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contra |a copia o imitacién no autorizada, durante cierto ndmero de afios, sus
mejoras tecnologicas y sus signos de identificacion comercial

La compelencia desleal puede causar una confusion con los productos y
servicios o @ la actividad industrial o comercial de una empresa con la marca
previamenle registrada, asimismo puede originar alegaciones falsas que tiendan
a desacreditar los productos o servicios o la actividad comercial o industrial de
una empresa. Sobre este punto existen leyes relativas que sélo suelen ocuparse
de |os actos realizados por el registro de una marca en el pais en que ésta fue
suscrita.

En ese contexto, en el primer capitulo diferenciaremos las dos grandes ramas de
la propiedad intelectual: la primera es propiedad Industrial que engloba
principalmente a las Invenciones, marcas registradas o de fabrica, marcas de
comercio, dibujos y modelos industriales y denominacion de origen. La segunda
es el derecho de autor, que comprende especialmente a las obras literarnas,
musicales, artisticas, fotograficas y audiovisuales. Veremos el conceplo de
Marca Registrada y daremos una revision a los anlecedentes historicos que se
tienen de las marcas, ya que en un principio no se les concebia como lales sino
solo era la manera de ver quién era el fabricante. Trataremos de esquematizar la
evolucion de la Marca Registrada desde las primeras Convenciones en las que
se aborda el tema, como un valor a registrar y cuidar. Veremos como
paulatinamente el tema va tomando mayor relevancia en el ambito internacional

En el capitulo segundo revisaremos a los distintos Organismos que validan y
supervisan a la Marca y la vinculacion de México con ellos, El objetivo que
persigue la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual de mantener y
aumentar el respeta por la propiedad intelectual en todo el mundo, a fin de
fomentar el desarrollo industrial y cultural, estimulando la actividad creadora y
facilitando la transferencia de tecnologia y la diseminacion de las obras literarias






beneficiados economicamente del reconocimiento nacional e internacional de su
marca

Distinguiremos la participacion de Meéxico en organismos internacionales, y
como ayuda a la proteccidn de las marcas mexicanas en el mundo y la
importancia que tiene para las marcas registradas a nivel internacional
encuentren en nuestro pais un ambiente de legalidad ante la competencia
desleal y la pirateria.









personas, disefios, colores, elementos figurativos, forma de los bienes o la de
su empaque, letras numeros, etc. De acuerdo con lo anterior se requerira en un
futuro de una adecuacion a la LFPPI, para poder registrar a la marca conforme
al Arl. 1708 del TLCAN

Para algunos paises la marca se puede proteger aln sl ésta no ha sido
registrada, por lo general, para que esta proteccion sea efectiva es necesario
que la marca sea registrada y presentada en la oficina de patentes y marcas de
cada pais El registro se efectla respecto de productos o servicios especificos.
La obtencion del registro, gue no es otra cosa que el reconocimiento oficial por
parte de las autoridades competentes de que el signo redne a los elementos
necesarios para ser reconocido legalmente como marca Cada vez que se hace
la solicitud de un registro de marca, es necesario delerminar si eésta es de nueva
creacion, o es de propiedad de alguien o esla reivindicada por alguna otra
persona. Para lo anterior se debe de analizar una gran cantidad de informacion.
El hecho de registrar una marca otorga la ventaja de que el titular obtenga el
derecho de uso exclusivo de la misma Esa exclusividad, se refiere a que el
fitular es la unica persona que puede hacer uso licito de la marca. La principal
ventaja del registro de una marca, es que desde el momenlo de su presentacion,
se bloquea el registro para cualquier otro registro de marcas iguales o similares.

Cuando se llega a obtener el registro, la empresa o las personas poseedoras del
mismo no invaden ningun derecho previamente adquirido por terceros, por otro
lado el registro de éste repercute de manera econémica, ya que el Uso exclusivo
de la marca le otorga fitularidad, Para nuestro pais, el uso de una marca no
resulta trascendente el hecho de que la marca esté en uso o no, como lo es en
otros paises, en donde es necesario que para la conservacion del registro la
marca este activa. Una vez registrada Ia marca solo el propietario podra utilizarla
para beneficio propio, ninguna persona, organizacion U empresa podra usar la
marca, todo Uso no autorizado de un signo similar a la marca esta prohibido ya
gue con esto se le puede enganar al publico.



La proleccion de una marca no suele lener una limitacion de tiempo, siempre
que se renueve periodicamente y que la marca tenga un uso constante, y en el
caso de gque la marca no sea ulilizada, se puede liegar a perder su registro.

En el caso de México, la vigencia de los registros de una marca o de un aviso
comercial es de diez anos a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, Ia
vigencia puede renovarse por periodos iguales indefinidamente. Conforme a la
ley vigente solo se exige que el uso de la marca no se haya interrumpide por un
plazo de 3 afios consecutivos. El plazo de la solicitud de renovacién es dentro
de |os sels meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia que
es de seis meses posteriores al vencimiento de la vigencia. En nuestro pais una
marca puede llegar a caducar cuando ésta no es renovada en el periodo que se
le requiere o si la marca no es usada por lres afios conseculivos en los
productos o servicios para los cuales se registro.

El registro de una marca solo tiene efecto en el palis en el cual se efectia el
registro, pero no significa gue en los demas paises también esteé registrado, es
por lo que los paises miembros de la OMPI| buscan lener reconocimienta en
otros paises, lo cual se consigue de manera independiente haciendo el registro
correspondiente en cada pals en los que también se tenga el interés o la
necesidad de tener proteccion de la marca. El Tratado sobre gl Derecho de las
Marcas de 1994 define qué informacion se debe de proporcionar y que
procedimientos se deben de seguir para poder registrar sus marcas en otros
paises miembros.

En México es impartante el registro de la marca ya que al registrarse en el IMP,
&l estado |e otorga el derecho exclusivo de su uso en la Republica Mexicana
Los registros en nuestro pais no son de caracter obligatorio, pero al hacer un
registro se le concede derecho sobre la marca; lo cual evita la copia o imitacion y
el aprovechamiento de su reputacion comercial, asi como de ejercer las















patentes de una manera organizada a nivel internacional se da como primer

esfuerzo en la Convencian de Paris

1.2. Convencién de Paris para la Proteccion de la Propledad Industrial

La Convencién de Paris para la Proteccion de |a Propiedad Industrial fue firmada
en Paris el 20 de marzo de 1883 y entré en vigor un afo mas tarde, el 7 de julio
de 1884. Las negociaciones para esta Canferencia se dieron desde 1880, del 4
al 20 de marzo de ese mismo arno, y fueron 23 estados participantes. Tres afos
mas farde del 6 al 20 de marzo de 1883 se da continuidad a las negociaciones,

La Convencion abarca en un amplio sentido la proteccion de la propiedad
Industrial, Incluyendo invenciones, marcas registradas, marcas de servicio,
disefios Industriales, modelos, indicaciones geograficas y de la represion a la
competencia desleal. Esto se divide principaimente en tres categorias. derecho

de prioridad, trato nacional y reglas comunes.

El derecho de prioridad en el caso de las patentes, marcas registradas y
modelos industriales, sefala que posterior a una primera solicitud en alguno de
los Estados contratantes, se cuenta con un periodo de 12 meses para patentes
y modelos y, de seis meses, en el caso de marcas y disefios industriales para
ser protegidos en cualquiera de los Estados contratantes. Es decir, que si hay
alguna solicitud ulterior a la primera registrada, ésta no gozara del derecho de
prioridad. Este derecho les da grandes ventajas a las personas que quieren
registrar algo, ya gue no tienen que presentar simultaneamente en los paises en
los que requieren proteccion, sino que goza de seis meses o doce meses para
hacerlo.

Del Trate Nacional o Asimilacion, la Convencion declara que cada Estado
contratante debe garantizar la proteccion de la propledad Industrial de sus



nacionales como la de los otros Estados contratantes Los nacionales de los
Estados no contratantes también estan protegidos por la Convencion si estan
domiciliados o tienen contactos comerciales o Industriales con algun Estado
contratante.

En relacién a las reglas comunes que los Estados miembros deben de seguir,
las patentes registradas en diferentes Estados miembros son independientes
unas de otras. Ya que la garantia de una patente en un Estado miembro, no
obliga a otro Estado contratante a garantizarla, Una patente no puede ser
negada, anulada o terminada por ningin Estado miembro, Cada Estado
miembro debe proporcionar las medidas legislativas pertinentes para garantizar
el orden y prevenir usos indebidos de la patente

En cuanto a la Marca Registrada, la Convencion de Paris, nos marca que fa
solicitud y registro de una marca. estara determinado por cada Estado miembro
por medio de sus leyes nacionales (articulo. 8), por lo tanto cualquier solicitud
llenada por un nacional de un estado Miembro no podré ser rechazada o
invalidada Una vez obtenido el registro de la Marca en un Estado miembro, la
marca seré libre de poderse registrar en cuaiquier otro pais, incluyendo su pais
de origen. Para gozar de los privilegios que |e ofrece ser una marca registrada y
pueda defenderse ante la competencia desleal,

La cancelacion o revocacion de una patente en un Estado miembro, no afecta la
validez dentro de algln otro miembro. Cuando una marca es fegistrada en el
pals de origen, debe ser aceptada para protegerse en original en otros Estados
miembros. Y sélo puede ser negada en aquellos casos en |os cuales la marca
afecte a terceras personas, viole algtin signo distintivo o alecte el orden publico y
a la moral

Cada Estado miembro se debe negar a registrar y debe de prohibir el uso de
marcas que constituyan una copia, reproduccion o lraduccién, que creen















El BIRPI no era solo regido bajo la Convencion de Paris y la Convencion de
Berna, sino que también por Convenios Especiales o Arreglos Especiales (una
expresidn usada dentra de la Convencitn de Paris) y s6lo los Estados Miembros
de la Convencién eran elegibles a adherirse a esos Convenios Especiales. Para
1967 eran sblo cinco de estos llamados Convenios Especiales: el Convenio de
Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas firmado en 1891, el Convenio
de Madrid sobre falsa representacion o de indicaciones de fuente en bienes,
también firmado en 1891, El Convenio de La Haya sobre depdésito internacional
de Disefos Industriales, firmado en 1825; El Convenio de Niza sobre la
Clasificacion Internacional de Bienes y Servicios con fines de marca registrada,
finalizado en 1957 y por Gltimo el Convenio de Lisboa sobre la Proteccién de
Apelacién de Origen y su Registro Internacional, concluido en 1958 Los
nombres de los convenios anteriores denotan el lugar donde se llevd a caba la
conferencia diplomdatica que dié origen a los mismos'®

Tanto la Convencién de Paris y la de Berna, los Convenios de Madrid, La Haya,
Niza y Lisboa proveen a los paises miembros los fundamentos y la idea de
constituir una Union especial. El término Union era un concepto de moda cuando
se concluyeron estos tratados y en este sentido se entiende que los paises
miembros de estos tratados formaran una entidad la cual tuviera personalidad
juridica y sus propias finanzas, en |ugar de eso era el BIRPI que er
supervisado por el Gobierno Suizo.

La idea de una reforma estructural y administrativa del BIRP| fue hecha algunos
afos antes en 1960 por el entonces Director del BIRPI, Jaques Secretan, un
cludadano sulzo, fue hasta 1962 cuando |a idea fue desarrollada y llevada a
hechos practicos por Arpad Borgsch', que era en aquel entonces el delegado
de los Estados Unidos para varias reuniones del BIRPI El interes por parte de
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los paises europeos fue por parte de Guillame Finniss, que era el delegado de
Francia y el Presidente en la mayoria de las reuniones del BIRPI

Cuando Georg Bodenhousen era Director y Arpad Borgsch Director adjunto del
BIRPI en 1963 los preparativos de la reforma estructural y administrativa fueron
apresurados y buscados de una manera mas agil Mas tarde en 1964 en
Inglaterra se constituye el Estatulo de Monopolios que restringia el privilegio al
primer y verdadero inventor. Lo anterior cred las bases para que se dieran las
condiciones necesarias para la creacion de una organizacion que conjuntara las
Ideas que darian forma al OMPI que sera el tema a tratar de nuestro siguiente
capitulo.



2. Organismos Internacionales relacionados con el registro de la marca

En nuestro capitulo anterior pudimos ver las bases de lo que seria la principal
organizacion a nivel mundial que vigila y se ocupa de la propiedad industrial
Esta organizacion comenzaria de una manera organizada y en un amblente que
invita a los divarsos paises a participar, para buscar desarrollar, de una manera
efectiva politicas y esirategias que protejan a las obras Intelectuales y dentro de
ellas a la marca que es el abjeto de nuestro trabajo.

Para asegurar la posibilidad de que los cludadanos obtengan la proteccion en
los Estados extranjeros, en 1883 once Estados establecieron |a Unidn
Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial, conocida como el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y
paulatinamente el nUmero de paises firmantes se ha venido Incrementando. Ya
que este convenio permite gue los estados miembros puedan celebrar acuerdos
entre ellos, siempre y cuando éstos ne contravengan las disposiciones generales
del Convenio de Parls

Lo anterior permitiia impuisar el crecimiento econémico de los diferentes
actores internacionales, reforzando la cooperacion entre las naciones en materia
de propiedad industrial a fin de conseguir una proteccion adecuada, f&cil de
obtener y respetada por sus miembros.

En esta era en la que la informacion y el uso de nuevas tecnologias avanza dia
con dia, las medidas que tomen los organismos internaclonales que regulan a la
propledad Intelectual, impedird que se den aclos de pirateria o mal uso de las
marcas a nivel internacional, defendiendo asi los derechos de los individuos que
sean propietarios de una marca especifica.









Reforzar la infraestructura, |as instituciones y los recursos humanos en la
esfera de la propiedad inteleclual

Desarrollo  progresivo del Derecho Internacional de [a propiedad
intelectual

Prestacion de servicios de calidad en los sistemas de proteccién mundial
de |a propiedad intelectual,

Mayor eficacia en los procedimientos de gestion y administracion

Dentro de las tareas que desempera la OMPI esta la de fomentar entre sus
miembros el desarrolio de la legislacion, normas y procedimientos relativos a la
propiedad intelectual, asi como favorecer el crecimiento de una legislacidn
internacional, en lo relativo a patentes, marcas, disefios Industriales,

indicaciones geograficas, derecho de autor y derechos conexos.

La entrada de la OMP! como una Agencia especializada dentro de la ONU dio la
posibilidad de que la OMP| se convirtiera en un Organismo Especializado de las
Naciones Unidas. La gran mayoria de los paises miembros colncidian en las
ventajas que esto podriz traer. El hecho de que la lucha por la propiedad
intelectual seria de reconocimiento mundial, y que muchos de los paises en
desarrollo se le unirian, lo cual representaria un beneficio para fines de control
dentro de estos paises y que los paises miembros no tendrian que preocuparse
por sueldos y pensiones de los empleados de la OMPI, ya gue ésios
provendrian del llamado sistema comun de las Naciones Unidas de sus
Organismos especializados (a excepcion del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional).

Una vez que la OMP| se constifuyé como un Organismo Internacional se tenia
que llegar a un acuerdo entre esta y las Naciones Unidas, primero negocianda
enlre sus secrelarias. El acuerdo fue aprobado en la Asamblea general de Ia
OMPI el 27 de sepliembre de 1974 y por parte de las Naciones Unidas el 17 de
diciembre del mismo afo. El protocolo fue firmado por Kul Waldheim, el



























Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial (Acta de
Estocolmo

Arreglo de Lisboa relativo a Ia proteccion de las Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional

Reglamento del Arreglo de Lisboa

Tratado de Nairobi sobre la proteccidon del simbola Olimpico

Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)

Reglamento del Tratada de Cooperacion en Materia de Patentes
Caonvencion Internacional Sobre la proteccion de variedades vegetales
(UPDV) 1878

Acuerdo sobre los aspectos de |os derechos de Propledad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica

Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3)

Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia

Acuerdo entre México y la Union Europea concerniente al reconocimiento
mutuo y proteccion de las denominaciones en el sector de las bebidas
espirituosas

Tratado de libre Comercio entre el Goblerno de los Estados Unidos
Mexicanos y €l gobierno de Nicaragua.

Tratado de Libre comercio entre la Republica de Chile y los Estades

Unidos Mexicanos
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3 La Marca Registrada en México

En Meéxico la proteccion a las invenciones y creaciones es recienle en
comparacion 2 los registros que se tienen en algunos olros paises A la
propledad industrial se le reconoce como un derecho patrimonial de caracler
exclusivo, para quien hace uso de dicho derecho, esta distincion es otorgada
por el Estado y se da por un tiempo determinado a personas fisicas o morales,
A un producto nuevo, disefio ariginal o de fabrica y a las mejoras se les conoce
como Invenciones, ya gque se protegen mediante una patente, modelo de utilidad
o diseno industrial, asi como a través de |os secretos Industriales. Por otro lado,
tenemos lo que se conoce como signos distintivos (éstos llegan a ser parte de
una marca registrada), los cuales se protegen a través de los regisiros de marca
y de avisos comerciales, declaratorias de denominacion de origen y de
publicaciones comerciales.

En las Gltimas tres décadas en nuestro pais se le ha dado gran importancia a la
propiedad industrial, considerandola como uno de los insirumentos de principal
fomento a la competitividad de los sectores productivos. Sin embargo, el
desarrollo que se tiene atin na es el optimo. Es por esla razon que en México se
han buscado que politicas gubernamentales de fomento a las actividades
productivas se lleven de la mano con el marco legal e institucional en materia de
propiedad Industrial nacional e internacional.

En México el primer ordenamiento juridico en esta matera, fue el Decreto de las
Cortes Espafolas, expedido en 1820. Afios mas tarde en 1832, aparece la
primera Ley Mexicana sobre el Derecho de la Propiedad de los Inventores o
Perfeccionadores de algin ramo de la Industria, La anterior otorgaba la
exclusividad del uso por un plazo determinado Para 1832, la Ley sobre el
Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de alglin ramo de la
Industria, daba una vigencia de 10 anos; en el caso de las mejoras, de 7 afios y
para las invenciones induslriales de 5 afos, esla Ley no preveia un examen de
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novedad y solo era denegada si ésta estaba en contra del orden y las buenas
coslumbres estableciendo sanciones en proporcion al dafio causado

Como primer antecedente en lo que @ marcas se refiere, lenemos el Codigo de
Comercio de 1884, que protegia contra la falsificacion o mal uso del nombre del
comerciante o del prestador de servicios, asi como también de las letras o
simbolos que los representaran. En 1889, la Secretaria de Fomento,
Colonizacién e Industria, crea la Ley de Marcas de Fabrica en la que se podia
solicitar su registro ya sea por nacionales o extranjeros, |a titularidad de las
marcas se olorgaban sin examen previo y sl en un lapso de noventa dias
después de su registro no se presentaba oposicién alguna se otorgaba el
registro. Un afo mas tarde se promuiga la Ley de Invenciones vy
Perfeccionamiento, estableciendo lo que era patentable y la proteccion de una
patente, por un periodo de 20 afios a partir de su registro.

Ya en 1903, se promulgan dos leyes, la Ley de patentes de Invencion y la Ley
de Marcas Industrizles y de Comercio, en las que se definen lo que es un signo
o denominacién, asi como lo que son figuras de modelos y dibujos industriales.
Durante el periodo de 1820 a 1903, las Leyes sufrieron cambios mas profundos,
fundamentaimente por Ila economia y en particular por sus relaciones
comerciales con otros paises. Con la adhesion al Convenio de Paris en 1803
México establece la Oficina de Patentes y Marcas, y, a partir de la Ley
promulgada en 1942, lo que concierne a Marcas y Patentes, aparece en un
mismo documento legal.

En 1928, la Secretaria de Industria Comercio y Trabajo eslablece la Ley de
Patentes de Inversion, estableciendo los diferentes tipos de patentes: patente de
invencion, modelo o dibujo industrial y patenle de perfeccionamiento.
Conjuntamente declara la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, en la
cual se establecen bajo una misma farma distintiva las marcas, dandoles un
periodo de proteccion de 10 afios.















industrial gue no se le habia dado la importancia requerida. Esta Ley le da al
inversionista extranjero y a la transferencia de tecnologia, un ambiente de mayor
confianza al dar proteccion, fomentando que se de una mayor inversion en
nuestro pais. Basicamente abarca todas las areas del conocimiento, como lo
seria el caso de los descubrimientos en medicamentos, las férmulas de las
bebidas y alimentos por nombrar algunos. La LFPPI, amplia los periodos de
proteccién de las patentes de 14 a 20 afios a partir de la fecha de entrega de la
solicitud, y, a las marcas que es el campo de nuestro interés, de 5a 10 afos.

El 2 de agosto de 1994 se publica en el Diario Oficial de la Federacion el decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, en este decreto se incluye el
cambio de nombre de la misma por el de Ley de la Propiedad Industrial. Y el 23
de noviembre del mismo afo se publica el Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, mediante el cual se abroga el Reglamento de la Ley de Invenciones y
Marcas de 1988. Con lo anterior se busca simplificar los tramites y el
otorgamiento de derechos y establecer un sistema mas eficiente para sancionar
la violacion de los derechos de propiedad industrial. Dentro de las
modificaciones que se llevan 2 cabo, una de las mas Imporantes es la de
armonizar a la Ley con las disposiciones y tratados internacionales en la materia
firmados por México y forialecer la infraestructura institucional necesaria para la
Administracion de los derechos de la propiedad industnal, otorgando al IMPI las
facultades de autoridad en materia administrativa. El antecedente inmediato del
IMP! es la Direccion General de Desarrollo Tecnoldgico (DGDT), dependiente de
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, tenia la encemienda de
promover el desarrollo tecnoldgico, especialmente a través de la proteccion a la
propiedad industrial, pero la politica de desregulacion del gobierno repercutit
para importantes cambios en propiedad industrial

A continuacidn se enunciaran los ordenamientos |uridicos que México ha
elaborado para la proteccion de la propiedad industrial;
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Mixtas

Este tipo es una combinacion de los anteriores, de palabras con elementos
figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o coma un conjunto
distintivo. La marca mixta esta formada por una denominacion y un disefio,

Tridimensional

Como marca tridimensional encontramos a los envases, envoltorios, empaques,
presentaciones de los productos en sl mismos, sélo si éstos resultan distintivos
de otros de su misma especie o clase. En este tipo tenemos ejemplos muy
claros como lo seria el envase de la Coca Cola, o el frasco de algun perfume, el
cual distingue de una manera muy clara a un producto de otro,

Las formas tridimensionales para poder tener su registro deben de estar
estaticas, no se puede fener su registro sl estas formas tridimensionales son
animadas o cambiantes.

Por lo general, todas las disposiciones aplicables a las marcas son iambién
aplicables a las marcas Indimensionales, pero existen algunos aspectos
particulares de las mismas que nos llevan a la existencia de uUn régimen
especifico para este tipo de signos distintives, ya que en décadas pasadas no se
diferenciaban expresamente.

La LPI en su articulo 88 establece como marca a todo signo visible que distinga
productos y servicios de otros de su misma especie, diferenciando que el objeto
en cuestion esté conformado por tres dimensiones.

Para la Unién Europea existen tres puntos que se consideran como excepciones
para el no registro de un objeto fridimensional como marca, éstos son cuando la
marca sea resultado de la naturaleza propia de los productos, que la forma sea
necesaria para obtener un resultado técnico y por ultimo que la forma
proporcione un valor adicional al producto.



Estos puntos deben de considerarse ya que podemos dafiar el producto y
podemos no anunciar la marca como se deberia, ocasionando molestia al
consumidor, por otro lado hacemos mencion que [a legislacion mexicana toma
en cuenta los dos primeros principios al igual que en la Union Europea, sin
embargo difiere en el Ultimo principio. Es por eso que se debe de tratar de
mantener un caracter uniforme con respecto a nueslros socios comerciales an
cada unao de los tratados y acuerdos comerciales a los que nuestro pais esté
suscrito, obteniendo un beneficio multilateral con ello

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos también existen otras
figuras de proteccion;

Marca colectiva

Se puede registrar como marca colectiva a cualquier signo distintivo que las
asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios legalmente constituidos soliciten para distinguir en el
mercado 3 los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos
o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

Aviso comercial

Se entiende como aviso comercial a las frases u oraciones que sirvan para
anunciar @ un mercado Ios productos o servicios, para que el piblico los distinga
facilmente. Las frases publicitarias entran en este rubro haciendo de esto un
aviso,

Marcas no regisirables

También existen algunas marcas que no pueden ser registradas comao lo serian
algunas denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, litulos, etc. que se
consideran como no registrables en calidad de marca, como los sefala la LPI en
su articulo 90, Las causas gue determinan que un signo no sea susceptible
como marca son gue éslas no sean dislintivas, es decir que se confundan con

45






disefios o denominaciones que los conforman puedan ser registrados como
marca, esto implica que cualquier disefio puede ser ulilizado sin el debido
registro, pero no debemos de entenderlo como formas de apropiacién, que
excluyen a terceros de su empleo en la forma de un derecho de propiedad
Industrial,

Se tiene confusién de que el solo hecho de que upa empresa se haya
constituido con determinada denominacién social le da al poseedor de la misma
los derechos y obligaciones exclusivas para su aplicacion o prestacion de
servicios asociados con el objeto denominado.

En el caso de nuestra legislacion, las prohibiciones para el registro de una marca
pueden ser absolutas o relativas. En las absolutas se refiere a la aptitud del
slgno en si, en estos casos la ley prohibe su registro por falta de capacidad
distintiva para el producto o servicio que lo esta solicitando, por constituir una
indicacion de procedencia no susceptible de regislro de marca individual, o
cuando la marca es de caracter engafioso En lo que se refiere a las relativas en
aquellos casos donde el signo aun cuando este sea registrable no esta
disponible por existir derechos anteriores reconocidos a lerceros.

Clases de las Marcas

Las clases son un conjunio de servicios o productos agrupados de acuerdo a3
una clasificacion aceptada internacionalmente, teniendo una relacion entre si
con caracteristicas comunes en funcion de su utilidad o uso

El nimero de clases es de 42, las cuales nos serviran para poder clasificar a la
marca dentro de la clase que le corresponde, cabe senalar que se pueden
registrar productos o servicios de la misma clase, dentro de un registro de
marca, pero no si se tratan de clases diferentes. A continuacion se enlistan las
diferentes clases. (Cuadro 3)
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Las marcas de gran renombre y prestigio presentan un trato especial obteniendo
romper la rigidez establecida por la clasificacion de mercancias, es decir que
aln lratandose de articulos o servicios de la misma clase agrupados en
categorias distintas 2 los que pertenecen los produclos amparados a la marca
registrada, la proteccién de la marca notoria se extiende a las mercancias y
servicios que formalmente correspondan a otros grupos de clasificacion oficial.

Existen varias razones para un trato privilegiado de las marcas notorias ya que
éstas se basan sobre de una excepcion en los citados principios o reglas de la
territorialidad y de la especialidad, una de ellas es porque el registro de una
marca Igual o similar que diera lugar a confusién significaria un acto de
competencia desleal y se tiene que evilar que alguien pudiera apropiarse
indebidamente de los signos que pertenecen a lerceros y porque el empleo de
una marca no debe de usurpar indebidamente dicho registro

34 Requisitos para el registro de una marca en México

En nuestro pais, el organismo encargado de lievar el control y el registro de las
marcas es el IMPI, ya que orienta al plblico usuario en los aspectos
relacionados con los tramites administrativos que se deben efectuar para
solictar el registro de invenciones, patentes, modelos de utilidad, disefios
industriales, marcas, avisos y marcas comerciales y denominaciones de origen.

Para obtener el registra de una marca es necesarlo presentar una solicitud por
escrito al IMP| con las siguientes caracteristicas:

Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante

Indicar el tipo de marca que se esla solicitando, nominativa, innominada,
mixta, tridimensional,

A



Fecha del primer uso de la marca, la cual no podra ser modificada o en su
caso, la mencion de no haber sido usada

Mencionar los usos 0 servicios en los que se aplicara la misma y el
numero de la clase a la que perfenece.

No se podran incluir productos y sefvicios de distintas clases, pero se
podran incluir en la misma solicitud productos y servicios que pertenezcan
a la misma clase.

La solicitud debe de estar firmada en todos sus ejemplares.

Se utilizaran las formas oficiales impresas y aprobadas por el IMPI
publicadas en el Diario Oficial y la Gaceta.

En el caso de documentos con idioma distinto al espafiol, debera
acompafiarse de la traduccion correspondiente. Asi coma los documentos
provenientes del extranjero con su legalizacion correspondiente

Cuando las solicitudes no cumplan con los requisitos, el IMPI solicitard a los
promoventes para que lo cumplan en un plazo de dos meses, en el caso de no
cumplirse dicho requerimiento la solicitud sera descartada.

El expediente que se forma con tales documentos pasa por varias etapas, en la
primera se verifica si los documentos y demas requisitos estan en orden,
cumpliendo con los requerimientos que marca el IMPI, Posteriormente se hace
un examen de novedad y de fondo que consiste en comparar |la marca que se
presenta con las demas previamente registradas, con esto se determina si tiene
o no novedad la marca elegida y se verifica que no haya Iimpedimento para el
registro de la marca. Una vez seguidos estos pasos, ya sea que se otorgue o no
el registro, la resolucian serd publicada en |la Gaceta de Propledad Industrial.

En dado caso que |z respuesta al registro de la marca sea negativa no esla
previsto ningln recurso administrativo ante el IMPI y la manera de impugnar
dicha negacion se debe dar en un amparo indirecto ante un juez de distrito en
materia administrativa.
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La accion contra la competencia desleal es concebida para reprimir a los actos
que perjudiquen a terceros en esta maleria, ya que el mal uso de las marcas
registradas, puede dafar la imagen de los productos o servicios que lleven su
nombre, lo cual se podria ver afectado dentro de las utilidades del duefio de la
marca.

Se menciona el concepto de praclicas honradas, esto es que esta autorizado
que se de competencia entre similares, dentro de ella se puede disputar a la
clientela, obviamente bajo procedimientos honestos, ya que sl uno pretende
desvlar a la clientela, denigrar los productos de su competidor o su fabricacion, o
desacreditar sus mercancias, son ejemplos claros de competencia desleal,

El IMP| desde sus inicios ha coordinade junta con otras instituciones una
campana en contra de este tipo de practica que no se da sblo en nuestro pais,
sino a nivel internacional, por lo gue mantiene una relacion estrecha con otros
organismos de su mismo ramo en diversos paises y con las agencias

Internaciones de la materia.

La pirateria es el principal objetivo del registro de la marca, ya que ésta pretende
engafiar al consumidor de que esta obteniendo un producto con cieras
caracteristicas derivadas del productor y a cambio recibe una copia, que aungque
en algunos casos es tan buena como la original, el duefio del registro no se ve
beneficiade de esto, dafiando la economia de los individuos como de los paises.
Danando a la industrias y al empleo de todo un pais, ya que es una actividad
ilicita que afecta a la economia formal.

Hoy en dia no se puede decir de qué tamario es el dafio que la pirateria tiene
sobre la industria formal, salva estimaciones hechas por actividad o ramo, pero
las ganancias que genera son millonarias y afectan a toda la cadena productiva,
con la produccion, distribucion y venta de productos apocrifos. Provocando
graves dafios a mercados o sectores econdmicos enteros, per la simulacion o
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leyes que hay al respecto. La violacién de derecho de una marca no es privativa
de paises en desarollo, fambien se da en paises con economias mas
desarrolladas, como lo seria el caso de la utilizacidn en territorio norteamericano
de la famosa marca de puros cubanos Cohiba, la cual se comercializaba por una
empresa sueca en territorio estadounidense, siendo gue la marca le pertenece a
la compafila Corporacion de Habanos, empresa que pertenece al Estado
Cubano y a la empresa Altadis, y un uez norteamericano fallo a favor de
Corporacion de Habanos y prohibié seguir con la venta de puros bajo ese
nombre a la empresa sueca, que solo buscaba aprovechar el exito de marca.

También esta el tipo de pirateria en la cual el infractor no copia todos los rasgos
caracteristicos de una marca, solo uliliza algunos como su color, su envase o
simples modificaciones al nombre al cambiar lotal o parcialmente un nombre
para hacerlo parecer lo mas posible al original y asl conseguif enganar al
consumidor.

Un caso dificil es el de "La Michoacana" que es una marca reconocida a nivel
internacional pero gque no cuenta con un verdadero registro ya que muchas
fueron las personas que se atribuyeron su creacion y con el paso del tiempo ha
sido cada vez mas dificil identificar quien fue el creador original de la marca y
esta marca no fue debidamente registrada ante el IMP. Y por supuesto tampoco
ante las autoridades de Estados Unidos, este es el ejemplo de una marca
universalmente reconocida que no se limita al hecho de ser solo un producto
sino todo un concepto en si y que no es tampoco atribuido a una solo empresa,
siendo muchas personas las que contribuyeron al fortalecimiento de esta marca
y no hay un claro duefio en México ni en Estados Unidos
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Conclusiones

En el presente trabajo de Investigacidn se confimd la hipdtesis de que la
proteccion de la Marca Registrada ayuda para que éslas puedan defenderse
contra la copia o Imitacién de sus productos, nombres comerciales o servicios
entre ofros que existen en el entorno nacional e internacional, lo cual nos lleva a
incrementar la mayor competitividad y produccion de los bienes y servicios de
las empresas o individuos. Tratando de evitar a manera de lo posible, a través
de organismos, Institutos, leyes y convenios que supervisen el respeto a la
misma, Ya que por medio de un marco legal adecuado se logra un ambiente en
el cual las empresas y los individuos duefios de una marca gocen de los
beneficios de tener su marca bajo un registro. Y cuando ésla rebasa el ambito
local y logra su internacionalizacion se debe también de buscar su registro en los
lugares en donde se pretenda comercializar para que siga con las Venlajas
compelitivas de su registro

Pudimos ver el papel que juega la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) a nivel internacional y coma tados su miembros tratan de
sequir su lineamientos para asi poder convivir en un entorno global con un
marco legal que les ayude a poder usar sus marcas en varios territorios y éstas
no sean utilizadas ilegalmente y sean respetadas en el sentido de no hacer el
uso Indebido de las mismas ya que esto afecta directamente al propietario de la
marca.

Observamos los alcances de los tratados y convenios internacionales de
propledad Intelectual en los que México esta suscrito Ya que éstos hacen ver el
interés de npuestro pais porque sean cuidados y respetados los principios
internacionales de la marca. Pero encontramos que México no ratifico el Arregla
de Madrid relativo al Reqistro Internacional de Marcas que permite al propletario
de la marca la posibilidad de protegerla en varios paises mediante Ia
presentacion de una solicitud dnica. Este punto en particular pone a nuestro pals



en una situacion de desventaja con sus socios comerciales, principalmente con
los Estados Unidos que se adhineron a este protocolo en noviembre de 2003.
Motivo por el cual dentro de este trabajo hacemos mencion a la importancia del
regisiro de marcas y de la necesidad de que México se incorpore al Arreglo de
Madrid, ya que le daria a los nacionales la facllidad de que sus productos y
servicios quedaran registrados y que los extranjeros registraran de una manera
mas facll sus marcas. Incluso el goblerno de China que es un pais que se
reconoce por su facilidad en la copia y falsificacién de marcas ya firmo el
Acuerdo de Madrid, aunque aun sea dificil llevar un buen control debido a la
amplitud de su territorio.

Advertimos como nuestro pais tiene apego a las Leyes y Tratados
internacionales, participando en foros internacionales relacionados con la marca,
brindando confianza y credibilidad a los propietarios de Marcas Registradas
internacionalmente para invertir en nuestro pais, pero aun queda mucho por
hacer para que se den las condiciones idoneas y se de un ambiente de legalidad
ante la competencia desleal y pirateria, que tanto afecta a la economia de los
particulares como a la de los paises.

Los cambios y adecuaciones que se dieron en México a partir de la apertura
comercial de finales de los ochentas en materia juridica fueron consecuencia del
entorno internacional y tienen que seguir ajustandose, dia con dia para poder
estar a la vanguardia en lo que a proteccion de la marca se refiere.

Percibimos que la proteccion a la marca coadyuva a la economia de los paises,
ya que garantiza el valor intrinseco de |la marca. Esto genera un valor agregado
a las empresas o Individuos, los cuales pueden verse beneficiados
econoémicamente del reconacimienta nacional e internacional de su marca

Vemos como las empresas poco a poco han reconocido a la marca como uno de
sus aclivos mas importantes y que contribuyen en gran medida a las ventas
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anuales, Incluso ya hay en el mercado varios estudios serios sobre el valor que
tienen las marcas como lo sera el BrandZ Top 100 Most Powerful Brands
Ranking, en el cual se enlistan a las marcas por su valor y en diferentes
calegorias.

Sin embargo, Ia falsificacién y pirateria son actualmente problemas a los que se
enfrenta la economia, tanto internacional como nacional, debido al dafio que le
genera a la industria formal. La pirateria de productos y de Marcas Registradas
en diversos palises incluyendo a México, da pie a que se de un mercado fuera de
toda orientacion leal, al tomar ventaja del exito de otras,

Un caso real es el que sufren las marcas de ropa, tanto las nacionales como las
internacionales, la falsificacion de sus prendas ha afectado notablemente sus
ganancias. Ya que la violacion a sus logotipos y marcas hace creer al publico
que adquiere un producto original. La pirateria se presenta como uno de los
grandes conflictos a combatir en los afios proximos, de ahi la necesidad de
proteger por medio de mayor control y vigllancia de las Marcas Regislradas.

Las marcas nacionales han ido adquiriendo con el paso del liempo gran
relevancia, ya se ve figurar en el entorne internacional a marcas mexicanas de
renombre, que llevan con su sola mencién una evocacian al producto y al origen
del mismo, como lo seria el caso del Tequila y de algunas cervezas, que el solo

hecho de su nombre lleva a la mente la idea de producto mexicano.

Valoramos la funcion del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la
promocién y proteccion en México en materia de Marca Registrada. Y pudimos
ver el esfuerzo que hace porque se lleven a buen fin sus lineamientos evitando
gue se cree un caos y confusion, buscando que los individuos y empresas en
México puedan disfrutar de los medios legales comparables a los que
encuentran sus competidores en otros paises.
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Desafortunadamente, México ha tenido que intensificar los operativos de
aseguramiento de mercancia falsificada, dado el alto Indice de crecimiento en
este rubro, aunque éstos no sean suficientes para frenar el problema. Sin
embargo, se debe hacer mayor difusion publicitaria para informar al consumidor
sobre la convenlencia de evitar la compra de este tipo de productos o servicios y
las consecuencias negativas para la economia nacional. También se debe de
casligar de una manera mas severa las violaciones a la marca, que aungque
parecen actos sin importancia, afectan de una manera seria a la economia
formal.

Como reflexién final podemos conclulr que el registro de marcas es algo que
beneficia a las personas, a las empresas y al pais que pertenacen, ayudando a
fortalecer su economia a través de generar mayores ingresos coma
consecuencia del respeto a la marca registrada, asi como el incremento de fa
competitividad y productividad de los bienes, como de los servicios
correspondientes y, 2 medida que se generalicé el uso de un registro adecuado,
éstas tendran las herramientas para poder internacionalizar sus productos y
servicios, haciendo mas facil que se obtenga el reconocimiento necesario por las
autoridades del pais o los paises en los que pretendan incursionar.

La Marca Registrada pasd a ser uno de los activos mas importantes
economicamente hablando y con la rapida difusion de los medios y la facilidad
para obtener mercancias de otros lugares, nos vemos ante la oferta y demanda
de productos y servicios de todo el mundo. Buscando marcas especificas que en
la mente del consumidor llenaran sus expectativas, éstas pueden ser marcas
mexicanas que por su calidad o reconocimiento pueden ser requeridas en
Japén, Alemania, India o cualquier lugar del munda en el que se veran
expuestas a todo fipo de falsificacion o compelencia desleal; y es ahi donde se
requiere que las marcas gocen de las ventajas de tener un registro nacional y 2
suU vez sean reconocidas en los otros paises por los organismos locales de



control de marcas, aqui es donde vemos el papel tan importante que juegan los

organismos internacionales como el OMPI.

Por eso, a |o large de todo este trabajo resaltamos la lrascendencia que puede
llegar a tener econdmicamente para México la Marca Registrada y como ésta es
afectada por todo el proceso de globalizacion que estamos viviendo actualmente
en el que consumimos y disfrutamos de servicios proporcionados por marcas
globales, tomamos habitualmente refrescos de cola de uUna marca
norteamericana, la leche es de una marca suiza, |a ropa es de marcas francesas
o italianas, los servicios bancarios que recibimos son de bancos ingleses o
espanoles y en el mundo consumen cervezas y tequilas mexicanos, dia con dia
las marcas nacionales van gozando de un mayor reconocimiento en el
extranjero, por eso debemos de valorar en su justa medida lo que la Marca
Registrada nos puede beneficiar fanto como individuos como al pais en su
conjunta,

Las Marcas ya no pueden ser vistas desde un punto de vista regional o séla de
la nacion a la que pertenecen ya que estas, muchas veces son consumidas
principalmente por otros mercados que no son predominantemente el doméstico,
coma es el caso de la emblematica marca de ropa inglesa, para la cual las
ventas en su mercado de origen solo representan el 17% de sus ventas lotales
lo gue significa gque la gran mayoria de sus ventas son en mercados

internacionales.
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