posteriormente, el instituto de la marca renombrada fue desarrollado por

la doctrina alemana.

El Tribunal de 1? Instancia de Chemnitz el 11 de abril de 1923 estim6 una
demanda de nulidad del titular de la marca 4711 registrada y usada
intensamente para distinguir un perfume, contra otra empresa que la
habia registrado para distinguir medias. El tribunal sostuvo que la
utilizacion de la marca 4711 por el demandado ercosionaba la fuerza

distintiva y la potencia publicitaria de la marca del actor.7?

™ Exislen discusiones scbre la terminclogia entre marca notoria y renombrada. En Francia por ejemplo la doctrina habla de
marca notoria en supuestos que la doctring espafiola v alemana hablan de marca renombrada. Supreme Court of The
Urited Status, MOSELEY et al.. dba VICTOR'S UITTLE SECRET v. 7V SECRET CATALCGUE, INC., et al. No. 01—1035.
Argued November 12, 2002-Decided March 4, 2003,

! Eastman Photographic Materiale Co. Ltd v. John Gritfiths Cycle Corp Ltd, 15 RPC 150 Ch D. citado por Mostert, Frederick,
“Famous and Well Known Marks”, Butterworths , 1897, Pag. 48.
~ Fernandez Novoa, “Tratado. .., Op. Cit., Pag. 308.
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En 1924 el Tribunal de 1* Instancia de Elberfeld resolvié que el uso de la
marca conocida ODOL en cuchilleria por parte del demandado aguaba y

debilitaba la marca del demandante utilizada en un enjuague bucal.7?

En ambas sentencias el argumento legal utilizado fue la clausula general
contra la competencia desleal y un articulo del cédigo civil aleman sobre
responsabilidad extracontractual.

Esta linea jurisprudencial fue mantenida posteriormente por el Tribunal

Supremo Aleman en dos casos de 1927 y 1945.

En 1927 el Tribunal Supremo defendié la marca SALAMANDER, conocida
en el rubro calzado contra su uso por el demandado en papel de lija. Se
dijo que a pesar de no ser similares los productos diferenciados por la
marca del actor y demandado, debia considerarse desleal el uso del
demandado por aprovecharse del prestigio de la marca que el actor habia
forjado a través de la calidad de sus productos y de sus campanas

publicitarias.

En 1945 el mismo tribunal protegié la marca KOH-I-NOOR registrada para
proteger lapices contra el uso de la misma en broches tipo corchete. El
tribunal sefialé que pese a la diferencia de los productos, era indudable
que la fuerza distintiva de la marca de la actora se debilitaba por el uso de

la marca del demandado.

" ldern.
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3.2.3. Proteccién de la marca renombrada en el derecho europeo

A partir de las dos sentencias del Tribunal Supremo Aleman se empieza a
perfilar las dos ramas en las que el derecho europeo defiende a las marcas

renombradas.
El Sistema Europeo protege a las marcas contra:

1. El aprovechamiento de su prestigio por parte de terceros.

2. Su dilucién, debilitamiento o aguamiento.

La Directiva Comunitaria en materia de Marcas establece que se poedra
negar el registro de una marca o si esta registrada podra declararse su
nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca nacional o a una
marca comunitaria anterior y se solicite su registro, o haya sido registrada,
para productos o servicios que no secan similares a aquéllos para los que se
haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de
renombre en un Estado miembro y con el uso de la marca posterior
realizado sin jusla causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del
caracter distintivo o el renombre de Ia marca anterior o se pueda causar

perjuicio a los mismos.7

De igual forma la Directiva otorga al titular de una marca la facultad para
prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico
econdmico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para cualquier
producto o servicio cuando ésta goce de renombre en un Estado miembro y

con la utilizacion del signo realizada sin justa causa, se pretenda obtener

“ Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en migieria de marcas Articulo 4, numeraies 3. Y 4.
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una ventaja desleal del caracter distintivo o el renombre de la marca

anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.?

Las leyes de los Estados Miembros de la Comunidad Europea y el

Reglamento de Marca Comunitaria 40/1993, contienen similar redaccién.

El articulo L 715 del Cddigo de la Propiedad Intelectual de Francia impide
el uso de una marca que goce de renombre en productos o servicios no
similares si con el uso puede causarse perjuicio al propietario de la marca
o si ese empleo constituye una explotacién injustificada del renombre de la

marca ajena.

El articulo 8.1 de la Ley 17/2001 de Espafa dispone la prohibicion de
usar una marca renombrada cuando ese uso pueda implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la

notoriedad o renombre de los signos ajenos.

En Espana la doctrina senala que el aprovechamiento indebido o desleal
del prestigio ajeno implica que el tercero infractor usando un signo que ha
logrado una reputacién en el mercado se aproveche de quien con esfuerzo

publicitario y buena calidad en sus productos ha logrado la buena fama.

En Suiza, el tribunal Supremo, al resolver el caso NIKE, en 1998 lo

ejemplifica de la siguiente manera:

“La marca renombrada tiene como rasgo caracteristico el que su elevado
potencial publicitario puede ser explotado no s6lo en relacion con los

productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta

” Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacién de las legisiaciones de
los Estados miembros en materia de marcas Articulo 5, numeral 2.
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explotacién debe quedar reservada al titular de la marca renombrada que
ha forjado su buena reputacién. Una marca no es per se renombrada. El
logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe
aprovecharse de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser
atribuidos a un tercero. Por este motivo, el art. 15.1 de la Ley suiza de
Marcas concede al titular una accién para impedir que un tercero sitte su

marca a sotavento de la marca renombrada”?®

En Francia tiene relevancia la doctrina del “Parasitismo”, la cual se refiere
a la conducta de aprovecharse del prestigio ajeno para promocionar
productos propios, en este pais se entiende que el uso de signos
renombrados ajenos es un abuso de derecho que genera responsabilidad

civil en el infractor77

Asi por ejemplo se declaré ilicito el uso de la marca “Pontiac” para
heladeras ya que el usuario se beneficiaba del prestigio de dicha marca en
materia de automotores. Similar decisién se adoplo respecto de la marca
“Mazda” utilizada para distinguir lamparas. En amboes casos se identificé a

las marcas como poseedoras de un “poder atractivo”.

En el caso de "American Express” se entendio que el uso de dicha marca
para vestimenta constituia un abuso de derecho sancionado de acuerdo
con el articulo 1382 del Codigo Civil Francés, debido a que el infractor se

beneficiaba de la notoriedad de la marca ajena.

En la doctrina espafiola, Monleagudo ha senalado que “el propésito
perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre
los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar

falsa representacion alguna respecto al origen, sirve para establecer una

™ Sentencia citada y traducida por Fernandez Novoa, “Tratado..., Op. Cit., Pag. 330.
7 Burst, Jean-Jacques, "Concurrente Déloyale et Parzsistisme-2”, Dalioz, 1993, Pag. 107.
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relacion intelectual que atrae la atencién del pablico consumidor de forma
superior a la que se alcanzaria con el empleo de un signo distinto al
renombrado; ¢ bien la semejanza depara la transmision consciente o
inconsciente de la reputacion que simboliza el signo pese a la falta de
semejanza entre los productos del competidor con los originarios. En
ambos casos la apropiaciéon aprovecha los esfuerzos publicitarios del

legitimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al

signo”.78

El segundo supuesto de defensa de la marca renombrada en Europa se da
frente al perjuicio causado al signo por el uso de terceros. No se trata de la
ventaja desleal obtenida por el infractor, sino del perjuicio causado al

titular del signo.

Existen varios supuestos de perjuicio; uno de ellos es la diluciéon de la

marca renombrada, la cual es combatida también en el derecho europeo.

En el derecho aleman se considera susceptible de ser diluida una marca
de alto renombre, lo que supone la implantacion sobresaliente en el
mercado, la excepcionalidad o unicidad y su consideracion valiosa o fama
en el comercio. La jurisprudencia exige ¢l conocimiento de la marca por
mas del 70% de los consumidores?. La marca de alto renombre es mas

conocida que la marca notoria del art. 6 bis del Convenio de Paris.

La excepcionalidad implica que la marca ostente en el mercado una
posicién exclusiva y la reputacién se refleja en la preferencia de la
demanda. Entre mayor sea la fuerza de la marca mayor sera su proteccion.

Por otra parte entre mayor sea la similitud entre los signos confrontados,

™ Monteagudo, Monedero, Montiano. *La proteccion de la marca renombrada” , Civilas, 1095, Pag. 247.
™ Monteagudo, M. Op. Cit, Pag. 147.
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El Tribunal supremo aleman afirmé que en el supuesto de que se
admitiese que a la fecha de registro de MAC CAT y MAC DOG la marca MC
DONALD’S fuera renombrada, es indudable que la utilizacién de las
primeras para alimentos de animales provocaba una asociacion negativa
con respecto a los productos de la compania demandante.52

En el caso YVES ROCHER el Tribunal de Apelacién de Hamburgo senalo
que dicha marca tiene una perscnalidad muy renombrada porque el
publico asocia esta marca con caracteristicas positivas que se derivan de
las propiedades naturales y de la base vegetal de los productos
distribuidos bajo la marca. Sostuvo que el uso de la marca YVES ROCHE
para distinguir bebidas alcohdlicas implicaba la explotacion y el perjuicio

del renombre inherente a la marca YVES ROCHER.83

En definitiva, en Europa el sistema protege a las marcas renombradas que
son las conocidas mas alla de los circulos comerciales y que gozan de
prestigio. La proteccién se extiende a impedir el registro o uso de marcas
similares para productos que no sean similares y el fundamento de la
misma es el aprovechamiento desleal de la reputacion de la marca

renombrada o el dafio a la misma.

¥ (*zs0 citado por Fernandez Neovea, Op. Cit., Pag. 332,
¥ Ciiado por Fernandez Novoa, Op. Cit., Pag. 333,
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3.3. LA COMUNIDAD ANDINA

El 1° de diciembre de 2000 entré en vigor la Decision 486, la cual
establece el marco legal de la propiedad intelectual aplicable a los paises
miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perd y

Bolivia), sustituyendo a la Decision 344 de 1993.

3.3.1. Proteccién de las marcas notoriamente conocidas

La Decision 486 contempla una proteccion especial a las marcas
notoriamente conocidas, en primer término dentro de las disposiciones
relativas a las causales de irregistrabilidad, en la letra h} del articulo 136,
que prohibe el registro de los signos que “constituyan una reproduccidn,
imitacion, traduccion, transliteracion o transcripeion, total o parcial, de un
signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o
de asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Los presupuestos de aplicacion de esta causal son los siguientes:

a) Que el signo solicitado para registro sea una reproduccion,
imitacién, transliteracion o transcripcion, total o parcial, del signo
anterior de un tercero. Como puede comprobarse, el ambito de la
prohibicion en cuanto al signo solicitado es muy amplio. No solo se
prohibe que el signo sclicitado sea idéntico o semejante al signo
anterior, sino que quedan incluidas en el ambito de la causal, la

imitacion, la translileracion, esto es la representacion del signo

91




LA %NTRODQCC?ON DEL CONCEPTC DE DILUCION DE MARCAS FAMOSAS EN EL DERECHO MEXICAND
PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN DIFERENTES SISTEMAD JURIDICOS

mediante los signos de otro sistema de escritura, y la transcripcion,

tanto total como parcial del signo anterior.

b] Que el signo anterior sea notoriamente conocido. No aclara la
causal si el signo notoriamente conocido anterior tiene que estar
registrado o basta con que sea usado. A falta de indicacion expresa, y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6 bis del Convenio
de Paris, hay que entender que basta con que el signo notoriamente
conocido sea usado en el pais en el que se presenta la marca a

registro.

¢) Son indiferentes los productos o servicios para los que se solicite el

registro del siono. No importa gue el signo solicitado se aE}igue a

productos o servicios diferentes a los distinguidos por la marca
notoriamente conocida o renombrada anterior. Por lo cual, no aplica

en este caso la regla de la especialidad.

d) La marca solicitada para registro debe producir cualquiera de los

siguientes efectos:

« causar riesgo de confusién o de asociacion con el titular del
signo notorio o renombrado o con sus productos 0 servicios;

« suponer un aprovechamiento injusto del prestigio de] signo
notorio o renombrado;

« producir la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor

comercial o publicitario.
A través de esta causal, se concede a los titulares de signos notorios o

renombrados una proteccion en fase registral, por medio de la cual pueden

impedir el registro de su signo por un tercero.
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Esta proteccién también se encontraba regulada en el anterior régimen
sobre propiedad industrial de la comunidad andina (articulo 83, literal d)
de la Decision 344 de la Comision del Acuerde de Cartagena) y fue objeto
de interpretacion por parte del Tribunal Andino, en la sentencia que

resolvid el proceso 42-IP-99, en la cual el citado Tribunal sostuvo:

“El articulo 83, literal d} de la Decision 344 establece como
causa de tregistrabilidad de un signo marcario el que sea
confundible con otro notoriamente conocido “en el pais en el
que se solicita el registro o en el comercio subregional, o
internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores
interesados y que pertenezca a un lercero”. Agregando que la
prohibicion de registrar signos similares a los que tienen la
calidad de notorios “sera aplicable, con independencia de la
clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se
destine a los mismos productos o servicios amparados por la
marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el
uso se destine a productos o servicios distintos”.

En cuanto al supuesto que refiere el que se cause una dilucion de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, el Tribunal
Andino de Justicia ha establecido “El fenémeno de la dilucién tiene
aplicacion frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho
anglosajon da lugar a acciones concretas; estd basado en el debilitamiento
de la principal caracteristica de una marca como es su distintividad. Puede
generarse la dilucién bien por el uso no autorizado de la marca en
productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que
pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de unico
identificador de los productos de su titular; también puede darse el
fenémeno cuando el regisiro de la marca para otros productos de distinta
clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicics ofrecidos en

el mercado. (resaltado de la presente sentencia).”84

8 Tribunal Anding ge Justicia, proceso 10-1P-98.
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La Decision 486 en su articulo 155 establece los actos que el titular de
una marca registrada tiene derecho de impedirle realizar a un tercero sin
su consentimiento. De este precepto se desprende que el titular de una
marca notoriamente conocida puede ejercitar su ius prohibendi contra los
terceros que sin su consentimiento usen un signo que, aun aplicandose a
productos o servicios distintos a los suyos, pueden inducir al publico a
error o confusion, o le pueden causar un dano econdémico o comercial
injusto, o producen una dilucién de la fuerza distintiva o del valor
comercial de su marca, sin importar si la marca es utilizada dentro del

comercio o para fines no comerciales.

Asi, la norma andina protege a las marcas notoriamente conocidas contra
su uso y registro no autorizado, como lo establece el articulo 225; y el
articulo 226 regula el ius prohibendi reconocido a favor de las marcas

notoriamente conocidas y renombradas, indicando:

“Constituira uso no autorizado del signo noforiamente conocido el
uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, ¢ de una
reproduccion, imitacién, traduccién o transliteracién del signo, aun
respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios
diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o
para _fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los
efectos siguientes:

a) riesgo de confusion o de asociacion con el titular del signo, o con
sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b} dario econémico o comercial injusto al titular del signo por razon
de una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario del signo; o

¢} aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.”

Ahora bien. esios efectos son también aplicables en el supuesto de que se
quiera proteger a una marca notoriamente conocida que se encuentre en

conflicto con un nombre de dominio, como lo establece el articulo 233 de

la norma que a la letra dice:

¥ Decision 486 - Régimen Comun sobre Propiedad Indusirial, Articulo 155, letras e} y 1),
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“Articulo 233.- Cuando un signo distintivo notoricimente conocido
se hublese inscrito indebidamente en el Pais Miembro como parte
de un nombre de dominio o de una direccion de correo electrénico
por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legitimo
poseedor de ese signo la auforidad nacional competente ordenard
la cancelacion o la modificacion de la inscripcion del nombre de
dominio o direccion de correo electronico, siempre que el uso de ese
nombre o direccion _fuese susceptible de tener alguno de los efectos
mencionados en el primer y segundo pdrrafos del articulo 226.”

3.3.2. La prueba de la notoriedad

Aunque en el proceso 1-IP-87 el Tribunal Andino habia afirmado que al ser
la notoriedad de la marca un “hecho notorio” no estaba necesitado de
prueba, con posterioridad en el proceso 5-1P-94 modilicé esta opinion, la
cual fue reiterada en la sentencia del proceso 08-1P-895, en la que se

afirma:

“la proteccion de la marca notoria, le otorga otros derechos
gue no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa
que la notoriedad surge de la marca por si sola, o que para su
reconocimientio legal no iengan que probarse las
circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa
caracteristica”.

Al glosar el contenido y alcance de la calidad de marca notoriamente

conocida de un signo distintivo, el Tribunal Andino sostuvo que:

... No son las partes en un juicio ni sus titulares los que
pueden decidir que una marca es notoria, pues esto
equivaldria a que la notoriedad se convierta en una
autocalificacion de cada interesado. La marca notoria es una
clasificacion especial de marcas cuya categoria debe ser
asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y
condiciones de su difusion. Precisamente por la proteccion
Jjuridica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la
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territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de
una marca no puede ser una simple concesién ni un
calificative que sea atribuido por el hecho de que sea
conocida dentro de un determinado grupo de consumidores.
Tampoco se atendera la sola manifestacién del opositor al
registro de una marca, de que la suya es una marca

notoria.., 86

La Decision 486 contiene una norma especifica sobre la prueba de la

marca notoria en su articulo 228, cuya redaccidn textual dice:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tormard en

consideracion entre otros, los siguientes _factores:

al el grado de su conocimiento entre los miembros del sector

pertinente dentro de cualquier Pais Miembro;

b} la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion,

dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;

¢} la duracion, amplitud y extensidn geogrdfica de su promocion,
dentro o fuera de cualguier Pais Miembro, incluyendo la publicidad
y la presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los

que se aplique;

d} el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, 0 para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los

que se apligue;

e] las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la

proteccion;
) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g} el valor contable del signo como active empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una

franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

i} la existencia de actividades significativas de fabricacidn,
compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais

Miembro en que se busca proteccion;
J) los aspectos de comercio internacional: o,

k} la existencia y antigtiedad de cualquier registro o solicitud de
registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.”

¥ Tribunal Andino de Justicia, sentencia que resoivio el proceso 42-1P-99.
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3.3.3. Marca notoriamente coneccida y marca renombrada

El articulo 224 de la Decision 486 define el signo distintivo notoriamente
conocido como el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro
por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por
el cual se hubiese hecho conocido. De lo anterior se desprende que son dos
las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marca: un
determinado grado de difusion y el reconocimiento en €l mercado por los
circulos interesados como signo indicador del origen empresarial  del

correspondiente producto o servicio.

Si bien este articulo habla solamente de la marca notoriamente conocida
como aquella cuyo conocimiento se hava producido tan sélo entre el
publico perteneciente a los circulos interesados del sector correspondiente,
lo dispuesto en la letra h) del articulo 136 y en las letras €} y f} del articulo
155 permite sostener que la Decision 486 se refiere no solo a la marca
notoriamente conocida, sino también a la marca renombrada. Y ello
porque la proteccién que se otorga a la marca en ambos preceptos va mas

alla de la regla de la especialidad.

Asi parece entenderlo también la jurisprudencia del Tribunal Andino, el
cual traza con gran precision y rigor la distincion entre estos dos tipos de
marcas, basandose en los mismos criterios sostenidos. Asi, en el proceso

1-1P-87, el Tribunal afirmo textualmente:

“... las marcas pueden llegar a ser “intensamerile usadas”,
género del cual son especies la marca “notoria” -de especial
relevancia en el caso que se analiza- y la “marca
renombrada”, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio
o sea un goodwill muy alto por asignarsele una excelente
calidad”
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En idéntico sentido se manifest6 el Tribunal en su sentencia del proceso 2-

1P-94, en la que sostuvo que:

“La marca notoria es la que goza de difusion, o sea la que es
conocida por los consumidores de la clase de producto o
servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenomeno relativo
y dinamico, segun sea el grado de difusion o de
reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de
consurnidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”,
gue antes se menciond, debe ser conocida por diferentes
grupos de consumidores, en mercados diversos y no solo
dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca
notoria. Puede decirse entonces que toda rarca renombrada
es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada,
calidad ésta tltima mas exigente”.
La afirmacion que realizé el Tribunal de que “toda marca renombrada es
notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta ultima

que es mas exigente”, resume perfectamente la diferencia entre ambas

figuras.

En resumen, aungque en la Decision 486 se habla solamente de marca
notoriamente conocida, de determinados preceptos se desprende que
también se reconocen efectos a la marca renombrada, siendo las
principales diferencias entre ambos tipos de marcas el distinto grado de
difusién: mayor en la marca renombrada; y €l distinto juego de la regla de
la especialidad: atenuacion de esta regla en la marca notoriamente

conocida e inaplicacion en la marca renombrada.
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4. REFORMA A LA LEY DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
EN MATERIA DE MARCAS CONGCIDAS Y FAMOSAS

4.1. ANTECEDENTES DE LA REFORMA

Para referirnos a las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial del 16 de
junio de 2005, es preciso mencionar que las mismas fueron vistas de
distintas formas por los medios de conmunicacion, despachos de abogados

y los mismos precursores de estas reformas.

4..1. La Prensa

En primer lugar diremos que algunos medios informativos al referirse a
dichas reformas lo hicieron con un sentide que no atendia al fondo de la
reforma, ya que éstos publicaron encabezados sensacionalistas que
cumplian una funcién de fortalecimiento a un programa de combate a la
pirateria emprendido por el gobierno federal, tal es el caso del periédico El
Universal que publicé como cabeza de columna “Refuerzan Ley contra la
pirateria”, v el Diario Reforma hacia lo mismo al publicar “protegen a las
marcas de pirateria”, con lo que se le informaba al piblico en general que
se habian llevado ciertas reformas con el Gnico objetivo de combatir a la
pirateria. lo que no correspondia con la realidad como mas adelante se

demostirara.

Asimismo, aparecieron encabezados como “UNA MAYOR PROTECCION
PARA SUS MARCAS ES POSIBLE™7, en los que en alusion a las marcas

87 Diario REFORMA, articulo de Monica Carcia lzaguirre (México) v Adriana lharra Vazguez (Monterrey), México, Junio
2005.
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notoriamente conocidas y famosas referian “;Qué le pareceria poder
impedir que alguien registrara su marca para productos diferentes o en
otro pais?” senlalando que gracias a la reforma esto ya es posible toda vez
que se contempla un procedimiento especifico para obtener esta
proteccién con la posibilidad de que los titulares de marcas puedan
solicitar su declaracion como notoriamente conocidas y/o famosas,
haciendo notar que algunas de las ventajas de obtener esta declaratoria
son: que la autoridad niegue. de forma automatica, una solicitud de marca
igual o semejante en grado de confusion a la marca notoriamente conocida
y/o famosa registrada en México, independientemente de los productos o
servicios que desee proteger, evitar el gasto y administraciéon de diversos
registros marcarios, incluyendo clases aplicables, licencias, renovaciones,
entre otros, disminuir las posibilidades de tener que iniciar procedimientos
administrativos de nulidad o cancelacién contra registros de terceros con
marcas similares, asi como obtener una mayor proteccion en caso de usos
no autorizados de la marca notoriamente conocida yv/o famosa en otros
paises o incluso en Internet como en el caso de nombres de dominio. Con
lo que se busca evitar que terceros puedan beneficiarse del prestigio que
tienen dichas marcas, ya que solicitan su registro para proteger productos
o servicios diferentes, causando confusién a los consumidores y -en
ocasiones- desprestigiando la reputaciéon de la marca conocida o famoesa,
como lo ocurrido a distintas marcas entre ellas “Cartier”, "Banana

Republic”, “Gucei’y “LaCoste”.

Otros encabezados que se pudieron observar fueron: “refuerzan proteccion
a las marcas™®®, “otorgan cambios para las marcas™? y “protegen a las

marcas de la pirateria™0, senalando en todos los casos que las marcas

® erancisco Cepeda, Diarioc REFORMA, Nuevo Ledn, Junio, 2005,
¥ Mario Lépez, Diaric REFORMA, Meéxico, Abril, 2005
o Frica Hermandez, Diaric REFORMA, México, Marzo, 2005
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reconocidas tendrian una proteccidén adicional contra la pirateria, y que la
empresa poseedora de una marca declarada como notoria o famosa estaria
cubierta de forma global, es decir, no se podria utilizar en ningan producto
similar o distinto. Reforma que fue bien aceptada entre representantes de

organizaciones civiles que trabajan en contra de la pirateria.

"Con esta accién, ahora se va a dar un reconocimiento claro de cudndo se trata de una
marca_famosa, por lo gue les facilitard a las empresas en actos que emprendan contra la
pirateria’™!?

Otras opiniones vertidas en torno a la reforma, son las siguientes:

Oscar Gonzélez Aguilar, Socio de la firma legal Gonzdlez-Hurtado &
Terranova, dijo que para facilitar el combate a la pirateria el accionar los
peritos en la materia debe basarse en el concepto de que un producto
pirata viola el titulo de la marca y no en que si el producto copiado es de

menor calidad o precio.

Alejandro Bustos, Director Juridico de asuntos contenciosos de Televisa,
en el seminario de la Asociacion Mexicana para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual, opiné que el Poder Legislativo deberia aprobar el

cambio en la ley para que el delito de pirateria se persiga de oficio.

Roberto Castaneda, Presidente de la Alianza contra la Pirateria, dijo que
esta aprobacidon dara mayor certidumbre juridica a los industriales y que
seria un elemento mas para que el Ministerio Publico y Jueces tomen en

cuenta elementos de mayor valia en los procedimientos legales.

Ricardo Bordinahu. Director de Onvperaciones de Reebok de Meéxico,

considerd que esta modificaciéon pone un freno mas a la pirateria ya que

* Declaracién de Alfredo Rendén Algara, Director General Adiunto def HIVPL
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hay pseudoempresarios que aprovechan vacios en las leyes y registran

marcas antes que el duerio, para después negociar.

Manuel M. Soto, Presidente de la Asociacién Mexicana para la Proteccion
de la Propiedad Intelectual, consideré que una vez que se establezca bien
la operacién de este proceso, puede ser un instrumento valioso para
atacar la pirateria ya que "Beneficia a los propietarios de marcas famosas
y conocidas, incluyendo a empresarios mexicanos, pues ayudara como

prueba en los juicios donde se defiendan de los infractores”.

El Diputado panista Ricardo Alegre senalé que actualmente muchos
empresarios emplean los nombres de marcas famoesas para crear un nuevo
producto. Por ejemplo, explicé, Bimbo se enfrenté a un juicio de varios
anos con empresas que habian empleado este nombre para registrar un
refresco y biberones, y que la marca Banana Republic, no habia podido
ingresar al Pais porque cuando intenté hacerlo, otra pequefa compafia
comercializaba con este nombre diversos productos. Senalo que la reforma
da certidumbre a muchas empresas, tanto nacionales como
internacionales, porque no es necesario que tengan registradas sus

marcas en el Pais, con el simple hecho de ser famosas estan protegidas.

El diputado priista Eduardo Bailey sefialdé que la declaratoria es
internacional porque existe en casi todos los paises con los que México
tiene algun trato comercial, lo que garantiza a quienes exporten sus
productos que no habra una marca igual en esas naciones, que el IMPI
sera el encargado de contar con una base de dates con las marcas mas
famosas para evitar su duplicidad, y para ello también solicitard un
informe a los paises con los que México tiene relacion. La modificacién
define que serd marca notoriamente conocida aquella que sea popular en

su sector v marca famosa, la que tiene un prestigio internacional y se
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conoce en todos los sectores. Para definir estas categorias, los empresarios
deberan presentar un estudio de mercado y sujetarse a una serie de reglas
para comprobar su titularidad. La reforma a la Ley no establece sanciones,
pues seran las mismas que se establecen para la pirateria en el Codigo
Federal Penal, vy las cuales vant 3 a 10 anos de prision o multa de 2 mil a

20 mil dias de salario minimo.

De acuerdo con el IMPI, las marcas que han tenido problemas por
imitacion en México y en otros paises somn: Banana Republic, Guceci,
Lacoste, Fila, Gap, Bimbo, Canel's, Malboro, Tequila Cuervo, Corona y
Cartier, cuyos nombres han sido utilizados en articulos iguales o distintos

a los de su marca.

Por ultimo, se cita un caso resuelto en los Tribunales Federales
Mexicanos, en los que se puede apreciar el criterio que a la fecha subsiste

en materia de marcas.

“McDruga McPato a McDonald's??

La cadena de cormida rdpida McDonald's perdié un juicio con el gue
buscaba limitar el uso de los prefijos "Mc" y "Mac", para evitar gue
otras marcas los utilicen en el mercado mexicanc. Dos tribunales
Jederales confirmaron la decisién del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial de registrar la marca denominada McPato, pese
a la decidida oposicion de la firma estadounidense. Los abogados de
McDonald's pintaron a los tribunales un escenario de absolutfo
descontrol alimenticio. "De no revocarse el registro de McPato,
pedrian proliferar en el mercado los McTacos, McSopes. McBirrias y
McTortas”, aftrmaron los abogados. La cadena agregé que por lo
menos catorce de sus productos, ademds del nombre del
restaurante, son identificables por usar estos términos, por lo que se
generaria confusion entre el publico, sobre todo entre McPato y el
sandwich McPollo. "ya que el pato y el pollo son aves comesiibles”,
La marca McPaio _fue registrada por Walter Coriat Riguelme ante el
IMPI en mayo de 2002. Tres meses despuéds, los abogados de
McDonald's International Property Company demandaron la nulidad
del registro ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (TFJFA). "El registro de la marca McPato y su diserio

2 victor Fuentes, Diario REFORMA, México, 2005.
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Jue otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciacién, al
existir el registro de la marca McDonald's y otras catorce marcas
notorias, amparando idénticos o similares producios o Servicios”,
alegé la empresa. En octubre de 2003, el TFJFA rechazé los
argumentos de McDonald's, y resolvié que no existe riesgo de
confusion, por lo gue confirmé el cotejo entre las caracteristicas de
ambas marcas y el registro realizados por el IMPL. "El dnico rasgo
que tienen ambas marcas es el prefijo Mce, que a nuestro juiclo no es
de uso exclusive de la empresa actora’, resolvio el tribunal. Los
magistrados pusteron como ejernplo la marca McCormick, que utiliza
el mismo prefijo y no genera confusion con la cadena de
hamburguesas. McDonald's no se rindis y llevd el case a la tltima
instancia, pero tampoco tuve éxito. El pasado 25 de agosto, €l Sexto
Tribunal Colegiodo en Materia Administrativa confirmé en definitiva
la validez del registro de la marca McPato. "El hecho de que todas
estas marcas lleven el prefijo Mc o Mac no significa que por ello las
haga semejantes en grado de confusion, en virtud de que dicho
prefijo puede ser utilizado en otras marcas que no pertenezcan a la
actora gue ademdas no acreditd tener el uso exclusivo del prefijo Mc",
seftalaron los magistrados Margarita Guerrero y Rubén Pedrero.”

4..2. ElForo

En cuanto a los despachos de abogados, varios estuvieron muy atinados al
senalar en diferentes publicaciones que las reformas a la Ley de la
Propiedad Industrial fueron motivadas por una influencia de la legislacion
de los Estados Unidos de América, sefialando que en México al igual que
en E.U.A., las marcas notoriamente conocidas gozan de una proteccion
especial, distinta a la de las marcas convencionales. Y la finalidad de la
reforma es proporcionar una mayor proteccién a aquellas marcas que a

través del tiempo han logrado alcanzar gran popularidad.
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4..3. El Congreso de la Unidén

Respecto al interés de los legisladores que promovieron la reforma, éste
consistia basicamente en cuatro cosas, la primera era facultar al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para emitir declaratorias en las que se
reconociera la notoriedad o fama de marcas registradas en México, la
segunda fue crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad
por la via del acreditamiento previo, la tercera fue reposicionar el derecho
o privilegio que tiene el titular de una marca, de excluir a otros el uso,
goce o disfrute del mismo y por ultimo {acilitar el reconocimiento como
titular de una marca notorla a quien cumpla con los requisitos
establecidos para tal efecto, lo que le permitira acreditar tal calidad de

forma expedita y sustentada en pruebas.

Lo expuesto nos permite conocer la necesidad de que dicha reforma sea
estudiada y analizada con el cuidado y detalle que ¢l tema lo requiere,
atendiendo a que no toda reforma a la Ley de la Propiedad Industrial tiene
que ir encaminada al combate contra la pirateria, sino como podremos ver
mads adelante, la reforma viene a proteger a los industriales en cuanto al

caracter distintivo de su marca.

4..4. Proceso Legislativo

Comenzaremos dicho estudio refiriéndonos brevemente a las distintas
etapas por las que la reforma fue propuesta, analizada y finalmente

autorizada por el Congreso de la Union.

e 30 de noviembre de 2004, los diputados Manuel Ignacio Lopez

Villarreal y Jaime del Conde Ugarte presentan ante la Camara de
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Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de la Propiedad
Industrial en materia de marcas conocidas y famosas. Dicha

iniciativa es turnada a 1a Comision de Economia.

« 1 de marzo de 2005. se presenta el dictamen para su discusion,
el cual es aprobado por 384 votos y pasa al Senado para sus

efectos constitucionales.

¢« 2 de marzo de 2005, la Camara de Senadores recibe el expediente
y se turna a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y

de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

e 14 de abril de 2005, se presenta el dictamen a la minuta con el

proyecto de decreto por el que se reforma la Ley y se aprueba.

+ 19 de abril de 2005, se somete a votacion el dictamen de segunda

lectura y se aprueba por 76 votos a favor.

« 16 de junio de 2005, se publican las reformas a la Ley de la

Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federacion.

La reforma del 16 de junio de 2005 a la Ley de la Propiedad Industrial
contempla por primera vez la facultad que tiene el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial para hacer declaratorias de marcas notoriamente
conocidas y marcas famosas, asi como el procedimiento especifico para
obtener esta proteccion, previendo ademds la facultad que tiene la
autoridad administrativa (IMPI) de negar de forma automatica, y de
manera fundada y motivada una solicitud de marca igual o semejante en

grado de confusion a la marca notoriamente conocida y/o famosa
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registrada en Meéxico, lo que de manera detallada se analizara a

continuacion.

4.2, LA REFORMA

La iniciativa de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de

marcas conocidas y famosas se basa principalmente en los siguientes

puntos:

Que las marcas notorias han obtenido un reconocimiento en
el publico consumidor que facilita el desplazamiento de los
productos o servicios amparados por ellas debido a las
actividades comerciales de sus titulares y a la inversion en
publicidad para estas marcas. Por esta razén dichas marcas
son las mas vulnerables a que un tercero pretenda apropiarse
de ellas o aprovecharse indebidamente de su reputacion,

siendo también las mdas expuestas a ser falsificadas.

Que son muchas las marcas de gran renombre internacional
gue han sido indebidamente registradas en nuestro pais por
quienes mno son sus propietarios, impidiendo asi su

explotacion por parte de sus legitimos titulares.

Que se han presentado solicitudes de registro de marcas
similares a otras notoriamente conocidas, con el fin de
aprovecharse del prestigio y reputacion que estas ultimas han

adquirido.
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Si se faculta al Instituto para emitir las declaratorias correspondientes se
contaria con un documento que podria hacer prueba plena en los
procedimientos contenciosos mejorando la economia procesal, evitando ast
los gastos y tramites excesivos.

Esta iniciativa fue aprobada y las reformas a la ley respecto a marcas
notorias y famosas se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion el 16
de junio de 2005. Asi, dichas reformas a la Ley entran en vigor un dia
después de su publicacion y a partir de esta fecha la Ley de la Propiedad

Industrial contempla la proteccion de las marcas notorias de la siguiente

manera:

* Se le otorga al Instituto la facultad para emitir declaratorias de
notoriedad o fama de marcas y emitir declaratorias de

proteccion a denominaciones de origen.

¢ Contempla dos grados de notoriedad y asi se protegen por un
lado las marcas notoriamente conocidas y por otro lado las
marcas famosas, estableciendo los aspectos a considerar para

determinar si una marca tiene el caracter de notoria o de

famosa.

e Senala que no seran registrables como marca las
denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instifuto estime o haya

declarado notoriamente conocida o famosa en México.

e Respecto a la declaratoria, mencicna los datos que se
requieren aportar para obtenerla, su vigencia, formalidades,
requisitos de la solicitud, tramite, expedicion y su publicacion

en la Gaceta.
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e Asimismo, aclara los supuestos en los que procederd la

nulidad de la declaratoria.

¢ Se incorpora el concepto de dilucién de marcas notorias como

uno de los supuestos por los que debe impedirse el registro de

una marca igual o similar a otra notoriamente conocida.

4.,2.1, Articulos que se reformaron

Para conocer a detalle cada uno de los puntos referidos, se atendera al
orden en el que aparecen publicadas en el Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, tal

como a continuacién se detalla;
« Se reforman las fracciones Il y X del articulo 6.

¢ Se reforma la fraccion XV del Articulo 90.

Se reforman las fracciones Il y X del articulo 6 de la Ley a fin de darle

facultades al Instituto para expedir y publicar las declaratorias de

notoriedad o fama de marcas para quedar de la siguiente manera:

“Articulo 60.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un
organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio
propilo, el cual tendra las siguientes facultades:

Hl.- Tramitar Yy, en su caso, otorgar patentes de invencion, Yy
registros de modelos de ufilidad. disenos industriales, marcas, y
avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de
marcas, emitir declaratorias de proteccion a _denominaciones de
origen, autorizar el uso de las mismas: la publicacion de nombres
comerciales, asi como la inscripcién de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las demds que le
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oforga esta lLey y su reglamento, para el reconocimiento y
conservacion de los derechos de proptedad industrial;

X.- Efectuar la publicacidn legal, a través de la Gaceta, asi como
difundir la informacion derivada de las patentes, registros,
declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y
publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los
derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

bl

En el articulo 90, fracciop XV, respecto a los supuestos en los que debe
aplicarse el impedimento de registro relacionado con la similitud con
marcas notoriamente conocidas, se adiciona la nocion del caso en que el
otorgamiento pudiese diluir el caracter distintivo de la marca y se dividio el
supuesto de aprovechamiento que pudiera causar desprestigio en dos:
primero, en ¢l que pueda existir un aprovechamiento no autorizado y
segundo, en que simplemente pudiese causarse el desprestigio de la

marca.

“Articulo 90. No seran registrables como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
iguales o semegjantes a una marca que el Institiuto estime o haya
declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la
marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular
de la marca notoriarmente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el
titular de la marca notoriamente conocida; o

¢} Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente
conocida; o

d) Pudiese diluir el cardcter distinfivo de la marca notoriamente
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Este impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca notoriamente conocida...”

4.2.2, Disposiciones que se adicionan

¢ Se adiciona la fraccion XV Bis del Articulo 90.

+ Se adiciona un capitulo II Bis, que contiene los articulos 98 bis al 98

bis-9,

Se crea la fraccién XV bis del articulo 90, para prever como impedimento

de registro la identidad y semejanza en grado de confusion con una marca
famosa, ampliando la proteccion a cualquier género de productos o
servicios sin establecer supuestos de procedibilidad, es decir, bastara que
una denominacion, figura o forma tridimensional sea semejante en grado
de confusién, con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de

registro.

“XV Bis.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
lguales o semejantes en grado de confusion a una _marca que el
Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capitulo
II Bis, para ser aplicadas a cualguier producto o servicio.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca famosa.”

Se crea un nuevo Capitulo I BIS denominado “De las Marcas

Notorlamente Conocidas y Famosas”, conteniendo los articulos del 98 Bis

al 98 Bis-9.

En el articulo 98 BIS define las caracieristicas de las marcas notoriamente
conocidas y famosas, estableciendo que una marca es notoriamente

conocida en México, cuando un sector determinado del publico o de los
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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 relacion con sus productos o servicios o

bien, como consecuencia de la promocion o publicidad de la misma.

“Articulo 98 BIS, Para efectos de su estimacion o declaracion por el
Instituto, se entenderd que una marca es notoriamente conocida en
México, cuando un sector determinado del piblico 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 relacion con sus
productos o servicios o bien, como consecuencia de la promocion o
publicidad de la misrma...”

Asimismo, el referido articulo establece que una marca sera reconocida
como famesa en México, cuando sea conocida por la mayoria del publico
consumidor.

“Para efectos de su estimacién o declaracién por el Instituto, se

entenderd gue una nuwca es famosa en México, cuando sea
conocida por la mayoria del ptiblico consumidor”.

El primer parrafo del articulo 88 BIS-1 establece que la declaratoria
debera ser un acto administrativo de caracter declarativo la cual afirmara
que en el tiempo que se emite, una marca es considerada notoriamente
conocida o famosa. Se prevé ademas que la declaratoria debera estar
ligada a un registro, por lo que s6lo se podran obtener declaratorias sobre

marcas que se encuentren debidamente registradas.

“Articulo 98 BIS-1. La declaraioria o cualguiera de sus
actualizaciones constituyen un_acto administrativo por medio del
cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba
aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca
es notoriamente conocida o farmosa, subsisten al tiempo en que el
acto se emite”.
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El articulo 98 BIS-2 seniala que para efectos de obtener la declaratoria de

notoriedad o fama, se deberan aportar, entre otros, los siguientes datos:

“I. El sector del piblico integrado por los consumidores reales o
potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios
que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o
cualguier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o
potenciales que identifiguen la marca con los productos o servicios
que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o
cualquier otro medio permitido por la ley.

. Los circulos comerciales integrados por los comerciantes,
industriales o prestadores de servicios relacionados con el género
de productos o servicios, gque identifiguen la marca con los
productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o
estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en
el extraryero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en
el extranjero.

VI Los canales de comercializacion en México y en su caso en el
extranjero.

VII. Los medios de difusién de la marca en México y en su caso en
el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su
caso en el extranjero.

IX. La inversion realizada durante los 3 dltimos anos en publicidad
o promocion de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El area geografica de influencia efectiva de la marca.

XI. El polumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos
por la prestacién de los servicios amparados bgjo la marca,
durante los tiltimos 3 arios.

XIl. El valor econdmico que representa la marca, en el capital
contable de la compania titular de ésta o conforme a avalito que de
la misma se realice.

Xl Los registros de la marca en México y en su caso en el
extrarjero.
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XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido
otorgadas.

XV. El porceniaje de la participacion de la marca_en el sector o
segmento correspondiente del mercado.”

El articulo 98 BIS-3, establece que la declaratoria tendra una vigencia de
5 afos y se prevé la posibilidad de que se solicite su actualizacion en
cualquier tiempo para el caso de que alguna autoridad de un estado
miembro del Convenio de Paris, pudiera pedir una declaratoria mas
actualizada para atribuirle un valor probatorio determinado, lo anterior,
atendiendo a que se considera que las condiciones que se cumplen para
que una marca sea considerada notoriamente conocida o famosa son
variables en el tiempo, no desaparecen en un corto lapso después de haber

emitido la declaratoria pero tampoco permanecen indefinidamente.

“Articulo 98 BIS-3. El Instituto presumira, salvo prueba en
contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus
actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco anes a partir de
la fecha de su expedicion; en consecuencia, durante dicho periodo
deberd aplicar segiun corresponda, el impedimento previsto en el
articulo 90 fraccion XV o el previsto en la fraccion XV bis, de
manera expedita.

La declaratoria podra actualizarse en cualquier tiernpo, a peticion
de quien tenga interés juridico, siempre que acredite que las
condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud
respectiva.”

El articulo 88 BIS-4, menciona las formalidades que se deberan atender
respecto a la solicitud de la declaratoria de notoriedad o fama de una
marca, misma que debera contener cuando menos: nombre, nacionalidad,
domicilio, teléfono, fax y correo electréonico del solicitante y en su caso de
su apoderado, la marca y el nimero de registro que le corresponde, y los

documentos y elementecs probatorios que se acompainan a la solicitud
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"Articulo 98 BIS-4. La solicitud de declaracién de notoriedad o
Jama se hara por escrito con las formalidades que para las
solicitudes y promociones estdn senaladas en esta Ley y su
Reglamento, a la que se acompanaran los elementos probatorios
que_funden la peticién...”

El articulo 98 BIS-5, hace referencia al examen al que se somete la
solicitud para verificar que la misma cumple con los requisitos legales
establecidos para tal efecto, previendo a favor del solicitante la
oportunidad de que se le prevenga para que aclare o complemente la
informacion que resulte necesaria, con el apercibimiento de desechar

dicha solicitud en caso de que no se atienda dicho requerimiento.

“Articulo 98 bis-5. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el
pago de las tarifas correspondientes, se efectuard el examen de los
elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o
resultan insuficientes para la comprension y andlisis de cualquiera
de los elementos de la solicitud, se prevendra al solicitante para
que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al
efecto un plazo de cuatro meses...”.

El articulo 88 BIS~6, habla de las formas en que concluye la solicitud de
declaratoria. en caso de que se hayan cumplido todos los requisitos, el
IMPI procede a expedir la declaratoria correspondiente y por otro lado,
cuando la autoridad administrativa considera que no se reunen las
condiciones para dicha declaratoria o no se cumplié¢ con alguno de los
requisitos legales o reglamentarios, emitira una resolucidén fundada y
motivada mediante la cual niega el otorgamiento de la declaratoria,

notificando por escrito de dicha resolucion al solicitante.

“Articulo 98 bis-6. Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos
los requisitos legales y reglamentarios, se expedira la declaratoria
correspondierite.

En caso de que el Instituio niegue el otorgamiento de la
declaratoria, lo notificard por escrito al solicitante, expresando los
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motivos y fundamentos legales de su resolucion y valorando todos
los elementos probatorios recibidos”.

El articulo 98 BIS-7, simplemente nos habla de la obligacion por parte del
Instituto de publicar en la Gaceta, aquellas rescluciones sobre

declaratorias de notoriedad o fama, hechas por el Instituto.

“Articulo 98 bis-7. Las resoluciones sobre declaratorias de
notoriedad o fama deberdn ser publicadas en la Gaceta”.

Asimismo, el articulo 98 Bis-8 menciona los casos en los que podra

proceder la nulidad de una declaratoria.

“Articulo 98 BIS-8. Procedera la nulidad de la declaratoria:
Cuando se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de

este Capitulo.
Cuando las pruebas en las que se susternte la declaratoria sean

falsas.

Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoracion de
las pruebas.

Cuando se hubiese concedido a quien no ftuviera derecho de
obtenerla.”

Por ultimo, el articulo 98 Bis-9, conserva el criterio de la transmision de
marcas que e¢xige para cfectos de su transmision, considerar ligados los
registros de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y
amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado
de confusion y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios;
Atento a dicho criterio, la reforma establece que también para efectos de
su transmisién la declaratoria se considerara ligada al o los registros

marcarios que le dieron origen.

"Articulo 98 bis-9. Para efectos de su transmisién, la declaratoria
se constderard ligada al o los registros marcarios que le dieron
origen”.
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4.3. MARCAS NOTORIAS Y MARCAS FAMOSAS

Comenzaremos por decir que el Decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene como objetivo

garantizar una especial proteccion a las marcas notoriamente conocidas o
famosas en México, facultando para tales efectos al Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial para emitir declaratorias en las que se reconozca
tal notoriedad o fama a determinadas marcas registradas en México y
evitar que tales marcas sean registradas en nuestro pais por empresas o
personas que no sean sus legitimos titulares, limitando con ello sus

derechos de uso exclusivo y explotacién.

Atendiendo a tal interés, la reforma en cuestién plantea como un primer
objetivo prevenir en el publico cualquier posibilidad de confusion entre los
signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de
servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su nljéma

especie o clase en el mercado.

Para ello, reconoce que existen a nivel internacional algunas marcas que,
derivado de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversién
que se ha realizado en su promocion y publicidad, obtienen un
reconocimiento en el publico consumidor que facilita el desplazamiento de
los productes © servicios amparados por las mismas, sin embargo, esa
promocion y el reconocimiento que las marcas alcanzan, las convierte en el
principal blanco para la pirateria, asi como de un uso o aprovechamiento
indebido, ya que en algunos casos, lejos de que sean imitadas, se crean
diversas marcas cuyo unico cbjetivo es aprovecharse de su reputacion,
motivo por el cual se adopta la declaratoria de notoriedad o fama, como

una medida para proteger a las mismas.

119



LA INTRODUCCION DEL CONCEPTO DE DILUCION DE MARCAS FAMOSAS EN EL DERECHO MEMICAND
REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAR CONCCIDAS Y FAMOBAL

Es preciso mencionar que una marca es notoria cuando identifica
productos o servicios que gozan de cierta cualidad, adquiere una
aceptacion en el publico consumidor y una reputacion que es inicialmente
local y que, mas tarde, se va difundiendo mds alla de las fronteras del pais
del que es originaria, hasta convertirse en una marca internacionalmente

conocida, como a continuacion se muestra.

Marca Notoria:

*  Se entendera que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado 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 relacion con sus
productos o servicios o bien, como consecuencia de la promocién o

publicidad de la misma.?3

Marca Famosa:
¢« Se entendera que una marca es famosa en México, cuando sea

conocida por la mayoria del publico consumidor.®4

Entre ambas existe una diferencia minima puesto que, si bien es cierto
que todas las marcas famosas son notoriamente conocidas, no todas las
notorias son famosas. La pauta radica en el grado de conocimiento que el
publico tenga de las mismas; por ejemplo, las marcas famosas son
conocidas por el publico en general, por un sector peblacional extenso,
sean consumidores reales o potenciales, ¥y su proteccion se extiende a

productos diferentes; por el contrario, las marcas notorias son conocidas

% phimer parrafo del Articulo 98-BIS, de la Ley de la Propiedad Industrial.
% segundo pérrafo del Articulo 98-B1S, de la Ley de la Propiedad Industrial.
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solamente por el grupo de consumidores o el sector pertinente al que van

dirigidas.

Como puede observarse, la proteccidon que se otorga no tiene como
requisito que la marca se encuentre registrada ni en México, ni en el

extranjero y procede respecto a cualquier producto o servicio.

No obstante, en el animo de crear reglas claras para el reconocimiento de
la notoriedad por la via del acreditamiento previo y de facultar al Instituto
para emitir las declaratorias correspondientes, se han contemplado dos
grados de notoriedad, previendo la ya conocida y que implica el
conocimiento de sectores del publico o de circulos comerciales especificos
y la fama, que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoria

del publico consumidor y que merece una proteccién ampliada.

Lo anterior nos permite concluir que con las reformas a la Ley se incorpora
el concepto de Marcas Famosas estableciendo para ellas una proteccion
mas amplia, ya que por primera vez se definen ambos tipos de marcas y
las distingue por el grado de conocimiento de cada una de ellas, de tal
forma que las marcas noteriamente conocidas seran las marcas conocidas
por un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del
pais, y las marcas famosa seran las marcas conocidas por la mayoria del

publico consumidor. 95

Por tanto, la ley otorga una proteccién especial a las marcas notorias
contra el registro de cualquier signo distintivo que pudiera afectarlas en

cualquiera de los siguientes supuestos:

% Iniciativa de 30 de noviembre de 2004,
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1. Que pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular
de la marca notoriamente conocida.

2. Que pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el
titular de la marca notoriamente conocida.

3. Que pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente

conocida.
4. Que pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente

conocida.
La proteccién otorgada a las marcas famosas es mucho mas amplia, va
que la Ley las protege sin que se necesite acreditar ningan supuesto de
confusién, aprovechamiento, desprestigio o dilucién de la marca, como se

limita la proteccién de las marcas notoriamente conocidas.

4.4. LA DECLARATORIA DE ROTORIEDAD Y DE FAMA

4.4.1. Concepto de “declaratoria”

La declaratoria constituye un acto administrativo por medio del cual el
Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las
condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida

o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite. %

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad
administrativa facultada para emitir declaratorias de notoriedad o fama de
marcas y emitir sus respectivas actualizaciones, efectuar su publicacion
legal a través de la Gaceta, asi como difundir ]a informacion derivada de

dichas declaratorias.

% Articulo 98 BiS-1, de la Ley de la Propiedad Industrial.
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4.4.2. Requisitos de la sclicitud

Es preciso mencionar que para obtener una declaratoria de notoriedad o
de fama, se requiere que la marca se encuentre registrada en México y
ampare los productos o servicios en los que la marca origind su notoriedad

o fama.??

El primer requisito que establece la Ley es que para iniciar el tramite se
debe presentar por escrito solicitud de declaracion de notoriedad o fama,
que contenga nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo
electronico del solicitante y en su caso de su apoderado; la marca y el
numero de registro que le corresponde, y los documentos y elementos

probatorios que se acompanan a la solicitud.

4.4.3. Constancias necesarias para la declaratoria

Recordemos que hasta antes de la reforma, la proteccion a las marcas
notorias estaba sujeta anicamente a la estimacion que con base a su
experiencia y conocimiento previo de otras marcas, tuviera el servidor
publico que evaluaba las caracteristicas de notoriedad de la marca®8, sin
gue en la mayoria de los casos se aportaran elementos de prueba que

sustentaran esa decision?®e,

Ante la necesidad de establecer un sistema que privilegie la garantia de

fundamentacion y motivacion contenida en el articulo 16 constitucional

¥ Eg preciso aclarar gue el registro previc se solicita Gnicamente para efectos de la declaratoria, sin embargo, la proteccién
que se clorga a las marcas nolorias y marcas famosas esta garantizado ne obstanie que @ marca no se encuentre
registrada ni en México, ni en el extranjero.
% Fundamentado dicho ejercicio en un argumento idgico-juridico relativo a los hechos notorios, segin el cual no requiere
Egrobarse aguelio que es conocido por una generalidad o bien gue se puede percibir faciimente.

Segun lo dispussto por el tercer parrato dei articuto 98 BIS, de la Ley de la Propiedad Industrial, podrén emplearse todos
los medios probatorios permitidos por esta Ley.
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para proteger las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, la

reforma se ocup6 de establecer los criterios para que con base en pruebas,

se pueda obtener una declaratoria de notoriedad o fama de una marca.

Para tales efectos, se senala que ademas de contar con el registro

marcario, el solicitante de una declaratoria de notoriedad o fama, debera

aportar, entre otros, los siguientes datos:

II.

II.

VII.

VIII.

El sector del publico integrado por los consumidores reales o
potenciales que identifiguen la marca con los productos o
servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio
de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales
o potenciales que identifiquen la marca con los productos o
servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio
de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

Los circulos comerciales integrados por los comerciantes,
industriales o prestadores de servicios relacionados con el
género de productos o servicios, que identifiquen la marca con
los productos o servicios que €sta ampara, basados en una
encuesta o estudioc de mercado o cualquier ofro medio

permitido por la ley.

La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en
el extranjero.

El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso
en el extranjero.

Los canales de comercializacion en México y en su caso en el
extranjero.

Los medios de difusién de la marca en México y en su caso en
el extranjero.

El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su
caso en €l extranjero.
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IX. La inversién realizada durante los 3 ultimos afios en
publicidad o promocion de la marca en México y en su caso en
el extranjero.

P

El area geografica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos
percibidos por la prestacion de los servicios amparados bajo la
marca, durante los ultimos 3 arios.

X1I. El valor economico que representa la marca, en el capital
contable de la compania titular de ésta o conforme a avaldo

que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el
extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido
otorgadas.

XV. El porcentaje de la participacién de la marca en el sector o
segmento correspondiente del rnercado.

La ventaja de contar con estos criterios y medios de prueba para
determinar la notoriedad y fama de las marcas, es que el Instituto puede
recibir a priori, los elementos probatorios que las pueden calificar como
notoriamente conocidas o famosas en el pais, dando certeza juridica al
acreditamiento de titularidad de dicha declaratoria y se contaria con un
documento que hace prueba plena para los procedimientos contenciosos
nacionales o incluso en el extranjero, mejorando la economia procesal y se

reduciria la posibilidad de contar con rescluciones contradictorias.

4.4.4. Vigencia

El Instituto presumira. salvo prueba en contrario, que las condiciones que
originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo

de cinco anios a partir de la fecha de su expedicion; en consecuencia,
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durante dicho periodo debera aplicar segin corresponda, el impedimento
previsto en articulo 90 fraccién XV o el previsto en la fraccion XV bis, de

manera expedita.

La declaratoria podra actualizarse en cualquier tiempo, a peticion de quien
tenga interés juridico, siempre que acredite que las condiciones que le

dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva. 100

4.5. REGISTRO OBLIGATORIO DE LAS MARCAS
4.5.1. Requisito para el uso y aprovechamiento exclusivo

En principio mencionaremos que de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, los industriales,
comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de marcas en la
industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto,
con lo que resulta evidente que se requiere de esta formalidad para gozar

del privilegio de exclusividad referido.

Igualmente resulta necesario el registro de las marcas, notorias o no,
famosas o no, para efectos de su transmision, ya sea porque esté ligada a

otros registros marcarios ¢ porque se encuentre ligada a una declaratoria.

0 articulo 98-BIS 3, de la Ley de la Propiedad Industriat,
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4.5.2. Proteccion garantizada aun sin registro

Asimismo la citada ley senala que los impedimentos para negar el registro
marcario, para la proteccion de marcas notoriamente conocidas o famosas,

se aplicaran con independencia de que éstas se encueniren registradas o

declaradas. Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener

declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los

productos o servicios en los que la marca origing su notoriedad o fama.!0!

Ademas de que se requiere para obtener la declaratoria, también resulta
necesario el registro de la marca para la actualizacidon de dicha
declaratoria de notoriedad o de fama, va que las actualizaciones se llevan a
cabo con base en los elementos de prueba aportados y siempre y cuando
subsistan las condiciones por las cuales se considero notoria, entre dichas
condiciones se puede considerar el registro, lo cual debera acreditarse a la

fecha de la solicitud respectiva.

Al respecto cabe mencionar que cuando el o los registros marcarios que
sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o

cancelen, la declaratoria perdera su valor probatorio.

4.5.3. Ventajas del registro

El registro de una marca nos permite disfrutar entre otras cosas de los
beneficios que nos proporcionan los Tratados Internaciconales, como lo es
el hecho de que podemos solicitar se nos reconozca como fecha de
prioridad la de presentacion de la solicitud en el pais donde previamente

se encuentra registrada.

0 articulo 98 BIS-1, segunde y tercer parrafo, respectivamente, de la Ley de la Propiedad industrial,
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Ademas de la certeza y seguridad juridica que otorga al titular de una
marca registrada o en tramite podra conceder, mediante convenio, licencia
de uso a una o mas personas, con relacion a todos o algunos de los
productos o servicios a los que se aplique dicha marca, con la salvedad de
que dicha licencia debera ser inscrita en el Instituto para que pueda

producir efectos ante terceros.

Finalmente podemos ver como una ventaja el registro de nuestra marca,
para poder defenderla ante otra marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusién, lo que nos permitira acreditar que la nuestra ha sido
registrada y en su caso, usada en el pais o en el extranjero con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de la marca en
conflicto, no obstante se aplique a los mismos o similares productos o
servicios, en resumen, nos permite acreditar un mejor derecho por uso

anterior y registro previo.
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5. LA DILUCION DE LAS MARCAS FAMOSAS

5.1. CONCEPTO DE DILUCION DE MARCAS FAMOSAS

Como explicamos en el capitulo tercero, el concepto de dilucion surge por
primera vez en 1927, cuando en Estados Unidos se publicé un articulo de
Frank 1. Schechter intitulado “The Rational Basis of Trademark
Protection”, idea que tomo fuerza en 1296 con la Federal Trademark
Dilution Act (FTDA), acta que busca proteger a las marcas famosas del uso
no autorizado por parte de terceros, proveyendo una causa de accion o
solucion legal, teoria que explica las diferentes funciones de las marcas y
enfatiza que una funcion principal es crear el Good Will'%2 dandole una
Ganica e individual imagen a la marca como famosa, por €l cual los clientes
se sentiran atraidos, ademas de identificar al propietario o el origen de los
bienes a los que se aplica, por lo que la marca no s6lo desarrolla una
funcién de calidad y Good Will sino también tiene una funcién adicional de
venta creando la asociacién que se evoca en la mente del consumidor entre

la marca y su origen.

“... cuanto mas distintiva o unica es la marca, mayor es el
impacto en la conciencia piiblica y mayor la necesidad de
protegerla contra la disociacién del producto..,”103

Esta asociacion que se crea en la mente de cada consumnidor respecto del
origen del producto se puede ver afectada por el uso de marcas similares,
incluso para bienes no competitivos entre si donde la confusién que pueda
tener el consumidor no es el principal problema, sino la asociaciéon de la
marca similar con el origen de la marca originarial®4, afectando la

individualidad y notoriedad de esta Gltima, ya que se provoca la pérdida de

"% Bt “goodwill” es el prestigio del signe y se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios, asf como en la
eficaz politica publicharia del titular y, & veces, en la propia fuerza altractiva o selling power (poder de venta) del signo
constitutive de la marca.

™ Frank Schechter, guien desarrollé la teoria de la diluci6n en USA.

™ Nos referimos & una marca gue cuenta con un registro previo ¢ uso anterior al de la marca similar.
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identidad de la marca y de su retencion en la mente del publico, afectando
su unicidad y singularidad, Io que se traduce en una pérdida de su calidad

distintiva, llamada “dilucion” de la marca.

Se llama dilucion precisamente por que la marca se diluye debido al uso
de otras marcas iguales o similares, desacreditando su prestigio y sobre

todo, danando su calidad distintiva.

“...en la dilucién el publico esta consciente de que no hay
relacion alguna entre el titular de la marca notoria y quien
emplea deslealmente un signo que la diluye. Su admisién se
produce al hilo del derecho norteamericano con la vigente
Ley Federal sobre dilucion de marcas {Federal Trademark
Dilution Act de 1996)

...la dilucion se entiende como el deterioro de la capacidad
de distinguir e identificar bienes o servicios de una marca
famosa.

...la dilucién que se produce de forma inconsciente por parte
de los consumidores, dado el grado de conocimiento que se
tiene sobre el signo”.105

El fenémeno de la dilucion lo podemos comprender de la siguiente manera:

» La dilucién comienza en la mente de los consumidores.

e Es el término que define un dano que parte siendo intangible.

e La palabra dilucién nace para definir el debilitamiento de una
sustancia cuando se le agrega agua por lo que al llevarlo al contexto

de las marcas pasa a ser una metafora.

Se habla de la dilucién como “"una infeccion que, si la dejas expandirse,

destruira inevitablemente el valor comercial de una marca”'%8, o como “un

" violacion de derechos sobre marcas en intermet y derecho infemacional privado. Resumen, htipsiwww.alfa-
redi oro/uploadirevisia/S1 704--0-27-heredia. pat
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cancer que crece alimentandose de la reputacion de una marca ya

establecida”™ 197

Al respecto, se muestra una primera definicién del concepto de dilucién:

o Dilucién: Segin la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI}, organismo que agrupa a 179 estados incluidos
Estados Unidos. y México, el término dilucién se define como la
disminucion de la capacidad de una marca famosa de identificar y
distinguir bienes o servicios, sin importar la presencia o ausencia
de: 1) competencia entre el propietario de la marca famosa y otros
productos, o 2} probabilidad de confusion, error o engano.

Cuando se habla de la disminucion de la capacidad de una marca famosa
de identificar y distinguir bienes y servicios, nos referimos a los ataques
que lesionan los derechos de sus titulares en cuanto a la unicidad y
distintividad de la marca, es decir, en la medida en que ¢l dueno de la
marca publicita y lleva a cabo un uso continuo y masivo de su marca, en
esa medida se ve expuesto a una competencia desleal por parte de quien

hace uso de una marca similar.

Podemos decir que la dilucién es el uso de elementos publicitarios o de
signos que evoquen o puedan evocar a una marca conocida, notoria o
renombrada para comercializar productos o servicios distintos o de inferior
calidad que puede empanar su fama y hacer perder el caracter distintivo

del signo mercantil. 198

"...la dilucion es el disminuir de la capacidad de una marca
Jfamosa de identificar y de distinguir mercancias o servicios,
sin importar la presencia o la ausencia de la competicion

"% Mortellito v. Nina, 1972

7 Atlied Maint, Corp. v. Allied Mech. Trades Ing., 1977,

T Violacion de derechos sobre marcas en internet y derecho internacional privado.  resumen, hip/www.alia-
red] org/upiosdirevisial8i 704--0-27 -heredia pdf
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entre la marca famosa y otras, o una probabilidad de la
confusion, del error, o del engano.” 109

“...La dilucién es el cercenamiento gradual o la dispersion de
la identidad y retencion de la marca o nombre en la mente
del ptiblico, por su uso en productos no competitivos. Se
produce cuando una marca notoria disminuye su poder
distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros
para distinguir otros productos o servicios de los de la marca
notoria o productos de inferior nivel o calidad”. 110

5.2. TEORIA DE LA DILUCION DE MARCAS FAMOSAS

La teoria de la “Dilucién de Marcas Famosas” de Frank I. Schechter
criticaba que las leyes relativas a las marcas estuvieran orientadas a
proteger al consumidor, cuando desde su perspectiva, lo que tenia que
protegerse era la unicidad e integridad de la marca, y el dafio al valor de la

marca.

La dilucién de una marca difiere de la protecciéon de una marca ejercida
frente a una infraccion ya que el foco de la dilucion no es la defensa contra
la confusion por el acercamiento ¢ imitacion que pueda llevar a confusién
al consumidor sino, la proteccion contra la gradual disminucion o
dispersion en cuanto al valor de la marca en si respecto del origen del

producto que, obviamente debe ser tinica y demostrativa de una calidad

caracteristica.

En la teoria de la dilucién se protege la unicidad de la marca registrada
famosa y se prohibe el uso desautorizado de cualquier signo que
disminuya su caracter distintive v provoque dispersion de la identidad y

retencion de la marca o nombre en la mente del ptablico. Esta teoria busca

108
idem.
™ carlos Mercuriali, “El desafio de tas marcas en Internet”, Octubre 2000.
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proteger a las marcas que han adquirido fuerza distintiva sobresaliente,
contra marcas similares para productos o servicios que puedan disminuir
o afectar su posicién en el mercado, por lo que dicha teoria defiende la

integridad de la marca respecto a su caracter distintivo.

En sentido estricto, la teoria de la dilucidén hace referencia a la pérdida del
poder individualizador de la marca respecto de productos no competitivos,
fenémeno distinto de la confusion de marcas, ya que la dilucion se puede
definir pero no ver, pues se funda en una apreciacion psicologica, que se
manifiesta en la disminucién gradual de la vitalidad de un signo comercial
en la mente del consurnidor, que por mas que sea comprensible en teoria,
es muy dificil de traducir en prueba concreta por ser un concepto etéreo y

abstracto.

Por lo anterior, debemos destacar que distintas legislaciones se han
referido al concepto de dilucion en los numerosos fallos en los que aparece

mencionado el término utilizando las siguientes expresiones:

¢ Desvanecimiento
* Debilitamiento

» Pérdida

» Erosion

» Dispersion

El deterioro de la capacidad distintiva de las marcas es consecuencia
primeroc de la dilucion realizada como acto de competencia desleal por un
competidor que, mediante imitacion de marca, puede llegar a generar en el
publico la idea de que una misma marca es valida para designar productos

iguales de distintos fabricantes; segundo, la dilucién que se produce de
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forma inconsciente por parte de los consumidores, dado el grado de

conocimiento que se tiene sobre el signo.

El concepto de dilucion de marcas no pretende proteger al consumidor de
un posible engafio o confusién respecto al origen de los productos,
tampoco pretende proteger a la marca de un aprovechamiento indebido,
este concepto pretende proteger a la marca en si, al prestigio de la marcay

a su calidad distintiva.

En los inicios de la aplicacion de esta teoria se exigia que los bienes en
cuestion tuvieran las mismas propiedades descriptivas, concepto que
evoluciond y posteriormente se requeria que el publico consumidor pudiera
pensar que los productos tenian el mismo origen 0 que se encontraban
afiliados, en conexién o patrocinados por €l mismo duefio y fue hasta el
afno de 1947 cuando el estado de Massachussets promulga el primer
estatuto que preveia la proteccion de las marcas contra su dilucion dohde
se establecia que el riesgo de danar la reputacion de un negocio o la
dilucién de la calidad distintiva de un nombre comercial podria darse no
obstante la inexistencia de competencia entre las partes o de confusion en

cuanto al origen de los bienes y servicios.
Lo anterior definié el rumbo de Ja teoria de la dilucién por lo siguiente:

* Se reconocioé el riesgo de danar la reputacién de un negocio.

» Se establece que la dilucion es la pérdida de la calidad distintiva de la
marca.

+ La dilucién pueda darse no obstante la inexistencia de competencia
entre las partes.

¢ La dilucién podia darse no cbstante la inexistencia de confusion en

cuanto al origen de los bienes y servicios.
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5.2.1. Perspectiva psicolégica

Como se menciond en el apartado anterior, la dilucién nace en la mente de

los consumidores y es por esto que resulia interesante analizar este

concepto desde un punto de vista psicoldgico, atendiendo a que implica

cuatro variables, como lo son el reconocimiento, la recordacion, las

asociaciones y la fidelidad.

Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los
consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial,
dado que si el cliente no es capaz de reconocer a una marca, todo €l
esfuerzo realizado sera en vano. Por ejemplo, la dilucion causada por
una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultara
la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto €l
consumidor puede experimentar un sentimiento de frustracion al
darse cuenta que el producto que adquirié no era €l que estaba
buscando.

Recordacion: Se trata de ser el primero de la lista en una
determinada categoria de productos. A modo de ¢jemplo, si la marca
original se utiliza por terceros en otras categorias de productos, al
consurmidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca
original a la categoria de productos a la que pertenece, es decir,
existe una pérdida de dominancia.

Asociaciones: Atributos que surgen en la mente de lo consumidores
cuando se menciona una marca ya sean positivos o negativos. Por
ejemplo, un tercero que utilice en otra categoria de productos una
marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de
baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de
la marca original.

Fidelidad: Eleccion de una marca por el consumidor ante
alternativas de caracteristicas similares. Claramente un consumidor
que no puede distinguir entre dos productos no podra ser fiel a uno
de ellos, por lo que la dilucidén también afecta indirectamente a esta

variable,.
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Las variables explicadas anteriormente producen que una marca sea la
preferida por el mercado, es decir, la hacen distintiva, por lo que las
marcas de renombre desarrollan fuertes vinculos con sus respectivas

categorias de los productos o servicios a los que se aplica el signo

distintivo.

5.3. FORMAS DE DILUCION

En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act (FTDA)
define a la dilucion como "la pérdida de la capacidad que posee una marca
famosa de identificar y  distinguir productos o  servicios,

independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusién,

€rTor o engano”.

El fenémeno de la dilucion se verifica ante la realizacién de actos lesivos,
que provocan un debilitamiento del caracter distintivo del signo marcario,
asi como un envilecimiento del prestigio de la marca. La legislacion
norteamericana distingue dos formas de dilucidn, dilucién por

debilitamiento (blurring) y dilucién por empanamiento o desacreditaciéon

{tarnishment).

“Las demandas que alegan la dilucién se presentan cuando
el uso de un demandado de una marca causa
"debilitamiento” o "empanamiento” El debilitamiento ocurre
cuando la conexion entre las mercancias del dermmandante o
los servicios y la marca representativa se debilita en las
mentes de consumidores. El empanamiento, por otra parie,
ocurre cuando el uso de un demandado de una marca se
considera inapropiado o malsano cuando es utilizado en
conexion con productes inferiores.”111

" Ef Acta federal de dilucion de ta marca registrada requiere prueba de la dilugion real”. Por Roberto Mieller, hechos
disponibles en internet por Baker Botts L.L.P., 2003.
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* Debilitamiento: la marca pierde su capacidad distintiva a

consecuencia de un uso no autorizado de ella.

Atendiendo a la definicién, podemos entender por debilitamiento una
forma de dilucién de las marcas por la que la marca pierde su cardcter
distintivo, puede ocurrir cuando se usa una marca famosa sin
autorizacion, modificandola en relacién con los productos o servicios
amparados y se crea una conexion entre las mercancias que ampara la
marca famosa y las de otra marca, lo que provoca que se debilite en la

mente del consumidor el caracter distintivo de la primera.

* Empanamiento: una marca famosa es vinculada a productos de peor

calidad o es representada de una manera malsana.

Ocurre cuando una marca famosa es usada en asociacién con un producto
de nivel inferior, ya sea por el uso de elementos publicitarios o de signos
que evequen o puedan evocar a esta marca o para comercializar productos
o servicios distintos o de inferior calidad lo que puede empanar la fama de

la marca.

Una vez que se conoce en qué consiste la dilucién por debilitamienio y la
dilucién por emparnamiento, hablaremos de un tercer acto que aparece en
el trafico comercial y que igualmente diluye la marca, a lo que se le ha

denominado la Ciberocupacion {cybersquatting):

» Ciberocupacion (cybersquatting).- Ocurre cuando alguien distinto al
titular de la marca, se apropia de ésta a sabiendas y la registra como
nombre de dominio, con el fin de venderlo o alquilarlo a un tercero o

al titular de la marca, por un beneficio econémico.
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Por tanto, a continuacion se analizard de manera detallada y por separado,

el Debilitamiento, el Empanamientoy la Ciberocupacion.

5.3.1. Debilitamiento (Blurring)

La dilucion por debilitamiento se produce cuando se utiliza una marca
renombrada en productos distintos de los originarios de modo tal que, de
persistir esa situacién, la marca perdera la unicidad, es decir que el
consumidor dejara de asociar Ginicamente a esa marca con los productos
originales, lo que provoca erosion o aguamiento de la singularidad y

exclusividad de la marca en la mente del consumidor.

Este fendmeno también se presenta con el uso de una marca similar en
mercancias sin relacion, lo que debilita el acoplamiento distintivo entre la
marca y las mercancias del sostenedor de la marca registrada, aunque un

consumidor puede no ser confusec en cuanto a la fuente de las mercancias.

Frank 1. Shechter pone como ejemplo el uso de la marca Rolls Royce en
cafeterias, restaurantes, caramelos. El autor dice que en diez anos el
titular de los autos Rolls Royce dejara de tener la marca tnica y

renombrada,112

Como ya se senald, conforme a la teoria de la dilucion, para determinar si
una marca o0 nombre comercial es probable que cause dilucion por
debilitamiento, se pueden considerar todos los factores relevantes,

incluyendo los siguientes:

"2 McCarthy, &l més importante austor norleamericano en materia de Marcas dice: “La teoria de la dilucién por blurring
implica que si un usuario pegquefio puede diluir la capacidad de una matca de significar una sola fuente, despugs otro y G
pequeno usuario pueden hacerlo. Como al ser picado por cientos de abejas, el dano significativo es causado por el efecto
acumulado. no por una sola picadura” J.Thomas McCarthy, “Trademarks and Unfair Competition.”
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¢ El grado de similitud entre la marca o nombre comercial y la marca
notoriamente conocida.

e El grado de distintividad inherente o adquirida de la marca
notoriamente conocida.

¢ El grado en el cual el duerio de la marca notoriamente conocida se
ha preocupado por mantener el uso substancialmente exclusivo de
su marca.

¢ Si el usuario de la marca o nombre comercial ha pretendido crear
una asociacion con la marca famosa.

o Cualquier asociacién real entre la marca o nombre comercial v la

marca famosa.

5.3.2. Emparfiamiento (Tarnishment)

La dilucién por Empanamiento se produce por la asociacion que surge de
la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que
dana la reputacion de la marca famosa. También puede ocurrir cuando

una persona procura parodiar una marca registrada famosa en una

manera despectiva.

“El Empanamiento ocurre cuando un demandado utiliza
una marca famosa en la asociacion con las mercancias
malsanas o defectuosas o los servicios”. 113

En este supuecsto se causa un dafio directo a la marca, el dano se produce
por la frustracion de la expectativa del consumidor que concurre atraido
por la marca y {rustra su experiencia de compra al adquirir un producto

de baja calidad, por lo que para estar ante un caso tipico de dano a la

"3 ver “Golpacitos” de Hormel Foods Corp. V. Jim Henson. Inc.., 73 F.3d 497, 507-08 (2.0 circuio. 1996).
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b) Que se la vincule con productos incompatibles con la calidad y
el prestigio de que goza la marca, aunque no se trate de un uso

inadecuado de la marca en si mismo considerado;

¢) Que su parte denominativa o figurativa se modifique o altere de

forma negativa.

Como ejemplo podemos citar el siguiente caso:

Dilucion por “Tarnishment”: “Mattel, Inc v McBride ” : El
demandado usaba la marca “BARBIE'S PLAYHOUSE”, para
un sitio web de entretenimiento para adultos, con el mismo
color y letras usado por la actora en relacion con la venta de
las munecas BARBIE. El actor, en su caracter de titular de la
marca “BARBIE” demandé a McBride por dilucion marcaria.
“The court held that the defendant’s use of “Barbie’s
Playhouse” tarnished the plaintiff's famous BARBIE mark by
creating an association with unwholesome services, and
entered a permanent injunction restraining the defendant
“from diluting the BARBIE trademark’s.” La corte interpreté
que el demandado habia intentado usufructuar la reputacion
de la marca del actor y condené al demandado a pagar las
costas del juicio y las ganancias que habia obtenido
operando el sitio web. 116

5.3.8. Ciberocupacidén (Cybersquatting)

La diluciéon por Ciberocupacion se presenta cuando un tercero registra un
nombre de dominio idéntico o similar a la marca, con el fin de venderio o
alquilarlo a un tercero o al mismo titular de la marca. Por lo que este uso
ilicito de un nombre de dominio supone una nueva forma de atentar

contra los derechos marcarios.

18 Carlos Mercuriali, Op. Cit..
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El nombre de dominio registrado en perjuicio de los derechos del titular de
la marca puede poner en riesgo la distintividad del signo!l?. En efecto, su
continua utilizacion entrana el riesgo de hacer perder a la marca
registrada y en uso su capacidad de distinguir al titular. Ello disminuye el

valor de su marca y con ello incluse el valor de su empresa.

El riesgo de dilucién permite al titular de la marca en peligro promover
una accién judicial en cualquier pais apoyandose en la teoria de la
dilucién y en la proteccién que otorgan diversos tratados y acuerdos

internacionales que regulan la proteccién a las marcas notorias y famosas.

Como un dato interesante podemos citar el estudio comisionado por la
Asociacion de Propietarios de Marcas Europeas, donde se encontré que el
85% de los participantes o de sus clientes habian sufrido infracciones de
propiedad intelectual en Internet y el 60% habian negociado la compra de

sus nombres de dominio por canales informales.

Para mayor comprension, se citan algunos casos como ejemplo de la

Ciberocupacion:

Caso “TicketMaster Corp. v. Microsoft Corp.”: Ticket
Master demandd la cesacion del enlace profundo (deep
linking] que se hacia a su pagina desde una pagina de
Microsoft que ofrecia informacién general sobre eventos en
vivo. Ticketmaster vendia desde su pdgina eniradas a
espectaculos y el acceso desde la pagina de Microsoft,
“Sidewalk” evitaba ver la marca Ticketmaster y las
publicidades contratadas por este ultimo. El actor invocod
dilucién e infraccion de marca y competencia desleal por
permitir que se pueda acceder al sitio de Ticketrnaster sin

7 Ep 1al situacion, i dilucion ha scurrido porgue los usuarios del Internet que buscaban las mercancias o os servicios de
loz demandantes que vienen equivocadamente a través del Web site de los demandados pudieron dar para arriba buscar
para el Web site real de los demandantes debido a su frustracion sobre tener Gue vadear a través también de muchos sitios
de la iela para encontrar a los demandantes
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aprobacion. Microsoft alegd que era sdélo un vinculo, que el
actor lo podria haber prevenido y que, en definitiva, el link
no se usaba en forma comercial. Asimismo, Microsoft senalé
que para el correcto funcionamiento de Internet, links como
el de este caso deberian ser permitidos. Finalmente el
asunto se solucioné en forma extrajudicial. Informaciones
periodisticas publicadas a fines de 1999 dan cuenta que
Microsoft ha transferido su negocio Sidewalk.com a
Ticketmaster a cambio de un 10 % de las acciones de esta
ultima.

Caso_ “Washington Post Co. v. Total News, Inc.” : El
demandado establecié vinculos desde su pagina con 1.200
fuentes de informacion distintas que suministraban a sus
lectores dentro de un marco propio, es decir, sin los
mensajes publicitarios y marcas existentes en las paginas
vinculadas. La actora reclamé por infraccion y dilucion
marcaria, competencia desleal y apropiacién ilegal de la
propiedad intelectual. El caso se arreglo extrajudicialmente y
Total News dejé de hacer framing!18,

Caso Panavision International, LP v. Toeppen : La parte
actora era titular de la marca “PANAVISION” y "PANAFLEX”
para cinematografia, camaras de television y equipos
fotogrdficos. La parte demandada habia registrado los
nombres de dominio “panavision.com” y “panaflex.com” pero
no lo utilizaba para la promocién o venta de algin bien o
servicio. Cuando Panavision Int LP reclamdé a Toeppen el
nombre de dominio “panavision.com”, Toeppen pidic USS
13.000. La corte del distrito fallé en favor de Panavision,
ordenando al demandado transferir los nombres de dominio
a Panavision. En ausencia de jurisprudencia, la corte de
distrito ordend a la parte actora cargar con las costas. La
Camara revoco lo decidido sobre las costas, considerando la
mala fe del demandado que habia registrado cientos de
nombres de dominios de marcas _famosas con la intencion de

"% Enmarcato {Framing): Consiste en establecer un vinculo con una pé&ging gjena pero ademas ocullar cierlas porciones,
mensajes ¢ publicidad de esa pagina mediante la superposicién de contenido, mensajes, barras de color u otras marcas
sobre las porciones no deseadas desde la pagina vinculada. Esta practica que medifica contenidos, espacios publicitarios y
marcas de terceros constituye, muchas veces, un acto de competencia desleal. Resultarian perjudicados tanto quien coloca
la publicidad que resulta obstruida comeo el titular del sitic en caso de ser personas distintas.
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venderlas o licenciarlas. La Camara reconocié que la_funcién
del nombre de dominio es mds que una direccion en la gue
se identifica al duefio del sitio web o provee informacion
sobre el contenido del sitio, aceptando que el demandado
usaba las marcas del actor como nombre de dominio
lesionando la capacidad de las marcas para identificar o
distinguir los productos y servicios de Panavision.

Caso: Dilucién por “Blurring”: “Actmedia Inc v. Active
media Int’l Inc ”: La parte actora era titular de la marca
ACTMEDIA para publicidad y servicios de promocion. Al
intentar registrar “actmedia.com” como nombre de dominio se
encontré que el demandado Active media ya lo habia
registrado para servicios de diseno de pdaginas web y
servicios de desarrollo. “The Court granted a permanent
injunction to plaintiff, finding that the defendant’s use of the
domain name “actmedia.com” at an internet site providing
services similar to Actmedia’s caused a likehood of confusion
about the source of the services. The Court also found that
the defendant’s actions constituted dilution under Illinois
law. In addition to enjoining the defendant from using the
mark ACTMEDIA, the couwrt ordered the defendant to
immediately release and {transfer the domain name
“actmedia.com” to Actmedia.”

La corte concedié una prescripcion permanente al
demandante, encontrando que el uso del demandado del
Domain Name “actmedia.com” en un sitio de Internet que
proporcionaba los servicios similares a Actrmedia’s lo que era
probable de causar confusion sobre la fuente de los servicios.
La corle también enconiré que las acciones del demandado
constituian dilucion bgjo ley de Illinois. Ademas de imponer
el demandado que dejara de usar la marca ACTMEDIA, la
corte le ordend transferir inmediatamente el Domain Name
“actmedia.com” a Actmedia.
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5.4. INTRODUCCION DEL CONCEPTO DE DILUCION DE MARCAS

FAMOSAS EN LA LEY MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta teoria que nace en los Estados Unidos, ha tenido gran impacto e

influencia en diversas legislaciones tanto europeas como americanas, tal

es e}l caso del Estado Mexicano, que mediante el Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad

Industrial, del 16 de junio de 2005, decide incluir el concepto de dilucién

en la referida reforma, para proteger exclusivamente a las marcas que €l

Instituto Mexicano de la Propiedad Industirial estime o haya declarado

notoriamente conocidas, para quedar como sigue:

“Articulo 90. No seran registrables como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
iguales 0 semgjantes a una marca que el Instituto estime o haya
declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas
a cualquier producto o servicio.

Este timpedimento procederd en cualquier caso en que el uso de la
marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear corfusion o un riesgoe de asociacion con el fitular
de la marca notoriamente conocida; o

b} Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el
titdar de la marca notoriamente conocida; o

¢} Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente
conocida; o

d) Pudiese diluir el cardcter distintivo de la marca notoricunente
conocida.

Este impedimenio no serd aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Es preciso mencionar que la proteccion a las marcas notoriamente

conocidas, se otorgara con independencia de que se encuentren

registradas.!1?

" Articulo 98 BIS-1, segundo y tercer parrafo, respectivamente, de la Ley de la Propiedad Industrial.
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Asi, la dilucién a la que se refiere la reforma que nos ocupa, esta dirigida
principalmente a proteger las marcas de productos o servicios que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual estime o haya declarado

notoriamente conocidas.

Como ya se menciono, en México se establece el término “dilucion”
unicamente como un supuesto para negar la solicitud de registro de
marca, v sélo respecto a las marcas notorias. La ley considera la dilucion
tnicamente para las marcas notoriamente conocidas debido a que. las
marcas famosas no necesitan para su proteccion acreditar ningan
supuesto de procedibilidad como el que se pudiese diluir su capacidad
distintiva, estas marcas estan protegidas por el simple hecho de estimarse

o declararse famosas.

Es preciso mencionar que la teoria de la dilucién, asi como la legislacion
norteamericana en la materia utilizan el término “famous marks” {marcas
famosas), indistintamente, sin establecer una definicion clara o hacer

alguna distincion respecto al grado de notoriedad.

Es muy importante resaltar que antes de que se adoptara en el derecho
mexicano el término de dilucién, la doctrina mexicana aludia al este
concepto de “dilucién”, para referirse al fendmeno por el cual la marca de
ser un signo distintivo se convertia en un nombre comun, resultado
negativo derivado de la pérdida del caracter distintivo de la marca, este
fenémeno es conocido como “vulgarizacion de la marca’, que ocurre
cuando la marca pasa a ser la designacion usual del producto o del
servicio!?20, algo totalmente distinto a lo que contempla la Teoria de

Schetcher.

2 - s . . v .
R México, procede la cancelacion del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se ransforme en
una denominacién genérica que corresponda a uno © varios de ios productos o servicios para los cuales se registro
{vulgarizacion), de tal modo que, en los medics comerciales y en el uso generalizade por el pdblice, la marca haya perdido
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Como vulgarizacién podemos entender el camnbio de estatus de una marca
que de ser distintiva pasa a ser comun, es decir, el caracter distintivo de
las marcas es un requisito dindamico que puede cambiar a lo largo del
tiempo como consecuencia del uso, este cambio puede producirse
negativamente cuando el signo pierde la capacidad distintiva y se convierte

en un signo comun. ¢!

Atendiendo a lo anterior, resulta evidente que existe una clara diferencia
entre la dilucion de la marcas notoriamente conocidas que el legislador
introduce en la ley y la llamada vulgarizacion de las marcas como causa de

cancelacion de un registro marcario.

5.4.1. Similitudes con la legislacién norteamericana

En esta reforma claramente se observa que el legislador retomoé elementos
importantes de la legislacion norteamericana respecto a la dilucion de las

marcas como a continuacion se pretende demostrar:

La ausencia de confusion

Podemos observar que jas reformas incorporadas a la Ley de la Propiedad
Industrial contemplan varios supuestos por los que procedera el
impedimento para registrar una marca igual o semejante a otra marca

notoriamente conocida como son:

a) Que pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el

titvdar de la marca notoriamente conocida; o

su caracter distintivo, come medio de dislinguir ef producto o servicio a que se aplique. (Articulo 153, de la Ley de ia
Propiedad tndustrial.)
¥ Gomez Segade, Fuerza Distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos, Estudios sobre Marcas,

coord. Navarro Chinchilla y otros, Granada, 1995, Pag.351.
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b) Que pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el

titular de la marca notoriamente conocida; o

¢) Que pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente

conocida; o

d} Que pudiese diluir el caracter distintivo de la rmarca

notoricmente conocidda.,

Podemos deducir que al senalarse que el impedimento procederé en
cualquiera de estos casos no es necesario que se dé el supuesto de que se
pueda crear confusién o un riesgo de asociacion entre las marcas para que
se configure la causal de que pudiese existir la dilucion de la marca
notoriamente conocida. No obstante, es necesario poner en claro que una
marca pude causar la dilucién de otra notoriamente conocida sin que

exista el riesgo de que el consumidor se confunda o asocie ambas marcas.

La probabilidad

Un elemento de la teoria de la dilucién que fue introducide en nuestra
legislacién consiste en que no sera necesario prebar que existe dilucion
real de la marca. Como se estudio en el capitulo tercero, la probabilidad de
dilucion fue objeto de controversia dentro del sistema juridico
norteamericano, la Federal Trademark Dilution Act establecia que para
gjercitar accion contra una marca ésta debia causar una dilucion real a la
marca famosa, en este sentido resultaba dificil probar que el uso de una
marca realmente habia causado dilucién de la marca que se pretendia
proteger y asi, el Acta de Revisién de la dilucion de las Marcas establecio
que no es necesario probar que existe dilucion real de la marca famosa,

como lo establecia la FTDA, para poder ejercitar la accién unicamente se
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considerara la probabilidad de que una segunda marca pudiera causar su

dilucian.

Al analizar el supuesto introducido en nuestra legislaciéon de que la marca
que se pretende registrar pudiese diluir el caracter distintivo de la marca
notoriamente conocida, podemos deducir que al establecer que “pudiese
diluir el caracter distintivo” no es necesario probar la dilucién real de una
marca bastara con el hecho de que sea probable el diluir el caracter
distintivo de la marca notoriamente conocida para que se niegue la

solicitud de registro de marca.

Formas de dilucion por debilitamiento v empanamiento

Con la reforma, se dan a conocer algunos efectos de los que Frank I.
Schetcher habla en su teoria de la dilucién, como son la posibilidad de
causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida o la posibilidad
de diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida tal como

1o exponen los incisos ¢} y d), de la fraccion XV del articulo 90.

De lo anterior, y aunque no se encuenira de manera expresa y clara en
nuestra legislacion, se puede afirmar que la Ley de la Propiedad Industrial
contempla ambos supuestos, la dilucién por debilitamiento y la dilucion
por empanamiento, toda vez que niega el registro como marca a todas
aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado
notoriamente conocida en México, cuando la marca que se solicita pudiese
causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida
{empanamiento/tarnishment); o pudiese diluir el caracter distintivo de la

marca notoriamente conocida (debilitamiento/bluwrring).
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5.4.2. Critica

No obstante lo anterior, se puede observar que México adopta de manera
parcial esta figura, toda vez que no establece de manera clara un concepto
de “diluciéon”, y se limita a establecer a la dilucion como un supuesto para
negar el registro a terceros respecto a una marca idéntica o similar a otra
notoriamente conocida, ademas de que lo hace unicamente respecto a las

marcas notorias.

La reforma en la ley mexicana s6lo hace mencion al termino “diluir’, sin
embargo no lo define y tampoco senala cuales son las causas por las que
un signo distintivo pudiese diluir el cardcter distintivo de una marca
notoriamente conocida. Sin embargo, podemos decir que México adopta la
teoria de la dilucién y cambia el sujeto protegido por la ley marcaria. Ya no
es el consumidor el protegido contra la confusion, sino el titular de la

marca contra la pérdida de su unicidad 122

Aunque en la Ley de la Propiedad Industrial no se define el término
“dilucién” o la palabra “diluir”, para efectos de este estudio retomaremos lo
que la FTDA define como dilucion cuando senala que es “La pérdida de la
capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir un producto o
servicio, sin prejuicio de la presencia o ausencia de (1) competencia entre
el titular de la marca famocsa y la otra parte o (2) riesgo de confusion o

engano”.

De dicha definicion se pueden destacar los siguientes elementos:

% Mermin, J., cita de Kiieger, Robert “T:ademark Dilution: The Whittling away of the Rational Basis for Trademark
Protection” 58, U.Pitt. L.Rev 789, 853-56 (1997).
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» Disminuye la capacidad distintiva de la marcal23
¢ Se da aun entre productos o servicios no competitivos.
» Existe ante la probabilidad o no de que se produzca confusién,

error, o engano.

De lo anterior podemos senalar que la reforma debe ser adicionada, dar
una definicion o concepto de dilucion y prever medios, criterios y

lineamientos para acreditarla.

Para efectos de la proteccion que contempla la LPI contra la dilucién de las
marcas notoriamente conocidas podemos entender por dilucién "la
disminuciéon de la capacidad de una marca notoriarnente conocida de
identificar y de distinguir mercancias o servicios, sin importar la presencia
o la ausencia de competencia entre el duefio de la marca y otras, o una

probabilidad de la confusién, del error, o del engano.124

En nuestro pais, se debe entender que la dilucion es el resultado de un
uso indebido de otro signo distintive que afecta de diversas formas a una
marca disminuyendo su unicidad. En la mayoria de los casos, la dilucion
de la marca implica un uso desautorizado de la marca de otra persona en
los productos con los cuales no compita, y tiene poca conexion con los
productos o servicios ofertados por el duerio de la marca registrada. Por
ejemplo, una marca notoria usada para identificar y distinguir productos
para el cuidado del pelo, pudo ser diluida si otra compafnia usa una marca
similar para identificar o distinguir cereales, material eléctrico, articulos

deportivos, etc.

% { a dilucién de una marca implica una pérdida de su valor econémico por un debilitamiento de su exclusividad, aun en
relacién con on producto no competitivo que reduce sustanciaimenie la asociacion exclusiva de la marca con su titular
original, sus productos o servicios o la imagen asociada con ellos.

4 Eric A. Prager, el acto federal de la dilusion de la marca registrada de 1985; Probabilidad substancial de la confusion, 7
Fordham intell. Apoye. Medios Y Ent. LJE 121, 121 (1996},
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Finalmente, la legislacion mexicana puede adoptar de la teoria de
Schechter, lo relativo a la informacién, datos o elementos que se deberan
tomar en cuenta en aquellos casos en que se demande la dilucién de una

marca, tales como podrian ser los siguientes:

1. Que el demandante sea propietario de una marca notoriamente
conocida.
Que la marca demandada tenga un uso comercial.
Que el uso de la marca demandada haya comenzado después .
de que la marca demandante haya adquirido fama.

4. Que el uso de la marca demandada dane la capacidad de la

marca demandante de identificar y distinguir bienes o servicios.

Por otra parte, respecto a la teoria de la dilucién es evidente que en la ley
mexicana no se contemplan conceptos tales como unicidad, singularidad
o0 dispersion de la calidad distintiva de las marcas, pero mas alla de lo Que
la ley no define, no existen elementos que permitan a los abogados
litigantes, autoridades administrativas y organos jurisdiccionales crear un
derecho de propiedad intelectual que regule el fendmeno de la dilucién, el
dano a las marcas, y a sus titulares y que ayude a prevenir que las marcas

sean diluidas en cuanto a la pérdida de su fuerza y capacidad distintiva.

Es preciso senalar que en México, el término “dilucién” se establece
unicamente como un supuesto para negar la solicitud de registro de
marca, pero no se hace referencia a la dilucion como tal para solicitar una
declaracion administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién o infraccién
administrativa, aunque si sanciona de manera independiente la
competencia desleal, la confusién, el uso no autorizado, el desprestigiar
productos o servicios, el allerar o suprimir parcialmente una marca y la

falsificacién de marcas, esta ultimma sancionada como delito.
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5.4.3. Importancia de la introduccién del concepto de dilucién de

marcas en la legislacién mexicana

En México fue muy bien recibida esta protecciéon a las marcas distintivas,
ya que el Decreto de reforma citado, no sélo trajo como beneficio el dotar al
IMPI de facultades para emitir declaratorias de notoriedad o fama de las
marcas, sino que también robustece la proteccion de las mismas contra los
actos que constituyan un abuso o aprovechamiento, que pueda generar
confusion en el consumidor o actos que desprestigien la marca o puedan

diluir el caracter distintivo de la misma.

Una ventaja de contar con la figura de la dilucién, es que se pueden
prevenir danos irreparables al valor de una marca, y evitar que la marca
pierda su identidad, su unicidad y su capacidad de distinguir y ser

asociada con productos o servicios especificos de calidad reconocida.

La aparicion de la figura de la dilucion ademas de proteger a las marcas
notorias contra su debilitamiento, otorga seguridad juridica a las empresas
gue destinan mucho tiempo, dinero y esfuerzo, en el poesicionamiento y

fortalecimiento de su marca.

Es por ello que con el proposito de otorgar plena proteccion a las marcas,
Ia reforma a la ley, pretende que la teoria de la dilucién tome fuerza en
nuestro pais, y se cuenta con una accion legal que proteja a los titulares
de las marcas notorias del uso no autorizado de sus signos por parte de

tercercs, para lo cual podra llevar a cabo las siguientes acciones:
» Procedimiento Administrativo de nulidad: El titular de una marca

notoriamente conocida estara facultado para solicitar la invalidacion

del registro de una marca que esté en conflictlo con la marca
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notoriamente conocida, mediante una decision de la autoridad

competente.

+ Prohibicién de uso: El titular de una marca notoriamente conocida
estara facultado para solicitar medidas cautelares para que se
prohiba el uso de una marca que esté en conflicto con la marca

notoriamente conocida.

Las medidas anteriores otorgan a las marcas notorias un respaldo legal
ante el intento malicioso de otras empresas de intentar aprovechar el
prestigio y reconocimiento de estas marcas y asi beneficiarse en perjuicio

de éstas.

Con estas medidas podemos ver que se fortalece la teoria de la dilucion y
en consecuencia se garantiza el vinculo marca/producto y evita la
coexistencia de marcas idénticas o similares para distinguir productos o
servicios, aun no competitivos, y se provogque en la mente del consumidor
confusion en cuanto a su origen, y con ello vemos alcanzado uno de los
fines buscados por Schetcher en cuanto a proteger no sélo a los
consumidores, sino a la marca en si, a su prestigio, poder de venta y

unicidad.

Como ya se menciond, la Ley solo protege a las marcas notorias contra el
fenomeno de la dilucion, y podemos entender que la razén es defender el
vinculo marca/producto e, indirectamente, proteger al consumidor y las
sanas practicas comerciales. Sin embargo, la teoria de la dilucion también
obliga a la proteccion de las cualidades, prestigio y poder de venta de la
marca y evitar el acercamiento espurio de terceros para aprovecharse
indebidamente de ésta. Protegiendo muy especialmente al fabricante del
producto que, con su esfuerzo, constancia y anos de publicidad logré el

goodwill del signo.
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Por ello, se puede afirmar que la voluntad del legislador al plantear la
reforma fue proteger no sélo el interés del fabricante sino también la
buena fe del consumidor, y por ello se aparta un poco del principio de

especialidad, con el fin de impedir el aprovechamiento del prestigio ajeno.

Uno de los mas destacados conocedores del tema, el Lic. Mauricio Jalife
Daher, senala que se viene a modificar la vision de lo que antes era visto
como un incidente de poca importancia ante el cual los sistemas juridicos
en general reaccionaban bajo parametros de tolerancia, ya que cuando
una marca era empleada sin consentimiento de su propietario, era
necesarioc agotar lentos procedimientos para lograr, si acaso, que la

actividad infractora cesara.

Continua diciendo que lentamente, los intereses de los grandes
corporativos lograron plasmar en leyes internacionales primero, y
nacionales después, formulas para la recuperacion de danos que
cumplieran una labor intimidante. Sentencias multimillonarias dictadas
en Estados Unidos en la dltima década, impulsaron el sentimiento de que
los derechos de propiedad intelectual debian ser resguardados de todo acto
de competencia desleal. Es por ello que nos parece adecuado concluir este

trabajo con la siguiente cita del autor de referencia:

“...el dano que la marca sufria en su capacidad distintiva.
Cuando una marca se utiliza indiscriminadamente, siendo
manoseada por multiples fabricantes incapaces de
garantizar la calidad de los productos o servicios
distinguidos, la marca se “prostituye” irremediablemente.
Marcas como “Chemise Lacoste”, “Jordache” o "Guess”, en
nuestro pais, son testigos que personifican esos procesos de
agonia generados por la agobiante pirateria gue durante
muchos anos sufrieron en mezclilla propia”.
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1. Resulta evidente que los principales impulsores de la Reforma a la
Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas notorias y
famosas fueron los grandes industriales, titulares de marcas de gran
prestigio, que pretendian brindarle a sus marcas una proteccion
mucho mas amplia y que éstas fueran reconocidas como marcas de
gran renombre, cuya proteccion fuera mas alld de lo que la

legislacién en la materia preveia en nuestro pais.

2. Siendo las marcas notorias y famosas las mas vulnerables, se
encuentran expuestas a ser falsificadas. Esta reforma a la Ley de la
Propiedad Industrial, resuelve algunos de los problemas que
enfrentan estas marcas en el trafico comercial, como el que un
tercero pretenda apropiarse de ellas o aprovecharse indebidamente
de su reputacion y prestigio, e impedir el registro de signos
similares, otorgando a favor de los titulares, la facultad de iniciar
procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion, solicitar la
aplicacién de medidas cautelares para impedir el uso de las mismas,

asi como exigir el pago de danos, perjuicios, y costas generadas.

3. Otro de los beneficios que nos trae la reforma es que cuando el
Instituto examine la procedencia de una solicitud de registro de
marca, ya no se basara en simples estimaciones muchas veces sin
elementos de prueba, para determinar la notoriedad o fama de una
marca. Ahora podra negar la solicitud de manera fundada y
motivada, lo que ademas. resulta ser de gran utilidad a la autoridad
jurisdiccional para que con base en dichos elementos se cuente con

pruebas contundentes, favoreciendo la economia procesal, se eviten
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los gastos y tramites excesivos y no se tengan resoluciones

contradictorias para tramites similares.

Como ya se estudi6é uno de los aspectos importantes de la Reforma a
la Ley de Propiedad Industrial en materia de marcas notorias y
famosas es que se establece como supuesto para impedir el registro
de una marca igual o semejante a una marca notoriamente conocida
el que “Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente

conocida”.

La reforma a la LPl en materia de marcas notorias y famosas
introduce el concepto de marcas famosas y establece una clara
diferencia entre éstas y las marcas notoriamente conocidas. En los
niveles de proteccion que la Ley establece para cada una de estas
marcas, observamos la introduccion del concepto de diluciéon de las

marcas en nuestra legislacion.

La legislacion mexicana contempla la dilucion de las marcas
unicamente respecto a las marcas notoriamente conocidas, las
marcas famosas se encuentran protegidas independientemente de
gue otra marca pueda o no diluir su capacidad distintiva y para las
marcas que no alcanzan ninguno de estos dos grados de notoriedad

tampoco se prevé su proteccion en contra de una probable dilucion.

Es evidente que esta proteccién es extraordinaria, puesto que de lo
contrario implicaria una proteccion exorbitante. Un bloqueo del
mercado con caracteristicas anticompetitivas. Por ello los requisitos
para que se pueda proteger a una marca contra la dilucién son
estrictos, requiriéndose para tales efectos, y en el caso mexicano, que

la marca se estime o se haya declarado notoriamente conocida.

-t
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La dilucién de una marca implica una pérdida de su valor econémico
por un debilitamiento de su exclusividad, aun en relacién con un
producto no competitivo que reduce sustancialmente la asociacion
exclusiva de la marca con su titular original, sus productos o

servicios o la imagen asociada con ellos.

En la mayoria de los casos, la dilucién de la marca registrada implica
un uso desautorizado de la marca registrada de otra persona en los
productos con los cuales no compita, y que tienen poca conexién con

los del duerio de la marca registrada.

10.E1 concepto de dilucién de marca notoria no pretende proteger al

11.

consumidor de un posible engano o confusidén respecto al origen de
los productos, tampoco pretende proteger a la marca de un
aprovechamiento de su prestigio, este concepto pretende proteder a la

marca en si misma, el prestigio de la marca y su calidad distintiva.

Como se ha estudiado las marcas notoriamente conocidas, se
caracterizan porque gozan de renombre entre el publico consumidor
por lo que no existe gran probabilidad de que éste se confunda y
pueda pensar que los productos para los que se utiliza la marca que
se pretende registrar tienen alguna relacion con los productos que
ampara la marca notoriamente conocida, sin embargo
inevitablemente se producird una asociacion en la mente del
consumidor de tal forma que la marca notoriamente conocida ya no
sera distintiva de ciertos productos o servicios provocando esto un
dafio a la marca en cuanto a su fuerza de distincion, la marca

perdera su unicidad e identidad.

159



LA INTRODUCCION DEL CONCERTO DE DILUCION DE MARCAS FAMOSAS BN L DERECHO MEXICAND
CONCLUSIONES

o

i

12.La proteccion frente al riesgo de dilucion, se refiere a la proteccion de
las marcas proporcionadas de una fuerza distintiva sobresaliente
frente a la utilizacion de marcas similares para productos o servicios
apropiados de diluir la singular posicion de aquellas en el mercado,
la proteccion frente a la dilucion se encamina principalmente a
defender la integridad de Ja marca debido a su especial aptitud
distintiva, la que se veria lesionada de diseminarse su utilizacién

para productos o servicios distintos.

13.El fenémeno de la dilucion nace en la mente de los consumidores y
se basa en aspectos como el reconocimiento de la marca, la

capacidad de recordarla, asociarla con su origen y serle fiel.

14.E] concepto de dilucién de marcas es de gran trascendencia dentro
del ambito de la proteccion de las marcas notorias. Existen varias
legislaciones que lo contemplan, la legislacion mas extensa y precisa
es la norteamericana en la cual se tiene una ley especifica para

regular la dilucién de las marcas, la Federal Trademark Dilution Act.

15.Es indudable que este concepto se introduce a la Ley mexicana
derivado de otras legislaciones, principalmente la legislacién

norteamericana en la materia.

16.Una gran ventaja de contar con la figura de la dilucion, es que se
pueden prevenir danos irreparables al valor de una marca, y evitar
que la marca pierda su identidad al grado de que los consumidores
no la distingan de la competencia, ademas de que otorga seguridad
juridica a las empresas que destinan mucho tiempo, dinero y

esfuerzo, en el posicionamiento y fortalecimiento de su marca.
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17.Es de gran importancia y trascendencia que este concepto haya sido
introducido en nuestra legislacién, pero no obstante su integracion
en la Ley, este supuesto no se encuentra definido como tal y no se
especifica cudles son las causas por las que un signo distintivo

pudiese diluir el caracter distintivo de una marca.

18.Resulta necesario establecer dentro de la legislacion mexicana un
claro concepto de lo que debemos entender por “dilucion del caracter
distintivo de una marca”, debido a que puede resultar ambiguo y

susceptible a diversas interpretaciones.

19.Derivado del estudio que se ha realizado podemos definir la dilucién
como la disminucién de la capacidad de una marca notoriamente
conocida de identificar y distinguir bienes o servicios como
consecuencia de la actividad del titular de una marca nueva, sin
importar la presencia o la ausencia de competencia entre ambas

marcas, 0 una probabilidad de confusion, error, o engano.

20.De igual forma, podria ser conveniente que la legislacién mexicana
contemplara de manera mas clara y especifica la protecciéon de las
marcas en contra de su dilucién estableciendo criterios claros para
determninar si el uso de una marca puede diluir el caracter distintivo

de otra o puede causarle un desprestigio.
21.Asimismo, de manera que la proteccion no se vuelva
desproporcionada, seria importante establecer ciertos limites, de

manera similar a como los establece la legislacién norteamericana.

22.Al proteger a las marcas contra la dilucién, se pretende ir un paso

mas alla en la proteccién convencional de cualquier signo distintivo,
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el titular de una marca puede impedir el registro o el uso en el
comercio de un signo similar, independientemente del producto o
servicio para el que se pretende utilizar, cuando exista la posibilidad
de que dicho uso comercial pueda diluir el caracter distintivo de la
marca que por hoy se requiere sea notoria, pero que mas adelante
podria aplicarse para cualquier marca y cualquier signo distintivo
como nombres comerciales, avisos, etc., siempre tomando en cuenta
que la regulacion adecuada a las marcas y la aplicacion estricta de
la ley, nunca se confunda con una proteccion exorbitante 0. un
bloqueo del mercado con caracteristicas anticompetitivas. Por ello
los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra la
dilucién deben ser estrictos y siempre tomando en cuenta elementos

de prueba que le permitan a la autoridad actuar con base en ellos.
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