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CAPXTULO I 

I.INTRODUCCION 

~as .ideas y los conoc:..rn~~n~os =ons~ituyen una part~ cada ve= 

~:ás ~mportante del =ornercio. La ma~·or parte del valor de los 

~ed~camentos y otros produc=os nue?os de alta ~ecnologia 

en la can-::idad de invenc:..ón, ir.no·,7a:::ión, 

~~~estigación, disefto y pruebas que requieren. Las peliculas, 

los lil:::ros, 

~rdenacior ~· los ser~icios en l~~e~ se compran y venden pcr la 

la crea-::~~idad que con~ienen, n:.::: por los 

plástico. ·~•-::il.i:::ados S'...:: 

:-:~=~~s productos que sellan ser obJetc d~ comercio come 

:·.·-~~5~=~as de baja tecnoloqia co~t~enen actualrnen-::e una mayor 

--~ ;:-:_:ede otorgar o los creadore:= €;-1 derecho a .i:-nped.i.:::- que 

. - :. -~ P.::-opic-daci 

::·~-::-.-::::r:::iales,, 

:- _·_::·..:..::.te~ cc::-.c o 
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¿?cr qué debemos preocuparnos por la F=opiedad Industrial? En 

r~.¿, ·~or.-~·erti.do en ur. a.2.__:nto que no .sólo les a::.af"1e ¿~ los 

::..2~d-s _j_a c.n::igt..:edad, la .:.dea de prct:eger, conservar y poseer 

asi co~o la exclusi~idad de las 

:-:-. .:.~!":".3.s, :-ia est:aao pres~r.t.0 desde sus rr,aneras más !='ri::-1it:..·.•as, 

ac::c.:al :..::lad no se llega eses e:-:t :::emes, 

-'.::::r::·...:.:-.e:idamente: s1n err.!::::argc, trc'\·es de este nos podemos 

::~r =~e~::a de la i~porta~ci.a que ha ::en~do la exclusividad de 

histó.::..:...ca el centre de gra·.,,·edad que ho. 

-~~~~::~r~=adc a los 12amados derechos de propiedad industrial 

-::c::-.c le ~,enci.o:.amcs :a 
.. _-:__;~::_·-.:_dad". 



-º posibilidad, para ser más espec~ficos en el Derec:io 

~:arcario, de imped~r que un tercero use el s~gno d~s~intivo e 

:-. .:.s::cri.a nos demL;es-:...=:-2:, q:..:e :-.e e:-:is:::~ =-~ir.g:..::-"J.a s-:r-:presa 

.: ~.':.!.::=::: q:..:.-=- n.:::. ::u:-.cia:ne:-:::"'=' su e:-:.i5::e:-1cia e:: el ciesarr..-~ll~. dE-

~ere=hcs exclusi~os o, e~ espec.:.~ico, de una marca q~e sea la 

!~a~e~ ccmercial y de r~~·resen::ac!on de su empresa. 

r:1a!.-ca, es 

~rans~orrnac!=nes económicas ~u::d!ales J el gra~ aug~ que 

·-.::-:.2:: s. :-. .:.··.:o- .o-e: ci-S:sco:-,oc1cics. 

s.:..nór:irr.c de para 

e:-::: rar.:'. ~ra 

TESIS CON 1 
FALLA GlJY~'IGEN 
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As~m!smo, la mayor seguridad j~r~dica en materia de propiedad 

i~dustrial se ha convertido en un atractivo para la i~vers~ón 

e:-:t ranj era. 

:-.-....:ra:-.~e más de 

:='::::--cp.:...eda::! :ni:..:lectual '0!·1F:. partil:" de 1967, fueror. no .c-::-,1c 

:'.:uE:<r.te más lmpor::a:-:.::."= a.;..:. Derecho In::.ernacio:-:sl a<:: la 

Fropiedad :~dustr!al sino además casi las 

p.::-oceso g2.ot:a.:i=aci.ón eccr.ómica. ::-:cndi.al 

o0::sp.¿:ci::icas 

:::::ntelec::.t..:al c::ir. 

aa~i~istrado pcr la Orga~i=ac:..c~ [·1ul::.!!atersl del Comercie). 

.:.e que el F.::ete:-iae 

.:...rnpc::::::e:.:-.c:..a ae manerc. !:-,::ernac!onal 

= ~:::ec:-.c- r-:a rc:a = i e er. :-:€::-:.:.-::e, E:'Stc e:-: ·.·:.. r:: ud ciE qu~ :a 

adqu!.!.·.i::ic 

'.:_;:ar s~r~!~iento de medidas innovatorias de prote=cion 

TESIS CON ¡ 
FALLA. DE 01:\IGEN i 
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CAPITULO I 

PRINCIPIOS BÁSICOS EN MATERIA DE DERECHO MARCAIO EN 

~ 

1.1. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES 

~ 1 a.::-~.:.:::i..;¡lo 28 de la Cor.st:i-cución de 1917 especi:=i.ca, con 

::oda cl<;;).ri.dad, la prohibición de los mcncpclios y S8l0 

=es~::::::~a para la ~ación les que considera ~ndispensatles para 

exc:.usi~a~en~e para el uso de s~s i~ve~~os. Este ar~iculo fue 

:=·_:e ::::::e:=c::::::-.ad~ se:"'!ala 

~~=-~~=.:..~~ de =~~erenc.:..a se sujetará a lo dispuesto por ~as 

'7 -~s ::::::esp.;cti.vas, se:'1aland:::- e:-:. si...: párrafo octa•:c que los 

·.-.:.. _"2:':;?:. ·~·s produ::::cion de 

ce :.es in"'.~e:""!to:::-es y perfecc~cnadores alguna 

r•:i:;al2.6n 2-o 

se .::¿...:acic:1a ce:; e1 a:.·::..:...,-u...:.--:-

:.·.::s.:.-::i..é.-. ;.:~.-, que ::a cu..: =a a.2 ?resicie:-:.::e de ..l...a .=:epúbl:i..ca 

los .:.::·./'e.-.::c.::es, d'2s.:~t:-.::.id:::::.:.·es e 

--



s 

_oei·f-eccionadores de aJ.guna mejora. " 1 Esta reforma permitió el 

c.::::-ecimi.ento de la propiedad Industrial en el I"lé:-:icc actual 

la prop:..ed¿:;:-l .:.ndi..;.strial a .::-angc... de L"Y 
R~g!anentar.:..a d~ nuestra Ccnstitución. 

=:::s::-= a.::::-t.ict.:.:c '.:.ier.e come prime.:::- antecedente el 335 dE:- la 

~c~stitución Política de ~a Monarq:...:ía Española, promulgada en 

=ád!= el 19 de ma:=o de ~212 y que a la letra dice: 

".=--. .:::-:::..::::...:lo 3_--:-:;:. Te>.::a.:..·..:i a e::.-::~s di..p:.;.~acio.-;es (prcvi:-:cia.les): 

ea':.=ca=:..:.é:-:. de la j:..ive:1tud co:1r:-o=rr:e a 2os 

.invc."1t:o.res de nuevos 

que no hab:::.ia moncpcl.:..os ni estancos, 

I=-.::-::.-:--.:.t:.:..c.ior.es a de protecci.6!'"1 de la i.~dustri.a, 

~xse~tuando los relativos a la acu~ación de ~=~eda, correes y 

-~~ F=.:..~.ilegios que por t.i~rnpo limitado conceda la Le~· a les 

=~~-0~~~r~s e per!ecc~onadores de algu~a mejora. 

1 1-R'\..-\~DCI SERR,\:-..:O ;\llG.·\LLO:--.:. ··1..-\ PROPIEDAD l!'.:DUSTRIAL EN MEXrco··. J:DITORIAL 
1'1 •RHI ",.\. Ti-::H.Cl-.R.·\ l:DICIO'.'.:. '.\1EXICO. Púg-". 34-3:' 

TESIS CON 
FAT.T.A n~ n··'.'Tn.;:n,T 
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1.2. LEYES REGULATORrAS DE LA MATERrA 

1.2.1 LEY DE MARCAS DE FÁBRrCAs 

~a le~· de Marcas de Fáb=icas fue expedida el 28 de noviembre 

1889 por el Ejecut:.ivo Federal, en ejercicio de las 

::act;.2.t:.ades e:-:t:raordinarias o"";:o:::gadas po:::- el Congreso de la 

·;~.:.~:-: del ~ de Junio de 1857. 

ob~et:.c de esta ~ey era prot:.eger las :narcas industriales o 

":.it:.ular de u:-:.a Marca ya fuera nacional e ext:.ranjero 

!..O:.·si.::-:::o:-:.te e:J. e.:. pa.:.s podia. adqui.rir el derecho e:-:clusivo a 

.s"':r.::_¿-; -s:-. -= RepLü:::;lica Me:·:icana, si e=ar: reside:-:.tes e.: 

--'·:-:-:.rs.r.jerc se reg~ar. por le que se deter~inaba en los 

.:..:-: t:.~.:::-.a:::.:.. o:;.ales. Fa.::-a adq"..<.:...::-ir la pro¡::i<-2dad 

-:;-:·:e-·..:::;;.:.·.·¿: de t.::ia I-~arca de Fábrica el i:-:.t:.eresado iniciaba el 

~crmalidades est:.ablecidas en la 

TESIS CON 
1
1 

F J\f L t, f'1' r¡nrr<Eil.J li..._; r:.. _)~ ' ..... .!.U.\.J ·• l~. J 
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~a Marca Reg~strada pertenecia al primer poseedor o al primer 

solic.ita!"1te si ~ct pcsesié:-. r.o pod.ia cor.-ipr:::Carse; esta se 

~ransm~tia s.in formalidades especia:es }" conforme las 

.::-e<.;_::..e:s del derecho ccr:-.·..::.::; la d...:=-aci6:1 de propiedaci de la 

indef.in.:..da: se CO:T,C aba:1dcna.do. 

.-. est:e resFe.::r:.o el :-r.aest:ro Da·:.:.ci ?.angel Medina nos dice lo 

c"isposi-c..:.c.-;e::: q; ... ;.¿o pe.:..· su 

..:.::=-=:=,¿.~ ciel _::::::.::cciu.==c.::-,. s..:.::: ::a:;1b..:.:=:: =- .i.-.::erés ge.-:ie.::-a.:... • . .;s.:., 

s.¿. es=:abl.ece que .-::o pod::á:i cc:-:.s..:.cie:::..::::s-: CC::!i.c ma::ca .2a for.<1~,. 

---=> • .:::::-20..::-, 1c::.:.::.i..o:1es o .::ies.i.g:1aci,;;::es qz.;e .--:e cc::s::..::... ::r..:ya.-: pe.:: 

:--.::::.:-:.:~. -=e::s.:..=:.:..cac:..6:-1 de ma::-ca de fáb.!:'"ica cuando se usaba una 

=~pr:::..:.i:_:cc.i6n e:-:act:a ::· co;;ipleta de o<:ra cuya propiedad estaba 

_.·-:::: c:.;a::.cio pud:.e.?:"a cor.fund.i.rse 

: .-~: ~· !':'. .::.._ :::. .:;;; ::is , ct..:l9a!:.le~ de delito de =als.i=:icac.:..ón 

: ({.\:-.;c;1·1. :'\.fl:DJ:-.; .. \ 0.-\.\'ID. ··TR.-\T.·\.ÜO DE DERECHO M.-\RCARJo··. PRl!\1ERA EDICJo-:--.;. 
PI.:.< ll'IJ IJ.\.IJ DI L AUTOR. ¡qr,o. PAG~ ::::-:.:< 

los 
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qu8 las usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma 

na'":.urale::.a. 

E=-~os Delitos se ju::gaban confo~me al Código respecti"'Jo y 

~r=ced~a la acción de daftos y perjuicios. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN --- ------ --------!:=======--=--=-=..:=....::==:...:....-'-----



12 

i.2.2 LEY DE MARCAS INnUSTRIALES Y DE COMERCIO 

~ª ley de Marcas Industriales y de Comercio fue publicada en 

L'iario O~.icial de la Federaci.én el 2 de sep'.:iembre de 

J..~·03; teni.a ocho capi'.:t;.2.os: De=-·:.n.ición, Registro y r.ulidad; 

Procedimiento para obte~er ~a re~ocación de las resoluciones 

.:-i d:7i ir.is::: r a::. i ·~ras ; jt.:i.c.ios c.i·~·iles; 

Frc=edimie~~o para los JUicios del orden pe~al; Ncmbre ~· 

avises ccrnerc.iales; Derechos Fiscales y Tra~s.itcrios. 

=~:::.:---.::....::. pcr prime!:"a · . .re:: lo qt..:e d~bia e~ter.der por marca; 

::!et al la los requisit:.os para su el derecho 

L6s marcas que podían no ser 

--_;.:".:..:.a.:-.Je:::cs siem;:re que hubiere reciprocidad; est:ablec.:..a la 

enaje::.ació:-1, la acció:-: de !"1ü.lidad 

rs~ació~ con esta ley el maes'.:ro Rangel Medina nos dice lo 

ca:::ac:t:-=.:::.is::i.ca y .aecu1.i.a:- usada 
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e:·:_o-a:-ide, con eJ.. fin de si.'1gu.l.ariza:::.los y denot:.ar su 

=~ ~ater.ia de sanciones establecía las penas a quienes 

:.:-.:rlr:gíar: la Ley, y la posibi.l.idad de demandar por da~os 

!-·~=jt.:.ic.:..-::is, para lo cual los Tribunales competentes ero:-: 2.cs 

~e la Federación. 

F-=..!'."3 cbtener la revocación los interesados contaban con 2.5 

::i:. as para acudir ante el Jue=; el procedimiento c.iv.il e.=-a 

s~~ar~o; los juicios penales se segu.ian con las reglas de los 

::-r!m.:..nales y se podían segu.:..r al ~.:..smc ::iempc estos 

ca=a..::::er civ.il. 

;::--.· d·_;e:"'l;:: d"3 un nombre comerci.al ::en.ia de-rec!"lo e~·:c2.us:..·.·c a 

·:2~~:~ sir: necesidad de registro ~· pod~a ser publicado en la 

per.a2.r:-ier:te. a·:.:..sos comer::.iales t:e:-.íar: una 

-:-··:· .. ::-.:..:..:. :0 ahcs a ~clun~ad del .:..~teresaa·: ::ene-::i.d-:· 

lh1do.:m t J/' '·11 PI' . .:::s r-- ---TE:;;: 
FALLl~ Li.c c_;;_-;<C.~l~l\I 
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Ga.::::e::a oficial de Patentes y Marcas y sus dueños tenian el 

derecho de eje!:'cer las acciones civiles y penales contra de 

quien afec~aba sus intereses. 

-------·---·-----
TESIS CON 1 

FALLA DE OHIGEN 1 
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1. 2. 3 LEY DE MARCAS, DE AVISOS Y DE NOMBRES COMERCIALES 

1-e:/ :::ue e:·:ped.:..da el 21 de jur.io de 1928 por el Ejecu't.ivo 

F~~eral, en ejercicio d~ !acultacies extraordinar.:..as otoraadas 

r-cr el Congreso de la Unión e.2. 1€ de enero de 1922. 

e:-:p:.dió bajo la Constir..uc.:..ó:-1 de 

C:..:..s::.:_;.g·.J...:..:: l::;s artícL.:los y sL.: p:::::·ceder.ci.5, .:as nuevas marcas 

2.::op.:..edad 

7ratajc y podia ser sol.:..citado por c~alqu.:..er perso~a :::~sica e 

.:...."°:~- ::-.arcas estal:.lecian cualidades para lo~ ncmb.!:es e;, ~r.c. 

:'- r:~.'O: d:..s::int.:..~,,a, las denominaciones por cualq:.:.:_ey ::-,ed.:..o q;_i-s-

.:::-..:._-=-r.=:. suscept.ib.:e de distinción los obje"Cos; las ra::ones 

-~~~l~s ~e los co~erc:.a~tes y las leye~das, muestra ~- ense~a 

s-~~ ~s~ab~eci~ie~r..os, aplicadas ~ la mercancia que venden. 

?.!:"opiedad Indus--.::::-ial re.:::e:idc, la 

.---------··------·-
'T'Et~T(: '.'YYf\T i 

FALJ~.A ":C:É 'o}~ráEN i 
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haci.an y su modelo; y un cli.ché de la marca en doce 

e j ~:nplares; la fecha en que se empezó a usar y el pagc de.l 

impuesto fiscal para el examen de la solicitud. 

~~ derecho del uso exclus.:..vo se consignaba en un título que 

;=:,;.:ped:..a el Depar~amer.to de la Propiedad Industrial; inclu.:..a 

~:-.a ~op.:..a de la descr:...pc.:..óD,, de las reservas y etiqueta e-

ejer.iplar de la ma.?:""ca; no:rr:b.::-e de-1 ::itular, fecha legal de la 

~a.=ce: la ubicación del establecimiento industria:!._ o 

_es .;::ectos del regist=o du.r-abar. veinte años,, contacios 

par-.:.i.r de la fecha y ho!:'"a de p.::-ese:i-.:.ació:-. de la sclic.:..tt..:c:: 

:::-c::.::_s. ~-=:!..- .?:"er.o'.·able en forma inde::'in.:..da en periodos de. die:: 

cor.iercial de toda persona jur.;.dica 

r:rc.f:':.eOad e:·:clusi-.·a y podia ser utilizadc pcr ella sin que 

r_-:rcs, _;:;Qdr:..a:i ser adq:.:.i..ri.dos er. for;na e;-:clusiva e impedi.r 

~~~ ~~ras perso~as hi.ci.era~ uso de ellas e~ actos s~me]a~~es. 

pr-:·:-::.a la ::acul..<:.ad del Departamento 

::-.d·..:s"":.r.:.al pa.::-a formular la decla.ración 

1'ESJ;: .. 
FALLA rr2 OEIGEN 
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fo.2..si.:::.i.cación, imitación o use ilegal de la marca, nomb.:::-e e· 

av!sos comerc~ales de quienes resultasen afectados, para 

demandar judicialmente su revocación. 

~------------- ---------
TESIS CC:I\J 

FALLA DE OIUGEN 
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1.2.4 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

de la Propiedad Ir.dust.::::-ial, e:·:pedida el 

-=-i.-:'..=.:emb!'.S: de 1942, y· pi_:C1.icada c., el Diaric Ofic::..al d-2 .ls 

F"-:.::lerac:i.ón en la misr:1a ::echa se c::impcnía de nue·..re 7..!.4::-L:.:os: 

~isposiciones ?rel:i.minares, ?a:entes de Invención; I~arcas, 

.=-.·~·is::s Co:nerciales; ?rccedim.ien-=::; para Dicta.::.- las 

:..-.=:::.:..aYo.c:i.c·nes .~dminis':.ra-:.i·:as; Pub:.icidad en los Derechos de 

=!:-::.;:;...edad :.n.:::·Js':.rial; Fespor.sal::.....:...iaad.;;;:s Pe:-:ales y Ci·~·iles :r· 

~'rs·-:ecii:-:""tien~cs J~diciales. 

~-=gulaba la propiedad i!'"'ldust::::-:i.al, las pa':.ent.es de inven·.=:ién 

:-:-:e:~ra., los norr.b.::-es _ a·.·isos comerciales, las marcas, 

señalaba q.._.e qt..::.ene-s la usarar. o 

~~:.s:.e~a~ usarla para dist.inguir los art~culos que !abricaban 

;:::-·::-:!·.::era:i :..,,,· de::o-:a.:- su prcc:E-::::ie;icia, p-;::.dían adqu.ir.i= el 

e:·::::l '-1.s:.. ·.~o de '..:SO media::-1::.e registro en la 

l-.Joc.:..cnal, y 

que ~ra::-. ci-=: d:..e:: año5 

por 

FtT.\.f' , ,, 
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~3S marcas debían usarse como se registraban, y en case de no 

e:-:plotarse por cinco años, se e:-:tinguían, y además podi.a 

o::.orgarse una copropiedad; J.as marcas se podían t:rasmitir 

formalidades de la legislación Civ.:..l 

regist:ra.!:"se en la Secretaria de Eccnomía Nacional para que 

s~r~iera sus efectos centra terceros. 

l..a declarac.:_ón dt! ::alsificació:-i, irr . .:..tación o uso ilegal de 

de la Propiedad Indust:rial, comunicándose a la 

;r2c~radur~a Ge~eral de la República, la nulidad o extinción, 

:e que tambié~ se hacia en a! á~bito administ:rat:ivo de o~icic 

a p~t~c~6~ de parte. 

~=~ a~~s~s comerciales podían registrarse para uso exclus~vo, 

:i:::7' . .:._::.:....~ público. 

cc::-iercial se consideraba propiedad de las personas 

C· j1...:=i.di_cas, qu.!.enes lo podia.n u~ilizar CC'lr:1c ::crr.br-:=-

ae e:·:clusi.· .. ~a y defenderlo los 



,---

20 

IndLls~ria~ y el efecto de ésta dura ria diez a~os y 

renc·~a:::~a ~ndef~nidamente por periodos de la misma duración. 

La esi:.ablecia procedi:niento para dictar las 

:.i·~·:::2.a!'."o.::::.:_c::r.~s adr.ü.nist!'."a::.:.vas do:-: :-.u.2.idad de marca, de un 

av:.~::: come:::c.:..al nc:nbr-s .::::ome.::-cial, de falsificación, 

d~ imitac!ón; uso .:ilegal de ~na ~arca o de un aviso comercial 

r~g.:istrado y de un nc:nbre ccmercial publicado o no. 

La Secret:aria de la Eccr.o:ni.a !~ac:.:io:.al ed.:itaria mensualmente 

~a Ga::::ei:.a de m~d.iant:e la cual 

.:in~~=~a al públ.:icc: Les datos re~ati~os a las pateni:.es, 

~arcas !'."egis':.radas, a~isos comerciales registrados y les 

TE r; ~; .~-: .~--: -- ;._! 

}'/~\.LL1~\ }~'.j~ C.J~C~IC:-~~l~ 
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1.2.5 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS 

Ley se expidió el 30 de Diciembre de 1975 y fu.e 

F·__:.!:.:.i.:::ada e:-. el Diario o::ici.;.l de la Federación ~l lC o.:-

las pat:.entes invenciór. y de mejoras, les 

-.:-0:.-t:.:.=:ica.cic·s de .:.:-1venció:;., el registro de rr.:::idelos y dibt.:jos 

apcycs =.aci.:.idades respec<::::.. de les 

·-:. .:.-.:::.ales; la cont::-a ccmpe::er:c.:..a deslE:a:. 

~as marcas t:an=o de productos cerno de ser7icios se 

::-~.:.:c..:s~r.ia.: para cbtene:: su uso e:-:clusi.·:c durar.t:.e 5 a.:"'.cs, 

:::enc·.-ab.i.e i.gt..:a.les; 

t..:sarse tal co:nc regi.st:.rada; su use 

·- :¿,; ¡:::re·.·e.:.a :a decla.:::-ator.ia 



su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de 

Tecr..-:-2..cgia. 

Sn ~a::eria de deno~inac!cnes de origen, la Ley pro::egia de un 

·...:se el era sanc.ionadc, así come las de 

ind.:..caciones tales cc:no "Género", ''tipo", "f-1arca", 

'':mi::ación'' u o~ras si~~lares que implicaban confusión o 

~os a~.:..scs comerciales que eran ~ácilmente di~erenciadles de 

-::::::-vs de su especie, se pod:.cn proteg-2r y ,;,.l m!smc tiemp::: 

adqui::-ir -el derechc e:-:clt;.si·:c ciE?" :....:sa:::-lcs 

~~~~=a si~ilar a las marcas J ~os e~ectos d~raba~ die= a~os; 

p::s::erqables al terr::ir.a::- pasaba:¡ al dcrni r . .:..o 

=ornercial y su uso exclGsi~o estaba!'1 protegidos sir. 

:-eg.:..s~::-o, ::or.a 

:8 ~~c se ase~taba su clientela e~ectiva, siempre y cuando la 

inspecciones, sar:.::iones 
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~a.=~~~ades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

~a!:a ~!:::'~ablecer sistemas de inspección y vigilancia; est:;) 

a~1ema.s de los recursos administrativos que podi.an 

act:uaJ.idad; es capi.t1..:lo .importante en mat:erio de 

Inci1..:s::.rial le referente a los Procedimientos 

.=-.::~.:.r:..:.s::..::-a::.i·~·cs; para la pro::.ecció:-: del De.:::-echo Ma:::cario; a 

~s::.~ respecte el L.:. c. Manuel Naga~a ~u~ino e~ el libro 

"_::,.¡·.ális.is dE"=- la Propiedad I!!.d:Jstr.ialº nos dice lo siguiente 

~- respecto de los diversos recursos: 

''Proced.:i..m.i.ento Adm.i.n:i.st::z:at:i.vo de Nu..2.:i.dad: 

(e:·:ce_or::c de:1om.i."1aciones de o.ri.ge.'1) 

_¿._:.· de .2.a 

a::::::.:::::: de .-11. .. :.1.idad :10 podra f'...."na'a::se e.-:! la impug:1aci.Cn. de 

regis=::= d-e 1..a 

- - _.;_,,;; le 

.:::-:...;a..2.q: .. :.ie:...· i:i.em_:=;: • 

.---------··--·---------
TE ~:lS CCiN \ 

FALLA DE ORIGEN) 



C~a:1dc la marca sea idéntica o sem.;_iance e." g.::-ado de 

cc:1:ft.:si6:-;., a otra que haya sidc i.;.sada e:: el pa..:.s e e::. 

¿;-:r:..::-a:-;_7ero co.'1 a:1ce:::i.o:::ida::i a la fecha de p::ese.-.=ac:i.cn de .la 

::e:::."":.a cie p1.·ese."::acic:1 o, en st.: case, de ..2a :echa 

::eg.!.s=ro se hi..:bie.:..-a cr::o::gac"c ..:o.-: bases ¿_-¡ dates 

:·c..:.~~~s c=.-:::e.-:.ldcs er: 1.a sc.1.ici=ud,.· e.1 ¡::.2a:::.:; _oara e:je.::-c:.;.-::ar 

'-'.:.'--" ;:.; es cie ci~cc a~cs cc~=adcs a parcir de la 

::-: _.,,cya cco.::gadc _ce::: e::.:::c.::, i.'1ad~..--e:::t=e."1cia, o d.i:::e:::e.-¡cia 

.:;,:·~- :.:'2 :.: a.::..: e::,, e:·:i se i e.-::dc e:; v.;. ge:: ot" ::e qu-? 

- : . -- . -~ _.;..:. .·:' ~- , se171ejant'e 

TE:~;\C ~.-~: l 
FALLA Q~~--~:~:~~~(_iEl'Ll 
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acc.ión es de ci.nco aflos caneados a part:i.r de la pub~.icaci.ón 

de la Gacet:.a de la Propiedad Induserial. do:ide se publica e..! 

El age.-:i=-e, e.J.. re_~.::-ese::~ant:e, e..!.. usuario o el dis=..::-.i.b:...:.ido.r 

u.°"a marca :::-eg.f.st:r-ada en el e:-:=..ra:1jerc:, 

.so1i.c.i:::e y ob=.enga ¿.J._ regist:rc a su r.o.rzibre de ést:a u cr:..:.-a 

s..:;::i..l.ar en :;::::-adc. de co.-::::..:s.i6.-:, s.i.-: el ccnsen:::imie:;::c e:.;pre.sc 

CC.7iC' ob=.e.-:..:dc de :r.~la :':e; 

-=_-7c::c;_:::a::: est:.::: acció.-; pe:: .:o que puede ser p::ese.-:.t:ada e.""1 

:::a.:qu.ie:: tiem.:"":JO- ,,,,.; 

=:::-. !:"-;::lac=..6n a la c.=._ta anterio!:" r.os poder.ios dar cuer.::.a q"...le 

la nuli.dad de ur. Regi.st~o de Marca es 

:-.·-:o.:cesaric se sclic.i~e a peti.cién de parte a:fectada y 

=~~~robando el ~nterés jurid~co. 

------
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1.3 Aspectos Leqa1es de 1as Marcas en México 

Una marca es un nombre, ::.érmino, símbolo, diseño o cualquier 

signo visible o bien una combinación de ellos que sir~e para 

dis::.inguir un produc::.c un servicio de otros de su misma 

c~ase e especie-

Existen cuatro ~ipos de marcas: 

Nominativas 

_-:-:-::.n las ma!:"cas que perrr.i~e" identificar ur. producto :: su 

cr.:...ger. medi.ante una pal.:::.b.::-a e t.:.:: conji..:.:-.-cc de palabras. Su 

ir:-.pcrtar.c:.a radica en que se di::=be dis-::.i:iguir ::onéticarr.ente, 

mercado cie-

-,~~~::es de su ~is~a especie o c~ase. Los nombre~ prcp~cs de 

~~?a== ~~ prcd~c~cs similares, esto de confor~idad con lo que 

.-=-..::::-:::.. Le~-- ?=opiedaci 

.--------·- --··------
TE SIS CCN 1

1 
FALLA DE OEIGEi\t 
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(Ejemplo} 

cosméticos ''REVLON" 

Innominadas 

Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este 

tipo de marca puede reconocerse visua1mente pero 

fonética.mente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, 

di.ser.os, logotipos o cualquier elemento figurati"~-o que sea 

dis'tin""Ci."'.'O. 

(Ejemple-; 

::·.c.=-:::¿;s qt..!e combinan palabras con elementos figurativos 

q'....;-= mues1:.!:"a:-1 a l.a marca como un solo elemento o como un 

TE c;:-¡°"f-:--'. n .N 
U-•-' ~·J--

FALLA DE OLIGEN 

--------
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LA TORRE DE LOS SUEÑOS 

Tridimensional 

los envoltorios, empaques, 

l:o. .:c.=:-;.s. e la presentac.ión de los productos ·~n si 

:-:--• .:_s-:-:-.c.5", s:. éstes resultan distintivos de otros de su misma 

(Ejemp.2.o) 

-~ 
.Jl. 

/'-;=\ 
\ 
; 

D.;n~r:::; de2. régimen admini.st.::-ativo de los signos di..stintivos 

ex~s=en =ambién las siguientes fi..guras de protección: 

.------- ·-··-- -~. - --
TESIS CON 1 

FALLA DE OHIGEN 
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Marca co1ectiva. 

se puede registrar como marca colectiva cualqui~r signo 

distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, 

::abricantes, co:nercian"t"..es o prestadores de servicios 

legalmente constituidos, solicite~ para distinguir en el 

~ercado los productos o servicios de sus miembros respecto de 

los proauctos o servicios de terceros que no formen parte de 

esas asociaciones o soci~ciades. 

-Nombre eomercia.1 

Es cualquier denominación que sirve para distinguir una 

er:-.p:::-esa o establecimiento industrial, comercial e de 

s.;-r·.ricios, dentro de la zona geográfica cionde está 

estaClecida s~ clientela efectiva. 

Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo 

~starán protegidos sin necesidad de registro. 

¡,:;e obs-::.ar:.te quien esté ut:ilizando un nombre comercial puede 

s~l~citar al Instit:uto la publicación del mismo en la Gaceta, 

le =ual producirá el efect:o de establecer la presunción de la 

~~e~a ~e en la adopción }" uso del nombre comercial. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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(Ejemplo) 

''JARDINES DE ORIENTE'' 

Aviso comerci.a.1 

Se pueden registrar como aviso comercial J.as frases u 

oraci.ones que si..:::--..ran pa:::-a anunc.iar al público productos o 

ser· .. ·ic.:..os, estableci.mien~cs o negociaciones comerciales, 

i.ndust:::iale:.5 o de servic.:...os, pa.::-a que el público consumi.dor 

los di.sti.~ga fácilmente. 

"Los toma.tes de1 fuerte que buenos son" 

Es <:ecesa.::-i.o el registro de una marca ya que a través de 

d.:..cr.o reg.ist!:"o el Estado le otorga el derecho e:-:clusi·,,.·c de 

s·; ~se en la República Mexicana. Aunque no es obligatorio el 

iniciar. con S'-1 1...:SO, s.:. es 

!:'-:::-c:-:-ie:-.dable, :.·a qL:e con el registro y el derecho St.: USO 

·2:·:cl us .i ve· que éste le ot:orga, se pued~ e· ... ·i ::ar la copio 

as:. =-~:-:-.:: ~::;e!.""cer las accio:-les legales oport:u:-ias co!"'l::Ya q>._¡.:..en 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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También es conveniente cuando se desee pro"teger la misma 

marca en el extranjero. 

L2 ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas 

"M.R." o el símbolo, sólo podrá realizarse en el caso de .los 

productos o servicios para los que la marca se encuentre 

!:"egist!:"ada. 

Es necesario solicitar el se=·,;icio de búsqueda. de 

anterioridades, mediante oficio en el cual se establezca 

claramente el signo para el que s~ solicita la búsqueda y la 

clase. 

Ins~ituto Mexicano de la Propiedad Industrial (rMPI) 

-:-:.:_!:pone también de fondos documentales relativos a mareas 

-:re:.:c-.:..::adas en otros países, principalmente e~ Canada y los 

::...~::2c:~2 r.Jr.idos. Esta i~formac.:_én puede cor.sLlltarse en el 

I:-.formación Tecnológ;..ca adscri-::.o a la 

: ::...::.::::::--:::_o~ Di·:i!;i.~:-:al de Frc=-=-icci.ór. y Servicios de Infcrmación 

-'-'-::. ::::c:-:--.~:!:"c.:..ar.::.es que posean ma!:'cas re;;istradas e:-i f•jé:·:ic:c y 

::;·__;,.:..~y~:-. a.::-:::=-.:...:..c.r su :nercado er: los Estados Unidcs, ya quE:- e:-1 

~-= permite la irr:port:ación ni 

---------------
TE;3IS cor~ \ 

FALLA DE C)RIGE_RJ 
--------------------------~~~~--------~==--..__ 
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d-2 productos e;.:tranj eros amparados con marcas otorgadas en 

~-=-ros paises que ha~/an sido concedidas en ese pai.s 

;:-revi.a:nente. 

::::-- la actuali.dad :z· conforme al artículo 90 de la Ley de 

Propiedad Industri.al hay palabras o figuras q~e no son 

registrarse como marcas y que son las 

s.ig·....:i.entes: 

Denominaci.cne!";, figu.::-as o formas t.=idimensionales 

a~imadas o cambiantes, q~e se expresan de manera 

dinámica; 

Los ncmores técnicos o de uso común de los 

~roduc::.os e ser~i.cios que pretenden ampararse con la 

~a=ca y las palabras que en el lenguaje corriente o 

e:-. las prác::.icas ccmerc.:..ales se hayar: co!""lverti.do en 

la des.:..~nació~ usual o ger.éri.ca de los mismos; 

::le '-"SO -:::o;:-,ú.::, las q~'2 ca.::-ezcan de originalidad, 

f:::.rma usua.:.. CC!:".::-i.ent<:: de los p!:"oductos o la 

~~~~es~a por su nat~!:"ale=a o función industrial; 

:.as de::.o:i . .:...:-¡a :::i.o:ies, ::i.guras o formas 

sean desc::-i.pti..vas de los 

j TESIS CON 1 
I FALLA DE ORIGEN 
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proc:iuctos o servicios que se prcteger, 

incluyéndose las palabras descrip:i~as e indicativas 

que en el comercio sirva~ pa=a designar la especie, 

calidad, cantidad, compcsi.cié::, destino, valor, 

lugar de origen de los p:oductos o la época de 

p:oducción; 

!..as letras, dígitos y cclcres ai.slados, a menos 

que estén combinados o aco~!=at"~adc·.s de ctrcs si.gr.es, 

dise;"ios o deno:ninaciones que les de:: u:: carácter 

di.stinti.·,to; 

La traduc:ión a otros iciio:nas o la va:iación 

~a reproduccion o i.~itacic:: de: Esc~dos, banderas 

e e:nble:nas de cualquie:::- país, estadc, municipio e 

di.visiones pcl~ticas equivale~tes: 

si.nbo!.os e e~C2..e::ias de 

~rga~i.=ac~ones ~~ternacionales, guber::a:nentales o no 

g~~er~a~e::tales e de cualquier otra organi.=acicn 

así como la designaci.~~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Signos o sellos oficiales de control y garantía 

adoptados por un Estado, salvo autorización de la 

autoridad competente; 

Monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas 

o cualquier otro rned.:..o oficial de pago nacional o 

e:-:trar.jero; y 

tL::i:nbres o representación gráfica de 

co:.decoraciones medalla~ u otros premios obteí!idos 

en e:-:posiciones, ferias, congresos y e·Jent:os 

culturales o deportivos reconccidos ofic:..almente; 

Las denoF.,:..nac:..c:r-.es geográ::icas, mapas, 

ge:-;.tilicios, nombres y adjetivos que indique~ la 

precedencia geografica de les productos servic.:..os 

¡:-ueda?O. cr.::..ginar error o conZusión en cuanto su 

prccede:icia; 

C•enc:--:iinacicnes d.::. poblaciones o luga:::es q•Je se 

caracter:..::ar-. por la f.abricación de cie.rtos 

prodt..;Ctos, cuando sean los que se quieren amparar 

c::=r;. la rr,a!:"ca; 

- r:o:nb.:::-es, se:....:dónimos, ~.i.rrnas y retratos de personas 

s~~ s~ consen~~miento; 

TESIS CON 
FALL 
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Los títulos de obras literarias, ar;:.i.sticas o 

científicas, de publicaciones y difusiones 

periódicas, los perso~ajes de ficción, pe.rscnajes 

hi...;.manos de caracteri=ación, nombres art.isticos sin 

e:·:presa de 2..cs ti-=.ulares de esos 

Las denominaciones, figuras o formas 

tridimensionales susceptibles de inducir a error 

sobre la naturale=a, co~ponentes o cualidades de los 

productos o servicios; 

Las denominaciones, figuras o formas 

tridimensionales, iguales o semejantes una marca 

nc=oriamente co~ocida en México; 

i.dén"C.icas o se:-nejantes en grado de 

c~r.fusión a otra registra de o so.:..icitada con 

ar.=er~cridad para les mismos o similar~s prod~ctos o 

:-!éi.::::cas idénticas o semejantes en grado de 

i.;n nombre comercial aplicado una 

~~presa e es~ablecimiento dedicados a la elabo::::ación 

·.·~:-.:.a e:.-::: _ces productos ::::: prestación cie ser•.·ic:.os 

a:npara r con la marca, s:. el no:nbro:: 

TESIS CON 
FAT.T.A n:::: r ¡:;-:-¡::.;n1T 
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comercial ha sido usado con anterioridad a la fecha 

de solicitud del regis't.ro de la marca o la de su uso 

declarado. 

En la actualidad las marcas se deben de clasificar de acuerdo 

al conjunto de productos o servicios que guardan una relación 

entre sí, o que tienen una característica común en función de 

su u~ilici~d o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación 

acep~ada internacionalmente. 

El número de clases es de 45,. esto de acuerdo a lo que 

establece en los P•.rreglcs de Niza y Viena, referentes a la 

c~asificación de productos y servicios en materia de marcas. 

~os req~is~tos para presentar una solicitud de marca ante el 

p!:"cpio :!ns1=ituto Me:·:icano de la Propiedad Industrial (J:MPI) o 

las Delegac:...ones y Subdelegaciones Federales de la 

Secre't.aria de Economía, u:ia solicitud en el formulario 

-~·.::..:..::..:_.~.l, que de conformidad con lo que se establece en el 

-·~~- J q~e deberá de tener la s~guiente informac~ón: 

TESIS CON 
FALLA DF. C!nTGFN 
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"1. Sol..ic.i.tantes 

Nombre del o de los solicitantes CpersonaCs} fisica(s) o 

moral (es)). Si se trata de marca colectiva hay que señalar el 

nombre de la asociación; 

Nacionalidad del o de los solicitantes; y 

Domi.cilio del primer s::ilicitante (calle, número, colonia 

ccdigo pcstal, p:.::iblaci.Cr., estado, país), ya que si sor. 

no a~túa~ por medio de apoderado, 

es~ d::imici.li.c es el que se ~tili.=ará para notificaciones. 

Si la solicitud la presenta~ dos e nás personas o se trata de 

sc~re el uso de la ~arca e ~arcas colectivas. 

2. Apoderado (en su caso): 

:~ombre del o d~ los apoderados; 

:z..:;me.=c ccr: e1. que el o los apoderados estén ir.scri"::.os en 

-: ~egistrQ General de Poderes del IMPI (consultar las formas 

-~. -~~ e~ ~andatario debe acred~tar su personal~dad); y 

-""'--€:-, :--.u.::-.e.::-c, cc2.onia y código postal, población, es-::ado y 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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3. Signo distintivo 

Debe indica~se el tipo de marca que se soL: .. cit:a, 

~o~inat~va, innc~inada, mixta, tridimensional, de acuerdo con 

:a~ explicaciones ccnte~!das a~ principio de este ca~~~ulo; 

:-a =-echa de prime= uso de la marea, la cu a 1 no podra S•?.!: 

~~di=-icada ult:eriorme~t:e e mencionar gue no se ha usado su 

C€::SO. ::al-ca de indicació~ se presumir¿ que la ~arca no se 

r.a usad:::. .. 

4. Productos o servicios y ciase: 

Se deben indicar los proauct:os o servicios para los que 

la marca y el núrr.e:::-o de la clase a la que 

::.·.:.·:: :.e:-:e2en; 

Ha~· que te~er en cuenta que en cada so~icitud de marca ~-

==~ercial sólo pueden incluirse productos o ser·~~icios 

:~=~enec~e~t:es a una sola clase de las 45 en que se agrupan 

~!!~erent:es productos y servic~os, de acuerde con lo 

~-~s~~~caci6n ~n~ernacional de Niza, misma que se au~or~=a 

:..e:_.: d..: ?.:.:epi.edad 

,.-----------------
TEqr; í'()l'T 1 
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Po.?: tanto, se podrán incluir en la misffia solicitud 

d.:..•.~e-rsos productos o servicios, siempre que per\:.enezcan a la 

rr.:..sma el.ase; pcr ejemple: ca::::-r.e, pescado, leche '.):' produc-::.os 

2.áct:E:-Cs, ya que to:::ios pert:e:-.:.ecen ..Le clase 29, pero no se 

FOdrén incluir en la mis~a sc~!c!-::.Lld productos lácteos y ca~é 

FOr pertenecer a clases di=erer.~es. 

S. Etiquetas de1 signo distintivo 

~~n la sol:..c:..tud se deben presentar siete etiquetas er. bla~cc 

y negro :,.·, en su caso, siete en color, con las meciidas no 

:r.a yo res d.; 10 ;.: 10, ni menores de 4 ;.: 4 centime-::.ros. Un 

ej e:r.plar de la marca deber.a adheri.=-se en cada una de las 

c~~ias que integ.=-a~ la solicitud. 

:::e:_- el se.le hecl-:o de presentar la solic1tud de registro, se 

~:-.t:.E.or.derá qi._¡e el solic:itan".:.e se reserva el uso e:·:clusi\.·o de 

adhe:::-i.da e:-. la solicit:ud, con excepción de las 

se er.~:..ende que el 

. : - -:::. ::.2.:-. t:~ reser~a el uso exclus~vo de la marca er. 

TESIS CON 1 
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s~ los ejemplares de la marca que se presen~en con la 

~clic.i~ud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan 

~~?a~ar o .inducir a error al púb~ico. 

ca s.::: de marcas o tridimensicnales, los 

~:~m~lares de _a mis~s no deber~n contener palabras q~e 

=· ::-ase ci~ ma::::.-:::-as ::.r.:..d:..r:-.-2:1~.:...:::;:lales, deber. apo=tarse siete 

fc-:.ogra:=.:.ce:s dibuje con las medidas 

!..--::9.l.a::¡.;-i-.tari.as (no ma:/ores de ;-; :LO, ni r:'leno!:"es de 4 4 

~~'"='=-'-"':..i!"':".etros/, en las que apare::ca la marca t.::-idime:-"lsional en 

lc·s tres planos: frente, per:=i~ ~· transversal. 

6. Ubicación de1 estab1ecimiento y tipo 

en el .::-ecuad:::o cor::-espondiente el tipo de 

~2::.a.blecimien-=.o, indust:rial, comercial e de servic.io ·1 el 

-:-::-:-·i =.:..l.:.c donde se !"abriquen o comercialicen productcs o SE:· 

~r~s~en servicios con la ~arca o marca colect~va que se desea 

7. Leyendas y figuras no reserva.b1es 

.:_:-idica.=án las palabras :i.:/o =iguras que, canfor~-: a la Ley 

-= F:cp~edaci Indus~rial, no son reservables; por ~jemplc: 

Ing.:::-ed.i.entes, 
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8. Prioridad rec1amada, (en su caso) 

~~ando se solic.ite un registro de marca en México dentro de 

los plazos que de""Cerminen los Tra~ados Internacionales o, en 

defecto, dentro de -~s se.is meses siguientes de haoerlo 

!""!eche e:-, otros paises, pod::::á reconocerse por parte del IMPI 

;:.;:,:y,-:, :=echa p=io.:=idoci, la de p=esen"Cación de la solicitt.;.d 

Para recc:i.oce.:::- d.:..cha p:!::.cridad, en la solicitud se deberá 

i:-.::L: ... ca.:::- el pa.is de origen y :i..a f.echa de presentación de la 

so~:.ci~~d en ese país. 

~~ ~ec~sario q~e :a s0l!citud en r~éxico se presente para los 

serv·ici.os que s-= presentaron er. la 

~~~:.~~ se debe presentar dentro de los "eres meses siguientes 

la soli.c.itud en México una copia 

::_.0.::..2 :;-:.-- s::-ige:-. :_.·, e:-:. St,; caso, la traducc.iór. cor::espc:-:di."?r-.te. 

T'"'C'TC' C(Y•\"i . 1 J:'.:iJH.i '_-J_\ 
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s:::licitud del registro de marca deberá ir ac-:::impañada por 

·~:.. c::::improba:ite de pago de la tarifa correspondiente y les 

--_:-=-r:-',c;:; s dc.::::urr.en tos qu-=: e:-: cada caso procedan, rr,isr.--.os que 

sei'i.alarse espacio correspondiente del 

:::or~~lario de la solicitud. 

; -: .:: ~: apcderadc, indicándose, ademas del nombre, el lugar y 

.:.e: =~c::a. 

::l r-r=-·=ed.:..mie:-ito que real.:..za el IM?I para una solicitud de 

:-:~r=a es el siguiente: 

1. - "2".;::-:-i;::· pri:ner paso, se realiza t..:.n e:-:amen previo d~ 

..:.ci Si al de presentarse le. 

:: :: .:. :..e:._:: uci ést: a cue:"J.La ccn la infor:-:-iac.=..ér. req:..:-~r i.da 

da.::le .ingreso, de con=:orm:i.dad con le que 

~.-:-=- -tt::.:-~ce .l.c. :..-:o-:;, ésa será ccnsi.der,;i.da la fecha de 

.:~~r~ ~e expec.:..en::e; =olio; fecha y h~ra de entrada. 

TESIS CCN 1 
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2. - Como segundo paso, se realiza un examen de forma 

:fO!ldO de la marca, av.iso comercial nombre 

comercial, pera verificar si son registra.bles e:-i los 

tér~inos de la Le~·. 

Se ~.-er.if.:..ca el cur.:¡::;2...i::-:-:i.e:;.to de todos los reql:is.i~os 

for~ales exigidos por :a Le~·- Se realiza, en su caso, 

e:·:a::-,e:-:. ccrnprcbando e~tre los 

a:-:.ter.:...::ri.da.d, 

semejantes e~ grade ce con~us!ón, que cons::..i::uyan 

.i~ped.imento para otorgar el re9is::.ro scl.icitadc. 

s.:.. 

co::s-::itui.r 

se;l.:_ci::.ado. s.:.. co:nc res,.....ltacio del a:-:.terio= e:·:amer:, s-:. 

a;::re•=.:..a que e:·:ist:.en signes a!'"!".:.~ri::::!:'es, se>l!~!t3.dos e 

r-::::.:...s::..=-abl~. e.: Ir.s::.i::.u::.c le co:nu!"'licará por escrito 

s.:..:..ic.:..::anc::.e, 

:·-_..,::.~ -:;u.e s:..:osane les errores : .... · :nan.:..fi.este le que a Sll 

-=-:·o-:-..::-:::·.. :::-o:-.·:e:-:.ga e:; re.:.a.ció:: cor. los .:..::1pe:::i.:...~1en::.os 

TESIS CON J 
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El interesado puede tener un plazo adicional de ctrcs 

dos meses, a partir del dia siguiente al del 

·.1encirnient.o de los dos meses anteriores, s:.. se 

comprueba que ha satisfecho la ::.ar.i.fa 

correspondi.ente. 

Si el interesado no da cumplimiento a les 

reque.!:".:..mientos dentro del pla=o .:..nicial o del 

ad.:...cional, o no presenta comp.::-obante del pago de las 

tarifas correspondientes, LA SOLICITUD SE CONSXDERARÁ 

ABANDONADA. 

cuando al contestar para subsa:-:ar les impedimentos 

~-=i'"..a2.ados, se mod.:..fica o s:...lsti::.uye la r..¿.rca, ésta se 

E'....:::i-=-:..ará a u:-r nue·,_~o t::-árr,i.::.e, a<3biendo pagar la tarifa 

.::orrEspo:-i.die!lte a una nue'\·a solici::.ud y cumplir los 

de las sclic:.::.t.:des, se 

cc~siderara cc~o fecha de presentación aquella en que 

e o ns .i.de;:-a rá cono sc.:..ic.itud, si 

:r:cdifica el signo, a:.::nenta. 

:-"·..:::-:-.~::::e ;:le ~:::::odt.:ctcs e serv:i.c.ics e se sus-:.:.t:.t.:yen, :,-

1 TESIS CON 
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se notificará al interesado y se procederá a expedir 

el ~ítulo correspo~diente. En caso de gue el 

Inst:.it:.ut:.o niegue el regi.stro dE.: la marca, también lo 

cornun.:..cará por esc!.-i~c al int:-:.:::-esado, e;·:presa.ndo los 

motivos fundame:-:: t:.os le;:ales de res~l:.ici.on. 

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus 

renovaciones debe~ ser p~blicadas la Gaceta de 

I~venciones ~- Marcas. 

G':O: los ocho puntos anteriores cene.luimos que el regist.::-o en 

!~éxicc de un Sig~o Dist:.int:..:..~o e Marca es sencillo y se p~ede 

mediante la aplicación de les Trat:.adcs 

:~ternacionales, en materia de Prioridad y Presentación de la 

:-:".a ::e as deberan usarse tal y como fueron registradas, 

se adrni t:. .:..rán modificaciones gue no alteren sus 

y no le per:ni te ejercer 

1'-"-1 ITl ·To !\.1EXICANO DE LA PROPIED.-\D t:--.:DUSTRIAL' httn: · "'''\\.impi ... nh.m' .-\spcctos 
1 ...-,.:.il1..•.., d<.." la-. \1;1rca" ...-n i\t..!,ktl. 
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7.igencia de los registros de una marca o un a·,l.i..So 

ccmercial, asi como la publicaciór. en la Gaceta de ur: nombre 

.::-orr-.e:::cia!. es de diez. años a part.:..::: de la fecha en que se dio 

~e::: presentada la solici_tud. 

~as marcas, avisos ~· nombres co~~=ciales pueden renovarse por 

per~odos i_guales indefin~darnente. 

pla=o solicitt..:d de renovación es dentro de los s-=is 

~eses anter.iores su vencimiento o den;: ro del pl.a.zo de 

gracia de seis meses posteriores a la terminación de la 

-.·i_gencia. 

c2~~orrn.idad con lo que establece la Ley de Propiedad 

::·~: S"".:::: ia. l l.as marcas pueden caducar en :tos siguientes 

:- .. :;:·1.;es tes: 

': 1.J.-s.nci::: ne se sol.ic.ite la renovación dentro de los seis 

~=~si_a de los seis meses posteriores al mismo. 

sea usada por tr~s aftos consecu~~vos 

:=-=c::h . .:.c:.::::s o servicios para los que se enc~~~~ra 

TESIS CON 1 
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Asimismo, y conforme a lo que establece la Ley de Propiedad 

Industrial en el art.iculo 151 las marcas pueden ser 

nuli=icadas en los siguientes supuestos: 

Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de 

confusión otra que haya si.do usada en el país o e:-i el 

extranjero an~es de la fecha de uso de esta. 

Cuando se ha:.·e:. ot:crga.do en contr-ave::ción a la ley de la 

Propiedad Ir.dustrial; 

?resentación de la solicitud de la marca registrada, 

aplicada a los mismos o simila=es productos o servicios; 

Cuando el registro se hubiera otorgado con base ¿n datos 

=s~scs con~er.:..dos en la solicitud; 

Si el registro fue concedido por error, inadvertencia, o 

::i=-:-rencia de apreciación, existiendo en vigor otro, por 

~~a~arse de ~r.a marca igual o semejante en grado de confusión 

aplicada a produc-=..os o ser7icios iguales o similares; y 

C~ando haya sido solici-=..ada y obtenida en México por el 

-:l-:;;•.,,:-.-:.:;:., e: ="=Frese::-.'t.a::-=..e, el usuario o el dis::.ribuidor ael 

-:::..::·.;::::::...:: .::ie t.:::a rr,arca =egis"'t.rada en el e:·:-=..:ranjero s:..n su 

-::::-.~-=-:-.""::;...::--. .:..er:T:o e:-:p.!'..""eso y sea igual o semeJar.""t.e en grade de 

e: ~c. :..a.::ca e:-:::.ranjera -

TESI~ CON 
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~~ ios p~n~os an~eriores concl~imos que las marcas en Méx~co 

s!~~~~ una pol~tica dé Uso de la marca ya sea en el 

er. Mé:·:ico ya qu;:- en case de !"!:::. use como le 

~~=-=~ona~os en ~os pun~os anteriores los derechos del ~itular 
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CAPITULO II 

PROCED:t:MIENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCION DEL DERECHO 

MARCARJ:O. 

2.1. E1 CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

=::-. el año de 1883, o:-:ce pa.ises suscribieron el "Convenio de 

!-'"aris para la protecció::-1 de la Propiedad Industrial", con la 

~~~alidad de proteger a sus nacio~ales; México se adhirió al 

conve~i.o original el 7 de sept~e~~re de 1903 y aprobó el acta 

~0 s~~ocol~o rúltima reforma) el ~6 de julio de l976. Al de 

::_:: -i--:-5' e: .:es habían aprobado el _;u.e<: a cie Estoc::::lmc -::atal o 

=~~~e~~o de ?aris en los articulas del 6 al 10 habla del 

espec.:.=i.co, y de cómo deberán de 

~,;. .::..::..:::ars-::: l.s.s reglas para los países signatarios, y a la 

TESIS CON 
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"CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTE:CCION DE LA PROPIEDAD 

INDUST.RIAL" 

Rev·i.sadc en Erúcelas el 1.:J de d2ci.emb.::e de l.900, 

en .:.a Haya e.1 6 de novie.-:1b.::e de 1925, 

e:1 Lc:;d.::es el. ..:: de .:jL· .. ~i.o de 1934, 

e.-i I- i. sboa el 

e.·: .E:5'::ccc1.:110 el 1~ de juli.o de 1967 

e:-:::::e.~dado e2 25 de se:p=ie.-r;bre de i9·¡9 

Artíc:u.J.o 6 

1) Las co:1cii=iones de depósi.~c y de .:::egi.sc.rc de las marcas 

.:ie :abri.ca o de comercio se.::-á.-;. cie::e.:::mi.:1adas en cada país de-

··.la ~~-=~ pcr s~ 1eqislació:: nac~o~al. 

L) Si.-: e:nb.;.rgo, una ma.:ca depositada pe.:: u~ nacio:1al de u:; 

ra..::.s de 1.a U.-:i.6.-i e.-.: cualq!.:.:ier pa.i.s de 1.a Uni.ó:: ne podrá ser 

::.-e:-.; ... ;sada o i.-:·.!'a.lidada po::.- el mc=:ivc de que :10 haya sido 

:i-=pcsi.::a:::·a, ra.;;.:.s;:;:.-ada o re:1ovada e."1 cl pa.is dc origen. 

_"";;J ..... 1 •• c: ma::-ca,, regula.::::r.e:1t:e regiscrada en u:: J:°::>a.is de la 

será cc.1.siderada come indepe."1die::=e de 1.a~ marcas 

\TESIS CON \ 
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registradas en .los demás paises de J..a Unión, comprendiéndose 

e~ ello e.l pa~s de origen. 

Art::i.c:u1o 6bis 

lJ Los países de J..a U:1ió:: :;e comprometen, bien de e>fic:io, 

si .la 1eg.islación de.1. pais .lo permir:e, bi.en a i.nstarici.a del.. 

.inceresacio, a rehusa::: e i~va.lida::: el regis=ro y a prohibir el 

.::e.oroducc:ié::, i.;-:1i .:.ación o cracit:cciCn, suscepr;ib1-es de c.::ea.:..· 

cor:.:us:i6.-i, de u.na ma:::-ca q;_,;.¿o 1.a aut:.o.::idad compecen-::e dr::l pai.s 

cie1 reg.:...s=::c e C:el t....:SC es=:i:rza.::e se:: a 1.li .--.:c=criamen=e 

co.-:;ccida ccmc s.ie."1dc :..-·a .':la.:..·ca d.; U."1a .:::Je.:: so.< a que p:.iecia 

be::e.=:i.::iarse ciel prese.""2::e Co.-i·."e::i.c y ut::i.li.=ada para p:-od¡_;.:::::cs 

Ccr..:rri:::á .1.c .-r1:ismc cua.-,do .:...a pa.::::e 

eE.::::::=ial de 1.a marca co.--.:s::icuya la rep::::oducció::. de ca.1. marca 

:~~=c:::ia:ne.'1ce co::iocida o u.Ja imit:aci.ón suscep::.:f..bie de crear 

2) Debe:á concederse u~ pl.azo mínimo de cinco años a pa::t:ir 

cie _,a =-e:=ha del .::egi.st:::c para reclama.::: la a.-iu.laci6.'1 de dicha 

.7/a.:.::::6-. 2::-s pa~ses cie .la U.'1ió.n ;:::ie.'1e.'1 1.a :acu.1. ::ad de p:::e;,-·e:: t:.-: 

~:~zc ¿~ ¿: cuai debe:::~ ser reciamada 1.a prohibición de.l uso. 

TESIS CON 1 
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3) No se fi.ja.::á plazo para .reclamar la anul.aci.ón o 1.a 

prohib~ción de uso de las marcas regist:radas o uti.J..izadas de 

:nal.a fe. 

Art::íau.10 6t::e:r 

l - a) Los .oai.ses de 1.a Unió.'1 acuerdan :ehusa.::- o anula:_- e.l 

reg.ist:ro y p.::oh.::..bir, ce.'"" med.i.das ap::cpi. a das, .la 

ut:il..izació."1, si:1 i-:iermi.sc de .las az..:co:::.i.ciades com_oe::e."lces, 

bier.. sea como ma::cas de: fáb::ica o de comercie, b.:..e:1 co,;nc 

el.ement:os de las re:::e:-idas ma.:..-cas, de los es~r...:dos de 

armas, ba."1de:::as y ot::::os er.~b.:..e.T.as de Es:::adc de ..2c5 pa.i:::es 

de la Unió.-i, sig."1os y pi.::1zones oficial.es de co.-:c::ol y de 

c."esde e..2 .or...:nt:c de •Ji.s:::a he:::¿j_..:::::·..::.cc. 

b) Las disposiciones que :::igu::a."1 e:: .la .le::r¿; a) que 

a~cecede se aplica~ igual~en::e a Jos escudes de ar~as, 

ba."'1deras .:..-· o::~:os e;r.blemas, s.:i..glas de:1cmi.-;acio.-ies de 

las c::ga::i. =a e iones .::...:: ::ernaci. o.-ial. es .i."":!. :::er9uber:1am.;:-: ca .les 

d¿ 1-as cua.J..es z..:."10 o vario: pal.ses de -..:..: :.:::.;_;:;5."":!. sea:: 

.:: i e4-::l= ::os, c::::.-i e:-: ce.::::- e.:!. ó."":!. de los escudos a:-mas, 

ba::de::a.s y o:::::::;s -e:nb.2emas, siglas o de.-iominacic~ies qu.: 
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hayan sido objeco de acuerdos int::ernaciona.les en vigor 

destinados a asegurar su protección. 

C) Ningún país de .la Unió .. '1 podra se.r oh.ligado a apJ..icar 

1.as disposiciones que figuran en la .let:.ra b) que 

ant::ecede en perjuicio de .los cit:.u.lares de derechos 

adquiridos de buena fe anees de .la e~"1t.rada e.-i vigor, en 

ese pais, del prese.-i~e Convenio. Los paises de 1.a U.-;ión 

no est::a:-i obligados a apl.icar dic.~a.s di.s~-:>osiciones cuar.do 

.la ucili=ación o e.l .registro considerado en la .lecra a) 

que antecede no sea de na~~.rale=a cal que haga sugeri..r, 

e . ., el espi.ri cu de1 públicc, un vi.1culo ene.re la 

organi=ació.-; de que .se ::race y .los e.seudos de armas, 

ba .. "1dc:.ras, e~-:;J:::!.e:na.E', si.glas e de.-:o.71.ina.::icnes, e .s::. e.sea 

u:--.:.li.;;:a:::i.é.-: regi.s e.ro es verosi.mi.J..11¡e:1 ce de 

na~uraleza t::al que haga i~ducir a error al público .sobre 

o::ga.-:i zac.ió.-;. 

2. La prol1ibición de los sig.-ios y punzones oficiales de 

.""I;a .reas que los co.1tengan estén destinadas ser 

1.:~.i.1.i=aci.ds sob.::e mercancías de.1 mismo género o de u.n género 
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a) Pa::a la aplicaci.6."1 de escas dispos.!..c:iones, les 

pai.s:s de J..a u.--:.i.ón acuerdan co:nu.'1icarse .::ecip::ocamen.ce, 

pe:: medi.ación de la Oficina Incernacic~a1, la lista de 

cc.'1:::rc1. y r:;:rararit:.ia que desean e deseará.'1 ce.loca::::, de 

e.-: t:.i.empc hábi.l, las ..:i.s::.as ::::::::.:...=;.cadas. 

es obligacor.ia e:1 

le q~e se refiere a .las ba~de:a~ de los Estados. 

b) Las disposicic:1es que figr..:::a.'1 en la l.etra b) del. 

pá.rra:o 1 J del pres-e.-:::e art:ícr..:.1.o .'10 sc."1 apl..:!..c.;b.les si:-;c 

a J..cs es=ucios de a.:-mas, banderas y c::.ros emb.lemas, 

de.•c:::i."1ac.io:1es de las o.::ga."1:i.zaci.ones 

.:.:: =e.::::a .:i c:-:a..: es .":laya:: 
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4. Todo país de 1.a Unió.'1 podrá, en un plazo de doce m.;ses a 

part::.i.:: de la recepción de .1.a no't::ificació.-i, =ransmi. ::ir po.:: 

~ediación de 1.a Oficina Incernacional, a.1. pais o a J.a 

o:gan.i=ación internacional. in::ergube.::namental interesada, sus 

objeciones even~ual.e.s. 

5. Para 1.as banderas de Est:.ado, .l.a.s medidas, previstas en e.1. 

pár.::a:o lJ arriba mencionadc se aplicaran .so.l.amente a .l.as 

.7•arcas .registradas de.spuo:és del 6 de noviembre de .1925. 

o. Para los embl.emas de Estado que no sean banderas, para .los 

sig."Jos y punzones o!:.iciales de 1.os países de 1.a Unión y para 

.los escudos de armas, banderas y otros emblemas, sigl.as e 

C:¿-.-;: :::::i::: .i .-ia e;; ones de las o.::ga.--::i=aci.ones in ce.::.-ia ci ona .les 

escas disposiciones .sólo se:::án 

ap-1icables a las marcas regis::.::adas despui:S>s de 2os dos n1e.ses 

sigr..:i.er.~es a .la .recepción de 1..a no::.ificació.'1 previst:.a en el.. 

p~.:::.~:a:o 3) a.::riba me:1cionado. 

=-~ el caso de mala fe, .los paises t:.e.'1drán la facul. cad de 

::ace.:..- anular i.ncl.u.so J.as marcas regiscradas anees de.J.. 6 de 

----
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no·.?:f..r:.71bre de 1925 que contengan embl.emas de Estado, signos y 

_-o:..::1=cnes. 

E. I...os nacional.es de cada pal.s que es-c.uviesen .a.ut;o.ri::::ados 

pa.::-a usa.:: 1.os embl.emas de E'°s=ado, signos y punzones de su 

pa.is, .oodrá."1 ut::il.izarlos aunque e:-:ista semejan=a co.1. 1.os de 

OL.!"C pa.is. 

au=orizado, e~ el comerc:f..o, de 1-cs escudos de armas de Estado 

de .los otros países de 1.a U.--:iié.-i, cua.-:ido est=e uso sea de 

p.:::::::d:..::.:::::.s • 

.:..as disposiciones que precede.-i .:io sc:1 óbice para e1-

¿._-:erci.c.:i...c, pe:: 1.os paises, de la fact:.lt:.ad de rehusar o de 

3....-:.·J~~:f..dar, e:: co.-;fo:::nidad al. 1~árra::o 3) cic la secc.:!..ón E, de.i 

6qt:i.-iquies, 1.as que con::e::ga.--:, 

~:.;::c.::::.::..::::ac..:.é.-:, escudos de a::-mas, ba::cie.::as .Y c::r:::s e.;ible:r:as de 

E:::3'~adc, e sig.--:os J." p:.:.;;:;o::es ofici-a.1.es aciopr-ac"os po~- un J:>a.is 

as.i como J.o.s si.gnos dis~.:i..nt:ivos de 
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crqani :;a e iones i.-1 terna cional.es incergubernamencales 

!~)~:-icio.-iados en el pár.::afo 1) arriba indicado. 

A.rticuio 6quater 

1) Cua.-:J.do, cor1forme a 1.a 1.eqisl.ación de un pais de 1.a 

Ur.ión, ia cesión de una marca no sea válida sino cuando haya 

:.enidc .l;_.•9'a1:: al ;r.is:nc r.i.e:::.po que la t:.ra!1sfere.-:cia de J..a 

e.?:presa de..! c<...:al r.:a~ca per:.e.-iece, se.::a 

de la em.:=-::esa o del negcc.:i..c si~uada 

~ra.--.:.s:r..:i.. :=.i.da ce.sio.,ario ce:: de.!..·echo e:-:c.lus.:f..'i..,·o de 

fabricar o de vender a.11..i los prcduc=os que J..levan 1.a marca 

...:.; Es::a disposición no impone a los pa.ises de la Unió.-i 1.a 

:::¿:.:_·ca ct...·_:..,·o u.se po: el de hecho, de 

-?:• q:.~·e se i·efie::e a 1.a _orocedencia, la natu.=.-ale:;a o las 

~~~~~dades sus=anc~ales de 1.os productos a 1.os que se aplica 

TESTS C~QN 
FALLA DE ORIGEN 



58 

A.rtícuio 6quinquies 

A. 

1) Toda marca de fábr.ica o de comercio regula=menr.e 

r.egistrada en el país de o.rigen será admitida para su 

depós.ico y protegida cal cual es en los demás paises de 

la Unión, salvo 1.as condiciones indicadas en e1. prese . .,r;e 

a.rr:ícul.o. Es::os pa.::..ses podrá:<, anees de proceder al.. 

regisc.ro defini r:ivc, e:·:i r;:i.r p:..-esen tación t:n 

certificado de .regiscro en el. país de o.rigen, expedido 

por J..a aucoridad cornpece:;.ce. No se e:-:ic;;:i.rá J.¿gali=ación 

alguna para este ce.r=ificado. 

2) Será considerado como pai.s de erigen el país de 1.a 

U:1i.ó.>-J donde el deposir:anr:e tenga 

i.:.dusr:.::-ial o comercial efectivo y serio, y, si. no 

pais de 1.a U:1ión donde cenga su domici.lio, y, si. :10 

do.-;iici.li:::J Unión, e.1 país de S!.1 

nacionalidad, e~ e2 caso de que sea nacional de un país 

dt:? la U:Ji.ón. 

TESIS CON 1 

FALLA DE omGEN J 
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E. Las marcas de fábrica o de comercio .reguladas por el. 

pYesenr::e art:.ículo no podrán ser rehusadas para su registro ni 

:i..-::.val.idadas más que en J.os casos siguientes: 

1) Cuando sea."1 ca_oaces de afect:.ar a derechos 

adquiridos _oor ce.rce.ros en el. país donde 1.a prot:.ección 

se recl.ama; 

2) Cuando desprovistas de todo carácr:er 

dis::.i."1tivo, o formadas e ..... :cl.usivamence por signos o 

indicacio:1es que puedan servir, en eJ... come.:::cio, para 

desig."1a.::: 1.a especie, cal.idad, la can::.idad, 

desci~o, el. val.or, el 1.uga.r de o.rige~ de los productos o 

1.a época de prcducci ó;-1, o que haya.-: 1.1.egado ser 

:...isuaJ.es en el. 1.e:1guaje co::-.:::ie::ce o e:i 1as cosr::u:n.b.:::es 

leal.es y constantes del. comercio del. país donde La 

p.ror::ección se reclama: 

3) Ct.:a."1dc sean co.r::crarias a la moral. o al orden 

público y, en pa.rcicular, cuando sean capaces de engañar 

a.: _:=ii.'bl.icc. Se e.-:c-ie."1de que u:1a marca .'1C pcd.rá se.::: 

co::s.ide=ada co~craria al. o.:::cien públ.ico por eJ solo hecho 

de- que r.o es::¿ cc."1forme con cua.lquier disposición de la 

l¿gisl.ació~ scb:e marcas, saivo en el case de que ese-a 



60 

disposición misma se refiera al. orden público. En codo 

caso queda reservada la aplicación del Arc~cul.o lObi.s. 

c. 1) Para aprec..:..ar s.i 1.a marca es suscepr::.ib.1.e de 

pro=:ecci.ón se d.:=be.::cin e:1 cuenca todas las 

circunst:ancias de hecho, principal.menee 1.a du::..-ació.-i del 

uso de 1.a marca. 

2J !•.lo pod:::án ser .:..·e.'"Jusadas e:-;: 1.os demás pal.ses de .la 

U:1i6n J.as marcas de f.:ib:::.ica e de cc .. T.e:::cio por el. solo 

:nor::..i.~.,,·c de que d.if.ie.!.·a.-¡ de las ma:::cas p.roteq.ic:i.as e."1 el. 

pais de o.:..·i.ge."1 .sél.c p:=)r .;1..eme:1r;os que .--:o al cere .. -.:. el 

la ident:idad de las 

m.:; .:::.=a.s, .la fo.::ma q:..:e n:.i.s:nas han sido 

.·.-adie .ooc:irá be.'1e.!:ic.iarse de .las dispo.s.;c;iones de.1. p::esent:e 

~;-~_:_.~u.le s.i 2a marca para la que se reivindica 2a prcr::.ección 

.-::::. .~a s_:_do regisr::.:ada e."1 el país c:"e o::ige.'1. 

e.-::ba::go, en ni..1gú."7. caso, la ::enovac.i6:-: del. regist:::o de 

\1F.~;f:~--í.~C5~t ___ I 
FALLA DE OHIGEN 1 
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renovar el registro en los otros países de la Unión donde la 

marca h~biere sido registrada. 

F. Los dsoós:i.cos de marcas efectuados en el plazo del 

A.::-:::.i.cul..c 4 adqui..::i.rci.1 el beneficio de prioridad, .inc.luso 

cua.-idc el .regisr.ro e."1 el pai.s- de origen no se efectúe sino 

de~oués del término de dicho plazo. 

Artícuio 6sexíes 

Los países de l.a Unión se compromete.'J a prot:eger las marcas 

de servicio. No están obligados a prever el registro de est:as 

marcas. 

Artícuio 6septies 

:..; Si el agente o e.1 represe.-ir:.ante del que es ::..itt:.1.ar de 

t::""Ja marca e.-i uno de .los paises de .la U:-ii.ó:-: sol.ic.it:.a, .si.n 

aut:or..izaci.ón de esce ti.r.ular, el regi.stro de esca marca a su 

p.:..·opi.o no:nb.::e, e:-: uno o vari.os de escos paises, el. cicu.lar 

:::e.-;dra e.l cie.::-echo de opo:<erse al. reg.isr:ro sclici=.adc o de 

:._-e::::.iama:: la a.;.ulaci.6.""J o, s.i la .l.ey del. país .l.c permir:::e, .l.a 

:.-.::.a.-:s.::-e:..·e.;.::i.a a s~ favor de.l. ci t:ado regisr:::ro, a menos que 

:ep:ese~ca~t:e juscifique sus actuaciones. 

,•\: 
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2) E.l r:it:ul.ar de la marca tendrá, en J.as condic.iones 

i~dicadas en el párrafo 2) que ant:ecede, el. derecho de 

o,l:::onerse a .1.a util.ización de su marca por su agente 

~-e.oresent:ant:e, si no ha autorizado esta ut:.ili.zación. 

3J Las .leqisl.ac:iones nacior1al.es tienen la faculcad de 

prever un plazo equiLativo dentro del. cual. el titul.ar de una 

hacer valer los derechos previstos en el 

A..rt:i.cu.10 7 

La :1acural.e=a de.l producto al que .1.a marca de fáb:ica o de 

-:.-::;::;ercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser 

cbs=áculo para el registro de la marca. 

A..rt:i.c::u:Lo 7bi..s 

lJ Los países de 1.a Uni.ón se compromecen a aclmit:ir el 

d.ep6.=!'.l to y a proter;:re::: las marcas cc.lect:i.\.·as perce.-iecie."1.tes a 

.::~.:_e:::ti·,,·idacies cuya ex.istencia no sea contraria a 1.a 1.ey del. 

;:,a.:.. s de :=;.:::-.igen,. .incluso si estas co1..ect:.ividades .:10 poseen un 

-=-o.:=.::~1.'2::.i:r..:i..e.-:to indust:ial o comercial.. 

~--------------

Tl?CT:: rit-)1\T 
- .i_: ~~· .!. ·-' '._1 •-.! .!. " 

FALLA DE OHTGEN 
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2) Cada pai.s decidi.rá sobre 1.as condiciones particu.l.ares 

bajo J.as cual.es una marca co.lectiva ha de ser prot:.egi.da y 

podrá rei1usar J.a prorección si est:a marca es contraria al. 

inr:erés públ.ico. 

3) Sin embargo, J.a proc.ección de esr:as marcas no podrá ser 

.rehusada ninguna colectividad cuya exist::encia no sea 

conr:.:::a::ia a .1.a ley de.l. pa.is de origen, por el motivo de que 

no esr:.é escabl.ecida en el pais donde .l.a protección se rec.l.ama 

o de que no se haya const:.i.r:uido conforme a J.a legisl.ación de.l. 

pais. 

A.rtícu:Lo S 

E2 nombre comercia.l. será protegido en todos J.os países de .l.a 

V:"2ión sin obJ...igación de depós.ic.o o de registro, forme o no 

parce de una marca de fábrica o de comercio . 

.A.rtícu..20 9 

lJ Todo p::oducco que .lJ.eve i.líci.t:amente una marca de 

Z-áb.::i.ca e a'e comercio o un nombre comerciaJ. sera embargado al 

.ir.:po.:::=ars.e en aquell.os paises de 1.a Unión en 1.os cual.es esca 
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ma:::ca o este nombre comercial. tengan derecho a .la protección 

:;;:; r-1 emba::go se efeccuará igua.1.ment:e en eJ.. país donde se 

haya .~e=.~o la a_ol.icaci.6n i.licica, o e .. "1 e.l. país donde haya 

si.de imporcado el product:c. 

_0 ) El e.-,,ba:cqo se efectuará a inst:ancia del. Ministerio 

l">úblicc, o'e cual.quier ocra autoridad compet:.enr;e, o de part:e 

4J Las auc.ori.dades no est:arán obJ.igadas a efect:uar -el. 

e:::ba :.:go en caso de crá.1si co. 

':) .legislación de un pais no admit:e e.1 embargo en e1 

:::c.--:;-::=::=c cie .1.a im.ocrcació.-i, el. embargo se sust::ituira por .La 

.c.:...·:::hi.bi.ci.ó."1 de impc::caci¿:-i o por el embargo en el interior . 

. _::; Si. 2a .legi.slació:; de un país no admite ni e.l embargo en 

:::::r:e.":L:=' cie .la ."1i prohibi ci 6:1 de 

:::.; .. x::r-:::.aci.=n, .-.ii ¿]_ embargo en el. inceri.or, y en espe.:::a de que 

~~~~a ~e=~s~ació~ se ~odif~que en consecuencia, escas medidas 

-i ---~1-E'.~~f~:--·~.: o I\T __ _ 

j FALLA DE OEIGEN 
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serán su.st:.it;uidas por J..as acciones y medios que .la l.ey d.; 

dicho país concediese en caso semejante a J..os nacionales. 

A.rt::í.cu:Lo 2.0 

1) Las disposiciones art:.ícuJ..o precedente serán 

ap.licadas en caso d.e util.ización directa o indirecta de una 

indicaci6n falsa concerniente a la procedencia deJ. produce.o 

a J..a identidad del. productor, fabricante o come::ciante. 

2J Será en codo caso ::ecoriocido como pa:::ce int:.eresacia, sea 

.:."?er.sc.-ia física o moral, t:odo .r;)roduct:or, fabricant:e o 

ccmercian"=:e dedicado a J.a p:::oducción, 1.a fabricació.-i e e.l 

co.?:e::ci. o de ese producto y escablecido en la J.oca.1..idad 

=-a.Isa:ne.-,,=e indicada como J..ugar de procedencia, o en .la .región 

.:;icnde esca .loca.1.i.dad escé situada, o en el pai.s falsament:e 

i.~dicado, o en e.l. país donde se emp.l.ea la i~d~cac~ón falsa de 

1:::irocedencia. 

A.rt:í.cu.20 10.b:i..s 

1) Los pa.i.ses de la Unión est:án ob.l.igados a asegu;:::ar a 1.os 

::aci.c.'la.les de J..cs países de 1.a Unió."1 una procecc.ión eficaz 

=c~=ra .la ccmpetencía des.l.eal. 
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2) Const:ir;uye acto de competencia desl.eal. t;odo acto de 

competencia C0-"'1t:rario a J.os usos honest:os en materia 

i~dusc.rial o comercial.. 

3) En part:icul.ar deberán prohib~rse: 

1. cual.quier act:o capaz de crear una confusión, por 

cualquier medio que sea, respecto del. estab.lec.imiento, 1.os 

produce os o la act:.ividad indus~rial o comercia.!.. de un 

co:npet idor ,· 

2. Las aseveracicr1es fal.sas, en e.l. ejercicio del comercio, 

:.::apaces de desac::redit:ar .;l. esc.ablec::imie .. "1to, los productos o 

_:¿, ac-:::.i.vidad i:;d1...;sc.ria1. o comerciaJ. de u.~ compecidor; 

Las ind.icaciones o aseveracic.-ies cuyo emplee, e:: el 

e~ercicio del. comercio, pudieren inducir al públ.ico a error 

.la .;·1a~uraleza, e.l modo de fabricación, .las 
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A.rt.:íc:u:Z..o 10ter 

1) Los países de 1.a Un.3..ón se compromecen a asegurar a .l.os 

nac.io:1a1.es de .les de.rr1ás paises de .1.a Uni.ón J.os recu:sos 

lega1-es apro.o.iadcs pa.!.:a rep:i.n:i.r eficazment:e codos l.os accos 

previstos e~ 1.os Arcicu1os 9, 1Q y lObis. 

2) Se ccmp.rcmecen, ade.""::ás, a p.:::.:· ..... ·e.r medidas que permita.-:. a 

lo::: sindica;::cs asoc:~acio:1es de .:::-e.o:::esen tan tes 1.cs 

indusc.ria~es, produc=c:::es .:::o.'":"lerc.ia:-;, =.:s i."J. t:eresadcs j·· cuya 

2as 1.eyes de sus paises, 

,t=:ircceaer j ud.i cia.ln:en ::e o ant:e 1- a .s aucoridades 

aci:ni:1ist.::at:ivas, para .la ~-epresi.ón .de .l.os acr:cs prev.isccs po..:::-

.2.os _.;,.:;ti.culos 0 10 y lObi.s, en 1.a medida e.1 que 1.a 1.e:_,·· de.l 

pai.s do.1de 1.a .:.'='.:..·c::ecci.ó.< se reclazna lo perm.i ca a 1.os 

:·c:no nos podremos dar cue!""!.ta "la e;..:clusivi.dadº es la base 

:=·;:-.i'2n~adora de la mayori.a de las disposiciones del convenio 

::.e París, destacando además tres pr.inc.:..pios bás.icos en 

~a~er.ia de Derecho Marcar.io y que son los siguientes: 

.=-.) El llamado "trato nacional"r en cuya '\.·irtud cada 

Es~ado con~ratante debe otorgar a los nacionales de 

"Soni Ca~!>ani y Soni r:crnümJcz. ""!\-tarco Jurídico :V1cxicano de la Propii:dad Industrial- Convenio d"'• Parb"" 
LIJ. Porn1a. :\k,ico. Pag. 3 J.:; 

TF~ -~-:. :·-:n['í 1 

l~.?~J-!Lf-~ :;-~·l J_\~ ;: .! UJ E ~J _ 
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los restantes miembros los mismos derechos que a sus 

ciudadanos. 

5) El principio de ''Prioridad'' según el cual, quien 

solicita el registro de una marca en alguno de los 

países contratantes, goza de prioridad durante un 

plazo de seis meses. 

C) El principie de "independencia", en virtud del cual 

la concesión de una marca er. un país, no da derecho 

a e;-:igir el registro en otro. Asimismo, la 

denegación cadl...:c.idad de marca no será argumento 

suficiente para rechazar la petición en otro país. 

~s~os principios nos hablan de una concertación para proteger 

a la empresa a través de la homologación del Derecho Marcario 

e~~re l~s países signatarios del Convenio de Paris. 

~~~ e~Cargc, e~ este apartado es importante hacer mención a 

la aplicabil.idad del Convenio de París en nuestro régimen 

~~r~a~c= ~ el nivel jerárquico de este. 
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E8te asunto ha sido uno de los más contro··.lertidos ent:.re 

diver.sos autores, la posible Supremacía de los Tratados con 

base en el art~culo 133 en el sentido de que los t:.racados que 

se celebre."'1 por el P.resi.dt::2-r2t:e de la R.e_oúb1.ica, co:-.. a_oroba.:ió.-:. 

de..:.. se.-:.adc, se::-á_-;, la I..e:.:· Sup.re.-::a de =.oda .la Unió:-.. Dándcl8s a 

los t:ra-=ados el !li.vel je!:"árqt..:.ico de una Ley nacional. al 

respecto el autcr Rafael Pére:: Mi.randa nos menciona lo 

siguie:Jt:.e: 

•• ( .•. ) Es c.laro que el nivel je.rárqui.cc de 1..as J.eyes es 

t""_. de una Le}/ !Jacior;~J.., y ace_::::YCa."1.dO e."'": princi.p.io que no 

e:-:ist:e diversidad de jera.:::quías e:1t:.re 1.as 1.eyes nacio:1ales, 

podemos parcir del p::incipio general. de que u.-ia Ley post:.e.:::i-o:: 

a la a.:1t:er.ior, t:ot:a.l o parcialme:-ice" 

:~e obstante, en nuestro régimen juridico se presentan algunos 

cb5::áculos, entre ellos están que la ley no es clara ni 

p!:"ec:i.sa, y otro es que los tratados internacionales son 

c·'3lebrados po.:- el ?resi.dente de la Repúl::-lica y ratificados 

pcr el Senado mediante mayoria simple sin tornar en cuenta a 

de Diputados. No pareciendo congruente que la 

p~::es::~d legislativa de las Leyes de la Unión recaiga e~ el 

l'Crc..-_ :'\tinmda Rati.u.:I. .. /'RrJf>/EDA /.\'DL'STRl.-IL rCO,\!PETEoVC/.-1 E.V .'\IE.XJCO'', MCxico llllJCJ. 
Scgund.-1 Ediciún. Editorinl Porrua. Pdgs. 38. 
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Presidente de la República y en el Senado solamente s~n tomar 

en cuenta a la Cámara de Diputados. 

Con el objeto de determinar la jerarquización de las 

leyes y tra~ados, la Suprema Corte de Justicia mediante la 

tesis jurisprudencial TR.X\T.Z..DOS . INTERNACIONALES Y LEYES DEL 

CONGRESO DE L.=-. UNIÓN EMF-.I.J.2"..DAS DE LJl.. CONSTITUCIÓN FEDEP.AL. SU 

RANGO CONSTITUCION.Z..L ES DE IGUAL JERARQUIA, nos dice lo 

siguien"::e: 

"El arr;ículo 1.33 Constitucional. no es!:ablece 

r-:efe::enci.as aJ.gu.'l.a ent:re las .leyes de.l. Congreso de 1.a Ur.ión 

que emanen de eJ..la y 1.os t:rat:.ados que esté."1 de acuerdo con la 

:"::.:s:-::a, ce.lebrados y que se cel.ebre.-; por el Presiden Le cie la 

con 1.a aprobació~ del 

dispositivo legal ."10 pro.--:iu.lga. la :=.es is de 

ciel Derecho I.'1Le::na:::i..c."J.al. scb::e e.2 

i.'1::-e.:::-.-;;.o, sino que adopca de el Derecho 

:Z::;:-.=.:...-::acio.'lal es pa::::e del 1-...raci..onal, ya que si bien reconoce 

1a :::.!e.::=.a obl.i.ga1;oria de 1.os t;.rat;ados no da a éstos un .rango 

1.as .l.eyes del. Congreso de 1.a U.r:1.ién e.TZa:.adas de 
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es~a ConsCitución, sino que e1 rango que 1es confiere a unos 

y ocros es el mismo.-8 

De lo anterior podemos desprender que los Tratados y las 

Leyes de la Unión tienen el mismo rango, por lo que su 

aplicabilidad y jerarquización es la misma. 

~ '\•ot.s 151-152. SEXTA PARTE. PAG 196. 
PRl:'\.1ER CIRCUITO. TERCERO ADMINISTRATIVO. AMAPARO EN REVISION ::?56181. 
C.11.BOllERl!'/G SAHA. 9 DE JULIO DE 1981. UNANIMIDAD DE VOTOS 
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2.2. INCLUSION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN_LA CUARTA RONDA 

URUGUAY DEL GATT Y REGULACION POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO 

La Ronda Uruguay de 1986-94 consiguió mediante el Acuerdo de 

la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el comercio (ADPICl reducir las 

diferencias en la manera de proteger los Derechos de 

?rcpiE:dad ::!:ndust.::ial en los di.s::.i.ntos paises del mu:-.do y· de 

someterlos normas ~nternacionales comu~es. .=1.ctualmente, 

cuando surgen diferencias comerciales con respecto a derec~os 

de propiedad intelectual, puede recurrirse al sistema de 

s~:~ción de diferencias de la OMC . 

. .:;cuerdo ADIPC en sus artículos del 15 al 24 hablan al 

~especto de las marcas y denominaciones de origen, y que a la 

:~~=a dice lo siguiente: 

"'ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO'' 

SECCIÓN 2: lo:Ul.RCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO 

TESIS CON ¡ 
FALLA DE ORIGEN 1 
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Artículo 15 

Materia objeco de protección 

1. Pod:á consti t::uir una marca de fábrica o de comercio 

cua.lquier si.gr10 o combinación de sig.~os que sean capaces de 

di.s::.i:1gui..::: 1.os bienes servicios de una empresa de les de 

ot.:::as empresas. TaJ.eS si.g:1os podr.:i.-: regist:ra.rse como ma.::-cas 

de e de ccm~rcic, pa.r::icu.1.ar las pala.o.:::-as, 

in=.luidos .los nombres de pe=sona, las .lecras, les números, los 

elementos figu..rat:ivcs .. Y ..2as cor.1bi .. naciones de col.ores,. así como 

c:....:a..2qu,;.er comb:f..-:iació."1 de est:os signos. Cuando los sig~cs no 

sea:: ,;_~=r~nsecame~ce capaces de di.sti:1guir los 

1.os l·:iembros podrcin supedita.::: la 

¡::~s.;..1:::i.2ic'ad c'e regis::rc de .los rr:ismos al. carácte:::- dist:.i:Jcivo 

q:..:e ha:_ •. ·.:::.:~ aa'qu~::idc mediante uso. Los l..Jiembros pcd.::á:1 

¿.:-:::.qi:: c:c.-r;o co.'7.dici..ón para el. regisc..:::o que .los si.g:1os sean 

p=::cepc~bles visual.menee . 

..:: . .:.e di..spr...:est::o en el pár:::afo 1 no se encenderá en el 

s-:=.-:.:::ióo de que impide a un Miembro denegar el regist:.ro d¿ una 

::;a.re.a de :=áb::i.ca e de comercio por otros mot::ivos, siemp::e qu.; 

TE. :._.'·_\; 
FALLA DD; OfllGEN 

-~------ ______ ___b;,;,,;:;;;;:===========--
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és=cs ."10 concravengan J.as di.sposiciones del. Convenio de Pari.s 

( 19._';"7) • 

LQS l'•1iemb.::cs podra:: supec:"i=a.r a.l uso 1.a posibi..!.idad de 

=-ai::::i.ca e de ccmerci.o :-:.e será cc:1di.c.ión para 1.a p.reser1cación 

cie u.~a No se denegara :1i:::gur.a 

=-e:-iicio .lugar ar-:t:es de .:a e:·:piración d-e u."l per.:...cdo de t:..::es a:1os 

:-:acu.ra.le:::a del p.:::cduc=c o se.rvicic al que la marca de 

::áb.::ica o de come:::ci.o ha de a¡:::.licarse :10 se.rá en ningún caso 

.:....os l·:iemb.::os pub.l..icarán cada r.ia:::ca de: fábrica o de 

::=-:..-ecera."1 una c.!-::iorcunidad razonable de pedi:::: la arn:laciór. del. 

.------------·-·-·- -- ---------

Ademas 1.os I~:iembrcs pod.::án o:::rece:..· 1.a oporr:.u:1idad 

.4.rt:.iculc 16 

Derechos co~:eridcs 

TE.c:rc:-; rnN 
FALLA DE ORIGEN 
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l. El titular de una marca de t:-ábri.ca o de comercio 

::egis"trada gozará del der.echo e:·: el. usi. vo de impedir que 

.:::..:al.esqui.era te.:::ceros, si..'1 su conse.-icimienco, u::ili.ce:i en el 

cL:.!.-so de operaciones cor.:e.::ciales signos idé.-:ticos o s.i.!1;.i..la::es 

:-a .:::a bi e.-:es .ser·."ic..z.cs que.."" sean .idé.'l.ci.cos si.mi.lares 

aque2~os para les que ha reg..:..s::rado la marca, cua.'ldc ese 

~so d~ lugar a probabilidad de confusión. E.-i e1 case de que 

.L..;-is de.:.·echos 

a:-::::es .71e.-:=ic.'1ados se ent:e.-i.de::a.-: si..--: perjui:::io de nir:igu .. '10 de 

1cs derechos existentes ccn a~::eri.oridad y ne afe:::tara:J a .la 

el t:so . 

.E.1 a.r::.iculo 6bis del. Co.'1ve.'1iC de Pa.::is (1.967) se apl.ica.rá 

Al de~er~inar si una marca 

e de cc.-:-:ercia es .-:J.o:;o.::iaI:Je.-;t:.e c::::nccida, les 

e:: e..2 :-:i.e:nb::o de que se t:::a t:e como consecuenci..a de 1.a 

~c~:c~i6~ de d±c~a ma::ca. 

~~ a::::::íc1.:1o 6bi.s del. Co."1ve:1io de Pa.ri.s (1.967) se a.pl.ica.:::á 

~1:=at:i.s xu~andis a bi.e~es o servi..ci.os que no sean si.mi.lares a 
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aquel.1.os para J..os cual.es una marca de fábrica o dé! comercio .ha 

sido registrada, a condición de que e.l uso de esa marca e.-i 

relación con esos bie.ries o servicios indique u.-ia cone:-:.ión 

e.r.:=..re dichos bienes o se.:::vic:ios _:,,· e.1. cicul.ar de 1.a marca 

.regist:.·ac·~ y a ccndic.i.Cr: de que sea p.rcbabl.e que ese use 

lesic."1e .los in te.reses del ::i t;ula.r de 1.a marca .registrada . 

. .:;..:.·cicul.o 17 

E:·:cepciones 

:::.,os 1.-Jiembros pod.r.3n esr:;abl.ece.:: e:-:cepci.o.-ies 1.i..mi. cadas de 

1.os derechos conferidos po.r una marca de fábrica o de 

comercio, por ejempl.o el. uso leal. de cé.r~incs descriptivos, a 

co.--:?d.ició.:-1 de que en e.llas se tenga.'1 en cuenta 1.os ince.reses 

.2egi =.:i::1cs del. =..:f.. tul.ar de la marca .Y cie cerceros. 

A:ticul.o 18 

Duración de 1.a protección 

E2 =eg.isr=o .inicia2 de u~a marca de fábrica o de comercie 

:..,. .::a::ia una de .las :::e.;ovac.io:1es de2 .:::er;;::ist::.:::c t:end.:::á.; t:na 

E.l .:::egis=ro de una marca 

-:::'-= :::a.c.::i...c..._-a e de co.7le.rci.o se.::a .:::enovable i.ndefi.o-;.ida:ne:1:::e. 
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Art:.icu.lo 19 

Requisito de uso 

1. Si para mantener el .reg.ist:.ro se e:-:ige el. uso, e.1.. registro 

.sólc pod::á anul..a::se después de :...~n período inint:.errumpidc de 

r:..:..-es ar.os como m,;.nimo de fa::... t:a de uso, a menos que el ti et.: lar 

de 1.a marca de fábrica o de come.:::cio demuestre que hubo para 

"3.'i.J...c r.azcnes vál.idas basad~s e:: la e:·:ist:.encia de cb.stacu.los a 

dicho uso. Se reco:1oce::á:-:: co:r:c ra::o.-::es ·..,•.;ilidas de fal =a de 

uso .las c.i ::cu ns t:a.icias que sur) a.-:: i . .,,depe:1di e:1 t:e::ien =e c:"'2 1 a 

·.·::;.2 :_::7. -:::ad de.1. t:.i t:ula.::- de la ma.:-ca y que ccn.st:.i t:uya:1 

;:,1:-:::t:aculo a1. uso de 1a misma, co.710 .la.s ::e.st:riccio.-ics la 

ii:;po:::acié."1 o eros requi..si tos oficial.es impuestos a los 

bie~e.s o servicios prot:egidos por la marca. 

Cuando esté cont:rol.ada por el cicu.1.ar, se considerara que 

l~ ~~~lizació~ de una marca de fábrica o de comerc~o por ot::a 

::--=.::sc.-;a co.-:i.scit:uye uso de la marca a .J.os e:=ect:os de ma:;t;.e.-ie: 

-- ::egi.s::::o. 

FALLA DE ORIGEN 
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A.rr:;ícuJ.o 20 

Otros requisi.Cos 

No se comp.1.ica.rá injuscificablemente el uso de una ma.rca 

de fáb.r i ca o de corr.e.:::cio e.'1 e.l curso de ope.ra ci o.--;es 

comerci.ales con e:-:igenc.ia.s especi.ales,.. como por ejen:iplo el. uso 

co.-: otra ma.:::ca de fábrica ~ d.:= co,71ercio,, el uso e.-:. u.--:a [o::ma 

-2.Specia.l. o el. use de u.--:.a r.;a:-:'2.ra qu= :::.enoscabe .la ca.caci.dad de 

.la marca pa.:::-a dis=:ingL·.i...:: les i::ie."7.es e servicios de w.-ia empresa 

d-e l:::::s cie et.ras em¡:::resa.s. Esa di.s.ocs.ic.ió.'1 no i.Tnpedira 1-a 

e:-:.:.ge:-ici.a de que 1.a .-:;a.rea q1...:e .icie:-:r:.i.fi.que la em_oresa 

r-::oduccora de 1.os bienes o se.:::v.icios sea usada Ju.'1t:ament:e, 

::~~-·-·i.c::.cs especi.=i.cos e.'1 cuestión de esa ezn.o.resa. 

_,;;.rr:;.!cu.1.o 21 

Licencias y cesión 

Los .flii.emb.ros podrá.-i establecer 1.as condic!..or1es para .las 

..::...:.. ::e:;c.ia5 y la cesión de las :na.reas a"e fábrica o de ccme.::c:io, 

encendi.do que .-:e se pe.rmi.t:i.r.;fr.. .J... as 1.ice:Jcias 

:-..:. :-::..::..=.:: de u:1a marca de fáb.::i.ca o de come:::cio .::-eg.isr:.:_-ada 
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tendrá derecho a ceder.1.a con o s:in .1.a transferencia de .la 

.::mpresa a que per't::ene::;ca la marca. 

SECCIÓN 3: INDICACIONES GEOGRÁFICAS 

Art:.ícuJ.o 22 

Protección de .1.as indicaciones geográficas 

1. ...:; 1.os efectos de .lo dispuesto en el presente Acuerdo, 

indicaciones geográficas son .1.as que identifiquen un producto 

como originario de.1. territo:~o de un Miembro o de una región o 

.1.oca.1.i.dad de ese cerr.ico::-io, cua:1do decerminada cal.idad, 

reputación, u otra característica del. produce.o sea imputable 

fu:;da:r.e:1ta.lme:1t:e a su origen geográfico. 

con 1as i.rJdicaciones geogré3ficas, J.os 

t·:i.emb.:::-os arbicrará."1 1.os medios legales para que 1..::::s partes 

interesadas puedan impedir: 

a) .!a u:::i..1.ización de cua.1.quier medio que, en J.a 

designación o prese."'1.t:ació."'1 de.1.. p.:::oduc~o, i:-idiqu.e e 

sugiera que ei producto de que se trate proviene de 

u.-:ia ::eg:ió:;. geográfica dist;int:a del. ve::dadero lugar 
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de origen, de modo que induzca al público a error en 

cuanCo ai origen geográfico del producto; 

b) cualquier otra ut:i.li=acién que const:ieuya un acto de 

competencia desleal, er. el sene ido del artículo 

1.0bis del Con· .. :en.i.o de París (1.967). 

3. Todo Miembro, de oficie: si su legislación lo permice, o a 

pe-::..ición de u:1a _oart:e i:::::e!::esada, denegará invalidara e.l 

regist:.::o de t:na marca de fc::íJ:::.::ica o de come::::cio qt..;e contenga o 

co.isi.sz:a en u.;1a ind.;.caciór. c;::eog::á.=-ica ::esp¿cto de productos no 

origina.::ios d.:l t:erri.t:o::ic i.•d.;fcadc, si el uso de tal 

indicació11 en 1.a marca de f.:ib::~ca o de co:Ti.:.::cio para esos 

p..:_-cd'-lctos e.-i ese Miembro es de nat:ura.leza ::al.. que induzca a.1 

.c:úblicc a er.:::0.1.: en cua:1t:o a.1. ve::::dade.::c .luga::- de o.:::i.ge4-i. 

p.!..·o::ección previ.s~a en .los pa:::.::a::os 1' 2 3 se.::an 

ap1i.cab2es contra coda indicación geogrdfica que, aunque 

cuant:o al t:::er.::icc.::io, regió.~ o 

.2c-.=a2::...dad de orige."1 de 1.os _oroduccos, dé al. públ.i.co U.'1a idea 

A.rci.cul.o 23 

~=c~ección adicional. de .las indicaciones geográficas 



81 

de los vinos y bebidas espirituosas 

l. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las 

partes interesadas puedan impedir la utilización de una 

i.J..:iicació.--: geoc;rrá:=ica que ide:1tifique vi.'"1os para producr:os de 

ese gé.'le:::-c que ne sea~~ ol.-i.ginarios del 1.ugar designado por 1.a 

indicación geogréifica de que se trate, o que iden::ifique 

beb.::..das espi.::.i::uosas pa.:_-a p:.·oductos de ese género que no sean 

c.r.ig.::..:-:arics del lugar desig:1ao'o po.:: la i.:1dicación geog.:::a=-ica 

e:-:: cuesr:ió.'"", i."lcl.uso cua.-:do se indique .:.1 verdadero origen del 

,:"":>.::oduc:::o e se util.ice 1.a .:L'1d.i..cac.ió.'1 geográfica traducida 

a compa.4ada de expresiones cal.es co:no "el.ase", "=ipo", 

"esti.lo", "imitación" u et.ras a:1ál.ogas. ó-

!:'e ofici.o, si la legislaci.ón de un 1•1iemb.ro lo pe.rmi.r;.;, o 

a peci.ci.ó~ de u~a parce interesada, ei registro de toda marca 

de ::&b.::-ica o de come.::ci.o para vi.'loS que cc.-it:.enga o ccnsi.s::a e~-i 

: .... :.-;a .::.ndicacié-."1 geográfica que ident:i::ique ·.,•i.n.os, e para 

''I:n 111 4ui.: ri.:~pL·ct.1 a i.:"tª" "hli!!aC1onc~. In!- 1'.1icrnhro~ podrán. !o.in perjuicio de In di~put:~tn t:n Ja prin1cra fra!-C del 
.1111 cult• .J~. r1i.:\c.:r 111cd1d;1 ... :1drni111 ... 1r;it1\";1o,; para lograr la 11h!-Cf"\"ancia. 



82 

~ ~- el caso de indicaciones geográficas homónimas para 1.os 

Vi.'"10S, la protección se concederá a cada indicación con 

Cada 

las condicicnes p.:::dct:icas en que se 

di::erencJa.:::án e:1t:re s.i 1.as i.J<di.caci.ones homónimas Q¿ que se 

r:-.:::ar:e, r;e.niencio e."1 cuenr:::a J.a n<2cesidad de asegura.:::-se de que 

los product:c.:::es interesados reciban un trato equir:a=ivo y que 

les consumidores no sean inducidos a error. 

Para la p.:::ct:ecc.ió.--: de 1.as ind.icacio11es 

:;:eog~-áficas .oara los vinos, en <21 Consejo de 1.cs ADPIC se 

e.-:r:::ab1.ará:1 negocia e iones 

mu1.=i1.at:e.=-a1. de 

sobre el esr:abl.ecimienco 

."1ot:if.icación y reg.ist:ro 

de 

de 

U.'i. 

1.as 

i.:"].d.i.caci.c.--:es geogrdf.i.cas de v.i.-:os que sea.-: suscez::J't:ibl.es de 

:':'.::-ct:e.:::c.ió:1 e.-i los l·Iie.T.bros parr:icipanr:es en ese siscema. 

A.:::r:::ícu.lo 24 

t:regociacicnes in cerna ci.ona 1..es; e:·:ce.:=ici.ones 

Los Mie:nb!::os con·.,•ienen en ent:.abl.ar negociaciones 

e.-i..:a;·:;i.::.adas a mejorar la prccección de las i~dicaciones 

-;:e·:..;.;;.::á.=.i.cas det:.erm.i..-iadas según lo dispues=.o e:1 el arcícu.lc 23 . 

.. _::c:u:-;; t·:.:...e::;f::.:::c se vald:::á de 1.as dis.oosiciones de los párrafos 

¡:::a~·a .'"7.eq:irs-e a cel.ebrar negociaciones conce:::ca:: 
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acuerdos bil.at:.era1-es o mu1-cil.ateral.es. 

tales negociacio.r"Jes, los Miembros se mostrarán dispue.sr:.o.s a 

e:-:ami:Jar 1..a ap1-i.cabil.idad cont:.inuada de esas di.sposi.cione.s a 

1.as .ind:!..cacio:1es geografi cas det:e:::minadas cu_ya ut:.i.1.izaciór. .sea 

cb¿e=-c de tales ~egoci.ac~ones. 

2. E1- Co.-ise:;jo de 1os ADPIC mantendrá en e."-:amen 1.a apl.icaci.ón 

de las disposiciones de 1.a presente Sección; e.1. primero de 

cabo dent:.ro de los dos a~cs 

s.iguier::=es .la en <::rada en vi gcr del ;;cuerdo sobre 1.a OI.,JC. 

Toda cues=ión que afecce al cumpl.im.ient:o de 1.as obl.i.gaciones 

e.s::ableci.das e.r:: .ascas disposiciones pod.:::á pl.a.-icearse ant.a el 

Co.-isejo que,. a petición de cualquie.:::a de 1.os Mie:nb.!..-os, 

cc:>.2eb.::a.:::á consul. Las con cualquiera ctro .f'.fiemb::c e l·Jie::!b.::-cis 

scl::r~ las cuest:.iones para 1.as cual.es no ."la:,r·a sido posibJ.e 

c:nco.:; =ra .r una sol.ución satisfac:;o!:ia mec:'ia.-i::e consultas 

.::..,....:... Ccnse_-fc adcz:::Jt:ara las medidas que se ac1 ... ;e::a'er. .oa::a facilitar 

~u.--:..::..:f.=-.-:.a:-::i.ent:o y favo::ece:: los ob:jecivos a'e 1.a p.!..·ese."1.t:e 

ap.J.::ca.::: esta Sección, .""'1i.ngún Miembro reducirá la 

.:."=·.:.-c=-2-cc..:.ó:: a'e la.s i.-ic:'i.caci.ones geográficas que e:-:ist:i.a en él. 



84 

inmediat:amente ant:es de l.a fecha de ent:.rada en vigor del. 

Acuerdo sobre la OMC. 

""# _ Ninguna de l.as disposiciones de esta Sección impondrá a 

t.::J Mi.r:mbro la obligación de impedir el. uso continuado y 

simi.iar de una de'Cerminada inSicación geográfica de ot:ro 

t-.Jiembro, que ident:ifique vinos o bebidas espirituosas en 

reJ..ación con bie.-ies o se::-·..,·icios, por ninguno de sus nacic.Jal.es 

o do:niciJ.i.a.:::ios que hayan ut:i.li:::ado esa indicación geográfica 

de manera cont:.inua pa.:::a esos mismos bienes o servicios, u 

o=.ros afines, e."'1 el. terri:::orio de ese !"1iemb.:::c a) durant:e 10 

a..-'ios como m.í.-iimo ant:es de l.a fec.r¡a de 15 de abril. de 1994, o 

b) de buena fe, antes de esa fecha. 

5. C:..:a.-:ido una marca de fiibrica o de comercio haya sido 

scli.ci cada o regis~::ada de buena fe, o cuando J..os derecJ-ios a 

u~a marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante 

s~ uso de bue~a fe: 

a) a:ites de La fecha de apl.icación de estas 

disposiciones en ese Miembro, según 1.o est;.abl.ecido 

en 1.a Parte VI; o 

---------
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b) ant:es de que 1.a indicación geográfica est:uviera 

protegida en su país de origen; 

J.as medidas adopt:adas para apl.icar est:a Sección no prejuzgarán 

1.a posibilidad de .regisr:;.ro ni :La val..idez del.. registro de una 

marca de fábrica o de comercio, ni eJ. derecho a hacer uso de 

dicha marca, por el. motivo de que ésta es idént:ica o simil.ar a 

una indicación geográfica. 

6. Nada de J.o p.revist:.o en esca Sección obl.iga.rá a u .. ., Miembro 

a apJ.ic:ar sus dis .. oosiciones en el. caso de una indicación 

geográ:=i.ca de cual.quier ot:ro !'1iemb_ro util.i::ada co:1 .respect:o a 

bienes o servicios para 1.os cual.es J.a indicación pert:inenLe es 

idé."1t.ica al término habitua.1 en lenguaje corrienr::;e que es el. 

nc:::b.::e co:77L:.í de ca.les bie.-ies o se::vi.c.ios en el territ.o..rio de 

ese l-1.i.embro. Nada de lo previ.st:o e11 est:a Sección ob1-igará a 

z..:.-i i·:.i.e,-:7b::o a apl.i.ca..r sus dis~"='csicio.-:ies e:; el caso de u.-:a 

.:i..;lci.::.cación geográfica de cualquier ot:ro Miembro ut:;.i.lizada con 

.:.-espe:=:~c a p::::oduct:os vi=.icolas para 1.os cual.es .la indicación 

pe::::=.i.ne~=e es idéntica a la denominación habit:;.ual. de una 

·/a::::i.edad de uva ex:isr:ent:e en e..l t:errit:.o..rio de ese Miembro en 

la ::echa de e11t:.::::ada en vigor del. Acuerdo sobre 1.a 01 .. ;c_ 

r---------·--------
TESIS CON 

FALLA DE OHIGEN Í 
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,, . Todo M.iembro podrá es"Cabl.ecer que cual.qui.er soli.c.i t:ud 

:ormulada en e.l ámbit:o de 1.a present;e Secció.'J. en re.lación ccn 

el uso o el regis-cro de u~a marca de fábrica o de comercio ha 

de p.resent:.a.rse dent;:;:o de un pl.a.zo de cincc aFios co:";cadcs a 

pa.:..-t:.i.r dt21 mc:ne.-:it:.o e:-:. que eJ. :_.:se .lesivo de .la i.ndicaci.ó:-i 

procegida haya adqui.::-ido not:o.riedad genera.]_ en ese Miembro, o 

a pare.ir cie la :::echa de rei;:ist:.:::o d.:? .la marca de fábrica o de 

siempre que 1.a marca haya sidc 

p<..:b.li.cada ,1"':>ara e."1t:o.-ic:e.s, si ::al !:-echa es ant::e:::ior a aquella e:1 

uso lesivo adqr....:.=._;:;:j_ó ."1oto.r.iedad general e:J dicho 

.!·:ieml::ro, ccn la salvedad de que ;_,;;: .i • ..,dicaci.ón geo;;ráfica no se 

~as di.sposic.iones de esca Secció~ no preJuzgarán en modo 

.::;:..;;::::e el derecho de ct..:alqr...:ier pe.:::sona a usar, en el. curso de 

--r.: .. ~:.~a..:::iones comer.:::iales, su nomb.:::e o el. nombre de su antecesor 

·.:.--: 1: ac't:..ividad come;:::cial, e:-:cep=o cua.-idc e.se nombre se use de 

El .:~resen't:.e Acuerdo no impondrá obl.igaci.ón ninguna de 

:·--.::_-:-::::e-.;:¿.:: 1.as i::.:iicac.io.-.i.es r;:;eográficas qt:e no es=é.:1 pro:=egida.s 

..------·----·-··-----------· 
TEST~ r-:/-,:,T 

FALLA D}~-~~'._JJ.iEI\i ¡ 
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o hayan dejado de estar.l.o en su país de origen, o que hayan 

caído en desuso en ese pai.s. ,;Jo 

Es importante mencionar que el Acuerdo abarca cinco amplias 

cuestiones: 

1. Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema 

de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad 

intelectual. 

2. Cómo prestar protección adecuada a 1.os derechos de 

~~ropiedad intelectual. 

3. Cómo deben los países hacer valer adecuadamente esos 

derechos en sus territorios. 

Có~= resolver las diferencias entre miembros de la OMC en 

~a~er~a de propiedad intelectual 

s. Las disposiciones transitorias especiales durante el. 

período de establecim~ento del nuevo sistema. 

Las Dispcsicio~es transitorias tomaron alrededor de 1, 5 u 

a:='-.os para. la adaptación. Cuando los Acuerdos de 1.a OMC 

er,-::.raron el de enero de 1995 1.os países 

desa:::-rcllados disponían de un año para poner sus leyes y 

''· Soni Ca.,sani :- Soni Fcrnándcz. ""l\1arco Jurídico Mcxicuno de la Propiedad Industrial- ADPIC"" ED. 
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prácticas en conformidad con el Acuerdo sobre los ADP~C. Los 

países en desarrollo y (en determinadas condiciones) las 

economías en transición disponian tales efectos de cinco 

aftas y los paises menos adelantados de 11 aftos. 

Si un país en desarrollo no prestaba protección mediante 

patentes de productos a un determinado sector de tecnología 

en el momento de la entrada en vigor del .n.cuerdo sobre los 

ADPIC (1° de enero de 1995), disponía de 10 afias para 

establecer esa protección. No obstante, en el caso de los 

produc~os farmacéuticos y de los produc-.:os químicos para la 

agri.cultura el país de que se aceptar la 

pr.·::-sentación de solicitudes de patentE-S desde el principio 

ae1 per~odo de transición aunque no sea necesario otorgar la 

final de dicho periodo. s..:_ 81 gobierno 

·:::-:-::-._:._t:.-:o- la comercia2.izacién del product:.o farmacéut:.icc del 

r:~~~=~c qu~mico para la agricul~~ra de que se trat:.e durante 

F"-"'.O::::.:.._cdc de transición, debe -con sujeción a determinadas 

-~~~!cienes- conceder derechos exclusivos de comerciali=ación 

r~2ductc duran~e un periodo de cinco aftas e hasta que se 

- .. ~--'-:é:ie: pat:-ente del p!:oducto, si. ésta se cto.:;ga ani:.es de 

-::-:?-•..: r.-2.azc. 

,-----· 
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Con algunas excepciones, regla general es que las 

obligaciones enunciadas en el Acuerdo son aplicables tanto a 

los derechos de propiedad intelectual existentes como a los 

nuevos. 

En :::-elación con las Marcas de fáb.::-ica o de comercio en el 

Acuerdo se establece qué tipos de signos deben merecer 

protección como marcas de fáb.::-ica o de comercio y cuáles 

deben ser los de.::-echos mínJ..rr.os conferidos a sus titulares. 

Las ma:::cas de servicios deben pro-cegerse de la misma manera 

que las marcas de fábrica o de comercio utili=acias para los 

productos. Las marcas que hayan alcan=ado notoriedad en un 

dete~~i~ado país gozan de protección adicional. 

2..:..r: embargo hay· veces se utilizan nombres de lugares para 

.l.dent.:.ficar un producto. Son ejemplos notorios "champagne"', 

"Scot:ch", ''tequila'' y queso ''Roquefort'' a los cuales les 

llaman ''Indicaciones geográficas'' o Denominaciones de Origen. 

les fabl:""icantes de ·.,·.inos y bebidas espirituosas les 

pYeoct..!pa especialme:-ite la utili::ación de nombres de lugares 

pa.=c. lde:-.t.i::ica.!:" los p::-oductos, por lo que el .=..cuerdo sobre 

2-08 .::..r:::.?r.= C:0!"1t:iene disposiciones especiales con respecto a 

: .. "()1\T 
•._; -·:.. 
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esos productos. Ahora bien, la cuestión es también importante 

en lo que se refiere a otros tipos de artículos. 

La utilización del nombre de un lugar para describir de esa 

manera un producto - una ''indicación geográfica'' identifica 

habitualmen"te tanto su origen geográfico como sus 

ca.::-acterísticas. Por consiguiente, la utilización de ese 

nombre cuando el producto se haya fabricado en ot!:"O luga!:" o 

cuando no posea las características habituales puede inducir 

a los consumidores puede dar lugar a una 

competencia desleal. En el ;.~cuerdc sobre los ADPIC se 

establece que los países deben impedir que se haga una mala 

utili=ación de los nombres geográficos. 

E:i lo que se refiere a los vinos y bebidas espirituosas, en 

el Mcuerdo se prevén mayores niveles de protección, es decir, 

a~nque no exista peligro de que se induzca a error al 

p0.blico. 

:: pe.rrni--.:en algunas e:·:cepciones; por ejemplo, si el nombre 

~s~a ya prcteg~do como marca de fábrica o de comercio o si se 

=o~~er~~do en un término genérico. Es el caso del término 
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"cheddar", que actualmente se refiere a un determinado tipo 

de queso no necesariamente fabricado en cheddar. Ahora bien, 

todo pais que desee hacer una excepción por esos motivos debe 

estar dispuest:o entab.:ar negociaciones con _los países que 

des-s-en proteger la indicación geog=áfica en cuest:ión. E:<. el 

Acuerdo se prevé la celebración de nuevas negociaciones en el 

marco de la OMC para establecer un sistema multilateral de 

nctificación y registro de las i::-ldicaciones geográ:'.icas de 

.... ,..inos. 

Sin embargo es importante hacer mención que Cuando se lan::ó 

la Ronda Uruguay de negociaciones sobre comercio 

mul::.ilateral, varios paises en desarrollo se resistieron a 

insluir los derechos de propiedad intelectual en la agenda. 

?ero, baje la presión de Estados Unidos, con las arnena::as de 

rep.::-esalic. del Art. 301 de su ley de comercio, ::e-::-minaron 

cedie~do ~· el Acuerdo sobre los Aspec~os de los Derechos de 

?ycp.:..edad :nc:.e.2.ec-=.~al F.elacionados cor. el Co~ercio (.=-.DPIC) 

pasaron a integrar la Íamilia de ac~erdos de la Organización 

:-:un~~al de Comercio (0[~C). Los paises ind~strializadcs -~· las 

~i1ous~rias del Norte que presionaron por los AD?IC - lograron 

·"s~aC·l<::".::er no.::mas que, según varios e:-:pertos del Sur, pueden 

~------------------------------

TESIS CDN \ 
FALLA DE OHIG~N / 



,.---

92 

lesionar severamente las perspectivas de desarrollo de los 

países pobres. 

En este sexto ano de vida de la OMC han quedado expuestos los 

problemas sociales y económicos -algunos bastante graves-

provocados por el Acuerdo sob~e ADPIC. Esto ha dado pie a una 

percepció:i general de que el sistema de la OMC se inclina 

decididamente a favor de los titulares de los derechos de 

p!:"opiedad intelectual y de las grandes compaf'1ias del mundo 

indt..:.strializado; es decir, en contra del interés público. 

..,;.sta percepción terminó creando cr~sis de legitimidad 

para la OMC y el Acuerdo sob!:"e AD?:¡:c y, en • ... ·arios casos, ha 

provocado levantamientos públicos '.l manifestaciones 

callejeras. Entre los problemas actuales figu=an: 

las compa!"!ías propietarias de derechos de propiedad 

~~~elec~ual han au~entado el precio de los productos de 

cons~mo, incluso algunos esenciales como los medicamentos, lo 

cual va e~ detrimento de los consumidores tanto del mundo en 

desarrollo como de los países industrializados; 

les pa.:..ses e!"'l desarrollo deben pagar costos muy elevados 

;:iara u-=.il~::ar tecnología, o no consiguen autorización de los 

-:.::.~u:...~!.""es ds- los derechos de propiedad intelectual, de modo 

~,:CJ.'.\ 
í\T:'1·_,~~-j?T\T f \. .'J'' , __ , __ !l\I t 
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que los productores del sur enfrentan graves obstáculos para 

mejorar su tecnología; 

el fenómeno llamado "biopirater.ia". Las compañias, sobre 

todo .:as del Norte, patentan recursos naturales y 

conocimientos sobre su utilización que, en su mayoría, se 

generan en el Sur. Esto implica una apropiación indebida del 

saber de agr i culto res y pueblos ind.:...genas, lo cual además 

afecta su derecho a util~zar sus propios recursos; y quienes 

más tienen para perder son los consumidores. 

El -1\cuerdo sob.::-e _¡;_oprc, er. cambio, ha provocado un traslado 

significativo de dicho equilibrio: del interés público a los 

privilegios monopólicos de los titulares de derechos de 

i:i.telect¡_,¡al. Dicho Acuerdo, en tar.<:.o rna.rco 

in't.ernac~onal con fuer=a legal, es decir, cuyo incumplim~ento 

~~ede castigarse con sanciones comerc~ales, ha creado L;n 

s:.s::.e:-r.a de "tal.le único'' para todos los paises miembros de la 

;;iás allá de su grado de desarrollo. Si bien las 

cc~secue~cias de las cláusulas inadecuadas afectan sobre todo 

c. ::._os pa.:...ses en desarrollo, también sufren los consu:nidcres 

cie2- I~c:::-::.e, así com:::: el público en general y la comunidad 
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Pre~ios inflados. Los consumidores empiezan a darse cuenta 

de gue los precios de varios productos protegidos por 

d~rechos de propiedad intelectual están inflados, en ci~rtos 

CQSCS muy por encima de los costos de producción, ya que las 

--::c:r.pa'f¡_i¿,s ::.itulares cie una pa>:.ente o un derecho de 

~~br!caciór. pueden i~pedir la competencia de otros . 

.=:-.r.t-ss de la e:·:istencia d-=l Acuerdo sobre ADFIC, cada pai.s 

~odia establ~cer sus prop~as pol~ticas en materia de derechos 

~ropiedad intelectual; el Sur,. los productos 

sobre todo medicamentos, al.irnentos y material 

-ir.el uso se:nillas y algunas plantas- quedaban 

e:-::..:n:..dos. 

s~- ~ '2~ ~cuerdo sobre AD?IC, sólc se pueden excluir productos 

~xp~:..citamente permitidos en el texto. Los medicamentos y los 

deber: pate:i.tarse; algu:i.os mate!:iales y 

;:':::c2-sd.:..:-:-r.ier-1tos biológicos parecen estar incluidos e~tre los 

;:.~~~~~ que requ~eren de patentes; y las plantas también están 

~=u~rdo sobre AD?IC tiene efectos adversos ta~bién sobre 

P.istóricamente, la transferencia de tecnología 

papel clave en la industriali=ación bue:;.a 

-------- --



95 

parte de dicho traspaso ocurría cuando las compañías 

imitaban, copiaban y adaptaban tecnologías utilizadas por 

ocros invirtiendo los procedimientos. Los productores del 

mundo en desarrollo tienen ahora grandes dificultades para 

transitar ese camino, cuando no encuen't.ran obstáculos 

insuperables. 

Las empresas nacionales que desean hacer uso de una 

tecnologia deben obtener el permiso del dueño de la patente -

qt..:e puede dá.r-selo no, más allá de si quien lo pide está 

d~spuesto a pagar su precie comercial- y pagar, además, 

regal~as muy costosas. Muchas empresas no pueden pagar estos 

precios; y las que podri.ar. !-:.ace.::-lo, suelen concluir que el 

costo reduce su competitividad. El régimen del Acuerdo sobre 

ñDPlC es un impedimento grave para los países en desarrollo 

que se propone:: mejo.::-a= su tecnología, modernizarse e 

industrializarse. 

El experto en derechos de propiedad intelectual Carlos correa 

señalado que el Acuerdo sobre .z:..DPIC restringe la 

.:..ngeniería reversa y otros métodos de innovación por 

i~~tación, ut~l~zados por los pa~ses industrializados durante 

su periodo de industrialización, además de complicar más que 

a~~es ~~ proceso de actualización tecnológica. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El desencanto respecto del Acuerdo sobre ADPIC también se 

debe a que ciertos reclamos no fueron tenidos en cuenta y que 

los beneficios prometidos no han llegado nunca a cumplirse. 

El Acuerd-:-; 80!::-r~ .Z..DFIC ::ie!l.e varic::s referencias y cláusulas 

scbre ~ra~s~erencia de tecnología. Entre ellas el articulo 7, 

sobre promoción de la inno\!ación y transferencia de 

tec:-iologío, y el 66.2, sobre la obligación de los paises 

ind~s~ria~izados de o=recer incentivos a sus empresas e 

i~st~tuci.ones que promue'\·an la transferencia tecnológica 

haci.6 los países menos adelantados. Sin embargo, el Norte ha 

hecho poco ~- nada en este sentido. Por lo tanto, la confianza 

la sinceridad y las intenciones de los países 

.:..~.d·-lstria l i ::a dos se ha desgastado, al igual que se ha 

-.:::~-~:.~.=-icrado la i.magen :}' la co:-::.:=ianza en el sistema de los 

~~=~s~cs ae p~opiedad in~electual. 

s.:.stema del hcuerdo sobre ADPIC ha inclinado la balanza en 

de los titulares de los derechos de propiedad 

..!.:-,'::electual y ha dejado desamparados a los usuarios de la 

~-s-.:::-:e;lc;:ia _ Se han sobrepro<:eg.:.do los privilegios y derechos 

~~ l~s pr~rneros, quienes no han cumplido co~ sus obligaciones 

p~ra ~=n ~a sociedad y el bienestar público . 

..----------- ··--·-------
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También existen asimetrías entre el Norte y el Sur en cuanto 

a los costos y beneficios. El establecimiento d~ normas 

mundiales estrictas en materia de derechos de propiedad 

intelectual pro·v·ocará un enorme aumento de los beneficios 

los países ii.dustriali=ados y quienes paguen estas 

ganancias serán los países eñ desarrollo. 

Medidas correctivas 

Ya es hora de eliminar estos desequilibrios y asimetrías. El 

Acuerde sobre ADPIC debe:ía ser obje~o de un examen profundo, 

asi como de varias transformaciones, luego de lo cual habría 

que extender el plazo de transición que se ha otorgado a los 

pa.:.ses en desarrollo para aplicar las cláusulas de dicho 

.=-.cu-erdo. 

Es :-.ecesario otorgar fle:-:ibilidad a los países del Sur para 

que, al aplicarse el Acuerdo sobre ADPIC, puedan elegir entre 

diversas opciones sin presiones. Habría que explicarles estas 

~~cic~es y aclararles las ventajas y desventajas de cada una. 

:_,::::s países en desarrollo no deberían sufrir presiones 

a través de acue.!:"dos regionales o en el 

~.!'.":::.ced.:..:n.:..ento de acceso a la OMC, que los obliguen a cumplir 

r------ -------------------
TESIS CON 1 
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con normas sobre derechos de propiedad intelectual aún más 

rigurosas que las del Acuerdo sobre ADPIC. 

También deberían desapa:::-ecen las presiones que sufren los 

pais~s del Sur que apun~an a evitar que ejerzan el derecho a 

elegir en~re las opciones que les presenta el Acuerdo sobre 

.=-.DFIC. Sudáfrica, po.r- ejemplo, vive presionada para no 

ejercer su derecho entregar licencias obligatorios o a 

ha2er importac~ones paralelas. 

Po=- último, los miembros de la OMC deberían volver a 

considerar si e.l Acuerdo de.be formar parte de .la 

organización. Los derechos de propiedad intelectual no son 

e.ser.to comercial y, e!1 .!:"ealiciad, constituyen una forma de 

p.::-::::-:.ecci~nismo que restringe la transferencia internacional 

tecnología e ins~itucionali=a e.l privilegio de los 

:-:-.·= n::;polics, con .la consecuencia de que se .:.--educe .la 

=o~petencia y aparecen beneficios extraordinarios. 

Ss abe::-.:.--ante que el ..P.cuerdo sobre ADPIC forme parte de una 

-::-y:;:an.:..::ación comercial. La declaración conjunta de las O!!G, 

-::.i-= :-:-.ar=c de .2000, titulada "WTO: Shrink or sink'' (OMC: 

moriY), firmada por mil ONGs del mundo, reclama 

~~~ d~c~a Acuerdo sea eliminado de la OMC. 

TE e.;-rc-:--r;(~~¡----1 
FALLA'n'E oF.{frrnN 
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El economista Jagdish Bhagwati, defensor del libre comercio, 

envió una carta al Financial Times argumentando que la 

protección de la propiedad intelectual no pertenece a la OMC 

y declarando su apoyo a las ONG que '"piden que se extirpe el 

a la de propiedad intelectual· de la OMC". 

?or lo tanto, el análisis del P..cuerdo debería incluir en su 

ager.da la posib.:..lidad de ser eliminado de la OMC, a fin de 

que la entidad vuelva a asumir su tarea de equilibrar las 

_;-elac.:..cnes comerciales.:: 

11 REVISTA VIRTUAL TERCER MUNDO- ·•EL ACUERDO SOBRE TRJPS Y LA CRISIS DE 
1.EC.ITl'.\tlDAD DE LA Ol\.1C .. http::'www.tcrccrmundocconomico.org..uy 
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2.3. TRATADO DE LZBRE COMERCro DE AMERXCA DEL NORTE 

El Tratado de Libre Comercio para Norteamérica ("TLC"), 

constituye uno de los más trascendentes en materia de Marcas 

en Mé:-:ico, siendo evidente que un tratado con tanta 

impor~ancia genere cambios, en mayor o menor mediad, en todos 

los n~veles, especialmente en los aspectos j ur idicos que 

involucran intereses de los agentes económicos de origen 

e:-:t ra:ij ero. 

través del TLC Mé>:ico obtuvo un desa?:rollo econé:nico 

importante, lo que conlleva a la necesidad de una mejor 

cc~dición para la inversión extranjera; que las empresas que 

d~sarrollan sus actividades de manera internacional a través 

u:ia adecuada regulación en mate::;ia de Propiedad 

=~t~lec~ual sientan protegidos sus derechos. 

_e~ aspec~os fundamentales en el TLC en materia de Propiedad 

::.::~str~a~, tanto apl~cables a Marcas, patentes y Derechos de 

so~ los siguientes: 

.....----------.. -----
TESTS CON ' 
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a. Cada una de las partes otorgará en su territorio, a 

los nacionales de las otras partes, protección y 

defensa adecuada y eficaz para 1os derechos de 

Propiedad Industrial. 

b. La aplicación de diversos tratados internacionales en 

materia de propiedad intelectual, a los que los tres 

países deberán adherirse. 

e. Cada una de las partes otorgará podrá nombrar en su 

legislación interna protección a 1os derechos de 

propiedad intelectual mas amplia que la requerida por 

el propio tratado. 

d. Cada una de las partes otorgará a los nacionales de 

otra parte, trato no menos favorable del que conceda 

a sus propios nacionales. 

e. Cada una de las partes podrá adoptar o mantener, de 

conformidad con otras disposiciones del tratado, las 

medidas adecuadas para la concesión de Licencias, 

cuando dichas prácticas puedan constituir un abuso de 

los derechos de propiedad industrial~ 

El ar--.:.i..culo l 708 del TLC es el que nos habla del Derecho 

Marcar~o y nos narra lo siguiente: 
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"A.rt..:i.cu.2.o 1 708. Marcas. -

?ara .los efeccos de est:e Traeado, una marca es cua.l.quie.r 

si.qnc o cuaJ.quier co:7!binación de signos que permi. ::a 

dis::inguir los bienes servicios de una persona de los de 

o::ra, i.:1c.lusive ncmbres de personas, diseños, 1.e:::ras, 

:::lme.:..-os, col.ores, el.eme.-ir:os :=igi..:rat.ivos l.a fo.::ma d.; l.cs 

la de su empaque. Las marcas incluirán l.as de 

~e:--· .. ·icios y .las colect::.ivas y ]=icd.:::án i.::clu.ir J.as marc.;:is de 

·:er::.i::icación. Cada una de las Parces podrá esr:abl.ecC>r como 

cc::dición para el registro de J.as marcas que J.os sig~os sean 

·.·..:.s~.Cles. 

C.:.=da r..:na de l.as Partes oto::gara al. :::.i.tu.lar de una marca 

.:_·egis:::rada e.1. derecho de impedir, a t:.odas 1.as personas que ne 

con el consentimienco de.1 t:i :::ul.a:::, usar e:1 el 

~=~~:::cio sig~os idéncicos o similares para bienes o servicios 

~~e sea~ idéncicos o similares a aquéllos para los cuales se 

::~ ~~~is=rado la ~arca del cicular, cuando dicho uso ge~ere 

~·-...,.:-c!::abi.lidad de co.-::=usió:1. Se presum.i.rá 1.a .crobabili.dad 

--· - :~~ .::;:s .ide.-:.::.icos. Los derec}-:ios arriba me:1ci 0:1ad.=:;s Se 

! 
¡ 
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ocorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afeccarán 1.a 

posibil.idad de que cada una de 1.as Parces recono:;ca derechcs 

sobre l.a base del uso. 

3. Cada u.'Ja de 1.as Part:.es pod.:...·á suped.it:ar l.a posib.il.idad de 

regi.s::.::o al uso. No obstanC.e, 1.a so.lici.cud de registro no 

est:.ará sujet:.a a la condición de uso efect:..ivo de U.'ia marca. 

Ninguna de l.as Part:es de.""Jega.:::a una sol.i.citud únicamente con 

funda~en~o en que el uso previsto ~o haya cenido 1ugar a~tes 

de la '2:·:piraci.ón de un peri..odo de tres a:ios, a pa.rt:.ir de .la 

_::-ec.'1a d.; so.licit:.ud de regis::ro. 

4. Cada u.-ia de 1.as Parces establ.ece.rá un siscema para el. 

(a.) el e:·:a:nen de las solicitudes; 

(bJ la nocificac.ión que deba hacerse al. sol.icicant:e acerca de 

~as .::a=o:1es que fu."Jdament:e."J 1.a negativa de regist:.ro de una 

::;a:2a,: 

<cJ u.-;.:: cpo.=r:.t:Tii.dad .razo.1.ab.1.e para que e.l. sol..icitant:e pueda 

~espc~d¿~ a la noci.ficación; 

TESIS7~0N 
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(d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco despues 

de que haya sido registrada: y 

!e! una opo.r::unidad .razonab.le para que 1-as personas 

.in;:::.e.::esadas .ouedan so.licitar .la cance.lación de.1. .regis::ro de 

una .r.ia.rca _ 

Cada una de 1.as Pa:-ces podrá dar una oportunidad razonabl.e a 

1.as _oersonas i.nceresadas para oponerse al registro de una 

n:a:..·ca. 

5. La :1atura.l.eza de 1.os bienes o servicios a los cuale~ se 

aplicará una marca en ningún caso const:i::uirá un obs::ácul.o 

pa~a el. ::egistro de la marca. 

r. EJ. _;:,,:..-=.i..cu.lo 6 bis de.l Co .. -ivenio de Pa.ris se ap.l.icara, con 

modifi.cac.iones necesarias, a los se::vici..c-s. ?ara 

-~:¡ c:..:e.-:::2 e.l conocitnient:o que cie ésta se <:e:1ga en el. se;::::or 

-::2:..·:..·e.spc.-:dient:e d.:1 públ.ico, inclusive aquel co."1cc.imienco en 

::.e.::-:::.:.:::.c:-.i.o de 1.a Parce que sea el. result::adc de 1.a p:::o.-:1cc.:!..6:1 

_-i-o;· la ::1.::i.:::::a. i\li."1.guna de las Pa.::c.;s exigi.::á que la .repu~ac.ión 

·------------------
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de la marca se e:•:tienda más allá del seccor de.l púb.1.ico que 

normalmence trace con los bienes o servicios en cuestió~. 

/. Cada una de 1.as Pa.rt:::.es est:::.ipul.ara que el reqist:ro inicial. 

de una marca cer1ga cuan.do me."1os una duración de di.;::: afies y 

q:...:e 1-:=iueda renovarse i.-:idefinida:nence por plazos no menores a 

diez a~os, siempre que se sacisfagan las condiciones para la 

re.'lovación. 

S. Cada de .1.as Parces e:·:igi:::d el uso de marca para 

conservar el regiscro. E2 re9iscro podrá cancelarse por falca 

de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un 

periodo ininterrumpido de falt:.a de r.:so de dos años, a me:1os 

qu~ el cicular de la marca presence ra.:::cnes válidas apoyadas 

:a e:-:iste.-:icia de obscácul.os pa.ra el uso. Cada U."12 de las 

P,,:::r::-es .::eco.-ioce.::a corr:o .::-a::::o.-ies vá.lidas pa.::-a la fa.1 ta de uso 

~as circuns:::ancias su:::gidas independ.ie."1t:emen:::e de 1.a vol.unt.ad 

del :::.i =u.2.a.::- de 1.a ma.::-ca que const.i cuya."1 un obscácu.lo para e.l 

use de .2a rr.is.7?a,. ta.les como rest:::iccio:Jes a .la .impo.::-t:ac.ión u 

:=::.:..-os .::eqt:is.it:os gube:::nament:ales apl.icables a bienes o 

?a:::a ~.ines de mantener el registro,. cada una de 1.as Part:es 

.:.-¿-::::o.-:oce.::a e1 uso de una marca por una persona distinta al. 

,--------
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cit:.uJar de la marca, cuando tal uso de ia marca esté suje~o 

ai con~rol del t:~tular. 

1.0. Ni:1gu::a de las Pa:::t=es podrá dificuJ.t:.ar el. uso en ¿] 

co.T:e.:::cic de u:1a marca median::.; requisit:os especial.es, z:a.1.es 

como u~ uso que disminuya la función de ia marca como 

indicacion de procedencia, o u:: uso con otra ma.:;ca. 

Cada u:1a de las Part:.es podrá escabl.ece.r conclicio.-ies para 

el 1.i~enc~amie:1t:.c y· la cesión de marcas, e!1 el. e=:1t;endido que 

:~o se:: permit:.irá.":. 1.as licer.cias cbl.igat:.orias de marcas y que 

<:?1. t:i::u.lar de u.-ia marca regist..::ar;:Ja t::e .. -:id.rá derecho a cede.:::-.1.a 

.-::a.::ca. 

Cada una de 2.as Pa.rt:.es pod.:::á est:.ablecer e:-:cepciones 

.ii.7:i:;adas a .!..os derechos conferidos por u."1a 111a:rca, e.al. .;:or.io 

e.J.. u.se ccrrect:.c de términos descriptivos, a condición de que 

-:-.::::::::ia :..::-:a efe .1.as Part:e.s proi1ibi.::á el. regis=ro c:=-mo ma:_-ca, 

a 1 me.-:: os e.'"1 es.oaf1ol., francés o ingles, que 

TESIS <:ON 
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designen genéricamente 1.os bienes o servicios, o 1.os tipos de 

bien~s o de servicios, a los que l.a marca se apl.ique. 

1-;. Cada una de 1.as Partes negará el. registro a las marcas 

que co.-it:engan o cc.-isist::a.'1 en el.ement:.os inmora 1 es, 

escandal.osos o que indu:::can a error, o el.ement:os que puedan 

denigrar o sugerir fal.sament:.e una relación con personas, 

o muertas, i."'"':.St:i::uciones, creencias, simbo l. os 

.-ia.::ionales de cualqu.i.era de 1.as Part:.es, o que J.as 

:ne.-iosprecien o afecte:1 en su .reput::ación. ul: 

Del articulo anterior podemos desprender que en materia 

de marcas se norma cuidadosamente el que las partes no 

épliqu.en reglamentos e:-:cesivos que pueden constituirse como 

~nA barrera al comercio. Sobresalen los siguientes puntos: 

1) No se podrá supeditar al uso la posibilidad de 

registro. 

2) Cada una de las partes establecerá un sistema 

de registro de marcas. 

3) El artículo 6 bis del Convenio de Paris se 

aplicará también a los servicios. 

i: Suni Ca.,,~uni " Soni Fcrnóindcz. •'Z\1arco Juridico 1'.1cxicano du Ja Propiedad lndustrinl- TLC.. ED. 
P(•rrua. \.1é,icn. ·P:ig . ..io 1 

--------~--~----
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4) El registro nacional de una marca tendrá cuando 

menos una duración de 10 años. 

5) Cada nación e:-:igirá el uso de una marca para 

conservar el registro. 

6) Cada una de las pa.!:"tes podrá establecer 

condiciones para licenciar y ceder marcas, pero 

no se permitirán las licencias obligatorias de 

las marcas. 

En este sentido el TLC .impone a nuestro país J.a 

obligación de realizar el má:-:imo es fuerzo por cumplir 

estas reglas. 

..-----------
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN _________________ ___:============~ 
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2.4 Tratado de Libre Comercio entre Venezue1a - Co1ombia -

México 

Este tratado fue firmado en la ciudad de Cartagena de Indias 

en Colombia el 13 de Junio de 1994 y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995 y entro en 

vigor para México el 1 de Enero de 1995. 

En este tratado bajo el principio de nación más favorecida, 

asi corno, el apego a las leyes de cada país signa-::.ario, se 

protegen los derechos de autor y la propiedad Industrial con 

apeg:=i a las leyes de cada país y en materia de marcas a la 

2.et:!'.'a die-=: 

"Sección C - Propiedad indust.ria.1. 

.Artícu.1.o is-OS: Ma.Cer:ia ob~eto de protección de m.a.rcas 

Las Pa=ces podrán estab1ecer como condición para e1 

~egis~=o de 2as marcas, que 1os signos sean visib2es o 

pe::cep::.ibl.es si sor. suscept::..ibl.es de represe .. -it::.aciór:i g=á:i.ca. 

~-2 e.--:. ::.ende=á po= marca t::.odo signo capaz de di.séi.ngui.= en e.l. 

:r:e.:-..::adc 1o.s bienes o .servic.ios p=oducidos o comerc.iaJ..i.::.ados 

.r::c.::-- u.-:a .:~ersona,,. de los bienes o servicios idént::.icos o 

TESi~: ce:;; 
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.s.i.mil.a.re.s producidos o comercial.izados por ot:.ra persona_ Se 

e~e~nderán también por marcas 1.as marcas colectivas. 

2. El derecho a.l u.so e:-:clus.ivo de 1-a marca se adquirirá por 

e.l :...·egi.stro de 1.a misma ante 1.a respect:iva oficina nac.ional. 

cornpet:ent:e, sin perju.icio de que cual.quier Parte .reconozca 

de.:::echos previos, .incl.uj,.endo aqué1-J.os sustenc.ados sobre .1.a 

base del. uso, de acuerdo con su legislación. 

'=' La nat:.:.:::ale=a de los Cienes o servicios 1-os c11ale.s se 

ap.2..icará una marca, en ningt::1 caso const:itui.rá un obstácu.J.o 

para el .registro de la marca. 

A.rt~cu1o 18-09: Derechos conÍeridos por ias marcas 

El ti tul.ar de una marca .registrada tendrá e.1. derecho de 

impedi:: a todas .las perso.-ias que no cuenten con el 

ti cu.la.::, usar en come.::cio sigr1os 

id~~ticos e simi.1.ares para bienes o servicios que sean 

o sim.i.lares a aquél.1.os para .los que .se ha 

r-:?;_:;;_st:rad:=J la marca del cit:u.lar, c:.....:a:1do ese use ge.Je.re una 

p.rcbaCilidad de con::usi.ón. Se presumirá 1.a probabi..lidad de 

::~::;.=:::..:::...-:i é:-; cua.1do sc use un s.i gno .idié."1:: i co sim.=-.la.r pa::a 

b.=-e~~s o servicios idéncicos o sim.i.1.ares. 

C;._:a:1d.::· dos más Par::es e:-:i.s=a.'1 regis::.::cs scb.::e u;;a 

.7!a ::-.:a ide.Jci.ca o simi.lar ."1omb.re de t:i tu lares dife;::-e.""ltes, 

p.:;:..·a c:.=..~::.::..-;.g:..:i.::- bienes o se::v.icios i.dént.icos o s.imi.1.ares, se 

..:..a comercia .1. i :=ació:1 de 1.os bie.'1es o sc::vi c:i.cs 

~------ -·--------
TE"'·(' C'~,.,T ' . 1-..',_1.: ·l)J.t: l 
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idenci.ficados con esa marca en e.l territorio de la otra Parte 

donde se eoncu~nt:re también regist:rada, salvo que J.os 

titu.lares de esas marcas suscriban acuerdos que permitan la 

r<2ferida comerciali=acion. 

::-.-. caso de 11.ega.rse a los acuerdos mencionados en el. 

párrafo 2, 1.as parr:.es deberán adopt:ar .las previsiones 

necesarias para eviLar la confu.sió:1 del. públ.ico respecto del 

orige~ de los bienes o se.r\'icios de que se trace, incluyendo 

.20 re.1.ar:.ivo a J.a identificació."'1. del. orig-=n de l.o.s bienes o 

ser· .... i e i os en cuestió;:. con caracteres destacados y 

p.rcpcrcic:1al.es los mismos pa.:::a 1.a debida i_:-iformacié:1 al 

púb.1.i.co consur.i.idor. Eses ac:...;e.::dos debe.rán .respet:ar 1.as normas 

sobre p.::-acticas co:ne.rcial.es _y· p.:::omoción de .la cc111petencia e 

.::...:.sc::..-ibi.rse e."1 .las o::icinas nacio.;ales co!77.petent:.es . 

. ,. . E.-:i cualqui.e.r case, no se prohibirá la i.:npo.rtac.ión deo un 

J.::.::..e.1 e servicio que se encuenr::re en .la sir.uació.'J. dese.rica en 

=i=ula.r .;n el. Le.r:::itorio de la Parte importadora, salvo que 

<3.:. =i ;:-uJ.a.r de esa marca presente razones válidas apoyadas en 

e:-:iste.""Jcia de obstácu.Los _oara el. uso. Cada Parte 

~~c::::,oce.r.:i como razo.""Jes vál.idas para 1.a fal.ta de uso, .las 

:.:.~cunsr::a."lc:ias ajenas a la vol.unt;ad del titular de la marca 

q:_:e c:::>:-;s::.:.t:uyan un obstáci..:.lo para el. uso de 1.a misma, t:.aJ.es 

.::esr::.r.icci.ones la importación ot::os requisitos 

TESIS c·oN - : 
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por .la r.iarca. 

Se e.--:tenderá que una marca se e:1cuentra en uso cuando 1.os 

_-:-c;::s-.:.-c: i o se e."Jcuentra.1 dispo.1ibles en el mercado ba_-jc esa 

::1a:: .... -:a, en 1-a can::::idad y del. riiodo que normaJ.mente correspo.-ide, 

=e~ie:~do e~ cue~ra la na=ura1eza de 1.os bienes o servicios y 

las :noda..:...idades baje .!as cua1es se su 

de la marca regiscrada, u::::.il.izar e:1 el. r.1ercado su pro1:>io 

.-:o::.•bre, seudó."1i:no domicilio, un nombre geog.::-df i co, o 

la 

..::c..:..:.dad, ca:-:r:.idaci, descir:.c, v·alo::, 1.uga.::: de erige.-, o é.ooc.a cir:: 

1~==~~:::.~ión de sus bienes o de 2a pres::::ación de sus servicies 

::: :.:..-as c.:o:::ac:ce.::.isticas de ést:os, siempre que: 

a) So:? distinga.-: clarame.'1::e de u:1a marca ::-egistrada; 

i-:.) se ..:...i::zi :e:: a pro¡:ési ;::es de info.:::.rnación,· 

·.::) sea.-i capace:s de i..íduc.!..r a.1 públ..i.::c a erro::: sobre 

-a p:ocede~c~a de ics bie~es o servicies; }' 

:_·:·) ::::- co.-is~i =uya:1 act:os de .::om~oet:encia desleal. 

2::-2.-:.p:::e qu-2 e.l uso que haga un t::e.rce!:'o de una ma..rca 

se 1.ini.it:e a.1 propósit:c ele 

,-, ,-, ~: --
'. ';.)_ ·.; 
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2nfo.rmación a.l públ.ico, no sea susceptible de inducir.lo a 

error o confusión sobre el o.rigen empresarial de los- bieneos 

.:::espect:.ivos y no constituya un act:o de compet:encia desleal, 

el .registro de .la 1narca no confiere a su =icu.lar el derecho 

de p.:...-chibi.r el uso de la marca a ese t:ercero para: 

a) anunciar, ofrecer en venca o indicar la e~iscencia o 

disponibilidad de bienes servicios 1..egí e imamen ce 

ma.rcados en e1. cer.:::i t:o.ri.o de la Parte que o=.c.rgó el. 

regiscro; o 

b) indica.::: .la compacibi.li.dad o adecuaciól1 de piezas d.: 

reca:nbio de accesorios uci..lizab.les con J.os bienes d.: 

J.a marca regiscrada. 

8. El. ci.=ular de 1.a marca .:::egisc.rada podrá ejercit:a.r J..as 

t:e.:::ce.ros que ut:i.1.icen en el 

!':it::.:..-cc.dc-- s.i."1 su conse."1cimient:o, una marca o signo idént:.icc o 

o servicios i.dé."1 cicos o 

.=.:..-::i.1.a:-es, cua.ndo esa identidad o simi.1.it:ud ind~zca al 

púl:.:li.== a error. 

Artícuio 18-10: Marcas notorianiente conocidas 

E1- arci.cul.o 6 bis de.1. Conve11io de París se ap.licará, con 

.:as ::1:::>di::icacio::es que corres.oonda, cambi.én a .las marcas de 

Se e:1 t:e."1derá que una marca es not:o::iament:e 

~:~.:..~..:..da en u:1a Pa.rr:;e cua::do e.l sector .oercinence del. púb.lico 

~-:¿ 1.cs ci...rci..:1.os come.rci.al.es de esa Parce, conoce .1.a .,.-;¡a.:::ca 
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como consecuencia de J.as act:ividades comercial.es 

desarro2ladas en una Part:e o fuera de ellas, por una persona 

que emplea esa ma.:::ca en relación con sus bienes o servicios . 

• 4 ¿::ecco de demost::rar .1.a nocoriedad de 1.a marca, podriin 

emp.leal.·se codos .1.os medios probacorios admitidos e.--: la Far=e 

de que se era ce. 

2. Las ?arces no registrarán como marca aquel.1os signos 

iguales o simil.ares a una marca not:oriament:e conocida, para 

cualquier bien o servicio, en cua.1.quier case 

e.-i que e1- uso de .1.a marca por qt:ien solicite su registro 

pudiera crear confusión o riesgo de asociación con 1.a persona 

re.= e::: ida e.-i el. pá.::rafo CO:JSCi. t:uye.ra u~ aprovechamiento 

i:1just:c del prest:igio de la ma::ca. Esta p.:::ohibición no será 

..:-ef-2-.:::-ida e."1 el pár.:.-afc 1. 

:._a pe.::sona que i.ni.ci.e 1.a acci.ón correspondi.ent;e cont:.ra un 

:--2;;:.:i...sc.::c de marca concedido en ccnc:rave:1ción del pár.::afo 2 

c.i-=be.:.-a ac:::edi ca::: que es e.1 ti tul ar de 1.a marca notoriamen~e 

Artícuio 18-11: Signos no registrabies co~o .marcas 

~as Fa.::::es poC::.rán negar el .regist:ro de marcas que at:ent:en 

...::.::.-;=..::-a .::a mcral y 1.as buenas cost:.umbres, que reproduzcan 

s~~b~~~s ~acionales o que induzcan a error. 
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Artícu1o 18-12: Pub1icación de 1a so1ieitud o de1 registro de 

marcas 

En los t:érmi.:1os y condiciones que esc.abJ.ezca 1.a .legisl..ación 

de cada Parte, la oficina nacional compet:ent:e ordenará la 

publicación, ya sea de J.a soJ.icit:.ud o del registro, según sea 

el. caso, a fin de que cual.quie;t~ persona que t:enga 1.eg.ít;imo 

int:.erés present:.e .las obsert,··aciones a la sol.icitud ejerza 

1as acciones correspondient:es en contra del registro. 

Artícu1o 18-13: Cance1ación, caducidad o nu1idad de2 registro 

de .marcas 

1. La oficina nacio:1al compecent:e de cada Parce, de 

cor2formidad con su .1.egisl.ación, cance.1.ará o declarará caduco 

el. registro de una marca a sol.icit:ud de cual.quier persona 

i:n:eresada, cuando sin mot:ivo juscificado 1.a marca no se 

h~C~ese u~i1-izado en 1-a Parce en 1.a que se otorgó el 

=~g~s=ro, por el titular o por su 1-ice~ciacario, durante 1-os 

::.:...-e.s a.""'ios consecutivos precedences 1-a fecha en que se 

.i:":.ici.e 1.a acció.• cc.r.respondient:e. 

Se encenderán como _medios de prueba de 1-a ucil.ización de 

la marca, e~t=e ocros, Zos siguientes: 

a) las fac=u.ras comerciales que demuestren la reguJ...aridad y 

2a ca~cidad de comercia1-ización, al. menos durante ei arlo 

a.--ice.:...-.ior a 1.a fecha de iniciación de J.a acción 

co.rres.oondi .;:n ce; 
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b) .l.os invent:.a.rios de los bienes identificados co.'I. J.a 

marca cuya e:-:i.st:encia se encuentre certificada po.r 

auditor o fedat:ari.c pLJblico que demuesr::re regularidad en 

la producción o e."1 1.as ve.-:icas, o en ambas, a.1 me:•os 

dura.""J=e el a.~o a:~r:.~.:_·icr a .la fecha de iniciación de .1.a 

acc.ió."1 cor.::espondie::::-e,· 

e) cua.lqu.ie.r ot::ro m.;dio de _orueba permitido por 1.a 

legi.s2.ació."1 de 1a Parce donde se soJ..icit;e .la acción 

La prueba del uso de la marca corresponderá al t:.it:.ular del. 

.-::egi.st:.ro. E.l registro r.o podrá ser car1ce.lado o decl.a::ado 

caduco cua~do el t:itu.1.ar de la marca p.resence razones válidas 

apoyadas en la e:-:i.stencia de obsr:.áculos para el. uso. Las 

Par=es .::e.:::::onocerán como ra::ones ·-.·á.lidas 1.as circunstancias 

~. De a:=:.;e:::do con .la legi.slació.:. de c:ada Parce, 1.a respect.i.va 

o:ic.ina .la a~t.oric'ad nacional. ccmpeLen:;e, según e2. caso, 

:=a:1ce1.ará o declarará 1.a nu.lidad del regisLro de una marca, a 

s..=..-::i.2a::: a una marca que hubiese si.do nocori.ament:e co.:.ocida, 

e:: .:::..~.s =é:::w.i.Jos a'e.1 a:::t:.iculo 18-1.C, a1. mo:nen:::=.i de solicica.::s.: 

A.rtícuio 2B-i4: Duración de ia protección de marcas 

TESIS CON 
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E.1 regiscro de una marca cendra una duración de diez aiíos 

co."1.t:ados a parr:.ir de la fecha de la presentación de 1.a 

so.licit:ud de .La fecha de su concesión y podrá renovarse 

ind¿finidame~te por periodos sucesivos de diez arlas, en los 

térmi~os que escablezcan .las legis.laciones de cada Parte. 

Artícu1o 18-15: Licencias y cesión de marcas 

Las Partes podrán esr:ablecer condiciones para el 

1.icen::::i.amiento y cesió."1 de marcas, quedando ente.-idi.do que no 

se permitirán 1.as 1.icenci.as cbl.igatorias de marcas y que eJ. 

t.i:::ula.!: de una marca regist;rada te:1drá derec.~o a cederl.a, con 

o sin la transferenc.ia de 1.a er.ipresa a 1.a que pert:ene=ca la 

ma .rea. 

A.rtícu1o 18-16: Protección de 1as denominaciones de origen 

indicaciones geográficas 

Cada. Parte prot::.egerá .las de."1om..::...-.a.cio .. -ies de o.rigen y 1-as 

i~dicaciones geográficas, en .los cé.rminos de su .legisl.ación. 

2. Cad.==. Parte podrá declarar .la prot:.ecció.-i de de:1omi."1aciones 

de o.rige.-;; o, en su caso, de indicaciones geog:::áficas, según 

lo ~>-:>::e·.?·ea su legi.sl.ación, a solicit:.ud de .las auco.::idades 

:c::¡p·e=e."1=es de la Parce donde la denomi .. -iación d<e origen o 1.a 

~:;.ci..::..cac;..ón g.;:ográfica escé procegida. 

Las de:1o:r.ina e iones de origen o las indicaciones 

;:-;;..,-:..;:::afie.as p::ocegidas en u."1a Parce no serán consideradas 
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C01!1L...'."1e.S o ge:1éricas para disti:-:.guir el bien, mientras 

subs~sea su pror::.ección en el país de origen. 

relación con .las denominaciones de or.igen y l.as 

.incU.caci.ones qeografi.cas, 1.as Pa=t:.es escablece.rá.-i Jos medios 

..:'.e;:z;Jes _::::-a::a que .las ¡::e:..·sona:: .i.-i=..::resadas puedan imped.ir: 

a) ¿.:_ t.:sc de cua.lq~ie.!..· n:ea."io que, en 1.a desig:1ación 

pr~se~cación del b.ien, i.nd.ique sugiera que el bien de 

que se r..:.n t:e..!""rit::orio, reg.ión o 

loca.l..idad d.is::inta del verdadero lugar de o.::.ige:1, de 

modo que .indu=ca al pübl.icc a error e~ cuanto al. origen 

b) cual.quier uso que const:.i cuya un acto cie 

com_oet:encia deslea.1, en e.!.. se:1t:.ido en que l.o escabl.e.::::e 

e1 art:.!.culo 1 O bis del Convenio de París. 

A.rticuio 18-17: Protección de ios secretos industria1es 

::ci.:::."1 1.ici.t:ame.-ir:::e r:..e.-iga cc:-:t:::=ol de un secreto i.ndus't:.::ial 

~:.edida e.""1 que: 

c.":".-::J :...:."'ltc e en 2a co.-:z.:!:iquraciór. .Y" compo.si.ci.6.-:i prec:f.sa:::: de 

~:..:..:; e1ez:1e.'1r:os, 110 sea co."'Jocida en general ,-;:f. .:!:áci.1.ment:e 
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norma.1..mente maneja .. '1 el t:ipo de información de que so:: 

e.rar:e,· 

b) 1.a info:::maci.ón Lenga un valor come.=cial. efeccivo o 

potencial pcr ser secreca; y 

e) .las ci:::ct.:ns::anc..:.as dadas, persona 

leqa.lmenr:.e la concro.L haya adoptado 

medidas ra=onables para mantenerla secreta. 

La información de secrer:o indus::::ria.l necesa1..-iamente 

deberá estar referida caract:e.::.iscicas e 

:i~alidades de los bienes, a ios métodos procesos de 

_p•::-cducción, o a 1.os medies e :orr.:as di:: dist:ribuci.ó:J 

co:nerci.alización de bie.'1.e.s o p.::-estaci.ón de servicies. 

A..rt:íc:u1o 3.B-3.B: In:Eo.rma.c:ión c:ons~derada como secreto 

i.ndust:.r:i.a:L 

. .; .les e.fec::os de est:e cap.i tul.o, .""!e se considerará como 

s-=c.re::::c induscria.1 aquell.a información que sea del domi.nio 

la que resulce evidente para u~ 

:~;a-.:::e:::..::.a o 1.a que deba ser divu.lgada por dis_oosició."1 legal. o 

se entenderá que entra al. dominio público o que es 

_-.:·.:.·_,o1:2.:;ada pcr di.spcsi.ción 1.ega1-, aque.21a i.."7.fc:::-r.zaci.6_-; que sea 

p.:..·.::r-·-=-'.:..-cio."i.ada a cua.:..quie:.- autoridad po.:: una persona que la 

-:·..<:-::?..i,. c:_:a.1.do 1.a p:::oporcio.-ie a efectos de obtener 1.i.cencias, 
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permisos, autorizaciones, .registros o cual.quiera otros actos 

de aut:oridaa'. 

A.rt:icuio 18-19: Soporte de1 secreto industr.ia.1. 

La información que se considere como secreto industrial 

deberá ccnst:ar e:1 documenr::os, medios el.ectrónicos o 

mag11é:::i.cos, discos ópticos, mic.rofil.mes, pel.ícuJ.as u ot:..ros 

el.ement:os simil.ares. 

A.rt:i cu.1.o 18-20: Vigencia de 1a protección de.1. secreto 

.i.ndu.stria.:I.. 

La protección otorgada conforme al arcicul.o 18-17, perdurará 

mien-::::as e:·:ist:.an l.as condiciones al.1.i estab:Lecidas . 

.A.rt:i.cu.J..o 18-21: Ob1:igac:iones de.1. usuario de secreto 

:indu.stria:Z. 

Quien gua::de un secreto indust:.riaJ.. podrá t;.rarismitir.lo o 

a~=ori=ar su uso a un tercero. El. usuario autorizado tendrá 

la c·l:::.2..i.gaci.ón de no d.ivul.gar el secreto industrial. por ningún 

."!1edi.c. So.lament;e podrá cransferirl.o o autorizar su uso con el. 

co~senr:i.m.ie.'lto e:·:p.::.-eso de qr..:.ie.-i autorizó el. uso de ese 

~~ 1cs convenios en que se transmitan conocimientos 

e detalle, Se podrá.'1 est:.abl.ecer cl.áusul.as de 

:c~f~de~=ia2idad para pror:ege.::.- los secretos industriales a 1 1i 

TESIS COfr--
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conr:enidos. Esas c.láusu.las precisarán J.os aspectos que se 

consideren como confidenciales. 

3. Toda persona que con mot:ivo de su trabajo, emp.leo, cargo, 

puc:st:o, desemp.;fjo de su profesión o rel.ación de negocios, 

te.'1ga acceso a u:-; sec:::et:o induscria.l sobre cuya 

confidencialidad se le haya preve.'1i.do, deberá abstenerse de 

usarlo y de .reve.larl.o sin causa :;justificada y sin 

co."1se:Jt:imiento cie la .oe::sona que guarde ese sec.reco o de su 

usuar~c aucori=ado . 

..,. La violació.-i de 1.o dispuesto en este arCículo sujetará al 

a 1-as sa.'1ciones pe.na.les y adminis era ci vas 

co:::respondi.e.o¡,t:es, así como a 1.a ob.ligación de .indemnizar 1.os 

perjuicios causados con su conducta, de acuerdo con 1.a 

leg~sl.ació.n de cada Parce. 

A.rtícu1o 18-22: Protección de datos de b~enes far.moqu.í.micos o 

agroqu:i.In:i..cos 

Si. como ccndición para aprobar la comercia.lización de 

bie."'1'2S farmoquimicos o de bier1es agroquímicos que uc.i.licen 

:::..zevos ccmponences químicos, una Part:e exige J.a present:ación 

de da=:os sobre e ... :perimentos o de ocro cipo que no se haya1'1 

:"":':..:bl.:.cado y que sean necesarios para det:ermina.::: su segu::idad 

_:,,· e.=-.icac.:.a, esa Par::.e prot:ege:::á .los dacos referidos siempre 

q;_:c St.; ge."1e::ació."1 imp.lique un esfuerzo consi.derab.le, sal.vo 

~~2~do 1a pub2icación de esos dat:os sea necesaria pa.:::a 

-----------
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proz::eger al. públ.i.co o cuando se adopten medidas para 

garanLizar la protección dé los datos contra todo uso 

come::cial. desl.eal. . 

...: • C.3d.a Parce dispond.:..-á, ::espe:=co de 1.os da t:.os menciona des e.1 

el _c.i::.rafo 1 que 1.e sean p::ese.1cados después de la fecha de 

.a."1:: rada en vigor de este Tratado, que ninguna persona 

distinta a la que 1.os haya presentado pueda, sin aut:ori::;aci.6.1 

L:l::ima, con car co:; esos datos en apoyo una 

so.:..ici::ud para la aprcl:::ac.io.-: de z..:."1 bie.-: d1..1ra.-;:;e U.'1 per.::..odo 

.:..-a=o.-:.able des_oués de su _orese::::acié.J. Para es ce =:i:), po.!.-

_::::-e::iodo .ra=onabl e se e.-: ::e.-.ide::::a :1orma lme."1 ::e u.-1 1.a_oso .Jo meno.!.-

a c.:.:1co afíos co:;cados a pa:::::ir de la fecha e:1 que .la Pa.::::e 

la persona que produjo 1.os datos, 

a¡::.::cl-:.ación para po.-:.er el mercado su b.ie.1, t:o.T..a.-;do 

2ue~=a la na::z..:raleza de 1.os datos y los esfue::zos y gastos de 

..:...::; pe::::sc:1a para gene::a.:::1.os. Sujeto a esr:-a dis_oosició.-:., nada 

i;;:pedirá q:..:e una Parte 1..leve a cabo procedimientos su:nari.os 

ci-:3 ¿;;_o::cl::ació."7. .:=ia:::a .asos bie:1es sobre 1.a base de estudios de 

i:::ioeq:..iiva.J...e.-:.cia o biodispor.ibiJ.idad. " 13 

'' SPni Ca~!>ani '- Sonf Fcrntindl!z. ··J\.tarco Juridico f\1cxicano de la Propicdud Industrial- GJ\.13·· ED. 
Porrua. :'\h.:,icl'· -Púg. 7"2.S 
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CAPrTULO rrr 

MEDIDAS INNOVATIVAS PARA LA PROTECCION DEL DERECHO MARCARro 

3.1. MARCA NOTORrAMENTE CONOCIDA 

El convenio de París obliga ~ los países miembros a rehusar o 

cancelar el !~egistro y prohibir el uso de una marca que sea 

s~;~cept.:..ble de crear confus.iór. con ot~a ya r1otcriamente 

conoc~da en ese pais. Es~a di~pcsi.ción reconoce la protección 

que se debe a las marcas que son no-::::oriamen-::::e cor.ocidas e:-i. un 

país m.iembro, aun cuando r.o estén registradas en él. La 

pr:::.t. ·2-=:c ién de és t:as resulta del hecho de su notcr iedad, lo 

c'....la:_ se cc:-::sidera justi.=.i::::ad::;. razó:-i. de qu<3 una marca que 

:-:,,-o, a.ciqt...:.i.rido prestigio y reputación en un país mie~bro debe 

.;;·.:::--,era!:" ·.;n derecho en .::a•:or do: su -::::itular para evitar que 

~a~·~ t..:.~ aprovechamiento injusto de ese pres~.ig.io. El registro 

use de una marca similar susceptible de producir confusión 

a e--:::: o de competencia desleal y lesiona ria los 

.:.:--.<:.e!:eS'3S del público, que se vería inducido en errcr por el 

~s~ de la marca conflictiva pa~a los mismos productos u otros 

aquellos para los cuales está registrada. 

---------
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La marca en cuestión debe ser "notoriamente conocida". Ello 

tendría que ser apreciado y determinado pcr las autoridades 

administrati·Jas o judiciales competeni:.es del país en que se 

pretenda la prctecci6~ de la marca. Ur.a ma~ca que úO ha sido 

usada comerc.ialme~te en pa.is puede, sin embar;'!O, ser 

notoriamente conocida en ~l debido a la publicidad que chi se 

efectúa las repercusiones que tiene en el pa~s la 

publicac~6~ hecha o-.:.ros países. Sin embargo, algunos 

pa~ses exigen que la marca se haya usado efectivamente en su 

't.erritcrio como condic.ió"1. acordarle la protección 

especial como marca notcric.mente conocida. 

La protección de una marca de este tipo en virtud del 

ar~iculo 6 bis del Convenio de Faris es obligatoria cuando 

la ~arca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada 

~ara prcductcs idénticos o similares. Es decir, que se 

aplica a estos efectos la regla de la espec~alidad, según 

~a cua: !a protección se acuerda en ~unción de los 

prod~=tos que la marca distingue- Corresponderá a las 

autoridades admi~istrativas o judiciales del pa~s en que se 

reclam~ la protección d~terminar si este cond~ción se 

c~~~~e e no. El con~enio no impide que los paises ~iembros 

ac~€rd~~ a ~as marcas notorias una protección más amplia 

TESIS CON 
FALLA DE OFUGEN 
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que la prevista en el articulo 6bis, por ejemplo, sin 

limitar su aplicación con la regla de la especialidad. 

Los países miembros están obligados a tomar de oficio, cuando 

su legislación lo permita, a pedido de pa~te interesada, 

los siguientes tipos de medidas: 

l) Denegar solicitud de registro de marca 

conflictiva; 

2) Cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo 

cual deben conceder como mínimo un plazo de cinco años a 

pari:.ir de la fecha de registro para pedir la cancelación 

a<; ...:....a. rna::::-ca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido 

r¿gistrada de ~ala fe, en cuyo caso no puede limitarse el 

3) proh.:..bir el uso de la marca conflictiva, para lo cual 

puecie:t =:ijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva 

se usara de mala fe. 

La.s "--='=":r.as i.n-::.e=!"lacio~ales, regionales y nacionales, q'l..1e 

disposiciones sobre marcas no::.orias, 

g~n·;ral:nente, no contienen una definición de esas marcas. 

~:nbargo, algunas normas recientes 

Tli' ~¡0 ("('i'T \ 
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defini.ci.ones basadas en elementos aspectos a tener en 

cuenta al definir la notoriedad, o prevén una lista no 

e:·;ha.ustiva de factores circunstanciales o criterios cuya 

ocurrenci.a en un caso concreto indicaría que una marca es 

not:cria. 

El Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (P..D?IC) introduce mayor 

precisión al respecte. Su artict..!l.o 16.2 estipula que oa::::-a 

e=ec-::.cs de determinar si marca es notoriamente 

conocida, los miembros tema rán en cu en ta su notoriedad en 

el sector pertinente público. Esta disposición 

ccnstituye el nivel m~nimo de protección. En consecuencia, 

~=s mie~b::::-os no podrán requerir que la marca sea c~nocida 

~~~re personas dist!ntas de las del sector pertinente del 

p~~~!co al cual están dirigidos normalme~te los productos 

e ser·.·.:..c.ios que la marca dis-::.ingue. Una condic.ión más 

d.i::.i:::-.il de cumplir (por ejemplo, que la marca sea conocida 

por 'tctalidad del públ.icc consu:nidor) 1 implicaría 

reducir las posibilidades de proteger u~a marca como 

::,· pcr lo tanto ..:-educir la prc¡:ección de esas 

~arcas por debajo del nivel mínimo exigido por el AD?IC. 

----~------

TESTS-CON----¡ 
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En México la Marca ''Notoriamente Conoc.ida'' es regulada por 

el Instituto Mexicano de la Prop~edad Industria1 a través 

del articulo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, 

fracción XV que a la letra dice: 

Art:. 90. No serán .reg.ist::abies como marca: 

XV. Las de.-iom.inac.iones figuras o formas 

t:ridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el 

inst:.it:.uto estime not:oriament:e conoc.idas en México, pa.ra 

ser aplicadas a cualquier produc:;o o servicio. 

Se e."1t:enderá que una marca es not:o.:::.iamen::e conocida e.'1 

t·J-2:-:i.co, cuando en un sec:;or dece:::-mi.nado del públ.ico o de 

ios circules cc:r:e.:::cia.les del país, co.-:.oce la marca come 

co.-:secuencia de las actividades comercia.les desarrol.ladas 

¿.:-: N-áx.ico o e.1 e.J.. e:-:r:.ra."Jjerc por u.;a _oe:::so:1a que emplea 

esa ma,;:,.·ca e.-: relaci6.-:. co.'J .sus produc::.cs o .servi.ci.os, a.sí 

co,"T:c el ccnoci:n.ien::c que se t:enga de .la marca en el 

t:e==itor~o, como consecuencia de ia promoción o pubiicidad 

de .!.a mi..sma. 

.--------------·------
TESIS cor\: ' 
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• ..<; efecto de demostrar J..a notoriedad de .la marca, podrán 

emplea=se todos los medios probatorios permitidos por e.sea 

ley." 

El impedimento :z:egistrar marcas notoriamente 

co:-iocidas, según la Ley de Propiedad Industrial, debe 

aplicarse en cualquier caso en que el uso de la marca por 

quien solicita el registro, pudiese crear confusión un 

riesgc de asociación con el titular de la marca 

notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que 

cause el desprestigio de la marca. Es<:a restricción al 

registro no es aplicable, desde luego, cuando el 

sclicitante del registro sea legitimo titular de la marca. 

:z:elación con lo anterior se establece en la ley al 

!:'"E:;Jistro de las marcas ''notoriamente conocidas'' sean 

registradas por persona distinta a su legitimo 

propie<:.ario, es importante señalar que la restricción se 

ex~~ende a ::ocio tipo de clases y productos. 

:::..:... aü::or f'.~aurici.o Jalife nos mues<:.ra cor-. claridad este 

::ipo de res::ricción a t!:"avés del siguiente ejemplo: Si 

2-E.· p2.an<:.ea una solicitud para registrar la marca ".Z:...Dio_n.s" 

pc..!'."a u:--.C::i persona distinta al titular, sería igualmente 



1.29 

negado su registro para calzado deportivo que para 

productos químicos. n:-i 

Es importante seftalar que el concept:o de ''marca 

r.::::itoria'' ha sufrido una gran evolución en la Legislación 

Me;..:i.cana en gran parte la labor que los 

Tribu:1ales Federales han cumplido ai emitir importantes 

c.=i::erios en mate!:'"ia de notoriedad de marcas, fijancic los 

pará:net:r::>s y lineament:os de las "marcas r.otorias". Une de 

los casos mas sonados es el de la marca ''GUCCI'', en el que 

el Tercer Tribunal Colegiada ~~ materia acim~nist:rativa del 

primer circuito, través de la Tesis Jurisprudencial 

M.:;P.c.; tJOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE: TENE?. DE UNA 

!·1.:-'.ECA IJOTOPIA. L.;.. PROTECCIÓN DE LA !'>1Jl.P.C.~ NOTRIF-.MSNTE 

CONOCIDA ''GUCCI'' NO !lECESITA El REQUISI70 CE QUE SE 

E:,~::UENTRE REGISTRADF. EN EL ?AIS y que al letra dice lo 

si.guiente: 

"?ara poder de.limica.r el .significado que se debe 

ce.~.er de una marca notor.ia, es necesario tener en 

cue.•::a qz...·e .la nocori.edad es e.l conoci.mi.en'Co que eJ. 

púb.l..:f..cc cons: .. un.idcr ::.iene de esa ma.rca. Ese e 

cc.-ioc.im..i e:-i ::o no se .l.i.mi. ca, na cu.ra..lmen ce, al nomb.re 

11 
Jt\LIFE DAI IER. l\.1AURICJ0 ··MARCAS. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN f\.1EXJCo··. 

EDITORIAL SISTA. QUll'."TA EDICJÓ~. i\.1EXICO D.F. 2000. PAG. 48 

,.,-----------·- -----
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de .la marca, sino que incl.uye informaciones sobre 

les cualidades, caract:eríst:icas y use de los 

product:os que la 1.levan. Es por referencia al 

_oúbl..i.co consumidor cc:no se puede sabe: si una marca 

es .'1ot:o::ia o :::e, :.---·a que 1.a :;0::0.::.iedad es una p.!-ut!ba 

de la ut:ili.zació~ de la ~arca, porque significa que 

1.a marca ha t:e~ido gran éx±=o y ha sidc aprec~ada 

por los co:1su:nidcres. De ta.1 medo que u.-.ia .ma:ca 

puede se.::: :1oz::oria:ne::=e cc::ccida e:1 el pa.is anr:e>s de 

posibl.es de la publicidad de ct:.:..-os países, aún 

a.-it:es de que se u=:il.ice e.o-: .la .::::epL.·f.:;1.ica 1'\.Je:-:icana. 

Pcr l.o que ve al caráct::e.:: d.:: not:oria que puede 

a::ribu.::..rs.: a una marca, es u:1a c:uest:ién de i•echc 

que 1.as aut:::oridades adr:1inis::::at:.i·..-•as y judicia.les 

del pa.is deben det:.e.rminar, fu."1da."1do su opi.."li.ó~ en 

a,._:=rec:i a e i c.'les ra =o.'lab.1 es. 1.a espe.:::ie, .2a.s 

a:...;r;c.::idades .r.;s¡:;c.-isab.2es negaron a la quejosa e.1. 

req::.s=-ro ciel signe que propuso, l='ºr c..ratarse de .1.a 

im.i ;:a.:::::.é."1 de u::o de 1.os monogramas que se usan en 

1.cs p.:::oduc=cs de: 1.a marca "Gucc:i ", que 

..:::t:.cr.'lac.:f..cnal har. dado a co:-ioce.::: los se:"íc.res .:..J.do y 

p;_-):ic.l::o Gu.:::c.i, .res_oo."1sabl.es del é:-:::.. t:o co:ne.rcial. de 

di ches _o.roductcs p;:::cpiedad de "Guc:ci Sho_os ", Inc., 

TESIS c:CJI\J 
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por J.o que estima.ron que se t:rat:.a de una marca 

notoriamente conocida, y que, de concederse eJ... 

regiscro sol..icic:ado, se podría crear confusión 

entre el. púb1ico consumidor, pues éste a1 adqu~.ri.r 

Jos productos cr-eeria que se t:.rata de arc.ici....:1.os 

amparados co.-:i la marca no::~.:;i.ament;e conocida. Con 

lo anterior, 1.as autoridades 

responsabJ.es Yeal.izaron u:1a correcta aplicación. de 

1.os art:.iculos 91, :=.:::-acciones ."-:;.: y X • .,.:I, de J.a Ley de 

Invenciones y Marcas, y 60. bis y lOo. bis deJ.. 

Convenio de París para la Prot:ecció.-:i de la 

Propiedad Industrial., pues, al t::.rat:arse de un 

diseñe que .imit:a uno de J.os monogramas de 1a marca 

noto:::::iament:e conocida "Gucci ", no se 

registrada en el pa.is, pues no es necesario que se 

cump.1.a con ese requis.i to para que se de la 

p::ot:.ecció."'1 de la marca notoria .. en cé::minos de lo 

dispuesto por los artículos 60. bis y 100. b.is del 

c::::;·.,.·e.'1io :nencicnadc a:Jt:eriorment:e, ya que se t:rat:a 

de LJ.'1a prot:ecci.ón de caréict:er e:-:cepciona.l que t:iene 

c:=:mc fi:: e·,.·ita.r que se induzca a engaño o e:::ror a.l 

r-Ob2ico co~sum~dor e .impedir que se produzca~ accos 
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de competencia des.1.eal. La marca sirve para 

dist:inguir l.os productos o servicios que provienen 

de su fabrica.'1Ce o de un come..rciant:e, de los 

.o.roducL.os o serv.:...·.:::i.os de sus com.oe:::.i.dores. Las 

::-ue.'1::.es del derechc a la rr:a.::ca, reconocidas por .:.a 

1.as 1.egisl.aciones de 

dis=.i..nt:.os paises, so.--:. el. prime.:: uso y el. registro, 

habi.E>:1dcse genera1-i::adc este ú1:::.imo como el medie 

:r.ás e.:::ica= ]:;)a.:_-a .l.a ¡::..::c::ecc-=.c-."""J del si9.-:.c .71a.:.·caric. 

EJ. sis;:er.:a adop::ado .--:uest:ro pais pueo'e 

C0."1Siderarse cc.7:.0 m.:..:-:::o, ya que si bien es ciert:o 

qz..:¿ básicame."lt:e 

e:·:clt..is.ividad de2 de.::-echo a 1-a marca, ::ambien es 

-~~e..::dad que el. uso prod:i:::e e.::ecr:.os .:}t:ridicos a.--:t:es 

del regis:::.rc, ce.--: pos::e.::ioridad a su 

ct:orgam.ienco. Nuescra Ley de I:1v·enci_ones y· l.Jarcas 

~arca que comen=ó a ser usada a~ces que ocra fuese 

.:.·egis:::..:.:add, l=a.::a le cual e:-:i.s:::.e.--: 1-::-rc:.::ed.i:-:1i.ent:cs y 

ia anulació~ del registro ya 

c:::.c1.·9ado para dar lugar al. .::.-egi~::.::c de la .7ia.::..::a 

t:::acia ..::on ar.=.ic.J..._oación (ar;:.icul.os 85, 99 y 9.3). I..a 

::-.!.·c:.eccio:: de la ma::ca se encue~-¡::ra suscent:ada e."1 

~.::inc~pics fundamen::al.es: el de ce.::ri:.cria~idad 



133 

y e.l. de especial.idad. De acuerdo con el. pri.ncipi.o 

de 2a ~erritorialidad, .l.a protección de 1.a marca se 

encuentra circunscrita a los 1.i.:nites del. país en 

donde ha sido .rec;:iscrada _y, po.r st..· parce, el 

p:incipic de 1.a especi.a.1...1-dad de 1.a ma.rca tie:1e que 

ver con .la naturale:::a cie los productos, ya que el. 

derecho e:·:cl.usivo qt:e origina el. registro de la 

marca opera s61.o e.-:. el campe de los produc=:os o de 

~rincipic de ce.r.ricorial.idad, ·.¿er los articu.los 

119,,. 121 y 123; er. cua."1=:o a.l p.rincipic 

especial.idad, los articu.lcs 94 y 95 de la Ley de 

Inve.-iciones y r.-:a::cas) . .!?e::o la aplicac.ión est:ricca 

de los principios de te::::i t:c.ria.lidad de 

espec:.1.al.idacf de la ma::ca, p:.;ede p.rovoca.:: abusos que 

se traducen en enga~os para los leqí~imos dueños de 

.las marcas y para el público co:-;st..•tnidor, pues 

debicic ::a territorialidad, alguien poco 

~scr~pulcso se podría apro•.,·echar cic> una ma:::ca 

e:·:=:::a."'"!je:::a que r:odavía no ."Ja s.ido regiscrada en 

:-¡i..:.=:s=::o pais, .oa.::a obtener el regist::::c de esa marca 

a st: .--:omb.::e, .Y disfruta::: de J.a cel.ebri.daci de ese 

c~=adcs inconvenientes, eJ. dia cacc.::ce de julio de 
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mil novecientos setenta y siete, se adoptó en 

Est::ocolmo la til-:=~ma revi.sión del Conve:1io de Pa::ís 

para .la Prct:eccié.-: cie la F::op.iedad Ind:..:st:rial de 

::echa vei:1t:e de r.:a~·:;c de mil ochocie:1tos oc.11.enta y 

1.a U.-:ió.-: segú.-; dec::et:c publ.icado e:1 e.l Diario 

o::icial. de .la Fede::ac.ió.-:. de cinco de marzo de mi.1 

novecie.-;cos sete.-:.t::a y seis. Lc: dispuesto ¡::,or 1.os 

arciculos 60. bi.s 2. Oo. bis de1. :/a me.Jci.onado 

Co~ve~io, cienen la fi~a2idad de evit:a:: el regi.st:ro 

y el uso de una marca que pueda crear cc~fusión con 

ot:ra marca ya not:criame.-:.t:e cc.---:.ocida e."':l e..i. pa.i.s de 

registro o de ucii.izacién, au~quc es~a ~leima marca 

i:::ie.---:. conocida no escé o t:odavia no haya sido 

protegida en el. país medi.ance u~ reg~scrc que 

.-iormal.:nente i.mpedi::i,a el. reqiscro el uso de La 

;na ::ca que e.Jtre en co:1fl.icco CO.J el.la. Es:::a 

.o.::ocecc.ió:1 e:·:cepcional de una marca :10::0.riamence 

-:o.;,cci.da esr=á. just:ificacia po::que el regiscro el 

de u:1a 111arca simi.la.:: que se presr:.ara 

co~fusi.ón equivaidría, e~ la mayc::~a de l=s case>e, 

accc de ccmpete:1ci.a ciesl.eal, y -cambié., se 

_.-:::.:ed~ co.Js.:...a"e::ar pe::judi.cial. .oar¿:¡ los inte::eses del.. 

:·:f::.2.i.:c cc:,s;_;mido.:: que _ouede ser i.r;ducido a error, 

TE. C'f':' rn-,-_-;----
! ~.}_,._} .,- • _ .. •• 
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respecto del. origen o cal.idad de .los productos 

amparados con esa ma=ca sim.i.lar. Al. ser aprobadas 

por el. Senado, 1.as re.r-ormas que se hi.ciercn en 

Est:.oco.1.mo al. Conve.-:?io de Paris para ia ProLecció."1 

de .la Pro.oiedad I."'1dus=rial, en las que se conc.iene."1 

J.os art:icul.os 60. bis y 100. bis, dicho t:.racado 

incernacional. forma parr:.e de 1.a Ley Suprema del. 

país, e.J términos de.l a::t:.iculo 1.33 const:i tucional. 

E~ concordancia ce;: ~os ar=~culcs 60 bis y 100. bis 

del Conve:1.io de F·a.r;;.s para .la Protección de .la 

P.ropiedad Indust::::~a.l, el 1eqis1.ado.r me:·:icano 

es't:.abl.eció en .las fraccicnes X.Y y XXI del_ ar'f:.i.cul.o 

91 la Ley de Invenciones y Marcas, 

de regis=rar como marca 1.as 

cie:1on:i.-.aciones, signos e :igt.:ra.s susc:epcibl.es de 

engaflar a.l público consumidor o indt.:cir.lo a error, 

po.r t:.rat;a.rse de imi.cacio.-ies de oLra marca que .la 

au::o.ri.dad co::1per:.ence de.l .::>ai.s (e:-: la actua.lidad 

S.::::c::eLar.!a de Co1:1ercio Fo:::e.:.=c I:<dusr:ria.2), 

es-ci:ne ser .r1otcr.iame.-:?=.e conoc.ida, come sie:1dc .:v·a 

~arca de ~na persona que pueda be~eficiarse de ese 

.::c::·..,·e:7.i.c y uLi.2i::::ada para produce.os id.é:Jcicos o 

sixi;ares; igual prohibición exisce cuando .la parte 

-=~e:-:=.ia.2 de la ma.:::-ca que se trate de .regist:!.-a;:.-

1 'T'Ti'OfC' rvyr.T ! 1 .J .L1:)_,_. i-..., !_ __ , '. ·; • 
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constiruya ia reproducción de ia marca noLoriamente 

conocida o U."1a imitación susceptible de 

confusión con ésca, con el objeto de asegurar una 

procecció.-i eficaz ccn:::ra 1-a competencia desleal. u:.'" 

En esta tesis encontramos el concepto de ''marca notoria". El 

concepto de "marca notaria" en México sufrió una evolución 

i~pcrtante a par~~r de la Ley de Propiedad Tndustrial, de ser 

prác~icar:-.er:~e ine:·:istent.e en la Ley cie Invcncione~ y Marcas 

d.e 1976, gradual:nent.e ha .ido obteniendo reconocimientos y Pr. 

la act ua lidact Mé:-: i<:::o uno de los países con la cobertura. 

más amplia y sofisticada que existe en el mundo en esta 

:-r.a::eria. 

·-·e:-::- "F.::.. -:-F :E::::.;;:_ .::OLEGIADC E:: M~iTEP:.:;; ADl'-:Il."ISTRATI\·ºA DE:L P.-::;;.INE.::.? 
.. -._·.:;:,:..:>~ E:: .:;;:E·.,·:~.)!:, :..:C. Gó:.:'--;op,:.. Pil-1El.'TE~ 
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3.2. Procedimiento J:nte.rna.ciona.1 de J.. Registro de Marca 

J:nternaciona.1 y Comunitaria. 

El sistema de Madrid para el registro internacional de marcas 

se rige por dos tratados: el Arreglo de r .. Iadrid relativo al 

Registro Internacional de Marcas, de 1891, y t:l Protocolo 

concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro 

:nternacional de Harcas, que en1:ró en vigor el 1 de abril 

de 1.996. El sistema está administrado por la Ofic.:..na 

Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad 

I::telectual (OMPI) en Ginebra, suiza 

E::.. .~.::reglo de Madrid y el Protocolo de Madrid son tratados 

pa.::-alelos pero independientes, y donde no todos los miembros 

~e uno son miembros del otro. 

::·.::-otocolo de Madrid se adoptó el 27 de junio de 1989 en 

:·:ad!.·i.d ccn objeto de introducir ciertas características 

:-:·_:e·.·as en el s:istema de registro internacional de marcas, 

s<?-<;::.::r-. había s.ido creado por el Arreglo de Madrid, de 14 de 

TE C'j(' ¡::,-;:::~.:r----·. 
•.JL0 ',~·\.Jl'·: / 

FALLA DE ORIGEN 1 
--------------------==============~~ 



138 

abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas 

(dencminado en lo sucesivo "el Arreglo de Madrid") Al igual 

q~e el Arreglo de I~adrid, el Protocolo de Madrid dispone que 

=egi.stro internacional de marcas se efectúe en la Oficina 

I~~ernacional de la ONPI. 

!...as nuevas características introducidas por el Protocolo de 

Madrid pretend~an suprimir las d!ficuitades que i~pedían que 

cie.!:"tos pa:..ses, ent=e los que incluían algunos Estados 

rr.iembros, se adhiriesen al Arregle de Madrid . 

. =-.d-s:;.ás, y al contrario de lo que ocurría con el Arreglo de 

l-l¿;¡d::.:..ci, el Pro~ocolo de Madrid permi.te a las organizaciones 

~~~ergubernamentales que tengan su propio sistema regional de 

~-~r=as participar en el sistema de registro internacional. 

::.....:... ?rc~ocolo de Madrid introdujo las cua-::.ro ca:::-acterísticas 

~r:..~cipales siguientes: 

~j s:::-licitante de regist:ro internacional podrá basar su 

so~ic~tud no sólo en una marca nacional o regio~al 

!:€=9:.. st!.-ada, sin o también en una solicitud de registro 

TE srs7j\[T -­
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nacional o regional ante una oficina de origen, ya sea 

nacional o regional (articulo 2); 

Cada Pa:::-te contratante en la que el solicitante haya 

pedido protección podrá, si ha presentado una 

declaración en ese sentido, declarar en el plazo de 

dieciocho meses (en luga:::- de doce) que no puede cor.ceder 

µrotecci.ón a la marca e:J su territorio. Este periodo 

podrá incluso ~rorrogar~e ~:~ case de oposic.ión al 

registro int:.e!'.'::.a-::ic:-ial \articulo 5); 

iii. La oficina de cada ?arte contratante podrá percibir unas 

tasas por des.:...gnac:..ón superiores las establecidas en 

el P:.rreglo de r-~adrid (a.::-ti.culc 8); 

.i\·. !..es .::-egistros internacionales que sean cancelados por 

~aber dejado de surtir efecto la marca nacional o 

regional en la que estaban basados (ataque central, 

a:::-~.iculo 6J podrán transformarse en solicitudes 

nacionales o .?:""eg.i.onales, tramitándose como si hubieran 

s!dc presentadas en la fecha del registro y, si el 

.::-egi.stro internacional tenia prioridad, go=arán de la 

m.i.sma p:::-ior~dad (art.iculo 9 qu.i.~qu.ies). 

'=¿d:>-: se:";.alar que, en los restantes aspectos,, el Protocolo 

.:..:"'"::- r.:c.:::::..:..d s:.g:....:e una es::..ruc::.ura s.im.ilar a la del .n.rreglo de 

TEStS(?;!_~í--- --
FPLLl.:/~. r-. ! ,-_._ T."'"i'T 
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Fo.sí pues, en cada Parte contratante del Protocolo de 

Madrid el registro internacional está sujeto a las mi.s:nas 

normas aplicables a las solicitudes nacionales o regionales, 

tanto por lo que se refiere a las condiciones y requisito~ de 

registro de la r.1arca co:no a los derechos conferidos a su 

titular. Por consiguiente, el sistema del Protocolo de Madrid 

=onsta d~ las caracter~sticas siguientes: 

El registro internac~onal no da lugar una marca 

supranacional, pero só.lo requiere un tramite, 

equi· . ..-alente a toda una serie de presentaciones de 

solicitudes nacionales o regionales, 

El .!:"egistro internacio:ial no se puede solicita:::-

directamente, sino únicamente en virtud de una solicitud 

de un .?:"egist:=:-o nacional o regional ante una oficina 

naciona.l regional de la propiedad industrial. 

-::.; ::or:trar.:..o de lo que ocurre con el .n.4rreglo de Madrid, el 

?.=:-o::c.c~lc de t .. ladrid establece la posibilidad de que no sólo 

Estados, sino también las organizaciones 

!~.~:erg~bernamentales, participen del sistema ~nternacional de 

TESIS COTT --­
FALLA DE ORIGEN 
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registro. Esto se debe a la implantación del. sistema de la 

marca comunitaria, que se consideró debería estar vinculado 

con el sistema internacional de registro. 

Seg;.'.ln la letra b) del apartado 1 del a.?:"ticulo 14 del 

?.?:"otocolo de Madrid, en conjunC?-ión con el apartado 4 de su 

articulo 2, las organi=aciones intergubernamentales deben 

satisfacer dos condiciones para poder adherirse al mismo: 

a. ;...1 menos uno de los Estados mi.embros de dicha 

organización debe ser Parte en el Convenio de Paris, de 

20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad 

industrial; 

Dicha organización debe tener una oficina regional para 

el registro de marcas con efecto en el territorio en el 

que se aplique el tratado constitutivo de 

organización. 

Es~as disposiciones se establecieron específicamente con 

cbjeto de que la Comunidad Europea pudiera acceder al 

Protocolo de Madrid cuando hubiese comenzado a surtir efectos 

el sistema de la marca comunitaria. 

TESIS éolv-¡ 
FALLA DE OHIGEN i 
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Evidentemente, la Comunidad Europea cumple la primera 

condición, ya que todos los Estados miembros son Parte en el 

Ccnven~o de Paris. 

Ctro tan te cabe decir del segundo requisito, ya. que la 

Oficina de Armonización entró e~ funcionamiento plenamente el 

: de abril de 1996. 

Dado que E' l Arreglo de Madrid sigue siendo un medio 

in""Ceresante de obtener un registro internacional de marcas, 

ei Protocolo de Madrid se complementará con él. 

Protocolo de Madrid dispone que el registro internacional 

~arcas se realice en la Oficina Internacional de la 

0rga~i=ación Mundial de la Propiedad Intelectual (Of·!?!J s.:..ta 

e~ Ginebra. Los registros con arreglo al Protocolo de Madrid 

se de~c~inan internacionales, ~·a que todas al los surten 

-=-~ec-:..~s e-:: ·,.,·.s.!:.".:.os países y regiones, pot:enc.:.alrr:ente e:. tedas 

Pa!:."tes .incluso en aquellos Estados y 

:=~a~i=acicnes int:ergubernamentales que tengan una oficina 

~~:.:.:'.<:::1.2::... de =egistro de marcas que produzca efectos e:-: el 

TESIS Cní\T / 
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El objetivo de la presente propuesta consiste en crear un 

vínculo entre la marca comunitaria y el sistema de registro 

internacional de marcas creado por el Protocolo de Madrid. 

f-

·-·----

Países miembros de 1a Uni6n de Madrid 

AJ.bania (Al 

Alemania CAP) 

Argelia (A) 

Armenia (A) 

Au.:::;tria (.;;) 

Aze!:baiyán (P..) 

Italia (A) 

Kaza.J.:hstan 
(A) 

E<irguist.án 
(Al 

Letonia (A) 

Liberia (.;:,,,,) 
¡---¡::-ieC~~t~in ___ ' 

íP..) 
----------------------- ----- -----------=---· 

Lit i..:an.i.a 

··-- B~larús {~---------~ ···-----(-~2-l.~_l __________ ·--·· 
Bélgica (.:.::..¡ [::.) 

Bcsnia y 
Her=egovina 
(.ZO,) 

Bulgaria (h) 

China c..:i-.P} 

Croacia (_;e,.) 

I...u:·:e::r.burgo 

'---~! ! 1 J ____ ·----. 

Harruecos (A) 

Mónaco (F.P) 
Mongol.i~--·-·· 

Noruega ( ~_)_------·' 
Países Bajos 
(A) [ l] 

~~i~~~'....-~·> ______ , 
Eslovaquia 
¡;._?) (2] 

Eslcver.ia (;:::.._) 

Espafia (.;;p) 

Reino Unido 
í ?) 

República 
Checa (.;;P) 

C---R-e-p-úb l i c-a-d~e---

Mo l do'\.· a 
(.'l.P) [ 6] 

! TEST~ C;C':J>T 
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Yugoslava de 
Macedonia CA) 

Federación de 
Rusia CAP) 

Finlandi.a 

Francia 
CAP) [ 3] 

(? 

----Hungría 
CAP) [4] 

Islandia ( ?) 
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Popular 
Democrática 
_d~ _Cor.ea CAP) 

Rumar..ia (.~.) 

San 1:-;drir.o 
(P..) _____ , 
Sierra Leer.a 
(A) 

Sudán (A) 

Suecia (P) 

Sui::a c.::..P) 

Tayi.i-:ist:án 
(;..; 

Ucrania (.=-.) 

U::bekistan 
(,~,) 

--~~--~~~- --------·------··-------- --- ----
Vi et Nam (A) 

-----·-e --y-~go·s·i-~~~-i.~-------~ 

--- -----· ___ -~":~- -·------·-- --- -·---~J 

(ñ) indica ~na parte er.. el Arreglo [47J; 
<r·J indica una oarte en el Protc.=:clo [22]; 
(ñPJ indica una~parte tar..to en el Arreglo como en el 
Protocolo. 

!~o se podrá solicitar una protección por separado 

para 2élg.:..ca, Lu:·:emburgo o los Países Bajos, sino 

L:.:-.:.:..car:ien::e- para e.! conjunt-:=; de estos tres países 

( 2e:iel u:-: J co:-: sujeción C:i 1 pago de un complemento 

úr:icc ds- "::asa. 

[=jcon .:::ecto a partir del 13 de Septiemb=e de 1997 

c=n respecto del Protocolo. 

·---------~----·- ---------
TESTS ce·:•~ 
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[3] Con efecto a partir del 7 de Noviembre de 1997 

con respecto del Protocolo. 

(4] Con efecto a part.:..r del 3 de Octubre de 1997 con 

respecto del Protocolo. 

[5] Con efecto a partir del 15 de Noviembre de 1997. 

[6] Con efecto a part.ir del 1 de Diciembre de 1997 

con respecto del Protocolo. 

Las diferencias entre una Marca Internacional y una 

Marca comunitaria son las siguientes: 

MARCA rNTERNACIONAL 

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 

Marcas - 41 paises adheridos -. 

Duración: 10 o 20 años, renovables indefinidamente. 

~.mbito de protección: en cada un de los paises 

contratantes interesados. 

Prioridad: beneficio prioridad unionista - 6 meses -. 

Requisitos: concesión de la marca en el pa~s de origen 

como base del registro internacional. 

TESIS CON 
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MARCA COMON::CTAR::CA 

?L!ede constituir marca comunitaria cualquier signo que p'Jeda 

.ser objeto de representación gráfica, y que sea apropiado 

para distinguir los productos e- servicios de una empresa de 

los de otras empresas 

Duración: 10 años desde fecha solicitud, renovables 

indefinidamente. 

P..mbit:.o de protección: e:-:tiende sus efectos en toda la 

UNION EUROPEA. 

?=ioridad: beneficio prioridad unionista - 6 meses 



147 

CAPJ:TULO vr 

CONCLUSJ:ONES 

1. En la actualidad el D~recho Marcario en Mé:·:ico ha 

pre!5entado diversos atrasos en comparación con el ámbito 

internacional; como ejemplo especifico t:enemos a la U::.ión 

E:u.!::·cpea que a tra·,rés del desa.::-rcllo del concepto dt: Marca 

del Registr::: Incernacional de Marca ha 

romper los ámbitos de terr~torial~dad entr6 los países que 

con::orman la Unión Europea pa::::a c:::::r-.ver::.irse en un sistema 

2:-::.r:G d·:= re:;;ist!:"O entre el:!.cs. ?e:::--:nit.iendc econ-:::i;r.i::ar en 

=:--1-3::.e.!'"ia de tiempo _ dinero para el re9:.s:::ro de las marcas 

:-.cci.end::::: e;-:pedi.to y menos engor:::oso e_ regist.::-o. Por lo 

qc...:-= es con .. .,·eniente hacer nuestro el concepto de Registro 

de Marca Internacional. 

Ss r.:..s-ce:sario determinar que tan fa·.rorable es la 

·....;.t.::..l..:..=c.ció:-:. de.- un Pegist:ro Internacional para los paises 

bien de meno.!:" capacidad e ce nó:-r:i ca, 

:-:-.·~<i.:...-s:-;t-2 u:-¡ e:.nálisis de las Instituciones J<..:ridicCt~ del 

r-a.:.5, ::lo::: 1-a. capacidad de negociación y de lc!5" or.;:ani.smos 

l TE'r"T?-· ·;,·-:.,-:;-::---
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de Propiedad Industrial de dichos países, así como de los 

lineamientos que generarían la negociación (Tratados 

Internacionales, Organi::aciones de Protección de la 

Propiedad intelectual, etc.) esto en virtud de que el 

registro de las marcas sin limitar la territorialidad 

podría ocasionar en sí un Monopolio Internacional de 

a l9unas denominaciones ma::cas registrables en diversos 

pai.ses. 

3. Es necesario iniciar una negociación justa a través de la 

Organi::ación Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y 

establecer de manera específica los requisitos de registro 

de las marcas inte!:"nacionales y el p.::-ocedimiento de este 

~egistro, así como establecer en este caso con el Gobierno 

c~a~ seria la Institución encargada de ciicho registro. 

~. Asimis~o en la actualidad, es necesario legislar acerca de 

t:.-:=:nas de tanta importancia cerno la creación del concepto 

ce marca virtual (que en la actualidad ya es un problema) 

hasta el hecho de que por ejemplo en MéKico e~isten marcas 

que se usan desde un determinado número de aftas sin 

c~~e~er un registro pero que han alcan=ado cie.=ta 

··~c~ori~dadu entre los pobladores de una determinada zona 

:;::._2~9rá:f..:..ca. (Est:.ar:..amos hablando en poblaciones en Mé:-:ico 



149 

donde .la cultura de registro de las marcas no e;..:iste). 

Esto se deberá considerar de acuerdo a ia marca 

internacional. 

Es necesario hacer un procedimiento de Declaración 

Reconocimiento de las Marcas Notoriamente Conoci.das, 

mediante ei cual los requisitos y lineamientos que 

determinan el concepto de notoriedad estén pre·-·istos en 

la Ley. Esto ayudari~ a proteger en mayor medida la 

in· .. ·e::-sión en [~é:-:.ico creando U!'1 ambiente de seguridad para 

las grandes empresas interesadas en invertir e~ México. 

o. Es necesario q~e los le~is~adcres ~exica~os adquieran real 

=o~ciencia de la necesidad de estudiar y normar más a 

=ando e:; Mater.:.a de Derecho Maycario, no solar:-tente como un 

de!.'"echo in telect ua l e industrial sino cerne un pró:-:imo 

derecho virtual que esta en cons~ante crecimiento y que es 

u~ derecho que en si rompe las ~renteras por la gran 

d!~~s~6~ que ~ienen los derechos intelectuales en México. 

::i-:orecho de la propiedad intelectual ha llegado a 

s:...:r>2r:ir los pensamientos de los legisladores de todo el 

e.: surgimiento de las marcas -,1irtuales y· el 

_:-.::-=:::.:.-:-.et., por le que necesario actuali=ar el Derechc 

.. :-: .. · .... i ---:· /"·: ' - -
J • ..!_. 
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Marcario, mediante un nuevo Convenio entre paises para que 

se establezcan las nuevas normas internacionales en 

relación a los signos Distintivos y el Internet. 

8. Es necesario en la actualidad hacer un real estudio de 

nuestras leyes de propiedad - intelectual y para que se 

comiencen a introducir los nuevos conceptos de novedad y 

desar.::-ollo. 
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