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INTRODUCCION

En los ultimos afios se ha desarrollado intensamente el derecho de la propiedad
intelectual, bajo la influencia de los paises que mas tienen interés en la proteccién de sus
respectivos patrimonios intelectuales. El avance mas y mas rpido de la tecnologia y de
los medios de comunicacion contribuy6 al “despertar” de los legisladores del mundo y los
actores del nuevo mercado global en el cual vivimos. Los tratados de libre comercio ahora
incluyen disposiciones tratando de armonizar los medios nacionales de proteccién y de
ofrecer tribunas para un arreglo mas eficaz de los conflictos.

Sin embargo, y aunque el derecho de la propiedad intelectual esté “de moda”, persisten
vacios en la legislacion internacional. Hablando de la proteccion de las marcas, todavia no
existe una reciprocidad perfecta entre los paises, ni un control adecuado de lo que ocurre
en la red mundial de la informacién (Internet). Este documento trata de identificar los
problemas y de ofrecer consejos adaptados a la realidad de una empresa que ofrece sus

servicios por medio de la red, usando una marca registrada.

Este documento se divide en dos capitulos. El primero contiene una exposicion de los
conceptos y del derecho en materia de proteccion de las marcas. Trata de dar una visiéon
general de la proteccion ofrecida por la ley mexicana y por los tratados y convenciones
internacionales, asi como de las limitaciones a esta proteccién. El segundo capitulo, mas
concreto, es un analisis de los problemas que podrian encontrar los titulares de la marca
“EL SITIO” en la proteccién de ésta, y de las soluciones que el derecho actual les ofrece.
En dicha parte se discuten las interacciones entre el derecho de las marcas y los
derechos de autor, asi como de su interaccion con las direcciones usadas en Internet.
Empieza con el andlisis de situaciones ficticias y de las maneras de solucionarlas. Luego

trata de maneras de prevenir la aparicion de problemas legales



CAPITULO 1. PRINCIPIOS LEGALES

1.1. CONCEPTO DE MARCA

Tradicionalmente, el concepto de marca so6lo se aplicaba a los productos, a las
mercancias. Poco a poco hemos empezado a reconocer el mercado de los servicios y a
ofrecer proteccion a los prestadores de servicios. México empezé en 1975 a reconocer y
a reglamentar las marcas utilizadas para distinguir los servicios. La Ley de Propiedad

Industrial define la marca como sigue:

ART. 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o

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

Siguen unos ejemplos de los que pueden constituir una marca, y de los que no se pueden

registrar’.

El articulo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)® da una definicion mas
detallada de lo que es una marca. Segun el Acuerdo, “cualquier signo o combinacion de
signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de
otras empresas” puede registrarse como marca de fabrica o de comercio, en particular
“las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los nimeros los elementos
figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier combinacion de estos

signos”. Esto incluye las figuras tridimensionales.

Una marca, entonces, es lo que sirve para distinguir un producto o servicio de otro, y es
parte de la identidad de una empresa. En cada pais existen reglas para el control y la
administracion de las marcas. Aunque estas reglas cambian de un pais a otro, la mayoria
establecieron un sistema de registro de marcas y muchos firmaron acuerdos

internacionales en materia de propiedad industrial.

! RANGEL MEDINA, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, México, D.F., UNAM, 1991, p. 48
* Ley de Propiedad Industrial, a. 90

3 Adoptado en diciembre de 1993 y firmado por los paises Miembros del GATT (ahora OMC) en Marrakech,
Marruecos, en abril de 1994



1.2. LOS TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES

1.2.1. Principios comunes

1.2.1.1. Trato nacional

La mayoria de los tratados internacionales obliga a los paises miembros a que otorguen a
los nacionales de otros paises de la unién el mismo trato que a sus propios ciudadanos.
Esta regla se llama el trato nacional. Las clausulas sobre trato nacional prohiben la
discriminacién entre los nacionales de un determinado miembro y los nacionales de los
demas miembros®. Ademas, en la aplicacion de este principio, esta prohibido requerir
formalidades o imponer condiciones especiales a los nacionales de otros paises
miembros. Entonces, no se puede rechazar una solicitud de registro de marca presentada
por un ciudadano de un Estado contratante, ni se puede invalidar el registro por el hecho

de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el pais de origen.

El trato nacional se traduce en una igual aplicacion, sin excepcion relativa a la
nacionalidad del titular, de las reglas que afectan a la existencia, adquisicion, alcance,

mantenimiento, observancia y proteccion de los derechos de propiedad intelectual.

1.2.1.2. Proteccion de las marcas notoriamente conocidas

Los principales tratados internacionales en materia de propiedad industrial otorgan a los
titulares de marcas notoriamente conocidas una proteccion amplia. Estas disposiciones
tienen como finalidad la proteccién de los intereses de los duefios de marcas cual
notoriedad es el resultado de una trabajo honesto, asi como la proteccion del consumidor
contra el engafio y la confusién en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y
servicios vendidos por quienes no estdn autorizados a utilizar marcas notoriamente

conocidas.

Las reglas generales del derecho de las marcas no se aplican con tanta rigidez a estas
marcas notoriamente conocidas. Una parte del presente documento es dedicado al tema

4 Convenio de Paris, a. 2, Acuerdo sobre los ADPIC, a. 3, TLCAN, a. 1703



de la proteccion legislativa de las marcas notoriamente conocidas. Se tratard mas delante

de los detalles de este aspecto del derecho internacional de la propiedad industrial.

1.2.2. Principales tratados y convenciones

Existen muchos acuerdos internacionales, multilaterales o bilaterales, que tratan de la
proteccion de las marcas. México es parte de los principales (Convenio de Paris, Acuerdo
sobre los ADPIC) y también firm6 ciertos acuerdos comerciales que contienen
disposiciones a cerca de la proteccion de las marcas (GATT- ahora OMC, TLCAN, G.3:
Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres México-Venezuela-Colombia, Tratado

de Libre Comercio México-Bolivia, Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica...).

La marca “EL SITIO” se encuentra registrada en la mayoria de los paises de América
latina. Los problemas juridicos potenciales se encuentran entonces fuera de esta zona
comercial, donde la marca no se beneficia de la proteccion otorgada por la ley y los
tratados internacionales a las marcas registradas. Por esta razon, el presente documento
se concentrara en examinar los acuerdos de cuales son miembros paises donde no se ha
registrado la marca “EL SITIO”. Los principales son el Convenio de Paris, el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) y el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



1.2.2.1. Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial

El Convenio de Paris constituye la base en materia de proteccidn internacional de las
marcas. Fue firmado en 1883 y desde entonces ha sufrido muchas revisiones. La Ultima y
la a la cual se refiere la expresion “Convenio de Paris” es la de 1967 en Estocolmo. El
primero de enero de 1997, 140 paises eran miembros del Convenio®. Es importante notar
que los Miembros de la OMC (los mismos que firmaron el Acuerdo sobre los ADPIC), aun
cuando no sean parte en el Convenio de Paris, deben cumplir con las disposiciones

sustantivas del mismo®.
El Convenio de Paris abarca de la proteccién de las marcas mas detalladamente que los
otros tratados, los cuales se refieren a éste con frecuencia y adicionen proteccion para los

titulares de marcas y obligaciones a los paises miembros.

Los paises miembros del convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial al

1 de enero de 1997 son los siguientes 140 Estados:

1) Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyan;

2) Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belaris, Bélgica, Benin, Bolivia, Bosnia y

Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi;

3) Camerun, Canada, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica,

Cote d'lvoire, Croacia, Cuba;

4) Dinamarca;

5) Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos de América, Estonia, Ex Republica Yugoslava de Macedonia;

6) Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia;

® Una lista completa de los paises Miembros del convenio de Paria esta disponible en ANEXO |
® Acuerdo sobre los ADPIC, a. 2.1



7) Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,

8) Haiti, Honduras, Hungria;

9) Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia;

10)  Japon, Jordania;

11) Kazakhstan, Kenya, Kirguistan;

12) Lesotho, Letonia, Libano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo;

13) Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania,

México, Ménaco, Mongolia;

14) Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia;

15) Paises Bajos, Panam4, Paraguay, Peru, Polonia, Portugal;

16) Reino Unido, Republica Centroafricana, Republica Checa, Republica de Corea,
Republica de Moldova, Republica Dominicana, Republica Popular Democratica de Corea,
Republica Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda;

17) San Marino, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, Santa Sede, San Vicente y las
Granadinas, Senegal, Singapur, Siria, Sri Lanka, Sudafrica, Sudan, Suecia, Suiza,
Suriname, Swazilandia;

18) Tayikistan, Togo, Trinidad y Tabago, Tunez, Turquia, Turkmenistan;

19) Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan;

20) Venezuela, Viet Nam;



21)  Yugoslavia;

22)  Zaire, Zambia y Zimbabwe;
1.2.2.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los ADPIC fue adoptado en 1993 por los 135 paises miembros del
GATT (ahora OMC) en la Ronda Final de Uruguay. Lo firmaron el 12 de abril de 1994 en

Marrakech, Marruecos.

El Acuerdo sobre los ADPIC es probablemente el instrumento internacional de mayor
alcance que se haya suscrito hasta el momento en materia de derechos de propiedad
intelectual. Suscribieron 135 paises el Acuerdo, que complementa con obligaciones
adicionales a los convenios de Paris (propiedad industrial), Berna (obras literarias y
artisticas), Roma (artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y

organismos de radiodifusion) y Washintgon (circuitos integrados)’.

El Acuerdo sobre los ADPIC contempla los principios generales del GATT (ahora OMC).
Entre éstos se encuentra la obligacion del “trato de la nacion mas favorecida”. Esta
disposicion prohibe la discriminacion entre los nacionales de los miembros del acuerdo.

Se lee como sigue:

Con respecto a la proteccién de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier

otro pais se otorgard inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de

todos los demas Miembros. Quedan exentos de esta obligacion toda ventaja,

favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre
observancia de la ley de caracter general y no limitados especificamente a la
proteccion de la propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de
Berna (1971) o de la Convencion de Roma que autorizan que el trato

" |dem, a.1



concedido no esté en funcién del trato nacional sino del tratado dado en otro
pais;

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion, que no estén
previstos en el presente Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la proteccion de la
propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC, a condicion de que esos acuerdos se notifiquen al
Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminacion arbitraria o

injustificable contra los nacionales de otros Miembros®.
Es decir que las ventajas concedidas por un Miembro de la OMC a los nacionales de
cualquier otro pais también deben concederse a los nacionales de todos los Miembros de
la OMC.
Los paises miembros y paises observadosres dela acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio al 10 de febrero de 1999
son los sigueuntes miembros de la organizacion mundial del comercio:

1) Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria;

2) Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil,

Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi;

3) Camerun, Canada, Chad, Chile, Chipre, Colombia, Comunidades Europeas,

Congo, Corea, Costa Rica, Céte d'lvoire, Cuba;

4) Dinamarca, Djibouti, Dominica;

5) Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eslovenia, Espania,

Estados Unidos;

8 |dem, a.4



6) Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia;

7) Gabon, Gambia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea,

Guyana;

8) Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungria;

9) India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Saloman, Israel, Italia;

10)  Jamaica, Japon;

11) Kenya, Kuwait;

12) Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo;

13) Macao, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio,

Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar;

14) Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia;

15) Paises Bajos , Pakistan, Panama, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perl, Polonia,

Portugal,

16) Qatar;

17)  Reino Unido, Republica Centroafricana, Republica Checa, Republica Dominicana,

Republica Eslovaca,, Republica Kirguisa, Rumania, Rwanda;

18)  Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Senegal, Sierra

Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudafrica, Suecia, Suiza, Suriname Swazilandia;

19) Tailandia, Tanzania, Togo, Trinidad y Tabago, Tunez, Turquia;

20) Uganda, Uruguay;



21) Venezuela;

22)  Zaire, Zambia, Zimbabwe;

Gobiernos observadores:

1) Albania, Andorra, Arabia  Saudita, Argelia, Armenia, Azerbaiyan;

2) Belarus, Bhutan;

3) Cabo Verde, Camboya, China, Croacia;

4) Estonia, Etiopia, ex Republica Yugoslava de Macedonia;
5) GeorgiaJordania;

6) Kazakstan;

7) Laos, Libano, Lituania;

8) Moldova;

9) Nepal;

10) Oman;

11) Rusia, Federacion de Samoa, Santa Sede, Seychelles, Sudan;

12)  Taipei Chino, Tonga;

13) Ucrania, Uzbekistan;



14) Vanuatu, Viet Nam;

15) Yemen;



1.2.2.3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

El TLCAN fue firmado en 1993 por México, Canada y Estados Unidos y entro en vigor el
primer de enero de 1994. La propiedad intelectual s6lo constituye una parte del tratado,
que cubre las areas mas importantes del comercio. Las disposiciones sobre la propiedad
intelectual se encuentran en el capitulo sexto del tratado (articulos 1701 a 1709). El

articulo 1708 trata de las marcas en particular.

Con objeto de otorgar proteccion y defensa adecuada y eficaz de los derechos de
propiedad intelectual, se prevé la aplicacion de las disposiciones de diversos tratados
internacionales en materia de propiedad intelectual, a los que los tres paises deberan
adherirse en caso de que actualmente no formen parte de los mismos®’. El Convenio de
Paris es parte de la lista, aunque los tres paises lo hayan firmado antes de las
negociaciones sobre el TLCAN. Las obligaciones relativas a la propiedad intelectual
contenidas en el TLCAN se fundamentan en el trabajo realizado por el GATT y los

convenios internacionales mas importantes sobre la materia.

°a. 1701(2)



Paises miembros del Convencién de Berna para la Proteccion de las Obras

Literarias y Artisticas

Los paises miembros de la convencion de Berna al 29 de junio de 1999 son los

siguientes 140 Estados:

1) Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyan;

2) Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Benin, Bolivia, Bosnia

y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso;

3) Camerun, Canada, Cap-Vert, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa

Rica, Cote d'lvoire, Croacia, Cuba;

4) Dinamarca, Dominica;

5) Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos de
Ameérica, Estonia, Ex Republica Yugoslava de Macedonia;

6) Federacion de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia;

7) Gabdn, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-

Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana;

8) Haiti, Honduras, Hungria;

9) India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia;

10) Jamabhiriya Arabe, Jamaica, Japon, Jordania;

11) Kazakhstan, Kenya, Kirguistan;

12) Lesotho, Letonia, Libano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo;



13) Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania,

México, Ménaco, Mongolia;

14) Namibia, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia;

15) Oman;

16) Paises Bajos, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Portugal;

17) Reino Unido, Republica Centroafricana, Republica Checa, Republica de Corea,
Republica Democratica de Congo, Republica de Moldova, Republica Dominicana,

Republica Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda;

18) Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, Santa Sede, San Vicente y las Granadinas,

Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudafrica, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia;

19) Togo, Trinidad y Tobago, Tunez, Turquia;

20)  Ucrania, Uruguay;

21)  Venezuela;

22)  Yugoslavia;

23)  Zambiay Zimbabwe.



CAPITULO 2. REGISTRO DE UNA MARCA

Se puede usar una marca sin necesidad de registro. En efecto, “desde el momento en que
un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, disefio, la combinacion de
ambos o por medio de una forma tridimensional), se considera que la marca existe,
independientemente de que ésta este registrada™®. En México, del uso ininterrumpido de
una marca nacen ciertos derechos, incluido el derecho de solicitar la nulidad del registro
de una marca idéntica (o semejante en grado de confusion), que se aplique a los mismos
o similares productos o servicios, otorgado posteriormente™. Luego, el usuario anterior
tendréa derecho de solicitar el registro de la marca dentro de un plazo de tres afios a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud del otro*. Para beneficiar de estos derechos,
no es necesario que la marca haya sido usada en México. La regla se extiende también a

las marcas usadas con anterioridad en el extranjero.

Como nos lo hace remarcar el honorable Mauricio Jalife Daher, la redaccion de estas
disposiciones sobre la solicitud de nulidad de registro contiene una clara inconsistencia.
En efecto, ni la ley ni los acuerdos internacionales establecen limitacién de tiempo para
registrar una marca. Entonces, no deberia existir ningn plazo o limite al derecho de
solicitar el registro de una marca después de haber obtenido la nulidad del registro de la

marca de un tercero.

Segun el mismo autor, se debe mas bien interpretar los articulos 92 fraccién | y 151
fraccion Il de la Ley de Propiedad Industrial (--------- ) otorgando un plazo de tres afios a
partir de la fecha de presentacion de una solicitud de registro para demandar su nulidad.
Después de haber obtenido la nulidad del registro de un tercero, el usuario anterior de la
marca no tendra limite de tiempo para solicitar su registro. Sin embargo, la persona que
cuida suficientemente a sus intereses para solicitar una declaracién de nulidad de registro
logicamente va a querer obtener el derecho al uso exclusivo de su marca rapidamente y

solicitar su registro.

10 JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, México, D.F., McGraw-Hill, 1998,

. 83
b Ley de Propiedad Industrial, a. 151 fraccion Il
2 1dem, a. 92 fraccién |



El hecho de que uno pueda solicitar la nulidad de un registro por haber usado la misma
marca (o0 una marca semejante en grado de confusion) con anterioridad en el extranjero
crea una gran inseguridad para los titulares de marcas registradas de buena fe en México.
Imaginese la situacion siguiente: por pura casualidad, una empresa mexicana y una
empresa canadiense registraron y usan la misma marca (0 una marca semejante en
grado de confusidén) en sus paises respectivos para distinguir, por ejemplo, cepillas de
dientes. Dos afios después del registro de la marca en México, la empresa canadiense
desea introducir su producto en el mercado mexicano. Segun la Ley de Propiedad
Industrial, la empresa canadiense tendra el derecho de solicitar la nulidad del registro de
la marca en México y luego registrar su propia marca en el mismo registro si compruebe
haber empezado a usar su marca con anterioridad. El duefio de la marca registrada en
México se quedara sin recursos y sin derecho de seguir usando su marca en el territorio

mexicano.

Es importante notar que los tratados internacionales en materia de propiedad industrial no
supeditan al uso la posibilidad de registro de manera explicita. S6lo permiten a los paises
miembros de considerar el uso como fuente de derechos®. La ley mexicana es muy
“generosa” en este sentido y el usuario de una marca en México no deberia suponer que
sus derechos sean protegidos de la misma manera en el extranjero sin que sea necesario

registrarla alla. El uso como fuente de derecho no existe en todos los paises.

La ventaja basica derivada del hecho de registrar una marca es el que su titular obtenga
el derecho al uso exclusivo de la misma. Es decir que el titular de una marca debidamente
registrada tiene el derecho de impedir a cualquier persona el uso de la marca por un
producto o servicio del mismo tipo en el territorio de vigencia del registro. La obtencién del
registro constituye un reconocimiento oficial de que un signo distintivo reldne los
elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca. Ese reconocimiento
implica que el titular de la marca tenga ciertos derechos que no tiene el usuario de una
marca que no se registré. Y como los derechos no van si obligaciones, el duefio de una

marca registrada debe también someterse a algunos impedimentos.

2.1.1. Los derechos y obligaciones del titular de una marca registrada.

13 Acuerdo sobre los ADPIC, a. 15(3), TLCAN, a. 1708(3)



Los derechos:

A partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registro, se bloguean las solicitudes
de registro de marcas iguales (0 semejantes en grado de confusién) presentadas por
terceros para ser aplicadas al mismo tipo de productos o servicios. Ademas, como el
titular de la marca registrada tiene el derecho a su uso exclusivo, él tiene derecho de
persecucion a los infractores que usan la marca (0 una marca semejante en grado de
confusion) sin su autorizacion. De este derecho deriva el derecho de exigir la reparacion
del dafo o el pago de dafios y perjuicios, en su caso. En México, el registro de una marca
tiene una vigencia de diez afos renovables, a partir de la fecha de presentacion de la

solicitud™.

El uso de la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el simbolo ® s6lo se puede
realizar en el caso de una marca que se encuentra registrada'®>. Eso constituye una
advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esa
marca, desalentando su imitacion por parte de terceros. Ademas, el hecho de que la
marca sea registrada da crédito a su titular, aumenta el prestigio de la marca y del

producto o servicio asociado con ésta.

El titular de una marca registrada también tiene el derecho de transmitir su derecho al uso
exclusivo por medio de cesion total o parcial o por el otorgamiento de una licencia de

uso®.

Ademas, el mismao titular dispone del derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios
(otorgados posteriormente al suyo por error, inadvertencia, diferencia de apreciacion o
bien con base en datos falsos)"’, el derecho de renovar el registro’® o de renunciar a éste

mediante su cancelacion®®.

En México, porque existe la posibilidad de nulidad de registro, previamente comentada,

por uso anterior de la misma marca (o0 de una marca semejante en grado de confusién) en

4 ey de Propiedad Industrial, a. 95
*1dem, a. 131

% |dem, a. 136 y siguientes

7 |dem, a. 151 fracciones Il y IV

8 |dem, a. 95

Y 1dem, a. 154



el pais o en el extranjero, el titular de una marca registrada vive con una cierta
inseguridad de ver sus derechos cancelados. Sin embargo, el registro de una marca tiene

mas ventajas que desventajas y vale la pena asegurar su signo distintivo por este medio.

Las Obligaciones:

Para beneficiar del derecho al uso exclusivo de una marca obtenido por el registro, el
titular de esta marca debe efectivamente usarla en el territorio del registro, y eso de
manera continua y sin interrupcién de mas de tres afios. La falta de uso da apertura a la

caducidad del registro®.

A fin de conservar sus derechos sobre ésta, el titular de una marca registrada debe
también usarla como tal fue registrada® y por los productos o servicios por los cuales fue
registrada®. Es decir que uno no puede cambiar la ortografia de su marca, por ejemplo, o
empezar a usarla para distinguir un servicio cuando fue registrada para aplicarse a un

producto.

Cuando ocurre una transmisién de derechos sobre una marca, el otorgamiento de una
licencia de uso o de una franquicia, los documentos en los que consten estos actos deben

ser inscritos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial®.

Finalmente, como consecuencia de que el registro de una marca tenga una vigencia
limitada, el titular de una marca registrada tiene la responsabilidad de renovarlo al final de
un plazo de diez afios. Este plazo puede ser mas o menos largo, segun el pais. La falta
de renovacion causa la caducidad del registro y la pérdida del derecho al uso exclusivo de

la marca.

2.2. PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD

Los derechos del titular de una marca registrada sufren dos limitaciones importantes,

consecuencias de que los registros de marcas sean nacionales y no internacionales y de

% |dem, a. 130, Acuerdo sobre los ADPIC, a. 19, TLCAN, a. 1708(8)
2 | ey de Propiedad Industrial, a. 128

*2 |dem, a. 153

2 |dem, aa. 136, 142 y 143



que la multitud de productos y servicios en el mercado no permita a uno de monopolizar

una palabra o grupo de palabras.

2.2.1. Principio de territorialidad

Auln cuando las marcas obtenidas en un pais suelen recibir cierta proteccién o
reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de
gue la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer

por el titular Gnicamente en el territorio del pafs en que se obtiene®.

Este principio de la territorialidad esta consagrado en el Convenio de Paris, el cual es la

autoridad suprema en materia de proteccion de marcas. El articulo 6 es como sigue:

1. Las condiciones de deposito y de registro de las marcas de féabrica o de
comercio seran determinadas en cada pais de la Union por su legislacion
nacional.

2. Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un pais de la Unién
en cualquier pais de la Union no podra ser rehusada o invalidada por el
motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el pais de
origen.

3. Una marca, regularmente registrada por un nacional de un pais de la Union,
sera considerada como independiente de las marcas registradas en los

demas paises de la Unién, comprendiéndose en ello en pais de origen.

El derecho sobre una marca es entonces limitado en su amplitud y, generalmente, se
debe obtener el registro en cada pais si uno quiere usarla de manera exclusiva fuera del
pais donde fue registrada por primera vez. Eso quiere decir que la misma marca puede
ser registrada en dos 0 mas paises, y que la proteccion que ofrece el registro de una

marca en su pais de origen no tiene validez una vez cruzada la frontera nacional.

2.2.2. Principio de especialidad (sistema internacional de clasificacion).

4 JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos legales de las marcas en México, México, D.F., Editorial SISTA, 1998,
p. 10



Cuando se solicita el registro de una marca, el titular debe precisar a que tipo de producto
o servicio se aplicara ésta®. Si luego se registra la marca, el derecho al uso exclusivo sélo
existira por la categoria de productos o servicios mencionada en la solicitud. Es decir que
un tercero podra registrar la misma marca o una marca similar en para ser aplicada a
otros productos o servicios. Si el titular quiere extender el uso de la marca a otros
productos o servicios, debera solicitar otro registro®. Esta regla se llama el principio de la

especialidad.

La Ley de Propiedad Industrial se refiere a la especialidad como condicion propia de un
signo para que sea tomado como marca, cuando establece en su articulo 89 que pueden
constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos y servicios a que se apliquen o traten de
aplicarse, frente a los de su misma especie o clase (fraccion ).

Muchos paises adoptaron en 1957 un sistema internacional de clasificacion de marcas
por clases? y lo integraron a sus legislaciones nacionales. Desde entonces, se refiné el
sistema para tomar en consideracion los cambios en el mercado y la evolucién de la
tecnologia. Hoy existen 42 clases internacionales: treinta y cuatro de productos y ocho de
servicios. Una descripcion de cada clase se encuentra en el articulo 59 del Reglamento

de la Ley de Propiedad Industrial.

La armonizacién del sistema de clasificacion facilita la busqueda previa al registro en
todos los paises que usan el sistema. También con un sistema de clasificacion
internacional es mas facil de darse cuenta del registro de una marca idéntica (0 semejante
en grado de confusién) para un producto o servicio idéntico o similar en otro pais y de

reaccionar de manera rapida y eficaz.

El titular de una marca registrada tiene entonces el derecho de impedir a cualquier
persona que no sea autorizada el uso comercial de una marca idéntica o similar aplicados

a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la

%5 |ey de Propiedad Industrial, a. 113, fraccion IV

% |dem, aa. 93y 94

2 Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de
1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.



marca®. Sin embargo, su derecho a la exclusividad de uso se limita a esa misma
categoria y cualquier persona puede registrar una marca idéntica o similar en otra clase si

el uso de ésta no dé lugar a probabilidad de confusién.

Como se puede notar, esos principios de territorialidad y especialidad son bastante rigidos
y limitan de manera estrecha los derechos del titular de una marca registrada. En ciertos
casos, su aplicacién puede resultar en una injusticia. Por eso existen algunas limitaciones

a estos principios.

2.3. LIMITACIONES A LOS PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD.

2.3.1. Las marcas notoriamente conocidas

La estricta aplicacion de los principios de territorialidad y especialidades puede resultar en
abusos de parte de terceros que desean sacar provecho del trabajo de lo demas. En
efecto, las marcas notoriamente conocidas no son necesariamente registradas en todos
paises y en todas clases de productos y servicios. Entonces, uno puede ser tentado a
registrar la misma marca en otra clase y/o en otro pais y beneficiarse de su notoriedad. La
proteccion especial otorgada a las marcas notoriamente conocidas tiene como objetivo

evitar estos actos de competencia desleal.

El articulo 6 bis de la Convencion de Paris fue introducido con la finalidad de “evitar el
registro y el uso de una marca que pueda crear confusiébn con otra ya notoriamente
conocida en el pais de registro o de utilizacién, aunque esta Ultima marca bien conocida
no esté o todavia no haya sido protegida en el pais mediante un registro"®. El texto

vigente del articulo 6 bis es como sigue:

1. Los paises de la Union® se comprometen, bien de oficio, si la legislacién del
pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que

constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear

z8 Ley de Propiedad Industrial, aa. 90 fraccién XVI, 151 fraccion |, Acuerdo sobre los ADPIC, a. 16(1), TLCAN,
a. 1708(2)

29 Horacio RANGEL ORTiZl “Las marcas notoriamente conocidas: El Convenio de Paris, la Decision 344,
NAFTA y TRIPs”, El Foro, TOMO VIII, No. 1, 1995, p.19



confusién, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o

del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una

persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de
la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una
imitacion susceptible de crear confusion con esta.

2. Debera concederse un plazo minimo de cinco afos a partir de la fecha de
registro para reclamar la anulacion de dicha marca. Los paises de la Union
tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada la
prohibicion del uso.

3. No se fijara plazo para reclamar la anulacion o la prohibicién de uso de las

marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Los acuerdos internacionales que siguieron en la misma materia adoptaron el principio y
le dieron mas amplitud. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, se establece que para determinar si una marca tiene la calidad de marca
notoriamente conocida, “se tomara en cuenta el conocimiento que de esta se tenga en el
sector relevante del publico, inclusive aquél conocimiento en territorio de la parte que sea
el resultado de la promocion de la marca” y que “ninguna de las partes exigira que la
reputacion de la marca se extienda mas alla del sector del publico que normalmente trate
con los bienes o servicios en cuestién™'. Es decir que bajo el TLCAN, no es necesario
gque una marca sea conocida por la gente en general, sino que sea conocida por la gente

gue le concierna el producto o servicio.

El Acuerdo sobre los ADPIC refiere también al Convenio de Paris y ofrece la misma
proteccién que el TLCAN*. Ademas, establece que el principio se aplique a bienes y
servicios que no sean similares a aquellos para las cuales una marca de fabrica o de
comercio ha sido registrada, a condicion de que el uso de esa marca en relaciéon con esos
bienes o servicios indique una conexién entre dichos bienes o servicios y el titular de la
marca registrada y a condicion de que sea probable que ese uso lesione los intereses del

titular de la marca registrada®.

%0 Una lista de los paises de la Union se puede encontrar en ANEXO |

31 JALIFE DAHER, Mauricio, previamente citado, p.151; TLCAN, a. 1708(6)
32 pcuerdo sobre los ADPIC, a. 16(2)

* |dem, a. 16(3)



México, como miembro de dichos acuerdos, tiene en su Ley de Propiedad Industrial una
disposicion negando el registro de una denominacion, figura o forma tridimensional igual o
semejante en grado de confusién a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualguier producto

o_servicio®. Es decir que México no solamente se conforma con sus obligaciones
internacionales pero que, ademas, ofrece una proteccibn mas amplia que la de lo mas
amplio de los tratados internacionales a los titulares de marcas notoriamente conocidas.
México es uno de los paises que ofrecen una proteccion completa a los titulares de
marcas notoriamente conocidas, eliminando no solamente las fronteras fisicas (principio
de la territorialidad), sino también las limitaciones a la proteccidon que crea el sistema de

clasificacion por clases (principio de la especialidad).

Ningun acuerdo internacional contiene una definicion detallada de lo que es una marca
notoriamente conocida. Se debe determinar caso por caso, segun las pruebas que se
presentan ante la autoridad competente. La parte que pide la negacién o la anulacién del
registro tiene la carga de establecer la cualidad de “notoriamente conocida” de su marca.
En su ultima reunién en marzo de 1999, la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) adoptd la lista siguiente de factores como criterios a tomar en

consideracion para determinar si una marca es notoriamente conocida:

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

pertinente del publico;

2. La duracion, extensiéon y area geografica de cualquier uso de la
marca;
3. La duracion, extension y area geografica de cualquier promocion de

la marca, incluyendo propaganda o publicidad y la presentacion, en ferias o
exhibiciones, del producto y/o servicio a cual se aplica la marca;

4, La duracién y area geografica de cualquier registro, y/o solicitudes de
registro, de la marca, si éstas reflejan el uso o e