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CAPITULO T

I.INTRODUCCION

constituyen una parte <cad
La maycr parte del valcr de los
=}

ctos nuevos de alta

de invencidn,

a
los likbros, los =3
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cteger, conservar y DpCSe&r
la

maneras mas gri

clusividad

Srica el centro de gravedad cque ha
lamados derechos de propiedad industria

mencionamcs anteriormente, en




posikilidad,

para
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simismo, la maycr
se ha convertide en un atractive para la

seguridad juridica en materia de propiedad
i

industrial

s
Tive &l registro




CAPITULO T

PRINCIPIOS BASICOS EN MATERIA  DE -~ DERECHO ‘MARCAIO EN

MEXTCO

1.1. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

1 articule 28 de la Constitucién de 1817
[=1 1

FALLA

especifica, <

™
i}

mcocncpclios v
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s
indispensakles para

.

ORIGEN |




perfeccicnadores de alguna mejora.”! Esta reforma permitic e
crecimiento de la propiedad Industrial en el Méxice actua
la propiedad industrial a un rango de Lz

de nuestra Tcnstitucidn.

{0}

1]
o
"
it

antecedente el
uia Espanola, promulgada e

a la letra dice:

1
1
Y

monceclios ni estancos, be

e roteccisdn de la industria

la acuriacién de mcneda, correcs

tiempe limitado conceda la Ley a los

c perfeccionadores de alguna mejora.

DITORIAL

MEXICO™

*I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

s 34-358

TERNANDO SERRANO MIGALLON
PORRUA, TERCERA EDICION ICO. Pag
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1.2. LEYES REGULATORIAS DE LA MATERIA
1.2.1 LEY DE MARCAS DE FABRICAS

de Fabricas fue empedida el 28 de noviembre

Ejecutivo Federal, en ejercicio de las

traordinarias otorgadas por el Congreso de 1la

proteger las marcas industriales o

kbien=ss fabricados © wvendidos en el
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La Marca Registrada pertenecia al primer poseedor o al primer

solicitante si la pcsesidén no podia comprcocrarse; esta s

de marca de fabrica cuando se usaba una

uya propiedad estaba

T RANGEL MEDINA DAVID. "TRATADO DL DERECHO \‘IARCI\RIO" PRIMERA EDICION.

PROPIEDAD DEL AUTORD 1960, PAGS 2
TESIS (*ON
FALLA DI ORIGEN
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que las usaban siempre gque se aplicara a objetos de la misma

maTuraleza.

Efstos Deliteos se juzgaban conforme al Coédigo respectivo vy

crocedia la accidn de dafios y perjuicios.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




1.2.2 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO

La ley de Marcas Industriales vy de Comercio fue publicada en

Diario Oficial de la Federacicn el 2 de septiembre de

Registro y nulidad:

Procedimientoc para cbhbtener la revocacidn de las resclucicnes

€l maestro Rangel Medina nos dice lo

TESIS CON
FALLA DE 0PI




uce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su

Saw

rrocedencia (...)"7

materia de sanciones establecia las penas a

N

la Ley, vy la posib dad de demandar por dafios v

los Tribunales competentes era

la revocacidén 1los interesados contaban con 15

acudir ante €l Juez; el

juicios penales se seguian

se podian seguir

ibtdeny 2 17 P2
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Gaceta
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coficial de Patentes y Marcas y sus duefios tenian
eche de ejercer las acciones civiles y pernales contra

en afectaba sus intereses.

FALLA DE ORIGE
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1.2.3 LEY DE MARCAS, DE AVISOS ¥ DE NOMBRES COMERCIALES

de junio de 1928 por el Edecutive
acultades emtraordinarias ctorgadas

€l 1€ de= snero de 1928.

expidid bajoe la Constitucion ds

n

Ter

de distincién los ckjetos: las razc-ones
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hacian b su modelo: y un cliché de la marca en do
iemplares; la fecha en gue se empezd a usar y el page o

men de la solicitud.

impuesto fiscal para el e

derecho del usoe e=xclusivo se consignaba en un

Departamento de la Propiedad Industrial; inclu
de la descripcecidn, de las reservas Yy etigueta
la marca; nombre del titular, fecha legal de

g la ubicacidn cel establecimiento industria

ce

=1

Ttitulo gue

ila

4]
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imitacidén o usc ilegal de la marca, nombre o

avisos comerciales de gquienes resultasen afectados, e

o

ra

demandar judicialmente su revocacidn.




1.2.4 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Propiedad Industria

de invencicén

'
)

s marcas,




marcas debian usarse comc se registraban,

por cinco afios, se extinguian, y ademas podia

rgarse una copropiledad:; las marcas se podlan trasmitir o

enajenar con las formalidades de la legislacidn Civili h

la Secretaria de Eccnomia Nacional para gue

surniera sus efectos CCntra terceros.

= i falsificacion, dimitacidn o uso ilegal de

Vv se publicaba en la

o

comunicandose & 1

ia nulidad © extinciodn,

bito adminiscrative de oficic

usc exmclusivo,

este pasaria

TEYS

1eialo
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vy el efecto de ésta duraria diez afos v se

indefinidamente por periodos de la misma duracidén.

un procedimiento para dictar las

nulidad de marca, de un

alsificacion,

0
3
@
H
a
bor
w
o
Q.
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H

Q.

€ un aviso comercial

icade © no.

ensualmente
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1.2.5 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

E Lev se expidid el 30 de Diciembre de 1275 Y fue

en el Diaric Oficial de la Federacidn <1 1C ae

invencién Y de mejoras, lcs

nvenciodén, =21 registro de modelcs y dibujos
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Nacional de Transferencia de

el Fegistro

en

inspecciones,

nte senaladas

o
)
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fazultades de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

rara ecstablecer sistemas de inspeccién y vigilancia: esto

ademas de los recursos administratives que podian

proteccion del Derecho Marcario, a

Mianuel Magana Fufino en 21 libre

Propiedad Industrial” nos dice lo siguiente

“Procedimiento Administrativeo de Nulidad:

dencminaciones de origan):

istincive cuendo:

[
PSSR
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h

2ccidn es de cince andos contados a partir de ls publicacion
: la Gaceta de la Propiedad Industrial donde se publica el

regissro gue se pratende nulificar.

te, el usuarioco o el discrikuidor

registrada en el exMtranijerc,

registro a su nombre de ésta u ctra

Zrn relacidn a la cita anterior nos podemos dar gue
Registro de Marca as
de parte afectade Y

s de la Propiedad [ndustrial en Mdéxico™ Mdvico DUF. 2003,

TESIS CON
TATT A TE DORIGEN

MAGANA RUFUNINGO MANUEL. “Anal




1.3 Aspectos Legales de las Marcas en México

o, simbolco, diseRlo o cualguier

Una marca 25 un nombre, térm

riern una combinacidn de ellos que sixve pars

n

igno visible o©
distinguir un productce o un servicio de otros de su misma

clase o especis.

TESIE CCN

FALLA Di OF




(Ejemplo)
Cosméticos “REVLON*

Innominadas

Son figuras gque cumplen con la funcidén de una marca. Este

tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no

fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser simbolos,

disencs, logotipos o© cualguier elemento figuratiivo gue sea

Mixtas

combinan palabras con elementos figurativos

la marca como un so0lo elemento © como un




iEsemplc:

LA TORRE DE LOS SUENOS

-——n..‘~

Tridimensional

rrotegen los envoltorios, empagues,

resentacion de los productos

iismos, si éstes resultan distintivos de otros de su misma

distintivos

figuras de proteccidn:

TESIS COR:
FALLA DE ORIGEN




Marca colectiva

Se puede registrar como marca cclectiva cualguier signo
distintivo gue las asociaciocnes o sociedades de productcocres,
fabricantes, comerciantes =} prestadores de servicios

legalmente constituidos, soliciten para distinguir an el

mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de

ductos © servicios de terceros gue no formen parte de

-
0
n
N
H
Q

sociaciones o socisdades.

17}
n
[\l
n
41

Nombre comercial

Es cualguier denominacién que sirve para distinguir una

empresa o establecimiento indusctrial, comercial c de

o

servicios, dentro de la zona geografica donde est

estakblecida su clientela efectiva.

i

anto el nombre comercial como el derecho a su usc exclusivo

estarédn protegidos sin necesidad de registro.

No okstante quien esté utilizando un nombre comercial puede
szlicitar al Instituto la publicacidn del misme en la Gaceta,
lc cual producira el efecto de establecer la presuncidén de la

f2 en la adeopcidn ¥y useo del nombre comercial.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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(Ejemplo)

“JARDINES DE ORIENTE"

Aviso comercial

Se pueden registcrar como aviso comercial las frases u

oraciones gue sirvan para anunciar al publico productos o©

servicios, establecimienctcs (=1 negeciaciones cecmerciales,

industri o de servicios, para gue el publico consumidor

cilmente.

=
Q
n
Q
}or
n
it
H;
'y

“Los tomates del fuerte qgue buenos son’

necesario el registre de una marca ya qQue a través de
el Estadce le otorga el derecho exclusivce de
Republica Mexicana. Aungue nc s obligarcoric el

comercializar productos nli prestar servicios y

i va gque con €l registro y el dersecho a su uso
puede evitar la copia o

comercial,

oportunas contra quien

ar del registro.

TESIS CON

FALLA DE ORIGEN
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También es conveniente cuando se desee proteger la misma

marca en el esxtranjero.

La ostentacién de la leyenda "marca registrada'", las siglas
"M.R." <o 21 simbolo, sdlo podrd realizarse en el caso de los
preoductos © serxrvicios para los gue la marca se encuentre

regiscrada.

solicitarx el servicio de buasqgqueda de

g

= necesario
anterioridades, mediante oficio en el cual se estabklezca

el signo para el gque se sclicita la busgueda y la

0

laramente

icano de la Propiedad Industrial {IMPI;

de fondos documentales relativos a marcas
paises, principalmente en Canada&a y los

ormacidén puede consultarse en e

)

ecncldgica (CITH adscrito a ia

0

Servicios de Infecrmacidn

de mucha utilidad para

CON




32
de productos extranjeros amparados con marcas otorgadas en

sTres paises que hayan sido concedidas en ese pais

rreviamente.

la actualidad 3y cconforme al articulce 90 de la Ley de

la Propiedad Industrizl hay palabras o figuras gue no son

susceptibles de registrarse como marcas Y Qque son las

— Denominacicnes, figuras o formas tridimensionales
animadas o cambiantes, cue se expresan de manera

inamica:;

s
0
0

- Los nembres teécnicos (=} de uso comun de

croductos © servicios gue pretenden ampararse con la

ente o

las practicas ccmerxciales s= havyan convertido en

mpuesta por su naturaieza © funcidn indusctrial:s

< formas

iescriptivas de los

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN |
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productos [=] servicios gue se quisran procteger,

incluyéndose las palabras descriptivas ¢ indicativas

gue en el comexcic sirvan para designar la especie,

estino, valor,

calidad, cantidad,

- Las letras, di =

= combinados ¢ accmpaiados d=

productos © la eépoca de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

B N
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w

- Signes o sellos oficiales de control y garantia

adoptados por un Estado, salvo autorizacidon de 1la

autoridad competente:;

- Monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas

o cualguier otrc medio oficial de pagoe nacional o

extranjsrc; vy

- Nombres o representacidn grafica de

condecoracicnes medallas © oOtros premios obtenidos

ias, congresos Y eventos

H

en emposiciones, fe

culturales © depeortivos reconccidos cficialmente;

dencominacicnrnes ceograficas, mapas,

|

t
i}
i}

gentilicios, nocmbres Yy adjetivos gue indiguern la

de los productos o

poblaciones o© Jlugares gue se

- Dencminacicnes de
por la fabricacidn de ciertos

oductos, cuando s=an 1los gue sSe dgulieren ampararx

retrates de personas

- liombres, seuddnimes, Lfirmas ¥
gin su consentimiento:

FALLA DE
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- Los titulos de obras literarias, artisticas o
cientificas, de publicaciones v d
periddicas, los personajes de £ficcidn, perscnajes

humanos de caracterizacidn, nombres artisticos sin

autoriczacicn empresa cie ilcs titulares de =S50S
derechos;
- Las denominaciones, figuras o formas

ales susceptibles de inducir a error
naturaleza, componentes © cualidades de los

ricios;

denominacicnes, figuras =] formas

Las
tridimensioconales, iguales ¢ semejantes a una marca

notoriamente conocide en Méxicos

identicas < semejantes en arado de

a urn nomere comercial aplicado a una

empresa ¢ =2stablecimiento dedicados a la elaboracién

s productos




6

)

comercial ha sido usado con anterioridad a la fecha
de solicitud del registro 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 gue guardan una relacion

entre si, © gue tienen une caracteristica comun en funcidn de
su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificaciodn

aceptada internacionalmente.

clases es de 45, esto de acuerdo a lo gue

i i y Viena, referentes a 1la

Los reguisitos para presentar una solicitud de marca ante el

icano de la Propiedad Industrial (IMPI) o

Instituto Me

]
134
0
kS
o
0

elegaciones v Subdeslegaciones Federales de la

Secretarisa de Economia, una solicitud en el formulario

conformidad con lo gue se establece en el

de tener la sigulente informacidn:

TESIS CON |
FALLA DF ORIOEN |




“"1l. Solicitantes
- Nombre del o de los solicitantes (persona({s) fisical(s) o
moral{es)). Si se trata de marca colectiva hay gue senalar el

nomzre de la asociacidén:

- Naciconalidad del o de los solicitantes; y

- Domicilic del primer solicitante (calle, numero, colonia

poblacién, estadc, pais), ya Qque si son

licd o NC actuan por medio de apoderado,

=52 domicilic es =@ gue se utilicaréa para notificaciones.

¢ los apoderados estén inscritos en

cderes del IMPI (consultar las formas

acreditar su perscnalidad); y

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN |
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3. Signo distintivo

- Debe indicarse el tipo de marca gue se scolicita,

nominativa, inncminada, mixta, tridimensicnal, de acuerdo con
enidas al principio de este caritulo:

de la marca, la cual nc podra serx

mencionar gue no se ha usado en su

indicaciodon se presumird gue la marca no se&
ha usadc.
4. Productos o servicios y clase:
- Se deben indicaer los productos © servicics para los gue
£ la marxca b el numero de la class a la gus
- Hay gue tensr en cuenta gue en cada sclicitud de marca
incluirse productos o servicies
a una scla clase de las 42 en gue =< agrupan
N servicios, de acuerdc con la

de Niza,




39
se podran incluir en 1la misma soclicitud

o servicios, siempre gue pertenezcan a la

ejemplc: carne, pescado, leche y productos

ya Qque todos pertenecen & la clase 29, perc no se

5. Etiguetas del signo distintivo

a soclicitud se deben presentar siete etiguetas en blancoe
° negro Yy en su caso, siete en color, con las medidas no

de 10 » 10, ni menores de 4 = 4 centimetros. Un

ejemplar de la marca deberd adherirse en cada una de las

gque integran la solicitud.

0
0
i
ta
[l
n

presentar la solicitud de registro, se

"

el sclicitante se reserva el uso exclusive ds=s

TESIS CON |
FALLA DI ORIGEN |




o los ejemplares de la marca que se presenten con ila

tud no deberan aparecer palabras o levendas gue puedan

6. Ubicacidén del establecimiento y tipo

el recuadro

industrial, comercial ¢ de servicio

se fabriguen ¢ comercialicen productcecs o se

vicios con la marca o© marca cocl=ctiva gue se desea
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8. Prioridad reclamada, (en su caso)

se solicite un registro de marca en Mexico dentro de

cados Internacionales o, en

meses siguientes de haberlo

arte del IMPI

se debera

de presentacidn de la

se presente para los

se presentaron er la

dentre de los tTres meses siguientes

C.

la solicitud en México una copia

=2n st c&sce, la traduccidn corre

, Se tendréa como no reclamado €1




registrxe de marca debera ir acompafada por

comprobante de pagoe de la tarifa correspondiente y locs

procedan, mismos que

ir firmada por el sclicitante © enn su ca2so

indicandose, ademas del nombre, el

una solicitud de

N
o
Ul
i

edimiento gue realli

es el siguiente:

TESIS
FALLA DE
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2. - Como segundc paso, se realiza un examen de forma
v fondo de la marca, aviso comercial =) nombre

si son registrables en los

=0 Si comec resultado del s
a signos antericres, solicitados <
ra
s

el Institute lc comunicarad por escrito

TESIS CON

FALLA DE ORIGE

NJ
e
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El interesado puede tener un plazo adicional de ctrocs

dos meses, a partir del dia siguiente al del
vencimiento de los dos meses anteriores, si se
comprueba que ha satisfecho la tarifa

correspondiente.

Si el interesado no da cumplimiento a lcs

mientos dentro del rlaczo inicial o del

adicional, © no presenta ccocmprobante del pago de las

tarifas correspondientes, LA SOLICITUD SE CONSIDERARA

ABANDONADA .

Cuando al ccontestar para subsanar lcos impedimentos

&sta se

a un nuevoe tramite, debiendo pagar la tarifa

= a
correspondiente & una nueva solicitud ¥ cumplir los
les nuevas sclicizudes, v se

]
i
1]
0
s
i
0
}e
r
1
0
ot
o
<
“3
0
"
t
o
2]
Ja
it
1]
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2

se notificard al interesado y se procedera a expedir

el titulo correspondiente. En caso de que el

=]

nstituto niegue el registro de la marca, tambien lo

renovaciones deben ser publicadas en la Gaceta de

Invenciones y Marcas.

= los ochg puntos anteriores concluimos gue el registro en

de un Signo Distintivo ¢ Marca es sencillo

mediante la aplicacidn de les Tratades

en materia de Prioridad y Presentacidn de lia

narcas deberan usarsese tal ¥y como fueron registradas, y
5= admitiran modificaciones que no alteren sus

risticas esenciales.

nacicnal y no le permite ejercer

ros en el exwtranjero.

INSTITUTO MEXICANG DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL/ hup:” www. jmpi.cob.ms_ Aspectos

Lerales de las Marcas en México.
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Ia wigencia de los registros de una marca © un aviso

cecmercial, &si come la publicacién en la Gaceta de un nombre
csomercial es de diez ahos a partir de la fecha en gue se dic

r presentada la sclicitud,

vy nombres comsrciales pueden renovarse por

solicitud de renovacidn es dentro de los seis

o dentrc del plazo de

Teses antericres a su

gracia de seis meses posteriocores a la terminacidn de la

Tigencia.
con lo Qque establece la Ley de Propisdad

marcas pusden caducax en los siguientes

solicite la renovacidn dentro de los seis

a su vencimiento o© dent

s los seis meses posteriores al mismo.

ne sea usada por tres &GOS ConsecuTz

servicios para los gue se encusntr

TESIE COW

L

FALLA DE G




47

y conforme a lo que establece la Lsy de Propiedad
Incdustrial en el articulo 151 las marcas pueden ser
nulificadas en los siguientes supuestos:

Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de

confusidn a otra gue hava sido usada en el pais o© en el

mtranjerc antes de la fecha de uso de esta.

Cuandoc se have ctocrgado =n contravencidn a la ley de 1la

Propiedad Industrial;
- Presentacidon de la solicitud de la marca registctrada,

da 2 los mismes o similares productos © servicios:

[
‘o0
h
b
4]
)

uando el registro se hubiera ctorgado con base en datos

ilscs contenidos en la sclicitud:

- Si el registro fue concedido por error, inadvertencia, o
de apreciazcidn, istiendo en vigor otro, Dor
Tratarse de una mar<ca igual o semejante en grado de confusidn

icada a productos © servicios iguales o similares: y

registrada en <21

v sea igual o© semejante en gradc de
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puntoeos anteriores concluimos

o en Meémico ya qgque en

en 1osS puntos anteriores

una politica de Uso de la m

gue las marcas en

casc de no usc como

los derechos del titular
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CAPITULO II

PROCEDIMIENTOS“INTERNACIONALES DE PROTECCION DEL DERECHO

MARCARIO.

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

INDUSTRIATL

el afio de 1882, cnce paises suscribieron el “Convenic ds=
Faris para la proteccién de la FPropiedad Industrial”, con la

convenioc criginal el 7 de septiemire de 12803 v aprobd el acta

3
b

Q.
1}

=
)

SO




o]

7

“CONVENIO DE PARIS PARA A PROTECCION DE A PROPIEDAD
INDUSTRI. ”

SJel 20 de marzo de 1883,

Revisade en Bricelas el 14 de diciembre de 1300,

de 1811,

=n La Haya el ¢ de noviembre de 1325,

cada pais de

marca derosicteda por un nacional de un

alguier mais de & Unidén no podrd ser

por el meotive de gue no hayvae sido

o renovada en el pais de coricen.

) Una merca, regularmente registrada = un pais de 1l1ea

1]

serd considerada ceoeme independi

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




regiscradas en los demds paises de la Uniodon, comprendiéndose

en ello el pais de origen.

Articulo 6bis

2) Los paises de la Unidn =e comprometen, bien de oficio,

si 1la legislacidn del pais lo permicre, bien a Instancie del

[

ir e

a proh

interesadec., & rehusar

useo de una marca de

onsticuya la reproduccicn de cal marca

o una imitacidén susceptibl

1
Q
i
0
y
1
1]
H

concederse un plazo minimo de cinco afios &

prara reclamar la anulacidn de dicha

del regiscrc

o5 paises de la Unidn cienen la facultad de prever un

en 2l cral deberd ser reclamada la rohibicidn del uso.

FALLA DE ORIGEN

|

.




3)

<]

rohibicicn de uso de

52
Ne se Zfijard plazeo para reclamar la anulacicn o la

las marcas registradas o utilizadas de

mala fe.

Articulo 6&ter

[N

rasises de la Unicdn acuerdan rehusar

bien sea como marcas
elementos de las referidas

armas, baenderas y otros emblemas de

de la Unidn, sighnos y punzone

garantia adoprtades por elles, asi

desde el punre de visca herélzice.

=) Las disposiciones gue figuran en ls lesra &) gue

anrecede se agplican lilgualmence a los escudes de &armas.,

de armas,
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hayan sido objerto de acuerdos internacionales en vigor

destinados a asegurar sSu proteccidn.

c) Ningun pais de la Union podrd ser obligado a aplicar
las disposiciones gque figuran en la letra b) que
antecede en perjuicio de los titulares de derechos
adguiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en
ese palis, del presente Convenio. Los paises de la Unidn
no escan okligados a aplicar diches disposiciones cuande
Je wutilizacidn o el regisctro considerado en la lerra a)
gue antecede no sea de nacturalezZa tal gue haga sugeSrir,

el vincule entre la

en el espiritu del puklice,

naturelezs tal gue haga Iinducir & error ai piublice sobre

encia de un

prohibicion de los signos y punzones oificiales de

Py =gl

a se aplicard solamencte en los casos en gue

que los contengan estén destinadas a ser

sobre mercancias del mismo género o de un género

TTRESIS CO° i
FALLA DE ORIGEN |




5]

de estas disposiciones, los

comunicarse recirrocamence,

de

oblicatoria en

los Estados.

del

sine

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

e
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5

4. Todo pais de la Unidn podrd, en un plazo de doce meses &

partir de la recepcidn de 1la notificacidn, transmicir pox

mediacidén de la Oficina Internacional, al pais o a la
organizacion internacional intergubernamental interesada, sus

ocbjeciones eventualas.

5. Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el
5 1) arriba mencionadc se aplicardn solamente & las

marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6. Para los emblemas de Estadoe gue no sean basnderas, psra los

signos y punzones oficiales de los paises de la Unidon y para

los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
g

= 4 internacionales

inaciones as las
rgubernamentales, estcas disposicicnes soclo ser3n

arlicables a las marcas regisctradas despuds de los dos meses
a la recepcidn de la notificacidn previste en <1

arrikba mencionado.

caseo de mala fe, los paises rtendrdn la Ffacul:sad de

sa - g@nular Incluso las marcas registradas antes del 6 de

TESIS CON___
FALLA DE ORIGEN |
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neviembre de 1825 que contengan emblemas de Estado, signos 3

DUunzeones.

. Los nacionales de cada pais qgue estuviesen a&autoricades

usar los emblemas de Esctado, signos Yy punzones de suo

ista semejanza con los de

podrdn utilizarlos aungue ex

= Tos paises de la Unicn se comproemeten a prohibir el uso nc

auzTorizade, N el comercio, de lcos escudos de armas de Esctado
de la Unidn. cuando este uso sea de

induzZca & =Srror scbre el origen de los
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crganizaciones internacionales inctergubernamencales

4

mencionados en el pdrrafo 1) arrikba indicado.

Articulco 6guater

1) Cuando. ceonforme a la legislacidn de un pais de Jda

5 N 7 una marca no sea vélidae sino cuende hayva

disposicicn no impone a los paises de la Unidn la

de considerar como valida la traensferencia de toda

vox el cesionario Fuere, de  hecho., de

indujere al pukblicc a errxcr, en particular

Lo Que se refiere & la procedencie, la naturaleze o las

sustanciales de los productos a los qgue se aplica
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Articuleo 6guinguies

1) Toda marca de fdbrica o© de comercio regularmente

registrada en el pais de origen serd admitida para su

depdsito y protegida tal cual es5 en los demds paises de
la Union, salve las condiciones indicadas en el presente

rriculo. Eszos paises podrdn, antes de proceder ali

]

definicive, emigir la Dresentacion d= un

N

egiscro

certificado de registro en el pais de origen.,

por la autoridad competente. No

alguna para este certilics

Serd considerado como padis de crigen el pais de la

Unidn donde el deposictante tenga urn escablecimiento

¢
1]
1)
K
k.
0
<
\
0
o
5
[}

i ial o comercial efecrivo

tuviese un establecimiento de ese tipo en Iia el
psis dJde 1a Unidn donde tenga su domicilio, y., si no
n Union, el prais de su

cuviese domicilic en la

en el caso de gue sea naciconal de un pais




9

W

] de fdbrica o de comercio reguladas por el

Las marcas

esente articulo ne podrdn ser rehusadas para su registro ni

rr

nvalidadas mds gque en los casos siguientes:

1) Cuandco sean capaces de afectar a derechos

adguiridos por terceros en el pais donde la proteccidn

se reclamsas

z2) Cuando escén desproviscas de todo caracrer
distintivo, © formadas exclusivamencte por Signos (=]
indicacicones que puedan servir, en el comercio, para
designar la especie, 1la calidad, la cantidad, =2

destanoe, el valor, el lugar de origen de los productos o

la epoca de produccion, =] que
ususles <en =21 lenguaje

eales v constantes del comercic del pais donde ia

pDrorteccion se reclemays
contrarias a l1a moral o al orden

Fol

) Cuandc sean

]

puklico y, en parciculsar, cuando sean capaces de engaiar

Publice. Se entiende gue un& marca noe  podrd ser

al orden publico por o1 solo hecho
2stE conforme con cualgquier disposicidn de la

schre marcas, salvo en el casc de gque esca
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disposicidn misma se refiera al orden puUblico. En todo

caseo gqueda reservada la aplicacidn del Arciculo 10bis.
la marca es susceprible de

Tener 2en cuenca todas las

principalmente la durascion del

uso de la marca.

z) No podrdn ser rehusadas en los demds paises de la

o de ccocmercio por el solc

Unic

marcas proregidas en el

rais de origen scle por elementos cue no alteren el

cardcrter distintive 3y no afecten & la identidad de las

la Forma en que las mismas han side

D, Nadie podrd beneficiarse de las dispo

la que se reivindica le preoteccsidn




61

renovar el registro en los otros paises de la Unidn donde la

marca hubiere sido registrada.

. Los depdsitos de marcas efectuados en el plazo del

Fa

Articule <4 adguirirdan el beneficio de prioridad, incluso

cuancde @l registro en el pais-de origen no se efecttie sino

después del término de Jdicho plazo.

Articulo 6sexies

Los paises de la Unidn se comprometen a proteger las maxcas
de servicio. No estdn obligados a prever el registro de estas

marcas.

Articulo 6septies

) S5i el agente o el representante del gue es titulasr de
wnae maErca en uno de los paises de la Unidn selicita, sin

sautorizacidn de esce ticular, el registre de esta marca a suo

propio nombre, en unc o varios de estos paises, el cituler

[

rtendra el derecho de oponerses & regisrro sclicitade o dJde
reciamar la anulacion o, si la ley del pais lo permice. la
a sz favor del citado regiscro, a menos gque

represéentante juscifique sus actuacicnes.




2 El ritular de la marca tendrd, en las condiciones
indicadas en el pdrrafo 1) gque antecede, el derecho de

oponerse  a la utilizacicn de su marca por su agente o

representante, si no ha autorizado esta utilizacidn.

nacionales tienen la faculrtad de

3 Las legislacicones
prever un plazo equirativeo dentro del cual el tituvlar de wuna
marca debers hacer valer los derechos previstos en el

La naturaleza del producto al gue le marca de fabrica o de
comercio  ha de aplicarse no puede, en ningun caso, ser

chsrdculo para el registro de la marca.

Articulo 7bis

a agdmitir el

i) Los paeises de Ia Unidn se comprometren
las marcas clectivas perceneciences a

depdsicto ¥ a proteger
del

ades cuya emistencia no sea contraria a la ley

de origen, incluso si estas colectividades no poseen un

indusctrial o comercial.




2) Cada pais decidird sobre las condiciones particulares
bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida YV
rehusaer la proteccidn si esta marca es contraria al

podrd

incerés publico.

3) Sin embargo, la proteccidn de estas marcas no podrd ser
rehusada a ninguna colectividad cuya exnistencia no sea
contraria a la ley del pais de origen, por el motiveo de gue
no escé escablecida en el pais donde la proteccidn se reclama
o de gue no se haya constituido conforme a la legislacicn del

S.

"

Da

Articulo &

El nombre comercial serd protegido en todos los paises de 1la

nidn sin obligacidn de depdsito o de registreo, forme o no

<

parte de una marca de fdbrica o de comercio.

Articulo 9

1) Todo producto gque lleve ilicitamente una marca de

brica ¢ de comercio © un nombre comercial serd embargado al

13
T
R

DE

FALLA
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marca © este nombre comercial tengan derecho a la proteccidn

=) E1 embargo se efectuard ligualmente en el pais donde se

hecho la aplicacidn ilicica, o© en el pais donde haye

side importado 1 producte.

F) El embargo se efectuard a instancia del Miniscterio

e cualguier otra autoridad competente, o© de parce

mublice,

teresada, persona fisica o moral, conforme & la legislacicn

interna de cada pais.

<) Las autoridades no estardn obligadas a efectuar <=1

rgo en casc de trdnsito.

legislacidn de un pais no admirce el embarge en el
el embargo se sustituird por 1la

imporcacicn o por el embargo en 1 incterior.

pais no admite ni el esmbargo en
1., ni la DOrohikbicidn de

interior, ¥y en espera de gque

se modifigque en consecuencia, escas nedidas
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serdn sustituidas por las acciones y medios que la ley de

dicho pais concediese en caso semejante a los nacionales.

Articulc 210

i) Zas disposiciones [={=] articulo precedente serdn

utilizacidn Jdirecta o indirecta de una

aplicadas en caso de

indicacidn falsa concerniente a la procedencia del producco o

a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

2) Serd en todo caso reconoclido como parte Iinteresada, sea

fisica o moral, todo productor, fabricance =]

comercisncte dedicado & la produccidn, la fabricacion o el
f ese producto y establecido en la localidad

© en la reglion

indicada como lugar de procedencia,

3 esra localidad esteée sitwuada, o en el pais falsamence

indicado, © en el pais donde se emplea la

pDrocedencia.

Articulo 1O0Obis

) Los padises de la Unidn estdn obligados s asegurar a los

proteccion efica:z

naciconales de leos paises de 1l& Unidn una

H competencie desleal.




2) Constituye acto de competencia desleal todo  acte . de

competencia concrario a los usos honestos en materia

induscrial o comercial.

En parrvicular deberdn prohibirse:

G
-

Cualguier acto cepaz de crear una confusion, por

[

cualguier medio qgue sea, respecto del establecimiento, los

4 z ial =] comercial de un

2 Las aseveracicnes falsas, en el ejercicio del comercio,

Tapaces de desacreditar el establecimiencto, los productos o

induscrial o comerciel de un competidor:

S Lss 4dndicaciones o aseveracicnes cuyo emplec, <en el

Jercicic del comercio, pudieren inducir al poblico a error

la neturaleza, el modo de fabricecidn, las

la aprticud en el empleo o la cantidad de los
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Articulco l10tex

Los paises de la Unidsn se comprometen a asegurar a los

nacionales de les demds paises de l1la Union los

legales aeproplades para reprimir eficazmente todos los actos

revistos en los Articulos £, 10 v 10bis.
ends, a prever medidas gque permitan a
ciones de representantes de les

incteresadcs 3 cuvea

de sus paises,

proceder Judicialmence =] antce las auctoridades

represion de los actes previstos por

-

en Ia medida en gque la ley de

se reclama lo prermica a los

Teomo nos podremos dar cuenta “la exclusividad” es la base

de la mayoria de las disposiciones del Convenio

destacando ademas tres principios basicos en

Derecho Marcario v gue son los siguientes:
F) El1 liamado “trato nacional”, en cuya virtud cada

Estado contratante debe otorgar a los nacionales de

Soni Ferniindez. *“*Muarco Juridico Mexicano de la Propicdad Industrial- Convenio de Paris™

. 313

" Soni Cassani
0. Porrua.
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los restantes miembros los mismos derechos gue a sus

ciudadanos.

B) El principio de “Prioridad” segun el cual, quien
solicita el registro de una marca en alguno de los
paises contratantes, goza de prioridad durante un
plazo de seis meses.

C) El principic de “independencia”, en virtud del cual

la concesidn de una marca e un pais, no da derechc

a exigir el registro en otro. Asimismo, la

denegacidén o caducidad de marca no sera argumento

suficiente para rechazar la peticidn en otro pais.

~ocs principios nos hablan de una concertacidn para proteger

m
n

la empresa a través de la homolecgacidn del Dereche Marcario

B

trs los paises signatarios del Convenio de Paris.

@
¢}

apartado es importante hacer mencidn &

Convenio de Paris en nuestro régimen

jeradrquico de este.
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Este asunto ha side uno de los mas controvertidos entre

diverses autores, la posible Supremacia de los Tratados con

en el articulo 132 en el sentido de que los trarados gque

hase

se celebren por el Presidente de la Repuklica, conl aprobacion
el senadcoc, sersn la Le Suprema de toda la Unicn. Dandcles a
los <tratados el nivel je:éxéuico de un& Ley nacicnal, al
respecto el autcr Rafael Pérexz Miranda nos menciona 1lo

siguientce:

erdrquice de las leyes es

“(...) Es claro gue el nivel

[

= de unea Ley Nacional, 3y aceptande en principic gque nro

lsre diversided de jerarguias encre las leyes nacionales,

parcir del principio general de gque una Ley posterior

suscizcuye a le ancerior, total o parcialmente”’

gimen juridico se presentan algunos
estan gue la ley no es clara ni

los tratados internacicnales son

por el Presidente de la Repuklica y ratificados

i Senado mediante mayoria simple sin tomar en cuenta a

per =1
ia Tamara de Diputados. No pareciende congruente gue la
potestad legislativa de las Leves de la Unidn recaiga en el

ael, “PROPIEDA INDUSTRIAL ¥ COMPETENCILA EN AENTCO ™, Més
itarial Porrua. Pags. 38.

" Péres NMiranda Ra
Scegeunda Edicion, E
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Presidente de la Republica y en el Senado soclamente sin tomar

en cuenta a la Camara de Diputados.

Con el objeto de determinar la jerarquizacion de las
eves ¥y tratados, la Suprema Corte de Justicia mediante 1la
tesis Jjurisprudencial TRATADOS "INTERNACIONALES Y LEYES DEL
CONGRESO DE L&A UNION EMANADAS DE LA CONSTITUCION FEDERAL. SU

RANGO CONSTITUCIORNAL ES DE IGUAL JERARQUIA, nos dice lo

32 Constitucional no establece

I
b
n
W
[a]
far
0
[
1
4]
[N

rreferencias alguna entre las leyes del Congreso de la Unidn
que emanen de ella y los tratados qQue estén de acuerdo con la

celebrados y que se celebren por el Presidente de 1a

con la aprobacicon de=l Senado. ruesce gque el

disposicivo iegal no promulgas la tesis de la
nternacional scbre el dereche
regla dea que el Derecho

ya gue s£i kbien reconcce

tratados no da a éstos un rango

surericr & las leyes del Congreso de la

TESIS CON

L

FALLA DE
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esrca Constitucidn, sino gque el rango que les confiere a unos

v otros es el mismo.”®

De lo anterior podemos desprender gue los Tratados y las

Leyes de la Union tienen el mismo rango, por lo gque su

aplicabilidad y Jjerarquizacién es la misma.

" VOLS 151-152, SEXTA PARTE. PAG 196.
PRIMER CIRCUITO. TERCERO ADMINISTRATIVO. AMAPARO EN REVISION 256/§1.
C.H.BOIERING SAHA, 9 DE JULIO DE 1981. UNANIMIDAD DE VOTOS




2.2. INCLUSION. DE A pnopzsms.p INTELECTUAL EN LA CUARTA RONDA
LA ORGANIZACION MUNDTIAL DEL

URUGUAY DEL GATT ¥ REGULACION POR

COMERCIO

La Ronda Uruguay de 198B6-94 consiguid mediante el Acuerdc de

la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionades con €l Ccmercio (ADPIC) reducir las

diferencias en 1la manera cie proteger los Derechos de

Prepiedad Industrial en los distintos paises del mundo y de

someterlos a normas internacionalss comunes. Actualmente,

cuando surgen diferencias comerciales con respecto a derechos

propiedad intelectual, pusde recurrirse al sistema de

.
i

scliucidn de diferencias de la OMC.

g Acuerdo ADIPC en sus articulos del 15 al 24 hablan al

respecto de las marcas y denominaciones de origen, y que a la

letra dice lo siguiente:

YACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO’

SECCION 2: MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN |




Articulo 15

Materia objeto de proteccidn

1. Podrd constituir wuna marca de fdbrica o de comercio

cualguier signo o combinacidn de signros que sean capaces de

discinguir los bienes o servicios de una empresa de los de

otras =empresas. Tales signos podrdn reglistrarse come ma&rcas

de fabrxca =] de cemercic, en particular las palapras,

incluidos los nombres de persona, las lectras, lcs numeros, los

elemenctos figuratives y las combinaciones de colores, asi como
combinacidn de estos signos. Cuando los noe

de distinguir lcs bilenes =l

Miembros podrén supeditaer la

rcosikilidad de registre de los mismos al cardcter distintivo

mediante su usc. Los Miembros podrd

condicion para el registro gue los sSignes sean

visualmente.

dispuresto en el pdrrafo 1 no se entenderd e el

impide a wun Miembro denegar el registro de una

o de comercic por otros morcivos, siempre gque
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conctravengan las disposiciones del Convenio de Paris

supeditar al use la posibilidad de

el usc efective de una marca de

5 serd condicion para la presentacidon

Fakbrica © de comercic no
e una sclicitud d= regiscro. No s denegarad ninguna

!l preoducte o servicic al gue la marca de

Fibrica o de ceomercio ha de aplicarse no serd <=5 ningun casco

oroners=2 al regiscro de una marca de fdbrica

Arcticule 16

Derachos conferides

TERI® CON
FALLA DE ORIGEN
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1. El riztuiar de una marca de fdbrica =} de comercio

registrada gozarad del dereche exclusivo de impedir que

cualesguiera terceros, sin su consentimiento, uctilicen en el
curso de operaciones comerclales signos identicos ©

o servicics gue sean idénticos o similares a

aguellios para los gues == ha regisrrado la marca, cuands ese

de lugesr a probabilidad de confusion. En el caso de gue

i

istentes

les Miembros

con

se aplicarad

s5i una marca

concecida, lcs

cuenta la notoriedad de esta marca en el
inclusive la notoriedad obrenida

trate como consecuencia de la

del Convenio de Paris (1967) se aplicard

enes o servicios gue no sean similares a

TESIS CON

FALLA DE ORIGEN

i

|
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agquellos para los cuales una marca de fadbrica o de comercio ha
sido registrada, a condicidn de gque <1 usc de esa marca en
relacidn con esos bienes o serviclos indigue una conexidn

entre diches bilenes o© servicios 3 el cirular oo la marca

sea prcobable gue ese usco

de la merca registrada.

limictadas de

Los Miembros podrdn
les derechos conferidos por una marca d= fabrica =} de
comercio, por ejemplo el uso leal de rérminecs descripcivos, &

condicidon de gque en ellas se rtengan enn cuenta los intereses

titular de la marca y de Lerceros.

Arcticule 18

Duracidn de la prorecciodn

v cada una de las rencovaciones

TESIE CON
FALLA DE ORIGEN




Articulo 19

Regquisiro de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro

sélec podrd anularse después de un periodo Iininterrumpide de

tres afos como minimoe de falta Jde usc, a menos que 1 tigtular

marca de fabrica o de comercio demuestre gque hubo para

i stencia de cbstdculos a

cnes vdlidas basadas en le&

Se reconocerdn <comce razones vilidas e falrca de
uso Jlas circunscanclias gue sSurjan independientemence G2 ia

gl

titular de 2a mzrca ¥ que conscituyan H

! la misma, come las restcricciones a la

requisitos oficiales impuesces a los

bienes o servicios protegideos por la marca.

o Cuande esteé ceontrolada por el titular, se considerard gque

lg urilizacion de wuna marca de fabrica © de comercio por otra

la marca a los efecteos de mantener

FALL




Articulo 20

Otros reguisitos

No se complicard injuscificablemente el uso de una marca

e Ffabrica =] de comercio en el curso gde operaciones
comerciales con exmigencias especliales, como por ejemple 1 uso
con crra marca de fabrics o de comercio, &1 uso en una rforma

el uso de une manera gue menoscabe la capacidad de

< servicios de una empresa

crtras empra=sas. Esa disposicion neo Impedira 2a

a la empresa

de que ia

de los bienes o servicios sea usada Jjuntamente,

‘nculadamencte, con la marceé que distinge los bienes o

especificos en cuestion de esa empress.

b

Arcicule 2

Licencias y cesidn

Los Miembros podrén establecer las condiciones para las
la cesidn de las marcas de fdbrice o de comercio,
rarn las licerncias

entendide que ne se permitir

(=8

de marcas de fdbrica o de comerc

uns
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tendrd derecho a cederla con o sin la transferencia de

empresa @ que pertenezca la marca.

SECCION 3: INDICACIONES GEOGRAFICAS

Articuio 22

Proteccidn de las Iindicacliones geogrdficas

I. A los efectos de lo dispuesto en el presente

indicaciones geogrdficas son
como originario del territorio de un Miembro © de una region

localidad de ese terrictorio, cuando decerminada calida

reputacion,

amentalmente a su origen geogrdfico.

interesadas puedan impedir:

a) la prilizacion de cualgquier medio que, en

designacidn o presencacidn del producte, indigue

sugiera cue el producteo de gue se trate proviene de

A
las gque identifiguen un product

la

(=

u otra caracteristica del producto seae imputable

. En relacidn con las indicaciones geograficas., los

iembros arbitrardn los medios legales para qgque las parces

la

(=}

unae regidén geogrdfica distinca del verdadero lugar
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de origen, de modo que induzca al piblico a error en

cuante al origen geogrdficeo del producto:

p=y] cualguier otra utilirzacidn gue constituya un acto de
competencia deslesal, en el sentido del arciculo

10bis del Convenio de Paris (1967).

3. Tode Miembro, de oficic si su legislacion lo permite, o a
pecicidn de una parrte linteresada, denegard o invalidara el
registre de una marca de fdbrica o de comercio gue contenga o©

consisca en una Iindicacicon geogrdficae respecto de productos no

T

originarios del territoric indicede., s el uso de ta
indicacidn en la marca de fdbrica o de comercic para es50S
oroductos en ese Miembro es de naturaleza al qgue Iinduzca ai

r en cuanto al verdaderc lugar de origen.

cukblice &

E La proceccidn prevista en los pdrxrafos 1, 2 i 3 serdn

contra toda indicacidn geografica que., aungue

verdadera en curanto al territerio, region o

iad de origen de los productos, dé al publico una idea

f={= ]
Froreccicn adici
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de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerd los medios legales para que las

prartes interesadas puedan impedir la vurilizacion de una

indicacidn gecgrafica gue identifique vinos para producros de
ese génerc gue no sean originarios del lugar designado por la

indicacidn geografica de gue se trate., o que lIdencifique

roductos de ©Se genero gue no sean

spiritucses para

bebidas e

del lugar designade por la indicacion geogrsrfica

incluse cuendo se indigque el verdadero origen dael

ducreo © se utilice la Indicacidn gecgrdfica traducida o

acompaiada de expresicnes tales come "clase", f"cipo”,

” "imitacidn" u ctras andlogas.®

egislacidn de un Miembro lo permice, o

oficio, si Ia

ricicn de una parce interesada, el registro de toda marca

P]
1
"

Je rdbrica © de comercio para vinos gque contenga © consisca en

s ] ndicscicn gecgréfica que

espirituosas Que contenga o consista en una

idencifigque bebidas espiritucsas, se denegard o

ies vinos o las bebidas espiritucsas gue no

“En Jo que respecta i estas oblipaciones, los Miembros podrdn. sin perjuicio de o dispuesto en la primera frase det
s para lograr [a observan B

articulo 22, preser medidas adminisirativi

M T ‘
1 AR A

i
i
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En el caso de indicaciones geogrdficas hemdnimas para los

3

la proteccidn se concederd a cada indicacidn con

vinos.,
sujecidn a lo dispuesto en el pdrrafo 4 del articulec 22. Cada
Miembro escablecers las condicliones prdcticas en qgue se

diferenciardn entre si las dindicaciones homdnimas de gque se

trace, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de gue
los productores interesados reciban un trato eqguitativo y gue

los consumidores no sean inducidos & erxror.

Ffacilicarxr 1la Droteccidn de las indicaciones
sograficas para los vinos, en &1 (Consejo de 1

blard negociasciones sobre el escablecimienczo de un
de notificacidn b% reglistro de las
geogrdficas de vinos gue sean susceptibles de

jembros parcticipanctes en ese Siscema.

Arvicule 24

cepcliones

Negoclacicnes internacionales:

I. Los Miembres convienen en entablar negociaciones

encaminadas a mejcrar la Droteccidn de las indicaciones

cun lco dispuesto en el arcicule 253.

de las disposiciones de los pdrrafos

a celebrar negeocliaciones © & concerca
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acuerdos bilaterales o multrtilaterales. En el contexto de

tales negociaciones, los Miembros sSe mostrardn dispuestos a

taminar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a

las Iindicacicnes geograficas determinadaes cuya utilizacidn sea

chiete de tales negociaciones.

El1 Consejo de los ADFIC mantendrd en examen la aplicacion

de las dJdisposiciones de la presente Secclidn; el primero de

se lleverd a cabo dentro de ilos dos afos

siguienzes a la ntrada en viger del Acuerdo sobre la OMC.

Toda cuestidn que afecte &l cumplimiento de las obligaciones

[

blecidas en estas disposiciones podrd plantcearse ante o

Consejo que., a peticion de cualguiera de los Miembros,

brard ceonsultas con cualguiera ctro Miembrc o Miemkbros

cele
sckre las cuestiones pare las cuales no haya side posible
2nTonIraxr una seclucicn satisfacTeoria mediance consultas

urilaterales entre los Miemkros Int=resadcos.

las medidas que se acuerden para facdili

v Favorecer los objercivos de la presence

aplicar esta Seccidn, nogin Miembro reducird la

f las indicaciones geogrdficas que emistia en &1

TECIE CON

FAT.T.A Fv 0 u\lGEN
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inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del

Acuerdo sobre la OMC.

“ Ninguna de las disposiciones de esta Seccidn impondrd a

uvn Miembro 1l1a ebligacion de impedir el uso continuado y

similar de una determinada indicaciodn geogrdrfica de otro

Miembro, que idenrtifigque vinos © bebidas espiritucsas en

relacicdn con bienes o servicios, por ninguno de sus nacicnales

o domiciliarios gue havan urilizcado esa indicacion geogrdfica

de menera continua para esos mismos bienes o© servicios, u

orres afines, en el territorioco de ese Miembro a) durante 10

ajdjos como minimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o

b)) de buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fdbrica o de comercio haya sido

regiscrada de buena fe, o cuando los derechos a

uns marca de fdbrica o de comercio se hayan adguirido mediante

s uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicacidn de estas

lo establecido

disposiciones en ese Miembro, segin

en la Parte VIs (=]
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b) antes de que la indicacidon geogrdfica estuviera

protegida en su pais de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Seccidn no prejuzgardn
la posibkbilidad de registro ni la validez del registro de una
marca de fabrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de
dicha marca, por el motivo de gque &ésta es idéntica o similar a

una indicacidn geogrdfica.

6. Nada de lo previsto en esta Seccidn okligard a un Miembro
a aplicar sus disposiciones en el caso de wuna indicacidn
geogrifica de cralguier otro Miembro utilizada con respecte a
bienes © servicios para los cuales la indicacidén pertinence es
idéntica al teérmino habitual en lenguaje corrience gque es <l
nombre comin de rtales bienes o servicios en el rterritorio de
ese Miembro. Nadae de lo previsto en esta Seccidn cobligard a
a aplicar sus dispocsiciones en el caso de una
geogrdfica de cualquier ortro Miembro utilizada con
preoductes viricolas para los cuales la indicacion

es Jddéntica a la denominacidn habitual de una

uva emistente en el territorio de ese Miembro en

la fechae de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

b

/
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7 Todo Miembro podrd establecer gue cualguier solicitud

formulada en el dmbirto de la presente Seccidén en relacidn con

el uso o el registro de una marca de fdbrica o de comercic ha

oRal o un plaze de cince anos conctades a

de presentarse dentro de

Z usc lesive de la indicacidn

gue el usc

(=

le fecha de regiscro de la marca de

en ese Miembro, Ssiempre gque la marca haye sidc
para entonces, si o ral fecha es anterior a aquella en

Sue e uso lesive adguirid notoriedad general en dicho

cn la salvedad de gue la

sadoc o reglistrado de mala =

Las disposiciones de esta Seccidn no prejuzgardn en modo
en el curso de

el dereche de cualguier persona & usar,

aciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor

accividad comerciasl, emxcepro cuandcoc ese nombre se use de

a error al publico.

presence Acuerde no pondrd obligacidn ninguna de

no estén procecidas

indicaciones ceogrdficas ague

FALLA
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© hayan dejado de estarlo en su pais de origen, o que hayan

caido en desuso en ese pais.”i®

Es importante mencionar gue el Acuerdo abarca cinco amplias
cuestiones: A

i. Cémo deben aplicarse los principios basicos del sistema

de comercio y otros acuerdos internaciocnales sobre propiedad

intelectual.

2. Como prestar proteccidn adecuada a los derechos de
Tropiedad intelectual.
3. Cémo deben los paises hacer valer adecuadamente esos

derechos @n sus territorios.

. CTodme resolver las diferencias entre miembros de la OMC en

propiedad intelectual

materia d

o

5. Las disposiciones transitorias especiales durante el

pericdo de establecimiento del nuevo sistema.

Las Disposiciones transitorias tomaron alrededor de : 1, 5 u
11 afios para la adaptacidn. Cuando los Acuerdos de la OMC
snTtraron =n vigor el 1° de enero de 1995 los paises

desarrclladcocs disponian de un ano para poner sus leyes y

a
tul
v

darco Juridico Mexicano de la Propiedad Industrial- ADPI

" Soni Cassani y» Soni Fernandez.

TECIE COH
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practicas en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. Los
paises en desarrollo vy (en determinadas condiciones) las
economias en transicidén disponian a tales efectos de cinco

afios y los paises menos adelantados de 11 anos.

Si un pais en desarrollo no prestaba proteccidén mediante
patentes de productos a un determinado sector de tecnolcgia
en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los
ADPIC (1° de enero de 1925), disponia de i0 anos para
estaplecer esa proteccidon. No obstante, en el caso de los
productos farmaceutricos y de los productos guimicos para la

agricultura el pais de gque se trate debs aceptar la

solicitudes de patentes desde el principio
<iel periodo de transicidn aungue no sea necesaric otorgar la

hasta el final de diche periodo. Si el gobierno

agricultura de gue se trate durante
de transicidén, debe -con sujecidn a determinadas

conceder derechos exclusivos de comercializacidn

durante un periodo de cinco arios ¢ hasta gque se

la patente del precducto, si ésta s=2 ctoxrga antes de

Ménico, Piag. 647

Porry
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Con algunas excepciones, la regla general es que las
obligaciones enunciadas en el Acuerdo son aplicables tanto a

los derechos de propiedad intelectual existentes como a los

nuevoes.

En relacidn con las Marcas de fabrica © de comercio en el
Acuerdo se establece qué tipos de signos deben merecer
proteccidn como marcas de fabrica o de comercio y cuales
depen ser los derechos minimos conferidos a sus titulares.
Las marcas de servicios deben protegerse de la misma manera
gque las marcas de fabrica o de comercio utilizadas para los

productos. Las marcas gue hayvan alcancado notoriedad en un

dererminado pais gozan de proteccidén adicional.

Sin embarco hay veces se utilizan nombres de lugares para
igdentificar un productc. Son ejemplos notorios “champagne’,
“Scotrch”, "teguila" y aqueso "Roquefort” a los cuales les

“Indicaciones geograficas” o Denominaciones de Origen.

llaman

res de vines Y bebidas espirictucsas les

specialmente la utilizacién de nombres de lugares

los preoductos, por lo gque el Acuerdo sobre

Z <ontiene disposiciones especiales con respecto &

R
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esos productos. Ahora bien, la cuestidn es también importante

en lo gue se refiere a otros tipos de articulos.

La utilizacidén del nombre de un lugar para describir de esa

manera un producto — una “Yindicacidén geografica” — identifica
hakitualmente tanto su origen geografico como sus
caracteristicas. Por consiguiente, la utilizacion de ese

nombre cuando el producto se haya fabricado en otro lugar o
cuando no posea las caracteristicas habituales puede inducir
a €rxor a los consumidores y puede daxr lugar a una
competencia desleal. En el Acuerdcoc scbre los ADEIC se
establece gue los paises deben iﬁpedi: gue se haga una mala

utilizacidén de los nombres geograficos.

En lo gue se refiere a los wvinos y bebidas espirituosas, en
€l Acuerdo se prevén mayeres niveles de proteccidn, es decir,

peligro de que se induzca a error al

algunas excepciones; por ejemplo, si 21 nombre

esta yva pretegido como marca de fabrica o de comercio o si se

na Teonvertido en un término genérico. Es el caso del término
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“cheddar”, gue actualmente se refiere a un determinado tipo

de gqueso no necesariamente fabricado en Cheddar. Ahora bien,

tode pais gue desee hacer una emxcepcidn por esos motivos debe

estar dispuesto a entablar negociacicnes con los paises que
des=en proteger la& indicacidn geografica en cuestidn. En el

negociaciones en el

T4

Acuerdo se prevée la celebracidn de nuevas

marco de la OMC para establecer un sistema multilateral de
necificacidén y registro de las indicaciones geograficas de

nos.

Sin embargo es importante hacer mencidn gue Cuando se lanzod

la Ronda Uruguay de negociaciones sobre comercio

muilzilacteral, varjos paises en desarrollo se resistieron a
propiedad intelectual en la agenda.
Estados Unidos, con las amenazas de

de su ley de&e comercio, Tcerminaron

cuerdo sobre leos Aspectcs de los Derechos de

al FRelacionados con el Comercio Al

a familia de acuerdos de la Organizacidn

[

(OMC) . Los palises industrializados

1 Norte gue€ presionaron por los ADPIC - lograron

normas gue, sSegun Vvarios empertos del Sur,

TR AR :
l ES.‘.L.’! il I\\' i
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lesionar severamente las perspectivas de desarrollo de los

aises pobres.

En este sexto afio de vida de la OMC han quedado expuestos los
problemas sociales y econdmicos -—algunos bastante graves-—
provocados por el Acuerdo sobre ADPIC. Esto ha dado pie a una

ercepcioén general de gue el sistema de la OMC se inclina

T

decididamente a faver de los titulares de los derechos de
propiedad intelectual » de las grandes <compahias del mundo
industrializado; es decir, en contra del interés publico.
sta percepcidn terminé creande una crisis de legitimidad
para la OMC y el Acuerdo socbre ADPIC vy, en varios casos, ha

provocado levantamientos publices o manifestaciones

callejeras. Entre los problemas actuales figuran:

compaiias propietarias de derechos de propiedad

‘
i~
)
"

inTtelectual han aumentado el precico de los productos de
consumo, incluso algunos esenciales come los medicamentos, lo
cual va en detrimento de los consumidores tanto del mundo en

desarrollo como d2 los paises industrializados:

en desarrollo deben pagar costos muy elevados

tecnologia, © no consiguen autcorizacidédn de los

los derechos de propiedad intelectual, de modo

S
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gue los productores del Sur enfrentan graves obstéaculos para

mejorar su tecnclogia:

+* el fendmeno llamado "biopirateria’. Las companias, sobre
todc las del Norte, patentan recursos naturales ¥
conocimientos sobre su utilizacidn gue, en su mayoria, se

generan en el Sur. Esto implica una apropiacion indebida del

saber de agricultores Yy pueblos indigenas, lo cual ademas
afecta su derecho a utilizar sus propios recursos; Yy guienes

m&S tienen para perder son los consumidcores.

El Acuerdo sobre ADPIC, en campio, ha provocado un traslado
cativo de dicho equilibrio: del interés publico a los
de los titulares de derechos de

monopdélices

intelectual. Dicho Acuerdo, en tanto marco

nternacional con fuerza legal, es decir, cuyo incumplimiento
uveds castigarse con sanciones comerciliales, ha creadoc un
stema d= "talle Gnico" para todos los paises miembros de la

& de su grado de desarrcllo. Si bien las

de las clé&usulas inadecuadas afectan sobre todo

& Los paises en desarrcllo, también sufren los ccecnsumidcres

erte, asi comoc el puklice en general y la comunidad

en particular.
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+ Precios inflados. lLos consumidores empiezan a darse cusnta

ce gue los precios de varios productos protegidos por

derecheos de propiedad intelectual estan inflades, en ciertos

casos muy por encima de los costos de produccidn, ya que las

tulares de una patente [} un der=scho de

P

ueden impedir la competencia de otros.

del Acuerdo sobre ADFIC, cads pais

propias politicas en materia de derechos

telectual; en el Sur, ilos productos
medicamentos, alimentos Yy material
illas v algunas rlantas- guedabkan

cluir productos

sckbre SDPIC, sdlc se pueden e

permitidos en el texto. Los medicamentos y los

algunos materiales y

parecen estar incluidos entre los

rt
s
3

tentes; y las plantas tambiéen es

tiene ef=ctos adversos también sobre
mente, la transferencia de tecnologia

lave en la industrializacién v buena

FALLA DE ORIGEN
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parte de dicho traspaso ocurria cuando las companias

imitaban, copiaban y adaptaban tecnologilas utilizadas por
invirtiendo los procedimientos. Los productores del
mundo en desarrollo tienen ahora grandes dificultades para

transitar ese camino, cuando no encuentran obstaculos

insuperables.
Las empresas nacicnales aue desean hacer uso de una

depen obtener el permiso del duerio de la patente -—

tecnologia

gue bpbuede darselo o no, mas alla de si guien lo pide esta
dispuesto a pagax su precic comercial- Y pagar, ademas,
regalias muy costosas. Muchas empresas no pueden pagar estos

precies; y las que podrian hacerlo, suelen concluir gus el
costo reduce su competitividad. E1 régimen del Acuerdc sobre
ADPIC es un impedimento grave para los paises en desarrollo

cue Se proponen majorar su tecnologia, modernizarse e

propiedad intelectual Carlos Correa

que el Acuerdo scbre LDPIC resctringe la

reversa h% otros metodos de innovacidén por

mitacidn, utilizados por los paises industrializados durantce
su periodo de industrializacidn, ademas de complicar mas gque

ntes 1 proceso de actualizacidn tecnoldgica.

[}
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El desencanto respecto del Acuerdo sobre ADPIC también se

debe a gue ciertos reclamos no fueron tenidos en cuenta y gque

los beneficios prometides no han llegado nunca a cumplirse.

El Acuerds sobre ADPIC tiens varies referencias y clausulas
scbre transrierencia de tecnologia. Entre ellas el articulo 7,

= de la innovacion Y transferencia cde
nologia, v =1 €&6.Z2, sobre la obligacidén de los palises

de ofrecer incentivos a sus empresas e

instituciones que promuevan la transtferencia tecnoldgica

aises menos adelantados. Sin embargo, €l Norte ha

necho poco Yy nada en este sentido. Por lo tanto, la confianza

la sinceridad ¥ las intenciones de los paises
desgastado, al igual gue se ha
la en el sistema de los

cdel Acuerdo sobre ADPIC ha inclinado la balanza en

Tor de lcs titulares de los derechos de propiedad

ntelectual y ha dejado desamparados a los usuarios de 1la

. Se han sobreprotegido los privilegios y derechos

, guienes no han cumplido con sus obligaciones

la sociedad y el bienestar publico.
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isten asimetrias entre el Norte ¥y €l Sur en cuanto

a lcs costcs Yy beneficios. El establecimiento de normas

undiales

intelectu

[
Vo
0
in

ar

]

canancias
Medidas c¢
a e h

Acuerde s

i)

si como

gue exten

estrictas en materia de derechos de propiedad
al provocara un enorme aumento de los beneficios

paises industrializados Yy quienes paguen estas
seran los paises en desarrollo.

orrectivas

s hora de eliminar estos desequilibrios y asimetrias. E1

obre ADPIC debexria ser objeto de un examen profundo,
de wvarias transformaciones, luego de lo cual habria

der el plazo de transicidn gue se ha octorgado a los

paises en desarrollo para aplicar las clausulas de dicho

i
]
o)
1
9]
)
0
Ul
"

o]
L
1y
o
o
]

orocedimi

io otorgar flexibilidad a los paises del Sur para
rclicarse el Acuerdo sobre ADPIC, puedan elegir entre
cpciones sin presiones. Habria que explicarles estas

vy aclararles las ventajas y desventajas de cada una.

en desarrxollo no deberian sufrir presiones

a traveés de acuerdos regionales o en el

lento de acceso a la OMC, gue los obliguen a cumplir

FALLA DE O.L YC N |
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con normas sobre derechos de propiedad intelectual aun mas

rigurosas gque las del Acuerdo sobre ADPIC.

También deberian desaparecen las presicnes gue sufren los

paises del Sur gue apuntan a evitar gue ejerzan el derecho a

elegir entre las opciones gque les presenta el Acuerdo scbre

ADFIC. Sudafrica., por ejemplo, vive presionada para no

jercer su derecho & entregar licencias obligatorios o a

hacer importaciones paralelas.

Por ultime, los miembros de ia oMc deberian volver a
considerar si el Acuerdo debe formar parte de la
organizacion. Los derechos de propiedad intelectual no son
asunto comercial v, en realidad, constituyen una forma de

proteccicnisme gue restringe la transferencia internacional
instituciocnaliza el privilegio de los
la consecuencia de gque se reduce la

r aparecen beneficios extraordinarios.

Acuerdo sobre ADPIC forme parte de una

que el
comercial. La declaracidén cenjunta de las ONG,
] marz-o de 2000, titulada "WTO: Shrink or sink"” (OMC:

firmada por mil ONGs del mundo, reclama

ngir o morir),

o Acuerde sea eliminado de la OMC.

TEZIZ CGi
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El1 economista Jagdish Bhagwati, defensor del libre comercio,
envid una carta al Financial Times argumentando que la
proteccién de la propiedad intelectual no pertenece a la OMC
y declarando su apoyo a las ONG que "piden gque se extirpe el

a la de propiedad intelectual de la OMC".

Por lo tanto, el analisis del Acuerdo deberia incluir en su
agenda la posibilidad de ser eliminado de la OMC, a fin de
gque la entidad vuelva a asumir su tarea de eguilibrar las

acicnes comerciales.‘?

i
Vs

STA VIRTUAL TERCER MUNDO- * EL ACUERDO SOBRE TRIPS ¥ LA CRISIS DE

LEGITIMIDAD DE LA OMC™ hup:~www.tercermundocconomico.org.uy
T N
QT o (O(\J
TOETPIR WIS

i FALLA DT ORIGEN |

B



B ’ : 100

2.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

E1l Tratado de Libre Comercio para Norteamérica (“"TLC*) ,

constituye uno de los més trascendentes en materia de Marcas
en México, siendao evidente gue un tratado con tanta

menor mediad, en todos

importancia genere cambics, en mayor o
los niveles, especialmente en los aspectos juridicos gque

involucran intereses de los agentes econdmicos de origen

1 TLC México obtuve un desarrollo econémico

lo gue conlleva a la necesidad de una mejor

condicién para la inversidén extranjera; gue las empresas gue

desarrollan sus actividades de manera internacicnal a traves
cia una adecuada regulacidn en matexia de ropiedad

Int=lectual sientan protegidos sus derechos.

s aspectos fundamentales en el TLC en materia de Propiedad

canto aplicables a Marcas, patentes y Derechos de

los siguientes:

S OON
. N S}
K - T %
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Cada una de las partes otorgara en su territorio, a

los nacionales de las otras partes, proteccidén vy

defensa adecuada ¥ eficaz para los derechos de

Propiedad Industrial.

La aplicacidén de diversos tratados internacionales en

materia de propiedad intelectual, a los gue los tres

paises deberan adherirse.

Cada una de las partes otorgara podra nombrar en su

legislacion interna proteccion a los derechos de

propiedad intelectual mas amplia qQue la requerida por

el propio tratado.
Cada una de las partes ctorgara a los nacionales de

otra parte, trato no menos favorable del gque conceda

a sus propios nacionales.
Cade una de las partes podra adoptar o mantener, de
conformidad con otras disposiciones del tratadeo, las

medidas adecuadas para la concesidn de Licencias,
cuando dichas practicas puedan ceonstituir un abuso de

los derechos de propiedad industrial.

1708 del)l TLC es el qgque nos habla del Derecho

Marcario ¥ nos narra lo siguiente:




“Articulo 1708. Marcas.-—

I Para los efectos de este Tratado, una marca es cualguier
L=} cualguier combinacion de signosA gque permica
disvinguir los bienes o serviclos de una persona de los de
inclusive nembres de personas, disenos, lecras,

numeros., colores, elementos Sfigurativos o le& forma de Ics

o la de sSu empague. Ias marcas incluiran las de

y las colectivas y podrdn incluir las marcaes de

cercificacidn. Ccada una de lIas Partes podrid establecer como

registro de las marcas que Jleos signos sean

Z. Cada uns de las Partes otorgard al titular de una marca

el dereche de impedir, a todas las personas que no

cuencen con el consentimienco del ticular, usar e =1
ignos idéntices o similares para bienes o servicios
igdénticos © similares a aguéllos para l1os cuales s
arca del rcitular, cuando dicho usc ge:

fusicdn. Se presumird la prokabilidad

se use un sighne lidénticeo pare kienss o

Los derechos arriba mencionados se

FALLA DE
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ortorgardn sin perjuicio de derechos previos y ne afectardn la
posibilidad de que cada una de 1as Parres reconozca dereches

sobre la base del uso.

Cada wna de las Partes podrd supeditar la posibilidad de
regissro al uso. No obstante, la solicitud de registro no
estard sujeta a la condicidn de uso efectivo de una marca.
Ninguna e las Partes denegard wuna solicitud unicamente con
SFundamente en gque el uso previsto no haya tenido lugar antes

de 1a iracidn de wn periodo de tres anos, a partir de 1la&

fecha de solicitud de regisctro.
- =4

q Cada wuna de las Partes establecerd un sistema para e1

de marcas, mismo que incluliréd:

emen de las scolicitudes,

(b) lIa notificacidn que deba hacerse al solicitante acerca de

las razZones gue fundamenten la negative de registro de una

cporctunidad raezonable parae que el solicitante pueda

responder a2 la norcificacicns

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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(d) la publicacidn de cada marca, ya sea antes o poco despuds

de gque haya sido registrada: y

() una oportunidad razonable para que las personas

interesadas puedan solicitar la cancelacidn del registcro de

una marca.

Cada wune de las Partes podrd dar una oportunidad razonable a
las personas JlInteresadas para oponerse al regisctro de una

marca.

5. La naturaleza de los bienes o© servicios a los cuales se
nlicard una marc en ningin caso constituird un obscEculo

mara =l registro de la marca.

& Z]l articuic 6 bis del Convenio de Paris se aplicard, con

ificaciones necesarias, a los servicics. Fara

b
M
]
3
0
0.

si una marca es notoriamente conocida, se tomara
el conocimiento gue de &sta Se tenga =n el secrtor

=nte del publico, inclusive aguel conccimiencto en

[
2

de la Parte gue sea el resultade de le promoc

marsa. Ninguna de as Parces exigird gque la reputacidn

-

TESIS £ON
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de la marca se extienda mds alld del sector del publico gue

normalmente trate con los bienes o serviclios en cuestidn.

7. Cada una de las Partes estipulara gque el registro inicial

de una marce tenga cuando menos una duracidén de diez afies

indefinidamencte por plazos no menores a

ue pueda renovarse

Q

siempre gus se satisfagan las condiciones para 1la

o

iexz afios,

renovacion.

Cada una de las Parctes exigira el uso de una marca para

conservar el registro. ElI registro podrd cancelarse por falta
Jde uso utnicamente despuds de gue transcurra, como minime, un

periodo ininterrumpide de falta de uso de dos &fios, & menos
el rituler de la marca presente razscones vdlidas apoyvadas

istencia de obstdculos para el uso. Cada une de las

rres reconocerd como racones vdlidas para le falte de uso

ancias surgidas Independientemente de la voluntad

las circunsc

del tituvlar de la marca gque ceonstituyan un obstdculo para el
usc de Ia misma, tales como restricciones a la Impeortacidn u
crros regquisicos gubernamentales aplicables a bienes o

icades por la marca.

Fines de mantener

el registro, cada una de las Parces

el uso de wuna marca por una persconae distintcae a
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irtvlar de la merca, cuandeo tal uso de la marca esté sujero

sl control del titular.

1o, Ninguna de las PFPartes podrd dificulter el uso en el

comercic de wuna marca mediente reguisitos especiales,

come un uvso gue disminuya la funcion de la marca como

indicacion de procedencie, o un uso con otra marca.

una Jde las Fartes podrd establecer condiciones para

cesion de marcas, en el entendido gue
licencias okligarorias de marcas 3y que

I riztular de vne marce registrada tendrd derecho a cederla

con o sin la transmisicdn de la empresa & Qque percenezca la

Cada una de las Partes podra escablecer excepciones

a los derechos conferidos peor una marca, tal como

uso correcre de términos descriprtivos, a condicidn de gue

cepcicones romen en cuenta los lilntereses legitimes del

de la marca ¥y de otras personas.

prohibird el regiscro come marxca.,

a1l menos en espaicl, francés o ingles, qu=

TESIS CON
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designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de

bienes © de servicios, a los gue la marca se apligue.

i. CTada una de las Partes negard el registro a las marcas

gue contengan =3 censistan en elementos inmecrales,

escandalosos o gque induzcan a error, o elementos qgue puedan

denigrar o sSugerir falsemente una relacidn con personas,

vives =} muertas. instituciones, creencias, simbolos

nacionales de cralguiera de las Partes, =} que las

1

menosprecien o afecten <en su reputacidn.

Del articulo anterior podemos desprender gue en materia

marcas se norma cuidadosamente el que las partes no

i)

d

ligquen reglamentos excesivos gue pueden constituirse como

&

w

a barrera al comercio. Sobresalen los siguientes puntos:

No se podra supeditar al uso la posibilidad de

[

registro.

2) Cada una de las partes establecerad un sistema
de registro de marcas.

31 El articulo 6 bis del Convenio de Paris se

aplicara también a los servicios.

“Marco Juridico Mexi de la Propiedad Ind ial- TLC™ ED,

soni Fernandez.
401

' Soni Cassani »

Porrua. Néxico. Pag

TESIE CON
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4) El registro nacional de una marca tendra cuando

menos una duracién de 10 anos.

igira el uso de una marca para

5) Cada nacidn
conservar el registro.

8) Cada una de las partes podra establecer
condiciones para licenciar y ceder marcas, pero

no se permitiraéan las licencias obligatorias de

las marcas.

En este sentido el TLC impone a nuestro pais la
obligacidén de realizar el maximo esfuerzo por cumplir

estas reglas.

TESIS CON
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2.4 Tratado de Libre Comercio entre Venezuela — Colombia -—

México

Este tratado fue firmado en la ciudad de Cartagena de Indias

en Colombia el 13 de Junio de 19894 y publicado en el Diario

a

Oficial de la Federacidén el 9 de enero de 1995 y entro en

co el 1 de Enero de 1985.

vigor para Mé

En este tratado bajo el principio de nacidén mas favorecida,

asi como, el apegc a las leyes de cada pais signatario, se

protegen los derechos de autor vy la propiedad Industrial con

apego a las leyes de cada pais y en materia de marcas a la

“"Seccidn C - Propiedad industrial
Articulo 18-08: Materia objeto de proteccicn de marcas

podrdn establecer como condicidn para el

I. Las Partes
las marcas. que dos signos sean visibles ©
si son susceptibles de representacicon grdfica.

enrtenderd por marca todo signo capaz de distinguir en el

los kienes o servicios producidos o comercializ-ados

(=]

mor  wuna persona, de los bienes o servicios Jddénticos
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similares producidos o© comercializados por otra persona. Se

entenderan taeambién por marcas las marcas colectivas.

2. E1 derecho al uso exclusivo de la marca s<e adguirird por

el registro de la misma ance la respectiva oficina nacional

competence, sin perjuicic de que cualgulier Parte reconozca
sustentados sobre la

derechos previos, incluyendo aquéllos

base del uso, de acuerdec con su legislacion.

nactvraleca dJde lcocs bienes o© servicios a los cuales se

caso constituird un cobstdculo

aplicard na marca., en
prara =21 regiscro de la marca.

Articulo 18-09: Derechos conferidos por las marcas

2. E>1 tigular de una marca recgiscrade tendrd el dereche de

impedir a todas las prersonas que neo cuenten con el
consentimienco del tizular, usar en el comercic signos

ideéncicos o similares para bienes o servicios Gue sean

los que se ha

similares a agquéllos para

la marce del cictwular, cuaado ese UsSC genere

de confusicn. Se presumirdg 1a probabilidad de

ando se use un signo ddénctico o

vicios idéntices o similares.

iscan

similar a nombre de «

S

lenes o servicios idénticos o similares,

"

comercislizacidn de los Eienes <o

FALLA
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idencificados con esa marca en €1 territorio de la otra Parte
donde se encuentre también registrada, salvo que los
titulares de esas marcas suscriban acuerdos gue permitan la
referida comercializacion.

2 En case de llegarse a los acuerdeos mencionados en <1
pdrrafo 2, las parces deberdn adoptar le.s previsiones
necesarias para evitar 2 confusicn del publico respecto del
origen de los bienes o servicios de que se trarce, incluyendo

lo relacive a le idenctificacidn del origen de los bienes o
servicics en cuesticn con caracteres destacados h%
rroeporxcicnales a los mismos para la dekida informacidn al

nukbliico consumidor. Escs acuerdos deberdn respetar las normas

sobre prdcticas comerciales y promocidn de la competencia <

en las oficines naclionales competentes.

“. En cuvalguier casc, no se prohibird la Iimportacion Jde un
bien ¢ servicio gue s& encuencre en la situacidn descrite en
o 2, cuando la marce no =sté siendo utilircada por su
tular en el territorio de la Farte impeortadora, salvo que
=3 tituier de es& marca presente razcnes vdllidas apoyadas en

de obstdculos wara el uso. Cada Parce

hocerd como razones vdlidas para la falte de uso, las

ias ajenas a la voluntad del titular de la marca

constituyan un obstdculo para el uso de la misma, tales

come resctricciones a la importacidn 34 otres requisitos
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subernamencales aplicables a bienes o servicios Iidentificados

por la marca.
los

& Se entenderd que una marca s encuentra en uso cuandoe

[}

-

o servicios que ella distingue han side puescos < €

o Sse encuentran disponibles en el mercado bajic esa

en la cancidad y del modo gue normalmente corresponde,

Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios y

bajc las cuales s efeczua su
J

crigen o época Je

de sus servicios

publiceo a error sobre

haga un tercero de una marca

de

FALL,




[

informacidn al publico, no sea susceptible de inducirlo a

error o confusicén sobre el origen empresarial de los kbienes
respectivos y ne constituya un acto de competencia desleal,

el registro de la marca no confiere a su titular o1 derecho

de prohibir el uso de la marca a =5 rercerc para:

a) a&nunciar, ofrecer en venta o© indicar la existencia o

disponibilidad de enes (=} servicios legictimamente

marcados en el territoric de la Parte gue otorgd el

£ indicar la compatibilidad o adecuacion de pliezas de

recambio o de accesorios wutilizables con los bienes de

titular de la marcae registrada podrd ejercitar 1as

i caso frence a tercercs que utilicen (=3

1TErssde Ssin su consencimiento, una marca © signo idéncice

0

distinguir bienes o servicios idéncticos o

[
1

cuando esa idencidadg o similitud inducca al

18-10: Marcas notoriamente conocidas

culo € bis del Convenio de Paris se aplicard, con

‘
I3y
™
fu
p“

ificaciones gque corresponda, también a las marcas de
Se entendsers que una marca es notoriamente

una Parrve cuando el sector pertinente del publico

reculos comerciales de esa Parte, concce la marca

TESIS CON

N NDIMTnT
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como consecuencia de las actividades comerciales
desarrolladas en una Parte o fuera de ellas, por una persona
que emplea esa marca en relacion con sus bienes o servicios.
A efecro de demostrar la notoriedad de 1as marca., podrdan
empleaarse todos los medios probatorios admitidos en la Farcte
de gque se trate. -

2. Las Partes no reglistrardn como marca aguellos signos

iguales o similares a uUna marca notoriamente conocida, para

ser aplicade a cualguier bien o servicio, en cualguier casc
en que el uso de la marca por quien solicite su registro
rudiera crear confusidn o riesge de asociacicn con la persona

el parrafo 1, o ceonstituyera un aprovechamientco
prescigio de la marca. Esta prohibicidn no serd

vande el solicitante del registro sea la persona

on el parrxare 1.
F. L& perscona gu=2 inicie la accidn correspondiente contre un
regiscre de marca ceoncedido en contravencidn del pdrrafo 2

deberd acredicar gue es el titular de la marca notoriamente

gque reiwvindica.
Articule 18-11: Signos no registrables como marcas

tes podrén negar e1 registro de marcas qgque atenten

t
W
1
m
1
t

ra la meral y las buenas costumbres., que reproduzcan

nacionales o gue induzcan & error.

FALLA DF ORIGEN
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Articulo 18-12: Publicacidn de la scolicitud o del registrxo de
marcas

En los términos y condiciones gque establezca la legislecidn
de cada Parte, la oficina nacional competente ordenard la
prublicacidn, ya sea de la solicitud o del registro, segun s<ea
el caso, a fin de qgque cualguiexr persona que tenga legitimo
interés presente las observaciones a la solicitud o ejerza
las acciones correspondientes en contra del regisctro.
Articulo 18~-13: Cancelacidn, caducidad o nulidad del registzro
de marcas

1. La oficina nacional competente de cada Parte, de
conformidad con su legislacidn, cancelard o declarard caduco
el registro de una marca a solicitud de cualguier persona
interessada, cuandeo sin moriveo Jjustificado la marca ne se

utilizadec en la Parte en la que se otorgo el

por el titular o por su licenciatario, durante los

tres afos consecutivos precedentes & la fecha en que  se

inicie la accidn correspondiente.

. Se entenderdn como medios de prueba de la utilizacidn de

la marca, entre otros, los siguientes:

a) las Ffaccturas comerciales cue demuesctren la regularidad y
la cantidad de comercializacidn, al menos durante el1 aio

anterior a la fecha de iniciacidn de la acciodn
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b) 1eos dnventarios de los bienes identificados con la

tistencia se encuentre certificada pror

mares cuya

auditor o fedataric publico gque demuestre regularidad en

la produccion o© en las ventas, ¢ <en ambas, al menos

durancte el afio antericr a la fecha de iniciacidn de la

accidn correspondiente;
<) cualguier otro medic de prueba permitido por la

legislacion Jde lLa Parte donde se solicire la accidn

corresponderd al titular del
registro no podrd ser cancelado o declarado

caduco cuando el titular de la marca presente rac-ones validas

apoyadas en la existencia de obstdculos par el uso. Las

reconocerdn como les circunstancias

referidas en el arciculo
con la legislacidn e cada Parce, la respectiva

autoridad nacional competence, s=2gun el caso,

canceliard o declaragrd la nulidad el registro de une marca, &
pesicisn del tictuler legitimo, cuando &sta sea lidéntica o

similar a une marcae gue hubiese sido notoriamente conocida,

en os términos del arcticulo 1&8-1C, al momento de scolicicarse

Articulo 18~14: Duracidn de la proteccidn de marcas
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El registro de una marca tendrd wuna duracidn de diez afios

contados a partir de la fecha de la presentacidn de la

solicitud o de la fecha de su concesidn y podrd renovarse

indefinidamente por periodos sucesivos de diez afdos, en los
terminoes gque estableczcan las legislacliones de cada pParte.
Articnlo 18-15: Licencias Y cesidn de marcas

Las Parces podrdn establecer condiciones prara el

licenciamiento y cesidon de marcas, gquedando entendido gque no
se permitirdn las licencias chligetorias de marcas y que el
ritular de una marca registrada tendrd derecho a cederla, con

o sin la transferencia de la empresa a la gque pertenezca la

Articulo 18-16: Proteccion de las denominaciones de orxrigen e
indicaciones geograficas

z Cada Parte protegerd las denominaciones de origen 3y las
indicacicnes geogrdficas, en los términos de su legislacidn.

2. Cada Parte podrd declarar la proreccidn de denominaciones

en su caso, de indicaciones geograficas, segun

£,
)
0
Y
.
q
1]
3
0
N

creveas  su legislacion, & solicitud de las autoridades

erentes de la Parte donde la denominacion de origen o la

geogrdfica esté protegida.

s, Las denominaciones de origen o las indicaciones

protegidas en una Parte no serdn consideradas
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comunes =} genéricas para distinguir el bien, mientras

subsista su proteccidn en el pais de origen.

denominaciones de origen y las

“ . En relacidn con las
indicaciones geocgrdficas, las Fartes establecerdn los medios

legales rara interesadas puedan impedir:

medio que, en la designacisos o

a) el u
rresentacicon del bien, indigue o sugiera gue el bien de

que s trace proviens de

ae

ctro usc Fue conscictuya 3 %e] acto
: en <l sentide en gque lo establece

culeo 1C bis del Convenio de Paris.

Articulo 18-17: Proteccidn de 1los secretos industriales

Juien licitamente renge conctrol de un secreto industrial

uso ae

G

ceontra la revelacion, adguisicidn

su ceonsentimiento., de manera contraria a las

leales d= comercio, por parte de terceros, en

) la informacidn sea secreta en el sencide de gue como

1]
0
e
"
o
B}
Q,
G

Ia configuracidn y composicidn pr

elementos, nc sea conocida en general ni fdoilmente

sible 5 las personses integrantes
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normalmente manejan el tipo de iIinformacidén de qgque s

tratcte,
b) la informacidn tenga un valor comexcial efectivo o
potencial por ser secretas y

cdadas=s, la persona que

su concrol haya adeprado

secrero Iinduscriel necesariamente

naturaleza, caracteristicas <o

a los méctcdos o procescos de

< formas ce distribucicon o

0
u
Q
0
2]
]
.
be
[]
I

nroduccisn,

comercializacidn de bienes o prestacidn de servicics.
Articulo 18-18: Informacion no considerada como secreto
industrial

2. A los efectos de este capirtulc, »no
industrial aguellia Informacidn que s=ea del domini

la gue resulte evidente para un técnice en lea

o la que deba ser divulgada por disposicion legal ©

Judicial.

Peg Mo se entenderéd gue entra <&l dominic

dispeosicion Iegal, acuella

& cualguier autoridad por wuna persona qgue la

la proporciocne a efectos de obrtener licencias,
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permisos, autorizaciones, registros o cualgquiera otros actos

de autoridad.

Articule 18-19: Soporte del secreto industrial
La informacidn que se considere como secreto industrial
debers conscar en documentes., medios electrdnicos <

magnecicos, discos JOpticeos, microfilmes, peliculas u otros

elementos similares.

Articulo 18-20: Vigencia de la proteccidn del secreto

industrial
prroteccidn otorgada conforme al articulo 18-17, perdurard

pay-1

stan las condiciones alli establecidas.

mientras

Articulo 18-21: Obligaciones del usuario de un secreto

industxial

z Quien guarde un secreto industrial podrd transmitirlo o

sSu wuso a un tercero. E] usuario aurtorizado tendrd

n de no divulgar el secreto industrial por ningun

b
Q.

nedic. Solamente podrd transferirlo o autorizar su uso con el

consentcimisncto expreso de qguien aqutorizo el uso de ese

1 convenlios en que se transmitan conocimientctos

técnica © provision de ingenieria basica

s podrdn establecer cldusulas de

rara proteger los secretos industriasles alli

l
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concenidos. Esas cldusulas precisardn los aspectos qgue se
consideren como confidenciales.

3. Toda persona gue con motiveo de su trabajo, empleo, cargo,
puesto, desemperio de su profesion o relacion de negocios,
tenga accesc a un secreto industrial scbre cuya
confidencialidad se le haysa prevenide, dJdeberd abstenerse de
usarlc hY% de revelarlo sin causa Justificada 2% sin
consentimiente de la persona Que guarde ese Secreto o de su
usuaric autorizZado.

4. La vioclacicon de lo dispuesto =n este articulo sujetara al
infraccer a les sanciones penales ;Y administrativas
correspondientes, asi como a la obligacidn de indemnizer los

perjuicios causados con su conducta., de acuerdo con la

legislacidn de cada Parte.

b

ticulo 18-22: Proteccidén de datos de bienes farmoguimicos o

Ar
agroguimicos
1. 5i como ceondicidn para aprobar la comercializacidn de

fermoguimicos o© de bienes agroguimicos gque utilicen

ia presentacidn

nueveos componentes gquimicos, una Parcte e
de datos sobre exMperimentos o de otro tipo gue no s hayan
~ukElicado y que sSean necesarios para determinar su seguridad

eficacia, esa Parce protegerd los dacos referidos siempre

Fue sSu generacidn Iimpligue un esfuerzo considerable, salvo

Suando Ia publicacidn de esos datos sea necesaria para
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proteger al publico o cuande se adopten medidas para
garantizar la proteccidn de los datos contra rtodo uso

comercial desleal.

2. Cagz Parce dispondrs, respecro de 10s datos mencionadeos en
prirrafo 1 qgue le sean presentados despuées de la fecha de
entrada en vigor de este Tratado, que ninguna persona
distintae a la qgue 1los haya presentado pueda, sin autorizacidn
con esos datos en apoyo a una
solicitud para la aprokacion de un kien durante un perlodo
e despuds de su presentacidn. Para esce fin, Dor
periodo razeonable se entendera normalmence un lapso 110 menor
a Ccinco afios contados a partir de la fecha en gque la Parcte

a la personsa gue produjo los dates, ia

soner en =21 mercade su kbien, tomando

la naturaleca de los dateos y losS esfuerzos ¥y gastos de

la Lerscne pera cgenerarlos. Sujeto a esta disposicidn, nada
e wune Parte lleve a cabo procedimientos sumarios
e aprokacidn para esos bilenes sobre la base de estudios de

13

Ticeguivalencia o biodispenibilidad.

'Y Soni Cassani » Soni Fernandez, “Marco Juridico Mexicano de la Propiedad Industrial- GM3 ED.
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CAPITULO ITT. ) ;

MEDIDAS . INNOVATIVAS PARA LA PROTECCION DEL DERECHO MARCARIO

3.1. MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

El convenio de Paris obliga a los paises miembros a rehusar o

cancelar el registro y prohibir el uso de una marca gue sea

susceptible de crear confusion con otra ya noctoriamente

concclida en ese pais. Esta dispcesicidn reconoce la proteccidn

que se debe a las marcas gue sSon notoriamente conocidas en un

pais miembro, aun cuando no estén registradas en &1. La
proteccicdn de éstas resulta del hecho de su notcriedad, lc

en razdén de gue una marca Jgue

cual se considera justi
ha adguirido prestigio y reputacidn en un pais miembro debe
n derecho en favor de su titular para evitar gque

rovechamiento injusto de ese prestigic. El1 registro

marca similar susceptible de producir confusidén
competencia desleal o lesionaria los

lico, gue se verlia inducido en errcr por el

a marca ccnflictiva para los mismos productos u otros

a agquellos para los cuales estda registrada.
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La marca en cuestidn debe ser "notoriamente conccida". Ello
tendria que ser apreciado y determinado pcr las autoridades
administrativas o© Judiciales competentes del pais en que se
prevenda la prcocteccidén de la marca. Unra marca gue no ha sidc
usada cemercialmente en un pais puede, sin embargo, ser
ente conocida en 21 debidec a la publicidad gue ani se
efactiua =1 a las repercusiones gue tiene en el pals la
hecha en octros paises. Sin embargo, algunos

gue la marca se haya usado efectivamente en su

rara acordarle la proteccidn

CoOmo

especial como marca notcriamente conocida.

proteccidn de una marca de este tipo en virtud del
culoe & bis del Convenio de Paris es obligatoria cuando

marca conflictiva ha sido presentada, registrada c© usada

para preoductes idénticos o similares. Es decir, gque se

aplica a estos =fectos la regle de la especizlidad, segun

cual proteccidn se acuerda en funcidn de los
creoductos gus la marca distingue. Corresponders a las

ridades administrativas o judiciales del pais en gue se
raclamse la proteccidn desterminar si esta condicidn se=
convenio no impide gue los paises miembros

& las marcas notocrias una proteccidn més amplia

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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que la prevista en el articulo 6bis, por ejemple, sin

limitar su aplicacién con la regla de la especialidad.

Los paises miembros estan obligados a tomar de oficieo, cuando
su legislacidn lo permita, o a pedido de parte interesada,

los siguientes tipos de medidas:

de la marca

0

1) Denegar la solicitud de registro

conflictivas

2 Cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo

cual deben conceder como minime un plazo de cinco afios a

fecha de registro para pedir la cancelacidn

conflictiva, a mences que ésta hubiera sido

de la marca

regiscrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el

) prohibir el uso de la marca ceonflictiva, para lo cual

Ul

salvo cuando la marca conflictiva

ruedesn fijar un pla=zo,

internacionales, regicnales y nacionales, qgque

nen cdisposiciones sobre marcas nozTorias,

contienen una definicidn de esas marcas.

normas recientes contienen

\ TESIC CON

FALLA DE ORIGEN |

algunas
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definiciones basadas en elementos © aspectos a tener en

cuenta al definir la notoriedad, o prevén una lista no

de factores circunstanciales o criterios cuya

ocurrencia e€n un caso concreto indicaria gQue una marca e€s

notcria.

E1l Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comerxcio (ADPIC) introduce mayoxr

precisidn al respecte. Su articulo 16.2 estipula que wpara

efactcs de determinarx si un.a marca es nocoriamente

concciaa, los miembros tcocmaran en cuenta su notoriedad en
el sector pertinentce del publico. Esta disposicién

censtituye el nivel minime de proteccién.

12s mismbros no podran

dirigides normalmente

diszingue. Una condicidn mé&s

marca

gque la marca sea conocida

dificil de cumplir (rpor ejemplo,

cox la Totalidad dgel piblice consumidor;, implicaria
reducir las poesibilidades de proteger una marca como
notoria, ¥y pPcr lo tante reducir la prcecteccidn de esas

gide por el ADFPIC.




En México la Marca
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“Notoriamente Conocida” es regulada por

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través

del

articulo

90 de la

Ley de Propiedad Industrial,

fraccidn XV gque a la letra dice:

ridimensionales,
insticuto

ser aplicadas

Se

No serén registrables como marca:

V. Las

entenderd

estime

notoriamente

que unag marca

sus

Se

denominaciones figuras o formas

iguales o semejantes a una marca gue e1

conccidas en MéMico, para

a cualguier producrfc o servicio.

es nororiamence conocida en

determinado del publico o de

zis, conoce la marce como

actividades comerciales desarrolliadas

cranjerc por una persona gque emplea

productos © servicios, asi

tenga de la marca en el

como consecuencia de la promocidén o publicidad

TESIS CON
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A efecto de demostrar le notoriedad de la marca, podrdn

emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta

ley.”
El impedimento para registrar marcas notoriamaente
conocidas, segun la Ley de Propiedad Industrial, debe

aplicarse en cualguier caso en gue €l uso de la marca por
quien solicita el registro, pudlese crear confusidn o un
riesgc de asociacidn cen el titular de la marca
notoriamente cconocida, © constituya un aprovechamiento gue
cause el desprestigio de la marca. Esta restriccidn al
registro no es aplicable, desde luego, cuando el

soclicitante del registro sea legitimo titular de la marca.

relacion con lo anterior se establece en la ley al
regiscro de las marcas “*notoriamente conocidas” sean
registradas por persona distinta a su legitimo

rio, es importante senalar gue la restriccidén se

a todo tipo de clases y productos.

Mauricio Jalife nos muestra con claridad este

tipoc de resctriccidén a través del siguiente ejemplo: “ Si
plantea una solicitud para registrar la marca “ADIDAS”
sara una perscna distinta al titular, seria igualmente

TESIS CON
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negado su registro para calzado deportivo que para

productos quimicoes.”:¥

Es importante serfialar que el concepto de “marca

notoria’ ha sufrido una gran evolucidon en la Legislaciédn
Mexicana debido en gran parte & la labor que los
Tribunales Federales han cumplide al emitir importantes

rios en materia de notoriedad de marcas, fijandc los

0
K
e
ot
]

¥y lineamentos de las “marcas notorias®”. Unc de

mas sonadcs es €l de la marca “GUCTI”, en el gue

administrativa del

€l Tercer Tyribunal Cclegiadce &0 materia

circuito, & traveés de la Tesis Jurisprudencial
DEEEZ TENER DE UNA

NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE

Y]

MARCEHE NOTRIAMENT

LA

o

HOTORIA. LA PROTECCION D

o

“EuccI” NO HECESITA El REQUISITO CE QUE s

ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS vy que al letra dice lo

“Para poder delimitar el significado gque se debe

tener de una marca notoria, €5 necesario tener en

cuence gue la ncororiedad es el conocimiento que <1
ibiiceo consumidor tiene de esa marca. Este

conocimiencto no se limita., naturalmence, &l nombre

"JALIFE DAHER, MAURICIO = MARCAS | ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO™
EDITORIAL SISTA. QUINTA EDICION. MEXICO D.F. 2000, PAG. 48
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de la& marca., sino gque incluye informaclones sobre

las cualidades, caracteristricas b usc de los

roductos gue la llevan. Es por referencia al

publico consumidor comeo s puede saber s3I una marca

gue la nortoriedad es una prueba

25 nororia o -
de lIa vrilizacidn de la

le marca ha tenide gran

por los consumidcocres. De

Puede seor notoriamentce

posibles de la publicida

ances de que se utilice
Por lo gque ve al cardcter

tribuirse a une marca.

gue las eurtcoridades admi

del pais dgeben decerminer., fu
arreciacicnes razonables. Zn
ldades responsables negaron a la
ro del signo gue propusce, por rtratarse d2
unoe d= los monogramas que Se usan en
de la marca "Gucci”, gue & nivel

s dado a conocer los sefores aldoc v

responsables del exito comercial de

dichcs productcs propiedad de "Gucocci Shops', Inc..
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pror lo gue estimaron gque sSe trata de una marca

notoriamente conoclida, y qgue, de concederse el

registro solicitado, se prodria crear confusion
entre el publico consumidor., pues &ste al adguirir

los productes creeria gue Sse trata de artctiaculos
amparados con la marca notrriamente conoclida. Con

lo ancerior, las autoridades

responsables realizaron una correcta aplicacidn de

los articulos 91, fracciones MNX y XXI, de la Ley de

Invenciones Yy Marcas, y 6o. bis y 10o. bis del
Convenio de Paris vara la Proteccion de la
Propiedad Industrial, prues, al tratarse de un

disefic que imite wuno de los monogremas de la marca
notoriamente conocida "Gucci”, no se encuentre
gistrada en el pais, pues No es necesario gue se
cumpla con ese reguisito para que s de la

roteccion de la marcg notoria, en términes de lo

'U

dispuesro por los articulos 6o. bis y 10c. kis dgel
convenio menciconadce anteriormente, va gue S trata
de una proteccidn de cardcrer excepcional gue tiene

come rfin evitar gue se induzca a engafic o error al

ico consumidor e impedir gque se produzcan actos

[ TRag
u?A LA Di
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de competencia desleal. La marca sirve para

distinguir los productos o servicios gue provienen
i su fabricante © de un comerciantce, de los

sus comperidores. Las

lea marca, reconocidas peor la

docrtrinag ¥ adoptadas por las legislaciones de

rimer wuso y el registro.

son el p

discinteos paises,
habiéndese general ulcimo come =1 medic

del sigcne

nEs erficac para 1
z2 siscema nuestro pai

considerarse
Gque bdsicamente es <l regisctro el gque genera la
emclusividad del derecho a@ la marca, también es

alltes

sSu

la marca se encuentra sustentada en

a

fundamencales: =21 Jde




y el de especialidad. De acuerdo con el principio
de la territorialidad, l1a proteccidn de la marce se
encuentr circunscrita a les l1imires del pais <n
donde ha sido regiscrada 3. por su parte, el
Principic de la especiaelidad de la marca tiene gque
ver con la naturalecze de los productos, ya que el
derecho exclusivo que origina el registro de la
marca opera sclo en el campec de los productos o de
los servicios idénticos ¢ similares (respecto del

crincipic de ver los arciculos

al principic de

112, 122 b

especialidad, los articulos 54 95 de la Ley de
Invenciones y Marcas). Pero la aplicacicdn escricta

rriceorialidad b% de

abuscs que

se rraducen en engalos para los legitimos dueios de
les marcas 3 par el oublice consumidor, rues

debide a la territorialidad, alguien poco

se podria aprovechar de una marca

qgue codavia no ha sido registrada an
nuescro pais, Dara Obrener el registre de esa marca

Pre., 3 disfrurter de lIa celebridad de ese

1
t
o
3
Q
3
t

isrintiveo. Es por <ello gue, para eviter los

inconvenientes, el dia- catcrce de julico de
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mil novecientos setcenta % siere, se adoprto aen

Estocolme la vltimz revisidn del Convenio de Paris

para

la Proceccidn de la FPropiedad Industrial de

e mil choclientos ochenta 3
Trobado per e1 Congreso de

rublicado en el Diario
de cinco de marzo de mil
seis. Lo dispuesto por los

menciconasdo

S0 de una marca gque puseda crear ceonfusion con

otra marcé Y& noctcriamente conocida en el palils de

ragistre o de wvctilizaci

orovegids en 21 prais mediaence wn regiscroc que

normalmencte Impedirie el registro <o el uso Jde la

maercs

proveccion

conoacida esté justificada porgque o1

ceoenfusicn eguivalidria, en la

de una marca similax gque

cue entre en conflicte con ella. EZsza

de wna marca notoriamente

acre de competencia desleal,

considerar perjudicial para los intereses del

consumidor gue puede ser inducido a erxrror.,

TESIT
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respaecto del origen =} calidad de los productos

amparados con esa marca similar. Al ser aprobaedas
rer el Senado, las reformas gue se hiciercn en
Estecolmo al Convenio de Paris para la Froteccidn
de la Propiedad Indusctrial, en las que se contienen
los articulos 6o. kbis yy 100. bis, diche tratado

internacional forma parte de la Ley Suprema del

constitucional.

rais, en términos del axticulo 133

En concorgancia co
del Ceonvenio de Ffaris

ropladad Industrial,

establecic en las fraccicnes MY
81 de ia Ley de Invencicnes ¥ Marcas, la
Crohibicion de regiscrar como marca las

cicones, signos ¢ figuras suscepcibles de

al publico consumidor o inducirlo a error,
por tratarse de Iimirtaciones de cotra marca qgue la
i (en la actualidad

suctoridad comperente del pais

Secretaria de Comercio 5 Feomeaen

conocida,

pueda beneficiarss de ese

pEra productos Iidénticos o
exiscte cuando la parte

=i trate
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constituya le reproduccidn de la marca notoriamente

conocida =3 una imitacidn susceptible de crear

confusion con &sca, con el objeto de asegurar una
proteccidn eficaz centra la competencia desleal.”’’

En esta tesis encontramos el concepto de “marca notoria’. El

sufrid una evolucidn

concepro de “marca notaria en

de Fropiedad Tndustrial, de ser

la Ley de Invencicnes y MMarcas
ido obteniendo reconocimientos y en

uno de los paises con la coberturae

existe en el mundo en esta

sofisticada gue
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3.2. Procedimiento Internacicnal del Registro de Marca

Internacional y Comunitaria

£l sistema de Madrid para el registro internacional de marcas

se rige por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al

Registro Internacional de Marcas, de 18921, Yy el Protocolo
concernience al Arreglc de Madrid relativo al Registra

Tmternacional de Iplarcas, que entrd en vigor el 1l de abril
de 12¢6. ELl sistema esta administrado por la Oficina

Internacional de 1la O:ganizaciéx;l Mundial de la Propiedad

electual (OMPI) en Ginekra, Sui=za

Arregle de Madrid y el Protocolo de Madrid son tratados

paralelos pero independientes, y donde no todos los miembros

de uno son miembros del otro.

Frotocolc de HMadrid se adoptd el 27 de junio de 1889 en
ccn objeto de introducir ciertas caracteristicas

=n el sistema de registro internacional de marcas,

habia sido creado por el Arreglo de Madrid, de 14 de

Lo

FALLA DE QORIGEN
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abril de 1881, relativo al Registro Internacional de Marcas

(dencminado en lo sucesivo "el Arreglo de Madrid"). Al igual

gue el Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid dispone gue
=i registre internacional de marcas se efectue en la Oficina

Internacicnal de la OMPI.

nuevas caracteristicas introducidas por el Protoccolo de

Macdrid pretendian suprimir las ficultades que impedian qgue

cliertos paises, entre los gue se incluian algunos Estados

miembros, se adhiriesen al Arreglc de Madrid.

y al contraric de 1lo gue ocurria con €l Arreglo de

el Protocolo de HMadrid permite a las organizaciones

gubernamentales gue tengan su preopioco sistema regional de

participar en el sistema de registro internaciocnal.

Prctocolo de Madrid introdujo las cuatro caracteristicas

solicitante de registroe internacional podra basar su

sclicitud no sélo en una marca nacional =} regional

sinc también en una solicitud de registre

TESIS ¢
FALLA [JF
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nacional o regional ante una oficina de origen, ya sea

naciocnal o regional (articulo 2):

Cada Parte contratante en la gque el solicitante haya
pedido proteccioén podréa, si ha presentado una
declaracion en ese sen;ido, declarar en el placzo de
dieciocho meses (en lugar de doce) gque no puede conceder
eccidn a la marca en su territorio. Este periodo

incluso prorrogarse e casc de oposicidn al

La oficina de cada Parte contratante podrad percibir unas

tasas por designac superiores a las establecidas en

el Arreglo de Madrid (articulc 5):

Les registros internacionales ue sean cancelados ox
g P

naber dejado d= surtir efecto la marca nacional [=}

regional en la gue estaban basados (atague central,
articulo €) podran transfcrmarse an sclicitudes
nacicnales o© regiconales, tramitandose com® si hubieran

en la fecha del registro y, si el

© internacional tenia prioridad, gozaran de la

en los restantes aspectos, €l Protocolo

sigue una estructura similar a la del Arreglo de
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Asi pues, en cada Parte contratante del Protocolo de
Madrid el registro internacional esta sujeto a las mismas
normas aplicables a las scolicitudes nacionales o regiocnales,
tanto por lo gque se refiere a las condiciones y reqguisitos de
registro de la marca como a los derechos conferidos a su
rtitular. Por consiguiente, el sistema del Protocolo de Madrid

consta de las caracteristicas siguientes:

- 21 registro internacional no a lugar = una marca
supranaciconal, peroc sdlo reguiere un tramite,
eguivalente a toda una serie de presentaciones de

soclicitudes nacionales o regionales,

- 21 registro internaciocnal no se puede solicitar

irectamente, sSino uUnicamente €n virtud de una solicitud

Q

o de un registro nacional o regional ante una oficina

nacional o regional de la propiedad industrial.

sontrario de lo gue ocurre con el Arreglo de Madrid, el

Protcceole de Madrid establece la posibilidad de gue ne soélo

Estados, sino también las organizaciones

tzrgubernamentales, participen del sistema internacional de
TESIS |
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registro. Esto se debe a la implantacidédn del sistema de la

marca comunitaria, gque se considerd deberia estar vinculado

con el sistema internacional de registro.

Segun 1la letra b) del apartado 1 del articulo 14 del

Madrid, en conjuncién con el apartado 4 de su

y

rotocolo de

rrticulo 2, las organizaciones intergubernamentales deben

V]

satisfacer dos condiciones para poder adherirse al mismo:
a. Al menos uno de los Estados miembros de dicha
organizacidén debe ser Parte en el Convenio de Paris, de

20 de marzo de 1883, para la proteccioén de la propiedad

industrial;

Dicha organizacidén debe tener una oficina regional para

el registro de marcas con efecto en €l territorio en el

que se apliqgue el tratado ceonstitutivo de la

Estas disposiciones se establecieron especificamente con

cphjeto de que la Comunidad Europea pudiera acceder al

Protocolo de Madrid cuando hubiese comenzado a surtir efectos

el sistema de la marca comunitaria.

TESIS CON
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Evidentemente, la Comunidad Europea cumple la primera
coendicidn, ya gque todos los Estados miembros son Parte en el

Cenvenio de Paris.

Ctro tantc cabe decir del segundo requisito, ya dque 1la
Oficina de Armonizacidn entrd en- funcionamiento plenamente el

I de abril de 1996.

Cado que el rreglo de Madrid sigue siendo un medio
interesante de obtener un registro internacional de marcas,

Protocole de Madrid se complementara con &l.

registro internacicnal

Q.
o8
I
)
o]
Q
3
D
Q
[+
)
)
e

Protocolo de Madri

marcas sSe realice en la ©Oficina Internacional de ila

Mundial de la Propiesdad Intelectual (CHPI), sita

Los registros con arreglec al Protocolo de Madrid

dencminan internacicnales, va que todces ellos surten

=2Ifectos en varlios paises y regiones, potencilalmente en todas
incluso en aguellcs Estadoes ¥

amentales gue tengan una oficina

marcas qgue produzca efectos en el

TESIS I
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El objetivo de la presente propuesta consiste en crear un
vinculo entre la marca comunitaria y el sistema de registro

internacional de marcas creado por el Protocolo de Madrid.

Paises miembros de la Unidn de Madrid

; Albania (A) [ italia (A) |
{ I avalbse |
! Alemania (AP) : Kazakhstan |
H (A) H

Argelia (A) i T%fgulscan i

: TTArmenia (A) f “fetonia (A) i
. Austria (A) Liberia (A) ;

|
s , i Liechtenstein i
Azerbaiyan (AR) i (2 - i

Lituania
() [5]
Lumemburge

Belarus (A}

Belgica (A) [ ; o
— — -
Besnia y H B
Her-egcvina i Marruecos (A)
paN t
Ay i e o
Bulgaria (&) i Monaco (AP) !
China (AP) H Mongolia (A)
Croacia (&) i Noru=ga (P)
Paises aa]os :
~ - - ;
Cuba (AP) i (A 111

Polonia (AP) i
Portugal (AP) J
Reino Unido :
(P)

Repuglica

Checa (AP) :
Republica de I
Moldova R
(AP) [€] 1
Deoublch

[ ”“'.,",f?. Co

| FALLA D
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i Yuéoslﬁva de Popular
i Macedonia (A) Democratica
: de Corea (AP)

Rumania

jarino

(a)

Francia Sierra Lecna

: (AP) [3] i (a) i

f' Hungria - i+
) A)

(AP) [4] ) Sudan (&) {

. Islandia (P} i Suecia (P) '}

1

! Sulza (AP) H
Tayiristan
(2 R

T i Uzbekistan i
: [=%) H
. v'

() indica una parte en el Arreglc [47];
(P) indica una parte en €l Protccclo [22];
{AP) indica una parte tanto en el Arreglc como en el

Prctocolo.

— TV

teccidén por separado

Paises Bajos, sino
el conjunts de estos tres paises

sujecidn al pago de un complemento

[ZiCeon efectc a partir del 13 de Septiembre de 1997

con respecte del Protocolo.
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[3] Con efecto a partir del 7 de Noviembre de 1997

con respecto del Protocolo.

{4] Con efecto a partir del 3 de Octubre de 1997 con

respecto del Protocclo.
[5] Con efecto a partir del 15 de Noviembre de 1997.

[e] Con efecto a partir del 1 de Diciembre de 1397

con respecto del Protocolo.

Las diferencias entre una Marca Internacional Yy una

Marca comunitaria son las siguientes:

MARCA INTERNACIONAL

e Arreglo de Madrid relativeo al Registro Internacional de

Marcas - 41 paises adheridos -.
- Duracidén: 10 o 20 afos, renovables indefinidamente.

- Ambito de proteccidn: en cada un de los paises

contratantes interesados.
- Prioridad: beneficio prioridad unionista - 6 meses -.

- Feguisitos: concesidn de la marca en el pais de origen

como base del registro internacional.

TESIS CON
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MARCA COMUNITARIA

Puede constitulr marca comunitaria cualguier signo gue pueda

ser objeto de representacion grafica, Y gue sea apropiado
rara distinguir los productos o servicios de una empresa de

los de otras empresas
. Duracién: 10 anocs desde fecha solicitud, renovables
indefinidamente.

e« Ambito de proteccidn: extiende sus efectos en toda la

UNION EUROPEA.

- Prioridad: beneficio prioridad unionista .~ 6 meses

TESIZ ¢
FALLA DE
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES

ha

En la actualidad el Derecho Marcario en

resentadoe diversos atrasos en comparacidén con el ambito

=3
internacional; comeo ejemplo especifico tenemos a la nidn
= veés del desarrcllo del concepto de Marca

rrcocpea qgue a Ttrav

Internacicnal

Y mMenos engorroso

conveniente hacer nuestro el ccocncepto de

Internacicnal.

s necesarxio determinar cue tan favorable es la

de un Registro Internacional para los paises

o bien de menor capacidad eccnémica,

de las Instituciones Juridicas del

la capacidad de negociacidén y de leos

4

[
R i

ORIGEN |

B




I

148

Propiedad Industrial de dichos paises, asi como de los

de
lineamientos que generarian la negociacidn (Tratados
Internaciocnales, Organicaciones de Proteccidn de la

Propiedad intelectual, etc.) esto en virtud de gue el

registro de las marcas sin limitar la territorialidad

codria ocasionar en si un Monopeolio Internacional de

algunas denominaciones o© marcas registrables en diversos

paises.

Es necesario iniciar una negociacidn justa & través de 1la

Organizacidédn Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) ¥

establecer de manera especifica los reguisitos de registro

de las arcas internacionales y el procedimiento de este

asi como establecer en este casc con el Gobierno

la Institucidon encargada de diche registro.

simismo en la actualidad, es necesario legislar acerca de

i

temas de tanta importancia ccomo la creacién del concepto

cde marca virtual (gue en la actualidad ya es un problema)

ico emisten marcas

hechec de gue por ejemplo en 4

aue se usan desde un determinado numerc de anos sin

ckbtener un registro pero gue han alcanczado una cierta

entre los pobladores de una determinada =zona

ico

(Estariamos hablando en poblaciones en

FALLA
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ste) .

donde la cultura de registro de las marcas no e
Esto se debera considerar de acuerdo a la marca

internacional.

Es necesario hacer un procedimiento de Declaracion o

Reconocimiento de las Marcas Neotoriamente Conocidas,
mediante el cual lcs reguisitos v lineamientos que
determinan el concepto de notoriedad estén previstos en
la Lev. Estc ayudaria a proteger en mayor medida la

cr=ando un ambiente de seguridad para

interesadas en invertir en

los legisladcocres Merxicanos adguieran real

necesidad de estudiar Yy normar mas a

fondeo en Materia de Derecho Marcario, no sclamente comoc un

e industrial sino come un préximo
esta en constante crecimiento ¥ gue es

si rompe las fronteras pox la gran

los derechos intelectuales en Meémico.

iedad intelectual ha llilegadcoc a

de ia oro

kél

los pensamientos de los legisladores de todo el

el surgimiento de las marcas virtuales y el

Interret, por lc gue es necesario actualizar el




m
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Marcario, mediante un nuevo Convenio entre paises para qgue

se establezcan las nuevas normas internacionales en

relacidén a los signos Distintivos y el Internet.

Es necesario en la actualidad hacer un real estudio de

nuestras leyes de propiedad -intelectual y para gque se

ncvedad ¥y

comiencen & introducir los nuevos conceptos de

cdesarrollo.
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