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INTRODUCCION

En el diario convivir con el apasionante mundo de la Propiedad Intelectual,
particularmente de la Propiedad Industrial, he vivido en carne propia la

importancia que ésta tiene en el desarrollo econémico de mi pais.

Asimismo, me he percatado de la necesidad de contar con un marco juridico
apropiado para la proteccion de comerciantes que con su lucha han logrado
hacer de su marca una marca de prestigio y gran valor pues las disposiciones
derivadas de la reciente Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para la
creacion de las figuras de “Declaratoria de marca notoriamente conocida y de
marca famosa’ que actualmente regulan este tipo de marcas que por su
importancia se consideran como tales, ain y cuando muestran un interés por
parte de nuestros legisladores en su debida proteccion, éstas no funcionan
adecuadamente, situacion que ha dado lugar a una falta de certeza y
consecuentemente se ha ocasionado cierta inseguridad juridica a este respecto
pues en la préactica, para la valoracion de una marca famosa o notoriamente
conocida no existe una definicién legal realmente objetiva dentro del marco
juridico Mexicano y se aplican criterios discrecionales y subjetivos por parte del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a este respecto.

En virtud de lo cual con el presente trabajo me permito realizar un analisis de
los preceptos legales relacionados con la figura de la “Declaratoria de marca
notoriamente conocida y de marca famosa” los cuales, pese a que pretenden

terminar con la inseguridad juridica sobre estos temas, adolecen aun de



defectos y lagunas que derivaran en graves problemas para el comerciante que
pretenda obtener dicha “Declaratoria”, asi como también para el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial cuando éste pretenda otorgarla.

Lo anterior, no sin antes realizar una breve exposicién del panorama de la
institucidon de la marca en general dentro del sistema juridico mexicano,
comenzado con conceptos, un poco de la evolucion de la marca, los principios
gue la rigen y el marco legal vigente que ampara las marcas y particularmente

las marcas famosas o notoriamente conocidas.

Después de haber analizado la situacion actual referida en el presente trabajo,
y las deficiencias en el marco juridico vigente, es preciso considerar que no
obstante la necesidad de proteger en forma especial las marcas que se
consideran famosas 0 notoriamente conocidas, no debemos perder de vista el
riesgo y desventajas que conlleva una proteccion especial o privilegiada que se
otorga actualmente a ciertas marcas, basandose en excepciones al principio
general de especialidad y sobre todo sin contar con preceptos legales objetivos
gue permitan la correcta definicidn, valoracién y tratamiento juridico de este tipo

de marcas.

En tal virtud y en afan de proteger debidamente los derechos de los duefios de
las marcas famosas o0 notoriamente conocidas, asi como los de los
consumidores y la honestidad y lka equidad en las practicas comerciales, pongo
a su consideracioén el andlisis de la reciente Reforma a la Ley de la Propiedad

Industrial para crear las figuras juridicas de “Declaratoria de marca



notoriamente conocida y de Declaratoria de marca famosa” por parte del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que desafortunadamente no
estara sustentado en los principios que rigen las marcas ni en preceptos

objetivos y debidamente establecidos que eviten la inseguridad juridica

actualmente existente.



CAPITULO PRIMERO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1.- CONCEPTO DE MARCA

En el estudio que se ha llevado a cabo a través de la doctrina referente al tema
de la marca, se llega a la conclusion de que no existe una definicion uniforme
del concepto de marca pues encontramos variantes segun el punto de vista de

estudio, a saber, desde el punto de vista juridico, econémico o publicitario.

Sin embargo, podemos encontrar una definicion que sefiala la Organizacion
Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) al definir a la marca como: "Un signo
visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que

sirve para distinguir las mercancias de una empresa de las de la otra".!

No debemos dejar de considerar que el maestro David Rangel Medina define a
la marca como “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y
prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o servicios de los de

sus competidores”.?

Asimismo, encontramos que Arturo Cauqui, la define como: “Son aquellos
medios de expresion que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la
industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo

ambito, realizan los demas”.?

1 ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La Regulacion de las Invenciones y Marcas y de la
Transferencia de Tecnologia. Editorial Porrda, S.A. México, 1979 Pag. 7.

2RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Editorial Mc. Graw Hill
Interamericana Editores, S.A. de C.V. México D.F. 1998 Péag. 62.

3 CAUQUI, Arturo. La Propiedad Industrial en Espafia. Editorial Revistas de Derecho
Privado, Madrid, 1978. Pag. 34.



Justo Nava Negrete nos proporciona una definicibn de marca como un signo
distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus

productos de los de su competencia.

La marca en su concepto de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial la
encontramos en el articulo 88, a saber: “Se entiende por marca a bdo signo
visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase

en el mercado”.

Del analisis de las definiciones antes sefaladas, se advierte una contradiccion
entre lo que define la OMPI como marca pues indica que es un signo visible,

protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para

distinguir las mercancias de una empresa de las de la otra, a diferencia de lo
gue sefala la doctrina estudiada y la Propia Ley de la Propiedad Industrial en
donde no se sefiala como concepto de marca que un signo visible debe estar

protegido por un registro para ser considerado como tal.

Luego entonces, podemos concluir que en México de acuerdo a la legislacion
actual existe una marca, primero; cuando un producto o servicio es
individualizado y asociado con un signo, segundo: que dicho signo distinga a
ese producto o servicio de los demas existentes en el mercado, y finalmente,
tercero: no es necesario el registro como elemento para la existencia de la
marca ni tampoco para que los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios puedan hacer uso de una marca en la industria, en el comercio o en

los servicios que presten.

En realidad, el registro de una marca es un medio de proteccion que la ley
otorga como derecho al uso exclusivo de la misma, sin embargo, el no contar
con él, no significa que un signo distintivo no constituya una marca y que no

pueda ser usada en la industria, el comercio o en la prestacion de servicios.



Asimismo, cabe sefalar que no todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado es susceptible
de ser registrable como marca en México de acuerdo a la Ley de la Propiedad

Industrial.

No obstante lo anterior, la proteccion y el reconocimiento de que un signo
distintivo si retne los elementos para ser registrable como marca, solamente se
obtiene a través de la obtencidn del registro oficial por conducto del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial el cual es la autoridad administrativa

correspondiente al Ejecutivo Federal para este efecto.

Debido a que las marcas desempefian ademas funciones econdmicas
importantes no debemos dejar de sefalar la importancia y la necesidad de
obtener por parte de industriales, comerciantes y prestadores de servicios
proteccion legal para sus marcas a través del registro de las mismas y esta
proteccién debe ser regulada por la Ley de la Propiedad Industrial en base a

estas importantes consideraciones y teniendo como objeto lo siguiente:

l.- Establecer las bases para que, en las actividades Industriales y comerciales
del pais, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus

procesos y productos;

Il.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las
mejoras técnicas y la difusion de conocimientos tecnoldgicos dentro de los

sectores productivos;

lll.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios

en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacion de productos

nuevos y utiles;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento de
patentes de invencion; registros de modelos de utilidad, disefios industriales,

marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres comerciales;



declaracion de proteccion de denominaciones de origen, y regulacion de

secretos industriales, y

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las

sanciones y penas respecto de ellos.

2.- FUNCIONES DE LAS MARCAS.

Las funciones que la marca cumple en todo su entorno no se encuentran
claramente especificadas en la Ley de la Propiedad Industrial, ni las menciona
ni adopta dentro de la definicidn contenida en su articulo 88, pues este articulo
solamente sefiala como funcién esencial de una marca la de distinguir
productos y servicios de otros de su misma clase sin embargo en otros de sus
muchos preceptos reconoce y tutela otras funciones que la marca cumple,
como son entre otras, la de garantia para el consumidor sobre el origen del

servicio o producto que adquiere.

En sentido amplio la marca cumple con diversas funciones, como son las de
distinguir, proteger, garantizar la calidad, promover el consumo de un producto
0 el uso de un servicio e indicar la procedencia de ellos, evitando confusiones
sobre origen y calidad o falsas indicaciones de las mismas o la existencia de

competencia desleal en la industria, comercio y prestacion de servicios.

El propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad
administrativa en materia de propiedad Industrial y de conformidad con las
propias facultades que tiene conferidas, sefiala en algunas de sus resoluciones
relativas a registrabilidad de marcas que partiendo primeramente de que una
marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir un producto o servicio
de otros de su misma clase o especie, es por tanto su principal funcién la de
servir como elemento de identificacion de los diversos productos y servicios
gue se ofrecen y se prestan en el mercado tanto nacional como internacional y
convirtiéndose asi en el Unico nexo existente entre el consumidor y el producto

0 servicio que adquiere.



A este mismo respecto, las funciones de las marcas han sido tratadas por el

maestro David Rangel Medina* considerandolas de la siguiente forma:

FUNCION DE DISTINCION

La principal cualidad que un signo debe satisfacer para emplearse como marca
es precisamente que sea distintiva 0 sea que sirva para distinguir un producto o
servicio de otros del mismo género. Esta funcién resulta de la naturaleza
misma de la marca que permite la identificacién por parte del consumidor de
productos o servicios mediante el uso de signos distintivos diferentes del
nombre o de la designacion usual del producto o servicio y que no sean
descriptivas de estos pero que permitan reconocerlos y diferenciarlos de los

demas.

FUNCION DE PROTECCION

Gracias al registro de una marca, el titular de ésta tendra un derecho temporal
y exclusivo para el uso y explotacion de la misma. Esa exclusividad consiste en
gue el titular es la Unica persona que puede emplear licitamente esa marca en
nuestro pais para distinguir los productos o servicios para los que obtuvo el
registro y por tanto estard facultado para oponerse a cualquier utilizacién no
autorizada que realice un tercero y para otorgar a un tercero la autorizacion del

uso de dicha marca a través de una licencia o franquicia, segun el caso.

La funcion protectora otorga al titular de la marca los medios necesarios para
oponerse a cualquier utilizacion no autorizada que otros realicen, pues tiene
medios de defensa contra falsificaciones o imitaciones y al mismo tiempo le

permite autorizar a otros sobre su utilizacion.

4 RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México,
S.A. de C.V. México 1960. Pag. 171-182.



Esta proteccion se obtiene desde el momento mismo de cumplir con lo
requerido por la Ley de la materia para presentar una solicitud de registro de
marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pues no sera
entonces procedente el otorgamiento de un registro para una marca igual o
semejante en grado de confusion presentada posteriormente para amparar
productos o servicios iguales o semejantes en cuanto a su naturaleza. Es asi
pues que la proteccion legal para que un tercero no se apodere de la marca
inicia desde el comienzo del tramite de la solicitud y no hasta la obtencion del

registro correspondiente.

La obtencién del registro constituye un reconocimiento oficial de que el signo
propuesto reune los elementos necesarios para ser considerado legalmente
como una marca® y de que ademds esa marca no invade derechos
previamente adquiridos por terceros proporcionando seguridad juridica de que
el uso de la marca por el titular o tercero autorizado por éste sera totalmente

licito.

Por lo anterior podemos afirmar que la marca tiene por funcion la de proteger al
titular tanto contra sus competidores de posibles usurpaciones, permitiéndole
gue sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar y fomentar su

difusion.

FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA

Esta es una de las finalidades esenciales de la marca, se refiere precisamente
a indicar el origen del producto o servicio, es decir indicar que un producto o

servicio se fabrico o proporcioné por determinada persona o empresa.

Comparto la opinién de algunos autores que consideran que el objeto de la
marca es reconocer el origen y procedencia del producto o servicio, por lo que

la marca cobra gran importancia tanto para el productor, comerciante o

> JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Editorial
McGraw Hill, México, 1998. Pag. 83.



prestador de servicios asi como también para el consumidor, a los primeros
como titulares de la marca porque el registro de su marca contribuye a
asegurar que reciba los beneficios de los cuidados e inversion que ha dedicado
a la fabricaciébn o comercializacion de su mercancia o a la calidad y buen
servicio prestado y la consecuente reputacion o prestigio que haya podido
adquirir y por otro lado; al consumidor debido a que le permite adquirir con
certeza un producto o servicio cuya calidad ha probado con anterioridad y le
proporciona la seguridad de la fuente comercial de que proviene y que lo
respalda.

El uso de la marca en sus origenes tenia como objetivo indicar qué artista o
fabricante habia elaborado un producto, sin embargo con el desarrollo de la
industria, los sistemas de produccion y el comercio, se han llegado a identificar
productos o servicios con el nombre del fabricante individual o con el de una

empresa completa, situacion de la que deriva la funcién de procedencia.

No obstante, algunos autores doctrinales sostienen que la funcion de
procedencia sOlo es aceptable en marcas famosas o notoriamente conocidas
gue traen a la mente del consumidor la calidad y tipo de mercancias o servicios

sin conocer el negocio que los proporciona.

La funcion de sefalar la procedencia del producto o servicio esta condicionada
a que la marca cumpla efectivamente con su funcién individualizadora, toda vez
gue si una marca no es distintiva podria provocar confusion entre el publico-
consumidor respecto al origen de la mercancia y ademas de que en perjuicio
del propio titular dicha marca no seria reconocida en forme individual por el

consumidor con respecto a las demas de su propia especie.

Asi mismo, para que una marca pueda indicar su origen de manera eficaz,
debe hallarse protegido el derecho exclusivo de uso del titular sobre su marca
pues de no ser asi cualquiera podria hacer uso de la marca provocando
diversidad de origenes sobre productos bajo una misma marca de procedencia

distinta.

10



FUNCION DE INDICACION DE CALIDAD

Esta funcion atiende a los intereses de la colectividad en general e implica que
mediante la marca, se pretende indicar que el producto o servicio por ella
amparado goza de un cierto nivel de calidad o prestigio, que en principio debe
ser el mismo para todos los productos o servicios protegidos por esa misma
marca, asi pues, el consumidor cuenta con una garantia sobre la calidad de lo
gue estd adquiriendo y pretende un compromiso del fabricante, comerciante o
prestador de servicios de otorgar esa calidad y conservarla para lograr el
reconocimiento, preferencia y prestigio que cualquier persona fisica o moral
dedicada a la actividad comercial pretenderia alcanzar por encima de sus

competidores.

Esta funcion ademas de indicar la calidad o prestigio que la marca otorga al
producto o servicio, diferencia e individualiza a dichos productos o servicios de
otros similares. Es decir, los productos o servicios puestos a la disposicion del
publico bajo una marca determinada, poseen cierto grado de calidad y el
publico espera que éstos mantengan un nivel constante en su calidad
resultando en la preferencia de ciertos productos o servicios sobre otros de su
misma especie 0 clase en el mercado por contar con el respaldo de la calidad

gue ellos representan.

Esta garantia se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley, la cual no
obliga en ningln momento a los productores, comerciantes o prestadores de
servicios a mantener una calidad determinada, si bien, esta es la practica usual
o por lo menos el enfoque generalizado entre los productores y prestadores de

bienes y servicios para colocarse con éxito en el mercado competitivo.

FUNCION DE PUBLICIDAD

Es tan importante como las demas, pues si bien, de manera inmediata la
finalidad de la marca consiste en identificar las mercancias o servicios, tras la
repeticion constante de dicha identificacion, implicita y paulatinamente se va

creando una clientela familiarizada con determinada marca.

1



Las marcas son un medio de publicidad por excelencia, familiarizan al publico
con el producto y/o servicio de que se trate a través del poder de asociacion
gue frecuentemente se crea entre una marca y el producto y/o servicio, €él cual
si es de buena calidad y merece la aceptacion del publico consumidor, volvera
a ser solicitado por su marca, la cual de esta forma se habra transformado en
un valioso factor de difusion de la mercancia o servicio al que se aplica y

consecuentemente de atraccion y conservacion de la clientela.

Hoy mas que siempre y gracias a la publicidad trasmitida por medios masivos
de comunicacién, la marca ejerce una fuerza de atraccion sobre el publico
consumidor. Esta funcién es de singular importancia en la comercializacion,
mientras una marca logre captar al mayor niamero posible de consumidores,
desempefara mejor su papel de agente en el proceso de expansion del

intercambio comercial.

Como consecuencia, si las marcas tienden a hacerse del conocimiento del
publico mediante diversas campafias de publicidad, de ahi que resulte
importante que las marcas no deban inducir a confusion, ni ser engafiosas y no

deberan contribuir a actos de competencia desleal.

Del analisis de las funciones de las marcas en general se puede concluir que
cada una de ellas tiene una doble vertiente pues asi como la Ley trata de
tutelar la proteccion del industrial, comerciante o prestador de servicios,
también protege los intereses de los consumidores pues en todos los casos
trata de asegurarlos en cuanto a la procedencia de los productos o servicios
gue adquiere con las garantias que esto conlleva y evitando el engafio o

confusion y sus consecuencias.



3.- CARACTERTERES ESENCIALES Y SECUNDARIOS DE LAS MARCAS.

Para que una marca pueda cumplir en general con todas sus funciones debe
contar con determinadas caracteristicas que en opiniéon del maestro Rangel

Medina®, son las siguientes:

DEBE SER DISTINTIVA.

Esto implica que la marca debe especializar, individualizar y singularizar,

siendo su destino el de identificar.

Como consecuencia, para que una marca sea protegida legalmente debera
reunir como requisitos dos caracteristicas, la de novedad y la de especialidad,
gue son las que en forma conjunta integran la condicion de signo distintivo de

gue debe gozar una marca.

La importancia de la caracteristica de distintividad de la marca se hace
evidente cuando de dicho caracter dependen el planteamiento y la solucién de
controversias que surgen de manera cotidiana en las relaciones comerciales e

industriales.

En este sentido se pronuncié Thomas Braun’ al sefialar que “la marca debe ser
distintiva en si, abstraccion hecha de otra, es decir, que debe revestir el
caracter de originalidad suficiente para el papel que le esta asignado por la ley.
La marca debe ser distintiva objetivamente, para evitar toda posibilidad de

confusién con marcas existentes”.

No se debe dejar de wfalar que la apreciacién de la distintividad es una
cuestion que se califica en forma ciertamente subjetiva para efectos de
determinar si un signo es legalmente considerado como marca para la

obtencion de su registro. Sin embargo, la inseguridad que se puede llegar a

8 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pag. 184-197.

" BRAUN, Thomas. Précis des marques de fabrique et de commerce. Bruxelles, 1936.
Pag. 20-21.
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ocasionar por la situacién antes indicada se ve limitada gracias a que tanto la
doctrina como la jurisprudencia establecen reglas de caracter general que
deben tenerse en cuenta para calificar el caracter distintivo de las marcas por
parte de la Autoridad representada por el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial para el otorgamiento de registros para dichos signos.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en los siguientes principios

doctrinarios:

“Una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusion es
posible para quienes ponen en su examen una atencién comuan y ordinaria, y
gue- una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusion

para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus 0jos”.

También es generalmente aceptado el principio que establece que para
apreciar con mas o menos precision el caracter distintivo de la marca, conviene
tener en cuenta la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada
comercio o industria, asi como la categoria econdmica y cultural de los
compradores potenciales a quienes se destine el producto y el lugar de venta

de la mercancia.

Asimismo, también existe un principio general que sefiala a propdésito de las
llamadas marcas compuestas, que una marca “puede componerse de diversos
elementos, que separadamente pertenecen al dominio publico, pero cuya

combinacién presenta el carécter de originalidad legalmente requerido”.®

Siguiendo con las caracteristicas que debe tener una marca, se sefiala que:

DEBE SER ESPECIAL

Para que la marca pueda gozar de proteccion legal requiere cumplir con su

funcién diferenciadora, situacién que solo puede darse si la marca en cuestion

8 Ibidem. Pag. 23y 28.

14



es lo suficientemente original e identificable como para llamar la atencién del

consumidor, es decir, solo si es una marca especial.

La especialidad de la marca resulta de gran importancia pues solo gozando del
tal caracter podra determinar productos y servicios individualizandolos y
particularizandolos, evitando que sean confundidos con los de sus

competidores, asi al ser la marca “especial”’ se hace identificable.

En tal virtud, la marca no debera consistir en un signo de simplicidad tal que

malogre su papel de llamar la atencion de los consumidores.

En este sentido se han pronunciado nuestros tribunales aclarando mediante
tesis, los criterios que deben atenderse para calificar la distintividad y

especialidad de una marca, entre las que podemos encontrar por ejemplo:

MARCA DE COLOR EN LAPICES, REGISTRO
DE.- Hay que tomar en consideracion que la
banda de color azul que la quejosa pretende
registrar, no se refiere sélo al color, porque no se
ha tratado de registrar el azul aplicado a los
lapices, ni reservarse la facultad de fabricar
lapices azules, lo que si estaria limitado por el
articulo 105, fraccion V de la Ley de la Propiedad
Industrial, sino a la marca consistente en una
banda color azul aplicada a un lapiz o a su collar
protector, colocada precisamente cerca de su
extremo superior, por lo que se trata, de un signo
material en el que intervienen los elementos de
forma, color y situacion que, aunque sin
complicaciones, facil y evidentemente hacen
distinguible al objeto a que se aplica, de otro de
Su misma especie o clase. Esto constituye una
marca en los términos del articulo 97 de la
referida Ley, sin que obste la circunstancia de que
dicho signo distintivo, sea susceptible de
desaparecer si se saca punta al lapiz por el lado
donde la marca se encuentra, ya que, ni es
normal que esto ocurra, ni ello quitaria el signo
distintivo, o sea a la banda azul, su caréacter de
marca, puesto que lo interesante en el caso es
gue el producto se identifique con facilidad en el
momento de su adquisicibn y no cuando el
adquirente lo esté usando o consumiendo.
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PRECEDENTES:

Amparo en revision 5631/55. Kimble Class
Company. 23 de marzo de 1956. 5 votos.
Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Instancia: Segunda Sala; fuente: “Semanario
Judicial de la Federaciéon”; Epoca 52 , Tomo:
CXXVII: p. 1027

No se debe dejar de mencionar que la distintividad y especialidad de una
marca como caracteristicas esenciales de la misma, se limitan a distinguir,
diferenciar e identificar solamente los productos o servicios que en el mercado
seran amparados por ésta con respecto de otros de su misma especie o clase
y no se pretende que los distinga de otros que no sean de su misma especie 0
clase en forma indeterminada e ilimitada.

Consecuentemente, al indicar la propia Ley de la Propiedad Industrial que una
marca distingue productos o servicios de su misma especie 0 clase se debe
deducir entonces que si se puede obtener legalmente el registro para una
marca igual o similar para distinguir productos o servicios de especie o clase

distinta.

El caracter especial de la marca en su acepcion antes descrita, se encuentra
previsto por la ley de la materia al exigir que los registros de marcas se
soliciten, tramiten y otorguen en relacion con productos o servicios
determinados de conformidad con la clasificacion de productos y servicios
establecida por el Reglamento de la multicitada Ley. La informacién sobre la
clasificacion antes indicada sera explicada en forma amplia en el presente

trabajo en este mismo capitulo en el numeral 7.

De conformidad con lo anterior, la regulacion de la materia establece que en las
solicitudes de registro de marcas deberan especificarse detallada y
concretamente los productos o servicios que se pretenda amparar, no siendo
posible incluir en una misma solicitud productos y/o servicios que pertenezcan

a clases distintas.
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En relacibn con la caracteristica de especialidad de la marca, nuestros

tribunales se han pronunciado mediante la siguiente jurisprudencia:

MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.- La
marca ha de ser el signo individualizador de las
mercancias; es menester que sea distinta de
toda otra marca; que sea especial, lo que
significa que su naturaleza debe ser tal, que no
se confunda con otra registrada con
anterioridad, denominada antecedente, y pueda
ser reconocida facilmente.

TERCER  TRIBUNAL  COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

SEXTA EPOCA, SEXTA PARTE:

Vol. 48 Pag. 41. A.R. 2733/71 La Nueva
Medalla, S.A. Unanimidad de Votos.

Vol. 48 Pag. 41. A.R. 2986/71 Alcoholes, Vinos
y Licores. Planta Elaboradora, S.A. Unanimidad
de Votos.

Vol. 55 Pag. 55. A.R. 230/73 American Home
Products, Corporation. Unanimidad de Votos.

Vol. 56 Pag. 43 A.R. 469/73. Motores y Aparatos
Eléctricos, S.A. de C.V. Unanimidad de Votos.

Vol. 60, Pag. 49. A.R. 30/73. Bioresearch
Products, Laboratories, S.A. Unanimidad de
\Votos.

Tesis Jurisprudencial Num. 30 visible a fojas 52
y 53, del apéndice al Semanario Judicial de la
Federacion de 1917 a 1985, Segunda Sala,
Sexta parte.

Sin embargo, la especialidad de una marca sobre distinguir exclusivamente
productos o servicios de otros de su misma clase o especie o es siempre
absoluta, pues existen algunas excepciones como ocurre en el caso de las

marcas famosas 0 notoriamente conocidas las cuales gozan de un trato
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privilegiado por virtud del cual rompen con la disposicion sobre la distincion por

una marca de productos o servicios de la misma clase o especie y se amplian

en cuanto a las reglas de clasificacion de productos y servicios regulada por la
Ley de la materia y su reglamento.

En el mismo orden de ideas, una marca también:

DEBE SER NOVEDOSA

Una de las caracteristicas que deben concurrir en una marca para que ésta

cumpla con la funcion de distintividad es la novedad.

Una marca sera distintiva de un determinado producto o servicio Si y
solamente si, no ha sido empleada o registrada con anterioridad para distinguir
servicios o0 productos iguales o similares, pues de lo contrario su uso podria

inducir a confusion entre el publico consumidor.

En conclusion podemos afirmar que si un signo no reune las caracteristicas de
novedad y especialidad que dan lugar a su propia distintividad, dicho signo no
es considerado, reconocido y tutelado legalmente como marca y el industrial,
comerciante o prestador de servicios que sea titular de dicho signo no

obtendré el registro ni el derecho de uso exclusivo del mismo

Resulta necesario aclarar que el término novedad tiene un alcance distinto
tratAndose de materia marcaria a la que tiene en otras materias dentro de la
propiedad industrial como ocurre tratandose de patentes de invencion. El
caracter novedoso que requiere una marca se refiere fundamentalmente
respecto de las demas marcas que sean destinadas a distinguir los productos o
servicios de la misma clase o especie y no respecto de cualesquiera otras
marcas existentes en general que distingan productos o servicios de otra clase

o de especie o naturaleza distinta.
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Podemos afirmar a la luz de lo anterior, que la novedad no es sino una
novedad relativa, es decir para que el requisito de la novedad se cumpla

bastara con que la marca sea distinta de aquellas de sus propios competidores.

En relacién a lo anterior, diversos autores sefialan que no es necesario que la
marca sea nueva por si misma; sino que basta que lo sea en su aplicacion, es
decir, puede que sea una marca que no cuente con la novedad requerida pues
haya sido empleada anteriormente por un tercero para distinguir productos o
servicios de otra industria, empresa o establecimiento para otra clase o especie
de productos o servicios pero su novedad radicara en que ahora se pretenda

aplicar para distinguir productos o servicios de clase o especie diferente .

Esta apreciacion de la novedad de la marca como una novedad “relativa” esta
relacionada a los productos o servicios que se aplica y consecuentemente con
el caracter de especialidad, pues como hemos dicho, cualquier signo puede
servir de marca, aun si ésta ha sido previamente usada e incluso registrada,
puede ser utilizada por otra persona siempre que sea aplicada a productos o

servicios distintos, es decir, pertenecientes a otra clase o especie.

En otras palabras, una marca usada por un industrial, comerciante o prestador
de servicios para productos o servicios pertenecientes a un sector comercial,
no sera nueva en sentido absoluto si esta marca ya era usada o0 se encontraba
registrada con anterioridad para distinguir productos o servicios de clase y
especie diferente, sin embargo si serd nueva por la novedad de su aplicacion

en un nuevo y distinto sector o clase de productos o servicios.

Finalmente debemos aclarar que el caracter de novedad de la marca cebe
serlo no Unicamente respecto a otras marcas, sino también respecto de
aquellos nombres o avisos comerciales que pertenezcan o sean usados por

persona distinta para distinguir productos o servicios iguales o semejantes.

DEBE SER LICITA
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La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 87 establece que “Los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de
marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin

embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su reqistro en el

Instituto”.

Por otro lado el articulo 4 de la ley en comento establece a la letra que “No se
otorgara patente, registro o autorizacion, ni se dara publicidad en la Gaceta, a
ninguna de las figuras o instituciones juridicas que regula esta ley, cuando sus
contenidos o forma sean contrarios al orden publico, a la moral y a las buenas

costumbres o contravengan cualquier disposicion legal”.
De la simple lectura de los articulos antes citados se desprende la regulacién
de la licitud de las marcas, haciendo notar que la licitud de una marca es

independiente a la licitud de los productos o servicios que ampare.

DEBE SER VERAZ

En otras palabras, no debera inducir al consumidor a error o confusion sobre el
origen o calidad del producto o servicio que ampare o sobre cualquier otra

caracteristica que pudiera inducir al error a través del engario.

El empleo de una marca que no sea “veraz” constituye un acto de competencia
desleal, razén por la que no puede obtener proteccion legal a través de un
registro pues se trata de un engafio para el consumidor y una competencia

desleal con sus competidores en el ramo.

Lo anterior comprueba una vez mas que el espiritu de la Ley de la Propiedad
Industrial es proteger tanto al titular de una marca como al consumidor en

general, otorgandoles proteccion y seguridad a ambos



4.- PRINCIPIOS QUE RIGEN A LAS MARCAS.

La doctrina en su mayoria coincide en que las marcas se encuentran regidas
por el principio de territorialidad y el de especialidad, éste dltimo relacionado
con las caracteristicas de distintividad, novedad, licitud, veracidad vy

especialidad previstos en el capitulo anterior.

A) Principio de Territorialidad.- Segun el cual “la marca que es registrada en un
pais, sélo producira efectos en ese lugar, a menos que se solicite el registro
de la marca en otro pais™’. El ambito de validez del registro marcario
corresponderd entonces al territorio nacional del pais en que se haya
otorgado aquel registro; sus efectos no se limitan a una zona o region del

pais, pero tampoco iran mas alla de sus fronteras.

B) Principio de Especialidad.- Este principio establece que la marca no puede
registrarse para proteger productos o servicios indeterminados, pues el
alcance de la proteccion que brinda el registro se limita a los productos o

servicios para los que fue solicitado®®.

En tal virtud, la marca se aplica exclusivamente a los productos o servicios en
los cuales se registro, en el entendido que se encuentra libre para cualquier
interesado en los productos o servicios no registrados; ello significa que una
misma marca puede ser registrada por diversas personas siempre que sea

para aplicarse a distintos productos o servicios correspondiente a otra clase.

En el caso de México y de acuerdo al Arreglo de Niza, los productos y servicios
se encuentran comprendidos en 45 clases (34 de productos y 11 de servicios),
de tal suerte que si una persona desea que nadie registre 0 use su marca en
cualquier producto o servicio, en principio, deberé presentar 45 solicitudes de

marca, una por cada clase.

" MAGANA RUFINO, Manuel. Op. Cit. pag. 36.
18 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pag. 69.
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La ley de la materia adopta el principio de especialidad de las marcas al exigir

gue los registros de marcas se efectien conforme a las reglas de la

clasificacion de productos y servicios. Asimismo, la Ley de la Propiedad

Industrial

contiene ciertas disposiciones que confirman el principio de

especialidad de las marcas mediante ciertas reglas como son las siguientes:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Que las marcas se registrardn en relacion con productos o

servicios determinados (articulo 93);

Que una vez efectuado el registro de la marca, no podra
aumentarse el niumero de productos o servicios que proteja, y que
para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con
una marca Yya registrada, sera necesario obtener un nuevo

registro (articulo 94);

La que ordena que la solicitud de registro de la marca debe
presentarse con la indicacién de los productos o servicios a los

que se aplicaré la marca (articulo 113, fraccion 1V);

La que dispone que para reconocer el derecho de prioridad para
quien previamente solicitO en otro pais el registro de la misma
marca, debe solicitarla en México para los mismos productos o
servicios mencionados en la solicitud presentada en el extranjero

(articulo 118, fraccién Il);

Que no es registrable una marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusién a otra en tramite de registro presentada con
anterioridad o a una ya registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios (articulo 90, fraccion
XVI);

La que impide el registro de la marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusion, a un nombre comercial aplicado

a una negociacion cuyo giro preponderante sea la elaboracién o



G)

H)

J)

K)

venta de los productos o la prestacion de los servicios que se

pretendan amparar con la marca (articulo 90, fraccion XVII);

La que prohibe que una marca registrada o una marca semejante
en grado de confusion a otra marca registrada se use o forme
parte del nombre comercial correspondiente a un establecimiento
cuya actividad sea la produccion, importacion o comercializacién
de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la

marca registrada (articulo 91);

La que considera como infraccion administrativa el uso de una
marca semejante en grado de confusion a otra marca registrada
para amparar los mismos o similares productos o servicios que los

protegidos por la marca registrada (articulo 213, fraccién 1V);

La que define como infraccibn administrativa el uso, sin
consentimiento de su propietario, de una marca registrada o
semejante en grado de confusion, como elemento de un nombre
comercial cuando éste corresponda a un establecimiento que
opere con los productos o servicios protegidos por la marca

(articulo 213, fraccion V);

La que también califica de infraccion administrativa el uso de una
marca previamente registrada, como nombre comercial de una
negociacion cuya actividad sea producir, importar o comercializar
bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca
registrada, si tal uso se efectia sin el consentimiento del titular del

registro (articulo 213, fraccion VIII);

La que sanciona como infraccion administrativa el uso de una
marca registrada, sin el consentimiento de su titular en productos
0 servicios iguales o similares a los que ampara la marca

registrada (articulo 213, fraccién XVIII);



L) La que también castiga como infraccion administrativa la venta o
puesta en circulacion de productos iguales o similares a los que
se aplica una marca registrada, cuando se sabe que no se tiene el
consentimiento del titular de su registro (articulo 213, fraccién
X1X);

M) La que establece la caducidad del registro de la marca cuando
ésta no es usada durante tres afios consecutivos en los productos

0 servicios para los que fue registrada (articulo 130); y

N) La que limita el empleo de la leyenda que indique que la marca
gue ostenta un producto 0 un servicio esta registrada, solo para el
caso de que los productos o servicios correspondan precisamente
a los que se refiere el registro (articulo 131 en relaciéon con el
articulo 213 fraccion XXIII).

5- LAS MARCAS FAMOSAS Y LAS MARCAS NOTORIAMENTE
CONOCIDAS COMO CASOS DE EXCEPCION A LOS PRINCIPIOS DE
ESPECIALIDAD Y DE TERRITORIALIDAD.

Como ha quedado sefialado con anterioridad, la marca desempefia un papel
trascendental en la actividad comercial de los productores, distribuidores y
prestadores de servicios. Lo anterior se debe a que el publico consumidor
reconoce la calidad y el origen de un producto o servicio mediante la marca,
gracias a la cual identifica el producto o servicio que ha satisfecho eficazmente

sus necesidades.
De lo antes mencionado, se desprenden los beneficios econémicos que
pueden obtener los titulares de una marca determinada, mismos que se

traducen en un interés que amerita una proteccion legal adecuada.

Si bien las marcas han sido protegidas por la mayoria de las legislaciones

alrededor del mundo, existen ciertos casos en que por tratarse de marcas de
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renombre, la proteccion que ordinariamente se les brinda en general se
considera insuficiente.

Por lo anterior, un gran niumero de estudiosos de la materia coinciden al afirmar
gue el interés a proteger tratindose de marcas de renombre requiere de una
proteccion mas amplia por tratarse de marcas que son conocidas por una parte
significativa del publico consumidor o de los circulos comerciales en
comparacion al conocimiento que pudiera tenerse del resto de las marcas

existentes en el mercado.

Dicha proteccion ha tratado de otorgarse basandose en la excepcion a dos
principios que delimitan la proteccién otorgada a las marcas en general, a

saber: los principios de territorialidad y especialidad.

En tal virtud, una excepcion a los principios de especialidad y de territorialidad
antes sefalados lo constituyen ciertas marcas de renombre conocidas y
reguladas como “marcas famosas y marcas notoriamente conocidas”, las
cuales gozan de un trato privilegiado por virtud del cual rompen con la rigidez
establecida para el trato del resto de las marcas.

Primeramente, la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 98 sefiala que
una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado
del publico o de los circulos comerciales del pais, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el
extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion con sus
productos o servicios o bien, como consecuencia de la promocién o publicidad

de la misma.

Por otro lado, en virtud de la Ley antes mencionada, se entendera que una
marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoria del publico
consumidor, haciendo notar que a efecto de demostrar la notoriedad o fama de
la marca, podran emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta

Ley.

25



A este respecto, especificamente las fracciones XV y XV bis del Articulo 90 de
multicitada Ley de la Propiedad Industrial, sefialan que no podran ser
registradas como marca, las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o
haya declarado famosa o notoriamente conocida en México, para ser aplicadas
a cualquier producto o servicio. Lo anterior es contrario al principio de
especialidad que sefiala que la proteccién que obtiene una marca se limita a

solamente los productos o servicios para los que fue solicitada.

Luego entonces, al estipularse como prohibicion para registrar una marca que
sea igual o semejante a otra considerada o declarada famosa o notoriamente
conocida en México para ser aplicada no solamente a productos o servicios
iguales o similares sino a cualquier producto o servicio, no se aplica el principio
de especialidad sino que rompe con su rigidez y extiende la proteccién de las

marcas famosas y notoriamente conocidas a cualquier producto o servicio.

De igual manera, se extiende la proteccion de una marca famosa o
notoriamente conocida en cuanto a los efectos de su registro en su pais de
origen, pues las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial sefialan que
no seran registrables como marca las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o
haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a

cualquier producto o servicio.

De conformidad con lo anterior, para los efectos de las prohibiciones antes
sefialadas, no se requiere que una marca famosa o notoriamente conocida se
encuentre registrada en México o no, o se encuentre en uso en México o no,
sino solamente se estipula que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
como autoridad administrativa competente, la estime famosa o notoriamente

conocida.

Lo anterior rompe con el principio de territorialidad de una marca al extender su

proteccion mas alla del territorio en el cual pudiera contar con proteccion y la
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hace extensiva a nuestro pais aun y cuando no esté registrada o en uso pues
claramente sefiala ademas que los impedimentos previstos en el articulo 90
fracciones XV y XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial para la proteccion
de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicaran con independencia

de que éstas se encuentren registradas.

De tal forma nos encontramos entonces que la proteccion que otorga a las
marcas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al estimarlas famosas o
notoriamente conocidas son una clara excepcion a los principios de

especialidad y territorialidad que se aplican al resto de las marcas en México.

6.- EL REGISTRO MARCARIO.

El registro de una marca es un reconocimiento oficial de que un signo; ya sea
una denominacion o palabra, un disefio, la combinacion de ambos, una forma
tridimensional, una denominacion de razon social, o el nombre propio de una
persona reune los elementos necesarios para ser considerado legalmente

CcoOmo marca.

Lo anterior cobra importancia cuando un industrial, comerciante o prestador de
servicios inicid su actividad comercial distinguiendo sus productos o servicios
con determinado signo, el cual estimé que cumplia funciones de marca y
posteriormente, al pretender su registro, se enfrente con que éste le es negado
por la autoridad por ser un signo que no reune los requisitos necesarios para

ser protegido juridicamente como marca registrada.

En principio parece que la consecuencia de que le sea negado el registro del
signo que el industrial, comerciante o prestador de servicios estimbé como
marca, sera solamente no obtener el derecho al uso exclusivo del mismo,
considerando también que aparentemente no se encuentra prevista sancion
alguna por el uso de un signo que no cumpla con los requisitos para ser
protegido como marca. Sin embargo, hay ocasiones en que el industrial,

comerciante o prestador de servicios al usar de buena o mala fe ese signo que
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cree ser una marca, se encuentre usando alguno cuyo uso se encuentre
prohibido o restringido por la ley de la materia incurriendo en una infraccion
administrativa o delito merecedor de sancion que puede ir desde la multa hasta

la clausuray el arresto.

En virtud de lo anterior, debe considerarse siempre la existencia de ventajas
gue se adquieren por el industrial, comerciante o prestador de servicios de que
el signo que consideran como marca realmente cuente con los requisitos para
ser legalmente una marca y obtenga el registro correspondiente ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

La principal ventaja es, por su puesto, la obtencién al uso exclusivo de la
misma, dicha exclusividad consiste en que el titular es la Unica persona que
puede emplear licitamente esa marca en nuestro pais, para distinguir los
productos o servicios para los que obtuvo el registro, razén por la que estara
facultado para oponerse a cualquier uso no autorizado que realice un tercero y

al mismo tiempo a otorgar autorizacion a un tercero para el uso de la misma.

Otra ventaja relacionada al registro de una marca consiste en que desde el
momento en que la solicitud de registro es ingresada ante el Instituto
cumpliendo con los requisitos formales que la Ley indica tendra un derecho
mejor frente a posteriores solicitudes de registro para la misma marca o alguna
semejante en la misma clase de productos o servicios con lo que se protege de
gue terceros la registren siguiendo el principio de “primero en tiempo, primero

en derecho”.

Ademas al recibir el registro del signo utilizado, el titular recibe un
reconocimiento implicito de que tal registro le da derecho a usar de manera
exclusiva una marca que no va en contra de las prohibiciones previstas por la
ley de la materia y que tampoco invade derechos previamente adquiridos por
terceros, razén por la que se considera que su uso no constituye infraccién ni

delito alguno.
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Finalmente cabe sefialar que otra ventaja adicional derivada de la obtencion del
registro de una marca es que éste repercute favorablemente en la valoraciéon
econdmica de la marca, pues se cuenta con el reconocimiento de la autoridad
respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de la marca usada, lo
gue permite ademas la instrumentacion de licencias o franquicias a terceros, ya
de forma gratuita o mediante la percepcion de regalias lo que constituye otra

ventaja adicional.®

Sin bien el registro de una marca otorga determinados derechos que se
desprenden de las ventajas antes mencionadas para el titular de una marca,
los derechos adquiridos por el titular presentan algunas limitaciones que en

opinidn del autor Mauricio Jalife se pueden resumir de en los siguientes puntos:

“Aun y cuando las marcas registradas en un pais suelen recibir cierta
proteccién o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre
la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca puede
hacerse valer por el titular, anicamente en € territorio del pais en que se

obtiene.

El registro de una marca tiene vigencia determinada, la cual es actualmente
de diez afios y que al concluir provoca su caducidad. Para mantener vigente
el derecho de exclusividad que el registro de la marca otorga a su titular, es
necesario que se use la marca y que el registro sea renovado

periédicamente, de acuerdo a las especificaciones legales.

La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los
productos o servicios para los que se obtiene, asi como respecto al signo
materia del mismo sin poder modificarla al grado de alterar su

distintividad”.'®

° Op. Cit. 21. Pag. 83 y 84.

19 |bidem. Pag. 84 y 85.



No obstante las limitaciones que puedan existir para una marca registrada, son
mayores las ventajas obtenidas que en la mayoria de los casos se traducen
también en ventajas econOmicas enormes gue son un reconocimiento al
esfuerzo del titular de dicha marca en su entorno comercial.

7.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD DE LA MARCA.

La Ley de la Propiedad Industrial establece claramente los preceptos para
determinar qué signos pueden llegar a constituir marcas y por tanto ser
susceptibles de obtener la proteccion juridica correspondiente a través del

registro de las mismas.

A este respecto y de conformidad con el articulo 89 de la Ley de la materia

pueden constituir una marca:

a) Denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas susceptibles
de identificar aquellos productos o servicios a que se apliguen de los
competidores;

b) Formas tridimensionales;

c) Nombres comerciales y denominaciones o razones sociales y

d) El nombre propio de una persona fisica siempre que no se confunda con

una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Cabe sefialar que la condicién de que el signo sea visible excluye del sistema
mexicano la posibilidad de registrar y proteger marcas de sonido asi como
odoriferas™?.

Por otra parte, el articulo 90 de la multicitada Ley de la Propiedad Industrial

establece que no seran registrables como marca los siguientes casos:

l.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o

cambiantes, que se expresan de manera dinamica, aun cuando sean visibles;

1 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pag. 64 y 65.



Il.- Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente 0 en las practicas comerciales, se hayan convertido en la

designacion usual o genérica de los mismos;

lll.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan
hecho de uso comun y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga
facilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta

por su naturaleza o funcién industrial;

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

lugar de origen de los productos o la época de produccidn;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompafados de elementos tales como signos, disefios o

denominaciones, que les den un caracter distintivo.

VI.- La traduccion a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la

construccioén artificial de palabras no registrables;

VIl.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o
emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas
equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de
organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de
cualquier otra organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacién

verbal de los mismos;

VIIl.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y
garantia adoptados por un estado, sin autorizacion de la autoridad competente,
0 monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio

oficial de pago nacional o extranjero;
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IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grafica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,

congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi
como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de

los productos o servicios y puedan originar confusion o error en cuanto a su
procedencia;

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

Xll.- Los nombres, seudoénimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del conyuge,
parientes consanguineos en linea recta y por adopcion, y colaterales, ambos

hasta el cuarto grado;

Xlll.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los
personajes humanos de caracterizacion, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos, a menos que el titular del derecho

correspondiente lo autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de
engafiar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades

de los productos o servicios que pretenda amparar;

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

conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo
registro se solicita:
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a) Pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular de la

marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la

marca notoriamente conocida; o
c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea titular

de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto estime o haya
declarado famosa en términos del capitulo Il BIS, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.

Este impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular

de la marca famosa.

XVI.- Una marca que sea idéntica o0 semejante en grado de confusion a otra en
tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podra
registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es

planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares,
y

XVIl.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un
nombre comercial aplicado a una empresa o0 a un establecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venta de
los productos o la prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la
marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a
la fecha de presentacion de la solicitud de registro de la nmarca o la de uso
declarado de la misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de
marca la presente el titular del nhombre comercial, si no existe otro nombre

comercial idéntico que haya sido publicado



Siendo el tema del presente trabajo las figuras juridicas de las marcas famosas
y notoriamente conocidas, me permito hacer un énfasis especial en las
fracciones XV y XV bis del Articulo 90 antes mencionado las cuales establecen
como prohibicion para que un signo sea registrable como marca el que sea
igual o semejante a una marca que se estime famosa o notoriamente conocida

en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Es preciso indicar que esta disposicién en particular, pretende evitar que se
vulneren los derechos del titular de una marca que sea considerada famosa o
notoriamente conocida en México negando el registro a marcas iguales o
semejantes a una marca famosa o notoriamente conocida; de cuya fama y
capacidad de atraccién, busquen aprovecharse terceros distintos al titular

legitimo.

Se resalta que al estar la regulacién de las marcas famosas y notoriamente
conocidas incluida como supuestos de no registrabilidad en el Articulo 90
fracciones XV y XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial, esto permite a la
autoridad negar el registro a aquellas marcas iguales o semejantes a una

marca que se estime famosa o notoriamente conocida.

Asimismo es de gran importancia que de conformidad con la disposicién en
comento no resulta necesario que la marca propuesta se pretenda amparar
para una especie o clase especifica del comercio sino que se extiende a su
aplicacion a cualquier producto o servicio previsto en la clasificacion legal

vigente.

8.- CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

Los criterios aplicables para la clasificacion de una marca son los siguientes:



1. POR SU TITULAR:?*?

a)
b)

C)

Persona Fisica.- Si el registro es solicitado por uno o mas individuos.
Persona Moral en estricto sentido.- Si el registro es solicitado por una
sociedad o asociacion.

Colectividad.- Si la marca es solicitada por varias personas morales con
el objeto de comercializar los mismos productos o prestar servicios con

los mismos parametros de calidad.

2.- POR SU FORMA:

a)

b)

d)

Nominativas.- Son las marcas que protegen exclusivamente una
denominacién a efecto de utilizarlo en cualquier tipo o tamafio de letra
para distinguir el producto o el servicio al que se aplican.

Innominadas.- Son aquellas que protegen un logotipo o disefo
exclusivamente.

Mixtas.- Protegen una denominacion pero acompafiado de un disefio o
logotipo, de tal suerte que la denominacion se utilizar4 siempre en
conjunto con el disefio registrado y no de otra manera.
Tridimensionales.- Son formas tangibles en tres dimensiones que
identifican los productos o servicios del titular del registro con el publico

consumidor.

3.-POR SU OBJETO:

a)

Marcas de defensa.- Son aquellas marcas semejantes en grado de
confusién a una marca principal, las cuales son registradas por el titular
de la marca principal con la Unica finalidad de impedir que sus
competidores usen o registren alguna de aquellas marcas similares en

grado de confusién a su marca principal.®®

12 MAGANA RUFINO, Manuel. Analisis de la Propiedad Industrial en México, 22
edicion, 1999, México, p. 34-36.
13 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pag. 230.



b)

Se llaman de proteccion o de defensa porque crean una “barrera”
alrededor de la marca principal, que impide a los competidores obtener
el registro de una marca similar y menos aun idéntica a aquélla, la cual
es por lo general la Unica utilizada en la practica a diferencia de las

marcas de proteccion®.

La proteccion de la marca principal puede darse por medio del registro
de marcas analogas para distinguir exclusivamente la misma clase de
mercancias que distingue la marca realmente usada o inclusive para
amparar mercancias que remotamente pudieran guardar similitud con

las que ampara la marca principal.

Marca de reserva.- Son aquellas marcas que se registran con la finalidad
de formar un acervo que le permita al titular contar con varias marcas
gue, en un momento dado, se utilizaran para distinguir un nuevo
producto que en un futuro saldra al mercado, sin que en ese momento
sea necesario realizar el tramite de registro de la marca de que se trate,

pues previamente se agoto dicho tramite.

Generalmente, se trata de marcas con caracteristicas que podrian ser
atractivas para el publico y que los comerciantes o industriales registran
y Se reservan su uso y de esta manera evitan que otros las registren

como propias.

Marcas ligadas.- Reciben esa consideracion por pertenecer a un mismo
propietario, ser semejantes y amparar los mismos o similares articulos.
Son marcas que se utilizan con algunas variantes, pero conservan sus
elementos esenciales; es decir, las marcas pueden contener variaciones
respecto a las indicaciones de los productos y otros elementos que
carecen de caracter distintivo por si mismos, como los colores o tipo de

letra, etcétera.

14 Ferrara, pag. 269, Op. Cit. por Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario,

p.230.



d) Marca colectiva.- Se utiliza para distinguir productos o servicios que han
sido producidos o fabricados en una localidad, region o pais
determinado. Este tipo de marcas sirve para distinguir y proteger

productos de una regién determinada de productos de otras regiones.

4.- POR EL DESTINO DE SU PROTECCION:

a) Marca de producto- Aquella marca que se utiliza para distinguir un
articulo tangible.

b) Marca de servicio.- Aquella marca que sirve para identificar los servicios
gue una empresa comercializa en el mercado asi como la calidad y

caracteristicas de los mismos.

9.- CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Como hemos venido comentando en puntos anteriores, para que una marca
pueda gozar de proteccidon legal y obtener registro requiere cumplir con su
funcion diferenciadora, la cual solamente puede darse si la marca en cuestion
tiene como caracteristica “la especialidad” ademas de ser lo suficientemente
original como para llamar la atencién del comprador diferenciando el producto o

servicio en cuestion de los otros de su misma clase o especie.

Asimismo, también se ha comentado que una marca no puede registrarse para
proteger ilimitadamente todos los productos o servicios existentes en el
comercio o industria, ya que el alcance de los derechos obtenidos sobre ella
incluyendo el derecho al uso exclusivo de la misma, se limita exclusivamente a

la proteccion de los productos o servicios para los que fue registrada.

Si no fuera de esta forma y no existiera la limitacion sobre la especialidad que
restringe la proteccion de una marca solamente a los productos o servicios
para los que fue registrada, al registrar una marca quedaria amparado todo el
universo de productos o servicios existentes en el mercado y aun y los que

pudieran inventarse o existir en el futuro a favor de un mismo titular, situacion
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gue provocaria en un muy corto plazo, que el registro se saturara de marcas
gue no permitirian el registro de otras coincidentes o similares pero aplicadas a
productos y servicios de naturaleza totalmente diferente a los realmente

distinguidos por la marca previamente registrada.

En razén de lo anterior, la diferencia de productos y servicios y sus respectivos
mercados provoca que no obstante la coincidencia 0 semejanza entre marcas
no surja ningun tipo de confusién en el publico consumidor. Por lo que aun en
casos de marcas semejantes, se suele permitir su coexistencia en funcién a
las diferencias entre los productos 0 servicios y sus respectivos canales de

comercializacion y distribucion al publico.

Como consecuencia, en la practica existen gran cantidad de casos de
denominaciones iguales o similares que se encuentran registradas y utilizadas
por titulares distintos para productos o servicios diferentes, sin que se presente

confusion alguna.

Pese a lo anterior, el hecho de que se permita el registro de marcas iguales o
confundibles no debe entenderse en un sentido absoluto pues de acuerdo al
principio contenido en la fraccion XVI del articulo 90 de la Ley de Propiedad
Industrial, el registro de marcas iguales o confundibles a otra previamente
registrada no esta permitido, para los mismos o0 similares productos o

servicios.*®

En tal virtud, es indispensable contar con una clasificacion de productos y
servicios, misma que se encuentra prevista por la Ley de la Propiedad
Industrial en su articulo 93 que establece que las marcas se registrardn en
relacion con productos o servicios determinados segun la clasificacion que
establezca el reglamento de esta ley, indicando también que cualquier duda al
respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, sera resuelta en

definitiva por el Instituto.

15 JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit. pag. 216



El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial antes mencionado en su
articulo 57 establece las reglas a las que sujetara el registro de la marca en
relacion a la indicacion de los productos o servicios para los que se solicita, a
saber:

a) Solo deberan especificarse los productos o servicios pertenecientes a una

misma clase, y

b) Los productos o servicios deberan indicarse con los nombres o
denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificacion y

las reglas de aplicacidon de la misma, publicadas en la Gaceta.

El articulo 59 del mismo reglamento establece que la clasificacién de productos
y servicios a que se refiere el articulo 93 de la Ley sera la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente,
establecida en virtud del Arreglo de Niza.

En base a lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicara
en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la
clasificacion vigente la cual consta de 34 clases de productos y 11 de servicios,
asi como la lista alfabética de los mismos, con indicacion de la clase en la que

esté comprendido cada producto o servicio.

En dicha gaceta se incluird una guia para el usuario la cual mencionara reglas
y observaciones generales para la mejor aplicacion de la clasificacion, entre las

cuales se encuentran por ejemplo que:

Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la

clasificacion se consideraran especies.

Se entendera que los productos y servicios ordenados en su respectiva

clase no agotan ésta.



El Instituto establecera los criterios de interpretacion y aplicacion de esta

clasificacion.

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el registro de las Marcas se promulgd en México mediante

decreto publicado en el Diario oficial de la Federacion el 10 de Abril de 2001.

Dicho Arreglo fue instituido para que los paises miembros adopten y apliquen
para el registro de marcas la Clasificacion de Niza ya sea como sistema
principal o bien como sistema auxiliar, su empleo es obligatorio no solo para el
registro nacional de marcas en los paises parte sino también lo es para el
registro internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la

Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

La importancia de la aplicacién de la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios por nuestro pais se hace visible con el enfrentamiento a la
divergencia entre la legislacién de marcas y los reglamentos de los paises, que
provocaba que al tratar de obtener un registro en México de una marca cuyo
origen fuera un pais diferente no coincidia su ambito de proteccion y se
requeria presentar la solicitud de marca en mas de una clase, lo que
representaba serios problemas para una- proteccion de marcas en el ambito
internacional, cuando inicialmente era necesario demostrar la existencia en el

pais de origen del registro correspondiente.

Ademas, en la realizacion de busquedas de anterioridades las cuales se
realizan a través de los registros y en la base de datos del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial y que tiene por objeto determinar si existe en tramite
0 ya registrada una marca idéntica o similar en grado de confusion que
constituiria una barrera para la obtencibn de un registro de una marca
propuesta cuyo origen fuera un pais diferente, se encontraban complicaciones
gue impedian determinar con exactitud las posibilidades de registrar una marca
en algun pais, o en muchas ocasiones un registro simple en un pais tenia que
desmembrarse en dos o més, por la divergencia de la clasificacion, sefialando

por ultimo que estos métodos de clasificacion no eran siempre logicos puesto



gue en algunas ocasiones eran muy amplios o restringidos y los criterios se
basaban a veces en la produccién de articulos en particular; otras en el

consumidor final o en su caso en el conjunto de materiales que constituian los
articulos.

Fue en virtud de todo lo que acontecia que se hizo necesario crear una
clasificacion uniforme de productos y servicios que fuera aplicable por multiples
paises y después de varios esfuerzos por adoptar una clasificaciéon en la que
estuvieran de acuerdo todos los paises adoptantes, se llegé en 1934, en la
Conferencia de Revision del Convenio de Paris efectuada en Londres, a
adoptar una resolucibn mediante la cual se recomendaba a los paises

miembros emplear la clasificacion propuesta.

La Oficina Internacional reunié a un Comité Consultivo de Directores de las
Oficinas de Patentes de los Paises Miembros del Arreglo de Madrid, a fin de
revisar los problemas derivados de la Clasificacion Internacional en ese

sentido.

En junio de 1957, el Comité Consultivo se reunio en Niza, Francia, con el fin de
revisar el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Durante
dicha reunion se adoptd oficialmente el arreglo de Niza, relativo a la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, el 15 de junio de 1957,
como un tratado independiente; por ello se cred una Union Especial dentro del
marco de la Unién de Paris, y el Arreglo entré en vigor el 8 de abril de 1961,

siendo firmado por 23 paises.

México, aun sin ser miembro de dicho tratado adopt6 su clasificacion
internacional en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas en noviembre
de 1989, abandonando la llamada “clasificacion nacional”’, lo anterior se
implemento al momento de la renovacién de los registros de marca ya
previamente existentes, mismos que fueron reclasificados conforme a la nueva

clasificacion.
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Como consecuencia de la adopcion de la clasificacion internacional de
productos y servicios se facilita la utilizacion del sistema para los extranjeros al
estandarizarse la clasificacion en todos los paises, lo que simplifica el reclamo
de prioridades por solicitudes presentadas en el extranjero al corresponder
integramente los productos o servicios amparados por dicha solicitud en los

distintos paises y México.1®

Para la adecuada clasificaciéon de productos y servicios se deberan tener en

cuenta las siguientes observaciones generales:

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los titulos de las
clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que
pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por dlo que resulta
importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificacién
exacta de cada producto o servicio concreto en base a los siguientes

lineamientos.

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las
notas explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican

los criterios que conviene aplicar:

a) un producto acabado se clasifica, en principio, segun su funcién o su
destino. Si la funcién o el destino de un producto acabado no se mencionan en
ningun titulo de las clases, este producto se clasifica por analogia con otros
productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe
ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que esta hecho o

su modo de funcionamiento;

b) un producto acabado con usos multiples (como un combinado radio-
despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada

una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se

18 JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit. pag. 212.
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mencionan en ningun titulo de las clases, se aplican los otros criterios

mencionados en el apartado a);

c) las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio,

teniendo en cuenta la materia de la que estan constituidas;

d) Los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en
principio, clasificados en la misma clase que este ultimo, so6lo lo son en los
casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener
otras aplicaciones. En todos los demas casos, se aplica el criterio establecido

en el apartado a);

e) si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en funcion de la
materia de la que estd constituido esta de hecho constituido por materias
diferentes, la clasificacion se hace, en principio, en funcidon de la materia

predominante;

f) los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en

principio, en la misma clase que estos ultimos.

De igual manera, si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de
clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes

indican los criterios que conviene aplicar:

a) los servicios se clasifican, en principio, segun las ramas de las actividades
definidas por los titulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si

no, por analogia con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;

b) los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en
gue se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos

alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la clase 38);



c) los servicios de asesoramiento, informacion o consulta se clasifican, en
principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el

asesoramiento, la informacién o la consulta.

A continuacion se listan los productos y servicios correspondientes a cada una
de las clases que conforman la Clasificacion Internacional de Productos y

Servicios con sus respectivas notas explicativas.

CLASE 1: Quimicos usados en la industria, ciencia y fotografia, asi como, en la
agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plasticos en
bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el
temple y la soldadura; sustancias quimicas para conservar los productos
alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la

industria.

La clase 1 comprende principalmente los productos quimicos usados en la
industria, ciencia y agricultura, incluyendo aquellos que forman parte de la

composicion de productos pertenecientes a otras clases.

CLASE 2: Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el
deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto;

metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

La clase 2 comprende principalmente las pinturas, colorantes y preparaciones

usadas para la proteccién contra la corrosion.

CLASE 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la
lavanderia; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones;
perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello;

dentifricos.

La clase 3 comprende principalmente las preparaciones de limpieza y de

tocador.



CLASE 4: Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber,
regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y

materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar.

La clase 4 comprende principalmente los aceites y grasas industriales, los

combustibles y las materias para alumbrar.

CLASE 5: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones
sanitarias para uso meédico; sustancias dietéticas para uso médico, alimento
para bebés; yeso para uso meédico, material para curaciones (apoésitos y
vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones

para la destruccion de animales dafinos; fungicidas, herbicidas.

La clase 5 comprende principalmente las preparaciones farmacéuticas y otras

preparaciones para uso médico.

CLASE 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccion
metalicos; construcciones transportables metélicas; materiales metalicos para
vias férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferreteria,
articulos pequefios de metal de ferreteria; tuberia y tubos metalicos; cajas de
seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases;

minerales.

La clase 6 comprende principalmente los metales comunes en bruto y
parcialmente elaborados, asi como los productos simples fabricados a partir de

éstos.

CLASE 7: Maquinas y maquinas herramientas; motores y motores de
combustion interna (excepto para vehiculos terrestres); acoplamientos y
componentes de transmision (excepto para vehiculos terrestres); implementos

agricolas que no sean operados manualmente; incubadoras de huevos.

La clase 7 comprende principalmente maquinas, maquinas herramientas,

motores y motores de combustion interna.



CLASE 8: Herramientas manuales e implementos (operados manualmente);

cuberteria y cuchilleria; armas blancas; maquinas de afeitar o rastrillos.

La clase 8 comprende principalmente los implementos operados manualmente

usados como herramientas en sus correspondientes profesiones.

CLASE 9: Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, topograficos,
fotogréficos, cinematograficos, opticos, de pesar, de medir, de sefializacion, de
control (inspeccion), de socorro y de ensefianza; aparatos e instrumentos para
conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad;
aparatos para la grabacion, transmision o reproduccion de sonido o imagenes;
soportes de registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras
automaticas y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
maquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de informacién y

computadoras; aparatos para extinguir el fuego.

CLASE 10: Aparatos e instrumentos quirargicos, médicos, dentales y
veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material

de sutura.

La clase 10 comprende principalmente los aparatos, instrumentos y articulos

meédicos.

CLASE 11: Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de coccion
(cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propositos

sanitarios.

CLASE 12: Vehiculos; aparatos de locomocion terrestre, aérea o maritima.

CLASE 13: Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos

pirotécnicos.



La clase 13 comprende principalmente las armas de fuego y los productos

pirotécnicos.

CLASE 14: Metales preciosos y sus aleaciones, y articulos de metales
preciosos o chapados de estos materiales, no comprendidos en otras clases;

joyeria, piedras preciosas; relojeria e instrumentos cronométricos.

La clase 14 comprende principalmente los metales preciosos, los articulos de

metales preciosos y, en general, la joyeria y la relojeria.

CLASE 15: Instrumentos musicales.

CLASE 16: Papel, carton y articulos de estos materiales, no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; material de encuadernacion; fotografias;
papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para
artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles);
material de instruccion y de ensefianza (excepto aparatos); materiales plasticos
para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;

clichés.

La clase 16 comprende principalmente el papel, los productos de papel y los

articulos de oficina.

CLASE 17: Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de
estos materiales no comprendidos en otras clases; plasticos estirados por
presién para uso en la fabricacion; materiales para embalaje, para tapar u

obstruir y para aislar; tubos flexibles no metalicos.
La clase 17 comprende principalmente los materiales y los plasticos aislantes

eléctricos, térmicos o acusticos para ser usados en la fabricacion, en forma de

hojas, bloques o barras.
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CLASE 18: Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos
materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y

maletas; paraguas, sombrillas y bastones; latigos, arneses y talabarteria.

La clase 18 comprende principalmente el cuero, las imitaciones de cuero, los

articulos de viaje no comprendidos en otras clases y la talabarteria.

CLASE 19: Materiales de construccion (no metalicos); tubos rigidos no
metalicos para la construccion; asfalto, brea y betdn; construcciones

transportables no metélicas; monumentos no metalicos.

La clase 19 comprende principalmente los materiales de construccion no

metalicos.

CLASE 20: Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras
clases) de madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso
de ballena, concha, ambar, nacar, espuma de mar y sustitutos de todos estos

materiales o plasticos.

La clase 20 comprende principalmente los muebles y sus partes y los

productos de plastico, no incluidos en otras clases.

CLASE 21: Utensilios y recipientes para la casa o la cocina (que no sean de
metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos o brochas (con
excepcion de los pinceles); materiales para la fabricacion de cepillos o brochas;
articulos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con
excepcion del vidrio usado en la construccion); cristaleria, porcelana y loza no

comprendidas en otras clases.

La clase 21 comprende principalmente los pequefios utensilios y aparatos para
la casa y la cocina, operados manualmente, asi como los utensilios de tocador,

la cristaleria y los articulos de porcelana.



CLASE 22: Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campania, toldos,
lonas, velamen, sacos y bolsas (ho comprendidos en otras clases); materiales
para acolchar y rellenar (con excepcion de caucho o plasticos); textiles fibrosos

como materia prima.

La clase 22 comprende principalmente los productos manufacturados de
cordeleria y de velamen, los materiales para acolchar y rellenar y los textiles
fibrosos como materia prima.

CLASE 23: Estambres e hilos, para uso textil.

CLASE 24: Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases;

Ropa de cama y de mesa.

La clase 24 comprende principalmente los textiles (retazos) y cubiertas textiles

para la casa.

CLASE 25: Vestuario, calzado, sombrereria.

CLASE 26: Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de

gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

La clase 26 comprende principalmente los articulos para modistas.

CLASE 27: Alfombras, tapetes, esteras, linbleum y otros materiales para cubrir

los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no textiles).

La clase 27 comprende principalmente los productos destinados a recubrir o

revestir, con el fin de acondicionar, los pisos o las paredes ya construidos.

CLASE 28: Juegos y juguetes; articulos de gimnasia y de deporte no

comprendidos en otras clases; decoraciones para arboles de Navidad.
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CLASE 29: Carne, pescado, aves Yy caza; extractos de carne; frutas y
vegetales en conserva, secas Yy cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas;

huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen
animal, asi como los vegetales y otros productos horticolas comestibles

preparados para el consumo o la conservacion.

CLASE 30: Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sustitutos del café;
harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria,
helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza;

vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen
vegetal preparados para el consumo o la conserva, asi como, los auxiliares

destinados a mejorar el sabor de los alimentos.

CLASE 31: Productos agricolas, horticolas y forestales; granos no
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos;
semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales;
malta.

La clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra que no hayan
sufrido preparacion alguna para el consumo, los animales vivos y las plantas

vivas, asi como los productos alimenticios para animales.

CLASE 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no

alcoholicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones
para hacer bebidas.

La clase 32 comprende principalmente las bebidas no alcohdlicas, asi como las

cervezas.

CLASE 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).



CLASE 34: Tabaco; articulos para fumadores; cerillos.

CLASE 35: Publicidad; direccion de negocios; administracion de negocios;

trabajos de oficina.

La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas o

por organizaciones cuya finalidad principal es:

1) la ayuda en la operacion o la direccion de una empresa comercial, 0

2) la ayuda en la direccidon de negocios o funciones comerciales de una
empresa industrial o comercial, asi como servicios prestados por
establecimientos de publicidad encargados primordialmente de comunicar al
publico, declaraciones o anuncios por todos los medios de difusion y referentes

a todo tipo de productos o servicios.

CLASE 36: Seguros; asuntos financieros;, asuntos monetarios; asuntos

inmobiliarios.

La clase 36 comprende principalmente los servicios prestados en los asuntos
financieros y monetarios y los servicios prestados con relacion a contratos de

seguros de todo tipo.

CLASE 37: Construccion de bienes inmuebles; reparacion; servicios de

instalacion.

La clase 37 comprende principalmente los servicios prestados por contratistas
0 subcontratistas en la construccién de edificios permanentes, asi como, los
servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la
restauracion de objetos a su estado original o de su preservacion sin alterar sus

propiedades fisicas o quimicas.

CLASE 38: Telecomunicaciones.
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La clase 38 comprende principalmente los servicios que permiten a una
persona al menos comunicarse con otra por medios sensoriales. En estos
servicios se incluyen aquellos que:

1) permiten a una persona hablar con otra,

2) transmiten mensajes de una persona a otra, y

3) ponen a una persona en comunicacién oral o visual con otra (radio y
television).

CLASE 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organizacion

de viajes.

La clase 39 comprende principalmente los servicios prestados para transportar
personas o mercancias de un lugar a otro (por via ferroviaria, terrestre,
maritima, aérea o por ducto) y los servicios necesariamente relacionados con
esos transportes, asi como los servicios relacionados con el almacenaje de

mercancias en un almacén o en otro inmueble para su preservacion o custodia.

CLASE 40: Tratamiento de materiales.

La clase 40 comprende principalmente los servicios prestados para el
tratamiento o la transformaciéon mecanica o quimica de objetos o sustancias

inorganicas u organicas, no comprendidos en otras clases.

Por necesidades de la clasificaciéon, la marca se considera como una marca de
servicio Unicamente en los casos en que el tratamiento o la transformacion se
hagan por cuenta de otra persona. Por idénticas necesidades de la
clasificacion, la marca se considera como una marca de fabrica en todos los

casos en que la sustancia o el objeto sean comercializados por aquella persona
gue la haya tratado o transformado.

CLASE 41: Educacion; capacitacion; entretenimiento; actividades deportivas y

culturales.
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La clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o
por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o

animales, asi como los servicios destinados a divertir o entretener.

CLASE 42: Servicios cientificos y tecnoldgicos, asi como servicios de
investigacion y disefio relacionados con estos; servicios de analisis e
investigacion industrial; disefio y desarrollo de equipo y programas de

computadora o software; servicios legales.

La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas, de
forma individual o colectiva, con relacion a los aspectos tedéricos y practicos de
los campos de actividades complejas; tales servicios son prestados por
profesionistas, tales como quimicos, fisicos, ingenieros, especialistas en

informatica, abogados, etc.

CLASE 43: Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.

La clase 43 comprende principalmente los servicios proporcionados por
personas o0 establecimientos cuyo proposito es preparar alimentos y bebidas
para el consumo y los servicios prestados para la obtencién de pensiones
completas (habitacién y comidas) en hoteles, casas de huéspedes u otros

establecimientos que proveen alojamiento temporal.

CLASE 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de
belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y

silvicultura.

La clase 44 comprende principalmente los cuidados médicos, de higiene y de
belleza prestados por personas o establecimientos a personas y animales;
también comprende servicios relacionados en los campos de agricultura,

horticultura y silvicultura.



CLASE 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados
a satisfacer las necesidades de los individuos; servicios de seguridad para la

proteccion de bienes e individuos.

En la actualidad México a través del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial continda haciendo un gran esfuerzo por estandarizar los criterios de
clasificacion que finalmente se traducirdn en un gran beneficio tanto para la
Autoridad misma pues le permite cada dia tener guias y reglas mas precisas
asi como para los titulares de marcas internacionales para lograr la obtencion
de una proteccidén correcta y adecuada para los productos o servicios que

ampara dicha marca en varios paises.



CAPITULO SEGUNDO
MARCO JURIDICO HISTORICO DE LAS MARCAS

“La actividad creadora del hombre es una caracteristica que siempre le ha
acompafado y se ha reflejado en casi la totalidad de sus actividades. Esta
actividad creadora puede traducirse en la creacion de un signo distinto de
otros, el cual puede producir ciertos beneficios a diferentes niveles, pero sobre
todo desde la perspectiva de su aplicacibn a bienes y servicios para

distinguirlos de otros que también se encuentren en el comercio”.*®

En efecto, un importante apoyo para los productores y prestadores de servicios
se encuentra precisamente en el uso de las marcas a través de las cuales
éstos identifican sus productos o servicios de otros que se ofrecen al
consumidor, pues el publico va identificando paulatinamente aquello que le

satisface en forma més eficaz o bien, lo que le es mas atractivo y util.

Esto explica el porqué la marca ha ido tomando un papel primordial dentro del

intercambio comercial tanto de productos como de servicios aunado a la

19 SERRANO MIGALLON, Fernando. “La Propiedad Industrial en México”. Editorial
Porrda S.A.de C.V. México 1995, pag. 1.



importante utilizacion de medios masivos de comunicacidon que permiten

alcanzar a un gran numero de consumidores potenciales.

Consecuencia de lo anterior es que la marca se llega a convertir en un bien de
gran importancia con valores comerciales considerables paralelamente al
volverse conocida e inclusive hasta famosa al fungir entre otros muchos
aspectos como una “carta de presentacion” de los productos o servicios que

distinguen.

El uso de las marcas como se ha descrito antes, puede conducir a distintos
tipos de beneficios entre los cuales se encuentra el econémico, ya sea para su
creador asi como para el productor o prestador de servicios e incluso para los
consumidores. Consecuentemente cobra importancia la proteccion de las
marcas y de lo que éstas representan para cada una de las partes, ya sea el
prestigio y valor de un activo intangible para los comerciantes, o la garantia de

procedencia y calidad de los productos para los consumidores.

La posibilidad de que un signo distintivo sea susceptible de beneficios y
valoracion pecuniaria necesariamente implica una problematica frente al
supuesto de una posible apropiacion por un tercero, por esta razén se ha
buscado proteger a través de nuestras diversas legislaciones en materia de
propiedad industrial a la marca en general y la marcas notoriamente conocidas
y famosas en especial contra el uso indebido y el eventual deterioro provocado

por la utilizacién no autorizada de las mismas.

La proteccion a la propiedad intelectual tiene su fundamento en el articulo 28
de la Constitucién de 1917 que establece una prohibicion de los monopolios y
sélo reserva para la nacion los que considera indispensables para el ejercicio
de la soberania o esenciales para cumplir con su funcién gubernamental como
la acufacion de moneda, telégrafos y radiotelegrafia; sin embargo también
confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por
determinado tiempo; el cual también se concede a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus

inventos.



Este articulo sefiala que la prohibicion de referencia se sujetara a lo dispuesto
por las leyes respectivas, sefialando en su parrafo octavo que los privilegios de
los autores y artistas para la produccion de sus obras y los de los inventores y

perfeccionadores de alguna mejora, no constituyen monopolios.

El articulo 28 antes citado se relaciona con el 89, fraccién XV del cual deriva la
facultad del Presidente de la Republica para conceder privilegios a los

inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna mejora.?°

La primera ley que rigié en México en materia de patentes de invencion fue
un decreto expedido por las Cortes Espafiolas el 2 de octubre de 1820, que
aseguraba el derecho de propiedad a los que inventaran, perfeccionaran o
introdujeran alguna innovacion en la industria. El titulo de propiedad de
inventor no se llamaba patente, sino “certificado de invencién”, el cual tenia

fuerza y vigor durante diez afos.

Posteriormente y después de consumada la independencia nacional, el
primer texto legal que se expidié fue la Ley del 7 de mayo de 1832, sobre
privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algin ramo de
industria, la cual sefialaba para las patentes de invencion fuerza y vigor

durante diez afos.

La Ley del 7 de junio de 1890 sobre patentes otorgaba privilegio a los
inventores o perfeccionadores y conforme a la cual las patentes eran

otorgadas por veinte afios susceptibles de prérroga por cinco afios mas.

La Ley de Patentes de Invencion expedida el 25 de agosto de 1903, que
comenzo a regir el 1° de octubre del mismo afio, fij6 a las patentes un plazo
de veinte afos susceptible de ser prorrogado hasta por cinco afios mas.

Esta ley incorporé por primera vez las patentes de modelos y dibujos

%0 |bidem. Pag. 25.



industriales, sometiéndolas a lo previsto respecto de las patentes de

invencion.

La Ley de Patentes de Invencion del 26 de junio de 1928, que comenzé a
regir el 1° de enero de 1929, sefialaba para las patentes de invenciéon una
vigencia de veinte afios como maximo, improrrogables, y para las patentes

de modelo o dibujo industrial un plazo de diez afios.

El Reglamento de la Ley de Patentes de Invencion antes citada, fue
publicado en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) del 8 de enero de
1929.2%

1-LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

Considerando que habian transcurrido ya catorce afios de vigencia de la Ley
de Patentes de Invencion de 1928, la cual regul6 a las patentes de invencion,
las marcas, los avisos y nombres comerciales, fue imprescindible Ila
modificacion de sus disposiciones y en consecuencia fue publicada La Ley de
la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, que rigio a partir del 1° de
enero de 1943.

Esta dltima ley conservd en gran parte los principios fundamentales de las
leyes que le precedieron. Uno de los antecedentes de esta Ley de 1942 fue;
ademas de la legislacién interna, la Convencion de la Union de Paris de 1883 a

la que México se adhirié en 1903.

La Ley de Propiedad Industrial de 1942 se componia de nueve titulos,
identificados bajo los siguientes rubros: Disposiciones Preliminares; Patentes
de Invencion; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para Dictar las
Declaraciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad

Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales.

2 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pag. 4
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Regulaba la propiedad industrial, las patentes de invencion y de mejoras, los
nombres y avisos comerciales, las marcas, etc., diferenciando las invenciones
patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente

y los derechos para hacerla valer ante los Tribunales.?

En esta ley se sefial6 para las patentes de invencion un plazo improrrogable de
qguince afos y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial. Esta ley
se caracteriza, desde el punto de vista formal, porque codifica todas las
disposiciones relativas a patentes de invencion, patentes de modelo y de dibujo
industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia

desleal. >

También preveia los requisitos y la forma para obtener la exclusividad de una
patente ante la Secretaria de la Economia Nacional; los derechos fiscales y la
sancion por no cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su
explotacion; la transmision y expropiacion de las mismas; el examen
extraordinario de novedad; los casos de invasion por uso; explotacién o
importacion ilegales, la declaracion de invasion en estos casos 0 por
importaciones ilegales y lo relativo a las nulidades o caducidades, las cuales se

declaraban administrativamente a peticion de parte o de oficio.

Respecto a los avisos comerciales establecia que éstos podian protegerse

para su uso exclusivo, la publicacion duraba diez afios.

El nombre se consideraba propiedad de las personas fisicas o morales,
quienes lo podian dilizar como nombre comercial de manera exclusiva y de
defenderlo ante los tribunales; se podia publicar en la Gaceta de la Propiedad
Industrial y el efecto de ésta duraba diez afios y se podia renovar

indefinidamente por periodos de la misma duracion.

La Ley establecia el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas

de: nulidad de patente; de una marca o de un aviso comercial; invasion de los

22 SERRANO MIGALLON, Fernando Op. Cit. pag. 32
23 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pag. 4.



derechos que confiere una patente; de falsificacion; imitacion; uso ilegal de una
marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado

0 no.

La Secretaria de la Economia Nacional editaba mensualmente la Gaceta de
Propiedad Industrial, en la que se harian del conocimiento publico: los datos
relativos a las patentes concedidas; las marcas registradas; los avisos
comerciales registrados; los nombres comerciales; las sentencias vy
resoluciones judiciales; las resoluciones administrativas; otros avisos;
declaraciones; transmisiones; anulaciones; caducidades y todo lo relativo a la

propiedad industrial.

Por lo que se refiere a las responsabilidades penal y civil, se sefalaban
claramente los delitos especiales y las penas a que se hacian acreedores
quienes infringieran las disposiciones sefialadas en la ley y los casos en que
procedia la reparacion del dafio y establecia los procedimientos judiciales,
tanto en materia civil como penal; los tribunales competentes y las leyes

aplicables.

Por otra parte, en materia de marcas, sefialaba que quienes las usaran o
quisieran usarlas para distinguir bs articulos que fabricaran o produjeran y
denotar su procedencia, podian adquirir el derecho exclusivo de uso mediante
Su registro en la Secretaria de la Economia Nacional con las formalidades y

requisitos de ley.

Distinguia lo que no se admitia como marca, los plazos de renovacion, que
eran de 10 afios y derechos fiscales y la sancién por no pagarlos en tiempo. Al

efecto su articulo 130 estableci6 lo siguiente:

“Articulo 130. El derecho al uso exclusivo de
una marca se acreditara por medio del titulo
respectivo que sera expedido en nombre del

Presidente de la Republica e ira firmado por el
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Secretario de la Economia Nacional o el

funcionario en quien delegue esta facultad”.

Las marcas debian usarse como se registraban, de no explotarse dentro de
cinco afos, se extinguian, podia otorgarse una copropiedad; las marcas se
podian transmitir o enajenar con las formalidades de la legislacion civil y
registrarse en la Secretaria de la Economia Nacional para que surtieran efectos

contra terceros.

La declaracion de falsificacion, imitacion o uso ilegal de una marca se hacia
administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial,
comunicandose a la Procuraduria General de la Republica; y lo que respecta a
la nulidad o extincion, también se hacia en el ambito administrativo de oficio o a

peticion de parte.

Ademas se establecid que dicha Secretaria tendria facultad para declarar
ligadas las marcas que pertenecieron a una misma persona fisica o moral
cuando fueren idénticas o semejantes pero soélo para efectos de su transmision.
Con ello se tratd de evitar la confusion del puablico consumidor al existir

multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes.

Por otro lado se incluyeron en el Articulo 105 como prohibiciones para el

registro de marcas, las siguientes:

a) El uso como marca de palabras vivas extranjeras, cuando se trate de

productos elaborados en el pais.

b) Las marcas constituidas por figuras o denominaciones o frases

descriptivas de los productos cuya proteccion se busca.

c) Adijetivos calificativos y gentilicios.



d) Marcas que engafien al publico consumidor por constituirse con
indicaciones falsas sobre la naturaleza, origen y calidad de las

mercancias.

e) Denominaciones que fueran iguales o similares a otras registradas con

anterioridad y pudieran confundirse.

Pese a que la limitacidén para el registro de marcas idénticas o semejantes en
principio se limitaba al caso en que se tratara de marcas aplicadas a los
mismos articulos, la ley contenia una excepcion confiriendo a la marca
registrada una proteccibn mas amplia para aquellos casos en que se
pretendiera registrar una marca semejante o idéntica para articulos que si bien
no fuesen los mismos si estuvieran relacionados con los articulos distinguidos

por la marca previamente registrados.

Al efecto la ley en comento establecia lo siguiente:

“Articulo 106. Aunque no se trate de los
mismos productos; se aplicaran las reglas de la
fraccion XIV del articulo que antecede, cuando
el nuevo registro sea solicitado, por persona
distinta del propietario de una marca anterior,
para articulos similares a los que ésta ultima
ampara, si la Secretaria considera que existe la
posibilidad de confusién. Si un nuevo registro
idéntico a otro anterior es solicitado para
articulos diversos, pero similares a los que éste
ampara por el mismo propietario de la marca
anterior, el registro serd concedido, pero la
secretaria podra declarar ligadas las marcas, si
estima que de haber ulteriormente diversidad
de propietarios, puede originarse alguna

confusion entre el publico.”
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Asimismo dispuso que en la solicitud de marca respectiva deberian indicarse

detalladamente los articulos que se desean proteger.

Ademas se establece un sistema de examen previo a efecto de investigar si la
denominaciéon propuesta a registro no invade derechos adquiridos pues en
caso de ser asi se notificaba al interesado otorgandole un plazo para
manifestar lo que a su derecho conviniera y posteriormente resolver

definitivamente negando o concediendo el registro solicitado.

Se establece mediante el Titulo VI, un apartado especial que regula los
procedimientos para dictar resoluciones administrativas tales como
declaraciones administrativas de nulidad, de invasion de derechos, de
falsificacion, imitacion o uso ilegal de marcas o avisos comerciales registrados,

de extincién por falta de uso legal y de existencia de confusién.

En este titulo se prevén los requisitos que deberian reunir dichas solicitudes de

declaraciones administrativas citadas.

El articulo 230 reglamenta los aspectos relativos a las notificaciones, medios de
defensa y pruebas de dicho procedimiento, previendo la posibilidad de que la
nulidad de un registro podria ser declarado de oficio cuando tenga interés la

Federacion. Al efecto el articulo 208 establecid lo siguiente:

“Articulo 208. La declaracion de nulidad o
extincién del registro de una marca, en los
casos que proceda, se hara
administrativamente por la Secretaria de la
Economia Nacional, de oficio, a peticion de
parte, o del Ministerio Publico, cuando tenga

algun interés la Federacion.”

Anteriormente, en la ley de 1928, la forma de impugnar las resoluciones

administrativas dictadas por la Secretaria de Economia era, recurrirlas a través
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de los Juzgados de Distrito en un Juicio Especial de Oposicion o Federal

Revocativo.

Sin embargo, en la ley de 1942, se suprimié dicho procedimiento y no se
concibié medio alguno de impugnacion en cuanto a las resoluciones dictadas
por la Secretaria, por lo que la legalidad de ellas recay6 en los mismos Jueces
de Distrito pero sustituyendo al Juicio Federal de Revocacion por el Juicio de

Amparo.

Es necesario mencionar que la ley analizada si contemplé el recurso de
reconsideracion administrativa ante la propia Secretaria, pero solo para
impugnar resoluciones por las que se imponian sanciones en los casos
establecidos por la misma ley, de tal suerte que una vez adoptado éste,
siguiendo el principio de definitividad que reconoce el amparo el unico medio

extraordinario para recurrirlas era el Juicio de Garantias

Respecto al derecho de prioridad, se contindo regulando en el mismo sentido
gue la ley anterior y se siguieron aplicando los plazos de tres a seis meses para

reclamar la prioridad.

Por otro lado se establecen sanciones para quienes no acaten las
disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México" en
todos aquellos articulos nacionales que ostentan las marcas registradas o que

no lo estén.

El articulo 98 establecié el uso obligatorio de marcas en articulos que por su
origen, naturaleza o aplicacion se relacionen estrechamente con la economia

del pais y las necesidades publicas.

Con el objeto de normar el régimen juridico de las denominaciones de origen a
lo cual México se comprometié debido a la promulgacion en nuestro pais del
Arreglo de Lisboa del 11 de julio de 1964 relativo a la proteccion de tales
denominaciones, el 4 de enero de 1973 se cred y adicioné el capitulo X de la

Ley de la Propiedad Industrial que incluye los articulos 208-A al 208-Z.



2.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.

La Ley de Invenciones y Marcas que fue publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 10 de febrero de 1976 tiene como caracteristica principal su
tendencia a incentivar la actividad inventiva, en este sentido se pronuncio
Alvarez Soberanis®, quien consideré esta ley como un esfuerzo para lograr
facilitar la transferencia de tecnologia a nuestro pais, asi como de incentivar a

los inventores locales y promover de esta manera el desarrollo nacional.

La ley de Invenciones y Marcas, asi como la ley de la Propiedad Industrial,
también abarcO todas las instituciones que tradicionalmente la doctrina, la
legislacion y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la
propiedad Industrial, a saber: las patentes de invencién y de mejoras; los
certificados de invencion; el registro de modelos; los dibujos industriales; el
registro de marcas, las denominaciones de origen; los avisos; los nombres

comerciales y la proteccién contra la competencia desleal.

La ley en comento previd un plazo de vigencia para las patentes de diez afos
improrrogables, contados a partir de la fecha de expedicion del titulo.
Asimismo, incorpor6 el certificado de invencion para inventos no patentables, el

cual era objeto de registro con duracion de diez afos.

Considerando como fecha legal de la patente el dia y hora de la presentacion
de su solicitud; su explotacién debia iniciarse dentro de un plazo de 3 afios; en
caso contrario, cualquier persona podia solicitar a la Secretaria de Comercio y

Fomento Industrial la concesion de una licencia obligatoria para e xplotarla.

Por otro lado conservé los modelos y dibujos industriales, pero dejaron de ser

protegidos por patentes estableciéndose en su lugar el registro de los mismos

con una duracién de cinco afios improrrogables (articulo 81).%°

24 ALVAREZ SOBERANIS Jaime, Op. Cit. 39.
25 RANGEL MEDINA, David. Op Cit. pag. 4.



En materia de denominaciones de origen, la Ley las protegia de un uso ilegal el
cual era sancionado, asi como las de indicaciones tales como “Género”, “Tipo”,
“Marca”, “Imitacion” u otras similares que creaban confusion o implicaban

competencia desleal.

Los avisos comerciales que eran facilmente diferenciables de otros de su
especie se podian proteger y asi adquirir el derecho exclusivo de usarlos para
impedir que otras personas hicieran uso de ellos. Su registro se regia de
manera similar a las marcas y los efectos duraban diez afios no postergables y

al terminar el plazo pasaban al dominio publico.

El nombre comercial y su uso exclusivo estaban protegidos sin necesidad de
depdsito o registro, en una zona geografica en la que se asentaba su clientela

efectiva.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos; éstas
estaban claramente sefialadas asi como las facultades de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspeccion y
vigilancia; esto ademas de los recursos administrativos que podian

interponerse.

Por lo que respecta a las marcas tanto de productos como de servicios, éstas
se podian registrar en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para
obtener su uso exclusivo durante 5 afios, plazo renovable indefinidamente por
periodos iguales. La marca debia usarse tal y como fue registrada; su uso en
forma distinta traia como consecuencia la extincion del registro; esto preveia la
declaratoria correspondiente; asimismo se podian transmitir por los medios y
por las formalidades de la legislacion comuan, pero solo surtia efectos a partir de
su inscripcién en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia® A
este respecto, el autor Cesar Sepulveda sefialo que la ley en comento

establecié una regulacién mas estricta en términos generales.?’

26 SERRANO MIGALLON, Fernando. Op. Cit. pags. 34-35.

2’ SEPULVEDA, Cesar. “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”. Editorial
Porruda, S.A. México, 1981. Pag. 63.



Lo anterior se desprende de diversas innovaciones que en su momento

introdujo esta ley, entre las que se encontraron las siguientes:

Mayores limitaciones para el registro de las marcas;

Un régimen de uso obligatorio de las marcas; al efecto la ley establecio en

sus articulos 117 y 118 lo siguiente:

“Articulo 117. El titular de una marca debera
demostrar a satisfaccion de la Secretaria de
Industria y Comercio, el uso efectivo de la
misma, cuando menos en alguna de las clases
en que se encuentre registrada, dentro de los
tres afos siguientes a su registro. De no
demostrarlo, se considerara extinguido de

pleno derecho el registro correspondiente.”

“Articulo 118. Para los efectos de esta ley, se
entenderd por uso efectivo de la marca, la
comercializacion del producto o servicio que
proteja, en volumenes y condiciones que
correspondan a una efectiva explotacion
comercial, a juicio de la Secretaria de Industria

y Comercio.”

La vinculacién de las marcas; al efecto los articulos 128 y 130 establecian a

la letra lo siguiente:

“Articulo 128. Los actos, convenios 0 contratos
que se realicen o celebren con motivo de la
concesion del uso oneroso o gratuito de una
marca registrada originalmente en el extranjero,
0 cuyo titular sea una persona fisica o noral

extranjera, deberan contener la obligacién de



gue dicha marca se use vinculada a una marca
originalmente registrada en México y que sea

propiedad del licenciatario.

Cuando no se cumpla con esta obligacion la
protecciébn general del registro nacional de
transferencia de tecnologia, negara la

inscripcion del acto convenio o contrato.

La obligacion de vinculacion de marcas
establecida en el péarrafo anterior debera
cumplirse dentro del plazo de un afio a partir de
la inscripcién del acto, convenio o contrato, o
del momento en que empiece a usarse la
marca extranjera si no se hubiera celebrado

acto, convenio o contrato que autorice el uso.

Si no se cumple con dicha obligacién el acto,
convenio o contrato quedara sin efecto y su

inscripcion sera cancelada.

Por causas justificadas la Secretaria de
Industria y Comercio podra prorrogar por un
afio como maximo el plazo establecido en el

parrafo tercero.”

“Articulo 130. Cuando sean varias los personas
0 empresas que estén usando la marca de
origen extranjero y se trate de un mismo
producto deben ponerse de acuerdo o

asociarse para usar la marca vinculada.”
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El establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de

utilidad publica, prevista en su articulo 132 trascrito a continuacion:

“Articulo 132. Por causas de utilidad publica la
Secretaria de Industria y Comercio podra
otorgar licencias obligatorias para el uso de

marcas registradas.

Previa audiencia de las partes, la Secretaria de
Industria y Comercio, fijara las regalias que
correspondan altitular de la marca.”

La pérdida del registro cuando la marca se convierte en designacion

genérica.

Reglas para comprobar el uso de las marcas.

Posibilidades de decretar la prohibicién del uso de las marcas, registradas o

no, al efecto el articulo 125 de dicha ley establecia lo siguiente:

“Articulo 125. La Secretaria de Industria y
Comercio podra declarar por razones de interés
publico, el registro y uso obligatorio de marcas
en producto o servicio.

También por razones de interés publico o ya
sea  previamente a los  organismos
representativos de los sectores interesados, la
expresada Secretaria podra prohibir el uso de
marcas, registradas o no, en determinado
producto de cualquier rama de la actividad

economica.



La declaratoria correspondiente se publicara en
el “Diario Oficial” de la Federacion y los
obligados por ella deberan cumplir sus
disposiciones en el plazo y conforme a las
reglas que en la propia declaratoria se sefialen,
su incumplimiento amerita sanciones

correspondientes.”

La inclusién de las marcas de servicio; previstas en su articulo 87.

Esta ley amplié el ambito de proteccion de los registros marcarios incluyendo a
las marcas de servicios que hasta ahora no se habian incluido en ningun texto

legislativo; sefialando expresamente en su articulo 87 lo siguiente:

"Articulo 87. Esta ley reconoce las marcas de
productos y las marcas de servicios. Las
primeras se constituyen por los signos que
distinguen a los articulos o productos de otros
de su misma especie. Las segundas, por los
signos que distinguen un servicio de otros de

su misma clase o especie”.

Por lo que respecta a las marcas de renombre y de cierto prestigio reguladas
en la actualidad como marcas famosas y marcas notoriamente conocidas, cabe
sefalar que pese a que no fueron reguladas de manera expresa en esta ley,
hubo avances por cuanto a la protecciéon a las marcas, al incluirse nuevas

prohibiciones de registro como marca en su articulo 91.

“Articulo 91. No se registraran como marca:

I. Los nombres propios, técnicos o de uso
comun de los productos o servicios que traten
de ampararse con la marca, aun cuando estén

en idioma extranjero.
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II. Las palabras que en el lenguaje corriente o
en las practicas comerciales, se hayan
convertido en una designaciéon usual o genérica
de los productos o servicios que se traten de

amparar.

[ll. Los envases que sean del dominio publico o
gue se hayan hecho de uso comun y, en
general, aquellos que carezcan de una

originalidad tal que los distinga facilmente.

IV. La forma usual y corriente de los productos o
la impuesta por la naturaleza misma del
producto o del servicio o por su funcion

industrial.

V. Las denominaciones, figuras o frases
descriptivas de los productos o servicios que
traten de protegerse con la marca, incluyendo
aquellas que puedan servr para designar la
especie, calidad, cantidad, destino, valor,
presentacion o época de elaboraciéon de los
productos o de prestacién de los servicios. Una
denominacion descriptiva no se considerara
distintiva por que ostente una ortografia

caprichosa.

VI. Las letras aisladas, los niumeros y los colores
aislados, a menos que estén combinados o
acompafados de elementos tales como signos
o denominaciones, que les den un caracter

distintivo.
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VIl. Las que reproduzcan o imiten sin
autorizacién escudos, banderas y emblemas de
cualquier pais, Estado, Municipio o divisiones
politicas similares, asi como las denominaciones
y siglas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, intergubernamentales no
gubernamentales o de cualquier otra
organizaciéon reconocida dficialmente, asi como

la designacion verbal de los mismos.

VIIl. Las que reproduzcan o imiten signos o
punzones oficiales de control y garantia
adoptados por un Estado, sin autorizacion de la
autoridad competente.

IX. Las que reproduzcan o imiten monedas,
billetes de banco y otros medios oficiales de
pago nacionales o extranjeros o las monedas
conmemorativas.

X. Las que reproduzcan 0 imiten
condecoraciones, medallas u otros premios
obtenidos en exposiciones, ferias, congresos,
eventos culturales o deportivos reconocidos
oficialmente.

XI. Los nombres, seuddénimos, firmas, sellos y
retratos de personas, sin consentimiento de los
interesados o, si han fallecido, de sus
ascendientes o descendientes de grado mas

proximo.

XIl. Los titulos de obras literarias, atisticas o
cientificas y los personajes ficticios o simbdlicos,

salvo con el consentimiento de su autor, cuando
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conforme a la ley de la materia, éste mantenga
vigente sus derechos, asi como los personajes
humanos de caracterizacion, si no se cuenta

con su conformidad.

Xlll. Las palabras simples o compuestas de
lenguas vivas extranjeras y las construidas
artificiosamente de modo que por su grafismo o
fonética parezcan voces extranjeras, cuando la
marca se solicite para aplicarse a articulos o
servicios que el solicitante produzca o preste
exclusivamente en el pais o en cualquier otro

pais de habla espafiola.

XIV. Las denominaciones geogréficas, propias o
comunes, asi como los gentilicios, nombres y
adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios 0 puedan originar
cualquier confusion o error en cuanto a la

procedencia de los productos.

XV. Las denominaciones de poblaciones o
lugares que se caractericen por la fabricacion de
ciertos productos, para amparar éstos, excepto
los nombres de lugares de propiedad particular,
cuando sean especiales e inconfundibles y se

tenga el consentimiento del propietario.

XVI. Los mapas; sin embargo podran usarse
como elementos de las marcas, si corresponden
al pais de origen o lugar de procedencia de los

productos o servicios que aquellas distinguen.
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XVIl. Una marca que sea idéntica a otra
anteriormente registrada y vigente, para
amparar los mismos productos o servicios, aun
cuando sea solicitada por el titular de la
registrada o con el consentimiento expreso de

éste.

XVIII. Una marca que sea semejante a otra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios, en grado tal que
pueda confundirse con la anterior tomandola en
su conjunto o atendiendo a los elementos que

hayan sido reservados.

XIX. Una marca que sea idéntica o semejante
en grado de confusion a un nombre comercial
aplicado a los mismos o similares servicios que
se presten en el establecimiento cuyo nombre

comercial se haya usado con anterioridad.

XX. Las denominaciones, signos o figuras
susceptibles de engafar al publico o inducirlo a
error, entendiéndose por tales los que
constituyan falsas indicaciones sobre
naturaleza, origen, componentes o cualidades
de los productos o servicios que pretenden

amparase.

XXI. Las denominaciones 0 signos que
conforme a otras disposiciones legales no sea
posible utilizar para fines comerciales o, por
razones de interés publico, la Secretaria de
Industria y Comercio considere inconveniente

registrar.
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XXII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las
buenas costumbres, al orden publico y aquello

gue tienda a ridiculizar ideas o personas.

XXIIl. La traduccion a otros idiomas de las

palabras no registrables.”

Especial importancia toma en el presente estudio los supuestos contenidos en
las fracciones XVIII y XIX anteriormente transcritas, ya que de las mismas se
desprende la posibilidad de que la autoridad negara el registro a una marca
igual o semejante a otra previamente registrada o a un aviso comercial, cuando
se pretendiese aplicar la nueva marca a los mismos o similares productos o

servicios

Cabe resaltar que las hipoétesis contenidas en ambas fracciones, se podian
actualizar tratandose de productos o servicios tan solo similares, sin importar
gue los productos o servicios que distinguian las marcas en conflicto pudieran

pertenecer a clases distintas.

Por otro lado, al elaborar el capitulo VIII de la Ley de Invenciones y Marcas
relativo a la nulidad, extincion y cancelacion del registro, el legislador consideré
gue también podia ser susceptible de declararse la nulidad de un registro
marcario que fuese considerado por la Secretaria como semejante en grado de
confusion a otro sobre el que existia un mejor derecho, como expresamente lo

sefial6 en las fracciones Il, Il y VI del articulo 147.

3.- LA REFORMA DE 1987

La Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975, publicada en el
DOF del 10 de febrero de 1976, fue reformada en 1987 (DOF del 16 de enero
de 1987).

En relacion con el tema de marcas de renombre y de cierto prestigio en la

actualidad reguladas como marcas famosas o marcas notoriamente conocidas
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cabe sefialar que ni en la iniciativa como tampoco en la propia Ley de
Invenciones y Marcas de 1976, se establecia la proteccion de las marcas
famosas o notoriamente conocidas de una forma expresa, aunque existia cierta
proteccion solamente para marcas notoriamente conocidas derivada del

Convenio de Paris.

Es preciso mencionar que el hecho de que solamente las marcas notoriamente
conocidas tuvieran algun sustento legal derivado del Convenio de Paris, trajo
como consecuencia discusiones sobre la insuficiente proteccion a las marcas
renombradas y de cierto prestigio y la probable falta de accion para reprimir
tanto su registro como su uso indebido, evidencidndose la necesidad de
establecer en la legislacion mexicana disposiciones con la finalidad ex profeso
de brindar una adecuada proteccion a la marca notoriamente conocida, tanto
para evitar confusiones entre el publico consumidor, como para frenar actos de
competencia desleal entre los comerciantes, asi como evitar el deterioro o
corrupcion de las marcas renombradas que perderian su poder de atraccién

ante la clientela.

Consecuentemente se buscO concordar la legislacion nacional con la
internacional mediante las reformas efectuadas a la Ley de Invenciones y
Marcas en el afio de 1987, a raiz de las cuales se incluyd por primera vez;
mediante mandamiento expreso contenido en el texto del articulo 91 fraccion
XIX, una disposicion destinada especialmente a tutelar las marcas
notoriamente conocidas no asi para las marcas famosas, las cuales no existian

todavia como figura juridica.

Dicha disposicion relacionada solamente a las marcas notoriamente conocidas,
contenida en el articulo 91 fraccion XIX prohibia su registro por terceros no
autorizados, recogiendo en €l la esencia de lo dispuesto por el articulo 6° Bis

del Convenio de Paris para quedar como sigue:

“Articulo 91. No son registrables como

marca....
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XIX. Las denominaciones o signos iguales o
semejantes a una marca, que la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial estime
notoriamente conocida en Meéxico, para
proteger los mismos o0 similares productos o
servicios, 0 bien que sean susceptibles de
crear confusibn en forma tal, que puedan

inducir al publico a error.”

Al ser incluida esta disposicion en el articulo 91, el cual establecié las causas
de no registrabilidad como marca de denominaciones y signos, se faculto a la
autoridad competente para rechazar el registro de marcas iguales o semejantes

a una marca considerada como notoriamente conocida.

Cabe resaltar el hecho que este precepto requeria que la marca fuera
notoriamente conocida en México a juicio de la autoridad administrativa y por
tanto le otorgaba a ésta una facultad discrecional que acarred cierta
inseguridad juridica ya que la autoridad podia emitir una resoluciéon que negara
el registro de una marca por considerarla idéntica o semejante en grado de
confusion a otra que se hubiera considerado notoriamente conocida en México
sin que en realidad lo fuera, por aplicarse criterios totalmente subjetivos para

determinar tal notoriedad.

Ante casos reales en que se actualizaba la problemética antes descrita se dio
la oportunidad para que los tribunales se pronunciaran al respecto y
eventualmente se fijaran parametros mas adecuados para determinar la

notoriedad de que podia gozar una marca.

Cabe sefialar que conforme a la disposicion en comento, la proteccion que se
otorgd a la marca notoriamente conocida, estaba limitada en principio a
productos o servicios iguales o similares, por lo que en esta hipotesis el
precepto aparentemente observaba el principio de la especialidad de las

marcas.
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Sin embargo, en la dltima parte del precepto aparentemente se ampliaba la
proteccion de la marca notoriamente conocida a productos o servicios de
naturaleza distinta a aquellos que originalmente fueron distinguidos por dicha
marca, lo anterior ocurria siempre y cuando fuesen susceptibles de crear
confusién al aplicarse a dichos productos la marca “espuria”, a grado tal que

puedan inducir a error al publico consumidor.

La hipétesis que aqui se comenta constituyé una excepcion al principio de la
especialidad de las marcas al ampliar la proteccién de la marca notoriamente
conocida no solo a los productos que a que se aplicaba originalmente sino a
cualesquiera otros cuando a juicio de la autoridad una marca que pretendiera
ser registrada fuese idéntica o0 semejante en grado de confusién a la marca
notoriamente conocida aunque pretendiera amparar o no, productos iguales o

semejantes a los que amparaba la marca notoriamente conocida.

La disposicion en comento incluyd otras ventajas como el hecho que se refiere
expresamente a las marcas de servicio, cubriendo asi la laguna que tiene el
articulo 6° bis de la Convencién de Paris a este respecto, ademas de no
requerir uso previo en el pais de la marca notoriamente conocida, tampoco se
requirid el registro previo de la marca notoriamente conocida en México,
introduciendo asi una importante excepcion al principio de la territorialidad de la

marca.

Ademas de las ventajas antes sefialadas, también se previé que una marca
espuria registrada en violacién del precepto legal que se comenta podia ser
anulada en cualquier tiempo, lo cual también se consider6 un avance en
comparacion al articulo 6° bis de la Convencién de Paris que establecia por su
parte un plazo de 5 afios para solicitar su anulacion, contado a partir de la
fecha de registro. Es asi que el articulo 147 fraccion | de la Ley de Invenciones
y Marcas que permitia solicitar en cualquier tiempo la nulidad de un registro
marcario que hubiera sido concedido en contravencion a las disposiciones de la

propia ley.



4.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE 1991.

La apertura al cambio de politica econémica y comercial de México dirigida al
incremento de exportaciones y mayor intercambio mercantil del mundo de
finales de los afios ochentas, propici6 un cambio notable de politicas con
respecto a las fuentes del derecho de la propiedad industrial, mismo que se
contempla en la exposicion de motivos de la Ley de Fomento y Proteccion de la

Propiedad Industrial 28

El contexto que enmarco el desarrollo de esta ley asi como los objetivos que se
busco alcanzar se desprende de la exposicion de motivos respectiva. De
manera general puede decirse que hubo una motivacion orientadora de todas
las modificaciones emprendidas en los afios previos que buscaron “sentar
bases firmes para fincar el desarrollo econémico de México en el nuevo

contexto de la economia mundial.”

Dentro de estos empefios resultaba de particular importancia el progreso
tecnolégico entendido como uno de los elementos sin los cuales el desarrollo
de las empresas y de la economia en general seria imposible. Dentro de este
panorama con motivaciones de fondo y objetivos claros y especificos, el marco
juridico en materia de derechos de propiedad industrial tenia en ese momento

una importancia fundamental. 2°

Una muestra de lo anterior se refleja en el Tratado de Libre Comercio
celebrado entre Canada, Estados Unidos de América y México®, mientras que
por lo que respecta al mundo de la propiedad industrial, el Ejecutivo Federal
envio a la H. Camara de Senadores del Congreso de la Union el 6 de diciembre

de 1990 una iniciativa de Ley de Fomento y Protecciébn de la Propiedad

8 publicada en el Diario Oficial de la Federacién de 27 de junio de 1991.

29 SERRANO MIGALLON, Fernando. Op. Cit. pags. 14-15

%0 publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 20 de diciembre de 1993, este
convenio habia sido firmado simultaneamente el dia 17 de diciembre de 1992 en las
ciudades de México, Ottawa, Washington, D.C., por Ministros Plenipotenciarios. El
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue aprobado por la Camara de
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Industrial, con el propdsito de actualizar la ley que regia en México la materia
en ese momento, a saber, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, con

modificaciones y adiciones efectuadas en 1987.

La nueva ley entré en vigor el 28 de junio de 1991, luego de su publicacion en
el Diario Oficial el dia anterior ocasionando diversos cambios en la practica del

derecho de la propiedad industrial en nuestro pais.3!

Al respecto el Doctor Roberto Villarreal Gonda, antiguo Director General de la
Direccion de Desarrollo Tecnologico, comentod que esta ley tuvo como propadsito
fundamental ofrecer en México una proteccion de los derechos de propiedad

industrial similar a la existente en los paises industrializados.

Con esto se busco que los individuos y empresas en México pudieran disfrutar
de medios juridicos comparables a los que encuentran sus competidores en
otros paises mas avanzados, para defenderse contra la copia o imitacién de

sus productos, procesos de fabricacion, marcas, nombres comerciales, etc.

La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial que sustituyo a la
anterior Ley de Invenciones y Marcas, aument0 la proteccion juridica a la
propiedad industrial en México. De esta manera se busco propiciar que en las
actividades industriales y comerciales tuviera lugar un proceso permanente de
mejoras en la tecnologia y la calidad, para elevar la competitividad internacional
del pais a través del desarrollo local de estos factores. Asimismo la mayor

seguridad juridica para los derechos de propiedad industrial constituyd un

Senadores de 1993, segun decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
dia 8 de diciembre del propio afio.

31 publicada en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 27 de junio de 1991 en vigor
a partir del dia siguiente, su articulo décimo segundo abrog6 la Ley de Invenciones y
Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de febrero de 1976, asi
como sus reformas y adiciones conservando su vigencia Unicamente por lo que se
refiere a los delitos marcarios cometidos durante su vigencia, sin perjuicio a las
disposiciones contenidas en el Cddigo Penal para el D.F., y la Ley sobre el Control y
Registro de Transferencia de Tecnologia y el uso y Explotacién de Patentes y Marcas y
su Reglamento publicados en el Diario Oficial de la Federacién los dias 11 de enero de
1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.
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atractivo para la inversibn extranjera y ha facilitado la transferencia de

tecnologia foranea hacia el pais.

Por lo que respecta a los principios doctrinarios y juridicos de esta ley podemos
sefialar, desde el punto de vista de la técnica legislativa que la Ley de Fomento
y Proteccién a la Propiedad Industrial tiene la virtud de contar con un sélido
aparato conceptual con el cual se intenta eliminar al maximo las ambigledades

en los términos utilizados.

Esta forma usada en la redaccion de una ley tiene las ventajas de presentar
una normatividad completa en el sentido de que los términos usados se
encuentran definidos en el mismo ordenamiento, sin embargo, ocasiona que

se tengan muchos articulos cuya funcidén no sea regular algo, sino solo definir.

Mas alla de estas consideraciones formales en opinién del autor Serrano
Migallén, dos son los aportes mas importantes que presenta la ley en comento,
por un lado el gran impulso que se busca dar a las invenciones y por la otra las

modificaciones a las instituciones protectoras de la propiedad industrial.>?

Por otro lado, con relacién a las marcas debemos recordar que debido a que el
registro de una marca en determinado pais genera derechos para su titular
Unicamente dentro del territorio nacional de que se trate, compete a los
usuarios de las marcas con potencial de desarrollo internacional el promover
tempranamente su registro en los distintos paises, a fin de que no los registren

ahi otras personas sin su autorizacion.

Sin embargo, en la préactica no ocurria tal como seria deseable, debido
preponderantemente al costo y al tiempo considerable que conlleva el registro

de una marca en diferentes paises.

32 SERRANO MIGALLON Fernando. Op. Cit. pags. 14-15.



Por ello se requirieron esfuerzos complementarios en los distintos paises, para
proteger los derechos marcarios en el plano internacional y para evitar el
engafno a los consumidores en cada pais. En este sentido, México introdujo
varias disposiciones en la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad

Industrial.

En el caso particular de las marcas notoriamente conocidas, se faculto a la
Autoridad para negar su registro en México a personas que no fueran el titular
en el extranjero. Cabe sefialar que esa prohibicion no sélo procedia cuando la
marca idéntica o semejante a la notoriamente conocida distinguiera los mismos
0 semejantes bienes o servicios; sino con relacion a cualquier producto o

servicio.

5.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.

Posteriormente, con el propdésito de continuar con la politica adoptada en la
administracion previa de elevar los niveles de proteccién de los derechos de
propiedad industrial e incorporar las tendencias mundiales de proteccion en la
materia, plasmadas en los tratados internacionales de los que México es parte,
se considerd indispensable avanzar en el perfeccionamiento del sistema de
propiedad industrial de nuestro pais mediante la reforma a la Ley de Fomento y

Proteccion de la Propiedad Industrial.

La iniciativa de reformas a la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial persiguid el perfeccionamiento del sistema nacional de propiedad
industrial a través de una mayor proteccion a los derechos de propiedad
industrial, el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las
facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad
administrativa en esta materia y la armonizacién de la ley con las disposiciones

de los tratados internacionales de los que México era parte en aquel momento.

En el Diario Oficial de la Federacion de fecha 2 de agosto de 1994 se publico el

decreto a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron diversas
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disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial que

entraron en vigor el 1° de octubre de 1994.

Dentro de las reformas que se plantearon en este decreto podemos destacar
en primer término la modificacién con relacion al titulo de la ley denominada
ahora LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, lo anterior debido a que el
legislador consideré que el uso de términos descriptivos y de facil referencia
permite una mayor comprension de la ley ademas de que la tendencia
internacional en la materia proponia modificar el titulo de la ley y reformarla

para denominarse Ley de la Propiedad Industrial.

Dentro de estas enmiendas a la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial desaparecié la Direccion General de Desarrollo Tecnoldgico,
dependencia del gobierno dentro de la estructura de la entonces Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). Esta dependencia fue substituida
conforme al articulo 3 fraccién IV de la Ley de la Propiedad Industrial por un
organismo descentralizado llamado Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) organismo encabezado por un Director General y una junta de
Gobierno, siendo el Director General el representante legal del Instituto. El
IMPI adquiri6é la responsabilidad de aplicar la Ley de la Propiedad Industrial,

incluyendo la ejecucion de sus derechos.

Ademas de lo anterior, IMPI puede desde entonces establecer sus propias
tarifas por lo que dispone de medios suficientes para proveer un mejor y mas
moderno servicio acorde al desarrollo tecnolégico y a la apertura comercial e
integracion al Tratado de Libre Comercio. Este Instituto adquiere autoridad para
actuar como arbitro en conflictos relacionados a cuestiones de propiedad
industrial ademas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se constituye
como un organismo descentralizado del gobierno federal, con personalidad
juridica y patrimonio propios y con facultades muy amplias para coordinar,
propiciar la participacién del sector industrial en la materia, fungir como arbitro y
establecer férmulas para estimar y promover la creacion de invenciones de
aplicaciéon industrial de apoyo al desarrollo y explotacién en la industria y

comercio y de impulso a la transferencia de tecnologia, entre muchas otras.
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Por lo que respecta al tema de la proteccién a las marcas famosas, éstas
todavia no se encontraban reguladas, sin embargo, en relacion a las
notoriamente conocidas, las reformas adicionan en su articulo 90 fraccion XV
gue no serian registrables como marca “las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estimara

notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o

servicio.”

Asimismo, en el segundo parrafo de este articulo se introdujo un nuevo
concepto en la ley, el cual dicho sea de paso fue incluido en buena parte para
responder a compromisos adquiridos por nuestro gobierno conforme al Tratado
de Libre Comercio para América del Norte y mediante el cual se establecieron
los pardmetros para determinar cuando una marca se consideraria

notoriamente conocida en México como sigue:

“Se entenderd que una marca es notoriamente
conocida en Meéxico cuando un sector
determinado del publico o de los circulos
comerciales del pais, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales
desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacion
con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de la marca en el
territorio, como consecuencia de la promocion o

publicidad de la misma”.

Ademas conforme al tercer péarrafo del articulo citado, ésta ley podria permitir
emplear todos los medios probatorios permitidos por la misma, a fin de
demostrar la notoriedad de una marca, permitiendo que el duefio de la marca

notoriamente conocida tuviera mas medios para defender su marca.



La disposicion antes citada resultaba mas clara al establecer ciertos
pardmetros para delimitar el concepto de marca notoriamente conocida y qué
medios se podrian utilizar para probar en su caso cuando lo es, extendiendo
estos parametros como no se habia hecho en materia de propiedad industrial

en México.

Es de gran trascendencia la directriz contenida en el segundo parrafo de la
fraccion XV en cuanto a la necesidad de tomar en consideracion el
conocimiento de la marca en el sector relevante del pablico consumidor, a fin
de poder establecer adecuadamente la notoriedad de una determinada marca.
De lo anterior se desprende que no se requeria que una marca notoriamente
conocida fuera por todo el publico consumidor, sino tan sélo por la mayoria del
sector consumidor en potencia de los bienes o servicios que ampare la marca

notoriamente conocida.

En su tercer parrafo, la disposicion en comento permitio que fueran utilizados
para acreditar la notoriedad de una marca todos los medios probatorios
aceptados por esa misma ley, que conforme al articulo 93 del Cddigo Federal
de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria a la Ley de Propiedad

Industrial eran los siguientes:

Confesional,

Documental publica,

Documental privada,

dictdmenes periciales,

Inspeccion judicial,

Testimonial,

Fotografias, escritos y notas taquigraficas y, en general, todos aquellos
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y

Presuncional.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 192 establecia

gue en los procedimientos de declaracién administrativa se admitirian toda



clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, salvo que el

testimonio o la confesion estén contenidas por escrito.

Es oportuno sefalar en este punto la carencia de un procedimiento ex profeso
para reconocer o declarar la notoriedad de que pudiera gozar una marca que
tuviera tal calidad en nuestro pais. En efecto, en la Ley de la Propiedad
Industrial no se encontraba previsto un procedimiento que permitiera al titular
de la marca notoriamente conocida obtener una declaracion o reconocimiento

administrativo de la notoriedad de que pudiera gozar su marca.

Como consecuencia, la Unica forma en que se pudo obtener un reconocimiento
expreso de la notoriedad de que goza una marca fue cuando éste
reconocimiento estuvo contenido en una resolucién administrativa emitida por
el Instituto, mediante el cual se declar6é la nulidad del registro de otra marca
gque se encontraba en conflicto con una marca reconocida en ese
procedimiento como notoriamente conocida en México. Dicha resolucién debi6
haber quedado firme, ya sea porque no fue impugnada dentro del término de

ley o bien porque fue confirmada por los tribunales.

Finalmente, debemos tener presente que la proteccion que la Ley de Propiedad
Industrial brindaba con esta reforma de 1994 a las marcas que fueron
estimadas como notoriamente conocidas por el Instituto, no se limité a marcas
conocidas en el ambito internacional sino que también se benefician marcas

notoriamente conocidas Unicamente dentro de territorio nacional.

De igual manera cabe sefialar que las resoluciones dictadas por nuestros
tribunales han colaborado a crear un dmbito de proteccion para las marcas
notoriamente conocidas inclusive antes de que la fraccion XV de articulo 90 de

la Propiedad Industrial tuviera la redaccién mencionada.

Algunas de las principales tesis emitidas sobre el tema se transcriben a

continuacion.



“MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE
SE DEBE TENER DE UNA MARCA
NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA
NOTORIAMENTE CONOCIDA “GUCCI” NO
NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE
ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS--
Para poder delimitar el significado que se debe
tener de una marca notoria, es necesario tener
en cuenta que la notoriedad es el conocimiento
gue el publico consumidor tiene de esa marca.
Este conocimiento no se limita naturalmente, al
nombre de la marca, sino que incluye
informaciones sobre las cualidades,
caracteristicas y uso de los productos de la
utilizacion de la marca, porque significa que la
marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada
por los consumidores. De tal modo que una
marca puede ser notoriamente conocida en el
pais antes de su registro en él y, en vista de las
repercusiones posibles de la publicidad de
otros paises, aln antes de que se utilice en la
Republica Mexicana. Por lo que ve al caracter
de notoria que puede atribuirse a una marca,
es una cuestion de hecho que las autoridades
administrativas y judiciales del pais deben
determinar, fundando su opinion en
apreciaciones razonables. En la especie, las
autoridades responsables negaron a la quejosa
el registro del signo que propuso, por tratarse
de la imitacién de uno de los monogramas que
se usan en los productos de la marca “Gucci”,
gue a nivel internacional han dado a conocer
los sefiores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables
del éxito comercial de dichos productos
propiedad de “Gucci Shops”, Inc. Por lo que
estimaron que se trata de una marca
notoriamente conocida, y que, de concederse
el registro solicitado, se podria crear confusion
entre el publico consumidor, pues éste al
adquirir los productos creeria que se trata de
articulos amparados con la marca notoriamente
conocida. Con lo anterior, las autoridades
responsables realizaron una correcta aplicacion
de los articulos 91, fracciones XX y XXI, de la
Ley de Invenciones y Marcas, y 6° Bis y 10° Bis
del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un
disefio que imita uno de los monogramas de la
marca notoriamente conocida “Gucci’, no se



encuentre registrada en el pais, pues no es
necesario que se cumpla con ese requisito para
gue se dé la proteccién de la marca notoria, en
términos de lo dispuesto por los articulos 6° Bis
y 10° Bis del convenio mencionado
anteriormente, ya que se trata de una
proteccién de caracter excepcional que tiene
como fin evitar que se induzca a engafio o error
al publico consumidor e impedir que se
produzcan actos de competencia desleal. La
marca sirve para distinguir los productos o
servicios de sus competidores. Las fuentes del
derecho a la marca, reconocidas por la doctrina
y adoptadas por las legislaciones de distintos
paises, son el primer uso y el registro,
habiéndose generalizado este ultimo como el
medio mas eficaz para la proteccién del signo
marcario. El sistema adoptado por nuestro pais
puede considerarse como mixto, ya que si bien
es cierto que basicamente es el registro el que
genera la exclusividad del derecho a la marca,
también es verdad que el uso produce efectos
juridicos antes del registro, y con posterioridad
a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones
y Marcas prevé la posibilidad de conceder el
registro de una marca que comenzé a ser
usada antes que otra fuese registrada, para lo
cual existen procedimientos y plazos que
conducen a la anulacién del registro ya
otorgado para dar lugar al registro de la marca
usada con anticipacion (articulos 88, 99 y 93).
La proteccion de la marca se encuentra
sustentada en dos principios fundamentales: el
de territorialidad y el de especialidad. De
acuerdo con el principio de la territorialidad, la
proteccion de la marca se encuentra
circunscrita a los limites del pais en donde ha
sido registrada y, por su parte, el principio de la
especialidad de la marca tiene que ver con la
naturaleza de los productos, ya que el derecho
exclusivo que origina el registro de la marca
opera solo en el campo de los productos o de
los servicios idénticos o similares (respecto del
principio de territorialidad, ver los articulos 119,
121 y 123; en cuanto al principio de
especialidad, los articulos 94 y 95 de la Ley de
Invenciones y Marcas). Pero la aplicacion
estricta de los principios de territorialidad y de
especialidad de la marca, puede provocar
abusos que se traducen en engafos para los
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legitimos duefios de las marcas y para el
publico consumidor, pues debido a la
territorialidad, alguien poco escrupuloso se
podria aprovechar de una marca extranjera que
todavia no ha sido registrada en nuestro pais
para obtener el registro de esa marca a su
nombre y disfrutar de la celebridad de ese
signo distintivo. Es por ello que, para evitar los
citados inconvenientes, el dia catorce de julio
de mil novecientos setenta y siete, se adoptd
en Estocolmo la ultima revision del Convenio
de Paris para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial de fecha veinte de marzo de mil
ochocientos ochenta y tres; convenio que fue
aprobado por el Congreso de la Union segun
decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion de cinco de marzo de mil
novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los
articulos 6° Bis y 10° Bis del ya mencionado
Convenio, tienen la finalidad de evitar el
registro y el uso de una marca que pueda crear
confusibn con otra marca ya notoriamente
conocida en el pais de registro o de utilizacion,
aunque esta Ultima marca bien conocida no
esté o todavia no haya sido protegida en el
pais mediante un registro que normalmente
impediria el registro y el uso de la marca que
entre en conflicto con ella. Esta proteccidon
excepcional de una marca notoriamente
conocida esta justificada porque el registro o el
uso de una marca similar que se prestara a
confusion equivaldria, en la mayoria de los
casos, a un acto de competencia desleal, y
también se puede considerar perjudicial para
los intereses del publico consumidor que puede
ser inducido a error, respecto del origen o
calidad de los productos amparados con esa
marca similar. Al ser aprobadas por el Senado,
las reformas que se hicieron en Estocolmo al
Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, en las que se contienen
los articulos 6° Bis y 10° Bis, dicho tratado
internacional forma parte de la Ley Suprema
del pais, en términos del articulo 133
constitucional. En concordancia con los
articulos 6° Bis y 10° Bis del Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial, el
legislador mexicano estableci6 en las
fracciones XX y XXI del articulo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, la prohibicion de



registrar como marca las denominaciones,
signos o figuras susceptibles de engafar al
publico consumidor o inducirlo a error, por
tratarse de imitaciones de otra marca que la
autoridad competente del pais (en la actualidad
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial),
estime ser notoriamente conocida, como siendo
ya marca de una persona que pueda
beneficiarse de ese convenio y utilizada para
productos idénticos o similares; igual
prohibicién existe cuando la parte esencial de
la marca que se trate de registrar constituya la
reproduccibn de la marca notoriamente
conocida o una imitacion susceptible de crear
confusion con ésta, con el objeto de asegurar
una proteccion eficaz contra la competencia
desleal.

Tercer tribunal colegiado en materia
administrativa del primer circuito.

PRECEDENTES: Amparo en revision 1269/84
Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985.
Unanimidad de votos. Ponente : Genaro David
Goéngora Pimentel, Secretario Guillermo
Antonio Mufioz Jiménez. Visible en las paginas
27 y 28 del informe de labores de 1985,
Tercera Parte, Tribunales Colegiados de
Circuito.

Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito;
Fuente; Semanario Judicial de la Federacion;
Epoca 72; vol. 193-198; Parte Sexta; p. 109.

MARCAS, REGISTRO DE.- Si el nombre
popular con que se conoce un producto, es el
mismo de una marca nacional que ampara la
denominacion de dicho nombre, desde muchos
afios atrads, cabe concluir que la pluralidad de
dicha palabra se debe precisamente a la
explotacion que de dicha marca se ha hecho,
pero no funda que se niegue el registro de la
misma, ya que de acuerdo con la ley, el duefio
es el Unico autorizado para usar tal
denominacion.

PRECEDENTES Amparo administrativo en
revision 3584/49, Martin and Rossi, S.A. 30 de
junio de 1954. Mayoria de tres votos.



Ponente: José Rivera Pérez Campos

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario
Judicial de la Federacion; Epoca 52 T.CXX;
pag. 1838.

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS.- La
notoriedad de una marca no puede
determinarse de manera caprichosa por la
autoridad responsable, sino que aquélla debe
existir acreditada tanto con las razones que al
efecto exprese dicha autoridad, como
corroborada con las constancias de autos.

Sexto tribunal colegiado en  materia
administrativa del primer circuito.

PRECEDENTES: Amparo en revision 406/90.
Gucci de México, S.A. de C.V. 7 de marzo de
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Luis
Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera
Corona.

Amparo en revision 636/88. Dicort, S.A. 29 de
marzo de 1988.

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado
Ledesma.

Secretario: Jorge Higuera Corona.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion;
Epoca 82; VII-Enero; p. 310.

PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE
PARIS PARA LA PROTECCION DE LA, NO
ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA
PROTECCION DE UNA MARCA QUE ESTA
SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS
DE ORIGEN.- De la lectura de los articulos 6°
Bis, quinquies y 10 Bis del convenio de Paris
para la proteccion de la propiedad industrial, se
puede concluir que dicho convenio regula la
proteccion tanto de las marcas notoriamente
conocidas en nuestro pais (articulos 6° Bis y
10° Bis) asi como también de las marcas
registradas en el pais de origen (articulo 6
quinquies); de manera que, N0 es necesario
para que opere la protecciébn de una marca,
gue ésta se encuentre registrada en el pais de
origen pues basta para ello que se trate de una
marca notoriamente conocida en él nuestro en



términos de los articulos 6° Bis y 10° Bis
referidos.

Cuarto tribunal colegiado en materia
administrativa del primer circuito.

PRECEDENTES: Amparo en revision 2474/89
Compact Cassette, S.A. 19 de abril de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: David
Delgadillo Guerrero. Secretario: José Pablo
Sayago Vargas.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion;
Epoca: 82; t. VI Segunda Parte-2; pag. 613.

Por otro lado y continuando con mis comentarios sobre la reforma de 1994, me
permito sefialar que el ultimo péarrafo de este articulo 90 fraccién XV establece
gue el “impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca
por quien solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion
con el titular de la marca notoriamente conocida, 0 constituya un
aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca, sin embargo dicho
impedimento no lo serd cuando el solicitante del registro sea titular de la marca
notoriamente conocida”. De esta forma también se otorgaba proteccion al titular
de la marca notoriamente conocida al prevalecer sus derechos cuando fuera el
mismo el que pretendiera registrar su marca notoriamente conocida para un
producto o servicio diverso o bien, una variante de su marca notoriamente

conocida.

Cabe recordar que antes de la reforma de 1994 la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial Unicamente se constrefiia a establecer en
el articulo 90 fraccién XV lo siguiente: “no seran registrables como marca las
denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a

cualquier producto o servicio”.

Si bien las reformas a la ley de la materia, especificamente en cuanto a la

proteccién de las marcas notoriamente conocidas constituyeron un gran apoyo
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para los duefios de las mismas no fue posible lograr una efectiva proteccion, lo
gue propici6 que muchos propietarios de marcas notoriamente conocidas
acudieran al amparo de la Justicia Federal a efecto de defender y demostrar la
notoriedad de las marcas basandose en el articulo 6° bis de la Convencion de

Paris.

Otra modificacién de igual forma sustancial a la Ley de Fomento y Proteccion
de la Propiedad Industrial se presenté en materia contenciosa. El propésito fue
claro; simplificar y fortalecer los procedimientos en areas de proteccién de los
derechos de propiedad industrial, dando cumplimiento a los compromisos

contraidos por nuestro pais respecto al Tratado de Libre Comercio.

En el tema de la proteccién a la marca notoriamente conocida, el articulo 151
fraccion | en relacion el antes referido articulo 90 fraccion XV de la Ley de la
Propiedad Industrial, constituy6 el fundamento para solicitar que se declarara la
nulidad del registro que amparara una marca igual o semejante a otra marca
gue fuera considerada notoriamente conocida. Al efecto, se transcribe el

articulo 151 fraccién | como sigue:

“Articulo 151. EIl registro de una marca sera

nulo cuando:

l.- Se haya otorgado en contravencion de las
disposiciones de esta ley o la que hubiese

estado vigente en la época de su registro.”

Lo anterior no solamente permitia establecer procedimientos contenciosos con
bases mas firmes en el articulo 90 fraccion XV de la Ley de la Propiedad
Industrial, sino que dejaba abierta la puerta para que a través de este precepto
se pudieran establecer procedimientos que hasta antes de las reformas se
vieron muchas veces obstaculizados por falta de normas mas precisas
respecto a esta problematica; ya que la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial en su articulo 150 fraccion | no sefialaba con claridad cual

era realmente la proteccion y el reconocimiento que la Direccion General de
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Desarrollo Tecnoldgico otorgaba a las marcas notoriamente conocidas siendo

esta proteccion dificil de llevar a la practica.



CAPITULO TERCERO
CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL
NORTE EN RELACION A MARCAS NOTORAMENTE CONOCIDAS Y
MARCAS FAMOSAS.

En el caso de México, son aplicables en la actualidad, el Convenio de Paris de
1883 para la Proteccion a la Propiedad Industrial y el Tratado de Libre
Comercio para América del Norte; mismos que contienen disposiciones
tendentes a garantizar la proteccion de marcas notoriamente conocidas o

famosas.

1.- ARTICULOS 6 BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Con el desarrollo industrial de mediados del siglo XIX se incrementé de manera
paralela el intercambio mercantil alrededor del mundo, situacién que llevo al
establecimiento de un sistema internacional de proteccion a las invenciones,
las cuales se intensificaron debido a la celebracion de ferias industriales en las
gue participaron los paises de mayor desarrollo a fin de exhibir los avances
mas significativos. No obstante, desde esta época existe el temor de que las
invenciones sean plagiadas. Los primeros intentos para concretar el sistema
internacional de protecciébn a las invenciones se dan con las reuniones
celebradas en Viena en 1873 simultaneamente con la Feria Industrial
Internacional. Posteriormente en 1878 se celebr6é una nueva reunion en Paris a
partir de la cual se realizé la Conferencia de Paris de 1880, cuyos resultados
fueron presentados en una Convencion realizada durante 1883 y de la cual

surgié la Unién Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

La Convencion de Paris de 1883 establecio principios que buscaron ser lo

suficientemente elasticos para no contradecir o pugnar con legislaciones



nacionales o domésticas. En virtud de dicha elasticidad se logré la aprobacion
generalizada de dos principios de gran interés para los inventores y para los
paises de mayor desarrollo, a saber: a) el principio de trato nacional, conforme
al cual todos los ciudadanos de un pais miembro de la Union tendran en los
paises restantes adheridos los mismos derechos que sus nacionales: y b)
derecho de prioridad, por el que la presentacion de una solicitud de patente en
un pais de la Unién genera un derecho de preferencia en todos los otros paises

miembros.

En 1883 once paises suscribieron el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial. México se adhiere al Convenio el 7 de septiembre de
1903 con la finalidad de proteger a sus nacionales, asimismo, aprobo el Acta
de Estocolmo en julio de 1976. Para inicios de 1998, se encontraban adheridos
ya 140 paises. Lo relevante de este Convenio es que supone que los paises
miembros se obligan a adoptar en sus legislaciones internas las pautas

generales que lo forman, pudiendo prever los aspectos reglamentarios.

El texto del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de
1883 no contenia disposiciones sobre la proteccion de las marcas notoriamente
conocidas, fue hasta las revisiones de dicho Convenio (La Haya, Londres,
Lisboa y Estocolmo) cuando se adopta la figura de “marca notoriamente
conocida”. En el articulo 6 Bis de dicho Convenio se incorporaron disposiciones

relativas a las marcas notoriamente conocidas.

El articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

Industrial, establece lo siguiente:

1) Los paises de la Union, se comprometen, bien, de oficio, si la legislacion del
pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro
y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la
reproduccién, imitacion o traduccién, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser
alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o



similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproducciéon de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible

de crear confusion con ésta.

2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha del
registro para reclamar la anulacién de dicha marca. Los paises de la Union
tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada la

prohibicién del uso.

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacion o la prohibicion de uso de las

marcas registradas o utilizadas de mala fe.
La anterior disposicién significa que®®:

Los paises miembros de la Union deben negar el registro de cualquier marca

igual o semejante a otra notoriamente conocida,

Los paises miembros de la Unién deben nulificar el registro de alguna marca

notoriamente que se hubiere otorgado indebidamente, asi como

Los paises miembros de la Union deben prohibir el uso indebido de marcas

notoriamente conocidas.

En este punto cabe hacer un paréntesis para comentar la opinion del autor
Rafael Pérez Miranda, quien considera que el Convenio de Paris surgié “como
una concertacion para proteger a los inventores, y desde sus inicios no
considera en el sistema los perjuicios que esta proteccion podria ocasionar al
resto de la sociedad. Con el tiempo se ha transformado en un conjunto de
reglas que quienes patentan (fundamentalmente empresas transnacionales)
exigen que se trasladen a las legislaciones nacionales amenazando con no

realizar inversiones en el pais que no las hiciere. ...”*

33 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pag. 72-73.
34 PEREZ MIRANDA, Rafael. “Propiedad Industrial y Competencia en México”, 22.
Edicion, Editorial Porrda, México, 1999, pag. 41-42
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Finalmente, no debe dejar de sefalarse que este convenio no considera dos
niveles de renombre o notoriedad, luego entonces no reconoce la figura juridica

de la marca famosa.

2.- EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL NORTE EN
RELACION CON LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) entr6é en vigor el
primero de enero de 1994, una vez publicado en el Diario Oficial de la
Federacién del 20 de diciembre de 1993 y previa aprobaciéon de la Camara de

Senadores del Congreso de la Union el 22 de noviembre de 1993.

Durante la negociacion del TLCAN la materia de Propiedad Intelectual fue uno
de los principales temas de discusion, lo que denota la gran importancia que se
le ha dado a la materia. El especial interés que se dio a la materia de la
propiedad intelectual tiene su antecedente en el hecho que desde las
negociaciones del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) ya se
habia otorgado especial atencién a este tema, particular durante la Ronda de

Uruguay.

Fue en este contexto, que resultado de las negociaciones del TLCAN se
redacto el Capitulo XVII dedicado especialmente a la Propiedad Intelectual, el

cual esté integrado por 21 articulos y 4 anexos.

El articulo 1701 establece que cada una de las partes signatarios otorgara en
su territorio a los nacionales de la otra Parte, proteccion y defensa adecuada y
eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurandose que las
medidas encaminadas a defender esos derechos no constituyan obstaculos al
comercio, lo que implica una necesidad de buscar equilibrio entre la proteccion
adecuada y eficaz a derechos de propiedad intelectual y por el otro, no impedir
la libre circulacion de mercancias y servicios, toda vez que éste es el proposito
fundamental del TLCAN.



Uno de los aspectos a resaltar del TLCAN por cuanto a su capitulo de
Propiedad Industrial se refiere es que se da libertad a las partes para otorgar
una proteccion mayor a la prevista por dicho tratado, mediante su legislacion
doméstica, posibilidad que se actualiza en México en el caso de la proteccion
gue se otorga a los Modelos de Utilidad de la cual carecen en Estados Unidos

de América y Canada.®

Por lo que respecta al tema de la marca en general, dentro del Capitulo XVII
del TLCAN, el articulo 1708.1 define a la marca como cualquier signo o
cualquier combinacion de signos que permita distinguir los bienes o servicios
de una persona de los de otra, incluyéndose nombres de personas, disefios,
letras, numeros, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o de su

empaque.

En dicho precepto se faculta a las Partes para establecer como condicion para
el registro de las marcas que los signos que las constituyan sean visibles,
disposicion que armoniza con la legislacidon mexicana en materia de propiedad

industrial.

Por lo que toca a la marca notoriamente conocida, el TLCAN introduce una
innovacion encaminada a dar una adecuada proteccion a ésta en términos del
articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de Propiedad Industrial.
En este contexto el articulo 1708.6 del TLCAN dispone que para establecer la
notoriedad de una marca se debe tomar en cuenta el conocimiento que de ésta
se tenga en el sector relevante del publico consumidor, es decir no es
necesario que sea conocida por todo el publico consumidor sino tan solo por el
publico consumidor del producto o servicio que ampare la marca, incluyendo
aguel conocimiento en el territorio de las partes que derive Unicamente de

publicidad y promocién de la marca.*

35 CRISTIANI Julio Javier, “Las principales disposiciones en materia de Propiedad
Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Note y su repercusion en la
legislacién interna mexicana” Temas Varios |. Coleccién Estudios de Propiedad
Intelectual. Asociacion Mexicana de la Protecciéon de la Propiedad Industrial, A.C.
Editorial Themis. México 1997. Pag.67-69.

% |bidem. Pag. 74-75.
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Con la finalidad de que los compromisos asumidos por México en virtud de la
firma del TLCAN se viesen reflejados en la legislacion interna, el 2 de agosto
de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el decreto por virtud
del cual se realizaron diversas reformas y adiciones a la Ley de Fomento y

Proteccion a la Propiedad Industrial de 1991.

Las reformas y adiciones en comento entraron en vigor el 1° de octubre de
1994, quedando modificado entre otros, el articulo 90 en su fraccién XV de la
ahora Ley de la Propiedad Industrial en el cual se introdujo una definicion de
marca notoriamente conocida en México, elemento que vino a complementar la
proteccion que contenia el articulo 90 fraccion XV de la Ley de Fomento y

Proteccion a la Propiedad Industrial para este tipo de marcas.



CAPITULO CUARTO

SITUACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y MARCAS
FAMOSAS ANTES DE LA REFORMA.

1.- PROTECCION ESPECIAL A MARCAS QUE SE ESTIMARAN
NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

Por todo lo expuesto, se considera que la proteccion extraordinaria que se
intentaba brindar a las marcas notoriamente conocidas se justifica, entre otras

por las siguientes razones:

“Porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestara a

confusion, equivaldria a un acto de competencia desleal,

Porque se considera perjudicial ese registro para los intereses de los que

pueden ser inducidos a error;

Por la necesidad de proteger el trabajo honesto;



Por el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los

signos que son propiedad de otro, y

Porque el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos
de un tercero, ya que ante la seguridad que conceden los registros debe

prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido por su trabajo.”3’

2.- JUSTIFICACION PARA UNA PROTECCION ESPECIAL A MARCAS QUE
SE ESTIMARAN NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

La justificacion a esta proteccion extraordinaria se encontraba fundada en los
intereses que se pretendian resguardar que en opinién de varios autores son

los siguientes:

El interés del duefo de la marca notoriamente conocida.
El interés de los consumidores y

La equidad y honestidad en las practicas comerciales.

Asi, a fin de proteger los intereses antes sefialados se intentaba otorgar una
proteccion especial a las marcas notoriamente conocidas, la cual rompié con

los principios de territorialidad y especialidad.

La proteccion que se brindaba a la marca notoriamente conocida en la Ley de
Propiedad Industrial de 1994, fue plausible en opinién de la mayoria de los
autores mexicanos, por considerar a la fraccion XV de su articulo 90 como un
dispositivo que rescataba los ultimos avances de éste tema en el ambito
internacional, e inclusive porque fue mas alla al romper expresamente con el

principio de especialidad.

Sin embargo, es importante determinar cuales fueron las ventajas y los
inconvenientes que ocasiond pasar por alto a uno de los principios rectores de

las marcas, a saber, el principio de especialidad.

¥Ibidem. Pag. 72.



Como hemos sefialado previamente, el principio de especialidad juega un
papel determinante en la proteccion de las marcas al establecer que una marca
debe registrase para proteger productos determinados, pues el alcance de la
protecciéon que brinda el registro se debe limitar a los productos o servicios para
los que fue solicitado. Es decir, la marca protegera exclusivamente a los
productos o servicios para los cuales se registré. Esto significa que la misma
marca estara disponible para su registro por cualquier interesado, siempre y
cuando se aplique a distintos productos o servicios correspondientes a otras

clases.

De lo anterior se desprende la razén de ser del principio de especialidad de las
marcas, pues si el derecho al uso exclusivo de una marca se otorgara a un
titular en forma universal, es decir, para todos los productos o servicios
existentes, el resultado seria que muchas marcas estarian registradas para
productos o servicios que nunca serian comercializados o prestados con esa
marca, y en cambio, esa marca o cualquiera semejante en grado de confusién
no podria ser empleada por ninguna otra persona que tuviese interés en la
misma, pese a que por la diferencia absoluta en cuanto a los productos o
servicios a distinguir, no podria, bajo ningun concepto, confundirse con la

previamente registrada.

En pocas palabras, la consecuencia de que el principio de especialidad no
limitara la proteccion que se brinda a las marcas, seria que en poco tiempo el
sistema marcario estaria saturado por marcas ociosas que nunca se utilizarian
y el unico resultado seria la obstruccion a las iniciativas de productores o
comerciantes que tuviesen interés en distinguir sus mercancias mediante

determinada marca que resultase imposible de registrar.

Sefialada la importante funcién que cumple el principio de especialidad de las
marcas, debemos recordar que éste principio rige en general a todas las
marcas. Sin embargo encontramos que conforme a la Ley de la Propiedad
Industrial de 1994 existieron casos en que se facultd al Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial a extender la proteccién de una marca a otras clases de
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productos y/o servicios para los que no fue registrada, con la finalidad de

proteger el mejor derecho del duefio de una marca.

En efecto, si bien el principio de especialidad de las marcas limita la proteccion
gue se otorga a las mismas, la ley en comento contiene la posibilidad de
romper con el principio de especialidad facultando a la autoridad competente a
negar el registro de una marca que sea idéntica 0 semejante a otra en tramite
de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, cuando se
apligue a los mismos o similares productos o servicios (articulo 90 Fraccion
XVI).

En el precepto legal antes citado, nos encontramos ante una excepcion al

principio de especialidad, la cual se actualiza, cuando l|a autoridad considera

gue una marca propuesta a registro es idéntica o semejante a otra en tramite
de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, si se

aplica a los mismos o similares productos o servicios.

En este caso, la autoridad puede regar el registro a una marca cuando sea
idéntica 0 semejante a otra en tramite de registro que se haya presentado con
anterioridad o a una registrada y vigente, aun y cuando se aplique a productos

0 servicios pertenecientes a clases distintas, pero que hayan sido considerados

por el examinador como similares o relacionados. Asi, la autoridad puede
extender la proteccion de una marca a productos o servicios comprendidos en

otras clases distintas a aquella para lo que fue registrada la marca.

En este contexto, también fue posible que el Instituto anulara el registro de una
marca que haya sido otorgado en contravencion a la fraccién XVI del articulo
90, cuando el registro impugnado amparo una marca idéntica o semejante a
otra en tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y
vigente al momento de su otorgamiento, lo anterior ain y cuando se aplique a
productos o servicios pertenecientes a clases distintas pero que el Instituto

considera semejantes o relacionados.
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Pese a lo anterior, no existe disposicion alguna en la Ley de la Propiedad
Industrial 0 en su reglamento que determine cuales son los productos o
servicios que podemos considerar semejantes o relacionados entre si, o bien,
cuales son los criterios que debera seguir el examinador para poder determinar

esa semejanza o relacion.

En efecto, si bien se considera que los productos o servicios contenidos dentro
de una misma clase pueden ser considerados como similares, no queda claro
cuales productos o servicios pertenecientes a clases distintas, o bien que
clases de la clasificacion legal deben ser considerados similares o

relacionadas.

La carencia de regulacion dentro del marco juridico mexicano a éste respecto,
llevéd a nuestros tribunales ha pronunciarse en el sentido de confirmar la
excepcion al principio de especialidad que ahora estudiamos, estableciendo
ciertas directrices para determinar los casos en que se debieron considerar

similares o relacionados productos o servicios contenidos en clases distintas.

Un ejemplo lo constituyen las siguientes tesis:

MARCAS IDENTICAS O SEMEJANTES A OTRAS
REGISTRADAS.- El elemento de confusion que
pudiera determinar error en la procedencia del
producto amparado por una marca idéntica o
semejante a la registrada con anterioridad, puede
provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar
un beneficio con detrimento del derecho preferente
que trata de resguardarse, y de ahi que, la
semejanza o similitud a que alude la ley no quede
limitada a articulos clasificados en la misma clase,
sino a cualquier otra, siempre que induzca a error,
por su finalidad, su composicion, lugar de venta o
por cualquier relaciébn que entre ambos exista, bien
se de medio a fin o de causa a efecto, sin que,, por
todo ello, a la similitud indicada se le deba dar una
interpretacion rigida, sino justa y logica; pudiendo
decirse, entonces, que la clasificacion a que alude el
articulo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, practicamente metddica para el fin que
persigue, no puede servir de base para concluir que
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no haya ni puede haber similitud entre productos de
distintas clases.

PRECEDENTES:

Amparo en revision 1830/57. California Packing
Corporation.

21 de septiembre de 1959. Unanimidad de 4 votos.
Ponente:

José Rivera Pérez Campos.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial
de la Federacion; Epoca: 6 A; vol. XXVII; p. 43

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU
REGISTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
CLASIFICACION DE LAS.- La semejanza o similitud
a que alude el articulo 91 fraccién XXII de la Ley de
Invenciones y Marcas no se limita a articulos
clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra
gue se refiere a productos similares, siempre que
induzca a error por su finalidad, su composicion,
lugar de venta o cualquier relacion que entre ambos
exista, por lo que, la clasificacion a que alude el
articulo 56 del reglamento de la ley mencionada no
puede servir de base para concluir si hay o no
similitud entre productos de distintas clases, maxime
cuando los elementos de confusibn de marcas
Conmemorativo (licores alcohdlicos clase 49) y
Conmemorativa (vinos de mesa clase 47), provienen
de la composicion de la marca, ya que fonética y
gramaticalmente son semejantes den grado de
confusion.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revision  1326/88. Cerveceria
Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 5 de octubre de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente:

José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Agustin
Tello Espindola.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente:
Semanario Judicial de la Federacién; Epoca: 8 A; t. I
Segunda Parte-1; p.329
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PROPIEDAD INDUSTRIAL, ARTICULO 71 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY.- La clasificacion que
se contiene en este dispositivo legal no puede servir
de base para establecer la semejanza o diferencia
entre los productos de sus distintas clases, ya que
éstas solo se hicieron con el fin de facilitar la
tramitacion del registro de las marcas, pero no para
establecer la diferenciacion estricta de los productos
clasificados.

PRECEDENTES:

Revision fiscal 1830/1987. California Packing
Corporation. Resuelta el 21 de septiembre de 1959,
por unanimidad de 4 votos. Ausente el Sr. Mtro.
Carreilo. Ponente el Sr. Mtro. Rivera p.C Srio. Lic.
Genaro Martinez Moreno. Precedente, toca
1110/1957. 2° boletin 1959, p. 559.

Pese a lo anterior consideramos que no existian parametros determinados de
manera objetiva en la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, ni en su
Reglamento que brindaran suficiente seguridad juridica a los gobernados, y
gue les permitieran saber en que casos se trata de productos o servicios
pertenecientes a distintas clases y que debieran ser considerados como

relacionados por la autoridad.

Por otro lado, respecto al segundo caso de excepcién al principio de
especialidad que hemos estudiado, a saber la proteccion a las marcas
notoriamente conocidas, consideramos que también existieron ciertas
deficiencias en el marco juridico de la materia que no permitieron determinar

con certeza cuando una marca debia caer en este supuesto.

Lo anterior, ocasionaba por un lado, inseguridad juridica toda vez que la falta
de elementos objetivos previstos por la legislacion llevd a que la calidad de
notoriedad de una marca fuera reconocida por la autoridad basandose
esencialmente en la facultad discrecional y subjetiva del examinador y por otro
lado hizo casi inoperante esta figura pues en la practica la autoridad
dificilmente tuvo los elementos suficientes para emitir una resolucion basada en

la notoriedad de una marca.
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Al efecto, el segundo parrafo del articulo 90 fracciéon XV establecia a la letra lo

siguiente:

“Se entenderd que una marca es notoriamente
conocida en Meéxico cuando un sector
determinado del publico o de los circulos
comerciales del pais, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales
desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacion
con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de la marca en el
territorio, como consecuencia de la promocion

o publicidad de la misma”.

Por otro lado, la proteccidon que se otorgaba a ciertas marcas, basandose en
una excepcion al principio de especialidad como ocurre en el caso antes
estudiado, fue llevado al extremo cuando se trataba de marcas notoriamente
conocidas, a las que como ha quedado dicho, se protegia sin limitacion por lo

gue a clases de servicios y productos se refiere.

Podemos afirmar que el sistema mexicano de proteccion para derechos
marcarios recurrid6 en ocasiones a una excepcion al principio de especialidad
de las marcas a fin de evitar que sean vulnerados derechos preferentes frente

a otros que no lo son.
Los casos en que nuestro sistema marcario recurrié a excepciones al principio
de especialidad, podemos concluir de lo expuesto hasta este punto se

presentaron en dos casos, a saber:

Cuando se busco proteger los derechos preferentes del titular de una marca

frente a los del titular de otra marca considerada igual o semejante, cuando
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ésta ultima se aplicaba a productos o servicios similares o relacionados con los

que ampara la primera.

Cuando se buscé proteger los derechos del titular de una marca notoriamente
conocida en México frente a los del titular de otra marca igual o semejante sin

importar a que productos o servicios se aplique.

En este orden de ideas, considero que los términos en que la Ley de la
Propiedad Industrial regulaba las excepciones antes expuestas, adolecieron de
ciertas deficiencias que ocasionaron una inseguridad juridica que es

recomendable evitar.

3.- DEFICIENCIAS POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA CORRECTA APLICACION DEL
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD ANTES DE LA REFORMA.

La definicibn arriba transcrita, en nuestra opinion carecid de suficientes
elementos objetivos que permitieran determinar con certeza si una marca debia
ser considerada notoriamente conocida México 0 no, como consecuencia la
valoracion de la notoriedad recay6 nuevamente en el criterio a que tenia el

examinador de manera subjetiva.

Sin lugar a dudas, resultaba dificil e imposible para el examinador del Instituto
determinar por si mismo y con plena certeza si existia un sector determinado
del publico o de los circulos comerciales del pais que conociera una marca
como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o
en el extranjero por una persona que empleaba esa marca en relacion con sus
productos o servicios 0 como consecuencia de la promocion o publicidad de la

misma.

Este problema se presentaba cada vez mas debido a la rapidez con que se
desarrollaban las actividades comerciales y las campafias publicitarias que
respaldaban a una marca determinada. Ademas, anteriormente aunque existia

una mayor especializacion de los productos o servicios que se encontraban en
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el mercado y que eran destinados a un sector muy especifico de consumidores,
si el examinador a cargo no formaba parte de ese sector del publico
consumidor o del circulo comercial al que se habia dirigido un producto o
servicio especializado, le era imposible saber si la marca que distinguia dicho
producto cumplia con 0 no con los requisitos contenidos en la definicion de

marca notoriamente conocida.

Consecuentemente, el examinador debia aplicar su criterio basandose en su
propia experiencia y conocimiento del mercado lo que evidentemente no era
suficiente para poder realizar una evaluacion objetiva del conocimiento que de
la marca en cuestién pudo tener un determinado sector del publico o de los
circulos comerciales del pais, maxime si se trataba de un producto o servicio

altamente especializado y dirigido a un sector o circulo en particular.

Mas aun, resultaba dificil para el examinador determinar si la marca de que se
trataba era conocida por una parte considerable o no del sector del publico o
circulo comercial a que fue dirigido el producto que ampara, lo que se vio
agravado por la flta de medios necesarios para que el examinador pudiera

motivar debidamente su resolucion.

Ademas de los problemas ya planteados existia otro derivado de la redaccion
del concepto legal de la marca notoriamente conocida, toda vez que existieron
gran numero de marcas ordinarias que reunian los requisitos objetivos que
contenia la definicion legal de marca notoriamente conocida, razén por la que
podrian llegar a ser consideradas por el examinador del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial como marcas notoriamente conocidas tras una

valoracién apegada a dicha definicion.

En efecto, el concepto de marca notoriamente conocida contenido en el parrafo
segundo del articulo 90 fraccion XV de la Ley de la Propiedad Industrial, si bien
fue un adelanto en la proteccion a este tipo de marcas, en mi opinién resulté un
concepto demasiado amplio en el sentido que existi6 gran nimero de marcas

gue reunian aquellos elementos objetivos que contiene dicha definicion, razon
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por la que pudieron llegar a ser consideradas por el examinador del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial como marcas notoriamente conocidas.

Es decir, en mi opinién hay gran nimero de marcas que son conocidas por un
sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais, como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el
extranjero por una persona que emplea esa marca en relaciébn con sus
productos o servicios 0 como consecuencia de la promocion o publicidad de la
misma. Lo anterior sin que amerite darles un trato extraordinario al extender su

proteccion a todas las clases de servicios y productos.

Por ejemplo, la marca CANNON distintiva de camaras fotograficas, es conocida
por un sector determinado del publico o circulo comercial del pais, sin
embargo, ello no es Obice para que pueda otorgarse un registro a la marca
CANON para distinguir prendas de vestir en especial calcetines y medias para

dama, pues no se ocasiona confusién alguna entre los consumidores.

Sin embargo, la falta de pardmetros objetivos puede ocasionar en ciertos casos
gue el registro de marcas que sean conocidas en un sector determinado del
publico o de los circulos comerciales del pais, impidan el registro de
cualesquiera otras marcas que sean iguales o tan solo semejantes, pese a que
amparen productos que no tengan ninguna relacion con los productos que

protejan las marcas notoriamente conocidas.

La situacion antes planteada, puede ocurrir en la practica con mayor facilidad
de lo que aparenta, al efecto basta mencionar algunas denominaciones que
pese a ser marcas conocidas por un sector determinado del publico o de los
circulos comerciales del pais, su registro previo por un titular no ha impedido
gue se otorgue el posterior registro de la misma denominacion o una semejante

por otro titular distinto:

IBERIA
ORO
CENTENARIO
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GLORIA
MONARCA
PANAMERICANA, etc.

Sin embargo, debido a que el reconocimiento de la notoriedad de una marca en
México se ha basado esencialmente en el ejercicio de una facultad discrecional
de la autoridad y al hecho que no siempre el criterio que se aplicaba resultaba
el mas adecuado, se ha creado una inseguridad juridica que desemboca en

injusticias.

En la hipotesis descrita nos encontramos ante un choque de intereses, ambos
dignos de proteccion legal. Por una parte, el interés del titular de la marca
conocida por un sector determinado del publico o circulo comercial del pais y
por el otro el del productor o comerciante que legitimamente tiene interés en
registrar y utilizar una marca igual o semejante para distinguir productos o
servicios que no tengan ninguna relacion con los distinguidos por la marca
notoriamente conocida. En dicho conflicto quedan envueltos también otros

intereses como la equidad y la honestidad en las practicas comerciales.

Ahora bien, a fin de que no se vieran afectados de manera injusta los intereses
de aquel productor o comerciante que legitimamente pretendia comercializar su
mercancia bajo una marca igual o tan solo semejante a otra que resulte
conocida en un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del
pais, fue conveniente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
limitara la proteccion privilegiada que brinda a las marcas notoriamente
conocidas de manera exclusiva a aquellos casos en que el uso de la marca por
quien solicita su registro pudiese crear confusion o un riesgo de asociacién con
el titular de Ila marca notoriamente conocida, 0 constituyera un

aprovechamiento que causara el desprestigio de la marca.
Para que la autoridad competente pudiera objetar el registro de una marca por

ser, a su juicio, igual o semejante a otra que estimara como notoriamente

conocida, debia analizar la actualizacién de los siguientes requisitos:
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Que existiera una marca que fuera conocida en un sector determinado del
publico o de los circulos comerciales del pais, como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o0 en el extranjero por una
persona que empleara esa marca en relacién con sus productos o servicios, asi
como el conocimiento que se tuviera de la marca en el territorio, como

consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.

Que la marca propuesta a registro fuera igual o semejante a la marca

notoriamente conocida.

Que el uso de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusidon o

un riesgo de asociacion con el titular de la marca notoriamente conocida, 0

constituyera un aprovechamiento que causara el desprestigio de la marca.

Resulta innegable que la notoriedad de una determinada marca no deberia
obstaculizar el registro de otra que, pese a ser igual 0 semejante, no causara
un verdadero riesgo de confusion o asociacidon entre las mismas por razén de

una diferencia absoluta entre los productos que distingan las marcas en pugna.

Sin embargo, para que se cumpliera el enunciado anterior era indispensable
gue la autoridad competente valorara adecuadamente los requisitos listados en

los incisos a), b) y ¢) anteriores.

El problema antes descrito se vio agravado por la carencia de un procedimiento
ex profeso para reconocer o declarar la notoriedad de que pudiera gozar una
marca que tuviera tal calidad en nuestro pais. En efecto, como se ha
mencionado con anterioridad la Ley de la Propiedad Industrial no tenia previsto
un procedimiento mediante el cual se pudiera obtener la declaracion o
reconocimiento a la notoriedad de que gozara una marca desde el

otorgamiento de su registro o incluso en un momento posterior.

Como consecuencia, la unica forma en que se podia obtener un
reconocimiento expreso de la notoriedad de que gozaba una marca fue cuando

éste reconocimiento estuvo contenido en una resolucion administrativa emitida
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por el Instituto, mediante la cual declar6 la nulidad del registro de otra marca
gue se encontraba en conflicto con una marca reconocida en ese
procedimiento como notoriamente conocida en México. Dicha resolucion debid
haber quedado firme, ya sea porque no fue impugnada dentro del término de

ley o bien porque fue confirmada por los tribunales.

De lo expuesto hasta este punto, se desprenden los problemas que se han
venido desarrollando en la practica diaria de la propiedad industrial como
consecuencia de la excepcion al principio de especialidad como un medio de

proteccion extraordinario al que ha recurrido la ley de la materia.
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CAPITULO QUINTO
REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA CREAR
LAS FIGURAS JURIDICAS DECLARATORIA DE MARCA
NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA
FAMOSA.

1- REFORMA AL ARTICULO 6 FRACCIONES IlIl Y X DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Se reforman los articulos 6, fraccion 1l 'y X; 90, fraccion XV; y se adicionan la
fraccion XV bis al articulo 90, y un Capitulo Il BIS denominado: De las Marcas
Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de la Propiedad Industrial, para

guedar como sigue:

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual tendra

las siguientes facultades:

lall..
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[ll. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir
declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de
proteccion a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la
publicacion de nombres comerciales, asi como la inscripcion de sus
renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacién, y las demas que
le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservacion de

los derechos de propiedad industrial;

IV.alX. ...

X. Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la
informacion derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o
fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera

otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;
Xl a XXII. ...
2- REFORMA AL ARTICULO 90 FRACCION XV Y ADICION DE LA

FRACCION XV BIS A DICHO ARTICULO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Articulo 90. No seran registrables como marca:

l.a XIV. ...

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente

conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo

registro se solicita:
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a) Pudiese crear confusion o un riesgo de asociaciéon con el titular de la marca

notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la

marca notoriamente conocida; o
c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea titular

de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto estime o haya
declarado famosa en términos del capitulo 11BIS, para ser aplicadas a

cualquier producto o servicio.

Este impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular

de la marca famosa.

3.- ADICION DEL CAPITULO Il BIS A LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL QUE CONTIENE LOS ARTICULOS 98 BIS AL 98 BIS-8 PARA
CREAR LAS FIGURAS JURIDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA
NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA.

CAPITULO Il BIS.

De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.

Articulo 98 bis. Para efectos de su estimacion o declaracion por el Instituto, se
entendera que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un
sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais, conoce la
marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en

México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion
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con sus productos o0 servicios 0 bien, como consecuencia de la promocion o

publicidad de la misma.

Para efectos de su estimacion o declaracién por el Instituto, se entendera que
una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoria del
publico consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podran emplearse

todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Articulo 98 bis-1. La declaratoria 0 cualquiera de sus actualizaciones
constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con
base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de
las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo

en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el articulo 90 fracciones XV y XV bis, para la
proteccion de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicaran con

independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la
misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en

los que la marca origind su notoriedad o fama.

Articulo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama,

el solicitante debera aportar, entre otros, los siguientes datos:

|. El sector del publico integrado por los consumidores reales o potenciales que
identifiguen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados

en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la

ley.

Il Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o potenciales

que identifiquen la marca con los productos o0 servicios que ésta ampara,
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basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio

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

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

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

extranjero.

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

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

extranjero.

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

extranjero.

IX. La inversion realizada durante los 3 dltimos afios en publicidad o promocién

de la marca en México y en su caso en el extranjero.

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

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

anos.

XIl. El valor econémico que representa la marca, en el capital contable de h

compaiiia titular de ésta o conforme a avalio que de la misma se realice.
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XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

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

XV. EIl porcentaje de la participacion de la marca en el sector o segmento

correspondiente del mercado.

Articulo 98 bis-3. El Instituto presumira, salvo prueba en contrario, que las
condiciones que originaron la declaratoria 0 sus actualizaciones, subsisten por
un periodo de cinco afios a partir de la fecha de su expedicion; en
consecuencia, durante dicho periodo debera aplicar segin corresponda, el
impedimento previsto en articulo 90 fraccion XV o el previsto en la fraccion XV

bis, de manera expedita.

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

origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Articulo 98 bis-4. La solicitud de declaracién de notoriedad o fama se hara por
escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones estan
sefialadas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompafaran los
elementos probatorios que funden la peticion y en la que se expresara cuando

menos lo siguiente:

| Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electronico del
solicitante y en su caso de su apoderado;

Il. La marca y el nUmero de registro que le corresponde, y

lll. Los documentos y elementos probatorios que se acompafan a la solicitud.
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Articulo 98 bis-5. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las
tarifas correspondientes, se efectuara el examen de los elementos, datos y

documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan
insuficientes para la comprension y analisis de cualquiera de los elementos de
la solicitud, se previene al solicitante para que haga las aclaraciones o

adiciones necesarias, otorgandole al efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la

solicitud sera desechada.

Articulo 98 bis-6. Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos

legales y reglamentarios, se expedira la declaratoria correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo
notificara por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos
legales de su resolucion y valorando todos los elementos probatorios recibidos.
Articulo 98 bis-7. Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama
deberan ser publicadas en la Gaceta.

Articulo 98 bis-8. Procedera la nulidad de la declaratoria:

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

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

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

Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.
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Las declaraciones administrativas de nulidad se haran por el Instituto, a
peticiébn de quien tenga interés juridico y acredite los supuestos en los que

funda su solicitud.
Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la
declaratoria, se nulifiqguen, caduguen o cancelen, la declaratoria perdera su

valor probatorio.

Articulo 98 bis-9. Para efectos de su transmision, la declaratoria se considerara

ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.
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CAPITULO SEXTO
ANALISIS DE LA REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PARA CREAR LAS FIGURAS JURIDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA
NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA.

Las reformas a algunos articulos de la Ley de la Propiedad Industrial en
relacion con el tema de la proteccion a las marcas notoriamente conocidas en
México, tenian como objetivo la creacion de la figura de las declaratorias de
marca notoriamente conocida y de marca famosa con la intencion de crear
reglas claras para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pudiera
reconocer la notoriedad o fama por via del acreditamiento previo y de facultar a
esta autoridad para emitir dichas declaratorias.

De igual manera, tenian la intencién de innovar que se contemplaran dos
grados de notoriedad, la que ya se conocia y que implicaba el conocimiento de
ciertos sectores del publico o circulos comerciales especificos y como novedad,
la fama, que implicaria el conocimiento de la marca pero no solamente por un
sector especifico sino por la mayoria de los consumidores y por tanto poder
otorgarle una proteccion todavia mas amplia a la que se venia otorgando como
excepcion al principio de especialidad que se le otorgaba a la marca

notoriamente conocida.
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Asi mismo, la reforma tenia como objetivo el que se le dotara al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial de facultades como autoridad
administrativa de emitir una declaratoria como acto administrativo de caracter
declarativo, lo anterior no sin antes haber valorado ciertos elementos
probatorios determinantes para evaluar y calificar a una marca como

notoriamente conocida o inclusive como famosa en México.

Con tales elementos de prueba, que estarian ahora previamente establecidos y
predeterminados, la Autoridad tendria posibilidades entonces de evaluar,
calificar, decidir y declarar una marca como notoriamente conocida o famosa y
como consecuencia, estaria en posibilidad de motivar adecuadamente las

negativas de registro de marcas similares a éstas.

Ademas de lo anterior, se contaria con un documento que supuestamente haria
prueba plena para los procedimientos contenciosos mejorando la economia
procesal, asi como también se limitaria la posibilidad de contar con
resoluciones contradictorias en procedimientos similares, por eso la
importancia de otorgar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de
facultades para expedir y publicar las declaratorias de notoriedad o fama de

marcas.

Ante la falta de adecuacion legal que existia en nuestro marco normativo que
no permitia la eficiente aplicacion de los principios de proteccién de la marca
notoriamente conocida y de la marca famosa se tuvo la iniciativa de reformar y
adicionar elementos para mejorar dicha aplicacion la cual también era
deficiente con respecto a la proteccion que continua existiendo a través de los
Convenios y Acuerdos Internacionales en los que somos parte como son el

Convenio de Paris, por ejemplo.
Tales reformas y adiciones a los Articulos de la Ley de la Propiedad Industrial

relacionados a la proteccion de las marcas notoriamente conocidas y famosas

son particularmente las siguientes:
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- En el Articulo 6 se adicionan como facultades al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial las de emitir y publicar declaratorias de notoriedad o fama

de marcas.

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

pudiera causarse el desprestigio de la marca.

- Se crea la fraccién XV bis del articulo 90, para prever como impedimento de
registro la identidad y semejanza en grado de confusion con una marca
famosa, ampliando la proteccion a cualquier género de productos o servicios
sin establecer supuestos de procedibilidad, es decir, bastard que una
denominacion, figura o forma tridimensional sea semejante en grado de
confusién, con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de

registro.

- Se crea un nuevo capitulo Il bis denominado De las Marcas rotoriamente

conocidas y famosas, conteniendo los articulos del 98 bis al 98 bis-8.

- En el articulo 98 bis se definen las caracteristicas de las marcas notoriamente

conocidas y famosas, adicionando como figura juridica la marca famosa.

- Se listan los requisitos que se aportaran para efecto de obtener la declaratoria

de notoriedad o fama.

Resumiendo entonces, lo mas relevante a destacar de las reformas
anteriormente mencionadas, son en primer lugar, la introduccién de dos niveles
de notoriedad, la marca motoriamente conocida y la marca famosa y por otro

lado, el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de
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facultades para la emision de declaratorias que certifiguen tal notoriedad o

fama de una marca.

Sin embargo, no obstante los esfuerzos de nuestras autoridades para regular y
proteger las marcas notorias y famosas a través de las reformas antes

mencionadas, en mi opinién es preciso hacer los siguientes comentarios.

1.- ANALISIS DE LA REFORMA AL ARTICULO 6 DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Las reformas al Articulo 6 en relacion al otorgar al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial las facultades para la emision de declaratorias de
notoriedad o fama y la publicacién de las mismas es un gran paso en materia
de proteccibn a las marcas con caracteristicas de marcas notoriamente
conocidas o famosas en México en virtud de que faculta a la autoridad a

calificar las marcas y en su caso declararlas notorias o famosas.

Esta ventaja también se traduce al momento en que la autoridad deba negar el
registro de una marca similar en grado de confusiébn a una notoriamente
conocida o famosa pues el titular de dicha marca notoriamente conocida o
famosa al contar con una declaratoria que califique a su marca como tal, hara
gue esa negativa de la marca propuesta, se encuentre fundada y motivada

adecuadamente y no solamente basada en meras estimaciones.

No obstante lo anterior, no puede dejar de sefalarse que aun y cuando la
publicacion del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial se llevo a cabo el jueves 16
de junio de 2005, no se ha establecido aun la tarifa correspondiente que por
derechos se deberd pagar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por

la tramitacion de una declaratoria de notoriedad o fama de marcas.
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Este tema continlda siendo controversial pues aun no se define la postura del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien actualmente considera que
se deberia cobrar por el total de derechos como si fuera la presentacion de la
marca en 45 clases, y no se ha definido si el pago debera ser parcial, a saber:
un primer pago “por el estudio de la solicitud de declaratoria”, que incluiria la
valoracion de los elementos de prueba presentados y la determinacion si es
gue la marca cumple con los requisitos para ser notoriamente conocida o
famosa y un segundo pago “por la expedicion de la declaratoria ya sea de
marca notoriamente conocida o famosa’ que seria el equivalente a los

derechos finales sobre el tramite.

Ademas de los derechos comentados en el parrafo anterior, se debera
establecer aquellos que correspondan a la contestaciébn de un requerimiento
emitido por la autoridad durante el tramite de cualquiera de las declaratorias en

comento.

Por el momento, técnicamente hablando, la falta de tarifa no deberia ser
obstaculo para solicitar la emision de una declaratoria de fama o notoriedad, sin
embargo, opino, que el hecho de presentarla sin pago alguno provocaria una

enorme inversion de tiempo y discusiones con la autoridad.

Finalmente, aun no se ha definido el Departamento que tendrd como funcion la
valoracion de los elementos de prueba para la determinacidn y posterior
emision de las declaratorias, ya que al ser dichos elementos de prueba
cuestiones de mercado, valor contable o de participaciéon en el mercado, se
requerira de personal capacitado para tal efecto, ademas de otorgarles a tales
funcionarios las atribuciones legales que correspondan para poder realizar tal

valoracion.

2.- ANALISIS DE LA REFORMA AL ARTICULO 90 FRACCION XV Y
ADICION DE LA FRACCION XV BIS A DICHO ARTICULO DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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Con respecto a las reformas al Articulo 90 fraccién XV, el cual establecia como
supuesto de no registrabilidad el que una marca fuera igual o semejante a una
marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio, ahora ha adicionado también como
supuesto de no registrabilidad el que una marca sea igual 0 semejante a una
marca que el Instituto “haya declarado notoriamente conocida en México” para
ser aplicadas a cualquier producto o servicio, prohibiendo ahora que proceda el
registro de una marca cuando ésta sea igual 0 semejante a una que cuente con

proteccion especial derivada de la declaratoria de notoriedad en México.

Ademas de lo anterior, se destacan los supuestos en que el impedimento
procedera en contra de una marca cuyo registro se solicita, a saber: cuando la
obtencién del registro de la marca propuesta pudiese causar confusion o un
riesgo de asociacion con el titular de la marca notoriamente conocida, cuando
pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca
notoriamente conocida, cuando pudiese causar desprestigio de la marca
notoriamente conocida o cuando pudiese diluir el caracter distintivo de la marca

notoriamente conocida.

Las precisiones y aclaraciones que se mencionan en la fraccibn XV seran
determinantes para el estudio y resolucién sobre registrabilidad o no de una
marca propuesta que pudiera considerarse similar a una marca notoriamente
conocida y por tanto, si fuera el caso de que la autoridad tuviera que negar el
registro de una marca propuesta por encontrarse en alguno o varios de los
supuestos mencionados en esta fraccion, la motivacion y fundamentacion de la

negativa de registro sera correcta y adecuada.

En el mismo orden de ideas, la fraccion XV del Articulo 90 también sufri6 como
modificacion, la creacion de la nueva prohibicién relativa a las marcas con un
grado de notoriedad mayor, o sea a las marcas famosas, creando para tal
efecto la fraccion XV bis que establece que no seran registrables como marca,
las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en

grado de confusibn a una marca que el Instituto estime o haya declarado
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famosa en términos del capitulo Il BIS, para ser aplicadas a cualquier producto

0 servicio.

Luego entonces, en estricta interpretacion de las fracciones XV y XV bis,
podemos concluir que la obtencidn de la declaratoria de notoriedad o fama por
parte de su titular, le debe otorgar a éste la seguridad de que no procedera
registro alguno de una marca igual o semejante para ser aplicada a cualquier

producto o servicio.

Es preciso mencionar que todavia ambas fracciones mencionan como
supuesto que la autoridad “estime” y por tanto conserva de cierta forma
subjetividad y discrecionalidad en su aplicacion a un caso concreto, pues se
entiende que aun y cuando el titular de una marca no tenga declaratoria, de
todos modos la autoridad podra negar registros de marcas en base a marcas

gue “estime” notoriamente conocidas o famosas.

Me parece interesante mencionar que a mi parecer, existen ciertos errores en
la redaccion de las fracciones XV y XV bis del Articulo 90 que deberian ser

modificados o corregidos, como son:

En la fraccion XV del Articulo 90 la cual se refiere a las marcas notoriamente
conocidas, se sefiala que “no serén registrables como marca denominaciones,
figuras o formas tridimensionales, iguales 0 semejantes a una marca que el

Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México”.

Sin embargo, la fraccion XV bis del mismo Articulo que se refiere a marcas
famosas, difiere de la fraccion anterior pues en ella se indica que “no seran
registrables como marca denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
iguales 0 semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto

estime o haya declarado famosa en México.

Si bien entonces, la fraccion XV del articulo 90 de la LPI siempre ha
establecido la prohibicion respecto de marcas semejantes Unicamente, yo

propondria que se afada “en grado de confusion” a la fraccion XV de la

124



reforma ya que la interpretacidon que se desprende de esta fraccién puede

considerarse como mas amplia en relacién a la fraccion XV bis de la reforma.

Finalmente, se destaca el hecho de que la fraccién XV contiene una serie de
condiciones en las cuales se aplicara este supuesto para determinar la no
registrabilidad de una marca por parte de la autoridad, situacion que no
acontece en la redaccién de la fraccion XV bis, interpretandose sin embargo,
gue le son aplicables de igual manera tales condiciones tanto en caso de

marcas notoriamente conocidas como también en el caso de marcas famosas.

Si bien es cierto entonces, que existen ciertas fallas en la redaccion de las
fracciones en comento, sera labor de nosotros como abogados, el darles la
interpretacion que conlleve a su correcta aplicacién para lograr la protecciéon
adecuada a las marcas notoriamente conocidas y famosas, que es el objetivo y

espiritu de esta reforma.

3.- ANALISIS DE LA REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CON RESPECTO A LA ADICION DEL CAPITULO Il BIS QUE CONTIENE
LOS ARTICULOS 98 BIS AL 98 BIS-8 PARA CREAR LAS FIGURAS
JURIDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA
Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA.

Uno de los aspectos primordiales de la reforma, es la creacion de dos niveles
de notoriedad en México, a saber, la figura de la marca notoriamente conocida
por un lado y por el otro, la figura de la marca famosa, siendo la principal

diferencia entre ambas, el sector del publico por el cual es conocida.

En este sentido, el Articulo 98 bis del Capitulo Il Bis de la Ley de la Propiedad
Industrial, establece que para efectos de su estimacion o declaracion por el
Instituto, se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del
pais, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales

desarrolladas en México o0 en el extranjero por una persona que emplea esa
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marca en relacion con sus productos o servicios 0 bien, como consecuencia de

la promocién o publicidad de la misma.

Por otro lado, para efectos de su estimacién o declaracion por el Instituto, se
entenderad que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la

mayoria del publico consumidor.

A este respecto, me permito comentar que el Articulo 98 bis es claro en
relacion a lo se deberd entender como marca notoriamente conocida o famosa
en México particularmente en relacidon “al conocimiento por ciertos sectores del
publico consumidor” de dichas marcas como fuente de la notoriedad misma,
independientemente de su uso y/o registro. En otras palabras, entendemos
gque para determinar si una marca es notoriamente conocida o famosa
solamente se debera atender al conocimiento que de ellas tengan los

consumidores y no si la misma se encuentra en uso o si ha obtenido registro.

Luego entonces, una marca podra ser famosa o notoriamente conocida y por
tanto calificada y declarada como tal por la autoridad, aliin y cuando ésta no se

encuentre registrada como marca por el sélo hecho de ser conocida.

Lo anterior comulga con lo establecido por los Tratados Internacionales en
relacion a la proteccion de las marcas notoriamente conocidas por parte de
sus miembros quienes tienen como compromiso, la obligacion de rehusar el
registro de una marca, invalidar el registro de una marca y/o prohibir el uso de
una marca que constituya la reproduccion, imitacion o la traduccion de una
marca que la autoridad nacional estime ser notoriamente conocida en el pais
donde se invoca la proteccion para productos idénticos o similares, cuando

puedan ser susceptibles de crear confusién con dicha marca.

Finalmente, asi como lo hemos venido comentando a lo largo del presente
trabajo, nuestros Tribunales también se pronuncian a favor de que una marca
Nno necesita registro para ésta sea considerada como una marca notoriamente

conocida y de hecho han emitido resoluciones en este sentido.
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No obstante, lo anterior parece contradecirse con el Articulo 98 bis-I en su
péarrafo tercero, el cual establece que para que el titular de una marca pueda
obtener la declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los
productos o servicios en los que la marca origind su notoriedad o fama,
haciendo notar que a mi parecer, esta situacion se debera interpretar como que
la proteccidn per se, se dard a las marcas que se “estimen” notoriamente
conocidas o famosas en cuanto a la no registrabilidad de otras enrelacién con
el Articulo 90 fracciones XV y XV bis pero la declaratoria, entendida ya como
un reconocimiento formal por parte de la autoridad, solamente se otorgara
cuando la marca se encuentre registrada para los productos o servicios que

dieron originen a la notoriedad.

En relacion al propio Articulo 98 bis-l solamente queda por resaltar que se
reconoce a la declaratoria como un acto administrativo por medio del cual el
Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las
condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o
famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite, lo anterior significa que la
declaratoria emitida por el Instituto debera ser entendida como un acto juridico
gue reconoce la notoriedad o fama de una marca para los efectos legales
conducentes y con el objeto de tener mayores elementos para fundar y motivar
en forma mas solida sus resoluciones sobre la no registrabilidad de una marca

0 en su caso sobre la nulidad de la misma.

Toda vez gque se considera que la notoriedad y fama son preexistentes, segun
la reforma, la declaratoria no es constitutiva de derechos, Unicamente tiene
como fin reconocer dicha calidad a quien lo pruebe para que la via del

impedimento quede expedita y sustentada en pruebas.

El mismo Articulo 98 bis-l considera que la declaratoria debe ser un acto
administrativo de caracter declarativo a fin de que constituya un
pronunciamiento que, sin contener mandamiento ejecutivo, define la
caracteristica de notoriamente conocida o famosa y cuya actualizacion declara
también el derecho o ius prohibendi que permite al titular del privilegio derivado

de la marca, excluir a otros en el goce o disfrute del mismo.
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Por otro lado, uno de los puntos que a mi parecer merecen mayor atencion y
ameritan comentarse, es sin lugar a dudas lo establecido por el Articulo 98 bis-
2 el cual establece que para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o

fama, el solicitante DEBERA aportar entre otros los siguientes DATOS, y

enumera los siguientes:

|. El sector del publico integrado por los consumidores reales o potenciales que
identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados

en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la

ley.

Il Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o potenciales
gue identifiqguen la marca con los productos o servicios que ésta ampara,
basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio

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

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

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

extranjero.

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

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

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

extranjero.

IX. La inversion realizada durante los 3 ultimos afios en publicidad o promocién

de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El &rea geografica de influencia efectiva de la marca.

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

anos.

XIl. El valor econémico que representa la marca, en el capital contable de la

compaifiia titular de ésta o conforme a avalliio que de la misma se realice.

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

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

XV. El porcentaje de la participacion de la marca en el sector o segmento

correspondiente del mercado.

En mi opinion, el mencionar en este articulo el término DEBERA causara una
gran confusién pues en su estricta interpretacion juridica el DEBERA implica
gue aquel que pretenda obtener una declaratoria de notoriedad o fama tendra

gue agotar todo lo requerido en tal articulo.

Lo anterior sera absurdo en la practica ya que sera imposible para cualquier
titular de una marca agotar todos ellos y por tanto parece inalcanzable obtener

una declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa.

No debe dejar de hacerse notar que segun el propio articulo 98 bis establece
gue para efectos de su estimacion o declaracion por el Instituto, se entendera

gue una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
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determinado del publico o de los circulos comerciales del pais la conoce como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el
extranjero por una persona que emplea la marca en relacion con sus productos
0 servicios 0 bien como consecuencia de la promocion o publicidad de la

misma.

Por otro lado, a diferencia de la marca notoriamente conocida que solamente
es conocida por un sector determinado del publico o de los circulos
comerciales del pais, la marca famosa es conocida por la mayoria del publico

consumidor.

Considerando lo anterior, si el Articulo 98 bis-2 establece que para efectos de
obtener la declaratoria de notoriedad el solicitante DEBERA aportar datos
sobre *“otros sectores del publico diverso a los consumidores reales o
potenciales que identifiguen la marca con los productos o servicios que ésta
ampara...”, atenta inclusive mn la naturaleza de la figura juridica de marca
notoriamente conocida, ya que solamente se le deberia de solicitar informacion
sobre el sector determinado del publico o de los circulos comerciales que la
conocen y no excederse a requerir informacion sobre otros sectores del

publico.

Si analizamos entonces en forma estricta los requisitos para la obtencion de la
declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa, particularmente los
datos sobre los sectores del publico que conocen la marca, es absurdo
solicitar datos sobre “otros sectores del publico diverso a los consumidores
reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que
ésta ampara’ cuando se pretenda obtener una declaratoria de marca
notoriamente conocida, en la cual por su propia naturaleza, solamente se le

deberia solicitar datos sobre un solo sector del publico que es quien la conoce.

Luego entonces, parece que el ‘DEBERA” podria ser la causa de que nunca
una marca notoriamente conocida obtuviera su declaratoria pues si solamente
la conoce un solo sector del publico jamas su titular podra cumplir con la

fraccion Il del Articulo 98 bis-2.
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En tal virtud, el DEBERA tendria que cambiarse por PODRA, pues en realidad
el objeto del mismo ordenamiento es hacerle llegar a la Autoridad de los
elementos de prueba para comprobar que la marca de la cual se pretende

obtener la declaratoria es una marca notoriamente conocida o famosa.

Ademéas de lo anterior, el cambio de la palabra DEBERA a PODRA tendria
como consecuencia que el listado se convierta de limitativo a enunciativo,
otorgandole a quien pretenda obtener una declaratoria de marca notoriamente
conocida o famosa, la flexibilidad de elegir cual de los requisitos sefialados
aplica al caso concreto, no perdiendo de vista, que es a todas luces evidente
gue entre mayores sean los elementos a disposicion de la autoridad, mayores
seran las posibilidades de probar la fama o notoriedad de la marca y de obtener

la declaratoria correspondiente.

No debe perderse de vista para la valoracion de los elementos de prueba, que
la fuente misma de la marca notoriamente conocida o famosa es el
conocimiento que el consumidor tenga de ella, independientemente de
cualquiera del resto de los elementos que se listan en este articulo, luego
entonces, a mi parecer, se debera dar mayor fuerza probatoria al conocimiento
en si mismo de la marca por el consumidor que la fecha de primer uso, el
tiempo de uso continuo, los canales de comercializacion, los medios de

difusion, etc.

Por otro lado, este mismo articulo nombra a los requisitos como “DATOS”
debiendo ser “PRUEBAS”, ya que si analizamos cada uno de tales requisitos,
no son otra cosa que elementos que se proporcionan a la autoridad para su
valoracién y con el objeto de probar y comprobar si una marca es notoriamente

conocida o famosa.
De igual manera, el hecho de que en el Articulo 98 bis-2 se sefialen los

requisitos como “DATOS” causara confusibn en la practica porque mas

adelante, el articulo 98 bis-4 sefiala que las solicitudes de declaracién de
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notoriedad o fama se acompafaran “LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE
FUNDEN LA PETICION?”,

Por otro lado, desde mi punto de vista, es esencial que se cambie la “y” por la
“0” en las fracciones 1V, V, VI, VII, VI, IX, XIll y XIV ya que de lo contrario
obliga a probar todos los supuestos de estas fracciones en México por lo

menos y ademas en el extranjero en su caso, cuando pudiera ser al revés.

Continuando con el analisis al nuevo Capitulo Il BIS y particularmente en lo que
se refiere al Articulo 98 bis-3, me permito indicar que en el segundo parrafo de
este articulo se establece que “la declaratoria podra actualizarse en cualquier
tiempo”, haciendo notar que considero que esta redaccion es demasiado
amplia ya que puede interpretarse que la declaratoria se puede actualizar
incluso después de haber concluido su vigencia, la cual es de cinco afios,
momento en el cual realmente se deberia presentar una nueva solicitud de
declaracién de notoriedad o fama y no actualizarse. Por tanto, segun mi
opinidon debié de mencionarse como: “La declaratoria podra actualizarse en
cualquier tiempo durante su vigencia, a peticion de quien tenga interés

juridico...”

En el articulo 98 bis-5. Yo propondria cambiar la palabra “desechada” al final
del texto del articulo por “abandonada” para ser uniformes, ya que en todos los
casos de tramites administrativos de registro y conservacion de derechos de
marcas contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, las solicitudes de
cualquier tipo se tienen por abandonadas por falta de contestacion a requisitos

y no asi desechadas.

4.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OBTENER UNA DECLARATORIA DE
MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O FAMOSA.

Las ventajas al obtener una declaratoria de notoriedad o fama por parte del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el titular de una marca se

podrian resumir de la siguiente manera:
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1.- En base a la declaratoria de fama o notoriedad, el Instituto tendra una
evidencia mas sélida para negar el registro de marcas idénticas o similares a

éstas a nombre de terceros en relacion a cualquier tipo de producto o servicio.

2.- El titular de una marca notoriamente conocida o famosa, tendra la seguridad
de que el Instituto negara cualquier marca que sea idéntica o semejante a ésta
para cualquier tipo de producto o servicio, y en caso de que por alguna omisién
se otorgara un registro para una marca idéntica o semejante a una que haya
sido declarada notoriamente conocida o famosa, el titular de la misma, podra
facilmente demandar su nulidad con una evidencia mas solida basada en la

declaratoria correspondiente.

3.- Es importante sefialar que no es requisito indispensable obtener la
declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa por parte de su titular
para que el registro de una marca idéntica o semejante a ésta, sea negado o
en su caso sea declarado nulo, sin embargo, una negativa o nulidad motivada
por parte de la autoridad en el hecho de que la marca propuesta es idéntica o
similar a una notoriamente conocida o famosa, seria facilmente impugnada
pues estaria basada en una estimacion y no en una evidencia real como seré la

declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa.

A este respecto me permito comentar que en los casos en que el Instituto
tuviera que negar o nulificar el registro de una marca idéntica 0 semejante a
una notoriamente conocida o famosa basada no en una declaratoria sino en
una estimacion, sera practicamente imposible para esta autoridad proporcionar
evidencias de dicha notoriedad o fama ante los Tribunales en caso de que la
negativa o nulidad fuera impugnada por su titular, de lo contrario, si niega o
nulifica el registro de una marca en base a la declaratoria de fama o notoriedad
obtenida por su titular, el Instituto podrd presentar como evidencia ante los

Tribunales, dicha declaratoria que prueba la notoriedad o fama de la marca.

4.- La obtencidon por parte del titular de una marca notoriamente conocida o

famosa de una declaratoria, evitara la necesidad de obtener evidencias sobre
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tal notoriedad o fama en casos de litigio en los cuales se encuentre involucrada

esa marca, tales como infracciones, nulidades o caducidades.

5.- Una declaratoria de notoriedad o fama de una marca seria de gran utilidad
para casos de oposicion de registro de marcas similares o idénticas en el

extranjero.

Por otro lado, las desventajas que observo desde mi personal punto de vista

son.

1.- Considerando que cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
estime como famosa o0 notoriamente conocida, una marca, no otorgara
registros a terceros de marcas idénticas o semejantes para cualquier producto
o0 servicio, independientemente si existe una declaratoria obtenida por su titular
0 no, luego entonces y ante tal circunstancia, es probable que los titulares de
las marcas que se consideren notoriamente conocidas o famosas no estén
dispuestos a invertir fuertes cantidades de dinero en la obtencion de los
requisitos para obtener la declaratoria pues practicamente tendran los mismos

derechos contra terceros con o sin la declaratoria.

2.- Mi apreciacibn es que aun y cuando se pretende limitar la facultad
discrecional de la autoridad para estimar o declarar a una marca como
notoriamente conocida o famosa, los requisitos sefialados y la valoracion de los
mismos continda siendo a todas luces subjetiva y el resutado dependera del
criterio absoluto de la autoridad pues finalmente se omite sefalar en forma

claray precisa los parametros a considerar para evitar tal subjetividad.

3.- Que sera muy dificil evaluar informacién sobre una supuesta mayoria en un
sector o diversos sectores de consumidores pues nos encontramos en un pais

gue no es homogéneo.

4.- Que los problemas no radican en las Leyes sino en los encargados de
aplicarlas y desde mi punto de vista los funcionarios del Instituto carecen de

conocimientos para analizar y evaluar cuestiones de mercado, de valor
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contable o de participacion en el mercado y por tanto se impondran cargas
innecesarias a los solicitantes de declaratorias de marcas notoriamente

conocidas o famosas para intentar probar tal fama o notoriedad.

5.- Que considerando que la reforma en estudio no es clara, se desconoce la
manera en gue una solicitud de declaratoria podria ser rechazada, y si fuera el
caso de que una marca no calificara como famosa se le pudiera otorgar una
declaratoria de marca notoriamente conocida o si sera desechada de plano y
se tendr& que iniciar un nuevo tramite para intentar obtener la que se refiere a

marca notoriamente conocida.

6.- Que los honorarios de los abogados por el estudio y analisis de la
informacion y de la documentacién requerida, por la presentacién y
seguimiento de una solicitud de declaratoria de marca notoriamente conocida o

famosa y por la obtencion de la misma son muy elevados.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Las marcas son signos distintivos que sirven para diferenciar
productos y servicios de otros de su misma especie o0 clase en el mercado.
Dentro de sus principales funciones esta la de proteger y garantizar la calidad
de un producto o servicio indicando su procedencia, pues protege a su titular

contra sus competidores y posibles usurpadores.

Ademas una marca debe poseer determinadas caracteristicas como es el de
especializar e individualizar los productos y servicios por ella amparados,
aunque para su proteccion legal, se requiere que ésta cumpla con ciertas
caracteristicas como la novedad y la especialidad para amparar productos y
servicios determinados conforme a las reglas de clasificacion que establece el

arreglo de Niza.

El uso exclusivo de una marca solamente lo otorga, la obtencién del registro de

la misma por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La excepcion al principio de especialidad y territorialidad lo encontramos con
las llamadas marcas notoriamente conocidas o marcas famosas que a criterio
del IMPI estime como tal en vista de que un sector conoce la marca por las
actividades comerciales que se realizan en México y en el extranjero o por la

publicidad de la misma.

SEGUNDA.- Considerando el marco juridico de las diferentes legislaciones que
han regulado las marcas podemos mencionar que en la Ley de 1942
encontramos una regulacion mas estricta en términos generales, ya que incluye
diversas innovaciones como el uso obligatorio de las marcas de productos
mexicanos y cuando menos en alguna de las clases que se encontraba

registrada.

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 no se establecia la proteccion de
las marcas famosas 0 notoriamente conocidas de una forma expresa sino que

existia cierta proteccion para este tipo de marcas derivadas del Convenio de
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Paris. Es decir, era insuficiente la proteccion de las marcas renombradas ya

gue existia falta de accidn para reprimir tanto su registro como su uso indebido.

Con las reformas de 1987 se buscé concordar la legislacion nacional e
internacional ya que incluyo por primera vez en el texto del articulo 91 fraccion
XIX disposiciones para tutelar a las marcas notoriamente conocidas, no asi
para las marcas famosas, recogiendo lo esencial de articulo 6° Bis del
Convenio de Paris, donde a juicio de la autoridad administrativa se consideraba

a la marca notoriamente conocidas.

Respecto a la Ley de Fomento para proteger la Propiedad Industrial de 1991
ademas de ofrecer una proteccion de los derechos de propiedad industrial
vemos que se introdujeron varias disposiciones en relacion a las marcas
notoriamente conocidas, pues se faculto a la autoridad para renegar su registro

en México a las personas que no fueran el titular en el extranjero.

Con la reforma de 1994 se buscO elevar los niveles de proteccion de los
derechos de propiedad industrial, incorporando las tendencias mundiales de
proteccion en la materia plasmados en los tratados internacionales. Por lo que

respecta a las marcas famosas, éstas todavia no estaban reguladas.

En relacion a las marcas notoriamente conocidas, las reformas de 1994
adicionan en su articulo 90 fraccién XV que no seran registrables como marca
“las denominaciones, figuras tridimensionales, iguales o semejantes” a una
marca que el Instituto estime notoriamente conocida en Meéxico para ser

aplicada a cualquier producto o servicio.

En el segundo péarrafo de este articulo, se introdujo un nuevo concepto y
mediante el cual se establece los parametros para determinar cuando una
marca se considera notoriamente conocida en México. Ademas esta ley
permiti6 emplear todos los medios probatorios establecidos por la misma, a fin
de demostrar la notoriedad de una marca, permitiendo que el duefio de una

marca tuviera mas medios para defender su marca.
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TERCERA.- EI TLC para América del Norte introduce una innovacion
encaminada a dar una proteccién adecuada a la marca notoriamente conocida

en términos del articulo 6 Bis del Convenio de Patris.

El articulo 1708.6 del TLC para América del Norte: dispone que para establecer
la notoriedad de una marca, se debe tomar en cuenta el conocimiento que de
ésta se tenga en el sector relevante del publico consumidor - no es necesario
gue sea conocida por todo el publico consumidor sino tan solo por el publico
consumidor del producto o servicio que ampare la marca, incluyendo aquel
conocimiento en el territorio de las partes que derive Unicamente de publicidad

y promocién de la marca.

Debido a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano, éstos se vieron
refledos en la legislacion interna el 2 de agosto de 1994 publicados en el
DOF, decreto por el cual se realizaron diversas reformas y adiciones a la LFPPI
de 1991.

Las reformas y adiciones que se hicieron a la Ley entes mencionada, entraron
en vigor el 1 de octubre de 1994, quedando modificado entre otras el articulo
90 en su fraccién XV de la ahora LPI, en la cual se introdujo una definicién de
marca notoriamente conocida en México que complemento la proteccion que

contenia el articulo 90 fraccion XV de la Anterior Ley.

En la Ley de Propiedad Industrial de 1994 no se encuentra previsto un
procedimiento que permita al titular obtener una declaracion o reconocimiento

administrativo de la notoriedad.

CUARTA.- Con relacién a la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para
crear las figuras juridicas de declaratoria de marca notoriamente conocida y de
declaratoria de marca famosa vemos que el IMPI es la autoridad administrativa
para emitir tales declaratorias a través de su correspondiente publicacion en la

Gaceta.
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Con la Reforma al articulo 90 de la vigente LPI se establece que no seran
registrables como marca, aquellas denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o
haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicados a

cualquier producto o servicio.

Asimismo, todas aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales
iguales o semejantes en grado de confusiébn, no seran registrables como
marcas por aquellas que el Instituto haya estimado o declarado famosa de

acuerdo al Capitulo Il BIS que sean aplicadas a cualquier producto o servicio.

De acuerdo a este Capitulo Il BIS vemos que ésta se harad cuando un sector
determinado del publico o de los circulos comerciales del pais, conoce la marca
debido a las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero
por aquella persona que emplea esa marca en sus productos o0 servicios o

debido a la promocién o publicidad que se haga de la misma.

El acto por el cual IMPI emite esa declaratoria, constituye un acto
administrativo con base en los elementos de prueba aportados, ya que las
condiciones por las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa,

subsisten al tiempo.

Para que se pueda obtener una declaratoria de notoriedad o marca famosa, es
necesario que ésta se encuentre registrada en México para amparar los

productos o servicios en los que la marca origino su notoriedad o fama.

QUINTA.- La proteccidon de las marcas notoriamente conocidas tiene como
objetivo la creacién de la figura de las declaratorias de marca notoriamente
conocida y de marca famosa, ademas de crear reglas claras para que IMPI

pueda reconocer la notoriedad o fama a través del acreditamiento previo.

Esta reforma consisti6 en innovar que se contemplaran dos grados de
notoriedad, una que ya se conocia y que implicaba el conocimiento de cierto

sector del publico o circulos comerciales especificos y como novedad, la fama
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gue una marca tuviera no solamente por un sector especifico, sino por la

mayoria de los consumidores.

El hecho de que IMPI valore ciertos elementos probatorios, para declarar a una
marca como notoriamente conocida o famosa, permite motivar adecuadamente
las negativas del registro de marcas y puede servir como prueba plena para los
procedimientos contenciosos mejorando la economia procesal, ademas de
limitar la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en

procedimientos similares.

En sintesis como principales reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad
Industrial para proteger a las marcas notoriamente conocidas o famosas

mencionamos las siguientes:

Se adicionan como facultades del IMPI emitir y publicar declaratorias de

notoriedad y fama de marcas.

Se indican los supuestos en que debe aplicarse el impedimento de registro
relacionado con la similitud de marcas notoriamente conocidas. También se
adiciona la nocion del caso en que el otorgamiento pudiese diluir el caracter
distintivo de la marca, ademas del aprovechamiento que pudiera causar

desprestigio de la marca.

Por otro lado se crea la fraccidbn XV BIS del articulo 90 para prever como
impedimento de registro, la identidad y semejanza en grado de confusion con
una marca famosa, ampliando la proteccién a cualquier género de productos o

servicios.
Se crea un nuevo Capitulo Il BIS denominado de las marcas notoriamente

conocidas y famosas, donde se numeran las caracteristicas de éstas y donde

se adiciona como figura juridica la marca famosa.
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SEXTA.- Que aun y cuando nuestros legisladores han intentado otorgar una
adecuada ydebida proteccion a las marcas de renombre, la actual legislacion,
particularmente lo establecido por las recientes reformas de afio pasado en
cuanto a marcas notoriamente conocidas y famosas, todavia no se ha logrado
limitar la facultad discrecional de la autoridad para estimar o declarar a una
marca como notoriamente conocida o famosa en virtud de que los requisitos
sefialados y la valoracién de los mismos sigue siendo subjetiva y continua
estando basada en el criterio de la autoridad pues sera muy dificil para una
autoridad administrativa, evaluar informacién de mercado, contable, fiscal y
datos sobre una supuesta mayoria en un sector o diversos sectores de

consumidores.

SEPTIMA.- Lo que puedo concluir sin temor a equivocarme es que a nosotros
los abogados dedicados la Propiedad Industrial, nos corresponde en gran
medida que las reformas e innovaciones que éstas proporcionan, sean
interpretadas y aplicadas de una forma adecuada con el objeto de cumplir con
el espiritu de las mismas que es la mayor protecciébn y certeza juridica a
quienes son titulares de marcas de renombre, asi como a los consumidores

frente a terceros usurpadores.
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