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DEDICATORIA

A los justos

LosJusros

Un hombre que cultiva su jardin, como queria Voltaire.

El que agradece que en la Tierra haya miisica.

El que descubre con placer una etimologia.

Dos empleados que en el café del sur juegan un
silencioso ajedrez.

El ceramista que premedita un color y una forma.

El tipdgrafo que compone bien esta pagina, que tal vez
no le agrada.
Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales
de cierto canto.
El que acaricia a un animal dormido.
El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho.
El que agradece que en la Tierra haya Stevenson.
El que prefiere que los otros tengan razon.

Esas personas, que se ignoran, estan salvando el mundo.

Jorge Luis Borges
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CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO MARCARIO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO 1

INTRODUCCION

La propiedad intelectual se ha convertido en un elemento primordial de la politica
econémica mundial, al mismo tiempo que el origen de la riqueza es cada vez més de
carécter intelectual (en oposicién a lo material), y en el que los mercados se distribuyen

en todo el mundo.

La propiedad intelectual se interesa por establecer derechos inmateriales y definir
sus alcances, Esta tesis propone establecer y definir los alcances de proteccién de los
nombres de dominio como un derecho inmaterial de propiedad intelectual, a la luz de los
conflictos que se han suscitado entre los derechos marcarios y los nombres de dominio,

ambos, activos intangibles de gran vator para sus titulares,

Durante los ultimos seis afios el crecimiento de Internet, y en especifico del
comercio electrénico, ha sido enorme (independientemente de lo buen o mal negocio que
ha resultado), como consecuencia de este aumento de usuarios, han surgido diversos
conflictos entre el ya establecido derecho marcario y los nombres de dominio (que son
“las direcciones” con que se accede a una pagina en Internet); pues la forma en que se
empezaron a otorgar los nombres de dominio era sin ninguna restriccién al solicitante, lo
que provocd, al cabo de poco tiempo, grandes conflictos con los derechos adquiridos por

los titulares de marcas, Los problemas que se han suscitado son los siguientes:

(i) Que se han otorgado nombres de dominio que contienen el nombre de una

marca registrada.

(ii)  Que se han otorgado nombres de dominio que contienen nombres de uso

comiin o genérico.

(ifi)  Que en materia de nombres de dominio no existe una clasificacién de los

bienes o servicios que se ofrecen.
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(iv) Que en materia de nombres de dominio no aplicable técnicamente el

principio de territorialidad.

Lo anterior desperté mi interés, por lo que elegl este tema para desarrollario en
mi tesis y proponer la mejor solucién a esta problematica. Asf que empecé mi tesis con la
hipétesis de que los conflictos podrfan disminuirse si se regularin los nombres de
dominio dentro del capitulo de signos distintivos de la Ley de Propiedad Industrial (en
adelante también referida como LPI) y con aplicaién del derecho marcario en todo lo que

no se opusiera a la naturaleza misma de los nombres de dominio.

Con ia hipétesis en mente, disefié el capitulado de manera de que los temas que se
fueran exponiendo sirvieran de base para llegar a una conclusién. Puesto que el punto a
probar es si es aplicable a los nombres de dominio el derecho marcario, y si con esta
aplicaci6n se reducen los conflictos antes mencionados; consideré que antes de entrar al
fondo de mi tema era importante conocer los orf genes y evolucién de ambas figuras: las

marcas y los nombres de dominio,

De lo anterior, que en los primeros capitulos se traten los antecedentes del
derecho marcario, de Internet y de los nombres de dominio. Conociendo la evolucién que
ha tenido cada figura, entréal estudio, primero, de la regulacién actua! de las marcas y
su importancia econémica, posteriormente, al estudio de las reglas y recomendaciones
que definen fa “polftica” de los nombres de dominio, de donde se desprende que no hay
normas jurfdicas que los regulen; de ahf la dificultad de tratar de determinar su
naturaleza jurfdica, que conforme a una de mis hipétesis podrfa tratarse de que fueran

signos distintivos.

Una vez establecido lo que es cada figura y su regulacién, se hace una
comparacién de elementos similares y diferentes. Finalmente se explican los conflictos
surgidos entre ambas figuras y se propone la solucién que puede darse a cada uno de
ellos.
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Resumiendo, en este trabajo se determinan los “alcances” de la propiedad
intelectual en materia de nombres de domino, para evitar que sigan surgiendo conflictos,
y otorgar seguridad juridica a quienes cuentan con derechos adquiridos sobre un nombre

o una marca legalmente registrada(o).
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CAPITULO PRIMERO ANTECEDENTES MARCARIOS
1. Conceptos Fundamentales de la Marca

A continuacién se mencionan los conceptos fundamentales de la marca, lo que

servird de apoyo para la comprensién de este trabajo.

Signo Distintivo. Es una denominacién que contiene elementos distintivos que por

si mismos individualizan a un producto o servicio.'

Marca. Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma

especie o clase en el mercado.?

Actos de Competencia Desleal. Son aquellos contrarios a las précticas honradas,
que pueden engafiar o confundir al piiblico en cuanto a la naturaleza y las
caracteristicas de un producto o servicio; o actos que tiendan a desacreditar tales

productos o actividades®.

Marca de Producto. Es la marca que distingue a un producto, mercaderfa o

artfculo tangible de los otros.

Marca de Servicio. Es la marca que distingue a una persona fisica o moral por las
caracterfsticas en que comercializa sus actividades dentro del mercado (por su

calidad, eficiencia, rapidez, seguridad, entre otros factores).

Marca Colectiva. Son las marcas que una asociacién, sociedad de productores,
comerciantes o prestadores de servicios de un mismo genero registran para

distinguir su calidad. Ejemplo: Cotton, Wool.

' VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar, Contratos Mercantiles, Ed, Porriia. 7a. ed. México 1997, p. 141.
2 Definici6n que da el articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
) RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 95.
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Nombre Comercial. Es el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa
de una persona fisica o moral, de las demis que tienen la misma o similar

actividad industrial o mercantil.*

Marca Notoria. Es la marca que como consecuencia de las actividades
comerciales, publicitarias y promocionales desarrolladas en México o en el
extranjero, son conocidas por un sector especializado de piiblico o de los circulos

comerciales de México.

Anuncio o Aviso Comercial. Es el signo distintivo que consiste en el texto del
anuncio publicitario o slogan con que se dan a conocer los productos o servicios al
publico.® Ejemplo “El negro que no se raja” para identificar los tinacos marca

Rotoplas.
Antecedentes de las marcas

De la definicién de marca que se cita en la pigina 3, encontramos que sus

funciones son distinguir productos de los de su misma especie. Tomando en cuenta lo

anterior, podemos decir que los antecedentes de las marcas son las primeras distinciones

que se utilizaron por el hombre para singularizar cosas que se podrfan confundir con las

de los demis.

De este modo tenemos que una de las primeras expresiones de distincién fueron

los nombres de personas, asentamientos, etc. Hasta que posteriormente encontramos los

escudos o banderas de los feudos, los simbolos de los reinos, paises, ejércitos, asf como

1a manera de marcar la pertenencia de ganado con hierro caliente.

* RANGEL MEDINA, op. Cit.. p. 82.
$Idem p. 90,
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Asf se fueron haciendo cada mis comunes las distinciones hasta que llegaron a los
productos y/o servicios, por ejemplo, en el siglo XVII todo el medio musical sabfa que

un violin hecho en el taller de Antonio Stradivarius® era mejor que cualquier otro.

Como se ha visto, el origen de las marcas es antiguo, lo que hace dificil establecer
en qué momento pas6 de ser un simple signo para distinguir la pertenencia de un objeto
por parte de su creador, a ser un signo distintivo de los productos fabricados por este
creador o empresario y con la confianza de que quien adquiere el producto sabe que tiene

las misma caracteristicas de los demés que llevan una marca igual.

En los Pueblos Indigenas

A pesar del gran avance matemético, astronémico, textil y del sentido del Derecho
(entre otros rubros) de los pueblos indfgenas, no se utilizaban las marcas, al menos como

actualmente se usan,

No obstante lo anterior, como en todas las civilizaciones encontramos signos que
son caracterfsticos de algunas comunidades que ahora nos sirven para distinguir a unas

comunidades de otras.

Un ejemplo de lo anterior es que una de las formas mis comunes de expresién de
los indigenas que habitaban la zona de Veracruz es que en su artesanfa generalmente los

caras sonrien casi siempre.
En la Colonia

Durante 1a Colonia si hubo antecedentes de regulacion sobre marcas, como se

explica a continuacién.

Las ordenazas dictadas el 20 de octubre de 1638 por el Marqués de Cadereyta en

relacién con el arte de la platerfa establecfan:

¢ Antonio Stradivarius (l644 1737) Fabncamc de instrumentos de cuerda, considerado el mis grande de
todos los tiempos. E pedia Tomo 11, Ed. Enciclopadia Britinica Publish
inc., Estados Unidos de Aménca 1991 p. 345,
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a) Para que no se defraudara el quinto real’, los plateros debfan quintar los
metales antes de presentarlos al Veedor, quien en presencia de los Oficiales
Reales marcaba con una seiial el metal. La funcién de los Oficiales Reales era

revisar que se cumplieran con estos requisitos.

b

=2

Los plateros debfan de tener una marca y una sefial para identificar las piezas
labradas por ellos. Esta marca tenfa que estar registrada ante el Escribano
Piiblico de Cabildo de 1a Ciudad de México. Era indispensable que las piezas

estuvieran marcadas para poder venderlas.
c) El Veedor, no debfa recibir la pieza sin que tuviera la sefial de su artifice.

Posteriormente, sali6 la cédula Real del 1 de octubre de 1733, y las ordenanzas
del virrey Fuenclara, que impusieron més reglas para evitar el fraude del quinto real. En
1783 fueron dadas en México las Ordenanzas de Ensayadores, que en su parte innovadora

dispuso:

i) El Ensayador practicaba visitas frecuentes en los parajes como los portales,
las plazas y otros, para revisar que la plata y el oro que se comerciaba

estuviera marcado, y se recogfa el que no estaba marcado.

ii) Una vez fundidas, ensayadas y marcadas, se remitfan las piezas de oro y
plata al justicia, quien se encargaba de llevar un registro de las piezas y en
un libro ponerles la marca del lugar y real corona. Con lo anterior
quedaban certificadas las piezas para que se pudieran comerciar

libremente,

ili)  Se establecfan tres tipos de marcas: la marca o remacha del quinto; la

marca del ensayador, y la marca y nombre del artista.

7 Carlos V, por cédula de Granada del 9 de noviembre de 1526, para promover la creacién de minas y
compaiifas mineras estableci6 que sélo se debfa pagar al Reino un quinto de lo que se obtuviera. A esto se
te denoming el quinto real, Rangel Medina, op. cit, P,
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La excesiva omision de los signos obligatorios antes mencionados, se debi6 a la
practica continua de defraudacién al fisco y a que la marca no era precisamente estética
en las piezas y los consumidores preferfan que nos las tuvieran. En 1788, el reglamento
de aranceles indic6 que toda 1a mercancia embarcada con destino a las Indias debfa estar
marcada, y se castigaba a los falsificadores de las marcas con el decomiso de la

mercancia, 5 afios de presidio en Africa y se le privaba de hacer comercio con las Indias.

En el siglo XVII se empezaron a usar las marcas del fuego por los monasterios
para identificar sus libros y el origen de los mismos. Esto se hacfa de la misma manera en
que se marcaba al ganado o a los esclavos, calentando un hierro o bronce que se aplicaba

cn la piel que cubrfa las pastas de los libros.

Antecedentes legislativos Mundiales

No fue sino hasta el siglo XIX cuando surgieron ordenamientos juridicos eficientes

en relaci6n con la proteccién de las marcas.

Asf tenemos que en Francia en 1789 y 1824 se establecicron sanciones criminales
en contra de los infractores y por medio de la Ley del 13 de junio de 1857 se coordinaron
y sistematizaron las disposiciones sobre las marcas de fabrica. En Espafia el primer
instrumento para el aseguramiento de las marcas surgié por Real decreto del 20 de
noviembre de 1850, mientras que en Inglaterra fue el Acta del 7 de agosto de 1862, en
Estados Unidos las Actas del 8 de julio de 1870, asi como las del 14 de agosto de 1876 y
3 de marzo de 1881. Finalmente, en Alemania la primera legisiacién al respecto es del
30 de noviembSre de 1874.

Antecedentes legislativos en México

Antes de la primera ley especializada, existieron en nuestro pais diversos cédigos
y leyes que regularon de manera dispersa normas para reprimir los actos que pudieran
afectar el derecho sobre las marcas. Estas disposiciones se encontraban principalmente en

el Cédigo Penal y en las leyes mercantiles que estuvieron vigentes hasta antes de 1890.
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A. Cédigo de Comercio del 16 de Mayo de 1854

Este ordenamiento fue hecho por Teodosio Lares, quien fue ministro durante el

ultimo perfodo de Antonio Lépez de Santa Anna. Este Cédigo no regul6 en ninguno de

sus apartados las instituciones marcarias, sin embargo se desprende del mismo el

reconocimiento de la existencia de las marcas y algunos de sus aspectos més importantes

como es la distintividad. Algunas de las cuestiones mis importantes del Cédigo Lares son

los siguientes:

a)

b)

~

c)

El artfculo 189 estipulaba que entre lo que podfan exigirse el porteador y el
cargador en relacién con la mercancia estaba la mencién en cuanto a la
calidad genérica, el peso, la marca y demis signos exteriores que contenian

los bultos.

En el capitulo destinado a regular el comercio maritimo se obligaba al
capitén a llevar tres libros: (i) uno de cargamentos, en donde se asentaban de
forma precisa las mercancfas que se cargaban con la expresién de la marca®
(ii) otro, del asiento formal de las mercancfas que se entregaban con
respectivas marcas y niimeros® (iii) y otro sobre el conocimiento que debfan
entregarse entre el capitdn y el cargador, en donde se expresaba la calidad,

cantidad, niimero de bultos y marcas de las mercancfas transportadas.”

El articulo 638 obligaba a los que celebraban contratos de seguros maritimos

a manifestar la marca y el niimero de bultos.

B. Cédigo Civil de 1870

Este c6digo fue el primer cédigo civil mexicano, el cual contenia en su capitulo

“Del trabajo” regulacién sobre propiedad literaria, propiedad dramitica y propiedad

* Antfeulo 500 def Cédigo Lares,
? Artlculo 502 del Cédigo Lares.
'® Articulo 609 del Cédigo Lares.
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artistica, 1o que hoy en dfa se denomina derechos de autor. Asimismo estableci6 reglas

para declarar la falsificacién y las penas impuestas por su comisién.

Ademis, contenfa un capitulo dedicado a disposiciones referentes al procedimiento
administrativo que se segufa ante el Ministerio de Instruccién Piblica para adquirir la
propiedad de una obra. De esta manera el que mandara hacer una obra a sus propias
expensas o ¢l fabricante que adoptara como marca un disefio o cualquier dibujo con
aspecto artfstico, podfa obtener la propiedad de ella, presentando una solicitud a la
Secretaria de Estado y al Despacho de Justicia e Instruccién Piblica, el cual declaraba a
favor del solicitante 1a propiedad artistica de los dibujos y litografias que como distintivos

usaban las mercancfas de los fabricantes.

C. Cédigo Penal de 1871 (Cédigo de Martinez Castro)

Este cddigo, con el nombre de falsedad tipificé la falsificacion de monedas,
acciones, documentos de crédito, billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas,
marcas, estampillas o contrasefias de una casa de comercio o de un establecimiento
privado de banco o de industria. Lo anterior se sancionaba con arresto mayor y arresto de

segunda clase.

Con la misma pena se castigaba al que hiciera uso de marcas verdaderas en
productos falsificados con cl objeto de hacerlos pasar como legitimos; y se aplicaba la
mitad de la pena a quien hiciese uso indebido de marcas verdaderas en perjuicio del

Estado.

También previé la pena de tres meses de arresto a quien usara un efecto de

industria, ¢l nombre o razén social de un fabricante diverso al que lo fabric,

Este ordenamiento legal estuvo vigente hasta 1903, fecha en que la primera

legislacion sobre marcas lo derogd.

CH, Cédigo de Comercio del 15 de abril de 1884
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El libro cuarto de este cédigo se dedic6 a la regulacién de la propiedad mercantil,
consistente en la propiedad de un valor propio distinto del precio de los muebles,
inmuebles, titulos y acciones de la negociaci6én'. Estableci6 principios importantes sobre

el establecimiento comercial, los privilegios de invencién, tftulos de obras y marcas.

Instituy6 para comerciantes y fabricantes la propiedad de sus marcas, que para
adquirirlas era necesario que se depositara previamente en la Secretarfa de Fomento una
solicitud, quien concedia la propiedad si la misma marca no se usaba ya por otra persona
o si no era semejante de tal manera que se pudiera inferir la intencién de defraudar los
intereses de terceros. De este procedimiento se desprende (i) el sistema atributivo de la
propiedad de 1a marca, que consiste en que no se tiene la propiedad sino hasta que se
otorga el titulo, y (ii) la facultad discrecional del Estado para juzgar acerca de la

imitacién marcaria.

Asimismo, consideré que habfa usurpacién marcaria cuando se usaba una
absolutamente igual a otra o cuando se redactaba de manera que pudiera confundirse con
otra marca nominativa o cuando un dibujo o pintura produjera confusién con otras marcas

figurativas®,

Por otra parte, este ordenamiento preveia la accidn civil de dafios y perjuicios
contra el falsificador de marcas. Esta accién prescribia en un afio. Adicionalmente,
impuso 1a obligacién de hacer visible la marca sobre la mercancia, aunque el uso de la
marca misma era facultativo del propietario pudiendo ser la marca un nombre propio o
razén social, nombre de la localidad en que se fabricaba el producto, iniciales, cifras,

dibujos, cubiertas, contraseiias o envases'.

D. Ley del 11 de diciembre de 1885

" Articulo 1411 del Cédigo de Comercio de 1884,
12 Articulo 1441 del Cédigo de Comercio de 1884.
¥ Artfculo 1418 del Cédigo de Comercio de 1884,
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Por medio de esta ley se creé el Registro de Comercio, en el cual debfan
matricularse los comerciantes, titulos de propiedad industrial, patentes de invencién y
marcas de fibrica. La falta del registro o matriculacién antes citada, provocaba un
impedimento al comerciante para el ejercicio de sus derechos en relacién con terceros. En
virtud de lo anterior, el documento por el que la Secretaria de Fomento concedfa la
propiedad de la marca a su titular, producia sus efectos legales a partir de la fecha de su
inscripcién. Una vez hecho el registro, el documento en que se concedfa la marca se

entregaba al solicitante con la nota de inscripcién.

Este Registro de Comercio es el antecedente mexicano mas antiguo del actual

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

E. Cédigo de Comercio de 1889

Conservd la obligacién de inscribir en el Registro de Comercio los titulos de
marcas de fébrica, cuya sancién era que las marcas no producian efectos contra terceros.
Asimismo, conservé casi en su totalidad lo establecido en relacién con la propiedad

industrial, los principios contenidos en el C6digo de Comercio de 1884.

El 13 de febrero de 1896, el Juez Primero de Distrito del Distrito Federal dicté
una sentencia en que sancion6 la falta de registro, cuyo efecto era que no se podfa oponer
a terceros. Lo anterior sucedié cuando el propietario de la marca El Recreo se opuso al
registro de la marca El Deseo, al respecto el juez consideré que aunque el propietario de
la marca El Recreo contaba con la reserva de propiedad por parte de la Secretarfa de
Fomento, no tenfa derecho a oponerse al registro de El Deseo, en virtud de que no estaba

matriculada ante Registro de Comercio.

F. Ley de Marcas de Fibrica del 28 de noviembre de 1889

Esta fue la primera ley mexicana que regul6 de manera especifica los derechos
sobre las marcas. Entré en vigor el dfa 1 de enero de 1890. Estaba compuesta por 19
articulos que protegian tanto al productor como al interés general, como se observa a

continuacidn:
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a)

b)

<)

d

€)

El articulo 3 era relativo a lo que no podrfa considerarse como marca, a
saber: la forma, el color, locuciones o designaciones que por si solas no
constitufan el signo determinante de la especialidad del producto y los signos

contrarios a la moral.

Establecfa que solamente podfa pretender adquirir la propiedad de una marca
el primero que haya hecho uso de ella y que la adquisicién de la propiedad
exclusiva una marca se obtenia a través de la declaracién que hacfa la
Secretarfa de Fomento. Esta declaracién se hacfa sin que mediara examen
previo, pero siempre bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de
los derechos de terceros. El plazo para que un tercero se pudiera oponer al
registro de una marca era de 90 dfas contados a partir de la publicacién de la

solicitud.

El artfculo 11 regulaba la transmision de las marcas, la cual debfa hacerse
junto con el establecimiento que servia como elemento de distincién de los
productos que llevaba la marca que se sucedia. Por lo demis, la transmisién

de marcas se aplicaban las reglas del derecho comin.

La duracién de la propiedad de las marcas era indefinida, pero se preveia el
abandono de una marca por clausura o falta de produccién por més de un

aiio de la fabrica o establecimiento que ha usado la marca.

Era causal de nulidad de una marca el hecho de que se hubiera contravenido
la ley vigente cuando se obtuvo el registro. Para ello un tercero debfa

solicitar la nulidad ante la autoridad judicial.

Al igual que en el Cédigo de Comercio de 1884, en esta ley se aprecia el sistema

atributivo (el derecho lo otorga el registro, no asi el uso). Ejemplo: no obstante que

William Underwood us6 en Estados Unidos de América 1a marca Jamén Endiablado 40

afios antes de que fuera registrada en México por Dionisio Astivia, no pudo invalidarla,
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en virtud de que el uso de la marca que habfa hecho el Norteamericano no era legal, es

decir conforme al registro que otorgaba la Secretarfa de Fomento.

G. Decreto sobre el Depésito de Marcas de Apariencia Extranjera (reformado y

adicionado el 12 de mayo de 1896)

Segiin este decreto, los fabricantes establecidos en los puertos fronterizos que
dieran a sus productos la apariencia de extranjeros (sin que este acto constituyera una
falsificaci6n), usando rétulos o etiquetas en mercancia o envases, tenfan la obligacion de
depositar en la secretarfa de hacienda y en las aduanas de sus demarcaciones, las marcas
de fébrica y demas distintivos con que se ostentaban en sus productos, para que se

aceptaran como nacionales.

Al respecto, quien determinaba si la apariencia de los productos de los fabricantes

establecidos en puertos fronterizos constitufa o no falsificacién, era la autoridad judicial.

H. Decreto sobre Marcas de Apariencia Extranjera del 8 de febrero de 1897

Establecié que los comerciantes que dieran apariencia extranjera a sus productos
debfan depositar en la Secretarfa de Hacienda ¢l mimero de ejemplares que fijara

discrecionalmente la Secretarfa para ser aceptados como nacionales.

Para llevar cabo lo anterior, la marca debfa estar registrada ante la Secretaria de
Fomento. Hecho esto, la Secretarfa de Hacienda daba aviso a las aduanas para que estos

productos no pagaran tributos por la supuesta “importacién”.

Por otro lado, si se efectuaba el depésito mencionado, los productos industriales
con apariencia extranjera quedaban sujetos a la ordenanza de aduanas para los productos

extranjeros.

El 11 de marzo de 1897 se publicé otro decreto sobre marcas de apariencia
extranjera, el cual ampliaba el plazo para hacer el depdsito ante la Secretarfa de

Hacienda.
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L. Reforma Relativa a los Titulares Extranjeros de Marcas del 17 de diciembre de
1897

En un principio la Ley de Marcas de Fébrica de 1889 establecia que el derecho
exclusivo de la marca de fabrica solamente lo podia obtener aquel que fuera residente en
México, siendo obligatorio para los no residentes en México que quisieran obtener la
exclusividad de 1a marca, tener algiin establecimiento, agencia industrial o mercantil para
vender sus productos. Consecuente con lo anterior, la ley exigfa que la solicitud del
registro de marca se acompaiiara del contrato por el cual se habia establecido en México

la agencia industrial.

El motivo de esta reforma fue otorgar el derecho a cualquier persona (residente en
México o no) del uso exclusivo de una marca en la Repiiblica, derogando lo citado en el

pérrafo anterior.

J. Decreto que fija las bases para Legislar sobre Propiedad Industrial del 28 de
mayo de 1903

Este decreto autorizé al Poder Ejecutivo para reformar la legislacién vigente en
aquel entonces en materia de propiedad industrial, siempre que se siguieran las siguientes

bases:

a) Las marcas de fabrica se registrarfan sin examen previo de su novedad u

originalidad;

b) La tramitacién de las solicitudes serfa sencilla y répida. El pago de los
derechos por 1a expedicién no debfan pasar del gasto por expedir los

registros;

c) Se establecerfa una penalidad para los delitos contra la propiedad industrial,

modificando, en su caso, el Cédigo Penal;
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d) La traslacién del dominio de cualquier derecho de propiedad industrial, para

ser vélido, debfa registrarse en la oficina de registro correspondiente;

e) Se publicaria un periédico que describiera claramente los inventos patentados

y las marcas depositadas.

K. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903

Esta ley definié en su articulo primero a la marca como el signo o denominacién
caracterfstica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los articulos

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

Asimismo, estableci6 que para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca,
era necesario registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas. Es en este momento cuando
por primea vez se creé una Oficina especializada para el registro de marcas, pudiéndolo

hacer toda persona sin importar su nacionalidad.

Al igual que las leyes anteriores, adopté el sistema francés, segin el cual se
otorgaba el registro sin hacer un examen de novedad previo y bajo la estricta

responsabilidad del solicitante.

Se prohibié expresamente el registro de los signos que no reunieran los requisitos
de capacidad distintiva como los nombres o denominaciones genéricas o los contrarios a
la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y las que tendieran a
ridiculizar las ideas, personas u objetos dignos de consideracién. Por esta tltima razén,
no se podfan registrar como marcas las armas, escudos, emblemas nacionales y

extranjeros, sin consentimiento expreso.

También estipulé que el registro comienza a surtir efectos a partir de Ia fecha de
su presentaci6n ante 1a oficina de Patentes y Marcas, sicndo renovable por periodos de 20
afios. Reconocié la prioridad de las marcas siempre y cuando se solicitara el registro en
México hasta 4 meses después de haberlo solicitado en otro pafs que actuara en

reciprocidad con las personas mexicanas.
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Se introdujo, en este ordenamiento, la cesi6n libre de marca registrada, es decir,
que una marca podfa transmitirse o enajenarse como cualquier otro derecho; para que la
transmisién surtiera efectos contra terceros era requisito registrarla en la Oficina de

Patentes y Marcas.

Se obligé a los comerciantes, agricultores y fabricantes a indicar notoriamente que

sus marcas estaban registradas.

Eran causales de nulidad que la marca se registrara en contravencion a esta ley, o
que ya estuviere registrada por otra persona. Tenian interés juridico para demandar la
nulidad, quienes se creyeran perjudicados por el nuevo registro y el Ministerio Pdblico,
en los casos de interés general, siendo competentes para declararla los tribunales

federales.

Por otro lado, esta ley contemplé reglas que establecieron la penalidad por el uso
ilegal o fabricacién de una marca; por la venta de mercancia ilegitima; por inducir al
piiblico al error; por usar marcas en las que se hagan indicaciones falsas; por la omisién
de leyendas obligatorias y por la falta de indicacién de que estd registrada la marca.

Aunado a lo anterior se reglamentaron las acciones civiles por dafios y perjuicios.

En cuanto a los casos en que los interesados no estuvieren de acuerdo con una
resolucion administrativa de la Oficina de Patentes y Marcas, se estableci6 la procedencia

de la revocacién de la resolucién impugnada por los jueces de distrito.

Este cddigo, modificé la obligacién de inscribir en el Registro de Comercio los
certificados de marcas, para que fueran inscritos a partir de entonces en la Oficina de

Marcas donde se practicara el registro.

Dentro del dmbito de los signos distintivos, se regularon por primera vez, el

nombre comercial y el aviso comercial.

En la misma fecha, se publicé el reglamento a esta ley, el cual establece las

circunstancias necesarias para aplicar la ley.
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L. Decreto sobre _la Convenci6n de Parfs del 11 de diciembre de 1903

Por medio de este decreto se promulgé 1a adhesién de Méxicoa la Convencion de
Parls para la proteccién de la Propiedad Industrial (20 de marzo de 1883), asf como el
protocolo de clausura de esta convencion; y la adhesién al Acta Adicional firmada en

Bruselas, Bélgica, el 14 dediciembre de 1900, que modificé a la Convencién de Parfs,

LL. Decreto sobre el Arreglo de Madrid del 6 de septiembre de 1909

Se promulg6 la adhesién de Méxicoal Arreglo sobre el Registro Internacional de
marcas de Fébrica y Comercio, firmado en Madrid el 14 de abril de 1891; y su protocolo

de clausura.

M, Reglamento para el Registro de Marcas Internacionales del 9 de noviembre de
1909

Estableci6 el procedimiento para asegurar a los que tuvieran su domicilio en
México, la proteccién de marcas de marcas en los estados adheridos al Arreglo de
Madrid.

N. Decreto del 29 de agosto de 1914

El barén de Cuatro Ciénegas, mediante este decreto, declaré nulos los asuntos
tramitados y las resoluciones emitidas por la Secretarfa de Fomento, abarcando con esta

medida a los registros marcarios.

Debido a esta situacién, la direccién de Patentes y Marcas emiti6é un acuerdo™
avisando al piblico que todas las personas que hubieran tramitado marcas entre el 9 de
febrero de 1913 y el 29 de agosto de 1914 que quisieran mantener sus derechos,
presentaran un escrito pidiendo que se tuviera por presentada (nuevamente) la solicitud
que se habia presentado en las fechas antes mencionadas. Para ello era necesario que se

volvieran a pagar derechos. No obstante 1o anterior, la direccién de Patentes y Marcas, al

" De fecha 12 de septiembre de 1914,
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resolver una consulta, aclaré este acuerdo manifestando que el decreto del 29 de agosto

de 1914 no tenfa apl icacién a la propiedad industrial.

El 24 de septiembre de 1915 Venustiano Carranza volvié a declarar nulos
los certificados y dem4s documentos relativos Ia propiedad industrial, ahora del 30 de
noviembre de 1914 al 25 de agosto de 1915. Para efecto de que los interesados no
perdieran sus derechos se tenfan por recibidos los originales y por pagados los derechos,
pero tenfan que presentar una solicitud timbrada pidiendo que no se tuv ieran por perdidos

sus derechos y reponer los timbres pegados a las primeras solicitudes.

Por medio del acta del 15 de noviembre de 1915 se exigi6 al interesado de un
registro de marca que debfa comprobar la existencia legal de las personas morales y la
personalidad de sus representantes, casi dos aiios después qued6 sin efecto lo anterior y

se sustituy6 por carta poder firmada ante dos testigos.

N, Disposiciones que se Dictaron durante Ia Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial ocasioné que los nacionales de los paises que
intervinieron en ella no pudieran presentar el escrito solicitando la revalidacién de la
solicitud de marca que se habfa presentado durante el gobierno huertista, Por lo anterior,
se emitieron dos nuevos acuerdos® en que se ampli6 el plazo hasta el 30 de septiembre de
1916.

Otra consecuencia de la guerra fue la dificultad para cumplir con los Tratados de
Amistad, Comercio y Navegacién en que eran parte los palses europeos y México, entre
otros. El 2 de mayo 1916 el gobierno mexicano emitié un decreto por el que se amplié
para los paises en guerra, hasta 6 meses después de terminada la guerra los plazos
concedidos por este tratado, que en materia de propiedad industrial aplicé en cuanto al
plazo de 4 meses para solicitar la anterioridad. Posteriormente se hizo extensivo este

decreto para los pafses neutros, siempre que hubi ere reciprocidad.

'* Del 27 de encro y 25 de mayo de 1916,
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Como consecuencia de la inseguridad jurfdica que ocasionaron ia Revolucién
Mexicana y la Primera Guerra Mundial, el 6 de agosto de 1920 se acord6 establecer dos
tipos de plazos para revalidar las marcas y patentes expedidas entre el 19 de febrero de
1913 y el 21 de agosto de 1914, y las expedidas entre el 30 de noviembre de 1914 y el 25
de agosto de 1915:

a) Tratdindose de patentes, el plazo para revalidarla terminaba con el plazo de su
caducidad.

b) Tratndose de maracas, el plazo para solicitar su revalidacién terminaba en el

que debfa hacerse 1a solicitud de renovacién su vigencia (20 aiios).

O. Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 sobre el uso de la Cruz Roia

Por medio de este acuerdo se hizo del conocimiento de! piiblico 1a Convencitn de
Ginebra'® que establecié que el emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco y las
palabras Cruz Roja o Cruz de Ginebra, solamente podrfar ser empleadas para proteger o
para dar a conocer las instituciones o establecimientos sanitarios, el personal y el material
protegido por la organizacién antes citada. Asimismo se recomendé a los titulares y
poseedores de marcas registradas con el signo o denominaciones de la Cruz Roja que las

modificaran en el entendido que no serfan renovados sus registros.

P._Aviso del 26 de junio de 1926 sobre el Uso de Marcas Engafiosas

El Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, por medio de este acuerdo
recordé al piblico las penas en que incurrfan por el uso de marcas a que no tienen
derecho. Lo anterior, con el fin de evitar que los productores y comerciantes nacionales
aplicaran a sus productos marcas, leyendas, indicaciones o el simple aspecto que los

hicieran aparecer como extranjeros.

" Firmada el 22 de agosto de 1864, perfeccionada el 11 de julio de 1906 y promulgada el 2 de agosto de
1907.
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Ley de Marcas y Avisos Comerciales del 26 de junio de 1928
Los aspectos més relevantes de esta ley son los siguientes:

a) Adquiri6 el sistema mixto de adquiric derechos sobre las marcas, pues
ademés de otorgdrselos al que la haya registrado, se reconocié el uso como
una fuente de derechos en materia de marcas. Este sistema se denomina

atributivo-declarativo.

b) Faculté al Estado para declarar el uso obligatorio de las marcas relacionadas

fntimamente con la economfa y las necesidades de México.

c) Estimé como signos no registrables a los de! dominio piblico, los que
pudieran confundirse con otras marcas registradas con anterioridad; los que
pudieran inducir al error sobre la procedencia de los productos y los que
indiquen dnicamente la procedencia del producto, con excepcin de que se
trate de un lugar de propiedad particular y el duefio del lugar lo haya

consentido,

d) En relacién con el registro de la marca se estipuld el examen de novedad
como un requisito previo y el procedimiento de oposicién que podfan iniciar

los terceros que se consideraran afectados con el registro.

e) Estipul6 que las partes, de comin acuerdo, podfan someterse a una Junta
Arbitral para que decidiera sobre la semejanza de una marca presentada para
su registro y una marca registrada con antelacién. La decisién de la Junta
Arbitral era inapelable y servia de base para la oficina de la Propiedad

Industrial al admitir o rechazar la solicitud de una marca.

f) Sereguld la prictica de exdmenes extraordinarios de novedad a solicitud de

parte interesada,
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g) Aunque mantuvo la primordial causal de nulidad del registro'’, sefial6
algunas otras de manera limitativa (articulo 39). Anteriormente la autoridad
que conocfa directamente de la nulidad era el tribunal federal, pero esté ley
otorgé al departamento de la Propiedad Industrial facultades para resolver
administrativamente los conflictos que surgieran en relacién con la nulidad
del registro de marca. Esta resolucién podfa ser revocada por un juez de

distrito.

h) En materia penal introdujo la persecucién del delito de falsificacién,
imitacién o uso ilegal de una marca, para lo cual era necesario una
declaracién administrativa del departamento de la propiedad Industrial. Es
importante notar que las resoluciones administrativas eran revocables por los
tribunales judiciales, especificamente por los jueces de distrito (al igual que
en la ley de 1903).

i) Se fij6 un plazo de vigencia del registro de marca de 20 afios, debiéndose

renovar cada diez, so pena de la caducidad del registro.

j)  Asimismo se incluy6 la extincién de las marcas por su falia de explotacién

en cinco afios consecutivos,
Para poder aplicar y ejecutar esta ley se expidi6 el reglamento a la misma.

Fue hasta 1931 cuando se decreté el procedimiento mediante el cual la autoridad
administrativa podria  dictar las resoluciones de nulidad del registro de marca,

estableciéndose las siguientes reglas:

i) comprobacién de los fundamentos y requisitos de la solicitud;

¥ Es nulo el registro de marca que se haya otorgado en contravencién a la ley vigente en la fecha en que se
solicit6.
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iiy e corrfa traslado al titular del registro que se cuestionaba, dindole la

oportunidad para que opusiera sus excepciones;

iii) después de lo anterior el Departamento de Propiedad Industrial emitfa un
dictamen con el proyecto de resolucién, la cual era dictada posteriormente por la
Secretarfa de Economfa. Siempre haciendo menci6n que tal resolucién se podfa

revocar por el juez de distrito.

R. Cédigo pena) de 1929

Este c6digo, que es el vigente, en un principié estipulé los mismos delitos que
prevela la Ley de 1928, pero desaparecieron rédpidamente.

En 1935 se decreté modificar la ley de 1928 en su apartado de delitos,
disminuyendo penas para los delitos de imitacién, de usar marcas que induzcan al error

sobre la procedencia de los productos y el de hacer indicaciones falsas.

S. Ley de la Propiedad Industrial de 1942

Los aspectos mds importantes de ésta se menciona a continuaci6n,

a) Se prohibi6 el registro como marca de las palabras provenientes de lenguas
vivas extranjeras, cuando se pretendfan aplicar a productos hechos en México

o0 en cualquier otro pafs de habla espafiola .

b

=

Se redujo a 10 afios el plazo de vigencia de la marca y se mantuvo en diez

afios las renovaciones.

¢) Establecié un procedimiento ante la propia autoridad administrativa para dictar
las declaraciones de nulidad de registro, extincién de la marca por falta de uso,
resoluciones de falsificacién, imitacion y uso ilegal de las marcas. Para lo

anterior se incorporaron los principios procesales del derecho tales como
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notificacién de la demanda, oportunidad para que el demandado prepara su

defensa por escrito, oportunidad a las partes para ofrecer pruebas, etc.

d) Esta ley suprimié el procedimiento de revocacin de la resolucién
administrativa llevado anteriormente ante el juez de distrito y no establecié
ningn medio de impugnacién, por lo que sélo procedfa el juicio de amparo
del que conocfa tambiénel juez de distrito, enfocando su estudio a la legalidad

constitucionalidad de la resolucién,

¢) En relacién con la proteccién de los registros internacionales, se regulé la
manera en que serfa aplicable el Arreglo de Madrid de 1981, pues Méxicoen

1942 solicit6 su denuncia y un afio més tarde se verific6.

f) El reglament$ de la ley en comento contenfa las disposiciones relativas a la
solicitud del registro de marca, a la clasificacién de mercancfas y a la

transmisién de los derechos sobre las marcas, primordialmente,
T. Legislacién que se aplicé durante la Segunda Guerra Mundial

El presidente Manuel Avila Camacho dicté tres acuerdos durante 1944 por los que
se decretd que todas las marcas y patentes pertenecientes a personas nacionales de los
pafses con los que Méxicoestaba en guerra se nacionalizarfan, Posteriormente, en 1949
se dicté otro decreto que dejé sin efecto los dictados en 1944 al haber considerado que la
explotacidn por sus titulares originales de esas marcas y patentes traerfan beneficios

econdmicos para México yque habfan significado un gasto al pafs por su admin istracién.
U. Decretos y Reformas aplicables a la ley de 1942
Las reformas mis importantes son las siguientes:

a)  Se decret6 el uso obligatorio de marcas que producfan parcial o totaimente en
el territorio nacional (o se ponfan a la venta en d): medias de nylon y de fibras

artificiales, artfculos de viaje, cinturones, carteras, bolsas y deméis productos
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fabricados en piel; prendas de vestir; articulos de plata labrada, alpaca o
plateados.

b) En 1955 se decreté aumentar el costo de las tarifas para obtener el registro
para renovario, para transmitirlo, entre otros derechos que se pagaban para la
proteccién industrial, en virtud de que se consideré que eran muy bajas las

tarifas aplicables en relacién con lo que se cobraba en otros pafses.
V. Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y reglamento del 20 de febrero de 1981

De conformidad con esta ley, los registros de marca tenfan una vigencia de 5 afios
prorrogables por periodos iguales indefinidamente. Las marcas de productos y de
servicios se registraban ante la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, quien a su
vez se encargaba de vigilar, inspeccionar, infraccionar, sancionar y resolver los recursos

en materia de Propiedad Industrial.

Las marcas registradas debfan usarse de la forma en que fueron registradas, ya

que de no ser asf se autorizaba una causal de ex tincién del registro.

Las marcas eran transmisibles a través de los medios establecidos por a legislacién
comin y surtfan sus efectos hasta que eran inscritos en el Registro Nacional de

Transferencia de Tecnologfa."

W. Ley de Fomento y proteccién de la Propiedad Industrial de 1991

Esta ley establecié que la vigencia del registro marcario serfa de 10 afios
renovables indefinidamente por periodos iguales. Para renovar el registro es suficiente
manifestar bajo protesta de decir verdad que se ha usado la marca y no es necesario
aportar pruebas que acrediten su uso para la renovacién.

" SERRANO MIGALLON, Femnando, La Propiedad Industrial en Méxica, Ed, Pornia, México, 1995, p.34
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En caso de que no se use la marca por 3 afios consecutivos cualquier tercero
interesado podfa demandar la caducidad del registro, en cuyo caso el titular de la marca

sf deberd aportar pruebas que acrediten el uso, de lo contrario perderfa su registro.

Otorgd facultades a la autoridad administrativa para negar el registro de las marcas
notoriamente conocidas solicitadas por una persona que no sea el titular o quien no tenga

facultades delegadas por el titular,

Tambiénse permiti6 recibir simultdneamente solicitudes de marcas en Méxicoy en

el extranjero, siempre que existiera reciprocidad,

X. Ley de Propiedad Industrial 1994

En relacién con la Ley anterior, ésta aclara y define el concepto de ias marcas
notoriamente conocidas. También esclarece la causal de caducidad por el no uso de una
marca, pues dice que es procedente cuando se haya dejado de usar los 3 aiios inmediatos

anteriores a la presentacién de la demanda de caducidad.

Reconoce el uso del nombre, denominacién o razén social de una persona fisica o
moral para aplicarlo a los productos que elabore o distribuya, o a los servicios que preste,
por lo que se precisa que el derecho exclusivo que otorga el registro de una marca, no
produce efectos contra dicha persona, siempre que ese uso del nombre, denominacién o
razén social, no genere confusién con respecto a los productos o servicios a los que se

aplique un homénimo ya registrado como marca®®,

" SERRANO MIGALLON, op. cit. p.p. 117 - 1 18;
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3, Legislacién Internacional en materia de Marcas Aplicable en México

E!l comercio de productos y servicios en el mundo ha sido de gran importancia
para la economfa de muchos Estados, por lo que se creé la necesidad de uniformar en la
medida de las posibilidades de cada pafs, la legislacién en relacién con el comercio y en
consecuencia de las marcas. Por otra parte, las marcas son parte de los llamados derechos
inmateriales®, por lo que pueden estar en varios lugares al mismo tiempo. Lo anterior
dio como resultado un ctimulo de tratados y convenciones que establecen los lineamientos
generales sobre las marcas, tanto en materia sustantiva como en la adjetiva, para
minorizar las diferencias que existen entre las legislaciones de los pafses, ya que
uniformar todas legislaciones implicaria necesariamente que se uniformara también el

derecho civil, mercantil, penal, etc.

Esta labor comenzé en el siglo XIX, y se consolidé en el siglo pasado,
adquiriendo una importancia singular, pues el tema de la propiedad intelectual es muy

importante en fos tratados de libre comercio.

En materia de marcas, México actualmente es miembro del Convenio de Parfs; del
tratado de Nairobi; del Tratado de los derechos de marca (firmado pero no ratificado).
No es miembro del arreglo de Niza pero se aplica en la practica pues nuestra legislacién

recogio los estdndares establecidos en €1,

Convencion de Unién de Paris del 20 de marzo de 1883 para la Proteccién de

la Propicdad Industrial

La necesidad de crear una convenci6n internacional de sobre propiedad industrial
fue planteada en el Congreso de Viena en 1873 y reiterada en el Congreso de Paris en
1878. El proyecto fue encomendado al francés Jaggerschmidt, a quien le llevé 10 ailos

terminarlo, pues el convenio se firmé en Parfs el 20 de marzo de 1883.

% También conocidos como derechos incorpéreos.
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Se trata de una convencién que da los lineamientos generales de la Propiedad
Industrial y permite a los pafses miembros celebrar més tratados sobre la materia siempre
y cuando sea para mejorar los medios de proteccién de la Propiedad Industrial y no
fueran contradictorios a la Convencién de Paris. Asi tenemos que al amparo del articulo

19 de este convenio se han creado otros 20 convenios internacionales.

Esta Convencién consta de 19 articulos bésicos con los lineamientos generales
sobre la materia. México es miembro de este tratado desde el 10 de junio de 1903 en que
se adhirié al mismo por medio de su representante diplomatico acreditado en Bruselas y
ratificado por el senado €l 11 de diciembre del mismo afio. Actualmente tiene 155

Estados miembros, entre los que se encuentra México.

El Convenio se ha modificado sustancialmente en virtud de diversas revisiones que

se han llevado a cabo:

1. Acta de 1900, se reunieron en Bruselas, diplométicos de los paises miembros de Ia
Convencién de Parfs para revisarla. El resultado fue la incursién de las primeras

disposiciones sobre represién a la competencia desleal.

2. Segunda acta de 1911, en esta ocasién los diplométicos de los paises miembros de
la Convencién de Paris se reunieron en Washington. En México esta acta se promulgé
hasta 14 de marzo de 1930.

3. Tercer acta de 1925, la reuni6n se llevé a cabo en La Haya. Se introdujo la figura
de las marcas notoriamente conocidas. Al igual que la segunda acta, en México se

promulgé el 14 de marzo de 1930.

4, Cuarta acta de 1934 (Londres), se perfeccionaron los conceptos de marca
notoriamente conocida y de represién a la competencia desleal. Se promulgé en México
el 8 de junio de 1955.

5. Quinta acta de 1958. E! acta de Lisboa es la mis importante en cuanto a las

mejoras y avances sustantivos que se dieron
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6. Sexta acta de 1967. Es la iltima, se celebr6 en Estocolmo, Suecia, poco se avanzé

en el Ambito sustantivo, pues se modificaron cuestiones administrativas.

La convencion tiene tres grupos de disposiciones: (i) Marcas y Signos Distintivos;
(ii) Patentes e Invenciones; y (iii) Represién a la competencia desleal. Los principios que

actualmente contiene esta convenci6n en relacién con las marcas son los siguientes:

a) El derecho de prioridad. Es el derecho que tiene el depositario de una solicitud de
marca en un pafs miembro de la Unién, para efectuar el depésito en otros pafses

miembros, en el plazo establecido (en caso de marcas, 6 meses).

b) Marcas notoriamente conocidas. Un pafs miembro de la Unién puede rehusarse o
negar el registro de una marca que en el pafs donde se pretenda registrar causa
confusién con una notoriamente conocida en el lugar y se usa para iguales o

similares productos.
c) Se prohfbe el registro de signos oficiales de los estados como marcas.

d) Cléusula telle quelle. Toda marca registrada en el pais de origen serd admitida

para su dep6sito y protegida tal cual sc registré en el pafs de origen.
€) Prevé la proteccion de las marcas de servicio.
f)  Prevé la protecci6n de marcas colectivas.

g) Encel caso de las importaciones est regulado el embargo en casos de falsificacién
o de que la marca este protegida en el pals en que se pretenda introducir la

mercancia,
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Arreglo de Madrid del 14 de abril 1891 / Protocolo concerniente al arreglo de
Madrid del 27 de junio de 1989 (México no es parte)

En este convenio se establecieron reglas para el registro internacional de marcas

de fibrica o de comercio, y las reglas contra las indicaciones engafiosas.

Estos tratados, junto conforman el llamado Sistema de Madrid para el Registro

Internacional de Marcas.

Este sistema ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de protegerlas en
varios pafses, mediante la presentacién de una solicitud en la Oficina Internacional de la
Propiedad Intelectual, en un idioma y para la cual se ha de pagar las tasas

correspondientes en francos suizos.

E! registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro
de marca hecha en cada uno de los pafses designados por el solicitante. Si la oficina de
marcas de un pais designado no deniega la proteccién dentro de un plazo determinado (12
6 18 meses), 1a marca goza de la misma proteccién que si hubiera sido registrada en el

pafs miembro solicitado y su vigencia es de 20 afios, con posibilidad de renovaci6n.

El sistema de Madrid simplifica la gestién posterior de la marca, ya que se pueden
inscribir los cambios posteriores (cambio en la titularidad o cambio de nombre o de
direccion del titular) y se puede renovar el registro mediante un tnico tramite
administrativo ante la Oficina Internacional de la OMPI. Asimismo, posteriormente

también se puede solicitar la proteccién de la marca en otros paises miembros.

Tratado de Nairobi sobre la proteccion del simbolo olimpico

Este tratado se firmé el 26 de septiembre de 1981 y México es miembro desde
1991, Por medio de este instrumento los estados contratantes se obligan a negar el
registro como marca o algiin otro signo el simbolo olfmpico o si se encuentra
comprendido este simbolo en algiin otro diseiio, siempre que pretenda utilizar para fines

comerciales.




CONFLICTOS ENTRE EL DERECIO MARCARIO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO 31

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y
servicios para el Registro de Marcas

Este tratado se firmé el 15 de junio de 1957. El objetivo de este tratado es unificar
en los pafses adheridos el criterio para clasificar a los productos y servicios, facilitando su

manejo y evitando posibles confusiones.

La clasificacién consta de 42 clases, de las cuales de la 1 a la 34 son para amparar

productos y las restantes son para proteger servicios.

Meéxico no es parte de este tratado, pero adopté en su legislacién?' la clasificacién

internacional.

Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, adoptado en Ginebra
en 1994

Este tratado se firmé6 en Ginebra el 27 de octubre de 1994, México fue uno de los

39 signatarios de este tratado, sin embargo ain no ha entrado en vigor.

Tratados de Libre Comercio celebrados por México

Dentro de los tratados celebrados por México en materia de libre comercio, se han
incluido capitulos relativos a la regulacién de la propiedad industrial, y dentro de ellos se

comprende la normatividad especifica en materia de marcas.

Entre este tipo de tratados, México es parte de los siguientes (a) Tratado de libre
comercio de América del Norte, (b) Tratado de libre comercio entre México, Colombia y
Venezuela (también conocido como el G-3), (c) Tratado de libre comercio entre México y
Costa Rica, (d) Tratado de libre comercio entre México y Bolivia, (€) Tratado de libre
comercio entre México y la Unién Europea, (f) Tratado de libre comercio entre México e

Israel (g) Tratado de libre comercio entre México y la Republica de Nicaragua, (h)

3 Attlculo 59 del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
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Tratado de libre comercio entre México y Chile, (i) Tratado de libre comercio entre

Meéxico y Guatemala, Honduras y el Salvador, entre otros.

En realidad, la regulacién de los derechos de propiedad industrial y en especifico
el de las marcas, es muy semejante en todos estos ordenamientos, lo que a su vez es
semejante a lo regulado en nuestra Ley de Propiedad Industrial. Para dar un ejemplo a
continuacién se describird a grandes rasgos lo que en materia de marcas establece el

Tratado de libre comercio de América del Norte.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El capftulo relativo a la regulacién de la propiedad intelectual es el XVII, en él se
establece la obligacién de los Estados contratantes de proteger los derechos de propiedad
intelectual, para lo cual serdn aplicables el tratado en comento asi como el Convenio de
Berna sobre derechos de autor, el Convenio de Ginebra sobre la proteccién de
productores de fonogramas, el Convenio de Parfs sobre la proteccién de la propiedad

industrial y el Convenio internacional para la proteccién de las obtenciones vegetales.

Especificamente en materia de marcas el artfculo 1708 de este tratado establece los

siguientes lineamientos:

(i) Que una marca es cualquier signo o combinacién de signos que permitan
distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Posteriormente
agrega que las partes pueden establecer como requisito para el registro de la

marca que el signo sea visible (como es el caso de México).

(i) Que el titular de una marca tiene derecho de impedir que otros utilicen una

igual o semejante para distinguir los mismos o semejante productos.

(ili) Las partes deberdn establecer un procedimiento de registro que incluya las

formalidades esenciales del procedimiento.
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(v) Admite en los mismos términos que la Convencién de Paris (y que la ley

mexicana actual) las marcas notoriamente conocidas.

(vi)Que el registro de la marca tendra, cuando menos, 10 afios de vigencia y que

sean renovables.

(vil) Que las partes prohiben el registro de marcas que contengan palabras en
espaitol, francés o inglés que designen de forma genérica los bienes o
servicios que se protegen o los tipos de bienes o servicios que se protegen,

entre otros.
ADPIC

Acuerdo sobre las disposiciones de Propiedad Intelectual relacionadas con el
Comercio, sus siglas en inglés son TRIPS (Trade related aspects of intellectual property

rights). Este acuerdo fue firmado el 12 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos.

Este Auerdo contiene siete partes que establecen los lincamientos que los paises
integrantes de la Organizacién Mundial del Comercio deben seguir en sus legislaciones
locales. La aplicacién de este Acuerdo fue de forma inmediata para los paises
desarrollados, y para los paises con atrasos econémicos se desfasd la aplicacién de
algunas disposiciones y se implementaron programas para que en cierto plazo se

aplicaran.

La estructura de APIC es la siguiente, la parte I contiene disposiciones generales y
principios basicos de la propiedad intelectual; la parte II trata de normas relativas a la
existencia, alcance y ejercicio de los derechos de autor y de propiedad industrial; la parte
Il se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual: procedimientos y
recursos civiles y administrativos, y medidas provisionales; la parte IV es relativa a la
adquisicién y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual; la parte V trata
sobre la prevencién y solucidén de diferencias; y las partes VI y VII se refieren a

disposiciones transitorias institucionales.
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En cuanto a las disposiciones sobre marcas establece los mismos lineamientos que
el Convenio de Paris, entre algunos estin los relativos a que la duracién del registro
marcario, que no serd menor a 7 afios y serd renovable indefinidamente, asimismo
considera que una marca es cualquier signo o combinaci6n de signos que sean capaces de
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa, entre otros

lineamientos?.

# SONI, Mariano y SONI, Fernando, Marco Jurfidico Méxicano de la Propiedad Industrial, Ed. Porrda,
Meéxico, 2001, p.p. 647 a 661.
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CAPITULO SEGUNDO ANTECEDENTES DE INTERNET
1. Conceptos fundamentales de Internet

Internet, Es la red de redes que enlaza pequefias redes de 4rea local (LAN, Local Area
Network), redes de area metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network) y grandes redes
de 4rea amplia (WAN, Wide Area Network) que conecta a los sistemas informéticos de
miiltiples organizaciones en e} mundo a través de lineas telefénicas, lineas de alta velocidad

(cable coaxial), fibra 6ptica, satélites o microondas®.

internet. Con mintscula la primera “i”, significa que se han conectado dos o més redes de

trabajo.
Estindares o protocolos. Son las reglas aceptadas para transmitir y recibir informacién.

WWW (World Wide Web/ Red Mundial). Tiene dos significaods. El primero,
escasamente usado, como el conjunto de todas las fuentes a las que se puede acceder a través
de los sistemas Gopher, FTP, HTTP, telnet, USENET, WAIS y algunas otras herramientas;
El segundo significado es el universo de los servidores de hipertexto (HTTP servers), que
son los que manejan textos, gréficas, archivos de sonido, etc. para ser puestos juntos y a la

que se tiene acceso a través de Interned,

http (HyperText Transfer Protocol). Es el protocolo para transportar dentro de Internet
archivos que contienen hipertextos. Consitutye el protocolo més importante de la Red
Mundial y para funcionar requiere estar programado en las terminales de entrada y salida de

internet.

3 BARRIOS, Gabriela, MUNOZ DE ALBA M., Marcia y PEREZ BUSTILLO, Camilo, “Internet y
derecho en México™, Edit. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 5.

* En “E) Diccionario de Matisse™ en litip://www.matisse.net/files/plossary. hitml
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HTML (HyperText Markup Language). Es lenguaje utilizado para crear archivos que
contienen hipertextos para su uso en la red mundial. El lenguaje HTML se asemeja a los
antiguos c6digos de imprenta en que se rodeaba un bloque de texto con ciertos cédigos
que indicaban cémo debifa aparecer impreso. Adicionalmente a lo anterior, en el lenguaje
HTML se puede especificar que una frase del texto o una palabra se ligue a otro archivo
en Internet. Los archivos en HTML estin hechos para ser vistos a través de un

Navegador como Netscape o Explorer.

Internet Service Providers 6 ISP's. Es una institucién que presta el servicio de acceso a

Internet, generalmente mediante el cobro de una cuota. Ejemplo Spin, Terra, Cablevisién.

TCP 6 IP. (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Se trata del conjunto de
protocolos que define a Internet. El programa TCP/IP estd disponible en casi todos los
sistemas operativos de las computadoras. Para un desempefio exitoso en Internet, las

computadoras deben usar este programa.

Nimero IP. Es un niimero consistente de cuatro partes, separadas por puntos. Ejemplo:
165.113.245.2

Nombre de Dominio. Se trata del nombre tinico con que se identifica un sitio de Internet.

Los nombres de dominio siempre tienen dos o més partes separadas por puntos. Por

ejemplo: http://www.gandhi.com. mx/pandhi/tienda/index. jhtmt

Servidor. Es una computadora o un paquete de programas que ofrece un servicio
especifico consistente en la conexién con otras computadoras, Puede tratarse de un

Servidor de la red mundial o de un servidor de correo electrénico, entre otros.
2. Evolucién Histérica de Internet

Internet es un medio de comunicacién relativamente nuevo, sus origenes comienzan
en 1969* en que la ARPA (Agencia de Proyectos de Investigacién Avanzada) en Estados

* Para tener un punto de referencia en cuanto al avance tecnolégico de la época, es importante recordar que
en este afto en que ¢l hombre “llegé Ja lupa”,
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Unidos desarroll6 una red que unié al ejército y a los laboratorios universitarios que se
dedicaban a la investigacién sobre la defensa y guerra. A esta red se le denomind
ARPANET?.

Esta red sirvi6 como medio de comunicacién entre los investigadores y el ejército,
pues permitia acceder y usar computadoras localizadas en otras universidades y laboratorios,

asf como compartir archivos y enviar correspondencia electrénica.

A finales de 1970 se crearon pequefias redes descentralizadas consistentes en una red
de comunicaci6n basada en UNIX (sistema operativo que se utiliza en computadoras de alta
capacidad de procesamiento de datos). Como la red de usuarios (user’s met) denominada
USENET, que daba servicio a la comunidad universitaria y posteriormente a algunas

organizaciones comerciales.

A principios de la década de los ochenta, las redes mis amplias como CSNET (red
de ciencias de cémputo) y BITNET proporcionaron redes de alcance nacional entre los
académicos e investigadores de Estados Unidos. Posteriormente, en 1986%, se construy6 la
red de la fundacion nacional de ciencias (NSFNET), que unié en 5 centros de cémputo a los
investigadores y académicos de Estados Unidos. Lo anterior provoc6 que de esta forma se
reemplazara a ARPANET, que se dio de baja en marzo de 1990 y a CSNET, que lo hiciera
en 1991 para dar lugar a INTERNET.

Internet se cre6 con el objetivo de hacer una red descentralizada y auténoma
(caracteristicas que no tenfan las anteriores) de uniones de redes de cémputo, con la
capacidad de trasmitir comunicaciones rdpidamente sin el control de persona o empresa
comercial alguna y con la funcién automética de buscar varias vias para enviar informacién

si una o mis uniones individuales se dafian o estdn inaccesibles. Una de las ventajas

% En inglés Advanced Research Project Agency.
3 Kent, Peter, “Internet f4cil”, Ed. Prentice Hall, p. 42, México, 1995,

 Para tener un punto de referencia en cuanto al avance tecnolégico de la época, es importante recordar que
en este afio estaltd cl transbordador espacial de 1a NASA Challenger.
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importantes del sistema de unién de computadoras se hizo para permitir la continuacién de

investigaciones y comunicacién cuando algunas de las partes de la red se dafiaran®”,

El sistema de unién de computadoras se puede ejemplificar como un tablero de
damas chinas, en que existen muchos caminos para llegar a un mismo destino, de esta

similitud nace el concepto de “red”.

El disefio de Internet y los protocolos (Internet Protocole) permite transmitir
informacién por cualquiera de las rutas existentes para a un destinatario, y en caso de no

encontrarse acceso, la informaci6n sera devuelta a la direccién del remitente.

La evoluci6n de Internet ha llegado al punto en que cualquier persona puede ofrecer
su propia pagina o portal, o un foro de discusi6n sobre cualquier tema. Existe, entre algunos
de los usuarios de este medio, la tendencia de que no debe regularse su uso ni su contenido
puesto que se trataria de una violacién a la libre expresion. Lo anterior porque Internet
representa un medio mucho més accesible que la prensa escrita, la radio o la televisién, para

que una persona cualquiera exponga sus ideas.

Internet constituye un medio electrénico interactivo que sirve para fomentar la libre
cxpresion, la educacién y el comercio®, que no se encuentra regulado expresamente. Es
importante sefialar que es técnicamente imposible vigilar o centralizar la informacién en
Internet puesto que ésta se encuentra en cientos de miles de redes y operadores de cémputo
que usan los protocolos de transferencia de manera independiente, por lo que no existe una

institucién u organizacién que 1a administre.

Los proveedores de acceso a Internet (Internet Service Providers 6 ISP ’s) han hecho
que la consulta de Internct sea cada vez més facil y accesible. Lo més usual para tener
acceso a Internet es una computadora personal conectada a un proveedor de acceso a

Internet mediante una linea telefénica, de fibra dptica o de cable coaxial (para esto se puede

» BARRIOS GARRIDO, Gabriela y MUNOZ DE ALBA, Marcia. Op. cit. p. 10.

® Del comercio en Internet es precisamente de donde surgen los conflictos que son materia de esta tesis y
que mis adelante se analizaran,
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aprovechar una linea telefénica comiin o el cableado de televisién por cable), que a su vez

est conectado a Internet,

En la medida de que se han incrementado la velocidad en los medios de
comunicacién y los intercambios culturales, también han surgido “modelos juridicos
supranacionales no escritos, cresndose en los 1iltimos afios una especie de “cultura universal
de Internet”. Cada red debe tener sus propias polfticas y normas, sobre lo que estq
permitido y no en ella, aunque existen también normas no escritas que se conocen como

“netiquette”.

En México el uso de Internet comenzé a principios de 1989, cuando por primera vez
en Latinoamérica, el Institwto Tecnolfgico de Estudios Superiores de Monterrey*, 1
Universidad Nacional Auténoma de México®, el Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad de Guadalajara y la Universidad de las Américas establecieron los primeros

enlaces meramente académicos.

Entre 1989 y 1994 se crearon reglas no formales atendiendo a consideraciones éticas
de los académicos usuarios de Internet en México®. A partir de 1994 se empez6 a usar
Internet por instituciones de cardcter comercial y al poco tiempo los diferentes sectores del
gobierno mexicano se fue incorporando a este medio. Lo anterior cambié el rumbo que tenfa
Internet en nuestro pafs, pues se han creado nuevas formas de organizacién en los negocios,
en las universidades, en los gobiernos, y ha llegado a modificar hasta las actividades

habituales de las personas.

Como consecuencia de este desarrotlo, el nimero de usuarios en México empez6 a

incrementar y con ello las compaiifas que prestan el servicio de conexién a Internet (ISP,

* La primera conexién a Internet en México fue cuando el ITESM, campus Monierrey se conectd con Ia
escuela de medicina de ta Universidad de Texas en San Antonio,

3 El Instituto de Astronomfa de la UNAM se conectd con el Centro Nacional de Investigacién Almosfénca
en Boulder, Colorado, via Satélite. Posteriormente ¢l ITESM y la UNAM bl
una red denominada BINET.

% Se crearon asociaciones civiles de los usuarios de Internet quienes eran los que establecian 1a conducta de
los demés usuarios.
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Internet Service Provider), por lo que hoy en dia hay clentos de miles usuarios mexicanos

que directamente acceden a Internet.

A pesar del crecimiento y potencial de Internet, actualmente no existe un instrumento

juridico en México para regular Internet™.

¥ Estados Unidos de América, por un lado, y por otro la Unién Europea han desarrollado una legislacién
especfica al respecto.
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CAPITULO TERCERO ANTECEDENTES NOMBRES DE DOMINIO
1. Conceptos fundamentales de Nombres de Dominio

Html (Hiper text markup language).- Es el lenguaje de programacién utilizado para

construir o realiza piginas de Internet.

gTLD (generic Top Level Domain).- Se refiere a los dominios genéricos de nivel superior

.edu, .com .gov, .mil, .org, .net, .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, y .pro.

ccTLD (Country Code Top Level Domain).- se refiere a los dominios relativos a los pafses,

por ejemplo: .mx, .uk, .fr, .es, .au, .ar, .ca, etc.

Ciberocupacién o Cyberquatting Asi se denominan comiinmente a los actos relacionados

con el registro y uso abusivo de los nombres de dominio.

NIC (Network Information Center) Generalmente se denomina asf a cualquier oficina que
maneje informacién para una red de trabajo. El més famoso de estos centros en Internet
es Internic que es donde son registrados la mayorfa de los nombres de dominio genéricos

de nivel superior.

Pigina Es un programa en html que se encuentra en Internet. Generalmente se trata de la

presentacién de informacién sobre cualquier tema.

Portal Es una p4gina que tiene como propésito ser la primera pigina que visita un usuario y
sirve de entrada a otras péginas de Internet mediante un catilogo de temas (noticias, miisica,
cine, deportes, etc.) y un buscador, Algunos portales ofrecen servicios como direcciones
gratuitas de correo elecirénica para lograr ser elegidas como portal por los usuarios de

Internet. Ejemplos Yahoo, Terra, T1msn, Esmas, Todito, etc.
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2. Evolucién Histérica de los Nombres de Dominio

A partir de la existencia de Internet se empezaron a utilizar los nombres de
dominio para identificar la “direccién” de una pigina dentro de Internet. Asi, quien tenga
interés en crear una pagina para dar a conocer informaci6n o comercializar un producto o

servicio, lo puede hacer mediante la obtencién de una direccién de Internet.

Existe un método que ha sido aceptado mundialmente para clasificar los nombres
de Internet llamado Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System o DNS).
Este Sistema contiene una base de datos mundial de los nombres y direcciones y el

nimero que les corresponde (este niimero es conocido como protocolo de Internet o IP).

Los nombres o direcciones se construyen de manera jerdrquica, en donde cada
jerarqufa constituye un dominio. En la parte superior del orden jerirquico se encuentran
las organizaciones internacionales. Dependiendo del tipo de organizacién su primer
dominio (conocido como dominio genérico de nivel superior o gTLD) serd .edu, .com,
.gov, .mil, .org, .net, .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name o .pro. El siguiente
dominio es el correspondiente al ¢6digo de los paises (conocido como dominios de nivel
superior correspondientes a los c6digos de pafses ccTLD). Estos se integran por dos
letras: .mx para hacer referencia a México, .fr para Francia, .ve para Venczuela, .uk,

para el Reino Unido, .sp para Espafia, .ca para Canad4, entre muchos otros.

El registro de nombres de dominio estd delimitado por la Corporacién de
Asignacién de Nombres y Nimeros de Internet (ICANN, Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers) que constituye una normativa internacional seguida por

los usuarios de Internet,

Para la obtenci6n de los registros de nombres de dominio existe un contacto
administrativo de ICANN en cada pais. Este contacto se conoce como Centro de
Informacién de Red (NIC, Network Information Center), este centro se encarga de
administrar los dominios de nivel superior correspondiente a cédigos de paises, conocidos

por sus siglas en inglés ccTLD (country code top level domain).
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En México quien administra y asigna los nombres bajo el dominio .mx desde
diciembre de 1995 es el Centro de Informacién de Red NIC-México, que se ubica en el

Instituto Tecnoldgico de Monterrey, campus Monterrey.

La regulacién de Internet y en consecuencia la de los nombres de dominio, han
tenido 1a misma suerte. Quienes tomaron la iniciativa de establecer las reglas de Internet,
desde su origen, fueron los propios usuarios organizados como asociaciones civiles. Lo
anterior ha creado la antipatfa de estas organizaciones a los intentos de los Estados de
regular un medio al que no le habfan prestado importancia en un principio. Lo anterior ha
sido el comin denominador cuando se trata de regular sobre la materia, aunque en

algunos paises se han logrado mas avances que en otros.

Por otro lado, han sido las organizaciones independientes las que han establecido

los lineamientos generales en Internet, como lo son:

a) Sociedad de Internet (Internet Society, ISOC), esta organizacin se encarga
de difundir y promover las comunicaciones a través de Internet as{ tomo
extender la disponibilidad de Internet y sus tecnologias como un medio que
permita a empresas, profesionistas e individuos colaborar € innovar en sus

campos de interés.

b

=2

Consejo de Recomendaciones de Internet (Internet Advisory Board, IAB),
esta organizacién se encarga de aprobar y asignar los estndares de la Red

Mundial en relacién con las direcciones.

c) Entidad de Asignacién dec Numeros de Internet (Internet Assigned Number
Authority, IANA), se encarga de asignar los nfimeros (localizaciones) del

protocolo de Internet.

d

-

Consorcio de la Red Mundial (World Wide Web Consorcium, WWWC), se
encarga de controlar los estdndares de la Red Mundial, como lo son
HTML, hutp, IP, entre otros.
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e) Comité ad hoc Internacional (International ad hoc Comumittee), es la
organizacién que se encargb6 de elaborar debates en relacién con los
nombres de dominio, que culminaron en febrero de 1997 con la
publicacién de un informe final de recomendaciones destinadas a mejorar

la administracién y e! funcionamiento de los gTLD.

Corporacién de Asignacién de Nombres y Niimeros de Internet (ICANN
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), es 1a organizacién
que se encarga de supervisar el sistema de nombres de dominio a nivel

mundial.

Especificamente en materia de Nombres de Dominio 1a Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual” (OMPI) ha realizado dos estudios importantes® de los cuales
han surgido una serie de recomendaciones que se hacen al ICANN vy los centros NIC para
evitar conflictos de propiedad intelectual entre los derechos ya inscritos o registrados ante
la autoridad estatal y los derechos que nacen con el registro de los nombres de dominio,

por particulares,

% Dependiente de Naciones Unidas.

% Primer informe final sobre nombres de dominio y sus conflictos con las marcas del 30 de abril de 1999 y
el segundo informe final sobre nuevos conflictos que han surgido en relacién con los bres de domini
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CAPITULO CUARTO MARCAS

1. Aspectos Generales de 1a Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual estd compuesta por una serie de derechos sobre
creaciones intelectuales e identificadores que, en términos generales, tienen dos funciones
esenciales: (i)  alentar las nuevas creaciones intelectuales y (ii) establecer el
funcionamiento adecuado del mercado evitando engaiios y confusién. El primero se logra
a partir del derecho al reconocimiento, a la explotacién o uso exclusivo que tiene €l titular
del derecho, que consiste en la “recompensa” que el Estado otorga o reconoce al creador,
El segundo se logra a través de los ordenamientos juridicos sobre Propiedad Industrial y

de Derechos de Autor.
(1.n). Clasificacién de la Propiedad Intelectual

“El derecho intelectual es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y
beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus
causahabientes por la creacién de obras artfsticas, cientificas, industriales y

comerciales, ™’

La propiedad intelectual es una disciplina que se compone de 2 grandes ramas:

(a) Propiedad intelectual (srticto sensu) o Derechos de Autor. Abarca las
obras relacionadas con el conocimiento, la cultura en general y que
expresan sentimientos estéticos. Se trata de reglas, conceptos y
principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales.
Los derechos de awtor comprenden 2 grupos de derechos o

prerrogativas:

¥ RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 1.




CONFLICTOS mE EL DERECHO MARCARIO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO 46

(a.i) El derecho moral o personalisimo del autor, consistente
en la facultad exclusiva que tiene el autor de la obra de
crear, continuar y terminar su obra; de modificarla o
destruiria; de mantenerla inédita o publicarla; de usar su
nombre o un pseudénimo; de elegir intérpretes de la obra; de
ponerla en el comercio o retirarla del mismo; de exigir que
se mantenga la integridad de la obra y su titulo; de impedir

su reproduccién de forma imperfecta o desfigurada.

(a.ii) E! derecho econémico, patrimonial o pecuniario, que
consiste en la facultad de obtener una justa retribucién por la
explotacién lucrativa de la obra, y tiene como contenido
sustancial el derecho de su publicacién, reproduccién,
traducci6n y adaptacién; el derecho de ejecucin y el de

transmision.

(b) Propiedad Industrial. Se aplica a la bisqueda de soluciones a los
problemas especificos en el campo del comercio y de la industria, asi
como a la seleccion de medios de distincion de establecimientos

comerciales, mercancias y servicios®.

La teoria de la propiedad industrial consiste en la regularizacién
juridica de la relacién entre la competencia y los productores. Para
analizar esta definicién, es conveniente aclarar que la competencia entre
los productores no puede ser ilimitada ni se puede otorgar un derecho
absoluto para un comerciante o industrial, pues un comerciante podria
tener un derecho al que los demés no tendrian acceso o podria utilizar
pricticas que causen confusién entre los consumidores para obtener
ventajas en la prictica comercial. Por lo anterior, es necesario

establecer los lfmites de la competencia entre los comerciantes e

* idem,
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industriales, mismos que constituyen los derechos de propiedad
industrial, es decir, las prerrogativas de un establecimiento comercial o

industrial contra sus competidores.*
Por su parte la propiedad industrial abarca los siguientes grupos:

(b.i) Creaciones Industriales. Este grupo comprende la
proteccidn de las invenciones mediante distintos instrumentos
(dependiendo de la regulacién de cada pais): generalmente
estos instrumentos son las patentes de invencion, certificados
de invencién, los registros de modelos de utilidad, los
registros de modelos industriales, los registros de dibujos
industriales; los derechos vecinos, que son los secretos
industriales, los secretos empresariales, los diseiios de los
esquemas de trazado de circuitos integrados y las variedades

vegetales,

(b.ii) Signos Distintivos. Consisten generalmente en las
marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y

los anuncios o avisos comerciales,

(b.iii) Represién a la competencia desleal. Consiste en
proteger y reprimir de forma efectiva los derechos de
propiedad industrial, adoptando medidas eficaces contra
cualquier accién que constituya violacién (infraccién) a los
derechos de propiedad industrial y estableciendo recursos

Agiles para su proteccién. Ver cuadro anexo.

» RANGEL MEDINA, David, Tratado de derecho Marcario, Ed. Libros de México, México, 1960, pp.
100-101
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CUADRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Propiedad Intelectual Stricto
Sensu

Derecho Moral o personalisimo

Derecho al nombre

Derecho al seudénimo

Derecho al anonimate

Derecho de edicién o publicacitn

Derecho a 12 integridad, conservacién
y respeto de la obra

Derecho de arrepentimicnto o
rectificacién, entre otros,

Derecho econémico, patrimonial o
pecuniario

Consiste en la remuncracién
econdmica por la explotacién
comercial de Ja obra

Propiedad Industrial

Creaciones Industriales

Patentes

Certificadas de Invencion

Modclos de utilidad

Secretos Industriales

Secretos Empresariales

Esquemas de Trazado de

circuitos integrados

Varicdades u obtenciones vegetales

Signos Distintivos

Marcas

Nombres Comerciales

Denominaciones de origen

Avisos Comerciales

Represion a ta competencia desleal
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(1.h), Fundamento Constitucional de los Derechos Intelectuales

De manera desordenada la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos
regula los derechos intelectuales. Asf tenemos que el articulo 28 de la Constitucién
mexicana de 1917 prevé, de manera general, la proteccién de los derechos de autor y de
las creaciones industriales. A continuacién se cita la parte en que se establecen estos

derechos.

“Articulo 28...

En los estados Unidos Mexicanos no habra monopolios ni estancos de
ninguna clase; ni exencién de impuestos; ni prohibiciones a titulo de
proteccién a la industria; yse 1inic los relativos a
{...] los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los
autores y artistas para la reproduccion de sus obras, y a los que, para
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y
‘ perfeccionadores de alguna mejora.”

En cuanto al ramo de propiedad industrial, la Constitucién, en el articulo 89,
fraccién XV, obliga al Presidente de la Repiiblica a “conceder privilegios exclusivos por
tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o

perfeccionadores de algiin ramo de la industria.”

El articulo 73, fraccion XXIX-F, concede la faculta de legislar en materia de
propiedad intelectual, pues facuita al Congreso de la unién para “expedir leyes tendientes
a la promocién [...] de la transferencia de tecnologia y la generaci6n, difusién y
aplicacién de los conocimientos cientificos y tecnol6gicos que requiere el desarrollo

nacional.”

De los articulos transcritos no se desprende el fundamento constitucional de las
marcas, sino solamente de los derechos de autor y de las creaciones industriales. Para
determinar el fundamento constitucional de las marcas tenemos que recordar que marcas
son un derecho de propiedad inmaterial asi como el producto del trabajo de las personas.
De esta forma encontramos que los articulos 4 (“nadie puede ser privado del producto de

su trabajo...”), 5 (“A ninguna persona podra impedirse que se dedique a la profesién,
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industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos™), 14 (“nadie podra ser
privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos...”), 16 (“nadie puede ser molestado en sus papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamientos escrito de la autoridad competente...”), y el
133 (“todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma [la
constituci6n], celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repiblica con
aprobacion del Senado, serdn la ley suprema de toda la Uni6n..."). México es parte de
muchos tratados internacionales que regulan las marcas, siendo el Convenio de Parfs el

que primero fijo 1as bases y fundamentos de las marcas.
2. Naturaleza Juridica de 1a Marca

La marca ha sido definida tomando en cuenta sus elementos esenciales
(distintividad e individualizacién u originalidad de un producto), aunado a elementos més
especificos que cada autor o ley le han dado para delimitar o exponer caracteristicas que

se consideran importantes.

David Rangel Medina define a la marca como el “el signo de que se valen los
industriales; comerciantes y prestadores de servicios, para diferenciar sus mercancfas o

servicios de los de sus competidores.™®

Por otra parte, Genaro David Géngora Pimentel considera que las marcas son los
“signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las
mercancias o establecimientos objeto de su actividad, o aquellos medios capaces de
presentarlos graficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar

su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie. ™

Chavanne y Burst dicen que “los derechos sobre signos distintivos responden a

consideraciones de buen orden en el comercio, a fin de que los consumidores no sean

“ RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 62.

4 GONGORA PIMENTEL, Genaro David, Diccionario Jurfdico Mexi I de Investig
Juridicas, UNAM y Pornia, tomo 111, México 1992, p. 2079.
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inducidos a error en cuanto a la proveniencia de los productos o de los servicios. Estos
derechos constituyen para sus titulares una riqueza en razén del poder de atraccién que

tienen respecto de la clientela, siendo un factor esencial de la conquista de! mercado”

En la LPI el elemento distintivo o identificador de la marca se limita a un signo
visible, por lo que no admite marcas olfativas o sonoras, que en algunas otras
legislaciones sf se admiten, La soluci6n que se la ha dado a esta limitacién es que tanto

los sonidos como los aromas pueden describirse graficamente.
3. Caracteristicas Esenciales de las Marcas

De las definiciones de las marcas se desprenden sus elementos esenciales que son

los siguientes:

(i) Debe ser distintiva, es decir, original y novedosa para que singularice e
identifigue a un producto o a un servicio con su procedencia y asf

evilar confusiones;
(ii) Debe ser original, es decir, que llame la atencién del comprador;

(iii)  Debe ser novedosa, es decir, que no se trate de un signo ya identificado

como distintivo de otra empresa competidora;

(iv)  Deber lfcita, s decir, que no sea contraria a la moral, a las buenas

costumbres y a las leyes prohibitivas; y

(v)  Debe ser veraz, es decir, que no contenga indicaciones falsas para no

hacer incurrir en errores al consumidor.*?

“* RANGEL MEDINA, David, Tratado de derecho Marcario, Ed. Libros de México, M&ico, 1960, pp.
184 - 198.




CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO MARCARIO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO 52

4. Valor Econémico de las Marcas

Las marcas pueden llegar a adquirir un valor econdmico muy importante, por lo

que constituyen activos intangibles de las personas y empresas propietarias de las marcas.

La importancia del valor de las marcas para sus propietarios es trascendental pues
constituye un elemento de consideracién para las negociaciones de las empresas, ya que,
ademis de su uso como marca, puede servir como garantia. Asimismo, algunos
propictarios de marcas se aprovechan del hecho de que no determinar su valor para pagar

menos impuestos o que no sean objeto de los activos de la empresa, en su valor real.®

El valor que adquiere una marca estd determinado por la difusi6n, prestigio y
penetracién del mercado que alcanzan y el proceso para que una marca logre buenos
atributos como el de estabilidad y notoriedad es largo, pero cuando ello pasa se llega a

niveles impactantes a nivel mundial.*

Actualmente no existe una norma especif ica aplicable para determinar el valor de
las marcas, por lo que para determinar su valor econémico se utilizan diferentes métodos
dependiendo de la informaci6n con la que se cuente, del giro del negocio en que fa marca

se desempefia, entre otros.

Un métod consiste en hacer una estimacion de los costos en que se debe incurrir
para constituir y desarrollar las marcas al nivel de la marca que se estd valorando. Se
basa en conocer y analizar los costos historicos y de invencién para la conformacién de la
estructura que se utilizd para desarrollar la marca hasta las condiciones en las que se

avalda,

Otro métodoconsiste en identificar los precios, condiciones y mecanismos de otras
transacciones similares de marcas. Este criterio se reduce a la determinacién de las

condiciones de oferta y demanda dentro del mercado de adquisicién de marcas. Otro de

“* JALIFE, MAURICIO, “Notas introductorias sobre los efectos legales del avalio de marcas en México”™,
Meuorias del seminario Avalio de Marcas, México, diciembre de 1996. pp. 61-6.

“ JALIFE, MAURICIO, “El Valor de la propiedad Intelectual”, Ed, Juris Tantum, Mé&ico 2001, p.219
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los factores que se toma en consideracién bajo este método es el margen de riesgo que
puede ser alto, medio o bajo, dependiendo de los porcentajes de regalfas que se obtienen

sobre los licenciamientos de las marcas,

Un tercer método se basa en evaluar el impacto que tiene hacer negocios con la
marca dentro del mercado. Para lo anterior se toma en consideracién el tamaiio del
mercado, su potencial de crecimiento y la posicién de la marca frente al mismo. En este
caso, la valoracién comercial de una marca toma en consideracién lo més variado de los
aspectos comerciales y su combinaci6n con aspectos legales, aspectos de mercadotecnia y

estrategias de negocios.

También se utiliza una combinacién de los métados descritos para determinar la
solidez y posicién de las marcas en el mercado. Que es lo que finalmente determina su

valor.

Algunos de los aspectos mds importantes para determinar la solidez de las marcas

dentro del mercado, son los siguientes:

a) La extensién del mercado en que la marca compite y estimacién de la vida til

de la marca en dicho mercado.
b)  Participaci6n que ostenta dentro del mercado.

c) Desempefio comparativo del producto, proceso, equipo y operaciones, de

acuerdo a la estrategia competitiva de la empresa que tiene la marca.
d)  Soporte publicitario.
e)  Utilidades del producto que ampara la marca.
f) Investigaciones de mercado y estrategias de comercializacion.

g)  Potencial de la ampliacién de negocios a las 1f neas afines y/o complementarias,

y
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h)  Eficacia legal y soporte jurfdico sobre derechos, registros marcarios y permisos

para el desempefio de los productos.**
5. Fuentes de derccho de 1a Marca
(5a). Uso

El uso de una marca produce consecuencias jurfdicas de gran importancia. Gran
nimero de las marcas registradas primero se usaron y luego se registraron. Si bien es
cierto que el s6lo uso de una marca no otorga e! derecho exclusivo sobre su uso, sf puede
utilizarse ain cuando la misma marca haya sido registrada y usada con posterioridad por

otra persona.
Los derechos que la LPI concede al uso son los que a continuacién se mencionan:

i) Si el demandado por infraccién a la LPI, por usar un nombre idéntico o
similar en grado de confusién al de una marca registrada, usaba dicho
nombre como marca con fecha anterior a la que se declar6 en la
solicitud de registro por quien demanda la infraccién, el supuesto

infractor puede oponer como excepcidn este hecho y ser absuelto.

ii) En este mismo caso (cuando quien empieza a usar una marca antes de
la fecha de primer uso que declaro el solicitante de registro de la
misma marca), el primero en hacer uso de la marca tiene derecho de
solicitar la nulidad del registro de la marca registrada dentro de los tres
afios siguientes a la publicacién del registro que se haya hecho en la

Gaceta,

iii) Otro derecho de uso que reconoce la LPI (articulo 151, fraccién II)

consiste en que considera nulo el registro de una marca idéntica o

4 MORALES LECHUGA, Victor M. “Notas introductorias sobre los efectos legales def avalio de marcas
en México”, Memorias del seminario Avalio de Marcas, México, diciembre de 1996. pp. 61-65.
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similar en grado de confusién a otra que haya sido usada en el pais o en
el extranjero con anterioridad a la fecha de la presentacién de la
solicitud de la marca y se aplique a los mismos o similares productos o
servicios, siempre que la persona que haga valer el mejor derecho por
uso anterior haya usado la marca ininterrumpidamente en el pafs o en
el extranjero, antes de la fecha de presentacién de la solicitud del

registro, o en su caso, del primer uso declarado en la solicitud.
(5b). Registro

En México el registro como fuente de las marcas constituye el iinico medio por el
cual se obtiene el uso exclusivo de la marca y es oponible a terceros. Por esta razén se

recomienda registrar las marcas a todos aquellos que usan marcas no registradas.

La LPI establece cudles son las marcas registrables y no registrables. Estds

caracteristicas se analizaran mas adelante en este capitulo.
6. Principios de las marcas
(6a). Principio de Territorialidad

Segiin este principio, la marca que es registrada en un pafs, producira efectos en

todo el territorio nacional del pafs en que fue registrada.*
(6b). Principio de Especialidad

Este principio consiste en que la proteccién del uso exclusivo de una marca se
limita a los productos y/o servicios para los que ha sido creada y por ende registrada.
Este principio permite (con algunas excepciones) que se registre una marca idéntica o

similar en grado de confusién para distinguir otra clase de productos o servicios. Este

¢ En algunos otros sistemas existe la marca estatal, con efectos en una regién determinada y la nacional en
todo ¢l pafs, Por otro lado, si la marca se registra en Ginebra conforme al arreglo de Madrid del 14 de abril
de 1891, relativo al registro internacional de marcas, serd vélida en et territorio de los palses miembros de
este tratado.
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Principio se encuentra contenido en el articulo 89, fraccién I, de la LPI que hace
referencia a que puede constituir una marca las denominaciones que distingan productos o

servicios de los demés de su misma especie.

Asimismo, en relacién con el principio de especialidad, la LPI establece que las
marcas deben registrase para proteger productos o servicios determinados. La manera en
que son determinados la establece el reglamento de la LPI en su artfculo 59, que ha
adoptado la clasificacién internacional de productos y servicios establecida en el Arreglo
de Niza. Esta clasificacién internacional consta de 42 clases, de las cuales las primeras 34

son para productos y las siguientes para servicios.

A continuacién se enuncian las reglas mis importantes que la LPI establece en

relacién con la proteccién de las marcas por clasificacién de productos y servicios:

a) Al solicitarse el registro de una marca se indicara cudles son los
productos o servicios que se quieren proteger con la marca, lo cual

conlleva a determinar las clases en que sera protegida.

b) Una vez registrada la marca, no se podrd aumentar el nimero de
productos o servicios que proteja sino mediante otra solicitud de

registro.

c) En el caso de que se haga valer el derecho de prioridad para quien
previamente haya solicitado en otro pafs el registro de la misma
marca, solamente puede solicitar la proteccién en México para los
mismos productos y servicios mencionados en el solicitud en que se

basa la prioridad.

d) No es registrable una marca idéntica o similar en grado de
confusién a otra marca cuyo registro se encuentra en trimite, para

proteger la misma clase de productos o servicios.
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e)

g

h)

k)

No es registrable una marca idéntica o similar en grado de
confusién a un nombre comercial, cuando se quieren proteger los

mismos productos o servicios.

No es permisible usar una marca registrada (o una marca idéntica o
similar en grado de confusién a la marca registrada) para formar
parte del nombre comercial de un establecimiento que se dedique a
la produccién, importacién o comercializacién de bienes y servicios

o servicios iguales o similares a los que protege la marca registrada.

Constituye una infraccién administrativa usar una marca igual o
similar en grado de confusi6n a otra marca registrada para amparar

a los mismos productos o servicios.

Constituye una infraccién administrativa el uso como nombre
comercial de una marca registrada, para un establecimiento que se
dedique a producir, comercializar o importar los mismo o

semejantes productos o servicios que la marca registrada,

Constituye una infraccién administrativa usar una marca registrada
o una semejante en grado de confusién (sin consentimiento del
propictario de la marca registrada), como elemento de un nombre
comercial de un establecimiento que opere con los productos o

servicios protegidos por la marca.

Constituye una infraccion administrativa usar una marca registrada
o una similar en grado de confusién a la marca registrada, sin el
consentimiento del propietario legitimo, para amparar productos o

servicio iguales o similares.

También, constituye una fraccién administrativa la venta o puesta

en circulacién de productos iguales o similares a los que se aplica
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una marca registrada, siempre se tenga conocimiento de que se esté

usando sin el consentimiento del titular del registro.

1) Opera la caducidad cuando no se usa una marca en los productos o

servicios que ampara durante 3 afios consecutivos,

m)  Solamente se permite emplear la leyenda de marca registrada
cuando se utiliza en los productos o servicios para los cuales fue

registrada.

Por lo anterior, la validez del registro en cuanto a su duracién, los derechos y
obligaciones que confiere e impone, se limita por el territorio en que surten sus efectos y

los productos o servicios que se protegen.

(6¢). Excepcién a los principios de territorialidad y especialidad (marcas

notorias, prioridad internacional y registros internacionales)

La excepcién a los principios de territorialidad y especialidad son las marcas
notorias o de gran renombre, que por su naturaleza ticnen un trato especial que rompe la
rigidez de la clasificacién de mercancfas y servicios. Una marca notoria es la que como
consecuencia de las actividades comerciales, publicitarias y promocionales desarrolladas
en México o en el extranjero, son conocidas por un sector especializado de piblico o de

los circulos comerciales de México.

Para considerar a una marca como notoria se requiere que la marca sea reconocida
o famosa en México. Una marca es conocida o famosa en México cuando es conocida por
el sector especializado al cual se aplica la marca. Por ejemplo, “Bimbo” es una marca
notoriamente conocida en México, pero también lo es “Vygon”, que es una marca de

equipo médico especializado, que es conocida por los médicos.

El beneficio que gozan este tipo de marcas es que se encuentran protegidas (sin

necesidad de registro) en todas las clases de productos y servicios, y en todos los paises
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miembros del Convenio de Parfs, en que sean notorias. Al respecto de las marcas

notorias, encontramos la siguiente tesis.

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE
REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAfS
*7, Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca
notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el
conocimiento que el piblico consumidor tiene de esa marca. Este
conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino
que incluye informaciones sobre las cualidades, caracteristicas y uso
de los productos que la llevan. Es por referencia al piblico
consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que
la notoriedad es una prueba de la utilizacién de la marca, porque
significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los
consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente
conocida en el pafs antes de su registro en é1 y, en vista de las
repercusiones posibles de la publicidad de otros paises, ain antes de
que se utilice en la Repiblica Mexicana, Por lo que ve al caricter de
notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestion de hecho
que las autoridades administrativas y judiciales del pafs deben
determinar, fundando su opinién en apreciaciones razonables. En la
especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro
del signo que propuso, por tratarse de la imitacién de uno de los
monogramas que se usan ¢n los productos de la marca "Gueci®, que a
nivel internacional han dado a conocer los sefiores Aldo y Rodolfo
Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos
propiedad de "Gucci Shops”", Inc., por lo que estimaron que se trata
de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse e!
registro solicitado, se podrfa crear confusién entre el piblico
consumidor, pues éste al adquirir los productos creerfa que se trata de
articulos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo
anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta
aplicacion de los articulos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de
Invenciones y Marcas, y 60. bis y 100. bis del Convenio de Paris
para la Protecci6n de !a Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un
disefio que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente
conocida "Gucei”, no se encuentre registrada en el pais, pues no es
necesario que se cumpla con ese fequisito para que se de la
proteccidn de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los
artfculos 60. bis y 100. bis del convenio mencionado anteriormente,

7 Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito. Tribunales Colegiados de
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacitn, Parte : 193-198 Sexta Parte. Pigina 109. Amparo
en revision 1269/84, Gucei de México, S. A. 19 de marzo de 1985, Unanimidad de votos, Ponente: Genaro
David G6ngora Pimentel.
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ya que s¢ trata de una proteccién de caricter excepcional que tiene
como fin evitar que se induzca a engafio o error al piblico
consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.
La marca sirve para distinguir los productos o servicios que
provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o
servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca,
reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de
distintos pafses, son el primer uso y el registro, habiéndose
generalizado este 1iltimo como el medio mis eficaz para la proteccion
del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro pals puede
considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que bésicamente es
el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca,
también es verdad que el uso produce efectos jurfdicos antes del
registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de
Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de
una marca que comenzé a ser usada antes que otra fuese registrada,
para lo cual existen procedimicntos y plazos que conducen a la
anulacién del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la
marca usada con anticipacién (artfculos 88, 99 y 93). La proteccién
de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales:
el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio
de la territorialidad, la proteccién de la marca se encuentra
circunscrita a los Imites del pafs en donde ha sido registrada y, por
su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con
la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que
origina el registro de la marca opera s6lo en el campo de los
productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del
principio de territorialidad, ver los articulos 119, 121 y 123; en
cuanto al principio de especialidad, los articulos 94 y 95 de la Ley de
Invenciones y Marcas). Pero la aplicaci6n estricta de los principios de
territorialidad y de especialidad de 1a marca, puede provocar abusos
que se traducen en engafios para los legitimos duefios de las marcas y
para el piiblico consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien
poco escrupuloso se podria aprovechar de una marca extranjera que
todavfa no ha sido registrada en nuestro pafs, para obtener el registro
de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo
distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el
dia catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adopté en
Estocolmo 1a dltima revisién del Convenio de Parfs para la Proteccién
de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil
ochocientos ochenta y tres; convenio que fuc aprobado por el
Congreso de la Uni6n segiin decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federaci6n de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo
dispuesto por los articulos 6o, bis y 100. bis del ya mencionado
Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una
marca que pueda crear confusién con otra marca ya notoriamente
conocida en el pafs de registro o de utilizacién, aunque esta tltima
marca bien conocida no esté o todavia no haya sido protegida en el
pafs mediante un registro que normalmente impediria el registro o el
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uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta proteccifn
excepcional de una marca notoriamente conocida estd justificada
porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a
confusién equivaldria, en la mayorfa de los casos, a un acto de
competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para
los intereses del piblico consumidor que puede ser inducido a error,
respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa
marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se
hicieron en Estocolmo al Convenio de Parfs para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, en las que contienen los articulos 6o. bis y 100.
bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del
pals, en términos del artfculo 133 constitucional. En concordancia
con los articulos 6o bis y 100. bis del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, €l legislador mexicano
estableci6 en las fracciones XX y XXI del articulo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, la prohibicién de registrar como marca las
denominaciones, signos o figuras susceptibles de engafiar al piblico
consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra
marca que la autoridad competente del pafls (en la actualidad
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial), estime ser
notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos
idénticos o similares; igual prohibicifn existe cuando Iz parte esencial
de la marca que se trate de registrar constituya la reproduccion de la
marca notori conocida o una imitacién susceptible de crear
confusién con ésta, con el objeto de asegurar una proteccitn eficaz
contra la competencia desleal.

En virtud de que una marca notoriamente conocida mantiene un nivel de calidad
generalizado y es reconocida en muchos pafses por el sector del mercado en que la marca
comercializa, han surgido personas que aprovechindose de la buena reputacién de la

marca engafian a los consumidores. Estas conductas causan las siguientes consecuencias:

a) El registro de una marca igual o semejante en grado de confusién a una

marca notoria, provocarfa un acto de competencia desleal.

b) El registro de una marca igual o similar en grado de confusién a una marca

notoria, causaria un acto perjudicial al consumidor que resulte engafiado.

c) El registro de una marca igual o parecida en grado de confusién a una marca
notoria serfa invadir la marca notoria, pues en el caso de las marcas notorias

no se necesita el registro para su publicidad.
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Las marcas notorias protegen un triple interés, (i) el de! duefio de la marca
notoria, consistente en el prestigio de su marca, (ii) el del consumidor, de no ser
engaiiado con un producto o servicio que no sea el esperado y (iii) promueven practicas

comerciales equitativas y honestas.

Encontramos este derecho reconocido en el articulo 6 bis del Convenio de Paris*®,

cuando establece las siguientes obligaciones a los Estados de la Unién:

a) Negar el registro de la marca que sea igual o similar a la notoriamente

conocida;

b) Anular el registro de la marca que indebidamente s¢ haya concedido, por ser

igual o similar a una marca notoriamente conocida;
¢) Prohibir el uso indebido de una marca notoria.

La LPI también reconoce este derecho en el articulo 90, fraccién XV, que

establece:

“No serén registrables como marca: XV. Las denominaciones figuras
o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el
Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicables
a cualquier producto o servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México.
cuando un sector determinado del plblico o de los circulos
comerciales del pafs, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero

%) Los pafses de la Unién se compromelen, bicn de oficio, si la legislacién del pals lo permite, bien a
instancia del interesado, a rehusar o mvahdar el reglsuo y a prohibir ¢l uso de una marca de fibrica o de
comercio que constituya la reproduccié o traducci6n, susceptibles de crear confusién, de una
marca que la autoridad competente del pafs del rcgnstro o de uso estimare ser allf notoriamente conocida
como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del jo y utilizada para

idénticos o simil QOcurrird lo mismo cuando la parte cscnc:al de Ia marca notoriamente
conocnda o una imitacién susceptible de ceear confusion con ésta.

2) Deberd concederse un plazo minimo de cinco afos a partir de la fecha de registro para reclamar la
anulaci6n de dicha marca. Los paises de 1a Uni6n tienen la facultad de prever un plazo en el cual debers ser
reclamada la prohibici6n del uso.

3) No se fijar4 plazo para recl la o prohibicién de uso de las marcas registradas o utilizadas
de mata fe".
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por una persona que emplea esa marca en relacién con sus productos
o servicios, asf como el conocimiento que se tenga de la marca en el
territorio, como consecuencia de la promocitn o publicidad de la
misma,

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrn emplearse
todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento proceders en cualquier caso en que el uso de la
marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusién o un
riesgo de asociaci6n con el titular de la marca notoriamente conocida,
o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la
marca. dicho impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca notoriamente conocida.”

Otra excepcion al principio de territorialidad es la prioridad internacional, que es
el derecho que tiene el titular de una marca de presentar su solicitud de marca en otro
pafs, teniendo como fecha de presentacién, la de la primera solicitud. Esto permite una
proteccién de las marcas por un plazo de 6 meses después de presentar la solicitud de
registro en el pais de origen. Esta proteccién se hace efectiva al presentar la solicitud en

el pais se pretende que se reconozca la prioridad internacional.

Lo anterior, tiene si fundamento en el articulo 4 incisos A.1 y C.1 del Convenio

de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, tenemos al Registro Internacional, de marcas, que también
constituye una excepcién al principio de territorialidad, pues en este caso un solo registro
protege la marca en los pafses que forman parte del Arreglo de Madrid. Esta figura y los

artfculos en que se funda se desarrolla en el punto (9d) de este capitulo.
7. Clasificacién de las Marcas

Las caracterfsticas mencionadas anteriormente y los distintos usos a los que se

puede aplicar una marca, dan origen a la clasificacién de las marcas, que es la siguiente:
o Desde el punto de vista del objeto que se distingue con la marca:

(0] Es marca de productos, cuando lo que se distingue es propiamente un articulo; y
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(if)  Es marca de servicios, cuando la marca distingue una prestacién al piiblico.

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera, Airbus es una marca de aviones
(producto) que los consumidores distinguen por la seguridad del avién, por su durabilidad
y su costo, en cambio una marca de servicio es Mexicana de Aviacion, que se distingue
por el servicio que le presta a sus clientes, su puntualidad, atenci6n al cliente, calidad y

mantenimiento de su equipo, entre otros factores.
o Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca:

(0] Es marca industrial, cuando el titular de la marca es el fabricante del producto.
Ejemplo: Refrescos Pascual fabrica el refresco y es titular de la marca Pascual

para refrescos;

(i)  Es marca de comercio, cuando el titular de la marca es un comerciante, es decir,
se trata de la marca del establecimiento en que se comercian productos. Ejemplo:

El Corte Inglés; y

(iii)  Es marca de agricultura, cuando el titular de la marca es agricultor y usa su marca
para distinguir frutas y legumbres, ya sean naturales o en envases, bolsas de

pléstico, latas u otros. Ejemplo, Platanos Carmelita.
¢ Desde el punto de vista de la composici6n, integracién o formacién de la marca;

i) Es marca nominativa o denominativa, si se trata de un vocablo, palabra, o frase.

Ejemplo, relojes Swatch.

(ii) Es marca figurativa, innominada o gréfica, cuando consisten en un dibujo,
emblema, logotipo o una combinacién y distribucién de colores. Ejemplo: el

logotipo de Televisa, TV Azteca, etc.

(iif) Es marca tridimensional o pléstica, cuando se trata de una forma que tiene

volumen. Ejemplo: el envase piramidal que distingue al Boing.
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(iv)  Son marcas mixtas las que combinan uno o mas elementos de las modalidades
citadas anteriormente, aunque generalmente se conforma por una denominacién y

un disefio.

(v)  Es una marca sonora la composicién musical que distingue a un producto o
servicio de una persona de los productos o servicios similares de las demés
personas. Ejemplo, la marca de teléfonos celulares Nokia, tiene una melodfa que

utiliza como timbre telefénico para identificar sus productos.

(vi) Es una marca olfativa la que identifica productos o servicios de los demds,
mediante un aroma caracterfstico. En algunos pafses los perfumes son registrados

€0omo marcas.

En México no estin reconocidas las marcas sonoras ni las olfativas como tales,
pues la propia definicién de la ley establece que una marca tiene que ser un signo
visible. La manera en que se ha resuelto esto es presentando como marca fa
representacién grifica de sonidos mediante notas musicales y grificas sonoras,
haciendo lo mismo con los aromas (se registran graficas que representan los

aromas).
¢ Desde el punto de vista de sus relaciones con otras marcas:

) Marcas defensivas o protectoras. Son las marcas que se registran para ampliar la
proteccion de la marca principal en uso, impidiendo que los competidores
registren una marca similar a la que se encuentra en uso. Ejemplo, Satmex
registra ademas Tasamex y Zatmes, para que el competidor no pueda registrar una

marca parecida a las registradas por Satmex.

(if)  Marcas de Reserva. Son marcas que estin registradas pero no se usan, Se trata de
marcas que cumplen con cualidades que las hacen interesantes para ciertos
productos o servicios y se registran para usarla cuando un nuevo servicio o

producto salga a la venta.
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(iii)

(iv)

Marcas ligadas. Son marcas semejantes que se usan por un mismo propietario para
proteger los mismo productos o servicios. En este caso el IMPI otorga el registro
porque el solicitante de la marca es el titular de la marca registrada. Una de las
particularidades de estas marcas es que Si se van a transmitir, tienen que
transmitirse todas, pues podrian causar confusién a los consumidores. Ejemplo,

Ferrioni y Ferrioni Collection.

Marcas colectivas, de calidad o certificacién. Son marcas que pertenecen a una
asociacién que acuerda establecer una marca que identifique al producto con
ciertas caracteristicas comunes del lugar de origen, el método utilizado para su
claboracién o estandares de calidad. Ejemplo, Cotton, designa que los productos
son 100% algodén; Wool quiere decir que el material con que sc elabord el
producto fue lana, ADM: Asociacién Dental Mexicana, quiere decir que el
producto que tiene esta marca cumple con los estandares minimos establecidos por

esta asociacién,”

s Desde el punto de vista de los elementos que constituyen las marcas son:

0]

@i

Marcas compuestas. Se conforman por la combinacién de palabras o figuras que

son de uso comin, por lo que aisladas no podrian ser registrables.

Marcas asociadas o complejas. Se conforman por la combinacién de palabras o
figuras registrables. Puede tratarse de que un productor haga una combinacién de

marcas ya registradas por €l mismo.

o Desde el punto de vista de la ley conforme a la cual se otorga el registro:

0]

(i)

Marcas nacionales. Son las registradas en México conforme a la LPI.

Marcas extranjeras. Son las marcas que se registran en México, habiéndose

registrado con anterioridad en otro pais, conforme a la Convencién de Paris,

“ CABANELLAS, Guillermo y BRETONE, Luis, Derecho de Marcas, Ed. Heliasta, Tomo I, p. 253,
Argentina, 1989.



CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO MARCARIO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO 67

(iify Marcas Internacionales. Son las marcas cuyo registro se solicita en la Oficina
Internacional de Ginebra y quedan registradas y protegidas en todos los paises
adheridos al Arreglo de Madrid.

8. Marcas registrables y no registrables

El principio general que en materia de marcas guarda la LPI es que son
registrables todos los signos visibles que sirvan para distinguir a un producto de los

demds de su misma clase.
A continuacion se analizan los elementos registrables y no registrables.

(8a). Marcas registrables segiin el articulo 87 de la Ley de la Propiedad

Industrial
El artfculo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, establece:

“Articulo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios podrdn hacer uso de marcas en la industria, en el
comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el
Instituto.™

De este articulo se desprende que tienen total libertad del uso de marcas los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios. Sin embargo, condiciona el derecho
al uso exclusivo de la maraca a que ésta se encuentre registrada ante el IMPI. Esta
condicién ticne como finalidad que las personas que pretendan usar o usen una marca
acudan ante la autoridad gubernamental para que ésta, mediante el procedimiento de
registro de una marca determine si cumple o no con los requisitos para considerarla

legalmente como marca.

Lo anterior constituye una manera de incentivar el registro de la marca y de esta

forma la autoridad se asegura de que se cumplan los requisitos legales.

En un principio, este articulo parece muy amplio en cuanto a que se podra hacer

uso de marcas, aiin cuando no estén registradas. Lo anterior se delimita de dos formas: (i)
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mediante las restricciones que establecen los artfculos 4 y 90 de la Ley de Propiedad
Industrial; y (ii) mediante el establecimiento de multas y penas a las personas que usen

indebidamente (ilegalmente) una marca. Posteriormente se analizarin estos dos temas.

Asimismo el articulo 89 de la LPI menciona que pueden constituir una marca los

siguientes signos:

Art. 89, fraccién 1. Las denominaciones y figuras visibles,
suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los
productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse
frente a los de su misma clase;”

De esta fraccién se desprende que cualquier denominacién o disefio® que
identifique a un producto o servicio y lo distinga de los demis de su misma clase puede

constituir una marca.

Para la denominacién de la marca pueden utilizarse cualquier tipo de palabras, ya
sea con o sin significado alguno, nombres propios, designaciones geograficas, palabras
extranjeras o extranjerismos, siempre que cumplan con la funcidn de distinguir al

producto o servicio y se respeten las restricciones que la propia LPI establece.

En el caso de las figuras visibles o disefios, se tiene la misma libertad. Puede
constituir una marca cualquier dibujo o combinacién de colores que distinga al producto o

servicio de los demds de su misma clase.

Se ha cuestionado la utilidad de esta fraccién del articulo 89, porque en realidad
sobra decir lo que en ella se estatuye. Esto se explica porque con el solo hecho de
mencionar que puede constituir una marca cualquier signo visible que distinga a un
producto de los demis de su misma especie, siempre que no se violen las restricciones

que la propia LPI establece®, se est4n nombrando a los elementos que conforman una

% Sicmpre que no viole lo dispuesto en los articulos 4 y 90 de 1a LPL,

3 Mavricio Jalife Daher menciona en su obra Comentarios a la Ley de Propiedad Industeial, Ed, Mc Graw
Hill, México, 1998, p. 91, que la fraccion [ del articulo 89 de la LPI “puede constituirse como uno de gran
utilidad para 1a autoridad en el analisis de una solicitud de marca, cuando le es presentada alguna que, sin
incurrir expresamente en una de las restricciones del articulo 90 de la LPI, [a misma no redna condiciones
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marca, los cuales se quedan en establecidos en el articulo 88 de la LPI al definir Io que es
una marca.

Articulo 89, fraccién II. Pueden constituir una marca: * Il. Las
formas tridimensionales;”

Esta fraccién se refiere a la posibilidad de registrar como marca a las formas
tridimensionales que sean distintivas y que no contravengan lo dispuesto en el articulo 90
dela LPI*2.

Articulo 89, fraccién 111, Puede constituir una marca: “III. Los

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

Es importar aclarar que lo que establece esta fracci6n es la “posibilidad” de
registrarse como marcas los nombres comerciales y las denominaciones o razones
sociales, Lo anterior, en virtud de que por si mismos no constituyen una marca registrada
y por lo tanto no se tiene el derecho al uso exclusivo del mismo como si tratara de una

marca.

Los nombres comerciales, si otorgan el derecho al uso exclusivo del nombre pero
s6lo en la regién en que asi sean conocidos, por 10 que no se podrd impedir el uso del
mismo nombre o denominacifn en otra regién en que no se conozca el nombre comercial;
las denominaciones o razones sociales no otorgan el derecho al uso exclusivo de larazén

o denominacion si no se registran como marcas.

suficientes de distintividad.” Posteriormente explica como ejemplo que el IMPI puede negar el registro
cuando se trata de registrar como marca a una lfnea recta, fundando la negativa en que la linea recta no es
suficientemente distintiva y viola la fraccién en comento. Yo considero que aun en este caso carece de
ulilidad esta fraccién porque Iz autoridad podrfa fundar la negativa del registro en el artfeulo 88 de la LP1
manifestando que una l{nea recta no puede ser considerada como marca puesto que carece de distintividad,
A continuacién cito el artfculo 88 de la LPI “se entiende por marca todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

* Aunque es de suma importancia ¢l hecho de poder registrar marcas tridimensionales, no se aborda a
profundidad en este estudio porque entre este tipo de marcas y los nombres de dominio no surge ningin
conflicto entre los derechos que otorga cada uno de ellos.
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La participaci6n de la Secretarfa de Relaciones Exteriores en la autorizaci6n de las
razones y denominaciones sociales es para controlar la participacién de extranjeros en la
sociedades constituidas en nuestro pafs.

Articulo 89, fraccién 1V. Puede constituir una marca: “IV. El

nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda
con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”

El nombre de las personas fisicas puede ser registrado como marca siempre que

sea que no se confunda con otra marca o nombre comercial.

De la lectura de la primera fraccién del articulo 89 de la LPI se desprende que se
puede registrar como marca cualquier denominacién, entonces también incluye a los

nombres propios.

El nombre de una persona fisica tiene intrinseco el clemento de distintividad, este
puede ser el motivo por el cual no se menciona que se deba cumplir con este elemento en

el texto de la ley.

: A

(8b). Anilisis de los elementos no registrables

90 de la Ley de Propiedad Industrial

en los articulos 4 y

El articulo 4 de la LPI, reza;

“Articulo 4. No se otorgard patente, registro o autorizacibn, ni se
dar4 publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figura o instituciones
juridicas que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean
contrarios al orden piblico, a la moral y a las buenas costumbres o
contravengan cualquier disposici6n legal.”

Este articulo limita, en relacion con las marcas, el registro de los signos que
contravengan €l orden piblico, la moral, las buenas costumbres o cualquier disposicién

legal.

Para comprender este articulo es necesario definir cada uno de los elementos que

menciona como una restriccién para otorgar el registro,
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Orden piblico “se refiere al conjunto de instituciones juridicas que identifican o
distinguen el derecho de una comunidad; principios normas e instituciones juridicas que

no pueden ser alteradas ni por la voluntad de los individuos (no esti bajo el imperio de la

“autonomia de la voluntad”) ni por la aplicacién de derecho extranjero™.*

Moral y Buenas costumbres son elementos que en cada caso particular tendrd que
interpretar (en Gltima instancia) el Poder Judicial emitiendo tesis al respecto, pues se trata

de conceptos que van cambiando en el transcurso del tiempo.

Las disposiciones legales no requieren mayor explicacién, pues se trata de las

leyes vigentes.

El articulo 90 de la Ley de Propiedad Industrial enlista las hipétesis en que las

marcas no seran registrables®,
Las causas fundamentales por las que 1a LPI prohibe ¢l registro de marcas son:
(i). Por no ser distintivas;
(ii). Por ser descriptivas;
(iii). Por tratarse de simbolos oficiales;
(iv). Por inducir a error o confusi6n;
(v). Por estar fntimamente vinculadas a una persona o empresa;™

Las prohibiciones establecidas en la LPI pueden ser agrupadas en: (a) absolutas y

(b) relativas.

3 TAMAYO SALMORAN, Rolando, Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaci Jurldicas
UNAM y Porriia, tomo 111, México 1992, p. 2279.
# El uso marcas no registrables en algunas i se a penalizado, en otras constituye una

infraccién, y en algunas otra como un nombre genérico solamente se encuentra restringido el registro
aunque en un caso dado pudicra utilizarse sin que esté registrado.

% JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Ed. Mc Graw-Hill, México,
1998, p. 105.
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(). Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en si mismo, es decir, se trata
de deficiencias que impiden que el signo sea distintivo en relacién con el producto
o servicio para el que se solicita, o porque €l signo constituye una indicacién de
procedencia no susceptible de apropiacién como marca, como lo es una marca
engaiiosa, ilicita o consistente en sfmbolos inapropiados. Ejemplo: la marca

Lapicito para amparar lipices.

(b). Las prohibiciones relativas, comprenden los casos en que tratindose de un
signo que puede ser registrado como marca, no esta disponible porque existe sobre
€l un derecho anterior reconocido a un tercero. Lo anterior puede consistir en un
derecho de propiedad intelectual (vg. una marca registrada con anterioridad), o
bien los que derivan del derecho civil, como los que se otorgan al nombre o a los

signos que identifican a las personas y a la propia imagen.

La interpretacién de las normas restrictivas de las marcas, sigue el principio
general de derecho consistente en que las prohibiciones deben interpretarse
limitativamente y no enunciativamente, por lo que no se pueden aplicar por analogia o

mayoria de razén.

La apreciacién que la autoridad haga de la concurrencia de una prohibicién debe
ser categérica, no puede basarse en estimaciones condicionales como si podria
considerarse engaiiosa o si podria considerarse engafiosa. O lo es 0 no lo es. Si la marca
se encuentra en una zona gris debe concederse. Es esta una de las consecuencias mas

importantes, en este tema, de la interpretacion restrictiva de las normas prohibitivas.*

(8c). Limitaciones para Usar como Marcas Nombres Técnicos, Palabras de
Uso Genérico, Descriptivas o de Uso Comun para los Productos o Servicios

que se pretendan distinguir

El articulo 90, fraccién II, de fa LPI establece que no se puede registrar como

marca un signo con el que se denomina técnicamente o en uso corriente a un producto o
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servicio. Por ejemplo, no serfan registrables las marcas “Zapatito™ o “Papos™ para
amparar zapatos, puesto que la primera es el nombre del producto y la segunda es un

nombre con que de manera corriente se le llama a los zapatos en México.

El derecho tutelado por esta disposicién es, por un lado, la funcién de
distintividad que las marcas deben realizar, en virtud de que uma marca hace
inconfundible a un producto o servicio respecto de los de su misma clase. Por ello cuando

el requisito de distintividad de una marca no se satisface, se impide su registro.

Por otro lado, 1a Ley protege la competencia entre los productores y prestadores
de servicios, pues serfa una gran ventaja competitiva que se otorgara el registro marcario
de una designacién genérica a un comerciante en particular. Esto le permitirfa presentar
sus productos al publico con su nombre genérico o técnico. Lo anterior lesionaria los
intereses de sus competidores, estando en desventaja comercial *'.

MARCAS. REGSITRO DE®, Si una palabra genérica de uso comdn
se solicita su registro como marca, no es procedente conceder la
exclusiva, pero si dicha palabra o elementos de uso comin se
comprenden en una marca compuesta entre cuyos elementos-aquellos
que unicamente forman parte de eila, es indudable que como parte
integrante del conjunto de la marca, tal palabra, s{ puede ser

comprendida en ella y reserva como parte de la misma, pero no como
elemento fundamental y de uso fundamental en dicha marca.

De este criterio se desprende que se pueden registrar como marcas parte de las
palabras con que genéricamente se denomina a un producto o servicio, siempre que se
acompaiie de otros elementos que fa hagan distintiva y no genérica. Por ejemplo
“Unefon". Lapalabra “fon™ no es suficientemente distintiva para proteger a un producto
o servicio telefénico en México, puesto que es de uso corriente para referirse al teléfono,
mas si se agregan otros elementos a la palabra “fon™ que la singularicen si es procedente

el registro.

% JALIFE DAHER, op, cit., p. 105
3 [dem pp. 107- L10.
3 T,CIL. p. 206, amparo administrativo en revisi6n 2348/49, Bodegas de San Miguel S. de R.L,
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En relacién con el uso de nombres genéricos como marcas, la LPI establece en al
articulo 153 que es causal de cancelacién del registro el hecho de que el propietario de
una marca provoque o tolere que su marca se transforme en una denominacién genérica

(pierda su cardcter distintivo) del producto o servicio para el cual se haya registrado.

En este supuesto el derecho tutelado es el de preservar los derechos de la
sociedad, cuando ciertas denominaciones se convierten en nombre genérico de los
productos o servicios que se protegen. Por lo que el motivo de que estas marcas pierdan
sus registros, es que tales palabras puedan cumplir su funcién, rompiendo el uso

exclusivo que la ley otorga al titular de la marca.

El motivo por el que una marca se convierte en el nombre genérico con que la
sociedad denomina a un producto o servicio es, generalmente, que la marca ampara -
productos novedosos que no cuentan con un nombre técnico ni genérico con el cual se
identifique, por lo que lo primero a que tiene contacto el consumidor es al nombre de la
marca que protege al producto. Ejemplos, “Bimbo”, “Diurex”, “Jeep”, “Kleenex”,

“Pritt”, “Pyrex”, “Resistol”, “Rimel” y “Xerox”, entre otras.

La mancra con que se propietarios de las marcas que se encuentran en el riesgo de
convertirse en genérica o aiin cuando se han convertido en genéricas, se defienden de la
cancelacién del registro manifestando que no han tolerado que su marca se convierta en
genérica. De esta forma encuadran en el supuesto de la no tolerancia de que la marca se
convierta en genérica, asf, los comerciantes ponen especial cuidado en no confundir al
producto con la marca, al hacer su publicidad. Un ejemplo de lo anterior es “pegamento

blanco Resistol” o “Toallas femeninas Kotex”.

La LPI, También limita el registro de signos que se basan en una descripcién del
producto o servicio que se pretende amparar. Esta limitante comprende, sin excluir a
otras formas, a las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para
designar la especie, calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de origen de los

productos o época de produccién.
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El propésito de este supuesto, es evitar ventajas competitivas injustificadas a favor
de determinado comerciante, frente a sus competidores, E! empleo de palabras
descriptivas es usual entre los comerciantes para publicitar sus productos, asi que si se
permitiera el uso de determinada palabra que describe a un servicio o producto se dejarfa
en desventaja a sus competidores. Algunos ejemplos de las denominaciones descriptivas

son “rapido”, “frescos”, “nuevo”, “purificado”, “efectivo”, “dietético”, “resistente”.

Al igual que se permite crear marcas a partir de un nombre genérico
combinindolo con otras letras de tal forma que sea una marca distintiva, también se
aplica este criterio a las denominaciones descriptivas que combinadas, son distintivas,

-

Algunos cjemplos son, “cigarros Elegantes”, “blanqueador el Rendidor”, “alimentos De

la Granja".

En virtud de que el articulo 90 de la LPI es un supuesto limitativo, la
interpretacién que de él debe hacer es restrictiva, por lo que si puede ser registrada como
marca un término que sugiera o evoque la descripcién del producto o servicio que se
protege. Asi por ejemplo se tiene a la marca “Caballos de acero” para bicicletas, o
“Colorines” para plumones. El primer caso se trata de una metéfora de bicicleta y en el
segundo como expresién de que el producto cuenta con variedad y calidad en las tintas de

colores.

Existen varios criterios del Poder Judicial en relacién con las marcas descriptivas

que confirman lo mencionado en el parrafo anterior®.

% MARCAS, FIGURAS Y DISENOS EVOCATIVOS. LA FRACCION V DEL ARTICULO 91 DE LA
LEY DEINVENSIONES Y MARCAS NO CONTIENEN PROHIBICION DE REGISTRARLOS. Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisién 345/83:Mars Inc.

20 de septiembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Susrez Torres. Semanario Judicial de fa
Federaci6n, 7* época, vol. 187-192;parte sexta; p.93.%°
MARCAS, DESCRIPTIVAS. Primer Tribunal Colegiado cn Materia Administrativa del Primer Circuito,

Séptima época, scxta parie: volimenes 133-138, p.218. Amparo en revisién 254/78. California Products
Corporation. 29 de noviembre de 1978. Unanimidad de votos, Ponente: Guillermo Guzmén Orozco,

MARCAS. DESCRIPTIVIDAD. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito. Amparo en Revisién263/89. Banco Nacional de México S.N.C. 7 de marzo de 1989. Unanimidad
de votos. Ponente: Fernando Lanz Cérdenas. Secretario: Alvaro Tovillo Le6n. Octava época, tomo [I,
segunda parte-1;p.454.
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Esto, también lo establece la Convencién de Paris, en su articulo 6 quinquies,

apartado “B", inciso 2 ©.

Para saber si una denominacién es descriptiva, es importante tomar en
consideraci6n Ia forma en que es percibida la mercancia o servicios por el ptiblico al que
van destinados. Por otro lado, debe analizarse la denominacién considerindola como un

todo, y de ahi partir para formular el juicio de la descriptividad.

9. Procedimiento del Registro de las Marcas en México y el Registro

Internacional

Existen tres sistemas sobre la proteccién de marcas, (i) declarativo cuando es el
propio uso de una marca es el que otorga el derecho, (ii) atributivo cuando es el registro
el que constituye el derecho y (iii) cuando se reconocen ambos sistemas, como en

México, es atributivo-declarativo.

MARCAS, IMITACIONES DE LAS. T. LXVII, p.82, Amparo Administrativo Directo 7961/40,
“Productos de Mafz”, S.A a 24 de febrero de 1941, Mayorfa de 4 votos.

DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL. DESCRIPTIVIDAD DE LAS MARCAS. Segunda Sala, Sexta
Epoca, Semanario Judicial de la Federacién, vol. XX1V, p. 22. Amparo en revision 4290/57. U.S. Rubber
Mexicana, S.A. 3 de jutio de 1959, Unanimidad de 4 votos. Ponente: Felipe Tena Ramirez,

MARCAS. ADIJETIVOS CALIFICATIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO, CUANDO SON
REGISTRABLES. Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, Octava
Fpoca, tomo VI, scgunda parte, p. 571. Amparo en revisién 1164/90. Johnson & Jonson. 14 de junio de
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Barcenas Chavez.

MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. Scgundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito. Séptima Epoca, Semanario Judicial de 1a Federacién, vol. 97-102,
sexia parte, p. 151. Amparo en Revisién 45/77. Golf Digest, Inc. 3 de febrero de 1977. Unanimidad de
votos. Ponente: Jesis Toral Moreno.

MARCA NO DESCRIPTIVA. Scgundo Tribunal Colegiado en Materia Administraliva del Primer Circuito.
Séptima Epoca, Semanario Judicial de la Federaci6n, t. 103-108, sexta parte, p. 133. Amparo en Revision
408/77. Carrocerfa preconstruidas S,A. 11 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel
Castro Reyes.

® Convenci6n de Parfs, articulo 6 quinques, apartado “B.- Las marcas de fabrica o de comercio reguladas
por ¢l presente artfculo no podrén ser rehusadas para su registro nj invalidadas més que en los siguientes
casos: 2. Cuando cstén desprovistas de todo caricter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino,
¢l valor, cl lugar de origen de los prod 1a época de produccitn, o que hayan llegado a ser usuales en
¢l lenguaje corriente o en las bres leales y del io del pafs donde 1a proteccitn se
rectama,”
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(9a). Registro en México de una Marca

En Meéxico, desde 1928, se utiliza el sistema atributivo-declarativo, es decir, que
es el registro el que otorga el derecho de exclusividad del uso de una marca,
aunque tampoco se desconoce al uso y éste otorga algunos derechos, como el de
solicitar la nulidad de un registro de marca que haya sido usado después de que lo
hizo el solicitante de la cancelacién, dentro de los tres afios siguientes a la.

publicacién de la marca registrada.

Los requisitos que deben cumplirse para obtener el registro de una

marca®, son los siguientes:

Presentar solicitud por escrito en espaiiol;

2. Indicar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

3. Indicar el signo distintivo de 1a marca mencionado si es nominativo,
innominado, tridimensional o mixto;
Indicar la fecha de primer uso de la marca;

5. Indicar, cuando se conozca, el niimero de la clase de los productos
o servicios para los que solicita el registro;

6. Ubicacién del o los establecimientos o negociaciones relacionados
con la marca;

7. Firmar en todos sus ejemplares;
8. Utilizar las formas oficiales impresas aprobadas por el IMPI en 3
juegos;

9. Acompaiiar los anexos necesarios (documentos para acreditar
personalidad, documentos para acreditar la prioridad, traducciones,
legalizaciones, en su caso), que deben ser legibles;

10.  Seiialar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacional;

1. Acompaiiar el recibo de pago de la tarifa correspondiente al pago
de derechos por el estudio de la solicitud, registro y expedicién del
titulo de la marca.

¢! Se desprenden de los artlculos 113, 114, 115, 116, 118,179 de 1a LPL; 5, 60 del su reglamenio y 11 del
Acuerdo que establece la reglas para la Presentacién de Soliciludes ante el IMPL.
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12.  Los documentos anexos que no estén en espafiol deberdn acompaiiar
su traduccién;

13.  Acompafiar los documentos que acrediten el cardcter de los
causahabientes, 1a personalidad de los apoderados o representantes
legales;

14, Los documentos extranjeros deberdn acompaiiar su legalizaci6n
(apostilla), cuando asf proceda;

15.  Acompaiiar siete ejemplares del signo distintivo;
16.  Seialar los elementos no reservables, en su caso;

17.  Encaso de que la solicitud la presenten 2 6 mis personas, deberd
acompafiar un convenio celebrado por los solicitantes en que se
estipulardn reglas sobre el uso, transmision, licencia, limitacién de
cobertura, cancelacién voluntaria y representacién comin de la
maraca.

18.  En caso de que se solicite el reconocimiento de la prioridad, se
deber4 cumplir con lo siguiente:

18.a Hacer mencién en la sohcnud , Que se pide el
reconocimiento de una prioridad;

18.b Indicar la fecha de presentacién de la solicitud en el
pafs de origen;

18.c S6lo abarcara los productos o servicios indicados en la
solicitud presentada en el pafs de origen;

18.d  Seiialar el mimero de la solicitud presentada en el
pafs de origen;

18.e Acompaiiar el comprobante de pago de los derechos
correspondientes, y

18.f Dentro de los tres meses siguientes a la presentacion
de la solicitud, presentar una copia certificada de 1a solicitud
de registro de marca en el pais de origen, en su caso,
acompariar la traduccién. No se necesita apostilla.

Es muy importante que se cumplan con todos estos requisitos de forma, ademds de
los de fondo (que sea una marca registrable) porque puede tener consecuencias desde el
retraso en la obtenci6n del registro, la no obtenci6n del registro y en algunos casos, una

vez otorgado el registro, puede ser declarado nulo.

Hay que tener especial cuidado en que todos los datos que se dan sean ciertos, de

lo contrario el registro estard viciado de nulidad y en un futuro un tercero podrd
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reclamarla fundindose en esta causal; en caso de que no se acompaiien las traducciones,
el solicitante las debera presentarlas dentro de los dos meses siguientes a la presentacién
de la solicitud; en caso de no presentar, en el plazo de tres meses, la copia certificada de
la solicitud en el pafs de origen, se tendra por no reclamada la prioridad, lo mismo sucede
si en 1a solicitud no se menciona el reclamo de prioridad; si no se cumple con alguno de
los otros requisitos de forma, el IMPI requerird al solicitante para que subsanen las
deficiencias en el plazo de dos meses, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir

con el requerimiento se desecharé de plano la solicitud.

Procedimiento

Biisqueda

Existen 2 formas de hacer la blisqueda: (i) mediante escrito dirigido al IMPIL
solicitando que el Instituto la haga (para lo cual se tiene que acompafiar recibo de pago en
Inveriat®, y (ii) personalmente a través de Internet en la pigina que el IMPI

especialmente ha disefiado®.

Es recomendable, si sc tiene el sistema, hacer 2 bisquedas: una por
denominacidn, en que se citan marcas idénticas a la buscada en cualquier clase; y otra por
clase especifica, en que se citan las marcas idénticas y similares en grado de confusi6n en

la clase en que se pretende proteger la marca buscada.

Examen de Forma o Administrativo

Una vez prescntada la solicitud que el IMPI especialmente ha elaborado para el
registro de una marca, se realiza el examen de forma, que consiste en la revisién de que
la solicitud y los documentos que se acompafiaron a ella cumplan con los requisitos

legales (supra 9a).

Fecha de presentacién

8 Por § 54.5 pesos, ¢ pago debe ser en efectivo o con cheque de Inverlat.

 Para actualizar este sistema tiene que contratarse el servicio al IMPI y cada vez que se hace una bisqueda
con este sistema se carga una cuota de $ 102,93 pesos al usuario,

ESTA TESIS NO SALY

- - 9 YR S
N 1A RBIIOTEGA
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En el momento en que la solicitud cumpla con requisitos de la forma de la
solicitud, se tendré ese dia y hora como la fecha de presentacion (esta fecha determina la
prelacién entre las solicitudes). Los requisitos pueden cumplirse desde que se presenta
por primera vez 1a solicitud o posteriormente si el IMPI requiere al solicitante para que

subsane las omisiones.

En caso de que el IMPI detecte una omisién prevendré al solicitante mediante un
oficio de requisitos para que en el plazo de 2 meses corrija sus deficiencias (este plazo se
prorroga autométicamente por otros 2 meses) en cuyo caso se deberén pagar $ 138.00
pesos. Si se subsanan los errores en el plazo de prorroga, se deberd acompaiiar el recibo
de pago de la tarifa ($ 207.00 pesos) si se presenta durante el primer mes de la prérroga y
$ 76.00 pesos si se presenta en el 2° mes). Si no se cumple con el requerimiento se

considerard abandonada la solicitud.

Examen de Fondo
Concluido el examen de forma, se realiza el examen de fondo, que tiene como
finalidad revisar si la marca es registrable por si misma, es decir, que no se encuentre en

ninguno de los supuestos de los articulos 4, 90y 91 de la LPIL

En caso de que el IMPI considere que existe un impedimento por el cual la marca
no es registrable, emitira un oficio de objecién. Para contestar este oficio son aplicables
las mismas reglas de dos meses més la prorroga de otros dos meses descrita al explicar el

examen de forma.

Para facilitar el trimite, el IMPI realiza el examen de forma y de fondo
conjuntamente, por lo que emite al mismo tiempo los oficios de requisitos de forma y de

objeciones de fondo.

Novedad
Si como resultado del examen de fondo se determina que la marca no es
registrable porque existen otros registros de marcas idénticas o similares en grado de

confusién, el solicitante puede iniciar un procedimiento administrative de nulidad,
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caducidad o cancelaci6n (en su caso) y pedir al IMPI que se suspenda el procedimiento de
solicitud de registro de marca hasta que se dicte resolucién que quede firme al respecto de

1a nulidad, caducidad o cancelacién.

Es importante que se suspenda el procedimiento de solicitud de registro en el caso
de que se inicie un procedimiento de nulidad®, caducidad® o cancelacién® del registro de

marca porque si no se suspendiera, Ia resolucién final del IMPY seria negar el registro.

Cuando se niega el registro, el IMPI motiva y funda su resolucién. Contra la
negativa procede juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa y posteriormente amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa, quien resuelve en forma definitiva.

El fundamento de este criterio es el siguiente:

(i) El articulo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece lo

siguiente:

“Articulo 1. Las Disposiciones de esta ley son de orden e interés
piblicos, y se aplicaran a los actos, procedimi y resoluci de
la Administracién Piblica Federal Centralizada, sin perjuicio de lo
dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea
parte.”

 Son causales de nulidad: (i) Que se haya otorgado el registro en contravencién a la ley vigente cuando se
concedi6; (if) Cuando la marca registrada sea idéntica o similar en grado de confusi6n a otra que haya sido
usada antes de la fecha de presentacién de la solicitud o de la fecha de primer uso, para proteger los
mismos productos o servicios; (iii) Cuando en la solicitud del registro contenga datos falsos; (iv) Cuando
por error del IMPI se haya otorgado un registro igual o similar en grado de confusién a otro que se aplica
para los mismos productos o servicios; (v) Cuando ¢l representante de una marca extranjera en México,
solicita el registro de 1a misma marca u otra similar en grado de confusi6n, nombrindose como titutar de la
misma,

%5 Son causales de caducidad: (i) Cuando se usa la marca en forma distinta a como fue registrada y altera su
distintividad; (ii) Cuando la marca hay dejado de usarse durante los 3 aflos consecutivos anleriores a la
solicitud de caducidad, salvo que exista causa justificada; (iii) Cuando no se efectte fa renovacién del
registro.

% Son causales de cancelaci6n: (i) Cuando el titular del registro de marca voluntariamente renuncia a la

exclusividad de la marca; (ii) Cuando el titular del registro provoque o tolere que se convierta en
denominacién genérica de los productos o servicios para los que se registrd.
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E! presente ordenamiento también se aplicard a los organismos
descentralizados de 1a administracién piblica federal paraestatal
respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste
de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares s6lo
puedan celebrar con el mismo.

(ii) Por otro lado, de la Ley Orgdnica de la Administracién Publica Federal y la
Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que la naturaleza jurfdica del IMPI
es la de un organismo descentralizado con personalidad jurfdica y patrimonio

propio.

Articulo 1°de Ley Orgénica de la Administracién Piblica Federal

Los organismos descentralizados, las empresas de participacion
estatal, las instituciones nacionales de crédip, las organizaciones
auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de
seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administracién
publica paraestatal,

Articulo 3 de Ley Orgénica de la Administracién Piblica Federal.

El Poder Ejecutivo se auxiliard, en los términos de las disposiciones
legales correspondientes, de las siguientes entidades de la
administracion pablica paraestatal:

I Organismos descentralizados;

Artfculo 45 de ley Orgénica de 1a Administracién Pablica Federal.

Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o
decreto det congreso de la Unién o por decreto del Ejecutivo
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, cualquiera
que sea la estructura legal que adopten.

Articulo 6 de la Ley de Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, el
cual tendrd las siguientes facultades:
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Articulo 7 de la Ley de Propiedad Industrial-

Los 6rganos de administracién del Instituto serdn la Junta de
Gobierno y un Director General, quienes tendrin las facultades
previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el
ordenamiento legal de su creacién, sin perjuicio de lo previsto en los
artfculos 6 y 7 bis 2 de esta Ley.

la Propiedad Industrial. La siguiente tesis ilustra lo anterior.

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A SUS ACTOS DE
AUTORIDADY. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo
no era aplicable a los organismos descentralizados, segin se
desprendfa del texto original de su artfculo lo., publicado en el
Diario Oficial de la Federacién el dfa cuatro de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro, que regulaba que, con la salvedad de
algunas materias ah{ especificadas, era aplicable para la
administraci6n piblica federal centralizada; sin embargo, dicho
numeral fue modificado y adicionado mediante reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federaci6n el dfa diecinueve de abril de dos
mil, que entrd en vigor al dia siguiente, snendo aplicable ahora a los
actos de autoridad de los organi: di lizados de la
administracién plblica federal paraestaml. razén por la cual, al tener
esta calidad el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, segiin
se desprende de los articulos 60. y 7o. de la Ley de la Propiedad
Industrial y, ademds, la materia de propiedad industrial no estd
excluida det Ambito de aplicacién de la ley, pues no es materia de
competencia econbmica, se debe aplncar supletoriamente la Ley
Federal de Procedimiento A istrativo a los actos de autoridad
que tramita y emite. Sin embargo, la Ley Federal de Procedimiento

83

(iii) De lo anterior se desprende que el articulo 1 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo ha derogado tacitamente al articulo citado por Ia
hoy Demandada, toda vez que el espiritu de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo es ser supletoria a todas la leyes administrativas de la
administracién piiblica federal, incluyendo a los actos de autoridad emitidos por lo

organismos descentralizados como lo son los que realiza el Instituto Mexicano de

 Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito.Amparo en revisién
2993/2001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 2001, Unanimidad de volos. Ponente: Rosalba Becerril
Velazquez. Secretario: Marat Paredes Montiel.
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Administrativo no termina con la supletoriedad del Cédigo Federal
de Procedimientos Civiles, sino que la traslada a un plano
secundario, como se desprende de su articulo 20, pues dicho cédigo
seguird rigiendo supletoriamente a la de procedimiento
administrativo,

Cuando se otorga el registro de marca se entrega un titulo que contiene datos que

facilitan y determinan el alcance de los derechios que se protegen. Estos datos son los

siguientes:

(a) Un nimero de registro;

(b) El signo distintivo de la marca indicando si es nominativa,
innominada, tridimensional o mixta;

(c) Los productos o servicios a que se aplicard;

(d) Nombre y domicilio del titular;

(e) Ubicacién del establecimiento;

(f) Fecha de presentacion de la solicitud, de prioridad
reconocida, de primer uso y de expedicion;

(g) La Vigencia de la marca®,

Publicacién

Finalmente, el registro de marca se publicari en la Gaceta de Invenciones y
Marcas, con lo que el IMPI cumple su obligacién de publicar en la Gaceta los actos

relacionados con las materias reguladas por la LPI.
Efectos del registro

Los efectos que se producen al obtener el registro de una marca registrada, son los
siguientes:

a) Confiere el uso exclusivo a su titular por una vigencia de 10 afios, renovables.

b) Confiere el derecho a su titular de intervenir en el procedimiento

administrativo de infraccién.

“ JALIFE DAHER, Mauricio, op. cit. p. 260
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c) Confiere el derecho a su titular de solicitar que se impida la circulacién y

comercializacién de la mercancia infractora.

d) Confiere el derecho a su titular de solicitar el aseguramiento de la mercancia

ilegalmente marcada.

e) Confiere el derecho de exigir la indemnizacién por los dafios y perjuicios

causados por una infraccién.
f) Confiere el derecho de conceder licencias de uso.
g) Confiere el derecho de conceder franquicias,
h) Confiere el derecho de transmitir los derechos de la marca registrada.
i) Confiere el derecho de renovar el registro.

j) La marca debe usarse en el territorio nacional, de manera continua y sin

interrupciones de tres o més afios consecutivos.

k) Usar la marca en la forma en que fue registrada, para distinguir los productos

o servicios que se indicaron en la solicitud.

1) Poner la leyenda “marca registrada” o las siglas “M.R.” o la letra “R” al usar

la marca.
Terminacién del derecho de marca
Las marcas pueden terminar por caducidad, cancelacién o nulidad del registro.
Caducidad
E! registro de las marca caduca;

a) Por usar la marca en forma diferente a como fue registrada, si las

modificaciones alteran su carécter distintivo.
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b) Por haberse dejado de usar por tres 0 més afios consecutivos inmediatos

anteriores a la presentacién de la solicitud de caducidad.

¢) Por no renovarse en el plazo sefialado por la LPI o la prérroga (durante los
seis meses anteriores a cumplirse diez afios de la presentacién del registro,
o en los siguientes seis mesgs"". En el segundo caso se paga una tasa por

retraso).
Cancelacién
El registro de una marca se cancela por las siguientes causales:

a) Por propia voluntad del titular, cuando renuncia al derecho de uso

exclusivo de la marca.

b) Cuando el titular de la marca haya tolerado o provocado que se transforme

en un nombre genérico para denominar al producto o servicio que ampara.
Nulidad
El registro de una marca puede anularse por las siguientes causas:

a) Por haberse otorgado en contravencién a la LPI o a la ley vigente en el

momento en que se concedi6 el registro.

b,

-~

Cuando la marca registrada sea igual o similar en grado de confusién, a
otra que haya sido utilizada con anterioridad a la fecha legal® de la
marca registrada, que se apliquen a los mismos o similares productos o
servicios. En este caso se podré alegar uso en el territorio nacional o en
el extranjero pero siempre tiene que ser uso ininterrumpido de la

marca.

® Asf Io prevé la Convencién de Paris.

™ Fecha legal s la fecha en que e} IMPI recibe la

d con todos los requisitos de forma
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c) Cuando en la solicitud del registro fueron aportados datos falsos.

d) Cuando existe un conflicto entre marcas registradas que son iguales o
similares en grado de confusién, para amparar los mismos o similares

productos.

e) Cuando el representante en México del titular de una marca registrada
en el extranjero obtiene el registro en México a su nombre propio, sin

autorizaci6n del titular del registro de 1a marca en el extranjero.
(9b). Cenvenio de Paris

En relacién con el registro de marcas, el Convenio de Parfs no establece un
procedimiento, pero si establece algunas reglas que los miembros del tratado deben
aplicar cuando se presenta una solicitud en sus territorios. Estas reglas estdn enfocadas a

dar cabida al derecho de prioridad.

El derecho de prioridad consiste en la facultad que tiene la persona que presenta
una solicitud, en este caso de marca, en aiguno de los paises adheridos a este convenio,
para presentar la solicitud de registro en otro(s) pais(es) dentro del plazo de 6 meses y se
tenga como fecha de presentacion la del pafs de origen, por lo que no podri ser

invalidado el registro por una causa suscitada en el intervalo.

El plazo de 6 meses para reclamar la prioridad empieza a contar a partir del dfa
siguiente al de la presentacién de la solicitud en el pais de origen. Al reclamarse la
prioridad se deberd declarar la fecha y el pafs en que se hizo el depésito. Una vez
cumplidos estos requisitos y los del pafs en el que se reclama la anterioridad, se debera
proteger a la marca en los mismos términos en que se haya solicitado en el pafs de

origen.

Para el caso de las renovaciones, deberdn efectuarse en cada uno de los pafses en
que la marca se encuentre registrada y no podra alegarse que se tenga como fecha de

renovacién la fecha en que se hizo este trimite en el pais de origen.
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En cuanto al registro de marcas, el convenio establece que los pafses miembros,
deberdn otorgar un plazo de gracia (de por lo menos 6 meses) para pagar los derechos
relativos al mantenimiento del registro, En caso de que se efectiie el pago durante este

tiempo, se pagard una sobretasa,

(9¢). Sistema de Madrid (Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional
de Marcas / Protocolo del Arreglo de Madrid / Reglamento comiin al arreglo
de Madrid y al protocolo de Madrid)

El Sistema de Registro Internacional de Marcas se rige por los tratados
mencionados en este rubro. Este sistema es administrado por la Oficina Internacional de
1a OMPI, que mantiene el Registro Internacional y publica 1a Gazette OMPI des marques
internationales WIPO Gazette of International Marks Gaceta de la OMPI de marcas

internacionales.

Cualquier Estado que sea parte en el Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial puede solicitar ser parte en el Arreglo o en el Protocolo, o en
ambos. También pueden ser parte del Protocolo las organizaciones intergubernamentales

pero no del  Arreglo.

Los Estados parte en el Arreglo o en el Protocolo y las organizaciones parte en el
Protocolo, en conjunto, constituyen la Unién de Madrid, que es una Unién Especial que

deriva del Artfculo 19 del Convenio de Paris.

El sistema tiene dos objetivos: (i) facilita la obtencién de proteccién de las marcas
(marcas de productos y de servicios), y (i) dado que un registro internacional equivale a
un conjunto de registros nacionales, 1a gestion posterior de esa proteccién resulta mucho
mis facil. De esta forma sélo es necesario renovar un registro, y los cambios que se
hagan, por ejemplo cambio de nombre o domicilio del titular, o a la introduccién de
limitaciones en la lista de productos y servicios, pueden registrarse en la Oficina

Internacional mediante un tinico tramite,
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Sélo pueden presentar solicitudes de registro internacional las personas que tengan
un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o tengan su domicilio en un pafs
que sea parte en el Arreglo de Madrid o en su Protocolo o sean nacionales de ese pas, o
que tengan dichos establecimiento y domicilio en el territorio de una organizaci6n
intergubernamental que sea parte en el Protocolo o sean nacionales de un Estado miembro

de tal organizacién.
(9d). El Registro Internacional

Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sélo si ha sido ya
registrada en la Oficina de Marcas de la Parte Contratante con que el solicitante tenga la
relaci6n necesaria (o cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el

Protocolo, si se ha solicitado su registro).

Las solicitudes internacionales deben presentarse ante la Oficina Internacional por
conducto de la Oficina de origen. La solicitud internacional debe contener, entre otros
requisitos, una reproduccién de la marca (que debe ser idéntica a la que figure en el
registro de base o en la solicitud de base) y una lista de los productos y servicios para los

que se pide proteccion, clasificados de conformidad con la Clasificacién de Niza.

En las solicitudes internacionales se puede reivindicar la prioridad, con arreglo al
Articulo 4 de la Convencién de Parfs, ya sea baséndose en la solicitud presentada en la
oficina de origen o en una solicitud anterior presentada en la oficina de otro pafs parte en
el Convenio de Parfs o en la oficina de un miembro de la Organizacién Mundial del

Comercio.

Cuando las Partes Contratantes sean parte tanto del Arreglo como del Protocolo de
Madrid, el procedimiento de registro se rige por el Arreglo, segin lo previsto en la

denominada Cl4usula de "salvaguardia” que figura en el Articulo 9sexies del Protocolo”,

" Articulo 9 sexies del Protocolo de Madrid “1) Cuando, respecto de una determinada solicitud
internacional o de un registro internacional determinado, fa oficina de origen sea la oficina de un Estado
que es parte tanto en cl presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid, las disposiciones del presente
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Existen tres clases de solicitudes internacionales:

Solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo.- En ella, todas
las designaciones se realizan en virtud del Arreglo. En este caso la solicitud

internacional debe estar redactada en francés,

Solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo.- En ella, todas
las designaciones se realizan en virtud del Protocolo. En este caso la solicitud
internacional deberd estar redactada en inglés o en francés. Igualmente, la
Oficina de origen podrd limitar la opcién del solicitante a uno de estos

idiomas.

Solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo.- En
ella, algunas designaciones se realizan en virtud el Arreglo y otras en virtud
del Protacolo. En este caso la solicitud internacional deberd estar redactada en
inglés o en francés. Sin embargo la Oficina de origen podra limitar 1a opcién

del solicitante a uno de estos idiomas.

La solicitud internacional esta sujeta al pago de las tasas siguientes:

Una tasa de base;

Un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la

cual no haya que pagar tasas individuales;

Una tasa individual respecto de cualquier Parte Contratante designada (en

virtud del Protocolo) que haya expresado el deseo de cobrar dicha tasa;

Una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda de
la tercera. No es necesario pagar Ia tasa suplementaria cuando se tenga que

pagar una tasa individual en relacién con todas las designaciones.

protocolo no surtirén efecto en el territorio de ningiln otro Estado que también sea parte tanto cn el presente
Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).™




CONFLICTOS ENTRE EL, DERECHO MARCARIO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO 91

Estas tasas pueden pagarse directamente ante la Oficina Internacional o a través de

la Oficina de origen.

La oficina de origen debe certificar que la marca es la misma que figura en el
registro de base o en la solicitud de base, asimismo debe certificar Ia oficina de origen la
fecha en que fue recibida la peticién de presentar la solicitud internacional. Esta fecha es
muy importante porque es la que figurard como fecha del registro internacional, si la
Oficina Internacional recibe la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la

presentacion de la solicitud base.

La Oficina Internacional revisa que la solicitud cumpla con los requisitos del
Arreglo o del Protocolo y del Reglamento Comiin, incluyendo los requisitos relativos a la
indicacién de los productos y servicios, a su clasificacién y al pago de las tasas exigidas;
después, se informa a la oficina de origen y al titular sobre las eventuales irregularidades,
las que pueden subsanarse en un plazo de tres meses, apercibiendo al solicitante que en

caso de no subsanarse, la solicitud se considerard abandonada.

Cuando la solicitud internacional cumple los requisitos exigidos, la marca se
inscribe en el registro internacional y se publica en la Gaceta. Seguidamente, la Oficina

Internacional notifica a las Partes Contratantes en que se haya pedido la proteccitn.

Denegacién de la proteccién por una de las Partes

Cada Parte Contratante designada por el solicitante, tiene derecho a denegar la
proteccién. La Oficina de la Parte Contratante notificard toda denegacién a la Oficina
Internacional dentro en el plazo que indique la legislacién aplicable™ a la Oficina de la
Parte contratante. La denegacién también se inscribe en el registro internacional y se

publica en la Gaceta, y se envia una copia al titular del registro internacional.

El procedimiento subsiguiente a la denegacién, como la revisién, el recurso u otro, se

tramitard directamente entre el titular y la administracion de la Parte Contratante

™ £1 Arreglo 0 cl Protocolo de Madrid,
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interesada sin participacién de la Oficina Internacional. La Parte Contratante debe
notificar a la Oficina Internacional 1a decision definitiva adoptada e inscribir4 también en

el registro internacional y posteriormente se publicar4 en la Gaceta.

Efectos del registro internacional

Si no se notifica denegacién alguna a la Oficina Internacional dentro del plazo
pertinente, la proteccion de la marca en cada Parte Contratante designada es la misma que
si la hubiese registrado la Oficina de esa Parte Contratante. Por lo anterior, un registro

internacional equivale a un conjunto de registro nacionales.

Un registro internacional puede ser invalidado con respecto a una o mas de las
Partes Contratantes designadas. Por otro lado, cualquier accién por infracci6n de un

registro internacional debe llevarse por separado en cada una de las Partes Contratantes.

Dependencia de la marca bésica

Durante un periodo de cinco afios a partir de la fecha de registro, una inscripcién
en el registro internacional sigue dependiendo de la marca registrada o solicitada en la
Oficina de origen. Si dentro de ese perfodo de cinco aiios, el registro de base deja de
tener efecto, el registro internacional dejardi de estar protegido. Asi, el registro
internacional basado en una solicitud presentada en la oficina de origen se cancelar4 si esa
solicitud es objeto de denegaci6n o retiro dentro de ese periodo de cinco afios, o si el

registro resultante de esa solicitud deja de tener efecto dentro de ese plazo.

La oficina de origen tiene obligacién de notificar a la Oficina Internacional los
hechos y las decisiones relativos al cese de efecto o denegacitn del registro y, en su caso,
de pedir la cancelacién del registro internacional. La cancelaci6n se publica en 1a Gaceta

y se notifica a las Partes Contratantes designadas.

Si en el plazo de tres meses a partir de la cancelacién por la oficina de origen, el

titular presenta una solicitud de registro en la oficina de una Parte Contratante que habfa




CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO MARCARIO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO 93

sido designada en virtud del Protocolo, esa solicitud se tratarA como si hubiera sido

presentada en la fecha del registro internacional.

Una vez expirado el plazo de cinco afios, el registro internacional se vuelve

independiente del registro de base o de la solicitud de base.

Designacién posterior

Los efectos de un registro internacional pueden extenderse a una Parte Contratante
no incluida en la solicitud internacional mediante la presentacién de una designacién
posterior. Asf, el titular de un registro internacional puede ampliar el 4mbito territorial de

proteccién de su marca en funcién de sus necesidades comerciales.

Cambios en el registro internacional: cancelacién

Los cambios en el nombre o la direccion del titular o de su mandatario pueden
inscribirse en el Registro Internacional, previa peticién. Del mismo modo, puede
inscribirse un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de todos o
algunos de los productos y servicios y de todas o algunas de las Partes Contratantes
designadas. Sin embargo, una persona no podré ser inscrita como titular de un registro
internacional respecto de una Parte Contratante si no tiene derecho a designar a esa Parte

Contratante en una solicitud internacional.
Asimismo, pueden hacerse la siguientes inscripciones en el Registro Internacional:

- Una limitacién de productos y servicios respecto de todas o algunas de las

Partes Contratantes  designadas;

- Una renuncia respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas

para todos los productos y servicios;

- Una cancelacién del registro internacional respecto de todas las Partes

Contratantes designadas para todos o algunos de los productos o servicios.
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La informacién relativa a estos cambios y a la cancelacién se publica en la Gaceta
y se notifica a las Partes Contratantes designadas.

No se pueden introducir cambios en fa marca que es objeto de un registro
internacional, ya sea con ocasién de la renovacién o en cualquier otro momento.
Tampoco se puede modificar la lista de productos y servicios de forma que se amplie el
4mbito de proteccion,

Duracién del registro y renovacién

Los registros internacionales tienen vigencia de 10 aflos, y pueden renovarse por
nuevos perfodos de 10 afios mediante el pago de las tasas establecidas. La Oficina
Internacional envia un recordatorio al titular y a su mandatario (si lo hubiere) seis meses

antes de la fecha de renovacién.

El registro internacional puede renovarse respecto de todas las Partes Contratantes
designadas o s6lo respecto de algunas de ellas, Sin embargo, no puede renovarse sélo
respecto de algunos de fos productos y servicios inscritos en el registro internacional; por
ello, si en el momento de la renovacién el titular desea suprimir algunos de los productos
y servicios del registro internacional debe pedir por separado la anulaci6n respecto de

esos productos y servicios.™

 “Sistema de Madrid para el registro Internacional” en; hitp://www. wipo. int/madrid/es/index.hitm!
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10.  Contexto de este capit ulo dentro de la tesis

El objeto de los temas desarrollados en esta parte de la tesis es conocer lo que son
las marcas, dénde se ubican dentro del derecho, sus reglas y directrices més importantes,
la manera en que se registran en Méxicoy la forma en que se registra en marca bajo el
Arreglo de Madrid, y los derechos que nacen con la presentacién de la solicitud de

registro.

Todo este estudio y conocimiento respecto de las marcas, nos insinda por dénde
pueden surgir los conflictos entre esta figura y los nombres de dominio. Conflictos, que
no necesariamente tienen que darse o se dan en la prictica, sino problemas que alguna
vez se dieron con las marcas y se resolvieron mediante el estudio a fondo y propuestas

que finalizaron en reglas que los solucionaron,

Por lo anterior, lo analizado en este capltulo es de gran trascendencia en esta
tesis, pues establece la primera premisa, que consiste en comprender cémo estd regulado
el uso y registro de las marcas y los beneficios de esta regulacién, para después poder

analizar y comparar a las marcas con los nombres de dominio.

Tambiénes punto importante para poder comparar la regulacién de las marcas con
el desconocimiento y poca regulacion de los nombres de dominio, con lo que se
comprenden las razones por las que han surgido tantos conflictos entre estas dos figuras

distintivas.

Por otro lado, de lo expuesto en este apartado se desprenden elementos y reglas
que nos pueden proporcionar ideas para aplicarse a la solucién de los conflictos que se

dan entre las marcas y los nombres de dominio.
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De esta forma termina la primera premisa de esta tesis y se dejan los cimientos
para analizar la segunda premisa que consiste en el an4lisis de los nombres de dominio, lo
que les puede ser aplicable del derecho marcario y lo que no, De ahl se partird para
identificar algunos de los conflictos entre estas figuras para culminar con una conclusién

que proponga la forma de solucionarlos,
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CAPITULO QUINTO NOMBRES DE DOMINIO
1. Funciones de Internet (Utilidad)

En el capitulo segundo, quedd establecido el concepto de Internet, asi que

partimos de ese punto para hacer el siguiente analisis.

Generalmente se han reconocido seis funciones principales a Internet, que son, (i)
correo electrénico, (ii) transferencia de archivos, (iii) acceso remoto a recursos de
cémputo por interconexién (Telnet), (iv) la interconexién de sistemas a través del
hipertexto, (v) grupos de discusién (Usenet) y (vi) comunicacién en tiempo real (IRC o
Internet Relay Char).

(i) Correo Electrénico

Por este medio se pueden enviar y recibir mensajes con texto, imagenes, sonido,
una combinaci6n de ellos o un mensaje vacfo a una o varias personas, siempre que tenga
una direccién de correo electrénico en la red. Actualmente este servicio o funcién de
Internet que tiene mayor uso, ya que se emplea para distintos fines como negocios,
amistad, intercambio de archivos (imégenes y texto), y los demas propésitos del el correo

ordinario, incluyendo su misma caracteristica de confidencialidad.

(i) Transferencia de archivos (FTP o File Transfer Protocol)

Es un lenguaje o método que permite transferir archivos entre dos sitios de
Internet, archivos que pueden ser de texto, graficas, hojas de célculo, programas, sonido
y video. En resumen una forma especial de acceder a otro sitio en Internet, con el

propésito de recuperar o enviar archivos.
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(iii) Acceso remoto a recursos de cémputo por interconexién (Telnet)

Es una herramienta que permite entrar, desde una computadora, a sistemas,
programas y aplicaciones disponibles en otra computadora, generalmente ubicada a gran

distancia y con gran capacidad.

(iv) Red Mundial (World Wide Web, WWW)

Es el servicio mas nuevo de Internet, se caracteriza por la interconexién de
sistemas a través del hipertexto, por el cual puede transmitirse texto, pgréficas,
animaciones, iméigenes y sonido. Equivale al conjunto de "domicilios” (llamado
comiinmente péginas) que cada persona tiene en el ciberespacio. Se considera que la

Red Mundial es un factor importante en la mercadotecnia.

Su aparici6n data de 1991 (aunque en 1989 se concibi6 su nacimiento), misma que
se origind con la creacién del hipertexto. Es importante aclarar que a diferencia del
Internet en general, la "www" fue producto del ingenio de un solo individuo, cuyos
mayores méritos han sido dejar al Internet como un sistema del dominio colectivo y libre,

ademds de que organizé al ciberespacio.

El principal beneficio que produjo la WWW fue convertir un poderoso sistema de
comunicacién que habfa sido utilizado por una élite, en un medio masivo de
comunicacién, comparéndosele con el impacto que en su tiempo produjo la imprenta de

Gutemberg, el radio de Marconi o la televisién,

A la red mundial (WWW) suele confundirsele con el Internet en general, por lo

que se hace hincapi€ en que la "www" constituye solo una de las funciones de Internet.

Las finalidades en las que se utiliza la “www" son, principalmente, publicidad,
difusi6én cultural, medio de entretenimiento, divulgacién cientifica, conocimiento general,

comercio, y otros mas.
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Es importante anunciar que las conductas material de esta tesis, tienen lugar
precisamente dentro de la “www", y en su mayor parte se relaciona con el comercio

electrénico.

(v) Grupos de discusién (Usenet)

Son usuarios de Internet que se conectan para discutir temas que son de interés
comtin para esos usuarios. También se conocen como foros, y dentro de ellos se toca
cualquier temas, por ejemplo ciencias, artes, deportes, noticias, mascotas, cocina. Para
reconocer el tema general del asunto que se discutird en el foro, se han determinado las
letras sci, para referirse a un tema de ciencias; rec, para cuestiones recreativas; soc, para
asuntos sociales, o; alt, que es la categorfa miscelinea alterna (alt). Hoy en dfa hay

diaramenet miles de foros en los que se puede intervenir opinando.

(vi) Comunicacién en tiempo real (IRC o Internet Relay Chat)

A través de esta funcién se pucden establecer didlogos en vivo a través de Internet,
permitiendo a dos o mis personas comunicarse simultincamente por escrito, audio o

video, sin importar la distancia geografica™.
2. Comercio via Internet (comercio electrénico)

Como se dijo con anterioridad, el comercio electrénico es una actividad que se
desarrolfa dentro de la Red Mundial. Esta actividad consiste en realizar, a través de
medios electrénicos un acto de comercio. Generalmente se trata de compraventa de bienes
y servicios, suministro en linea de contenidos digitales, operaciones de crédito, servicios

de mantenimiento, subastas, conocimiento de embarque, etc.

En cuanto a la naturaleza de los bienes que se mercan, el comercio electrénico se

divide en:

™ URTIAGA ESCOBAR, Reynaldo, “Andlisis de la Protecci6n de las Nuevas Tecnologlas por el Derecho
de Autor™, P. 152, Abril 2000.
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a) Comercio Electrénico Directo, consistente en el intercambio de bienes y
servicios intangibles o inmateriales a través de medios digitales. Por ejemplo, se trata del
pago en linea, suministro en linea de bienes y servicios como software, misica, videos,

informacién, consultas, etc.

b) Comercio Electrénico Indirecto, consiste en el intercambjo de bienes y
servicios tangibles o materiales a través de medios digitales. Por ejemplo, libros, discos
compactos, suministro fisico de bienes, entre otros, que se envian al comprados por

mensajerfa.

La relaciones en el comercio electrénico se da de empresa a empresa, empresa a
consumidor, empresa a administracién ptiblica y entre consumidor y administracién

piiblica:
(2a). Implicaciones civiles y mercantiles

Los actos dentro del comercio electrnico y sus implicaciones son reconocidos por
las leyes mexicanas. Asi tenemos que el uso de la firma electrénica se ha generalizado y
que son reconocidos como medios de prueba dentro de los juicios civiles y mercantiles las

comunicaciones, contratos, y demés actos jurfdicos celebrados a través de Internet.

Encontramos el fundamento de lo anterior en los articulos 1205 del Cédigo de

Comercio y 278 del Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
3. Nombres de Dominio (justificacién de su existencia)

Los nombres de dominio realizan una funcién técnica conveniente para los usuarios
de Internet, pues su finalidad es proporcionar direcciones que sean ficiles de recordar e
identificar, sin la necesidad de recurrir a la direccion numérica IP. Los nombres de

dominio han adquirido una existencia como identificadores comerciales o personales.

Conforme las actividades en Internet aumentan, los nombres de dominio se vuelven

parte de la comunicacién normalizada que usan las empresas y personas para identificarse
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e identificar sus productos y actividades. Actualmente es muy comin encontrar en la
publicidad que aparece en los medios de comunicacién una direccién de nombre de
dominio junto a otros identificadores como puede ser una marca, reserva de derechos,

nimeros de teléfono, y otros.

De esta manera, hoy en dia los nombres de dominio constituyen un factor
importante en las empresas, pues pueden resolver inguietudes y necesidades del
consumidor sin que se tenga que trasladar al local fisico de la empresa. Para darnos
cuenta de la importancia que tienen los nombres de dominio basta observar la cantidad de
operaciones bancarias que se realizan por Internet o imaginar la cantidad de libros que

podria vender Amazon sin su pigina en Internet.
4. Estructura del sistema de nombres de dominio (DNS)

El sistema de nombres de dominio, que ha sido operado por ICANN, tiene como
funci6n principal facilitar a los usuarios la navegaci6n en Internet. Esta funcién se lograa’

través del nombre de dominio y su nimero correspondiente de Protocolo Internet (IP).

(i) Nombre de dominio, en términos simples es la direccién comprensible y
normalmente ficil de identificar por el usuario de Internet. Por ejemplo,

Www.eramostantos.com

(i) Nimeros de Protocolo de Internet (IP) es una direccién numérica que estd
“detrds” del nombre de dominio. Ejemplo 192.91.247.53.

La base de datos del DNS contiene la correlacién entre los nombres de dominio y
los nimeros IP. El DNS esti estructurado jerdrquicamente, lo que permite la

administraci6én descentralizada de los nombres dominios.

La base jerdrquica sobre la que opera el DNS es la siguiente:
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(i) Dominios de nivel superior, que se divide en (a) dominios de nivel superior

genéricos (gTLD), y (b) dominios de nivel superior correspondientes a cédigos de
pafses (ccTLD).

(a)

®)

gTLD.- Actualmente existen nueve en funcionamiento y cinco que lo
estarin préximamente. De los que estin en funcionamiento cuatro
son libres, respecto de las personas o entidades que pueden registrar
nombres de dominio con ellos, que son .com, . net, .org y .info. Los
otros cinco son restringidos en el sentido de que para obtener su
registro se requiere satisfacer ciertos requisitos. Estos gTLD son .int
para organizaciones internacionales; .edu, (nicamente para
instituciones de educacién superior y universidades con programas de
cuatro afios (minimo) y que otorguen titulos profesionales; .gov. o
.gob reservado para organismos del gobierno; .mil, para el uso
restringido de las fuerzas armadas; y .bi,z exclusivamente para

negocios y empresas.

ccTLD.- Se trata de los c6digos que identifican a cada pafs, y que
van insertos dentro del nombre de dominio. Se componen siempre
de dos letras: .mix (México); . fr (Francia); .es (Espafia), uk (Reino
Unido); .ar (Argentina); .za (Sudafrica); .au (Australia); .ph
(Filipinas). algunos de estos dominios son abiertos y otros restringen
los registros (generalmente a que se tenga un domicilio dentro del

territorio del pafs al que corresponde el ccTLD).

No existen diferencias en cuanto al funcionamiento de un gTLD y un ccTLD, es

mis, casi siempre se usan juntos, por ejemplo, www.bmg.com.mx, o se usa solo el

gTLD, ejemplo, www.requiemforadream.com. Hasta el 31 de octubre de 2001 habia casi

9.8 millones de nombres de dominios, de los cuales aproximadamente 2.5 millones

correspondian a ccTLD. E! volumen semanal de registros es' aproximadamente de 21

mil.
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(4a). Dominios nuevos (name, aero, coop, info, pro, biz, museum)
El 16 de noviembre de 2000, ICANN seleccions siete nuevos gTLD, que son:

a) .aero (para el mbito de 1a aviacién), actualmente siguen las negociaciones entre

ICANN y 1a empresa que otorgara estos dominios.

b) .biz (para negocios y empresas), el 15 de mayo de 2001 se firmé el acuerdo
entre ICANN y NeuStar Incorporated. A partir del 23 de octubre de 2001 se tuvo

acceso en la red a los dominios . biz,

c) .coop (para cooperativas) actualmente siguen las negociaciones entre ICANN y

la empresa que otorgard estos dominios.

d) .info (sin restricciones), el 15 de mayo de 2001 se firmé el acuedo entre
ICANN e Info Limited. A partir del 23 de octubre de 2001 se tuvo acceso a los

dominios .info en la red.

e) .museum (para museos), el 17 de octubre de 2001, MuseDoma firmé un
acuerdo de patrocinio con ICANN. Los dominios .museum son gratuitos para
museos y monumentos hist6ricos y es administrado por la organizacién Museums

of the world.

f) .name (para nombres propios), el 1 de agosto de 2001 se firmé el acuedo para

que empiece a operar este dominio.

g) .pro (para profesionistas) actualmente siguen las negociaciones entre ICANN y

la empresa que otorgara estos dominios.

Las controversias en materia de los nuevos gTLD se examinarén con arreglo a la

Politica Uniforme de Solucién de Controversias en materia de Nombres de Dominio®.

™ Este tema se analiza mis adelante en el punto 9 de este capfiulo.
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Por otro lado, la mayor parte de los administradores de registros de los dominios

nuevos han formulado, o estdn formulando, politicas especificas de solucién de.
n76

controversias que se producen durante la fase “inicial” o durante la fase de "arranque
Estos mecanismos (que en algunos casos pueden condicionar la posibilidad de aplicar la
Politica Uniforme) tienen por objeto otorgar a los titulares de marcas un margen adicional
de acci6n para la proteccin de sus derechos en las primeras fases de funcionamiento de

dichos dominios.

Por lo que respecta a los registros restringidos para determinados fines, se
preverin procedimientos especiales para solucionar controversias en relacién con la

observancia de las respectivas restricciones para el registro.
(4b). Procedimiento de “apertura”

El procedimiento que se ha seguido para la apertura de los nuevos dominios evita
que se den algunos de los conflictos mds frecuentes entre marcas y nombres de dominio,
como lo es que se otorgue el dominio de una marca a una persona que no es titular de la
marca. A las personas que se dedican a obtener dominios de marcas para posteriormente

venderlos a los titulares se les ha llamado Cyberquatters.

El procedimiento de apertura opera de la siguiente manera: una vez tomada la
decision de la entrada de un nuevo dominio, se otorga un plazo, generalmente seis meses,
para que cualquier interesado envie via e-mail, su solicitud de dominio. Estas solicitudes
estarin visibles para que si una persona considera que se estan violando sus derechos, lo
manifieste y se lleve a cabo una investigacién para saber quién tiene mejor derecho sobre

el dominio en disputa.

7 Por fase "inicial” se entiende el perfodo durante el cual los titulares de marcas pueden qerccr cierto tipo
de control sobre las solicitudes de registro y tienen pr ia para impug des sobre la
utilizacién de sus marcas en los dominios sohcuados. y por fase “"de arranque” se cnucnde el perfodo

I I

durante ¢l cual los titulares de marcas tienen p para regi! de d
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Posteriormente, una vez iniciada la vigencia de los nuevos dominios, existe otro
periodo de seis meses para que se hagan las reclamaciones que se consideren y se inicie

una investigacién para determinar quien tiene mejor derecho sobre el dominio en disputa,

Este es el procedimiento que se ha utilizado para otorgar los nuevos dominios, con
ello se ha evitado la préctica de ciberocupacién y se ha otorgado seguridad a los

consumidores.
(4c). Asignacién numérica del nombre de dominio

Como se menciona en la definicién de nombre de dominio que se cita en esta tesis,
cada nombre de dominio corresponde a una asignacién numérica de protocolo de Internet,
como puede ser 918.27.364.50. Asi las base de datos reconocen e identifican a los

niimero con los nombres de dominio.

Cada nombre de dominio estd asignado a un mimero de protocolo de Internet,
nimero que puede tener méis dominios, mas un nombre de dominio solamente est4

asignado a un niimero de protocolo de Internet.

Actualmente existe la base de datos WHOIS que identifica a los nimeros con los
nombres de dominio y sus titulares. Esta base de datos puede consultarse por cualquier
usuario y generalmente se tiene acceso a través de los Centros de Informacién de Redes
(NIC).

5. Valor econémico de los Nombres de Dominio

Al igual que las marcas, los nombres de dominio pueden llegar a constituir un
activo intangible muy importante para sus propietarios. Asimismo, para su valoracién se
aplican métodos parecidos, que toman en consideracién la presencia de la marca y del

nombre de dominio dentro del comercio electronico.

Lo que normalmente sucede es que el propietario de una marca es quien tiene el

registro del dominio, por lo que el valor del nombre de dominio serd tomado en
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consideracién como valor de la marca pues como més adelante se mencionard, la politica
de registro de nombres de dominio prohfbe otorgar un dominio que contenga el nombre

de una marca a quien 1o es su titular o no cuenta con autorizacién de éste.

Para tener una idea de la dimensién de lo que significan econémicamente los
Nombres de Dominio, es importante conocer el dato de que actualmente existen
aproximadamente 35 millones de nombres de dominio registrados, de los cuales 22

millones son .com y diariamente se registran aproximadamente catorce mil mds.

6. Naturaleza juridica de los Nombres de Dominio

Debido al poco entendimiento que tienen los legisladores sobre ¢l tema de los

nombres de dominio, y a la rapidez con que se ha desarrollado el comercio electrénico en

Internet, no existe una regulacién de los nombres de dominio que nos indique qué son.

Lo anterior hace dificil la tarea de definir la naturaleza juridica de una figura que
no esta regulada pero que ha ocasionado el surgimiento de muchos conflictos juridicos,

principalmente con el derecho marcario.

A partir de la falta de regulacién de los nombres de dominio y de los problemas
que se han suscitado con las marcas, se hace el siguiente anlisis para determinar qué es

para el derecho un nombre de dominio.

De las consideraciones hechas en los capitulos Il y V sobre lo que es un nombre
de dominio, se desprende que su caracteristica principal es la de identificar a una pégina

dentro de Internet, sea cual fuere el uso al que se destine la pagina.

En el caso del comercio electrénico los nombres de dominio identifican paginas
que se destinan al intercambio comercial, por lo que su funcién es identificar a una pagina

que comercializa productos y/o servicios.

De la definicién que se dio de signo distintivo, se desprende que sus elementos

son: (i) una denominacién, (ii) que contiene elementos distintivos que individualizan el
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producto o servicio. Si bien es cierto que los nombres de dominio constan de una
denominacién que identifica (en caso del comercio electrénico) a una péigina que
comercializa bienes y servicios, y no identifica propiamente al producto o al servicio,
considero que cumple con los elementos de los signos distintivos pues la pégina
comercializa directamente bienes y servicios ya identificados mediante una marca y/u otro
signo distintivo, Aunado a lo anterior, las paginas por sf mismas pueden considerarse

como un servicio, con lo que sf cumplen los elementos de los signos distintivos. 7

Esta postura va en contra del consenso de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual, el IMPI, la Asociacién Mexicana para la Proteccién de la
Propicdad Intelectual, entre otras asociaciones y organizaciones, de que los nombres de
dominio no deben ser considerados como signos distintivos; especificamente la OMPI
sefiala en su informe de Comercio Electrénico y Propiedad Intelectual, emitido en mayo
2000, lo siguiente:

“Los nombres de dominio son una forma simple de direccién de

Internet disefiados para permitic a los usuarios localizar de una
manera facil sitios en Internet.” (apartado 181)

Como lo expuse en lineas anteriores, me parece que no es vilido el razonamiento
para sustentar que un nombre de dominio no es un signo distintivo porque éstos
distinguen paginas o site webs, siendo que el trasfondo de un sitio de Internet es un
servicio o un producto. Independientemente de lo anterior, un sitio de Internet es al

menos un servicio.

Sélo en el caso de que los nombres de dominio no se usen en el comercio
electrénico, no sc cumple con un elemento de los signos distintivos, consistente en que es
una denotacién con elementos distintivos, ya que el segundo requisito no se cumple
porque lo que identifica no son precisamente productos y/o servicios sino puede ser una

pégina informativa sin publicidad ni promoci6n de ningiin tipo. Por ejemplo, esto puede

T En el capltulo primero se i estos
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darse en el caso de que una persona fisica solicite un.dominio para poner en la red

mundial las fotos de sus viajes.

Los conflictos que han surgido entre los nombres de dominio y las marcas estin
relacionados en la mayoria de los casos con el comercio electrénico, por ello una posible
solucién a la rafz de estos conflictos es la aplicacién a los nombres de dominio el articulo
90 y en general el titulo IV de la LPI, asf se evitaran los conflictos con las marcas,
ademis de los que pudieran surgir con los demés signos distintivos y con los derechos de
autor. Por ello, aunque en algunos casos los dominios no constituyan formalmente un
signo distintivo por el hecho de que no distingue productos y/o servicios, debe ser

regulado de tal forma que se aplique el derecho marcario.

Para evitar los conflictos que han surgido con los nombres de dominio es necesario
regularlos en la LPI dentro del capitulo de signos distintivos, siéndoles aplicables las
reglas de las marcas, excepto a lo relativo a la clasificacién de productos y servicios y al

principio de territorialidad™,

7. Diferencias y similitudes de las marcas y los Nombres de Dominio
Similitudes
= Se trata de activos intangibles.

» Exclusividad.- Ambas figuras otorgan la exclusividad del uso de la marca o

nombre de dominio

« Distintividad.- Amabas figuras tienen como caracteristica principal distinguir

mediante una denotacién.

* Cuando los nombres de dominio se usan en el comercio electrénico, éstos y las

marcas se usan para distinguir productos y/o servicios.

8 Mas adelante se explica por qué no es aplicable 1a clasificacién de productos y servicios y el principio de
territorialidad a los nombres de dominio.
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Diferencias

* Las marcas distinguen propiamente a los productos o servicios y los nombres

de dominio a una pagina que comercializa productos y/o servicios.

* Las marcas siempre identifican a productos y/o servicios, mientras que los
nombres de dominio pueden identificar piginas que no comercialicen

productos y/o servicios, como es el caso de una pigina informativa.

* A las marcas es aplicable el principio de especialidad, mientras que en materia
de nombres de dominio existe una imposibilidad préctica y técnica de su

aplicaci6n.

* A las marcas es aplicable el principio de territorialidad, mientras que es (al
menos actualmente) imposible tecnicamente para que se aplique en materia de

nombres de dominio.
= Es diferente el procedimiento de registro y la vigencia del derecho exclusivo.

= Los nombres de dominio no se pueden usar antes de obtener su registro y las

marcas si.

8. Procedimiento para el otorgamicnto del uso exclusivo de los nombres de

dominio

Los nombres de dominio se otorgan por organizaciones aprobadas por ICANN.
Existen organizaciones que se dedican a otorgar dominios con la terminacién .com, .biz,
.net, asf como los dominios con terminacién de cédigos asignados a los paises, como son
.mx, .es, fr., etc. Generalmente éstas se conocen como Network Information Center
seguido del nombre del pais (por ejemplo, NIC México), aunque puede variar, como lo

es el caso de Francia que se llama AFNIC (Asociacién Francesa para los Nombres de
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Dominio de Internet en Cooperacién) y es una confederacién, que agrupa a varios

organismos autorizados para otorgar los dominio .fr y .re correspondientes a ese pafs™,

Lineamientos de }a OMPI para otorgar dominios

La OMPI llevé cabo un estudio sobre los nombres de dominio®, para tratar de
evitar los conflictos que surgieron con los nombres de dominio y los derechos de
propiedad intelectual. El estudio tomé en consideracién la opinién de las personas

piiblicas y privadas que enviaron sus comentarios a la OMPI.

De la realizacién de este proceso relativo a los nombres de dominio, la OMPI hizo
recomendaciones a los 6rganos de registro de nombres de dominio. Las recomendaciones

mas relevantes son las siguientes:

a) que la relacion contractual entre el 6rgano de registro y el solicitante del dominio
quede plasmada en contratos electrénicos y en papel si el pafs del solicitante no

admite como medio de prueba al contrato electrénico;

b

4

que se requieran datos exactos y fiables del nombre, domicilio, correo electrénico
y nimero de teléfono, principalmente; y en caso de encontrase que son falsos, o

no se actualizaron serd una causa de cancelacién del registro;

c

<

que el contrato contenga cldusula arbitral, a la que las partes, voluntariamente se
someten para cualquier controversia de propiedad intelectual que pudiera derivarse

del registro del nombre de dominio;

d

-~

que el registro tenga una duracion limitada pero renovable;

€

~—

que cualquier sistema de solucion de controversias alternativo a las acciones

judiciales, no niegue el acceso a los tribunales;

™ “Nombre de dominio™ cn hup://www.wipo.org

* Informe final sobre el proceso de 1a OMPI relativo a los nombres de Dominio de Internet del 30 de abril
de 1999. Se puede consultar en hitp://wipo2.wipo.int
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f)

=

2

h

=

que exista un procedimiento administrativo uniforme de solucién de controversias

para todos los gTLD y los ccTLD que deseen adoptarlo;

que se exija al solicitante el sometimiento al procedimiento uniforme de solucién
de controversias, cuyo alcance sera la cancelacién del registro, la transferencia del
registro del nombre de dominio al tercero demandante y la asignacion de la

responsabilidad del pago de costas del procedimiento;
que el arbitraje voluntario se pueda realizar en linea;

que ICANN y los 6rganos de registro establezcan mecanismo para que se pueda
obtener y aplicar la exclusién de un nombre de dominio de marcas famosas o
notoriamente conocidas en una zona geogréfica amplia y de diferentes clases de

bienes y servicios;

Procedimiento y requisitos para registrar un dominio .mx

La organizaci6n encargada de otorgar los dominios .mx es NIC México.

Para solicitar un nombre de dominio bajo el c6digo de pais .mx, se deberin

cumplir Ias siguientes caracteristicas®:

i) La longitud total del nombre dominio no deber4 de exceder 29 caracteres.

ii) Los caracteres validos son niimeros, letras del alfabeto de la lengua inglesa

y el guibn (-).

iti)  Los nombres de dominio no deberén comenzar o terminar con el gui6n (-)

ni llevar dos guiones (--) seguidos.

NIC México se reserva el derecho de rechazar o cancelar cualquier nombre de

dominio que considere ofensivo o afecte los derechos de alguna institucién o persona.

L1}

http: //www.nic.com.my
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Para ser otorgado un dominio, los titulares deben comprometerse a lo siguiente;

Aceptan, suscriben y se comprometen expresamente a regirse por las Polticas de
Nombres de Domirnio de NIC México.

Aceptan que las declaraciones que han efectuado en el registro del nombre de

dominio son ciertas, exactas y completas.

Aceptan que a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no

infringe ni viola los derechos de un tercero.
Aceptan que no registran el nombre de dominio con fines ilicitos.

Aceptan que  no adquieren derechos de marcas registradas y que cs
responsabilidad del solicitante del dominio asegurarse de que no estd violando
ninguna marca registrada, derechos reservados, reserva de nombres o cualquier
otra referencia a propiedad intelectual o en general al ordenamiento juridico

nacional e internacional que trata sobre la materia.

Considero que este requisito es dificil de cumplir, y deberfa ser NIC
México quien se asegurase de que el dominio solicitado no viola ninguna marca
registrada, derechos reservados o cualquier otra referencia a propiedad intelectual,
mediante convenios que celebre con el IMPI y con el Instituto Nacional de

derechos de Autor.

Son total y absolutamente responsables por el uso que den al nombre del dominio
y se hacen responsables de los actos de sus dependientes, agentes, familiares o

terceros.

. Aceptan someterse al procedimiento para resolucién de disputas de un nombre de

dominio, asimismo aceptan cualquier resolucién derivada de éstas, como

definitiva,
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8. Aceptan que los datos proporcionados para el registro de un nombre de dominio
aparezcan en la base de datos WHOIS y que NIC México envfe esta informacién a

una autoridad cuando asf lo solicite.

9. Aceptan el correo electrénico como tnico medio de comunicacién oficial entre
NIC México y el titular.

Procedimiento

(i). El solicitante deber4 proporcionar la direccién de IP del servicio de DNS para

el nombre de dominio solicitado.

(ii). Esta direccién de IP deberé regresar una respuesta autoritativa a las consultas

sobre ¢l nombre de dominio en cuestion.

(iii). Todas las solicitudes de registro deberdn ser enviadas a través de la pigina de

solicitud de registro de dominios de Nic México.

Requisitos

(iv). Es requisito indispensable proporcionar los datos que NIC México solicite de

los tres contactos (administrativo, técnico y de pago) al solicitar un dominio.

(v). El solicitante debera proporcionar los datos de la organizacién que utiliza el

nombre del dominio.
Advertencias
(vi). Algunas clasificaciones de dominios podrén tener requisitos adicionales.

(vii). NIC México se reserva el derecho de rechazar o eliminar cualquier nombre
de dominio que considere sea ofensivo o afecte los derechos de alguna institucion

0 persona.
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(viii). Si una solicitud de Nombre de Dominio no cumple con los requisitos

descritos, la solicitud de dominio no sera procesada.

A continuacién se describe visualmente cémo se registra un nombre de dominio

bajo el cédigo de pais .mx.

Para registrar un dominio se debe ingresar a la pagina www.nic.mx,
posteriormente abrir “Registro”™ (solicitud de nuevos dominios) en donde se introducen

datos personales.

iomion N1C = MEXICO =

Center Dominios &

V- Sauetug - Verheariia o

REGISTRO DE CONTACTOS
Pata regisirat un CONacto @S necasatio proporcionar los siguienies datos:
CI0nmnquenenn

“Hembiets) [Sargio X
*Apellido Patetne [Rodriguer . _:!‘
Apeliido Matemo [labastda : i

“Enall snnbmldn@yahunmm t
“PaisfMinco. ) i
N | i
N i =
l\‘;a e T e G LA F 1A 4 198 [ e T W
S s oo [wiee. A RRERIR
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q Bwnvendo a los Serv de HIU Mewco Mactosolt Tntenrt | xpioser

Diserstion NIC-MEXICO -

Dominios .

Flominios Damisio se o b s
o e bt i b Ui g [ Y 4497 LI D
Fax 52~
Beaper 52— PIN
Emall sdabastida@yahoo.com
Bomicllio SL\lrli:un Rebsamen 1142 Colonia Del

Cd. Mixico D.F. , México
C.P. 03100

P's' nta e, gande trabajas

Rasp! 1]
Secreta INNR

Después del registro de datos personales, NIC México proporcionaré una clave
con la que se solicita el nombre de dominio deseado. Lo anterior, para iniciar el registro
en la base de datos de NIC México.

A continuacién se muestra un par gréficas con los datos antes descritos, que

ayudan a comprender este procedimiento.
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Network
Information
Center

REGISTRO DE CONTACTOS
Los datos anteriores fusron ragistradas en nuesira base da datos de contactos.
Su NIC-ID asignada es el siguiente: sergld{3

- Por favot espere recibir un e-mail con un H:C-ID para tener acceso al registio de [lomirig:

- Si no recibe esle mensaje favor de notificario @ la cuenta de coreo (ny_carine m,

- i desea modificar los dalos aqui presentados, espere recibir su L1 %10 para enlrar 2 1a opcidn de
Mo fe s

-Hos gustaita recibli sus cojnentaios acetca de 1a nueva imagen de HICMéxico y los
servicios. Geaclas!

Network
ln;o\;lgration Nl C - M

Center Dominios

« Daminte + DI

REGISTRO DE DOMINIOS
Escriba el NIC-1D y ! password del ecot.rio.
Si 20N no tiene asignado un NIC-D pu gistrario v

ML ded contacto [sergid]d
Pasawaey) el comacto [~

(FeaRRua

-:l,
IR AR et [ FEA T ¥ G

RNy ;
gL e LI T (RO s e P AT |

{Rgesa,
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Se introduce el nombre de dominio solicitado, como se muestra a continuacién.

emork » NIC-MEXICO

~  Center Dominios

o

o
vt

Escriba el (s falts e soiizte que desaee registrar.

www , [sergiorodriguesiabastde] [.commx =]

Hota: Para format el nombee de deminio sélo se permiten los sig
caracteres:

« Los Diglos det0 at 9
« Letras mayisculas y/o minisculas de la A 8 1a Z sin incluit la N
« Guiones ()

Posteriormente se ingresa al DNS Primario, Direccién de IP y DNS Secundario,

como se muestra en la grafica que est4 en la siguiente pagina.
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Leerk o NIC-MEXICO

-~ Cenler Dominios

REGISTRO DE DOMINIOS
©)0aten tquerider
Daminio serglorodriguezlabastida.commx
*Nombre del DS primario {sergiorodrigueziebasudd

Ermplo: das ejemplo commx
1 1§ del ONS primario IZG_L . [51_ . FF . ﬁr
Eemplo: 192024
Nombra del DHS seeundacio |
Dlreccion IP det DNSsecundario [ [~ [ [
Hombre del DNS secundario |
Ireceldn 1P dal NS o | R P S .

Después de introducir esta informacién, NIC México tarda aproximadamente
quince dias en corroborar si existe algtin otro dominio registrado con ese nombre y

después se procede al pago de registro.

Procedimiento y requisitos para registrar un dominio .es (Espaiia)®

Normas Generales

Los nombres de dominio se asignan al primer solicitante que tenga derecho a ello.
No podrén recibir la asignacién de nombres de dominio las entidades sin personalidad

juridica, como las sucursales, departamentos, delegaciones, secretarfas, consejerfas,

® hiip:/fwww. nic.comL.es
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concejalfas o demds partes de una organizacién, que habran de ampararse bajo un

dominio asignado para toda la organizacién de la cual dependan.

Requisitos

1. Ser persona fisica espaiiola o extranjera y residir legalmente en Espafia, asf como
las entidades con personalidad juridica propia constituidas conforme a la
legislacién espafiola, que se encuentren inscritas en el correspondiente Registio

piblico espafiol.
2. No estar previamente asignado.
3. Cumplir las siguientes normas de sintaxis:

i.Los unicos caracteres validos para un nombre de dominio son las letras del
alfabetos de la lengua espaiiola, los digitos del 0 al 9 y el guién (-). El
sistema de nombres de dominio no distingue entre mayisculas y

mintisculas.
ii.El primer y/o el iltimo caricter del dominio no puede ser el guién (-).

iii.La longitud minima admitida para un dominio de segundo nivel, bajo ".es"
es de 3 caracteres (la minima recomendada para disminuir la probabilidad

de conflictos es de 5 caracteres).

iv.La longitud méxima admitida para un dominio de segundo nivel bajo ".es"
es de 63 caracteres (la maxima recomendada, por motivos précticos, es de

24 caracteres).
4. No estar comprendido dentro de las siguientes prohibiciones:

4i. Coincida con algiin nombre de dominio de primer nivel (TLD). por ejemplo:

.edu, .com, .gov, .mil, .org, .int, .net, .arpa; o bien, con uno de los propuestos
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por alguno de los grupos u organizaciones de reconocida autoridad en Internet,

por ejemplo: .firm, .store, .web, .arts, .rec, .info, o .nom.

4ii. Se componga exclusivamente de un topénimo, por ejemplo: paises, regiones,
provincias, comarcas, municipios, pueblos, islas, gentilicios, montafias, mares,

lagos, rios 0 monumentos.

4iii, Se componga exclusivamente de un genérico (o su abreviatura) que describa
productos, servicios, establecimientos, sectores, profesiones, actividades,
aficiones, religiones, dreas del saber humano, tecnologfas, clases o grupos
sociales, enfermedades, especies animales, vegetales o minerales, cualidades o

caracterfsticas de las personas, los seres vivos o las cosas.

4iv. Coincida con nombres de protocolos, aplicaciones y terminologia de Internet,
por ejemplo: telnet, ftp, email, www, web, smip, http, tcp, dns, wais, news, rfc,

ietf, mbone, bbs.

4v. Se componga exclusivamente de una combinacién de los casos contemplados
en los tres apartados anteriores. No obstante, podrd admitirse la asignacién de
nombres de dominio regulares que se compongan exclusivamente de una
combinacién de los casos contemplados en los tres apartados anteriores cuando
dicha combinacién identifique, de forma inequivoca, a la organizacidn solicitante,
Este supuesto s6lo serd de aplicacién para organismos piblicos y organizaciones

de indiscutible reconocimiento por el piblico en toda Espaiia.

4vi. Incluya términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o

al orden piblico.

4vii, Se asocie de forma piiblica y notoria a otra organizacién, acrénimo o marca

distintos de los del solicitante del dominio.

4viii. Se componga exclusivamente de nombres propios o apellidos, salvo cuando

corresponda literalmente con una marca o nombre comercial registrado en la
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Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior a nombre de la organizacidn o persona fisica solicitante del

nombre de dominio.

4ix. Se componga exclusivamente de una secuencia de digitos, salvo cuando
corresponda literalmente con una marca o nombre comercial registrado en la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a nombre de la organizaci6n solicitante del

dominio.

5. Cumplir las siguientes normas gencrales de derivacién de nombres de dominio y .

s6lo se podrin asignar como nombres de dominio regulares los siguientes:

5i. El nombre completo de la organizacién, tal y como aparece en su escritura o

documento de constitucion.

5ii. Un acrénimo del nombre completo de la organizacién lo més cualificado
posible, de forma que sea directa y facilmente asociable al nombre oficial de la
organizacién, Preferentemente un acrénimo habitualmente usado por la

organizacion y legalmente registrado en la Oficina Espariola de Patentes y Marcas.

5iii. Uno o varios nombres comerciales o marcas legalmente registradas, tal como
consten inscritos en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o en la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior. No se admitirin rétulos de establecimientos,

dado su cardcter local.

Siv. Las personas fisicas s6lo podrdn recibir la asignacién de los nombres de
dominio que corresponden a los nombres comerciales o marcas registradas de las

que sean titulares.

Procedimiento y requisitos para registrar un dominio .fr 6 .re (Francia)®

n

utp://www.nic.com. fr




CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO MARCARIO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO 122

En Francia quien organiza el registro de dominios bajo €l c6digo de pafs .fry .re
(ambos corresponden a Francia) es la AFNIC, Asociacién Francesa para los Nombres de
Dominio de Internet en Cooperacién. Esta asociacién otorga nombres de dominio bajo los
codigos mencionados a través de las organizaciones que forman parte de 1a AFNIC y que
tienen diferentes opciones y precios, pero todas se rigen por las condiciones que para su

otorgamiento ha definido AFNIC.

Las reglas de registro se encuentran en dos Cartas, una sobre .fr y otra sobre .re,
Las Cartas estan elaboradas de conformidad con la ley francesa de marcas y propiedad
intelectual. Asf que estas Cartas fueron hechas con el objeto de prevenir los conflictos

entre nombres de dominio, la propiedad intelectual especialmente la ciberocupacion.

Condiciones pard' 1a atribucién de nombres de dominio®

La atribucion de nombres de dominio estd basada en reglas administrativas y
técnicas, asi como en convenciones sobre la materia y todo aquello dirigido a organizar

légicamente el espacio francés de nombres de dominio.

A grandes rasgos los principios directores son:

Todo nombre de dominio debe estar justificado. La atribucién de un nombre de
dominio en el espacio francés .fr y .re se efectia por cualquier organismo declarado

Oficial en Francia,

El registro de nombres de dominio a través de AFNIC no seré vélido hasta que se

haya verificado que cumpla con los requisitos establecidos en las Cartas.
Los dominios se otorgan de la siguiente manera:
o Las empresas son dircctamente registradas bajo .fr o .re

e Las asociaciones bajo .asso .fr o .asso.re

® Atribucién es la palabra utilizada por las Cartas, en virtud de que ideran que los bres de d
no son propicdad de quien tiene su registro, sino que se consideran como los nimeros telefénicos.
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e Los particulares bajo .nom.fr ou .nom.re
e Las marcas registradas bajo tm.fr o tm.re (tm por Trade Mark)

Asimismo, por la demanda de ciertos sectores de determinadas actividades han
sido creados los dominios “sectoriales”, que permiten una identificacién ripida de un
sector de actividad y aseguran que detrds de tales nombres de dominio hay un

profesionista reconocido. Por ejemplo: avocat.fr (abogado.fr), médecin.fr (médico.fr).

Con la preocupacién de homologar el registro de nombres de dominio por
estructuras pertenecientes a un mismo sector no reglamentado, han aparecido cada vez
mis convenios en materia de nombres de dominio. Por ejemplo, en Francia las
bibliotecas municipales son registradas bajo la siguiente forma: bm-nombredelaciudad. fr,

(biblioteca municipal-nombre de la ciudad .fr).
Derecho de uso

Un nombre de dominio otorga un derecho de uso, como en el caso de los niimeros
telefénicos y no un derecho de propiedad. El Unico titular de este derecho sobre los
nombres de dominio es el organismo, sociedad o persona que lo ha solicitado a través de

un organismo de AFNIC.

La AFNIC no valida ninguna reventa de nombres de dominio entre entidades

privadas o piiblicas.

Respecto de las reglas técnicas, y las cartas que los proveedores de Internet deben
respetarlas estrictamente, asi como que el dominio debe ser técnicamente operativo para

ser validado por AFNIC.

Procedimiento y_requisitos para registrar un dominio .us (Estados Unidos de
Norteamérica)

Para registrar un nombre de dominio con el cddigo de pais .us, los solicitantes

tendrdn que espera hasta mediados del afio 2002.
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Para registrar un dominio en una zona que ha sido delegada®, es necesario
solicitar el registro directamente ante el organismo encargado de otorgarlos, autorizados
por NIC US (en la péigina de NIC US se encuentra una listas de los organismos

autorizados para cada zona).

Para las zonas que 1o han sido delegado, la organizacién NeuStar Incorporated -
operard como registrador. Esta funcién estard disponible después de cumplir con los
requisitos del procedimiento de investigacion sobre el nombre de dominio solicitado.
Posteriormente se podran registrar los nombres de dominio mediante un procedimiento

automdtico haciendo un enlace con la base de datos WHOIS™ para facilitar el registro.

El registro de los dominios con terminacién .us¥

Para poder ser un registrador acreditado para otorgar el registro de los dominios
con terminacién .us, se deberdn de cumplir con exigencias técnicas, asi como con la
politica de adhesi6n, incluyendo US Nexus requirements y seguir con los lineamientos de

los convenios sobre registros que hasta la fecha no han sido elaborados®.

Proximamente se inaugurard una pégina de Internet en donde se podrd encontrar
informacién sobre las organizaciones registradoras, asistencia técnica para consumidores
¢ interesados en los dominios con terminacién .us y la descripcién de la politica para

otorgar los dominios.

* Estado Unidos delegé zonas para designarlas un dominio de do nivel. Por ejemplo el dominio
www,soceer.us.ny corresponde a la zona de Nueva York.

® Se trata de una base de datos de nombres de dominio donde se puede obtener informacién sobre los
dominios ya otorgados.

 tup:/fwww.nic.com.us
P

* Préximamente se distribuirdn entre los registradores y los solicitantes del permiso para registrar nombres
de dominio.
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Comentario

La informacién que ofrecen los 6rganos de registro, en el caso de México y
Estados Unidos es poca, es posible que no se encuentre contenida en la p4gina o que tales
organismos no apliquen las reglas o recomendaciones del OMPI, o que las apliquen pero
no informen de ellas. Segiin la informacién de NIC México no deben de otorgarse los
dominios que no cumplan con los requisitos de las recomendaciones de la OMPI. Para

aclarar lo anterior, revisé los dominios otorgados por NIC México.

Para realizar la investigacién de los dominios con c6digo de pafs .mx, accedf a la
pégina de NIC México y a través del sistema WHOIS elaboré la bisqueda. El resultado
fue el siguiente. Encontré que se otorgan registros con nombres genéricos por ejemplo
existen los siguientes zapatos.com.mx, refrescos.com.mx, muebles.com.mx,
ventanas.com.mx, botanas.com.mx. Si uno entra a la pigina botanas.com.mx se
encuantra con que el propietario del nombre de dominio lo anuncia para rentar o vender.
Lo anterior es criticable por dos lados (i) NIC México estd otorgando dominios que
contienen nombres genéricos y (ii) la conducta del propietario del dominio constituye una
especie de cyberquatting. Lo anterior es criticable pues el propietario de un dominio que
contiene un nombre genérico goza de una ventaja competitiva sobre algunos de sus
competidores. Por otro lado, también encontré dominios que contienen nombres propios,
como lo es adrianfernandez.com.mx (de la informacién otorgada no se puede determinar

si hubo 0 no una autorizacién de Adridn Fernindez).

El procedimiento de registro es relativamente sencillo pero no coincide totalmente
con la politica aplicable de la OMPI. Lo anterior es muy importante para crear seguridad
juridica entre los solicitantes de registro pues, un solicitante muchas ocasiones no sabré

las causas por las que le negaron su solicitud de registro,

Por otra parte NIC México solicita siempre que se cuente el respaldo de un
servidor de Internet, esto por un lado le puede dar més seguridad a NIC México pero a su

vez complica el registro de dominio y no es accesible para quien cuenta con un correo
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electrénico gratuito y tiene acceso a Internet a través de cafés Internet. En cambio si se
solicita un nombre bajo el dominio .com no es necesario contar con él. Como se dijo

esto puede ser benéfico en algunos casos y perjudicial en otros.
9. Politica uniforme de Solucién de Controversias de ICANN

La Politica Uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio (la Politica de la ICANN) establece el marco regulatorio para la solucién de
controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el
registro y utilizacién abusivo de un nombre de dominio de Internet en los dominios de

nivel superior, asf como en los ccTLD que han adoptado la politica de forma voluntaria.

En la Junta directiva de la ICANN, se aprobé la Politica Uniforme de la ICANN,
que se basa en las recomendaciones contenidas en el Informe de la OMPI sobre el
Proceso relativo a los nombres de dominio de Internet, asi como en observaciones.
remitidas por los registradores y otras partes interesadas. Todos los regisiradores
acreditados por la ICANN que estdn autorizados para registrar nombres en los dominios
de nivel superior com, .net y .org asi como los ccTLD que han adoptado la politica de
forma voluntaria han aceptado someterse a la Politica Uniforme de la ICANN y
ejecutarla. De tal modo que cualquier persona que desee registrar un nombre de dominio
en los dominios de nivel superior, asf como en los ccTLD en cuestién, estd obligada a

aceptar las cldusulas y condiciones de la politica de la ICANN,

E! 24 de octubre de 1999, ICANN aprobé el Reglamento de la Politica Uniforme
de solucién de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento de la
ICANN) que establece las normas y otros requisitos correspondientes a cada etapa del
procedimiento administrativo para la solucién de controversias. Este reglamento
administra el procedimiento los proveedores de servicios de solucién de controversias
acreditados por la ICANN. El Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI es uno de

esos proveedores de servicios de solucién de controversias.
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Cualquier persona o empresa del mundo puede presentar una demanda relacionada
con un nombre de dominio registrado en los dominios de nivel superior utilizando el

procedimiento administrativo de Ja ICANN.

En cuanto a las controversias relacionadas con nombres de dominio registrados en
dominios de nivel superior correspondientes a cédigos de paises, también podréa utilizarse
el procedimiento para los gTLD si el acuerdo de registro que abarca el nombre de

dominio en cuestién incorpora de manera explicita la Politica de la ICANN.

El procedimiento administrativo de la ICANN est4 disponible winicamente en el
caso de controversias relacionadas con el supuesto registro abusivo de un nombre de

dominio, es decir, controversias que satisfagan los criterios siguientes:

i) El nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio
es idéntico o similar en grado de confusién a una marca de productos o

de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;

ii) El titular del nombre de dominio no tienc derechos o intereses

legitimos respecto del nombre de dominio en cuestién; y
iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

La politica de la ICANN prevé los siguientes actos como ejemplos de la utilizacién

de mala fe de un nombre de dominio;

i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre
de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera
onerosa el registro del nombre de dominio a quien es el titular de la
marca de productos o servicios, o a un competidor de ese demandante

por un valor que supera el costo del registro del nombre de dominio; o
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i) Si se registra el nombre de dominio con el fin de impedir que el titular
de la marca de productos o de servicios refleje su marca en un nombre

de dominio; o

ili) Si se registra el nombre de dominio con el fin de afectar la actividad

comercial de un competidor; o

iv) Si el titular del registro del nombre de dominio, de manera
intencionada, trata de atraer con &nimo de lucro, usuarios de Internet a
su pagina o a cualquier otro sitio en linea, creando la posibilidad de
confusién con una marca, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacién o
promocién del sitio del titular o de su sitio en linea o de un producto o

servicio que figuren en el sitio del titular o en su sitio en linea,

Los ejemplos antes mencionados son enunciativos y no limitativos, puesto que
cabe la posibilidad de que existan otras circunstancias que demuestren el registro y

utilizacién de mala fe de un nombre de dominio.

E! objetivo y propuesta del procedimiento administrativo de la ICANN es
proporcionar una manera mis ripida y econémica de solucionar controversias
relacionadas con el registro y utilizacién de un nombre de dominio de Internet que la
proporcionada por las acciones judiciales. Ademds, el procedimiento es mis informal que
un litigio y los encargados de efectuar las resoluciones son expertos en el derecho
internacional de marcas, nombres de dominio, comercio electrdnico, Internet y la

solucién de controversias.

Puede utilizarse el procedimiento administrativo de la ICANN en el caso de
controversias relacionadas con nombres de dominio registrados en dominios de nivel
superior correspondientes a cédigos de paises siempre y cuando el acuerdo de registro
del nombre de dominio incorpore de manera explicita la Politica de la ICANN. Este es el
caso de determinados ccTLD que han adoptado la Politica de manera voluntaria (tal es el
caso de NIC México).
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No puede utilizarse el procedimiento administrativo de la ICANN para presentar
una demanda contra el registrador ante ¢l que se haya registrado el nombre de dominio,
El procedimiento administrativo de la ICANN est4 disponible Gnicamente para solucionar
controversias entre un tercero que afirma que hay un registro abusivo de un nombre de

dominio y el titular del nombre de dominio.

El procedimiento administrativo de la ICANN estd disponible wnicamente para
solucionar controversias entre un tercero que afirma que ha existido un registro abusivo

de un nombre de dominio y el titular del nombre de dominio.
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CAPITULO SEXTO CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO
1 Conflicto cntre los nombres de dominio y Ia marca protegida en México

Este conflicto surge cuando el titular de una marca registrada en México quiere
obtener el repistro de un nombre de dominio en el cual aparezca su marca, y este dominio

ya s¢ ha registrado por otra persona. De esta problemdtica surgen las siguicntes vertientes:

a) Que el titular del registro de marca, lo haya obtenido y/o usado con fecha

anterior a la que se obtuvo ¢! nombre de dominio; o

Ejemplo. El titular del registro de la marca Art (gelatinas), que
registré su marca en 1950, solicita en 2001 el nombre de dominio
www.gelatinasart.com.mx y éste dominio ya fue otorgado a un

tercero que lo solicitd en 1996.

b]

~

Que el titular del registro de marca, lo haya obtenido y/o usado con fecha

posterior a la que se obtuvo el nombre de dominio; o

Ejemplo. Una persona empicza a usar y obtiene en 2001 el registro
de la marca Tin (campanas), siendo que en 1998 se otorgd el
dominio www.lincommx a otra persona, para comercializar

precisamente campanas;

En ambos casos se trata dc una invasion de derechos, pues de no otorgarse el
dominio o el registro de marca a quicn hubicra cmpezado a usar ese signo distintivo antes,
se Ic estaria negando el derecho de  distinguir sus productos y/o servicios en el comercio,
ademis de que otra persona lo estaria usando.
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La solucién que propongo para evitar que se den este tipo de conflictos es regular
a los nombres de dominio en la LP] en el capitulo de signos distintivos®, asi para resolver
este conflicto se podrén aplicar supletoriamente las normas relativas a 1a nulidad del
registro. De tal forma que el titular de una marca podr4 solicitar la nulidad del registro de
nombre de dominio argumentando que tiene un mejor derecho, consiste en el registro
otorgado antes de la primera fecha en que empez6 a usarse el dominio o marca que le estd

invadiendo sus derechos y no le permite tenerlo.

Aunado a lo anterior, se podrd iniciar un procedimiento administrativo por
infraccién en contra de quien use un nombre de dominio igual o similar en grado de
confusién a una marca registrada y/o usada con anterioridad a la fecha en que otorg6 el
dominio; o al usar una marca igual o similar en grado de confusién a un dominio
otorgado y usado antes de que se usara y otorgara el registro marcario. Esto, en virtud de
que se estarfa ante la conducta de usar una marca registrada (en el nombre de dominio)
sin la autorizaci6n de su titular, lo que constituye una violaci6n al artfculo 91 de la LPly
que constituyen infracciones segiin lo dispuesto por el articulo 213, fracciones I, 1V, V,
VIIL, 1X, X, XVII y XIX de la LPL.

Para implementar esto, es necesario que el IMPI y NIC México establezcan una
relacién estrecha y pueden tener acceso a la base de datos de una y de otra, asf al hacer
las revisiones para otorgar dominios o registros marcarios se podrin dar cuenta si se
invaden derechos de terceros o no. En caso de que si se puedan invadir, deberd
notificarse a la persona que pudiera resultar perjudicada, para dentro de un plazo
razonable, manifieste si le interesa registrar su dominio como marca o su marca como
dominio, en caso de que asi lo decidiera, se niega al solicitante el registro y se otorga a
quien tenga el uso y/o registro anterior, pues tiene preferencia quien haya usado con
anterioridad su signo distintivo, en caso contrario y de cumplirse con los requisitos

formales y de fondo sc otorga el registro al solicitante.

¥ En el capitulo quinto se explica por qué deben considerarse como signos distintivos los nombres de
dominios.
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2. Conflicto entre los nombres de dominio y nombres comunes o genéricos

Este conflicto surge cuando una persona es titular del un nombre de dominio que
consiste en un nombre genérico™. Lo anterior es contrario a los signos distintivos porque
un genérico carece de distintividad, ademas constituye una préctica de comercio desleal,
pues tiene una ventaja competitiva quien utiliza un nombre genérico respecto a los demds

comerciantes,

Ejemplo. El nombre de dominio www.telefono.com.mx es ¢! dominio
de Net2phone que es una tecnologfa desarrollada por IDT Corporation
que ofrece sus servicios de telefonfa por computadora a los usuarios de

la red.

Lo anterior constituye una ventaja competitiva para IDT Corporation pues las
demds compaiifas que ofrezcan servicios telefénicos quedan excluidas de la bisqueda que
haga un usuario que quisiera saber quiénes son las empresas telefénicas de México, los

servicios que ofrece, sus costos, e informacién en general.

Como lo habfamos apuntado en el capftulo referente a las marcas, el derecho
tutelado al no permitirse el registro de nombres genéricos, es la distintividad del nombre
y evitar ventajas competitivas, pues un genérico no distingue lo suficiente a un producto

ylo servicio, y genera un beneficio competitivo para su titular.

Este conflicto se resuelve al igual que el anterior, regulando a los nombres de
dominio como signos distintivos, siendo aplicable supletoriamente el derecho marcario,
no se deberdn otorgar registros de dominios que consistan en un nombre genérico, En el
caso de que se otorgare uno, se resolverfa como si fuera marca, conforme al articulo 151,
fraccion I, de la LPI, que dice que serd nulo el registro cuando se otorgue en

contravencién de la ley vigente en la época de su registro.

% Actual una de las daci de 1a OMPI a los organismos que otorgan los dominios es la de
no otorgarlos cuando ef nombre sea genérico. Pero antes de 1997 no exist(a restriccién alguna,
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Lo anterior no se podra aplicar a los dominios ya otorgados por lo que los
dominios ya existentes deberén tolerarse” en virtud de que los dominios genéricos
existentes no fueron otorgados en contravencién a ninguna ley y de que no se puede

aplicar retroactivamente la ley.

3. Conflicto entre los nombres de dominio y la clasificacién de productos y

servicios

Este conflicto se da porque al otorgase los nombres de dominio no se distingue para
qué productos o servicios que se va a utilizar, y no existe una clasificacién aplicable al

respecto.

El hecho de que no se haga una distincion a través de una clasificacién, como se hace
en las marcas, obedece a que desde los origenes de la red, existi6 otra “clasificacién” que

son los dominios genéricos gTLD y ccTLD que anteriormente se explicaron.

En materia de nombres de dominio no existe una clasificacién propiamente dicha,
y considero queserfa muy dificil aplicar 'la clasificacién internacional de productos y

servicios de las marcas a los nombres de dominio. Las razones son las siguientes:

a) Existen ya muchos nombres de dominio en que no se ha respetado la clasificacién
internacional de productos y servicios para las marcas, por lo que sélo el hecho de
tratar de regularizarlas tracria complicaciones tales como los derechos adquiridos
por titulares de los registros y la imposibilidad de aplicar retroactivamente la ley

para aquellos titulares.

b

<

Para establecer la aplicacién de la clasificacién mencionada a los nombres de
dominio se requeriria de un cambio en la estructura propia de los nombres de
dominio, para agregar al dominio algiin tipo de caracter que relacione al dominio

con la clasificacién o crear nuevos dominios genéricos (uno para cada

9! En relacién con esto el artfculo 14 de la Constitucién establece: “A ninguna ley se dard efcclo retroactivo
en petjuicio de persona laguna. Nadie podra ser privado de [...) sus propiedad o derech
sino mediante mandamiento juicio seguida ante los tribunales prcvmmentc establecidos [...) y conforme a
las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
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clasificacién), de tal manera que la restriccién de los dominios genéricos sea que
el titular del dominiolo emplee para determinados productos y/o servicios, y los
nombres derivados de las marcas notorias podrian obtener todos los dominios
genéricos, y a su vez se prohibirfa otorgar dominios si fueran iguales o similares
en grado de confusién a una marca conocida. No hay que olvidar que uno de los
principios de Internet es la facilidad de acceso y de participacién de los usuarios
en este medio, por lo que el registro de un dominio es sencillo y répido, lo

anterior, retrasarfa en gran medida el procedimiento de obtencién de dominios.

A pesar de que en materia de nombres de dominio no hay una clasificacién
estricta, considero que estd empezando a darse una a través de los dominios genéricos
existentes y que estan por aprobarse por ICANN™, Actualmente cualquier persona puede
solicitar un dominio con la terminaci6n .com sin restricciones en cuanto a los productos o
servicios que comercializardn en la red, pero también es cierto que con el transcurso del
tiempo han aumentado y se han especificado los dominios genéricos, esta especiﬁcaciéi.i' ’
es lo que estd creando una clasificacién de nombres de dominio menos rigida y diferente a

la existente en materia de marcas.

Por las razones anteriores, este caso no se podra resolver con la regulacién de los
nombres de dominio en el capitulo de signos distintivos de la LPI, ni con la aplicacién
supletoria del derecho marcario, por lo que serdn aplicables las reglas que ICANN
establezca para la creacién de dominios nuevos. Por otro lado, es técnicamente imposible
que coexistan dos o més dominios idénticos, por lo que existe la seguridad para los usuarios
de que no habra otro igual. Para el caso de los dominios similares en grado de confusion,
debera ser labor de los titulares de los dominios hacer la publicidad necesaria para que los

consumidores y usuarios no se confundan.

4, Conflicto entre los nombres de dominio y el principio de territorialidad de las

marcas

 Que son .com, .net, .org, .ini, .edu, .gob, .mil, .biz, .name, .aero, .copo, .info, .pro'y .museum.
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El conflicto surge porque los nombres de dominio no son susceptibles de limitarse en

a un territorio especifico, es decir, desde cualquier lugar del mundo con una computadora se

puede tener acceso a una diteccién en la red. Los conflictos se dan de las siguientes formas:

a) El titular de una marca registrada en Argentina solicita un dominio que

corresponde al nombre de su marca més la terminacién .com, mientras que en

Meéxico existe una marca registrada igual o semejante en grado de confusién a la

argentina. Cuando el titular de la marca mexicana solicita el dominio que

corresponde a su marca més la terminacién .com no se lo dardn porque ya esta

otorgado.

De esta situacién surgen las siguientes:

i

=

)

Puede ser el caso de que la marca argentina no exista en México,
pero el nombre de dominio sf (es mundial), y si un usvario
mexicano intenta entrar a la pagina de la marca mexicana
suponiendo que el dominio es www.marca.com va a entrar a la
pégina de la marca argentina, lo que pudiera crear confusién en el

usuario.

Ahora, si ambas marcas tienen presencia territorial en los dos
pafses y si se dedican a comercializar los mismos o parecidos
productos y/o servicios, la marca argentina tiene uma ventaja
competitiva pues tendrd el acceso directo de los usuarios
mexicanos que pudieran estar buscando la pégina de la marca
mexicana. Al ya estar dentro de la p4gina, los usuarios mexicanos
deciden comprar en clla en lugar de comprar productos de la
marca mexicana. Esto seria una ventaja competitiva dentro del
comercio, pues la primera bisqueda de un nombre de dominio

generalmente es el nombre de la marca més .com.
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b) Otro conflicto que surge es que si dos o mis marcas registradas en diferentes
pafses solicitan el mismo dominio, sélo lo obtendrd la que primero lo haya
solicitado, por lo que los demias deberan cambiar alguna parte del dominio como
puede ser agregar la terminaci6n de un cédigo de pais. Esta situacién crearia

confusién en los usuarios de la red.

Desde mi punto de vista no es aplicable el principio de territorialidad a los nombres
de dominio. Un dominio tiene presencia mundial a través de cualquier computadora por lo
que limitar a los nombres de dominio a un solo territorio es técnicamente imposible. Esto

ocasiona los conflictos antes mencionados.

El caso de los nombres de dominio se asemeja al de las marcas notorias (que
estin protegidas en toda la clasificacion) pues los dominios son dnicos y no estin
restringidos a determinados productos y/o servicios ni circunscrito a un territorio. Este
caso, que es el de excepcién en materia de marcas al principio de especialidad y

territorialidad es la regla tratdndose de nombres de dominio.

En materia de nombres de dominio se cuenta con nacionalidades ccTLD, que estan
determinados por dos letras que identifican al pafs. Es importante sefialar que las
nacionalidades son un elemento distintivo en el dominio, mas no es una indicacién
geogréfica del lugar en el que se puede tener acceso al dominio. Ademds las restricciones
para obtener un dominio que contenga el c6digo de pais las establece el organismo que

los otorga®,

* En México es NIC (Netowork Information Center) México.
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Puede ser que un cédigo de dominio de un pafs lo restrinjan al hecho de que el
solicitante tenga un domicilio en el pafs en que solicita el dominio; por otro lado, puede
ser que no exija este requisito, por ejemplo el pafs Tuvalu, cuyo cédigo correspondiente
al ccTLD es .tv, esth otorgando sus dominios a empresas de television, con el propdsito
de incrementar sus registros € ingresos, aprovechindose de que “tv” son letras que
universalmente se asocian a la televisién. Por ejemplo el dominio del canal 46 de México

tiene el dominio www.zoom.tv,

Para la soluci6én de este problema, primero debe asumirse que es imposible limitar
territorialmente el uso de un nombre de dominio. De este punto, que consiste en un
obstdculo para aplicar el derecho marcario, partimos con lo serfa una regulacion especial
para los nombres de dominio, Considero que si se da alguno de los conflictos relacionados
con el principio de territorialidad debe permitirse la coexistencia de dominios iguales o
parecidos en grado de confusién, siempre que se distingan por el gTLD o ccTLD, por

ejemplo, www.zoom.fr, www.zoom.tv, www.zoom.mx. De no adoptarse esta postura se

estarfa ante la posibilidad de no otorgar el dominio al titular de una marca debidamente
registrada, lo que podria causarle perjuicios, aiin es mds vilida esta postura en los casos en
que las otras marcas no tengan presencia en un pafs ni a través de sus paginas ofrezcan
servicios a usuarios de ese pais y en cambio si exista una marca igual que tenga presencia y
ofrezca sus servicios. Por lo anterior considero que en este caso deben coexistir los

dominios.

Ahora, para el caso de que ambas marcas tengan presencia y ofrezcan sus servicios a
través de un dominio en los pafses en que estan registradas otras marcas iguales o semejantes
en grado de confusi6n, debe otorgdrseles un dominio, siempre que se distingan por el gTLD
o ccTLD™, en cuyo caso cada empresa se verd obligada a dar a conocer su nombre de

dominio a través de una campaiia publicitaria,

* Aunado a esto, técnicamente no puede repetirse un dominio idéntico a otro.
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S. Casos que se han presentado

Uno de los primeros casos donde por primera vez se traté judicialmente la relacién entre
Nombres de Dominio y marcas, se traté de Panavision contra el sefior Toeppen en 1996.
De esta disputa surgieron y se establecieron ciertos parimetros bésicos para la

convivencia de Nombres de Dominio y marcas.

Al vislumbrar el potencial de los Nombres de Dominio, el sefior Dennis Toeppen
solicité 240 Nombres de Dominio pertenecientes a las empresas y organizaciones més
grandes de los Estados Unidos y el resto del mundo. El sefior Toeppen obtuvo, entre
otros, los Nombres de Dominio “aircanada.com”, “yankeestadium.com”,
“lufthansa.com” y “australianopen.com” con la intencién de obtener beneficios
econémicos por su venta. Uno de los dominios registrados fue panavision.com. En su

pagina, el sefior Toeppen mostraba vistas aéreas del pueblo de Pana, Illinois.

Para obtener el Nombre de Dominio, Panavision contact6 al sefior Toeppen quien
solicité US$ 13,000 para cederla. Panavision no acepté la oferta y decidié demandar al
seiior Toeppen de ciberocupacion por obtener Nombres de Dominio en violacién de

derechos marcarios de terceros para obtener un beneficio econémico.

Finalmente, la corte decidi6 en favor de Panavision sentando bases

jurisprudenciales importantes tales como:

a). El uso que el sefior Toeppen daba a las marcas es un uso comercial. El uso
comercial se verifica porque el sefior Toeppen solicité tal Nombre de Dominio
solamente con la finalidad de darlos en venta bajo la premisa de que a la empresa

le resultarfa mis econémico acceder a su pretension que demandarlo.

(b). El uso de marcas como Nombres de Dominio por personas diferentes a sus

titulares constituye el uso indebido de una marca.
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(c). Mientras no haya ley especial, las disputas marcarias por el uso de Nombres

de Dominio deben resolverse a través de las leyes marcarias ordinarias™.

Otro caso es el de la obtencién de Nombres de Dominio constituides por nombres
de personas conocidas, principaimente de artistas, El sefior Parisi obtuvo el dominio
madonna.com, a quien posteriormente se le inform6 que no tenfa derechos de propiedad
sobre €l nombre “Madonna” y que no habfa logrado probar un interés legitimo por la

direcci6n del Nombre de Dominio, por lo que cedi6 los derechos del mismo a la cantante.

En México, un caso de ciberocupacion es el de es el del dominio Banorte.com,
que fue obtenido por una persona distinta a Banorte. El cyberquatter pedfa una suma
superior al millén de délares por "devolverle" al banco lo que legitimamente le

correspondia.

Este caso fue resuelto a favor del banco y constituyé una de las primeras
resoluciones a nivel mundial, de un dominio .com, basado en registros de marca fuera de

los Estados Unidos™.

El criterio que se ha seguido es que el uso de una marca en un Nombre de Dominio

por una persona diferente al titular de los derechos marcarios.

% SALGUEIRO, Ovidio, Nombres de Dominio y Marcas: Dos sistema de identificacion con funciones
similares pero claramente diferenciado entre sf. Revista Electronica de Derecho tnfc ico. Numero 30.
México 2001.

% RODRIGUEZ CASTILLO, SERGIO, E} “Dominio” del Internet, Revista Elecirénica de Derecho
Informético. Niimero 32, México 2001.
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CAPITULO SEPTIMO DERECHO COMPARADO

1. Regulacién y lincamiento sobre Nombres de dominio en Estados Unidos de

América

Como ya se ha dicho, en México, no contamos con oedenamiento que regule los
nombres de dominio, sin embargo les son aplicables a esta materia las recomendaciones y
lineamientos internacionales propuestos por OMPI, que como simples recomendaciones
carecen de los clementos de las normas juridicas de ser coercibles y obligatorias. Las
recomendaciones de la OMPI que se aplican en México tuvieron su origen en Estados
Unidos de América. A continuacién se narra su origen, que constituye lo estipulado en

ese pals.

En de julio de 1997, Estados Unidos de América manifesté su intencién de
privatizar el DNS con el propésito de aumentar la competencia y facilitar la participacién
internacional en su administracién, Para lo anterior, se abrié la posibilidad de formular
comentarios que serfan tomados en cuanta para tomar una determinacién. De los
comentarios recibidos, se elaboré una propuesta para mejorar la gestién técnica de los

nombres y direcciones de Internet, a la que se le 1lamé “libro verde”.

El Libro Verde presenté para debate algunas reglas para la gestibn del DNS,
incluida la creaci6n, por el sector privado, de una nueva entidad con sede en los Estados
Unidos de América, que cstuviera administrada por un consejo de administracién

mundial.

El resultado de los debates que se dieron sobre las propuestas del Libro Verde se
publicé en la declaracién de politica sobre la administracién de nombres y direcciones de
Internet, a éste se le denomind “Libro Blanco”, que apoy6 la idea de crear la entidad

privada que el Libro Verde propuso.
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Después de la publicacién del Libro Blanco tuvo lugar un proceso que condujo a
la creacién de la Corporacién de Asignacién de Nombres y Nimeros de Internet
(Internet Corporation fos Assigned Names and Numbers, ICANN)

Una de los primeros trabajos de ICANN fue la de acreditar a los “registradores”
que estarfan autorizados para gestionar el registro de los dominios” .com, .net y .org .
Para ser acreditados como registradores se tiene que cumplir con ciertos requisitos y
seguir 1a bases que el ICANN ha establecido (tomando como base los informes que la

OMPI ha publicado en relacién con la gestién de nombres de dominio).

1a primera en ser autorizada fue Networks Solutions Incorporated.
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—

CAPITULO OCTAVO CONCLUSIONES

El valor econdmico de los derechos inmateriales constituye grandes activos para sus
propietarios. Las marcas y los nombres de dominio forman parte de los derechos

inmateriales que hoy en dfa tienen un valor especifico para sus titulares.

Con motivo del crecimiento del comercio electrénico, han surgido varios problemas
entre los derechos derivados de los marcas y los nombres de dominio; estos conflictos
tienen su origen en el interés de obtener nombres de dominio y la falta de regulacién

de éstos.

El derecho marcario cuenta con una regulacién adecuada, producto de su estudio y

desarrollo por més de un siglo.

La falta de regulacién en materia de nombres de dominio ha causado grandes

conflictos con el derecho marcario.
Los problemas que se han suscitado son los siguientes:

i) Se han otorgado nombres de dominio que contienen el nombre de una

marca registrada.

En mi opinién, esta practica provoca confusién en el consumidor y
constituye una infraccién por el uso de un tercero de una marca
registrada™ en un nombre de dominio. De hecho, este ha sido el
criterio para combatir la ciberocupacién y por el cual se han quitado los
nombres de dominio a los ciberocupadores y se han otorgado al titular

de la marca.

% Dependiendo del caso concreto puede considerarse una violacién a una de las siguientes fracciones del
artfculo 213 de la LPE: V, VIIL, 1X, XVIII, XIX.
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ii)

iii)

Se han otorgado nombres de dominio a terceros que contienen nombres

comunes o genéricos.

Esta es una préctica prohibida en las marcas porque el titular de un
derecho exclusivo al uso de uno de estos nombres tendria una ventaja
competitiva en relacién con los demis comerciantes de los mismos

productos y/o servicios.

Por lo anterior, debe aplicarse el mismo criterio que se aplica en
materia de marcas, al otorgar nombres de dominio, cuando éstos se

usen en €l comercio electrénico,

En materia de nombres de dominio no existe una clasificacién de los
bienes o servicios que se ofrecen, lo que representa un conflicto con las

marcas donde sf se aplica el principio de especialidad.

El hecho de que en materia de nombres de dominio no se aplique el
principio de especialidad, ocasiona problemas en el sentido de que s6lo
uno de dos titulares de una marca igual que estin protegiendo
productos y/o servicios distintos, puede obtener €l uso exclusivo de del
nombre de dominio; pero como se comemté en este trabajo, estd
surgiendo una clasificacién empirica con los dominios .com, .net,

.info, etc.

Que en materia de nombres de dominio no aplicable técnicamente ef

principio de territorialidad.

Puede pensarse que la solucién de este conflicto puede darse también
de forma ecmpirica mediante los dominios de segundo nivel
correspondientes al codigo de los pafses. Actualmente este criterio no
es una solucién al problema puesto que se otorgaron -y se siguen
otorgando- dominios de segundo nivel sin importar que el solicitante

tenga o no, representacion en el pafs al que corresponde el dominio de
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segundo nivel. Tal es el caso de Tuvalu, que otorga su dominio a

cualquier solicitante.

Por lo anterior, y en virtud de que para este caso, se opone la
naturaleza de las marcas con la de los nombres de dominio la tnica
solucién descansa en el principio general del derecho, primero en

tiempo, primero en derecho.

6. Habiendo analizado la naturaleza los nombres de dominio, considero que hay
elementos suficientes para considerarlos como signos distintivos. Lo anterior es asi,

por las siguientes razones:
i) Se trata de denominaciones;

if) Contienen elementos distintivos que individualizan el producto o

servicio;

Con lo anterior se cumplen los requisitos de los signos distintivos.

=

Para evitar los conflictos referidos, 1a solucidn es regular a los nombres de dominio
dentro del capitulo de signos distintivos de 1a LPI, en lo que no fuera en contra de la

propia naturaleza de los nombres de dominio, como lo es:
i) Principio de especialidad (la clasificacién de productos y servicios),

iil) Principio de territorialidad.

®

De la regulacién de los nombres de dominio en la LPI debe establecerse una relacién
entre el IMPI y NIC México para que cuando sc otorguen, ya sea las marcas o los
dominios se haga una busqueda en ambos lugares para determinar si existen nombres

de dominio o marcas anteriores a la solicitud.

9. De esta forma se puede evitar los conflictos referidos. Es importante mencionar que

dfa a dfa surgen nuevos problemas que puedan queda fuera las formas que existen
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para resolver los conflictos. Por ejemplo Steven M. Cherry escribié en la revista
IEEE Spectrum que técnicamente es posible inventar cuantos dominios se le ocurra a
una persona y que actualmente, por ejemplo existen los dominios .sex, .Xxx y .satan,
mismos que estdn administrados por sus creadores y que no necesariamente siguen un
procedimiento o reglas establecidas para otorgar los dominios, y estos dominios estn

en posibilidad de convertirse en dominios tan comunes como .com®.

De lo anterior se confirma que la tecnologia y en general los hechos sociales van mas

rapido que el derecho.

Por otro lado, el estudio de estos conflictos por las organizaciones internacionales y
por los expertos en la materia se han enfocada a los surgidos por la ciberocupacién y
han elaborado sus propuestas para solucionar tnicamente los conflictos
ciberocupacién y han dejado de lado los deméas conflictos que en esta tesis se
mencionan y otros més que pueden suscitarse entre los Nombres de Dominio y las

marcas.

% STEVEN M, Cherry, “Internet game gets serious” artfculo publicado en Spectrum, revista del Instituto
de Ingenieros Electrénicos y Eléctricos (The Instutite of Electrical and Electronics Engineers Inc.), Junio de
2001, Nueva York, E.U.A., p.83
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