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INTRODUCCIÓN 



lnlroducción. 

La protección legal de las marcas notorias es una materia de actualidad. El 

desarrollo de los cambios internacionales. la próxima fim13 de un Tratado de Libre Comercio 

entre los paises de l\féxico, Estados Unidos y Canada la creación de nuevos mercados, el 

poder de los medios de información y la publicidad bajo sus más diversas fomias han 

acrecentado la importancia de esas marcas y sobre todo su valor económico 

Así, la propiedad industrial es en nuestros días, un tema de gran auge, ya que 

cada empresa sin importar su tamaño, maneja constantemente elementos de propiedad 

in1elee1ual, y de la prolección y conocimienio de esos elemenlos dependera en gran medida su 

desarrollo y expansión. ya que por citar un ejemplo, refiriéndome a las marcas, estas 

constituyen un activo importante de una empresa, tal vez el de más valor, porque una 

detenninada marca atráe la preferencia de una parte del público consumidor por cierto 

producto o servicio y de esto dependerá el éxito de una corporación, en relación a esto me 

referire en términos generales a lo que es una marca notoña. materia del presente trabajo, 

frenle a una marca normal. La marca noloria, es la que ha alcanzado por varios medios, ral 

vez la publicidad. una buena distribución de los produclos, su airo precio o sobre lodo 

marcas de una calidad excepcional ese grado superior al que llegan pocas marcas ; •111e por 

ese stalus recibe una prolección especial, fuera de las fronleras de su país de origen, ;• que 

aún tralandose de aniculos agrupados en categorias disrintas a la que origimdmenlc 

comprende los producios amparados expresamen1e por la marca regis1rada, la pro1ección de 

la marca notoria se extiende a mercancías o servicios que formalmente correspondan a otros 

grupos de clasificación oficial, y la marca normal es el signo distintivo. que se emplea para 

señalar la procedencia de un produelo, diferenciándolas de otros, y asi e'ilar la 

competencia desleal, pero estas marcas deben estar registradas cada una en su clase, es decir 



para un producto en específico, pudiéndose registrar en otra clase para productos 

comple1amente diferentes. 

En relación a la bibliografia consultada para este trabajo, fue un tanto dificil de obtener 

ya que en México no existen libros que contengan títulos sobre marcas notorias y Jos que hay 

contienen muy poca información, además de que este tema tuvo su auge años atrás. no 

dejando de ser asi un tema que re\ista gran actualidad pero del que se ha publicado realmente 

muy poco. Esta tesis esta elaborada en base a libros de Tratados Internacionales, textos 

argentinos, conferencias en La1inoamérica, Leyes y jurisprudencia sobre Propiedad Industrial 

y sobre todo en la Revista Mexicana de la Propiedad Intelectual y Anistica en la que 

encentre artículos de importancia de autores mexicanos y extranjeros, así como el tratamiento 

de este tema en diferentes paises de todo el mundo. 

En cuanto al contenido de esta tesis en el primer capitulo se aborda, para introducirnos al 

mundo de las marcas, lo que es una marca en general, Ja evolución del concepto de marca, el 

concepto actual, sus caracteristicas, funciones, categorías de marcas, denominaciones y 

diseños no aptos para constituir marcas, en un segundo plano me rcferirc a la reglamentación 

internacional de la marca notoria, diferentes tratados internacionales, en el tercer capitulo 

hare un anáJisis de la marca notoria, en sus aspectos generales, jurídico y económico, el 

cuano y quinto capitulo se refieren al trato que reciben las marcas notorias en derecho 

comparado en América, Europa, Asia y Afiica, y por último en el capitulo sexto analizaré a la 

marca notoria en el derecho mexicano. 
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INTRODUCCION AL REGIMEN LEGAL DE LAS MARCAS. 

•.Concepto de m ... ca. 

Empezaremos por lo más fundamental y general del tema, el concepto de marca 

que es la base de nuestro estudio. 

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales comerciantes y 

prestadores de sef'\.;cios para diferenciar sus mercancías o servicios de los competidores(l). 

Con el objeto de mejor comprender nuestra reglamentación jurídica sobre la 

mar~ además de poder analizar sus caracteristicas y funciones, es necesaria esta condición 

para una certera interpretación. a continuación transcribiremos la definición de marca de 

diversos autores extranjeros. 

Yves Saint·Gal(2) dice que una definición económica podría ser la siguiente: "La 

marca tiende a procurar a la clientela un producto que ella ampara públicamente con su ga

rantía." Diciéndonos el mismo Saint-Gal " la marca es un signo o medio verbal o figurativo 

que permite a un comerciante, y al propietario de una empresa de cualquier índole, 

distinguir sus mercancías de la competencia". 

Mascareñas(J) define la marca, como " todo signo o medio material, cualquiera 

que sea su clase y forma, que sirva para señalar y disinguir de los similares los productos de la 

industria, el comercio y el trabajo". 

Rangel Medina( 4) selecciona en tres grupos las definiciones elaboradas como 

marcas: 

El primer grupo, le da a la marca un papel de signo indicador de procedencia de 

la mercancia. Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el 

origen o simplemente la procedencia de la mercancla a los terceros que la compran, en 

cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre o la marca debe comprenderse 

como 



todo signo cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancia, 

sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por el comerciante. 

El segundo grupo, es el que considera a la marca como un agente 

individualizador del producto mismo, Laborde(S) nos señala que: La marca emblemática es 

todo un signo panicular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un 

comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de 

los de sus competidores. Para Ladas Ja marca es fundamentalmente un signo. un simbolo o 

emblema que señala, distingue las mercancías de un productor de las de otro. 

El tratadista dominicano Troncoso de la Concha(6), señala su concepto de marca 

como "todo signo distintivo colocado facultativamente en Jos productos y aniculos de las 

industrias en general, para identificarlas y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de 

origen diverso". 

En un tercer grupo, según Rangel Medina, se reúnen Jos signos distintivos de los 

dos mencionados, Ramella(7) señala al respecto que la marea es la señal exterior escogida 

por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial que los 

productos puestos bajo ella, por Ja cual se distinguen, provienen de su labriea o comercio y 

las distingue especialmente de los productos que le hacen competencia. 

Después de estudiar el concepto de marea en tratadistas extranjeros, Jo haremos 

ahora en tratadistas mexicanos. Ya hemos definido la marca suficientemente siendo la más 

común, Ja que considera a ésta como un medio adoptado por los comerciantes, para 

distinguir los articulas que producen. fabrican o con Jos cuales comercian de otros, a fin de 

evitar confusiones de origen por pane del público consumidor. 

Es para Rangel Medina(8) en una segunda definición • ... el signo distintivo para 

distinguir unas mereancias de otras de su misma especie y para señalar aa procedCllCia". 
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Bernardo Gómez Vega(9 J define la marca como sigue: Es el medio adoptado por 

un productor de satisfactores de necesidades comunes o por quien comercia con ellos. para 

distinguirlos de otros y evitar confusiones de origen". 

Cesar Sepúlveda( 10) nos dice. " La marca es un signo para distinguir. Se 

emplea para señalar y caracterizar mercancias o productos de la industria, diferenciándolos de 

otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la 

competencia desleal mediante la identificación. Estan destinadas a especializar los productos 

en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia". 

Joaquin Rodríguez Rodríguez( 11 ), señala que la marca es la señal externa que es 

usada por un comerciante para distinguir los productos por el elaborados, vendidos o 

distribuidos. de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el 

comerciante quede a salvo de los efectos de la campaña desleal que le hicieren los que 

pretendieren utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o 

no acreditados". Asi mismo nos dice que: " Por marca en derecho industrial entendemos el 

signo distintivo de las mercancías que una empresa elabore o expenda". 

Evolucion Legal del Concepto de Marca 

Siguiendo con nuestro estudio es importante señaJar tanto la evolución histórica 

del concepto de marca asi como su regulación. Desde la primera ley se regularon 

específicamente estos derechos sobre signos distintivos, desde la Colonia a través de los 

ordenamientos siguientes: Ordenanzas dictadas en lo tocante al régimen de la plateóa por el 

Marquéz de Cadere}ta el 20 de octubre de 1638; la Cédula Real del primero de octubre de 

1733; las Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746; Reglamento y Aranceles de 1778, y en 

el Mé><ico independiente por el Código de Comercio de México de 16 de mayo de 1854; por 
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el Código Ci\'il de 1870; por el Código Penal de 1871; por el Código de Comercio de 1884. 

por la Ley del 11 de diciembre de 1885 )' por el código de comercio de 1889, se introdujeron 

disposiciones sobre las marcas. pero no existía reglamentación especial alguna. hasta la Ley 

de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, que en su articulo lero dice· " se 

considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para et 

comercio de un producto industrial°'. Y también en su articulo primero, la Ley de f\.farcas 

Industriales y de Comercio de 1903, en una definición mas elaborada expresa: "Marca es el 

signo o denominación caractcristica y peculiar usada por el industrial, o comerciante en los 

articulas que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia". 

Sin embargo en la ley de 1928, ya no aparece en forma genérica. sino señala su 

objeto y peculiaridades; y en la ley actual, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial de 1991, en su articulo 87 dispone: Los industriales, comerciantes o prestadores 

de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio en los ser..icios que 

presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la 

Secretaria. 

Así mismo el articulo 88 de la misma ley establece que se entiende por marca a 

todo signo visible que distinga productos o sen.idos de su misma especie o clase en el 

mercado. 

Y el articulo 89 del mismo ordenamiento prescribe: " Pueden constituir una 

marca los siguientes signos: 

i. Las denominaciones y figuras visisbles, suficientemente distintivas, susceptibles de 

identificar los productos o seí\icios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su 

misma especie o clase: 

ii. Las fortnas tridimensionales;(innovación de la ley). 
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iii. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no 

queden comprendidos en el aniculo 90; 

iv. El nombre propio de una persona fisica. siempre que no exista un homónimo ya 

registrado como marca 

b. Carar1erístkas de la marra 

Es importante conocer las caracteristicas de la marca para poder dctenninar que 

signos o símbolos pueden constituirlas, a continuación, explicaré las más imponantes de ellas. 

l. La marca debe ser dislinli\·a. Cualquiera que sea el concepto que se adopte 

de la marca e independientemente de la finalidad que más se destaque para justificar su 

proteccion legal. todos los autores están de acuerdo en que en definiti\'a, la esencia de la 

marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca puede especializar, 

individualizar y singularizar. En primera y Ultima instancia, el destino de la marca esta en 

identificar. Pero ¿ Cuál es el objeto de identificar" ¿ Qué cosa es la materia de la 

identificación ? La respuesta nos la dan las propias definiciones y el concepto legal que ya 

expresamos de la marca, esta destinada a especializar el producto y a indicar el origen o 

procedencia del mismo de manera de evitar toda confusión con otros productos similares. 

La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva, este 

carácter puede no concurrir sea porque la marca se confunde con marcas ya existentes, y que 

hay antecedentes sea porque se trata de signos usuales, genéricos o necesarios que 

penenecen forzosamente al dominio público y que no pueden apropiarse. 

Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y la 

especialidad ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la 

esencia de la marca, a cuyas caracteristicas habremos de referimos en párrafos siguientes. 
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Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo de la marca, sea para disfrutar 

el contenido de tal derecho, la índole distintiva de la marca es un factor determinante en el 

planteamiento y solución de multi1ud de \'añados problemas que a diaño surgen en las 

relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación que regula 

tales derechos En cfcc10, la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita: algunos 

conceptos de nulidad de registros ya oblcnidos, d examen de novedad y el extraordinario de 

novedad de las marcas, la tipificación de múltiples figuras delictivas atentatorias contra la 

propiedad indusiñal que deñva de la marca regis!rada, así como la de!erminación que 

pre\iamente la autoridad administrativa debe hacer de la existencia de dichos elementos de 

usurpación, el ejercicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercitarse para reprimir 

la lesión de un gran sector de los derechos exclusivos que otorga el registro, y en fin, el 

estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal; son todas ellas materias que 

forman la columna \o'ertebral del derecho marcarlo y que se sustentan sobre el carácter 

distintivo de la marca. La marca debe ser distintiva objetivamente para evitar toda posibilidad 

de confusión con marcas existentes. 

La apreciación del carácter distintivo de la marca es una cuestión de hecho, y por 

lo mismo a pñmera \ista pudiera suponerse que tal cuestión escapa al control de los 

tribunales judiciales. Sin embargo no ocurre asi en '-"irtud de que lo mismo ta doctrina que ta 

jurisprudencia y la legislación establecen reglas de carácter general que deben tenerse en 

cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de este requisito esencial de las marcas. y 

evidentemente que el desdén de la administración pública a tales normas incorporadas al 

derecho marcarlo, del que constituyen su estructura. provocará la intervención de los órganos 

jurisdiccionales que regulan las contiendas que se susciten entre particulares entre si o entre 

estós y la propia administración. 
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Entre los principios a que nos referimos puede citarse como ejemplo el que 

consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra. cuando ninguna confusión 

es posible para quienes ponen en su examen una atención comün y ordinaria. y que una marca 

no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no 

tengan las dos marcas ante sus ojos. 

También es un principio generalmente aceptado, que para apreciar con más o 

menos precisión el carácter distintivo de la marca, conviene tener en cuenta la naturaleza del 

producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria, así como la categoría 

económica y cultural de los compradores a quienes está destinado el producto, y el lugar de 

venta de la mercancía. 

En este sentido, la mayoria de las reglas básicas que nonnan el criterio del juzgador en 

materia de imitación de marcas, también responden a la necesidad de establecer el carácter 

más o menos distintivo de las marcas, y tienen la fuerza obligatoria que les da su índole de 

auxiliares en la interpretación del derecho sobre marcas que como toda disciplina juridica, se 

rige por cuerpos legislativos no excentos de lagunas. 

11. La marc1 dobe sor ospttial. Hemos visto que para gozar de la protección 

legal la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual, a su vez. sólo podrá realizarse 

si Ja marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta 

condición esencial del signo se le designa como especialidad de ta marca, y es de tal magnitud 

la imponancia de este requisito, que sólo cuando la marca es especial cumple su misión de 

detenninar productos y mercancias para que no se confundan individualizándolos, 

panicularizándolos y atestiguando su origen y procedencia.(J 2) 
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Así pues, al ser especial la marca denota fundamentalmente que la misma sea 

identificable. Sin embargo es pertinente señalar las diversas acepciones que se asignan al 

vocablo cuando se emplea como atributo de la marca. 

En tanto que la marca debe ser el signo indh-idualizador de las mercancias, es 

preciso que sea distinta de toda otra marca que sea especial, lo que significa que su naturaleza 

ha de ser tal que no confunda con otra y pueda ser reconocida facilmente 

La especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo 

de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los 

consumidores. 

Desde otro punto de vista debe decirse que la marca es especial, en el sentido 

que solo se aplica a la categoria de productos para los que ha sido creada. De cuyo principio 

se deduce la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, 

indctemúnadamente cualquier mercaderia. ya que el alcance de la propiedad de una marca se 

limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Esa misma marca puede 

ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase. 

Pero el principio de la espttialidad entendida en la última acepción 

espuesta, la mlis generalizada por cittto, no es absoluto. 

Las martas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegi•do qut' les 

permite romper la rigidez establecida por la c:lasifkadón de mercancías; de tal l'lllnera 

que aún tratándose de artículos agrupados rn utegorías distintas a la qur 

originalmente comprende los productos amparados espresamcnte por la marca 

registrada, la protección de la man:a notoria se extiende a aquellos artkulos.(13). 
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DI. La marca dtbe ser no,·edosa Otra de las condiciones que atañen al papel y 

a la naturaleza de la marca es la novedad. Un signo sólo puede ser distintivo en tanto que no 

ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario no cumplirá su función esencial y 

antes bien su uso provocaría confusiones. La OO\'edad. como la especialidad, es un atributo 

sin el cual no hay marca 

En materia de marcas el concepto de novedad asume una particular caracteristica 

que lo distingue del adoptado en otras materias de propiedad industrial, como por ejemplo el 

que impera en las patentes de invención, ya que el carácter novedoso que del signo se exige 

se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no a cualquiera de las existentes en el 

mercado, sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos(J4). 

La novedad asi considerada, no es absoluta sino relativa. puesto que para ser 

nueva, es bastante con que la marca difiera de las de sus competidores en este sentido 

Drummond nos dice· " no se hace necesario que la marca sea nueva por si misma; basta que 

lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o 

sef\icios de otra industria, empresa o establecimiento"( 15). 

De ahi que la primera precaución que debe tomar quien elige una marca es 

asegurarse de que la misma u otra parecida, no ha sido usada porque si lo esta, una de dos: o 

es de uso vulgar y entonces se encuentra en el dominio público y carece de utilidad; o 

pertenece ya a un competidor, y entonces su adopción seria un acto de usurpación. La 

novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comunmente 

conocido como signo distintivo de empresa competidora. 
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Las disposiciones relativas al examen de novedad que se practica en las marcas 

registradas anteriormente o en tramitación, a efecto de averiguar si con la marca que se 

presenta a registro se invadiririan derechos ya adquiridos, asi corno las que establecen 

motivos de nulidad como consecuencia de las diversas situaciones que puedan presentarse 

según el resultado de dicho examen de novedad. 

IV. La marca debe str lícita. El articulo 87 de la Ley de Fomento y Protección 

a la Propiedad Industrial confiere el derecho exclusivo de uso a la marc~ mediante su registro 

efectuado con las fonnalidades y requisitos que establece la propia ley, asi como el artículo 

90 nos dice que es lo que no se puede registar como marca en sus diecisiete fracciones. 

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al 

principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, 

asi como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el núsmo objeto en virtud de 

títulos que se excluyan mutuamente. Además de una tutela necesaria de los intereses 

privados, esta característica esencial de la marca se debe a la tutela de un interés del Estado 

mexicano o de otros Estados, y al respeto de los principios morales difundidos en la 

conciencia común del pueblo. 

V. La m1rca debe Kr veraz. Cualquiera que sea el signo elegido. será marca si 

no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre 

el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan 

incurrir en engailo en la selección de productos. 

Si la marca es engailosa, no solo queda fuera de la protección legal, si no que su 

uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañador constituye un acto 

de competencia desleal repñnúdo por normas de orden público. Cuando se apartan de 
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\'erdad exigida por los intereses del comercio honrado. las marcas son fraudul~ntas porque no 

están confom1es con la realidad de las cosas y representan a un tiempo un engai'lo al püblico y 

una competencia desleal respecto a los industriales y comerciantes del mismo ramo 

c. Funciones de la marca 

Asi como es importante conocer las características de la marca también lo es 

conocer sus funciones. que por supuesto van muy ligadas, en base a esto se tratara de evitar 

la competencia desleal y otras figuras delictivas. 

l. Función de distinción. Esta función resulta de la naturaleza misma de la 

marca. La marca sirve ante todo para distinguir un producto de otro producto del mismo 

género, es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite re~onocerla entre 

millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía. más valor 

tiene la marca 

Corresponde entonces al legislador, protegerla y reglamentarla, y especialmente castigar la 

usurpación( 16). 

II. Función de protección. Desde el punto de vista del titular de la marca, esta 

tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus 

productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. La función protectora de la 

marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante consiste 

en que gracias a la marca, el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el 

productor, no porque la marca indique siempre el nombre de este ultimo, sino porque facilita 

porlo menos sus pesquizas( 17). 
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lll. Función dr indicación de proctdrncia. Esta es la esencial finalidad de la 

marca en el concepto clitsico legal de la misma. en tanto que se emplea primordialn1e11te para 

dar al probable comprador una indicación sobre procedencia de los productos. La función 

de señalar la proveniencia de las mcrcancias se halla condicionada a que el signo realice 

efectivamente su función indi\idualiT.adora, pues como ya se había dicho anterionnentc sin el 

carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del 

origen de la mercancía. 

La distinth·a y Ja de señalamiento de procedencia, son las dos funciones más importantes 

de la marca, en lo cual la mayoría de los autores están de acuerdo, asi nos dice Braun(l8)" 

para identificar la procedencia de un producto de un deternúnado productor es necesario un 

indicio identificador que es precisamente la marca", entoces, continua diciendo, el objeto de 

la marca es reconocer el origen y procedencia del producto, por esta razón ella interesa a la 

vez al industrial o .aJ comerciante y 1al consumidor; al industrial o al comerciante. porque 

tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la 

reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor, porque ella le permite 

comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad. 

Por su parte, Breuer '.\loreno( 19) afirma: • Indirectamente, y aunque no es su fin 

inmediato, la marca desempeña otra función: sirve a1 público de garantía sobre la 

proveniencia u oñgen de los productos que consume•. 

V. Fun<ión •acial. Al tratar de la finalidad de la marca, está es considerada por 

Poulliet(20) como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, 

porque esta asegurado de que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, 

que encuentra asi un medio de distinguirse de sus competidores y afirmar el valor de sus 

productos. 
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Manifiesta Martin Achard(2 I) · "El publico esta habituado a comprar cienos productos. 

a recibir mercancias de una naturaleza especial, de un \'alor especial. La marca entonces, no 

sirve para garantizar el origen mismo del producto sino su calidad. Subrayamos que esta 

garantía se basa en el uso y la experiencia,)" no sobre la ley, la cual obliga jamas al productor 

a mantener la calidad de sus productos. Por lo general el público consumidor considera que 

los articulas cubiertos por la misma marca. tienen calidad semejante. 

La doble garantía que presta el signo· marcario justifica su protección legal, en tanto, 

claro está. desempeña dicha función social que tiene asignada. Además. esta característica 

torna a la marca en una verdadera institución de orden público. "La garantía que produce la 

marca de fiibrica ha dicho Ramella(22) no es sólo en provecho del fabricante o comerciante, 

sino también en beneficio del consumidor, que puede, por tanto, escoger entre mercanclas 

semejantes la que más le agrade, sin necesidad de ulteriores pruebas, y también en provecho 

del público en general, en relación, sobre todo, con la higiene publica. Lo cual ,;.ne a 

explicar las sanciones penales por violaciones de marcas y a demostrar que la institución de 

las marcas de labrica sale del campo del interés puramente privado para entrar en la categoría 

de las instituciones de orden público. 

VI. Función de propaganda. A las funciones ya examinadas debe agregarse 

una más. que a nuestro juicio es tan esencial como las demás. nos referimos a la acción 

publicitaria. La atracción de la clientela se opera en fonna directa por el conocimiento que el 

público tiene de los artículos precisamente por medio de la marca que los identifica. 

Sin menosprecio de la función de indicación de origen •1uc b m.1rca desempeña. dcb~mos 

aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o al comerciante, sino al 

producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores. 
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será nuevamente solicitado por su marca. la cual, de CS1e modo y por este concepto se 

transforma en un va1ioso factor de difusión del articulo. y consecuentemente de atracción y 

conservación de la clientela. 

La marca que se seleccione debe ser un ·buen agente de .. ·entasM. un simbolo de 

"arrastre" o fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que 

1a marca aparece. 

Ciertamente que el valor propio de la marca como elemento de propaganda para el 

producto, está sujeto a ciertas condiciones, entre las que en primer término debe mencionarse 

la consistente en su uso o explotación. También son factores determinantes de la función 

publicitaria ciertas circunstancias de hecho que en cada caso varían, como por ejemplo su 

originalidad, su forma, su presentación o la elección de las palabras que la componen. La 

posibilidad de que la marca adquiera su fuerza de atm:ción de clientela obedece, según 

Herman Isay, citado por Martín Achard(JB): "En primer lugar a su lugar a su originalidad, a 

sus cualidades propias, a las ideas que evoca". 

Difert-ntes categorías de marcas. 

Ahora haremos alusión a la clasificación de marcas: hay diversos criteños para 

establecerla, siendo los más importantes los siguientes: 

a. Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser de productos o 

de servicios. 

Normalmente las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto 

diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra,, así como sus sinónimos. mercaderfas9 

efectos, bienes, artículos, etc. pero a partir de 1946, en la Ley Nonearnericana de Marcas 

(Lanham Act) se incluyen como objetos distinguibles o que se identifican por medio de las 
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marcas, a los servicios. La ley mexicana de 1975 adopta el sistema cada vez más 

generalizado de reconocer y reglamentar al lado de tas mercancías. tos smicios. 

b. Desde el punto de 'ista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden 

ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura. 

En su evolución histórica. la protección a las marcas se destinaba tinicamente para quien 

las utilizara sobre tos productos de su fabricación, por lo que las leyes antiguas se 

denonúnaban Leyes de Marcas de Fábrica o Leyes de Mareas Industriales. En las últimas 

décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los 

comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, 

para identificar el lugar de venta de las mercancías, independientemente o al lado de la marca 

industrial de quien tas produjo. En cuanto a las mareas de agricultura, son tas de más 

reciente uso, siendo ya frecuente ver productos agrícolas naturales como fruta y legumbres 

que directamente ostentan marcas, asi como los que se presentan semitransfonnados en 

envases, latas, bolsas de plástico, etc. 

c. Contempladas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser 

nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o una frase. 

También pueden ser figurativas, innonúnadas o gni.fieas, cuando el signo es un emblema, un 

dibujo o una combinación y distribución de lineas y colores mostrados en una superficie. 

Pero si dicha fonna es tridimensionaJ, tiene volumén, entonces se trata de una 

marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etcétera. 

d. Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación 

o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas. 

Algunos autores también hacen referencia a las Marcas de Reserva, que son las 

mareas registradas para ser evenÍualmente usadas. Se trata generalmente de marcas con 
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ciertas cualidades que las hagan atractivas al público consumidor, que sean sugestivas e 

interesantes para señalar ciertos productos o para fines de publicidad y que tos comerciantes e 

industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes que otros se anticipen y las 

adopten. 

Tambien se habla de marcas ligadas que reciben esta consideración, por 

pertenecer a un mismo propietario. ser semejantes y amparar los mismos o similares anícu1os. 

Difieren de las marcas de reserva en que no están formadas únicamente con el propósito de 

no ser usadas, sino que lo normal es que con la marca originaria o principal se exploten 

simultaneamente por su titular. Característica de las marcas asi formadas es que no pueden 

ser transmitidas sino en conjunto. Para todos los demás efectos, cada marca se considera 

como un registro independiente. Algunos autores las llaman marcas en serie, y bajo tal rubro 

se dice que consisten en determinadas marcas que se aplican con peculiares variantes. a los 

diversos productos o artículos de un establecimiento. Conservando sus elementos esenciales, 

las diversas marcas así constituidas, pueden variar en cuanto indicaciones de los producto~ 

de números, de precio, de cualidades y en cuanto a otros elementos desprovistos de carácter 

distintivo por si solos, como los colores. 

Denominaciones y dise~os no aptos para c=onstituir marcas. 

La ley establece un catálogo formado por denominaciones, lib'Uras, formas, 

letras, objetos, títulos etcetera, que expresamente se consideran como no rcgistrables en 

calidad de marcas como los siguientes que señala el articulo 90, de la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial, en sus diferentes apartados: 

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

que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles; 
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D. Los nombres técnicos o de uso comUn de los productos o servicios que 

pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en lenguaje corriente o en 

las prácticas comerciales. se hayan convertido en la designación usual o genérica de los 

mismos; 

ID. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan 

hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así 

como 1a fonna usua1 y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función 

industrial; 

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el 

conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de 

protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o 

indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o 

la época de producción; 

V. Las letras. los números o los colores aislados, a menos que esten combinados 

o acompañados de elementos tales como signos, disei\os o denominaciones, que les den un 

carácter distintivo; 

VI. La traducción a otros -idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la 

construcción artificial de palabras no registrables; 

vn. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o 

emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones politicas similares, asi como las 
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denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no 

gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la 

designación verbal de los mismos; 

VIII. Las que reproduzacn o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia 

adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas o billetes 

de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero; 

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de 

condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, 

eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; 

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como 

los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o 

seí\icios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia; 

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la 

fabricación de cienos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de 

propiedad panicular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del 

propietario; 

XU. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el el 

consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos 

en grado más próximo o parientes por adopción; 
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XIII. Los titulas de obras literarias o anisticas o científicas y los personajes 

ficticios o simbólicos, saho con el consentimiento de su auwr. cuando conforme a la ley de la 

materi~ este mantenga vigentes sus derechos. as1 como los personajes humanos de 

caracterización, si no se cuenta con su conformidad; 

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de 

engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas 

indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que 

pretenda amparar; 

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionaes, iguales o 

semejantes a una marca que la Sttretaria estime como notoriamente conocida en 

Mé1ico, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; 

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya 

registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, 

si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada 

por el núsmo titular, para aplicarla a productos o seivicios sinúlares; 

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un 

nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecinúento industrial, comercial o de 

servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación 

de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial 

haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la 

marca o la de uso declarado de la misma Lo anterior no sera aplicable, cuando la solicitud 
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de marca la presente el usuario del nombre comercial. sino existe otro nombre comercial 

idéntico que haya sido publicado. En referencia a lo anterior, una caracteristica esencial de la 

marca es que debe ser especial como lo hemos mencionado anterionnente, por lo que la 

marca, no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental. que malogre su papel 

de llamar la atención de los consumidores. Por tal insuficiencia, no son aptos para constituir 

marcas los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas más sencillas como 

una linea recta o dos rectas paralelas; ni la simple representación de un punto; por el mismo 

concepto. tampoco pueden servir de marca los números de un solo guarismo, aún cuando si 

se consideran generalmente idóneos al combinarse entre si o con signos diferentes. Hay una 

razón de interés general que se opone a que se les tome como marca: dichas figuras no son de 

un número infinito y si se les dejara acaparar por un pequeño grupo de fabricantes para un 

producto determinado, se crearía en provecho de dicho grupo un monopolio sobre ese 

producto. 
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CAPITULOll 

REGLAMENTAOON INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORIA 



REGLAMENTACION INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORL\ 

Pocas ramas del Derecho gozan de una regulación internacional tan antigua y 

completa, como la que disfruta la propiedad industrial. 

Ante la necesidad de armonizar el principio de territorialidad cada Estado otorga 

protección y reconoce efectos únicamente a los registros que el mismo co1iade, .sin que tal 

protección y efectos se extiendan allende sus fronteras, otro de los principios básicos de la 

propiedad industrial, recogido en todas las legislaciones nacionales, cual es el de la cxig<ncia 

de la novedad mundial para las patentes de invención, fue factor dcternünante de que a finales 

del pasado siglo, en 1883 se suscnbiese en París el Convenio para la Pm!ea:ióo ele la 

Propiedad Industrial, que es el texto ba..<e de toda la extensa y llCl1Jal regulación~ 

de esta materia. En dicho convenio se reguló el denominado d""""1o de prioridad. con d que 

se salvo el escollo que aquellos dos principios de territorialidad y novedad mmdia1 

originaban; se concedió a las nacionales de los Estados miembros de la Unión lntanacional 

para la Protección de la Propiedad Industrial, Unión que por dicho Conw:nio se cralJon los 

mismos derechos que a los nacionales de cada Estado; se Olorgó procca:ióa a los ....aes 
comerciales sin necesidad de depósito o regislro. 

Toda la historia de la regulación internacional de la propiedad industrial es un ir 

avanzando a lo largo de casi cien años, en unas épocas nuy •-c. m OU1IS a gtmdos 

pasos, por el camino de la armonización, la de limplificm" y unifiar en las rapeclñ ... 

legislaciones nacionales, siendo de señalar como lütos más impoJtantes: 

l. La creación de la Unión Intemaciollll para la Protección de la Propiedad Industrial 

(Paris 1883); 2. La institución de un registro internacional de marcas (Madrid 1891); ;$. La 

instauración de un Depósito Internacional de Dil>ujos y Modelos lnduslriales (La Haya 1925); 
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4. La unificación de cienes formalidades de las solicitudes de patentes (Paris 1953), asi como 

de cienos elementos del derecho de patentes de invención (Estrasburgo 1963); S. La 

adopción de Clasificaciones internacionales. a de patentes de invención (Paris 1954 y 

Estrasburgo 1971 ); b. de los productos y servicios a los que se aplican las marcas (:';iza 

1957); y c. para los dibujos y uiodelos industriales (Locarno 1968); 6. La instauración. por el 

tratado de \\'ashington de 1970. de un depósito lmico a modo de solicitud internacional 

cuando se desea la protección de una determinada in,·ención en varios países; 7. La 

posibilidad de acudir directamente al registro internacional sin que exija tener primeramente la 

marca registrada en el país de origen (Viena 1973); 8, La posibilidad de sustituir los diversos 

procedimientos de expedición de patentes nacionales por un procedimiento único de 

expedición internacional !Munich 1973 ); 9. Culminandosc el proceso de armonización, 

simplificación y unificación iniciado en Peris en 1883, con el Convenio de Luxemburgo de 1 S 

de diciembre de 1975, relativo a la patente europea para el mercado común, que consagra el 

carácter unitario de la patente comunitaria, en el sentido de que produce los mismos efectos 

en todos los territorios a los que se aplica el Convenio, no pudiendo la patente ser librada, 

transferida, anulada o extinguirse más que para todos estos territorios. 

Pasemos a enumerar los Tratados Internacionales( 1) que regulan la propiedad 

Industrial y que son los siguientes: 

l. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 

1883. 

2, Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 

1891. 

3. Arreglo de :O.ladrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia falsas o 

engañosas en los productos, 14 de Abril de 1891. 

4, Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y :1.fodelos 

Industriales, de 6 de noviembre de 1925. 
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5. Arreglo de l'euchatel relati\'o a la Conser\'ación o a la Restauración de los Derechos 

de Propiedad Industrial afectados por la Segunda Guerra Mundial, de 8 de febrero de 1947. 

6. Acuerdo de La Haya relati\'o a la Creación del Instituto Internacional de Patentes, de 

6 de junio de 1947. 

7. Convenio Europeo relati\'o a las Formalidades Prescritas para las Solicitudes de 

Patentes, suscrito en París el 11 de diciembre de 1953. 

8. Convenio Europeo sobre la Clasificación Internacional de Patentes de Invenció~ 

suscrito en París el 11 de diciembre de 1953. 

9. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios 

a los que se aplican las marcas, de 15 de junio de 1957. 

10. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su 

Registro Internacional, de 31 de octubre de 1958. 

11. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, suscrito en 

París el 2 de diciembre de 1961. 

12. Convenio sobre la unificación de ciertos elementos del derecho de patentes de 

invenciói., firmado en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1963. 

13. Arreglo de Locamo que esiablece una Clasificación Internacional pata los Dibujos y 

Modelos Industriales, de 8 de octubre de 1968. 

14. Tratado de Cooperación en materia de Patentes, firmado en Washinglon el 19 de 

junio de 1970. 

15. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, de 24 de 

rnarzo de 1971. 

16. Acuerdo de Moscú sobre la Protección Jurídica a las invenciones, dibujos y modelos 

industriales, modelos de utilidad y marcas en el campo de la cooperación económica, 

científica y técnica, de 12 de junio de 1973. 
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17. Tra1ado de \'iena relali\'o al Regisrro de las Marcas. de 12 de junio de 1973. 

18. Arreglo de Viena que establece una Clasificación Internacional de los Elementos 

Figura1ivos de las !\!arcas, de 12 de junio de 1973. 

19. Arreglo de Viena relarivo a la Prorección de los Caracleres Tipográficos y su 

Depósito lnlemacional, de 12 de junio de 1973. 

20. Convenio de Munich sobre la Patenle Europea. de S de octubre de 1973; y 

21. Convenio de Luxemburgo relalivo ala Patenre Europea para el Mercado Comün, de 

IS de diciembre de 1975. 

CONVENIO DE PARJS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL, DE 20 DE MARZO DE 1883. 

Es el Convenio base de la regulación inlemacional de la Propiedad Industrial, y medianle 

él se creo la t.:nión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida 

como Unión de Paris 

El Con\'enio suscrilo el 20 de marzo de 1883, ha sufiido a lo largo de su historia 

numerosas revisiones, y concretamente en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en 

Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de 

junio de 1934 (que enlró en ,;gor el primero de agosto de 1938); en Lisboa el 31 de octubre 

de 1958 (en vigor desde el 4 de enero de 1962), y por último en Estocolmo el 14 de julio de 

1967. 

El Convenio de Paris regula las Patenles de invención (incluyendo enlre las mismas las 

diversas palentes industriales admitidas por los paises de la Unión, tales como patentes de 

introducción o importación, certificados de inventor, patenres y certificados de adición), los 

modelos de ulilidad, los dibujos y modelos indus1riales, las marcas de fábrica o de comercio y 
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las marcas de ser"\icios, el nombre comercial. las indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen, as! como la represión de la competencia desleal. 

Las disposiciones importantes del Convenio son las siguientes· 

a. Los nacionales de cada uno de Jos países de Ja Unión gozarán en todos Jos demás 

paises de Ja Unión de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el 

futuro a sus nacionales, quedando asimilados a Jos nacionales de los países de la Unión 

aquellos nacio~ales de países que no formen parte de la Unión que estén domiciliados o 

tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno 

de Jos países de la Unión. 

b. El Convenio consagra el denominado derecho de prioridad, en virtud del cual quien 

hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de 

utilidad. de dibujo o modelo industrial, de marca de labrica o de comercio en alguno de los 

paises de Ja Unión o su causahabiente gozará, para efectuar el depósito en los otros paises, de 

un derecho de prioridad durante Jos plazos que establece el propio Convenio (12 meses para 

las patentes de invención y Jos modelos de utilidad, y 6 meses para los dibujos o modelos 

industriales y para las marcas). 

Tal derecho de prioridad determina que el depósito efectuado posteriormente en alguno 

de Jos demás países de Ja Unión, antes de la expiración de Jos mencionados plazos, no podrá 

ser invalidado por hechos ocurridos en el intervBlo, en panicular, por otro depósito, por Ja 

publicación de Ja invención o su explotación, por Ja puesta a la venta de Jos ejemplares del 

dibujo del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar Jugar a ningún 

derecho de tercero ni a ninguna posesión personal. 
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<. Otra de las disposiciones del Convenio es que las patentes solicitadas en los diferentes 

paises de la Unión serán indep<ndientes de las patentes obtenidas para la misma in\'ención en 

los otros países adheridos o no a la Unión~ disposición que debe entenderse en forma 

absoluta, especialmente en el sentido de que las patentes solicitedas durante el plazo de 

prioridad son independientes, tanto desde el punto de 'ista de la duración nonnal. 

d. Es también de señalar que de confonnidad con el Convenio no se considerará que 

ataca a los derechos del titular de la patente: l. El empleo a bordo de los navíos de los demás 

paises de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el caso del navío, en 

las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios cuando dichos na\ios penetren temporal 

o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen 

exclusivamente para las necesidades del navío; 2. El empleo de medios que constituyan el 

objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción 

aérea o terrestre de los demás paises de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, 

cuando estos penetren temporal o accidentalmente en el país. 

e. En cuanto a las marcas, se establece en forma especifica que una marca depositada 

por un nacional de un pais de la Unión en cualquier pals de la Unión no podr:í ser rehusada o 

invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el pais de 

origen, entendiéndose a todos los efectos que una marca registrada en un país de la Unión, es 

independiente de las marcas registradas en los demás paises de la Unión, comprendiendose en 

ello el país de origen. 

Por otra parte, toda marca regularmente registrada en el pais de origen será adimitida 

para su depósito y protegida tal cual es en los demás paises de la Unión salvo: i. que afecte a 

derechos adquiridos por terceros en el pals donde la protección se reclama; ii. cuando la 
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marca de que se trate este despro,ista de todo carácter distintivo y otres supuestos 

similares; y 

iii. cuando sean contrarias a la moral, al orden público y, en particular, cuando sean capaces 

de engañar al público. 

Por último, en cuanto a las marcas, tiene gran imponancia en et Convenio Ja protr-ccion 

de las marcas notoñamente conocidas, en relación a las cuales se dispo11..! que los países de 

la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca 

que constituya la reproducción, imitación o traducción. susceptibles de creM confusión, de 

una marca que la autoridad competente del país 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. 

f. En lo referente al nombre comercial el Convenio establece que el mismo será 

protegido en todos los paises de la Unión sin obligación de depósito o de registro. forme o no 

parte de una marca. 
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ARREGLO DE MADRID, RELATIVO AL REGISTRO INTER.'iACIO!liAL DE 

MARCAS, DE 14 DE ABRIL DE 1891. 

Mediante dicho arreglo se creó una Unión particular para el registro internacional de 

marcas, conocida como Unión de Madrid. 

El arreglo, que entró en vigor el IS de julio de 1892, ha sido revisado en Bruselas el 14 

de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre 

de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Niza el IS de junio de 1957; y finalmente en 

Estocolmo el 14 de Julio de 1967. 

Con la revisión de Londres, y en la misma fecha del tratado. 2 de junio de 1934 se 

aprobó el correspondiente Reglamento de ejecución, e igualmente con base a la revisión de 

~iza se aprobó un reglamento de ejecución transitoria, que entro en vigor el IS de diciembre 

de 1966 y sustituyó en dicha fecha al anterior, aprobandose en 29 de abril de 1970 un nuevo 

reglamento que entro en vigor el 1 de octubre de 1970 que sustituyo a su vez al de 1 S de 

diciembre de 1966, Reglamento, el de 1970, que fue modificado el 1 de Enero de 1973. La 

asamblea de la Unión en Madrid y el Cómite de directores de las oficinas nacionales de la 

propiedad industrial de los paises miembros de dicha Unión, han adoptado el 21 de junio de 

1974 un nuevo reglamento de ejecución revisado del Arreglo de Madrid, cuyo reglamento 

entró en vigor el primero de enero de l 97S(2). 

En virtud del presente Arreglo quedó establecido un Registro de Marcas (incluidas las 

marcas de servicio) en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual en Ginebra. 

Los registros efectuados con base a este Arreglo. reciben el nombre de marcas 

internacionales porque tales registros surten sus efectos en varios paises, pudiendo e.tenderse 

a todos los paises miembros de la Unión de Madrid. 
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La duración de tales registros es de veinte años, prorrogables por sucesivos periódos de 

veinte años. 

El solicitante que deberá ser nacional de uno de los países miembros o tener su domicilio 

o su establecimiento industrial o comercial en uno de dichos Estados deberá. primeramente, 

registrar su marca en la oficina nacional de dicho Estado, pudiendo luego solicitar, a través de 

tal oficina nacional, el registro internacional. Basta, pues, la sola solicitud en la Oficina 

Internacional para que se entienda que dicha solicitud ha tenido entrada en la propia fecha en 

todos los paises para los que se solicita la protección. 

Efectuado el depósito en la Oficina Internacional, se pública en el Boletín "Les Marques 

lntemationales", editado mensualmente por la OrganilJlción Mundial de la Propiedad 

Intelectual. 

Cada uno de los Estados miembros para los que el solicitante ha pedido la protección de 

su marca podrá, durante el plazo de un año, declarar que no concede protección a dicha 

marca en su territorio, expresando los motivos de su decisión. 

De no hacerse tal declaración, el procedimiento sigue su curso ante la oficina nacional 

que ha denegado el registro o ante los tnDunales de dicho pals, al igual que si de una marca 

nacional se tratáse. De no hacerse tal declaración dentro del expresado plazo de un año, el 

registro internacional se equipara en todo, en cuanto a sus efectos, al nacional. 

Es de hacer notar que todos los Estados miembros de la Unión de Madrid han declarado 

querer hacer uso de la facultad consignada en el artirulo 3 bis (Actas de Niza y Estocolmo), 

en base a la cual la protección resultante del registro internacional no se extenderá a sus 

territorios a no se que el titular de la marca lo pida eq>resamente. 
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Por último debemos 9Ci\alar que no todos los paises miembros de la Unión de Madrid 

.. admiten el regisaro de marcas de seí\icio, y así tenemos: 

•· Paises cuya legislación pemüte el registro de marcas de servicio: Argelia, 

Austria, Checoslovaquia, Egipto, España, Francia, Hungria, Italia, Marruecos, Mónaco, 

Rumania, Túnez, y Yugoslavia. 

b. PIÍscs cuy• legislación no permite el registro de marcas de servicio: 

Alenwúa, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal, República de 

Vietnam, San Marino y Suiza. 

CONVENIO DE ESTOCOLMO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACION 

MuNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE 14 DE rouo DE 1'67. 

La creación de esta Organización es indispensable para el derecho marcario, ya que a 

través de ella, se llevan todos los registros de marcas internacionales, y además se fomenta la 

protección de la propiedad intelectual para así tratar de evitar actos de competencia desleal 

en todo el mundo, enseguida me referire a sus objetivos funciones y organización de manera 

general. 

La Propiedad Intelectual, se refiere a los derechos relativos a: 

a. Las obras literarias, artísticas y científicas; 

b. A las interpretaciones de los artistas intérpretes y ejecuciones de los artistas 

ejecutantes, a los fonogrimas y a las emisiones de radiodifusión; 

c. A las invenciones en todos los campos de la actividad humana. 

d. A los descubrimientos cientllicos; 

e. A los dibujos y modelos industriales; 

f. A las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y 

denominaciones comerciales; 
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g. A 11 pro1ección contra la competencia desleal. y todos los demás derechos rdativos a 

la actividad intelectual en los terrenos industrial, c:imlifico, &bnrio y 11r1istico. 

En este sentido los fines de la Organiución son m tixma gaieral, el de fommW la 

protección de la propiedad intelectual en todo d mundo mediante la coopención de los 

Estados, en colaboración, cuando asi proceda, con cualquier otra organización internacional. 

ul como la adopción de medidas destin..sas 1 mejorar la protección de la propiedad 

intelectual en todo el mundo y 1111110nizar las lq¡itlaciones mcionales sobre esta materia; 

reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la Propiedad 

lntelectull y efectuará y fomentará los estudios sobre esta llllleria publicando sus resullados; 

atended los servicios que faciliten 11 protección intemaciOnll de la propiedad intdectual y, 

cuando asi proceda, efeclllará registros en esta materia y public:mi los datos relatM>s a esos 

registros. 

En lo que se refiere a sus miembros, puede serlo todo Estado que sea miembro de cualquiera 

de las Uniones. 

La Organización esta compuesta por una Asamblea General, un Cómile de 

Coordinación, el cual ali formado por todos los .,.ue. miembros, y una Oficina 

lnlernacional, dirigidos todos, por el mis alto funcionario de la Organización, que es el 

Director general, este preparará los proyectos de pnosupuestos y de programas llSÍ como los 

informes periódicos de actividades, así mismo los tnnsmilirá a los Gobiernos de los Eslados 

interesados, asl como a los órganos compelentes de las Uniones y de la Organiución. 

La Sede de la Organización se estableció en Ginebra, Suiza. 
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En lo referente a las finanzas, la Organización tendrá dos presupuestos distintos: el 

presupuesto de los gastos comunes a las Uniones y el presupuesto de la Conferencia: 

a. El presupuesto de los gastos comunes a las Uniones comprenderá las previsiones de 

gastos que interesen a varias Urúones. 

b. El presupuesto de la Conferencia comprenderá las previsiones de los gastos 

ocasionados por las reuniones de la Conferencia y por el programa de asistencia técnico

juridica. 

En referencia a privilegios e inmunidades, la Organización gozará en el territorio de cada 

Estado miembro y conforme a las leyes de ese Estado de la capacidad juridica necesaria para 

alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones. 

Para finalizar, el presente Convenio establece que será firmado en un sólo ejemplar en 

idioma espailol, francés, inglés y ruso, haciendo igualmente fe cada texto y se depositará en 

poder del Gobierno de Suecia. 
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NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO D. 

l. Existiendo Tratados internacionales de Propiedad Industrial no administrados por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el presente estudio, aludiremos a unos y 

otros indiscriminadamente. 

2. Publicado en la~~ 1974. p.343. 
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CAPITULO 111 

ANALISIS DE LA MARCA NOTORIA 



LA MARCA NOTORIA. 

Aspttto general, jurídico y económico. 

Los caracteres que admite la nwca notoria., las funciones a las que esta llamada a 

cumplir y las formas que puede revestir su protección plantean cierto número de cuestiones 

cuyos diferentes aspectos es preciso señalar. 

En principio, puedo afirmar que la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas 

marcas. Es una aspiración que los titulares marcarlos siempre tienen. el lograr ese "status• 

implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que 

ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen, no es facil definir lo que es una 

marca notoria, en la búsqueda de una definición se pueden confundir las causas de la 

notoriedad con las características propias de esa notoriedad. 

La marca notoria, es por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e 

intensamente publicitados, hay quienes hablan de productos de calidad excepcional.(!) 

En opinión del autor argentino Joige Otamendi(2), • c.1lid1d y publicid1d no ion 

•jeoos a las mara.s notorias. la marca notoria indica a1 público consumidor una fuente 

constante y uniforme de satisfacción, y es dificil imaginar una marca notoria que en alguna 

etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada, sin publicidad la 

marca no puede ser conocida•. 

Sin embargo, estos factores que hacen más a la explicación sobre c.iono alcanzar la 

notoriedad, que a la notoriedad misma, son muy relativos. No hay fórmulas matemúticas 

aplicables con exactitud a cada caso. 

Productos de una calidad media, inferior a otros del mismo ramo, pueden 

ostentar marcas notorias. La notoriedad aqul se deberá a una magnifica distribución del 

producto que le permitiril ser facilmente encontrado por el comprador, seguramente a un 

precio adecuado y accesible y, desde luego, a una inlensa publicidad. 
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Hay productos que por su alto precio, son adquiridos por rninorias, artistas, estadistas, 

famosos deportistas, millonarios y otros que están constantemente en los medios de prensa y 

difusión son para muchos "modelos" en cuanto a lo que hay que consumir o adquirir. Por lo 

general, los productos que estas personas usan, ropa, relojes, autos, perfumes, cosméticos. 

llevan marcas notorias. la publicidad de estas marcas no tendra quizás la misma intensidad 

que la que se realiz.a para publicitar algunos detergentes, cigarrillos o bebidas alcohóticas, aún 

así esas marcas pueden adquirir notoñedad 

Marcas de productos de un alto precio son conocidas por quienes no son, ni serán jamás 

sus compradores, claro ejemplo de esto son las marcas "ROLLS ROYCE" en una elevada 

escala de precios y "ROLEX" en una menor, en estos productos caros la notoriedad estaría 

dada por la calidad del producto y luego por una selectiva publicidad. 

Hay gran cantidad de marcas que distinguen productos de una calidad extraordinaria, la 

mejor obtenible en en el mercado, y que sin embargo no son notorias. La marca que 

distingue la mejor válvula de alta presión, la mAs efectiva formulación química para evitar la 

oxidación del caucho o la mAs reciente fibra textil, puede ser absolutamente desconocida por 

gran parte del público. Estás marcas serán conocidas sólo por sus compradores y usuarios y 

por unos pocos mAs. entonces estas no constituir.an marcas notoriamente conocidas 

En base a lo que nos dice el jurista nombrado, no siempre entonces, la mejor calidad ni 

una intensa publicidad serán requisitos esenciaJes que caractericen la marca notoña, también 

hay marcas intensamentre publicitadas que distinguen productos de calidad media y bajo 

precio que, gracias a la publicidad y a ese bajo precio adquieren notoriedad. así corno 

tampoco la originalidad es un requisito para lograr la notoriedad(3), palabras del lenguaje de 

todos los días pueden constituir marcas notorias. 
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Hay quien opina que la marca notoria es considerada como el signo distinti\.·o de una 

empresa o que simboliza a la misma, es verdad que a veces la marca notoria coincide con el 

nombre de la empresa, es el caso de "FORD", "PHILIP MORRIS" o "L'OREAL", pero esto 

no siempre sucede, es mas en muchos ~s. el consumidor ignora quien es el dueño de la 

marca. 

Otro factor que debemos tomar en cuenta para dctenninar la notoriedad es el uso de la 

marca, aunque éste, por si sólo tampoco es decisivo, no siempre habrii un uso intenso de la 

marca para que esta sea notoria, un ejemplo claro es la marca "ROLLS ROYCE" en nuestro 

país, unos pocos automóviles con esta marca deben cambiar de mano cada ano y ninguna 

publicidad se efectúa de esa marca, sin embargo su notoriedad es evidente. 

Actualmente las emisiones por televisión de programas extranjeros, muestran cantidad 

de marcas que no pueden ser compradas en nuestro país, muchas de ellas van haciéndose 

notorias, marcas que no están en uso hoy. pero que lo fueron intensamente en el pasado 

pueden ser notorias, no ocurre lo mismo en el sentido contrario en donde antes no fueron 

notorias y ahora si, no se puede recurrir a recursos de nulidad de marca por mala fe o 

competencia desleal. 

Lo dicho nos muestra porqué o cómo una marca es notoria. Aún nos falta encontrar 

cuales son las caracteristica.s que tiene una marca notoria. Analicemos algunas opinkrnes de 

tratadistas extranjeros: 

Mathely(4) opina, citando un fallo de un tribunal francés que "una marca puede ser 

calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público", y también opina 

que para que haya notoriedad se conjugan tres elementos: la antigüedad de la marca. un 

empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante. 
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Braun(S). que ha estudiado el tema con profundidad, explica que " cada vez que en un 

país determinado y en una época dada, la casi totalidad de los compradores potenciales a los 

que una marca esta destinad~ conocen esta marca. se puede hablar de marca notoria. si estos 

productos están destinados al gran público, sera necesario entonces que la notoriedad sea 

general, por el contrario, será excepcional que marcas destinadas a productos muy 

especificas. cualquiera sea su reputació~ sobrepasen el circulo de sus consumidores 

habituales, eso será si, por ejemplo, con material de pesca, pelotas de golf, raquetas de tenis, 

tomos de dentistas, en los que no se puede exigir que la reputación sobrepase el circulo de 

los interesados, será suficiente entonces que la marca sea conocida por la casi totalidad de 

ellos. 

Para este autor la notoriedad varia seglln sea el carácter más o menos masivo del 

producto, existirá, si µn alto porcentaje de sus potenciales compradores la conoce, no 

imponará entonces, la notoriedad de la cantidad de gente que la conozca, sino dicho 

porcentaje. 

Según Jorge Otamendi(6), para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la 

mayor pane del público, sea consumidor o no del producto, incluso entre los que no son 

consumidores a eventuales o potenciaJes consumidores, pero también a aquellos que no lo 

son, la marca notoria es conocida por casi la totalidad del público, trasciende la rama 

comercial o industrial en la que se encuentra. Pero, este conocimiento no es suficiente, hace 

falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio 

detenninado, su sola mención debe provocar esa inmediata asociación(?), tanto es así que 

gran cantidad de marcas notorias han terminado siendo el nombre genérico del producto 

que distinguían, así lo observa Jaton(S) quien cita los casos de "KLAXON", "FRIGIDAIRE", 

"GABERDINE", 'CELLULLOID', a esta lista se pueden agregar muchas otras, esto no 
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significa negarles a las marcas el valor propio, intrinseco que tienen, como lo ap~nta Van 

Bunnen(9), y que conservan aun si son separadas del producto, son utilizadas para distinguir 

otros, con todo éxito, sin duda alguna. gracias a la notoriedad alcanzada con aquel primer 

producto. 

El autor antes mencionado también hace alución de que hay distintos grados de 

notoriedad, pueden distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre, aquéllas, son 

conocidas por gran parte del público consumidor del producto o servicio que distinguen y 

éstas, conocidas por gran parte del público sean estos sus consumidores actuales o 

potenciales, en realidad se darán, sin duda, éstos y otros grados de notoriedad, pero en la 

actualidad se habla y se protege a las marcas notorias en general no importando su grado. 

En mi opinión el reconocimiento de esta calidad o clase de marca no es gratuito, la 

marca notoria goza de un "status" especia) en et derecho marcaño. hay normas y pautas 

jurisprudenciales que se aplican sólo frente a marcas notorias. Obviamente sirven para 

defender la marca notoria frente a eventuales usurpaciones y por lo general en la ausencia de 

un registro. 

En este sentido, en cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la 

extensión de la protección a productos diferentes, si la fama de la marca excede el ámbito de 

sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se bcneficia.d. con 

la usurpación y a la vez causará un dailo al titular de la marca notoria. si en ese órnb;to de 

productos diferentes nadie conoce a la marca notoria para otros productos, entonces no 

habrá nada que usurpar ni daño posible, ya volveré más adelante sobre este tema, pero estas 

ideas confirman que sólo las marcas notoñas, son las que merecen la protección especial 

que describiré enseguida. 
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Ya hemos precisado que la marca notoria puede estimarse provista de una protección 

juridica más completa que la marca ordinaria. en diferentes órdenes. En general la doctrina es 

favorable a esa ampliación de protección. con sólo algunas reservas provenientes del aspecto 

económico del problema. 

a. En el orden económico. esa protección nos parece deseable tanto en razón del 

perjuicio sufrido por el titular de la marca (especialmente por el debilitamiento del poder 

atractivo de la marca) como por la confusión de que puede ser victima el consumidor al 

comparar indebida o inconscientemente la segunda marca con la marca notoria, aun cuando 

una y otra se refieran a artículos o servicios diferentes. 

La marca notoria es un elemento importante del fundo del comercio, un activo 

imponante del empresario, y como tal, constituye un bien cuyo valor debe estar garantizado e 

incluso debe gozar de una protección más amplia. 

Adem.is la marca notoria favorece la técnica de la distribución que constituye uno de los 

factores importantes en la economía moderna. 

Sin embargo en el orden económico se han formulado criticas a la marca notori~ 

principalmente en dos direcciones. En primer lugar, la notoriedad de la marca podrá ser 

adquirida a través de un importante gasto publicitario como mencionamos anteriormente. 

situación que estará en aptitud de favorecer sobre todo a las empresas que poseen una gran 

pujanza financiera. En segundo lugar, ella llevaria al comprador a consumir signos mucho 

más que productos. 

Pero pensarnos que si la primera de esas objeciones puede referirse a marcas que señalan 

el mismo articulo, no se puede sostener con marcas que se interesan por artículos diferentes. 
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Ahora bien esta Ultima situación es la que nos interesa ante todo ) sobre este Punto puede 

considerarse que el hecho de vivir como parásito en la cste1a de una gran marca puede 

juzgarse como un acto. de dudosa mora1idad ¿ Por qué razón un fabricante o un comerciante 

adoptarla. aún para designar productos diferentes, la marca conocida de un tercero, sino para 

disfiutar indebidamente de su prestigio ' De esta manera hay una explotación anormal de la 

reputación de la marca ajena. 

Por otra parte, la notoriedad adquirida por una marca usurpada no permite que el titular 

legitimo haga que sus productos ya no disfruten de una mejoría o hasta de una constancia de 

calidad. En efecto, aun cuando el producto ofrecido bajo marca conocida puede seguirse 

vendiendo durante un cierto periódo lo mismo que si ha perdido una parte de sus cualidades. 

el público no tardará en alejarse de él y la experiencia demuestra que después es muy dificil 

recuperar esa posición que se tenía en el mercado. 

En fi~ Ja usurpación por un tercero de una marca conocida, aun cuando se trate de 

productos diferentes, puede limitar las posibilidades de una empresa para aumentar la lista de 

las mercancías amparadas por dicha marca. 

b. En el plano juridico, primero analizaremos cuando y como se empieza a regular a la 

marca notoria y después como se puede asegurar a la marca notoria siguiendo varias 

direcciones. 
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Convenio de París. 

En cuanto a la regulación de la marca notoria es estudiada por primera vez dentro de un 

organismo internacional en el año de 1924, en ese año la Sociedad de las Naciones convoca 

a una Reunión de Expertos técnicos para el estudio de la competencia desleal, en cuyo 

apanado D se otorga protección a la marca notoria, dicho párrafo establecía que se podía 

denegar o cancelar el registro de una marca "notoriamente conocida en el comercio como 

perteneciente a un natural de otro pais', y fijaba un término de cinco años al interesado para 

efectuar reclamos, al año siguiente, en 1925, el tema es introducido en el ámbito del Derecho 

Internacional al ser recogido por la Convención de París(tO), Ja disposición que se agregó 

llevó el nUmero 6 bis y, tal como consta en la exposición de motivos, fue tomada del 

Proyecto de Con\'ención redactado por la Reunión de Expertos, mencionada 

anteriormente( J 1) 

El texto del aniculo 6 bis quedó redactado asi(12): ' Los paises contratantes se 

comprometen a denegar o a invalidar, &ea de oficio si la legislación del país lo permite, sea a 

pedido del interesado, el registro de una marca de labríca o de comercio que sea la 

reproducción o la imitación susceptible de crear confusión, de una manera que la autoridad 

competente de dicho país del registro estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya 

la marca de un nacional de otro pais contratante y utilizada para productos de un mismo 

género o de un género similar. 

Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación de estas 

marcas, el plazo correrá desde la fecha del registro de la marca ' No se fijará plazo para 

reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe". 

La siguiente Conferencia de la Unión de París se celebró en Londres en 1934 y allí se 

propuso ele,·ar el plazo de preescrípción de tres a cinco años(I3}, o a siete años y hasta diez 

allos(l4) los defensores de plazos mayores alegaban que Jos territorios de los paises firmantes 
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de la Convención eran muy bastos y las distancias muy grandes, por lo que afirmaban que 

plazos de tres años eran muy exiguos, los que pugnaban por plazos menores defendían la 

seguridad que mcrecia el tercero de buena fe. 

No obstante, se introdujeron reformas en el primer p:irrafo del art. 6 bis, en cuyo texto 

definitivo puede observarse que SI! protege la marca notoria también contra su traducción. y 

se agregó la siguiente frase(l 5): 

"Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal 

marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confüsión con ésta". 

La ú1tima reforma a la Convención de parís se realizo en la Conferencia de Lisboa de 

1958, el an. 6 bis fue muy discutido en esa oportunidad y fueron varias las modificaciones 

adoptadas(l6). Se estableció la prohibición del uso de una marca idéntica o similar a una 

marca notoria. la extensión a cinco años del plazo para solicitar la anulación, y se dejó librado 

a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en 

infracción, no fueron aceptadas las proposiciones relativas a la protección de la marca notoria 

para articulas no idénticos o similares, y la que introducia como última frase del párrafo la 

siguiente(l 7): 

"No es necesario que la marca notoria haya sido utilizada en el pais donde se reclama su 

protección". 

Quedo entonces aceptado y es hoy el texto vigente( 18): 

l. Los paises de la Unión se comprometen, sea de oficio, si la legislación del país lo 

permite, sea a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de 

urul'marca de iabrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, 

susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del 

registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de 

una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos 

idénticos o similares. 
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Ocunirá. lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal 

marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 

2. Debera concederse un plazo mínimo de cinco a~os a panir de la fecha del registro 

para reclamar la anulación de dicha marca. Los paises de la Unión tienen la facultad de 

prever un plazo en el cual debera ser reclamada la prohibición del uso. 

3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas 

registradas o utilizadas de mala fe. 

Conviene también recordar a la "Ley-Tipo para los paises en desarrollo sobre marcas, 

nombres comerciales y competencia desleal" elaborada por las Oficinas Internacionales 

reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual) que establece(19); 

Que constituyan la reproducción parcial o total, la imitación, la traducción o la 

cranscripción. susceptibles de inducir al público a error, de una marca o de un nombre 

comercial notoriamente conocidos en el país y pertenecientes a un tercero. 

Asimismo en el comentario a dicho texto se expresa que la protección se otorga aun 

cuando la marca con que se solicita no se haya utilizado anterionnente en un país y se aclara 

que se otorga la protección contra el uso en productos o servicios diferentes, si el mismo 

puede inducir a error al consumidor, quien puede creer que hay un nexo en los orígenes de 

aquéllos. 

El an.6 bis del Convenio de París tiene fuerza legal en todos los países adheridos al 

Convenio, así como su legislación, y su jurisprudencia interpretativa en cada país, han 

concedido en parte una protección mayor a las marcas notorias, hay que remitirse a lo dicho 

respecto de la nulidad de marcas que que constituyen el fruto de actos de piratería, marcas 

que son copias serviles de marcas penenecientes a un tercero, que puede ser extranjero. 
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El titular de la marca notoria puede. según la nonna de la Convención de Parí~. reclamar: 

a. que no se conceda el registro; 

b. que se declare la nulidad;y 

c. que se ordene el cese del uso de las marcas que constituyan: 

i. La reproducción; 

ü. la imitación; 

iii. la traducción; 

iv. la reproducción o imitación de una pane esencial de la marca, susceptible de 

crear confusión. con la marca notoria en el país en que se reclama su protección. 

La autoridad competente en este país es quien debe establecer si la marca es o no 

notoria. 

El titular de la marca notoria puede º"°"""" al registro de una marca, cabe preguntarse 

si ello debe hacerlo dentro del plazo de treinta días que fija la ley(20), o si puede hacerlo en 

cualquier momemo del trámite, en mi opinión ello debe hacerse dentro del plazo que la ley 

establece para oponerse, vencido el plazo legal el titular de la marca notoria puede presentar 

un llamado de atención y presentar las pruebas que acrediten la notoriedad, la autoridad 

administrativa no tiene impedimentos para denegar el registro aplicando la Convención de 

Paris, el titular de la marca puede también recurrir ante la Justicia pidiendo la nulidad de la 

solicitud. 

Los supuestos de nulidad y cesación de uso son cuestiones privativas de la Justicia y por 

tanto deberá reeurrrirse a la Justicia federal en lo civil y comercial para reclamarlas. 

En lo referente a la oposición. nulidad o cesación de uso procederán si hay posibilidiid de 

confusión, la que puede darse ante una reproducción. una imitación o una traducción de la 

marca notoria o de la reproducción o inútación de su pane esencial, no ofrece mayor 
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dificultad este requisito, para que haya confusión en el caso de la traducción será necesario 

que sea conocida. de lo contrario no habrá asociación posible. 

Lugar on que d•"" h•brr notoriedad. 

Esta nonna establece que la notoriedad debe e:"<istir en el país en el que se reclama la 

protección, la publicidad de las marcas tiene cada día más difusión internacional, la 

transmisión vía satélite de toda clase de programas de televisión, noticieros y eventos 

deponivos, la circulación de gran cantidad de revistas y diarios extranjeros, permiten el 

conocimiento y hasta la notoriedad de marcas cuyos productos no son vendidos en nuestro 

pais. 

El art. 6 bis al exigir que la notoriedad exista en el pais en el que se reclama la 

protección. da una protección limitada a las marcas notorias(2 I ). Esta seria mayor, y tal vez 

más adecuada si la notoriedad exigida lo fuera en el país de origen de la marca. 

Productos idénticos o similares. 

La protección sólo se acordará si la marca en cuestión fue solicitada, registrada o 

utilizada para distinguir productos idénticos o similares, aquí entramos a una laguna de la ley, 

porque también debe protegerse a los productos diferentes y a nuestro juicio el articulo 6 bis 

del Convenio de Paris, no permite extender la protección a productos de otras clases, 

aunque en la práctica se niegan los registros de marca que cada pais estime como 

notoriamente conocida por lo que no se da lugar a que se utilice una misma marca "notoria" 

en productos idénticos o diferentes, ya que, las marcas notorias son una excepción al 

principio de territorialidad del registro de marca, por lo cual deben recibir protección 

extraterritorial acorde a su prestigio internacional, por lo que debe negarse el registro de 

estas marcas a quienes no sean sus titulares legítimos. 
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En el orden juridico, los tribunales para sancionar los actos de piratería, pueden invocar 

diferentes nociones. 

En primer lugar, conviene citar evidentemente la represión general de la concurrencia 

desleaJ. Pero si el recurso de esa noción ha sido aceptado por algunos autores y tribunales 

por el hecho de que verdaderamente en el caso no podía haber un estado de concurencia 

En segundo lugar, puede invocarse la teoría de la responsabilidad civil que por \o demás 

sirve de base, por otra parte, a la represión de la concurrencia desleal en \os paises que no 

poseen legislación particular en ese campo. Sin embargo es necesario observar que esa teoria 

implica nonnalmente una idea de culpa o al menos de imprudencia. Por consiguiente, se 

puede considerar que e\\a debe implicar una intención de dañar en la mayor parte de \os 

países donde únicamente son aplicables la idea de culpa y de imprudencia. No obstante, 

debería hacerse un esfuerzo por obtener una noción más o menos general que permita una 

acción de concurrencia desleal. 

Algunos autores se han apoyado en la noción de enriquecimiento ilegitimo. Pero esta 

última necesita una correlación entre el empobrecimiento del titular de la marca notoria y el 

enriquecimiento del tercero. Ahora bien, cuando se trata de productos diferentes, no es 

seguro que se obtenga tal resultado. 

La noción de abuso de derecho puede igualmente provocar dificultades aunque, según 

nuestro punto de vista, el que se aprovecha del renombre de la marca de otro rebasa los 

limites de su derecho y "obra contrariamente a la buena fe". 

También debe citarse la dilución de la que hablaré más adelante en otro apartado de esta 

tesis. 

He opinado antes que la norma debía mantenerse tal cual est8. redactada en este punto, 

en la medida en que la notoriedad de la marca fuera exigida en el pais de origen, si esto 

último no se modifica, la posibilidad de protección debe extenderse a productos o servicios 
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diferentes, como se ha mencionado anteriom1ente. La protección adecuada para una marca 

debe tender no sólo a C\itar una usurpación indebida del prestigio ajeno. sino tambiCn a e\itar 

la confusión que no es la de comprar un producto por otro. que obviamente no puede suceder 

cuando los productos son diferentes, sino la de creer que ambos productos diferentes tienen 

un origen común o al menos un control de calidad común, esta clase de confusión que 

engaña al público y daña a la marca notoria, diluyendo su poder distintivo, y a su titular 

quien puede ser victima de la ma1a imagen creada por la otra marca, debe ser e\itada. 

Braun(22) opina que no hay que crear distintas categorias de marcas con protección mas 

extendida cuanto ma)'or sea la notoriedad. Le parece más simple y más eficaz definir, más 

que categorías de marcas, los efectos de la usurpación de una marca, en razón de su 

notoriedad para productos similares tanto como para productos diferentes que merecen 

protección. 

El uso de la marca. 

Se desprende del art. 6 bis que la marca notoria debe ser utilizada en el país en el que se 

reclama la protección. ~o se establece esto en forma precisa, sino más bien parece darse por 

P.ntendido que la marca para ser notoria debe ser utilizada, vimos anteriormente como el uso 

no es requisito de la notoriedad. 

Una cosa es la protección que puede merecer la marca por su uso anterior, y otra muy 

distinta la que deriva de su carácter notorio. ya que aun sin registro la marca notoria estaril 

protegida. 

Withers Hoeth destaca que de exigirse el uso de la marca, la disposición sólo tendrá 

importancia y eficacia en paises con el sistema atnbutivo. 
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Ln prescripción de la acci6n. 

En los párrafos 2 y 3 del an.6 bis se establecen los plazos minimos de prescripción de las 

acciones para solicitar la cesación de uso y la nulidad previstas en el párrafo 1, cuando se / 

trata de marcas registradas o utilizadas con mala fe se establece que no se fijará plazo para 

iniciar las acciones de nulidad y cesación de uso. se establece que la acción es imprescriptible. 

Ausente la mala fe, el Convenio sólo ftja un plazo de cinco años para la acción de nulidad, y 

deja en libertad a los paises contratantes para fijar el plazo en el que deberá iniciarse Ja acción 

de cesación de uso. 

La dilu<ión. 

La protección de la marca notoria debería también encontrar base de sustento en la 

defensa de su poder distintivo, el evitar la llamada dilución del poder distintivo de la marca 

notoria debe ser una causa independiente de la mala fe y de la confusión que son sin duda las 

más habituales(23). 

Cabe la posibilidad de que quien registra una marca notoria para distinguir productos o 

servicios totalmente diferentes, lo haga de buena fe, y no provoque confusión de ninguna 

naturaleza, es entonces cuando se debe buscar el fundamento de la protección a la marca 

notoria en ella misma y no en el castigo de conductas ilícitas, esto en la opinión de Otamedi. 

pero Yves Saint-Gal nos habla del debilitamiento que P'Jede sufrir el carácter atractivo de la 

marca, el efecto sugestivo de la marca puede degradarse cuando varios productos son 

designados con la misma marca; efectivamente,. está ültima estll en peligro de llegar a ser más 

o menos \ulgar, y por consiguiente de despreciarse. 
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cuando se trata de una "marca única", es decir. practicamente inutilizada o no depositada por 

terceros aún para campos de acli\idades diferentes. 

Se ha hecho observar igualmente que la marca. por razón misma de su notoriedad. puede 

desempeñar una función publicitaria y de rCclame y adquirir un valor más o menos 

independiente del producto o del sei;icio a que corresponde. 

A causa de las dificultades surgidas con la aplicación de esas diferentes nociones, hemos 

sugerido proteger la marca notoria con base en la represión de practicas calificadas, por 

nosotros de actos parasitarios. 

Para esos actos parasitarios hemos propuesto la siguiente definición: " Se entiende por 

actos parasitarios, el acto de un comerciante o de un industrial que, aun sin tener la intención 

de dañar, obtiene o se esfuerza en obtener provecho de un renombre adquirido legitimarnenle 

por un tercero. y sin que nom1almente haya riesgo de confusión entre los productos o 

acti\.idades de los interesados" 

En la opinión del antes mencionado autor, la represión de esos actos puede estar 

fundada a la vez en los principios generales del derecho concerniente a la buena fe y que 

sancionan los actos ejecutados con malicia y de mala fe, en la teoria del abuso de la libertad 

del comercio y de la industria de la que en cieno modo constituye el caso extremo, en la regla 

general "fraus omnia corrumpit" y en fin en las disposiciones dictadas a través de las 

legislaciones de diferentes países en materia de responsabilidad civil, tal como lo hemos 

analizado anteriormente. 

La e.•presión "actos parasitarios"(24) nos parece evidente y de sentido común. Ella 

presenta la ventaja de ser viva asi como de poder ser comprendida por el juez que puede 

verse obligado a interpretar en el sentido de la misma, nosotros desearnos que ella pueda 

lograr la represión de actos que no dan relieve a concefOiones comerciales verdaderamente 

sanas, poniendo en obra los diferentes principios que hemos mencionado. 
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Para reafirmar el concepto de dilución veremos ahora. 1 opinión de otros autores. para 

Shechter(2S), es "el cercenamiento gradual o la dispersión e la identidad y retención de la 

marca o nombre en la mente del público, por su uso en prluctos no competitivos. cuanto 

más distintiva o única es la marca. más profunda es su impre ón en la conciencia del público, 

y mayor su necesidad de protección contra la corrupcíc n o disociación del producto 

particular en conexión con el que se ha usado". 

Poco a poco, de permitirse que la misma marca sea regí. trada para productos diferentes, 

ella será incapaz de evocar un origen detenninado, habr · perdido su poder distintivo. 

Callman(26) nos dice: "es un cáncer, que si se le permite pandirse,acabará por destruir el 

poder publicitario de una marca", este es el valor que hay qu proteger, el poder distintivo, la 

unicidad de la marca notoria. la que explicaremos en el siguie te titulo. 

Cuanto mas se emplea una marca en sectores di\·crsc s menos les presta atención el 

público, dice Van Bunnen(27), y luego agrega: "la marca se diluye, como un alcohol que se 

estira con agua y se encuentra gravemente meno ado, si no es su función de 

identificación, al menos lo es en su función de propaganda y :alidad". 

La Convención de la Unión de París, en su articulo 6 ¡uinquies, dispone que todas las 

circunstancias de hecho y especialmente la duración del u > de la marca se deben lomar en 

cuenta en la apreciación del cáracter distintivo de la marca. 

Los tribunales de los paises adheridos a dicha Conve ción están obligado< a tener en 

cuenta ese texto. y se debe hacer constar que a veces l jurisdicciones nacionales son 

propensos a mostrarse bastante liberales en la apreciación d 1 carácter distinfü·o de la marca 

en especial cuando se trata de una marca notoria caracteriz.a a a menudo por la antigüedad y 

la intensidad de su uso. 
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Unicidad. 

La dilución de una marca se produce toda vez que esta coe:-.:ista con otra idCntica o casi 

idéntica, la pérdida gradual del poder distintivo la sufiirá la marca sea notoria o no, pero es 

lógico otorgar está protección sólo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una marca 

notoria. lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas. y el registro en una clase 

determinaría el registro en todas, lo que es totalmente absurdo(28). 

Ahora bien, dentro de las marcas notorias existen aquellas que son únicas y las que no lo 

son. todos conocemos marcas notorias que distinguen productos completamente diferentes y 

que pertenecen a distintos titulares, estas marcas notorias no son únicas y, para nosostros, no 

merecen ser protegidas contra la dilución. 

La teoria de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, 

especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste, si se pennite que coexistan con 

esta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá cuál es el origen de los 

productos, pero si coexisten varias marcas, notorias o no, formadas por el nüsmo signo, el 

dai\o mencionado ya no puede producirse, puesto que la misma marca tiene origenes 

diferentes. 

Tampoco puede haber agra\io por parte del titular de una marca notoria si ella coexiste 

con varias marcas idénticas, aunque no son notorias. 

La marca noloria para ser protegida contra su dilución no debe ser arbitraria o 

imaginativa, la dilución es como hemos 'isto, et debilitamiento de la fuerza distintiva de una 

marca, de su valor publicitario y por ende, de su poder de venta, se trata de evitar que la 

marca por su repetición ya no evoque un único origen, puede muy bien existir una palabra 

común y vulgar~ que constituya una marca notoria. 
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La marca notoria que nació única y se mantuvo así, debe ser protegida, ese vínculo 

marca-producto, no puede ser manchado. no puede ser diluido, no significa esto el crear un 

monopolio, como señala Schechter(29), "todo lo que el demandante pide en esos casos es la 

preservación de un valioso aunque posiblemente invisible es1abón entre él y su consumidor~ 

que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios, todo el resto del 

infinito está abierto al accionado". 
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CAPITULO IV 

LA MARCA NOTORIA EN AMtRJCA 



MARCAS NOTORIAS ES A:\IERICA LATINA. 

a. ARGESTISA La protección de las marcas de gran notoriedad ha merecido 

desde hace mucho, la atención de los tribunales argentinos, de hecho es uno de los pocos 

paises de Latinoamcrica en donde se ha estudiado a las marcas notorias con profundidad. 

Como en la mayoría de los países los jueces argen1inos han senlido la necesidad de proteger 

estas marcas de manera especial aUn antes de encontrar un fundamento expreso en el derecho 

positivo. 

Como es sabido, la teoría de la marca de gran notoriedad otorga una protección amplia 

para aquellos signos que, gracias a un uso intensivo y a una publicidad considerable, son 

conocidos en un país dado como designando un producto preciso y bien dc1erminado. En 

principio, a las marcas comunes se les acuerda protección SÓio respecto de productos que 

tengan las mismas propiedades descriptivas o que, aún no teniendo la misma naturaleza o 

aplicación están tan vinculados entre si que razonablemente se puede considerar que 

prm.ienen de un mismo fabricante. Para las marcas notorias, en cambio, se pide una 

protección que impida que la misma marca se emplee para distinguir productos de tal manera 

diferentes y desvinculados entre si que razonablemente nadie podría pensar que tienen un 

origen común. 

En Argentina esta teoría de la marca notoria es cada dia más aceptada por los tribunales 

y son muchas las decisiones judiciales en las cuales se ha afirmado que "la gran difusión de la 

marca constituye una razón más para evitar que le salga un competidor que pretendiere 

utilizar su prestigio''. 

Y no pocas las que han dado lugar a oposiciones formuladas a marcas pedidas para 

distinguir productos totalmente distintos de aquellos que distingue la marca notoria. 
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En principio la Ley argentina dictada en 1900 cuando la estructura de la marca y sus 

funciones eran bien distintas de las actuales, limita la protección conferida por una marca a 

los productos a los cuales se refiere. quien solicitaba una marca debía especificar los 

productos que intenta distinguir con ella. al hacerlo precisa sus derechos. pero al mismo 

tiempo los limita. su registro no lo habilita para impedir que otro utilize la misma o similar 

marca respecto de otros productos no comprendidos en él. Este punto de vista influyó sobre 

los primeros fallos y el principio de especialidad se aplico tan estrictamente que se pcrmitio 

que una marca registrada por un comerciante para distinguir vinos se concediera a otros para 

distinguir cognacs aunque unos y otros caen bajo la denominación común de bebidas 

alcohólicas 

Este criterio, bastante inadecuado no se mantuvo mucho tiempo. Asi ya desde 1907 

e\tendieron la protección de la marca a los productos que aunque distintos en su 

-:0mposidón. fueran similares en su aplicación y finalidad A.si no se permitió que se 

registrara la marca "BUF ACH" para insecticidas liquidas, en pasta o en cualquier otra fonna 

que se indica por estar registrada la misma marca para distinguir polvos insecticidas( 1 ). 

También se prohibio registrar la marca "PALERMO" para distinguir una bebida sin alcohol 

pues ya estaba registrada la misma marca con relación a cerveza(2). Y el registro de la marca 

"V ASENOL" para distinguir polvos de tocador por estar registrada idéntica marca respecto 

de polvos medicinales comprendidos en clase diferente(J). 

Un nuevo adelanto se dio en 1937, en criterio de confusión entre productos que había 

reemplazado a criterio primario de confusión de marcas dio paso a su vez al criterio más 

amplio de confusión entre clases. De acuerdo con él, el titular de una marca en una clase 

determinada puede oponerse a que otro registre la misma marca en otra clase cuando solo 

algunos de los productos comprendidos en ellas tienen la misma naturaleza o aplicación. En· 

el caso a que nos referimos el propietario de una marca registrada para articulas de la clase 2 
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por ejemplo que comprende en términos generales. " substancias y productos usados en 

medicina, farmacia. veterinaria, e higiene, drogas naturales o preparadas. etc", se opuso a 

que se concediera el registro de Ja misma marca para distinguir substancias químicas usadas 

en las industrias, fotografia, investigaciones científicas, etc. de la clase 1 y confecciones, 

calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería. modas, puntilleria, abaniquería. 

peñumeria, etc., de la clase 16(4). Aunque según se ve solo algunos de los productos 

comprendidos en las clases de colisión tenían la misma aplicación o finalidad, la Camara 

Federal de Buenos Aires hizo lugar a la oposición "por razones de estricta justicia y equidad, 

en salvaguardia de elementales principios morales y defensa del interés público". 

Si bien la protección es excesiva y aunque algunas decisiones han vuelto al criterio legal 

de la confusión de productos, la teoria de la confusión de clases ha sido aceptada por una 

jurisprudencia tan copiosa y reiterada que puede afirmarse, como se dijo en un fallo que " con 

ella se ha erigido todo un sitcma jurídico tendiente a evitar que con los registros marcarlos 

efectuados en clases diferentes puedan originar errores entre los consumidores en razón de la 

confundibilidad de los signos, de la semejanza o relación funcional de los productos 

comprendidos en tos respectivos títulos y por su venta en los mismos negocios". 

Desde luego, la teoria de la confusión de clases no juega automáticamente sino cuando 

se producen determinadas circunstancias entre las cuales tos tribunales han mencionado las 

siguientes: a. La identidad o gran similitud entre los productos; b. La identidad o gran 

similitud entre las marcas; c. El hecho de venderse tales productos en idénticos tipos de 

negocio; d. El hecho de crearse en el consumidor una confusión en cuanto a la procedencia 

deJ producto con la consiguiente presunta intención por parte de un comerciante de 

aprovechar en favor suyo la actividad o propaganda que otro realice. Y por concurrir 

algunas de esas circunstancias se declaró que la marca "RICOL TORE" no podia registrarse 

en la clase 23 por estar ya registrada por otra persona en la clase 22(5); que el titular de la 
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marca "PALM BEACH" registrada en la clase 15 podía oponerse al registro de la marca 

"BAMBICH" solicitada para distinguir productos de la clase 16(6), que la marca 

"UNTISAL" ya registrada por una persona en la clase 2 no podía ser concedida a otra con 

relación productos de la clase 16(7); que tampoco podía registrarse la marca 

"MADERAS" en la clase 1 pues existía registrada con anterioridad la marca "MADERAS DE 

ORIENTE" en la clase 16(8), etc., etc Sin embargo, aún con la latitud de protección que 

Ja teoría de confusión de clases confería a la marca registrada en primer término no se daba 

adecuada protección a las marcas de gran notoriedad en el caso en que no se verificaran las 

situaciones arriba mencionadas y que daban aplicación a la teoría de la confusión de clases. 

Sobre la base de afirmación de que en "materia de marcas la preocupación por la justicia 

es propia del ejercicio de la función judicial" los tribunales argentinos comprendieron 

fácilmente la necesidad de proteger a las marcas de gran notoriedad frente a solicitudes de 

registros efectuadas para distinguir productos fuera de toda relación competitiva con los que 

distingue la marca notoria". 

Uno de los casos más característicos en este sentido fue el de la marca "LUCKY

STRIKE" decidido hace casi veinte años. El señor David de Mas Berna! solicito 

oponunamente el registro de una marca constituida por la denominación "LUCKY-STRIKE" 

y un conjunto cuya distribución general y colorido eran idénticos al de la conocida marca 

"LUCKY-STRIKE" que Britísh American Tobacco Co. Lid., tenía registrada con relación a 

cigarrillos de la clase 21. La compañia americana se opuso a la concesión del registro 

respectivo y llevado el asunto a la justicia ésta aceptó la oposición y denegó la solicitud de 

Mas Bernal. 

Al dictar sentencia el entonces Juez Federal; dijo asi: 

"Que si bien es verdad que las marcas no protegen otros productos que aquellos 

contenidos en las clases que corresponden a su solicitud, no es menos cieno que la 
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jurisprudencia de los tribunales federales se ha inclinado a considerar como fundamento 

principalisimo la ley de marcas, la buena fe entre los comerciantes, e\itando que uno de ellos 

se beneficie con el esfuerzo, dedicación, actividad, ideas, etc., que comprendían el trabajo 

realizado por otro, y aprovechen la publicidad y propaganda que aquel haya efectuado. lo que 

seria una forma de competencia desleal(9). 

Otro caso similar al precedente fue el de la marca " BROWNING"( 1 O). Solicitada 

dicha marca por el señor Osear A. ltzcovitch para distinguir aparátos electricos de la clase 

20, se opuso a su registro el titular de la misma marca registrada en la clase 11 para distinguir 

armas defuego y accesorios. • La clase 20 incluye aparatos electricos, en general y la 11 

armas de fuego y accesorios, de manera que la posibilidad de confusión es remota." 

"Pero media la especial circunstancia de ser la marea de la demandada 

excepcionalmente acreditada en el mundo entero, pues es reconocida la existencia de las 

famosas pistolas de ese nombre, asi como otras armas que los llevan Aparte por tratarse de 

un hecho de pública notoriedad, la Embajada de Bélgica ha infom1ado a fs. 129 que la 

demandada constituye una imponantisima industria en ese país, desde hace aproximadamente 

100 años, como asimismo que sus productos "BROWNING" han sido exportados a todo el 

mundo, incluida la Argentina, siendo vastamente conocid~s por los ejércitos, armadas, 

aeronáuticas y policías así como todo el comercio serio de la especialidad en aniculos de 

guerra, deportes y caza. Agrega que son multiples los tipos de armas (pistolas, carabinas. 

fusiles, escopetas, ametralladoras, etc.), de diversos calibres que llevan la aludida marca y que 

son producidos y comercializados prestigiosamente por la firma demandada". 
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''Entonces entra a jugar el principio reiteradamente aceptado por la jurisprudencia. en el 

sentdo, de que, cuando se trata de marcas de prestigio excepcional, procede la oposición de 

su tituilar a su registro en clases distintas a las de inscripción original. porque el mismo podría 

dar motivo a que se produjera confusión en cuanto al origen, Jo que viene a proteger al 

público consumidor. 

De acuerdo con los fundamentos expuestos en las sentencias que se han transcri10, las marcas 

de gran notoriedad, fuera de aquellos casos en que existe confusión de productos o confusión 

de clases, son protegidas en Ja Argentina en vinud de disposiciones del Código Civil 

relativas a la teoría de enriquecimiento ilegitimo. Se puede decir entonces que un nombre 

que se prestigia con un giro comercial honesto y se sostiene durante un largo número de 

ai\os, es indiscutiblemente un capital cuya fonnación no sólo ha exigido de sus propietarios o 

creadores un esfuerzo y la inversión de dinero para propaganda, sino también que no puede 

dejarse sin protección, pues nadie puede abrogarse el derecho de usufruc1uar tales inleréscs 

sin las justas compensaciones que sus dueños pueden exigir. Lo impone así la equidad y 

también el interés concurrente del público, que adquiere, confiando en la legitima procedencia 

que la marca asegura, la mercadería individualizada de ese modo, Argentina esta adherida al 

Convenio de París y. por lo tanto es aplicable en este país el art. 6 del mismo. 

b.BRASIL. El Código de Propiedad Industrial del Brasil actualmente en 

vigencia. establece en su art. 67 el registro especial de marcas notorias con el objeto de 

impedir el registro de otras marcas independientemente de las clases que correspondan, 

siempre que exista posibilidad de confusión con respecto al origen de Jos productos, 

mercadería, o servicios, o riesgo de perjuicio a la reputación de las marcas. 

Además esta disposición de Ja legislación local, en Brasil, está vigente también, 

por adhesión, el an. 6 bis de Ja Convención de París. 
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Ante esta duplicidad de nomias, las interpretaciones de las Oficinas de Marcas y 

Patentes no estuvieron de acuerdo. ya que se sostuvo que. para merecer la protección en 

Brasil. la marca notoria debe estar necesariamente registrada de acuerdo con el an. 67 del 

Código de Propiedad Industrial, malentendiendo asi los conceptos de marcas notorias y bien 

conocidas, que son en verdad diferentes en la doctrina. Esta errónea interpretación 

produjo 

una parcial inefectividad del art. 6 bis de la Convención de París en Brasil, en la medida en 

que su aplicación se subordinaba a un registro previo de la marca alcgadamente notoria según 

lo previsto en el art. 67 de la ley interna que nos dice: " la marca registrada en Brasil, 

considerada como notoria en ese país, gozará de una protección especial en todas las clases". 

Así la jurisprudencia muestra que: 

i, Se declaró la nulidad de la marca "TELEPHILIPS", con efectos extensivos al nombre 

comercial de su titular, reconociendo a "PHILIPS" como notoria. 

ii. TambiCn por los mismos motivos, se declaró la nulidad de una marca "PHlLIPS" que 

cubria maquinas de coser. 

La reciente decisión de la Corte Federal de Apelaciones en el caso "CARTIER" podría 

considerarse la culminación de la batalla librada en los tribunales contra la señalada tendencia 

de la Oficina de Patentes y :i.-tarcas referida. Dicha oficina concedió el registro de la marca 

"CARTIER" para distinguir vestimentas a favor de.un tercero, no obstante la oposición de 

Cartier Société Anonyme, fundada en su registro para productos de joyería, e invocando 

además la fama mundial de su marca. La desición administrativa rechazó la oposición sobre 

la base de que Cartier no era bien conocida o famosa en Brasil, no habiendo sido otorgada 

para ella la necesaria declaración de notoriedad. Asi mismo, dicha desición afirmo que no 

existia relación entre las vestimentas. por un lado, y la joyeria por otro. Los argumentos 

sobre los arts. 6 bis y 8 de la Convención de París no fueron aceptados. La casa Cartier 
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demandó la nulidad de aquella resolución y. en definitiva. la Cone Federal de Apelaciones 

ordenó la anulación de los registros "CARTIER" otorgados a la fimia brasileña. La desición 

se fundo en las siguientes consideraciones 

1. Que de acuerdo con la Ley brasileña al patronímico se le otorga la misma protección 

que se otorga al nombre CÍ\il, y que el patronímico no necesita ser famoso para merecer tal 

protección 

2. Que la relación entre productos no puede ser evaluada dentro de un marco rigido, sino 

mas bien dependiendo de las circunstancias de cada caso. 

Si bien el falto comentado no basa sus fundamentos en el reconocimiento abierto de la 

marca notoriamente conocida, a los fines de la re\isión aqui realizada es interesante destacar 

la tendencia judicial que este fallo representa. al brindar admisión a las marcas notorias que 

no fueran registradas como tales confonne al aniculo 67 de la ley. La marca no registrada 

queda sujeta a las reglas de competencia desleal. También podemos citar las siguientes 

resoluciones " ARPÉGE" para perfumes y textiles y "KODAK" y "KODIK" para aparatos 

fotograficos y aparatos de radio(l I ). 

e.CHILE. La marca notoria no está nonnada como tal en la legislación chilena, pero, al 

exponer el tema del efecto del uso de ta marca. hemos \isto que existe una tendencia 

jurisprudencia! a reconocer. en cienas condiciones, derechos a los usuarios de marcas en el 

extranjero, en virtud de una elaboración juridica con base en los ans. 22 y 23. aps. f y k, de 

la Ley de Marcas. 

d.GUA TEMALA. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad 

Intelectual no contempla la "notoriedad" o "fama internacional" de una marca como causal o 

motivo de oposición u objeción al registro por un tercero 
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Pero ,·is10 el lema a la luz de las actitudes de las autoridades administrativas y 

judiciales. la marca notoria tiene protección con fundamento en el artículo 1 O del 

mencionado Convenio, segi.ln el cual. el registro de tales marcas, por quien no es su legitimo 

titular esta prohibido, pues podria inducir a error por indicar una falsa procedencia 

En consecuencia, se han protegido en base a la notoriedad marcas como "MARRJOT", 

"PITUFOS", "KENSO"," MITSUBISHI" a través de desiciones del registro de la Propiedad 

Industrial de Guatemala, en las cuales se destacó que la marca en cuestión era "un distintivo 

que ha adquirido fama internacional' o que era "notoriamente conocida' o "püblicamente encia 

las ha reconocido en muchos fallos. concediéndoles un tratamiento especial, tanto para evitar 

su registro por terceros como para extender su ámbito de aplicación a clases distintas de las 

que protegen los productos elaborados por su titular. 

En su relación con la piratería marcaña, en \irtud de las disposiciones de la Convención 

de Washington de 1929, asi como de las disposiciones del derecho común sobre el objeto de 

los actos juridicos. se ha elaborado una imponante labor pretoriana en defensa de la marca 

notoria conocida ... 

e.PARAGUAY. No existe en la legislación paraguaya disposición alguna sobre marcas 

notorias, pero la jurisprudencia las ha reconocido en muchos fallos, concediéndoles un 

tratamiento especial, tanto para evitar su registro por terceros como para extender su ámbito 

de apkicación a lases distinta de las que protegen los productos elaborados por su titular. 
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f.\'ESEZUELA. La institución de la marca notoria no tiene acogida especifica en 

ninguna nomta juridica 

Sin embargo. el registro de la Propiedad Industrial, en jurisprudencia administrativa 

constante. ha reconocido la notoriedad. apoyandose en el ordinal 12 del an.33 de la Ley 

Venezolana de la Propiedad Industrial, que prohibe el registro de la marca que pueda inducir 

a error por indicar falsa procedencia 

Es de hacer notar que la marca utilizada como fundamento para dar protección a las 

marcas notorias, tu\O en \Üta impedir el registro de las denominaciones de origen. La 

necesidad de combatir la pirateria comenzó a desarrollar la interpretación de la misma norma 

en el sentido expuesto, a fin de cubrir el vacio legislativo en cuanto a la marca notoria. 

En constantes resoluciones relativamente recientes se han negado registros de marcas 

notorias. cualquiera que fuese la clase en que se las peticionaba, a pesar de que la marca 

notoria no estu\"iera registrada en Venezuela. o lo estu\iera en alguna o algunas clases. De 

esta manera, se ha obtenido protección hasta productos de indole totalmente distinta de los 

productos por los cuales era famosa la marca. Esto no sólo se ha resuelto con respecto a 

marcas notorias con aplicación multiple en el mercado como "PIERRE CARDIN", sino 

también para proteger marcas como "OMEGA", cuyo registro por terceros ha sido rechazado 

en clases que corresponden a papeleria o aniculos de vestir. 

g.COLOMBIA. La protección de las marcas notorias esta·prl!\ista por la ley, incluso 

para productos diferentes (an. 186 del decreto de 1971). 

h.PERt:. La ley del 25 de enero de 1971 prevé la protección de las marcas notorias. 

i.l:RVGl:A Y. Los tribunales acusan tendencia a proteger las marcas notorias. 
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j.SICARAGeA.. El concepto de marca notoria estaría insito aun sin nombrarlo. en la 

Convención General Jnterarnericana suscripta en \\'ashington en 1929, que dice lo siguiente: 

"se declaran de competencia desleal los siguientes actos: a. los actos que tengan por objeto 

dar a entender, directa o indirectamente, que los artículos o actividades mercantiles de un 

fabricante. industrial, comerciante o agricultor de alguno de los otros Estados contratantes, 

ya sea apropiándose o simulando marcas, simbolos. nombres distinti\'os" El mismo 

tipo de regulación no explicita adoptó el Convenio Centroamericano para laProtccción de la 

Propiedad Industrial· en su an.66. Sin embargo, aunque no se adoptó la expresión, en la 

jurisprudencia se aceptó el principio de la marca notoria sobre la base del derecho de 

propiedad por un lado y la confusión en la procedencia de los productos por otro. 

k.Cl'BA. En el comercio exteñor 

Si consideramos los productos cubanos en venta, en cantidades dignas de mencionar, 

encontramos que la mayoria son marcas notorias y aparecen en el programa de comercio de 

los países del COMECON o Consejo de Asistencia Mutua Económica de paises del este de 

Europa. 

En Cheeoeslovaquia por ejemplo el jugo de piña TROPICAL es bien conocido para un 

buen promedio de consumidores igualmente, el jugo de naranja con la marca TREASURE 

ISLAND también se encuentra en las tiendas comestlb1es. Deben asi mismo. sobre todo 

mencionarse los puros cubanos que ostentan las marcas CORONIT AS asi como ROMEO Y 

JULIET A, PART AGAS, H. UPMANN, estos puros son bien conocidos de los fumadores y 

gozan de bastante popularidad, asi como el ron HABANA, en todo el mundo, hasta en el 

CEI. 

En Polonia los licores y cordiales de la marca HAV ANA CLL'B están a la venta con 

sabor de piña, bananas, cocoa y café. 
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Registro de las marcas cubanas en el extranjero. 

En vista de que el comercio exterior de Cuba se concentraba en los paises del 

COMECON, sus registros deberían ser examinados en primer lugar sobre su situación en la 

Unión Soviética. 

Los registros de marcas en la URSS nos muestran que no obstante sus fuertes ligas de 

comercio exterior, las empresas cubanas sólo tenían 28 marcas registradas en la Unión 

Soviética al primero de julio de 1974. De las cuales corresponden 25 a la industria del 

tabaco, dos para jugos de frutas y alimentos enlatados y una para ron. 

El hecho de que las grandes marcas de puros conocidas tanto en los paises europeos 

socialistas como en los capitalistas, tales como PARTAGAS, H. UPMANN, y ROMEO Y 

JULIET A estén registradas en la Unión Soviética también, indica una política 

preferentemente orientada hacia los productos del tabaco. 

Es interesante encontrar 42 marcas cubanas registradas en Checoeslovaquia al primero 

de enero de 1975. De las cuales 23 son marcas nominativas que amparan productos del 

tabaco; 17 están registradas para bebidas, principalmente el ron, e incluyen marcas con 

denominación asi como marcas de diseño. Se advirtió que la marca nacionalizada 

BACARDI, para ron, estaba registrada en ocho versiones diferentes. Después del SCOTCH 

WHISKY, BACARDI de Cuba es la marca mas importante del mundo para bebidas 

alcohólicas; y su uso ha sido continuado por los propietarios quienes actualmente producen 

ron BACARDI, en las Bahamas y en Puerto Rico, estando la casa matriz en Liechtestein, 

constituyendo así una marca notoria en Cuba y en todo el mundo. 

En el registro de Hungría existen 12 marcas de origen cubano al primero de enero de 

1975, incluyendo sólo una para tabaco, la marca H. UPMANN, una marca de diseño que ha 

estado protegida en Hungría desde 1937. Las ocho marcas de ron BACARDI fueron 

registradas en 1950, esto es, antes de la nacionalización. En Hungría, donde una gran 
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cantidad de marcas notorias tales como GANZ o TUNGSRAM,etc., fueron nacionalizadas 

después de la segunda guerra mundial, el problema de reconocimiento del efecto de la 

nacionaJización en Cuba. por supuesto no surgió en absoluto, como si ocurrió en la Gran 

Bretaña. 

k. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Entre cierto número de resoluciones, 

citamos: "ROU.S-ROYCE" para automóviles y aparatos T.S.F.; "WATERMAN"(12) para 

porta plumas con depósito y hojas de afeitarse; "KODAK" para articulas fotográficos y 

bicicletas; "KODAK" para aparatos fotográficos y encendedores; "PHILCO" para aparatos 

de radio y artículos similares, por una parte, y hojas de afeitar, por la otra; "JOHNY 

WALKER" para whisky y cigarrillos; "DUBONNET" para vinos y aperitivos, por una parte, 

y para calDClo de damas por otra pane; "LUCKY" y "CAMEL" para cigarrillos y cigarrillos 

de chocolate o de azúcar. Los tnliunales americanos tienden a prolejer mas a la marca notoria 

para productos en el caso de que prácticamente sólo ha sido registrada (y utilizada) por un 

sólo titular, leoria de la "marca única"; incluso fue promulgada una legislación en ese senlido 

en el Estado de Nueva York (ley de 1954, enmendada en 1955). Asimismo, los Estados de 

Georgia, Jllnois, y Massachussets, han dictado respectivamente en 1955, 1956 y 1957, 

disposiciones especiales para proteger a los titulares de marcas y de nombres comerciales 

contra d debilitamiento de estas úhimas a consecuencia del uso practicado por terceros aun 

cuando se trate de actividades diferentes, esas leyes se apoyan en la teoria del poder atractivo 

dela marea. 
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CAPITULO V 

LA MARCA NOTORIA EN EUROP ASIA V AFRJCA 
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MARCAS NOTORIAS EN EUROPA, ASIA Y AFRICA. 

LFRANCIA. El derecho a la marca es un derecho esencialmente relativo que 

sirve para distinguir de los productos o de los servicios que provienen de un fabricante o 

comerciante, de los productos o de los servicios que son propuestos por sus competidores .. 

En principio, la marca no es protegida en ella y por ella misma, sino con el propósito de evitar 

pos11lilidades de confusión. 

Esa relatividad, que se crea en el objeto mismo de la marca de filbrica, se 

manifiesta esencialmente en dos ámbitos: en el plano territorial y en lo que corresponde a la 

naturalez.a de los productos o servicios ofrecidos. 

En el ámbito territorial, una marca sólo está protq¡ida en los limites del 

territorrio donde ha sido depositada. Fuera de ese territorio, es una "res nullius" que no 

importa quien se pueda apropiar. 

En el plano profesional, la marca sólo crea un derecho exclusivo en el campo de 

los productos o servicios idénticos o similares. Un tercero podrá adoptar la misma marca 

para productos enteramente distintos, porque de tal elección no podrá resultar ningún peligro 

de confusión. Este es el principio de la especialidad de la marca. 

La estricta aplicación tanto del principio de la territorialidad como del principio 

de la especialidad de la marca, puede conducir a verdaderos fraudes y dar lugar a abuso que 

conviene reprimir. 

En el plano de la territorialidad, un comerciante aprovechará aquello que del 

derecho sobre una marca extranjera todavía no ha sido apropiado en su propio país, para 

depositar esa marca a su nombre y servirse indudablemente de la celebridad o de la publicidad 

que puede ser hecha en su favor. El depósito Internacional de las Marcas previsto por el 
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Arreglo de Madrid ha limitado el campo de tales posibilidades. Sin embargo, estás todavía 

son frecuentes porque habiendo un pequeBo número de paises adheridos a la Convención de 

Madrid, sólo son En el campo de la especialidad, un comerciante depositará una marca que 

haya conquistado un cierto éxito frente a la clientela. La depositará para efectos de 

cualquiera otra una minoría las marcas que están depositadas internacionalmente. 

naturaleza y asi aprovechará el éxito de la marca reproducida, sin haber asumido gastos 

publicitarios y sin haber adquirido ante la clientela ningún titulo de naturaleza especial para 

justificar su confianza. 

La teoria de las marcas conocidas tiene por objeto precisamente linútar uno y otro de 

esos inconvenientes. Esa teoria consagrada por el articulo 6 bis de la Convención de Paris, 

no ha tenido efecto en derecho francés sino a través de las disposiciones de esa Convención 

internacional de la Unión ratificada por Francia. Algunas resoluciones jurisprudencialcs, 

poco numerosas, le habían dado un sitio nada relevante. Pero la doctrina no ha dejado de 

fomentar su extensión y finalmente en la Ley de 31 de diciembre de 1964, se consagro por 

primera vez oficillmente en Francia en un texto de derecho interno. Sin embargo, 

actualmente quedan en el derecho francés incertidumbres bastante numerosas por lo que se 

refiere su ámbito y a sus efectos. 

Por tanlo examinaremos el criterio de notoriedad en la jurisprudencia y en la duct<ina 

francesa, los efectos de está en el principio de la territorialidad y en el principio de la espe

cialidad. 
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Crittrio dt i. notoriedad. 

Aún cuando para saber si una marca es distintiva o no. se procede al examen intrínseco 

del ténnino escogido como marca. es por referencia al pUblico como se puede saber si una 

marca es notoria o no. Como lo hace notar el decano Roubicr( 1 ), "la notoriedad es una 

prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca porque significa que la marca ha 

tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la clientela". 

En el pasado, la notoriedad permitía a un producto penetrar en capas cada vez mas 

numerosas de consumidores. Actualmente, con las condiciones modernas de la vida 

comercial, la duración ya no es una condición fatal de la notoriedad. Un producto lanzado 

con una publicidad estruendosa, con numerosos sitios de venta, con una importante red de 

agentes podrá, de manera bastante rápida, imponerse al público. 

Por lo demás se podrá advenir que antiguamente la notoriedad de una marca era casi 

necesariamente más el fiuto de la calidad del producto marcado, mientras que hoy es mucho 

más el fiuto de una técnica de lanzamiento y de una técnica de publicidad. Antiguamente la 

notoriedad estaba al alcance de una empresa relativamente modesta, mientras que ahora es 

casi inseparable de la noción de producción en masa y de la publicidad masiva, lo que puede 

lograr sólo una empresa poderosa. 

Es evidente que no es posible fijar un número de consumidores, un número de productos 

vendidos a partir del cual se pueda decir que una marca es notoria. La notoriedad es una 

cuestión de apreciación de hecho que la opinión subjetiva del juez recoge en una muy amplia 

medida.. 
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Las soluciones jurisprudenciales en la materia. solo nos señalan algunos factores que les 

parecen propios para hacer reprimir o para hacer desviar Ja notoriedad En una sentencia de 

27 de di Las soluciones jurisprudenciales en la materia. solo nos señalan algunociembre 

de 1959 la Corte de Paris se niega por ejemplo a considerar la marca "FILEX" como una 

marca notoria, porque ni la antigüedad relativa de la marca "GERSTLE", ni los gastos 

publicitarios de la misma lo justifican, ni la difu!ión de los productos bajo esa marca tanto en 

Francia como en algunos países extranjeros, es de una importancia tal que sea posible 

considerar la marca "FILEX" como adquirente de una cierta notoriedad frente al gran 

público. 

La misma Corte de Paris, en una sentencia de 3 de noviembre de de 1958, sostiene, al 

contrario, la notoriedad de la marca "LU" por l"IZi>n de su antiguedad, de la publicidad que de 

ella se propaga. de la amplia difusión de sus productos y de los muy numerosos lugares de 

venta donde se les puede encontrar. 

El criterio de la notoriedad no puede escapar a un subjetivismo bastante amplio. Se 

puede pensar que es necesario que el término empleado como marca evoque inmediatamente 

en el espiritu del grupo el producto que se cubre con esa marca. Ese cáracter evocador debe 

ser el de toda la población y no solamente el de las gentes que consumen habitualmente esa 

clase de producto. Una marca para raquetas de tennis o para equipos de golf podra ser muy 

conocida para los amateurs del tennis o del golf. Para Albert Chavanne(2) esa no es una 

marca notoria si no evoca raqueta o equipos, incluso en el esplritu de aquellos que no 

practican esos deportes. 

Evidentemente la notoriedad es una cuestión de hechos que escapa al Tribunal de 

Apelación y se pueden encontrar resoluciones cuyo esplritu es bastante difi:rente entre unas y 

otras. 
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Principio de la territorialidad y la notoriedad. 

La notoriedad de la marca hace que se rompa el marco estrictamente territorial de ésta. 

Su protección traspasa las fronteras del país donde ha sido depositada y apropiada regular

mente, para conferir del mismo modo un monopolio en el país donde su notoriedad la ha 

hecho conocer, incluso cuando no se hubiese realizado en él ningún acto de apropiación por 

su titular. 

Si la notoriedad de una marca entraña una excepción indiscutible e inscrita por lo 

demás en los textos a la regla de la territorialidad, en cambio son mucho más inciertos en 

derecho francés sus efectos sobre la especialidad. 

Principio de la especialidad y la notoriedad. 

La Jurisprudencia afirma frecuentemente que entre más conocida es una marca más 

extenso el derecho a su protección. Muchas veces los tribunales hablan de "protección 

extensa". Esto significa que la protección alcanzará no solamente a los productos de la 

clasificación reservada en el acta de depósito de la marca sino también a productos similares. 

Por lo demás, eso es lo que dice el articulo 6 bis 2o-, de la Convención de Paris, que habla de 

productos idénticos y similares. 

La Corte de Paris ha precisado en una resolución particularmente clara: " Si la 

protección de las marcas de fabrica, dice, no se extiende en principio más que a los objetos 

para la designación de los cuales ha sido depositada la marca de gran notoriedad ve extendida 

su protección a los productos similares, desde el momento en que los compradores han 

podido creer que tenlan la misma procedencia". En este caso, la marca "LUC" para 

rebanadas de pan es declarada nula puesto que imita la marca "LUC" depositada para la clase 

vecina de bizcochos. 
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Por lo demás, ya numerosas resoluciones habían admitido que el peligro de confusión 

entre el origen de productos de naturaleza próxima era suficiente para justificar acciones de 

falsificación: la célebre marca "PHOSPHATINE" (clasificación de productos alimenticios) 

babia obtenido la nulidad de la marca 'PHOSPHATINE-BÉT AIL • aplicada a productos de 

alimentación del ganado. 

No obstante, se pueden citar algunas resoluciones que, incluso para productos 

similares, han rechazado la protección de una marca notoria que no había sido falsificada, 

sino solamente imitada en la sentencia de 'CONTEX", dadó que la marca notoria "CONTÉ" 

estaba depositada para artículos de escritorio. 

De todas maneras, y contrariamente a numerosa jurisprudencia extranjera, la 

jurisprudencia francesa no va más lejos de la protección de una marca notoria para productos 

similares. Se niega a resolver que una marca notoria confiere a su titular un derecho absoluto 

sobre la designación escogida, cualquiera que sea el producto designado. 

Asi se ha resucito a propósito de máquinas de coser y bicicletas, y se ha reafirmado sobre 

todo con particular énfasis en materia de automóviles y refügeradores " a fillta de un texto de 

derecho interno o de derecho internacional que proteja la marca o el nombre notoriamente 

conocido contra toda usurpación para designar productos diferentes, el acto de esa adopción 

por un no competidor no podría constituir culpa por si solo". 

Nos parece prefenble resolver, como lo ha hecho el Tribunal de Sena en un n.;gocio de 

WATERMAN(3), en que un comerciante de hojas de rasurar había adoptado la célebre marca 

para estilográficas, que incluso si no hay peligro de confusión entre las dos casas, igualmente 

se puede impedir el uso de la marca notoria por un tercero para artículos completamente 

diferentes. 
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Es necesario preguntarse en qué se pueda fundar una prohibición, respecto de la cual se 

intuye, por equidad, que es la sanción indispensable por la reproducción de una marca notoria 

por un tercero, incluso para productos diferentes. No es en los principios de la competencia 

desleal, puesto que por definición no hay competencia entre los dos interesados. Es por 

razón de una falta que consiste en querer disfrutar de los esfuerzos publicitarios de otro. Esa 

transgresión ha sido analizada con bastante dedicación por Y. Saint-Gal(4}, quien habla al 

respecto de actos parasitarios explicado ampliamente en el capitulo tercero. Aparece como 

un abuso del derecho a la libertad del comercio y de la industria . 

Algunos también han relacionado la prohibición de esas prácticas con la noción de 

enriquecimiento sin causa. El imitador se enriquece al gozar en plena medida, sin esfuerzo ni 

publicidad, de la notoriedad de la marca de otro. El titular de la marca notoria se empobrece 

en el sentido de que su marca se "vulgariza" y pierde una parte de su poder distintivo. Hay 

una relación de causa a efecto entre el enriquecimienlo de uno y otro. En fin, el 

enriquecimiento no tiene causa legitima. Como dice M. Fernand Jacq(S) "la noción de 

notoriedad, que escapa al concepto de la marca considerada en su función propia, es más 

comprensible en el marco de la competencia desleal". Seria más exacto hablar de actividades 

parasitarias puesto que no hay competencia en ellas. De todas formas, con,iene señalar que 

no es ya desde el ángulo de la marca clásica, destinada a impedir confusiones en cuanto al 

origen de los productos, como puede ser buscada la solución. 

La marca notoria está especialmente protegida en Francia, con arreglo del art. 6 bis de la 

Convención de la Unión y a la Ley de 31 de diciembre de 1964, que ha consagrado 

formalmente esa protección. 

Dicha pro1ección permite al titular de una marca notoria evitar que una aplicación 

rigorista del principio de la territorialidad de las marcas, conduzca a desposeerlo en un país 

donde todavia no hubiese hecho el depósito. 
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En el ámbito de la especialidad, sµs efectos son menores, y la jurisprudencia no llega 

hasta el punto de conceder al titular de la marca notoria un derecho que se aplique de manera 

absoluta a todas las categorías de productos. Sin embargo, hay una tendencia para alcanzar 

de manera cercana dicho resultado mediante el reenvío a la responsabilidad ci,il, que 

considera como infracción la utilización de la marca notoria por un tercero, para productos 

de naturaleza diferente. 

b. ALEMANIA. Aqul los tribunales han tenido una interesante aplicación de la noción 

de Austattung, es decir, de la presentación o del aspecto de acuerdo con una cierta calidad 

conocida por el público. Tal calidad puede considerarse como constitutiva de un signo 

distintivo de la empresa interesada (art. 25 de la ley federal 1961) aún cuando no puede 

registrarse válidamente a titulo de marca(6). Los tribunales han ampliado por ejemplo la 

protección de las mareas siguientes: "ODOL • para dentrificos y articulosde cuchillería, 

"4711" para productos de perfumeria y medias, "OSRAM" para lámparas eléctricas y plumas 

con depósito, "SLAMANDER" para calzado y papel esmeril. 

La jurisprudencia alemana en su interpretación, se fundó en el articulo 12 del B.G.B. 

(Código civil) sobre la protección del nombre o en el articulo 1 de la ley contra la 

concurrencia desleal (u.w.g.) al invocar la "dilución" de la marca. Debido a que la represión 

de la concurrencia desleal implica normalmente una relación de concurrencia, las resoluciones 

más recientes se han basado principalmente en la debilitación del poder atractivo de la marca 

(Werlisserungsgefahr -BGB, art. 823 y 1004) en la comparación de los interéses lcgltimos de 

las partes en litigio(?). 

Es necesario agregar que a partir del Iº de enero de 1973, las modificaciones de la ley 

alemana prevén la obligación del uso de la marea. La exposición de motivos de esa legislación 

preciso que no se haría excepción de la regla de obligación de uso, aún en favor de las marcas 
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notorias. Sin embargo esa mención ha sido establecida ,por considerar que la marca notoria 

dispone de otros medios legales para hacer respetar su integridad Según la doctrina mas 

difundida la protección amplia de una marca notoria depende esencialmente del criterio: 

"riesgo de engaño al público consumidor" estando prc\isto ese criterio en el aniculo 4. 

párrafo 2, ~º 4 correspondiente a las marca que contienen indicaciones contrarias a la 

realidad y conducen al riesgo de engañar al público. Se debe notar igualmente que el trato 

privilegiado del que también pudiera beneficiarse la marca notoria, no puede referirse sino a 

las acciones ejercitadas ante los tribunales de derecho común y no a los procedimientos admi

nistrativos (Patentarnt). 

c.BENELUX. Intregrado por Bélgica, Luxemburgo y Holanda, entró en vigor una 

nueva ley en materia de marcas, reemplazando a sus antiguas leyes, el art. 13, A, 2°., 

considera el empleo de una marca de un tercero realizado sin "justa causa", y " susceptible de 

ocasionar perjuicio al titular de la marca". Algunas resoluciones ya han protegido de manera 

amplia a las marcas notorias en Bélgica y sobre todo en los Paises Bajos, en este último 

Estado señalaremos especialmente las resoluciones "PLA YERS" para cigarrillos y gomas de 

mascar; "CHEVROLET" para automóviles y relojes(S); "LUCKY-STIKE" para cigarrillos y 

productos de perfumeria(9). Los tribunales neerlandeses han fundado sus resoluciones en 

diferentes motivos: ataque al orden público por engañar al consumidor, ataque a la reputación 

"GOODWILL" y al poder atractivo de la marca más antigua o a su dilución y muy 

especialmente peligro de confusión sobre la procedencia de los productos (establecidos por la 

ley del 21 de noviembre de 1956 y art. 1401 del Código Civil concerniente a la 

responsabilidad civil). La noción de dilución ha sido concretamente adoptada en una 

sentencia sobre la marca "ELECTROLUX" con motivo de la cual la Corte ha considerado 

. que "la marca ELECTRO LUX goza de una gran notoriedad y que esa marca, tiene derecho, 

de por si a una protección especial a fin de evitar el peligro de dilución de actos 

parasitarios ... ". 

67 



d.SUIZA Existe una resolución "THERMOR" para aniculos de electrotécnica y 

para productos químicos La jurisprudencia suiza es poco abundante. Dos sentencias del 

tribunal federal(lO) habían establecido el principio de una protección lo mas amplia posible en 

favor de las marcas notorias sin aplicarlo a los casos interesados por razones de hecho_ Pero 

una sentencia posteñor ha considerado que los intereses económicos eran insuficientemente 

alcanzados y que las leyes sobre marcas y sobre la concurrencia desleal no podrían ser 

invocadas en el caso. En realidad, en Suiza la protección amplia de las marcas notorias no 

parece practicamente asegurada, sino en el caso en que las mareas en discordia designan una 

empresa y entonces son objeto de un derecho individual que se relaciona con el derecho al 

nombre o a la razón comercial. Sin embargo, es necesario hacer notar que una sentencia más 

·reciente ha precisado que el riesgo de confusión era mayor cuando se trataba de una marca de 

gran reputación por lo que debia disfrutar de una protección forzosa en atención al peligro 

de depreciación que ella podía sufrir. Pero en el caso considerado, ese pñncip~o ha sido 

aplicado a las denominaciones opuestas y no a los productos. En doctrina, la mayor pane de 

los autores se muestran panidarios de una protección amplia de marcas renombradas 

fundándose en ciertas disposiciones de la ley sobre marcas y mas aún sobre la ley que reprime 

la concurrencia desleal asi como los ataques dirigidos contra los intereses personales de los 

derechohabientes; asimismo, algunos consideran la marca en cuestión como W1 hicn 

económico particular. 

e.DINAMARCA. Podemos citar entre distintas sentencias la no coexistencia de 

la marea "FORD" para automóviles y cigarrillos y "FORDOLINE" para aceites lubricantes Y 
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FORDZEN" para hojas de afeitar. En cambio, ha sido admitida la coexistencia de "Ll!CKY

STRIKE" para perfumes y chewing-gum. Es necesario agregar que la Ley danesa 

del 11 de junio de 1959 preve una protección amplia de Ja marca notoria para productos 

diferentes. 

f. ESPAÑA. Aqui mencionaremos una sentencia del Tribunal Supremo del 28 de enero 

de 1953 ha considerado que una denominación universalmente conocida puede ser registrada 

por un tercero para productos completamente diferentes que no puden prestarse a confusión. 

Señalall!OS igualmente algunas resoluciones que han comprendido la coexistencia de marcas 

vecinas, pero entonces se trata de producir similares y no totalmente diferentes (Coca

Cola e/Cola Spur; Fundator y Fundaxona; Aspirina y Alkergapirina). 

g. GRAN BRETAÑA. ~fcncionaremos las resoluciones siguientes: "KODAK11 para 

productos y aparatos fotográficos y bicicletas, "JARDOX" para un extracto de carne y 

"JARDEX" para un desinfectante, "LEESONA" para materias para tejer y tapices. Los tribu

nales ingleses han podido apoyarse en el aniculo 11 de la Ley de 1938(11) 

h. ISLA;l;DL\. La ley del 2 de mayo de 1968 asegura una protección amplia a las 

marcas notorias. 

i. ITALIA Algunas resoluciones de tribunales han admitido Ja protección frente a 

terceros de la marca para productos diferentes. Citemos la marca y· la presentación· 

"LUCKY-STRIKE'', para cigarrillos y perfumes. en que el tribunal ha considerado que en el 

caso habia actos de concurrencia desleal. Lo mismo ocurre para una marca forrnada por la 

imagen de una mano, conocida para tabacos, y usada para hilos de algodón, en que el tribunal 
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ha juzgado que había concurrencia desleal y actos contrarios al an. 2598 del Código Civil. 

En fin, la utilización por dos panes distintas de la marca "SANT AFIORA", para vinos y 

aguas minerales, ha sido condenada por la forma en que da nacimiento a actos de 

concurrencia parasitaria que caen bajo el impacto del articulo precipitado, pero esta 

resolución ha sido reformada en apelación. No obstanlc, es necesario notar que esas 

resoluciones de tribunales todavía son más o menos aisladas, y que la Corte de Casación 

permanece muy apegada a la regla de especialidad de la marca. 

j.NORUEGA. Soto mencionaremos una sentencia '' FORO" automóviles, por una parte 

y por la otra tabacos( 12). La ley del 3 de marzo de 1961 asegura una protección amplia a las 

marcas notorias. 

k. PORTUGAL. Se ha resuelto que una marca notoriamente conocida puede ser 

protegida ampliamente en caso de que un tercero se entregue bajo su fama a actividades 

parasitarias susceptibles de dañar su poder atraclivo(IJ). 

l. SUECIA Citamos a "ALADIN" para braserillos de alcohol o de petróleo; "FYFFES" 

para plátanos y para jabones. La ley del 1 º de enero de 1961 prevé la protección amplia de 

las marcas notorias. 

m. JAPON. Podemos citar la sentencia "YASHICA" para aparatos fotográficos y para 

productos cosméticos(J4). 
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n. TURQUIA. Citamos "EVERSHAP" para lapiceros y para remgeradores; "FORO" 

para automó\iles y para plumas con depósito; "AGSA" para aparatos de radio y bicicletas. 

Además la ley de 12 de marzo de 1965 prevé que las marcas notorias no pueden ser 

registradas por un tercero. incluso para productos diferentes, sin la autorización del titular. 

ñ. SUDAN. La ley prohibe el registro de una marca demasiado vecina de otra 

notoriamente conocida en el país. 

En esta lista no exclusiva, hemos citado los países en que hemos podido anotar 

resoluciones particularmente interesantes en lo referente a la protección de las marcas 

notorias. Aun podemos agregar otros países tales como: Australia, Austria, Bulgaria, 

Finlandia, Grecia, India, Irán, Israel. Kenya y Polonia(l 5). 
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14. Tribunal Regional, Tokyo 30 de agosto 1966, RIPIA 1970, 43. El Tribunal ha 

considerado que la utilización de la segunda marca podia "diluir" el valor de la primera al dar 

la impresión que los anículos de esta última marca provenían del actor o de una sociedad 
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CAPITULO VI 

LA MARCA NOTORIA EN EL DERECHO MEXICANO 



LAS ~!ARCAS !"OTORIAS E!'i ~IEXICO 

Las marcas notorias gozan de un tratamiento prhilcgiado que les permite romper Ja 

rigidez establecida por la clasificación de mercancias, de tal manera que aún tratándose de 

artículos agrupados en categorias di.stintas a las que pertenecen los productos amparados por 

la marca registrada. la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que 

formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial( 1 ). 

La ley de Propiedad Industrial de 1942 y la Ley de Invenciones y !'.'.tareas de 1976 no 

contienen disposición expresa que regule las marcas notorias, sin embargo, esto no quiere 

decir que no sean eficaces las nomias del Com·enio de París, vigente en l\féxico desde 1903. 

Las marcas que se presentan y que resultan ser imitaciones o reproducciones de marcas 

notorias, son objetadas por la Oficina de Marcas, en base a la fracción XXI del an. 91 de la 

ky en relación al an. 6 bis del Convenio de Paris El mencionado an. 91 decia: No se 

registraran como marca: 

"Las denominaciones o signos que confonne a otras disposiciones legales no sea posible 

utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público". 

La posición que habitualmente adopta el solicitante al que se le objeta la marea. es 

afirmar que la objeción es improcedente porque la marca opuesta como notoria no lo es para 

los productos que pr~tende amparar la nueva solicitud. Sin embargo, hasta el presente, la 

autoridad administrativa ha sostenido su objeción y rechazado en definitiva las solicitudes 

presentadas, quedando firme en muchos casos la resolución emitida por ella por falta de 

lineamientos podemos citar los siguientes fallos administrativos y judiciales: 
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i. Contra Ja solicitud de la marca "CADILLAC" para distinguir vestimentas, Ja Oficina de 

!\!arcas citó como antecedente Ja marca "CADILLAC" para distinguir automóviles. El 

solicitante argumentó que la notoriedad de esta última lo era para el ramo automóviles 

únicamente. La concesión fue negada porque la marca "'CADILLAC" es notoriamente 

conocida y su uso por un tercero desviaría en su provecho el crédito de aquélla no bastando 

que no vaya a amparar precisamente Jos mismos productos. 

ii. La Suprema Corte sostuvo en el caso "SCRIPTO". que: "Es bien sabido que el 

elemento de confusión que pudiera hacer incurrir a error acerca. de la procedencia del 

producto amparado por una marca idéntica o r.cmejantc a la registrada con anterioridad. 

puede provenir de muchos factores, encauzados a obtener un beneficio con detrimento del 

derecho preferente que trata de resguardarse. y de allí que.la semejanza o similitud a que 

alude la ley no quede limitada a articulas clasificados a la misma clase, sino a cualquier otra, 

siempre qu~ induzca a error, por su finalidad. su composición, Jugar de vcnt~ o por cualquier 

relación que entre ambas exista, bien sea de medio a fin o de causa a efecto". 

iii. Cuando de Coca-Cola Company solicitó Ja marea "SPRITE", la oficina Je cito como 

impedimento la misma marca ·sPRITE", propiedad de un ciudadano norteamericano. 

Instaurado el juicio de nulidad por The Coca-Cola Company, en base al art, 6 bis del 

Convenio de Paris, la Oficina de marcas anuló el registro concedido. 

iv. La oficina de marcas rechazó el pedido de registro de Ja marea "GUERLAIN" por ser 

una marca notoriamente conocida internacionalmente y por aplicación del art. 6 bis del 

Convenio de París. Idéntica orientación tuvieron los fallos en los casos de las marcas 

"GUCCI" y "CHANNEL". 
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Es hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1987 en donde por primera vez se regula a 

las marcas notoriamente conocidas, refonnandose el ankulo 91 en su fracción XIX que 

establece lo siguiente: No podran constituir marcas. 

"Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en !\léxico, para proteger los 

mismos o sinúlares productos o servicios o bien que sean susceptibles de crear confusión en 

fonna tal, que puedan inducir al público a error." 

En 1991 se crea una nueva Ley de Invenciones y Marcas, la que cambia de nombre por 

el de "LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" en 

donde esta fracción se hace más especifica sobre lo que no debe registrarse como marca 

incluyéndose en esta las fonnas tridimensionales, así como también cambia de número por el 

XV que a la letra establece: No se registrarán como marca: 

" Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una 

marca que la Secretaria estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a 

cualquier producto o servicio ". 

Asi, el principio general sobre la validez territorial de un registro de marca, es 

que esta se circunscribe al país en que el mismo füe otorgado. 

Sin embargo, con base en los acuerdos internacionales que en esta materia se han 

celebrado entre un gran número de paises, existe el reconocimiento de ciertos derechos en 

favor del registro obtenido en un pals extranjero. 

Uno de los derechos más significativos en ese sentido, consiste en la obligación 

que asume cualquier país de conceder al titular de una marca extranjera un periodo no menor 

a seis meses desde el registro en el pals de origen, a fin de que en este lapso promueva con 

prioridad, frente a cualquier otra solicitud, el registro de su marca. A este reconocimiento se 

denomina "derecho de prioridad'. 
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Nuestro país, como firmante y parte obligada del Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial, expresamente ha incluido en la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial este derecho en favor de titulares mexicanos gozan de 

reconocimiento en Jos derniis paises 

En este sentido, otra de las excepciones al principio de la territorialidad del 

registro de marca, es de aquéllas que han alcanzado la jerarqula para ser consideradas 

"notoriamente conocidas", las cuales reciben protección "extraterritorial". acorde a la 

difusión y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país de origen(2) . 

Existen algunos acuerdos internacionales que otorgan ciertas facilidades para la 

tramitación paralela o simultánea de marcas en diversos palses, o que incluso reconocen valor 

extraterritorial a los registros obtenidos en otros paises. sin embargo, et principio general es 

que quien esté interesado en proteger una marca a nivel internacional, debe realizar su regis· 

tro en cada país que le represente algún interés. 

Es común que marcas de cierto prestigio o renombre, al encontrarse 

desprotegidas en ciertos países sean adoptadas por empresas distintas a la que originalmente 

las empleó, dando lugar a que existan titulares distintos respecto de la misma marca. 

Uno de los casos en que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial impide el registro de una marca, por considerar que la misma esta vinculada 

estrechamente con una persona o empresa, es el de las marcas "notoriamente conocidas*. 

Son muchos y muy célebres los casos de marcas de prestigio internacional, que 

habiendo sido desarrolladas y difundidas por una empresa a nivel mundial, fueron registradas 

en nuestro país por una persona o empresa diferente, que se beneficiaba notablemente de la 

aceptación de esa marcii, en detrimento del titular extranjero. 
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Casos como los de las marcas "CHEMISE LACOSTE", "CARTIER", "GCCCI", 

"BANANA REPUBLIC" Y "FILA", por ci1ar algunos, fueron ampliarnenle conocidos por 

estar involucradas marcas de tanto relieve. 

En relación a los casos antes mencionados. es prudente comentar que aún y 

cuando a las empresas o personas que en nueslro país regislraron marcas de ese lipo (y que 

se siguen regislrando), lo hicieron de conformidad a la legislación en ese momenlo 

impcranle, por lo que de ninguna manera es posible eslablecer que en estos casos, de manera 

global, se realizaron acles de competencia desleal, ya que anles la marca noloria no lo era y si 

después cobra notoriedad no exis1e dicha infracción(3). 

Es hasla cieno punlo recriminable que las empresas propietarias de marcas de 

renombre internacional por su desinterés en el mercado mexicano, mantengan desprotegidas 

sus marcas en nuestro país, permitiendo con esta omisión que terceros obtengan los registros 

correspondientes. 

Actualmente, como hemos mencionado la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad Industrial otorga una prolección especial en favor de las llamadas marcas 

"notoriamente conocidas", al establecer que no son registrables las denominaciones, figuras o 

formas 1ridimencionales iguales o semejanles a una marca que la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial estima que es noloriarnente conocida en México, para ser aplicada a 

cualquier producto o servicio. 

Es muy dificil es1ablecer cuando y en que condiciones una marca puede ser 

calificada como "notoriarnen1e conocida", ya que predomina un gran subjethismo en este 

tipo de valoraciones. 
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Los criterios mas socorridos para definir estos parámetros son los siguientes(4): 

a. La notoriedad de una marca debe juzgarse en función del tipo especifico de 

público que es destinatario de Jos productos o servicios. 

Es obvio que en el caso de la marca "BELLOTA", la gran mayoría del público 

consumidor no la conozca o no la recuerde. sin embargo, cualquier persona medianamente 

enterada dentro del medio de las •ferreterias", reconocerá en esa marca de "herramientas 

manuales" a una de las de mayor prestigio en el mundo. 

b. La difusión que dicha marca ha recibido en mJestro país, por cualquier medio 

publicitario. 

A pesar de que muchos de los titulares de marcas en España lo desconocen, las 

marcas de los productos que se anuncian en la revista española "HOLA• son ampliamente 

conocidos en nuestro país, por virtud de la gran circulación que esta publicación ha alcanzado 

en nuestro medio. 

La periodicidad de estos anuncios puede concurrir como elemento básico en la 

determinación de la notoriedad que determinada marca ha recibido, en nuestro país , por ese 

conducto. 

c. El número de registros y la presencia que la marca hubiere alcanzado en otros 

países. 

A pesar de que la marca "PERMALAT" hasta ahora no ha penetrado de manera 

definitiva al mercado mexicano, y la misma no ha sido promocionada en forma alguna, la 

fama que ha logrado en otros paises trasciende en forma tal que de acuerdo a nuestro 

sistema alcanza la jerarquia de marca "notoriamente conocida•. 
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En relación al impedimento que la ley establece para que marcas "notoriamente 

conocidas" sean registradas por persona distinta a su legitimo propietario, es importante 

destacar que la restricción no sólo opera en relación a los productos que usualmente dicha 

marca distingue, sino que la ley extiende la imposibilidad de registro a cualquier otro 

producto o servicio. 

Es decir si se plantea una solicitud para registrar la marca "ADIDAS" por una 

persona distinta a su titular, seria igualmente negado su registro para "calzado deportivo" que 

para "productos químicos". 

1...11 situación de las marcas de sen·icio en J\.lb.ico. 

En el año de 1952 la Oficina de marcas mexicana admitió a registro la marca KRAFT 

SYSTEM para distinguir servicios de reparación y recncordamiento de llantas neumáticas y 

durante el periódo comprendido entre 1961 y 1965 registró 60 marcas mas, entre las que 

pueden citarse tanto por su notoriedad como por amparar típicos servicios desligados de 

producto alguno, las siguientes: 

HIL TON. LAS BRISAS y SHERA TON para distinguir servicios de hotel. 

ASTRO JET, ALIT ALIA y AERONAVES DE MEXICO para servicios de transporte aéreo 

de pasajeros, carga y correspondencia; AUNT IEMINA, V!PS y PLA YBOY smicios de 

restaurante; l.T.P., AMOSA Y EXPRINTER para servicios de promoción turistica, venta de 

boletos para transporte y reservación de hoteles;INTERCONTINENTAL y CARTE 

BLANCHE para ser.idos de lavanderia y peluqueria; HERTS para servicio de alquiler de 

automóviles; A.O T. para servicios de alarma contra robo; )' D!NA>'\fiC READ!NG para 

enseñanza de lectura rápida. 
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Debido a la falta de su reglamentación especial, dichas marcas de servicio han sido 

agrupadas en la clase 50. relativa a los artículos no especificados de la clasificación oficial de 

productos, lo cual se juzga como una maniobra de los abogados mexicanos tolerada por la 

Administración. Opinión que no comparto, pues a mi juicio e1 Estado Mexicano está 

obligado a proteger las marcas de servicio en tanto se adhirió al texto de Lisboa del Convenio 

de Paris, sin importar la cuestión de carácter secundario, relativa a la com:cta o exacta 

colocación de los servicios en detenninado grupo del Nomenclator. 

Hasta 1976, el departamento de marcas se rdaisaba a regiSlrar las marcas de servicio, ya 

que ni la Ley de Propiedad Industrial ni su reglamento preveían estas marcas porque la 

registrabilidad era únicamente de las marcas destinadas a diferenciar objetos tangi"bles, 

condición de que carecen los servicios, por lo que se presento un grnn problema ya que se 

negaban los registros a servicios de todas clases, y por lo tanto no se protegían, ya en 1986 se 

les otorgo protección y también una clase determinada. 

Causu de nulid1d de un registro mar('ario. t:a el caso de marta notoria. 

El articulo 6 bis del Convenio de París concluye diciendo: 

11 No se fijara plazo para reclamar la anulación o la prohibición de marcas registradas o 

utilizadas de mala fe". 

Como se había señalado anteriormente, la fracción llJ del aniculo 147 de la Ley de 

Invenciones y Marcas, da otra opción a anularlas marcas registrndas en México, por un 

tercero cuando la marca en cuestión ya estaba registrada en el extranjero, sólo que tal y como 

. se apuntó, el plazo de 6 meses para ejercitarla es demasiado breve. 
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Por el contrario esta disposición del Convenio establece un término de 5 años a partir de 

la fe~ha del registro para pedir la nulidad correspondiente, lo cual constituye una arma 

efecti\'a para anular aquéllas marcas que han sido registradas de mala fe o bien de aquéllas 

que correspondan a una marca notoriamente conocida 

Anteriormente, el problema que surgía al momento de aplicar esta norma era que la 

autoridad se negaba. en la gran mayoría de los casos, a reconocer como notoria una marca de 

este tipo, esgrimiendo el argumento de que si bien la marca podría resultar notoriamente 

conocida en su pais de origen, no lo era en México que es el país del registro y por tanto no 

aceptaba o denegaba estas solicitudes de nulidad, con lo cual se favorecía ampliamente la 

"pirateria de marcas". llegándose a extremos tales de no reconocer como marca notoria a la 

denominada CHANNEL para distinguir perfumes. 

Afonunadamente en la actualidad, se enuentra regulado en la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial en su an. 151 la nulidad de un registro y nos dice que 

un registro es nulo fracción 1 " cuando se haya otorgado en contravención a las disposicioes 

sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de los 

dispuesto en esta fracción. se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del 

registro los establecidos en las fracciones 1 y XV del aniculo 90". El mismo aniculo otorga 

los términos en que deben presentarse las acciones de nulidad que este caso tratándose de 

marcas notorias se podríi presentar en cualquier tiempo. El concepto "marca notoria" se 

maneja ya de una manera más amplia, lo que ha permitido resolver controversias de esta 

naturaleza, y más aún la autoridad ha rechazado un buen número de solicitudes de registros 

de marc~ por ser a su juicio, notoriamente conocidas, evitándose así que llegaran a madurar 

en registros que tendrían que ser anulados en su momento. 
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Jurisprudencias relacionadas con el lema. 

"MARCA NOTORIA. EL. SIGNIFICADO QUE SE DEBE 

TENER DE UNA MARCA NOTORIA. L.A PROTECCION DE 

L.A MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO 

NECESITA EL. REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE 

REGISTRADA EN EL. PAIS. Para podrr dtlimilar ti 

signific•do que se debe tener en cuenta que I• notoriedad es el 

conocimiento que el público consumidor tiene de esa matta. 

Este conocimiento no se limita, n•turalmente al nombre de la 

marca, sino que induye infórmacionrs sobre productos que la 

Dr:va•. Es por referencia al público consumidor c:omo se puede 

saber si uaa marca es •otoria o no , ya que la notoriedad a una 

pnoeba d• la ulilización dt la man:a, porqur significa qut ha 

tenido gran é1.ilo y ha sido aprttiada por 105 c:onsumidores. De 

tal modo que una marca puede ser notoriamenle c:onodda en el 

paí5 anees de su regislro en él y, en vista de las ttprrcuciones 

posibln de la publicidad de otros pai•rs. aún anteo de qut se 

utilice en la República mexicana. Por lo qur ve al tarátCer de 

notorb que puede atribuine a una marca, es una cuestión de 

httho que las autoridades administrativas y juditiales del país 

deben determinar, fundando su opinión en aprttil:ciones 

razonables. 

En la tspttit, las autoridades responHbla nrgaron a la quejosa 

ti registro dtl signo qut propuso, por tratarse de la imitarión de 
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uno de los monográmas que se usan en los productos de la marca 

"Gl'CCI", que a nil·el internacional han dado a conocer los 

señores Aldo y Rodolph Gucci, responsables del éxito comercial 

de dichos productos, propiedad de "GUCCI SHOPS" INC., por 

lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente 

conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podia 

crear confusión entre el público consumidor, pues éste al 

adquirir los producto~ crttria que se trata de artículos 

amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo 

anterior, las autoridades responsables realizaron una correc:ta 

aplicación de los articulos 91 fracciones XX y XXI de la ley de 

ln\·enciooes y Marcas, 6 bis y 10 bis del Convenio de París para 

la protección de la propiedad industrial, pues, al tratarse de un 

diseño que imita uno de los monográmas de la marca 

notoriamente conocida "GUCCI" evitaron que se pudiera crear 

confusión entre el público consumidor y ademú impidieron que 

se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa 

marCa e:onocida en forma notoria.. No constituyendo obstáculo 

para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente 

conMida "GUCCl" no se encuentra registrada en d país, pues 

no es necesario que se cumpla con este requisito para que se dé 

la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto 
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por los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio mencionado 

anteriormente, ya que se tnta de una protecd6n de carácter 

excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o 

error al público consumidor e impedir que se produzacan actos 

de competencia desleal" 

Amparo en revisión 1289/84. Gucci de México, S.A 19 de marzo de 

1985. Unanimidad de votos. Ponente: Gcnaro David Góngora 

Pimentel. 

Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. 

MARCAS. PROCEDENCIA DE UN REGISTRO SI SE 

ADUCE SIN PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE 

FAMOSO. 

En d caso no se surte la bipót .. is de la fracción XI dcl 

artkulo 91 de la Ley de lnvea<iones y Mattas, pues ao basta la 

afirmación de que Vicl.i S-n .. UD peinador ramoso, ya que 

tal drcunstancia no constituye un hecho notorio m tirminos del 

articulo 88 dd Código Fedenl de Procedimientos Cidtes, de 

aplÍCllción supletoria, sino qft debieran babene aportado 

demrntos para arredilar iad•bitablemtnte la rama de cu 
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muy con()(ido, en este aspecto conviene señalar que podría ser 

negado el registro de que se trab, incluso sin prueba alguna al 

respecto, si se refiriera a un hecho notorio como lo pueden ser en 

nuestro medio las marcas "ZAGA", "RALEIGll", "JEAN 

PIERRE", "CLEMENTE JAQUES", •le. Pero tratándose d• 

una circunstancia no tan notoria e incluso circunscrita, como se 

reconoce en los propios agravios, a ciertas personas del se:s:o 

femenino y relacionada con l• acth•idad de arreglo del cabello, 

no puede decirse que se trata de un hecho notorio, má:s:ime que 

en el caso, como se índica en la sentencia que se revisa, los 

artítulos que la quejosa desea amparar con la referida marca 

"SASSON" nada tiene que ver con los peinados. 

( Amparo en revisión 1804. Creaciones Kena S.A. 16 de marzo de 

1983. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledezma. 

Secretario: Mario Pérez de León). Primer Tribunal Colegiado en 

materia administrativa. 
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:\!ARCAS SOTORIAS. LA PROTECCIOI'\ DE LAS. FI 

NALIDAD DE LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGIS

TRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO 

PAIS. LA PROTECCION DE L\S MARCAS 

NOTORL.\:\IDITE CONOCIDAS AUN CUANDO NO ESTE!'\ 

O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDOS E~' EL PAIS. 

LOS ARTICULOS 6 BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE 

PARJS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. 

La marca sin·e para distinguir productos o Rrvitios que 

provienen de un fabricante o de un comerdante, de los 

productos o servicios de sus c:ompetidora. Lu fuentes dd 

derecho a la mana, ruogidas por la doc:trina y adoptadas por 

las legislaciones de distintos paises son el primer mo por d 

registro, habiéndose generalizado este último como d medio mis 

eficaz para la protec:ción dd sipo mattario. El siJtema 

adoptado por nuestro país puede comiderane como misto, ya 

que si bien es cierto que buiUmente es d registro d que genera 

la exclusividad dd deruho a la matta, también es verdad que el 

uso produce efectos jurídicos antes del regiJtro, y con 

posttrioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invencionts y 

Marcas preveé la posibilidad de conceder el registro de una 

marca que itomenz6 a ser usada anta que otra fuese registrada. 

para lo cual esisten procedi•lentos y plazos que c:ondu"'8 a la 

anulación dd registro ya otorgado pan dar lugar al registro de 
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la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La 

protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios 

fundamentales: d de territorialidad y el de especialidad. De 

acuerdo con el presupuesto de la territorialidad, la protección de 

la marca se encuentra dn:unscrita a los límites del país en donde 

ha sido registrada y por su parte, el principio de la especialidad 

de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya 

que el derttbo exclusivo que origina el registro de la marca 

opera· solo en el campo de los productos o de los sen-idos 

idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, 

ver los artículos 119, 121, 123; en cuanto al presupuesto de 

especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y 

Man:as) pero la aplicación estricta de los principios de 

territorialidad y de espec:ialidad de la man:a, puede provocar 

abusos que se traducen en engailos para los lcgitimos dueilos de 

las man:as y pan d público consumidor, pues debido a la 

territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar 

de una marca ntranjera que todavla no ha sido registrada en 

nuestro pals, para obtener el registro de esa marca a su nombre, 

y disfrutar de la cdebridad de ese signo distintivo. Es por ello 

que, para evitar los citados inconvenientes, el dia catorce de 

julio de mil novescientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo 

la última revisión del Convenio de París para la protección de la 

Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil 

cicbocientos ochenta y tres, Con,·enio que fue aprobado por el 
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Congreso de la Unión según dcrreto publicado rn ti Diario 

Oficial de Ja Fedrración dtl cinco de marzo dt mil novcrientos 

setenta. y seis. Lo disputsto por los artículos 6ºbis y IO"bis dd 

ya mencionado Conve~io, tienen la finalidad de evitar el registro 

y el uso de una marca que pueda crear coníusión con otra marca 

ya no toriamente conocida en el país de registro o de utilización, 

aunque esta última marca bien conodda no rsté o todavia no 

haya sido protegida en el país mediante un registro que 

normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre 

en connicto con ella. Esta protección excepcional de una mara 

notoriamente conocida está justificada porque el rqistro o d 

uso de una mara similar que se prestara a c::onfu1ión, 

equivaldría, en la mayoría ~e los casos, a un acto de competencia 

d<sleal, y también se puede considerar perjudicial para los 

intereses del público consumidor que purde ser inducido a enttr, 

rnp<eto dtl origrn o ealidad de los productos amparados con 

rsa marca similar. Al 5fr aprobadas por el S.nado, las rdormas 

que se hicieron en Eslocolmo al Con\·enio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial, en las que se conlienen los 

artículos 6°bis y IOºbis, de dicho tratado inlemacional forma 

parte de la Ley Suprrma dd Pais en lérminos dtl articulo 133 

Constitucional. En concordancia con los articulo• 6ºbis y IO"bls 

dd Convenio de Paris para la Protección dt Ja Propitdad 

Industrial, tl l<gislador mexicano tstahleció rn las fraccionu XX 

y XXI dd artículo 91 de la Ley dt Invenciones y Martas la 

prohibición de registrar como marta las denominacionrs, signos 
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o liguras susrrptibles dr inducir a error, por tratarse dr 

imitarionrs de otra marca que la auloridad rompelente del país 

(en la actualidad Secrrtaria de Comercio y Fomento Industrial), 

estime ser notoriamente conocida, romo siendo ya marca de una 

penona que pueda beneficiane dr ese Con,·enio y utilizada 

para productos idénticos o similares; igual prohibición e1iste 

cuando la parte esencial de Ja marca que sr trate de regislrar 

constiluya la reproducción de la marca notoriamente conocida o 

una imilación susceptible de crear coníusión con está, ron el 

objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia 

desleal. 

(Amparo en revisión 1269/84 GUCCI de Mexico S.A de C.V. de 

1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 

Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muíloz Tunenez. 
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~OTAS A PIE DE PAGl1"A CAPITt.:LO VI. 

l. RANGEL DAVID. Dere<:ho ~ !;¡ Propiedad Industrial ~ Intelectual Ll\' . .\11,f_ Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. México. 1990. 

p.p. 48-52. 

2. JALIFE MAURICIO. Aspecto; ~ ~ ~ marcas m México. Editorial Sista. México. 

1992. p. 15 

3. IBIDEM, P.41 

4. IBIDEM, P.43 
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CONCLUSIONES. 

1. A través de este estudio, hemos podido comprobar, que la protección de las marcas 

notorias esta muy limitada con demasiada frecuencia tanto a nivel internacional como 

nacional, pero se puede decir, que en ciertos paises ya está mejor garantiz.ada. 

2. El criterio más cenero, para analizar la notoriedad de una marca es el que se refiere al 

segmento especifico de público que es destinatario de los productos y servicios, otros 

criterios son, cuando una marca cuya reputación esta claramente adquirida, en base a su 

número de registros y Ja presencia que hubiere alcanzado en varios países, marca "única" y 

conocida, y que prácticamente jamás haya sido adoptada por terceros, y por último la 

difusión que dicha marca ha recibido en algún país, por cualquier medio publicitario. 

3. Es correcta la aplicación de que la marca notoria se debe proteger independientemente de 

los productos y servicios de que se trate, ya que a la marca que alcanza cieno resplandor, 

debe asegurarsele una protección más amplia, porque para su titular, ella constituye un activo 

importante y su usurpación por un tercero siempre implica una idea de fraude y de mala fe, 

con lo que se daila al titular por la mala imagen creada por la otra marca. se debilitara su 

poder atractivo, por la confusión de marcas, no de productos por que no seria lógico, pero si 

se piensa que por tener la misma marca, tienen un mismo origen. 

4. Seria de gran interés, que el rango o status de notoriedad de las marcas pudiera ser 

alcanzado en términos registrales, no solo de hecho, como en el caso de Brasil, en donde 

existe un registro especial para la inscripición de estas marcas, decisión acertada que deberian 

adoptar todos los países para evitarse asi, problemas innecesarios. 

112 



S. Tanto en el GATT, y en acuerdos bilaterales como el próximo Tratado de Libre Comercio 

entre los paises de México y Noneamerica, asi como en los acuerdos de la Comunidad 

Europea, se debe de incluir y dar imponancia al concepto de marca notoria, en función de que la 

difusión internacional de estas marcas actualmente es muy extensa. ya sea por televisión vía 

satélite, eventos deportivos, revistas y diarios extranjeros, que nos permiten conocer productos 

que no se venden en nuesuo país, lo que ocasionarla que estas marcas cayeran dentro del marco 

de la competencia desleal en un pequeño periódo de tiempo. 

6. Es recomendable que al Convenio de Pari' base de la legislación de la Propiedad Industrial, 

se peñeccione la protección de las marcas notorias, porque esta muy atrasa.da en este sentido 

ya que establece una protección solo cuando se trata de productos similares y no cuando son 

diferentes, ya que entre mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podria ser la extcnción de la 

protección a productos diferentes. 

7. Es necesario promover reformas a la Ley de la materia para mejorar la cobertura de las 

marcas notorias en México, no solo a marcas extranjeras sino también a las nacionales. 

8. El uso no es requisito de la notoriedad, de tal modo que una marca puede ser notoriamente 

conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercuciones posibles de la 

publicidad de otros países, aún antes de que se utilize en la República Mexicana, pero si la 

marca no era notoria y después cobra esa.notoriedad no necesariamente hay competencia 

desleal. 
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9. También debe notarse que en el plano juridico, las marcas notorias pueden ser atacadas por 

un gran peligro, a saber su gran vulgarización, ya que aunque en juicio de nulidad se ganará el 

derecho a la marca como titular de la marca. este estaría frente a una gran pérdida ya que la 

marca estaría ya wlgarizada. y por lo tanto perderia su ,·aloi y el status de marca notoria que 

tenía, se invalidaría, y la mayor de las veces es muy dificil recuperar a Is clientela esp:o::ifica de 

dicho producto. 

10. En otro inciso, en razón misma de su notoriedad, unas marcas pueden ser comunmente 

empleadas o incluso citadas de manera abusiva en revistas o en diaños, como si se tratani de 

nombres genéricos aplicados a ciertos articules o productos determimdos. De esta manera 

algunas marcas han sido consideradas así mismo demasiado vulgarizadas para seguir siendo 

válidas. 

11. Por último y en este mismo orden de ideas,, los titulares de marcas notorias deben cuidar que 

el público no vaya a considerar a estás últimas como si hubieran llegado a ser denominaciones 

más o menos corrientes de un género de productos; en todo caso es de su interés reaccionar 

bajo este titulo, sobre todo en el plano jurídico, contra empleos abusivos de publicidad y difusión 

para que sigan manteniendo su importancia como marcas notorias. 
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