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INTRODUCCION



Una de las manifestaciones de la inteligencia del ser humano es sin
duda su capacidad creativa, habilidad que deja de manifiesto al transformar
hé&bilmente la naturaleza que le rodea para satisfacer sus necesidades mas

apremiantes.

Prueba de ello son las pequefias y grandes obras que se han realizado
a través del tiempo en las que el hombre tuvo que enfrentarse a medios que
no siempre le fueron favorables, y valiéndose de su inagotable ingenio, ha

logrado subsistir en condiciones menos hostiles.

Sin embargo, conforme avanza la tecnologia y las grandes creaciones
del ser humano, sean o no tangibles, nos damos cuenta de la importancia que
tiene la proteccidbn a dicha creatividad. Pareciera que en la actualidad
estuviésemos esperando que algun estudioso o “ingenioso” presente una

nueva idea para valorar si es factible introducirla al comercio.

Es interesante analizar como una frase puede impactar en las formas o
facilidades para vender, cobmo un nombre o un logotipo tiende a atraer la
atenciéon de los consumidores; como un invento puede ser descifrado y
repetido, aun sin haber participado en su elaboracion o sin el apoyo del autor
mismo. Incluso, como una poesia o0 cancion surgida de la mas sublime de las

inspiraciones puede ser explotada en beneficio de su autor o de terceros.

Al final de cuentas, destaca, ya no solo la proteccion a las creaciones
surgidas del hombre, sino una notable tendencia “mercantilista” en los
diversos actos o hechos del hombre, procurando explotar lo que antes era

inimaginable.

Por otra parte, la cercania de las fronteras mundiales derivada de los

avances tecnoldgicos, obliga a que nos cuestionemos sobre la proteccién de



cualquier figura susceptible de ser explotada y con efecto no sdélo en su lugar
de origen, sino en cualquier parte del mundo a donde puede llegar la

informacion, es decir, a todo nuestro planeta.

Ante la amplitud de la materia en cuestion de propiedad industrial,
decidimos enfocar este trabajo exclusivamente al tema relacionado con el
registro de marcas y la seguridad juridica que se brinda en el ambito nacional
e internacional, con el fin de que quien explote una marca, tenga la certeza de
gue su nombre o logotipo, sera respetado y protegido por la ley, desde su
creacion misma, y con mayor razon conforme crezca y se desarrolle su

empresa o institucion.

Precisamente, el principio de la seguridad juridica es uno de los
mayormente tutelados por cualquier sistema juridico. Sin embargo, en materia
de proteccion de marcas, resulta natural el surgimiento de dudas cuando
dicha seguridad es cuestionada al salir la marca del &mbito de aplicaciéon de

nuestro ordenamiento juridico nacional.

Por ello, este trabajo explica la figura legal de las marcas, su proteccion
y aristas, desarrollando el tema con relacion a nuestro sistema juridico y
correlacionandolo con figuras semejantes a escala internacional,
especificamente, a la luz del Convenio de Paris para la Proteccién de la

Propiedad Industrial y del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

De igual manera, este trabajo tiene como finalidad apegarse a la
investigacion juridica, y que permita al lector comprender la naturaleza de la
figura que desarrollamos con sus distintos medios de proteccion, nacional e
internacional, para que pueda determinarse la importancia de un registro de
marca a tiempo, y visualizar anticipadamente la susceptibilidad de que una

marca atraviese fronteras.



Con el animo de dar respuesta a las principales inquietudes relativas al
tema de las marcas y proponer posibles soluciones ante el mal uso de
terceros, falsificacion o abuso de esta figura, se desarrolla este trabajo. A su
vez, se compara la regulacion de las marcas con los dos tratados
internacionales antes mencionados y suscritos por México, es decir, el
Convenio de Paris y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
proponiendo medios de proteccion internacionales, cuando la marca
especifica asi lo requiera y lo solicite su titular.



CAPITULO 1
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS
Y SU REGISTRO



1.1 ANTECEDENTES EN EL MUNDO

En los tiempos prehistéricos, cuando el pensamiento de los hombres
no se encontraba sistematizado bajo ninguna corriente, ni tampoco habia
reglas escritas, se imponian las necesidades de la supervivencia. No
existieron ni remotamente normas que protegieran los inventos que ya desde

entonces se utilizaban en la vida diaria.

Los registros de propiedades intelectuales, sean estos de propiedad
industrial o de derechos de autor, son temas que hasta la época moderna
fueron protegidos por los gobiernos con el fin de fomentar y proteger a la
propiedad creadora de los individuos, para que pudieran ejercer en forma
exclusiva los derechos de uso y explotacion del producto que resultaba de su

propiedad.

Como antecedentes, necesariamente debemos referiros a la
propiedad industrial en general y no sélo a los derechos relativos a las
marcas. El tema en si data desde principios del siglo XV cuando en el Estado
de Venecia se sanciona la primera regla para otorgamiento de lo que hoy
conocemos como “patentes”, el 19 de marzo de 1474, segun lo establecido en
la obra de Rafael J. Pérez Miranda®!, norma que otorgé el privilegio de la

exclusividad en la explotacion de una invencion.

Se podria decir que las caracteristicas principales de dicha norma se
han mantenido hasta nuestros dias, no obstante las modificaciones y
adecuaciones que con el tiempo se han requerido. Basicamente, el fin

principal de la proteccion desde entonces hasta nuestros dias ha sido:

a) Exclusividad de la explotacion para su autor;

! Pérez Miranda, Rafael J.. “Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia”. p.p. 1-2.
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b) Un derecho de monopolio;

c) La promocion del desarrollo industrial;

d) Privilegio por tiempo determinado (en aquel entonces de diez afios);
e) La explotaciéon de la invencion para seguir disfrutando del privilegio;

y
f) La reivindicacion de la “paternidad” de la obra.

Aunque el registro de marcas no es propiamente un “invento”, sus fines
y derechos son semejantes a los antecedentes mencionados, ya que, la
asociaciéon gue guarda un producto o servicio determinado con el nombre o
logotipo que lo caracteriza y que surge también de la imaginacién e ingenio
humano, es susceptible de explotacién. Igualmente otorgan el derecho a ser
explotado por su autor, y tiende a promover el desarrollo industrial o
comercial. El privilegio tiene una vigencia determinada, aunque en este caso
dicha vigencia puede ser renovada, y en general, la naturaleza de la figura y

Su proteccion son semejantes.

Durante el siglo XVI, los principes alemanes utilizaron esta misma

institucion sin alterar en esencia las caracteristicas de Venecia.

A pesar de gue la norma veneciana de 1474 se considera la primera y
tal vez la mas perfecta, en el siglo XVII, la ley inglesa fue la que tuvo mayor
repercusion por virtud de su aplicacién y adaptacién. Esta norma era
tendiente a la eliminacion de monopolios, misma que se instituyé durante el
desarrollo del capitalismo, sin embargo, el régimen de las patentes no fue

afectada, resultado una excepcion a la legislacién inglesa.

En 1624 Jacobo | promulgé el Estatuto de los Monopolios, pero bajo
ciertas normas en el caso de las patentes, caracteristicas que aun en
nuestros dias resultan aplicables, tales como: el privilegio que se otorgaba al

primer inventor, era por cierto plazo (14 afos), siempre y cuando no
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provocara dafios a la politica econdmica estatal, en la elevacion de los precios

o dailando el comercio.?

En Estados Unidos de América, existié una primera ley bajo el amparo
de su primera Constituciéon, ley que se denomind “Patent Act’, y que fue
sancionada el 10 de abril de 1790. En ella se facultaba al Congreso para

otorgar derechos de exclusividad a los autores e inventores.

Francia también eliminé los derechos monopodlicos después de la
Revolucién de 1789, regulando asimismo, los derechos de los inventores
como excepciones y posteriormente, en 1791, se regula lo relativo a los
descubrimientos Utiles y los medios para asegurar la propiedad de los
autores, con caracteristicas muy similares a las del estatuto inglés. Los
restantes paises Europeos y los mas destacados de Latinoamérica legislaron

sobre este tema hasta el siglo XIX.

1.2 EN MEXICO
1.2.1 LaPropiedad Industrial en General

En nuestro pais los primeros antecedentes que tenemos respecto a la
proteccién de la propiedad industrial segin el autor Vifiamata® es la Ley sobre
Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionistas de Algun Ramo

de la Industria, del 7 de mayo de 1832.

Posteriormente, surgido la Ley de Marcas de Fabricas el 28 de
noviembre de 1889, con una proteccion mas técnica en materia de propiedad

industrial.

2 Pérez, op. cit. p. 2.
® Vifiamata Paschkes, Carlos. “La Propiedad Intelectual”. p. 124.
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La Ley de Patentes de Privilegio se promulgo el 7 de junio de 1890 y
hasta el 25 de agosto de 1903 se publicé la Ley de Marcas Industriales y de
Comercio, misma que surgié con influencia del Convenio de Paris para la

Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883.

En 1909 se publica el Reglamento para el Registro Internacional de

Marcas con motivo del Arreglo de Madrid de 1891.

La Ley de Patentes de Invencion y la Ley de Marcas, Avisos y
Nombres Comerciales surgieron el 27 de julio de 1928, mismas que contienen

conceptos modernos de la propiedad industrial.

La Ley de Propiedad Industrial que estuvo vigente durante treinta y tres
afios fue expedida el 31 de diciembre de 1942. Su vigencia se prolongé por
virtud de la tendencia internacional en materia econémica y politica. La misma
fue abrogada el 30 de diciembre de 1975 al entrar en vigor un mes después
(11 de febrero de 1976) la Ley de Invenciones y Marcas. La siguiente década
se caracterizé por un amplio impulso a la inversibn mexicana y estricta
regulacion a la extranjera, segun la corriente internacional. En aquel entonces
muchos paises cayeron dentro de una corriente inflacionaria de la cual México
no fue la excepcién, ya que la poblacién perdié el poder adquisitivo de su

moneda cayendo en una gran devaluacion y crisis econémica.

El 27 de junio de 1991, como producto de la experiencia econdmica
negativa vivida por nuestro pais hasta entonces, fue publicada la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial con la finalidad, nuevamente,
de fomentar la proteccion a la inversion extranjera, incrementando los plazos
de vigencia de las patentes e introduciendo la figura de los modelos de
utilidad.
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Con la entrada en vigor de esta Ley, se abrogaron la anterior Ley de
Invenciones y Marcas (publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de
febrero de 1975), asi como su reglamento (D.O.F. 30 de agosto de 1988),
ademas de la Ley Sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnologia
y el Uso y Explotaciéon de Patentes y Marcas (D.O.F. 25 de noviembre de
1982).4

Esta Ley vuelve a ser reformada el 2 de agosto de 1994 y su nombre
cambia nuevamente a Ley de la Propiedad Industrial, sufriendo nuevas
reformas segun las publicaciones en el Diario Oficial de la Federacion de 26
de diciembre de 1997 y 17 de mayo de 1999.

1.2.2 Antecedentes Sobre Las Marcas

Refiriéndonos especificamente a las marcas, podemos comentar como
antecedentes que durante la vigencia de la cultura Azteca, el concepto de
propiedad era un privilegio, pues el Unico que tenia el derecho de disponer
plenamente de sus propiedades sin limitaciéon alguna era el rey, segun lo

expone el autor Viflamata, citando a David Rangel Medina.”

En la época colonial, el uso de las marcas no era del todo necesario
dado que no existia la libre competencia, pues los espafioles controlaron
absolutamente todo el comercio internacional y llenaron a América de

productos esparfioles.

“Sin embargo, durante este periodo aparecen las marcas de los objetos
de plata, por Cédula Real de Carlos V, expedida en Granada el 9 de
noviembre de 1526, la cual sefialaba que, sin limitacién, indios, negros o

espafoles podian y debian trabajar en las minas, como cosa propia, pagando

4 Vifilamata, op. cit. p. 232.
® Ibidem, p. 226.
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Gnicamente el quito real. Con tal estimulo, pronto se abrieron minas y
comenzé entonces la extraccion de los metales preciosos necesarios para
proveer a la creciente demanda de crucifijos, alhajas y calices que requeria el
clero, a fin de exteriorizar el espiritu religioso de la época, para satisfacer los
gustos de los sefiores encomenderos, de funcionarios y pobladores y, sobre

todo, para calmar los incesantes apuros econémicos de la monarquia”.®

La Cédula Real del primero de octubre de 1773, contenia disposiciones
claras respecto al uso de las marcas, obligando a que la plata se marcara con
el emblema o la marca correspondiente al artesano o labrador de la misma y
que no se podian vender alhajas de plata sin que estuvieran “marcadas”

conforme a lo dispuesto en las leyes.

Asi, en el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de
Espafia e Indias del 12 de octubre de 1778, en su articulo 30 se establecia
gue las mercancias que fuesen embarcadas para indias debian contener sus
respectivas y legitimas marcas, ya que de encontrar marcas falsas, los
autores se harian acreedores a las penas contenidas en el propio reglamento

y que constitufan delitos graves.’
1.2.3 Las Marcas en el México Independiente

En los inicios del México independiente, durante los afios 1850 a 1889,
no hubo una legislacion especifica relativa a las marcas, pero si disposiciones
aisladas, las cuales se mencionan a continuacion, segun las leyes que las

contenian y en orden cronolégico:®

= Codigo de Comercio de México , 1854;
= Cadigo Civil, 1870;

® Ib, p. 227 citando a Rangel Medina.
71b, p.p. 227-228.
8 lb, p.p. 228-229.
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= Caodigo Penal, 1871,

= Codigo de Comercio, 1884;

= Leyde 11 de diciembre de 1885 (sic); y
= Cdbdigo de Comercio de 1889.

Respecto a las legislaciones especificas para regular las marcas las
resumimos de la siguiente manera mencionando sélo algunas de las leyes o

decretos mas sobresalientes: °

= Ley de Marcas de Féabrica, 1889, relativa al interés particular y social,
prohibiendo registrar marcas que vayan contra la moral;

= Decretos del 30 de junio de 1896, 8 de febrero de 1897 y del 11 de
marzo de 1897, mismos que establecian una serie de medidas y
sanciones para evitar la falsificacibon de marcas extranjeras y sobre
marcas de apariencia extranjera;

» Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 1903;

= Decreto del 11 de diciembre de 1903, relativo a la Convencion de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial;

= Reglamento del 9 de noviembre de 1909, relativo al Registro de
Marcas Internacionales;

= Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, 1928, y su
Reglamento;

» Ley de la Propiedad Industrial, 1942, y su Reglamento;

= Diversos decretos 1949-1952, en donde se declara obligatorio el uso
de marcas para diversos productos (vgr. Uso de marca obligatorio para
las medias de nailon, plata labrada, cinturones, carteras, prendas de
vestir, etcétera);

= Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnologia y el Uso y

Explotacion de Patentes y Marcas, 1972;

°1d, p.p. 229-231.
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Decreto de 22 de noviembre de 1974 (D.O.F. 9 de diciembre de 1974)
gue establece la Resolucidén para la proteccion a la denominacion de
origen “Tequila”;

Ley de Invenciones y Marcas, 1975;

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el
Uso y Explotacion de Patentes y Marcas, 1982;

Decreto que reforma a la Ley de Invenciones y Marcas, 1987, y su
Reglamento (1988);

Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, 1991; y

Ley de la Propiedad Industrial, 1994, y su reglamento.

17



CAPITULO 2
CONCEPTO DE MARCA
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2.1 CONCEPTO LEGAL

La figura correspondiente a la marca se ubica dentro del Derecho de la
Propiedad Industrial, mismo que a su vez pertenece al Derecho a la
Propiedad Intelectual. Se distingue de los Derechos de Autor puesto que la
propiedad industrial se encuentra “especificamente referida al campo de la
industria y del comercio”,* siendo la autoridad encargada de la aplicacién de
las disposiciones legales en nuestro pais el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (creado por la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 27 de
junio de 1991 y posteriormente reformada quedando como nombre de la
misma Ley de la Propiedad Industrial), siendo un organismo descentralizado
del Gobierno Federal que tiene como cabeza de sector a la actual Secretaria

de Economia.

El articulo 88 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, establece “se
entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de

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

Con este concepto legal nos damos una idea de lo que tiende a
proteger el registro de una marca ante la autoridad correspondiente, y que es
precisamente el “individualizar” un signo que distinga unos productos o
servicios de otros, conllevando una serie de beneficios a favor de la persona o
entidad que haya registrado su marca, maxime si la misma cuenta ya con
determinado prestigio en el mercado o se obtiene este a lo largo de la
explotacion de la marca registrada. Dichos beneficios serian, entre otros, el
derecho de exclusividad en la explotacion de la marca y, el protegerlo contra
la posibilidad de falsificacién de la misma por terceros sin derecho. Sobre este

tema abundaremos posteriormente.

©1p. p.123.
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2.2 OTROS CONCEPTOS

Independientemente del concepto de marca establecido por la Ley de
la Propiedad Industrial, diversos autores imprimen su definicion acorde a su
propia postura y pensamiento. Asi, en nuestro pais podemos citar la definicién
de Alvarez Soberanis quien al referirse al concepto econémico indica que
‘marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio

de otros”, ! omitiéndose una definicién juridica al respecto.

Gabino Eduardo Castrejon Garcia, citando a Nava Negrete Justo,
establece con relacion al concepto de marca “Es todo signo o medio material
gue permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que
elabora o expende, asi como aquellas actividades consistentes en servicios
de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela

y después conservarla y aumentarla”.*?

Por otra parte, David Rangel Medina sefiala: “se considera como marca
el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de
servicios para diferenciar sus mercancias o servicios de los de sus
competidores”'® A este respecto sélo vale la pena comentar que no siempre
existen competidores al momento en que se registra una marca, ya que
pudiera tratarse de un producto nuevo en el mercado o de un nuevo concepto
de servicio que viniera acompafado a su vez por un derecho de patente o de
secreto industrial, pero precisamente lo que se tiende a proteger es el

diferenciar a futuro contra posibles competidores.

! Castrejon Garcia, Gabino Eduardo. “El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial”. p.p. 79-80.
2 Ibidem, p. 81.
2 Rangel Medina, David. Derecho Intelectual, p. 62.
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Carlos Vihamata Paschkes al iniciar el capitulo relativo a “Las Marcas”
en su obra “La Propiedad Intelectual”’, establece que “son derechos de
propiedad inmaterial, que se encuentran comprendidos dentro de la rama de
los derechos intelectuales que se refiere a los derechos de la propiedad
industrial.’* Posteriormente, al referirse a la naturaleza juridica de las marcas
y partir de definiciones de diversos autores, concluye con su propia definicion
sefialando: “una marca se define como el signo exterior, generalmente
facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado y exclusivo, que
siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona fisica o
moral, o de los servicios que presta dicha persona fisica o moral, constituye
una sefial de garantia para el consumidor, una tutela para el empresario y un

medio de control para el Estado.” *°

Esta definicidbn creemos que resulta mas completa, sobre todo porque
incluye en la misma los derechos de exclusividad que consideramos es una
de las principales caracteristicas en la explotacion de una marca, aunado a
agregar los beneficios para un consumidor del producto o servicio protegido
por la una determinada marca, pero sobre todo, la tutela hacia el titular de la
misma y el control estatal tanto para el registro mismo como previendo la

posible existencia de controversias suscitadas por derechos de marca.

™ Vifamata, op. cit., p. 226.
% Ibidem, p. 233.
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CAPITULO 3
MARCO JURIDICO DEL REGISTRO DE MARCAS
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3.1 ASPECTOS CONSTITUCIONALES

Es importante conocer y entender en primer término nuestra legislacion
nacional relacionada con el registro y proteccion de las marcas, a fin de estar
en aptitud de comparar sus procedimientos de registro y consecuencias con

relacion a los tratados internacionales celebrados por México.

De inicio podemos comentar que el derecho de uso exclusivo de una
marca se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI). Sin embargo, como veremos posteriormente, el
registro de una marca no producira efectos juridicos contra un tercero que de
buena fe, ya explotaba la misma marca u otra semejante en grado de
confusién, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y
cuando ese tercero hubiese iniciado con el uso de la marca, de manera
ininterrumpida antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o

del primer uso declarado en ésta.

Inclusive, en este caso el tercero tendra ademas el derecho de solicitar
el registro de la marca dentro de los tres afios siguientes al dia en que fue
publicado el registro, en cuyo supuesto, debera tramitar y obtener

previamente la declaracion de nulidad del registro.

Asimismo, el registro de una marca serd nulo cuando la marca sea
idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que haya sido usada en el
pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacién de la
solicitud de la marca registrada, siempre y cuando, quien haga valer el mejor
derecho de uso anterior, compruebe haber wusado la marca
ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero antes de la fecha de
presentacion, o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la

registro.
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Todo esto serd motivo de nuestro trabajo, pero como en cualquier
estudio juridico, debemos iniciar analizando las disposiciones contenidas en
nuestra Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para
posteriormente comentar las leyes secundarias o reglamentarias de la misma,

por lo que iniciaremos con la revision de nuestra Carta Magna.

3.1.1 Generalidades

Quienes nos dedicamos al ejercicio de la profesion como juristas en
cualquiera de las areas del Derecho, estamos cada dia mas convencidos de
la importancia que reviste el estudiar el marco constitucional alrededor de los
temas a tratar o de las defensas opuestas en algun juicio o gestion que se
realice. Al final de cuentas, muy probablemente la Ultima palabra la va a tener
un tribunal constitucional si el caso llega a su conocimiento mediante el juicio

de amparo.

La Constitucion es la ley fundamental de cualquier pais, la ley de leyes,
la norma suprema, la norma que nos define como Estado. En ella se
establecen los principios fundamentales que han de regir a los gobernados y
gobernantes, mediante el establecimiento de garantias individuales y sociales
para los primeros, asi como las facultades, atribuciones, obligaciones y limites

para los segundos.

Consecuentemente, y dado que el registro de marcas emana de una
ley federal secundaria, a continuacion mencionaremos los fundamentos
constitucionales relacionados con la propiedad industrial, en donde se

encuentra inmersa precisamente la figura de “la marca”.
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3.1.2 LaPropiedad Industrial como Garantia Individual

El fundamento principal de la propiedad industrial dentro de nuestra
Carta Magna se encuentra en el parrafo Noveno del Articulo 28 de nuestra
Constitucion Federal, mismo que fue reformado en 1983 para sefialar algunas
excepciones a la prohibicion de monopolios, el cual literalmente establece en

su parte conducente lo siguiente:

“Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las practicas monopdlicas, los estancos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. EI mismo

tratamiento se dara a las prohibiciones a titulo de proteccion a la industria.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras y
los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y

perfeccionadores de alguna mejora.

”

Basicamente, de este articulo se desprende la proteccién constitucional
de las personas creadoras de obras literarias o de inventos, es aqui en donde
se encuentra el fundamento constitucional que como garantia individual
protegeria a los gobernados que aleguen tener un mejor derecho de
explotacion de cualquier producto emanado de su imaginacion o ingenio. Por
ello, en forma genérica se le conoce a esta parte del Derecho como “Derecho
de Propiedad Intelectual” de donde surgen tanto los derechos de autor, como
los de propiedad industrial, institucion que igualmente incluye el derecho al

registro y proteccion ante la explotacion de marcas.

En efecto, el articulo trascrito establece que el derecho que se conceda

a los autores y artistas para la produccion de sus obras, asi como los
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derechos concedidos a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora,
tratandose de inventos, es un privilegio especial concedido por nuestra Carta
Magna a favor de sus autores, sin que ello constituya un monopolio. El
derecho o privilegio que se consagra en estos casos es precisamente la
explotacion de sus obras o inventos durante un determinado tiempo y en

forma exclusiva por sus titulares.

Las leyes secundarias derivadas del principio constitucional, determina
el tiempo de duracion en cada derecho. Encontramos que en cuestion de
propiedad industrial existe el término genérico de 20 afios con derecho a la
explotaciéon y podré variar dependiendo del bien tutelado. Especificamente
tratandose de las marcas, el articulo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial
establece “el registro de marca tendréa una vigencia de diez afios contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por
periodos de la misma duraciéon”. Al no existir limite en cuanto a las
renovaciones sefialadas por este numeral, podemos entender que mientras el
titular de una marca quiera estar protegido, podra renovar su registro cuantas
veces sea necesario y por plazos indefinidos, sin que lo anterior sea contrario
a la disposicion constitucional antes analizada, ya que los derechos para
explotar una marca son de 10 afos renovables, pero si no se solicita dicha
renovacion, el plazo seria por dicha temporalidad, ajustdndose la norma al

marco constitucional.

3.1.3 Las Facultades del Congreso de la Unidn

Dada la importancia y trascendencia de la propiedad industrial, como
objeto de la proteccion juridica, debe ser regulada desde un ambito federal.
La materia que se protege es precisamente el derecho a explotar un invento,
un nombre, una marca, una denominacién de origen, entre otros de sus

objetivos, lo que no solo circunscribe su importancia dentro de una ciudad,
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estado o incluso en el territorio nacional, sino que va mas alla, su proteccion
debe estar regulada por los tratados internacionales para evitar usos o abusos
de terceros en la explotacién del producto o servicio que se ha registrado
como propiedad industrial.

Pues bien, precisamente por la trascendencia del tema, nuestra propia
Constitucion Politica ha reservado las facultades para legislar en esta materia
al Congreso de la Unidn, al establecer en la Fraccion XXIX-F del Articulo 73 lo

siguiente:

“Articulo 73. El Congreso tiene facultad: ...

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promocion de la inversion
mexicana, la regulacion de la inversion extranjera, la transferencia de
tecnologia y la generacion, difusibn y aplicacion de los conocimientos

cientificos y tecnolégicos que requiere el desarrollo nacional; ...”

La disposicion legal anterior contiene las facultades del Congreso para
legislar en cualquier materia que encuadre en la definicion transcrita, en
donde quedaria circunscrita la propiedad industrial y por ende, el registro de
marcas para su debida explotacion, ya que su connotacion esta relacionada
con inversibn mexicana, con generacion y difusion de conocimientos
cientificos o tecnolégicos, sobre todo si la marca esta relacionada con algun
producto nuevo o algun invento. Independientemente de lo sefalado
anteriormente, el simple hecho de registrar una marca y que con ello se
proteja la explotacién de la misma, estariamos ante una figura analoga a la
promocion de inversiones o con fines semejantes, lo que necesariamente

tendria repercusion en el desarrollo nacional.

En términos de Efrain Polo Bernal, establece que “la Constitucion, hay

gue enfatizarlo, regula la obra del legislador. Es la Constitucion la que infunde
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vida a los textos legales y enaltece el concepto de Derecho”.'® En este caso,
el propio Congreso, con las facultades concedidas para efectos de legislar en
la materia, a su vez, tiene el limite que la propia carta magna le impone y que
se traduce cefiir las leyes al marco juridico establecido en la Constitucion,
desde la concepcion de las garantias individuales, hasta las facultades y

atribuciones concedidas a los otros poderes de la Federacion.

3.1.4 Las Facultades del Presidente de la Republica

El Articulo 89 de la Constitucion General de la Republica establece en

su fraccion XV lo siguiente:

“Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:....

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a
la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algin

ramo de la industria.”

Las atribuciones del Ejecutivo establecidas en esta disposicion
constitucional son con el fin de favorecer las actividades relacionadas con el
desarrollo econdmico del pais, al contar con facultades tendientes a conceder
privilegios en casos de invenciones o descubrimientos industriales, asi como

perfeccionamientos de los mismos.

Sin embargo, actualmente las obligaciones y derechos relacionados
con las marcas se encuentran regulados en una ley federal emanada por el H.
Congreso de la Union, es decir, que es la norma general aplicable a la materia

gue nos ocupa. Sin embargo, el Ejecutivo Federal se encuentra facultado

16 Barra Mexicana de Abogados. “La Proteccion de los Derechos de Propiedad Industrial”, Polo Bernal, Efrain, Ponencia
“Aspectos Constitucionales Relacionados con la Defensa y Aplicacion Efectiva de los Derechos de la Propiedad Industrial”. p.
70.
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para, en su caso, “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado” cuando
asi lo considere prudente, claro que debiendo apegarse en su caso, a la ley
de la materia, pudiendo otorgar beneficios extraordinarios para fomentar,
alentar y proteger, a los inventores, descubridores o perfeccionadores de

inventos ya existentes.

El Ejecutivo Federal tiene a su cargo el vigilar que se cumpla con las
disposiciones en materia de propiedad industrial, mismo que hace a través del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado del
Poder Ejecutivo Federal, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran
previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, asi como en el Reglamento
publicado en el D.O.F. con fecha 23 de noviembre de 1994. Dicho organismo
tiene como cabeza de sector lo que antes era la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, y que a partir de la administracion del Presidente Vicente

Fox Quezada, se denominara “Secretaria de Economia”.

3.2 LALEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley de la Propiedad Industrial vigente, fue publicada en el Diario
Oficial de la Federacion con fecha 27 de junio de 1991 (aunque como ya
vimos previamente, el nombre del la Ley se reformé en 1994 ya que antes se
denominaba “Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial”), por el
entonces Presidente de la Republica el Lic. Carlos Salinas de Gortari,
mediante el Decreto dirigido a él por el H. Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, misma que ha tenido una serie de modificaciones y reformas a
partir de su entrada en vigor, siendo la ultima de ellas en el afio de 1999,
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 17
de mayo de 1999.
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En el Articulo 1° de este ordenamiento, nuevamente de manera clara
se establece el ambito de competencia federal de la misma, tal y como lo
sefialamos anteriormente dentro de este trabajo, al tratar precisamente los
aspectos constitucionales que rigen la materia. Asi, dicho numeral literalmente

establece:

“Articulo 1°.- Las disposiciones de esta Ley son de orden publico y de
observancia general en toda la Republica, sin perjuicio de lo establecido en
los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicacion
administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.”

La importancia de los tratados internacionales se destaca desde el
primer articulo de esta ley, ya que el bien tutelado por la misma tendria efecto
directo cuando los tratados que celebre México estén relacionados con actos

de comercio, principalmente.

Ante el fendmeno de la globalizaciéon de los mercados, en donde
México de hecho participa como socio comercial de varios paises,
colocandose incluso como el Estado que mas “socios extranjeros” tiene en el
mundo, es de trascendental importancia darle su lugar a los tratados y
analizar su jerarquia frente a las Leyes Federales, como ante la misma

Constitucion.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién emitié una tesis
jurisprudencial en Mayo de 1999, en donde resuelve la controvertida discusion
sobre la jerarquia de los tratados, colocandolos por encima de las leyes
secundarias e inmediatamente debajo de nuestra Constitucién Federal.'” Sin

embargo, los argumentos vertidos por la Corte al emitir dicha resolucién, alin

Y Ver Tesis LXXVII/1999, “Tratados Internacionales. Se ubican jerarquicamente por encima de las leyes federales y en un
segundo plano respecto de la Constitucion Federal”. Tesis en la cual el Tribunal en pleno, en su sesion privada celebrada el 28 de
octubre de 1999, determind que la votacion era idénea para integrar tesis jurisprudencial.
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dan lugar a seguir discusiones sobre la aplicacion de los tratados, por
ejemplo, en tratandose de las entidades federativas, ya que se cuestiona si en
realidad actualmente el Senado esta integrado por “representantes de los
Estados” (ya que no difiere mucho de la forma de eleccion de Diputados), y
gue en consecuencia la aprobacion de los tratados celebrados por el
Presidente, cuente ya con el “aval” de las entidades federativas, como lo
argumenta la Corte en la referida tesis, o si, por el contrario, se atenta contra
la naturaleza misma de “federacion” y la “soberania” de las entidades
federativas en materias reservadas para ellas en términos del Articulo 124

Constitucional.

Sin embargo, no abundaremos mayormente en este tema ya que no es
objeto de este trabajo, limitAndonos s6lo a comentar al respecto por resultar

un tema especialmente interesante y de discusion actual.

Por otra parte, el articulo 87 de la LPI establece el requisito
indispensable para gozar legalmente del derecho de exclusividad y proteccion
en el uso y explotacion de una marca, obligando al registro ante el IMPI. En

efecto, dicho numeral establece:

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

registro en el instituto.”

Es por ello que es importante el registro oportuno de una marca,
independientemente de su actual trascendencia, ya que es una inversion mas
gue las industrias y comercios deben considerar para efectos de proteccion y
en consecuencia, incluir esto como parte de su planeacion, que de antemano
debemos suponer, sera con fines de crecimiento y éxito, maxime cuando se

trata de un concepto nuevo y de potencial atraccion para los consumidores,
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esto al margen del costo econdmico que implica el registro, el cual es
relativamente bajo en comparacion con la proteccion legal que ofrece, por lo
que, tomar la precaucion resulta en un beneficio mucho mayor que el costo

econOmico que representa el tramite.

3.2.1 Vigencia de la Marca

El derecho a explotar una marca puede ser en forma indefinida, es
decir, por el tiempo que la empresa lo desee o requiera, pero para efectos de

proteccion legal, se requiere de la renovacion del registro.

La vigencia del registro en términos de lo dispuesto por el articulo 95
de la LPI, es de diez afios, misma que inician su conteo a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud ante el IMPI, o ante la correspondiente Delegacion
Federal de la Secretaria de Economia, misma que funge como intermediaria
sélo para ciertos efectos, como lo es la presentacion de la solicitud de registro

de marca. Las renovaciones seran por periodos de la misma duracion.

Una vez registrada la marca, no puede aumentarse el namero de
productos o servicios amparados por la misma, y si se trata de productos o
servicios diversos, para ello, debe obtenerse un nuevo registro por cada
rubro.

3.2.2 Marcas Registrables

Conforme a la LPI, especificamente en su articulo 89, se establece que

pueden constituir una marca, los signos que a continuacién se enumeran:
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“l. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten

de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;”

“ll. Las formas tridimensionales;”

“Ill. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,

siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y;”

“IV. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se

confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”

Al respecto debemos comentar que, tal y como se desprende de la
fraccion primera, las marcas resultan aplicables para distinguir productos o
servicios “de su misma especie o clase”, esto es, que por el hecho de registrar
una marca para distinguir un producto industrial determinado, no significa que
esa misma marca o simbolo no pueda ser utilizada para un determinado
servicio. Por ello es indispensable especificar en la solicitud de registro, el
tipo de producto segun la clasificacion establecida en el Reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial, asi como registrar, en su caso, todos los productos
0 servicios relacionados, para asi asegurar contar con la exclusividad en la
explotacion de las mismas y evitar, en la medida de los posible, acciones de

falsificaciéon también conocidas como “pirateria”.

En ese mismo sentido se pronuncia el articulo 93 de la LPI, al
establecer que “las marcas se registraran en relacion con productos o
servicios determinados segun la clasificacion que establezca el reglamento’,

y ante la duda en la clasificacion, sera el IMPI quien resuelva.

En los casos de la fraccion I, basicamente se refiere a figuras como

envases, envoltorios y cualquier figura que se registre como marca exclusiva.
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Asi por ejemplo, el envase con el que tradicionalmente conocemos el refresco
de la Coca Cola, es un distintivo de esta marca. Lo mismo sucederia con los
envases de los perfumes y cualquiera otro que tenga una figura palpable y

resalte por su forma.

Al respecto, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI),
en su articulo 53 establece:

“Para efectos de lo dispuesto en el articulo 89, fraccion Il de la Ley,
guedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques,
envases, la forma o la presentacion de los productos.”

3.2.3 Signos no Registrables como Marca

Como excepcidén a los principios o reglas generales establecidos en el
articulo 89 antes mencionado, el articulo 90 de la LPI establece diversas
hipétesis 0 circunstancias bajo las cuales no se podrd registrar una
denominacion o signo distintivo. Castrejon critica el hecho de que no se puede
mencionar el término “marca” ya que segun su decir, “éste se configura, una
vez que se obtiene el registro respectivo™®. Diferimos del criterio de este autor
ya que para nosotros, el hecho de que esté o no registrada la marca, no le
limita a que cumpla con su funcién de “signo visible que distinga productos o
servicios”, incluso puede darse el hecho de que un tercero pretenda registrar
una marca que no le correspondia por derecho, y que en la controversia, se
reconozca el derecho a quien haya sido el verdadero autor de la misma,
considerando varios factores, entre ellos, el tiempo de uso ininterrumpido y

explotacion previa de la misma.

En su caso, el registro de la marca lo que le otorga es el derecho a la

explotacion exclusiva en términos de lo antes comentado respecto al articulo

18 Castrejon, op. Cit., p. 124.
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87 de la LPI, pero consideramos que ello no limita el hecho de llamarsele

“marca’.

El articulo 90 de la LPI, establece las siguientes excepciones a la regla

general, sefialando que “no seran registrables como marca:”

l. “Las denominaciones, figuras, o formas tridimensionales animadas
0 cambiantes, que se expresan de manera dinamica, aun cuando

sean visibles;”

Esta Prohibicién tiene su razon de ser en el hecho de que puede
protegerse una figura o un personaje, pero no dicha figura o personaje en
secuencia,’® en su caso, las peliculas estarian protegidas por las reservas

autorales.

II.  “Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios
gue pretenden ampararse con la marca asi como aquellas palabras
que, en el lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se
hayan convertido en la designacion usual o genérica de los

mismos;”

Se fundamenta en el derecho que tienen todas la personas de usar
palabras o signos de uso comun, de dominio publico. Seria absurdo que una
empresa mueblera, por ejemplo, registrara en su favor los términos “mesa,

cama, tocador”, etcétera.?°

lll.  “Las formas tridimensionales de dominio publico, las de uso comun,
y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga facilmente,
asi como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta

por su naturaleza o funcion industrial;”

¥ Vifiamata, op. cit. p. 246.
2 |bidem, p. 247.
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Esta prohibicién esta relacionada con los envases, ya que en diversas
ocasiones se ha registrado un envase como registro de modelo de utilidad, el
cual tiene vida limitada a 10 afios y cuando éste debe caer en el dominio
publico por el simple transcurso del tiempo, el titular lo registra como marca
para lograr la ampliacion de sus derechos de exclusividad,? ello iria

precisamente en contra de esta disposicion legal.

IV. “Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas
de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.
Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie,
calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de origen de los

productos o la época de produccion;”

El autor Vilamata comenta como ejemplo de esta prohibicion el caso de
gue se pretendiera registrar como marca la figura de una licuadora, ya que
implicaria que cualquier fabricante de electrodomésticos, comerciante o
prestador de servicios relacionado tuviese prohibido representar graficamente
a una licuadora, ya que afectaria los derechos del titular de la marca

registrada. %2

Se trata pues de prohibir el uso de adjetivos calificativos, cuando éste
recae sobre la naturaleza de los productos que se pretenden amparar,
mencionando como ejemplo en los casos en que se haga alguna descripcion
en la marca como la denominacion “videotape”, la cual puede ser descriptiva
de los articulos que se pretendan ampara con la misma, lo que esta prohibido

por la LPI.

2 Ibidem, p. 248.
2 |p, p. 249.
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V. “Las letras, digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompafiados de elementos tales como signos,

disefios 0 denominaciones, que les den un caracter distintivo;”

Esta prohibicion es por demas elocuente, ya que seria absurdo que una
persona reservara para si misma un color, una letra o un numero

determinado.

Sin embargo, lo que si es factible es el registro de una combinacion de
colores o con un disefio especial o digitos complementarios, de tal manera
gue puedan distinguir a una determinada marca. Ello no significaria el registro
exclusivo de un color, por ejemplo el uso de negro para la elaboracion de
calzado y que fuese exclusivo para dicho fabricante. Sino que se trataria de
una combinacibn que en los términos registrados, fuese distintivo de

determinado producto o servicio.

Ejemplos de lo anterior seria el caso de J&J (Johnson and Johnson),
IBM (International Business Machine), u otras como los productos VO5, V8,

K2, etcétera.?®

VI. “La traduccion a otros idiomas, la variacién ortogréafica caprichosa o
la construccion artificial de palabras no registrables;”

Lo anterior esta directamente relacionado con las prohibiciones que
hemos estudiado previamente, ya que si esta prohibido registrar como marca

palabras genéricas, la misma prohibicién aplica para las traducciones.

Esta prohibicion también se refiere a variaciones ortograficas como
pudiera ser el pretender registrar una palabra de dominio publico pero con

variacion ortogréafica para lograr el objetivo, por ejemplo, dada la prohibicién

2 |p. p. 255.
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de registrar como marca la palabra “colchén”, se pretendiera registrar
‘kolhchon”, y para efectos de vender precisamente colchones. O bien que en

un restaurante pretendieran registrar como marca la palabra “tako”.

El ejemplo para el caso de una construccion artificial seria el pretender
registrar como marca la palabra “teve”, para empresas dedicadas a la

industria o comercio de la television.?*

VIl. “Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, de escudos,
banderas o emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o
divisiones politicas equivalentes, asi como las denominaciones,
siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales o no gubernamentales de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacion

verbal de los mismos;”

La fraccion anterior es acorde a lo establecido en el Convenio de Paris,
signado por México (articulo 6 ter), y se relaciona con evitar el engafio a los
consumidores pretendiendo simular el origen o condicién de los productos.
Ejemplo de ello es que se usen etiquetas en ropa con la bandera de
determinado pais, creando la confusion de que el origen de la misma es de

dicho lugar.

Los emblemas de los estados como prohibicion es igualmente con el fin
de evitar confusiones y perjuicios a los estados, mencionando como ejemplo
el que se utilice un emblema de un pais productor de vinos de determinado
prestigio, afectandolo con vinos que no proceden del mismo pero que

generan dicha confusion.

% Ip, p. 256.
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VIII. “Las que reproduzcan o imiten signos o sello oficiales de control y
garantia adoptados por un estado, sin autorizacion de la autoridad
competente, o0 monedas, Dbilletes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier otro medio oficial de pago nacional o

extranjero;”

La fraccion que nos ocupa es en si elocuente, puesto que estariamos
basicamente ante el supuesto de la posible comision de delitos prohibidos por
el Cadigo Penal del Distrito Federal, como lo es la falsificacion de sellos o
marcas oOficiales, falsificacion de cufios, troqueles para fabricacion de
monedas o billetes, etcétera. Igualmente, ésta prohibicion es de acuerdo a los
términos establecidos en el Convenio de Paris (articulo 6 ter), como incluso lo

veremos posteriormente en este mismo trabajo.

IX. “Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion
grafica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en
exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos,

reconocidos oficialmente;”

Consideramos que esta prohibicion, al igual que las anteriores, se
explica por si misma y sélo nos limitamos a sefialar un ejemplo a fin de ilustrar
la hipotesis de esta disposicion. Es el caso de que una empresa aparentara la
obtencién de un premio por la calidad en sus productos o servicios y se
ostentara como ganadora, buscando la preferencia del publico ante la
creencia de la autenticidad de dicho premio. Se trata pues de proteger
nuevamente a los consumidores, independientemente de proteger también a
los organismos encargados de otorgar dichas premiaciones, para guardar el

prestigio de sus concursos.

X. “Las denominaciones geograficas propias o comunes, y los mapas,

asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiguen la
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procedencia de los productos o servicios y puedan originar

confusion o error en cuanto a su procedencia;”

Esta fraccion tiene como objeto proteger intereses de la colectividad
contra los engafios, sobre todo para evitar confusiones respecto del producto

gue se oferte y el lugar de origen del mismo.

XI.  “Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen
por la fabricacion de ciertos productos, para amparar éstos, excepto
los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean
especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del

propietario;”

La prohibicion anterior tiene los mismos efectos que hemos venido
comentando, por lo que sélo nos limitaremos a ejemplificar el caso de
pretender registrar la marca “Champagne”, para bebidas en general, maxime
para bebidas alcohdlicas. Champagne es una region de Francia que sabemos
se caracteriza por su vino espumoso, lo que podria generar confusion entre

los consumidores.

Xll. “Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden,
del coényuge, parientes consanguineos en linea recta y por

adopciodn, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;”

El objetivo principal de esta prohibicion es, ademas de evitar el engafio
al publico, el respetar los derechos de la persona cuyo nombre, firma o retrato
se esta utilizando, incluso respetando el derecho que tiene a participar en las

ganancias de la empresa que explote su imagen.

% Ip, p. 260.
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Como ejemplos de nombres de personas podemos mencionar el caso de
gue alguna empresa fabricante de botas de vestir utilizara el nombre de
Vicente Fox. Sabemos que Fox es conocido en nuestro pais por el uso de
botas y ello pudiera generar confusion respecto a la procedencia o

participacion de Fox en el producto.

Un ejemplo de firmas lo vemos en algunos perfumes que ostentan en su
presentacion la firma de su creador, y pretender registrar algo semejante seria

violatorio a la Ley.

En cuanto a las fotografias, ejemplificaremos comentando el hecho de
gue una empresa pretendiera registrar como marca la fotografia de Michael
Jordan para su tienda de articulos deportivos, lo cual se encuentra prohibido

por la Ley.

XIll. “Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos
de publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o
simbdlicos, los personajes humanos de caracterizacién, nombres
artisticos y las demas denominaciones de grupos artisticos; a
menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice

expresamente;”

La prohibicion que antecede tiene como objeto primordial el proteger los
derechos de autor y cuando la Ley se refiere a personajes simbdlicos es en
los casos en que se crean personajes para distinguir determinado evento

(Vgr. La mascota de cada olimpiada o mundial de fatbol)
XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,

susceptibles engafar al puablico o inducir al error, entendiéndose por

tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,
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componentes o cualidades de los productos o servicios que
pretenda amparar;”

Como ejemplo de esta prohibicion podemos mencionar el probable

engafo hacia el consumidor por el hecho de que en un envase en forma

de

pifia se vendiera algun producto que no contenga pifia ni bebida con

sabor a ella. En este ejemplo el envase produce posible error en cuanto

al contenido del producto.

XV.

“Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente
conocida en Meéxico, para ser aplicadas a cualquier producto o

servicio.

Se entendera que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del publico o de los circulos
comerciales del pais, conocen la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero
por una persona que emplea esa marca en relacibn con sus
productos o servicios, si como el conocimiento que es tenga de la
marca en el territorio, como consecuencia de la promocion o

publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse

todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la
marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusién o un
riesgo de asociacion con el titular de la marca notoriamente conocida,

0 constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la
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marca. Dicho impedimento no ser& aplicable cuando el solicitante del

registro sea titular de la marca notoriamente conocida.”

Viflamata establece a manera de ejemplos para entender lo que la ley
refiere a “notoriamente conocida”, el registro de Coca Cola para refrescos, o
bien, la marca Rolls Royce para vehiulos y que ambas son conocidas a nivel

mundial.?®

De igual forma puede tratase de marcas que tal vez no sean conocidas
por el publico en general, pero si por los técnicos o especialistas de
determinado ramo (como marcas reconocidas en instrumental médico entre

los doctores).

XVI. “Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a
otra en tramite de registro presentada con anterioridad o a una
registrada vy vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios. Sin embargo, si podra registrarse una marca que sea
idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el

mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares; y”

Tal vez esta sea una de las prohibiciones mas violadas en el ambito de
la propiedad industrial, maxime cuando las empresas no se preocupan por
registrar a tiempo su marca y lo hacen cuando se percatan de que la
competencia esta aprovechando para su beneficio la fama ganada durante
afios, o cuando sospecha que la competencia registré primero la marca que le

pertenece a la empresa originaria.

XVII. “Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a
un nombre comercial aplicado a una empresa 0 a un

establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro

% |p, p.p. 262-263.
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preponderantemente sea la elaboracion o venta de los productos o
la prestacion de los servicios que se pretenden amparar con la
marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud del registro de
la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no sera
aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del
nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que

haya sido publicado.”

Esta prohibicién también resulta obvia, pues lo que se pretende proteger
es la desviacion de clientela de un comerciante con derechos adquiridos a
favor de otra que aproveche el prestigio de la primera en su beneficio.

Por otra parte, la propia LPI (Articulo 91) establece la prohibicion del
uso de una marca registrada o una semejante en grado de confusion en los

nombres comerciales, denominaciones o razones sociales cuando:

a) Se trate de bienes o servicios iguales o similares a los que aplica la

marca registrada: y

b) No exista el consentimiento escrito del titular de la marca registrada o

Su representante legal.

En caso de incumplimiento, el infractor podra ser demandado
judicialmente para la supresién de la marca registrada a la que se parece o
con la que se puede llegar a confundir, con la responsabilidad del pago de
dafos y perjuicios, independientemente de las sanciones administrativas
establecidas en la Ley, salvo que se acredite que la marca existia en dicho
establecimiento con anterioridad a la fecha de presentacién del registro de

marca por el tercero.

44



Hemos de destacar que, tal y como se ha reiterado en diversas
disposiciones analizadas, lo que se prohibe registrar como marca esta
relacionado con nombres o simbolos iguales o semejantes en grado de
confusidn para similares productos o servicios, es decir, que la prohibicion no
es respecto de cualquier otro ramo, sino solo referido para el grupo concreto
en el cual se encuentra protegida la marca por virtud de su registro. Por ello
existen clases diversas a las cuales haremos referencia en el apartado
siguiente de este trabajo, puesto que es factible la existencia de marcas
parecidas para productos o servicios que encuadren en una clase distinta a la
previamente registrada. Asi, pudiéramos tener una marca por ejemplo “Boing”
para refrescos, y a su vez para juguetes, productos de limpieza, o cualquiera

otra que por su clasificacion, no genera confusion entre los consumidores.
3.2.4 Tipos y Clasificacion de las Marcas

Las marcas podriamos decir que se dividen en 4 tipos:
Nominativas;

Innominadas;

Mixtas; y

YV V V V

Tridimensionales?’

Las marcas nominativas son aquellas que nos permiten identificar a un
producto mediante una palabra o un conjunto de palabras. Los nombres
propios de personas fisicas pueden ser registrados como marca, siempre y
cuando se distingan perfectamente de una marca registrada o un nombre
comercial publicado. Como ejemplo podemos mencionar Nestlé, Gamesa,

Ruffles, etcétera.

2 CarrilloToral, Pedro. El Derecho Intelectual en México, p. 155.
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Las marcas innominadas son aquellas que se reconocen visualmente a
través de dibujos, figuras, simbolos, disefios, logotipos o por cualquier otro
elemento figurativo que sea distintivo de un producto o servicio (Vgr. el perfil
de un azteca para identificar a la linea aérea de “Aeroméxico”, el osito en el

caso de la marca “Bimbo”, entre otros conocidos).

Las marcas mixtas son la combinacion de las dos anteriores, es decir,
es la conjugacién de una palabra o conjunto de palabras con una figura o

dibujo, como en el caso del Azteca combinado con la palabra “Aeroméxico”.

La figura tridimensional, como hemos visto anteriormente, son las
marcas que protegen los envases, la forma o la presentacion de los productos
en si mismos, siempre que resulten distintivos de otros de su misma especie

o clase. Ejemplo de ello son los envases de los perfumes.®®

Por otra parte, tal y como lo sefialamos en el apartado anterior, los
servicios y productos requieren de una clasificacion a fin de ubicarlos en la
rama correspondiente evitando con ellos posibles problemas de falsificaciones
o de confusiones hacia los consumidores o clientela de una marca
determinada, sujeta por supuesto, al giro especifico de que se trate, es decir,
la proteccién de la marca abarcaria solamente al grupo o clase en la cual se
ubica la misma, pudiéndose aplicar una igual 0 semejante para otro tipo de

producto o servicio que encuadre en una clasificacién disitnta.

En efecto, segun el articulo 59 del RLPI las marcas se registran en
relacion con productos o servicios determinados. A cada grupo de productos o
servicios se les llama “clase” y actualmente son 42 las clases establecidas en
el RLPI, entendiéndose por clase al conjunto de productos o servicios que

guardan una relacién entre si, o que tengan una caracteristica comun en

% |bidem, p.p. 156-157.
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funcién de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificacion

aceptada internacionalmente.

Al respecto, el articulo 93 de la LPI remite al reglamento para efectos
de determinar la clasificacion de los productos o servicios para el registro de

marcas. Establece ademas que ante la duda, sera el IMPI quien resuelva.

El articulo 59 del RLPI establece la clasificacion antes referida y que
enunciamos en forma sintetizada pretendiendo sélo enfatizar en la clase de

productos o servicios a que se refiere cada apartado:

PRODUCTOS

Clase 1. Productos quimicos destinados a la industria, ciencia,
fotografia, horticultura.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y
el deterioro de la madera.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
colada; jabones; perfumeria; dentifricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales.

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones.

Clase 7. Maquinas y maquinas herramientas.

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados
manualmente.

Clase 9. Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, etcétera.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirdrgicos, meédicos, dentales y
veterinarios.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de refrigeracion,
entre otros.

Clase 12. Vehiculos.
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Sacos.

clases

Clase 13. Armas de fuego.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones.

Clase 15. Instrumentos de musica.

Clase 16. Papel, cartdn, adhesivos, material de instruccion.
Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica entre otros.
Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero.

Clase 19. Materiales de construccion no metalicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos.

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina.

Clase 22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campafa, toldos, velas,

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrereria.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, etcétera.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linGleum.

Clase 28. Juegos, juguetes, articulos de gimnasia y de deporte.

Clase 29. Carne, pescado, aves y caza.

Clase 30. Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, harinas, miel,

sal, mostaza, vinagre, salsas, entre otros.

Clase 31. Productos agricolas, horticolas, forestales y granos;

animales vivos.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas.
Clase 33. Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).
Clase 34. Tabaco.

SERVICIOS

Clase 35. Publicidad; gestién de negocios comerciales.

Clase 36. Seguros; negocios financieros; monetarios; inmobiliarios.
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Clase 37. Construccion.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educacion; formacion; esparcimiento; actividades deportivas
y culturales.

Clase 42. Restauracion (alimentacion); alojamiento temporal; cuidados
médicos; investigacion cientifica; servicios que no puedan ser clasificados en

otras clases.

Es importante destacar las obligaciones del IMPI respecto a estas
clasificaciones en el sentido de que debe:

a) Publicar en la Gaceta y en orden alfabético, la lista de productos
y servicios registrados y especificando la clase en la que queden
comprendidos.

b) Establecer los criterios de interpretacion y aplicacion de esta

clasificacion.

Con lo anterior se brinda claridad, transparencia y seguridad juridica a
las personas involucradas, procurando garantizar el respeto por la marca
registrada y certidumbre de lo protegido por la ley frente a terceros, para la
clase especifica de que se trate.

3.2.5 Derechos y Obligaciones del Titular de una Marca

Ademas de los derechos y obligaciones implicitas en las diversas

disposiciones que hemos analizado previamente, podemos destacar en forma
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resumida algunas cuestiones que tienden en forma precisa a proteger al titular

de una marca, o bien, que le obligan como tal.

Asi, desde el mismo articulo 87 de la LPI previamente comentado,
gueda claro que el principal derecho de un titular de marca es la obtencion del

derecho de uso exclusivo que obtiene a partir del registro ante el IMPI.

Dicho derecho se encuentra protegido contra cualquier imitacion o uso
en grado de confusién incluso, tal y como previamente comentamos, en
actividades, productos o servicios iguales o similares a los que se aplica la
marca registrada, salvo que exista, obviamente, el consentimiento por escrito

del titular de la marca (Articulo 91 LPI).

Las excepciones a la regla anterior son cuando el registro de una

marca no produce efectos contra:

a) Un tercero que de buena fe se encontrara previamente explotando una
marca que hubiese sido registrada con posterioridad o parecida a ella.
En su caso, el tercero tiene derecho a solicitar el registro de la marca,
dentro de los tres afios siguientes a la fecha de publicacién del registro,

tramitando en su caso la declaracién de nulidad de éste;

b) Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el
producto al que se aplica la marca registrada, si el mismo fue

introducido en el comercio por su titular.
c) Una persona fisica o0 moral que aplique su nombre, denominacion o

razon social a los productos que elabore o distribuya, 0 a los servicios

gue preste, siempre que lo use como esté acostumbrado a usarlo y
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gue, en su caso, tenga caracteres que lo distingan de un homoénimo ya

registrado.?

El derecho al uso exclusivo de la marca es privativo para el o los
productos o servicios que fueron debidamente registrados, puesto que el
articulo 94 de la LPI, establece la prohibicion de aumentar el nimero de
productos o servicios que proteja, pudiendo en su caso limitarse a
determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. Sin embargo,
para proteger posteriormente un producto o servicio diferente con una marca

ya registrada, el titular debe obtener un nuevo registro.

Otro derecho que incluso ha sido comentado previamente, es el
relativo a la vigencia, toda vez que, aun y cuando la Ley establece un periodo
de diez afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, dicho plazo

puede renovarse ilimitadamente por periodos de igual duracion.

Los titulares podran hacer notar su marca registrada mediante la

leyenda "marca registrada”, las siglas "M. R." o el simbolo “®”.

El articulo 136 de la LPI establece el derecho del titular de una marca
registrada para conceder, mediante convenio o licencia de uso a una o mas
personas, el derecho a la explotacién de la marca, con relacién a todos o
algunos de los productos o servicios a los que se aplique la misma. Sin
embargo, también se establece la obligacion de inscribir dicha licencia ante el

IMPI para que surta efectos contra terceros.

Aunado a lo antes sefialado, el titular de una marca registrada tiene

como obligacion principal, el uso y la explotacion de dicha marca dentro del

2 Articulo 92 LPI.

o1



territorio nacional y en los términos y condiciones bajo las cuales fue otorgado

el registro.*

Si la marca no es usada en 3 afios consecutivos, el articulo 130 de la
LPI establece que procedera la caducidad en los términos que estudiaremos

posteriormente.

Por otra parte, conforme al articulo 134, la renovacion para el registro
de una marca solo procederd si se presenta el comprobante de pago
correspondiente y se manifiesta bajo protesta de decir verdad que usa la
marca en sus productos o servicios y que esto ha sido en forma continua, es

decir, interrumpida.

3.2.6 Las Marcas Colectivas

Las marcas colectivas sirven para distinguir los productos o servicios
de gremios, asociaciones o0 sociedades de productores, fabricantes,

comerciantes o prestadores de servicios.

Se establece una obligacion especial para este tipo de marca que, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 97 de la LPI, se refiere al hecho de
presentar las reglas para el uso de la misma, al momento en que se presenta

la solicitud de marca colectiva.

Por su parte, el articulo 98 de la misma ley, establece que las marcas
colectivas no pueden ser transmitidas a terceras personas sino Unicamente

para los miembros de la asociacion.

% Castrejon, op. cit. p.162.
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Las anteriores reglas serian basicamente las disposiciones especiales
para las marcas colectivas, pero fuera de éstas, se aplican las reglas

generales que establece la Ley para las marcas.

3.2.7 Aspectos Procedimentales

Debemos iniciar este apartado retomando lo que hemos venido
comentando a lo largo de este trabajo, en el sentido de que la autoridad
encargada de registrar tramites de propiedad industrial como lo es el caso de
las marcas, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPY).

Se trata pues de un organismo publico descentralizado, que como
autoridad administrativa, ejerce funciones de registro publico, y de 6rgano
resolutor de controversias mediante el procedimiento administrativo
correspondiente, es decir, es un organismo formalmente administrativo y
materialmente jurisdiccional, al contar con procedimientos y &rganos

encargados de resolver las controversias que se susciten.

En su caso, la Secretaria de Economia (SE) apoya al IMPI en la
recepcion de tramites y en algunos procedimientos primarios como lo seria el
apoyo en la busqueda de anterioridades de la marca y estados que guardan
éstas, pero a quien compete en si el registro, estudio de cada caso y

aplicaciéon de procedimientos es precisamente al IMPI.

Procederemos entonces a estudiar los requisitos de procedimiento

para los efectos de registro de marcas.
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3.2.7.1 Requisitos para Registrar una Marca

El articulos 113 de la LPI y los articulos 56 a 60 del RLPI sefialan las
condiciones de la solicitud del registro de una marca, los datos que han de
insertarse en la solicitud y la documentacion que debe acompaniar a la misma.

Dichos requisitos son:

1. Solicitantes:

a) Nombre del o de los solicitantes persona fisica o moral. Si se trata de

una marca colectiva hay que sefialar el nombre de la asociacion;

b) Nacionalidad del o de los solicitantes; y

c) Domicilio del primer solicitante (calle, nimero, colonia, codigo postal,
poblacion, estado, pais), ya que si son varios los solicitantes y no
actuan por medio de apoderado, ese domicilio es el que se utilizara
para notificaciones. Si el solicitante es una persona moral, debera
presentar el original o copia certificada del acta constitutiva. Si la
solicitud la presentan dos o mas personas o se trata de solicitud de
marca colectiva, deberan presentar las reglas sobre uso de marca,

licencia y transmisién de derechos.

2. Apoderado (en su caso):

a) Nombre del o de los apoderados;

b) Numero con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro

General de Poderes del IMPI; y
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c) Domicilio para notificaciones en el territorio nacional (calle, nimero,

colonia, cadigo postal, poblacion, estado y numero telefénico).

3. Signo distintivo:

a) Debe indicar el tipo y marca que se solicita, sea esta nominativa,

innominada, mixta o tridimensional; y

b) La fecha de primer uso de la marca, la cual no podra ser modificada
ulteriormente o en su caso, mencionar que no se ha usado. A falta de

indicacion se presumiréa que la marca no se ha usado.

4. Productos o servicios y clase

a) Deben indicarse los productos o servicios para los que solicitan la

marca y el nimero de la clase a la que pertenecen;

b) En cada solicitud de marca y aviso comercial s6lo pueden incluirse
productos o servicios pertenecientes a una sola clase de las 42 en que
se agrupan los diferentes productos y servicios, en los términos
previamente enunciados, lo que incluso resulta acorde a la clasificacion
internacional de Niza, misma que como ya vimos, se establece en el
articulo 59 del RLP1.**

La mayoria de los trdmites ante el IMPI requieren de la realizacién de
un pago previo de derechos. Asi, el articulo 114 de la LPI establece que
debera acompafarse a la solicitud de registro de marca el comprobante del
pago de las tarifas que corresponda al estudio de la solicitud, registro y

expedicion del titulo.

® Carrillo, op. cit., p.p.168-170.
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También deben acompanfarse los ejemplares de la marca, cuando sea
innominada, tridimensional o mixta, en donde no deberan aparecer palabras o

leyendas que puedan engafiar o inducir a error al publico (articulo 115 LPI).

En el articulo 56 del RLPI se establece que ademas de los requisitos

del articulo 113 de la LPI, debera indicarse:

a) Los productos o servicios para los que solicita el registro cuando se

conozca el numero de la clase a que correspondan los mismos;

b) Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y

CUyO USO Nno se reserva.

La solicitud se presentara en tres ejemplares con la firma autégrafa del
solicitante en todos ellos y, en su caso, un ejemplar de la marca debera
adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud: y

c) La ubicacion del o de los establecimientos o negociaciones

relacionados con la marca.

El articulo 57 del Reglamento en comento sefiala ademas las reglas
para la indicacion de los productos o servicios solicitados para registro de

marca, estableciendo:

a) Solo deberan especificarse los productos o servicios pertenecientes a

una misma clase: y
b) Deberan indicarse con los nombres o denominaciones con que

aparecen en la lista alfabética de la clasificacion y las reglas de

aplicacion de la misma, publicadas en la Gaceta.
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Cualquier cambio o aumento en el nimero de productos o servicios
sera considerada como una nueva solicitud con los mismos requisitos legales

y reglamentarios.

3.2.7.2 Examen de Formay Fondo

Una vez recibida la solicitud por el IMPI, éste deberd efectuar un
examen de forma de la misma y de la documentacién exhibida, a fin de

verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

Cuando el tramite cumple con la inclusion de los datos relativos al
nombre, nacionalidad, domicilio del solicitante, el signo distintivo de la marca,
los productos o servicios en que se aplicara la marca, asi como acompafando
el pago de derechos correspondiente y ejemplares de la marca en términos
de lo dispuesto por el articulo 114 de la LPI, ademéas de ser redactados en
idioma espafol y de venir firmados por el solicitante o su apoderado legal
debidamente acreditado, entonces, la fecha de presentacidn sera considerada
para todos los efectos legales; de lo contrario, se tendra como tal el dia en

gue se cumpla, dentro del plazo legal, con los requisitos faltantes.

Esto es importante ya que la fecha de presentacion, en su caso,

determina la prelacion entre diversas solicitudes.

En caso de la presentacion de documentos en idioma diferente al
espafiol, deberdn acompafarse también la correspondiente traduccion
(articulo 179 LPI).

Posteriormente, una vez realizado el examen de forma, el IMPI

procede a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es

registrable en los términos de esta Ley.
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Para dichos efectos, en caso de que la solicitud no cumpla con los
requisitos legales o reglamentarios, o bien en caso de algin impedimento
para el registro de la marca o si existen anterioridades, el IMPI lo notificara al
solicitante otorgandole un plazo de dos meses para que subsane los errores u
omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho
convenga con relacion a los impedimentos y las anterioridades citadas. En
caso de que el interesado no conteste dentro de dicho plazo se considerara
como una solicitud abandonada (articulo 122 LPI).

El articulo 122 Bis establece un plazo adicional para cumplir con los
requisitos antes mencionados, aun sin solicitud previa, si se comprueba el
pago de la tarifa que corresponda. De hecho, es de llamar la atencién como
en la propia LPI, asi como en su reglamento, gran parte de la procedencia o
requisitos especiales para tramitar cualquier gestion ante el IMPI, tiene como
condicionante el pago previo. Es tanta la importancia que se denota en la Ley
y el Reglamento a los pagos de derechos, que en ocasiones nos genera la

idea de es aln mas importante esto que en si el fondo de lo solicitado.

Prueba de nuestra critica anterior es precisamente el articulo 122 bis
comentado anteriormente, puesto que considerariamos de mayor
trascendencia denotar el interés del solicitante mediante la solicitud de una
prérroga al plazo legal, que el hecho de realizar simplemente un pago y con
ello lograr un plazo adicional. Practicamente este numeral puede interpretarse
como “si paga lo esperamos, aunque no lo solicite, siempre y cuando, realice
su pago’”. Supongo que a la luz de esta ley, es preferible reconocer proceder
a otorgar un plazo adicional comprobado el pago, que realizar la devolucién

del dinero si se encontraba fuera del término legal establecido.
A mayor abundamiento, el parrafo tercero de dicho numeral reitera que

una solicitud se tendra por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a

los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que
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se refiere este articulo, “o no presenta el comprobante de pago de las tarifas

correspondientes”, es decir, “si paga, no se preocupe”.

En su caso, si al subsanar el impedimento legal del registro, el
solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetara a un nuevo tramite,
“debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud”

y satisfacer los demas requisitos legales (articulo 123 LPI).

En términos del articulo 124 de la LPI, el IMPI debe suspender
cualquier tramite cuando el impedimento se refiera a la existencia de uno o
varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusion,
siempre que exista previamente o0 se presente posteriormente algin
procedimiento de nulidad, caducidad o cancelacién, pudiendo suspender
incluso oficiosamente y por el tiempo necesario hasta que se resuelva el

procedimiento respectivo.

El titulo debe expedirse una vez que el tramite se haya concluido y
cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios, publicandose
dicha resolucion en la gaceta. Sin embargo, si se niega el registro de la
marca, el IMPI debe notificarlo al solicitante, motivando y fundamentando
debidamente su resolucion.

En el titulo que se expida debera constar lo siguiente:

a) Numero de registro de la marca;

b) Signo distintivo de la marca (nominativa, innominada, tridimensional o

mixta);

c) Productos o servicios que abarca;
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d) Nombre y domicilio del titular;

e) Ubicacion del establecimiento, en su caso;

f) Fechas (presentacion de la solicitud, prioridad, primer uso y de

expedicion); y

g) Su vigencia.

De acuerdo a la Ley (articulo 133), la renovacion del registro de una
marca debe solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de
su vigencia. Sin embargo, la misma Ley practicamente hace nula dicha
obligacion al establecer “el Instituto dara tramite a aquellas solicitudes que se
presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminacion de la
vigencia del registro”, es decir, en realidad se cuenta con un plazo de un afio
para solicitar la renovacion (seis meses antes y seis después del
vencimiento), generando con ello el cuestionar la obligatoriedad de la primera
parte de esta disposicion legal. En realidad se presenta cierta flexibilidad para
evitar que la caducidad del derecho de uso exclusivo. El mismo numeral
posteriormente sefiala que vencido el plazo anterior (seis meses posteriores
al vencimiento), sin que se presente la solicitud de renovacién, el registro

caducara.

3.2.7.3 Nulidad del Registro de una Marca

En los términos que hemos venido desarrollando este tema, el registro
de una marca tiene como principal objeto el proteger a su titular en el derecho
al uso exclusivo de la misma y en contra de falsificaciones o explotaciones de
productos conocidos coloquialmente como “pirateria”. En virtud de ello es que
la misma Ley prevé las acciones a ejercitarse en casos de registros de

marcas gque sean en contravencion a las disposiciones legales.
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Conforme al articulo 151 de la LPI, una marca sera nula cuando:

a) Se haya otorgado en contravencion a la LPI o en su caso, a la Ley que

hubiese estado vigente en al momento del registro;

b) La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que
haya sido usada en el pais o0 en el extranjero con anterioridad a la

fecha de la presentacion de la solicitud de la marca registrada.

En este caso la nulidad aplicaria si la marca se utiliza a los mismos o
similares productos o servicios y por supuesto que estaria sujeta a

prueba respecto al uso previo y en forma ininterrumpida;

c) Exista falsedad en los datos de la solicitud y que en dichos términos se
hubiese otorgado el registro;

d) El otorgamiento se haya dado por error, inadvertencia o diferencia de
apreciacion, al existir otro vigente que se considere invalido
precisamente por tratarse de una marca que sea igual o semejante en

grado de confusion; y

e) El agente, representante, usuario o distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre,
sin el consentimiento del titular de la marca extranjera, en cuyo caso, el

registro se considerara como obtenido de mala fe.

El plazo para ejercitar las acciones de nulidad es de cinco afos, a partir
de la fecha en que surta sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta,

[P i} 0

excepto lo referente en los incisos “a@” y “e”, las que podran ejercitarse en
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cualquier tiempo. El plazo para el supuesto establecido en el inciso “b” es de

tres afnos.

3.2.7.4 Caducidad del Registro de una Marca

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 130 de la LPI, si una
marca no es utilizada en un plazo de tres afios consecutivos, procederd la
caducidad de su registro. Existe la salvedad a la regla anterior cuando su
titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado
durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de
la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, o bien, que por
circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca, se haya
obstaculizado el uso de la misma, tales como restricciones a la importacion o
por virtud de otros requisitos gubernamentales aplicables al caso concreto de

los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Por su parte, el RLPI establece en su articulo 62, que ‘para los efectos
del articulo 130 de la Ley, entre otros casos, se entendera que una marca se
encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han
sido puestos en el comercio o0 se encuentran disponibles en el mercado en el
pais bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y
costumbres en el comercio. También se entendera que la marca se encuentra

en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportacion.”

Consideramos importante que el Reglamento aclare esta cuestion
relativa a lo que debe entenderse por “uso”, ya que no es suficiente
argumentar que se ha estado produciendo u ofertando el servicio si de hecho
en realidad no se encuentra en el mercado la marca, ya sea dentro de nuestro

pais o en el extranjero.
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También vimos previamente que el articulo 133 de la LPI sefala los
plazos para solicitar la renovacion y que si ésta no se solicita dentro de un
plazo de seis meses posteriores a la terminacion de la vigencia del registro,
el registro caducara.

Asi, nuevamente el articulo 152 de la LPI establece que el registro

caducara en los siguientes casos:

a) Cuando no se renueve en los términos de la Ley; y

b) Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion

administrativa de caducidad, salvo causa justificada.

3.2.7.5 Cancelacién del Registro de una Marca

La cancelaciéon del registro de una marca procedera cuando su titular
haya provocado o tolerado que se transforme en una denominacion genérica
gue corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales
se registré, de tal manera que, en los medios comerciales y en el uso
generalizado por el publico, la marca haya perdido su caracter distintivo, como

medio de diferenciacion del producto o servicio al que se aplique.

El articulo 154 de la LPI establece que el titular de una marca podra
solicitar, en cualquier tiempo la cancelacién de su registro. En su caso, el IMPI
puede requerir la ratificacién de la firma de la solicitud, segin se establezca

en el Reglamento.

Asi, el articulo 63 del RLPI sefala los casos en que el Instituto podra

requerir dicha ratificacion:
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a) Cuando exista cotitularidad de la marca registrada de que se trate: y

b) Cuando se trate de marcas colectivas.

Por ultimo debemos comentar que las declaraciones de nulidad,
caducidad o cancelacion del registro de una marca, estara a cargo de IMPI,
via administrativa, y ya sea de oficio, a peticion de parte o del Ministerio
Puablico Federal, salvo lo establecido por la Ley respecto a la caducidad en la
fraccion | del articulo 152 (cuando no se renueve la vigencia), ya que para ello

no se requiere de declaracién administrativa por parte del IMPI.
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CAPITULO 4
FIGURAS SEMEJANTES A LAS MARCAS
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4.1 PATENTES

Son diversas las definiciones que se han pronunciado respecto a lo
gue es una patente. El Maestro Pedro Carrillo Toral, en su texto denominado

“El Derecho Intelectual en México”, citando a George Gansser, sefiala:

“as patentes son documentos oficiales, por la cuales el Estado
garantiza al inventor o a su sucesor el derecho exclusivo de explotacion
econdmica de su invencion durante un nimero de afios determinado. Por lo
general, contienen una descripcidén exacta de la invencion y de sus ventajas
sobre el nivel técnico precedente, procedimientos de elaboracion y una

definicién precisa de la proteccién solicitada.>?

Por otra parte, el articulo 15 de la LPI establece a lo que debe
entenderse por “invenciéon”, y el articulo 16 de la propia Ley en mencién
sefala lo que se considera patentable, es decir, los inventos que pueden ser
registrados para gozar de la proteccién legal durante la explotacion del

mismo. A este respecto los numerales mencionados literalmente establecen:

“Articulo 15.- Se considera invencién toda creacion humana que
permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza,
para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades
concretas.”

“Articulo 16.- Seran patentables las invenciones que sean nuevas,
resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion
industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

l.- Los procesos esencialmente biolégicos para la produccion,
reproduccion y propagacion de plantas y animales;

Il.- EI material biolégico y genético tal como se encuentran en la
naturaleza;

[1l.- Las razas animales;

* Ibidem, p.102.
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IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.”

Como podra apreciarse, una patente se encuentra siempre referida a
un invento humano, y lo que se protege es precisamente la creacion humana
gue transforme la energia o la materia, no so6lo un signo distintivo como en el
caso de las marcas, siendo por ello diferente a la proteccidon otorga por la Ley
para las dos figuras. Asi, mientras que las patentes tienen una vigencia de 20
afos improrrogables (articulo 23 LPI), las marcas son de 10 afios que pueden
ser renovadas sin limitacion alguna en el nimero de renovaciones. Con ello,
se permite que la invencion patentada sea explotada exclusivamente por su
autor durante dicho plazo, pero posteriormente el invento deja de tener tal
proteccién para pasar a formar parte de un dominio publico en pro del
desarrollo y modernizacién general del pais, mientras que la marca no tiene
ese efecto, y genera el derecho a la explotacion por el tiempo que el titular del
mismo mantenga vigente su registro, por tratase so6lo de un nombre o

emblema que distingue a su propietario.

En términos generales consideramos que con estas especificaciones
se logra entender la diferencia entre ambos conceptos, lo cual creemos
importante mencionar, dada la tendencia existente en confundir las figuras

gue de alguna manera parecieran afines.

4.2 NOMBRES COMERCIALES

El nombre comercial es una figura reconocida igualmente por la LPI, el
cual tiene por objeto el identificar el nombre de un establecimiento comercial y
distinguirlo asi de otros semejantes, dedicados al mismo giro comercial o

industrial. El articulo 105 de la LPI establece:
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“Articulo 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo
estaran protegidos, sin necesidad de registro. La proteccion abarcara la
zona geografica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extendera a
toda la Republica si existe difusion masiva y constante a nivel nacional
del mismo.”

El Maestro Carrillo Toral sefiala en su obra que el usuario de un
nombre comercial puede solicitar al IMPI la publicacion del mismo en la
Gaceta, publicacién que producira el efecto de establecer una presuncion de

la buena fe en la adopcién y uso del nombre comercial.*

Como podra apreciarse, esta figura pudiera generar una confusion con
una marca, pero realmente se distingue de ella en el sentido de que el
nombre comercial lo que protege es la denominacién que se ha dado a un
establecimiento comercial o industrial, que pudiera o no coincidir con una
marca, pero que no es en si lo mismo. Aunque el fin del nombre comercial es
el de distinguir al establecimiento de otros dedicados al mismo o semejante
giro comercial, lo cual también es uno de los objetivos de las marcas, pero
éstas son mas amplias, ya que se trata de signos distintivos que se aplican a

productos o servicios, y no a establecimientos.

4.3 DENOMINACIONES DE ORIGEN

La denominacién de origen es otra de las figuras que eventualmente
pudieran ocasionar confusion con el concepto de marca. La LPI define a la

denominacion de origen como:

Articulo 156.- Se entiende por denominacién de origen, el nombre de
una region geografica del pais que sirva para designar un producto
originario de la misma, y cuya calidad o caracteristica se deban

® Ib, p. 183.
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exclusivamente al medio geografico, comprendido en éste los factores
naturales y los humanos.

En nuestro pais contamos con algunas denominaciones de origen
debidamente registradas y reconocidas incluso a nivel internacional, tal y
como lo establece el Maestro Carrillo Toral®, al sefialar que el “Tequila’,

“Mezcal”, “Olinala”y “Bacanora”, son denominaciones de origen mexicanas.

Esta figura, no obstante que distingue el producto elaborado por su
lugar de fabricacién o elaboracion, no es propiamente una “marca”, ya que
incluso un tequila podra contar a su vez con una marca especifica para
diferenciarlo de otros elaborados en el mismo lugar. Lo que hace la
denominacion de origen es solo identificar que se trata de un producto

elaborado en un lugar especifico, como lo define la LPI.

* Ib, p. 189.
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CAPITULO 5
MECANISMOS DE DEFENSA
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5.1 LOS MECANISMOS DE DEFENSA EN GENERAL

Los derechos de propiedad industrial, al encontrarse protegidos por
nuestra ley, cuentan con mecanismo o medios de defensa legales, para con
ello hacer valer los derechos correspondientes, en este caso, para quienes
consideren vulnerados sus derechos en la explotacion exclusiva de una
marca. Sin embargo, existen distintas vias a las que se puede acudir, en
funcion a la violacion en que se incurra o a lo pretendido por el agraviado
segun lo considere procedente o adecuado a sus intenciones, pudiendo optar

por la via administrativa, civil o penal.

Debemos comentar que conforme al articulo 229 de la LPI, las
acciones civiles y penales prevista por la ley podran ejercerse siempre y
cuando el titular del derecho haya realmente aplicado a los productos,
envases o embalajes de productos protegidos por la Ley, las indicaciones y
leyendas establecidas por los articulos 26 y 131 de la propia LPI, o bien,
manifestado o hecho del conocimiento publico, por algun otro medio, que los
productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad
industrial, requisito que no sera exigible en tratAndose de infracciones
administrativas que no impliquen una violacion a un derecho de propiedad

industrial.

5.2 VIA ADMINISTRATIVA
Los procedimientos que son susceptibles de ser impugnados por la via

administrativa son para solicitar la nulidad, caducidad, cancelaciéon o

infraccion administrativa derivada de un registro, procedimiento que se realiza
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ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, segun se desprende de

lo dispuesto por los articulos 187 y 188 de la LPI, los cuales sefialan:

“Articulo 187.- Las solicitudes de declaracion administrativa de nulidad,
caducidad, cancelacion e infraccion administrativa que establece esta
Ley, se sustanciaran y resolveran con arreglo al procedimiento que
sefala este capitulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo
aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Codigo Federal
de Procedimientos Civiles.

Articulo 188.- El Instituto podra iniciar el procedimiento de declaracion

administrativa de oficio o a peticion de quien tenga interés juridico y
funde su pretension.”

Las clases de infracciones administrativas que pudieran resultar

aplicables en el caso de las marcas, segun el articulo 213 de la LPI, son,

entre otras:

1.

Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la

industria, comercio y servicios que impliguen competencia desleal.

Poner a la venta o en circulaciéon productos u ofrecer servicios,
indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo
estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o
cancelado, se incurrird en infraccion después de un afio de la fecha de
caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la

declaracion correspondiente.

Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los

protegidos por la registrada.
Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusion como elemento de un nombre

comercial o de una denominacion o razon social, o viceversa, siempre
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gue dichos nombres, denominaciones 0 razones sociales estén
relacionados con establecimientos que operen con los productos o

servicios protegidos por la marca.

5. Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4o0. y las fracciones VII, VI, IX,
XIl, XIII, XIV 'y XV del articulo 90 de la LPI.

6. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusion como nombre comercial, denominacion o razén social o
como partes de éstos, de una persona fisica 0 moral cuya actividad sea
la produccion, importacion o comercializacion de bienes o servicios
iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el
consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de

marca o de la persona que tenga facultades para ello.
7. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos
gue causen o induzcan al publico a confusion, error o engafio, por

hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y

el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o

autorizacion de un tercero;

c) Que se prestan servicios 0 se venden productos bajo autorizacion,

licencias o especificaciones de un tercero;
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d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o

localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al

publico a error en cuanto al origen geografico del producto.

10.

11.

12.

13.

Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los
servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de
otro. No estar4d comprendida en esta disposicion, la comparacion de
productos o servicios que ampare la marca con el propésito de informar
al publico, siempre que dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o
exagerada en los términos de la Ley Federal de Proteccién al

Consumidor.

Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los

gue la marca se aplique.

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a
los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso6

ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica

una marca registrada que hayan sido alterados.

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica
una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o

suprimido parcial o totalmente ésta.
Importar, vender o distribuir en contravencion a lo previsto en esta Ley,

sin la autorizaciéon del titular del registro, en cualquier forma para fines

comerciales:
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a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de

trazado protegido; o

¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un

esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente.

14.

15.

Usar la combinacién de signos distintivos, elementos operativos y de
imagen, que permitan identificar productos o0 servicios iguales o
similares en grado de confusién a otros protegidos por esta Ley y que
por su uso causen o induzcan al publico a confusion, error o engafio,
por hacer creer o suponer la existencia de una relacién entre el titular
de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales
elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye
competencia desleal en los términos de la fraccion | de este mismo

articulo.

Las demas violaciones a las disposiciones de la Ley que no constituyan

delitos.

5.3 VIA CIVIL

El Maestro Pedro Carrillo Toral establece que “por lo que respecta a la

via civil, el articulo 221 Bis de la LPI se limita a la posibilidad de demandar la

reparacion del dafio material o la indemnizacion de dafios y perjuicios por la

violacién de los derechos de la propiedad industrial, que en ningln caso sera

inferior al 40% del precio de venta al publico de cada producto o la prestacion
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de servicios que impliqguen una violacion de algunos o alguno de los derechos

de la propiedad industrial regulados en la ley de la materia™®

Es claro que la via civil normalmente aplica en casos de reparaciones
del dafio, ya que algunas de las acciones intentadas y regidas por
procedimientos de naturaleza distinta generan que se deje a salvo el derecho
para la reparacion del dafo, y que se haga valer por la correspondiente. El
Cddigo Civil Federal al igual que el vigente para el Estado de Baja California,
como los de otros estados, contienen disposiciones legales relativas a las
“obligaciones” y las responsabilidades en que se incurre ante el
incumplimiento, asi como los casos incluso de de responsabilidad objetiva,
existiendo vias o procedimientos para lograr cobrar un dafio, es decir, para la

“reparacion del dano”.

Por ello, ante la declaracion de un derecho por autoridad diversa al
juzgador civil, se determina la facultad del sujeto favorecido con la resolucion
para obtener la satisfaccion de su derecho a ser resarcido en el dafio
ocasionado, y esto se convierte en la base de la accion civil en busqueda
precisamente del pago del dafio ocasionado, mencionando la palabra “pago”
en virtud de que generalmente se traduce en una cuestion econémica y que
ante la omision del cumplimiento en forma voluntaria por parte del deudor, el
acreedor se ve en la necesidad de acudir a la via civil para lograr el cobro

respectivo.

Asi, igualmente sucede con los derechos de propiedad industrial, los

cuales, no fueron excepcion.

% Ip, p. 215.
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5.4 VIA PENAL

Esta materia también contiene delitos previstos por la propia LPI, tal y
como lo establece el articulo 223, mismos que se persiguen por querella, es
decir, a solicitud de parte agraviada. Cabe mencionar que los Cddigos
Penales pueden llegar a establecer delitos relacionados con esta materia,
pero para los efectos de este estudio, s6lo haremos mencion de los que
emanan de la LPI, y relativos en lo particular a los casos en que se involucre o
se desprenda alguna infraccion relacionada con las marcas. En ese sentido,

la LPI consideran como delitos los siguientes:

1. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del
articulo 213 de la Ley, una vez que la primera sancién administrativa

impuesta por esta razén haya quedado firme.

2. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacién comercial, marcas

protegidas por la Ley.

3. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en
forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, asi como aportar o
proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos
destinados a la produccion de objetos que ostenten falsificaciones de

marcas protegidas por la Ley.

Las sanciones aplicables a los delitos se desprenden de los articulos
223 Bis y 224, los cuales ordenan que se impondra de dos a seis afos de
prision y multa de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal, a quien venda a cualquier consumidor final en vias o en
lugares publicos, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos

gue ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley. Si la venta se
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realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o
permanente, se aplicara lo dispuesto en los articulos 223 y 224. Ademas, el
articulo 224 establece la misma sancion para quienes cometa alguno de los
delitos que se sefalan en las fracciones I, IV, V o VI del articulo 223 de la Ley
y que en caso de los delitos previstos en las fracciones Il o Il del mismo
articulo 223, se impondran de tres a diez afios de prision y multa de dos mil a

veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.

La LPI prevé que seran los tribunales federales los competentes para
conocer de los delitos antes referidos, pero igualmente para los conflictos de
naturaleza civil y mercantil, salvo que las controversias afecten solo intereses
particulares, en cuyo caso el agraviado podra elegir a los tribunales del orden
comun, sefalando que en los procedimientos judiciales, la autoridad judicial
podra adoptar las medidas previstas por la misma LPI asi como lo previsto en

los tratados intencionales en los que nuestro pais sea parte.
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CAPITULO 6
ACUERDOS INTERNACIONALES
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6.1 GENERALIDADES

Ante la trascendencia que puede tener una marca, la proteccion de la
misma va mas alla de los limites de nuestro pais, y se reconoce en la LPI, los
derechos preferenciales que una marca pueda tener como producto de su
explotacion en el extranjero. Asi lo hemos visto al mencionar las leyes o
decretos que historicamente han existido en México y que hacen referencia a

marcas extranjeras, como incluso se desprende de la propia Ley.

Pues bien, por ser precisamente un tema que trasciende a las fronteras
y que es un problema afin en otros paises, existen tratados internacionales
suscritos por México y que tratan sobre este tema, de los cuales sélo

analizaremos dos de ellos en este capitulo.

Es importante resaltar la importancia de la aplicacién de los tratados
internacionales a la luz de la LPI, lo cual se pone de manifiesto desde su
articulo 1, el cual analizamos y transcribimos dentro del capitulo referente al
marco juridico del registro de marcas.® Esta disposicion ordena la aplicacion
de la ley en toda la Republica “sin perjuicio de lo establecido en los Tratados
Internacionales”, es decir, desde su inicid la LPI, claramente hacen ver la
obligatoriedad e importancia de la aplicacion de los tratados internacionales

suscritos por México, incluso al margen de lo sefialado en la propia ley.
Por otra parte, el articulo 117 de la LPI igualmente sefiala:

Articulo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México,
dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en
su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en

% Ver supra 3.2 La Ley de la Propiedad Industrial.
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otros paises, podra reconocer como fecha de prioridad de presentacion
de la solicitud en que lo fue primero.

A manera de complementacion de la disposicion antes transcrita, el
RLPI establece:

Articulo 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo 117
de la Ley, el solicitante de registro de marca debera satisfacer los
requisitos siguientes:

|. Sefalar en la solicitud, cuando se conozca, el numero de la solicitud
de registro de marca presentada en el pais de origen, cuya fecha de
presentacion se reclame como fecha de prioridad;

[I. Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

lll. Exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la
solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca
presentada en el pais de origen y, en su caso, de la traduccion
correspondiente. En caso de no cumplir con este requisito, se tendra
como no reclamado el derecho de prioridad.

Por otra parte, el articulo 118 de la LPI establece como requisitos para

reconocer la prioridad referida en el articulo 117, los siguientes:

I. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el
pais de origen y la fecha de presentacion de la solicitud en ese pais;

II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a
productos o servicios adicionales de los contemplados en la
presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad sera reconocida
so6lo a los presentados en el pais de origen.

[ll. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la
solicitud se cumplan los requisitos que sefalan los Tratados
Internacionales, esta Ley y su Reglamento

Las anteriores disposiciones nuevamente resaltan el reconocimiento de
la aplicacion de los tratados internacionales suscritos por México en la materia

gue nos ocupa, asi como el reconocimiento de derechos de prelacion por el
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uso de una marca en el extranjero. Siendo por ello que consideramos
trascendente analizar el convenio que de manera particular se refiere a la
propiedad industrial, como lo es el Convenio de Paris, asi como la parte
relativa que se encuentra contenida en el Tratado de Libre Comercio con
Ameérica del Norte, para destacar algunas de las disposiciones aplicables,

principalmente al tema que nos ocupa, es decir, al registro de marcas.

6.2 CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial fue
suscrito en 1883. En aquel momento, un total de once paises firmaron el
mismo. México se adhirié el 7 de septiembre de 1903, habiendo aprobado la

dltima reforma (Acta de Estocolmo) el 26 de julio de 1976.%’

En materia de propiedad industrial, este documento es el mas
importante en el régimen internacional, ya que constituye una solucion
inteligente frente a la diversidad de legislaciones de los Estados a fin de
proteger internacionalmente a los titulares de derechos de propiedad
industrial, asegurando ciertos privilegios en cada pais miembro del

Convenio.*®

El Convenio supone que los paises integrantes se obligan a adoptar en
sus respectivas legislaciones los lineamientos generales del mismo.
Basicamente, el Convenio se distingue por otorgar los derechos de
“exclusividad” en la mayoria de sus disposiciones, y a criterio de Rafael Pérez
Miranda (refiriéndose a las patentes), destaca ademas la inclusion de los

siguientes principios:*®

%7 pérez, op. cit., p. 34.
% Castrejon, op. cit., p.p. 315.
* pérez, op. cit., p.p. 34-36.
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a) El “trato nacional”, en donde cada Estado contratante debe
otorgar a los nacionales de los restantes miembros los mismos
derechos que a sus ciudadanos, extendiéndose incluso a
extranjeros con domicilio o establecimientos en uno de los paises

adheridos.

b) El principio de “prioridad”, entendiéndose como tal el derecho de
guien solicita un registro en alguno de los paises contratantes,
gozando de prioridad durante un plazo de un afio para efectuar el

registro en los restantes.

c) El principio de “independencia”, en donde la concesién de una
patente en un pais no da derecho a exigir sea patentizado en los
demas paises miembros. De igual forma, la negativa o caducidad
de un derecho en un pais, no sera argumento suficiente para

rechazar la peticién en otro.

d) El principio de “agotamiento del derecho de patente”, en donde la
introduccion de un producto fabricado con un procedimiento
patentado en el pais, otorga al titular de la patente los mismos

derechos que él tiene sobre los productos fabricados en ese pais.

e) El “abuso en el gjercicio del derecho de patente”, como la no
explotacion, so6lo puede ser sancionado con el otorgamiento de
licencias obligatorias, no exclusivas, después de un plazo de cuatro
afios a partir del deposito de la solicitud o de tres afos a partir del

otorgamiento del derecho, el que venza mas tarde.
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Por su parte, Gabino Castrejon establece que en el Convenio de Paris,

es posible diferenciar cuatro tipos de disposiciones: *°

a)

b)

d)

Aquellas que pueden considerarse de Derecho Internacional
Publico y que se refieren a los derecho y obligaciones de los
Estados miembros y que a la vez, establecen la Union y sus
organos (Vgr. el articulo 12 que exige a los Estados miembros el
establecimiento de un servicio nacional de la propiedad

industrial e imprimir ciertas publicaciones periddicas).

Las que permiten o exigen a los Estado miembros el legislar en
el campo de la propiedad industrial (Vgr. El articulo 4 D 1, 3, 4,
y 5 que permite a los Estados miembros regular algunos
aspectos relativos al derecho de propiedad, o en el articulo 5 A
2. que concede derecho a legislar contra los abusos del ejercicio
de exclusividad).

El derecho “unionista®, es decir, principio de igualdad o

asimilacion con los nacionales, sin el requisito de reciprocidad.

Los derechos y las obligaciones de los particulares (Var.
Derecho de prioridad — articulo 4; limitacién de las posibilidades
de reusa o anulacién — articulo 4 quater; la proteccién de marcas

registradas en otros paises — 6 quinqués; etcétera).

Asi, los desarrollos que se notan en México, en las instituciones y en

las normas, tienen su base en el Convenio de Paris y sus distintas revisiones.

Las diversas leyes que han existido y sus modificaciones generalmente son

producto de la modernizacion misma del Convenio, motivado por las

“0 Castrejon, op. cit., p.p.315-317.
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experiencias de sus miembros que, a su vez, enriquecen los cuerpos

legislativos internos.

Por la importancia que reviste, presentamos parte del contenido de
este Convenio, en lo que concierne a nuestro tema, es decir, a las marcas.
Cabe mencionar que el contenido completo del documento lo hemos incluido
Como anexo a este trabajo, dada la importancia y trascendencia que el mismo
reviste en el reconocimiento a nivel internacional de los derechos de

propiedad industrial.

Se trata pues del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, del 20 de marzo de 1883, revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en
La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en
Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

La forma de su redaccibn es mediante el numero del articulo
correspondiente, el cual se subdivide a su vez in diversos apartados
distinguidos por nuameros, letras o ordinales escritos, lo cual es importante

sefalar para evitar confusiones al momento de citar las fuentes.

Pues bien, el Articulo 1 del citado Convenio de Paris, deja ver que los
paises que suscriben tal convenio se constituyen en Union para la proteccion
de la propiedad industrial, entendiéndose por tal las patentes de invencion, los
modelos de utilidad, los dibujos o0 modelos industriales, las marcas de fabrica
o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones
de procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion de la
competencia desleal, y haciéndose extensivo al dominio de las industrias
agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por
ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas

minerales, cervezas, flores, harinas.

85



Por su parte, el articulo 2 establece, entre otras cosas, que los
nacionales de cada uno de los paises de la Union gozaran de las ventajas
que las leyes respectivas concedan a sus nacionales en todos los demés

paises de la Union, especialmente de los derechos previstos en el Convenio.

El articulo 3 hace extensiva la aplicacion del Convenio a los paises que
no formen parte del mismo pero que por estar domiciliados o tener
establecimientos industriales o comerciales efectivos en alguno de los paises

miembros, les resultarian aplicables dichas disposiciones.

Respecto al tema que nos ocupa en este trabajo, el articulo 5 del
Convenio establece en su punto 1 que en caso de que en un pais fuese
obligacion la utilizacion de la marca registrada, tal registro no podra ser
anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las

causas de su inaccion.

Por otra parte, en su apartado 2 se precisa que el “empleo de una
marca de fabrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera
por elementos que no alteren el caracter distintivo de la marca en la forma en
gue ésta ha sido registrada en uno de los paises de la Union, no ocasionara

la invalidacion del registro, ni disminuira la proteccion concedida a la marca.”

El articulo 6 es el que trata en mayor medida el tema de las marcas

destacando lo siguiente:

a) Que las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica
o0 de comercio seran determinadas en cada pais por su legislacion
nacional.

b) Que una marca depositada por un nacional de un pais de la Unidn en

cualquier otro pais miembro de la Uniébn no podra ser rehusada o
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invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o
renovada en el pais de origen.

c) Que el registro de una marca regularmente inscrita en un pais de la
Unién, sera considerada como independiente de las marcas
registradas en los demas paises de la Unidén, comprendiéndose en ello

el pais de origen.

De estas disposiciones se desprende una primera justificacion ante la
necesidad de un registro internacional de marcas, ya que, en ocasiones, ante
la trascendencia de una marca, se puede procurar una protecciéon a nivel
internacional para evitar que precisamente la proteccion se circunscriba
Unicamente al pais del registro original. Entendemos la posible existencia de
casos en gue no se justifique un registro internacional ya sea por la falta de
penetracion en el extranjero o por no contar con indicios que amerite tal
proteccion, evitando con ello que se prohiba a otros paises el uso de la marca
para el giro, ramo o clase especifica de que se trate, pero la intencion es
sugerir tal registro, previa la acreditacién de la popularidad, uso, aplicacion del
signo distintivo, y trascendencia, para que pueda gozar de una proteccion que

no esté sujeta a registro o defensa de prioridad o anterioridad en cada pais.

Igualmente entendemos que los paises no suscritos a algin convenio o
tratado internacional que proteja a la propiedad industrial no podria ser
obligado reconocer derechos prioritarios, pero consideramos que si su
legislacion local prevé el respetar derechos de marcas extranjeras
previamente vigentes, la constancia de un registro internacional seria
conveniente una evidencia legitima para demostrar tal prioridad o anterioridad

de los derechos de uso.
En el articulo 6 Bis, esencialmente se establece el compromiso de los

paises firmantes 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
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traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca notoriamente
conocida, si asi lo permite su legislacion interna. De la misma manera, en este
Convenio de Paris, se sefiala el acuerdo de los miembros de rehusar o anular
el registro y prohibir, la utilizacion de los escudos de armas, banderas y otros
emblemas de Estado de los paises de la Unidn, signos y punzones oficiales
de control y de garantia adoptados por ellos segun el Articulo 6 Ter,
abarcando incluso los escudos de armas, banderas y demas
correspondientes a organizaciones internacionales intergubernamentales de
las cuales uno o varios paises de la Unién sean miembros, excepcién hecha
de los que hayan sido objeto de acuerdos internacionales destinados a

asegurar su proteccion.

La prohibicién de los signos y punzones oficiales de control y garantia
se aplicarian solamente en los casos en que las marcas que los contengan

sean utilizadas en mercancias del mismo género o similar

Con relacién a la cesién de marcas, el Articulo 6 quater sefiala que en
tratandose de cesion de una marca que no sea valida segun la legislacion
interna del pais miembro, a menos que se haya otorgado a la par con la
transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, sera
suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o
del negocio situada en este pais sea transmitida al cesionario con el derecho
exclusivo de fabricar o de vender alli los productos que llevan la marca

cedida.

En lo relativo a la proteccién el Articulo 6 quinquies establece que las
marcas de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pais de origen
sera admitida para su deposito y protegida tal cual es en los demas paises de
la Unidn, y que estos paises podran, exigir la presentacion de un certificado
de registro en el pais de origen, antes de proceder al registro definitivo,

considerandose como “pais de origen” el lugar en el cual el depositante tenga
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un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, o en su defecto,
donde tenga su domicilio, pudiendo incluso tener derecho por ser nacional de
uno de los paises de la Union. En ese mismo sentido, otros de los apartados
contenidos en este mismo articulo establecen que para apreciar si la marca
es susceptible de proteccién, se deberan tener en cuenta todas las
circunstancias de hecho, principalmente la duracion del uso de la marca y que
no podran beneficiarse de estas disposiciones si la marca para la que se
reivindica la proteccion no ha sido registrada en el pais de origen, lo que
claramente genera el indicio del uso y posible trascendencia de la misma en
rangos internacionales, pero que igualmente genera certeza de primer uso,

prioridad o anterioridades en casos de futuros conflictos.

A este respecto nuevamente comentamos que si bien es cierto el
Convenio de Paris explicitamente reconoce un depésito de una marca, lo
hace con relacion a los paises miembros, es decir, en cada uno de ellos en lo
particular y no como un registro unico internacional, que es precisamente lo
gue se propone en este trabajo, para contar con un medio de acreditacion que
legitime el uso de una marca en un mundo comercial, evidentemente

globalizado.

En lo referente a las marcas de servicios, el Convenio de Paris sefala
en su Articulo 6 sexies el compromiso de los miembros de la Unién para
proteger la las mismas, aunque establece que no estarian obligados a prever

el registro de estas marcas.

Por su parte, los Articulos 7 y 7 bis establecen que la naturaleza del
producto al que ha de aplicarse la marca, no puede ser obstaculo para el
registro de la marca y que los paises miembros se comprometen a admitir el
depdsito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades
cuya existencia no sea contraria a la ley del pais de origen, incluso si tales

colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial,
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permitiendo que dada pais determine las condiciones particulares para la
proteccion de las mismas, considerando que si es contraria al interés publico,
podran rehusar tal proteccién, pero no podré ser rehusadas bajo el argumento
de que no esté establecida en el pais donde la proteccion se reclama o de

gue no se haya constituido conforme a la legislacion del pais.

Por ultimo comentaremos que el Articulo 10 bis del Convenio que
comentamos, establece la obligacién de los paises miembros de la Unién a
asegurar a los nacionales de los demas paises de firmantes una proteccion
eficaz contra la competencia desleal, considerando como acto de
competencia desleal aquel que sea contrario a los usos honestos en materia

industrial o comercial, particularmente:

a) Actos capaces de crear una confusion respecto del establecimiento, los

productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

b) Las falsas aseveraciones que puedan desacreditar el establecimiento,

los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

c) Las indicaciones o aseveraciones que pudieren inducir al publico a
error sobre la naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas, la

aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Convenio de Paris, como se aprecia de las menciones realizadas a
lo largo de este apartado, es quiza el tratado internacional mas importante en
la materia que nos ocupa, siendo por ello indispensable su analisis, lo cual
nuevamente comentamos que aun y cuando contiene disposiciones
tendientes a una proteccion extraterritorial de los derechos en los usos y
explotacion de las marcas, no se desprende del mismo la existencia de un
organismo internacional que garantice mayor proteccion en tal ambito, lo cual

insistimos que debe ser analizado ante los grandes avances de la tecnologia
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y que hace que nuestro mundo sea cada vez mas pequefio en lo que a
distancias ser refiere, no sélo desde el punto de vista de recorridos en viajes,
sino ante el uso de tecnologias tales como las diversas transmisiones via
satelital, que logaran el enterarnos de lo que esta sucediendo al otro lado del

mundo con s6lo tener un monitor al frente.

6.3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es finalmente
suscrito por nuestro pais surge después de las acaloradas negociaciones y
cuestionamientos politicos que giraron alrededor de su celebracion. El 20 de
diciembre de 1993 se publica en el Diario Oficial de la Federacion, el “Decreto
de Promulgacion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”,
precisamente en su texto en idioma espafiol, siendo entonces Presidente de
la Republica el Lic. Carlos Salinas de Gortari y aprobado por la Camara de

Senadores el dia 22 de noviembre de 1993.

El tema relacionado con la propiedad intelectual se encuentra ubicado
en la Sexta Parte de dicho Tratado, precisamente denominado “PROPIEDAD
INTELECTUAL”. El Unico capitulo que la compone es el numero XVII, bajo el
mismo titulo anterior, y contiene los articulos que van del 1701 al 1721,

ademas de los anexos correspondientes.

En este capitulo, aparecen las reglas que rigen a los paises firmantes
tanto en cuestion de derechos de autor, como en lo relativo a todas las figuras
gue integran el derecho a la propiedad industrial, entre ellos, lo
correspondiente a las marcas, mismo que se encuentra dentro del articulo
1708.
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Cabe mencionar que tal y como lo establece Mauricio Jalife Daher
“..muchos de los cambios considerados como obligados en nuestra
regulacion de patentes y marcas por los paises industrializados, fueron ya
introducidos en la nueva Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de
junio de 1991, la cual responde adecuadamente a los estandares

generalmente aceptados a nivel internacional,” **

Al mencionar que se trata de los “estandares generalmente aceptados”,
significa que no seran exactamente los mismos textos, pero si los mismos
objetivos y tendencias de proteccion. Un ejemplo de lo anterior es la definicion
de “marcas” que aparece en el punto 1 del sefialado articulo 1708 del TLCAN,
la cual es incluso mas amplia que la que aparece en nuestra LPI, pero que

finalmente persiguen los mismos objetivos.

Al respecto tenemos que en el TLCAN se establece como definicion la

siguiente:

“1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o
cualquier combinacion de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de
personas, disefios, letras, nimeros, colores, elementos figurativos o la
forma de los bienes o de la de su empaque. Las marcas incluiran las
de servicios y las colectivas y podran incluir las marcas de certificacion.
Cada una de las Partes podra establecer como condicién para el
registro de las marcas que los signos sean visibles.”

Por su parte, el articulo 88 de la LPI, establece:

“Articulo 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.”

Posteriormente, en el articulo 89 de la LPI, se enumeran los signos que

pueden constituir una marca, complementandose de alguna manera, parte de

4 Jalife, op. cit., p. 145.
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la definicion transcrita del TLCAN, al contemplar a las denominaciones y
figuras visibles, formas tridimensionales, nombres comerciales y nombres
propios de una persona fisica, por lo que consideramos que, en este rubro,

ambos cuerpos legales son congruentes entre si.

El punto 2 del articulo 1708 del TLCAN, establece una de las medidas
protectoras para las marcas consistentes en impedir el uso de signos
idénticos o similares a otros, previamente registrado o utilizados por un
tercero con mejor derecho, pero limitdndolo a que se trate de bienes o
servicios también idénticos o similares y que pudiesen generar cierto grado de
confusion. La responsabilidad de los paises firmantes consiste en el
otorgamiento de dicho derecho de impedir el uso indebido, salvo

consentimiento del titular. Al respecto, tal apartado literalmente establece:

“Cada una de las Partes otorgara al titular de una marca registrada el
derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el
consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o
similares para bienes 0 servicios que sean idénticos o similares a
aquéllos (sic) para los cuales se ha registrado la marca del titular,
cuando dicho uso genere una probabilidad de confusién. Se presumira
la probabilidad de confusién cuando se use un signo idéntico para
bienes o servicio idénticos. Los derechos arriba mencionados se
otorgaran sin perjuicio de derechos previos y no afectaran la posibilidad
de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del
uso.”

En la LPI, especificamente dentro del articulo 90, tal y como ya lo
analizamos, se incluye un listado de cuestiones que no pueden ser
registradas como marcas, y en las fracciones XVI y XVII se sefialan
prohibiciones de registrar marcas que sean idénticas o semejantes en grado
de confusién, lo que corresponderia correlativamente a lo previamente

trascrito. En términos semejantes se pronuncia el articulo 91 de la misma Ley.

Con relacion a la vigencia y obligatoriedad en el uso de marcas, a fin

de evitar que se registren las mismas y no se utilicen, pudiendo caer en el
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absurdo de contar con un sinnUmero de marcas registradas, limitando la

posibilidad de ser registradas por terceras personas, y que las mismas no

sean realmente explotadas o utilizadas ni por el titular ni por terceros, siendo

por ello, que al igual que en la LPI, especificamente en el articulo 130, se

establece que la caducidad de una marca procede cuando no se utilice la

misma durante 3 afios consecutivos. En el punto 3 del TLCAN se establece:

“3. Cada una de las Partes podra supeditar la posibilidad de registro al
uso. No obstante, la solicitud de registro no estara sujeta a la condiciéon
de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegara una
solicitud Unicamente con fundamento en que el uso previsto no haya
tenido lugar antes de la expiracion de un periodo de tres afios, a partir
de la fecha de solicitud de registro.”

En lo relativo al procedimiento o sistema para el registro de marcas, y

las reglas generales que los tres paises miembros del TLCAN deberan

observar, se establecen los siguientes:

“4. Cada una de las Partes establecera un sistema para el registro de
marcas, mismo que incluira:

(a)
(b)

()
(d)
(e)

el examen de las solicitudes;

la notificacion que deba hacerse al solicitante acerca de las
razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;
una oportunidad razonable para que el solicitante pueda
responder a la notificacion;

la publicacion de cada marca, ya sea antes o poco después de
qgue haya sido registrada; y

una oportunidad razonable para que las personas interesadas
puedan solicitar la cancelacion del registro de una marca.

Cada una de las Partes podra dar una oportunidad razonable a
las personas interesadas para oponerse al registro de una
marca.”

En el Capitulo V del Titulo Cuarto de la LPI, denominado “Del Registro

de Marcas”, se establece el procedimiento para el registro de las mismas, y

en el Titulo Sexto los Procedimientos Administrativos, incluyendo tres

capitulos que respectivamente tratan sobre las Reglas Generales de los

94



Procedimientos, del Procedimiento de Declaracion Administrativa y Del

Recurso de Reconsideracion, en donde se establecen las reglas relacionadas

con los puntos que anteriormente se transcriben, y que basicamente sefialan

en forma respectiva a los incisos transcritos lo siguiente:

a)

b)

d)

El articulo 119 de la LPI, se refiere al examen de forma de la
solicitud de registro que sea presentada, y el 122 al examen de
fondo;

El articulo 125 de la LPI senala lo relativo a la notificacion,

motivacion y fundamentacion de la negativa de un registro;

Por su parte, en el articulo 200 de la misma Ley en comento, se
establece la oportunidad de responder a la notificacion,

sefialandose un plazo de 30 dias.

Lo Unico que existe en nuestra Ley relativo a la publicacién de las

marcas, esta contenido dentro del articulo 131, al establecerse que

la leyenda “marca registrada” o sus siglas “M.R.”, o el simbolo ®,

s6lo podré utilizarse cuando dicha marca se encuentre registrada,
sin existir otra disposicion que especificamente se refiera a la
publicacién antes o después del registro, salvo el uso liso y llano de

la marca.

El articulo 138 y el 154 de la LPI se refieren a la cancelacion de
registro. El primero estableciendo los casos en que procede la
cancelacion y el segundo sefalando que en cualquier tiempo puede

solicitarse la misma.

Toda vez que se analiza por separado cada uno de los procedimientos

y recursos incluidos en la LPI, no se abunda mayormente en ellos, sino sélo
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como referencia y correlacion con las obligaciones de México, en materia de

registro de marcas, en congruencia con el TLCAN.

Continuando con el andlisis del documento, el punto siguiente del
TLCAN establece:

“5. La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicara una
marca en ningun caso constituird un obstaculo para el registro de la
marca.”

Como se mencion6 anteriormente, en el articulo 90 de la LPI, se
establece un listado de lo que no serd registrable como marca, pero se refiere
a una serie de signos o nombres que por sus circunstancias seria ildgico o
absurdo que se registrara (Vgr. nombres de uso comun, letras, colores, sellos
oficiales, etcétera). Sin embargo de dicho numeral no se desprende que las
prohibiciones tengan que ver con el servicio o el bien mismo a registrarse, por
lo que consideramos que la reglamentacion mexicana cumple con este
apartado del TLCAN, lo cual incluso coincide con lo que analizamos en el
apartado inmediato anterior, relativo a las disposiciones del Convenio de

Paris.

En este mismo orden de ideas, el punto 6 de TLCAN literalmente

senala:

“6. El Articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicara, con las
modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una
marca es notoriamente conocida, se tomara en cuenta el conocimiento
gue de esta se tenga en el sector correspondiente del publico, inclusive
aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la
promocién de la marca. 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 cuestion.”

Consideramos que la LPI también cumple con este punto del TLCAN,

ya que el segundo parrafo de la fraccion XV del articulo 90 establece que se
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considerara que una marca es notoriamente conocida cuando un sector
determinado del publico conoce la marca en virtud de las actividades de
comercio realizadas y de la promocion o publicidad respectiva, sélo
agregando, mas no limitando, que dichas actividades o publicidad sean

desarrolladas en México o en el extranjero.

El punto siguiente del TLCAN sefiala:

“7. Cada una de las Partes estipulara que el registro inicial de una
marca tenga cuando menos una duraciéon de diez afios y que pueda
renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez afos, siempre
que se satisfagan las condiciones para la renovacion.”

En estos mismos términos se encuentra el articulo 95 de la LPI, sélo

agregando que las renovaciones podran ser por periodos de la misma

duracién, es decir, de 10 afios.

El punto siguiente del TLCAN establece:

“8. Cada una de las Partes exigira el uso de una marca para conservar
el registro. El registro podra cancelarse por falta de uso Unicamente
después de que transcurra, como minima, un periodo ininterrumpido de
falta de uso de dos afos, a menos que el titular de la marca presente
razones validas apoyadas en la existencia de obstaculos para el uso.
Cada una de las Partes reconocerd como razones validas para la falta
de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad
del titular de la marca que constituyan un obstaculo para el uso de la
misma, tales como restricciones a la importacion u otros requisitos
gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la
marca.”

Como lo mencionamos previamente, el articulo 130 de la LPI establece
gue la caducidad de una marca puede presentarse ante la no utilizacion de la
misma, pero nuestra Ley va mas all4 del plazo minimo establecido por el
Tratado, ya que otorga un término de 3 aflos consecutivos, agregando las
salvedades que se establecen en el tratado y que en obvio de repeticiones
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innecesarias omitimos transcribir. Nuevamente, nuestra Ley cumple con las
reglas genéricas del TLCAN, ya que en este punto el lo particular se establece
un minimo de dos afios en el Tratado, es decir, que puede ser un plazo
mayor, tal y como sucede en nuestra Ley mexicana.

Los titulares de las marcas tienen derecho a permitir que terceros
utilicen sus marcas y en ese sentido se pronuncian los articulos 91 fraccion |l
y 92 fraccion Il de la LPI, en cumplimiento con lo dispuesto por el punto 9 de

Tratado en estudio, mismo que establece:

“9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes
reconocera el uso de una marca por una persona distinta al titular de la
marca, cuando tal uso de la marca este sujeto al control del titular.”

Existe en el TLCAN la prohibicion expresa de obstaculizar el derecho
de explotacion de una marca mediante la estipulacion de requisitos
especiales, sefalando a la letra lo siguiente:

“10. Ninguna de las Partes podra dificultar el uso en el comercio de una
marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que
disminuya la funcién de la marca como indicacion de procedencia, o un
uso con otra marca.”

En la actual LPI, no existen requisitos tales que entorpezcan el buen
uso y explotacién de la marca de un bien o servicio, y podemos establecer
llegamos a tal conclusién por exclusién, toda vez que dentro de las limitantes
gue se establecen en el articulo 90 y en los demas que se refieren al uso
mismo, previamente analizados, consideramos que no existen requisitos

determinados cuya aplicacion afecte el uso de la marca en el comercio.
El punto 11 del TLCAN, contiene las reglas acordadas para los efectos

del establecimiento de condiciones para licencias y cesiones de marcas, en

las legislaciones respectivas de los paises signantes del mismo, reglas con

98



las que la LPI cumple perfectamente dentro del Capitulo VI del Titulo Cuarto,
denominado “De las licencias y la transmision de derechos”, estableciendo en
su articulo 136 la posibilidad de que el titular de una marca registrada o en
trdmite pueda conceder licencia de uso a un tercero. El articulo 137 se refiere
a los requisitos para inscribir una licencia y el articulo 143 a su vez establece
la posibilidad de gravar o transmitir los derechos. En general, el capitulo
entero lo prevé con total apego al Tratado en estudio. Al respecto, el TLCAN
establece:

“11. Cada una de las Partes podra establecer condiciones para el
licenciamiento y la cesion de marcas, en el entendido que no se
permitiran las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una
marca registrada tendra derecho a cederla con o sin la transmisién de
la empresa a que pertenezca la marca.”

El punto 12 del TLCAN establece:

“12. Cada una de las Partes podra establecer excepciones limitadas a
los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de
términos descriptivos, a condicion de que las excepciones tomen en
cuenta los intereses legitimos del titular de la marca y de otras
personas.”

A lo largo del Titulo correspondiente a las marcas dentro de la LPI, se
cumple cabalmente con esta regla del Tratado internacional, sélo nos
limitamos a hacer referencia al mismo articulo 90 de la Ley, ya previamente
comentado, y en general las disposiciones contenidas en el mismo en donde
se otorga la apertura necesaria para el debido uso y explotacion de la marca.
Al respecto, Unicamente se limitan los signos que por sus circunstancias no
deben ser susceptibles de exclusividad en el uso, via registro de marcas, asi
como, reconociendo los derechos de terceros con uso anterior al que se
pretenda registrar. Con ello se proporciona seguridad juridica para quienes

realmente tiene el derecho originario de uso de la marca que corresponda.
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En este mismo sentido podemos decir se encuentra redactado el punto
13 del TLCAN, al prohibir el registro como marca de palabras que designen a

los bienes o servicios de que se trata, ya que se establece:

“13. Cada una de las Partes prohibira el registro como marca, de
palabras, al menos en espafol, francés o inglés, que designen
genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de
servicios, a los que la marca se aplique.”

Tal disposicion se encuentra inmersa en lo dispuesto por el Articulo 90
fraccion I, al establecer que no seran registrables como marcas “Los nombres
técnicos o de uso comun de los productos o servicios que pretendan
ampararse con la marca asi como aquellas palabras que... se hayan

convertido en la designacion usual o genérica de los mismos”.

Por ultimo, el punto 14 del TLCAN sefiala:

“14. Cada una de las Partes negara el registro a las marcas que
contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que
induzcan a error, 0 elementos que puedan denigrar o sugerir
falsamente una relacién con personas, vivas 0 muertas, instituciones,
creencias, simbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las
menosprecien o afecten en su reputacion.”

Nuevamente, dentro del mismo articulo 90 repetidamente citado, se
encuentran incluidas las reglas antes trascritas, ya que, por ejemplo, la
fraccion XIV de dicho numeral menciona a las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales susceptibles de engafar al publico o inducir al error
respecto a falsas indicaciones o cualidades del producto, entre otras. Las
fracciones VIl y VIII de este mismo numeral sefialan el no registro de escudos,
banderas o0 emblemas, asi como de signos o sellos oficiales, de billetes,
monedas o cualquier medio oficial de pago, etcétera, lo que de alguna

manera cumple con las reglas del TLCAN.
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Estos son los 14 puntos que se encuentran contenidos en el TLCAN y
relativos a las marcas, con lo que nuevamente confirmamos el apego al
mismo por parte de nuestra LPI, pero que nuevamente, no establecen ni
siquiera como una proteccion entre los tres paises firmantes (México, Estados
Unidos y Canada), algun sistema de registro comun, es decir, tal vez el
Convenio de Paris, por las fechas en que se celebro y que ha sido revisado,
no se tenia del todo claro lo que la tecnologia podria desarrollar en el futuro,
por lo que, quiz& por ello no se considerd la posible necesidad de un registro
internacional de marcas, pero en el caso del TLCAN, que es un tratado
limitado a tres paises miembros, los cuales, de antemano no sélo conocen de
los avances tecnoldgicos actuales sino que incluso, tal convenio internacional
es con fines comerciales, lo cual nuevamente genera la idea de un
“‘desaparecer” de las lineas divisorias o fronterizas para tales efectos, lo cual
con mayor razoén justifica una necesidad de proteccion en materia de

propiedad industrial.

6.4 LA NECESIDAD DE UN REGISTRO INTERNACIONAL COMO
MEDIO DE PROTECCION DE LAS MARCAS

El principio o garantia de la seguridad juridica es uno de los
mayormente tutelados por cualquier sistema juridico. Sin embargo, tal y como
lo hemos venido sefialando, en materia de protecciébn de marcas, resulta
natural el surgimiento de dudas cuando dicha seguridad es cuestionada al
salir la marca del ambito de aplicacion de nuestro ordenamiento juridico

nacional.
Por ello, se explica a lo largo de este trabajo la figura legal de las

marcas, su proteccién y aristas, partiendo de nuestro sistema juridico y

correlacionandolo con figuras internacionales semejante, como de hecho lo
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comparamos al analizar el Convenio de Paris para la Proteccion de la

Propiedad Industrial y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por otra parte, sabemos que los usos indebidos de marcas o su
explotacion sin el debido consentimiento del propietario pude llegar a generar
conflictos legales, tanto con motivo de una competencia desleal como de lo
gue se conoce en el argot de este tema como “pirateria”. Tan se presentan
problemas legales en esta materia que igualmente existen distintas vias para
la defensa de derecho o para la restitucion del derecho o reparacion del
mismo, tal y como lo analizamos en este mismo trabajo, siendo éstas las vias

administrativa, civil y penal.

Una falta proteccién legal puede entorpecer el derecho a explotar una
marca pero también al ejercicio de una accion juridica relacionada con ello, lo
que justifica el buscar alternativas de solucién para prevenir o por lo menos
prever situaciones que lleguen a facilitar las defensas y generar medidas para
garantizar el respeto al derecho de uso y explotacion de una marca, la cual,
eventualmente puede resultar de tal éxito que penetre mas alld de las
fronteras territoriales, con mayor razén en un mundo de dimensién cada vez

mas pequefio.

Como hemos analizado en este capitulo, México ha celebrado tratados
internacionales y comerciales con diversos paises del mundo, pero ninguno
de ellos establece la posibilidad de contar con un registro internacional de
marcas que garantice precisamente lo sefialado en el parrafo anterior y que
de alguna manera legitime el derecho al uso de la marca frente a otras

naciones.
En este trabajo sélo analizamos dos de los tratados firmados por

México y que se encuentran relacionados con el tema medular que nos

ocupa, pero de antemano sabemos que nuestro pais ha firmado diversos
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tratados comerciales con otros paises e incluso con la comunidad europea.
Sin embargo, consideramos que con los dos tratados analizado dejamos
patentizadas las disposiciones legales aplicables en nuestro México, pero
sobre todo, la no existencia de un organismo internacional que de alguna
manera legitime el uso de una marca en dicho rango, para con ello obviar
posibles conflictos legales relacionados con los derechos de uso de una
marca determinada, cuando ésta ha logrado o es susceptible de lograr
trascender de las fronteras de su estado natal, internacionalizandose en este

mundo de consumo y de comercio globalizado.
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CONCLUSIONES
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Después de los andlisis realizados a lo largo de este trabajo, podemos

establecer como conclusiones las siguientes:

1. En México, el derecho a la explotacibn de una marca se encuentra
suficientemente protegido y acorde a los tratados internacionales que
revisamos en este trabajo. Sin embargo, la proteccidbn de una marca
debe evolucionar a la par en que la tecnologia igualmente avanza, lo
gue, aunado la tendencia globalizada de los mercados, requiere de una
salvaguarda especial dentro del &mbito internacional.

2. No obstante los reconocimientos que se encuentran inmerso en el
Convenio de Paris, en el TLCAN, asi como en nuestra propia LPI, de
reconocer un derecho de antigiedad a las marcas previamente
existentes y registradas en otros paises, en contra de quienes pretendan
explotar una marca semejante para el tipo de producto o servicio
previamente registrado, lo cierto es no se genera certeza de que todos
los estados del mundo protejan en el mismo sentido.

3. Para que surta efectos el reconocimiento del derecho a la explotacion de
una marca en el ambito internacional en contra de otra que esté
compitiendo deslealmente, se requiere actualmente de la instauracion de
un procedimiento en cada uno de los paises en donde se pretenda

defenderla.

4. Si a lo anterior le agregamos la tendencia a la sociedad comercial entre
paises, mediante tratados comerciales internacionales, genera que se
acorte aln mas las distancias o fronteras internacionales, justificandose
la necesidad de modernizar los sistemas de protecciéon de derechos al

ritmo en que el mundo igualmente avanza.
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El contar con un registro internacional de marcas simplificaria los
procedimientos para defender un derecho, al existir una instancia que
legitime un registro prioritario con reconocimiento internacional,
generando evidencias mas faciles de presentar y con cierto grado de

contundencia o valor probatorio pleno para tales efectos.

Para que resulte procedente un registro de marcas, se deberd cumplir
previamente con los requisitos necesarios, entre ellos, acreditar el
registro previo en el pais de origen y cumplimiento a sus disposiciones
locales, asi como acreditar que se trata de un derecho auténticamente
explotado en el pais de origen o incluso en varios, para con ello avalar
su aplicaciébn real en la vida comercial, justificando un registro

internacional.
Consideramos que con este registro global se daria mayor garantia de

proteccion de derechos en el uso y explotacion de marcas, a nivel

mundial.
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PROPUESTA:
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UNICA: Crear el Registro Internacional de Marcas, para que, previo el
cumplimiento de requisitos legales que justifiquen el uso y actualizaciéon de la

misma, ésta se encuentre protegida dentro del ambito internacional.
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ABREVIATURAS
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D.O.F. : Diario Oficial de la Federaciéon

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

LPI: Ley de la Propiedad Industrial

RLPI: Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

SE: Secretaria de Economia

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América

del

Norte
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ANEXOS
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Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial

del 20 de marzo de 1883,
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900,
en Washington el 2 de junio de 1911,
en La Haya el 6 de noviembre de 1925,
en Londres el 2 de junio de 1934,
en Lisboa el 31 de octubre de 1958,
en Estocolmo el 14 de julio de 1967
y enmendado el 28 de septiembre de 1979

Articulo 1
Constitucion de la Union; ambito de la propiedad industrialt

1) Los paises a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unién para la proteccién de
la propiedad industrial.

2) La proteccién de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencién, los modelos de
utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio,
el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la
represion de la competencia desleal.

3) La propiedad industrial se entiende en su acepcion mas amplia y se aplica no soélo a la industria y al
comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y extractivas y a todos
los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales,
minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

4) Entre las patentes de invencion se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas
por las legislaciones de los paises de la Unién, tales como patentes de importacion, patentes de
perfeccionamiento, patentes y certificados de adicion, etc.

Articulo 2
Trato nacional a los nacionales de los paises de la Unidn

1) Los nacionales de cada uno de los paises de la Unién gozaran en todos los demas paises de la
Unioén, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes
respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los
derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendran la
misma proteccion que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y
cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condiciéon de domicilio o de establecimiento en el pais donde la proteccién
se reclame podra ser exigida a los nacionales de los paises de la Union para gozar de alguno de los
derechos de propiedad industrial.
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3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislacion de cada uno de los paises de la
Union relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, asi como a la eleccién de
domicilio 0 a la constitucion de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Articulo 3
Asimilacién de determinadas categorias de personas alos nacionales de los paises de la Unién

Quedan asimilados a los nacionales de los paises de la Unién aquellos nacionales de paises que no
forman parte de la Unidn que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales
efectivos y serios en el territorio de alguno de los paises de la Union.

Articulo 4
A. al. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad
G. Patentes: division de la solicitud

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencion, de modelo de utilidad,
de dibujo 0 modelo industrial, de marca de fabrica o de comercio, en alguno de los paises de la Unién o
su causahabiente, gozard, para efectuar el depdsito en los otros paises, de un derecho de prioridad,
durante los plazos fijados méas adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depésito que tenga valor de depésito
nacional regular, en virtud de la legislacion nacional de cada pais de la Unién o de tratados bilaterales o
multilaterales concluidos entre paises de la Unién.

3) Por deposito nacional regular se entiende todo depdsito que sea suficiente para determinar la fecha
en la cual la solicitud fue depositada en el pais de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de
esta solicitud.

B.

En consecuencia, el depdsito efectuado posteriormente en alguno de los demas paises de la Union,
antes de la expiracion de estos plazos, no podra ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en
particular, por otro depdsito, por la publicacion de la invencién o su explotacion, por la puesta a la venta
de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podran dar lugar
a ningun derecho de terceros ni a ninguna posesion personal. Los derechos adquiridos por terceros
antes del dia de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo
que disponga la legislacion interior de cada pais de la Union.

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para las patentes de invencion y
los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos 0 modelos industriales y para las marcas de
fabrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depdésito de la primera solicitud; el dia del
depdsito no esta comprendido en el plazo.

3) Si el ultimo dia del plazo es un dia legalmente feriado o un dia en el que la oficina no se abre para
recibir el deposito de las solicitudes en el pais donde la protection se reclama, el plazo sera prorrogado
hasta el primer dia laborable que siga.
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4) Debera ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de dep6sito sera el punto de partida del
plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior
en el sentido del parrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo pais de la Union, con la
condicion de que esta solicitud anterior, en la fecha del depdésito de la solicitud posterior, haya sido
retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspeccion publica y sin dejar derechos
subsistentes, y que todavia no haya servido de base para la reivindicacién del derecho de prioridad. La
solicitud anterior no podré nunca mas servir de base para la reivindicacion del derecho de prioridad.

D.

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depésito anterior estara obligado a indicar en una
declaracion la fecha y el pais de este depdsito. Cada pais determinara el plazo maximo en que debera
ser efectuada esta declaracion.

2) Estas indicaciones seran mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administracion
competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los paises de la Unidn podran exigir de quien haga una declaracién de prioridad la presentacién de
una copia de la solicitud (descripcion, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su
conformidad por la Administracién que hubiera recibido dicha solicitud, quedara dispensada de toda
legalizacion y en todo caso podra ser depositada, extenta de gastos, en cualquier momento dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la fecha del deposito de la solicitud posterior. Se podra exigir
gue vaya acompafiada de un certificado de la fecha del depdsito expedido por dicha Administraciéon y de
una traduccion.

4) No se podran exigir otras formalidades para la declaracion de prioridad en el momento del depdsito
de la solicitud. Cada pais de la Unién determinara las consecuencias de la omision de las formalidades
previstas por el presente articulo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del
derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podran ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaliere de la prioridad de un depdsito anterior estara obligado a indicar el nimero de este
depdsito; esta indicacion sera publicada en las condiciones previstas por el parrafo 2) arriba indicado.

E.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un pais en virtud de un derecho de
prioridad basado sobre el depdsito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad sera el fijado para los
dibujos 0 modelos industriales.

2) Ademas, esta permitido depositar en un pais un modelo de utilidad en virtud de un derecho de
prioridad basado sobre el depdsito de una solicitud de patente y viceversa.

F.

Ningun pais de la Union podra rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el
depositante reivindica prioridades multiples, aun cuando éstas procedan de paises diferentes, o por el
motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que
no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condicion,
en los dos casos, de que haya unidad de invencion, segun la ley del pais.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es
reivindicada, el depdsito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones
normales.

G.
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1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podré dividir la solicitud
en cierto nimero de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la
solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podra el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando,
como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio
del derecho de prioridad. Cada pais de la Union tendra la facultad de determinar las condiciones en las
cuales esta division serd autorizada.

H.

La prioridad no podra ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invencién para los que
se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el
pais de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la
existencia de los citados elementos.

1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un pais en el que los solicitantes tengan
derecho a solicitar, a su eleccioén, una patente o un certificado de inventor, daran origen al derecho de
prioridad instituido por el presente articulo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las
solicitudes de patentes de invencion.

2) En un pais donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su eleccién, una patente o un
certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozara, conforme a las disposiciones del
presente articulo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el
depésito de una solicitud de patente invencion, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.

Articulo 4bis
Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invencion en diferentes paises

1) Las patentes solicitadas en los diferentes paises de la Unién por los nacionales de paises de la Unién
seran independientes de las patentes, obtenidas para la misma invencion en los otros paises adheridos
0 no a la Union.

2) Esta disposicion debera ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las
patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de
las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duracion normal.

3) Ella se aplicara a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.

4) Sucedera lo mismo, en el caso de adhesion de nuevos paises, para las patentes existentes en unay
otra parte en el momento de la adhesion.

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozaran, en los diferentes paises de la Union, de
una duracion igual a aquella de la que gozarian si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el
beneficio de prioridad.

Articulo 4ter
Patentes: mencién del inventor en la patente

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.
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Articulo 4quater
Patentes: posibilidad de patentar en caso de restriccion legal de la venta

La concesién de una patente no podré ser rehusada y una patente no podra ser invalidada por el motivo
de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a
restricciones o limitaciones resultantes de la legislacion nacional.

Articulo 5
A. Patentes: introduccién de objetos, falta o insuficiencia de explotacion, licencias obligatorias
B. Dibujos y modelos industriales: falta de explotacion, introduccién de objetos
C. Marcas: falta de utilizacion, formas diferentes, empleo por copropietarios
D. Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y menciones

A.

1) La introduccién, por el titular de la patente, en el pais donde la patente ha sido concedida, de objetos
fabricados en otro de los paises de la Unién no provocara su caducidad.

2) Cada uno de los paises de la Unién tendra la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la
concesion de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrian resultar del ejercicio del
derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotacion.

3) La caducidad de la patente no podra ser prevista sino para el caso en que la concesién de licencias
obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna accién de caducidad o de
revocacion de una patente podra entablarse antes de la expiracién de dos afios a partir de la concesién
de la primera licencia obligatoria.

4) Una licencia obligatoria no podré ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotacion
antes de la expiracion de un plazo de cuatro afios a partir del depésito de la solicitud de patente, o de
tres afios a partir de la concesion de la patente, aplicandose el plazo que expire mas tarde; sera
rechazada si el titular de la patente justifica su inaccion con excusas legitimas. Dicha licencia obligatoria
sera no exclusiva y no podra ser transmitida, aun bajo la forma de concesién de sublicencia, sino con la
parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

5) Las disposiciones que preceden seran aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las
modificaciones necesarias.

B.

La proteccion de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad
cualquiera, sea por falta de explotacién, sea por introduccion de objetos semejantes a los que estan
protegidos.

C.

1) Si en un pais fuese obligatoria la utilizacion de la marca registrada, el registro no podra ser anulado
sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inaccion.

2) El empleo de una marca de fabrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por
elementos que no alteren el caracter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en
uno de los paises de la Unién, no ocasionara la invalidacion del registro, ni disminuira la proteccion
concedida a la marca.
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3) El empleo simultaneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos
industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca segun las disposiciones de la
ley nacional del pais donde la proteccion se reclama, no impedira el registro, ni disminuird en manera
alguna la proteccion concedida a dicha marca en cualquier pais de la Unién, en tanto que dicho empleo
no tenga por efecto inducir al piblico a error y que no sea contrario al interés publico.

D.

Ningun signo o mencién de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fabrica o de
comercio o de depdsito del dibujo o modelo industrial se exigira sobre el producto, para el
reconocimiento del derecho.

Articulo 5bis
Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de
mantenimiento de los derechos;
Patentes: rehabilitacion

1) Se concedera un plazo de gracia, que debera ser de seis meses como minimo, para el pago de las
tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una
sobretasa, si la legislacion nacional lo impone.

2) Los paises de la Union tiene la facultad de prever la rehabilitacion de las patentes de invencién
caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

Articulo 5ter
Patentes: libre introducciéon de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomocién

En cada uno de los paises de la Unién no se considerara que ataca a los derechos del titular de la
patente:

(i) El empleo, a bordo de navios de los demés paises de la Unién, de medios que constituyan el objeto
de su patente en el casco del navio, en las maquinas, aparejos, aparatos y demas accesorios, cuando
dichos navios penetren temporal o accidentalmente en aguas del pais, con la reserva de que dichos
medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navio;

(i) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construccién o funcionamiento de
los aparatos de locomocion aérea o terrestre de los demés paises de la Unién o de los accesorios de
dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el pais.

Articulo 5quater
Patentes: introduccion de productos fabricados en aplicacion de un procedimiento patentado en
el pais de importacion

Cuando un producto es introducido en un pais de la Union donde existe una patente que protege un
procedimiento de fabricacion de dicho producto, el titular de la patente tendra, con respecto al producto
introducido, todos los derechos que la legislacion del pais de importacion le concede, sobre la base de
la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho pais.
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Articulo 5quinquies
Dibujos y modelos industriales

Los dibujos y modelos industriales seran protegidos en todos los paises de la Unién.

Articulo 6
Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccién de la misma marca en
diferentes paises

1) Las condiciones de deposito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio seran
determinadas en cada pais de la Unién por su legislacién nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un pais de la Unién en cualquier pais de la
Unién no podréa 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 en un pais de la Unién, sera considerada como independiente
de las marcas registradas en los demas paises de la Unién, comprendiéndose en ello el pais de origen.

Articulo 6bis
Marcas: marcas notoriamente conocidas

1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion 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 confusion, 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 reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear
confusion con ésta.

2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha del registro para reclamar la
anulacién 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 prohibicion de uso de las marcas registradas o
utilizadas de mala fe.

Articulo 6ter
Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y
emblemas de organizaciones intergubernamentales

1

(a) Los paises de la Unidn acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la
utilizacion, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fabrica o de
comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros
emblemas de Estado de los paises de la Unién, signos y punzones oficiales de control y de garantia
adoptados por ellos, asi como toda imitacién desde el punto de vista heraldico.

119



(b) Las disposiciones que figuran en la letra (a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales
intergubernamentales de las cuales uno o varios paises de la Unién sean miembros, con excepcion de
los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de
acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su proteccion.

(c) Ningun pais de la Union podré ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra (b) que
antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor,
en ese pais, del presente Convenio. Los paises de la Unidn no estan obligados a aplicar dichas
disposiciones cuando la utilizacién o el registro considerado en la letra (a) que antecede no sea de
naturaleza tal que haga sugerir, en el espiritu del publico, un vinculo entre la organizacién de que se
trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilizacion o
registro no es verosimilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al publico sobre la existencia de
un vinculo entre quien lo utiliza y la organizacion.

2) La prohibicién de los signos y punzones oficiales de control y garantia se aplicard solamente en los
casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancias del
mismo género o de un género similar.

3)

(a) Para la aplicacion de estas disposiciones, los paises de la Unién acuerdan comunicarse
reciprocamente, por mediacién de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y
punzones oficiales de control y garantia que desean o desearan colocar, de manera absoluta o dentro
de ciertos limites, bajo la proteccion del presente articulo, asi como todas las modificaciones ulteriores
introducidas en esta lista. Cada pais de la Union pondra a disposicién del pablico, en tiempo hébil, las
listas notificadas.

Sin embargo, esta notificacién no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (b) del parrafo 1) del presente articulo no son aplicables
sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las
organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los paises de la
Union por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo pais de la Unién podrd, en un plazo de doce meses a partir de la recepcion de la notificacion,
transmitir por mediacién de la Oficina Internacional, al pais o a la organizacién internacional
intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el parrafo 1) arriba mencionado se aplicaran
solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los
paises de la Union y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones
de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sélo seran aplicables a
las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepcion de la notificacion prevista en
el parrafo 3) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los paises tendran la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas
antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada pais que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y
punzones de su pais, podran utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro pais.

9) Los paises de la Unidn se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los
escudos de armas de Estado de los otros paises de la Unién, cuando este uso sea de naturaleza tal que
induzca a error sobre el origen de los productos.
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10) Las disposiciones que preceden no son 6bice para el ejercicio, por los paises, de la facultad de
rehusar o de invalidar, en conformidad al parrafo 3) de la seccion B, del Articulo 6quinquies, las marcas
gue contengan, sin autorizacion, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y
punzones oficiales adoptados por un pais de la Unién, asi como los signos distintivos de las
organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el parrafo 1) arriba indicado.

Articulo 6quater
Marcas: transferencia de la marca

1) Cuando, conforme a la legislacion de un pais de la Unién, la cesién de una marca no sea valida sino
cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la
marca pertenece, sera suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del
negocio situada en este pais sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de
vender alli los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposicién no impone a los paises de la Union la obligacién de considerar como valida la
transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al
publico a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades
sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

Articulo 6quinquies
Marcas: proteccion de las marcas registradas en un pais de la Unién en los demas paises de la
Union (clausula «tal cual es»)

A.

1) Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pais de origen sera admitida para
su deposito y protegida tal cual es en los demas paises de la Unién, salvo las condiciones indicadas en
el presente articulo. Estos paises podran, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentacion
de un certificado de registro en el pais de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigira
legalizacion alguna para este certificado.

2) Sera considerado como pais de origen el pais de la Union donde el depositante tenga un
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en
la Union, el pais de la Unién donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unién, el pais de
su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un pais de la Union.

B.

Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente articulo no podran ser rehusadas para
su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes:

(i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el pais donde la proteccion se
reclama;

(ii) cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de produccion, o que hayan llegado a
ser usales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del pais donde
la proteccion se reclama;

(iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular, cuando sean capaces de
engafiar al publico. Se entiende que una marca no podra ser considerada contraria al orden publico por
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el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposicion de la legislacién sobre marcas, salvo
en el caso de que esta disposicién misma se refiera al orden publico.

En todo caso queda reservada la aplicacion del Articulo 10bis.
C.

1) Para apreciar si la marca es susceptible de proteccién se deberan tener en cuenta todas las
circunstancias de hecho, principalmente la duracién del uso de la marca.

2) No podran ser rehusadas en los demas paises de la Unién las marcas de fabrica o de comercio por el
solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el pais de origen s6lo por elementos que no
alteren el caracter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas
han sido registradas en el citado pais de origen.

D.

Nadie podra beneficiarse de las disposiciones del presente articulo si la marca para la que se reivindica
la proteccién no ha sido registrada en el pais de origen.

E.

Sin embargo, en ningun caso, la renovacién del registro de una marca en el pais de origen implicara la
obligacion de renovar el registro en los otros paises de la Union donde la marca hubiere sido registrada.

F.

Los depdsitos de marcas efectuados en el plazo del Articulo 4 adquiriran el beneficio de prioridad,
incluso cuando el registro en el pais de origen no se efectle sino después del término de dicho plazo.

Articulo 6sexies
Marcas: marcas de servicio

Los paises de la Unién se compromenten a proteger las marcas de servicio. No estan obligados a
prever el registro de estas marcas.

Articulo 6septies
Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorizacion

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los paises de la Union
solicita, sin autorizacion de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de
estos paises, el titular tendra el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulacion o,
si la ley del pais lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o
representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendra, en las condiciones indicadas en el parrafo 1) que antecede, el derecho
de oponerse a la utilizacién de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta
utilizacion.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular
de una marca deberd hacer valer los derechos previstos en el presente articulo.
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Articulo 7
Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca

La naturaleza del producto al que la marca de fabrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en
ningun caso, ser obstaculo para el registro de la marca.

Articulo 7bis
Marcas: marcas colectivas

1) Los paises de la Unién se comprometen a admitir el depésito y a proteger las marcas colectivas
pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del pais de origen, incluso si
estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o commercial.

2) Cada pais decidira sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser
protegida y podréa rehusar la proteccion si esta marca es contraria al interés publico.

3) Sin embargo, la proteccion de estas marcas no podra ser rehusada a ninguna colectividad cuya
existencia no sea contraria a la ley del pais de origen, por el motivo de que no esté establecida en el
pais donde la proteccion se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislacion del pais.

Articulo 8
Nombres comerciales

El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Union sin obligacion de depdsito o de
registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio.

Articulo 9
Marcas, nombres comerciales: embargo a laimportacién, etc., de los productos que lleven
ilicitamente una marca o un nombre comercial

1) Todo producto que lleve ilicitamente una marca de fabrica o de comercio o un nombre comercial sera
embargado al importarse en aquellos paises de la Unién en los cuales esta marca o este nombre
comercial tengan derecho a la proteccion legal.

2) El embargo se efectuara igualmente en el pais donde se haya hecho la aplicacion ilicita, o en el pais
donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuara a instancia del Ministerio publico, de cualquier otra autoridad competente, o
de parte interesada, persona fisica o moral, conforme a la legislacion interna de cada pais.

4) Las autoridades no estaran obligadas a efectuar el embargo en caso de transito.

5) Si la legislacion de un pais no admite el embargo en el momento de la importacion, el embargo se
sustituird por la prohibicién de importacién o por el embargo en el interior.

6) Si la legislacion de un pais no admite ni el embargo en el momento de la importacion, ni la prohibicion
de importacion, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislacion se modifique en
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consecuencia, estas medidas seran sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho pais
concediese en caso semejante a los nacionales.

Articulo 10
Indicaciones falsas: embargo a laimportacion, etc., de los productos que lleven indicaciones
falsas
sobre la procedencia del producto o sobre laidentidad del productor, etc.

1) Las disposiciones del articulo precedente seran aplicadas en caso de utilizacion directa o indirecta de
una indicacion falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante
0 comerciante.

2) Sera en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona fisica o moral, todo productor,
fabricante o comerciante dedicado a la produccidn, la fabricacion o el comercio de ese producto y
establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la region donde esta
localidad esté situada, o en el pais falsamente indicado, o en el pais donde se emplea la indicacion falsa
de procedencia.

Articulo 10bis
Competencia desleal

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unién una
proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en
materia industrial o comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

(i) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o
la cantidad de los productos.

Articulo 10ter
Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales;
derecho a proceder judicialmente

1) Los paises de la Unién se comprometen a asegurar a los nacionales de los demas paises de la Unién
los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Articulos 9,
10y 10bis.
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2) Se comprometen, ademas, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de
representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea
contraria a las leyes de sus paises, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para
la represion de los actos previstos por los Articulos 9, 10 y 10bis, en la medida en que la ley del pais
donde la proteccion se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este pais.

Articulo 11
Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: proteccion temporaria
en ciertas exposiciones internacionales

1) Los paises de la Unién concederan, conforme a su legislacion interna, una proteccién temporaria a
las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos 0 modelos industriales, asi como a
las marcas de fabrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales
oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta proteccion temporaria no prolongara los plazos del Articulo 4. Si, mas tarde, el derecho de
prioridad fuese invocado, la Administracién de cada pais podra contar el plazo a partir de la fecha de la
introduccion del producto en la exposicion.

3) Cada pais podra exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de
introduccion, los documentos justificativos que juzgue necesario.

Articulo 12
Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial

1) Cada pais de la Uni6bn se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y
una oficina central para la comunicacion al pablico de las patentes de invencion, los modelos de utilidad,
los dibujos 0 modelos industriales y las marcas de fabrica o de comercio.

2) Este servicio publicard una hoja oficial periédica. Publicara regularmente:

(a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designacion de las
invenciones patentadas;

(b) las reproducciones de las marcas registradas.

Articulo 13
Asamblea de la Unién

1)

(a) La Unidn tendra una Asamblea compuesta por los paises de la Unién obligados por los Articulos 13
al7.

(b) El gobierno de cada pais miembro estara representado por un delegado que podra ser asistido por
suplentes, asesores y expertos.

(c) Los gastos de cada delegacion seran sufragados por el gobierno que la haya designado.

2)
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(a) La Asamblea:

(i) tratara de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unién y a la aplicacion
del presente Convenio;

(i) dara instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la
Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (Ilamada en lo sucesivo «la Organizacion»), en relacion con la
preparacion de las conferencias de revision, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los
paises de la Unién que no estén obligados por los Articulos 13 a 17;

(iii) examinara y aprobara los informes y las actividades del Director General de la Organizacion
relativos a la Unién y le dara todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la
competencia de la Union;

(iv) elegira a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;

(v) examinara y aprobaré los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dara instrucciones;
(vi) fijaré el programa, adoptara el presupuesto bienal de la Union y aprobara sus balances de cuentas;
(vii) adoptara el reglamento financiero de la Union;

(viii) creara los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los
objetivos de la Unién;

(ix) decidira qué paises no miembros de la Union y qué organizaciones intergubernamentales e
internacionales no gubernamentales, podran ser admitidos en sus reuniones a titulo de observadores;

(x) adoptara los acuerdos de modificacion de los Articulos 13 a 17,
(xi) emprendera cualquier otra accion apropiada para alcanzar los objetivos de la Union;
(xii) ejercera las demas funciones que implique el presente Convenio;

(xiii) ejercera, con la condicion de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que
establece la Organizacion.

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organizacion, la
Asamblea tomara sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinacion de la
Organizacion.

3)

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado (b), un delegado no podra representar mas que a un
solo pais.

(b) Los paises de la Unién agrupados en virtud de un arreglo particular en el seno de una oficina comin
que tenga para cada uno de ellos el caracter de servicio nacional especial de la propiedad industrial, al

que se hace referencia en el Articulo 12, podran estar representados conjuntamente, en el curso de los
debates, por uno de ellos.

4)

(a) Cada pais miembro de la Asamblea dispondra de un voto.
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(b) La mitad de los paises miembros de la Asamblea constituira el quérum.

(c) No obstante las disposiciones del apartado (b), si el numero de paises representados en cualquier
sesion es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los paises miembros de la
Asamblea, ésta podra tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas
relativas a su propio procedimiento, s6lo seran ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La
Oficina Internacional comunicara dichas decisiones a los paises miembros que no estaban
representados, invitandolos a expresar por escrito su voto o su abstencion dentro de un periodo de tres
meses a contar desde la fecha de la comunicacién. Si, al expirar dicho plazo, el nimero de paises que
hayan asi expresado su voto o su abstencion asciende al nimero de paises que faltaban para que se
lograse el quérum en la sesion, dichas decisiones seran ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se
mantega la mayoria necesaria.

(d) Sin perijuicio de las disposiciones del Articulo 17.2), las decisiones de la Asamblea se tomaran por
mayoria de dos tercios de los votos emitidos.

(e) La abstencién no se considerara como un voto.
5)

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado (b), un delegado no podra votar mas que en nombre
de un solo pais.

(b) Los paises de la Unidn a los que se hace referencia en el parrafo 3)(b) se esforzaran, como regla
general, en hacerse representar por sus propias delegaciones en las reuniones de la Asamblea. Ello no
obstante, si por razones excepcionales, alguno de los paises citados no pudiese estar representado por
su propia delegacién, podra dar poder a la delegacion de otro de esos paises para votar en su nombre,
en la inteligencia de que una delegacién no podra votar por poder mas que por un solo pais. El
correspondiente poder debera constar en un documento firmado por el Jefe del Estado o por el Ministro
competente.

6) Los paises de la Unidn que no sean miembros de la Asamblea seran admitidos a sus reuniones en
calidad de observadores.

7

(a) La Asamblea se reunira una vez cada dos afios en sesion ordinaria, mediante convocatoria del
Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde
la Asamblea General de la Organizacion.

(b) La Asamblea se reunira en sesién extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a
peticion del Comité Ejecutivo o a peticion de una cuarta parte de los paises miembros de la Asamblea.

8) La Asamblea adoptara su propio reglamento interior.

Articulo 14
Comité Ejecutivo

1) La Asamblea tendra un Comité Ejecutivo.

2)
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(a) El Comité Ejecutivo estara compuesto por los paises elegidos por la Asamblea entre los paises
miembros de la misma. Ademas, el pais en cuyo territorio tenga su Sede la Organizacion dispondra, ex
officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 16.7)(b).

(b) El gobierno de cada pais miembro del Comité Ejecutivo estara representado por un delegado que
podra ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

(c) Los gastos de cada delegacion seran sufragados por el gobierno que la haya designado.

3) El nimero de paises miembros del Comité Ejecutivo correspondera a la cuarta parte del nimero de
los paises miembros de la Asamblea. En el célculo de los puestos a proveerse, no se tomara en
consideracion el resto que quede después de dividir por cuatro.

4) En la eleccion de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendra en cuenta una distribucion
geografica equitativa y la necesidad de que todos los paises que formen parte de los Arreglos
particulares establecidos en relacion con la Union figuren entre los paises que constituyan el Comité
Ejecutivo.

5)

(a) Los miembros del Comité Ejecutivo permaneceran en funciones desde la clausura de la reunion de
la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunion ordinaria siguiente de la
Asamblea.

(b) Los miembros del Comité Ejecutivo seran reelegibles hasta el limite maximo de dos tercios de los
mismos.

(c) La Asamblea reglamentara las modalidades de la eleccién y de la posible reeleccion de los
miembros del Comité Ejecutivo.

6)
(a) El Comité Ejecutivo:
(i) prepararé el proyecto de orden del dia de la Asamblea;

(ii) someteréa a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto bienales
de la Unién preparados por el Director General,

(i) [suprimido]

(iv) sometera a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periddicos del Director
General y los informes anuales de intervencién de cuentas;

(v) tomara todas las medidas necesarias para la ejecucion del programa de la Union por el Director
General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que
se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;

(vi) ejercera todas las demas funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organizacion, el
Comité Ejecutivo tomara sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinacion de
la Organizacion.

7
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(a) El Comité Ejecutivo se reunira en sesion ordinaria una vez al afio, mediante convocatoria del
Director General, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde el
Comité de Coordinacion de la Organizacion.

(b) EI Comité Ejecutivo se reunira en sesion extraordinaria, mediante convocatoria del Director General,
bien a iniciativa de éste, bien a peticion de su Presidente o de a una cuarta parte de sus miembros.

8)

(a) Cada pais miembro del Comité Ejecutivo dispondra de un voto.

(b) La mitad de los paises miembros del Comité Ejecutivo constituira el quérum.
(c) Las decisiones se tomaran por mayoria simple de los votos emitidos.

(d) La abstencion no se considerard como un voto.

(e) Un delegado no podra representar mas que a un solo pais y no podra votar mas que en nombre de
él.

9) Los paises de la Unidn que no sean miembros del Comité Ejecutivo seran admitidos a sus reuniones
en calidad de observadores.

10) ElI Comité Ejecutivo adoptara su propio reglamento interior.

Articulo 15
Oficina Internacional

1

(a) Las tareas administrativas que incumben a la Union seran desempefiadas por la Oficina
Internacional, que sucede a la Oficina de la Union, reunida con la Oficina de la Unién instituida por el
Convenio Internacional para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas.

(b) La Oficina Internacional se encargara especialmente de la Secretaria de los diversos 6rganos de la
Union.

(c) El Director General de la Organizacion es el més alto funcionario de la Unién y la representa.

2) La Oficina Internacional reunira y publicara informaciones relativas a la proteccién de la propiedad
industrial. Cada pais de la Unién comunicara lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas
las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la proteccion de la propiedad industrial y
facilitara a la Oficina Internacional todas las publicaciones de sus servicios competentes en materia de
propiedad industrial que interesen directamente a la proteccion de la propiedad industrial y que la
Oficina Internacional considere de interés para sus actividades.

3) La Oficina Internacional publicara una revista mensual.

4) La Oficina Internacional facilitara a los paises de la Union que se lo pidan informaciones sobre
cuestiones relativas a la proteccion de la propiedad industrial.

5) La Oficina Internacional realizara estudios y prestara servicios destinados a facilitar la proteccion de
la propiedad industrial.
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6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participaran, sin derecho de
voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de
expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal designado por él, sera ex
officio secretario de esos 6rganos.

7

(a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperacién con el Comité
Ejecutivo, preparara las conferencias de revision de las disposiciones del Convenio que no sean las
comprendidas en los Articulos 13 a 17.

(b) La Oficina Internacional podra consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales
no gubernamentales en relacion con la preparacion de las conferencias de revision.

(c) El Director General y las personas que él designe participaran, sin derecho de voto, en las
deliberaciones de esas conferencias.

8) La Oficina Internacional ejecutara todas las demas tareas que le sean atribuidas.

Articulo 16
Finanzas

1)
(a) La Union tendra un presupuesto.

(b) El presupuesto de la Union comprenderd los ingresos y los gastos propios de la Union, su
contribucion al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, asi como, en su caso, la suma
puesta a disposicion del presupuesto de la Conferencia de la Organizacion.

(c) Se consideraran gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a
la Union, sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas por la Organizacion. La parte
de la Unién en esos gastos comunes sera proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecera el presupuesto de la Union teniendo en cuenta las exigencias de coordinacién con los
presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organizacion.

3) El presupuesto de la Unidn se financiara con los recursos siguientes:
(i) las contribuciones de los paises de la Union;

(ii) las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la
Unioén;

(iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Union y los
derechos correspondientes a esas publicaciones;

(iv) las donaciones, legados y subvenciones;
(v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.

4)
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(a) Con el fin de determinar su cuota de contribucion al presupuesto, cada pais de la Unién quedara
incluido en una clase y pagara sus contribuciones anuales sobre la base de un nimero de unidades
fijado de la manera siguiente:

Clase | ...cccccovvennns 25
Clasell ............... 20
Clase lll .............. 15
Clase IV ............. 10
Clase V ....cccoeenee. 5
Clase VI .....ccccoe.. 3
Clase VII ............... 1

(b) A menos que lo haya hecho ya, cada pais indicara, en el momento del depdsito de su instrumento de
ratificacion o de adhesion, la clase a la que desea pertenecer. Podra cambiar de clase. Si escoge una
clase inferior, el pais debera dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias.
Tal cambio entrara en vigor al comienzo del afio civil siguiente a dicha reunién.

(c) La contribucion anual de cada pais consistira en una cantidad que guardara, con relacion a la suma
total de las contribuciones anuales de todos los paises al presupuesto de la Union, la misma proporcion
qgue el nimero de unidades de la clase a la que pertenezca con relacion al total de las unidades del
conjunto de los paises.

(d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada afio.

(e) Un pais atrasado en el pago de sus contribuciones no podra ejercer su derecho de voto, en ninguno
de los 6rganos de la Union de los que sea miembro, cuando la cuantia de sus atrasos sea igual o
superior a la de las contribuciones que deba por los dos afios completos transcurridos. Sin embargo,
cualquiera de esos 6rganos podra permitir a ese pais que continde ejerciendo el derecho de voto en
dicho 6rgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.

(f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se
continuara aplicando, el presupuesto del afio precedente, conforme a las modalidades previstas en el
reglamento financiero.

5) La cuantia de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por
cuenta de la Union, sera fijada por el Director General, que informara de ello a la Asamblea y al Comité
Ejecutivo.

6)

(a) La Union poseera un fondo de operaciones constituido por una aportacion Unica efectuada por cada
uno de los paises de la Unién. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidira sobre su aumento.

(b) La cuantia de la aportacién Unica de cada pais al citado fondo y de su participacion en el aumento
del mismo seran proporcionales a la contribucion del pais correspondiente al afio en el curso del cual se
constituyé el fondo o se decidié el aumento.

(c) La proporcién y las modalidades de pago seran determinadas por la Asamblea, a propuesta del
Director General y previo dictamen del Comité de Coordinacion de la Organizacion.
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7

(a) El Acuerdo de Sede concuido con el pais en cuyo territorio la Organizacion tenga su residencia,
prevera que ese pais conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantia de
esos anticipos y las condiciones en que seran concedidos seran objeto, en cada caso, de acuerdos
separados entre el pais en cuestion y la Organizacion. Mientras tenga obligacién de conceder esos
anticipos, ese pais tendra un puesto, ex officio, en el Comité Ejecutivo.

(b) El pais al que se hace referencia en el apartado (a) y la Organizacion tendran cada uno el derecho
de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificacion por escrito. La denuncia
producira efecto tres afios después de terminado el afio en el curso del cual haya sido notificada.

8) De la intervencién de cuentas se encargaran, segiin las modalidades previstas en el reglamento
financiero, uno o varios paises de la Unién, o interventores de cuentas que, con su consentimiento,
seran designados por la Asamblea.

Articulo 17
Modificacion de los Articulos 13 a 17

1) Las propuestas de modificacion de los Articulos 13, 14, 15, 16 y del presente articulo podran ser
presentadas por todo pais miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director General.
Esas propuestas seran comunicadas por este Ultimo a los paises miembros de la Asamblea, al menos
seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Todas las modificaciones de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1) deberan ser
adoptadas por la Asamblea. La adopcion requerira tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda
modificacion del Articulo 13 y del presente parrafo requerira cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificacion de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1) entrara en vigor un
mes después de que el Director General haya recibido notificacion escrita de su aceptacion, efectuada
de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los paises que
eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificacion hubiese sido adoptada. Toda
modificacién de dichos articulos asi aceptada obligara a todos los paises que sean miembros de la
Asamblea en el momento en que la modificacion entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha
ulterior; sin embargo, toda modificacion que incremente las obligaciones financieras de los paises de la
Union, sélo obligara a los paises que hayan notificado su aceptacion de la mencionada modificacion.

Articulo 18
Revision de los Articulos 1a 12y 18 a 30

1) El presente Convenio se sometera a revisiones con objeto de introducir en él las mejoras que tiendan
a perfeccionar el sistema de la Union.

2) A tales efectos, se celebraran, entre los delegados de los paises de la Unién, conferencias que
tendran lugar, sucesivamente, en uno de esos paises.

3) Las modificaciones de los Articulos 13 a 17 estaran regidas por las disposiciones del Articulo 17.

Articulo 19
Arreglos particulares
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Queda entendido que los paises de la Unién se reservan el derecho de concertar separadamente entre
si arreglos particulares para la proteccién de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no
contravengan las disposiciones del presente Convenio.

Articulo 20
Ratificacion o adhesion de los paises de la Unién; entrada en vigor

1

(a) Cada uno de los paises de la Union que haya firmado la presente Acta podra ratificarla y, si no la
hubiere firmado, podra adherirse a ella. Los instrumentos de ratificacion y de adhesion seran
depositados ante el Director General.

(b) Cada uno de los paises de la Union podréa declarar, en su instrumento de ratificacién o de adhesion,
que su ratificacion o su adhesion no es aplicable:

(i) a los Articulos 1 a 12, o
(ii) a los Articulos 13 a 17.

(c) Cada uno de los paises de la Unién que, de conformidad con el apartado (b), haya excluido de los
efectos de su ratificacion o de su adhesién a uno de los dos grupos de Articulos a los que se hace
referencia en dicho apartado podra, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de
su ratificacion o de su adhesion a ese grupo de articulos. Tal declaracion sera depositada ante el
Director General.

2)

(a) Los Articulos 1 a 12 entraran en vigor, respecto de los diez primeros paises de la Unidén que hayan
depositado instrumentos de ratificacion o de adhesion sin hacer una declaracién como la que permite el
parrafo 1)(b)(i), tres meses después de efectuado el depdsito del décimo de esos instrumentos de
ratificacion o de adhesion.

(b) Los Articulos 13 a 17 entraran en vigor, respecto de los diez primeros paises de la Unién que hayan
depositado instrumentos de ratificacion o de adhesion sin hacer una declaracién como la que permite el
parrafo 1)(b)(ii), tres meses después de efectuado el deposito del décimo de esos instrumentos de
ratificacion o de adhesion.

(c) Sin perjuicio de la entrada en vigor inicial, segun lo dispuesto en los anteriores apartados (a) y (b), de
cada uno de los dos grupos de articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1)(b)(i) y (ii), y sin
perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1)(b), los Articulos 1 a 17 entraran en vigor, respecto de cualquier
pais de la Union que no figure entre los mencionados en los citados apartados (a) y (b) que deposite un
instrumento de ratificacién o de adhesion, asi como respecto de cualquier pais de la Union que deposite
una declaracion en cumplimiento del parrafo 1)(c), tres meses después de la fecha de la notificacion,
por el Director General, de ese depdsito, salvo cuando, en el instrumento o en la declaracion, se haya
indicado una fecha posterior. En este Ultimo caso, la presente Acta entrara en vigor, respecto de ese
pais, en la fecha asi indicada.

3) Respecto de cada pais de la Unién que deposite un instrumento de ratificacion o de adhesién, los
Articulos 18 a 30 entraran en vigor en la primera fecha en que entre en vigor uno cualquiera de los
grupos de Articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1)(b) por lo que respecta a esos paises
de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2)(a), (b) o (c).
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Articulo 21
Adhesién de los paises externos ala Unién; entrada en vigor

1) Todo pais externo a la Union podra adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de
la Unién. Los instrumentos de adhesion se depositaran ante el Director General.

2)

(a) Respecto de cualquier pais externo a la Union que haya depositado su instrumento de adhesion un
mes 0 mas antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Acta, ésta entrara en vigor
en la fecha en que las disposiciones hayan entrado en vigor por primera vez por cumplimiento del
Articulo 20.2)(a) o (b), a menos que, en el instrumento de adhesion, no se haya indicado una fecha
posterior; sin embargo:

(i) si los Articulos 1 a 12 no han entrado en vigor a esa fecha, tal pais estara obligado, durante un
periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitucion de ellas, por los
Articulos 1 a 12 del Acta de Lisboa;

(ii) si los Articulos 13 a 17 no han entrado en vigor a esa fecha, tal pais estara obligado, durante un
periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustituciéon de ellas, por los
Articulos 13y 14. 3), 4) y 5) del Acta de Lisboa.

Si un pais indica una fecha posterior en su instrumento de adhesion, la presente Acta entrara en vigor,
respecto de ese pais, en la fecha asi indicada.

(b) Respecto de todo pais externo a la Unidon que haya depositado su instrumento de adhesion en una
fecha posterior a la entrada en vigor de un solo grupo de articulos de la presente Acta, o en una fecha
que le preceda en menos de un mes, la presente Acta entrara en vigor, sin perjuicio de lo previsto en el
apartado (a), tres meses después de la fecha en la cual su adhesion haya sido notificada por el Director
General, a no ser que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de adhesion. En este
ultimo caso, la presente Acta entrara en vigor, respecto de ese pais, en la fecha asi indicada.

3) Respecto de todo pais externo a la Unién que haya depositado su instrumento de adhesion después
de la fecha de entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, o dentro del mes anterior a esa
fecha, la presente Acta entrara en vigor tres meses después de la fecha en la cual su adhesién haya
sido notificada por el Director General, a no ser que en el instrumento de adhesion se haya indicado una
fecha posterior. En este Ultimo caso, la presente Acta entrara en vigor, respecto de ese pais, en la fecha
asi indicada.

Articulo 22
Efectos de la ratificaciéon o de la adhesion

Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en los Articulos 20.1)(b) y 28.2), la ratificacion o la
adhesion supondran, de pleno derecho, la accesion a todas las cladsulas y la admision para todas las
ventajas estipuladas por la presente Acta.

Articulo 23
Adhesién a Actas anteriores

Después de la entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, ningin pais podra adherirse a las
Actas anteriores del presente Convenio.
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Articulo 24
Territorios

1) Cualquier pais podréa declarar en su instrumento de ratificacion o de adhesién, o podra informar por
escrito al Director General, en cualquier momento ulterior, que el presente Convenio sera aplicable a la
totalidad o parte de los territorios designados en la declaracion o la notificacion, por los que asume la
responsabilidad de las relaciones exteriores.

2) Cualquier pais que haya hecho tal declaracion o efectuado tal notificacion podra, en cualquier
momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser aplicable en la totalidad o
en parte de esos territorios.

3)

(a) La declaracién hecha en virtud del parrafo 1) surtira efecto en la misma fecha que la ratificacion o la
adhesion, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la notificacion efectuada en virtud de
este parrafo surtira efecto tres meses después de su notificacion por el Director General.

(b) La notificacion hecha en virtud del parrafo 2) surtird efecto doce meses después de su recepcion por
el Director General.

Articulo 25
Aplicacion del Convenio en el plano nacional

1) Todo pais que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su
Constitucion, las medidas necesarias para asegurar la aplicacion del presente Convenio.

2) Se entiende que, en el momento en que un pais deposita un instrumento de ratificacion o de
adhesion, se halla en condiciones, conforme a su legislacion interna, de aplicar las disposiciones del
presente Convenio.

Articulo 26
Denuncia

1) El presente Convenio permanecera en vigor sin limitacion de tiempo.

2) Todo pais podra denunciar la presente Acta mediante notificacion dirigida al Director General. Esta
denuncia implicard también la denuncia de todas las Actas anteriores y no producira efecto mas que
respecto al pais que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demas
paises de la Union.

3) La denuncia surtira efecto un afio después de la fecha en que el Director General haya recibido la
notificacion.

4) La facultad de denuncia prevista por el presente articulo no podra ser ejercida por un pais antes de la
expiracion de un plazo de cinco afios contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la
Unioén.

Articulo 27
Aplicacién de Actas anteriores
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1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los paises a los cuales se aplique, y en la
medida en que se aplique, al Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883y a las Actas de revision
subsiguientes.

2)

(a) Respecto de los paises a los que no sea aplicable la presente Acta, o no lo sea en su totalidad, pero
a los cuales fuere aplicable el Acta de Lisbhoa del 31 de octubre de 1958, esta Ultima quedara en vigor
en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del parrafo 1).

(b) Igualmente, respecto de los paises a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella,
ni el Acta de Lisboa, quedara en vigor el Acta de Londres del 2 de junio de 1934, en su totalidad o en la
medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del parrafo 1).

(c) Igualmente, respecto de los paises a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella,
ni el Acta de Lisboa, ni el Acta de Londres, quedara en vigor el Acta de La Haya del 6 de noviembre
de 1925, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del parrafo 1).

3) Los paises externos a la Unidn que lleguen a ser partes de la presente Acta, la aplicaran en sus
relaciones con cualquier pais de la Unién que no sea parte de esta Acta o que, siendo parte, haya
hecho la declaracion prevista en el Articulo 20.1)(b)(i). Dichos paises admitiran que el pais de la Union
de que se trate pueda aplicar, en sus relaciones con ellos, las disposiciones del Acta mas reciente de la
que él sea parte.

Articulo 28
Diferencias

1) Toda diferencia entre dos 0 mas paises de la Union, respecto de la interpretacion o de la aplicacion
del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por via de negociacion, podra ser llevada
por uno cualquiera de los paises en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante peticion
hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los paises en litigio convengan otro
modo de resolverla. La Oficina Internacional sera informada sobre la diferencia presentada a la Corte
por el pais demandante. La Oficina informaréa a los demas paises de la Union.

2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificacion o de adhesion,
todo pais podra declarar que no se considera obligado por las disposiciones del parrafo 1). Las
disposiciones del parrafo 1) no seran aplicables en lo que respecta a toda diferencia entre uno de esos
paises y los deméas paises de la Unién.

3) Todo pais que haya hecho una declaracién con arreglo a lo dispuesto en el parrafo 2) podra retirarla,
en cualquier momento, mediante una notificacion dirigida al Director General.

Articulo 29
Firma, lenguas, funciones del depositario

1)

(a) La presente Acta sera firmada en un solo ejemplar, en lengua francesa, y se depositara en poder del
Gobierno de Suecia.

(b) El Director General establecera textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados,
en los idiomas aleman, espafiol, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros idiomas que la
Asamblea pueda indicar.
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(c) En caso de controversia sobre la interpretacion de los diversos textos, hara fe el texto francés.
2) La presente Acta queda abierta a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968.

3) El Director General remitira dos copias del texto firmado de la presente Acta, certificadas por el
Gobierno de Suecia a los gobiernos de todos los paises de la Union y al gobierno de cualquier otro pais
que lo solicite.

4) El Director General registrara la presente Acta en la Secretaria de las Naciones Unidas.

5) El Director General notificara a los gobiernos de todos los paises de la Unién las firmas, los depoésitos
de los instrumentos de ratificacion o de adhesion y las declaraciones comprendidas en esos
instrumentos o efectuadas en cumplimento del Articulo 20.1)(c), la entrada en vigor de todas las
disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en
conformidad al Articulo 24.

Articulo 30
Clausulas transitorias

1) Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerara que las referencias en la
presente Acta a la Oficina Internacional de la Organizacion o al Director General se aplican,
respectivamente, a la Oficina de la Union o a su Director.

2) Los paises de la Unidon que no estén obligados por los Articulos 13 a 17 podran, si lo desean, ejercer
durante cinco afios, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la Organizacion, los
derechos previstos en los Articulos 13 a 17 de la presente Acta, como si estuvieran obligados por esos
articulos. Todo pais que desee ejercer los mencionados derechos depositara ante el Director General
una notificacion escrita que surtira efecto en la fecha de su recepcion. Esos paises seran considerados
como miembros de la Asamblea hasta la expiracion de dicho plazo.

3) Mientras haya paises de la Union que no se hayan hecho miembros de la Organizacién, la Oficina
Internacional de la Organizacion y el Director General ejerceran igualmente las funciones
correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Union y a su Director.

4) Una vez que todos los paises de la Unién hayan llegado a ser miembros de la Organizacion, los
derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unidn pasaran a la Oficina Internacional de la
Organizacion.

1 Se han afiadido titulos a los articulos con el fin de facilitar su identificacién. El texto firmado no lleva
titulos. La fuente de consulta es de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (www.wipo.int)
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FUENTES CONSULTADAS
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