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INTRODUCCION

La finalidad de la propuesta que pretendo crear con el analisis de la teoria de las
marcas notorias, es la de tratar de proporcioniar una solucién a la necesidad
imperante de una regulacién eficaz v mas especifica respecto de las marcas

notorias.

En México coma en la mayor parte del mundo, la publicidad audio-visual ha
llegado a ser el alma del comercio contemporaneo, El provecho y alcance de dicha
publicidad es mayor cuando puede sustentarse en una marca que goza por si
misma de prestigic y poder de atraccién, por lo que la marca actualmente
representa el elemento mds importante para comercializar un producto o servicio,
En virtud de ello los industriales y comerciantes ponen especial énfasis en la

originalidad de su marca y en su proteccion.

En la Legislacion Mexicana de Propiedad Industrial hasta la fecha no se
cuenta con un procedimiento especifico para determinar qué marca puede ser
reconocida oficialmente como marca notoria v cudl no; situacién que representa
una desventaja insuperable para los titulares de marcas notorias; sobre todo
cuando dichos titulares se ven inmiscuidos en un procedimiento administrativo

ante €l Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Es por ello que al desarrollar este tema persigo proponer un procedimiento
para declarar oficialmente la notoriedad de las marcas, con la finalidad de dar
una proteccién real a la marca notoria frente a otras marcas que aprovechando la
imagen de la marca notoria pudiesen afectar su prestigio, credibilidad y confianza

ante los consumidores.

La marca notoria exigiria una serie de condiciones, aunque al mismo tiernpo
ofreceria a sus titulares especiales garantias que le permitirian preservar su
prestigio, actuando en un mercado libre de competencia desleal; todo ello en

razén de justicia y equidad en las actividades comerciales; y en defensa del

interés publico.




CAPITULO PRIMERO.- CONCEPTOS GENERALES DE LAS MARCAS.

Contenido: 1. Concepto de Marca, 2. Definicién Legal de Marca. 3.
Funciones de las Marcas. 4. Principios Esenciales de las Marcas. 5.
Clasificacién de las Marcas, 6. Requisitos de Solicitud de Registro de
las Marcas. 7. Procedimiento para Registrar una Marca. 8. Derechos y

Obligaciones del Titular de 1a Marca.

La Propiedad Intelectual es una rama del Derecho que protege creaciones
intelectuales, destinadas a cuestiones artisticas y a satisfacer necesidades. Nos
da el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal, las creaciones artisticas e
intelectuales creadas por una persona fisica denominada autor. La Propiedad
Intelectual también refiere a las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen
y establecen a favor de los aulores y de sus causahabientes por la creacion de
obras artisticas, cientificas, industriales y comerciales. El Sistema de Propiedad
Intelectual comprende a la Propiedad Industrial v a los Derechos de Auior. La
Propiedad Industrial comprende a su vez a las Invenciones, Signos Distintivos y
Variedades Vegetales. Dentro de la gama de Signos Distintives se encuentran las

Marcas.

1. Concepto de Marca.

Una marca es cualquier signo o una combinacién de signos visibles, que se
utilizan para distinguir y particularizar un producto o servicio de olros de su

misma especie en el mercado.

La principal funcién de la marca es servir como elemento de identificacion
de satisfactores que genera el sector productivo, ya sea productos o servicios;
siendo el medio de expresion que se usa para diferenciar en el comercio y la
industria las propias actividades v productos de los que dentro de ese ambito
realizan los demas. Por 1o tanto, el énfasis principal de la marca es la eficacia de
su distintividad; la cual ofrece una proteccién a su propietario, dandole ¢l

derecho exclusivo de utilizar la marca para designar los productos o servicios.




Ademas de que las marcas constituyen el lenguaje mas internacionai del
mundo, cruzan las fronteras facilmente y proporcionan a las empresas un medio

idéneo para transmitir un mensaje mas eficaz a los consumidores.

A la marca también se le conoce como marca industrial y marca de

comercio, algunos conceptos de marca son los siguientes:

“Marca Industrial: sefial o distintivo que el fabricante pone a los productos

caracteristicos de su industria.™

El Doctor Rangel Medina senala que anteriormente “la proteccion de marcas
se destinaba tinicamente para quien las utilizara sobre los productos de su
fabricacién, razén por la cual las antiguas leyes se denominaban leyes de marcas
de fabrica o leyes de marcas industriales™? por ello se maneja el concepto de

marca industrial.

"Marcas de Comercio: scnal o distintive que ponen los comerciantes o
industriales. e ignalmente los agricultores, a sus productos para identificar la
procedencia de los mismos o diferenciarlos de otros. La marca es el simbolo que
identifica en la universalidad del! mercado la cualidad y circunstancias
diferenciales de las distintas mercancias que a ¢él convergen en pendular

movimiento de oferta y demanda.™

Existen en la teoria de las marcas, conceptos doctrinales destacados, entre
ellos el del tratadista mexicano, Doctor David Rangel Medina, quien 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”.s Este es uno de los conceptos mas precisos para destacar las

I Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta,
Temo V. J-O, 207 edicién, Repuablica de Argentina, 1986, Pag. 312,

2 Rangel Medina, David, Derecho Intelectual, Me Graw Hitl, México, 1998, Pag. 63

3 Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo XIX Mand-Muse, Editorial Bibliografica Argentina,
Ameba; Buenos Aires, 1964, Pag. 91

4 Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, México, Editorial Libros de México,
1960, pp. 153-169




funciones de la marca, como puede ser la funcién de procedencia y la funcion de

distincién, pero también sefiala los sujetos que pueden hacer uso de una marca.

El Lic. Ratael I. Martinez M. propone un concepto sencillo y practico de la

marca: "es el nomhbre 9 simholo que identifica o particulariza un bien o servicio."s

“En Francia Yves Saint-Gale sostiene que en el plano juridico la marca puede
ser definida como un signo disiintivo gue permite a su titdar (fabricante o
comercignte} distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. En el
plano econémico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a
proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio cubierto ptblicarmente con

su garantia’. ©

Justo Nava Negrete nos propone esta definicién de marca: “es fodo signo o
medio material que permite  a cualquier persona fisica o juridica distinguir los
productos que elabora o expende, asi como agquellas actividades consistentes en
servicios de otros iguales o similares cuya findlidad inmediata es la de atraer la

clientela y después conservarla y aumentarta™

Otra definicién la propone Carlos Vinamata Paschkes, al definir a la marca
como “el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente,
liciio, limitado y exclusivo, gue siendo distinio de los productos que fabrica o
expende una persona fisica o moral, o de los servicios que presta dicha persona
fistca 0 moral, constituye una senal de garantia para el consumidor, una tutela
para el empresarto y un medio de control para et Estado™ Esta definicion de marca
es interesante en el sentido de que encierra las funciones, caracteristicas y
principios de las marcas. Pero es mas oportuna al senalar el triple interés, que
veremos en capitulos posteriores, del consumidor, ¢l empresario ¥ el Estado

mismao, como promotor de una competencia comercial equitativa y honesta.

% Martinez Morales, Rafael 1., Derecho Administrativoe 3er y 4to Cursos, Editorial Oxford, 3°
ed.; México, 1999, p.257,

¢ Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Pormia, México, 1985, Pag.143

7 Nava Negrete, Justo, op. Cit. Pag. 147

8 Vihamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual, Trillas, México, 1998, Pag.233




2. Definicién Legal,

La Ley de la Propiedad Industrial en su articule 88 determina lo que se entiende
por marca, sehalando que marca es “todo signo visible que distinga productos o

servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

La Ley hace alusién en su articulo 89 a los signos que pueden constituir
una marca, tales como las denominaciones y figuras visibles sulicientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen
o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; pueden constituir
una marca las formas tridimensionales, es decir todo tipo de envoltorios,
empaques, envases, la forma o presentacion de los productos en si mismos, si

estos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

También puede constituir una marca el nombre propio de una persona
fisica, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre

comercial publicado.

Por lo que una marca puede ser una denominacién, una figura visible, una
forma tridimensional o la combinacién de éstas, suficientemente distintivas para

distinguir un producto ¢ un servicio de olros de su misma clase o especie.
3. Funciones de la Marca.

Las funciones de la marca son diversas, pero puede decirse de manera muy
general que la marca tiene la funcién de distinguir un producto comercial entre

los demas de su misma especie y denotar su procedencia.

Cuando un comerciante pone al mercado su producto, persigue que éste sea
difundido ¥ que se conozcan todas sus cualidades, avudande al consumidor a

preferirlo entre otros productos similares. y dadas las funciones de la marca, con

ésta puede alcanzar este objetivo.




El Doctor David Rangel Medina en su Tratardo de Derecho Marcario nos hace
alusion a la clasificacién de las funciones de la marca; que siendo muy variadas,

se exponen las siguientes por ser éstas las mas destacadas:

Funcién de Indicacién de Procedencia

Siendo esta una de las funciones primordiales de la marca, la indicacién de
procedencia nos refiere la fuente de la marca, dando oportunidad al probable

consurnidor de identificar el origen de los productos o servicios.

De hecho esta fue la funcidn originaria de la marca, ya que antiguamente el
empleo de las marcas se constrenia a identificar a la persona propietaria de ellas
y no tanto al producto o mercancia. La funcién primaria de la marca era revelar

la proveniencia del producto.

Fue hasta principios del siglo XX que se considerd como la funcion esencial
de las marcas, proyectandose como una especie de certificade de origen en el que

se tenia por cierto que tal o cual marca pertenecia a cierto productor.

En relacion a las marcas notorias, dicha funcidn ha sido objeto de
proteccion de ta jurisprudencia y legislacion, tanto nacional como extranjera,
otorgando a las marcas notorias garantias exiras; pero basdndose sobre todo en
la funeién que tiene la marca como signo indicador del origen de los productos, y
que en el caso de las marcas nolorias es precisamente la procedencia de los
producios una de las cosas a la que se pretende brindar mayor proteccion. La
marca en si misma adquiere su valor cuando asegura de cierta manera a su
clientela, quien es capaz de reconocer el producto e identificar su procedencia,
evitando asi que un fercero se sirva de las venlajas que el titular de la marca

haya adquirido en el mercado,
Funcién Social

Esta funcién de la marca se finca primordialmente en la experiencia que tenga el

consumidor con determinado producto o servicio, por dicha particularidad es




muy comun que algunos productores gocen de prestigio y renombre de su marca
mas que otros de los cuales sus productos o servicios cuyas calidades son
menores; por lo que los consumidores tienen los medios para reconocer la marca
de su predileccidn, que les representa una constante calidad en productos

determinados.

La marca también da una cierta informacién de la calidad del producto, lo
cual da garantia al consumidor de asegurarse que lo que esta comprando es
realmente lo que €l desea adquirir. El fabricante a su vez encuentra la
posihilidad de posicionar su producto y distinguirse de los demas por el valor que

adquiere en cuanto a la calidad que representa.

Autn asi, en el aspecto juridico la marca no tiene comao fin garantizar la
calidad del producto que representa, sin embargo es un objetivo que se alcanza

en virtud de la experiencia del piiblico consumidor y no de la ley.

Funcién Publicitaria.

Es una funcién primoerdialmente econdmica ya que para toda empresa, sus
marcas son la mejor y mas provechosa difusion que pueden tener a través de
ellas. Esta funcidén juega un papel importante en relacidn a la publicidad. La
atraccidon que por si sola pusede generar una marca, constituye un factor

determinante en la formacién de la clientela.

A pesar de ello, en principio, no es el fin de la marca reunir clientes, pero si
es su consecuencia principal. Aunado al hecho de que cuando la marca ejerce
una peculiar fuerza de atraccién a través de su publicidad, tanto por ser original,
como por sus cualidades propias y a la impresion que deja en el consumidor, €ste
tltimo la posiciona como una marca aceptada entre el mismo publico
consumidor. Esto conlleva a que la marca adquiera un valor ya no sdlo de
alraccién de clientes, sino un importante valor econdémico para su titular. Con la

marca el ptiblico consumidor, a través de 1a publicidad que se haga de ella, tiene

la posibilidad de identificar con mayor cerieza los productos de su preferencia.




Actualmente la publicidad juega un papel muy importante en la difusidn de
las marcas, ya que ademas de ser un medio informativo, también es persuasivo, y
queda mas firme en la mente del consumidor las caracterislicas de las marcas, lo
que produce en la mayoria de los casos que una marca llegue a ser estimada
como notoriamente conocida o de alto renombre. La marca, por medio de la
publicidad, ofrece a su titular la posibilidad de: distinguir eficazmente su
producto de los de sus competidores, es una garantia de una calidad constante, y

econdémicamente es un fuerte atractivo para la venta del producio.

Funcion de distincién.

Es una funcién primordial de la marca, la distincién que hace una marca
respecto de un producto de otros de su misma o similar especie, Es el objetivo o
fin inmediato de la marca el identificar e individualizar determinado producto o
servicio, esta funcidn resulta de la misma naturaleza de la marca, es evidente que
en la Legislacion Mexicana de Propiedad Industrial se reconoce tal funcién en el
articulo 88, al senalar a la marca como “todo signo visible que distinga

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

La marca da la posibilidad de individualizar un satisfactor para ser
reconocido de entre otros con similares caracteristicas. También el hecho de que
el registro de una marca sea un derecho exclusivo para su explotacion, hace
patente que el que lo usa, lo adquiere precisamente para particularizar su

producto.

Funcién de Proteccion

Esta funcién tiene como fin, desde el punto de vista de la autoridad
administrativa v del titular de la marca, el de protegerlo en contra de la
usurpacion de su registro y por supuesto de sus competidores. Esta proteccion
permite al titular adquirir, con el tiempo, la confianza del consumidor de que al

adquirir determinada marca sabe con certeza que el producto que esta

adquiriendo es el que realmente desea; situacién que también sugiere proteccion




para el mismo consumidor de no ser enganado en la adquisicidn de sus
productos. El registro de una marca es la praoteccion idénea en el plano juridico,
al admitir 1a posible defensa de la marca en el caso de que se transgredan los
derechos adquiridos sobre ella; y también lo es en el plano econémico, ya que la
difusién de una marca implica la erogacion de gastos por parte del titular, lo que
da lugar a la intervencién del Estado con el fin de proteger cl interés econdmico

que representa para el titular de la marca, mediante el registro legal de €sta.

4. Principios Esenclales de las Marcas.

Los principios esenciales de las marcas, como su nombre lo indica son
caracteristicas que no pueden faltar en ninguna marca que prelenda ser
registrada ante el Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial, y tampoco puede
subsistir aquella marca no registrada que no contenga tales caracteristicas. La
existencia de estas condiciones hace que la marca cumpla eficazmente con su
finalidad.

Tanto nacional como internacionalmente existen principios rectores del
orden legal en materia de Propiedad Industrial y especificamente también de las
marcas. Se puede decir que existen tres prircipios que rigen el orden marcario:
tomando en cuenta el interés publico, esta la necesidad de las empresas de
distinguirse de las demds; por otra parte esta la proteccién del publico
consumidor al tratar de evitar su confusién sobre la procedencia de un producto
o servicio y de su calidad; y garantizar la protececion del titular de la competencia
ilicita.

Rige tamhién el principic de garantizar el respeto a la ley en las
transacciones comerciales, impidiendo asi la competencia desleal entre los

sujetos comerciales.

Los siguientes son los caracteres o principios esenciales que debe tener toda

marca:




Distintividad.

Es la capacidad que tiene la marca de ser diferente a cualquier otra; es uno de los
requisitos de validez que necesariamente debe tener. Este principio de la marca
se origina en sus propias funciones, en virtud de gue la marca identifica un
producto o servicio, la marca tiene que ser distintiva y ne prestarse a confusion

con otras marcas.

La atraceién de clientela se hace posible a través de la distintividad de la
marca, puesto que los consumidores tienen la capacidad de realizar sus propias
elecciones en la adquisicion de un producto o servicio: evitando confundirse con

cualquier otro producto con caracteristicas similares.,

Esta caracteristica es reconocida en la ley de la Propiedad Industrial en su

articulo 89, que senala:
“Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguierites signos:

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

traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;...”

También se registra como requisito indispensable de validez de la marca en

la siguiente tesis jurisprudencial:

“Marcas. Las marcas deben ser suficientemnente distintivas para poder distinguir
los productos o servicios a que se apliguen y no deben registrarse st son
confundibles con otras registradas con antelacion. Peculiaridades de las marcas
establecidas en los articulos 90 y 91 fraccion XVIIT, de la Ley de Invenciones y
Marcas.- Tratandose de cuestiones relativas a confusién de marcas, debe
sostenerse que es el publico consumidor guien fundamentalmente merece
proteccion para evitar la de desorientacidon y el error respecto a la naturaleza y
origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al

mismo tiempo, garaniizar la integridad y buena fama del signo distintivo

adoptado por el comerciante, asegurande la facil identificacion de las




mercaderias; en oiras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder
distinguirse claramente entre las demds marcas que fluyen en el comercio ¢ estan
registraclas y la proleccion de la ley ha de ser plena para que su poder de
atraccién y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existerncia
de la exigencia de que las marcas sean suficienternente distintivas entre st de
suerte que el pihlico consumidor no solo no confundea una con ofra, st no que ni
siqutera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las
implica la ley de la materia, cuando establece en sus articulos 90 y 91, fraccion
XVIII, que la denominacién que constituye la marca debe ser suficientemente
distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se
aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase y que una

marca, no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelacion.

Amparo en revision 1829/81.-Hardy Spicer limited.-15 de marzo de 1982.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Goéngora Pimeniel.-Secretario:
Guillermo Antonio Munos Jiménez

Precedenies:

Amparo en revision 146/81.-Laboratorios Mliles de México, S.A.-7 de sepliembre
de 1981.- Unanimidad de votos.

Amparo en revision 746/811.-Intercontinental Hotels Corporation.-7 de
septiembre de 1981.- Unanirnidad de votos.

Amparo en revision 68/82.- Barco of California.-15 de marzo de 1982.-
Unanimidad de votos

Amparo en revisién 1459/79.-Kern food, inc.- 3 de mayo de 1982.-Unanimidad
de votos.”

En el plano intermacional el Convenio de Paris reconoce expresamente el

requisito de distinlividad en su articulo 6 quinquies que dice:

“Las marcas de fibrica o de comercio reguladas por el presente articulo no
podran ser rehusadas para su regisiro ni invalidadas mas que en los casos

signienles:

B) 2}: “Cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo.”




Por lo que aun entre naciones, la distintividad sigue siendo un caracter
esencial que posee toda marca; y siendo México un Estado miembro del Convenio
de Paris, nuestro sistema adopta en su legislacién como un requisito de validez la
distintividad de las marcas, el cual es un caracter intrinseco de la marca, al

aotorgarle un signo particular e individual que no permite la confusion de marcas.

Novedad

Precisamentie la origina la capacidad distintiva de la marca, en el sentido de que
la marca resulta inconfundible con cualquier otra marca existente para la misma

o similar clase de productos.

La novedad de un signo se refiere a que tal signo distintivo esie disponible, ¥
que un tercero no haya adquirido derechos sobre la totalidad o de una porcion
del signo. En otras palabras es que el signo distintivo no se haya utilizado para

los productos que buscan protegerse.

Una anterioridad es lo que destruye la novedad de la marca, por ello no solo
basta tomar en cuenta las marcas de la misma clase, sino todas las marcas en
general, para delerminar si el signo propuesio es novedoso o carece de tal

caracteristica.
Licitud

De conformidad con el articulo 4 de la ley de la Propiedad Industrial que

establece que:

“No se otorgara patenie, 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.”

Por lo que una marca es licita cuando va de acuerdo a la ley, el arden

piiblico, la moral ¥ las buenas costumbres. La nocidn del orden publico se incluye

1t




dentro de la legalidad constitucional; pero en cuanto a que sea comntrario a la
moral v las buenas costumbres es mas dificil de precisar porque dependen de un
criterio vigente en la sociedad, basado en determinados valores sociales. La
licitud puede entenderse en dos sentidos: en cuanto a lo que establece el articulo
90 de de la Ley de la Propiedad Industrial es intrinsicamente liclto porque
establece lo que no puede ser registrado como marca y en otro sentido se refiere a
la licitud relacionada con otros signos que sean marcas previamente existentes ¥
de las que se produzea una similitud en grado de confusion, y que por esa razdn

no sean susceptibles de ser legalmente reconocidas.
Veracidad

Una marca debe ante todo impedir la posibilidad de engario al consumidor. Debe
ser veraz en su contenido; no puede ser veraz una marca para jugos "100%

natural” y que el jugo contenga sabores o ingredientes artificiales,
Especialidad

Este principio, especialmente trascendente en esta investigacion, se refiere a una
limitacién de la marca, dehido a que todo signo que constituya una marca, su
proteccion debe circunscribirse a ciertos productos o servicios determinados que

la marca identifica y distingue.

La marca protege productos o servicios de una misma especie, los cuales
son declarados por el titular de la marca en su solicitud de registro. La
especialidad de la marca es en el sentido de que sdlo se aplica a la clase de
productos para la que fue registrada; lo cual guiere decir que esa misma marca

puede ser registrada por otra persona para proteger productos de otra clase.

El articulo 93 de la Ley de la Propiedad Industriat sehala que las marcas se
registraran en relacion con productos o servicios determinados segun la

clasificacién internacional que ha adoptado nuestro sisterna de marcas mexicano.
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De tal manera, con éste y muchos articulos mas de la propia ley de la materia,

reileradamente se confirma este principio de especialidad de las marcas.

El Doctor Rangel Medina seriala que existen una serie de reglas contenidas

en la Ley de la Propiedad Industrial respecto de la especialidad de las marcas, y

las enumera de la siguiente manera:

“la que estable que en la solicitud del registro de la marca deben de
especificarse en forma detallada y concreta las mercancias que va a
amparar;

la que dispone que no podran comprenderse en un solo registro
productos que pertenezcan a clases distintas;

la que estipula que las marcas se registraran o renovaran con relacién
a los productos o a clases de productos determinados, de acuerdo con
la clasificacidn reglamentaria;

la que prohibe que se aumente el nimero de articulos que ampara una
marca una vez efectuado su regisiro;

la que sefiala la similitud de las mercancias como uno de los elementos
constitutives de los delitos de imitacion, de uso ilegal y de falsificacién
de marcas;

la que castiga como delito el hecho de hacer aparecer una Imarca
registrada para determinados productos, cuando la marca realmente no

esté registrada para dicha categoria de articulos.™

Sin embargo, existe una excepcién importante a este principio, que se da

justamente con las marcas notoriamente conocidas, que gozan de un frato

“privilegiado” que muesira que este principio no es integramente absoluto ni

rigido,

9 Rangel Medina, David. La Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana,

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Ano X, Numero 20, Julio-
Diciembre, 1972, México, D.F., pag. 184
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Con las marcas notorias se rompe la aplicacion de este principio, en aras de
proteger al consumidor de cualguier riesgo de confusion con las marcas similares
a una marca notoria, que amparando diferentes productos o servicios; en el
animo del consumidor no es posible hacer esa diferenciacién o separacion de la
marea notoria y que por ende crea confusion respecto de la procedencia de las

marcas similares, ya que se atribuirian erréneamente al mismo titular.

Esta situacién en el comercio actual, se presenta cada vez mas, en virtud de
que las grandes empresas desarrcllan su actividad en muchos sectores del
ambito productivo, por lo que existe el riesgo de confusién respecto del origen de
cada producto, que sefialados con marcas idénticas o similares no son de la
misma especie ¢ clase; y valiéndose de esta circunstancia, un tercero de mala fe,

tendria la puerta abierta para aprovecharse del prestigio de dicha marca.

Territorialidad

Este principlo se reflere al ambito de validez del registro de la marca, el cual
corresponde 1inicamente al territorio nacional y no mas alld de sus [ronteras.
Geograficamente este principio representa una limitante en cuanto a la validez de
la marca; pero como en el principio anterior, también existe una excepcién a la
regla en virtud de las marcas notorias, que siendo marcas extranjeras,
notoriamente conocidas en nuestro pais son obsticulos de anterioridad para el

registro en México de una marca idéntica o similar a ellas.

Dassas Gerard., citado por Justo Nava, senala gque: "el principio de
territorialidad implica que el derecho sobre la marca no puede adquirirse y
conservarse mas que para los actos creadores y conservadores de derecho que
fueron cumplidos en el pais donde la proteccidn es requerida y segun su

legislacion”, 1©

Por lo que, el derecho sobre una marca se circunscribe tinicamente en el

territorio en el cual se cumplieron los requisitos para obtener su registro.

""Nava Negrete, Justo, Op. cil. Pags. 189-190




Caracteres Secundarios o Accesorios:

. Caracter facultative: De conformidad con el articulo 87 de la Ley de la
Propiedad Industrial el uso de una marca es un derecho, no una obligacién. Y es
potestad del comerciante o prestador de servicio registrar o no su marca,
advirtiendo que el derecho a su uso exclusivo se obtiene sélo mediante el registro.
. Adherencia: Debe haber una vinculacién fisica entre el producto, el
empagque y Su marca.

. Apariencia; la marca tiene que estar en lugar visible dentro del producio de
Su empaque.

. Individualidad: ¥a marca solamente la puede usar una persona; ya sea su

titular o cualquier licenciatario autorizado.

5. Clasificacion de las Marcas.

Estas son las clasificaciones que de acuerdo a ciertos factores se pueden hacer de

las marcas:

Por su Objeto:

al  De productos. Protege articulos o cosas tangibles,

h)  De servicios. En México, a partir de 1975 se reconocieron en la ley las
marcas de servicios. Protege intangibles del tipo de restaurantes, hospitales,

hoteles, eic.

Por su composicién:

a}  Nominafivas: Las gue permiten identificar un producto mediante una
palabra o conjunia de palabras. Este tipo de marcas debe ser lo suficientemente
distintivas fonéticamente para poder diferenciar los productos o servicios en el
mercado. Las constituyen las palabras o los nombres, 1o que se prolege con ellas

es el sonido, la palabra en si, independientemente de como se escriba.

h)  Imnominadas: Son las marcas que se pueden identificar visualmente pero no

fonéticamente. Protege disenos, dibujos, simbolos, logotipos o cualquier elemento




que contenga distintividad. En ellas no hay contenido fonético, y se representan
al exterior graficamente, a través de un dibujo, un logotipo o una combinacion de

colores. Con ellas se protege la imagen.,

¢)  Tridimensionales: Se constituyen de un cuerpo, una forma tridimensional
dotada de anchura, altura y volumen, por ejemplo, las botellas de bebidas o
perfumes. Amparan los empaques, envoltorios, envases, la forma o presentacion

de los productos siempre que sean distintivos de otros de su misma clase.

d}  Mixtas: Se integran por la combinacién de elementos nominativos ¥
figurativos. También se incluyen en esta categoria las marcas que se conforman
por una denominacién representada con un disefio de letra suficientemente
distintivo. Son marcas que combinan palabras con figuras que muestran a la

marca como un selo elemento,

Por el sujeto, titular de la marca:

a)  Indusirial o de Fdbrica. Su titular manufactura el producto.

bl Comercial. Su titular vende y comercia los productos con su marca.

¢} De Prestador de Servicios, Es titular de una marca de servicios como
restaurantes, hotel, hospitales, circos, etc.

d)  Colectiva. Cualquier signo distintivo gque las asociaciones o sociedades de
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente
constituidoes, que soliciten para distinguir en el mercado las productos o servicios
de sus miembros respecto de los productos o servicios de sus competidores que

no forman parte de esas asociaciones o sociedades.

6. Requisitos de Solicitud de Registro de una Marca.

En México se adoptd el sistema mixto para la adquisicién de derechos sobre una
marca, ya que se obtienen los derechos a través del uso y del registro. Como ya s¢
ha mencionado, la adquisicién al derecho exclusivo de una marca se obtiene

linicamente mediante su registro; sin embargo también se reconocen cierios
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derechos por tener una fecha de primer uso aunque no se tenga el registro: esto

siempre ¥y cuando sea de buena fe.

La ley de la Propiedad Industrial en el titulo cuarto, capitulo V., nos da las
reglas para el registro de marcas. Todo comerciante o industrial que quiera gozar
del derecho exclusivo de la marca que pretende usar o que ya usa. debe obtener
el correspondiente registro de conformidad con los requisitos que sefiala

expresamente la ley de la materia para su adguisicién.

El articulo 89 de la Ley de la Propiedad lndustrial menciona lo signos que

pueden constituir una marca:
“Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

L. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de
aplicarse, frente a los de su misma especie o clase:

M. Las formas tridimensionales:

IIf. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre
que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

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

con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”

El articule anterior encierra en cuatro fracciones la [nnumerable &
inimaginable gama de marcas que son susceptibles de usar, y huego entonces, de
poder registrar. La condicién es que el signo sea visible, lo que excluye de la
proteccién a las marcas olfativas v de sonido. gue si son registrables en ofros

paises.

Otro de los requisitos para solicitar el registro de una marca, es que el
solicitante aporte cierta informacién necesaria para tal efecto, para ello el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial utiliza un formato ya establecido
para que el solicitante declare dicha informacién. Estos datos son, informacion

acerca de: el tipo de marca que se solicita; productes o servicios que protege la




marca: en su caso, indicacién de fecha de primer uso; datos generales del

solicitante y su establecimiento; ete.

7. Procedimiento para Registrar una Marca.

El tramite que se le da a la solicitud se lleva a cabo en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial de la siguiente manera:

Se realiza un examen previo de la solicitud, de la forma de ésta y de la
documentacién e informacién recibida; este examen es muy breve y tiene por
ohjeto que el solicitante cubra los requisitos minimos de forma conforme a lo que
establece la ley. Cumpliendo con esos requisitos, se considera tal dia como la
fecha de presentaciéon de la solicitud. Este examen es meramente de forma o
administrativo. Una vez ingresada la solicitud al Instituto se lleva a cabo un
segundo examen de forma, en él se verifica el cumplimiento de todos los
requisitos formales exigidos por la ley en los documentos que haya anexado el
salicitante; como haber llenado correctamente la solicitud, y acompafado los
documentos necesarios para el registro; si faltase algo, el Instituto puede requerir

al solicitante para que cumpla con tal requerimiento en el término concedido.

Se realiza después, €l examen de fondo, este tipo de examen tiene como fin
analizar si el signo distintivo es registrable en 1érminos de la ley. Se realiza un
examen fonético, comprobando que el signo propuesto en la solicitud 1o sea
idénlico o similar en grado de confusion a otros en tramite o a los ya registrados e
inclusive de los no registrados pero que pueden ser considerados como marca
notoria ¥y que constituyan un obstaculo para olorgar el registro solicitado. Si la
marca €s una marca mixta, también se revisa si no existe confusion con otros
disenios ya registrados o en tramite de registro, Pasando eslos exdmenes se expide

el titulo de registro de la marca a favor del solicitante, ahora titular de! registro.

Siendo las marcas notorias el tema principal de esta investigacion, nos
vamos a enfocar expresamente en la fraccion XV del articulo 90 de la Ley de la

Propiedad Industrial que expresa qué signos no se pueden registrar como marca.

“Articulo 90.- No seran registrables coma marca:
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XV, Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el instituio estime notoriamente conocida en

México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderd que una marca es notoriomente 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 producios o servicios, ast como el conocimiento que se tenga de la
marca en el territorio, como consecuencia de la promocién o publicidad de la

TISTIL

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse todos los

medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederd en cualguier caso en que el uso de la marca por
quien solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion
con el titulawr de la marca notoriamente conocida, o constifuya un
aprovechamienio que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no
serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca

notoriamente conocida.

En el articulo anterior en su fraccién XV, se recanoce la figura de las marcas

notorias en nuestra legislacién mexicana, y se muestra como un impedimento

para registrar una marca similar o igual en grado de confusién con la marca

notoria; pero en los capitulos posteriores veremaos mas a fondo esta figura.

8. Derechos y Obligaciones del titular de 1a Marca.

En general, el titular de una marca registrada goza de los siguientes derechos:

Con el registro de una marca, el Estado le otorga al titular el derecho

exclusivo de uso en la el territorio nacional.

Puede libremente conceder licencias de uso de su marca.

Transmitir 1os derechos de la marca.
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. Puede cancelar voluntariamente su registro.

. Defender su registro, cuando éste sea impugnado en procedirnientos de
nulidad, caducidad o cancelacion.

* Iniciar acciones contra otras mareas registradas, en tramite o no registradas

que estén invadiendo sus derechos sobre su registro.

Asimismo tiene las siguienies Obligaciones como titular de una marca:

. Usar la marca tal y como fue registrada.

. Usarla en el territorio nacional.

. No permitir que la marca se transforme en una denominacion genérica.

. Usarla consecutivamente, si no la usa durante ires afos seguidos procede la
caducidad de la marca,

. Renovar la marca cada 10 arios, en los términos que senala la ley.

¢  Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad. que la marca se ha
estado usando y que no ha interrumpido su uso en un plazo de tres afnos o
mMAas.

. Pagar los derechos correspondientes para los tramites de renovacion.

. En el easo de tener licenciatarios, la licencia de uso debe inscribirse en el
Instituto para que surta sus efeclos contra terceros.

+  La transmisién de derechos sobre el registro también debe inscribirse en el

Instituto para que surta efectos contra terceros.

Fl Doctor Rangel Medina senala otro tipo de obligacién para el titular como
es el uso obligatorio de leyendas en la marca gque ostenian los productos
prolegidos por ella, tales como: “marca registrada”, si el producto es de
elaboracién nacional debe indicar que es “Hecho en México™ y sefalar la

ubicacion de la fabrica o lugar de produccién. !

1 Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, Instituto

de Investigaciones Juridicas, México, 1991, p. 59-60.
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El derecho exclusivo para explotar y usar la marca se puede perder por las

siguientes razones:

<

Cuando no se solicile la renovacion dentro de los plazos senalados procede
la caducidad de la marca.

Cuando la marca no sea usada por espacio de tres arios consecutivos tal y
como fue registrada, también procede la caducidad, y por consecuencia la
pérdida del derecho exclusivo del registro.

Por cancelacién del registro solicitada por el titular al renunciar al registro.
Por cancelacién del registro por dilucién, cuando éste ha llegado a ser una
denominacién genérica de los productos o servicios para los que fue
registrada.

Por nulidad del registro al concurrir cualquiera de las cinco causas que
senala la propia ley en su articulo 151, y que se mencionan a continuacion:
Cuando se haya otorgado en contravencion a la Ley de la Propiedad
Industrial,

La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra que haya
sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de
presentacién de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos
o similares productos.

El registro se hubiere otorgado en base a datos falsos contenidos en la
solicitud.

Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de
apreciacion, existielndo otro registro que se considere invadido por ser una
marca igual o semejante en grado de confusidn y se aplique a servicios o
productos iguales o similares.

Y por ultimo cuando el agente, representante, nsuario o distribuidor del
titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro
a su nombre sin el consenlimiento expreso del titular de la marca

extranjera. Se estimara como obtenido de mala fe.
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CAPITULO SEGUNDO.- HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS MARCAS
NOTORIAS

Contenldo: 1. Concepto de Marca Notoria. 2. Nacimiento de la Marca
Notoria. 3. Convencién de Paris de 1883. 4. Proteccion y Registro de
Marcas Notorias. 5. Criterios de Confusién y Uso de Marcas. 6. La
Proteccién de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones

y Marcas. 7. Criterios para Reconocer la Notoriedad.

1. Concepto de Marca Notorla.

Las normas internacionales, regionales y nacionales que contienen disposiciones
respecto de las marcas natorias no contienen una definicién como tal de este tipo
de marcas. Generalmente los “conceptos” que contienen estan basados en
aspectos a tener en cuenta para acreditar la notoriedad, ¢ enlistan una serie de
elementos circunstanciales que deben ocurrir para determinar que una marca es

notoriamente conocida.

A decir verdad, desde que se reconocié la marca notoria como una categoria
legal, no se ha elaborado un concepto cierto de lo que es dicha figura, sin
embargo podemos decir en general, que una marca noloria es un signo distintivo
que es usado y especialmente reconocido por el puiblico consumidor de los

productos o servicios que protege dicho signo.

2. Nacimiento de la Marca Notoria.

La utilizacién a gran escala de marcas comerciales se remonta quizé a tan sélo a
finales del siglo XIX en que los progresos en las vias de comunicacion, €n los
procesos industriales y de fabricacion permitieron la produccién en grandes
masas: en donde muchas de las marcas, hoy mundialmente conocidas, se
remontan a ese periodo: el refresco Coca-Cola, las maquinas de coser Singer, la

avena de Quaker, las peliculas Kodak, etc. Pero la genuina explosion de las
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marcas se ha desatado en los dltimos 30 anos. Como ya se menciond, los medios

de comunicacién tuvieron mucho que ver en ello,

L.a marca notoria se origina en virtud de la difusién y posicionamiento de
ésta en el mercado y cuando de hecho la marca es reconocida por la gran mayoria

del piiblico consumidor al que va dirigida.

Cuando se da tal circunstancia, la marea se convierte en un instrumento de
comunicacion, insustituible, entre el consumidor ¥ €l productor; comprometiendo
asi la reputacién de la empresa y el compromiso de ofrecer una garantia de

calidad constante.

Podria decirse que el destino natural de la marca es precisamente ese:
darse a conocer entre el puablico consumidor de tal manera que éste pueda
reconocerle de entre otros de su misma clase o especie. Pero dependiendo de la
fuerza con que penetre en el mercado econdmico-comercial la marca puede pasar
de ser una marca “normal® a ser una marca notoria o renombrada; y esto
generalmente estriba en la accién publicitaria que el titular haga para
promocionarla o también del paso del tiempo en gue los consumidores lleguen a
conocerla hasta el punto en qite relacionen esa marca con un origen empresarial
y catidad en conerelo. Como ejemplo podemos referirnos a los refrescos de cola,
en donde ciertamente existen diferencias incuestionables entre las marcas Coca-
Cola y Pepsi-Cola, v de hecho en los mismos productos, pero que en la practica
son diferencias muy ligeras; a pesar de ello, estas dos marcas son reconocidas a
nivel mundial y se reconoce que proceden de distinto origen productive. No cabe
duda que su capacidad de produccion y de distribucién es un factor importante
para haber logrado dominar el mercado, pero el factor fundamental ha sido la

atraccion y fuerza de estas marcas,

Ahora bien, el proceso de creacién y mantenimiento de una marca logra
muchas cosas a la vez: entre ellas el posicionamiento y el reconocimiento. Este
mantenimiento tiende a fortalecerse dia a dia para lograr subir dentro de un nivel

de competencia feroz que ha traido la inminente globalizacién. Pero cuando una
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marca llega a ser valorada de tal manera en el mercado, mas que un signo
distintivo, la marca se corvierte en una especie de curriculum que refleja su

desempeno,

5in embargo, para conocer a fondo el origen de la marca notoria, es
menester hacer una resefia histérica de c¢émo nacié la idea de crear una

proteccidn especial para este tipo de marcas.

3. Convencidn de Paris de 1883,

Desde 1883 un grupo de paises potenciatmente industrializados se preocuparon
por crear una serie de principios y reglas que facilitaran la aplicacién de normas
fundamentales para la Propiedad Industrial en el Ambito internacional, lo que dio
coma resultado que éste grupo de paises firmara la Convencion de Paris de 1883,
la que originalmente reguld sélo respecto de las patentes industriales en el plano

intermacional,

Este Convenio ha sido revisado en diversas ocasiones en Briicelas el 14 de
Biciembre de 1908; en Washington el 02 de junio de 1811; en la Haya el 06 de
Noviembre de 1925 {precursora en la proteccion de marcas notorias); en Londres
el 02 de junio de 1934; en Lishoa €l 31 de Octubre de 1958; en Estocolmo el 14
de jutio de 1967 y enmendado el 02 de Octubre de 1979. Pero oficialmente la
marca notoria se reconoce en 1925 en la Revision de la Haya del Convenio de

Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

En esta revision se incluye por primera vez a través del articulo 6 Bis,
medios de proteccidn a las marcas notorias, Esta introduccion, posteriormente es

adoptada por los paises miembros del Convenio de Paris,12

12 Rangel Ortiz, Horacio, Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de Paris, la
Decision 344, NAFTA y TRIPS, El Foro, Organo de la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados, A.C. Octava Epoca, Tomo VIII, Numero 1, Primer Trimestre 1995, México, D.F.,
Pp- 19-34
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Criginalmente el articulo 6 Bis prolegia a las marcas notorias de otras
marcas que [ueran idénticas o similares en cuanto al signo de distincion y que
fueran de la misma especie o clase. Sin embargo ha sido revisado desde entonces

para senalar actualmente lo siguiente:

Articulo 6 Bis del Convenic de Paris para la Proteccién de la Propiedad

Industrial: “[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais
lo permite, hien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar €l registro y a
prohibir €l uso de una marca de fibrica o de comercic que constituya la
reproduecién, 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 ufilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacién suscepiible de

crear confusion con ésta.

2) Deberd concederse un plazo minimo de cinco anos a partir de la fecha del
registro para reclamar la anulacion de dicha marca. Los paises de la Unidn tienen
la facultad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada la prohibicidn del

usgo.

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacién o la prohibicién de uso de las

marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

México es miembro de la Convencion de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial desde 1803, pero es ratificado y adoptado hasta (Acta de
Estocolmo) el 14 de julio de 1967, haciéndose el depdsito del instrumento de
adhesion el 26 de abril de 1976, se publica en el Diario Oficial de la Federacion el

27 de julio de 1976 para entrar en vigor el 26 de julio de 1976.13

3. . . - . . .
"* informacion obtenida de la pigina de internet www.impt.gob.mx

25




El Convenio de Paris obliga a los paises miembros a rehusar o cancelar el
registro y prohibir el uso de una marca que pueda crear confusién con otra que
ya es noforiamente conocida en ese pais. También reconoee la proteccion de
marcas notariamente conocidas en un pais miembro aundque no estén registradas
en €, lo cual quiere decir que incluye a las marcas nacionales y no solamente a

las extranjeras.

La proteccién de una marca notoria en virtud del articulo 6 Bis de la
Convencién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial obliga también
a los paises miembros a tomar de oficio, cuando su legislacion lo permita ¢ a

peticién de parte interesada, las siguientes medidas:

a) Negar la solicitud de registro de la marca conflictiva;

b}Cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual se debe
conceder un plazo minimo de 5 anos a partir de la fecha de registro
para pedir la cancelacién de la marca conflictiva, a menos que hubiera
sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y

¢} Prohibir el uso de la marca conflictiva.

4. Proteccién y Registro de Marcas Notorias.

Desde que se reconocid la marca notoria como una categoria legal en el Convenio
de Paris en 1925 los paises miembros se han esforzade por perfeccionar la
proteccion de la marca notoria para evitar que sean ilegalmente usadas o
aprovechadas por empresas o personas que nada tienen que ver con los origenes

de la marca.
Hace algunas décadas, en México era aun facil y rdpido nombrar las marcas
que eran entonces noloriamente conocidas; a la fecha es tarea dificil listarlas por

la intensidad de la publicidad y 1a especialidad de los mercados.

El primer avance imporlanle que se dio en busca de la proteccion de las

marcas notorias fue en el Convenio ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos
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de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que se
firmo6 en 1995 en la Organizacién Mundial de Comercio donde se determinéd que
el registro no autorizado de este tipo de marcas no sélo debe impedirse respecto
de los productos o servicios distinguidos por la marca, sino también en relacién a

todo tipo de bienes o servicios.

Esta delerminacion amplia mayormente la proteccion a este tipo de marcas,
ya que es menos probable que pueda coexistir una marca parasitaria de la marca
notoriamente conocida adn en otra clase de productos o servicios; lo cual
anleriormente era legalmente imposible; y de hecho atn lo es por la falta de

disposiciones expresas para reconocer las marcas notorias.

Otro avance que se dio, fue en relacién a como determinar ia notoriedad de
la marca, seflalando que el conocimiento de la marca debe centrarse unicamente
en el sector relevante del piblico consumidor, es decir, en el consumidor regular
de la clase de productos o servicios que protege la marca notoriamente conocida.,
lo cual, da mayor certeza y objetividad en la determinacién real de una marca
notoriamente conocida, puesto que el piiblico que regularmente consume ese tipo

de productos es el que tiene la posibitidad de conocer tal marca.

Recientemente, en los tltimos 5 afios; la organizacién Mundial de
Propiedad Intelectual establecié criterios nuevos para 1a proteccidn de las marcas
notorias, protegiéndolas (ademas de las marcas parasitarias) de nombres de

dominio y denominaciones sociales. 14

Otro de los acuerdos que se han pactado internacionalmente es el Acuerdo
de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que

sefnala en su arlicuto 16 que:

“Articulo 16: Derechos conferidos

14 Informacion obtenida de la pagina de Internet
http:/ /orww.cinu.org.mx /onu/estructura/organismos /ompi. htm
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1. El titular de una marca de fdbrica o de comercio registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en
el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o
servicios que sean idénlicos o similares a aquellos para los que se ha registrado la
marea, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. En el caso de que se
use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirad que existe
probabilidad de confusion. Los derechos antes mencionados se entenderan sin
perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectaran a

la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos hasados en el uso.

2. El articulo 6 Bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara mutatis mutandis a
los servicios. Al determinar si una marca de fabrica o de comercio es
notoriamente conocida, los Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta
marca en el sector pertinente del publico inclusive la notoriedad obtenida en el

Miembro de que se trate como consecuencia de la promocién de dicha marca.

3. El articulo 6 Bis del Convenio de Paris (1967] se aplicard mutatis mutandis a
bientes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de
fabrica o de comercio ha sido registrada, a condicion de que el uso de esa marca
en relacion con esos bienes o servicios indique una conexién entre dichos bienes
o servicios y el titular de la marca registrada y a condicién de que sea probable

quire ese uso lesione los intereses del tilular de la marca registrada.”

Estas disposiciones constituyen el nivel minimo de proteccin, por lo que los
miembros no pueden requerir que la marca sea conocida entre personas distintas
de las dei sector pertinente del piblico consumidor al cual estan dirigidos
normalmente los productos o servicios que protege dicha marca. El principio de
aplicacion de este Acuerdo es el de ruiatis mutandis, locucidn latina que significa
en este caso que se aplicara cambiando lo que haya que cambiar en cada caso.
Este Acuerdo ADPIC especificamenie expresa la proteccion de las marcas notorias
para los casos en gue exista una marca conflictiva con productos o servicios que
no sean idénticos o similares; en esto va un paso més adelante gque la Convencidn

de Paris en su articulo 6 Bis.
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5. Criterios de Confusién y Uso de Marcas.

Las reglas para determinar el riesge de confusién se han ido unificando
internacionalmente, Ernesto D. Aracama-Zacrraquin, manifiesta que la teoria de
cortfusién de clases en Argentina ha sido aceptada en una jurisprudencia que
senala que “con ella se ha erigido todo un sistema juridico tendiente a evitar que
los regdistros marcarios efecluados en clases diferentes puedan originar errores
enire los consumidores en razon de la confundibilidad (sic) de los signos, de la
semejanza o relacion funcional de los productos comprendidos en los respectivos

titulos y por su venta en los mismos negocios. 15

En Mexico, sucede algo parecido, el Instiluto Mexicano de la Propiedad
Industrial valora la similitud y confusién de marcas en base a cierlos principios
ya establecidos, para que al procederse al examen y determinar la existencia o no

del riesgo de confusion, toman en cuenta los siguientes criterios:

- Para determinar el riesgo de confusién, se debe recordar que ésta resulta
de la impresion de conjunto evocada por las marcas, lo cual reviste gran
importancia, cbligando a que al efectuar €l cotejo, éste deba ser realizado

en conjunto, independientemente del tipo de marca;

- Las marcas deben ser examinadas sucesivamente ¥ no simultaneamente,
ya que el consumidor no identifica de manera simultanea a las marcas,

sino que lo hace en forma individualizada;

- Las semejanzas deben tenerse en cuenta y no las diferencias que se
presenten en las mismas, toda vez que la similitud que se presenta entre
dos marcas depende de los elementos semejantes o de la similar ubicacién

de los mismos,

15 Aracama-Zorraquin, Emesto D., La Proteccion de las Marcas Notorias en los Tribunales
Argentinos, Revista Mexicana de ln Propiedad Industrial y Artistica, Ao IV, Numero 8,
Julio- Diciembre, 1966, México, D.F. p. 376
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- Para apreciar la semejanza entre las marcas confrontadas, el examinador
debe colocarse en et lugar del consumidor, consideranda la naturaleza de

los productos identificados por dichas marcas.

Otros criterios que necesariamente deben ser tomados en cuenta por el
examinador, se refieren a la conexién comercial y competitiva entre productos; el
riesgo de confusién que, por la naturaleza o uso de los producios o servicios
identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede

desprenderse, seglin el caso, de las siguientes circunstancias:
1. Canales de comercializacion,

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los
locales a través de los cuales se comercializan, no dan lugar a la conexion
coimpetitiva entre las marcas, como sucede en el caso de las grandes tiendas o
supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa
inadvertido para el consumidor la similitud de un signo con otro, Por el contrario,
se daria la referida conexion competitiva, en tiendas o almacenes especializados

en la venta de determinados bienes o productos.

Igual confusion se daria en pequefas tiendas o sitios de expendio donde
marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también

relacion.
2. Medios de publicidad idénticos o similares.

Los medios de comercializacién o distribuciéon de productos también tienen
relacion con los de difusién. Si idénticos o similares productos se difunden por la
publicidad general (radio, television o prensa) presumiblemente se presentaria
una conexion competitiva, o los produclos serian competitivamente conexos. Y si
la difusidn es restringida por medio de revistas especializadas, comunicacidn

directa, boletines, mensajes telefonicos, etc., la conexion competitiva seria menor.

Generalmente la mayoria de las marcas notoriamente conocidas, son

difundidas por los mismos medios de publicidad.
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3. Vinculacién entre produclos.

Cierta relacidn enire los productos puede crear una conexién competitiva. Ya que
puede vincularse una marca a otra en virtud de la especialidad, es decir, esa
relacion entre los productos comercializados también influye en la asociacion que
el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que
eventualmente puede llevarlo a confusion en caso de que esa similitud sea tal que
el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo

productor.
4. Uso complementario de productos

Los productos que comunmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:
guitarta ¥ cuerdas} pueden dar lugar a confusién respecto al origen empresarial,
ya que el publico consumidor supondria que los dos productos son del mismo
empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma
directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del
otro, 0 que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilizacién no seria la

de su ultima finalidad o funcién.
5. Mismo género en los productas

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cunmplir distintas funciones
o finalidades, si tienen similares caracteristicas, existe la posibilidad de que se
origine el riesgo de confusidn al estar identificados por marcas también similares
o idénlicas. (Por ejemplo: listones y estambres que corresponden a distintas

clases; 23 y 26 respectivamente).

En cuanto al uso de las marcas, éste empieza ya a ser una dificultad. La
tecnologia ha traido nuevas modalidades de uso como el “uso virtual” que puede
realmente considerarse como uso efectivo de la marca; ain existe mucho que
regular al respecto, sobre todo en el uso indebido de nombres de dominio, que
aun no esta contemplado en la legislacion, para prevenir este mal uso de marcas
a través de la red, ¥y que muchas de ellas son de los titulares de las marcas

notoriamente conocidas que son usadas sin la debida autorizacién o licencia.
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6. La Proteccion de la Marca Noteria en las Reformas a la Ley de

Invenciones y Marcas de 1975.

La Convencién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Intelectual fue el parte
aguas, aunque tardiamente, para empezar a legislar sobre las marcas notorias.
Especificamente en México, por decreto promulgado el 27 de Noviembre de 1988,
se incluyeron modificaciones a la Ley de Invenciones v Marcas para regular las
marcas rnotorias en la legislacion nacional, ya que hasta entonces se habia estado
aplicando el articulo 6 Bis de la Convencion de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, existiendo en dicha aplicacién diversidad de criterios en

cuarto a si se debia aplicar o no, por no eslar integrado al cédigo doméstico.

Antes de esta reforma, ademas del articule 6 Bis del Convenio de Paris, en
México se resolvian las cuestiones de las marcas notorias en base a precedentes
administrativos y judiciales en que las autoridades mexicanas aplicaron dicha
disposicién en casos concretos ddnde se invacaba la notoriedad de las marcas

como fuente de derechos y prerrogativas especiales.

Desde los afios cincuenta se empezo a aplicar sistematicamente el articulo 6
Bis, pero de los multiples fallos dictados en asuntos patrocinados por el Doctor
Rangel Medina, destaca la primera ejecuforia mexicana gque reconoce la
notoriedad de una marca como fuente de derechos con independencia al uso y
registro del signo, éste fue el tan afamado Casoc “BULOVA”, que sirvié de
precedente para posteriores litigios en que se involucraban marcas notorias en
los que reiteradamente se aplicd el articulo 6 Bis del Convenio de Paris

reconaciendo la notoriedad de las marcas coma fuente de derechos.

Sin embargo en 1983 se suspende la aplicacion del articulo 6 Bis en un
fallo dictado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia

_Administrativa (Quejoso: Gucei de México, S.A.RA. 38/83 acuerdo de 7 de
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Diciembre de 1983)., arguyendo que el articulo 6 Bis no se aplicaba en México

por o estar inlegrado en la legislacion mexicana. 16

Fue hasta el decreto de 27 de Noviembre de 1986 que se reforma la Ley de
Invenciones y Marcas incluyendo prohibiciones especificas para el registro de
marcas notoriamente conocidas por personas que de mala fe se quieran
aprovechar del prestigio de dichas marcas, y también se incluyeron sanciones por

el uso no autorizado de las mismas.

En este decreto se adiciona al articulo 91 la fraccién XIX que a la letra

decia:
"Articulo 81.- No son registrables como marca:

..XIX.- Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en
México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que
sean susceptibles de crear confusién en forma tal, que puedan inducir al publico

al error.”

Esta adicion al articulo 91 contiene las dos excepciones basicas en la
doctrina de la marca notoria; la excepcién al principio de territorialidad y la
excepcidn al principio de especialidad. La representacion de la marca notoria en
los productos o servicios aun cuando sean distintos a los que se ha aplicado la
marca notoria es lo que es susceptible de crear confusion o de inducir al error al

publico consumidor.

La sancién administrativa al uso no autorizado de las marcas notorias, en
estas reformas, se establecio en el articulo 210 inciso b) fraccién VIII de la Ley de

Invenciones y Marcas que decia:

'S Rangel Ortiz, Horacio, La proteccion de la marca notoria en las reformas a la Ley de
Invenciones y Marcas, El Foro, Organo de la Barra Mexicana — Colegio de Abogados,
Octava Epoca, Numero 2, México D.F. 1988 p.2
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“Articulo 210.- Son infracciones administrativas: b) La realizacién de actos
relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y
costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia
desleal... De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las
siguientes: “VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se

refieren las fracciones... XIX del articulo 91 de esta Ley.”

Esta iniraccién ameritaba la imposicién de las sanciones que se establecian

en el articulo 225 que decia:

"Articulo 225.- Las infracciones administrativas a esta ley o demas disposiclones

derivadas de ella, seran sancionadas con:

L Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario minimo diario
general del Distrito Federal. En caso de que persista la infraccién, podran
imponerse multas por cada dia que transcurra sin que se obedezea el mandato
respectivo,

1. Clausura temporal hasta por noventa dias

II.  Clausura definitiva.

IV.  Arresto administrativo hasta por treinta seis horas.

Las sanciones seran impuestas con base en las actas levantadas por la
autoridad al practicarse visitas de inspeccion, o con base en las rescluciones que

se dicten de acuerdo a lo previsto en el titulo octavo de la Ley.”

Este decreto fue entonces, el primer avance en la actualizacién material del
articule 6 Bis en nuestra legislacion mexicana; aunque aun falto de precision
para establecer qué circunstancias debfan de ocurrir para que se determinara la

existencia de una marca notoria.

7. Criterios para Reconocer la Notoriedad.

Los criterios para reconocer la notoriedad de las marcas se han ido unificando,
pero sobre todo tratando de ser 1o méas objetivos posibles. La doctrina de la marca

notoria, como ya se ha dicho, sostiene que deben hacerse excepciones a los
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principios de territorialidad y especialidad de la marca, principios que son
“obligatorios” en el regisiro de una marca; sin embargo con el fin de evitar
aprovechamientos ilicitos e injustos se hacen excepciones a estos principios en el

caso de las marcas notorias.

Existe una recomendacién conjunta relativa a las disposiciones sobre la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de
la Unidn de Paris para la Proteccién de 1a Propiedad Industrial y por la Asamblea
General de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que
sefala los siguientes factores que deben considerarse a la hora de determinar si

una marca es notoriamente conocida:

1. “El grado de conocimiento o reconiocimiento de la marca en el secior
pertinente del miblico;

2. la duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier utilizacion
de la marca;

3. la duracién, la magnitud y el alcance geogrifico de cualquier promocién
de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacion
en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique
la marca; _

4. la duracién y el alcance geografico de cualquier registro, y/o cualquier
solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la
utilizacion o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en
particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como

notoriamente conocida por las autoridades competentes;

2

€l valor asociado a la marca."17

'7 Recomendacion Conjunta relativa e las Disposiciones Sobre la Proteccion de las
Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unidn de Paris para
la Proteccién de la Propiedad Industrial y Ja Asamblea General de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésima cuarta serie de reuniones de las

Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 a 29 de Septiembre de 1999,
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Sin embargo también manifiesta que la autoridad competente debe tomar en
consideracion “cualquier” circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es
notoriamente conocida y que no necesariamenie deben ser los factores antes
sefialados, condiciones previas para alcanzar la notoriedad. Sino que en cada
caso existirAn circunstancias especificas que determinaran su notoriedad y que

inclusive pueden no estar enumerados en los factores ya sefialados.

En otras legislaciones de diversos paises existen algunos criterios para
determinar si la marca puede considerarse como notoriamente conocida, como

los siguientes;

* El grado de conocimiento de la representacion de la marca que tengan los
consumidores.

* Informacidn relativa a las cualidades, caracleristicas, usos de los
productos a los gue se aplica la marca.

* La duracion, amplitud y extensién geogrdfica de la utilizacién del signo,
dentro y fuera del pais, incluyendo la publicidad, presentacion en
exposiciones u otros eventos.

* La existencia y antigiledad de cualquier registro o solicifud de registro del
signo distintivo, en el pais o en el extranjero y su uso constante.

* El gjercicio de acciones en defensa del signo distintivo.

* El valor de toda inversion efectuada para promover el signo distintivo, o
para promaover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que
se aplique el signo.

* La intensidad y el ambito de difusion y publicidad o promocion de la
marca.

* El andlisis de produccion y mercadeo de los productos que la marca

distingue.

Criterios como estos se han tratado de valorar para determinar la notoriedad
de la marca en nuestro pais, sin embargo, a clencia cieria ain no se cuenta con
un procedimiento especial para que la autoridad competente, pueda determinar,

sin después cambiar su criterio, la notoriedad de una marca.




CAPITULO TERCERO.- LA PROBLEMATICA DE LAS MARCAS NOTORIAS.

Contenido: 1. Importancia del Interés en la Proteccion de las Marcas
Notoriamente Conocidas. 2. Denegacién o Cancelacién del Registro y
Prohibicién de Uso. 3. Aplicacién del Articulo 6 Bis del Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial. 4. Excepcién al
Principio de Territorialidad. 5. Excepcidn al Principio de Especialidad.
6. Inconvenientes del Sistema Tradicional de Aplicar Estrictamente los

Principios de Territorialidad y Especialidad.

Proteger una marca noteria, actualmente obedece a la imperiosa necesidad de
preservar un activo intangible para el titular, que en un momento dado puede ser
de aita estima econdémica: evitando de igual fortna que un tercero escrupuloso

obtenga un aprovechamiento indebido de la marca notoria.

5in embargo, se busca también que el consumnidor sea protegido, evitandole
confusiones respecto del origen de la marca de los productos que consume y
sobre todo respecto de su calidad; ya que el consumidor pudiera estar esperando
una caracteristica determinada que no le ofrece el producto adquirido por
confusion con una marca notoriamente conocida. Y es que cuando el consumidor
identifica una marca, estd reconociendo en conjunto, determinados atributos que

encuenira en ella.

Este factor de distincién es clave en las marcas notorias, ya que en ellas el
consumidor es capaz de distinguir el producto o servicio que protegen ain por
encima de los de la competencia, e inclusive diferente a las de los imitadores,
Cuando la marca se ha cimentado sélidamente, es muy dificil que las personas
olviden las caracteristicas y atribulos que la identifican, aunque los productos o

servicios cambien o se desarrollen.

Las marcas potencialmente se proyectan para tener una vida larga vy
duradera; siempre y cuando se les proteja contra imitaciones, contra la dilucién,

¥ s¢ mantenga un estandar de calidad que brinde al consumidor la confianza de
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seguir adquiriendo determinado producto o servicio, que cubre al 100% de sus
necesidades o deseos; esto es algo que deben tener en mente las empresas que

quieran consolidar su marca.

La problemética que presentan las marcas notorias es que con mayor
frecuencia son utilizadas sin autorizacién del titular, sobre todo las marcas
extranjeras que gozan de reconocimiento en otros paises. Mas ain cuando nos
estd faltando un procedimiento para que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial pueda declarar la notoriedad de las marcas, ya que si se contara con
ello. no existiria desconfianza por parte del titular respecto del grado de
notoriedad de su marca. Actualmente es muy dificil que el Instituto pueda hacer

prenunciamientos cerleros acerca de la notoriedad de las marcas.

Esta situacién preduce incertidumbre e inseguridad juridica, y Hega a ser
grave, al punto de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
empieza a pronunciarse al respecto en sentencias recientes. Atribucién que no le
compete, ya que el inico facultado y especializado para tomar esa determinacion

es el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El registro, reconocimiento, conservacion, proteccidn, negativa, concesién,
nulidad, procedimientos administrativos ¥ sanciones administrativas respecto de
las marcas, son facultades que son atribuidas complelamente al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial segtin el articulo 1° de la Ley de la Propiedad
Industrial que senala que: “Las disposiciones de esta ley son de orden ptiblico y
de observancia general en toda fa Republica, sin perjuicio de lo establecido en los
tratados internacionales de los que México sea parte. Su  aplicacién
administrativa corresponde al Ejecutive Federal por conducto del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial”. Por lo que es totalmente fuera del orden
juridico, que ¢l Tribunal Federal de .Justicia Fiscal y Adminisirativa se este
pronunciando al respecto de la notoriedad de las marcas, su intervenciin se
limita basicamente a revisar la legalidad o ilegalidad de los actos que el Instituto
emita. Por lo que la atribucién de declarar la notariedad de las marcas sélo le
compete al Instituto, vinica autoridad administrativa facultada por la Ley para

hacer efectiva la proteccion de la propiedad industrial en México; lo que hace atin
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mas evidente que vale la pena que nuestros legisladores disporigan un

procedimiento eficaz para la determinar la notoriedad de las marcas,

1. Importancia del Interés en la Proteccidn de las Marcas Notoriamente

Conocidas.

5i lo anterlormente argumentado no es suficiente para senalar la importancia que
tiene el proteger las marcas notoriamente conocidas, es necesario puntualizar
que las empresas desde hace un par de décadas han trabajado arduamente para
posicionar las marcas de sus productos en la mente del publico consumidor, de
manera que buscan que sus marcas sean duraderas. Para ello construyen,
desarrollan y cuidan cada una de sus marcas. ya sea de productos o de servicios

y que dia con dia vemos por doquier,

Como consumidores pagamos por un servicio o producto en funcion del
valor que representa para nosotros; na siendo lo mismo ir a servicios médicos del
Seguro Social que ir a Médica Sur, donde ambos ofrecen servicios hospitalarios,

pero de diferente calidad y atencién.

Las marcas hacen que las empresas permanezcan en €l mercado por
generaciones, reforzando dia a dia los habitos de consumo del comprador, y que
en mas de las veces se convierte en algo cultural que permanece a través de los
anos. Quién no recuerda tomar el café o el té con “galletas marias”, que a guisa
de gjemplo de una empresa que no cuidé su marca, se convirtié en un término
genérico, diluyéndose su distintividad al no haberse registrado y protegido como

se debia.

Es importante reflexionar también sobre el destino que una marca puede
tener en el mercado. Muchas de las veces, el gran reconocimiento que goza una
marca hace que sus titulares la descuiden al pensar que es una marca fuerte y
considerada por ellos como una marca notoria, v la descuidan en el sentido de
que la mayoria de los empresarios mexicanos no estan convencidos de las
ventajas que representa la proteccion legal del registro de una marca.

Generalmente no lo hacen por desconocimiento, aunque actualmente las
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€MPresas mexicanas empiczan a interesarse por la proteccion intelectual, por
supueslo después de que han sido demandadas en un procedimiento
administrativo en el Instituto. Ahora conscientes de la importancia procuran

proteger sus derechos industriales e intelectuales,

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su Articulo 153:

“Articulo 153.- Procedera la cancelacién del registro de una marca, si sa
titular ha provocado o toletado que se transforme en una denominacién
genérica que carresponda a uno o varfos de los productos o servicios para los
cuales se registré, de tal modo que, en los medios comerciales v en el uso
generalizado por el publico. la marca haya perdido su caricter distintivo,

como medio de distinguir el producto o servicio a que se apHque".

Desgraciadamente varias empresas han tenido la terrible experiencia de que
Su marca, en un Uempo notoria, fue concebida por el puablico como la
denominacién genérica del! producto, lo cual trajo como resultado la cancelacisn
del registro o la denegacién del registro, como consecuencia de perder su caracter

distintivo.

Los siguienies son ejemplos de marcas notorias que se han convertido en la
mente del consumidor en la denominacidn genérica del producto o servicia que

originalmente distinguen:

. “Kleenex™

. “Crayola”
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. “Resistol”

. “Lyera”

Aunque ciertamente, en los 1iltimos afios algunas de estas empresas, como
la titular de la marca “"Kleenex” ha tlomado algunas medidas para que los
consumidores puedan identificar que la marca “Kleenex” no sélo es aplicada a
pafnuelos desechables, sino a otra diversidad de productos como servilletas, papel
de bario, etc. Con ello intentan que el consumidor no se denomine a los panuelos
desechables como “Kleenex” como un nombre genérico del producio; lo que

causaria el efecto de dilucicn de la marca.

Yves Saint-Gal senala que "la marca representa una triple ventaja:

1. Para el fabricanie o comerciante: la marca permite a su titular retener la
clientela que es afecta a un producto o servicio determinado.

2. Para el consumidor: la marca economiza un tiempo precioso al comprador. Le
permite evitar ciertos riesgos cada vez que compra, puesto que esta seguro de
obtener el producte o servicio al que es afecto por diversos motivos.

3. Para el Estado, en lanto que representante el interés priblico.” 28

Asimismo. Horacio Rangel Ortiz seniala que existe un triple interés en la

proteccion de las marcas notorias: el interés del titular de la marca, el interés del

18 Saint-Gal, Yves, Politica General de una Empresa para la Proteccion y Defensa de sus
Marcas en el Extranjero, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Ano VI,
NMimeros 15-16, 1870, Méxica, D.F. p. 75
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consumidor y el interés de promover en general praclicas comerciales equitativas

v honestas!'9:

o Elinterés del titular de la marca:

Al dueno de la marca notoriamente conocida le interesa que su marca se
encuentre protegida del uso ilegitimo de la marca, y que esto llegue a perjudicar
el activo que representa dicha marca, de tal forma que un tercero no autorizado
podria desprestigiar a la marca y su origen. Lograr que su marca se pasicione
entre los consumidores, es un componente de cuantioso valor para las empresas,

puesto que representa un active importante en el capital de la empresa

La firma Interbrand que evalia afio con afio a las marcas mas valiosas del

mundo, arrojo los siguientes datos en el afio 2003:

*+ "De las cien marcas mas importantes del mundo, 62 carresponden a los
Estados Unidos, incluyendo ocho de las top ten. Las otras 38 se
distribuyen, segun su pais de origen, del siguiente modo: Francia y Japén,
7 de cada uno; Alemania, 6; Inglaterra, 5; Suiza, 3; Holanda, Italia y
Suecia, 2 cada uno; y Bermmudas, Corea del Sur; Inglaterra/Holanda

(juntos) y Finlandia, 1 cada unao.

* Entre las marcas que méas crecieron se encuentran la coreana Samsung
(+31 por ciento, con respecto al valor de 2002), las alemanas SAP (+14 por
ciento) y Nivea (+8 por ciento), la francesa L'Oreal {+10 por ciento) y las

Jjaponesas Canon y Toyota (+7 por ciento cada una).

¥ Rangel Ortiz, Horacio, Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de Paris, la
Decisién 344, NAFTA y TRIPS, El Foro, Organo de la Barra Mexicana, Calegio de
Abogados, A.C. Octava Epoca, Toma VIII, Numere 1, Primer Trimestre 1995, México, D.F.,
pp. 19-34 '
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* Marcas de los Estados Unidos que experimentaron crecimienlos
destacados. Ejemplos de ello son Hewletl-Packard (+18 por ciento), Dell
(+12 por ciento), Starbucks (+9 por ciento), Harley-Davidson vy Johnson &
Johnson (+8 por ciento) cada una) v Gillete, Plizer, Wrigley's y

Amazon.Com (+7 por ciento cada una).

* En contraste, las marcas no estadounidenses que mas descendieron en
su valoracién fueron: la inglesa Reulers (-28 por ciento, récord absoluto),

la sueca Eriesson (-12 por ciento} y 1a japonesa Nintendo (-11 por ciento).

*+ Finalmente, las marcas estadounidenses que mayor descenso
experimentaron fueron: Kodak (-19 por ciento}, Ford (-16 por cien.to), Pizza
Hut (-12 por ciento) The Wall Street Journal (-10 por ciento), Motorota (-9
por ciento) y Marlboro y AOL (-8 por ciento cada una).

Las 20 marcas mis valiosas del mundo, por Interbrand

1.- COCA-COLA: 70,45 en 2003, 69,64 en 2002, +1 por ciento (Estados Unidos)

2.- MICROSOFT: 65,17 en 2003, 64,09 en 2002, +2 por ciento (Estados Unidos)

3.- IBM: 51.77 en 2003, 51,19 en 2002, +1 por ciento (Estados Unidos)

4.- GENERAL ELECTRICS: 42,34 en 2003, 41,31 en 2002, +2 por ciento (E. Unidos}
5.- INTEL: 31,11 en 2003, 30,86 en 2002, +] por clento (Estados Unidos)

6.- NOKIA: 29,44 en 2003, 29,97 en 2002, -2 por ciento (Finlandia)

7.- DISNEY: 25,04 en 2003, 29,96 en 2002, -4 por ciento {Estados Unidos)

8.- MCPONALDS: 24,70 en 2003, 26,38 en 2002, -6 por ciento (Estados Unidos)

9.- MARLBORO: 22,15 en Z003, 24,15 en 2002, -8 por ciento (Estados Unidos)

10.- MERCEDEZ-BENZ; 21,37 en 20033, 21.01 en 2002, +2 por cienta (Alemania)
11.- TOYOTA: 20,78 en 2003, 19,45 en 2002, +7 por ciento {Japdn)

12.- HEWLETT-PACKARD: 19,86 en 2008, 16,78 en 2002, +18 por ciente (E. Unidos)
13.- CITIBANK: 18,57 en 2003, 18.07 en 2002, +3 por ciento (Estados Unidos)

14.- FORD: 17,07 en 2003, 20,40 en 2002, -16 por ciento (Estados Unidos)

15.- AMERICAN EXPRESS: 16,83 en 2003, 16,29 en 2002, +3 por ciento (E, Unidos)
16.- GILLETTE: 15,98 en 2003, 14,96 en 2002, +7 por ciento (Estados Unidos)

17.- CISCO: 15,79 en 2003, 16,22 en 2002, -3 por ciento {(Estados Unidos)

18.- HONDA: 15,63 en 2003, 15,06 en 2002, +5 por ciento (Alemania)
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19.- BMW: 15,11 en 2003, 14,43 en 2002, +5 por cienlo (Alemania)
20.- SONY: 13,15 en 2003, 13,90 en 2002, -5 por ciento (Japon)

Nota 1: luego de los nombres de las marcas aparece el valor de cada una en 2003, el
valor en 2002, la diferencia entre ambos y el pais de origen.
Nota 2: las cifras estdn en miles de millones de délares. Asi. el valor de la marca Coca-

Cola en 2003 es de 70 mil cuatrocientos cincuenta millones de dolares.”20

En la época actual, el posicionamiento de las marcas es sin lugar a dudas
un factor importante para las empresas, lo que las obliga a crear y sohretodo a
mantener marcas de gran valor por su reconocimiento entre los consumidores,
convirtiéndose asi en uno de sus elementos mas inestimables, en una de sus
armas mas poderosas y en un fuerte incentivo para mantener y mejorar su

calidad.

El registro de una marca representa para las empresas la posibilidad de:
identificar sus productos o servicios de su organizacién; de diferenciarlos de oiros
de su competencia; de informar acerca del origen, valor y calidad de sus
productos; de afadir valor a sus productos por el simple hecho de usar una

determinada marca.

. El interés del consumidor:

En principio se busca proteger al piiblico consumidor, evitandole que caiga en
confusion o que sea susceptible de ser engafiado por un tercero. El consumidor
debe ante todo estar cierto de los productos que adquiere, de su arigen y de su
calidad. Para ello es necesario que el titular de la marca sea coherente entre la

informacion de la marca y la experiencia de los consumidores a iravés del tiempo.

Las marcas han llegado a ser mas que simples distintivos de productos o

servicios, se han transformado en garantias de determinada calidad, de origen y

20 Datos proveidos por la firma Interbrand en www.interbrand.com
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de valor. Se han converiido en mensajes instantaneos que permiten al pablico

consumidor identificar los productos y servicios que comunmente consume.

Tratandose de marcas conocidas, para el consumidor es de gran valor poder
identificar con certeza el origen de los producios que adquiere. Por ejemplo el
Café “Bola de Oro” muy apreciado por la zona del Golfo de México, serd mas
valorado que cualquier otro tipo de café sin una marca conocida por el

consumidor,

Las marcas le permiten al consumidor comprar con confianza,
proporcionandole una especie de guia entre la variedad de apciones que se le
presentan. La marca nos deja tomar una decisién rapida y certera, cuando nos

encontramos con opciones diferentes,

. El interés de promover en general prdcticas comerciales equitativas y

honestas:

Este es la base del triple interés que representa la proteccién de las marcas
notorias, ya que en virtud de una competencia comercial equitativa y de buena fe,
tanto el titular de la marca como sus consumidores se ven beneficiados: ya que
existe un minimo riesgo de confusién y de enriquecimiento ilicito a razén del uso

indebido de las marcas notorias por terceros no autorizados.

La buena fe es uno de los mas importantes principios generales del Derecho.
La buena fe marcaria debe observarse en el registro de toda marca, en el de los
nombres de dominio, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas

registradas, es un principio general del derecho y como tal debe observarse.

Marco Tulio Cicerdn {43 a.C.), sahiamente dijo: «no tenemos nosotros una
idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y Justicia; nuestras leyes no son
mas que imdgenes y sombras, pero jojald las guarddrarnos! Porque son sacadas de
los mejores efemplos de lu verdad y de la naturaleza. ;Qué Jormuda mds estimable

gue ésta: ‘conviene obrar hien Yy sin fraude, como se acostumbra entre los




buenos?...»2', Montes la define como «a rectitud y honradez en €l trato y que se
traduce en un criferic o manera de proceder al que las partes han de gjustarse en
el desarrollo de sus relaciones juridicas, y en la celebracion, interpretacion y

gjecucion de los contratos.»22

La aplicacién de este principio general del derecho es tan basta que puede
resolver muchos conflictos que hasta hoy han sido imposibles de resolver par las
legislaciones nacionales y los tratados internacionales: como en el caso de
registros de mala fe de marcas notorias no registradas en el pais; o en los
nombres de dominic que se registran sin mas ni mas y que evidentemente
algunos invaden el derecho conlerido a una marca registrada en otro Estado e
inclusive en el mismo Estado de registro del nombre de dominio; o jcémo hacer
valer los derechos de una marca notoriamente conocida fuera del pais donde fue

registrada?.

En estos casos, no hay mayor solucién que acudir a la aplicacion debida de
los principios generales del Derecho que procuran dar certeza juridica a los

gobernados, y en este caso a los legitimos titulares de los signos marcarios.

Por lo que en este triple interés que sc comenta s menester tener como
sustento la buena fe como principio rector, al resolver cuestiones como las que se
mencionaron anteriormente, aunadas a las normas eficaces que el legislador

establezca al respectao,

Las marcas, pues, responden tanto a los intereses de sus titulares como a

Ias necesidades de los consumidores.
2. Denegacién o Cancelacidn del Registro y Prohibicién de Uso.

En la revision de Lisboa del Convenio de Paris se discutid el articulo 6 Bis ¥ su
aplicacion, extendiéndose la proteccidn a la prohibicidn de uso de la marca que

invada derechos de marcas notorias; el articulo 6 Bis del Convenio de Paris

21 Cicerén, Marco Tulio, De Officiis, 3* ed., Parrda. México, 1978, Libro III, Cap. XVII. p.
83

22 Monies, V., Comentarios a las reformas del Cédigo Ciil, Tecnios, Madrid, 1977, t. I,
p-363.
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senala actualmente que se debe “rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso
de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacién
o traduccién, susceptibles de crear confusién, de una marca que la autoridad
competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente
conocida™; todo ello es posible si la legislacion del pais lo permite; no obstante en
la legislacion mexicana de la materia no se regula ningiin procedimiento ni se
establecen normas que sefialen en qué circunstancias se deniega, invalida o se

prohibe el uso de una marca que se estime notoriamente conocida.

Simple y llanamente se establece en el articulo 213 de la Ley de la

Propiedad Industrial que:
“Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

...VIL- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4 y las fracciones VII, VIII, IX, Xi, XIII, XIV
¥ XV del articulo 90 de esta ley; ...”

No existe un procedimiento especifico para aplicar el articulo 6 Bis del
Convenio en cuanto a denegar, cancelar o prohibir el uso de una marca
conflictiva respecto de una marca notoria; y mas auin cuando ni siquiera hay un

medio para determinar qué marca se considera notoria y cual no.

3¢ puede sustanciar un procedimiento administrative en el propio Instituto
como resultado a esta infraccién administrativa. Algunos de los procedimientos
se basan precisamente en la invocacidn del articulo 6 Bis del Convenio de Paris
en la parte que dispone que: se debe “rehusar o invalidar el registro y a prohibir
el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduceion,
imitacion o traduccién, susceptibles de crear confusién, de una marea que la
autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli

notoriamente conocida™.

Este tipo de procedimientos administrativos en el pasado, han sido resueltos

de conformidad con esta disposicion del Convenio de Paris, en los que se ha
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negado el registro de marcas notoriamente conocidas porque el interesado no

tiene autorizacién ni licencia para usartas por parte del legitimo titular.

Como ejemplo de ello podemos citar el que nos sefiala el Dr. Rangel Medina
en su Conferencia de 9 de marzo de 1984 en la Facultad de Derecho, el caso
“GUERLAIN" que fue negado su registro en la clase 25 para distinguir vestuario,
solicitada por una empresa mexicana que no tenia ningtin nexo con el verdadero
titular de dicha marca. Esta resclucién con mimero de oficio 73843 de fecha 11

de Noviembre de 1981, dictada en el expediente de marca 146321 sefialaba que:

"Que no procede el registro como marca de la denominacién GUERLAIN, en
virtud de tratarse de una marca notoriamente conocida internacionalmente.
Ademas nuestro pais como miembro, signatario de la Unién, se ha
comprometido a rehusar o invalidar el registro de una denominacién que
constituya igualdad con una marca notoriamente conocida, come lo es
GUERLAIN.

Al aceptar por parte de esta Direccidn el registro como marca de la citada
denominacion, se estaria incurriendo en lo establecido por el articulo 91,
fraccion XXI de la Ley de la materia en relacién con el articulo 6 Bis del
Convenio de Paris, en virtud de que como se dijo: México como pais
signatario miembro de la Unién, deberd respetar los convenios
internacionales. Asimismo, por lo que se refiere a la fraccién XX del articulo
91 de la Ley de la Materia, existe un supuesto juridico al caso concreto, ya
que dicha fraccién establece que no serdn registrables como marca: “las
denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales (en
este caso, el Convenio de Paris), no sea posible utilizar para fines
comerciales o por razones de interés piiblico, la Secretaria. considere
inconveniente registrar”. Frase ultima gue da facultad discrecional para que

a criterio- de esta Direccion General, se registre 0 no una marca que se
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considere violatoria de disposiciones legales, ya sea de un Convenio, o de las

Normas Juridicas adquiridas por nuestro Pais” 22

Resolucion que quedé firme por no haberse recurrido por el solicitante del
registro que se negd, Sin embargo, esla disposicidn del articulo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas de 1975, no esta vigente en la Ley de la Propiedad

Industrial; salvo lo dispuesto en la fraccién XV del articulo 90 que sefiala:
“Articulo 90.- No seran registrables como marca:

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

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

No ha sido eficaz esta disposicién, ya que el Instituto no cuenta con un
proceso para estimar que marea es notoriamente conocida en México, y no puede
dejarse del todo a discrecién del Instituto, porque provoca incertidumbre juridica
en los titulares de marca. Tener un procedimiento para registrar marcas
notorias, induciria a empresas nacionales e internacionales a obtener tal grado
de notoriedad, que los heneficia tanto como al publico consumidor, quien siempre

tendria la certeza de que tales marcas son legitimas.

3. Aplicacién del Articulo 6 Bis del Convenio de Paris para la Proteccién
de la Propiedad Industrial.

En el ano de 1903 México se adhirié al Convenio de Paris para la Proteccion de la
Fropiedad Industrial. El articulo 8 Bis fue incluido en el afio de 1925 en la
Revision de la Haya donde por primera vez se origina una proteccidn especial
para las marcas notoriamente conocidas. Por mucho tiempo en México se
resolvieron asuntos relatives a marcas notorlas en base a antecedentes

administrativos y judiciales en que se aplicaba directamente el articulo 6 Bis del

2% Rangel Medina, David, La Pirateria de Muarcas en México, Juridica, Anuario del
Departamento de Derecho de la Universidad [beroaméricana, Numero 18, México, D.F.
1986-1987 p.37.
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Convenio de Paris en casos donde se demandaba la notoriedad de las marcas

como una fuente de derechos especiates.

Fue hasta la década de los cincuenta que se inici6 la aplicacion constante
del articulo 6 Bis, y como ya se ha mencionado en el capitulo anterior, la primera
¢jecutoria mexicana que reconoce la notoriedad de una marea, en base a la
aplicacién del articulo 6 Bis del Convenio de Paris como fuente de derechos con
mdependencia al uso y registro del signo, fue en el Caso “BULGVA", que sirvio de
antecedente para posteriores litigios en que se involucraban marcas notorias
como “SEARS”, “BUDWEISER”, “SPRITE” “GUCCI”, entre otras..

En 1983 deja de aplicarse el articulo 6 Bis en un fallo dictado por el
Segundo Tribunal Colegiade del Primer Circuito en Materia Administrativa
(Quejoso: Gucei de México, S.A.R.A. 38/83 acuerdo de 7 de Diciembre de 1983).24
En donde Gucei de México, $.A. solicitd al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial el registro de 1a marca GUCCI para calzado; el Instituto negé el registro
por considerar que la marca GUCCI era notoriamente conocida v €l solicitante no
tenia la autorizacién de los titulares de esta marca. Se impugnd dicha resolucién
v al llegar a la instancia de los Tobunales Colegiados, el Tribunal en sentencia de
7 .de Diciembre de 1983 fallé a favor de Gucci de México., arguyendo que ¢l
articulo 6 Bis no se aplicaba en México por no estar integrado en la legislacidn

mexicana y apoyandose en estos argumentos, senald que:

“No es aplicable directamente el Convenio de Paris invocado por la Oficina
de Marcas para negar el registro de la marea GUCCI, porque dicho convenio
obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones legales al mismo,
pero no es obligatorio directamente a las autoridades administrativas, las
cuales deben aplicar la ley nacional, en la gque no existe prohibicion de

registrar marcas notoriamente conocidas en el pais. No basta alegar dicha

% Rangel Ortiz, Horacio, La proteccion de la marca notoria en las reformas a la Ley de
Invenciones y Marcas, El Foro, Organo de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados,

Octava Epoca, Niimero 2, México D.F. 1988 p.38.
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notoriedad, porque la ley nacional exige que se trate de marcas regisiradas v

no simplemente conocidas por la naturaleza” 25

En decreto de 27 de Noviernbre de 1986 se reforma la Ley de Invenciones y
Marcas incluyendo prohibiciones especificas para el registro de marcas
notoriamente conocidas por personas que de mala fe quieran obtener el registro,
aprovechando el prestigio de dichas marcas. Hasta ese decreté fue como la
legislacion mexicana adoptdé el principio de proteccion especial a las marcas

notoriamente conocidas derivado del Convenio de Paris.

El Convenio de Paris obliga a los paises miembros a rehusar o cancelar el
registro y a prohibir el uso de una marca susceptible de producir confusién con
otra que es notoriamente conocida en ese pais. El articulo 6 Bis reconoce la
proteccion que se debe dar a las marcas que se consideran notoriamente
conocidas en uno de los paises miembro, atn cuando no se encuentren
registradas en €l. Una causa justificada para esta proteccion. es precisamente la
notoriedad, en razon de que la marca ha adquirido repulacién y alta estima entre
los consumidores de un pais miembro, por lo que se genera un derecho en favor
de su titular para impedir que un tercero se aproveche injustamente del prestigio
de la marca. Como ya se ha senalado con anterioridad, la notoriedad es un grado
que alcanza la marca v que necesariamente tiene gue ser valorado y determinado
por la autoridad administrativa competenie (en México, el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industriall en el pais que se pretenda hacer valer dicha proteccién.
De cierta forma se encuentra limitada la proteccién de las marcas notorias por ¢l
articulo 6 Bis al indicar unicamente a los productos idénticos o similares; sin
embargo considero que no afectaria en nada que la legislacién mexicana sea mas

amplia en la proteccitn, incluyendo otras figuras como nombres de dominio.

El texto actual del articulo 6 Bis del Convenio de Paris para la Proteccidn de

la Propiedad Industrial, es el siguiente:

“Articulo 6% [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

5 Rangel Medina, David, La Pirateria de Marcas en México, ob. Cil. P.38
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1} Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacién 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
notoriarmente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productes idénticos o
similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacisn suscepiible 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 marea. Los paises de la Unién tienen
la facultad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada la prohibicién del

uso.

3) No se fijard plazo para reclamar la anulacién o la prohibicién de uso de las

marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

Al permitir que nuestra legislacién provea normas que regulen la aplicacion
de esta norma internacional se contraatacaria uno de los problemas nacionaies
que mas afecta a los titulares de marcas notoriamente conocidas: “la pirateria de
marcas’. Es imperante la necesidad de cumplir normas y tratados
internacionales que promueven la competencia leal en el mercado intermacional y
que atacan directamente estos actos. que se consideran en el ambito penal
delitos. Este arifculo 6 Bis ha sido objeto de diversas reflexiones, pero es un
hecho que, a pesar de no estar ajustado en la Ley nacional de la maieria, es de
cumplimiento obligatoric para México, al ser signatario miembro de la
Convencitn de Paris, de conformidad con lo establecido en la propia Constitucién
Politica en su articulo 133 que senala que es Ley Suprema de toda la Unién: la
propia Constitucion, las leyes federales que de ella emanen y los tratados
Internacionales celebrados por et Presidente de la Remiblica y aprobados por el

senado.
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Fuera del texto legisiativo del articulo 6 Bis, el titular de una marca notoria
puede invocar a la autoridad administrativa otras figuras con el fin de defender
su marca. En primer lugar puede hacer notar la existencia de competencia
desleal por parte de terceros ajenos a su marca; en segundo lugar, en el Ambito
civil puede demandar el enriquecimiento sin causa: igualmente puede mencionar
los aclos contrarios a la moral y a las buenas costumbres dentro del comercio:

otro concepto que puede alegar es el riesgo de dilucién de su marca.

4. Excepcién al Principio de Territorialidad.

Como se expuso en el primer capitulo, el principio de territorialidad es una de las
condiciones esenciales de la marca. Segiin este principio el ambito de validez del
registro de una marca, se circunscribe a determinado Ambito espacial, en este
caso, en el territorio del pais en que ha sido registrada ¥y no mas alla de sus

fronteras,

El espacio por si mismo, es una limitante natural de la marca. El uso o
registro de una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un
derecho que podemos hacer valer erga omnes en cualquier lugar del mundo;
- como menciona el Lic. Mauricio Jalife que: “atin y cuando las marcas obtenidas
en ur pais suelen recibir cierta proteccidn 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, (inicamente en el territorio del pais
én que se obtiene”.?¢ Asi al ser el principio de territorialidad un elemento esencial
de la marca, el consumidor como sujeto pasivo que se sitiia en un determinado
espacio geografico, los efectos juridicos que emanan de una marca registrada o no

registrada, siempre se contendran a un territorio determinado.

El registro de una marca robustece el derecho que su titular tiene sobre ella
en el territorio del pais en donde la registra. Por ejemplo una marca que esta

registrada en México, el derecho que le confiere su registro es que puede impedir

%6 Jalife Daher, Mauricio. Aspectos Legales de lus Marcas en México, Editorial Sista, Sexta
Edicion, México, 2003, p-10.
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que otros la usen en cualquier lugar del territorio nacional, inclusive donde la

marca no esta siendo usada por el titular, ni es conocida por los consumidores.

Las marcas notorias alcanzan un alto grado distintive en consumidores que
no se circunscriben a un territorio determinado. Por ello, es justo que el
legislador reconozea legalmente esos efectos que por naturaleza propia se dan y la
mejor forma de hacerlo, es creando un procedimiento eficaz para declarar la
notoriedad de las marcas, tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

5. Excepcién al Principio de Especialidad.

La segunda limitante de 1as marcas es la especialidad: las marcas se registran en
una clase especifica. La marca es especial porque sélo protege el ambito de la
clase de productos o servicios para los que ha sido registrada. El principio de
especialidad es inherente a la marca. Fernandez-Novoa dice que «la marca no
estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto n
relacion con una o varias cluses de productos o servicios, Paralelamente, el derecho
sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en

relacién con una o varias clases de productos o servicios.» 27

Cada marca, en la mente del consumidor, hace relacién a un determinado
producto. Por ello existe este principio de especialidad, que hace posible que una
misma denominacién o signo sean susceptibles de registrarse en otra clase por
cualquier persona. Es decir, que distintos titulares pueden registrar marcas
iguales, en diferentes esferas del comercio. Por ejemplo, el registro de una marca
destinada a proteger alimentos no impide el registro de otra que proteja muebles
0 articulos de decoracién. Si los productos son diferentes, evidentemente las

marcas también lo seran.

La legislacion mexicana establece claramente este principio en el articulo 93

de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que:

2 Femandez-Novoa, Carlos, Fandamentos de Derecha de Marcas, Ed, Montecorvo, Madrid, 1584, p.278
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“Articulo 93.- Las marcas se registraran en relaciéon con productos ¢
servicios determinados segun la clasificacidn que establezca el reglamenio de

esta ley. ..."

Este principio de ninguna manera puede desligarse del principio de
distintividad. Debe existir un balance adecuado entre ambos principios, 1o cual
ayudaria a la autoridad administrativa a tomar mejores decisiones, respecto de
las marcas notorias. El derecho exclusivo obtenido mediante el registro de una
marca se limita a la clase de productos o servicios en los que quedo registrada; en
el caso de las marcas notorias se hace una excepcion en virtud de que al ser ésta
una marca reconocida, el hecho de que pueda usarse en otra serie de articulos

puede inducir al error al consumidor.

No obstante, como sefiala el Lic. Mauricio Jalife Daher: “el registro debe
comprender los productos o servicios en los que [a marca se aplica, o aquéllos
que en el mediano plazo se piensan distinguir con la misma, y dejar gue el
sistema, de manera natural y adecuada, funcione impidiendo regisiros de marcas
que se aproximen tanto a la marca respectiva que lesionen su ambito de
distintividad”.2# Por ello la importancia de contar con criterios y un procedimiento
especial para otorgar la declaracién de notoriedad a las marcas, por parte de la
autoridad administrativa: en las que se valoren las circunstancias especificas de
cada caso, a fin de gue exista en el comercio una competencia honesta, leal v
equitativa, atin prevaleciendo el interés publico tanto del consumidor como de la

propia autoridad administrativa.

Sin embargo, este principio no es del todo absoluto ni rigido, las marcas
notorias, como ya se ha mencionado, gozan de prerrogativas especiales que les
permiten hacer excepeidn al principio de especialidad. La proteccion de la marca
notoria se exliende a todas las categorias de la clasificacién internacional de

productos y servicios del Arreglo de Niza, del cual forma parte México.

** Jalife Daher, Mauricio, Ob. Cit. p.80
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6. Inconvenientes del Sistema Tradicional de Aplicar Estrictamente los
Principios de Territorialidad y Especialidad.

Las fuentes del derecho de una marca son el primer usc y el registro, siendo el
registro el medio mas efectivo para hacer valer los derechos sobre la marca. En
México contamos con un sistema mixto, ya que se reconocen derechos sobre la
marca a través del uso, y a través del registro: aunque deben existir
determinadas circunstancias para que se reconozcan los derechos por uso, entre

ellas, la buena fe.

El sistema tradicional se fundamenia en dos conceptos principales: el
principio de especialidad vy el de territorialidad. Y uno de los inconvenientes de
aplicar estrictamente los principios de territorialidad v especialidad es la
pirateria de marcas. En la actualidad éste es un fenémeno gue vemos sin control.
Hoy dia, el prestigio de numerosas marcas, tanto nacionales como

internacionales, se ve mermado como resuitado de éste hecho,

La pirateria no tiene limites, se da en casi todos los ambitos comerciales.
Las prendas de vestir y calzado (clase 25), es un terreno que se ve afectado,
sobre todo invade derechos de muchas de las marcas notorias en éste ambito
comercial; entre ellas "FUROR”, “ADIDAS”, “CALVIN KLEIN", "GUCCI", “NIKE", Yy
tantas otras que no proceden de los titulares de esas marcas ni de los que estan
legalmente autorizados para usarlas. Otro de los ambitos gque se ve muy afectado,
es el de articulos electrénicos, las marcas SONY, PHILIPS, HITACHI, son
“pirateadas” con mayor frecuencia y con un sorprendente descaro, ya gue a veces
sdlo cambian una o dos letras en la marca original, lo cual no es suficiente ni
siquiera para establecer una diferencia clara y precisa que no conduzca al error;
sacando al mercado éste tipo de productos ilegales y que seguramente llegue a
confundir a algunos consumidores, que pensando que estan comprando un
articulo de cierta marca, resulta que es un producto que simula tener dicha
marca; y lo peor es que los titulares de éste tipo de marcas poco han podido
hacer para poner un freno a esta situacién: ¥ no es necesario mencionar lo que

las autoridades han podido hacer para combatir estas cosas..
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La pirateria se ha convertido en algo tolerable para las autoridades e
intolerable para los titulares de marcas. que han dado todo para posicionar sus

marcas, y que ha salido fuera de su control que terceros imiten su marca.

Este problema, silenciosamente escandaloso, pone a la luz, la imperante
necesidad de cumplir normas y tratados intermacionales, entre ellas, el articulo 6

Bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el encargado de
sustanciar los procedimientos administrativos en casos de pirateria que
constituyen  infracciones administrativas; el Ministeric Pablico Federal el
encargado de perseguir a los presuntos infractores, cuando la infraccién es

considerada delito.

Otro de los inconvenientes del sistema tradicional es que dentro de algunas
lagunas legales da la posibilidad de que existan fraudes a los legitimos titulares y
abusos al publico consumidor, en virtud de que terceros de mala fe pueden
aprovecharse de una marca de origen extranjero no registrada en el pais y
registrarla a su nombre aqui. obteniendo beneficios que no le corresponden.
También puede suceder que otra persona valiéndose de una marca que ha
alcanzado fama entre los consumidores en determinada clase de productos o
servicios, registre la misma marca en clase de naturaleza distinta o inclusive en
la misma o similar clase; aprovechando el prestigio de la marca que imita sin

tener que esforzarse en ganar la confianza del piiblico consumidor.

Esta penosa situacion se ha acrecentado en los altimos afios, va no solo en
cuestion de marcas, inclusive invadiendo derechos de autor como lo son las
peliculas cinematograficas que se reproducen ilegalmente y se comercian con
gran deslachatez. En el ambito de las marcas tampoco se ha visto disminuida la
“pirateria”, éstas se usan de manera ilegitima ya sea mediante registro “legal”, o

bien mediante el simple uso.
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Actos como estos se empezaron a dar en la década de los 407s; el Dr. Rangel
Medina menciona el caso de la mundialmente conocida marca “Coca-Cola”, la
que en los anos 40°s fue muchas veces invadida. Algo interesante que menciona
el Doctor Rangel es que “quien se ocupe del estudio sociologico de la conducta
ilicita (sic) de los infractores de marca, podra encontrar nuevamente como
elemento comin la codicia de enriquecimiento a la sombra del prestigio de un
bien inmaterial ajeno”.2¥ De cierta manera es légico el comportamiento de tales
infractores, pues es mas facil obtener ganancias con el esfuerzo hecho por

lerceros, que empezar por una mismo a posicionar su marca y producto.

Esta proleccién excepcional a las marcas notoriamente conocidas, esia
cabalmentie justificada, porque el uso o registro de una marca que se prestara a
confusién con las marcas notorias, es un acto de competencia desleal, que
perjudica no sélo a los titulares de las marcas, sino también al publico

consumidor,

Toda marca, adn las no notorias, puede padecer este tipo de actos, por ello
€& necesario que su titular se defienda enérgicamerite contra los imitadores de
marcas; porgue la marca corre el riesgo de debilitarse v perder su caracter

distintivo.

Es de vital importancia que las empresas y la autoridad administrativa
vigilen activamente que no sucedan este tipo de cosas, sobre todo que las marcas
que entran al mercado legalmente no queden expuestas a sufrir el ataque de
terceros escrupulosos; sobre todo en los mercados internacionales en que les

interesa posicionar su marea.

2% Rangel Medina, David, La Pirateria de Marcas en México, Ob. Cit. p-32

58




CAPITULO CUARTO.- PROTECCION INTERNACIONAL Y NACIONAL DE
LA MARCA NOTORIA.

Contenido: 1. Regulaciones Internacionales. 1.1 Convencién de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial. 1.2 Acuerdo de Derechos
de Propledad Intelectual relacionados con el Comercio {ADPIC /TRIPS).
1.3. Recomendacién Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la
Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas. 1.4, El Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) 1.5, La Decision 344 del
Acuerdo de Cartagena. 2, Regulacién Nacional. 2.1. Ley de la Propiedad

Industrial, 2.2 Jurisprudencia.

A partir de la Convencion de Paris, sobre tode en el marco internacional, se ha
intentado proteger la figura de la marea notoria, en virtud de ello se han llegado a
acuerdos y convenios entre naciones. En el marco nacional sélo tenemos la
fraccién XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y tesis

Jjurisprudenciales que han sido emitidas desde los aftos cincuentas.

1. Regulaciones Internacionales.

Como ya se mencionado reiteradamente, la Convencién de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial fue la primera en tomar en cuenta la
proteccion de las marcas notorias, a partir de ella surgen los demas tratados

internacionales que se mencionan posteriormente.

1.1 Convencion de Paris para la Proteccion de Ia Propiedad Industrial.

En materia de marcas notorias. la Convencion de Paris fue el parte aguas para el
reconocimiento de la marca notoria como figura de proteceién en la propiedad
industrial, llevada a efecto en la Revisién de la Haya del 6 de noviembre de

1925,

El texto vigente del articulo 6 Bis del Convenio de Paris desde la Revisién de

Estocolmo de 1967 es el siguiente:
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“Articulo 6 Bis
Marcas notoriamente conocidas:

1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacidn del pais
lo permite, bien a instancia del interesado. a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca de fibrica o de comercio que constituya la
reproduccién, imitacién o traduccién, susceptibles de crear confusién, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
repraduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacién 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 Uni6n tienen
la facultad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada la prohibicion del

uso.

3) No se fijard plazo para reclamar la anulacién o la prohibicidn de uso de las

marcas registradas o utilizadas de maia fe.”

Conlforme al texto anterior, los paises miembros del Convenio de Paris, estan
comprometidos  de oficio o a peticion de parte interesada a negar el registro de
una marca que sea igual o semejanie a otra que se estime notoriamente
conacida; a invalidar el registro que siendo erréneamente concedido por la
autoridad administrativa, constituya una reproduccién, imitacién o traduccién
confundible con una mareca notoriamente conocida, para lo cual se debe conceder
un plazo minimo de 5 afos a pariir de la fecha de registro para pedir la
cancelacion de la marca conflictiva, a menos que hubiera sido registrada de mala
fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y a prohibir el uso indebido de una

marca notoria.
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El Convenio de Paris, como ya se dijo, en su momento fue innovador al
reconocer la proteccion a las marcas notorias, como sefala Horaclo Rangel Ortiz:
"...cuya finalidad es evitar el registro v el uso de una marca que pueda crear
confusién con otra ya notoriamente conocida en el pais de registro o de
utilizacion, aunque esta tiltima marca bien conocida no esté todavia o no haya
sido protegida en el pais mediante un registro que normalmente impediria el

registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella.”s0

Con ello, el Convenio de Paris, genera una serie de principios para la
proteccién de la marca notoria, que de no haberse creado, quedaria desprotegida
de los competidores desleales, quienes aprovechando el renombre de la marca
notoria, facil y "licitamente” podrian usar una parte o en su totalidad la marca

original.

Conforme al Convenio de Paris, la marca notoria esta sujeta a las reglas de
especialidad y territorialidad, al hablar de productos idénticos o similares y al
senalar que la marca que la autoridad estimare ser alli {en ese pais}

notoriamente conocida.

Algo que llama la atencién es que se deja un amplio margen a la autoridad
para “estimar” la cualidad notoria de las marcas. La autoridad local tiene por
tanto, la libertad de establecer criterios propios para otorgar el grado de
notoriedad a un signo distintivo. £l Convenio de Paris también se Hmita a prever
la proteccién de marcas notorias en relacion a productos, excluyendo a las

marcas de servicios, ya reconocidas en México.

Reconoce también la proteccion de marcas notoriamente conocidas en un

pais miembro aunque no estén registradas en él, lo cuat quiere decir que incluye

30 Rangel Ortiz, Horacie. Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de Faris, la
Decision 344, NAFTA y TRIPS, El Foro, Organo de la Barra Mexicana. Colegio de
Abogados, A.C. Octava Epoca, Tomo VNI, Niimero 1, Primer Trimestre 1995, México, D.F.,
p- 24
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a las marcas nacionales y no solamente a las extranjeras, con la finalidad de
protegerlas de los usurpadores de otros paises que conociendo la buena fama de
la marca obtienen el registro en su pais. perjudicando a la marca nacional y

original.

El articulo 6 Bis del Convenio de Paris es omiso al no referirse al grado de
conocimiento que el publico consumidor pueda tener de 1a marca notoriamente
conocida. Pero puede entenderse que una marca notoria, es aquella que ha
adquirido un grado de conocimiento ptiblico, que esta presente en la mente de la
mayoria de los consumidcres de los producios que protege dicha marca. Este
conocimiento, generalmente derivado de la publicidad, representa un riesgo v

esfuerzo econdémico que se debe proteger.

Siendo este Convenio el lanzamiento oficial de la institucién de la marca
notoria, establece solamente lo que pudiera lamarse una “introduccién® a la
misma; ya que carece de principios o reglas especificas para determinar la
notoriedad de la marca, estahleciende unicamente que es la autoridad

administrativa la encargada de estimar dicha cualidad.

El Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial se pacté
en 1883 y desde entonces ha sido revisado en varias ocasiones. El 12 de febrero
de 1998 eran partes en este Convenio 145 Estados. La OMPI se encarga de la
administracién del Convenio. El Convenio se ocupa de los derechos de propiedad
industrial, incluidas las patenies, marcas de fibrica y de comercio, dibujos v
modeles industriales, modelos de utilidad. nombres comerciales, indicaciones y

denominaciones de origen y ta represién de la competencia desleal.

El Convenio contiene cierlo niimero de normas comunes sobre la proteccion
en diversas esferas de la propiedad industrial. Pero en términos del multicitado
Convenio puede entenderse por marca notoria a la marca que ha adquirido un
nivel de conocimiento entre el publico, tal que esta presenie en la mayoria de las
personas que componen el universo de consumidores del producto o servicio de
que se trate. Al referirnos al conocimiento que tenga el publico consumidor, es

importante hacer ver cémo ¢l publice se allega de ese conocimiento;
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hecesartamente implica la existencia de publicidad por parte de su titular, lo que
origina un esfuerzo y riesgo econémico que de conformidad con el Convenio de

Paris, merece la proteccién del Estado.

Mexico es miembro de la Convencién de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial desde 1903, pero es ratificado y adoptado hasta (Acta de
Estocolma) el 14 de julio de 1967, haciéndose el depésito del instrumento de
adhesidn el 26 de abril de 1976, se publica en el Diario Oficial de la Federacién el

27 de julio de 1976 para entrar en vigar €l 26 de julio de 1976.3!

1.2 Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC/TRIPS).

El *Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio” de la Organizacién Mundial de Comercio -conocido con la sigla
TRIPS o ADPIC- establecié nuevos y elevados estandares de proteccion para la
propiedad intelectual. Este acuerdo, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94),
incorporé por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema
multitateral de comercio. En él se establecen niveles minimos de proteccion que
cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demas Miembros de

la Organizacién Mundial de Comercio.

El grado de protecciéon y observancia de los derechos en Propiedad
Industrial variaba ampliamente en los distintos paises del mundo vy, a medida
que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercia,
esas diferencias se convirtieron en una fuente de intranguilidades en las
relaciones econémicas internacionales. Por 1o que, se consideré que la manera de
que hubiera mas orden y se pudieran resolver sistematicamente las diferencias
era establecer nuevas normas comerciales, internacionalmente convenidas

relativas a los derechos de propiedad intelectual.

La Organizacién Mundial de Comercio, en esta Ronda de Uruguay, intenta

reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos

3! Datos obtenidos de la pagina de Internet www.impi.gob.mx
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paises del mundo y de sujetarlos a normas internacionales comunes. Algo
trascendente en éste Acuerdo, es que a partir de esta Ronda Uruguay, las
naciones miembro, pactan que cuando surjan diferencias comerciales con
respecto a derechos de propiedad intelectual, pueden recurrir al sistema de

solucion de diferencias de 1a OMC.

Anterior a la creacién de la OMC es el Convenio de Paris, se consideré
entonces que era insuficiente lo establecido por dicho Convenio y a partir de 1986
se inicia con la Ronda Uruguay que da como resultado el Convenio ADPIC junto

con normas novedosas ¥ rigurosas en cuanto a la Propiedad Industrial,

En el Acuerdo se establece qué tipos de signos merecen proteccion como
marcas de fabrica o de comercio y cudles deben ser los derechos minimos
conferidos a sus titulares. Se considera que las marcas de servicios deben
protegerse de ia misma manera que las marcas de fibrica o de comercio
utilizadas para los productlos. Respecto de las marcas notorias establece que las
marcas que hayan alcanzado notoriedad en un determinado pais gozan de

proteccion adicional.

De hecho, el primer avance importante que se dio en busca de la proteccion
de las marcas notorias fue en el Convenio ADPIC que se firme en 1995 en la
Organizacidn Mundial de Comercio donde se determing que el registro no
autorizado de este tipo de marcas no sélo dehe impedirse respecto de los
productos o servicios distinguidos por la marca, sino también en reiacién a todo

tipo de bienes o servicios.

En cuanto a las marcas notorias, el Acuerdo de Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS) senala lo siguiente:
“SECCION 2: Marcas de fibrica o de comercio

Articulo 16.- Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del derecho

exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en
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el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o
servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la
marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusién. En el caso de que
S¢ use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirid que
existe probabilidad de confusién. Los derechos anies mencionados se enlenderan
sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad ¥ no
afectaran a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el

usa.

2. El articulo 6 Bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara mutatis mutandis a
los servicios. Al determinar si una marca de fabrica o de comercio es
notoriamente conocida, los Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta
marca en el sector pertinente del pubiico inclusive la notoriedad obtenida en el

Miembro de que se trate como consecuencia de la promocion de dicha marca.

3. El articulo 6 Bis del Convenio de Paris (1967) se aplicarda mutatis mutandis a
bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de
fabrica o de comercio ha sido registrada, a condicién de que el uso de esa marca
en relacidn con esos bienes o servicios indique una conexién entre dichos bienes
0 servicios y el titular de la marca registrada y a condicién de que sea probable

que esc uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”

Conforme al texio antes citado del Acuerdo ADPIC, la proteccién de las
marcas notorias es mayor que en el Convenio de Paris, al referirse en el numeral
3. que aiin cuando se involucren productos o servicios que no sean similares a la
marca notoria, ésta quedard protegida siempre y cuando se presente una
vinculacién entre dichos bienes y el titular de la arca notoria, circunstancia

que pueda lesionar sus intereses.

Actualmente la proteccién a las marcas notorias en diversas naciones, se
fundamenta precisamente en este Acuerdo de los ADPIC y en el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial {Decision 344 del Grupo Andino;
inclusive el TLCAN y Grupo de los Tres} que no solo incorporan las normas

minimas del Acuerdo de los ADPIC, sino que en ciertos aspectos solo adoptan
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medidas mas esirictas. Por lo que las empresas en general, tienen la oportunidad
de crear y mantener sus marcas hasta el punto de alcanzar reconocirmiento entre
el publico consumidor de tal forma que lleguen a ser marcas notoriamente
conocidas, adquiriendo las prerrogativas y proteccion que se brinda a este tipo de

marcas,

Las disposiciones relativas a las marcas notorias en el Acuerdo sobre los
ADFIC protegen a estas marcas bajo determinadas circunstancias, pero

principalmente son las siguientes:

. Que el uso de una marca indique una relacion enire estos productos y
el titular de la marca notoriamente conocida.

. Que los intereses del titular de la marca notoria resulten lesionados por
dicho uso.

* Que los productos o servicios para los que se utiliza la marca
conflictiva, no sean idénticos o similares a los productos respecto de los que la

marca notoriamente conocida haya adquirido su reputacion.

Su articulo 16,2 establece que para determipar si una marca es
notoriamente conocida, los miembros deben tomar en cuenta su notoriedad en el
sector pertinente del miblico, disposicién que rige en el Convenio de Paris, pero
que al incluirla en este Acuerdo, constiluye el nivel minimo de proteccién. Por 1o
que en ningun sentido se podrd requerir que la marca sea conocida entre
personas distintas al priblico consumidor al que estan normalmente dirigidos los

productos o servicios que protege la marca.

Trasciende el hecho de que el Convenio ADPIC reconoce que existe
notoriedad no soto cuando fa marca es conocida dentro del publico consumidor
real o potencial, sino que la reconoce ann con el simple hecho de que haya
existido promocion de la marca; es deeir, aun vy cuando los productos o servicio
que tutele la marca, no hayan sido puestos en el mercado; lo cual es innovador,

¥a que en ningan otro acuerdo se establece de esta manera.
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1.3 Recomendacién Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre Ia

Proteccién de las Marcas Notoriamente Conocidas.

Este documento es hasta ahora el mas innovador y avanzado en cuanto a normas
que regulan la proteccion de las marcas notorias. Fue aprobade por la Asamblea
de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y por la
Asamblea General de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados
Miembros de la OMPI celebradas del 20 al 29 de septiembre de 19994

Esta Recomendacion en si misma, contiene una propuesta de solucidén para
1a proteccion de las marcas notorias, recomendando a cada Estado miembro de la
Unién de Paris o de la OMPL, la posibitidad de proteger las marcas notoriamente
conecidas de conformidad, mutatis mutanedis, con las disposiciones contenidas en

clla.

Lo mas sobresaliente de éste documento se encuentra en su Parte 1, titulada
Determinacidn de Marca Notoriamente Conocida, donde establece normas mas
especificas para determinar si una marca es notoriamente conocida; considera

cual es el sector pertinente del priblico al que se dirige una marca notoria.

Para hacer un andlisis de esla Parte I, tomaremos en cuenta el texto oficial

que senala lo siguiente:

“DETERMINACION DE MARCA NOTCORIAMENTE CONOCIDA

Articulo 2. Determinacion de si una marca es notoriamente conocida en un

Estado miembro

1) [Factores que deberdn considerarse] a) A la hora de determinar si una marca
¢s notoriamente conocida, la autoridad competente tomard en consideracion

cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente

conocida.




b) En particular, la autoridad competente considerara la informacién que se le
someta en relacion con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o
no notoriamente conocida, incluida, aungue sin limitarse a ella, la informacién

relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector

pertinente del publico;

2. la duracién, la magnitud y el alcance geografico de cualquier utilizacién

de la marca:

3. la duracion, la magnitud y el alcance geografico de cualquier promocitn
de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacidn, en ferias

o0 exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duracién y el alcance geogrifico de cualquier registro, y/o cualquier
solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilizacién o el

reconocimiento de la marca:

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en
particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente

conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.

¢] Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la
autoridad competente en la determinacion de si una marca es notoriamente
conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinacién.
Antes bien, la determinacién en cada caso dependera de las circunstancias
particulares del caso en cuestisn. Todos los factores podran ser pertinentes en
algunos casos. Algunos de los factores podran ser pertinenies en otros casos.
Ninguno de los factores podra ser pertinente en otros casos, y la decision podra

basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b)
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anterior. Dichos factores adicionales podran ser pertinentes en forma individual

0 en combinacion con uno o mas factores enumerados en el aparlado b} anterior.”

Los factores sefialados anteriormente para determinar si una marca es
notoria son las disposiciones minimas a tomarse en cuenta para inferir su

calidad notoria.

Al referirse a la informacién de la que pueda determinarse que la marca es o
no notorfamente conocida, sefiala seis puntos que se deben valorar, pero que no
deben constituir condiciones previas para alcanzar la notoriedad. Por lo que
aunque ciertamente nos da las pautas para hacer la valoracién de la marca,
lambién es cierto que en cada caso habra circunstancias que determinen
plenamente la notoriedad o no de la marca, y que no necesariamente deben

concurrir todas ellas por igual.

En el punto 3 maneja la promocién como otro factor a valorar, y la
promocidn esta compuesta no sélo por publicidad, sino también por la
presentacion de los productos o servicios que la marca protege, en ferias y

exposiciones tanto nacionales como internacionales.

El numeral 4 es un factor importante a valorar cuando se trata de marcas
que pueden considerarse notoriamente conocidas a nivel internacional, yva que el
nimero de registros obtenidos en otros paises y su duracién, son elementos
trascendentes como indicadores de la notoriedad. A lo mejor podria tomarse en
cuenta. en relacion a este punto, aquellas marcas que estén registradas mediante

el Arreglo de Madrid, las llamadas “marcas internacionales”.

En el punto 5 senala el uso efective sobre los derechos de una marca
notoria: es decir, que el titular la haga valer como tal, ya sea que se le haya
reconocido esa calidad en un Estado Miembro o que inclusive en procedimientos
administrativos esta marca notoria haya impedido el registro de una marca

conflictiva.
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El factor 6, el valor asociado a la marea, puede ser una indicacién de que la
Mmarca es notoriamente conocida, en virtud de que ésta llega a ser la mayoria de
las veces el principal activo de las empresas. como va se ha demostrado en el

capitulo anterior.

Otro punto que retoma esta Recomendacion es acerca del sector pertinente
del publico al que va dirigido la marca, tomanda en cuenta que ne se limitaran
necesariamente a los que sefiala expresamente. Sin embarge los puntos que a

continuacion se senalan son ya bastante amplios para considerarlos:

“2) [Sector pertinente del publico] a) Los sectores pertinentes del publico

abarcardn, aurujue no se limitaran necesariamente a:

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a

los que se aplique |la marea;

i} las personas que participan en los canales de distribucién del tipo de

productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii} los circulos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a

los que se aplique la marca.

b} Cuando se determine que una marea es notoriamente canccida al menos
por un sector pertinente del publico en un Estado miembro, la marca serd

considerada notoriamente canecida por el Estado miembro.
¢} Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector
pertinente del piblico en un Estado miembro, la marca podra ser considerada

notoriamente conoeida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podra determinar que una marca es notoriamente

conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados
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miembros aplican el apartado c), conecida por cualquier sector pertinente del

publico del Estado miembro.”

Referente al consumidor, ésta Recomendacion permite la valoracién no sélo
del consumidor real, sino también de las personas que participan en los canales

de produccion, distribucién y comercializacién de los productos.

Define como marca conilictiva en el articulo 4, a: “una marca que esta en
conflicto con una marca noloriamente conocida cuando esa marca, o una parte
esencial de la misma, constituya una reproduccién, una imitacién, una
traduccién, o una transliteracion susceptibie de crear confusién con la marca
notoriamente conocida, si la marca, o una parie esencial de la misma se utiliza,
s objeto de una solicitud de registro, o esta registrada, en relacién con productos
¥/0 servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se
aplica la marca notoriamente conocida”. Esta definicién amplia y completa,
senala cuando una marca puede considerarse conflictiva respecto de una marca

notoria.

Iniroduce también en su arliculo 5 a los identificadores comerciales como
cualquier signo utilizado para identificar a una empresa como tal, no importando
de qué naturaleza sea ésta; como posibles identificadores que se encuentren en
conflicto con una marca notoria, bajo las mismas reglas que con una marca
conflictiva; los mismo establece en el articulo 6 respecto de los nombres de
dorninio; dando la opcidn at titular del normbre de dominio a invalidar su registro

o a transferirlo al titular de la marca notoriamente conocida

1.4 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (NAFTA)

El Tratado de Libre Comercio celebrado por Canada, Estados Unidos y México en
su Sexta Parte contiene el capitulo XVII de Propiedad Intelectual y que en su

articulo 1708 apartado 6, senala que:

“Articulo 1708: Marcas
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6. El Articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicara, con las modificaciones
necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notorlamente
conocida, se tomara en cuenta el conocimiento gue de ésta se tenga en el sector
correspondiente del puiblico, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte
que sea cl resultado de la promocién de la marca. Ninguna de las Partes exigira
que la reputacion de la marca se extienda mds alla del sector del pablico que

normalmente trate con los bienes o servicios en cuestion,”

El Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, incorpora en su
articulo 1708 el tema de las marcas notorias y su proteccidn; hasandose
principalmente en la Convencion de Paris pero aplicando muiafis mutandis,

también ariade otras cuestiones importantes como:

+ Extender la proteccidn sobre las marcas de servicio,

¢ Menciona que se debe tomar en cuerila el conocimiento que se tenga de la
marca en el sector carrespondiente del priblico; lo cual hace mas especifica
la valoracién en cuanto al grado de conocimiento que se tenga de la marca.

* Sefala que no se exigird que la reputacion de la marca se extienda mas
alla cel sector del puiblico que normalmente trate con los bienes o servicios
que protege la marca. Precepto que no fue establecido en 1a Convencidn de
Paris v que se ha vuelto un principio rector en los ordenamientos y
tratados internacionales relativos a la proteccion de las marcas

notoriamente conocidas.
Pero en general se basa en la Convencion de Paris y en el Acuerdo sobre los
Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los
cuales consideran la proteccién minima respecto de las marcas notorias,

1.5 La Decisién 344 del Acuerdo de Cartagena.

El Acuerdo de Cartagena v su Decisién 344 rige en los paises miemhbros del Pacto

Andino: Bolivia, Ecuador, Peri y Venezuela.
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La Decision 344 sigue los principios establecidos por el Convenio de Paris,
incluyendo otros puntos que el Convenio habia dejado fuera. Para hacer un
analisis de esta Decisién 344, es menester sefialar lo que establece referente a las

marcas notorias de su articulo 83 al 85:

“Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos signos
que, en relacion con derechos de terceros, presenten algunos de los

siguientes impedimentos:...

d) Constituyan la reproduccién, la imitacién, la traduccién o la
transeripeion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido
en el pais en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o
internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que
perienezea a un tercero. Dicha prohibicidn sera aplicable, con independencia
de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los
mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente
conocida, como en aquellos en los que el uso de destine a productos o

servicios distintos,

Esta disposicién no serd aplicable cuando el peticionario sea el legitimo

titular de la marea noteriamente conocida:

€} Sean similares hasta el punio de producir confusién con una marca
notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o

servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposicion no sera aplicable cuando el peticionario sea el legitimo

titular de la marca notoriamente conocida;

Articulo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se

tendran en cuenta. entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensién de su conocimiento entre el piiblico consumidor como signo

distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;




b} La intensidad y el ambito de la difusién y de la publicidad o promocion de

la marca;
¢) La antigitedad de la marca y su uso constante;

d) El analisis de produccién y mercadeo de los productos que distingue la

marca.

Articulo 85.- A fin de facilitar la proteccién de las marcas notorias, las
oficinas nacionales competentes estableceran un sistema adecuado de

notificacion e informacion.”
Estos son algunos de los puntos que incorpora el Acuerdo de Cartagena:

* Menciona expresamente la proteccin a las marcas de servicio.

* Protege a las marcas notorias de marcas que tutelan productos o servicios
diferentes a los de la marca notoria.

= Refiere que el conocimiento que se tenga de la marca en el comercio
subregional o internacional sujeto a reciprocidad puede inducir al
recontocimiento de la notoriedad de la marca.

+Senala en su articulo 84, cuatro factores que pueden valorarse al

determinar la notoriedad de una marca, pero no se limita a esos.

Algo que trasciende de esta Decisidén 344 es que la proteccion de la marca
notoria no se somete en ningin modo a las reglas de especialidad y
territorialidad, por lo que al ser una marca notoria en cualquier pais del mundo,
también se debe reconocer esa calidad en los paises suscritos al Pacto Andino,
situacion que puede llegar a ser desventajosa para los nacionales de los paises
Miembro del Pacto Andino, al quedar fuera de registro diversas marcas que aun

no siendo “conocidas” para ellos, se les imposibilita el registro.

En el articulo 83 incisos d) y €) se percibe mas claramente la finalidad de la
proteccién de la marca notoria, que a diferencia de la marca registrada, cuya

finalidad es prever una violacién al registro; la marca notorjamente conocida
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impide que una marca idéntica o confundible con ella, pueda admitirse a registro

al preexistir otra que ya registrada o no es considerada como notoria.

Al referirse sobre las pruebas que pueden aportarse para determinar si una
marca es notoriamente conocida, en general se reducen a la existencia de
conacimiento entre el publico consumidor, su intensidad y su antigiiedad.
Hechos que pueden probarse de fuentes publicitarias como revistas, periddicos,
videos, panfletos, etc. Otro tipo de prueba puede ser las copias certificadas de

registros obtenidos en otros paises, facturas comerciales, entre otras,

El articulo 85 establece que las oficinas nacionales de registro deben tener
un sistema de notificacion e informacién, para facilitar la proteccion de las
marcas notorias. Con ¢llo vemnos la posibilidad de brindar seguridad juridica a
quicn solicita una marca. Se reduciria de gran manera la actividad de la Oficina
de Registro al resultar absurdo solicitar un registro cuando se sabe que la marca
es notoria, Desanimaria de igual forma a la pirateria de marcas al originar un

obstacuio legal adicional.
2. Regulaciéon Nacional.

En cuanto a la regulacién nacional respecto de la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas, fue por medio de las jurisprudencias v la aplicacion
directa del articulo 6 Bis del Convenio de Paris que se empezd a reconocer la

figura de marca notoria en México, en la década de los cincuentas.

Fue hasta el decreto promulgado el 27 de Noviembre de 1986, cuando se
incluyeron modificaciones a la Ley de Invenciones y Marcas para regular las
marcas notorias en la legislacién nacional. Anteriormente casos en los que se
involucraban marcas notorias, eran resueltos en base a precedentes
administrativos y judiciales, que especificamente en 1983 llegaron a ser
contradictorios, por Io que se vio la necesidad de promuigar el decreto
anteriormente citado y reformar la Ley de Invenciones y Marcas incluyendo
prohibiciones especificas para el registro de marcas notoriamente conocidas por
personas que de mala fe se quieran aprovechar del prestigio de dichas marcas, y

también se incluyeron sanciones por el uso no autorizado de las mismas.
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2.1 Ley de la Propiedad Industrial,

La Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, conserva las prohibiciones
del entonces articulo 91 fraccion XIX de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975;
en el actual articulo 90 fraccién XV de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la

letra establece:
“Articulo 90.- No serdn registrables como marca:

XVI. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semgjantes a una marca que el institufo estime notoriamente conocida en

Mexico, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un
sector determinado del publico o de los circudos comerciales del pais, conoce la
marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
México o en el extranjerc por una persona que emplea esa marca en relacion
con sus productos o servicios, ast como el conocimiento que se tenga de la
marca en el territorto, como consecuencia de la promocion o publicidad de la

MisrrL

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrdan emplearse todos los

medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procedera en cualguier caso en que el uso de la marea por
quien solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion
con el tiular de lae marca notoriamente conocida, o constituya un
aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no
serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca

notoriamenie conocida.”

El articulo anterior en su fraccion XV niega el registro de marca a
denominaciones, figuras tridimensionales que sean iguales o semejantes con una
marca que la Autoridad administrativa considere notoriamente conocida en

Mexico, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.
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La primera pregunta que se nos viene a la mente es gqué elementos va a
tomar en cuenta la Autoridad administrativa que lo lleven a considerar cuando se
trala de una marca notoria? Sabemos que se va a negar un registro solicitado en
cualquier clase, si este es semejante o igual en grado de confusién con una marea
notoria; pero mds adelante en el segundo parrafo de la fraccién XV nos sefiala
qué debe entenderse por marca notoria, dando dos factores a considerar, mas

que una definicién de marca notoria.
Los factores que senala son los siguientes:

* Un seclor determinado del publico o de los circulos comerciales del pais
conoce la marca en virtud de las actividades comerciales desarrolladas
en México o en el extranjero por una persona gue emplea esa marca en

relacion con sus productos o servicios.

Del factor anterior, se desprende que cierto priblico debe tener conocimiento
de la marca por la actividad comercial que ha desarrolladoe tanto en el pais como
en el extranjero, pero algo que es interesante es que este sector debe identificar el
origen de la marca como una persona que la emplea en relacién a sus productos
o servicios. Tampoco menciona cudl es el sector que deberia conocer de esta

marca y su origen,

* El segundo factor es que exista conocimiento de la marca en el territorio

comao consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.

Este factor implica que en el territorio (aunque no limita este territorio) se
conozea la marca, pero no sélo que se conozea, sino que previamente al
conocimiento exista una promocién o publicidad de la marca, para que pueda

considerarse su notoriedad.

Admite también todos los medios de prueba establecidos en la Ley de la

Propiedad Industrial en los siguientes articulos:
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"Articulo 192.- En los procedimientos de declaracion administrativa se
admitiran toda clase de pruebas, excepto la testimonial v confesional,
salvo que el testimonio o la confesién estén contenidas en documental, asi

como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, para los efectos de esta
ley, se otorgara valor probatorio a las facturas expedidas y a los

inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

Articulo 192 bis.- Para la comprobacién de hechos que puedan constituir
violacion de alguno o algunos de los derechos que protege esta ley. o en los
procedimientos de declaracién administrativa, el instituto podra valerse de

los medios de prueba que estime necesarios. ..."

De lo anterior se desprende que es posible cualquier medio probatorio a
excepeion de la testimonial y confesional, pero en general el Instituto puede
hacerse allegar de cualquier medio de prueba para considerar que determinada

marca cuenta con la notoriedad.

Ahora bien. en la actualidad el titular de hecho de una marca notoria, la
unica forma de defenderse e invocar la calidad de notoriedad, es acudir al
Instituto y ya registrada o no, solicitar un procedimiento de declaracién
administrativa, ya sea de infraccién conforme al articulo 213 fraccién VII; o de
nulidad de la marca conflictiva con ia marca notoria, Sin embargo, atin alegando
la notoriedad; el Inslituto evita pronunciarse al respecto  considerando
Unicamente la posibilidad del grado de confusién entre dos marcas “normales”, es

decir, no notarias.

2.2 Jurisprudencia.

Estas son algunas de las tesis jurisprudenciales mexicanas que se han dictado en
los ultimos afios:
“Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
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Fuente: Semanario Judicial de 1a Federacion
Tomo: VII, Enero de 1991
Pagina: 310

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 auios.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO .

Amparo en revisién 406/90. Gueci de México, S.A. de C.V. 7 de marzo de 1990,
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera
Carona.

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

votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jarge Higuera Corona.”

Al tenor de esta tesis puede decirse que la declaracién de notoriedad de una
marca, no es un acto meramente discrecional de la autoridad, sino que debe estar
debidamente razonado y fundamentado, en base a las constancias de autos. Se
deduce que debe preexistir un procedimiento administrativo para que se
determine la notoriedad de la marca, sin embargo no sucede de esta manera. sino
que mediante procedimientos administrativos como el de nulidad de una marca,
el titular de una marca notoria tiene que invocar dicha notoriedad como causal
de nulidad para que la autoridad se la reconozea “oficialmente”, pero hasta la

fecha la autoridad se ha abstenido de tocar este punto.

“Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de 1a Federacion
Tomo: XV-1I, Febrero de 1995

Tesis: .40.A.827 A Pagina: 405
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MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR
LA APLICACION DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE
FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Conforme a lo
dispuesto en la fraccién XV del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de
la Propiedad Industrial, esta prohibido registrar marcas cuyas denominaciones,
figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la
secretaria como notoriamente conocidas en México. Ahora bien, para precisar la
notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones
por las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explicitas, es
decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por
casi la totalidad de los compradores potenciales; sélo de esta manera se dara
cumplimiento a la garantia de motivacién establecida en el articulo 16
constitucional; pues la alusién a razones generales para demostrar la notoriedad

no justifica el cuamplimiento de la garantia citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo en revision 2894/94. Elias Marcos Mayer Zaga Galante. lo. de febrero de
1995, Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario:

Ramén E. Garcia Rodriguez.”

Conforme a la tesis transcrita anteriormente, la notoriedad declarada por la
Autoridad Administrativa debe estar debidamente fundada y motivada de manera
clara y explicita, sin dejar lugar a dudas del conocimiento que el publico tiene de
la marca notoria como tal. Esto conlleva a que en el procedimiente que en el
quinto capitulo propongo, se analicen factores imprescindibles de los que pueda
desprenderse la notoriedad. Donde el titular de la marca, y de oficio la Autoridad
pueda valorar las pruebas aportadas, analizando cada caso en concreto,
cumpliendo como se argumenta en la tesis jurisprudencial, con la garantia

otargada por el articulo 16 Constitucional, que es la garantia de motivacién.
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“Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 193-198 Sexta Parte

Pagina: 109

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE
SE ENCUENTRE REGISTRADA 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 que 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, caracleristicas y uso de tos productos que la
llevan. Es por referencia al ptiblico consumidor como se puede saber si una
marca es notoria o no, ya que la notoriedad s una prueba de la utilizacién de la
marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por
los consumidores. De tal modo gue 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, aun antes de que se utilice en la Republica Mexicana.
Por lo que ve al cardcter 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 opinién 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", que a nivel internacional han dado a conocer los
senores Aldo y Rodolfo Gucei, responsables del éxito comercial de dichos
productos propiedad de "Gucci Shops”, Ine., por lo que estimaron gue se trata de
una marca notoriamente conocida, ¥ que, de concederse el registro solicitado, se
podria crear confusién entre el publico consurnidor, pues éste al adquirir los
productos creeria que se irata de articulos amparados con la marca notoriamente
conacida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta
aplicacién de los articulos 91, fracciones XX y XXI. de la Ley de Invenciones y
Marcas, y 60. bis y 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la

Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseno que imita uno de los
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monogramas de la marca notoriamente conocida "Gueci’, no se encuenire
registrada en el pais, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para
que se de la proteccién de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los
articulos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ¥a que se (rata
de una proteccion de caracter excepcional que tiene como fin evitar que se
induzca a engafio o error al piblico consumidor e impedir que se produzcan actos

de competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo en revision 1269/84. Gueel de Meéxico, S.A. 19 de marzo de 1985.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel, Secretario;

Alejandro Garza Ruiz.”

La tesis jurisprudencial anterior, hace alusion primeramenie a que la marca
notoria es no sélo por el conocimiento que el publico tenga dei signo distintivo,
sino porque también conoce determinadas caracteristicas de los productos o
servicios que tutelan la marea, tales como cualidades, uso, ete. Lo cual es hasta
cierto punto cierto, pero también debe analizarse que el publico consumidor
puede conocer determinado signo distintivo y no reconocer las cualidades de los
productos o servicios. Por otro lado, es cierto gue no se requiere que la marca
notoria este registrada en México para reconocer su notoriedad, cumpliendo asi
con el articulo 6 Bis y el articulo 10 de la Convencidn de Paris; ya que del
conocimiento que tenga el priblico consumidor puede desprenderse la notoriedad,
¥a que es una cuestion de hecho que la Autoridad administrativa valora al

atribuirle la cailidad de notoriedad a la marca.
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CAPITULO QUINTO.- PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE
DECLARACION DE LAS MARCAS NOTORIAS ANTE EL INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Contenido: 1. Procedimiento. 2, Presentacion de la Solicitud ante el
IMFL. 3. Requisitos para Solicitar la Declaratoria de Notoriedad. 4.
Medios de Prueba para Demostrar la Notoriedad. 5. Examen Previo.
6. Examen de Forma. 7. Examen de Fondo. 8, Factores que deben
considerarse al determinar si la marca es notoria. 9. Biisqueda de
marcas conflictivas. 10. Consideracion de la mala fe, 11. Marcas

conflictivas. 12. Dictamen final. 13. Procedimiento de oposicion.

La propuesta que se hara a continuacién pretende que la marca que se considere
notoria, pueda ser registrada como tal, mediante un procedimienta de declaracién
de dicha notoriedad por parte de la autoridad administrativa. Con ello se
aseguraria una proteccién mas amplia a las marcas notorias en contra de marcas
que la reproduzean o la imiten; evitando asi la posibilidad de confusion respecto
del origen de la marca. Pero ante todo, mi propuesta obedece a razones de justicia
y equidad, salvaguardando principios morales v de interés publico, en el ya
incontrolable crecimiento comercial, como senala Jeremiah D. Mc Auliffe: “Los
medios modermos de comunicacién y el comercio internacional altamente
integrado requiere que se asuma una actitud mas protectora hacia marcas
establecidas y particularmmente famosas dentro del ambito mas amplio de

honradez y equidad, ™2

Diversos paises se han ocupado de la proteccién de las marcas notoriamente
conocidas, sobre todo aquellos paises signatarios del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); por lo

% McAuliffe, Jeremiah D., Proteccion Extensiva de las Marcas de Fabrica. Revista
Mexicana de la Propiedad Industrial v Artistica, Afio 11, Niimero 5, Enero-Junio, 1965,
México, D.F, p.76
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que gracias a su aplicacion y legislacion interma relativa a las marcas notorias,
las empresas grandes, medianas y pequenas tienen la oportunidad de alcanzar
un buen prestigio entre sus clientes hasta el grade de que puedan obtener la

notoriedad de sus marcas y adquirir las prerrogativas que ello implica.

En México, aiin existe la incertidumbre respecto de que una marca obtenga
el grado de notoriedad. En términos de la Ley de la Propiedad Industrial vigente,
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dificilmente se pronuncia al
respecto, por ello la necesidad de contar con los medios legales para obtener esa

calidad notoria.

1. Procedimiento.

El derecho a la declaratoria de marca notoria se adquiere por medio de un
registro especialmente creado para tal efecto; el titular interesado, debera someter
su solicitud de declaracién de marca notoria al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI).

La marca notoria debera quedar reconocida en un registro especial; la marca
no registrada queda sometida a las reglas de competencia desleal y a los
Convenios celebrados por el pais en materia de proteccidn a los derechos de
Propiedad Industrial.

2, Presentacién de la Solicitud ante el IMPI.

La solicitud de registro de marca notoria ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial se realizaria en similitud al registro de un signo distintivo.
Se contaria con un formato especial para declarar los datos necesarios para el
tramite. Se anexarian a la solicitud las pruebas que avalen la notoriedad de la
marca. En lo demds se seguirdn las mismas normas establecidas para la
presentacion de solicititd de registro de signos distintivos, en la Ley de la

Propiedad Industrial y su Reglamento.
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3. Requisitos para Solicitar la Declaratoria de Notoriedad.

Para que una marea pueda considerarse candidata al reconocimiento de la
autoridad administrativa de su notoriedad, debe tralarse de una marca que sea
ampliamente conocida por el piblico consurmidor al cual va dirigido, y que goza
de una reputacién significativa entre la misma poblacidén, sobre todo cuando se
trate de productos o servicios de consumo normal y fratindose de productos o
servicios con un alto contenida de teenicismo de los cuales se tenga el
reconocimiento dentro del piiblico al cual van dirigidos los servicios o productos

de que se trate.

For supuesto, el titular de una mareca notoria debera tener dentro de sus
objetivos el que el uso de su marca sea de larga duracidn ¥ que ésta sea

exploiada constantemente.,

Tratdndose de marcas notorias extranjeras se puede invocar la proteccidn
prevista por el articulo 6 Bis del Convenio de Paris, pero si se trata de marcas
exlranjeras que circulan en el mercado nacional, éstas tendran gque hacer el

registro normal y el registro de marca notoria.

En cuanto a las marcas hacionales también debe de tomarse en cuenta que
existen denominaciones iguales pero registradas para diferentes clases y que han
podido coexistir sin dar lugar a una posible confusién entre ellas, por lo que si en
dado caso en que una de ellas o ambas puedan ser candidatas a ser consideradas
Como notorias. ambas tengan 1a posibilidad de obtener tal registro; aqui se
confirma la utopia de la proteccidn de las marcas notorias en todas las clases. Por

lo que estas disposiciones no afectan directamente la regla de la especialidad.

S existe una marca igual regisirada para articulos diversos, se invitara al
titular de la otra a manifestarse conforme a su derecho corresponda objetando o
no el registro que se pretende hacer de la marca notoria. Para que entonces el
Instituto pueda decidir si se otorga la notoriedad en todas las clases o

exceptuando aguella que ya esta regisirada por la marca ya confrontada. Puede
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suceder que se otorgue notoriedad a dos marcas iguales pero de diferentes
Llitulares, pero protegiendo actividades o productos totalmente distintos entre si,
que razonablemente no provoguen confusion o error en los consumidores; una
vez olorgada la notoriedad por parte de la autoridad administrativa, no se podra

otorgar registro alguno de esa marca a terceros.

Para que una marca notoria sea protegida en todas las clases, se tendria
que demostrar o confirmar que el titular tiene en sus planes a medianc plazo,
explotar dicha marca en diversos articulos de diferentes clases y concurrir una
serie de circunstancias que harian presumir Lanto a la autoridad como al ptiblico
consumidor de que si esa marca es usada en otros productos se preste a

confusion respecto del origen de la marca y de las marcas entre si.

Los requisitos formales necesarios para solicitar la declaracién de marca

notoria, serian los siguientes:

s Solicitud de declaracion de notoriedad, gue contendra los datos del
solicitante(s), de su apoderado (en su caso). Er; general se seguirian las
reglas previstas para la solicitud de regisiro de marca.

¢ Pruebas que demuestren la calidad de la marca como notoria, dentro de
las permitidas por la Ley de Propiedad Industrial (a eleccion del
solicitante).

¢ Titulo del registro normal de la marca en el que se muestren los datos de
la marca (tipo de marea, fecha de primer uso, productos o servicios gue

protege, ubicacién del establecimiento, etc).
4. Medios de Prueba para Demostrar la Notoriedad.

El titular de una marca que considere que su marca goza de notoriedad, puede
someter su marca a un procedimiento de declaracién de notoriedad v
proporcionar informacion y documeniacion que avale dicha pretensién. La
autoridad valorara todas las circunstancias que se presentan en cada caso a fin

de probar que la marea efeclivamente es notoriamente conocida.
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El articulo 90 fraccion XV de la Ley de la Propiedad Industrial senala que: “a
efecto de demostrar la notoriedad de la marca podran emplearse todos los medios
probatorios permitidos por esta ley”. En el articulo 92 dice que: “._.se admitiran
toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el
testimonio o la confesién estén conienidas en documental, asi como las que sean

contrarias a la moral y al derecho.”

A la solicitud de declaracién de marca notoriamente conocida deberan
acompanarse todas las pruebas que permitan reconocer gue se trata de umna
marca notoria; como informacién sobre las ventas, zonas donde el producto se
distribuye, informacién sobre publicidad, promedio de consumidores por afio,
reconocimiento de otros paises o de sus instancias judiciales respecto de la
notoriedad; nivel de facturacién, inversion en publicidad, declaraciones de

proveedores, antigiiedad, etc.

Podria pensarse que seria un costo elevado la obtencién de evidencias por
parte del titular; sin embargo, ¢s menor al costo que podria tener si terceros

ajenos a €l usurparan su marca o amedrentaran la distintividad de la misma.

La autoridad sdlo estara facultada para examinar el tipo de informacién y
documentacién que el salicitante de notoriedad le presente, pero en ningun casa
exigira la presentacién de ninguna probanza en especifico. El cumplimiento o
Incumplimiento de un criterio en particular no da lugar a la declaracién

afirmativa o negativa de notoriedad de la marea.

Las pruebas que podran ser aportadas, a eleccién del titular de la marca

candidata a la declaracién de notoriedad, pueden ser de entre las siguientes:

a) el registro original de la marca mas antigua.

b) Resultado de la biisqueda de la marca notoria llevada a cabo por la misma
autoridad administrativa en todas las clases,

c} Prueba de la utilizacién de la marca, tanto en el pais, como en el extranjero;

en el caso de que sea una marca que ya se ha usado con anterioridad.
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d) Prueba de divulgacion hecha a través de la prensa hablada, escrita, televisada
¥y cinematogrifica o de cualquier tipo de promocitn de la marca, como
presentaciones en ferias o exposiciones:

e) Copia certificada u original de los registros obtenidos en todo el mundo y
prueba de la duracién y uso de los mismos:

f} Para documentar el valor asociado a la marca, el Instituto puede admitir
cualquier tipo de informacién que el titular de la marca elija aportar; su
valoracidn estara sujeta a la discrecion del propio Instituto;

g) El grado de conocimiento o reconocimiento de una marca podréd determinarse
por encuestas al publico consumidor y mediante sondeos de opinién puiblica,
hechas por empresas legalmente establecidas en el pais dedicadas a la
investigacion de mercados; y aprobadas como tales por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial

h) Busqueda efectuada por el propio Instituto en sus archivos para averiguar si
existe 0 no el registro de una marca igual o0 semejante que pueda confundirse,
para cualquier otra categoria de la clasificacién internacional,

1) Prueba de la historia de la creacidn y evolucion de la marca.

J) Imformes anuales de su evolucion de ventas,

La presentacién de titulos de marca en varios paises, no constituye por si
mismos prucba fehaciente de la notoriedad de la marca, aunque si pueda
considerarse una presuncion favorable, pues nadie invertiria tanto en una marca
si no tuviese previsto explotarla internacionalmente y otorgarle un alto valor

comnercial y notorio entre los consumidores.
5. Examen Previo.

Este examen se realiza al recibir la solicitud de declaratoria de notoriedad junto
con los documentos anexos. El Instituto al recibir esta informacién observara si
efectivamente el solicitante cuenta con los documentos necesarios para la
presentacion e ingreso de la solicitud. Esle examen se realizara el mismo dia que

el titular presenta su documentacion de solicitud de marca notoria.
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6. Examen de Forma.

En este examen se verifica que efectivamente se haya dado cumplimiento a tados
¥ cada uno de los requisitos que la legislacion de la materia establece para este
procedimiento de dectaracion de marca notoria, En caso de que se requiera
aclaracion o enmienda alguna, se hard saber al interesado por escrito otorgando

plazo suficiente para dar respuesta.

7. Examen de Fondo.

Para que una marca pueda ser candidata a solicitar la declaracién de notoriedad,
existen dos factores que juegan un rol muy importante para ese efecto. En primer
lugar ias actividades que el propio titular de la marea haya y este realizando para
otorgarle de hecho esa notoriedad ¥ reputacion a su marca; en segundo lugar y
aspecto clave en la notoriedad es el publico consumidor, quien es el principal
activo en cuanto a notoriedad se refiere, ya que sin el conocimiento gue tenga de

la marca, ésta no llega a consolidar la calidad de notoria.

La similitud entre dos signos marcarios no debe determinarse sélo en base a
la clase en que eslan comprendidos los articulos amparados por una y oira
marca, sino que desechando precisamente las clases de productos, debe
considerarse primeramente la finalidad, composicion, lugar de venta del articulo
0 cualquier otra relacion que demuestre que una marca trata de aprovechar el

prestigio de la primera marca.

La clasificacién de productos y servicios a que se refiere el articulo 59 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial es la Clasificacién Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida en virtud del
Arreglo de Niza, esta clasificacién caprichosa no puede ser la base para establecer
la similitud o diferencia entre los productos v mucho menos entre las marcas, ya
que dicha clasificacion simplemente es para facilitar el registro de la rmarca, pero

no para diferenciar estrictamente los productos clasificados.
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Por lo que debemos entender que los productos y servicios no son distintos
por el simple hecho de que en la clasificacidn se encuentren en distinta clase; en
muchas ocasiones éstos productos o servicios pueden oblenerse en los mismos
establecimientos comerciales v esta circunstancia puede prestarse a confusién en
los consumidores cuando una marca con cierto prestigio se expende en un
establecimiento comercial y exista en ese mismo establecimiento otros articulos
similares bajo la misma marca, el consumidor puede confundirse en el origen de
dicha marca.

Cuando dadas las circunstancias de cada caso, los productos no pueden

confundirse y no hay fundamento juridico para negar el registro, debe otorgarse.

Otro factor aun mas importante que debe valorar la autoridad
administrativa cuando se solicite el registro de marca notoria es si realmente la
marca es conocida por €l consumidor, es vital que ésta sea usada, el uso puede
ser aunque sdlo sea por promocion de la marca, y por lo menos en el territorio
nacional, en las principales ciudades o por lo menos en los Estados con mayor

desarrollo econdmico y comercial,

Ahora bien, refiriéndonos al consumidor debemos entenderlo en su sentido
mas amptio y no limitarlo a las personas que efectivamente consumen el producto
0 servicio fisicamente. No podemos limitarnos a ello en razén de la diversidad de
productos y servicios a los que puede aplicarse una marca, puesto que los
consumidores reales o polenciales son diferentes en cada caso: por lo que
consideraremos a todas las partes del piblico consumidar, sobre todo en marcas
que se aplican a productos o servicios de uso o destino comuin ¥ cortiente; ya que
en los casos de marcas que amparan productos o servicios con un alto contenido

de tecnicismo no podriamos referirnos o valorar un publico consumidor amplio.

Es importante destacar que también hay que atender en cada caso sus
circunstancias particulares, para saber a qué tipo de consumidor se dirige la
marca y que representativo puede ser para considerar la notoriedad del signo

distintivo.
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En cuanto al conocimiento de la marca. dicho conocimiento puede existir en

alguno de los siguientes sectores de publico consumidor;

1. EI publico consumidor en general.

Habra marcas que son usadas para distinguir determinados articulos o servicios
de uso comuin, por lo que el publico en general podra tener el conocimiento de la
notoriedad de una marca.
2. Los consumidores efectivos o potenciales del tipo de productos o servicios en los
que se aplica la marca.
Esta circunstancia se presenta cuando el tipo de productos o servicios es de
determinada especialidad que existe un sector del pablico consumidor que
electivamente la adquiere por las actividades que realiza. Por ejemplo: palos de
golf, en donde el sector del publico consumidor se reduce a las personas que
practican ese deporte y que por tanto conocen de las cualidades de tales articulos
¥ la marca que les identifica. También conforme a la naturaleza de los productos
0 servicios y a quiénes van dirigidos, existen otro tipo de consumidores en razén

de su edad, ingresos, scxo, etc.

3. Las personas que producen, venden o distribuyen el tipo de producios o

servicios que distingue la marca

Este tipo de personas son las que participan activamente dentro del circulo
comercial que rodea a las marcas, son en un momento dado un buen indicativo
de la notoriedad de alguna marca, pero en ningun casc la autoridad podra
reducir su valoracion al considerar tinicamente a este tipo de personas. Hay
productos que pueden obtenerse facilmente pero hay otros que son
comercializados a través de distribuidores acreditados o por entrega a domicilio; o
también intervienen otro tipo de personas como son los importadores,
licenciatarios, concesionarios, ete., que comercian con los productos o servicios
Que ampara la marca; circunstancias que hay que considerar en cada caso en

particular,
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8. Factores que deben considerarse al determinar si la marca es notoria.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la tinica autoridad
administrativa  facullada para determinar la notoriedad de las marcas. para
tomar tal determinacién, el Instituto puede valorar diversos factores de los que se

puede concluir que la marca tiene la calidad de notoriamente conocida.

Ei Instituto debera valorar la documentacién ¢ informacién que se le
proponga para su consideracidn, mas los siguientes factores, no son requisitos
esenciales para que una marca alcance el grado de notoriedad, sino que en cada
caso dependera de las circunstancias particulares de cada marca; sin embargo
habra factores que en determinadas circunstancias serdn oportunos y necesarios

para colegir la notoriedad de la marca.

La siguiente es una lista no exhaustiva de factores que el Instituto puede

valorar:

El grado de conocimiento entre el publica consumidor en general;

2. El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente en
que la marca esta siendo explotada;

3. El grado de conocimiento de las personas que producen, venden o
distribuyen el tipo de productos o servicios que ampara la marca;

4. La duracién y extension geografica del uso del signo dentro del pais y
fuera de él;

5. la duracién y extension geografica de Ia publicidad y promocién del
signo tanto en el pais como fuera de él:

6. El valor de la inversidn efectuada en la promocién de la marca v de los
articulos o servicios que protege dicho signo; este poder de atraccion
representa un aspecto del valor econdmico que es distinto de aquél que
resulla de simplemente identificar el origen;

7. el gjercicio de acciones en defensa del signo distintivo;

8. El reconocimiento por parte de cualquier autoridad extranjera, respecto

de la notoriedad de la marca:
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9. La existencia y antigiedad del regisiro de la marca en el pais o en el
extranjero;
10. Los canales de comercio en los que los productos y servicios son

comercializados;

Sin embargo estos factores son prescindibles, ya que se tratan en su
mayoria de factores circunstanciales o criterios cuya concurrencia individual o en
combinacién, pueden indicar que una marca es notoria: hay que mencionar que
el criterio decisivo no se encuentra en uno s6lo, sino mas bien se debe prestar

atencion a cada uno de los concurren en la marca en especifico;

El criterio fundamental es, sin duda, el efecto de atraccidn que la marca
notoriamente conocida ejerce en el publico consumidor. Por lo que una marca
puede considerarse notoria si dentro de un sector comercial determinado es
reconocida en virtud de las actividades publicitarias y comerciales realizadas por

su titular, en el pais y en el extranjero,

9. Bfisqueda de marcas conflictivas.

Gemma de la Llata Valenzuela senala que referente al tema de la competencia
desleal, “lo importante es que no se dé lugar a que los que explotan ciertos
articulos puedan aprovechar en su favor el prestigio de quienes producen ios
similares amparados por anterioridades, esto es, cuando los articnlos de una Ng
otra marca, independientemente de que pertenezcan o no a la misma clase oficial,
son confundibles porque se venden en establecimientos similares, o porque

tienen uso semejante,”33

Si un comerciante o productor solicita al Instituto el registro de una marca

evidentemente notoria en el extranjero, se debera dar oportunidad al titular de

3% De La Llata Valenzuela, Gemma, Tesis Sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de
la Nacién durante 1967, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Ano V,
Nimero 10, Julio- Diciembre, 1967, México, D.F., p-317
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¢sta para regisirarla en México, si no lo hiciere dentro de los seis meses
siguientes, cualquier persona puede registrarla en cualquier clase de productos o
servicios, porque ello revelaria el desinterés del extranjero en introducir su marca

en el mercado nacional.

Para ello puede promoverse entre los miemhbros de la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual una base de datos o una red voluntaria de
informacion internacional para el intercambio de informacién entre paises
relativo a las marcas que se consideren en cada pais como noforiamente
conocidas; esto ayudaria a garantizar a los titulares de marcas notoriamente
conocidas la oportunidad de oponerse al registro de una marca conflictiva en
algun pais en el que tengan interés de comercializar su marca; vy en dado caso
que no exista oposicion de su parte, terceros puedan registrarla para su

explotacion de buena fe.

Para la Autoridad es humanamente imposible tener el conocimiento de la
exisiencia de todas las mareas notorias en el munde y tampoco cuenta con un
procedimiento ni reglas para determinar la notoriedad en una marca; ante esta
situacion la Organizacion Mundial de la Propiedad Inteiectual ha tenido una serie
de reuniones en las que se ha discutido acerca de los criterios para establecer la
notoriedad de las marcas y han buscado armonizar en el ambito internacional
dichos parametros. Algunos especialistas han propuesto en esta serie de
reuniones que las Autoridades administrativas puedan tener una red de datos y
la facilidad de obtener informacion relativa a las marcas notoriamente conocidas

de cada pais.

Sin embargo, en el ambito internacional, las marcas notoriamente conocidas
del extranjero cuentan con la Convencién de Paris en su articulo 6 Bis para
demandar su proteccién en México, pero aunado a eso si se hiciera un
procedimiento para declarar la notoriedad de las marcas, eso impulsaria a los
titulares de marcas extranjeras a invertir en el registro de su marca notoria en

México, con miras a explotar su marca en un mercado honesto ¥y equitativo.
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Si existe una marca ya registrada en otra clase que pueda prestarse a
confusién con la marea notoria, la autoridad administrativa debe prestar especial

atencion a las siguientes circunstancias:

al  Que la marca tenga una relacién funcional respecto de los productos
que ampara la marca notoria o por su venia en los mismos negocios.

b)  La identidad o similitud entre los productos.

¢} Laigualdad o similitud de las marcas.

d)  Confusién en cuanto al origen de la marca ¥ productos.

10. Consideracién de la mala fe.

La usurpacion y falsificacién de marcas son actos que nos traen la idea de la
mala fe de las personas que los cometen. Es importante que la autoridad valore
objetivamente esta posibilidad en cada caso en concreto, considerando los

intereses que estén en disputa. v

Cuando se afectan los derechos conferidos a una marca sea notoria o no,
generalmente este tipo de hechos guardan relacion con el concepto de una
conducta de mala fe; por ello es imperativo que la autoridad evaliie los intereses
involucrados cuando hay conflicto entre una marca ¥ la marca notoriamente

conocida en la ejecucién de los derechos otorgados a ella

La actitud dolosa del comerciante se infiere, porque al obtener o intentar
obtener el registro de una marca igual o semejante a una ya registrada o
notoriamente conocida y sobre todo si la marea que imita o falsifica, la usa o
pretende usarla para proteger productos o servicios idénticos o similares a los ya
protegidos por la marca original, es obvio que actiia de mala fe, porque siendo
conocedor del ramo productivo es evidente que tiene conocimiento de la marea
original, porque pudiendo crear una marca novedosa y original, decide imitar a

otra,
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Los puntos a valorar por la autoridad administrativa para determinar la
existencia de mala fe pueden ser, entre otros, que la persona que haya obtenido
el registro o haya usado la marca conflictiva tenia conocimiento o motivos para
conocer la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya usado o

presentado la solicitud o al momento de haberse registrado la marca.

Para el titular afectado su marca es un activo muy significativo y su uso
indebido por terceros ajenos a ella supone siempre la nocién de un fraude y mala

fe para obtener beneficios a costa de él.

Tanto en el 4mbito juridico como en el terreno de la moratidad estos hechos
son igualmente censurados, porque adernas de esta afectacién directa al titular
de la marca; el piblico consumidor puede estar inducide al error al obtener
productos y servicios que simulan la marca conocida cuando realmente se trata

de otros.

Cuandeo una marca es efectivamente conocida en el territorio nacional o en
varios paises, incluido el nuestro; debe considerarse la actitud de terceros que
alegan un derecho sobre la marca cuando no tiene ningun titulo personal sobre
ella, como dotada de mala fe y que es contraria a las buenas costumbres, moral y

a la practica comercial honesta.

Es importante que la Autoridad valore objetivamente en el caso de marcas
extranjeras. porque se puede dar el caso de otorgar derechos preferentes sobre el
uso a las marcas en el extranjero, pudiendo inclusive pasar por encima de los
derechos ganados honestamente por los nacionales o los que ejercen el comercio
en nuestro pais. Imaginemos a un extranjero que decide no buscar proteccién de
Su marca en nuestro pais, (las razones pueden ser inclusive por desprecio a
nuestro mercado), y al mismo tiempo que efectivamente haya un nacional que
explote una marca “similar” en desconocimiento de la marca extranjera, y que
una vez puesta en el comercio, habiendo ganado un lugar y prestigio, por ese

derecho conferido al uso en el extranjero, se puede anular el registro nacional y

96




por tanto afectar seriamente a aquel que efectivamente confié e invirtié en.

nuestro pais.

En este caso la Autoridad no debe pasar por alto la buena fe con la que
actia el nacional o exiranjero que efectivamente gjerce el comercio en nuestro
pais. Para la proteccién de las marcas notorias extranjeras en nuestro pais se
cuernta con diversos tratados, pero en especifico el Convenio de Paris para el
supuesto caso de que nacionales se aprovechen del buen nombre de marcas
extranjeras que arin no han sido introducidas en e} pais, como de hecho 1o es la

proteccién que reciben las marcas notoriamente conocidas en dicho Convenio.

11. Marcas conflictivas.

Segun la Recomendacién Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la
Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas, una marca sera conflictiva con
una marca notoriainente conocida cuande tal “marca en su totalidad o en una
parte esencial, sea una imitacién, traduceidn, copia 0 transliteracion de la marca
notoria, que pueda inducir al error o confusién con la marca notoriamente
conocida. También sera conflictiva una marca o signo distintivo que con alguna
de las caracteristicas anteriores, se use o sea objeto de una solicitud de registro o
ya este registrada para los mismos o similares productos o servicios a los que

ampara la marca notoriamente conocida™4,

Una marca es conllictiva si tiene alguna de las siguientes caracteristicas en

relacion con la marca notoriamente conocida:

* Cuando el uso de esa marca denuncia un vinculo entre los productos o

servicios para los que la marca notoria se utiliza, o esta registrada o en

3 Recomendacisn Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Proteccion de lus Marcas
Notortamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unidn de Paris para la Proteccion de la
Propledad Industnial y la Asamblea General de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estadas miembros de la OMEI del
20 a 29 de Septiembre de 1999, articulo 4.
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tramite de registro y ocasione alguin perjuicio a los intereses del titular de
la marca notoriamente conacida.

¢ Cuando la marca menoscabe el caracter distintivo de la marca
notoriamente conocida, es decir tenga el efecto de dilucién por &l uso de
la marca presumiblemente conflictiva.

* El usuario de la marca obtenga beneficios a costa de la repulacion de la
marca notoriamente conocida.

* Si se presume una conexién entre la marca notoriamente conocida con
los productos o servicios de un tercero, como inducir que el titular de Ia
marca notoriamente conocida esta relacionado con la produccién u oferta
de los productos o servicios; ya que esto menoscabaria la imagen del
titular con un efecio negativo sobre la marca: sobre todo si los productos

0 servicios son de una calidad inferior a la suya.

Segiin la fraccion XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial esta
prohibido el registro de signos que sean la reproduccion total o parcial, o
traduccion de ese signo que sea notoriamente conocido por €l piblico consumidor
nacional ¥ que pertenezca a un tercero, cualguiera que sean los productos o
servicios a los cuales se aplique el signo cuando su uso fuese susceptible de
originar confusién o crear un vinculo con la marea notoriamente conocida.
Conforme al Convenio de Paris, una marca notoriamente conocida sera protegida
de marcas que amparen productos o servicios similares o de la misma clase. Es
hasta cierto punto utdpico que la marca notoria tenga proteccién especial en
todas las clases debido a que la gran mayoria de las marcas que son
notoriamente conocidas protegen determinados articulos dentro de una misma

especie o clase.

Dadas esas circunsiancias puede coexistir la marca notoriamente conocida

y otra que pueda considerarse conflictiva, bajo las siguientes condiciones:

a) En caso de que los produclos y servicios para los que se utiliza la otra

marca, o para la que se solicita proteccion, no sean idénticos o similares
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a los productos respecto de los que la marea notoriamente conocida haya
adquirido su prestigio y reconocimiento.

b) En caso de que el uso de la otra marca no indique una relacion entre los
productos y el titular de ta marca notoriamente conocida.

¢) En caso de que no corra riesgo de que sus intereses resulten afectados
por dicho uso.

d) Si la misma marca se emplea para dislinguir productos o servicios
disimiles y desvinculados entre si, que nadie podria pensar que tienen un
origen comin,

e) Si la marca ha sido utilizada o registrada o se ha presentado una
solicitud para su registro antes de que la marca notoriamente conocida
pasara a ser notoriamente conocida en México, excepto cuando se haya

utilizado, solicitado su registro o registrado la marca de mala fe.

Como ejemplo de la coexistencia de una marca notoria y otra “conflictiva”,
podemos mencionar el supuesto caso de la marca notoria “Diesel™® para amparar
vestuario, que corresponde a la clase 25 de la clasificacién oficiat v el deseo de
registrar la misma marca “Diesel” pero aplicada a la clase 3, que corresponde a
preparaciones para desengrasar, pulir y raspar; la autoridad validamente podra
otorgar el registro de la segunda marca, pues no obstante que las marcas sean
iguales fon€tica y gramaticalmente, por perienecer a industrias completamente
diferentes entre ellas, razonablemente nunca podran ser confundidas en el

mercado.

12. Dictamen final.

El dictamen final se puede hacer valorando el criterio de la coordinacién de
marca del Instituto mediante dictamenes previos; segun los resultados vy
consideraciones de €stos, se procedera a realizar el dictamen final concediendo o
no el registro de la marca notoria. Emitiendo en caso afirmativo un certificado en

el que contenga la declaratoria de notoriedad de la marca ¥ su vigencia,
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En cuanto a la vigencia del registro de la marca notoria es indudable que 1o
puede ser indefinido puesto que como sehala Yves Saint-Gal al respecto: “la
subsistencia de ese cardcter notorio, reconocido por la administracién de los
paises interesados en la justificacion de documentos proporcionados por el
depositante, podria ser conservada o rechazada posteriormente por los tribunales
teniendo en cuenta la situacién de dicha marca”, % es decir, la calidad de marca
notoria no es infinita, es decir, en alghin momento una marca se convierte en
notoriamente conocida, y con el transcurso del tiempo y con el desuso de la

misrna, 0 por otros motives, tal condicién puede perderse.

La vigencia del caracter notorio de la marca subsistira legalmente por 10
anos, €n tanto el titular interesado proporeione la documentacicn que justifique
tal calidad, por lo que la notoriedad es un estado que se puede conservar o perder

segun la situacién comercial de 1a propia marca.

La pérdida de esta calidad puede ser sefialada por terceres interesados en el
uso de la marca, comao por el mismo titular, sin embargo cada 2 afos debera
facilitar a la autoridad los documentos que avalen su notoriedad para seguir
conservandola; porque el abandono del uso de la marca no se puede presumir

sino que el titular debe demostrar que sigue usando la marca.
13. Procedimiento de oposicién.

El titular de la marca notoria gozara de la oportunidad de oponerse al registro de
marcas que pudiesen causarle perjuicio. Por lo que al hacerse el examen de fondo
en la solicitud de registro de marea, el Instituto debera dar aviso al titular de la
marca notoria, si existe la posibilidad de confusién de marcas o cualquier otro
conflicte entre ellas, éste podra formular un escrito libre de oposicidn,

argumentando y haciendo valer las razones por las que considere que no debe

% Saint-Cral, Yves, La Proteccion de las Marcas Notorics en Derecho Comparadon, Revisia
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Ano XI, Nimeros 21-22 Edicidn Especial,
Enero- Diciembre, 1973, México, D.F., p.410
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regisirarse tal marca. El Instituto valorara tanto el escrito de oposicién como la
factibilidad de confusién u otro conflicto entre la marca notoria ¥ la marca
conilictiva. Por medio del Instituto, de oficio o a peticién del titular de una marca
notoriamente conocida, y mediante la decision de la autoridad administrativa, en
este caso el IMPIL, se podra invalidar el registro de una marca conflictiva en
relacion a la marca notoriamente conocida. Igualmente podra el titular de la
marca notoria, solicitar la prohibiciéon de uso de marcas que entren en conflicto
con la marca notoriamente conocida. Para ambos casos, invalidacion v
prohibicion de uso; el titular de la marca notoriamente conocida gozard de un
plazo de 5 afos para hacer la solicitud correspondiente a partir de la fecha de
redistro; y ante la presencia de mala fe, no se tendra plazo alguno para solicitar

la invalidacién y la prohibicién de uso.

No procedera el registro como marca de una marca notoriamente conocida _
Internacionalmente, porque nuestro pais como miembro de la Convencién de
Paris se compromete a rehusar, invalidar o prohibir el registro y/o uso de otra
denominacion que constituya una igualdad o simililud con la marca
notoriamente conocida. Mucho menos, la autoridad administrativa en México
puede proceder a registrar una marca que pueda crear confusiones de interés
publico dentro del pais; por lo que debe rechazar el registro de marcas confusas

con una marca nacional y notoriamente conocida en el territorio mexicano.

No obstante, actualmente se podria intentar por via administrativa su
denegacién, que si se consigue seria menos costoso que ante tribunales, pero lo
mas probable es la necesidad de iniciar una accién administrativa pidiendo la
nulidad de esa marca por estar dotada de mala fe, demostrando la posible
relacion comercial y conocimiento que hubiera podido existir por parte del titular

de la otra marca.
La declaracién de notoriedad no puede ser ambigua, debe ser expresa y

clara, en el dictamen final debera expresarse ademas de los considerandos, el

resultando final.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

PRIMERA.- La marca notoria finca su proteccién en virtud de la responsabilidad
comercial; es decir, su proteccion es el medio mas eficaz de combatir la
competencia desleal y el enriquecimiento ilicito. Al contar con un procedimiento
para declarar la notoriedad de las marcas, se proporcionarian principios
esenciales que salvaguarden el derecho. tanto de los consumidores como de los
titulares de marcas, de participar en el &mbito comercial e industrial sin interferir
con los derechos legalmente obtenidos por otros; lo que crearia un ambiente
idoneo para las practicas econdémicas licitas y justas. Uno de los criterios
esenciales que el [nstituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe valorar para
considerar la notoriedad de una marca, es el amplio conocimiento que el publico
en general tenga de la marca cuando ésia sea aplicada a productos y servicios
que sean de uso comuin; y en las marcas que protegen productos o servicios con
un alto grado de tecnicismo o especialidad, debe ser ampliamente conocida por el

consumidor al cual va dirigida Ja marca.

SEGUNDA.- La proteccion de las marcas notorias se traduce en un caracter
defensivo de las mismas, en el sentido de que lo que se pretende es evitar una
violacién o infraccién en contra de las mismas: por lo que aparte de proponer
principios para la proteceion de las marca nolorias, es importante también crear
sanciones para aquellos que hagan uso ilegitimo de las mismas, ya con su
falsificacion, imijtacién o reproduccion. Para ello propongo gue las marcas que va
hayan sido declaradas como marcas notorias por parte de la Autoridad
Administrativa, usen en la leyenda “Marca Notoria Registrada” o “MRN”, para que
S€ recorlozZea que esa marca cuenta ya con el reconocimiento de la autoridad de
su calidad netoria; y que la sancién por la infraccién de derechos propios del
titular de la marca notoria, sea mas severa. Asimismo propongo que exista una
red de datos que difunda et Instituto Mexicano de la Propiedad industrial en la
que se dé a conocer una lista anual de las marcas que ya han sido registradas
como notorias en México y de las que estén en tramile, de forma tal que los que
consideren que su marca deberia estar en esa lista, la proporngan al Instituto

para el procedimiento de declaracién de marca notoria; inclusive que se dé a
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conocer por medic de la OMPI para promover asi que los titulares de marcas
extranjeras que estén interesados en el mercado mexicano puedan realizar los

tramites necesarios para regisirar su marca en México.

TERCERA.- Para someter la marca al procedimiento de declaracion de marca
notoria, el titular deberi presentar el titulo de registro normal de la marca, ya sea
nacional o extranjero. Necesariamente una marca notoria debe obtener
previamente el registro normal de marea, esto en virtud de que cuando se agote la
calidad de notoria de la marca, ya sea por su desuso o por otras circunstancias,
el titular pueda aiin contar con los derechos que le otorga el registro normal de la

marca.

CUARTA.- En relacién a los derechos “preferentes” que se le dan a la marca
notaria, el Instituto podria otorgarle al titular de la marca notoria, el derecho a
oponerse al registro de una marca similar o idéntica, atin y cuando sea propuesta
para amparar productos o servicios diferentes. Estao no significa que la marca
notoria implica en si un derecho de exclusidn a terceros, sino que su caracter es

fundamentalmente defensivo.

QUINTA.- El caracter notorio puede variar con el tiempo, ello en razén de la
intensidad de uso y el grado de conocimiento que el priblico consumidor tenga de
la marca a lo largo del tiempo. La validez del caracter notorio de la marca,
perdurard mientras la marca sea efectivamente notoria en términos de los
principios estableeidos en la propia ley. La noloriedad de la marca representa
una situacién de hecho y, como tal, requiere de prueba al momento de ser
invocada en un procedimiento como el que propongo. Las pruebas quedan

sujetas a la valoracién y juicia del Instituto.

SEXTA.- Mi propuesta para adicionar tres articulos en la Ley de la Propiedad

Industrial, respecto de la proteccién de las marcas notorias es la siguiente:

Articulo 90 Bis- La presente Ley le reconoce dl titular de una marca notoriamente

conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la
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notoriedad de su marca. la disminucion de su fuerza distintiva o
de su valor comercial.

A instancia del titdar de marca interesado, el Instituto, previo
procedimiento, podra emitir, en su caso, declaracion e notoriedadd
de la marca, con el fin de reconocer los derechos antes seftalados.
El Instituto no registrard como marca los signos iguales o
semgjantes a una marca notoricomente conocida para aplicarla a
cualquier clase de la que se infiera o pudiera inferirse que exista
una conexion con el origen de la marca y que pueda crear
corfusion o riesgo de asociacion con los bienes o servicios de la
persona que emplea esa marcd, de forma tal que constituya un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca y su uso
pudiese lesionar los interese de esa persona.

Lo anterior, no se aplicara cuando el solicitante sea el titular de la
marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podran

empledarse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Articulo 90 Ter-1.- Para detenninar si una marca es notortamente conocida, se
tendran en cuenta como criterios esencigles a valorar, los

siguientes:

a} La extension de su conocimiento por el sector pertinente del
publico, como signo distintivo de los productos o servicios
para los que fue registrada,

b) La intensidad y el ambito de difuston y publicidad de la
Narea.

¢} La antigiiedad de la marca y su use constante, en los
productos o servicios en los que se origind su noforiedad.

d) El andlisis de la produccion y mercadeo de los productos

que la marca distingte.
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Articido 90 Ter-2.- Los siguientes son factores a considerar al valorar la notoriedad
de la marca, pero en ningtin momento le serin exigibles dl titular de la marca para
qgue pruebe la notoriedad de su marca; sin embargo, la Autoridad tiene la facultad
de negar la declaracion de marca notoria, st considerea que alguno de ellns es vital

para demostrar la notoriedad de la marca:

a. Elgrado de conocirniento entre el piiblico consumidor en general;

b. El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente en que
la marca esta siendo explotada;

c. El grado de conocimiento de las personas que producen, venden o
distribuyen el tipo de productos o servicios que ampara la marca;

d. La duracién y extension geogrdfica del uso del signo, (fecha de primer
uso} dentro del pais y fuera de é;

e. La duracitn y extension geogrdfica de la publicidard y promocion del
signo tanto en el pais como fuera de &l;

f El valor de la inversion efectuada en la promocion de la marca y de los
articulos o servicios que protege dicho signo de los nltimos dos anos, asi
como la estirnacion del valor en capital que representa la marca para et
titular;

g. El porcentgje de presencia de la marca en el sector del mercado
correspondiente;

h. El gjercicio de acciones en defensa del signo distintive;

L El reconocimiento por parte de cualquier autoridacd extranjera, respecto
de la notoriedad de la marca:

J- La existencia y antigiledad del registro de la marca en el pais o en el
extranjero;

k. Los canales de comercio en los que los productos Yy servicios son
comercializado.

L El volumen de ventas de los productos; o los ingresos percibidos por la
prestacion de servicios protegidos ﬁor la marca, en los ultimos dos anios:y

m. Las franquicias y licencias que se hayan otorgado respecto de la marca

en cuestion.
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SEPTIMA.- En general, se requiere que legislativamente se contemplen algunos

de los aspectos tocados en esta Investigacion, como:

L. Ajustar la Ley de la Propiedad Industrial ante la necesidad de una
proteccion adecuada a las marcas notoriamente conocidas tanto en el
arnbito nacional como en el internacional.

2. Tomar en consideracién los factores sefialados en el capitulo iltimo de
esle trabajo para declarar la notoriedad en las marcas que efectivamente
gozan de esa noteriedad entre el piblico consumidor.

3. Que sean penalizadas con mayor severidad las conductas de competencia
desleal violatorias de los derechos olorgados a las marcas notoriamente

conocidas, con el fin de frenar la llamada “pirateria” de marcas.

Con esta propuesta también se le da mayor certeza juridica al solicitante de
la declaracién de marcas notoriamente conocidas, porque va no queda a la total

discrecion de la Autoridad la decisién de otorgarla.

OCTAVA.- Esta propuesta es s6lo un intento mas para establecer criterios y
principios relativos a la proteccién eficaz de las marcas notoriamente conoeidas,
brindando argumentos certeros y mayor seguridad juridica a los titulares de
marcas natorias, quienes han invertido en esfuerzo econdmico, creativo i
productivo en su marca para lograr posicionarla en el mercado. Si bien es cierto
que con esle procedimiento atn no se llegara a la utopia de un mercado sin
competencia desleal; por lo menos lograra una certidumbre en los industriales o

comerciantes para obtener los argumentos juridicos necesarios para su defensa.

Si bien es cierlo que con esta propuesia atin la Autoridad tendria cierta
discrecion al tomar la decisién de declarar la notoriedad; también es cierto que
contaria con parametros y factores a considerar para tomar tal determinacion, lo
cual traeria beneficios mayormente practicos a los titulares de marcas notorias ¥
una seguridad juridica en cuanto a la determinacién exacta y puntual de la

notoriedad.
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ANEXO 1

En la sesidn de 1 de marzo de este 2005, el Pleno de la Camara de Diputados
aprobé un dictamen propuesto por la Comisién de Economia para instaurar las
figuras de declaratoria de marca notoriamente conocida y declaratoria de marca
famosa, y en el que se faculta al Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial
para tal efecto.

Asi, en tal fecha, se aprueba el siguiente Proyecto de Decreto con 384 votos a
favor y 4 abstenciones, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
a la Ley de la Propiedad Industrial, para crear la figura juridica de la declaratoria
de marca notoriamente conocida y la declaratoria de marca famosa Yy se turna a
la Camara de Senadores para los efectos constitucionales, para su analisis,
discusion y. en su caso, aprobacion, el siguiente proyecto de decreto;

“Articulo Unico. Se reforman los articulos 8, fracciones III ¥ X; 90, fracclén
XV y se adicionan la fraccién XV bis al articulo 90, ¥ un Capitulo II BIS
denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de
Ia Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Articulo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administraliva en iateria de propiedad industrial, es wun organismo
descentralizado, con personatidad juridica y patrimonio propio, €l cual tendra las
siguientes facultades:

Lall..

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencién, ¥ regdistros 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 publicacidén de
nombres comerciales, asi como la inscripeion de sus renovaciones, transmisiones
o licencias de uso y explotacién, y las demds que le otorga esta Ley y su
reglamento, para el reconocimiento y canservacion de los derechos de propiedad
industrial;

IV.alX, ...

X. Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la
informacién derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o
fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos vy de cualesquiera
otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esla Ley:

Xt a XXII. ....

Articulo 90. No seran registrables corno marca:

I.aXiv, ..
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XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes
a4 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 ¢l uso de la marca cuyo
registro se solicita:

a} Pudiese crear confusién o un riesgo de ascciacién 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 marea notoriamente conocida.

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

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

Este impedimenta no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular
de la marca famosa,

CAPITULO II BIS.
De las Marcas Notoriamente Conocidas v Famosas.

Articulo 98 bis. Para efectos de su estimaciéon 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 consecuerncia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el
extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion con sus productos
0 servicios o bien, como consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimacion o declaracién por el Institulo, se entendera que una
marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoria del priblico
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 o cualquiera de sus actualizaciones constituyen
un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los
elementos de prueba apartados, que las condiciones por virtud de las cuales una
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marca es noloriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se
cmite.

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 originé 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:

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

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

L. Los circulos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o
prestadores de servicios relacionados con el género de productos o
servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicias 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 continuo de la marca en México ¥ en su caso en el
extranjero.

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

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

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

IX. La inversién realizada durante los 3 ultimos afios en publicidad o
promocion de la marca en México v en su caso en el extranjero.

X, El drea geografica de influencia efectiva de la marca.
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XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la
prestacion de los servicios amparados bajo la marca, durante los tiltimos 3
anos.

XIL. El valor econdmico que representa la marca, en el capital contable de
la compariia titular de ésta o conforme a avahio que de Ia misma se realice.

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

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

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

Articulo 98 bis-3. El Instituto presumira, salvo prueba en contrario, que las
condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por
un periodo de cinco arios a partir de la fecha de su expedicién: en consecuencia,
durante dicho periodo debera aplicar segiin corresponda, el impedimento previsto
en articulo 90 fraccion XV o el previsto en la fraccién XV bis, de manera expedita.

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

Articule 98 bis-4. La solicitud de declaracion de notoriedad o fama se hara por
escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones estan
senaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acomparfiaran los elementos
probatorios que funden la peticién y en la que se expresara cuando menos lo
siguiente:

I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrénico del
solicitante y en su caso de su apoderado;

Il. La mareca y el nimero de registro que le corresponde, y

IIl. Los documentos y elementos probatorios que se acompanan a la
solicitud.

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 ¥
documentos aportades.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legates o resultan
insuficienites para la comprension y analisis de cualquiera de los elementos de la
solicitud, se prevendré al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones
necesarias, otorgandole al efecto un plazo de cuatro meses.
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Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la
solicitud serd 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 mativos 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.

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

Cuando €l o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la
declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderd su valor

probatorio.

Articulo 98 his-9. Para efectos de su transmisién, la declaratoria se considerara
ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrara en vigor un dia después de su publicacion en
el Diario Oficial de la Federacion.

Dado en Palacio Legislativo de San Lazaro, a los 16 dias del mes de febrero de
2004.

Diputados: Manuel Lopez Villarreal (rubrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno
(mibrica}, Eduardo Alonse Bailey Elizondo (ribrica), Nora Elena Yu Hernandez
(rabrica), Javier Salinas Narvaez {nibrica), Julio Horacio Lujambio Moreno,
Ricardo Alegre Bojérquez (nmibrica), José Maria de la Vega Larraga, Jaime del

Conde Ugarte (ribrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rmibrica)., Miguel
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Angel Rangel Avila (riibrica), Maria Eloisa Talavera Hernandez (ribrica), Elizabeth
Oswelia Yanez Robles, José Manuel Abdala de la Fuente (ribrica), Oscar Bitar
Haddad {nibrica), Carlos Blackaller Ayala (mibrica), Juan Manuel Davalos Padilla
(rubrica), Alfredo Gémez Sanchez (ribrica), Gustavo Moreno Ramos (rabrica),
Eduardo Olmos Castro. Jesiis Maria Ramén Valdez, Fernando Ulises Adame de
Ledn (rabrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (ribrica), José Mario Wong Pérez
(ribrica), Juan José Garcia Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (ribrica), Yadira Serrano

Crespo, Victor Suarez Carrera, Jazmin Elena Zepeda Burgos.”36

% Informacién obtenida de la pagina de Internet www.cddhcu. gob.mx

Gaceta Parlamentaria, nimero 1702, martes 1 de marzo de 2005
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