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INTRODUCCION

E1 desarrollo del intercambio mercantil internacional y los -
avances que en las G(G1timas décadas han revolucionado las comuni
caciones, determina que la regulacidén de las marcas requiera -
que se contemb]e y atienda la proplematica por la que actualmen
te atraviesan las marcas notoriamente conocidas o marcas de re-

nombre.

Las marcas fueron uno de Tos derechos de propiedad industrial -

incluidos en el Convenio de Parfs para la Proteccién de la Pro

- pliedad Industrial en 1883, y las Conferencias de Revisibn al --

mismo, concertadas a la fecha*, se han caracterizédokpor el de ©
seo de armonizar los intereses de los diferentes pafses miem~- -

bros en materia de propiedad industrial.

Y asf, como respuesta a una necesidad de la comunidad interna-
cional, en la anferencia de Revisi6n del Convenié de Parfs pa-
ra la Protecci6n de la Propiedad Industrial, efectuada en La Ha
ya en 1925, se regula por primera vez sobre las marcas notoria-

~mente conocidas.

Sin embargo, no todos los pafses miembros de este Convenio han

incluido en su legislacidn este concepto, como es el caso del--

* Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911,
en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934,
en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.



ordenamiento jurfdico de México, en el que no existen disposi-

cfones concretas y especiales al respecto,

En la prdctica mexicana al encontrarse la autoridad con solici
tudes de registro como marca'de denominaciones notorias, se en
frenta a la disyuntiva de,'por un lado, rééhazar dicha solici-
tud con apoyo en disposiciones jurfdicas que no se adecdan al

caso, resultando por tanto forzada la negativa por carecer la

ley de la materia de preceptos Jurfdicos que 1o contemple, o0 -
bien conceder el registro é1 cudl pfovocarfa confusién en el -
pdblico consumidor en cudntova la procedencia de los productos
0 servicio§ amparados con el mismo,.ya que podrfan creer qué -

tienen una procedencia distinta.

.E] surgimiento de esta problemdtica a que se enfrenta la auto-
ridad, Direccidn General de Invenciones, Marcas y Desarrollo -
Técnoldgico, motiv6 la prgparacidn del presente trabajo ante -
.la cada vez mayor incidencia de solicitudes de marcas notoria-

mente conocidas por personas distintas a sus titulares.

Ed el presente trabajo se trata primeramente los aspectos doc-
trinales e histéricos de 1a marca en general en el plano inter
nac!cngl y nacional, pafa después entrar a la prob1emat1ca de

las marﬁas notoriamente conocidas en el derecho positivo mexi-
cano asf como su regulacidn en el Convenio de Parfs, y se con-

cluye, con 1apropdestade adoptar en nuestraley de Invencionesy



Marcas medidas tendientes a evitér el aprovechamiento por par-
te de terceros de marcas notoriamente conocidas a fin de protg
ger del engafio y confusidn al pdblico consumidor, sin que esto
constituya otorgar una mayor protéccidn a los fordneos en de-

trimento de Tos naciona]es, con 1o que se pretende una protec-
cién y reglamentacidn eficaz del! derecho marcario, cuya princi
pal finalidad es evitar la competencia desleal y proteger del

engafio al piblico consumidor.



CAPITULO I

LA MARCA

1. CONCEPTO DE LA MARCA

La marca es una institucién de orden pﬁb]ico y de interés
social, porque ademds de proteger al titular respecto de]xderg
cho exclusivo adquirido, cumple con una funcidén social al prg
teger al piblico consumidor,&e cpnfusjones o,engaﬁbs‘al.indi-
carle 1a procedencia u origen de loskproductos 0 seryicios:ah-
parados con 1a marca, ofreciéndole una fuente de informacidn -
sencilla que le ayuda a elegir entre la cada vez mayor varfe-

dad de productos o serv1c1os que saturan los mercados.

Es esta doble proteccién lo que justifica la tutgla 3urf;
dica del signo marcario. Y se considera un bien Juericamente
tutelado, al establecerse en los artfcblos 88 y 89 de‘ié Ley -
de Invenciones y Marcas que el derecho de uso exclusivo de una
marca se obtiene medtante su registro en la Secretarfa‘yPtqda
persona que esté usando o quiera usar una marca para distingdirA
‘Yos articulos o servicios que produzca o preste, podr§ adquirir
el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo los requisitos y'
formalidades que establecen esta Ley y su Reglamento. Igua1 de

recho tendrdn los comerciantes.

Existen diversos conceptos sobre lo que es una marca, De

menera enunciativa se citan los siguientes:



"La marca de fdbrica o'de comercio es un signo cualquiera
aplicado a un producto yque permite reconocer la fébrica de que

proviene o la casa comercial que lo vende." (Ainé&) 1/

"Se puede decir con verdad que la marca es un medio mate--
rial de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la
mercancfa a los terceros que la compran en cualquier lugar.”

(Ppu111et) 2/

“La -marca de fdbrica consiste en un signo distintivo colo
cado sobre los productos y destinado a garantizar al pdblico 1a
procedencia de los productos y tiende a“jndividualizar una mer-

cancfa." (Roubier) 3/

"La sefial externa que es usada por un comerciante para dis
tinguir loslproductos'por 61 elaborados, vendidos o distribui-~ .
dos de manera que elradduirente pueda cerciorarse de su proceden
cia y el‘comerciante quede a salvo de'ios efectos de la competen

cia desleal." (J. Rodrfguez y Rodffguez) 4/

"La marcsa s}rve para individualizar el producto y.constity

ye un bien fnmaterial que se traduce materialmente en una contra

1/ RANGEL MEDINA, David. "Tratado de Derecho Marcario; las marcas industria
Igs.ylgzmerciales en México.” México, D. F., edicidn del autor, 1960,
pag. ) .

2/ lbidem p&g. 154

3/ Ibidem p&g. 156 -

4/ Ibidem p&g. 156



sefia puestas en las mercancfas y sirve para indicar la proceden
cia del produqto de una hacienda determinada, atrayendo y con-
servando 1a clientela. E1 pGblico puede asf conocer la proce-

dencia de la mercancfa." (Ascarelli} 5/

"La marcqles‘el,signp distintivo que {dentifica las merca-
‘derfas procedentes del establecimiento del comerciante y que -

son negociadas pdr su haciehda.”.(Ferraba) 6/

“La marca es una contrasefia gr&fica impresa o aplicada al-
producto a fin de distinguirlo de todos los otros productos si-
. .milares existentes en el comercio y procedentes de otra hacien- .

da." (Rotondi) 7/

-De las definiciones citadas se puedé destacar que son coin
cidentes, pues en ellas se incluyen como caracterfstica de 1; -
marca las funciones 1ndipadoras del origen y 1la distintiva;_es
decfr. contienen 1a finalidad tradicional de 1a marca y por'iag

to constituyen el concepto clésico Iegél de Ta misma.

La Organfzaci6n Mundial de 1a Propiedad Intelectual (OMPI)
da la siguiente definicidn: :

5/ Ibidem pdg. 157
6/ lbidem >4g. 157
b/ Ibidem psg. 158



"Marca es un signo visible que perﬁite distinguir Vas big
nés o servicios de una empresa de los bienés o servicios de -
otras empresas, Es un bien incorporal cuyo principal valor re
side en el prestigio y la reputacién que determinada marca re-
presenta." §! ‘

- Se consfdera que este concepto de marca podrfa ser acepta-
do internacionalmente ya que adem&s:de 1as funciones esenciales
introduce las referentes a calidad y publicidad al referirse al

prestigio y reputacidn que una marca puede obtener.

Por otra parte, YVes'Saint Gal sostiene que el conchpto de
marca debe. de definirse desde dos puntos de vista- el jurfdico
y el econdmico. De acuerdo al punto de»yista Jurfdico, en cuanp
to a que la marca es un siqnﬁ distintivo que permite a su titu
lar, fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servi
cios de los de ia competencia, y de acuerdo al punto de vista
eéondmi;o, en cuanto que Ta marca'eS'uhlsignp que tiende a pro~

: porcionar a1 consumidor una mercancfa o un sefvicid cubiefto pd

“blicamente con su garantfa, 9/

" 8/ OrganizaciGn Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. "E} papel de la
ropiedad industrial en Ya proteccifn de Jos consumidores * Ginebra, ~
oc., COPR/III/1, Junio de 1982, pfg. 13

" 9/ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, “Justificacidn de una polftica que restrinja
e} uso de marcas extranjeras en México,* 'Revista de Comercio Exterior,
México, D. F., Banco Nacional de Comercio Exterior,
8, Agosto de 1976, p. 941,




Las definiciones desde Tos puntos de vista mencionados, -
por una parte el jurfdico contiene las funciones distintiva e
indicadora de‘procedencia de la marca, y por el otro, en el -
sentido econémico la funcién indicadora de calidad.-y la funcién
de publicidad, denot#ndo Ta. importancia cada vez ﬁayor de l1a -

funcién econdmica atribuida a la marca.

En el cuerpo jurfdico de la Le& de Invenciones y Marcas no
se da una definfci6n de marca, sin que &sto represente limitan-
te élguna'en cuanto & su regulacién. Sin embargo, de dicho or-

_denamfento'se‘derfva el concepto que bien podrfa ser el siguien
te: '

La marca es aquella denominacifn o signo distintivo que -
adopta el fabricante, el comerciante o el prestador de servicios
para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma -

especie o clase e indicar Ta procedencia u origen de lo$ mismos,

0 bien, de acuerdo con la tendencia actual, podrfamos pro-
poner que Marca es una denéminacidn o signo suficientemente dis
tintivo que el titular del mismo utiliza para dist1ngu1r sus -
productos o servicios de otros de su misma especie y clase y -
sirve de vehfculo de informacién a) consumidor para elegir en-
tre los diferenfeé pioductos o'servicios'que se ofertan en el -
mercado, . ' o v |
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2. LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS

Expertos en materia de propiedad fndustrial han explicado
de manera mds o menos semedante las funciones de las marcas, -
por 1o que en términos generales tenemos que son cuatro las -

funciones funqamenta1es:

a) Funcién indicadora del origen o procedencta,

Esta funcidn se ha considerado como la oniglnki. tra&i

cional, histdrica y en no pocos casos, como Gnica de li;'marcas.

A1 hablarse de origen o procedentta no se refiere al -
origén geogrifico, sfn& a la procedenéia u origen del tftﬁlgr,
sin que en la actualidad é#to signifique que con la marca se -- ;
fdentifique- el nombre y domicilio de ]a empresa, mids bien sé -
traduce en una ayuda a los consumidores para que se decidan en
1o que han de comprar, es decir; los coﬁsumidores al adquirir’
productos o servicios con una determinada marca prgsumen‘quell
tienen 1a misme procedencia que siemp}e hap tenido aquellos eti

quetados con esa misma marca y por ellos conocida,

Para que 1a marca cumpla eficazmente. con esta funcidn,
debe evitarse que coexistan eﬁ_el mercado marcas semejantes ‘en
grado de confusién, debidamente registradas que tienden a provo
car error y engafio en los.consunidores. pues yq‘no estarfan en
pos{bitidad dgvident1f1car 1a ierdadera‘procedencia,adn cuando
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dicha procedencia no se refiera al nombre y domicilio del titu-
\

lar.

. Esta funcién principal de las marcas ha sufr1do trans-
.formaciones debido & 1la proliferacidn de productos. sin embargo
é5t0 no sign1f1ca.que exista un gran nimero de productores. si-
no que los titulares han adoptado Qarias marcas para un produc-
to o servicio con el‘objetd‘de poner una barrera a 12 éntrada -
de su mercho a otros t1tuiares de marcas, denotando aﬁf una ==

funci6n monopolfstica de las mismas.

Por lo que "las’ marcas no siempre cumplencon 1a indica
cidn de procedencia y en cambio cuda vez mds, reflefan el buen
nombre de su propietario que se manifiesta en la inclinacién de
ios compraﬁores a determinado producto de-'una empresa concreta

y en su propensién a comprarlo." 10/

b) Func16n distintiva 0 d1ferenc1adora

Se puede decfr que en Ja actualidad 7a funcidn que pre
dom1na es la distintiva ] diferenciadora. 0 sea las marcas aca-
baron por identificar los productos o servicios y no siempre -

son_indicadoras de procedencia.

10/ .Conferencia de Ias Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrolle. “La -
funcién de las marcas en los pafses-en desarroilo,” Doc. TD/B/C.6/AC.
. 3/3/Rev. 1. Naciones Untdas, Nueva York. 1979, pAg. 6



Est$ funcidn de 1a marca consiste en distinguir los --
productos y servicios de una empresa de los de las demds empre-
sas y se traduce en una ayuda al titular de la misma para comer
cializar sus productos y servicios, y para el consumidor en la

elecci6n entre productos o servicios similares.

Para que la marca cumpla con esta funcifén se requiere
que efectivamente consista en-un signo distintivo, es decir, -
‘que no sea Qescriptiva de los productos o servicios que proteja
y cree-un vinculo entre el titular y los productos o servicios
que elabore o preste, Razén por la cual se ha in¢cluido en los
ordenamientos legales sobre la materia-disposiciones concretas
eﬁ'que se prohibe registrar como marca,'denominaéfones 0. signos
descriptivos de los productos o servicios a que se pretende - -

aplicar,

¢) Funcién indicadora de calfdad

_Esta funci6nde 1a marca se refiere no a una constancia
especffica en la calidad de Tos productos'o servicios sinp & --
uha constancia resbecto del nivel acostumbﬁ&do de calidhd'de -
los productos o servicios ofrecidos con la marca, basado princi

paimente en el prestigio y reputacidn de esa marca.

Stgnifica que Jos titulares de marcas pueden en un mo-.
mento dado modificar las caracterfsticas de los productos o ser

vicios o con el paso del tiempo &stos sufrir cambios, y los con



sumidores al ser fieles a los productos o servicios amparados
por una determinada marca, esperar que adn con Tas modificacio
nes o cambios que &sos sufran, mantengan un determinado nivel

de calidad.

La funci6n indicadora de calidad ﬁe la marca no se re
fiere a que exprese una garantfa de ‘calidad para el consumidor
que adquiera productos et}ﬁuetados con marcas registradas, En
el sistema marcario opera de otra manera, es decir, "si en un
fiempo dado la empresa cuyos productos no llenen o hayan deja-
do de responder a' las expectativas de su clientela puede enfren
tarse con el rechazo de sus productos o con una disminucién en
A.]avdemanda; pero 10; consumidores defraudados no tendrdn -con
vbase en el derecho marcario-~ fundamento legal para reclamo al-

guno.," 11/

E1 sistema marcario no tiene como objetivo ser instru
mento de garantfa de calidad, pues muchos aspectos de la cdli-
dad se basan en elementos subjetivos que estdn fuera del orde-
namiento legal marcario, pues no se relacionan directamente --

con e} mismo,

. La Ley de Invenciones y Marcas, en el artfculo 150, -

segundo pdrrafo seflala: “EV registro de una marca podrd ser --

© 11/ CORRIA, Carlos. “Complemento al informe-sobre las patentes de inven--
cién en América Latina,* Banco Interamericano de Desarrollo. Ins-
“tituto para 1a Integracidn de la América Latina., UNCTAD, (INTAL, se-
rie Estudios No. 17, 1975) Buenos Aires, Agosto de 1977, pdg. 22.



.10

cancelado por 1a Secretarfa de Industria y Comercio cuando su
titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de
un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del

pabljco o de ia economfa del pafs,*

§s~H§c1r. la Ley vigente contempla 1a hipdtesis legal
que se refiere a una situacién extrema de qbuso para'consuuidg
res y la economfa del pafs por lo que pa}a dar cumpliiiento a
tat disposficidn se debe recurrir a otra . reglamentacidn fuera -
del campo marcario, como es ¢ caso de Ja Ley General de Normas
y de Pesas y Medidas cuyo objetivo es éntre otros, e1'c6ntrol, '
de calidad y mediante su 1nferveﬁc16n, regutar la calidad de -
Tos productos o servicios que puedan estar amparados con ﬁna -

marca,

d) Funci6n de Publictdad

Se podrfa sintetizar esta funcién de Ya marca en que
tiene por objeto dar popularidad a los productos de determina
da empfe;a para que el consumidor al conocerlos Yos distinga
entre otros de su mism3d especie y 105 consuma, o sea, la 'p‘ubH-
cidad informa.al consumidor sobre los produc@os o servicios de
que se dispone en e] mercado e 1nf1uy§ en 1a decisidn de com-
pra,.sin embargo, el prop6sito de 1a publicidad mds que 1infor
“mar a tos compradores para que adquieran Jos satisfactores ne~
cesarios o realmente 1o mejor en calidad, es aumentar las ven-

tas {nfluyendo en ellos.
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La pub]fcidad sirve para atraer y conservar alaclien
tela, es decir, su objeto es convencer gl consunidor de que en
tre los de su misma clase, es el mejor producto o servicio y -
mantenerlo fiel a los mismos. Para lograr &sto, las marcas de
*, ben ;er.flciles de recordar y que el consumidor pdeda identifi

" carse subjetivamente con las marcas.

La funcidn pub11c1ta§1a de Tas marcas es fundamental
en el proceso de comeréiq]izqc1dn, aﬁmenta la demanda de los -
pfoductos o serviclos y'éon ésto las u£i11d|des de las empre-
'$qs. : -H-
- :_' "Las marcas soh‘un medfo de publicidad por excelencia
y en la actualidad, se destinan g}andes sumas dé dinero en la
bgb]icidad. 10 que ha originido due ¢! consumidor mds que cong
cer las caracterf{sticas del producto, reconoce donominaciones
y étgnos, es'decfr, adquiere marcas y no productos o servicios
Td que trae como consecuengia que sea engafiade, pues Io; gran-
des recursos de que dispone 1a publicidad logra atribuir a los
praductos que oferta cualidades {imaginarias, ademfs de dirigtir
é] consumo, creando depéndencla y hdbitos hacia satisfactores
Suntuar{os e innecesarfos que no mejoran el bienestar social.”

o o |
12/ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, “La regulaci6n de las invenciones y marcas

y de Ja transferencia tecnolégica.” Editorial Porrda, S, A., México,



La forma de introducir al mercado Tas productos que. se
elaboran es por medio de la publicidad de la marca que ampara -
dichos productos, y la publicidad difunde informacidn explicati
va 0 en la mayorfa de los casos estimulante, sdgestiva. por lo
que siéndo cada vez més recurriqa e intensiva la publicidad en
Ta vida del hdmbre y teniendo efectos sociales que disiofﬁionan
su realidad, es muy conveniente que se regule y‘vigi1e. a t}a-- V”
vés de los conductos id6neos,.y asf exigir una publicidad veraz

en beneficio de consumidores y productores.

"Para que una marca pueda cumplir con sus funciones es-

menester que sea distintiva, novedosea, veraz y 1{cita.” ;g/, o

13/ GARCIA MORENO, Victor Carlos. "El sistema patentario internacional y 1a
“nueva Ley de- Invenciones y Marcas." Revista Nomos, Universidad La Salle
Tomo 1, ndm. 2, abril-junio de 1979, pdg.
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3. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Como resultado del constante desarrollo, ampliaciﬁny'éreg
‘c16n de nuevos mercados, asf como el empleo enilos-distintos -
pafses de medios de comunicaci6n y de publicidad cada vez mds
.sofist1cados que repercuten'en Tos ihtercamb1os internacionales
ha originado que algunas marcas acrecienten su importancia y su
valor econémico, con To cual ha surgido nuevos intereses en la
comunidad internacional y‘consecuentemgnte requiere de una régg
Tacidn y proteccitn especifica, Esta nueva categorfa de marcas

son 7as 1lamadas “marcas notoriamente conocidas.”

Sin embargo, esta figura ha dado lugar a diferentes inter
‘pretactones, pues a Ya fecha no se han puesto de acuerdd, nf
se ha definido concretamente en qué consiste la notorfedad o ~

m&s bien cuando se estf en presencia de una marca potoria.

Yves Saint-Gal define a Jas marcas notoriamenfe conbcidaﬁ
como “6que11as que son conocidas por una amplia proporcién del
pGblico y que gozan de una reputacién importante, sin que se ~
trdfe.ob11gator1amente de una celebridad enteramente excepcio-
nal. '$1n embargd, debeﬁ ser conocidas de manera que disfruten
de.un renombre suffcientemente acusado ante una amplia cliente:
’1a cuando se tr&te_de productos de consumo corriente, o cuando

menos ante la clienteTa‘de un cierto cfrculo .cuando se trata de
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productos donsiderados de lujo o de alto tecnicismo." 14/

El criterio de este autor al definir 1a marca notoria
es el conocimiento que de ella tenga el pGblico consumidor, to
mando muy en cuenta Yas caracterfsticas de los productos o ser
vicios que pﬁoteja y asf hace ia distinci6n én el grado de co-
nocimiento que de una marca notoria §e deba tener, pues Sf son
productos de Tujo o muy técnicos serd suficiente que la clien-

.te]a_que puede tener accéso a dichos artfculos la reconozca co
mo de renombre y en los artfculos comunes y corrientes deberé&n

ser conocidos por la mayorfa.,

A. Pillet sostiene que *la notoriedad es factor del -
conocimiento que los consumidores tienen de una marca: el he-
cho de pertenecer una marca al vocabu1ér10 de los consumidores
y de permitirle, en consecuencia, cambiar sus puntos dé vista

al respecto." 15/

Este autor, también basa la notoriedad de una marca -
en el coﬁoc1m1ento que de la misma se tenga, al sustentar que
en la medida que los consumidores intercambjan opiniones sobre
a marca, serd el factor que determine 1a notoriedad de 1a mis

ma.

14/ SAINT-GAL, Yves V,“La proteccifn de 1as marcas en derecho comparado.”
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica. México, D. F.
Ndm. especial 21-22, enero-diciembre de 1973, pag. 356._

'15/ Ibidem, p&g. 390.
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Se supone que de acuerd& con este autor, para determi-
nar si se estd en presencia de una marca notoria, a cuaijquier
consumidor se le puede cuestionar sobre los productos fdenti
ficados con dicha marca, sean del tipo que sean y si no le es

- familiar no se podrd clasificar como una marca nétqrjamente co

nocida..

En términos generales, en la doctrina existente sobre
la materia de marcas not@rias,lpredomina el criterio de que en
12 medida que el pab11c01Consum1dor tenga conocimiento de la -

marca se podré saber de 1a notoriedad o no de 1a misma,

Sin embargo, en 1o que hay discrepancia es sobre 1a -
_proporci6n de 1a poblacifn de consumidores que deben partici-
par de dicho conocimiento. Mientras unos autores, como Yves -
Saint-Gal se inclinan por el conocimiento especiélizado ae sec
tores de consumidores, atendiendo a 1a clase de productos de -
que se trate, .otros consideran como Albert Chavanne que "es ne
cesario que el térmfno empleado como marca evoque inmediatamen
te en el espfritu del pdblico el producto recubierto con esa -
marca. Ese carfcter evocador debe ser el de toda 1a poblacién
y no solamente el de las gentes que consumen habitualmente esa
clase de producto.” 16/ Es decir, en el caso de una marca dE'
raquetas de tennis podrd ser muy conocida entre las personas -

~'16/ CHA“ANNE, Alberto. "Las marcas notoriamente conocidas o de alto renom

bre". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica. México
b, F., Ao IV. ndm. &, 3u|30-31c5555re de 1988, pdg. 342.



que se dediquen a este deporte, pefo, en opini6n de este autor,

esa no es una marca notorfa si no produce Ya misma impresién,

incluso en el espfritu de aquellos gue no practican eée deporte,

£n documento preparado por la oficina internacional, -

OMPI, Organfzacifn Mundial de la Propiedad Inteléctual. se mani

fiesta, al tratar este tema, que “el que una marca sea notoria-

mente conocida debe depender qe Ya imagen y reputacifn que tal

marca tenga en 1a mente del consumidor en ese lugar y momento.

Lo que permite calificar una marca como notoriamente conocida -

no es tanto su capacidad intrinseca de distinguirse como la me-

dida en que se distinguq efectivuﬂente.f"ll/ Es decjr.‘una .-
marca ordinaria debe ser origina} para tener la capacidad de dis
tinguir los productos que ampara entre los-dé su misma especie,
sin embargo, la marca ordinaria pasa 2 notoria cuando su divul-
gaci6n, ya sea por el factor publicidadoasociaciﬁn de cierta -

calidad en Vos productos, 1lepa a ser tal que lo que va a con-

tar es e} prestigio de l1a marca, el conocimiento que de ella se
tenga y nb necesariamenteporhaber teﬁidb con anterioridad_la

oportunidad de constatar si los productos respondena tal fama.

€n 1a actualidad la notoriedad ya no es el resul tado -
de 1a duracidn que la marca pudiera tener en el mercado ni mu--

- cho menos de 1a calidad de los productos o servicios que ampara

11/ Organizacifn Mundial de 1a Propiedad Intelectual, Oﬂ’l "Aspectos de 'la
proteccifn del consumidor relacionados con la propiedad industrial
Ginebra. Doc. B16/206, marzo de 1981. pdg. 23
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como deberfa de Qer, pues el factor conocimiento antes mencio~
nado no se refiere a la circunstancia de que el consﬁmidor ha

tenido l1a opcibn de elegir entre varios productos de su misma 4
clase y a través de su. constante consumo reconoce que esa mar

ca ambara productos de mejor calidad_y por esa causa la prefie-

re.

E1 motivo principal en nuestros dfas, para que una mayr
ca alcance la notoriedad se debe.a las fuertes inversiones que
realizan Io;Ititulares en publicidad --&8sto ha favorecido a -
las grandes empresas, a los monopolios, desplazando a los peque
flos comerciantes-- y en las cada vez mis novedosas formas de'-
1§nzamiento y presentacién de los productos en el mercddo, lo

"que ha provocado que Se nos vendan marcas y no los productos o

servicios que amparan.

(] surgfmiento de esta nueva categorfa de marca, por
sus caracterfsticas propias, requieren de una proteccidn mids
amplia; ya que debjdo precisamente a su notoriedad,‘si es usa-
da por un tercero no autorizado aplicada a artfculos diferentes
provocard en los consumfdores canfusidn pues.podffan pensar, -
equiVﬁcadamente que los productos o servicios en 105vque se em
plea pﬁovignen del titular. de Ta marca notoriamente conocida. Y
Jebido a la innovaci6n continua del sistema internacional de pu
blicidad y comunicaciones, una marca puéde 1legar a ser notoria

mente coﬁocida en un pais.incluso antes de ser utilizada en &1.
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De ahf que se postule la conveniencia de una protec--
cién mayor en relaciln con las marcas comunes, pues éstas se ba
san principalmente en dos principfos: el de territorialidad y -

el de especialfdad,

E1 principio de terriforialidad consiste en que una ~
marca estd protegida s6lo dentro de 1os 1fmites territoriales -
‘de] pafs en que fue registrada, Fuera de esta extensidn terri-
torial, cualquier persona puede apropiarse de ella y registrar-

la a su nombre,

El principio de‘especialidad se refiere a que el dere-
cho adquirido coh el registro de una marca dnicamente cbﬁprende
los productos o servicios idénticos o similtares. Y asf cual- -~
quier persona'bodra registrar_]a misma marca para amparar ar-
tfculos o Servipios totalmente diferentes pues no habrfa posi-

ble confusidn,

" Las marcas notoriamente conocidas fmplican una excep-~
ci6n a las reglas de territortalidad y especialidad. En el -
primer aspecto, al pretender que ta marca notorfa sea protegi-
da aun cuapdo no haya sido registrada én otros pafses.y en el
segundo, al considerar que una marca notorla proteda toda cla-

se de productos 0 servicios.

. Basan la proteccifn ampli{a que se pugna para ias mar-



cas notoriamente conocidas, por una parte en el interés que --
tiene el titular de la marca por conservar el prestigio de la

misma, pues Te repfesenta incremento en sus utilidades, 9 el -
uso de la marca notoria por un tercero no autorizado en produc
-tos simiiares o totalmente gifereﬁtes ocasionarfa 1a difumina-
ci6én de la originalidad y de la reputacidn‘ae 1a m1§m$. Y por
otra parte, en el interés del consumidor para evitar que con -~
tal difuminaci6n no se reduzca el valor informativo que impli-

ca el conocimiento que tiene de Ta marca notorfa y as{ evitar

“ser enganado.

De o anterior se observa que en el concepto de marca
notor1a o notoriamente conocida 1nterviene en alto grado el -~
_ elemento subjetivo, pues se deriva de ta apreciacién del 1mpac—
fo que la marca causa en el pdb¥ico, el cual debe ser suficien-
te para'qué el consumidor medio pueda intercambiar puntos de -

vista sobre 1a misma,

Y precisamente 1a complicacidn de esta c1ése de mar-~~
cas proVigne de1 subjetivismo que presentan pues al aplicar ob-
 jetivamente, en cada caso, las normas legales, corresponde a la
" autoridad evaluar el conocimiento que se tiene de las presuntas
marcas notorias, y es donde se presenta el vacfo ya que ni en -
1a lTegistacidn internacional nt en 1a nacional se han definido
y st ex1<te.dtscrepancia en los criterios para determinar cuin-

do se estd en presencta de una marca notoriamente conocida o no.
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4. MARCAS EXTRANJERAS

El uso de marcas como signos de identificaci6n de Tos pro
ductos que se-ofertan en el mercado, asf como la prdmocion que
de ellos se realiza a través de Vas marcas} tiene repercusio-

‘nes econfmicas y soc1g1es;

En el aspecto econémico, la marca tiene efectos en la de- -
manda de los productos 'y, en el aspecto social, en los hébitos |
de consumo de %a poblaci6én pues a través de 1a§ marcas se van
imponiendo 105, patrones de vida de sociedades desarrolladas, -
propiciando la deformacién del contexto cultural y la dependen
cia de aquellas de menbr desaroilo. ‘éstg fenbmeno de dependen h
cia se observa, preferentémente con el uso de marcas éxtrande-

ras.

La Ley de Invenciones y Marcas eﬁ-el artfculo 89 18/, awl,
establecer quienes pueden adquirir el derecho de uso exclusivo

de una‘marca,' claramente seflala que cualquier persona respecto

de Jos productos o servicios que produzcan, vendan‘ o presten -

" 18/ Art. 89 "toda persona que esté usando o quiera usar una marca para ~
" distinguir los artfculos que fabrique o produzca, podré adquirir el -
derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades'y requisi-
tos que establecen esta Ley y su Reglamento.~ Igual derecho tendrdn -.
los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos,
respecto a Tos artfculos que vendan o los servicios que presten en el
territorio nacional y de Yos cuales quieran indicar su procedencia.
Los comerciantes podrin usar su marca.por sf sola o agregada a l.l.»dg
.quien fabrique los productos con ei consentimiento expreso ge:fste.’



en él territorio nacional. Es dééir. la Ley de Invenciones vy
Marcas regula las marcas que se pretenden usar o usen en e} -=-
. pafs s1n‘d1st1né16n respecto del-titular o propietario que pue

de ser persona ffsica o moral de nacionalidad mexicana o extran
-Jera.

Con el término mércp ektranjera; siguiendo los 11ne$m1en-
tos de nuestra ley, se ent1ende por aquellas que se originan -
en el extrénjero 0 cuya titularidad‘corresponda a una persona
. fisica o morai extranJera; 19/ Significa que 1a marca extran

jera puede ser utilizada por filiales de las empresas extranje

ras o por concesionario de1 propietario

Una de las causas por la que cada vez sea mayor el nidme-
ro de empresarioé nacionales que utilfzan marcas extranjeras en
1a comercializacidn Qe sus productos. es que lis marcas répre-
sentan una manera de aumentar utilidades, de tener una mayor -
competitividad en el mercado. pues desafortunadamente se hace
creer que 1os productos ofertados con marcas, extranjeras o de
apariencia extranjerizante son mejores, Yy por tanto repercute
en el precio. Sin embargo, este uso.de marcas extranjeras que
se realiza a través de la celebracién de un contrato entre el
titular extranjero y el empresario nacional resulta més perju =~
19/ Art. 12? ‘Primer P&rrafo- toda marca de origen extranjero o cuya ti

- .tularidad corresponda a una persona ffsica o moral extranjera, que -
este destinada a amparar ‘artfculos fabricados o producidos en terri-

torio nacional deber8 usarse vinculada a una marca originariamente
registrada en México." .
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dicfal que beneficioso, no s6lo para el -licenciatario, sino, pa

ra toda 1a comunidad a 1a que pertenece,

Sobre el 6specto negativo por parte de quien cont;aéa.el
uso de marcas extranleras, Garcfa Moreno y S&nchez Rodrfguez -
sostienen que "comdnmente, adeﬁds de Yos altos cosos'asociados
a su uso, mismos que le exige su fitu1ar extrandéro, se-ie exi
gen erogaciones muy altas en publicidad a fin de comerciaiiza:
. 12 en nuestro mercado y que su equipo y sistemas de produdcidﬁ
se ajusten a las calidades y normas de los prohuctbs ext;aﬁje7
ros. En otras palabras, resulta demasiado oneroso para el em-
presario nacional el forta?ecimiénto de la marca extranjera, -
al introducir, al mercado nacional, un:producto nacional hecho
por obreros nacifonales, con insumos nacionales, compitiendo con
empresarios nacionales con beneficio exclusivo para el. titular
extranjero, Esto trae como consecuencia ineludible una depen-
dencia absoluta dei'empresario mexicano con respecto al titular
extranjero. Ademds, si el empresario nacional se esfuerza y lo
gra penetrar Ids mercados fnternacionafes, todo serd en benefi-

cfo del titular de la marca extfanjera.“' 20/

Otro aspecto negativo consiste en que al t&rmino de la vi-

gencfa del contrato de autorizacifn de uso de la marca, el em-

'20/ GARCIA MORENO, Vfctor Carlos, y SANCHEZ RODRIGUEZ Epigmenfo. "Los sig
nos marcarios extranjeros en 1a Ley de Invenciones y Marcas,® Reyista
Mexjcana de 1a Propfedad Industrial y Artfstica. México, D, F, Ao --
X1V, nims, 27 y 28 enero-diclembre 1976, pdg, 131, - v '
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presarto nacional sfiempre estard en desventaja al negociar la
renovaci6n del mismo pues buede ser que eT titular de 1a marca
extranjera'se rehuse al interesarle el mercado en el cual ya es
conocida su marca, desplazando de esta forma al empresario lo-
cal. Y como consecuencia, por los efectos de la publicidad, -
los productos del empresario naciona) dnicamente son cdnoc1dos
a través de 1a marca extranjera y tendrd que efectuar fuertes
erogaciones para voiver a acreditar los mismos productos, de la
m1sﬁa cgl{dad. ;610 que ahora con una marca nacional y corrien=

do el riesgo de no logrario,

Adem&s. "en el cﬁsa de las marcas de propiedad extranjera
en los pafses en desarrollc, 1a mala asignacién de recursos en
fgvor de las fjiiales y de los concesionarios nacionales de em-
presas transnacionales ha conducido a una mayor participacién -
de esas empfesas en el mercado interno y a un aumento de las re
mesas de fondos al extranjero, que afectan a la balanza de pa--
gos... . Todo esto rebfesentan un considerable costo social para

el pafs receptor, 21/

Para contrarrestar-los aspectos negativos que conlleva el
uso de marcas extranjeras, el Tegislador mexicano en 10; artfcu-
Tos 127 y 128 de 1a Ley de Invenciones y Marchslintroduce 1a - -

obligacidn Tegal de vincular "toda marca extranjera con una mar-

Y anfezinc1a de Yas Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, op.cit.
pag. sl1. ‘
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ca naciopal, E&n otros términos, toda marca de origen extranje
ro o cuya titularidad corresponda a una persona f{sica o jurf-
dica extranjera que esté destinada a amparar productos o servi
cios fabricados o producidos en el territorio nacional, deberd

n

ser asocjada a una marca originarjamente registrada en el pafs!’

22/

£sto “implica que los acuerdos de licencia de marcas deben
modificarse obligatoriamente para insertar una cldusula en la
cual las partes convengan el uso vinculado de Ta marca extrqn-

jera y una local. 23/

Con esta disposicién se busca impulsar a las empresas na--
cionales promoviendo de tal manera sus marcas para que en un -
momento dado puedan prescindir de Jas marcas extranjeras y a}l

ser suficientemente conocidas se sostengan en el mercado.

Las marcas‘combinadas, paralelas o vinculadas de lograr su
ap]icaé1§n beneficiarfan a las empresas locales pues se distri
buirfa las ventajas derivadas del prestigio adquirido con la -
marca. Sin embargo, la prdctica nos demuestra que &3to .es un

tanto diffcil pues la reaccidn de muchas empresas extranjeras

22/ GARCIA MORENO, Vfctor Carlos., "Las marcas de las empresas transnacio
nales y los pafses en desarroilo", Revista Cardinal. México, D. F. Fa
cultad de Derecho, UNAM. nim. 7, noviembre de , p. 8

23/ CORREA, Carlos, op. cit. pdg. 43.
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asT como de la prensa internacional no se hizo esperar y es e}l
caso que el plazo fijado para Ta vinculaci6n de marcas se ha -
venido prorrogando argumentando que a la fecha subsisten causas

de orden técnico y econémico para hacerlo.

Sin embargo, podrfa contrarrestar los‘éfectos perjudicia-
les de las marcas extranjeras (en general de las marcas) si se
observara y regulara lo concerniente al etiquetado, publicidad,
pridcticas comerciales y protecci6n al consumidor, aspectos que
no siempre caen en el cambo marcario, sino en el de leyes espe
ciales, Si existiera la comunicacibn y coordinaci6én necesaria
y suf1c1enté entre las autoridades correspondientes, bor ejeﬁ-
plo mucha publicidad, se prohibirfa y asf se estard protegien-

do a la ciudadanfa.



CAPITULO I

REGULACION INTERNACIONAL DE LAS MARCAS Y PRINCIPALES
ORDENAMIENTOS EN MEXICO

1.  ANTECEDENTES

En Yas diferentes épocas y regiones, l1a existencia de Jlas

marcas se ha hecho manifiesta a través de la historia.

Desde Ja prehistoria se encuentran indicios de la presen--
cfa de Jas marcas, Se han descubierto en cuevas del suroeste
de Euroba, pinturas rupestres en las que aparecen "marcas" en
los dibujos de los animales. También, gn,fragmentos de restos
de cuerpos de animal se haVYlaron "marcas® que servfan para-- -

identificar a su propietario.

Posteriormente tas marcas fueron utilizadas para distin-

guir herramientas, cerdmicas, ganado, esclavos y delincuentes.

En México, antes de Ta conquista, se reconoce como antece
dente de las marcas, los sfmbolos que se imprimfan en telas o
en e cuérpo para hacer distincién de rango y como una indica-

cién de propiedad sobre Yos objetos.

En la colonia existieron cuatro tipos de marcas: las uti-
1izadas en los objetos de plata y oro, Jas de fuego empleadas

en libros y ganado, las que figuraban en los bienes proceden--
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tes de Espafia y las transparentes de agua para distinguir'dife—

rentes calidades de papel.

Las marcas utilizadas en Y0s objetos de plata y oro ser==
vfan a las autoridades de mgdio de controlksobre Iarproduccidn
de estos minerales. ™Era necesario pagar éi "Quinto Real" en
" toda aéttvidad comerclial que se efectuaba con la plata y el -
oro, segfin dispuso él emperador Carlos V en la Cédula de Grana

da del 9 de noviembre de 1526, '24/ Por otro lado, los orfe-
bres y plateros identific;ban las pilezas que Tabrabah precisa-
mente a ;ravés de una seftal conocida, 1a cual debfan de regis-
trar ante ef Escribano Pabfico del Cabildo de l1a Ciudad de Mé-
xico, ' |

Las marcas de fuego eran utilizadas para marcar el ganado
Yy a los esclavos indfagenas. Y para evitar que los Tibros de -
esa_8poca desaparecieran de las bibliotecas se ide6 emplear es~
. te mismo procedimiento con-1o$ 1ibros, aplicdndose en los cor-

tes superiores e inferiores.

Debido al comercio que se estableci6 entre Espafia y la Nue
va Espafia surgen Tas marcas que figuraban en los bienes proce-
dentes de Espafia y fueron reguladas en el art, 30 del Reglamen

to y Aranceles Reales para el Comercio Libre de Espafia e Indias

24/ Direcci6n General de Invenciones ¥ Marcas, Secretarfa de Patrimonio y
Fomento Industrial, “Las marcas y su evolucién histérica en México," -

México, D. F., Talleres I resos de Va Secretarfa de Patrimonio y Fomen
to Industrial, 1982, pig.
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del 12 de octubre de 1778, estipuléndose que “todas las mercan-
cfas cuyo destino eran las Indias, debfan ir provefdas de sus -
legftimas marcas, y cuando resultare probada Ja falsédadAde las
marcas, se castigarfan %los autoies y cdmplices de ese grave de-

lito," " 25/

Las marcas que recibieron. e} nombre de marcas transparen-
tes y.mapcas de agua, estaban formadas por ‘escudos, cbronas._--
.inicfales, tipos de la época. “La técnica consistfan en colo--
car una su§es16n ffn; de hilos metdlicos en forma horizontal es
trecha que eran posteriormente cubiertos por la pasta del pape? :
y prensadps. Quedaba\entonces 1a~superfidig del papel con la -

huella de Tos hilos a manera de signo transldcido." 26/

Este tipo de marca ha llegado haSta nuestros dfas como un

elementos de seguridad en la fabricacién de billetes.

"En la Edad Media pueden encontrarse dos tipos de marcis:

las de los mercaderes que eran consideradas como signos de prg'

" piedad en sus productos y las de produccibn, cuyo fin era .indi-

car el origgn o Ta procedencia de los mismos y también eran uti

1izados por los gremios para garantizar larcélidad y reglamen--~
tar su manufactura, Su empleo era obligatofio e 1hponfabuna -

responsabiltdad en el sentido de que podfan utiliiarse para co-

25/ Ibidem, pdg. 35,
76/ Ibidem, phgs. 35, 36.
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nocer quién era la persona que habfa hecho o vendido un produc-

to defectuoso." 27/

Hasta esta €época, 1a marca ﬁa surgido como una necesidad
.de1 1ndi§fduo de identificar sus propiedades, sefialar origen,
funcién que se le‘atribufa como dnica y a 1a que se'dénomina -
primaria o tradicional, no se Te reconocfa un cardcter jurfdi-

co en actos de comerio o de fabricacifn,

A mediados del 51916 XIX surge el concepto actual de mar-
ca. Se gesta en las transformaciones que se han dado en los di
ferentes sistemas econfmicos y sociales en el mundo, asf como -
la evolucidn en e} comercio:interno y externo de los pafses, --
los cambios. en la esfrubtura‘de prﬁducciﬁn. distribucién y co--
ﬁercializacidn de biene; y servicios que ha repercutido necesa-
riamente en Ya concepcidn de ésta figura,

As{ cada Legisiaéidn sobre 1a materia guarda relacifn di-

- recta con el sistema econSmico que cada pafs ha adoptado en sus

diferentes etapas de desarroiio.

En Ta actualidad, Yos derechos sobre marcas y otras figu-
. ras de ta propiedad industrial en Ta mayorfa de Jos pafses se .

encuentran regu\aﬁbs en un'soﬂb.ordenamiento legal, y Prevalece

27/ Confer ncia de 1as Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, op. cit.
pdgs. 1, 2.



desde el siglo XIX la {dea de crear y perfeccionar una'reg]ap
mentaci6n particular y a 1a vez uniforme en casi todas las na

ciones.



2. REGULACION INTERNACIONAL DE LAS MARCAS

2.1, Convenio de Parfs. Principios Fundamentales

El1 origen y utilizacién de las marcas se remonta a
siglos pasados, sin embarge, la legislacidn'sobre ellas es re-
lativamente reciente. A finales del siglo XIX se aprobaron Ja
mayorfa de 7as leyes sobre marcas y se toma la ipiciativa de
formular un conVenio.internaciona1 para la proteccién de la --

propiedad industrial,

E1 Convenio de Parfs, surge en la época en que se
inhe]a lograr 1a-unidad'internacionali§ta.,bajo Ta direccifn de
los patsés europeos, “cuando se soflaba con la uniffcacidﬁ‘del‘
mundo, cuando se estaban fraguando la Unién Postal General, la
Cruz Roja Internacional, la Uni6n Internacional de Derechos de
Autores, e instrumentos §1m11ares. .La palabra "Unién" eétaba
en el ambiente y se pensaba mds en términos de pueblos que de

ciudadanos 'y extranJerus.““gg/

Por otro lado, el Tratado de Parfs al nacer se fun
damenta en la necesidad de extender la proteccién de la propig
dad ipdustrial extra fronteras; "de que las personas y compa-

fifas que operan en e] comercio internacional necesitan pfotec-

28/ LADAS, Stephén P. “Los pafses latinoamericanos y el Convenio de Par{s".

Revista Mexicana de la Propiedad Industrfal y Artfstica. México, D.F.
Ao IIT, nim.” 6, 3ulio-31cgeﬁﬁre de 1965, pag. &52.
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¢i6n sobre bases de armonfa .internacional, seguridad y unifor-
midad", ~ 29/ La invocacibn para e)l otorgamiento de una protec
cifn internacional a los derechos de?l inventor concluye con la
Convenci6n de Uni6n de Parfs para la Protecci6n de 1a Propie-
dad Industrial, tratado 1nternqciona1 adoptado el 20 de marzo
de 1883 en la ciudad de Parfs, convenio base en el que se regu

la internacionaimente la propiedad industrial.

E' Convenio de Parfs opera bajo el sistema de revi-. -
stopes, ~ Se utiliza este sistema para darle flexibilidad y ade-
cuario a las necestdades que Qlyan surgiendo debido a losiavan-
ces de 1a técnica y las cOmplicac%ones-y dudas que del intercam

" bjo comercial se dan en esta materia.

Las revisiones que se han efectuado son: en Bruse-
las el 14 de diciembre de 1900, en Washington, el 2 dé'junio de
1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres ellzvde
junfo de 1934,en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocol-
mo el 14‘de Juiio de 1967, '

De estas revisiones han surgidd importantes refor-
mas que se han ido plasmando en 1as legistaciones locales de ca

da Estado,

29/ Ibidem, psg, 252,
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México es miembro del Convenio de Parfs desde 1903,
afio en que se suscribi6 el texto de Bruselas y a la fecha, la

ditima revisibn fue ratificada en 1976.

César Sep@lveda, en su obra "EIIS1stema_M¢xicano de
Propiedad Industrial distingue cuatro tipos diferentes de dispo
siciones en el ConQento de Parfs, E} primer grupo son las que
se refieren a 1os derechos y obligaciones de los Estados miem-
bros y las que establecen a la Unifn y sus 6rganos, las conside
ra de derecho internacional pablfco. Como éjemplo los artfcu--

Tos 13, 14 y 15 que establecen Jos Grganos de la Unidn.

E! segundo grupo son las que permiten a Jos Estados
}egisiar en el campo de Ya propiédad incistrial. Como ejemplo,
el akt1cuio 25 por el cual los pafses miembros se comprometen a
tomar Jas medidas necesarias para asegurar la aplicacidn del --
Convenio en su territorio. Hace 7a observaci6n el autor de que
sin una legisVacifn interna. apropiada para hacer aplicables los
principios contenidos en esas disposiciones, elTlas no resulta-

r1an operantes en el foro doméstico.

EY tercer grupo son las que podrfan formar 1o que -

se,ha’ilamado derecho unfonista, Ejemplo artfculo 2, tratado -

nacienal o principio de {gualdad o asimilacidn cop los naciona-

Yes.

Y el cuarto grupo son las disposiciones que se re-
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" fieren a los derechos y obligaciones de los particulares. Como

ejemplo el artfculo 4, que consagra el derecho de prioridad,

César Sepfilveda al seffalar las caracterfsticas del
Tratado de Parfs sostiene que 8ste establece, en términos gene-
rales un derecho comfin internacional que propende a susbstituir

1a legislacién interna en varios aspectos interesantes. 29/

. £ Convenio de Parfs tiene por objeto la proteccidn
de la propiedad tndustrial, a través de Ta regulacibn de las si
guiente§ tnstitucionés: Yas patentes de invenci6n, los modelos
de ut{lidad, Yos dibujos o modelos industriales, las marcas de‘
fdbrica, de comercio y de servicio,‘el tombre comercial, las in
dicaciones de procedencia o denominaciones~de origen, asf como

la represién de la competencia desleal.

- En el artfculo 1° de este Convenib, ademds de con-
tener su ohjeto, incluye en el inciso 2 que la propiedad indus~
trial debe considerars en su acepcién mi&s amplia y su campo de
accifn no sélo se restringe a Ja industria y al comercio propia
mente dichos, sino también al dominio de las industrias agrfco-
las y extractivas y a todos Jos productos fabricadoso naturales.
por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales,

minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas. Por lo -

29/ SEPULVEDA, César. "E1 sistema mexicano de propiedad 1ndustrial“ Héxi
co, D, P. Ed1t0r1a1 Porrda, S. A. 2a, ed, 1981, pp. 8,
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anterior, la proteccién marcaria se extiende a cualquier clase
de bienes y "en tal sentido, se da la posibilidad de reservar
1a misma para.determinados sectores de actividad, segln pueda -

resultar de la conveniencia o necesidad de l1os nacionales de ca

da pafs."” - 30/

Principios fundamentales ‘que, entre otros, contiene

el Convenio de Parfs en relacibn con Tas marcas:

A. "Trato nacional”. Consiste en que respectoala
propiedad 1qqusfria1, a todos los nécionales de los pafses con-
tratantes y aln los no miembros se les concede el mismo trato -
‘que a los nacionales del propio pafs. En este principio se ha -
incluido a las personas qﬁe siendo ciudadanos de paises no miem
bros de la Unibn, poseaﬁ domfci]io 0 establecimiento comercial
~ o industrial efeétivo dentro del territorio de un pafs de la --
Uni6n. A estas personas se les conoce comoe asimiladas a los na
vciona1es de los pafses de la Unidn. Es esencialmente un princi

pio de no discriminaciédn.

De acuerdo con Bodenhausen, "no hay por qué exage-
rar la importancia de esta regla'del *trato nacional' o de l1a -

‘asimilaci6n' de 1os ciudadanos de los paises de la Unidn, y de

30/ Direccibn General de Invenciones y Marcas, op. cit., pdg. 159.
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las personas a ellos asimiladas, con los propios nacionales} -
puesto que cierto nimero de pafses aplican una norma simfilar -
en sus legislaciones n;cionales, sin necesidad de que asf lo -
estipule un convenio internacional. En esos casos, pueden be-
neficiarse incluso los ciudadanos de un pats que no sea miem--
bro de ningién Convenio. Sin-embargo. el Convenio de Parfs tie
ne el mérito de fijar esa norma de la ‘'asimilacifén' y hacerla

obligatoria para todos los paTses de la Unién". 31/

Nuestro pafs consagra en el artfculo 1° de la Cons
titucidn Polftica este principio, establece que todo indivi&uo
por el s6lo hecho de encontrarse dentro de territorio nacional
gozars de las garantfas que otorga la Constitucidn. por lo que
aiin cuando este principio no se incluyera-en el Convenio Inter
nacional, cualquier extranjero que dentro de nuestro territo-
rio 1nc1diera en materia de propiedad jndustrjal,<seria asimi-
lado a los nacionales si cumple con ciertas condiciones y for-

malidades impuestas por la legislaciﬁn nacional,

_B. "Derecho de Prioridad”. 'Consiste en un plazo
durante el cual un inventor o titular de un derecho marcario -
estd protegido contra tercero que pretenda aprovecharse en ese

lapso de su invencidén o de sus derechos en cualquier otro pafs

31/ BODENHAUSEN, George. H.C. "La Uni6n de Par{s para 1a Proteccifn de -

la Propfedad Industrial” Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
Artistica. México, D. F., Afo 11, num. 6, 3u|?o-gicieﬁﬁre de 1965
pdg. 260. : |
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de la Unibn. Significa que con una primera solicitud en un --
pais miembro, el solicitante.durante cierto tiempo (12 méses pa
ra solicitudes de patentes y 6 meses para las marcas) tiene pro
teccién en el resto de los pafses de 1a Unifn para solicitar se
le reconoican sus derechos derjvados de 1a peticién base; las -
solicitudes ulterfores ser&n consideradas c&mo si hubiesen sido
introducidas el dfa de la primera solicitud, y "por lo tanto, -
durante el perfodo de prioridad no se puede destruir la novedad
de una invencibn ni puede nacer ningiln derecho a la invencidn o

. a la marca, de que se trate, en favor de terceros". 32/

Del derecho de prioridad se derivan las siguientés

consecuencias:

"a) la fecha de 1a solicitud inicial serd conside
rada como la fecha de las solicitudes ulterio
res.

b) una solicitud hecha en el intervalo entre la
solicitud original y la ulferior no podri in-
validar a esta Gltima.

’ c) la divulgactén de la invencidn por su publica

| cibn, explotacibn o empleo no afecta a la so-
Ticitud ulterior.* 33/
: é:;ggT'Hgggégigi Ronddn de. "La adhesifn de Venezuela al Convenio de

- Parfs". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica. Méxi-
co, D. F., Afo IV, nim. 7, enero-Junio de 1966, pdg. 163.

)
8
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No significa por tanto, que no se protejan los dere
chos adquiridos por terceros antes de 1a solicitud original que
sirve de base al derecho de prioridad, los cuales se hacen va-
Ter de acuerdo con la legislacidn interna de cada pafs de la --

Unidn.

C. Principio de independencia. Se.refiere a que -
no podrd rechazarse el registro de una marca en un pafs miembro
de 1a Unidn, "argumentando 1a no existencia del registro, ya sea
porque no haya sido depositada, registrada o renovado sus dere- -

chos en el propio pafs de origen.

Ademis, 1a independencia de Herechos adquiridos en
distintos pafses sobre una misma marca, significa que, el titu- =
lar de una marca que desee protegerla eh varios pafses, tendrd
tantos registros como solicitudes haya presentado en loskdistiﬂ‘
tos Lugarés,'incluyendo la del pafs de origen, siempre y cuando

cumpla con las disposiciones internas de los paises en cuestibn,

Las 1egislac{onesnaciona1es de cada pafs miembro
de la Unibn, determinardn las formalidades y ¢condiciones para -

el registro de marcas.

En virtud de este principio, una harca~registrada
en un pafs de 1a Unidn no serf afectada su validez por su cadu

cidad o anulacidn en cualquier.otro.
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D. Rechazo del registro o prohibicién del uso de
marcas notoriamente conocidas'por persona distinta de su tity

lar en otros pafses.

En este precepto se reconoce que las marcas noto-
riamente conocidas deben ser protegidas, siempre que cumplan

con todos los requisitos que se establecen en el artfculo 6Bis.

E. Impedir 1@ utilizaciQn‘como marca, de emblemas
de Estado y organizaciones intergubernamentales, signbs oficia
les de contro1 y sﬁglas o denominaciones de las organizaciones

. internacionales fntergubernamentales.

F. Transferencia de la marca. En este precepto -
bisicamente se disbone que la transmisibn de la marca, para =--
que sea vilida, debe implicarle al ces1onaf10 obtener el &ere-
cho exclusivo de fabricar o de vender los productos que-1levan

1a marca cedida.

Sin embargo, 1§s pafses de la Unién no estdn obliga
dos g-conSiderar cémo vilida la transferencia de wuna marca cu-
yo‘uso por el cesionario fuere de naturaleza tal que indujera -
al deI1co a error, en particular en 1o que se refiere ala pﬁg

- cedencia, la‘naturaléza o las cualidades sustanciales de los -

proddcto: a los que se aplica la marca.
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Es necesario se regule la transferencia de marcas,
pues "es frecuente que cuando determinada marca originaria de
un pafs en_desarrollo adquiere gran prestigio en el mercado de
dste, y estd cémpitiendo con las marcas de una corporacién --
transnacional, é&sta compre aqugl1a marca."” g&/ Por 1o que es
ta regulaciéh'débe contener restricciones a la transferencia -
de aquellas marcas valiosas que ya existen en los pafses en de

sarrolio.

_ G. Proteccibn de las marcas registradas en los déé
mis pafses de la Unibn "tal cual es" registrada en el pai; qé.
origen. Esta disposiciénjrestrinée la facultad soberéninde los
pafses miembros, pues de acuerdo con el artfculo 6 quinquies B
del Convenio,.ﬁnicamente podrd ser rehusado el registro’de uné

marca cuando:

~ . afecte derechos adquiridos por terceros;’

- ésté desprovista de tOdoAcaricter distintive, -
sea meramente descriptiva o haya 1legado a ser

usual en el lenguaje corriente o en las practi-

cas comerciales. ‘

- _sea contraria a la moral o 51 orden pGblico y,
principalmente, de naturaleza tal que pueda en-
gafiar al pdblico ‘

__/ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "Inconvenientes del régimen legal de las mar
cas en el Tratado de Parfs para los pafses en desarrello y sugerencias

para reformarlo.”" Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones
Buenos Alres, Argent‘na. Afo 11, nim. 63, junio ﬁe 1978, pdg. 416. ‘
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En Ya misma disposicidn ‘se incluye la posibilidad
de que el pafs miembro en cuestifn, con fundamento en el artfcu
lo 10 Bis del mismo Tratado, niegue o invalide el registro de
una marca si, por motives distintos a los arriba enunciados, -

ese registro congtituye un acto de competencia desleal.

Sin embargo, &ésto trae consigo, segln Carlos Correa
que f]a fijéciﬁn de'qondiciones dniformes de proteccidn de las
‘ marcé;. sustrae a quien invoca la Qonvencidn de Parfs, de la -
| éplicaci&n de otﬁas reglaQ‘o_principios qhe la legislacibn in-
terna establezca para deteranar Ta admistbilidad o invalidez ~
_ dé aqueltos fttulos. fanto en cuanto @ los requisitos que deb;n
reunirse como a los signos que no pueden constituir marcas. La
‘existencia de diferentes.exigengia; y limitaciones legales para
,sblicitantes 0 tituﬁares ﬁacioﬁa]es o extranjeros pueden susci-

tar. . . desigua]dades y distorsiones en los mercados donde -

aquellos concurran.* 35/

H. Proteccién a 1a$ marcas de servicios. En la -
‘Conferencia de Lisboa de 1958 se 1n£luy6 en el texto del Conve-
nio, las marcas de servicios. E1 artfculo 6 sexies dispone - -
"los pafses de la Unibn se comprometen a proteger las marcas de
servicio. No estfn. obligados a prever el registro de estas maj.
cas". La segqndé parte de este artfculo se agrggd para satisfa

cer a los pafses en cuyas legislaciones no se'prevé esta catego
rfa de marcas. . .-
35/ CORREA, Carlos. ob. cit. pdg. 66.
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1. Derecho de oposicibn por parte del titular 91
registro efectuado sin consentimiento o autorizacién por parte
de su agente o representante. E1 motivo de Ta inclusidn de es
ta disposicidon en el Convenio fue la frecuencia de apropiacio-
nes injustas de marcas realizadas por los agentes o represen-
tantes de un ‘titular extranjero que solicitaban el registro de
la marca en su propio nombre. Con base en este precepto el ti
tular que se encuentre en eI.caso, tiene derecho a oponerse o

a solicitar la nulidad del registro.

J. Proteccidn a las marcas colectivas. "Por marca
colectiva se entiende generalmente una marca de que es titular
una asociacién u otra persona juridica cuyos miembros 1la utili
zan para indicar su calidad de tales. AsT, la marca colectiva
identifica a 1a organizacibn titular de ella y los productos o

servicios de sus miembros." 36/

En este tipo de marcas, 1a funcibn primordial con-

siste en indicar la calidad de miembro de una organizacién.

E1 artfculo 7bis del Convenio de Parfs regula las
marcas colectivas y en &1 se dispone expresamente que cada pafs
tiene libertad para determinar las condiciones particulares a =

las cuales se deberdn sujetar estas marcas y podrd rehusar la

36/ Organizacitn Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. El pape1.de -
1a Proziedzg Industrial en 1a proteccién de los consumidores.” ob. --
cit. pag. 46.
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proteccidn de una marca colectiva en el caso de que sea contra-

ria al interés pliblico.

En el momento actual, dentro de la comunidad unio--
Enista'existe la tendencia por parte de los pafses llamados en -
'desarro}lo. que forman la méyoria, de unificar esfuerzos y plan

tear cambios de fondo que culminen en modificaciones al Conve- ‘
'nio de Parfs, pue;to que eS-evidente que su contenido va de --

acuerdo con los intereses de los pafses industrializados.

: "Evaonvenio de Parfs para la Proteccién de la Pro-
piedad IndustriaI; reformado por Gltima vez en 1§57. es injus-
to para los pafses en desarrollo ya que acentdan més su depen-

_deﬁcia econbmica y tecnolégica con respecto a los pafses alta-

mente desarrollados.” 37/

Desde 1975 se han venido realizando reuniones con -
vistas a estudiar 1os aspectos de la revisibn del Convenio de
Parfs. Los debates se han cdncentrado principalmente en el sis
tema actual de patentes y en menor'grado sobre la regulacibn in

ternacional de los derechos marcarios.

Las crfticas principales a este instrumento se re-
fieren a que desde su creacifn favorecié a l¢s inventores indi-

viduales beneficiando asf a los pafses tecno]ﬁgicamente mis --

' 3 GARCIA MOREND. “"E1 sistema patentario internacional y 1a nueva Ley de
Invenciones y Marcas." ob. cit. pig. 34.



avanzados en detrimento de aquellos pafses que requieren produ-
cir tecnologfa propia para resolver sus graves problemas de de-

sarrollo.

"En efecto la absoluta mayorfa de las patentes con-
cedidas por pafises no industrializados, se otorga a ias empre-
sas de los pafses desarrollades, permitiéndoles capturar sus -
mercados, lo que a su vez ha'prafdo como consecuencia que se =«
puedan imponer sobreprecios a los productos o procedimientos pa
tentados (al eliminar la competencia) o que se impida la fabri--

cacibn local (patentes de bloqueo)" 38/

Para Jjustiricar el sistema de patentes han argum;n-
tado que promueve el progreso industrial al conceder ail 1nvén-
tor un monopolio, por qierto tiempo, para que después pase al
dominio plGblico y asi se tenga acceso a la invencién. Sin em-
bargo, por cont;a se sostiene que l1os monopolios dan Jugar a -
abusos por lo que no son convenientes,ademds de que es dificil
que cualquier persona tenga fdcil acceso a los procesos patenta
dos, toda.vez que la patente no es por sf misma reveladora de -

técnica.

Se cuestiona que, debido a la diferencia de desarrg

110 econbmico entre los pafses miembros y su distinta partifcipa

38/ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime."La regulacibn de las invenciones y marcas -
y de la transferencia tecnoldgica.” ob. cit. pdg. 159.
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¢i6n en el intercambio en el comércio internacional, es eviden-
te que el principio de trato nacional, principio b&sico en el

convenio, otorga mayores ventajas 2 los pafses industrializados
sobre los paises en desarrollo, pues al funcionar entre Estados
‘desigﬁalés econbmicamente resulta inequitativo al fortalecer la

posicidn y poder de los paises'desarrol1ados.

En este sentido se han manifestado los pafses en -
vias de desarrollo, y tratan de que se adopte en el Convenio de
Parfs disposiciones que logren un equilibrio entre ias necesida
des de desarrollo de los pueblos menos favorecidos y los dere-

" chos conferidos por las patentes y marcas, es decir, de que ia
.pﬁopiedad~1ﬁdustr1a1 cumpla con el objetivo de servir para al-

canzar la industrializacién de los pafses en desarrollo.

Sin embargo, alin no se prevé cudl serd el feshltado
de las reuniones y trabajos preparatorios a la revisi6n del Con
venio de Parfs que se vienen 1levando a cabo, ni si se tomarin
rgalmente en cuenta las peticiones de los pafses en desarrollo,
pero existe la certeza de que el primer paso se ha dado al ac-

tuar los pafses en deséfrollo como un s6io grupo, como una unf-
| dad, defendiendo sus intereses que les son comunes y lograr -
acabar con el grave problema de dependencia econfmica que los

vincula a los pafses industrializados.

(]

Por 1o que en estas condiciones se espera que en la

proxima revisidn se logreﬁ obtener dfsposjciones que beneficien
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a los pafses en desarrollo y asi el Convenio de Parfs realmente
sea flexible a las necesidades de cambio derivadas de las inter

relaciones que se dan al formar parte de una comunidad interna-
cional.
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2.2. Arreglo de Madrid relativo al Régimen Internacional
de Marcas del 14 de abril de 1891.

E1 "Arregilo de‘Madrid es un convenio internacional
cuyo objeto consiste en establecer un sistema internacional ba-

ra el registro de marcas.

. Para obtener el registro internacionaT, es necesa-
rio depositar la solicitud de.registro de marca en la oficina
internacional de la Organizacifn Mundial de la Propiedad Ihdug
trial, a través de la oficina nacional delpais de oriden en
donde debe haberse concedido el registro, previamente. E1 ti--

tular no puede acudir directamente a solicitarlo.

Una wez aceptado el registro jnternacional, sus ;‘
efectos son ﬁue la proteccifn de la marca se extenderd automé-
ticameqte a todbs los pafses miembros,* tal y como si se hubie
se solicitado y aceptado directamente en cada uno de ellos. Es
decir, opera en sentido contrario al principio de independencia
de las mafcas consagrado en el Convenio de Parfs consistente -
en que uha marca registrada en un Estado es independiente de 1la

misma marca en otro Estado miembro.

* Estados miembros al lo. de enero de 1982: Alemania (RepGblica Democrd-
tica de), Alemania {Replblica Federal de), Argelia, Austria, Bélgica, -
Corea (Repiiblfca Popular Democritica de), Egipto, Espafa, Francia, Hun
grfa, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, M6naco, Pafses Ba-
Jjos, Portugal, Rumania, San Marino, Suiza, Checosiovaquia, Tiinez, Unibn
Soviética, Viet Nam y Yugoslavia.
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La diferenciq entre el principio mencionade postula
do en el Convenic de Parfs y el funcionamiento del Arreglo de -
Madrid estriba en que en el primero es necesario formular una -
solicitud distinta en cada pais en que se pretenda la protec- -
cidn de la marca y en el segundo, mediénte una sola peticidn la

marca queda protegida en todos los paises contratantes.

Los paises miembros tienen la facultad de oponerse
a2l registro 1nternacional por razones de orden pliblico, interés
sociaj o por lesibnar derechos adquiridos de terceros, es decir,
fundandoge en sus legislaciones locales. Esta oposicidn debe -
rdn notificarla a la Oficina Internacional dentro qel plazo de

un afio.

El reg1étro internacional tiene una vigencia de vein
te affos y ﬁuede'renﬁvarse indefinidamente por perfodos de igual .
duracién. "Tal regiétro internacional tiene la'condicién de mar
ca nacional en cada estada'm1embro,‘manteniéndose en vigencia -
en tanto subsista l1a marca registrada en el pafs de origen, ¥y

siempre y cuando fuera oportunamente renovado." 39/

“La mayor parte de las marcas Que} de conformidad -

con el Arreglo de Madrid han sido objeto de registro intefnacig

39/ POLI, Ivdn Alfredo, "El tratado para el registro de marcas: problemas
de implementacidn en los Estados Unidos." Revista Mexicana de la Pro-
nledad Industrial y Artistica. México, D. F. ARo XVI, nums. 31-32, ene
ro~diciembre d 5;3 Bg. 19

clembre de 19/8, pag. 149.
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nal son propiedad de nacionales de Alemania, Repiblica Federal
de; Francia, Repiblica Democrdtica Alemana y Suiza; mientras -
que -1a mayorfa de los restantes miembros, especiaimente los po
cos pafses en desarrolio perfenecientes a 1a Unibn, han regis-
‘ tradé un reducido nimero de marcas internacionales." 40/ Es

-decir, tanto los registros'como las renovaciones han §1do a -

cargo de titulares de los pafses industrializados con economfa
de mercado, mientras que los pafses en desarrollo han tenido -

una insignificante participacidn.

El motivo por el cual el Arreglo de Madrid no ha -
alcanzado su objetivo due es el reconocimiento de marcas 1n£e3~
ﬁacfonaies. a través de un fegistro internacional, ha sido que
 diversos pafses han encontrado diéposiciones en el Tratado que
se contrapqnen a sus legislaciones nacionales, ademds de que
complican sus sistemas marcarios en lugar de obtener benéfi-- A
cios y-cdmo'éonsecuencia. &sto ha impedido que aumente el niime

ro de pafses miembros.

Algunos de los inconvenientes del Arreglo de Ma--

drid.son:

A. ngido-a que la proteccidn internacional de --

las marcas puede extenderse autom&ticamente a todos los pafses

40/ Conferencia de las Naciones Unidas scbre Comercio y Desarrolo, b, -
cit. pag. 19. _
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miembros, adn a aquellos en los que no se tiene la intencibn de
usarse, se provoca con esto un excesivo trabajo de imscripcién
y examen para.las administraciones nacionales de cada uno He
los pafses contratantes, ademds de saturar los registros nacig

nales con marcas gue jamds se utilizardn en su territorio.

B. Debido a que es requisito previo para solicitar
el registro 1nternaciqnal. el registro en el pafs de origen, -
los nacionales de pafses en lds que el trémite para la obten -
‘ci6n de un registro es f&cilmente alcanzable, se encuentran en
Qentaja respecto de aquellos en los que el procedimiento de las
soli;1tudes'de‘registro es mis riguréso 0 m&s tardaqb. En este
caso se encuentra los Estadds Unidos, el Reino Unido, etc., por
1o que“se han resistido a aceptar el registro internacional tal

y como lo establece el Arreglo de Madrid.

C. Al depender 1a marca {nterpacional del registro
efectuédo:en'ef'géfé.&e‘ﬁrigen. si se ataca éste registfo. nuti
5?félﬁd610. caﬁcel&ndo1o, etc., ocasfona que se invalide el re-
gistrd internacional. A este brocedimiento se Je ha denomin&do
"ataque central". Y pugde provocar que en AIgunos pafses miem~
bros con proh)emas operativos en sus oficinas locales, se siga
protegiendo marcas internacionales, que no ﬁe usen dentro de -
sus territo}ios y las cualés han quedado invalidadas por efec-

to del ataque central.
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"D. Puesto que se tiene la obligaci6n de inscribir
Yy proteger una marca fnternaciona] en todos los paises miem--
bros, en aquellos que tienen establecidos sistemas de registro
de marcas por divisién de clases, respecto a los productos o
servicios que protejan y con examen de novedad, caso de Méxj-
co, les ocas'iona graves prob]émas pues obligan a conocer cada
marca internacional en miltiples clases nacionales, repercu;;
tiendo en el costo que representa el registro y en el tiempo

que tarda el procedimiento de dicho registro.

‘ "México se adhiri6 al Arreglo de Madrid* el 26 de
julio de 1909 y el texto revisado en La Haya en 1925'se,bublir
cd el 30 de abril de 1930 en el Diario Oficial de la Federa--
cibn. Por acuerdo del entonces Presidente de la RepGblica. -
Gral. Avila Camacho y en nota fechada el 10 de marzo de 1942[‘
dirigida‘QI Consejo Federal Sufzo, la Secretaria de‘Relaéiones

Exteriores denuncib el Arreglo.” 41/

Los argumentos que México tuvo para denunciar el -
Arreglo fueron: por ser inequitativo, pues-mientras nuestro --
pafs protegfa a gran nlmero de marcas extranjeras.'en contrape

so, la cantidad de marcas mexicanas registradas en la Oficina

* Este Arreglo fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en -
Washington D. C. el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de
1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957
y en Estocolmo el 14 de junio de 1967. )

41/Direccibn General de Invenciones y Marcas, ob. cit. pig. 169.
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Internaéional fue muy reducida. éor ser los perfodos de vali-
dez y renovacidn en la Ley Mexicana diferentes a los estableci-
dos en el Arreélo de Madrid.. Por saturar los registros naciona
‘Tes con marcas extranjeras que no se utilizaban dentro del te-
rritorio mexicanoe. Y por representar para {a administracién na
cional un trabajo excesivo sin compensacibn ni beneficio al te-
ner que examinar e inscribir a las marcas internacionales en di
ferentes clases y siendo que la gran mayorfa de ellas no se -~

aplicarfan en nuestro pafs.
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3. PRINCIPALES ORDENAMIENTOS DE LAS MARCAS EN MEXICO

3.1. De la primera iegislacidén marcaria contenida en el -
C6digo de Comercio del 20 de abril de 1884 a la Ley
de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976.

En 1a época colonial, si bien encontramos que se usa
ron marcas, no se dieron normas juridicas que las regularany -
protegieran tal y como 10 concebimos en la actualidad. En esa-
época, las marcas desempefiaban una funcidn. diferente, mis res-.
tringida, en relacifn a tas funciones que se le atribuyen ala

marca contempordnea.

Esto mismo acontecié hasta 15 i1tima década del 'si-.
gle XIX. Sin embargo, se gesta ya la preocupacidn por reprimfr

aquellos actos que afectaran el derecho sobre las.marcas.

‘Es en el'Codigo.de Comercio del 15 de ‘abril de 1884
donde se reglamenta, por primera vez en México, las marcas de

fibrica y de comercio reconociéndoles valor propio.

Los artfculos 1403 al 1449 se referfan a las dispo-
siciones sobre establecimiento comercial, privilegios de fnven-

cidn, ‘nombre comercial, muestras, tftulos de obras y marcas.’

Contiene 1o que podrfa constftuir una marca, --pro-

piamente un signo de cualquier fndole, y no habfa mis prohibi--
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ci6n que dicho signo no fuera propiedad de un tercero--, asf co

mo el derecho a proteger el origen de los productos.

Se feconoce el derecho de propiedad que podfan tener
los fabricantes y comerciantes sobre sus marcas, condicionando
el reconocimiento al depSsito previo en la Secretarfa de Fomen-
to y siempre y cuando dicha marca no fuera usada por otra persg
na o que no fuera de tal manera semejante que se percibiera la

.intencidn de aprovecharse de los derechos adquiridos.

Es decir, en su articulado se establece el sistema -
atributivo respecto de Ta propiedad de la marca. Ademds.se des
pkende la facultad discrecional que tiene el Estado para deter-
minar la semejanza, imitacién o confusién entre marcas, aten --

diendo a los elementos que 1a§ componen.

Incluye disposiciones sobre sanciones y términos pa-

ra reclamarlas.

Los propietarios de marcas si no registraban los tf-
tulos de dichas propiedades industriales en el Registro de Co-
mercio, no producfa efecto legal alguno contfa terceros. Esta
obligacibn surge en 1885, con la creacién del Registro dé Comer

cio.

Por la vigencia que algunas de las disposiciones re-

ot
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sefiadas tienen en las legislaciones actuales, se puede sustentar

que este CSdigo representa un importante fundamento en el desa-

rrollo del derecho marcario.
Ley de Marcas de Fibrica de 28 de noviembre de 1889

Durante el régimen de Porfirio Diaz se expidié la -
Ley de Marcas de Fébrica la cual entrd en vigor el 1° de enero

de 1890.

Diaz bajo la influencia francesa, aspiraba con el de
sarrollo industrial y comercial de México'y fue en esta &poca -

que se da la primera ley mexicanaqug especfficamente regulaba -

los derechos sobre las marcas.

Los aspectos importantes que introduce esta Ley en -

sus diecinueve articulos, son los siguientes:

- Se incluye por primera vez qué es una marca, El
artfculo 1° establecfa "se considera como marca -
de fdbrica cualquier signo determinante de la es-
pecia]idad’para el comercio de un producto indus-

trial." -

_ = También, por primera vez se limita lo que puede -

constituir una marca y asf el artfculo 3° sefiala-
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"ba que no podrfa considerarse como marca "la forma
‘color, locuciones o designaciones que no constitu-
yeran por s solas el signo determinante de la es-
pécia1idad del producto." De igual manera se con-
sideraba no apto a registro y se rechazaba, por -

tanto, aquel signo que fuera contrario a la moral.

- Se determiné los,requisitos~bara adquirir 1a.pro -
piedad exclusiva de una marca, ésta se adquirfa -
por declaracifn de la Secretarfa de Fomento: "La
.declaracion de referencia se hacfa sin exam;ﬁ pre
vio bajo la exclusiva responsabilidad del sp1fci-
tante y sin perjuicio de los derechos de.tércero._‘
vquien podrfa presentar oposicifn al registro den-
tro de los noventa dfas siguientes a la publica-
cién de la solicitud. En caso de oposicién, el re
gistro sélo se 1levarfa a cabo hasta que la autori
dad judicial decidiera en favor de quienes tuvie-

ran el mejor derecho. (Art. 10)“ 42/

- Se dispuso que la propiedad de toda marca obtenida
en contravenciSn a la Ley serfa nula. Era necesa-
rio que 1a nulidad fuera solicitada a.pet1ci6n de

parte y se declaraba por autoridad judicial.

42/ RANGEL MEDINA, ob. cit. pig. 22
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El nombre de esta Ley es el de Marcas de fabfica, -
sin embargo, &sto no implica que se haya dejado fuera de ella
a’1as marcas ‘comerciales, pues en su articulado se menciona -
tantq a fabricantes como a comerciantes, a productos elabora-

. dos como a los vendidos y el establecimiento industrial o al -

comercial.

- EV 17 de diéiembre de 1897 se reformd el értfculo 4°
de esta Ley. La reformq'fonsistié eﬁ que cualquier propietario
de una marca, nacional o.extranjero que fuera residente en ei
pafs o no podfa adquirir el derecho‘exclusivo de usarla en la
Repﬁblica,'s1émpre y cuando cumpliera con las d1sposic1ones'de
1a ley. A diferencia de lo dispuesto por el original articulo
4° que estipulaba que sGlo el res}dentE'en el pafs, nacional o
‘extranjero podfa adqh1r1r el derecho exclusivo de .1a marca y -
para que los nacionales o extranjeros radicados fuera dei pafs
gozararn de ese mismo derecho, se requeria que tuQieran.en Méxi
co establecimiento industrial o mercanti] para la venta de sus

productos y deberfan de comprobarlo, disposicibn contenida en

Ta fraccidén IV del artfculo 5° que con la reforma queds deroga
da.

La importancia de esta Ley radica en que fue el pri-
mer ordenamiento-lega) auténomo sobre el derecho de marcas, sin

embargo. las disposiciones contenidas en ella fueron insuficien-
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tes para abarcar toda la prqblem&fica que iba surgiendo del de

sarrollo industrial del momento.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y
Avisos Comerciales de 25 de agosto de 1903.

Unos cuantos afios después de la aparicifn de la Ley -
de Marcas de Fibrica y manteniéndose en el poder Don Porfirio
Dfaz, se publica la Ley de Marcas Industriales y de Comercio,

Nombres y Avisos Comerciales, l1a cual derogaba a dicha Ley.

Asi como 1a Ley de 1889 fue influfda por las ideas
francesas, esta Ley corre Ta misma suerte, adin mds recoge las
corrientes internacionales que en materia de propiedad ihdus -

trial existfan en esa &poca. -

Aspectos importantes que contiene esta ley son .los

siguientes:

- En el artTcuio 1° se definfa 1a marca de esta ma-
nera: "es el siéno o denominacibn caracterfsficé
y peculiar usadd por el industrial, agricultor o
comerciante en los artficulos que produce o expen-
de, con el fin de singularizarlos y denotar su -
procedencia." Y se establecfa To que podfa consti,
tuir una marca, haciendo una enumeracidn enuncia-

tiva.
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Como se puede observar, esta definicibn es mds clara
y precisa que la contenida en la Ley de 1889, pues indica quién

puede usar una marca y expresamente sefiala la existencia de las

marcas comerciales.

- Se consideraba'prohibido regiéfrar como marca todo
siéno qqe'no cumpliera el requisito de licitud de
]as‘misma;,'es decir, todos aquellos simbolos o -
signos contrarios a la moral o a las buenas costum

~ bres, a las leyes prohibitivas y los que tendiesen
a’ridicu1izar ideas, personas u objetos dignos de

" consideraci6n. Siguiendo esta disposicitn no era

-registrable como marca las armas, escudos y emble-

mas, sin el debido permiso.

- Por pr*mera vez, para obtener el derecho exciusivo
- al uso de una marca, era necesario solicitar el re
gistro que lo gcreditara en una oficina especial--
»hente dreada para tal efecto, (articulo 2) es asf¥
como surge'1a_0fic1na de Patentes y Marcas, como =~
‘consecuencja del importante papel que dfa cbn dia
jban desem#eﬂando las marcas en las relaciones in-
dusfriales‘y comercia1e§ tanto a nivel nacional co

‘ mo internacional.

- Se gontjnﬂa con la prictica de registrar las mar--
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cas sin examen previo de novedad, bajo la exclusi
va responsabilidad del solicitante y sin perjut -
cio de los derechos adquiridos por terceros, sis-
ﬁema que se. contemplaba en la Ley de 1889. La -

funcién de la Oficina de Patentes y Marcas en es-
"te sentido consigtfa en practicar en los documen-

tos presentados un examen administrativo,

Los registros marcarios tenfan una vigencia de .--
veinte ahoé, concediéndoseles la oportunidad de -

renovarlos por perfodos iguales a sus titulares.

E1 registro de una marca comenzaba a surtir efec-
"tos legales desde la fecha de presentacién de 1a
solicitud y docdmentos‘réspectivos ante la Oficina.
'dg Patentes y'Marcas. Con este precepto surge lo {
que eh'la actualidad se -conoce como fecha legai

de una marca.

Se 1nc1uyg la obligacién para la autoridad‘Encar-
~ gada de 1a aplicacién de esta ley.‘dg considerar
la fecha de marcas que se hubieran solicitado en
México dentro de los cuatro meses debhaberﬁelpedit
do en otro pafs. Es’decir, se introduce en li le

gislacidn nacional el 1lamado derecho de priori-
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dad que proviene de la 1eg151acf6n internacional -

en materia de propiedad industrial.

Se impone la obligacitn & los fabricantes, agricul
© - tores y cbmertiantes de incorporar a los productos
que producfan o vendfan 1a 1n&icac16n ostensible -

de que se trataba de marcas registradas.

En Ta transmisibn o enajenacidn de marcas registra
das, se requerfa su inscripcin en la Oficina de -
Patentes y Marcas, si no se cumplfa con este requi

sitq el traspaso no producfa efecto contra tercero.

Serfa nulo el reg1str6 de una marca cuando se hu -
‘biere otorgado en contravencifn a las disposicio-
nes de la propia ley y cuando ya hubiere sido re
gistrado con anterioridad. La nulidad podfa ser
solicitada por cualquier persona que se viere per
Judicada por el.registro de 1a marca y.adem&s por
el Ministerio Piblico cuando se tratara de casos
de interés general. Era decretada la nulidad por

1os tribunales federales.

. A esta Ley se debe 1a actual reglamentacién penal
del derecho marcario, pues establece sus bases --

can reglas detal]adas sobre penalidad por.uso ile
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gal o falsificaci6n de una marca, venta de mercan
cfas marcadas ilegaimente, uso de leyendas o indi
caciones que pudieran inducir al piblico en error
5cerca de] origen de Tos productos amparados con

una marca. Asf también se reglamentan las accio-

nes por dafos y perjuicios y los delitos.

En Tos casos en, que los interesados no estuvieran
conformes con las resoluciones administrativas --
emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas, se.
‘incluye por primera vez el pfocedimiento para ob-’
tener la revocacién-de dicha resolucidn ante los

jueces de distrito de la ciudad de México.

Se inéorporaba én esta ley las primeras disposi-
ciones para regular Jos nombres comerciales y avi
sos comerciales, figuras diferentes 'a Tas marcas .
Yy que pertenecen al campo de la propiedad indus--
vtrial. Sin embargo, se vinculéh estrechémente ei'
tas figuras, pues la misma ley dispone que les -
son aplicables distintas disposiciones rélativas

a las marcas.

Se expide por primera vez un reglamento compuesto
por veintisiete artfculos con el objeto de regu-

lar la aplicacibn de esta ley.
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Como puede observarse, Eon esta ley se dio un gran pa
so en materia de propiedad industrial, ya que innov6 e 1incluyd
mdltiples disposiciones que la Ley de Marcas de Fibrica de 1889

habfa omitido'y por lo cual resultaba inadecuada.

E1 adelanto logrado en esta materia se propicié, prin
cipalmente, por la influencia recibida de la Revisidn de Bruse-
las de 1900 a 1a Convencidn de Unién de Paris de 1883, asf como
por las experiencias recogidas durante la aplicacitn de la ley
de:1889.

Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de
junio de 1928.

En el perfodo éomprendido de 1903 a 1928, 'se expidie
ron una serie de decretos, acuerdos y disposiciones sobre 'pro-
piedad industrial que, afin cuando algunosvde'e11os se dieron du
rante la convuls1onad§ etapa en que tuvo lugar la Revolucién Mg

xicana, contribuyeron a la elaboraci6n de la nueva legislacién

marcaria.

En 1928 siendo Presidente Constitucional Plutarco --
Elfas Calles, promulga la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comer

ciales, la cual deroga a la Ley de 1903.

Entre las innovaciones mds importantes, respecto al -

ordenamiento anterior se encuentran las siguientes:
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- "Se adopta en cuanto al modo de adquirir el dere;ho
sobre las marcas, e)l sistema mixto atributivo-de--
clarativo, pues ademds de otorgar el derecho excly
sivo al registrante de la marca, también se recongo
ce el uso de la marca como fuente de derechos so -

bre 1a misma." 43/

- Se faculta por pfimera vez al Estado para exigir -
el uso obligatorio de las marcas, cuando a%i‘lo‘-g.
considera necesario eﬁ Tos articulos de consumo ne
cesarfo, materias primas del pafs, efecfos’de 1a -

'1ndustria nacional, productos médicos y en genera)
en todos aquellos artfculos que por su origen, na-
turaleza o aplicacibn se relacibnaran intimamenie
con la economia del pais y las necesidades pGbli-

cas.

- Se incluyd entre lo no registrable los envases del
dominio pldblico o de uso comln; Tas marcas que pug
~dan confundirse con otras anteriormente regi;traf
das; aquellas que fuesen susceptibles de inducir a
error y confusifn al piblico en relacién a la pro-
cedencia u origen de los productos, Se amplfa -
las limitaciones o prohibiciones respecto a 10 que

puede registrarse como marca.

43/ 1bidem, p&g. 36.
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Se establecid el sistema de examen de novedad. A

toda solicitud de marca antes de su registro de-

bfa practicdrsele dicho examen y si resultaba que

existfa unamarca registrada con anterioridad o en
trdmite con la cual pudiera confundirse apliicada"
a 105'mismqs productos, se comunicaba al interesa
do tal situaciﬁn y en caso de haber oposicién se

consideraba entonces, como no registrable.

- "Se dispuso que los interesados, de comdn acuerdo,

podfan someterse a 1a resolucién de una Junta Ar-

" bitral para decidir acerca de la semejanza entre

la "marca presentada a registro y las sefaladas -

como anterioridades estipuldndose que serfa inape-

‘lable el fallo de los drbitros, el cual servirfa

de base a la 0fiq1na de la Propiedad Industrial -

para admitir o rechazar la marca solicitada." 44/

Se adopta la préctica de exdmenes extraordinarios

" de nerdad de las marcas con el fin de averigurar

si se afectaban los derechos de terceros, y a pe-

ticifn de persona interesada o por orden de auto-~

~ridad judicial.

Es en esta ley donde ya de manera concretay espe-

Idem. p. 37.
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cifica se enumeran lés causas por las que un re--
gistro marcario serfa nulo, prevaleciendo las dis
posiciones dé la ley anterior, segin las cuales,
1a nulidad del registro era procedente cuando se
hubiera otorgado en contravencidn a los preceptos

"de la misma ley.

Se faculta al Dgpartaménio de 1a Propiedad Indus-
trial a declarar administrativamente la nulidad o
extincién de un registro marcario cuandb'procedig
ra, de oficio o a peticidn de parte, quedando a -
salvo el derecho de'demandar»judicialmente_sh‘ré-
vocacibn, en caso de 1ncoﬁformidad: Ast la§ dfs-
‘tintas resoluciones emitidas ‘por el Departamento
de Propiedad Industrial (negativas y concesibn de
rggistros de marcas, nulidad, extincibn, imita;-
cibn, falsificacion y uso ilegal de mafcas) séla
tendrfan el caricter de definitivas si dentro del
plazo de 15 dfas de la feéha en que se dio a conp

cer la resolucin no se hubieren recurrido. .

Se contempi6 1a extincibn de las marcas por su --
falta de explotacifn en un lapso de cinco afios --
consecutivos, 2 menos que antes de)l vencimiento -

de dicho perfodo, el régistro fuese renovado argg
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mentandoe su titular las causas que le imposibili-

taban para realizar la explotacidn.

En el Reglamento de la Ley de Marcas, Avisos y Nom--
bres Comerciales, del 11 de diciembre de 1928 se reguld las dis
posiciones contenidas en la misma. Ademss, se incluy6é modelos

conforme,a los cuales se deberfa so{icitar el registro de una -

marca.
Ley de la Propiedad Industrial de 1942

‘ Eéta Ley se caracteriza por recoger en su'articulido
los principios y sistemas fundamentales de las leyes anteriores
asf como los emanados de la Convenéién de Parfs-para la Protec-
éidn de la Propiedad Industrial en sus diversas revisiones (Bruy
selas, Washington y La Haya), y en base a ésto, precisa y defi-

ne 1os derechos relativos a Ta propiedad industrial.

Aspectos sobresalientes que incluyd esta ley, en re-

lacidn con las marcas:

- Se establecieron disposicones mds precisas sobre

1o que no puede registrarse como marca. Se prohi

be 1&5 palabras de lenguas vivas extranjeras cuan-
- do se pretendiera aplicar a'prdductos elaborados

en el pafs o en cualquier otro de habla eépanola,
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con el prbpdsito de evitar confusiones en el pibli
co consumidor en cuanto a la procedencia de los --

productos marcados.

Se prohibe el registro como marca de las figuras,
aenominaciones o frases descriptivas de los produc
tos que trataran de amparar, incluyendo los adjeti

vos calificativos y gentilicios.

E1 objeto que se tuvo para incluir este tipo dé‘- ;

preceptos fue evitar el registro de marcas due‘eg
gaffaran al pGblico consumiaorten cuanto a la pfo-
cedencia, falsas indicaciones sobre la naturaleza

o cualidades de los productos.

Se introducen reglas de lo- que conocemos como mar -
cas.ligadas para evitar la existencia demdltiples
marcas idénticas o semeian;es en grado que se con
fundieran, de un mismo titular, 1o cual conduci--
rfa a error en los consumidores. Por lo que:én -
estos casos se establecid que'la Secretarfa ten--
drfa facultad para declarar lig&das para el efec-

to de su transmisidn.

En este mismo sentido, también se establecis que

se negarfa el registro si se solicitaba;existieh-
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~do una marca idéntica para amparar 1os mismos ar-
tfculos, aun cuando dicha solicitud fuera realiza

da por el mismo titular de la marca registrada y

vigente.

En cuanto a la vigencia del r;gistro. se redujo a
10 afios, renovable indefinidamente por perfodos -
de fgual duracifn. Se debfa solicitar dicha reng
vacifn dentro del Gltimo semestre de cada perfodo
sin embargo se concedfa un plazo de gracia de dos
: ands"paia presentarla, siempre y cuando se paga--

ran los recargaos que para el efecto se establecfa.

Se incorpor6 en el cuerpo de la ley disposiciones
tendientes a impedir que industriales y comercian
tes que emplearan marcas registradas o no, en ar-
tfculos elaborados en el pafs, trataran de darles
apariencia extranjera. Asf se establecieron san
ciones para quienes no usaran la leyenda obligato
ria de "Hecho en México", en todos aquellos ar-

tfculos de fabricacifn naciona) que utilizaran -

marcas, registradas o no.

Se dispuso que podfan ser inscritos los usuarios

autorizados de las marcas y se establecieron los



.70

"requisitos necesarios para la inscripcidn corres-

pondiente,

- Se reguld el procedimiento para dictar resolucio-
nes administrativas de nbl1dad, de extincibn por
‘falta de uso, de fa1sificac16n, imitacidn y uso -
ilegal de marcas. Se indicaban los requisitos --
que deberfan reunir las solicitudes correspondien
tes. También se contempid la forma de notificar
la demanda y asf los demandados tenfan la oportu-

nidad de farmular su defensa y presentar pfuebas.

Asimismo se sefialaban las caracteristicas que de-
bfan satisfacer las resoluciones administrativas

emitidas por la autoridad.

- se suprimié el procedimiento paré obtener las re-
vocaciones de las resoluciones administrativas -
dictadas por la Secretaria. Este procédimiento.

v regu]ado en la anterior Ley de 1928, consistfa en
que los interesados inconformes con dichas resolu
ciones podfan acudir ante los jieces de Distrito
de la ciudad de M&xico en un Jjuicio especial de -
oposicitn o federal Eevocatorio} Sin embargo, al
no indicar este Ley medio alguno de impugnacibn -

"de las resoluciones administrativas, la revisibn
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de su legalidad queds- en manos de los jueces de -

Distrito, a través del juicio de amparo.

Las disposiciones reglamentarias de esta Ley se pu--

- blicaron el 31 de diciembre de 1942.

En esta ley se trat6 de ampliar los derechos de los
titulares de registros marcarios y se puede considerar como un

instrumento legal moderno, para el momento en que fue dado.
'Ley de ‘Invenciones } Marcas de 10 de febrero de 1976

El transcurso del tiempo y las circunstancias que iba

viviendo el pafs,.determina Ta nefesidad de anteponer al inte-

;rés particu]ar el interés piblico y ast? en la elaboracidn de -

la Ley de Invenciones y Marcas se introducen disposiciones que
tiendena estimular la industria nacional, dar mayor participa-
cibn y proteccidén al consumidor y en general promover el desa-
rrollo industrial y comercial que redunde en 1a independencia

econbmica del pafs.

Sobre el particular, el Lic. Jos& Campillo S&inz, en
tonces Secretario de Industria y Comercio, en la exposicidn de
motives presentada con e) proyecto de esta Ley ante el H., Con-

gresc de la Unibn manfifestd:
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"Se trata, a través de las disposiciones de este nue
vo ordenamiento, de eliminar los obstdculos que para nuestro -
desarrollo derivan de un inadecuado régimen tradicional de pro
piedad industrial; de ensanchar el campo para el ejercicio de
la actividad y l1a capacidad creadora de los mexicanos y de abrir
nuevos caminos para liberarnos de la dependencia y de la servi

dumbre." 45/

Se tombé en cuenta para la creacifn de este ruevo ‘or’
denamiento legal gran parte del articulado de la Ley de 1a Pro

piedad Industrial, constituyendo as{ la base del mismo.
Importantes innovaciones son las siguientes:

v"a) Mayores limiticiones para el registro de las --
marcas; b) un régimen de uso obligatorio de marcas;
¢) la vinculacidn de marcas; d) el establecimiento
de 1a licencia obligatoria sobre marcas pof causa de
_ utilidad pGbiica; e) la pérdida del registro cuando
Ta marca se convierte en designacibn genérica; f) rg
glas para comprobar el uso de las marcas; g) posibi-
1idades de decretar la prohibicién de uso de marcas -
registradas o no; h) 1@ posibilidad de declarﬁr que

se amparen por una sola marca de un mismo titular --

45/ CAMPILLO SAINZ, José. Exposicidn de motivos bresentada con el proyecto
de 1a Ley de Invenciones y Marcas. Versifn mecanogrifica, pag. 1.
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los productos elaborados o los servicios prestados;
i) la 1nc]u516n de las marcas de servicio; j) la in

troduccién de las denominaciones de origen." 46/

Respecto a las prohibiciones'para el regisfro de -
una marca en la Ley de Invenciones y Marcas, las diferencias
importantes en relacidén con la Ley de la Propiedad Industrial,

son las siguientes:

Se prohibia’ellregfstro de una marca cuando ésta fue
ra a amparar envases del dominio pGblico o de uso comin en Mé-
xico. . En la Ley de Invenciones y Marcas se suprime "En Méx%-
co”, amplidndose de esta forma la prohibicibn al no ser regis-
trables como marca aquellos envases que sean del dominio piibli

co o se hubieran hecho de uso comin en cualquier pafs.

Se incorpora la prohibicidn de registrar como marca
la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por
1a naturaleza misma del producto o servicio o por su funcfdn -

jndustrial.

Se suprimen los té&rminos: "adjetivos calificativos y
gentilicios" y se agrega "incluyendo aquellas que puedan ser--
vir para designar especie, calidad, cantidad, valor, presenta-

cidn o #poca de elaboracidn de los producto§ o prestacion de -

46/ SEPULVEDA, César. ob. cit. pdg. 42,



servicios." Con 1o cual se pretende precisar y ampliar el al-

cance de la prohibicidn respecto de denominaciones, figuras o

frases descriptivas de los productos o servicios.

Se incluye dentro de las préhibiciqnes las palabras
simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y lis cons--
truidas artificiosamente de modo que por su grafismo o fonéti-
ca parezcan voces extranjeras. Esta limitacién afecta Gnica-

- mente a los solicitantes que produzcan o presten productos o -
-servicios en el pafs o en cualquier otro de hab]a'espaﬁola.

La disposicién mencionada tiene su motivacién-en el
deseo de proteger al consumidor de los bosibIes éngaﬁos deriva
-dos de las m&rcas con apariencia extranjera que amparen produc -
tos o servicios fabricados o prestados en el pafs o en cual--

quier otro de habla espafiola.

Otra innovacidn es cuando se solicite a registro una
marca 1hnom1nada no deben aparecer en la etiqueta palabras que

constituyan o puedan constituir una marca.

Esta disposicién se incluys como resultado de las ex
periencias al respecto pues hubo quien solicité el registro de
una marca sin denominacién y en su conjunto inclufa en forma -
preponderante, palabras no registrables, ocasionando con ello

confusidn en cuanto al alcance de la proteccidn de la misma.
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Se establece un nuevo plazo de vigencia del registro
de una marca, el cual es de 5 afios, y podrd ser renovado inde-

finidamente por perfodos iguales.

Se reduce el perfodo de gracia concedido para solici-
‘tar 1a renovacidn a seis meses a partir del vencimiento de cada
plazo. La renovacitn’ por falta de uso de una marca desaparece
y se incluye la ob]igaci&n de comprobar el uso continuo ¢ inin-
terrumpido de la marca y se condiciona la renovacidn del regis-

tro a la comprobac16n de su uso.

Para realizar el registro de una transmisibn de dere-
chos 2 partir de esta ley, es requisito necesario la inscrip--
cifn del contrato de cesidn de derechos en el Registro Nacional

"de Transferencia de Tecnologfia.

_ Se introduce la extincidn del registro de una.marca -
en el casd de que el titular permita o provoque que su marca se
convierta en denominacibn genérica de los productos'o servicios
para los cuales se registré. de tal modo que en los medios co- .
herciales haya perdido su significacidn de Mos artfculos y ser-

vicios que ampare.

En este caso deberd seguirse un procedimiento adminis

trativo de acuerdo con‘1os J1neaﬁientos de 1a misma ley, en el
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cual el titular de dicha marca podrd alegar lo que a sus interg

ses convenga.

La Léy anterior auspiciaba la proteccifn de marcas --
que no eran utilizadas con la figura llamada renovacién espe--
cial\que¢cons¥stfa en que si se‘suspendia por mads de 5 afos --
consecutivos la explotacfﬁn de una marca, se extinguirfa el re
gistro a menos de que se soligitara precisamente cada 5 afies la
renovacidn por falta de uso y asf se conservaba la vigencia. Pa
ra evitar las marcas de "proteccifn”" se implanta 1a oblfgacidn
del uso de las marcas y su comprobacidn ante la autoridad co--
rrespondiente dentro de Tos tres éﬁos siguientes a la fecha de
su registro y de no demostrarlo se extingue éste de pleno dere-

cho.

Ademé§"es obligatorio comprobar el uso efectivoy cﬁg
tinuo de la marca a1’so1icitar la renovacién del registro de -
1a misma y es suficiente comprobar su uso en una sola clase de
productos o servicios cuando una marca esté registrada para am
parar productos o servicios en otras clases de la clasifica -~

cién oficial.

Se faculta a la Secretarfa para declarar por raiones
de interés pliblico el registro y uso obligatoric de marcas en
cualquier producto o servicio o prohibir, por los mismos moti-

vos, el uso de marcas registradas o no, en un determinado pro-

ducto de cualgquier rama de la actividad econdmica.
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Se introduce la figura llamada marcas vinculadas o -
vinculacidn de marcas consistente en que cuando se autorice el
uso de una marca, en forma gratuita u onerosa, registrada ori-
ginariamente en el extranjero o de la que sean titulares persg

.nas fisicas o morales extranjeras, serd obligatorio el uso de
dicha marca unida a otra cuyo registro sea"orig1narﬁo de Méxi-
co y de la cual sea titular el licenciatario. En este caso la
marca nacional deberd utilizarse en forma igualmente ostensi-

bie que Ta extranjera.

EY Lic. José& Campillo S&inz manifestd al respecto en
1a exposicibn de motivos mencionada que "el uso de marcas ex;-
tranjeras en los pafseé de menor desarrollo constituye para --
ellos un nuevo vincu1o de subordiﬁa;ién y un instrumento de co
Yonizaci6n no solo econdmico sino social y cultural." 47/ Y

es por elld que a esta innovacibén se le destaca con particular

énfasis.

Se f1jé como plazo pa?a cumplir con esta obligacién
un afo a partir de 1a‘1pscripc16n del acto, convenio ¢ contra-
to o en caso de no haber§e ce1ebrado-ac£o. convenio o contrato
que autorice su uso desde que empiece a utilizarse la marca ex

tranjera.

47/ CAMP)LLO SAINZ, José. ob. cit. pigs. 5 y 6.
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Sin embargo, por causas justificadas la autoridad co
rrespondiente, tiene facultad para prorrdgar por un aflo el pla
20 establecido para'§1ncular una marca.

e 2 o ¢% Baal e il

Se contempla modificacfones para la inscripcibn de -

R

Tos usuarios'autorizados ya que a 1a solicitud debe’anexarse -
constancia expedida por el Registro Nacfonal de Transferencia
en la gque se acredite que la .marca se enduentra comprendida en
.un acto, .convenio o contrato inscrito en dicho resgitro, ade-
més los productos deberdn ostentar el nombre del usuario, re--

gistro y la ubicacidn del lugar donde se fabriquen.

~ En la revisi6n del Convenio de Parfs de Lisboa en ==
1958 se 1nc1uye 1a proteccién a las marcas de servicios y en -
México al no estar previsto por la ley nacional el registro de
estas marcas, se 1¢s negaba el registro, algunos interesados -
promovieron juicio de amparo y al haber contradicciones de te-
sis de 1os tribunales colegiados se denuncid§ dicha contradic--
ci6n, la cual fue rgsue1ta por 1a Suprema Corte de Justicia de
la Macidn el 15 de marzo de 1973 en el sentido de que laé»mar-

cas de servicio s son registrables,

En virtud de dicha sentencia se empezaron a regis --
trar las primeras marcas de servicios, por lo que en la'actuab

Ley de Invenciones y Marcas ya se tutela esta clase de marcas.



.79

La Ley de 1a'Prop1edad.Industrial de 1942 no contem-
plaba las denominaciones de origen, sin embargo, en 1951 se --
firmé un acuerdo comercial con la Rep@iblica Francesa en el que
se reconoce la proteccién a las denominaciones de origen de -
Francia. En 1962 México se adhiere al Arreglo de Lisboa rela-
tivo a ]h Proteccién de las Denom1naciones‘ae Origen y su Re--
gistro Internacfonai de 31 de octubre de 1958, no obstante es-
to, 1a ley nacional carecfa de precepto legal alguno que regu-
tara Ta proteccibn a las Qenominaciones de origen, motivo por
el cual el 4 de enero de 1973 se promulgd décreto.que'reformé
1a ley de 1@ pfopiedad industrial para que se incluyera esta -

figura.

. En 1a Ley de Invenciones y Marcas se incluye esta fi
gura. Se introduce lo siguiente: que el titular de una denomi
nacidén de origen es el gobierno de los Estadbs Unidos Mekica-v

nos.

Que la declaracién de proteccifn efectuada por la Sg
cretarfa de Industria y Comercio (en la actu511dad Secretarfa
de Comercio y Fomento Industrial) subs1ste’durante el tiempo -
que persistan ias condicioneS determinantes que la motivaron y
s&lq dejard de surtir efectos por declaracibn de 1a misma Se-

cretarta,

Que la Secretarfa citada, por conducto de la Secreta
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rfa de Relaciones Exteriores tramitard e] registro de las deno-
minaciones de origen que hayan sido materia de una declaracién

general‘de proteccién en los términos de esta Ley, para:obtener
su proteccién internacional conforme a los tratados sobre la mg.

teria.

E1 Reglamento de 1a Ley de Invenciones y Marcas fue -
publicado -hakta el 20 de febrero de 1981 y mientras tanto, con
fundamento en el artfculo cuarto transitorio de la citada ley
tuvo aplicacibn el reglamento de l1a Ley de 1a Propiedad Indus- :

trial.

Entre las principales modificaciones que se dieron en
este Reglamenﬁo se incluye que tratdndose de una solicitud en -
trimite cuando el interesado deja de promover por un lapso ma-
yor de un afio a partir de 1a dltima promocidn o del G1timo actov
del apoderado, 1a\solic1tud respectiva se consfderar& abéndona-

.da.

Se modificbé la clasificacibn de drtfculos. prodﬁcto§
o servicios que pueden ampararse con el registro de una marca.
Se aumentaron cinco clases para comprender articulos y veinte -
para los grubOS'de servicios. E1 agregado de clases para pro-
‘ductos se debfd al incremento de 15 produccidn de bienes y al
volumen de los registros de marcas solicitadas, por lo que se -

considerd necesario subdividir algunas clases para que 105 ar--



ticulos o productos quedaran protegidos con precisién.

Al "incluirse veinte clases de servicios, se reglamen-
ta su clasificacién, ya que en 1a Ley de Invenciones y Marcas -

Gnicamente se reconoci su registro.

“Para que l1a nueva ley mexicana de Invenciones y Mar-
cas realmente alcance los objetivos tratadds, deber& implemen-
tarse con un mayor suministro de recursos a la oficina nacionai

'de‘patentes y mércas con'el objeto de que‘duente con mds perso-
nal y mejor preparade. De otra manera, lo.d1spuest9 en la Ley

se quedard en simple letra muerta." 48/

48/ GARCIA MORENO,"E1 .Sistema patentario -internacional y la nueva Ley Mexi
cana de Invenciones y Marcas." ob. cit. pﬁg. 37.



CAPITULO Ill

REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL CONVENIO
DE PARIS Y SU PROBLEMATICA EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANG

1. REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL CON-
VENIO DE PARIS.

Es en el afio de 1925 en que se incluye por primera vez en
el texto del Convenio de Parfs la figqra de las marcas notoria-
'mente conocidas, &poca en que se 1levd a cabo la Conferencia de
La Haya para revisar los preceptos de la Convencién de Unidn de

Parfs de 1883,

La inc1u§16n de las 1lamadas marcas notoriaﬁente conocidas
en el texto del Convenio de Parfs tuvo como antecedentes Ta -~
preocupacién por evitar las apropiaciones indebidas de-Tos sig-
nds marcarios de pafs a pafs, situacién que varios pafses unio-

nistas expusieron en los foros internacionaies,

El'argumento que en el dmbito internacional se vierte en -
relacfén a la proteccidn de las marcas notoriamente conoéidas -
es el siguiente: "La proteccién de las marcas notoriamente cong
clidas se considera Justificada en razbén de que el registro 0 -~
uso de una marca similar susceptible de producir confusién equi
valdrfa, en 1a mayorfa de los casos a un acto de competencia -
desleal y lesionarfa a los intereses del piblico, que'se verfa

inducide en error por el uso de la marca conflictiva para los
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mismos o similares productos. 9/

Entendiéndose por competencia desleal fanto en el dmbito
del Convenio de Parfs, artfculo 10Bis como en la Ley Interna,
artfculo 210 inciso b) todo acto, contrario a los usos honestos

en materia industrial, comgrcial y de servicios.

Ahora bien, el artfculo que las regulé por primera vez, -

quedd como sigue:

"Artfculo 6° Bis.- Los pafses contratantes se comprometen
a rechézar o‘a invalidar, ya de oficio si la legislacibn del‘--
pafs 1o.permite. ya a peticifn del interesado, el registro de -
una marca de fdbrica o de comeqcio'que fuese 1a reproduccifn o
fa imitacibén susceptible de causar confusidn, de una marca que
la autoridad competente del pafs del registro estimare seé ally
nptoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdiccionado
de otro pafs contratante y utilizada para productos del mismo =

género o de un género semejante.

Se deberd conceder un plazo minimo de tres afies para recla

mar la cancelacifn de esas marcas. El1 plazo correrd desde - =

49/ Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI. "E1 Convenio de
Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial: sus caracterfsti-
c;s principales y su revisi6n." Ginebra, Doc. BIG/273, junio de 1984, -
p g- li.t
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.1a fecha del registro de las marcas. No se fijard plazo para -

pedir la cancelacidn de las marcas registradas de mala fe." 50/

En la Conferencia de Londres de 1934 se revisa el Convenio
de Parfs y se modifica el articulo que regula las marcas noto-
riamente cono¢idas. Se amplfa la proteccifn ya que con la en-
mienda se impide apropiarse de la traduccidn de la marca noto--
ria, asf como de los elementos principales de la misma cuando -

en la marca ilfcita representen la parte esencial de l1a misma.

A pésar de que existfa gran inquietud en la comunidad in -
ternacional por el problema de la apropiacién indebida de mar-.
cas, los cambios sufridos por el artfculo en cuestidn fueron --
conservadores, en parte porque las conferencias de revisibn se
caracterizan por su espiritu cauteloso y por la incomprensibn

que del prbb]ema demostraron algunos pafses.
El Articulo quedd de la siguiente manera:

"Los'paises de 1a Unién se comprometen a rechazar o anular
bien sea de oficio, si la legislacién del pa¥s lo permite, bien
a peticidn del interesado, el registro de una marca de f&brica

0o de comercio que sea reproduccifn o imitacifn o traduccibn, sus

50/ citado por SEPULVEDA, César. “La discusibn sobre las }lamadas marcas no
torias o marcas de gran renombre, Scbretiro de Revista de la Facultad -
de Derecho de México, Tomo VI1I, Enerc-Marzo de 1958, num. 29, pag. 33
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ceptibles de crear confusién de una marca que 1a autoridad com-
petente del pafs del registro estime ser notoriamente conopida
en &1 como propiedad de una persona admitida a beneficiarse de
la presente Convencién y utilizada para productos idénticos o -
'_sfmi]éres. Ocurrird 1o mismo cuando la parte esencial de la
marca cohstituya reproducc16n de una marca notoriamente conoci-

da o una imitacidn susceptible de crear confusibn con ésta...
51/

E1 texto vigente de 1as marcas notoriamente conocidas con-
tenido en el artfculo 6Bis del Convenio de Parfs para la Protec
ci6n de 1a Propiedad Industrial, en su G1tima revisitn, Estocol

mo 1967. es el siguiente:

"Los pafses de l1a Unibn se cdmprometen. bien de oficio; si
Ta legislacién del pafs lo permite, bien a instancia del intere
sado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de
una marca de fdbrica o de cgmercio que constituya 1a reproduc--
cibn, imitacidn nvfraducciﬁn susceptibles de crear confusién de
una marca que la autoridad competente del pafs del registro o
del uso estimare ser allf notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente conve-
nfo y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird
1o mismo cuando la parte esencial de 1a marca constituya la re-

produccién -de tal marca notoriamente conocidd o una imitacibn -

51/ Ibidem, pig. 35.
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susceptible de crear confusidn con é&sta."

Pricticamente el precepto en vigor queda iqual a la ver{ -

sion adoptada en la Conferencia de Revisidn. del Convenio cele-

brada en Londres en 1934, Se incluye, dnicamente dentro de Ta

proteccidn qué ya regulaba, la referencia al uso que sé haga de

una marca que imite, reproduzca o sea la traduccidn de una mar

ca notoriamente conocida en e] lugar del uso de dicha marca.

Los pafses signatarios del Convenio de Paris, en virtud --

del artfculo 6Bis del mismo, se comprometen a:

"Primero.-

Segundo. -

Tercero.-

Denegar la solicitud de registro de la marca -

conflictiva.

Cancelar (anular) el registro de‘las marcas ;-
conflictivas. Estédn obligados a conceder como

minimo un plazo de cinco afios a partir de la -
fecha de registro, dentro del cual puede fo?mg
larse una solicitud de cancelacién de la marca
conflictiva, a menos que 1a marca haya sido re
g{étrada de mala fe, eﬁ cuyo caso 1a anulacién

podrd hacerse en cualquier tiempo.

Prohibir el uso de la marca conflictiva. Pue-
den establecer Tibremente un perfodo dentro --

dei cual deba formularse tal solicitud; sin em
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bargo, en caso de que la marca conflictiva se
use de mala fé, no habrd plazo para prohibir
tal uso 52/

_Ahora bien, de la interpretacidén del artfculo 6Bis trans-
crito, que tutela las marcas notoriamente conocidas, se sefiala '

1o siguiente:

a) Se excluye las marcas de servicio y los nombres comer-
ciales tanto para impedir su registro, nulificarlos o
prohibir su uso, asf como para considerar la notorie-
dad de estas figuras, es decir, la proteccifn que re-
:gu1a este precepto, so1amente abarca a las marcas de

"f&brica o de comercio.

b)  En-el supuesto previsto por este artfculo, es condicifn
1ndispeﬁsable que la autoridad competente, en el 1ugar
’ de1 registro o del uso reconozca la notoriedad de una

. marca, de lo cua] se derivan dos aspectos importantes:

.b.1 Es la autoridad competente de cada pafs la que de-
be determinar que en el pafs respectivo sea noto-
riamente conocida una marca, Sin embarge, no se

. establece ningdn lineamiento para que dicha auto-

52/ Organizac16n Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. "E1 Convenio
de Parfs para la Proteccifn de la Propiedad Industrial. sus caracte-
risticas principales y su revisién." ob. cit. pdg. 15,
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ridad se gufe para calificar la notoriedad de --

una marca. Debe utilizar un criterio subjetivo.

b.é La notoriedad de una marca debe reconocerse pre-
cisamente en el lugér donde se pretende el regis

tro, su nulificacidén, o donde se dé& su uso.

Se incluye el principfo de especialidad. La protec-

c16n'se'ciﬂé Gnicamente a productos idénticos o simi

lares. En este sentido la regla estd limitada.
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‘l2. PROBLEMATICA DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL --
DERECHO POSITIVO MEXICANO

México forma parte de la Unidn Internacional de la Propie-
dad Industrial al ratificar su adhesidn al Convenio de Parfs en
su Gltima revisién del 14 de julio-de 1976, (Después dé haber

entrado en vigor la Ley de Invenciones y Marcas).

En el articulo 25 del Convenio de Paris se contempla que -
‘todo pafs que forme parte del mismo se compromete a adoptar las
medidas .necesarias para la aplicacidn del Conven1o, de‘conformi

dad con la Constitucién de cada pafs.

De este articulo se desprende que los Estados miembros ac-
ceden a legislar localmente para adecuar 16 mds uniforme posi-
ble sus leyes internas o en el caso de que dichas legislaciones

contengan menos. ventajas que las establecidas en el Convenio.

E1 espiritu del Convenio de Parfis es lograr que se esta--
blezca Gna legislacién comln para que rija a todos los pafses
miembros y asf, en su articulado no se distingue entre 165 domi
ciliados en un pafs extranjero y los domicj]iados en un pafs lo

cal.

Sin embargo, péev1endo las dificultades para su aceptacidn
en las disposicione$ del Convenio se exhorta a los Esfados para

que se lleven a cabo las acciones internas necesarias para hacer
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posibte 1a aplicacién del mismo a nivel . local. Como ejemplo -
de lo anterior, ademds del citado artfculo 25 estd el articulo
9 Gltimo pdrrafo en el que se sefiala que si la legislacidn de
un pafs no admite el supuesto descrito en el mismo, en tanto -
se modifica dicha legislacidn se aplicardn las acg{bnes que pa-
ra casos seméjantes la ley interna dispone p;ra.los ﬁaciona]es.
La Constitucidn Politica Mexicana éslﬁblece en su artfcu-
.10 133 "Esta Constitucibn, las leyes del Congreso de la Unidn )
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo ;
con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de
la Replblica, con aprobacidn del Senado, serdn la Ley Supreﬁa-
de toda la Unidén. Los jueces de cada Estado se arreglardn a -
dicha Constitucidn, leyes y tratados, a pesar de las dispoﬁi-
ciones en contrario que pueda‘haber en las constituciones o lg

yes de 10§ Estados."

Lo que significa que el Convenio de Paris se encuentra en
el nivel de ley ordinaria misma categorfa que posee la Ley de
Invencionés y Marcas, la jerarqufa de ambos ordenamientos es -

la misma.

“Tal precepto legal no establece preferencia alguna'entre
las leyes del Congreso de 1a Unidn que emanen de ella y los tra
tados que estén de acuerdg con la misma, celebrados y que se cge

lebren por el Presidente de la Repliblica, con aprobacién del Se
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nado, puesto que el apuntado dispositivo no propugna la tesis
de la supremacia del derecho internacional sobre el derecho in
terno, sino que adopta 15 regla de que et deFecho internacio--
nal es parte del nacional, ya que'si bien reconoce la fuerza -
obligatoria de los tratados, no da a éstos un rango superior a
las 1eyes del Congreso de 1a Unién emanadas de esta Constitu--

ci6én, sino que el rango que les confiere a uncs y otras es el -

mismo." 53/

Por otro lado, Méxfco cumple con el compromiso adquirido -
al ser miembro de la Convencidn parala Proteccidn de la Propie-
. dad Industrial, mediante la observancia de las disposiciones de
la Ley de Invenciones y Marcas, ley interna, que complementa y
no se contrapone a 10s lineamientos contenidos en el Convenio -

de Parfis.

Al tener la misma jerarquia ambos ordenamientos, es vdli-
da la regla de que un tratado posterior deroga las leyes proce-
dentes que se le opongan. Sin embargo, este principio general
de derecho no es aplicable en este caso, pues el Convenio de Pa
ris no se encuentra en confiicto, no se opone a las disposicio~

nes de la Ley de Invenciones y Marcas.

En el pafs la ley en vigor, Ley de Invenciones y Marcas se
basa como se han basado las leyes anteriores sobre marcas, en -
53/ Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circui-

to RA.269/81, Amparo en Revisidn, Quejoso: José Ernesto Matsumoto Mat-
suy, pdg. 25. .
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el concepto riguroso de ciasificacién de artfculos, toda soli-
citud de registro de marca debe contener los artfculos que de-
sea protegerse, Tos cuales no podrin perfenecer a clases dife-
rentes porque en ese caso debef&n hacer una- solicitud por cada

clase de acuerdo a la clasificacitn oficial.

Este es uno de los problemas a qﬁe se enfrentan las marcas
notoriamente conocidas ya que-por las caracterfsticas de las -
‘mismas, puede inducirse a error o a confusién al consumidor, --
puesto que aln cuando las marcas en conf]icto'amparen'artfculos.
totalmente diferentes como por ejemplo en el caso de la marca
REVLON que ampara cosméticos con la marca REVLON que ampara mé;
djas, calcetines y tobilleras, el piblico consumi&or al encon-
trarse con 1avmarca REVLON en medias o calcetines creerd que el
propietario de 1a marca conocida por &1 ha ampliado su 1fnea de
productos y ha lanzado al mercado medias, tebilleras y calceti-
nes, por lo tanto la autoridad competente en Resolucién nGm, --
282/55 declars la nulidad de 1a marca REVLON que amparaba me--

dias, calcetines y tobilleras.

En este punto, en documento preparado por 1a Oficina Inter
nacional de 1a Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) se expresa que "la profeccidn de una marca notoriamenta
conocida en virtud del artfculo 68is, s6lo rige cuando 1a marca

conflictiva ha sido .presentada, registrada o utilizadavpara pro

ductos idénticos o similares. Corresponde a las autoridades ad



.93

ministrativas o judiciales del pafs en que se reclame la protec

cifn determinar si esta condici6n se cumple o no." 54/

Las gutoridades judiciales mexicanas han sustentado al res
pecto 1la tesis4de’que "si la.marca que se quiere registrar es
igual a otra ya registrada, de diferente prépietario pero'nofg
riamente conocida, tampoco es registrable:aunque se solicite pa
ra productos que ni sean los mismos, ni sean similares y perte-
nezcan a grupos distintos de la clasificacibén reglamentaria. -
Con fundamento en la c¢itada interpretacidn, 15 Direccibn Gene-
ral de la Prqpfedad Industrial negé el registro de Ta marca CA-
DILLAC para distinguir vestuario, por existir registros anterig
res de la m1sha denominaci&n;para zapatos y para autombviles."
55/

Respecto a la prohibicién delusode una marca que pretende
reproducir, imitar o traducir una marca notoriamente conocida,
l1a Ley de Invenciones y Marcas establece que el derecho exclusi
vo al uso de una marca sé‘obtiene mediante su registrd y toda
persona que asté usando o quiera usar una marca podrd adquirir
el derecho'exclusivo a su uso cumpliendo con todas las disposi

ciones legalesy reglamentarias.

54/ Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ob. cit. p. 15

55/ Jurisprudencia. Marcas. Revista Mexicana de l1a Propiedad Industrial sy
Artisti-a, México, D. F., nimero 3, julio-diciembre de 1963, pdg. 320.
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Otro aspecto problemdtico, es la facultad discrecional -

con que estd investida la autoridad competente para calificar

1a notoriedad de una marca en el pais. Entre las dificultades

a que se enfrenta estd determinar los siguigntes aspectos:

a)

b)

c)‘

~¢la marca notoriamente conocida debe ser reconocida -

por el pibtico consumidor en general o e§ suficiente
que lo sea por un sector determinado, de acuerdo a la

comercializacibn o a la especializacidn que presenten

los artfculos que protege?

¢la marca notoriamente conocida debe tener una cober-
tura amplia, es decir, que se le Eoncedq proteccidn en
todos los articulos de la clasificacidn oficial, a pe-
sar de que tanto el Convenio de Péris como la Ley de .
Invenciones y Marcas contienen el principio de 1a espe

cja11dad?

{Es suficiente para demostrar T1a notoriedad de una mar
ca la informacidn que a peticidén expresa de la autori-
&ad,competente se proporciona a través de las embaja -
das de los distintos paises en México‘respecto a que
existe en su pafs una marca registrada con 1a misma o

similar demominacién de la que se solicita en el pafs?

De 1o expuesto, se considera que la problemdtica que encie
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rra las marcas notoriamente cqnoéidas para una 'debida protec-

cidn proviene de dos fuentes: externa e interna.

E1 aspecto externo se deriva del artfculo 6Bis del Conve-
nio de Parfs, es decir, de la proteccidn internacional y el as

pecto interno se deriva de la Ley de Invenciones y Marcas, ley

interna.



CAPITULO TV

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS

1. NECESIDAD DE REGULAR LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN
LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

E1 artfculo 91 de 1a Ley de Invenciones y Marcas enumera -
especificamente en sus veintitres fracciones los casos conside-
_rados como no susceptibles de registro entre los cuales se en-
cuentran preceptos relativos a la protecci6n de derechos adqui-
ridos con anterioridad por un tercero ya sea que se trate de -
marcas idénticas o semejantes para propeger los mismos ovsimilg
res productos; sin embargo, en ninguna de las fracciones del --
mencionado artijculo 91 se regula la prohibicién del registro de
marcas notoriamente conocidas y a(in mds en ninguno de los pre -

_ ceptos de la Ley de la materia se hace referencia a ellas.

En 1a aplicacién del citado artfculo, en relacién con las
marcas notoriamente conocidas se presentan varias situaciones -

entre las que se sefialan las siguientes:

a) Cuando el titular de una marca notoriamente conocida
aqui en México solicita su registro en el pafs cumplien
do con todos los requisitds legales y reglamentarios y
una vez efectuados los exdmenes correspondientes se en
cuentra procedente su registro y se otorga la conce--

sién del mismo.
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Cuando un tercero solicita el registro de una marca no
toriamente conocida en México y al practicarse el exa-
men administrativo no se cuenta con fundamento legal -
para objetar dicha solicitud por tratarse de una marca,
notorjamente conocida. Se procede a efectuar el exa--
men de novedad del cual resulta que la marca que se'sg
licita ya estd registrada anteriormente por su titular,

en este caso procede negar el registro solicitado.

Cuando el titular de una marca notoriamente conocida -
en Méxicd trata de registrarla, cumpliendo con todes -
los requisitos legales y reglamentarios pero al efec -
tuarse el examén de novedad se encuentra un registro
anterior que constituye impedimento legal para el solj
citado, en este caso, si procede, (debe demostrar que
es titular de la marca en cuestibn, ofreciendo como --
prueba el o-los registros de 1a marca en su pajs de --
origen o en otros paises, asi como que dichos regis --
tros son de fecha aﬁterior'a] de 1a marca que es impe-
dimento para el que solicita) el titular de la marca -
notoriamente conocida podrd hacer valersu mejor dere-
cho para el uso de la misma, demandando la nulidad del

mencionado impedimento.

Cuando un tercero solicita el registro de una marca no

toriamente conocida y en el examen administrativo 5@ =
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carece de fundamento legal para objetarlo, asf como al
practicarse el examen de novedad no se encuentra ante-
cedente alguno, la autoridad competente carece de fun-
damento legal para rechazar o negar el registro, pues

se ve limitada por carecer de elementos para emitir la
mencionada objecién y 1a negativa de l1a marca en cues-
tién, ya que objetivamente para las auto}{dades Judi-

ciales federales encargadas de revisar los actos admi-
nistrativos, en la mayorfa de los casos consideran gue

hubo exceso del ejecutivo.

En cuanto a los tres primeros casos de los enumerados antg
riormente, la Ley de Invencioness y Marcas establece el procedi-
miento a seguir para el trdmite de la solicitud del registro de
una marca, concesifn, negativa o nulificacifn alin cuando no se
- trate de marcas notoriamente conocidas y, su broteccién, abarca
a las marcas notoriémente conocidas porque no se limitan a esta

figura.

En ei caso del inciso c) es conveniente hacer notar que la
Ley de Invenciones y Marcas prevé ja proteccifn a un tercero --
por el uso anterior de una marca registrada posteriormente, ain
cuando no se haya usado en el pafs, sino en el extranjero, con
las limitantes de que se traten dermaréas idénticas o semejan-
tes en'grado de confusién y aplicada a los mismos o similares -

productos o servicios y compruebe 1a existencia del registro ex
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tranjero debidamente legalizado y opere reciprocidad al respec-
to en el pafs de origen (se incluye el principio de la especia-
lidad, principio que contiene el articulo 6Bis del Convenio de

Paris)f

Por 1o que con fundamento en el descrito precepto, articu-
lo 147, fraccion III, el titular de una marca notoriamente cono

cida puede hacer valer sus derechos.

En el caso del inciso d) es pertinente manifestar que debi
do a la falta de fundamento legal para objetar y negar el regis
tro de una mérca notoriamente éoﬁocida, 1a autoridad competenie
ha sido severamente criticada y en mayor proporcifn y encono --

por los abogados que ejercen en esta materia.

A la autoridad competente se le censura en el sentido de -
gue se resiste a aplicar los preceptos de la ley intérnacional
argumentando que por tratarse de fuentes externas. Sin embargo
es notable que cuando se ha invocado la ley internacional para
aplicarla directamente como fundamento legal en actos de autori
dad, ]bs mismos que han criticado a 1a autoridad se han opuesto

y los han impugnado.

Por 1o que 1o més conveniente es adecuar la Ley de Inven-
ciones y Marcas, ley local, reguliando dentro de su articulado -

las marcas notoriamente coﬁocidas. ya que con &sto se evitard -
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principalmente que se vea afectada la imagen de México como --
pafs, de la autoridad competente, ya que al contar con los ins
trumentos legales adecuados, desempefiarfa sus atribuciones ape
gadas a derecho y, por Gltimo, la de los abogados que estardn
‘.en 1; posibilidad de resguardar los intereses de sus clientes

sin tener‘que dejar en entredicho a las autoridades mexicanas.
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2. PROPUESTAS DE ADICION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

En relacifn y como respuesta a los aspectos tratados en el
apartado anterior de este capTtulo, a continuacidn se enumeran

las propuestas de adicién a 1a Ley de Invenciones y Marcas:

1. En el artfculo 91 se establece en veintitres friccio-

nes 1o que no puede ser registrado como marca:

En este artfculo se propone agregar la siguienté.frac-
vc16n$
Art. 91. No son registrables como marca:
ees "XVIL Las'qué constituyan Ja-reprodqécidn total o
parcial, la imitacién, la traduccién o la transcrip-- 2
cién, susceptib]es de inducir al bﬁb]ico a ekror}‘de'
_ una marca o de un nombre comercial notoriamente cono-

cidos -en el pafs.”

Nota: - Al incluir la fraccidn citada se correrfa la ny

meracién de las fracciones siguientes.

Se propone esta adicifén, toda vez que respecto a las -.
‘marcas notoriamente conocidas debe existir fundamento
legal para impedir o rechazar el registrode una marca
que entre en conflicto c&n una marca notoria, adn - -
cuando no estén registradas ni sean usadas por sus ti-

tulares en el pafs, para evitar afectar el interés del
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pGblico que serfa inducido a error si otra persona dis
tinta del propietario de la marca o del nombre comer-

cial pudiera registrarlos.

En este caso, la autoridad competente debe apreqiar ca
.§0 por caso ya que, se trata de determinar una caracte
ristica intangible, como 1o es la notoriedad, qué tan
intensa es la imagen o atraccién de la marca y se de-
be considerar "numerosos factores tales, como el tiem
po que Tleve utilizdndose la marca en general, 5u asgo
ciacién con determinaao producto o servicio de cali--
dad reconocida y el grado de probabilidad de que los -
-consumidores sufran engafio o confusidn debido‘ai em --

pleo 'de la marca por un tercero.". 56/

Esta fraccibn servirfa de fundamento para objetar las
solicitudes de registro de marba, cualesquiera que --
sean los productos o servicios que traten de proteger,
, cuando un ‘tercero pretenda dprovecharée de alguna mane
ra del esfuerzo, actividad, pub11cidad, etc., realiza-
do bor el titular de una marca notoriamente conocida,

como siendo no apta para concederle el registro.

Al invocar como fundamento legal la fraccién que se -

- 86/ Orﬁanizacidn Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI. "“E1 papel de la
p;opiedad industrial en la proteccidn de los consumidores.” ob. cit. -
pdg. 22. ) :
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propone como impedimento para e1bregistro de una marca
no importa que una marca notoriamente conocida sea re-
éistﬁada por su titular para determinados productos se
gin. 1a clasificacién oficial, ya que una vez que la ay
.toridad compefénte reconozca casufsticamente la noto--
r1edaa de una marca, prdcticamente quedan a.salvo sus

derechos contra terceros en todos los artfculos o ser-

vicios de dicha clasificacibn.

Dentro del Capifulo VIII que se refiere a 1a nulidad,
extincidn'y tancelacidn del registro se prbpone agre-~

-gar al artfculo 147 la siguiente fraccibn:

Artfculo 147.- El registro de una marca es nulo.

... "II1. Cuando la marca con;tituya la reproduccidn
total o parcial, la imitacién, la traduccibén o la =~
" transcripcién de una marca o nombre comercial notoria

mente conccidos en el pafs."”

La parte final del citado artfculo quedarfa de la si-

guiente manera:.

"La accibn de nulidad fundada en las fracciones I, II1
--cuando se determine que se registrd de mala fe--, VI
|y VIII, podrfa'intentarse'en cualquier tiempo; la fun-.
dada en 1a fraccién I1I, en un plazo de cinco afos; la

fundada en las fracciones V y VII, en un plazo de tres
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afos; la fundada en 1a fraccidn II, en un plazo de un
afio y ta fundada en la fraccién IV, en un plazo de --

seis meses.

Los plazos mencionados se computardn a partir de la py
_b]icgéfdn del registro-en la Gaceta de Invenciones y -

Marcas."

Nota: Al incluir la_fraccibén III en este articulo, se

correrfa la numeraci6n de las siguientes fracciones:

* Al agregar la fraccibn de referencia en el érticulo --
147 de la ley viggnte. servirfa de fundamento legal pa
ra las so11c1tﬁdes de nulidad de ;egistrps de marcas -
que se contrapongan a alguna marca notoriamente conoci
da para evitar el aprovechamiento indebido de las mar-

cas de otro.

"Los probleﬁas conexos para buscar la anulacién de la.
marca que entra en conflicto con l1a marce de renombre
excepcional son primero, que se deBe probar que se es
ti en presencia de una marca notoriamente cbnocjda. -
El1o se puede demostrar por la prqfusiﬁn de anuncies,
y tal vez, con declaraciones de comerciantes del pafs

donde se busca 1a anulacifn." 57/

§7/ SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industria]". ob,
cit. pig. 221.
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La inclusibn de las dos fracciones anteriores en los -
artfculos 91 y 147 respectivamente, redundard en una
‘éfect1Va proteccién, beneficiando por una parte al pl-
blico consumidor en genéral y por otra a los titulares
| de las Tlamadas marcas notoriamente conocidas, puesto
que la autoridad competente qhe eg'la encafgada de im-
pedir, rechazar o nulificar el registro de dna marca
que se contrapohga a una mérca‘notoriamente conocida -
tendri fundamento legal para ello y no se le imputard
" de qde sus actos son violatorios de garantfas indivi-
duales (Art. 16 Constitucional), toda vez que 1ds ofi
ciés que expida comunicandq una objecidn al‘registrB
de una marca por estar en conflicto con una marca noto
riamente conocida, adn cﬁando no se use en el pafs, o
ven donde se comunique la declaracién administrativa de
nulidad de una marca por la misma causa estardn Hebidl

" mente fundados.

Sin embargo, en cuanto a la ' motfvacibn, la autoridad
competente, que es quien debe pronunciar la notorie--
dad, tendrd que argumentar'en'base a qué otorga la ca
11ficac16n de'notoriedad a una marca determinada, cué-
les son los elementos considerados Y ademaﬁ la forma -

'de probario.

- Por lo que como una respuesta a la dificultad con que

se enfrenta la autoridad competente para motivar una -
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objéciéqde registro, negativa o-declaracién administra
- tiva de nulidad de m&rcas que se encuentra en contrapo
sicibn a una marca notoriamente conocida, se propone -
que a nivel'internacional, en el seno del Convenio de
Paris para la Protecéfﬁn de la Propiedad Industrial se
intraduzca que todos los pafses signatarios del mismo
adquieran el compromiso de informar anualmente, en for
ma oficial a 15 Oficina Internacfona1 de la Organiza-
cién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) lés .-
_marcas que han §1canzado 1a notoriedad, en los respec- |

tivos pafses.

La OMPI, en el caso, deberd expedir las carac;efféti;-
cas mfnimas que deberdn reunir las marcas, como bodria'
ser: el grado de aceptacién que el piblico cbnsﬂmidor
ha demostrado por productos o servicios amparados'poﬁ
la marca, por lo que tendrfa due considerarse de‘algg
na manera la difusi6n de la propaganda, de anuncios, - .

uso intensivo, etc.

Brasil allregular las marcas notoriamente conocidas -
dentro de su legislacidén interna, instituye en el ar-
tfculo 67 de 1a Ley 5772, del 21 de diciembre de 1971
que una marca registrada en ese pafs podré ser &ecla-

rada notoria y, como tal ser considerada.

Para obtener esta declaratoria y ser considerada como

marca registrada notoriamente conocida e$ necesario -
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reunir determinados requisitos que se sefialan en el ac
to normativo 46 émitido por el Instituto Nacional.de -
1a PFopiedad Industrial, INPI del Brasil, y publicado

el 18 de febrero de 1980 en la Revista de Propiedad -
Industrial.

En el punto 3 del citado acto se establece que "sin --
perjuicio de otros elementos que el solicitante consi-
dere Gtiles a su pretensidn, con la solicitud de su de
claracidn de notoriedad deberd presentarse a tftulo de

informacion los siguientes datos:

a) . valor de la marca en el activo de la empresa;

b) valor de los gastos en propaganda directamente re-

Tacionados con 1a marca;

c) alcance del mercado interno y externo, con niimero
estimado de consumidores y aclaraciones de su par-

ticipacién relativa al ‘sector;

d) enumeracifn de las empresas nacionales y extranje-
ras que utilizan 1a marca y su relacién con los in

cisos b y ¢

e) enumeracidn de los pafses en donde la marca se en-

cuentra registradas

f) fecha inicial del uso efectivo de la marca en Bra
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'sil, acompafada de documentos que 1o comprue~-

ben." . 58/

La marca considerada y registrada como notoria en el
Brasil tendrd proteccibn especial en todas las clases.

anulando el registro de 1as que se le opongan.

De 1a experiencia brasilefa se podrfa tomar en cuenta
algunos de los elementos que en ese pafs solicitan pa
ra la declaratoria de notoriedad con el obJetovde que
-,la OMPI integre las reglas a segyir para de;ermtnaf -
1a notoriedad de una marca en todos los paTses unionis

tas y asf se logre un criterio uniforme al réspecto.

3. Se propone que en el Art. 210 del‘Capftulo I del 7%~
tulo Décimo que se refiere a las infracciones, se in-

" troduzca las siguientes adiciones:

Art. 210. Son jnfracciones administrativas:

“a) Las violacjones a las disposiciones de esta ley y

las que de ella derfven

b) La realizacién de actos relacionados con 1a mate-
ria que esta ley regula, contrarios a los buenos -
usos y costumbres en la industria, comercio y ser-

vicios que implique competencia desleal.

58/ Legislacidn, (Brasil). "acto normativo 46, INP1." Revista del Derecho -
Industriat.Buenos Afres, Argentina, Afio 3. ndm. 7. enero-abriy 1981, --
pég. 257.
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De manera enunciativa se consideran infracciones admi-

nistrativas, las siguientes:

~ev. "X. El1 beneficiarse indebidamente un tercero del
*eSfuerio, actividad, ideas, publicidad, propaganda rea
lizados por el titular de una marca o nombre comercial

notoriamente conocidos.”

X. Efectuar, en el ejercicio de actividades industria
es o mercantiles, actos que causen o induzcan al pibli
co a cdnfusiﬁn. error o engafio, por hacer creer 0 supg

ner infundadamente.

a) ‘la existencia de una Ee]acidn o asociacibén entre -

un establecimiento y el de ud tercero

b) - que se fabriquen productos bajo normas, licencias

o autorizaci6n de un tercero

¢} que se pbe§ten servicios o se vendan productos ba-

jo autorizacibn, licencias o normas de un tercero

"d} que el titular de una marca notoriamente conocida
ha ampliado su 17nea de productos o servicios, al
encontrar el plblico consumidor en el mercado pro-
ductos o servicios de un tercero con marcas que ip
ducen a creer que tienen la misma procedenéia de -
los productoé o servicios de la marca por ellos co

nocidos."
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Se considera conveniente incluir en este artfculo los
agregados arriba citados, puesto que cuando un tercero
se aprovecha o beneficia de Tos esfuerzos, actividades

publicidad, etc., realizados por titulares de marcas -

notorias, es decir, cuando un tercero se beneficia de

las marcas de otros, constituyen una forma de competen

¢cia desleal.

De la mi}ma'manera debe reprimirse el engafio o el indy

cir a error al plblico consumidor al hacerles creer --

que la procedencia de productos o servicios amparados

con marcas susceptibles de crear confusién es la misma
que la de aquellos amparados por la marca notoria por
ellos conocidos, pues estos actos .también representan

una forma de competerncia desleal.

En el articulo 211 del mismo capftu]o‘se.propone in--

cluir lo siguiente:

Art. 211. Son delitos:

. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca
que constituya la reproduccidn totai o parcial, 7@‘?“1
taci6n, la traduccibn o la transcripcién de una .marca

o nombre comercial notoriamente conocidos en el pafis.”

VI. Ofrecer en venta o poner en circulacibén los pro--
ductos a que se refiferen las fracciones I, III, IVy -

"V" del presente articulo o .
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Nota: A1l {intercalar en el citado artfculo la fraccién

V, las siguientes correrfan su numeracibn.

En 1a fraccién VI, Gnicamente se sugiere agregar en el

supuesto, la situacibn que compfende la fraccidn V.

Son de gran 1mpqrtanc{a las adiciones anteriores, en -
base a que se pretende logfai una efectiva proteccibn
a la figura de las marcas notoriamente conocidas que -
forman parte de lqs 1lamados derechos de propiedad in-
dustrial, los cuales no tendrfa objeto su regulacidnvy
“tutela sin 1a existencia de acciones para hacerlos va-

ler, quedarfan Ginicamente en el &mbito de la teorfa.
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E1 concepto tradicional de 1a marca se caracteriza por --
contener ia finalidad inicial de 1a marca, es decir, lo -
constituye las funciones indicadoras dé‘origen y la dis -
tintiva.. Sin embargo, con la sofisticacién de la comer--
cializacidn de productos y servicios, el crecimiento de -
los mercados y el desarrollo en las comunicaéiones inter-
nas y externas de los pafses, ha propiciado que se incor-
pore a la finalidad inicial de 1a marca otras funciones,
qu'lo que se propone'una definicibn que comprendé las - .

nuevas tendencias:

Marca es uﬁa denominacidn o signo suficientemente distinti
vo que el titular del misme utiliza para distinguir sus -
proddctos o servicios de otros de su misma especie o‘cla-
se y sirva de vehiculo de informacibn para el consumidor -
para elegir entre los diferentes productos o servicios que

se ofertan en el mercado.

Cuatro son las funciones fundamentales de la marca: indica
dora de origen o procedencia; distintiva o diferenciadora;

indicadora de calidad y de publicidad.

La funcibn indicadora de origen o procedencia de la marca

que tradicionalmente se ha considerado como la principal,
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ha sido desplazada por la funci6bn distintiva ya que lo pre
ponderante de una marca consiste en que identifica, distin
gue los productos o servicios de entre los de su misma es-
gecje o clase, sin que necesariamente indiquen la proceden
;\Efa de los mismos. Es comin que un titular lance al merca

'z do un mismo producto o servicio con varias marcas.

La funcibn de calidad de 1a marca es indicadora de due los
productos etiquetados con X marca son aceptables en cuanto
" a sus propiedades por g\-consumidor sin que 1legue a con-

vertirse en una garantfa de calidad.

La publicidad como una funciép de.la marca consiste en in-
formar al consumidor sobre los productes o servicios que -
se ofertan en el mercado. Sin embargo, la publicidad se ~
- utiliza para atraer a la clientela, aumentar las ventas y
ast las utilidades, y para conseguir &sto los empresarios
Y comerciantes no reparan en destinar grandes recursos en

" este rengidén que por otro lado repercuten después ep el --

consumidor.

La funcidn de publicidad de la marca incide cada vez mis
en la vida cotidiana del ciudadano, por 1o que se debecon
tar .con ordenémienfos legales adecuados y precisos para -

“ que 21 pidblico consumidor sea protegido‘eficazmente CON==

tra engafios y abusos.
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A la fecha ni en los ordenamientos legales internos ni en
los documentos emitidos por la Organizacidn Mundial de 1la
Propiedad Intelectual, OMPI, se ha #ncluido una definji--

cién de marca notoriamente conocida.

" En la doctrina existente sobre este tema, el elemento pre
dominante para determinar y.por tanto definir lo que sig-
nific& 1a notoriedad de- una marca es el conocimiento que
-de la misma tenga el pabljpo consumidor. Simn embargo, no
se han puesto de acuerdo y existe discrepancia entre los
diferentes autores en cuanto a qué sectores de consumido-
res deben tener el conocimiento de Ta marca. Algunos de
ellos se inclinan por 1la especia]fzacién de secfores de
consumidores dependiendo de la clase de productos o servi
cios de que se trate. Y otros sostienen que para'qué una
marca sea notoria deberd ser conocida por todos los consu

‘midores y no solamente por un sector.

En la acthalidad 1a notoriedad deluna marca es el resulta
do mds que nada de Ta publicidad y difusidon que de }a mis-
ma se hace, invirti&ndose grandes recursos para ello y se
nos venden marcas envlugar de prbductog 0 servicio;. por
1o que se propone contemplar dentro de la legislacibn lo-
- cal las disposiciones adecuadas para evitar conflictos en-
tre los tituiares de marcas y a la vez y preponderantemen

te impedir qde,el pblico consumidor sea confundido y en-

AW
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gaffiado al adquirir productos o contratar servicios en los
cuales se les estd& repercutiendo en el precio el prestigio
adquiride por otro y que la mayoria de las veces los pro-

ductos o0 servicios no justifica 1o pagado.

Las marcas extranjeras inciden profundamente en Jos habi-
tos de consumo de la poblacidn, pues a través de ellas se
imponen los esquemas de vida de sociedades desarrolladas,
defﬁrmandose asi el contexto cultural de los pafses que no

se encuentran en el mismo nivel de desarrollo.

Entre Tos empresarios nacionales es una préctica comin que
para obtener mayores utilidades utilizan marcas extrénje-

ras en sus productos o servicios mediante la celebraci6n

~de un contrato de autorizaci6n de uso entre el titular ex-

tranjero y el empresario'ngciona]. Sin embargo, combd este
tipo de convenios resﬁlta mis perjudicial que beneficioso
tanto para el empresario nacional como para la comunidad,
se incluye en la ley vigente la obligacifn de vincular toda
marca extfanjera que. esté destinada a amparar artfculos fa-

bricados o producidos en territorio nacional con una marca

nacional.

E1 legislador mexicano con el propbsito de resolver la si-
tuagidn desventajosa (tanto para empresarios como consumi-
dores) que provoca el uso de marcas extranjeras por mexica

nos, introduce en la ley en vigor la figura .de la vincula-



116

ciGn de marcas, por lo que es necesario se aplique esta -
disposiciénblegal tal y como estd regulada y no se siga

concediendo prdérrogas pues con ello finicamente se pospone
la solucifn a un problemé que estd identificado y que dia

con dia sigue afectando al pafs.

La presencia de las marcas ha sido patente desde 1a pre-
historia. En México antes de la conquista ya se utiliza-

ban simbolos que fungfan como marcas.

La marca desde sus origenes hasta la edad media se empled
como una necesidad del individuo para identificar sus pro-

piedades, indicar su origen.

ET concepto actual de mafca surge en el siglo XIX cdmo re-
sultado de las transformaciones que se dan con los distin-
tos sistemas econémicos y sociales adoptados por los diver
sos pafses del mundo. VY es por.ello que la pretension de
créar un Gnico y uniforme ordenamiento legal que regule -
los derechos de propiedad industrial para todos los paises

ha encontrado muchas dificultades y obstdculos.

E1 Convenio de Paris que es un tratado internacional adop-
tado en 1883 para la proteccién de la Propiedad Industrial
y del que México es miembro desde 1903, surge bajo la di--

reccién de los pafses europeos y como una necesidad de que -
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el comercio internacional se desenvolviera sobre bases de

seguridad y uniformidad.

Desde 1883 a Ja fecha, el Convenio de Parfs ha sufrido --
seis revisiones, sistema que se adoptdé para irlo adecuan-

do a los cambios y complicaciones que en el intercambio -

comercial se llevan a cabo.

Este tratado internacional se configura por principios fup
damentales, entre los cuales estin: trato nacional, dere-
cho de prioridad, principio de independencia, etc., sin em
bargo, cada vez con mayor intensidad los pafses menos desa
rrollados han criticado este instrumento, debido a que des
de su cfeaciﬁn al ser organizado y supervisado por pafses
europeos las disposiciones que contiene benefician a los -
pafses desarrollados en detrimento de los pafses que no hidn
‘alcanzado ese desarrollo, como es el caso del principio de
. trato nacional que consiste en que todos los nacionales de
los paises miembros del Convenio se les debe conceder el -
mismo trato que a los nacfonales del propio pais, por lo -

cual es injusto pues no deben ser tratado fgual los desigua

les.

Por 1o que l1os pafses no desarrollades al integrarse en un
gripo y formar un frente com@in para defender sus intereses

estdn avanzando para conseguir que se modifique el Conve--
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nfo de Parfs, incluyendo disposiciones equitativas, Jjustas

y que permitan que los pafses alcancen la industrializacién,

Para lograr la aceptacibén de las propuestas de los pafses

en desarrollo es necesar1q que presionen cada vez mds en -
los foros internacionales como grupo, y ésto se conseguird
siempre y cuando en el seno del mismo efectivamente exista
unidad y conciencia del papel que.esfén representando en -
1a consecucidn del beneficio no en lo individual de un --

pafs, sfno de todos los que se encuentran en las mismas --

circunstancias.

E1 Arreglo de Madrid de 1891 es un convenio internacional

que tiene como objetivo el reconocimiento de marcas inter-
nacionales a través de un registro internacional que produ-
duce el efecto de que la proteccién de la marca se extende

r& automiticamente a todos los pafses miembros,

Este'conVenio presenta inconvenientes, como‘el provocar un
excesivo trabajo de examen e 1nscf1pc16n para las adminis=
traciones nacionales, ademds de saturar los registros Iocg
les con marcas que no se usardn en e1vtérritor10. Pone en
desventaja 5 105 nacionales de aquellos pafses cuyoé siste
mas de registro son complicados o Tentos frente a aquellos

en cuyos pafses el tri&mite es sencillo y répido, puesto -
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que es requisito previo baré 1a obtencifn del registro in

ternacional el registro del pafs de origen.

E1 Arreglo de Madrid no ha tenido 1a aceptacidn que se hu-
biéfa.deseado. debido a que origina problemas como en el
caso de México, al contraponerse a las legislaciones loca- .
]es y tradudirse eh lg mayorfa de los casos en perjuicios
en lugar de obtener una mayor proteccidn las marcas del --

pafs en cuestién.’

Es en el COd196 de Comercio de 1884 donde se reglamenta -
por pr}mera vez en M&xico sobre las marcas. En 1889 enira
en vigor 1a primera ley, Ley de Marcas de F&brica, que es-
pgc1f1camente en forma'autdnéma regula los derechos sobre
marcas. La Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nom- ‘
bres y Avisos Comerciales de 1903, fntroduce las regﬁas S0
bre panalidad por infringir la ley o afectar derechos mar-
carios y se incluyen 1as primeras disposiciones sobre nom-
bres y avisos comerciales. En la Ley de 1928 Se reconoce

el uso de¢ 1a marca como fuente de derechos sobrg 1a misma.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 se caracteriza -

por sintetizar en su articulado 1as disppsiciones que en -
las anteriores leyes se habfan dado. Esta ley se conside-

ra un-instrumento completo puesrse tratd de cbntemplar‘to-

- dos los aspectos. sobre 12 materia. La'importancia de 1a -

Ley de Invenciones y Marcas de 1976 radica en que refleja
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en sus disposiciones la necésidad de anteponer el interés
pdblico al interés particular; busca estimular Ta indus--

tria nacional resaltando a l1a vez la proteccién que requie

re el consumidor.

En suma, la legislacidn que en nuestro pais selha dado §0-
bre propiedad industrial ha estado influida por los acontg
cimientos internacionales y se ha recogido en ellas las -
disposiciones adoptadas en las distintas revisiones del --
Convenio de Paris, asi como las posturas de los pafses mds
avanzados en cuanto a ordenamientos legales en la materia.
Por 1o que se puede afirmar que México ha cuhpIido con ia
obligacién adqujrida al ser miembro del Convenjo de Paris
.y, alin mds, la experiencia acumulada y que se ha venido re
cogiendo en Tas diferentes leyes mencionadas sirve para --
que otros pafsés consideren la posibilidad de adopta} las

figuras que en Mé&xico han dado buenos resultados.

Con la expansibn de los mercados en los diversos paises y
el desarrollo tecno]égico de los medios de comunicacién, -
se propicié que surgiera una nueva categorfa de marcas, las
notoriamente conocidas, marcas conocidas alin en‘paises en
que no se usan, aumentando asf su importancia y su valor -

econdmico.

A1 incluir las marcas notoriamente conocidas en el Convenio
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de Parfs se pretende evitar las apropiaciones indebidas de
marcas de pafis a pais, 1o que configura en acto de compe-
tencia desleal, y velar por los intereses del pdblico.
Desde 1a introducci6n de las marcas notoriamente conocidas
en las d%sposiciones del Convenio de Parfs a la fecha, pric
ticamente han sido minimos los cambios a pesar de que esta
figura encierra una problemdtica que debe ser resuelta a -
nivel internacional y por tanto la solucién debe partir --

precisamente de la regulacidén internacional.

La regu]aci&n de las marca$ notoriamente conocidas en el -
Convenio de Paris es imprecisa e incompleta. No contiene
la definicién de marca notoriamente conocida; la notorje-
dad se 1imita a marcas dé fabrica o de comercio, excluyen;
do marcas de servicios y nombres comerciales. Debe ampliar
se 1a proteccifn de este tipo de marcas, eliminando el --
principios de especialidad y debe incluirse las caracte-
risticas esenciales o pautas a seguir para considerar a --

una marca como notorjamente conocida.

La Constitucibn Politica mexitana, en su articulo 133, se
flala que serd ley suprema del pafs la Constitucidn, las le
yes del Congreso de 1a Unif6n y todos los tratados que es-
tén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren -

por el Presidente de la Repiblica con aprobacidn del Senado.
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De la interpretacifn de este precepto se destaca que el de
recho internacional es parte del derecho nacional y que no
existe supremacia del derecho internacional sobre el dere-
cho nacional, es decir, México al ser miembro del Convenio
de Parfs cumple con el compromiso adquirido'mediante la ob
‘servancia'de las disposiciones de la Ley de Invenciones y

Marcas, ley interna que complementa y no se contrapone a -

Tos lineamientos del Convenio de Paris (ley internacional).

Al enéon;rarse en el mismo nivel jerdrquico tanto el Conve-
nio de Parfs como la Léy de Invenciones y Marcas (uh trata-
do internacional y una ley interna) tiene aplicacidn la re
gla de que un tratado posterior deroga a las leyes proceden
tes que sé le opongan. La Ley de Invenciones 'y Marcas entré
en vigor el 11 de febrero.de 1976 y México ratifica su --
adhesidn al Convenio de Parfs en su Gltima revisibn dgl 14

de julio de 1976.

Sin embargo, el principio general de derecho citado no tie-
ne aplicacidn al caso, pues la Ley de InvenCiohes y Marcas
no se encuentra en conflicto con el Convenio de Parfs, no

se contraponen sino se complementan.

A mayor ébundamiento, en el propio Convenio de Parfs se eg

tabiece que los pafses miembros del mismo aceptan legislar
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Jocalmente para adecuar sus leyes internas a las disposi-
ciones contenidas en el tratado j asf alcanzar la unifor-

midad deseada.

La problemdticade las marcas notoriamente conocidas en el

-derecho positive mexicano proviene de dos aspectos: exter-

no e interno.

E1 aspecto gxterno se deriva de1'artfcuTo 6 Bis del Conve-

nio de Parfs que presenta una regulacibn imprecisa e in-

'comp1eta, por 1o que es necesario modificar este artfculo

. para que en el blano internacional se den las bases com-

pletas y efectivas para la tutela de las marcas notoria-
mente conocidas y as{ los pafses miembros adopten las dis-

posiciones 1oca1mehte.

"E1 aspecto interno se deriva de la Ley de Invenciones y -~

Marcas que omite referencia alguna a esta categoria de -
marcas y como consecuencia la autoridad correspondiente
carece de criterios y pautas a sequir constantes para ca-

lificar la notoriedad.

Es necesario que la Ley de Invenciones y Marcas contemple
d1sposic10hes que prevean la proteccién a las marcas noto-
riciente conocidas puesto que la autoridad corespondiente

se enfrenta dfa con dfa a problemas relacionados con esta
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categorfa de marcas sin contaf con el fundamento legal pa
ra rgsolverlqs, resultando afectados con esta situacién no
sdto el titular de la marca notoriamente conocidas sino el
piblico consumidor al ser‘engaﬁado y propiciar el abuso, ¥y
en gran medida también se afecta lTa imagendel pafs y de la

autoridad correspondiente de la que se pone en tela de jui

cio tanto su capacidad para desempeftar sus funciones como -

de que su actuacifn sea recta y apegada a derecho.

No obstante que la ley en vigor no cuenta con dispdsiéié-
nes que tutétan las marcas notoriamente conocidas, al esta
tlecerse los procedimientos para el tramite de solic1tud -
de registro, concesién, negativas o nulidad de una marca,
la proteccidn que se otorga incluye a las marcas notoria- :
mente conoc1das porque no se encuentra limitada a esta fi
gura, como serfa el caso de 1a proteccidn a un tercero por
el uso anteriof de una marca registrada posteriorménte. -
ain cuando no haya sido usada en el pafs sino en.ei‘extrag

jero.

La disposicibn mencionada podrfa invocarse para la defensa
de una marca notoriamente conocida, §in embargo, se encuen

tra limitada por el mismo priqcip1o de especialidad que F-

'cont1ene el artfculo 6 Bis el Convenfo de Parfs.

Se propone agregar una fraccidn al artfculo 91 y 147 de la
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toridad competente cuente con fundamento legal para estar
en posibilidad de impedir, rechazar o nulificar el regis-

tro de una marca que esté en conflicto con una marca noto

riamente conocida.

La autoridad correspondiente ademis de fundamentar debida
mente Tas objeciones, negativas_y declaraciones administra
tivas de nulidad de marcis debe motivarias en forma adecua
da. ' | |

Representa un prob]ema que la autoridad correspdndjente‘al
estar investida de la facuTtgd discrecional para calificar.
Ta notoriedad de una marca, que es una cuestidn subjetiva;
esa ¢a11f1cac16n esté determinada por las condicione§ y ca

racterfsticas propias de las autoridades en turno.

Para resolver este prdblema se propone que a nivel interna
cional en.el seno del Convenio de Paris se fiJén las pau-

tas a seguir para considerar ‘a una marca como notoriamente
con6é1da y asf obtener un criterio uniforme al respecto no
stlo devlaé autoridades mexicanas sino de todas las autori

- dades de los pafses miembros.

Bra-11, dentrq de ‘su 1egislac16n.‘1nst1tuye el registro de

las marcas notoriamente conocidas y establece el procedi--
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miento para obtener su registro y ser consideradas como ta
les. Enumera los requisitos que debe reunir una marca pa-

ra alcanzar tal calificaci6n,

Los requisitos que menciona la legislacidn brasilefia para
el registro de una marca notoria podrian ser tomados en --

cuenta para determinar las pautas o criterios que deban se

guirse a nivel internacional para considerar la notoriedad. -

La regu]acién-que Ta legisTacifn brasilefia hace de las mar
cas notoriamente conocidas es un plausible intento para -
resolver el problema de esta clase de marcas que se da a
nivel mundial, sin embargo, considero que adoptar en la le
gislacibn mexicaﬁa un registro de marcas notoriamente cono
cidas similar al establecido en el Brasil, complicarfa ﬂﬁs
el problema en lugar de resoiverld debido a la pro]ifg;a-
¢ién de marcas que en un momento dado podrfan reunir los -
requisitos que se sefialaran y que, sin embargo, por ser un
aspecto tan subjetivo, en realidad no fueran notorias y sf
entrarfan en conflicto con marcas registradas perfectamen-

te en otras clases de la clasificacidn oficial.

Lo m&s conveniente es que la autoridad correspondiente de-
termine casufsticamente en cada caso la notoriedad, inves-
tida de su facultad discrecional, pero contando con los ~--

instrumentos legales econémicos y humanos adecuados para -
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actuar,

En el artfculo 210 se proponen dos adiciones. Este articu

1o se refiere a las infracciones. Se agrega un supuesto

de infraccibn y un supuesto de competencia desleal, al be

neficiarse un tercero de las marcas de otro.

Se propone incluir una fraccibn en el artfculo 211 que se

refiere a deljtos.

Los agregadss en los dos articulds citados son de gran im
portancia débidoa que sin la éxisténcia de acciones para
hacer valer ovdefenden los dgféchos adquiridos c¢on las mar
cas notoriamente conocidas, que forman parte de los 1lama-
dos derechos de propiedad industrial, no tendrfa razbn de
ser sﬁvregulaéiﬁn y aiin su existencia, estarfan en él dm-

bito de la feorfa gxc]usivamente.

Las adiciones propueéfus a la Ley de Invenciones y Marcas
tienen ébmo chjetivo alcanzar una efectiva y equitativa
proteccibn, pues se busca la proteccibn al consumidof en
el sentido de que no sea enéaﬁado e inducido a error, To
cual repercute en su ingreso y evitar que se afecten los

tntereses de los titulares, a Ta vez que 1a autoridad com

petante cumpla debidamente con las disposiciones legales

qﬁe contiene la ley, para asf obtener 1a consecucibn de -

"este objetivo.
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