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Propuesta de un nuevo concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial

Introduccion

La propiedad intelectual y sus ramas que la componen son areas del Derecho, que son
relativamente nuevas en la discusion internacional, atendiendo aspectos como su
reconocimiento y proteccion, sin embargo en los hechos, la propiedad intelectual ha sido
parte innata del ser humano desde su origen, debido a su capacidad de raciocinio y de

innovacion.

En la presente tesis presento conceptos fundamentales y la evolucion universal de la
propiedad intelectual para entender, cuando y porque se le da la importancia necesaria,

ademads de ponerla en el centro de la discusion internacional.

Sin embargo debido a lo basto que comprende la propiedad intelectual y debido al objetivo
de esta tesis, me centro en presentar y estudiar aspectos de la propiedad industrial,
especificamente las “marcas” como elemento generador de valor agregado tanto para los

titulares de los derechos patrimoniales, como para la sociedad en su conjunto.

Debido al dinamismo de la propiedad industrial y especialmente de las marcas, es que hoy
en dia contamos con diversos tipos de marcas, por lo que muestro diferentes tipos de marcas
visuales, pero también marcas que son consideradas no tradicionales o no convencionales
como las olfativas, gustativas, auditivas y de tacto. Porque incluso dentro de la amplia gama

de marcas visuales existen diversos tipos de marcas.

La presente tesis busca fundamentar y proponer un nuevo concepto de marca, porque la
evolucion de la propiedad intelectual ha generado nuevas sinergias en la economia y en la
forma de identificar productos y servicios, haciendo latente la necesidad de ir hacia un nuevo
concepto de marca mas incluyente de nuevos tipos de marcas, no solo en México, sino

también en el plano internacional.
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CAPITULO UNO. CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y
EVOLUCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

4

“La imaginacion es mds importante que el saber.”
Albert Einstein ('albeet ‘arnftain)
Fisico

SUMARIO: 1. Antecedentes historicos a nivel internacional y en México
de la propiedad intelectual. 1.1 Antecedentes historicos de la Propiedad
Intelectual. 1.2 Antecedentes historicos de la Propiedad Industrial. 1.3
Antecedentes historicos de los Derechos de Autor. 2. Definiciones de
propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor. 2.1
Definiciones gramaticales y teoricas de propiedad intelectual. 2.2
Definiciones gramaticales teoricas y legales de propiedad industrial. 2.3
Definiciones gramaticales, tedricas y legales de derechos de autor. 3.
Naturaleza juridica de la propiedad intelectual 4. Marco legal de la
propiedad intelectual en México. 4.1 Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 4.2 Ley de la Propiedad Industrial. 4.3 Ley Federal del
Derecho de Autor. 4.4 Ley Federal del Trabajo 4.5 Codigo Penal Federal.
5. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI. 5.1 Historia
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 5.2 Fines y
Funciones de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, 5.3
Estructura de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. 5.3.1
La Asamblea General, 5.3.2 El Comité de Coordinacion. 5.3.3 La Oficina
Internacional. 5.4 Instrumentos internacionales que administra la

Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.
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1. Antecedentes historicos a nivel internacional y en Meéxico de la
propiedad intelectual

1.1 Antecedentes historicos de la Propiedad Intelectual

“El Renacimiento del Norte de Italia se considera la cuna del sistema de propiedad
intelectual, por lo que no puede decirse que el concepto sea nuevo. Una ley de Venecia de
1474 constituye el primer intento sistematico de proteger las invenciones mediante una
patente, que otorgaba un derecho exclusivo a un individuo. En ese mismo siglo, hacia 1440,
la invencion de la imprenta con tipos mdviles, por Johannes Gutenberg, contribuy6 a la

creacion del primer sistema de derecho de autor del mundo.”!

“A finales del siglo XIX, las nuevas formas innovadoras de fabricacion contribuyeron a
promover un movimiento de industrializacion a gran escala, al que se sumaron fenomenos
como el rdpido crecimiento de las ciudades, la expansion de las redes ferroviarias, la
inversion de capital y un aumento del comercio transocednico. Los nuevos ideales del
industrialismo, el surgimiento de gobiernos mas centralizados y un nacionalismo mas
vigoroso llevé a muchos paises a establecer sus primeras leyes modernas de propiedad

intelectual.”?

“Empez6 también a arraigarse el sistema internacional de propiedad intelectual con dos
tratados fundamentales sobre propiedad intelectual, el Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, de 1883, y el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras

Literarias y Artisticas, de 1886.

“A lo largo de su historia, la propiedad intelectual se ha basado en el principio fundamental

de que el reconocimiento y la retribucion de la titularidad de las invenciones y obras creativas

LKAMIL, Idris. La propiedad intelectual al servicio del crecimiento econémico. Word Intellectual Property
Organization. Junio 2003. Pagina 3. [En linea]. [Citado el: 09-08-2015.] Disponible en:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/888/wipo pub 888 1.pdf. 92-805-1241-8

2ldem

3ldem

10
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es un estimulo para realizar nuevas actividades inventivas y creativas, y a su vez promueve

el crecimiento econdmico. Ese proceso ininterrumpido, de problema a, Conocimientos,

Imaginacidn, innovacion, propiedad intelectual, solucién en forma de productos mejorados y

nuevas tecnologias, sigue siendo un poderoso impulsor del desarrollo econémico.” 4

1.2 Antecedentes historicos de la Propiedad Industrial

“La marca, la usaban los romanos ya como marca individual, ya como marca de fabrica,
como signo indicativo del artifice y el lugar de produccion, con caracter publico y al mismo

tiempo comercial .

“Incluso, todavia se pueden encontrar en las ruinas de la antigua Roma, en especial de la
ciudad de Pompeya, restos de vasijas y utensilios con signos que eran marcas del productor

o fabricante.”®

“En el Lejano Oriente también S
utilizaron en época antigua signos para € Sabe que los habitantes del Andhuac
emplearon algunos medios materiales
que individualizaban su condicion o clase
social.

distinguir el origen o la procedencia de
productos, en especial aquellos que
desde la Edad Media comenzaron a ser Justo Nava Negrete
objeto de comercio internacional. En

China, por ejemplo, se utilizaban como signos distintivos los nombres de los fabricantes de
piezas de porcelana, asi como el lugar de su fabricacion e incluso el destino para el que se
habian producido. En Egipto y Mesopotamia se han encontrado signos con caracteristicas
similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos usados en la construccion, que era una

industria importante en dichas culturas. En estos casos, el propdsito de los signos distintivos

era determinar el origen geografico, propiedad o destino de los productos, ademés de

4Idem

5 SOLORIO, Pérez, Oscar, Javier. Derecho de la propiedad intelectual. México 2013. Editorial Oxford. 3ra
Reimpresion. Pags. 4y 5.

6 ldem

11
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autenticar la autoria de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban
pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones. Es de notar como a estas alturas, el
derecho de marcas estaba mezclado con lo que parecia ser un incipiente desarrollo en el
derecho de autor; la marca tenia una funcioén simple pero trascendente: facilitar el control y
la contabilizacién de objetos creados por un artesano, o identificarlos con respecto a otros

similares o idénticos fabricados por artesanos distintos.”’

“Una de las primeras manifestaciones de una legislacion que fomentaba la utilizacion de
marcas con propositos distintivos, en forma similar a como sucede en la actualidad, la
encontramos en el Imperio romano con la llamada Lex Cornelia, que sancionaba la asuncién
y el uso de un nombre falso, a partir de lo cual es posible deducir que también podria haber
perseguido la falsificacion de una marca, lo cual significaria la adopcién falsa de un medio

de identificacion.”®

En el México prehispanico no se tienen registros ciertos sobre el uso de marcas tal y como
hoy las conocemos sin embargo un acercamiento es porque “se sabe que los habitantes del
Andhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condicion o clase
social, por ejemplo la collera que servia para identificar al mal esclavo, que ademas le

impedia huir entre la gente o penetrar por lugares estrechos.”

1.3 Antecedentes historicos de 10 ——————
Derechos de Autor La marca, la usaban los romanos ya como
marca individual, ya como marca de
fabrica, como signo indicativo del artifice
y el lugar de produccion, con cardcter

publico y al mismo tiempo comercial.
Oscar J. Solorio

“En la transicion de la edad media hacia
los tiempos modernos se presentaron en
Europa nuevas invenciones y el
perfeccionamiento de los medios de

comunicacion. Es asi como apareci6 la

7 Idem
8 Idem
® NAVA, Negrete, Justo. Derecho de las marcas. México 1995. Porria. Pag. 4

12
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imprenta inventada por Gutenberg en el siglo quince, que hizo posible alcanzar un mayor
nimero de personas sin que estuvieran reunidas en un mismo lugar, lo que formé un mercado

que fue desde un principio muy susceptible a las imitaciones y a las falsificaciones.”!

“No tardaron en aparecer las reimpresiones una vez salieron los primeros productos de la
imprenta, generando el rechazo de los autores y de los impresores, asi como de las
autoridades. Por ello el origen del derecho de autor se sitia en la lucha contra la pirateria, por
motivos materiales, dado el perjuicio econdmico que ocasionaba, pero también en lo que
concierne a los escritos religiosos existia la preocupacion de evitar alteraciones y

mutilaciones.”!!

Inicialmente se les concedi6 una posicion de monopolio para ejercer el oficio a los impresores
establecidos en una determinada ciudad o pais, de manera que solo ellos tenian autorizacion
para imprimir. “La proteccion se referia a ciertos libros o escritos de un impresor y se llamaba
privilegio, el cual por lo general estaba limitado a una duracion determinada. Estos
privilegios de impresion se concedian tanto a impresores como a editores; el autor y sus

intereses no estaban cobijados por esta proteccion de la obra.”!?

“Posteriormente hacia el beneficio de los autores de la obra tendio el desarrollo de la
proteccion en Inglaterra, configurando la exclusividad como un derecho del autor, pues se
puso fin al monopolio que habia adquirido la Compaiiia de Impresores de Inglaterra en 1557,

sobre la publicacion de obras en todo el pais. En efecto, el Estatuto de la Reina Ana de 1709,

0 VEGA, Jaramillo, Alfredo. Manual de derecho de autor. 2010. P4g. 6. [En linea] [Citado el: 09-02-2016]
Disponible en:
http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+%28Alfredo+Ve
£a%29.pdf/e99b0ead-5c06-4529-ae7a-152616083d40

1 UCHTENHAGEN, Ulrich. Introduccién. Historia del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Curso
Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para paises de América Latina. Punta del
Este, Montevideo. 1997. Pag. 8.

12 \VEGA, Jaramillo, Alfredo. Manual de derecho de autor. 2010. Pag. 6. [En linea] [Citado el: 09-02-2016]
Disponible en:
http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+%28Alfredo+Ve
ga%29.pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40
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promulgado en 1710, abolié el monopolio, al atribuir al autor el derecho tinico de imprimir

o de disponer de los ejemplares de una obra.”!?

A partir de alli, la forma en que el editor podia beneficiarse del derecho exclusivo de publicar

una obra, era en virtud de una cesion que realizara el autor.

“En Francia, por su parte, la Revolucion de 1789 abolio los privilegios existentes y los
Decretos de 1791 y 1793 reconocieron a los autores los derechos de autorizar o prohibir la
representacion y la reproduccion de sus obras, respectivamente. Se enfatizd en la
consideracion personal del autor, pues se estimaba que su propiedad era la mas sagrada y
“personal”, y ello posibilit6 la elaboracién futura, por via de jurisprudencia, del derecho
moral (derechos de divulgacion, reivindicacion de la paternidad, respeto de la obra,

retractacion) a partir de 1814.”!4

“En Alemania se identificaron los dos aspectos de la proteccion de la personalidad en el
derecho de autor: derecho moral y derecho patrimonial. Las discusiones sobre cual aspecto
primaba culminaron en el intento de querer derivar el derecho de autor inicamente de la
proteccion de la personalidad, intento que fracaso, pero contribuyd a que en Alemania
empezaran a distanciarse del término “propiedad intelectual” y prefiriesen las expresiones

“derecho de bienes inmateriales” y “derecho de autor”.!®

“De esta manera se ubicaba el derecho de autor dentro del derecho privado como derecho de

propiedad y se preparaba el terreno para ordenes internacionales.”!¢

“En una primera etapa a lo largo del siglo diecinueve se concretaron contratos estatales
bilaterales sobre el reconocimiento reciproco de la propiedad intelectual, pero tales acuerdos

bilaterales no eran suficientemente globales ni seguian un patrén uniforme, el cual era

3 dem

% Ibidem, p. 7

5 1dem

16 UCHTENHAGEN, Ulrich. Introduccién. Historia del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Curso
Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para paises de América Latina. Punta del
Este, Montevideo. 1997. Pag. 8.
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necesario para proteger adecuadamente las obras de los nacionales de cada Estado, asi como

las inversiones asociadas a su explotacion mas alla de las fronteras propias.

9917

“Esta situacion condujo a la materializacion de tratados multilaterales como el convenio de

Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas (1886), y otros.

|
Empezo también a arraigarse el sistema
internacional de propiedad intelectual
con dos tratados fundamentales sobre
propiedad intelectual, el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, de 1883, y el Convenio de
Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas, de 1886.

Idris Kamil

218

“Con ello quedaba cimentada una
plataforma de proteccion internacional
a la que sucedié una gran produccion
legislativa en todos los Estados durante
el siglo veinte, y una gran proliferacion
de tratados multilaterales y de revision
de los existentes, todo lo cual
desembocdé en la estructura de
proteccion por el derecho de autor tal

como la conocemos actualmente.”!”

2. Definiciones de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos

de autor.

La propiedad intelectual, la propiedad industrial y los derechos de autor son entendidos en

diferentes sentidos dependiendo del punto de vista que se utilice, pudiendo ser el gramatical,

el teorico y el legal.

7 VEGA, Jaramillo, Alfredo. Manual de derecho de autor. 2010. Pag. 7. [En linea] [Citado el: 09-02-2016]

Disponible en:

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+%28Alfredo+Ve

2a%29.pdf/e99b0ead-5c06-4529-ae7a-152616083d40
18 | dem
1% |dem
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En las definiciones tedricas podemos citar a varios y distinguidos autores, para acercarnos a
entender lo que se entiende en el &mbito académico por propiedad intelectual, propiedad

industrial y derechos de autor.

En las definiciones legales indudablemente se debe acudir al marco normativo nacional
mexicano como la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.
También se debe acudir a instrumentos internacionales como Convenio de Berna para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas (Convenio de Berna) y el Convenio de Paris

para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Convenio de Paris).

2.1 Definiciones gramaticales y tedricas de propiedad intelectual.

Para encontrar las definiciones gramaticales de propiedad intelectual, propiedad industrial y
derechos de autor es necesario y obligado acudir a la Real Academia de la Lengua Espaiiola,

como maxima autoridad de la lengua espafola.

Propiedad Intelectual, se conforma de dos palabras, propiedad e intelectual. La propiedad
desde el punto de vista juridico es el “derecho de goce y disposicién que una persona tiene
sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por las leyes, y sin perjuicio de

terceros.”??

La propiedad tiene cOmo CaracteristiCd  —
fundamental que el propietario del bien,  La propiedad intelectual (P.l.) se relaciona
puede disponer del bien como lo con las creaciones de la mente.

considere mas conveniente, ya sea para OMPI

su incremento o su decremento, sin que

ninguna otra persona intervenga en su decision o disposicion. Pero el propietario del bien

20 DE PINA, Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. 352 Edicidn. México D.F. Editorial Porrta. Afio 2006. Pag.
422
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podré disponer con facultad discrecional, siempre respetando las limitaciones legales que

puedan existir y que apliquen al caso concreto.

“El concepto de “propiedad”, aplicado a los productos de la creacion para protegerlos, si bien
ha funcionado durante varios siglos, ha sido objeto de cuestionamientos, mas aun si lo
confrontamos con la prevaleciente corriente de proteger los productos de la biotecnologia y

la telematica.””?'??

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Espafiola en su version en linea.?? Define a la
propiedad intelectual como el “f. Derecho de explotacion exclusiva sobre las obras literarias

o artisticas, que la ley reconoce a su autor durante un cierto plazo.”**

El maestro David Rangel Medina en su libro “Derecho de la propiedad industrial e
intelectual”, dice que “Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan
las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y
sus causahabiente por la creacidon de obras artisticas, cientificas, industriales y

comerciales.”?

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha planteado que “La
propiedad intelectual (P.I.) se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras
literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes utilizados en el comercio.” La
propiedad intelectual (P.I.) se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras

literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes utilizados en el comercio.?®

21 | 3 Telematica es unidn de las tecnologias de la computacién y de las comunicaciones.

22 BECERRA, Ramirez, Manuel. La propiedad intelectual en transformacion. Serie de Estudios Juridicos No. 72.
Instituto de Investigaciones Juridicas. Afio 2004. Pag. 45. [en linea]. [Citado el: 04-05-2016] Disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1526/4.pdf

23 Real Academia de la Lengua Espafiol. Diccionario de la lengua espafiola. 23° Edicidn, Edicién del
Tricentenario. 23° Edicién. [en linea] [Citado el: 15-03-2016.]. Disponible en: http://dle.rae.es/?w=diccionario
24 Real Academia de la Lengua Espafiol. Diccionario de la lengua espafiola. 23° Edicién, Edicidn del
Tricentenario. 23° Edicidn. [en linea] [Citado el: 03-03-2016] Disponible en: http://dle.rae.es/?id=UNsOWGg
25 RANGEL, Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. 2da Edicién. México D.F.
Editorial Instituto de Investigaciones Juridicas. Aflo 1992. Pags. 7y 8

26 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), [en linea]. [Citado el: 03-03-2016]. Disponible
en: http://www.wipo.int/about-ip/es
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Desde el punto de vista legal la propiedad intelectual no tiene una definicién exacta sobre lo
que se debe entender por ella. Sin embargo los Estados (soberanos) que participaron en la
creacion de la OMPI en el Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, establecieron en su Articulo 2. Definiciones, fraccidon viii, una lista de los

derechos relativos a la propiedad intelectual. Los derechos relacionados son:

“Articulo 2. Definiciones
(viii) « Propiedad intelectual », los derechos relativos:

1. alas obras literarias, artisticas y cientificas,

2. a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de
los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de
radiodifusion,

a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
a los descubrimientos cientificos,

a los dibujos y modelos industriales,

A

a las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los
nombres y denominaciones comerciales,

7. alaproteccion contra la competencia desleal,
Y todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial,

cientifico, literario y artistico.”?’

La propiedad intelectual, se compone de tres grandes ramas, la propiedad industrial, el

derecho de autor y los derechos de los obtentores.

27 Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. [en linea] [Citado el: 15-03-
2016] Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file id=283997
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|Propiedad Intelectual Derechos
.+ [ " de Obtentor

Propiedad ____
Industrial

—. 1 Derechos

e eee " de Autor

DNL

1 Ramas de la propiedad intelectual. Elaboracion propia

Los derechos de los obtentores se refieren a las variedades vegetales protegibles. “Desde el
momento en que el hombre toma un bien de la naturaleza y lo incorpora a un proceso de
trabajo, empieza a adquirir valor. El proceso de mejoramiento es la expresion del valor
afiadido por el trabajo, en consecuencia los bienes actualmente considerados como naturales
y que son el resultado de procesos de trabajo milenario son bienes que contienen un valor
agregado durante miles de afios. Asi, las primeras variedades mejoradas empiricamente
aparecieron como una necesidad para el auto consumo, y las variedades mejoradas por
métodos convencionales surgieron cuando el producto que antes tenia s6lo un valor de uso
se transformo6 en un producto para el mercado, momento en el cual adquiere un valor de
cambio; estas nuevas variedades fueron el resultado ya no de la necesidad del autoconsumo
sino de las necesidades de acumulacion, reproduccion y ampliacion del capital. Estas son las

variedades que protege el derecho de obtentor.”?®

28 MORALES, Santos, Ayde, y LOPEZ, Herrera, Agustin. La propiedad intelectual en los tiempos de la
revolucidn biotecnoldgica. México Universidad Auténoma de Chapingo. Pags. 91y 92
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|Propiedad Intelectual

G| LMPIE=2 SN
INDAUTOR INSTITUTO NEXICANO f' ) 7 AN/

Instituto Nacional del Derecho de Autor DLL\IQT}?Q[E{\? -‘-’ _L @
Instituto Nacional Sistema Nacional

Instituto Mexicano de

del Derecho de Autor la Propiedad Industrial

de Inspeccion y
Certificacion de

Semillas

DNL

2 Entidades protectoras en México

2.2 Definiciones gramaticales, tedricas y legales de propiedad industrial.

Cuando se habla de “propiedad industrial” es importante tener en cuenta que forma parte del
concepto mas amplio de “propiedad intelectual”. Asi, la “propiedad industrial” no es algo
tangible como una fabrica, equipos y materiales para la produccion industrial, sino més bien

algo intangible aunque en la mayoria de los casos de extremado valor.?’

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sefialo en su Mesa Redonda
sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indigenas, donde se discutieron los principales
aspectos de la propiedad industrial, celebrada en Ginebra, Suiza los dias 23 y 24 de julio de
1998 que “se podra pensar que la expresion “propiedad industrial” no es estrictamente logica
puesto que, unicamente en lo que respecta a las invenciones, el principal segmento de la
economia que se interesa en ellas es la industria. De hecho, en una situacion normal, las

invenciones se explotan en plantas industriales. Pero las marcas de fabrica o de comercio,

29 |dem
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las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, son de interés no solo para
la industria sino también, y principalmente, para el comercio. A pesar de esta falta de logica,

la expresion “propiedad industrial” ha — eo——
adquirido, al menos en los idiomas L@ Propiedad industrial es el privilegio de
usar en forma exclusiva y temporal las
creaciones y los signos distintivos de
productos, establecimientos y servicios.
David Rangel

europeos, un significado que abarca
claramente no so6lo las invenciones sino
también todos los objetos que se acaban

de mencionar.”°

En el Diccionario de la Lengua Espafiola se define a la Propiedad industrial como el “f.
Derecho de explotacion exclusiva sobre los nombres comerciales, las marcas y las patentes,

que la ley reconoce durante cierto plazo.”!

El jurista Rafael de Pina Vara en su Diccionario de Derechos define a las Propiedad
Industrial, como la “Manifestacion o modalidad de la propiedad representada por el derecho
exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invencién, dibujo

o modelo industrial, etc., conferido de acuerdo con la legislacion correspondiente.”?

El jurista David Rangel en su libro Derecho de la propiedad industrial e intelectual, define a
al Derecho de propiedad industrial como el “Considerado como el privilegio de usar en forma
exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y

servicios, comprende cuatro grupos de instituciones.”

Lo que se entiende por propiedad industrial en el Convenio de Paris es correcto si entendemos

que el Convenio de Paris fue firmado en el afio de 1883. El dia de hoy se contemplan nuevas

30 |dem

31 Real Academia de la Lengua Espafiol. Diccionario de la lengua espafiola. 23° Edicién, Edicidn del
Tricentenario. 23° Edicidn. [en linea] [Citado el: 03-03-2016] Disponible en: http://dle.rae.es/?id=UNsOWGg
32 DE PINA, Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. 352 Edicidn. México D.F. Editorial Porrtia. Afio 2006. Pag.
423

33 RANGEL, Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. 2da Edicién. México D.F.
Editorial Instituto de Investigaciones Juridicas. Afio 1992. Pag. 2
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figuras dentro de la propiedad industrial, como las establecidas en la Ley de Propiedad

Industrial de México.

En la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) no existe una definicién de propiedad industrial.
Sin embargo la Ley de la Propiedad Industrial al proteger los derechos de propiedad
industrial, puede entenderse que las figuras sefialadas en la propia LPI, son derechos de
propiedad industrial, siendo las invenciones (patentes), modelos de utilidad, disefios
industriales, los secretos industriales, las marcas, los avisos comerciales, los nombres
comerciales, las denominaciones de origen y los esquemas de trazados de circuitos

integrados.

Existen instrumentos de cardcter internacional que definen a la propiedad industrial, por
ejemplo el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial o mejor conocido
solo por el Convenio de Paris. En el articulo 1.3 del Convenio de Paris se entiende a la
propiedad industrial como “La propiedad industrial se entiende en su acepcién mas amplia y
se aplica no s6lo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio
de las industrias agricolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por
ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales,

cervezas, flores, harinas.”

2.3 Definiciones gramaticales, teoricas y legales de derechos de autor.

La Real Academia de la Lengua Espafiola define a los derechos de autor como “1. m. pl.

9934

Cantidad que se cobra por derecho de autor // 2. m. pl. derecho de autor.””", y en singular

como “l. m. derecho que la ley reconoce al autor de una obra intelectual o artistica para

autorizar su reproduccion y participar en los beneficios que esta genere.”*

34 Real Academia de la Lengua Espafiol. Diccionario de la lengua espafiola. 23° Edicidn, Edicién del
Tricentenario. 23° Edicidn. [en linea] [Citado el: 03-03-2016] Disponible en: http://dle.rae.es/?id=CGv206x
35 |bidem
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El jurista Rangel Medina define en su libro “Panorama del derecho mexicano” al derecho de
autor como el “Conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creador
de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la
musica, el dibujo, la pintura, el grabado, la fotocopia, el cinematdgrafo, la radiodifusion, la

television, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicacién.”3®

Por su parte el jurista Fernando Zapata define al derecho de autor como “una especie dentro
de la institucion de la propiedad intelectual, en virtud del cual se otorga proteccion a las
creaciones expresadas a través del género literario o artistico. Nace con la obra misma sin
que para ello se requiera formalidad alguna. Se encuentra intimamente relacionado con los

derechos conexos en la medida en que estos se sirven de las obras protegidas por aquél.”*’

El jurista Jorge Rios define a los derechos de autor como “Aquellos derechos concedidos por

la ley en beneficio del autor o creador de toda obra intelectual o artistica.”®

Rafael de Pina Vara en su Diccionario de Derecho, define al derecho de autor como el
“Derecho reconocido a quien lo sea de una obra cientifica, literaria o artistica para disponer
de ella y explotarla directamente y para autorizar a otra persona que la publique y

reproduzca.”’

El Diccionario Juridico de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) define a los
derechos de autor como “Derechos concedidos por la ley en beneficio del autor de toda obra
intelectual o artistica. En ellos se comprende el reconocimiento de su calidad de autor; el

derecho de oponerse a toda deformacion, mutilaciéon o modificacion de su obra, que se lleve

36 RANGEL, Medina, David. Panorama del derecho mexicano. Derecho intelectual. México D.F. Editorial
McGraw-Hill. Afio 1998. Pag. 111

37 ZAPATA, Lépez, Fernando. El derecho de autor y la marca. Revista de la propiedad inmaterial. No. 2. Afio
2001, p. 10 [En linea] [Citado el: 04-05-2016]. Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3985807

38 RjOS, Salmén, Jorge. La propiedad intelectual y los derechos de autor. Cuadernos de la Judicatura. [En
linea] México D.F. Afio 2001. p. 17. [Citado el: 04-05-2016]. Disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1812/4.pdf

3% DE PINA, Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. 352 Edicion. México D.F. Editorial Porrta. Afio 2006. p.232
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a cabo sin su autorizacion, asi como toda accion que redunde en demérito de la misma o
mengua el honor, del privilegio o de la reputacion del autor; el derecho de usar o explotar
temporalmente la obra por si mismo o por terceros, con propdsitos de lucro y de acuerdo con

las condiciones establecidas por la ley (Ley Federal del Derecho de Autor)™*

De las definiciones gramaticales de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de
autor, podemos observar que cada una de ellas existe en comun la palabra “derecho”, que en

la practica le asisten a una persona como resultado de su intelecto humano.

En el articulo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), se habla sobre el “derecho
de autor” como “es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras
literarias y artisticas previstas en el articulo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su
proteccion para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter
personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el
patrimonial.” En el articulo 12 de la LFDA se define al “autor” como la persona fisica que

ha creado una obra literaria y artistica.

Los derechos de autor a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor se reconocen
respecto de las obras de las siguientes ramas:

e Literaria;

e Musical, con o sin letra;

e Dramatica;

e Danza;

e Pictoérica o de dibujo;

e Escultorica y de caracter plastico;

e Caricatura e historieta;

e Arquitectonica;

e (Cinematografica y demas obras audiovisuales;

e Programas de radio y television;

40 Suprema Corte de Justicia de la Nacién. Diccionario Juridico Mexicano. Afio 1994. Pag. 476
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e Programas de computo;

e Fotografica;

e Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafico o textil, y

e De compilacion, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias,
las antologias, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que
dichas colecciones, por su seleccion o la disposicion de su contenido o materias,
constituyan una creacion intelectual;

e Las demas obras que por analogia puedan considerarse obras literarias o artisticas se

incluiran en la rama que les sea mas afin a su naturaleza.

Los derechos de autor y derechos conexos son protegidos por la Ley Federal del Derecho de
Autor. Cabe hacer mencion que la proteccion de los derechos no requiere registro ni
documento de ninguna especie ni quedara subordinado al cumplimiento de formalidad
alguna. La proteccion a los derechos de autor y derechos conexos se otorga desde el momento
en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o

modo de expresion.

3. Naturaleza juridica de la propiedad intelectual

Existen diversas teorias que buscan explicar la naturaleza juridica pero al momento no existe

una teoria universalmente aceptada.

Las teorias existen y son relacionadas a la propiedad intelectual son: a) Teoria de la
propiedad; b) Teoria de los derechos sobre los bienes inmateriales; ¢) Teoria del derecho real
sobre las cosas incorporeas; d) Teoria del monopolio del derecho privado; e) Teoria
Patrimonial; f) Teoria del derecho intelectual; g) Teoria del derecho personal-patrimonial; la
h) Teoria del derecho de propiedad especial; 1) Teoria del trabajo; j) Teoria de la personalidad

y la k) Teoria de la utilidad econémica.

La teoria del derecho intelectual es sin duda la teoria mayormente aceptada, esta teoria fue

desarrollada por el jurista belga Edmond Picard, diciendo que “Los derechos intelectuales
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son de naturaleza sui géneris y tienen por objeto las concepciones del espiritu en oposicion a
los derechos reales, cuyo objeto son las cosas materiales”. Edmond Picard establece que los
derechos intelectuales se componen no solo de derecho patrimoniales sino también de

derecho morales.

Cuando se habla de derechos patrimoniales y derechos morales entonces debemos hacer
referencia a las teorias del Derecho real sobre las cosas incorporeas, Teoria Patrimonial y a

la Teoria de la personalidad.

“Este tipo de derechos ha sido ubicado por algunos autores dentro del campo de los derechos
de propiedad, pues consideran que los mismo entran en un grupo que podria llamarse
derechos de propiedad inmaterial. Otros tratadistas en cambio, ubican a esta clase de derechos
como concesiones o privilegios dada su naturaleza temporal de vigencia, pero les niegan el

caracter de propiedad o de derechos reales.”*!

4. Marco legal de la propiedad intelectual en México

La proteccion de la propiedad intelectual se encuentra en diversas leyes, contrario a lo que
se podria pensar que unicamente corresponde en la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley

Federal del Derecho de Autor.

Ordenamientos legales sustantivos como la Ley Federal del Trabajo, el Coédigo de Comercio,
el Cdédigo Penal Federal y los Codigo Penales de cada uno de los Estados que componen a
los Estados Unidos Mexicanos, contienen articulos con relacion directa e indirecta a los
derechos de la propiedad intelectual. Para conocer a cabalidad el 4rea de la propiedad
intelectual es necesario conocer los diversos ordenamientos sustantivos, pero también
adjetivos como los Reglamentos de las leyes e incluso ordenamientos como la Ley Federal

del Procedimiento Administrativos.

41 VINAMATA, Paschkes, Carlos. La propiedad intelectual. México 2003. 2da edicién. Editorial Trillas. P4g. 15
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4.1 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

El maximo ordenamiento en México es la Constituciéon Politica de los Estados Unidos
Mexicanos*’. Es precisamente en la Carta Magna donde se encuentra el derecho humano de

la proteccion a la propiedad intelectual, especificamente en su articulo 28.

El articulo 28 constitucional habla sobre los monopolios en México, y sefiala que en los
Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios. Sin embargo el propio
articulo 28 sefiala que no constituyen monopolios los privilegios otorgados a los autores,

artistas, inventores y perfeccionados de alguna mejora.

“Art. 28. ...

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.”

Al otorgarse el reconocimiento y monopolio de privilegios a los autores, artistas, inventores
y perfeccionadores, se brinda seguridad juridica que tienen sobre sus obras, ejecuciones,
creaciones, invenciones y mejoras. Siempre teniendo en cuentas que dichos privilegios son

otorgados por un tiempo determinado que varias en cada uno de los casos.

El articulo 73 constitucional otorga facultades al Congreso, conformado por la Camara de
Senadores y por la Camara de Diputados para legislar en materia de propiedad intelectual,

siendo una facultad exclusiva del Congreso.

“Art. 73
Fracc. XXV. ...

42 Cdmara de Diputados. México. Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ultima reforma
publica en el Diario Oficial de la Federacion el 27-01-2016. [en linea] [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad

intelectual relacionadas con la misma;”

Derivadas de las constituciones existen las leyes de orden federal que regulan en especifico
la propiedad intelectual y temas relaciones como la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley

Federal del Derecho de Autor.

4.2 Ley de la Propiedad Industrial

La vigente Ley de la Propiedad Industrial*® (LPI), es reglamentaria del articulo 28
constitucional y fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de junio de 1991,

cuando estaba en funciones el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Como antecedentes de la actual Ley de la Propiedad Industrial tenemos a:

e Decreto para asegurar el derecho de propiedad a los inventores o perfeccionadores
de alguna rama de la industria. del 2 de Octubre de 1820;

e Ley sobre el privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algun ramo
de la industria del 7 de Mayo de 1832;

e Ley sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores del 7 de Junio
de 1890;

e Ley de Patentes de invencion del 25 de Agosto de 1903;

e Ley de Patentes de Invencion del 26 de Junio de 1928;

e Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942;

e Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 10

de febrero de 1976;

43 Camara de Diputados. México. Ley de la Propiedad Industrial. Ultima reforma publica en el Diario Oficial
de la Federacién el 09-04-2012. [en linea] [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf
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e La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso de

Explotacion de Patentes y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federacion

los dias 11 de enero de 1982;

e Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial del 25 de Junio de 1991.

En el articulo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, se establecen los objetos de la propia

ley, siendo:

“Art. 2. Esta ley tiene por objeto:

L.

II.

I1I.

IV.

VL

VIL

Establecer las bases para que, en las actividades industriales y
comerciales del pais, tenga lugar un sistema permanente de
perfeccionamiento de sus procesos y productos;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial,
las mejoras técnicas y la difusion de conocimientos tecnologicos
dentro de los sectores productivos;

Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de
los consumidores;

Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacion de productos
nuevos y utiles;

Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento
de patentes de invencion; registros de modelos de utilidad, disefios
industriales, marcas, y avisos comerciales; publicacion de nombres
comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de origen,
y regulacion de secretos industriales;

Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer
las sanciones y penas respecto de ellos, y

Establecer condiciones de seguridad juridica entre las partes en la

operaciéon de franquicias, asi como garantizar un trato no
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discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo

franquiciante.”

La proteccion de derechos en propiedad industrial como las invenciones (patentes), modelos
de utilidad, disefios industriales, los secretos industriales, las marcas, los avisos comerciales,
los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los esquemas de trazados de

circuitos integrados, son las figuras que protege la Ley de la Propiedad Industrial.

Cada una de las figuras protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial es analizada en el

Capitulo Segundo de esta investigacion.

4.3 Ley Federal del Derecho de Autor

La vigente Ley Federal del Derecho de Autor** (LFDA) fue publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 24 de diciembre de 1996, cuando estaba en funciones el ex presidente

Ernesto Zedillo Ponce de Ledn.

El antecedente inmediato de la Ley Federal del Derecho de Autor, fue la abrogada Ley
Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de
diciembre de 1956, sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federacion

el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.

La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) es reglamentaria del articulo 28
constitucional, y tiene por objeto la salvaguarda y promocion del acervo cultural de la
Nacion; proteccion de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, asi
como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusion, en relacion

con sus obras literarias o artisticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o

44 Camara de Diputados. México. Ley Federal del Derecho de Autor. Ultima reforma publica en el Diario
Oficial de la Federacion el 13-01-2016. [en linea] [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122 130116.pdf
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ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, asi como de los

otros derechos de propiedad intelectual.

Los derechos de autor y derechos conexos son protegidos por la Ley Federal del Derecho de
Autor. Cabe hacer mencién que la proteccion de los derechos no requiere registro ni
documento de ninguna especie ni quedara subordinado al cumplimiento de formalidad
alguna. La proteccion a los derechos de autor y derechos conexos se otorga desde el momento
en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o

modo de expresion.

La fijacion se entiende como la incorporacion de letras, nimeros, signos, sonidos, imagenes
y demads elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de
aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrénicos, permita su

percepcion, reproduccion u otra forma de comunicacion.

4.4 Ley Federal del Trabajo

La vigente Ley Federal del Trabajo (LFT)*, especificamente en su Capitulo V de
“Invenciones de los trabajadores” existe articulado referente a las invenciones de los
trabajadores, para regir las atribuciones sobre los derechos al nombre, propiedad y
explotaciones derivadas de su actividad laboral y de las que no lo son, pero que realiza dentro

de su tiempo de actividad laboral o con los insumos otorgados por su empleador.

En el articulo 163, fraccion I de la Ley Federal del Trabajo que el empleador (inventor) tiene
derecho a que figure como autor de la invencién. Por ejemplo las personas que trabajan en
laboratorios quimicos y realizan una invencion tienen el derecho que se les reconozca como

inventores (derecho moral) pero la invencion serd de su empleador, ya que el empleador paga

45 Cdmara de Diputados. México. Ley Federal del Trabajo. Ultima reforma publica en el Diario Oficial de la
Federacion el 12-06-2015. [en linea] [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125 120615.pdf
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un salario al inventor (trabajador) para que desarrolle la actividad para la que fue contratado,

tal y como lo sefiala la fraccion II del propio articulo 163 de la LFT:

“II. ~ Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta
de ésta la propiedad de la invencion y el derecho a la explotacion de la patente

corresponderan al patron”.

Sin embargo cuando el inventor (trabajador) podra tener derecho a una compensacion
adicional al salario que reciba y fijada por convenio de las partes o por la Junta de
Conciliacion y Arbitraje, cuando los beneficios de la invencion no guarden proporcion con
el salario percibido, por ejemplo cuando un quimico desarrolla un nuevo firmaco para
combatir una enfermedad, podria ganar poco en relacion con los beneficios que trae la

comercializacion de la invencidn.

“CAPITULO V. Invenciones de los trabajadores
Articulo 163.- La atribucion de los derechos al nombre y a la propiedad y
explotacion de las invenciones realizadas en la empresa, se regird por las

normas siguientes:

L. El inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la
invencion; perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la
empresa, por

II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de cuenta
de ésta la propiedad de la invencion y el derecho a la explotacion de la
patente corresponderan al patron. El inventor, independientemente del
salario que hubiese percibido, tendrd derecho a una compensacion
complementaria, que se fijard por convenio de las partes o por la Junta
de Conciliacion y Arbitraje cuando la importancia de la invencion y
los beneficios que puedan reportar al patron no guarden proporcioén

con el salario percibido por el inventor; y
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III.  En cualquier otro caso, la propiedad de la invencion correspondera a
la persona o personas que la realizaron, pero el patréon tendrd un
derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a

la adquisicion de la invencion y de las correspondientes patentes.”

Cabe senialar que para que se entienda que el derecho de propiedad le asiste al empleador,
derivado de una invencion creada por empleador (inventor), debe sefialarse en el contrato de
trabajo el servicio o servicios que deban prestarse, y determinarse con la mayor precision
posible, tal y como lo sefala el articulo 25 de la LFT, para entenderse que derivado de la
actividad laboral el inventor (trabajador) realiz6é una invencion, obedeciendo a los servicios

que se comprometid prestar.

En caso de que en el contrato de trabajo se omita sefialar el o los servicios prestados por el
inventor (trabajador) y el trabajador realice una invencidon durante su tiempo de actividad
laboral o con los insumos que le otorga su empleador, entonces se aplicara lo establecido en
la fraccion III del articulo 163, correspondiendo la propiedad de la invencion a la persona o
personas que la realizaron, pero el patrén (empleador) tendra un derecho preferente en
igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencion y de las

correspondientes patentes.

4.5 Codigo Penal Federal

El vigente Codigo Penal Federal (CPF)*, contempla un titulo en particular para los delitos
en materia de derechos de autor. El titulo abarca del articulo 424 al articulo 429 del CPF.

46 Cadmara de Diputados. México. Codigo Penal Federal. Ultima reforma publica en el Diario Oficial de la
Federacion el 07-04-2016. [en linea] [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9 070416.pdf
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Uno de los delitos mas recurrentes es el plagio. El Diccionario Juridico Mexicano de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN), define al plagio como “el apoderarse de la

creacion artistica o literaria ajena para hacerla pasar por propia.”*’

“La Ley Federal de Derechos de Autor capta esta conducta en las fracciones V y VI de su
articulo 135 s6lo en sus manifestaciones mas obvias, dejando escapar de sus mallas a las mas
sutiles. La primera de esas fracciones reprime “al que publique una obra sustituyendo el
nombre del autor por otro nombre, a no ser que se trate de seudonimo autorizado por el mismo
autor”. Esta aqui implicita la lesion patrimonial, a mas del conocimiento de la paternidad
moral de la obra. La segunda de dichas fracciones pune “al que sin derecho use el titulo
cabeza de un periodico, revista, noticiero cinematografico, programa de radio o television, y
en general de cualquier publicacion o difusion periodistica protegida”. Los objetos de este
uso detalladamente indicado en la fraccion transcrita son materia, segun la misma ley, de
reserva de derechos. Aunque ellos no importan creacion literaria o artistica, su usurpacion y
la consiguiente anulacion de sus finalidades identificadoras de la obra a que refieren, afectan

los beneficios patrimoniales que competen al actor, causahabientes y editores.”*®

Incurrir en cualquiera de los delitos en materia de derechos de autor, se sanciona con penas
pecuniarias que van desde los 300 hasta los 30 mil dias de multa, mas sanciones pecuniarias
adicionales que no podran ser menores al 40% del precio de venta al publico de cada producto
o de la prestacion de servicios que impliquen violacion a alguno o algunos de los derechos
tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor. A las sanciones pecuniarias se suman las

sanciones con privacion de libertad, como la prision desde 6 meses hasta 10 afios.

Las conductas ilicitas contempladas en el Codigo Penal Federal por delitos en materia de
derechos de autor, son la especulacion con libros de texto gratuito; la produccion,
reproduccion, almacenaje, transporte distribucion, venta o arrendamiento de obras sin la
autorizacion del titular de derechos de autor o derechos conexos; el uso doloso de las obras;

la reproduccion de mas obras que las autorizadas; la fabricacion de dispositivos o sistemas

47 Suprema Corte de Justicia de la Nacidn. Diccionario Juridico Mexicano. Afio 1994. p. 995
48 |dem
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para desactivar dispositivos electronicos de proteccion de programas de computacion; entre

otras.

5. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI.

5.1 Historia de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

En el siglo XIX en el mundo cambiante se naci6 la necesidad de la proteccion de las obras
autorales y tecnoldgicas de las personas, por lo que en el ano de 1883 varios paises firman y
dan nacimiento al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Convenio

de Paris).

El Convenio de Paris es el primer instrumento de caracter internacional que brinda certeza a
los creadores de obras intelectuales en diversos paises. El Convenio de Paris dio proteccion
a figuras como las invenciones o mejor conocidas como patentes, a las marcas y a los dibujos

y modelos industriales.

Gracias al crecimiento impulso de diversos intelectuales como el escritor de origen francés
Victor Hugo y la Association littéraire et artistique internationale, es que se gener6 el
ambiente idoneo para que diversos paises firmaran y adoptaran en el afio de 1886 el Convenio
de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas (Convenio de Berna). El
objetivo del Convenio de Berna era brindar certeza juridica en varios paises a los creadores
de obras relacionadas al derecho de autor, permitiéndoles regular el uso y explotacion de sus

obras.
El Convenio de Berna protege obras como las novelas, los cuentos, los poemas, las obras de

teatro, las canciones, Operas, revistas musicales, sonatas, y los dibujos, las pinturas,

esculturas y obras arquitectonicas.
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“En el afio de 1893, las dos secretarias encargadas de administrar los Convenios de Paris y
Berna se fusionaron conformando la entidad precursora de la OMPI: las Oficinas
Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas por
sus siglas en francés, BIRPI. Esta organizacion, compuesta por siete funcionarios, tenia su

sede en Berna (Suiza).”*

Posteriormente cuando entra en vigor el Convenio que establece la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual dan paso a lo que hoy es la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) o también conocida en el idioma inglés como World Intellectual Property
Organization (WIPO).

La OMPI se establecid en el afio de 1967 por medio del Convenio que establece la

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual®®

1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

firmado en Estocolmo el 14 de julio de

En el afo de 1974 la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ingresa al
sistema de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) en calidad de “organismo
especializado”, ya que los Estados miembros de la Organizacién de las Naciones Unidas
estan autorizados para pertenecer a un organismo especializado, lo que sin duda permitiria a

la OMPI tener mayor alcance en la promocién de la propiedad intelectual.

La OMPI ingreso a la ONU y se estableciéo como su finalidad la de promover la proteccion
internacional de la propiedad intelectual y fomenta la cooperacion en materia de derechos de

autor, marcas comerciales, disefios industriales y patentes.

49 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Resefia histérica de la OMPI. [en linea]. [Citado el: 01-
05-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html

%0 Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual [en linea]. [Citado el: 29-04-
2016]. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.ijsp?file id=283997
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LY

WIPO

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY

3. Historia del logotipo de la OMPI°?

En México el Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
fue aprobado H. Camara de Senadores del Congreso de la Unidn, el dia primero del mes de
octubre del afio mil novecientos setenta y cuatro, segiin Decreto Publicado en el "Diario
Oficial (DOF)" de la Federacion del dia veintiuno del mes de enero del afio mil novecientos

setenta y cinco.

El Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual fue ratificado
por el presidente Luis Echeverria Alvarez el dia 22 de enero de1965, habiéndose efectuado
el Deposito del Instrumento de Ratificacion respectivo en poder del Director General de la

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, el dia 14 de marzo1965.
El dia 08 de julio de 1975, se publico el Decreto por el que se promulga el Convenio que

establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo,

Suecia, el 14 de julio de 1967.%% Siendo el presidente la republica el Luis Echeverria Alvarez.

5.2 Fines y Funciones de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

De acuerdo al articulo 3 del Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad

Intelectual, la OMPI fue creada para los fines de:

51 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI estrena un nuevo logotipo. [en linea]. [Citado
el: 01-05-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article 0011.html

52 Diario Oficial de la Federacidn de fecha 08 de julio de 1975. Intelectual [en linea]. [Citado el: 29-04-2016].
Disponible en: http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=4783364&fecha=08/07/1975
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“(1) fomentar la proteccion de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la
cooperacion de los Estados, en colaboracion, cuando asi proceda, con cualquier otra
organizacion internacional, y

(i) asegurar la cooperacion administrativa entre las Uniones.

En el articulo 4 se establece que para alcanzar los fines sefialados en el Articulo 3 del
Convenio de la OMPI, la Organizacion, a través de sus 6rganos competentes y sin perjuicio

de las atribuciones de cada una de las diversas Uniones:

“(1) fomentara la adopcion de medidas destinadas a mejorar la proteccion de la propiedad
intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia;
(i1) se encargara de los servicios administrativos de la Unidon de Paris, de las Uniones
particulares establecidas en relacion con esa Unidn, y de la Unidn de Berna;

(i11)) podra aceptar el tomar a su cargo la administracion de cualquier otro acuerdo
internacional destinado a fomentar la proteccion de la propiedad intelectual, o el participar
en esa administracion;

(iv) favorecera la conclusion de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la
proteccion de la propiedad intelectual;

(v) prestara su cooperacion a los Estados que le pidan asistencia técnico-juridica en el campo
de la propiedad intelectual,

(vi) reunira y difundira todas las informaciones relativas a la proteccion de la propiedad
intelectual y efectuara y fomentara los estudios sobre esta materia publicando sus resultados;
(vil) mantendra los servicios que faciliten la proteccion internacional de la propiedad
intelectual y, cuando asi proceda, efectuara registros en esta materia y publicara los datos
relativos a esos registros;

(viii) adoptara todas las demas medidas apropiadas.”

Actualmente la OMPI dentro de sus actividades mas importante que desarrolla se encuentra

el que:
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e constituye un foro de politica en el que plasmar normas internacionales de P.I.
equilibradas para un mundo en evolucion,;

e presta servicios mundiales para proteger la P.I. en todo el mundo y para resolver
controversias;

e ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de P.I. y compartir los
conocimientos;

e organiza programas de cooperacion y fortalecimiento de las capacidades para permitir
a todos los paises utilizar la P.1. para el desarrollo econdomico, social y cultural;

e constituye una fuente mundial de referencia para la informacion en materia de P.I.

5.3 Estructura de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual se conforma por los Estados miembros
la Administracion (personal) y los Observadores que son aproximadamente unas 250
organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones intergubernamentales (OIG)

gozan de la condicion oficial de observador en las reuniones de la OMPI.
La Administracion o estructura al interior de la OMPI se compone de la Asamblea General,

el Comité de Organizacion y la Oficina Internacional.

5.3.1 La Asamblea General

El méximo organo decisorio y de formulacion de politicas dentro de la OMPI es la Asamblea

General que es conformada por los Estados Parte y por el Comité de la OMPI.
La Asamblea se reune una vez cada dos afios en sesion ordinaria, mediante convocatoria del

Director General, en sesion extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a

peticion del Comité de Coordinacion o a peticion de una cuarta parte de los Estados miembros
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de la Asamblea General. Las reuniones se celebraran en la Sede de la Organizacion que es

en Ginebra, Suiza.

Las principales funciones de la Asamblea son designar al Director General a propuesta del
Comité de Coordinacion, examinar y aprobar los informes del Director General relativos a la
Organizacion y le darle las instrucciones necesarias; examinar y aprobar los informes y las
actividades del Comité de Coordinacion y le dar instrucciones, y adoptar el presupuesto

bienal de los gastos comunes a las Uniones.

Las reuniones permiten a los Estados miembros de la OMPI ponerse al corriente de los
progresos realizados en la labor de la Organizacion y debatir acerca de los futuros
lineamientos en materia de politica. La Division de Asuntos de las Asambleas y

Documentacion desempena las funciones de secretaria de los 6rganos rectores de la OMPI.

5.3.2 El Comité de Coordinacion

El Comité de Coordinacidon se reine en sesion extraordinaria, mediante convocatoria del
Director General, bien a iniciativa de éste, bien a peticion de su Presidente o de una cuarta
parte de sus miembros. El Comité de Coordinacién formulara sus opiniones y tomara sus

decisiones por mayoria simple de los votos emitidos.

El Comité de Coordinacion tienen dentro de sus principales funciones las de aconsejar a los
organos de las Uniones, a la Asamblea General, a la Conferencia y al Director General sobre
todas las cuestiones administrativas y financieras y sobre todas las demas cuestiones de
interés comun a dos o varias Uniones, o a una o varias Uniones y a la Organizacién, y
especialmente respecto al presupuesto de los gastos comunes a las Uniones; al cesar en sus
funciones el Director General o en caso de que quedara vacante dicho cargo, propondra el
nombre de un candidato para ser designado para ese puesto por la Asamblea General; si la

Asamblea General no designa al candidato propuesto, el Comité de Coordinacion presentara
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otro candidato, repitiéndose este procedimiento hasta que la Asamblea General designe al

ultimo candidato propuesto.

5.3.3 La Oficina Internacional

La Oficina Internacional constituye la Secretaria de la Organizacion. La Oficina
Internacional estard dirigida por el Director General, asistido por dos o varios Directores

Generales Adjuntos.

El actual Director General de la OMPI es el abogado australiano Francis Gurry, quien fue
nombrado el dia 01 de octubre de 2008. En mayo de 2014 recibié un nuevo nombramiento
para ejercer funciones nuevamente como Director General del OMPI para un segundo

mandato que concluira en el afio 2020.

El Director General es el mas alto funcionario de la Organizacion, representa a la OMPI y es
responsable ante la Asamblea General, y seguira sus instrucciones en lo que se refiere a los
asuntos internos y externos de la Organizacion. El Director General preparara los proyectos
de presupuestos y de programas, asi como los informes periddicos de actividades. Los
transmitira a los gobiernos de los Estados interesados, asi como a los 6rganos competentes

de las Uniones y de la Organizacion.

La naturaleza de las funciones del Director General y de los miembros del personal es
estrictamente internacional. En el cumplimiento de sus deberes, no solicitaran ni recibiran
instrucciones de ningun gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organizacion. Se
abstendran de todo acto que pueda comprometer su situacion de funcionarios internacionales.
Cada Estado miembro se compromete a respetar el caracter exclusivamente internacional de
las funciones del Director General y de los miembros del personal y a no tratar de influir

sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.
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5.4 Instrumentos internacionales que administra la Organizacion Mundial de la

Propiedad Intelectual

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual administra 26 tratados internacionales

en relacion a diversos temas de propiedad intelectual, incluyendo el Convenio de la OMPI.

Los tratados administrados por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

los podemos dividir en relacion a:

a) Proteccion de la propiedad intelectual,

b) Registro; y

c¢) Clasificacion.

a) Los tratados en materia de proteccion de propiedad intelectual son:

Tratados en materia de proteccion de propiedad intelectual

la distribucion de senales
portadoras de programas

transmitidas por satélite

Nombre corto  del | Nombre completo  del | Area Ano de
Tratado Tratado adopcion
Tratado de Beijing™ Tratado de Beijing sobre | Derecho de Autory | 2012
Interpretaciones y | Derechos Conexos
Ejecuciones Audiovisuales
Convenio de Berna>* Convenio de Berna para la | Derecho de Autory | 1886
proteccion de las Obras | Derechos Conexos
Literarias y Artisticas
Convenio de Bruselas® | Convenio de Bruselas sobre | Derecho de Autor y | 1974

Derechos Conexos

53 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing
54 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne

55 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/brussels
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de los productores de

fonogramas contra la
reproduccién no autorizada

de sus fonogramas

Derechos Conexos

Arreglo de Madrid> | Arreglo de Madrid relativo a | Propiedad 1967
(Indicaciones de |la  represion de las | Industrial
procedencia) indicaciones de procedencia
falsas o engafiosas en los
productos
Tratado de Marrakech | Tratado de Marrakech para | Derecho de Autory | 2013
para las personas con | facilitar el acceso a las obras | Derechos Conexos
discapacidad visual®’ publicadas a las personas
ciegas, con discapacidad
visual o con  otras
dificultades para acceder al
texto impreso
Tratado de Nairobi® Tratado de Nairobi sobre la 1981
proteccion del  Simbolo
Olimpico
Convenio de Paris® Convenio de Paris para la | Propiedad 1883
Proteccion de la Propiedad | Industrial
Industrial
Tratado sobre el | Tratado sobre el Derecho de | Propiedad 2000
Derecho de Patentes®® | Patentes Industrial
(PLT)
Convenio Fonogramas®' | Convenio para la proteccioén | Derecho de Autor y | 1971

%6 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
57 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
58 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
59 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
60 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
61 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms
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Interpretacion o Ejecucion y

Fonogramas

Derechos Conexos

Convencion de Roma®? | Convencion de Roma sobre | Derecho de Autory | 1961
la proteccion de los artistas | Derechos Conexos
intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y
los organismos de
radiodifusion

Tratado de Singapur | Tratado de Singapur sobre el | Propiedad 1994

sobre el Derecho de | Derecho de Marcas Industrial

Marcas®

Tratado sobre el | Tratado sobre el Derecho de | Propiedad 1994

Derecho de Marcas® | Marcas (TLT) Industrial

(TLT)

Tratado de | Tratado de Washington | Propiedad 1989

Washington® (IPIC) sobre la Propiedad | Industrial
Intelectual respecto de los
Circuitos Integrados (IPIC)

WCT® Tratado de la OMPI sobre | Derecho de Autory | 1996
Derecho de Autor Derechos Conexos

WPPTY’ Tratado de la OMPI sobre | Derecho de Autor y | 1996

b) Los tratados en materia de registro son:

Tratados en materia de registro

62 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
83 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
64 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
8 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
% [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
67 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
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Nombre corto del

Tratado

Nombre  completo  del

Tratado

Area

Afio de

adopcion

Tratado de Budapest®®

Tratado de Budapest sobre el
Reconocimiento

Internacional del Deposito
de Microorganismos a los
fines del Procedimiento en

materia de Patentes

Propiedad

Industrial

1977

Arreglo de La Haya®

Arreglo de La Haya relativo
al registro internacional de
dibujos y modelos

industriales

Propiedad

Industrial

1925

Arreglo de Lisboa’®

Arreglo de Lisboa relativo a
la  Proteccion de las
Denominaciones de Origen 'y

su Registro Internacional

Propiedad

Industrial

1958

Arreglo de Madrid”!

Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de

Marcas

Propiedad

Industrial

1989

Protocolo de Madrid”?

Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de

Marcas

Propiedad

Industrial

1891

PCT?

Tratado de Cooperacion en

materia de Patentes (PCT)

Propiedad

Industrial

1970

68 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en
89 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en
70 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en
71 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en

: http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest

: http://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague

: http://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon

: http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid

72 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid protocol

73 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct
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¢) Los tratados en materia de clasificacion son:

Tratados en materia de registro

Nombre

Tratado

corto

del

Nombre  completo  del

Tratado

Area

Afio de

adopcion

Arreglo de Locarno’™

Arreglo de Locarno que
establece una Clasificacion
Internacional  para  los
Dibujos y Modelos

Industriales

Propiedad

Industrial

1968

Arreglo de Niza”

Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificacion Internacional
de Productos y Servicios
para el Registro de las

Marcas

Propiedad

Industrial

1957

Arreglo

Estrasburgo’®

de

Arreglo de  Estrasburgo
relativo a la Clasificacion

Internacional de Patentes

Propiedad

Industrial

1971

Arreglo de Viena’’

Acuerdo de Viena por el que
se establece una
Clasificacion Internacional
de los elementos figurativos

de las marcas

Propiedad

Industrial

1973

74 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno
75 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice

76 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en:
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg

77 [en linea]. [Citado el: 01-05-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna
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5.5 Partes Contratantes del Convenio que establece la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual.”®

Actualmente existen 188 paises de los cinco continentes del mundo, que se han adherido al

Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

Para convertirse en miembro, un estado debe depositar un instrumento de ratificacion o de

adhesion en poder del Director General.

Los Estados miembros de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, son:

Parte Contratante Firma Instrumento En Vigor
Adhesion: 13 de septiembre de||13 de diciembre
Afganistan
2005 de 2005
30 de junio de
Albania Adhesion: 31 de marzo de 1992
1992
. . . . . . 19 de
. 14 de julio de|Ratificacion: 19 de junio de .
Alemania septiembre de
1967 1970
1970
28 de octubre
Andorra Adhesion: 28 de julio de 1994
de 1994
15 de abril de
Angola Adhesion: 15 de enero de 1985
1985
Adhesion: 17 de diciembre de||17 de marzo de
Antigua y Barbuda
1999 2000
22 de mayo de
Arabia Saudita Adhesion: 22 de febrero de 1982 1082

78 [en linea]. [Citado el: 03-05-2016]. Disponible en:
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty id=1
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14 de julio de|[Ratificacion: 16 de enero de||l6 de abril de
Argelia
1967 1975 1975
. ‘ o 8 de octubre de
Argentina Adhesion: 8 de julio de 1980
1980
22 de abril de
Armenia Adhesion: 22 de enero de 1993
1993
10 de agosto de
Australia Adhesion: 10 de mayo de 1972
1972
' 14 de julio de|Ratificacion: 11 de mayo de||l1 de agosto de
Austria
1967 1973 1973
Adhesion: 25 de septiembre de||25 de diciembre
Azerbaiyan
1995 de 1995
4 de enero de
Bahamas Adhesion: 4 de octubre de 1976
1977
22 de junio de
Bahrein Adhesion: 22 de marzo de 1995
1995
11 de mayo de
Bangladesh Adhesion: 11 de febrero de 1985
1985
5 de octubre de
Barbados Adhesion: 5 de julio de 1979
1979
16 de
Ratificacion: 19 de marzo de|26 de abril de
Belarts noviembre de
1969 1970
1967
14 de julio de|[Ratificacion: 31 de octubre de|31 de enero de
Bélgica
1967 1974 1975
17 de junio de
Belice Adhesion: 17 de marzo de 2000 5000
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Adhesion: 9 de diciembre de

9 de marzo de

Benin
1974 1975
Adhesion: 16 de diciembre de||16 de marzo de
Bhutan
1993 1994
Bolivia (Estado 6 de julio de

Plurinacional de)

Adhesion: 6 de abril de 1993

1993

Bosnia y Herzegovina

Declaracion sobre la aplicacion

continuada: 2 de junio de 1993

1 de marzo de

1992

Botswana

Adhesion: 15 de enero de 1998

15 de abril de
1998

Brasil

Adhesion: 20 de diciembre de
1974

20 de marzo de

1975

Brunei Darussalam

Adhesion: 21 de enero de 1994

21 de abril de
1994

Bulgaria

11 de enero de

1968

Ratificacion: 19 de febrero de

1970

19 de mayo de
1970

Burkina Faso

Adhesion: 23 de mayo de 1975

23 de agosto de
1975

Adhesion: 30 de diciembre de

30 de marzo de

Burundi
1976 1977
7 de julio de
Cabo Verde Adhesion: 7 de abril de 1997
1997
25 de julio de
Camboya Adhesion: 25 de abril de 1995
1995
14 de julio de|[Ratificacion: 3 de agosto de||3 de noviembre
Camertn
1967 1973 de 1973
26 de junio de
Canada Adhesion: 26 de marzo de 1970

1970
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26 de
Chad Adhesion: 26 de junio de 1970 |septiembre de

1970

25 de junio de
Chile Adhesion: 25 de marzo de 1975

1975

3 de junio de
China Adhesion: 3 de marzo de 1980

1980

26 de octubre
Chipre Adhesion: 26 de julio de 1984

de 1984

4 de mayo de
Colombia Adhesion: 4 de febrero de 1980

1980

3 de abril de
Comoras Adhesion: 3 de enero de 2005

2005

Adhesion: 2 de septiembre de|2 de diciembre
Congo
1975 de 1975

10 de junio de

Costa Rica Adhesion: 10 de marzo de 1981

1981

Cote d'Ivoire

14 de julio de
1967

Ratificacion:

1974

1 de febrero de

1 de mayo de
1974

Declaracion / Notificacion de

8 de octubre de

Croacia
sucesion: 28 de julio de 1992 |[1991
Adhesion: 27 de diciembre de|27 de marzo de
Cuba
1974 1975
‘ 14 de julio de|Ratificacion: 26 de enero de|26 de abril de
Dinamarca
1967 1970 1970
- . . 13 de mayo de
Djibouti Adhesion: 13 de febrero de 2002

2002
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26 de
Dominica Adhesion: 26 de junio de 1998 |septiembre de
1998
14 de julio de|[Ratificacion: 22 de febrero de|22 de mayo de
Ecuador
1967 1988 1988
21 de abril de
Egipto Adhesion: 21 de enero de 1975
1975
18 de
El Salvador Adhesion: 18 de junio de 1979 |septiembre de
1979
24 de
Emiratos Arabes _ . .
Adhesion: 24 de junio de 1974 |septiembre de
Unidos
1974
Adhesion: 20 de noviembre de|20 de febrero de
Eritrea
1996 1997
Declaracion sobre la aplicacion
1 de enero de
Eslovaquia continuada: 30 de diciembre de 1093
1992
Declaracion sobre la aplicacion|25 de junio de
Eslovenia . o
continuada: 12 de junio de 1992|1991
14 de julio de| ' o 26 de abril de
Espaiia Ratificacion: 6 de junio de 1969
1967 1970
Estados Unidos de||14 de julio de|Ratificacion: 25 de mayo de|25 de agosto de
América 1967 1970 1970
Adhesion: 5 de noviembre de||S de febrero de
Estonia
1993 1994
Adhesion: 19 de noviembre de||19 de febrero de
Etiopia

1997

1998
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ex Republica ‘ ‘ ‘ ‘
Declaracion / Notificacion de||8 de septiembre
Yugoslava de
sucesion: 23 de julio de 1993 || de 1991
Macedonia
12 de octubre|Ratificacion: 4 de diciembre de|26 de abril de
Federacion de Rusia
de 1967 1968 1970
Rt Adhesion: 11 de diciembre de||l1 de marzo de
iji
! 1971 1972
14 de julio de 14 de julio de
Filipinas Ratificacion: 14 de abril de 1980
1967 1980
14 de julio de 8 de septiembre
Finlandia Ratificacion: 8 de junio de 1970
1967 de 1970
14 de julio de 18 de octubre
Francia Ratificacion: 18 de julio de 1974
1967 de 1974
14 de julio de| . 6 de junio de
Gabon Ratificacion: 6 de marzo de 1975
1967 1975
Adhesion: 10 de septiembre de||10 de diciembre
Gambia
1980 de 1980
Declaracion sobre la aplicacion|25 de diciembre
Georgia
continuada: 18 de enero de 1994|de 1991
12 de junio de
Ghana Adhesion: 12 de marzo de 1976
1976
22 de
Granada Adhesion: 22 de junio de 1998 |iseptiembre de
1998
. 14 de julio de|Ratificacion: 4 de diciembre de||4 de marzo de
Grecia
1967 1975 1976
30 de abril de
Guatemala Adhesion: 31 de enero de 1983 1083
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13 de
Guinea Adhesion: 13 de agosto de 1980 |[noviembre  de
1980
26 de junio de
Guinea Ecuatorial Adhesion: 26 de marzo de 1997 1697
28 de junio de
Guinea-Bissau Adhesion: 28 de marzo de 1988 1088
25 de octubre
Guyana Adhesion: 25 de julio de 1994
de 1994
2 de noviembre
Haiti Adhesion: 2 de agosto de 1983
de 1983
15 de
Honduras Adhesion: 15 de agosto de 1983 |[noviembre de
1983
12 de enero de|[Ratificacion: 18 de diciembre de|[26 de abril de
Hungria
1968 1969 1970
1 de mayo de
India Adhesion: 31 de enero de 1975
1975
12 de enero de|Ratificacion: 18 de septiembre|/18 de diciembre
Indonesia
1968 de 1979 de 1979
Iran (Republical|14 de julio de|Ratificacion: 14 de diciembre de|14 de marzo de
Islamica del) 1967 2001 2002
‘ 21 de enero de
Iraq Adhesion: 21 de octubre de 1975
1976
12 de enero de 26 de abril de
Irlanda
1968 1970
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13 de
‘ 14 de julio de|Ratificacion: 13 de junio de ‘
Islandia septiembre  de
1967 1986
1986
14 de julio de 26 de abril de
Israel Ratificacion: 30 de julio de 1969
1967 1970
Hal 14 de julio de|Ratificacion: 20 de enero de|20 de abril de
talia
1967 1977 1977
Adhesion: 25 de septiembre de||25 de diciembre
Jamaica
1978 de 1978
Jand 14 de julio de|[Ratificacion: 20 de enero de|20 de abril de
apon
P 1967 1975 1975
12 de julio de
Jordania Adhesion: 12 de abril de 1972
1972
Declaracion sobre la aplicacion
' 25 de diciembre
Kazajstan continuada: 16 de febrero de
de 1991
1993
14 de julio de 5 de octubre de
Kenya Ratificacion: 5 de julio de 1971
1967 1971
Declaracion sobre la aplicacion
25 de diciembre
Kirguistan continuada: 14 de febrero de
de 1991
1994
19 de julio de
Kiribati Adhesion: 19 de abril de 2013
2013
14 de julio de
Kuwait Adhesion: 14 de abril de 1998
1998
18 de
Lesotho Adhesion: 18 de agosto de 1986 |[noviembre de
1986
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21 de enero de

Letonia Adhesion: 21 de octubre de 1992
1993
Adhesion: 30 de septiembre de||30 de diciembre
Libano
1986 de 1986
Adhesion: 8 de diciembre de||8 de marzo de
Liberia
1988 1989
28 de
Libia Adhesion: 28 de junio de 1976 |septiembre de
1976
14 de julio de|[Ratificacion: 21 de febrero de|21 de mayo de
Liechtenstein
1967 1972 1972
30 de abril de
Lituania Adhesion: 30 de enero de 1992
1992
14 de julio de|Ratificacion: 19 de diciembre de||19 de marzo de
Luxemburgo
1967 1974 1975
14 de julio de|Ratificacion: 22 de septiembre|22 de diciembre
Madagascar
1967 de 1989 de 1989
1 de enero de
Malasia Adhesion: 1 de octubre de 1988
1989
11 de junio de
Malawi Adhesion: 11 de marzo de 1970
1970
12 de mayo de
Maldivas Adhesion: 12 de febrero de 2004
2004
14 de agosto de
Mali Adhesion: 14 de mayo de 1982
1982
Adhesion: 7 de septiembre de||7 de diciembre
Malta

1977

de 1977
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14 de julio de| ' . 27 de julio de
Marruecos Ratificacion: 27 de abril de 1971
1967 1971
21 de
Mauricio Adhesion: 21 de junio de 1976 |septiembre de
1976
17 de
Mauritania Adhesion: 17 de junio de 1976 |septiembre de
1976
14 de julio de|[Ratificacion: 14 de marzo de||l14 de junio de
México
1967 1975 1975
14 de julio de|Ratificacion: 3 de diciembre de|3 de marzo de
Monaco
1967 1974 1975
Adhesion: 28 de noviembre de|28 de febrero de
Mongolia
1978 1979
Declaracion sobre la aplicacion
3 de junio de
Montenegro continuada: 4 de diciembre de
2006
2006
Adhesion: 23 de septiembre de|23 de diciembre
Mozambique
1996 de 1996
‘ 15 de mayo de
Myanmar Adhesion: 15 de febrero de 2001
2001
Adhesion: 23 de septiembre de|23 de diciembre
Namibia
1991 de 1991
Adhesion: 4 de noviembre de|4 de febrero de
Nepal
1996 1997
' ' 5 de mayo de
Nicaragua Adhesion: 5 de febrero de 1985 1085
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14 de julio de

Ratificacion: 18 de febrero de

18 de mayo de

Niger
1967 1975 1975
.. ) 9 de abril de
Nigeria Adhesion: 9 de enero de 1995
1995
8 de enero de
Niue Adhesion: 8 de octubre de 2014
2015
14 de julio de 8 de junio de
Noruega Ratificacion: 8 de marzo de 1974

1967

1974

Nueva Zelandia

Adhesion: 14 de marzo de 1984

20 de junio de
1984

Oman

Adhesion: 19 de noviembre de

1996

19 de febrero de
1997

Paises Bajos

14 de julio de
1967

Ratificacion: 9 de octubre de

1974

9 de enero de

1975

6 de enero de
Pakistan Adhesion: 6 de octubre de 1976

1977

17 de
Panama Adhesion: 17 de junio de 1983 |lseptiembre de

1983

10 de julio de
Papua Nueva Guinea Adhesion: 10 de abril de 1997 1997

20 de junio de

Paraguay Adhesion: 20 de marzo de 1987
1987
14 de julio de 4 de septiembre
Pert Ratificacion: 4 de junio de 1980
1967 de 1980
. 10 de enero de|Ratificacion: 23 de diciembre de||23 de marzo de
Polonia

1968

1974

1975
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14 de julio de

Ratificacion: 27 de enero de

27 de abril de

continuada: 3 de junio de 1993

Portugal
1967 1975 1975
‘ o 3 de septiembre
Qatar Adhesion: 3 de junio de 1976
de 1976
14 de julio de|Ratificacion: 26 de febrero de|26 de abril de
Reino Unido
1967 1969 1970
18 de
Republica Arabe Siria Adhesion: 18 de agosto de 2004 |[noviembre de
2004
Republica 14 de julio de|[Ratificacion: 23 de mayo de|23 de agosto de
Centroafricana 1967 1978 1978
Declaracion sobre la aplicacion
. . o 1 de enero de
Republica Checa continuada: 18 de diciembre de 1693
1992
Adhesion: 1 de diciembre de||l de marzo de
Republica de Corea
1978 1979
Declaracion sobre la aplicacion||25 de diciembre
Republica de Moldova

de 1991

Republica Democratica

del Congo

14 de julio de
1967

Ratificacion: 28 de octubre de

1974

28 de enero de

1975

Republica Democratica

Popular Lao

Adhesion: 17 de octubre de 1994

17 de enero de

1995

Republica Dominicana

Adhesion: 27 de marzo de 2000

27 de junio de
2000

Republica Popular

Democratica de Corea

Adhesion: 17 de mayo de 1974

17 de agosto de
1974

Republica Unida de

Tanzania

Adhesion: 30 de septiembre de
1983

30 de diciembre
de 1983
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14 de julio de

Ratificacion: 28 de febrero de

26 de abril de

Rumania
1967 1969 1970
Adhesion: 3 de noviembre de||3 de febrero de
Rwanda
1983 1984
16 de
Saint Kitts y Nevis Adhesion: 16 de agosto de 1995 |[noviembre de
1995
11 de octubre
Samoa Adhesion: 11 de julio de 1997
de 1997
26 de junio de
San Marino Adhesion: 26 de marzo de 1991

1991

San Vicente las

y

Granadinas

Adhesion: 29 de mayo de 1995

29 de agosto de
1995

Santa Lucia

Adhesion: 21 de mayo de 1993

21 de agosto de
1993

Santa Sede

14 de julio de
1967

Ratificacion: 20 de enero de

1975

20 de abril de
1975

Santo Tomé y Principe

Adhesion: 12 de febrero de 1998

12 de mayo de
1998

14 de julio de

Ratificacion: 19 de septiembre

26 de abril de

Senegal
1967 de 1968 1970
Declaracion sobre la aplicacion
27 de abril de
Serbia continuada: 19 de septiembre de
1992
2006
Adhesion: 16 de diciembre de||16 de marzo de
Seychelles

1999

2000

Sierra Leona

Adhesion: 18 de febrero de 1986

18 de mayo de
1986

59



Propuesta de un nuevo concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial

. Adhesion: 10 de septiembre de|10 de diciembre
Singapur
1990 de 1990
18 de
Somalia Adhesion: 18 de agosto de 1982 [[noviembre de
1982
20 de
Sri Lanka Adhesion: 20 de junio de 1978 ||septiembre de
1978
14 de julio de|[Ratificacion: 23 de diciembre de|[23 de marzo de
Sudéafrica
1967 1974 1975
Adhesion: 15 de noviembre de|/15 de febrero de
Sudan
1973 1974
' 14 de julio de|[Ratificacion: 12 de agosto de|[26 de abril de
Suecia
1967 1969 1970
Sui 14 de julio de|[Ratificacion: 26 de enero de||26 de abril de
uiza
1967 1970 1970
Declaracion sobre la aplicacion||25 de
Suriname continuada: 16 de noviembre de|noviembre de
1976 1975
18 de agosto de
Swazilandia Adhesion: 18 de mayo de 1988
1988
Adhesion: 25 de septiembre de|25 de diciembre
Tailandia
1989 de 1989
Declaracion sobre la aplicacion
25 de diciembre
Tayikistan continuada: 14 de febrero de
de 1991
1994
28 de abril de
Togo Adhesion: 28 de enero de 1975 1975
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14 de junio de

Tonga Adhesion: 14 de marzo de 2001
2001
o ‘ 16 de agosto de
Trinidad y Tabago Adhesion: 16 de mayo de 1988 1088
) ' ' 28 de
14 de julio de|Ratificacion: 28 de agosto de
Thnez noviembre de
1967 1975
1975
Declaracion sobre la aplicacion||25 de diciembre
Turkmenistan
continuada: 1 de marzo de 1995 ||de 1991
12 de mayo de
Turquia Adhesion: 12 de febrero de 1976
1976
4 de junio de
Tuvalu Adhesion: 4 de marzo de 2014
2014
16 de
Ratificacion: 12 de febrero de|26 de abril de
Ucrania noviembre de
1969 1970
1967
18 de octubre
Uganda Adhesion: 18 de julio de 1973
de 1973
Adhesion: 21 de septiembre de||21 de diciembre
Uruguay
1979 de 1979
Declaracion sobre la aplicacion||25 de diciembre
Uzbekistan .
continuada: 5 de mayo de 1993 |de 1991
Adhesion: 2 de diciembre de|2 de marzo de
Vanuatu

2011

2012

Venezuela (Republica

Bolivariana de)

Adhesioén: 23 de agosto de 1984

23 de

noviembre de

1984
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Declaracion sobre la aplicacion|2 de julio de
Viet Nam
continuada: 7 de abril de 1981 {1976
Adhesion: 29 de diciembre de|29 de marzo de
Yemen
1978 1979
14 de mayo de
Zambia Adhesion: 14 de febrero de 1977
1977
Adhesion: 29 de septiembre de|29 de diciembre
Zimbabwe
1981 de 1981
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Resumen del Capitulo Uno

A lo largo de su historia, la propiedad intelectual se ha basado en el principio fundamental
de que el reconocimiento y la retribucion de la titularidad de las invenciones y obras creativas
es un estimulo para realizar nuevas actividades inventivas y creativas, y a su vez promueve

el crecimiento econdémico.

Empez6 también a arraigarse el sistema internacional de propiedad intelectual con dos
tratados fundamentales sobre propiedad intelectual, el Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, de 1883, y el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras

Literarias y Artisticas, de 1886.

La marca, la usaban los romanos ya como marca individual, ya como marca de fabrica, como
signo indicativo del artifice y el lugar de produccion, con caréacter publico y al mismo tiempo

comercial.

Se sabe que los habitantes del Andhuac emplearon algunos medios materiales que

individualizaban su condicion o clase social.

La propiedad intelectual (P.1.) se relaciona con las creaciones de la mente. La propiedad
intelectual, se compone de tres grandes ramas, la propiedad industrial, el derecho de autor y

los derechos de los obtentores.

La propiedad industrial es el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones
y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. El derecho de autor son

los concedidos por la ley en beneficio del autor de toda obra intelectual o artistica.

El fundamento de la propiedad industrial en México esté en el articulo 28 constitucional que
establece 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.
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Las leyes de relacion sustantiva a la propiedad industrial son:
e Ley de la Propiedad Industrial y
e Ley Federal del Derecho de Autor.

Existen otros ordenamientos que también contemplan aspectos de la propiedad industrial,

tales como la Ley Federal del Trabajo y el Codigo Penal Federal.

A nivel internacional la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la
organizacion que administra a nivel mundial los ordenamientos legales sobre la propiedad
intelectual. Actualmente pertenecen 188 paises de los cinco continentes que se han adherido

al Convenio que establece la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.
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CAPITULO DOS. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
MEXICO

“El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de
la invencion. Es el producto mds importante de su cerebro
creativo. Su objetivo final es el dominio completo de la
mente sobre el mundo material y el aprovechamiento de
las fuerzas de la naturaleza a favor de las necesidades

humanas.”
Nikola Tesla (Hukona Tecna)
Ingeniero mecdnico, eléctrico y fisico.

SUMARIO: 1. Propiedad industrial. 1.1 Fundamento legal. 2. Creaciones
industriales. 2.1 Patentes. 2.1.1 Antecedentes. 2.1.2 Concepto. 2.1.3
Caracteristicas. 2.2Disefios industriales. 2.2.1 Dibujos industriales. 2.2.2
Modelos industriales. 2.3 Modelos de utilidad. 2.4 Secretos industriales.
2.5 Esquemas de trazados de circuitos integrados. 3. Signos distintivos
3.1 Nombres comerciales. 3.2 Avisos comerciales. 3.3 Marcas. 3.4
Denominaciones de origen 4. Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial — IMPI. 4.1 Oficinas. 4.2 Facultades. 4.3 Estructura organica

1 Propiedad industrial

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sefialo en su Mesa Redonda
sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indigenas, donde se discutieron los principales
aspectos de la propiedad industrial, celebrada en Ginebra, Suiza los dias 23 y 24 de julio de
1998 que “se podra pensar que la expresion “propiedad industrial” no es estrictamente logica
puesto que, unicamente en lo que respecta a las invenciones, el principal segmento de la

economia que se interesa en ellas es la industria. De hecho, en una situacion normal, las
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invenciones se explotan en plantas industriales. Pero las marcas de fabrica o de comercio,
las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, son de interés no s6lo para
la industria sino también, y principalmente, para el comercio. A pesar de esta falta de logica,
la expresion “propiedad industrial” ha adquirido, al menos en los idiomas europeos, un
significado que abarca claramente no sélo las invenciones sino también todos los objetos que

se acaban de mencionar.””’

En México la propiedad industrial desde el punto de vista legal se constituye por diferentes
figuras de proteccion como lo son:

e Invenciones;

e Modelos de utilidad;

e Diseflos industriales;®

e Secretos industriales;

e Marcas®!;

e Avisos comerciales;

e Nombres comerciales;

e Denominaciones de origen;

e Esquemas de trazado de circuitos integrados.

En la practica y en la teoria la propiedad industrial se divide en dos grandes rubros que

agrupan y protegen a las figuras mencionadas en la ley:

a) Creaciones industriales o invenciones, que comprenden:
0 Patentes;

Registros de modelos de utilidad;

Registros de disefos industriales;

Esquemas de trazado de circuitos integrados; y

O O O O

Secretos industriales.

7% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y
Pueblos Indigenas

80 |os disefios industriales contemplan los dibujos industriales y los modelos de utilidad.

81 Las marcas comprenden a los marcas colectivas, las notoriamente conocidas y famosas;
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b) Signos distintivos:
O Marcas;
O Avisos comerciales;
0 Nombres comerciales; y
(0]

Denominaciones de origen.

Las caracteristicas de los derechos de propiedad industrial son:
e FExclusividad;
e Temporalidad; y

e Territorialidad.

“La exclusividad se refiere al derecho que tienen los inventores o titulares de las creaciones

frente a terceros contra el uso no autorizado de su invencion.

La territorialidad se refiere a que son validos y surten efectos legales tinicamente dentro del

territorio nacional

Son temporales porque son otorgados y validos por un tiempo determinado e improrrogable;
al caducar, se extinguen los derechos de exclusividad y la creacion industrial regresa al
dominio publico con el consecuente beneficio para la sociedad de disponer y explotar la
creacion sin autorizacion ni pago al inventor o titular. En el caso de las patentes de invencion,
tienen una vigencia de 20 afios, los registros de modelos de utilidad 10 afios, los registros de
disefios industriales 15 afos; la vigencia se empieza a contar desde la fecha en que la solicitud
es presentada ante el IMPI y estéd sujeta a que se conceda el derecho y se mantenga vigente

con el pago de anualidades correspondientes.”®?

“Producir los satisfactores que colman las necesidades fisiologicas de supervivencias y los

requerimiento eidéticos de justificacion de la existencia, es un actividad consustancia al

82 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Guia del usuario de patentes y modelos de utilidad.
Pags4y5.
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hombre y que seguramente morird con €l, pues colmadas las antiguas necesidades, surgen
otras nuevas que demandas satisfaccion, conformdndose asi, un proceso regenerativo

interminable que es efecto y casusa de la permanente insatisfaccion humana, pero también,

motor constante de la evolucion social.” &3

“En  paises como MEXICo, Cl  mm———
pateamiento académico transita por las  L0S caracteristicas de los derechos de
propiedad industrial son:

e Exclusividad;

e Temporalidad; y

e Territorialidad.

primeras etapas, o apenas se estan
gestando las condiciones para su
desarrollo. Este es el caso de América

Latina y de otras regiones.”*

1.1 Fundamento legal

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su articulo 28

establece lo siguiente:

“Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las
practicas monopolicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se daré 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.”

8 ARENAS, B4tiz, Carlos, Emilio. Propiedad industrial e intelectual universitaria: su regulacién nterna y su
vinculacion con la sociedad mexicana. De la serie de: Cuadernos del Instituto de Investigaciones Juridicas.
Tecnologia y Propiedad Intelectual. México. UNAM Pag. 681

84 DIAZ, Pérez, Claudia. Patentes académicas en México. México 2014. ANUIES. Pag. 9.
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Por lo que el articulo 28 constitucional  £n México la propiedad industrial desde el
es el fundamento legal de la propiedad punto de vista legal se constituye por
industrial y del derecho de autor en diferentes figuras de proteccion como lo

- son:
Mexico. )
e |nvenciones;
e Modelos de utilidad;
e Disefos industriales;
Ademas el articulo 89 en su fraccion e Secretos industriales;
XV otorga facultades al Presidente de e Marcas;
la Republica para conceder privilegios * Avisos comerciales;

e Nombres comerciales;

e Denominaciones de origen;

e Esquemas de trazado de circuitos
integrados.

exclusivos a los descubridores,

inventores o perfeccionadores de algun

ramo de la industria.

“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 algiin ramo de la industria.”

A nivel federal existe una ley especifica de la materia la Ley de la Propiedad Industrial

publicada el 27 de junio de 1991, con su ultima reforma hecha el 01 de junio del afio 2016.

2 Creaciones industriales

De acuerdo al articulo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial “se considera invencion 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”.
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Las invenciones son el producto de la creacion humana, pero para que el inventor pueda
obtener un beneficio de su invencidn, pero al mismo tiempo este protegido este derecho y se
le reconozca con la calidad de inventor, es que existe el instrumento legal conocido como

“Patente” que es otorgado por el Estado.

Cabe recalcar que las creaciones industriales comprenden:

Patentes;
Registros de modelos de utilidad;
Registros de disefios industriales;

Esquemas de trazado de circuitos integrados; y

O O O O O

Secretos industriales.

|Creaciones Industriales

Modelos de
Utilidad

Patentes

Creaciones
Industriales

4

Circuitos integrados

Secretos
Industriales

DNL

4 Creaciones industriales. Fuente: Elaboracion propia

70



Daniel Villegas Varela

2.1 Patentes

2.1.1 Antecedentes

El antecedente més remoto que se tenga registro, en donde la patente es considerada un medio

legal de proteccion para las invenciones se remonta a Florencia, Italia en el afio de 1421.

La patente otorgada en el afio de patente 1421 se concedio al arquitecto Fillipo Bruneleschi
y otorgo una proteccion por 3 afios. La patente reconocia la invencion de un sistema de
transporte de lozas de marmol, tal invencion fue utilizada en la construccion del domo de la

catedral de Florencia, Italia.

La fecha del 19 de junio de 1822 esté registrada como la que marca el primer otorgamiento
de patente por el entonces emperador Agustin de Iturbide, en favor del Sr. Alvarez con la

patente 01. La patente era de relacion a los telares.

Posteriormente se otorgaron 10 patentes, una por afio en el México independiente.

Hoy en dia “los grupos de investigacion con mayor frecuencia desarrollan inventos en
colaboracion con muchos paises al mismo tiempo dentro del marco de corporaciones

multinacionales o de los consorcios”.®

2.1.2 Concepto
Una patente o un registro de modelo de utilidad es un privilegio que confiere un derecho
exclusivo de explotacion concedido por el Estado, es decir, por el Gobierno Mexicano a

través de la Administracion Publica Federal, mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad

85 GELLER, Paul, Edward. La propiedad intelectual en el mercado mundial: éImpacto de la solucién de
controversias del TRIPS?. En el libro Derechos de la propiedad intelectual. México 2000. UNAM. Pag. 68
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Industrial a la persona que realiza una invencion y/o al titular de ésta; es decir, al inventor o

titular de un producto o un proceso.’¢

Rafael De Pina lo cita como “Una autorizacion que otorga el Estado por virtud de la cual se

le confiere al inventor un plazo determinado para explotar su invento.”

“A través de estos derechos se facilitan la transferencia de tecnologia; se estimula la
investigacion y desarrollo tanto privado como en las universidades y centros de
investigacion; se impulsa a las nuevas tecnologias; se estimulan la creacién de negocios en
las pequefias y medianas empresas; se estimula a las empresas a promover mejoras, tanto en
sus procesos de produccion y en los productos mismos, como en las formas de
comercializacién que utilizan en sus actividades, para reforzar su competitividad y obtener
un mayor beneficio econémico. Tienen como finalidad el retribuir econdmicamente a su

creador y reconocer su creatividad, lo cual promueve la innovacion.”®’

“El derecho de patentes pretende impulsar el progreso tecnologico dentro de un mercado de

libre competencia ante la concesion de la misma. Para esta finalidad se establece una especie

2988

de pacto entre el inventor y el Estado.”®, por lo que en resumen podemos decir que la patente

es el titulo otorgado por el Estado que confiere derechos sobre una invencion.

_______________________________________________________________________|
Una patente o un registro de modelo de
utilidad es un privilegio que confiere un
derecho exclusivo de explotacion
concedido por el Estado.

8 |nstituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP1). Guia del usuario de patentes y modelos de utilidad.
Pag. 4

87 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Guia del usuario de patentes y modelos de utilidad.
Pag. 4

8 BERASALUCE Julen y RUIZ, Medrano Salvador. Patentes y otros incentivos a la innovacion. Perspectiva
economico-legal aplicada al caso de medicamentos. En el libro Los retos de la industria farmacedtica en el
siglo XXI. México 2012. UNAM. Pag. 352
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|C',QUé es una Patente?

Es el titulo otorgado por el Estado [ o
gue confiere derechos sobre una
invencion.

SoLicITUD

e Focha de mresemiacion: -

FPRIORIDAD

i Fochar Mumarn:

ESTA PATENTE £ONGEDE A S FTULAR B GERECHO EXCLUSIVG DE EXRLOTACON
BEL WYENTS) RECLAVADO D) EL CAPTULD IEERNDICATORIO ¥ THEWE UNA an
BACRRGOABLE OF VEMTI ANQS CONTADOS- & PANTIN DE LA FEDHA D
PRESENTACION DE LA BOLST 0

Frcna de sapeicion: 11 e e 3000
EL DIRECTOR ;%E DE PATENTES
auinFRBIAN k. SALAZAR GARCIA

LY

DNL

5 ¢éQué es una patente? Fuente: Elaboracion propia

“La patente de invencion es un bien inmaterial y en ese dambito rige el principio de libre
circulacion de las ideas. Los bienes inmateriales y por ende las patentes de invencion, son
una excepcion a este principio. No todas las creaciones de las mente humana pueden ser
considerados bienes inmateriales y por lo tanto gozar de la proteccion que la propia ley
estipula que debe ser, en el marco del numerus clausus. No hay entonces bienes inateriales

que los que fija el orden juridico.”®’

2.1.3 Caracteristicas
De acuerdo al articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial serdn patentables las
invenciones que:

e Sean nuevas;

e Son resultado de una actividad inventiva; y

e Son susceptibles de aplicacion industrial

8 KORS, Jorge. La propiedad industrial. El principio de la libre circulacién de las ideas y la concesién de las
patentes de invencion como excepcion a este principio. En el libro Propiedad intelectual y farmacéutica.
Hacia una politica de Estado. México 2013. UNAM. Pag. 56
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Novedad

L=

Actividad
Inventiva

Aplicacion Industrial

6 Caracteristicas de una invencion patentable. Fuente: Elaboracion propia

Sin embargo no todas las actividades inventivas nuevas y susceptibles de aplicacion

industrial podran ser patentadas, ya que la Ley establece que no seran patentables:

e Los procesos esencialmente bioldgicos para la produccidon, reproduccion y
propagacion de plantas y animales;

e El material biologico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

e Las razas animales;

e El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

e Las variedades vegetales.
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Art. 16 de la LPI

|L0 que NO se puede Patentar

" Material
,/: \ biologico y . Cuerpo Humano
A genético tal y _ L L y sus partes vivas
N comoestaenla B
naturaleza..

Procesos 3
biolagicos de 4 k. Razas

5 : W . Variedades
reproduccion de animales » (& Vegetales
plantas y - '
animales.

DNL

7 Lo que no se puede patentar. Fuente: Elaboracion propia

Derivado de la lectura del articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial “toda clase de
medicamentos y formulas de productos farmaco quimicos resultan patentables, al no estar
incluidas en ninguna de las prohibiciones legales, que se reducen, exclusivamente, a los

breves enunciados listados en el precepto.””’

De acuerdo con el articulo 19 de la Ley de la Propiedad Industrial no se consideran

invenciones:

e Los principios tedricos o cientificos;

e Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia en
la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

e Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o
negocios y los métodos matematicos;

e Los programas de computacion;

%0 JALIFE, Daher, Mauricio. Andlisis de aspectos legales y comerciales de las patentes de medicamentos en
Meéxico. En el libro Textos de la nueva cultura de la propiedad intelectual. México 2009. UNAM. Pag. 34
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e Las formas de presentacion de informacion;

e Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

e Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagnodstico aplicables al
cuerpo humano y los relativos a animales, y

e La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su
variacion de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se
trate de su combinaciéon o fusion de tal manera que no puedan funcionar
separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean
modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico

en la materia.

Es necesario recalcar que lo que no se puede patentar en México en otros lugares del mundo
podra ser susceptible de obtener una patente, por ejemplo los métodos de tratamiento
quirtrgico, terapéutico o de diagnodstico aplicable al cuerpo humano y los relativos a

animales, en Estados Unidos

Una de las consideraciones mas importantes en el estudio de una invencion susceptible de
ser patentable es considerar el “estado de la técnica”, considerado como el conjunto de
conocimiento técnicos que se han hecho publicos mediante la descripcion oral o escrita, por

explotacion o por cualquier otro medio de difusion o informacion en el pais o en el extranjero.

El tiempo que se considera estado de la técnica en México es de acuerdo con el articulo 17
de la Ley de la Propiedad Industrial: en la fecha de presentacion de la solicitud de patente o,
en su caso, de la prioridad reconocida. Ademas, para determinar si la invencion es nueva,
estaran incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en

Meéxico con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en tramite.
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Conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho publicos

mediante descripcion oral o escrita, por explotacion o por cualquier
otro

MANUAL WASHINGTON®
DE MEDICINA
INTERNA
AMBULATORIA

DEPARTMENT OF MEDICINE
WASHINGTON UNIVERSITY
SCHOOL OF MEDICINE

ST. LOUIS, MISSOURI

EXECUTIVE EDHTOR: EDITORS:

& "

8 Estado de la técnica. Fuente: Elaboracion propia

Otra de las consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de solicitar una patente
y que en la practica es un error muy comun entre los inventores es la publicacion previa de
la invencién e iniciar el tramite de solicitud de patente doce meses posteriores a su

publicacion.

La divulgacion de una invencion es:
e Hacer del conocimiento publico en una exposicién nacional o internacional la
invencion, por ejemplo a través de una exposicion, la publicacion de un libro;
e Divulgar la invencion en cualquier medio de comunicacion por ejemplo un periddico,
radio, television, internet;

e La puesta en practica de la invencion.

El inventor a partir que divulga su invencion se considera que esta ha entrado en el estado de
la técnica, por lo que el inventor si desea solicitar la patente, debera hacerlo dentro de los
doce meses previos a la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la

prioridad reconocida. Hacerlo después de este tiempo afecta la caracteristica de novedad.

77



Propuesta de un nuevo concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial

Una de los elementos mas importantes en la solicitud de patente es la reivindicacion. La
reivindicacion es la caracteristica (técnica) de una invencion (creacion), de la cual se reclama
la exclusividad y proteccion legal en la solicitud de registro de un disefio industrial, por lo
que es necesario que para el registro se describa claramente el alcance del disefio industrial
sobre el que se solicita la proteccion, ya sea sobre un dibujo industrial o sobre un modelo

industrial.

Existen reivindicaciones:
e Independientes y

e Dependientes.

Las reivindicaciones independientes son las caracteristicas técnicas de la invencion de las
cuales se reclama en modo principal. Las reivindicaciones dependientes son todas aquellas
caracteristicas que dependen de la principal, contribuyendo a proporcionar elementos con la

principal o con otras dependientes.

~rocedimiento

Concede

= o Publicacidn
Presentacion Publicacion Patente
| | L
0 13 _ 24
Observaciones de Borticn deEonds
Terceros &

Mes-12 al 0 & Derechos
Divulgacién 4 Notificaciones Niega

maximo
2 Notificaciones

maximo

DNL

9 Procedimiento de registro de una invencion (patente). Fuente: Elaboracion propia
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WHO IS LEADING THE K?LIOIE‘»F\II_. _| NNO\.ATIUN Ir'-JEI'JlE:.< _20 16
INNOVATION? iresuin——"

TOP INNOVATORS
w-  BYREGION

LATIN AMERICA
AMERICA AND THE

CARIBBEAN

HNORTHERN

AFRICA AND

WESTERN ASIA
» UsaTED mRALL
CvPma

UNITID ARAD

10 Who is leading innovation? Fuente: The Global Innovation Index 2016
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2.2 Diseifos industriales

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 32 indica que los disefios industriales

compren a los dibujos industriales y a los modelos industriales.

Los disefios industriales son susceptibles de registro en México siempre y cuando cumplan

con los requisitos de novedad y que sean susceptibles de aplicacion industrial.

La novedad en un disefo industrial consiste en que “el disefio (sea dibujo o modelo) debe
ser nuevo, es decir, de creacion independiente y que difiera en grado significativo de disefios

conocidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de disefios’™!

La aplicaciéon industrial en un disefio industrial consiste en que “el disefio (sea dibujo o
modelo) debe ser susceptible de ser producido o utilizado en cualquier rama de la actividad

econdémica”.”?

El registro de los disefos industriales tiene una vigencia de quince afios improrrogables a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud y esta sujeto al pago de la tarifa

correspondiente.

Es importante recalcar que para el registro de un disefio industrial es necesario que el
solicitante anexe:
e Una reproduccion grafica o fotografica del disefio correspondiente; y

e Laindicacion del género del producto para el cual se utilizara el disefio.

El registro de los disefios industriales tiene una vigencia de quince afios improrrogables a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud y estd sujeto al pago de la tarifa

correspondiente.

1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Guia del usuario de disefios industriales. P4g. 6
2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Guia del usuario de disefios industriales. P4g. 6
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Novedad

DML

11 Caracteristicas de los disefios industriales. Fuente: Elaboracion propia.

Cabe mencionar que como los disefios industriales pertenecen al area de creaciones, para el
registro y reconocimiento en México es necesario realizar una busqueda en el estado de la
técnica o también conocido como el estado del arte, que se considera “abarca cualquier
informacion conocida antes de la fecha de presentacion de la solicitud, publicada por
cualquier medio, en el pais o en el extranjero; de esta manera, toda la documentacion,
incluidos los boletines cientificos y técnicos, libros de texto, actas de conferencias, tesis,
sitios Web, folletos de empresas, publicaciones comerciales y articulos periodisticos, incluso

de invencion, se considera una divulgacion de la misma.” 3

La reivindicacion es la caracteristica (técnica) de una invencidn (creacion), de la cual se
reclama la exclusividad y proteccion legal en la solicitud de registro de un disefio industrial,
por lo que es necesario que para el registro se describa claramente el alcance del disefio
industrial sobre el que se solicita la proteccion, ya sea sobre un dibujo industrial o sobre un

modelo industrial.

9 |nstituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Guia del usuario de disefios industriales. P4g. 8
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Disenos Industriales

Constituye el aspecto ornamental o estético de un articulo

Tridimensionales

Bidimensionales

Dibujos Industriales

DNL

12 Disefios industriales. Fuente: Elaboracion propia

2.2.1 Dibujos industriales

Son toda combinacion de figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto industrial

con fines de ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y propio.

Esta figura de proteccion es cominmente utilizada en sector de la moda, ya que con esta
proteccion los artistas pueden proteger patrones de estampados utilizados en telas. También
los dibujos industriales pueden ser utilizados para proteger las figuras que se imprimen en
materiales de construccion como lo pueden ser tejas, laminas, bloques de concreto o de

madera entre otros.
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13 Ejemplos de dibujos industriales.

2.2.2 Modelos industriales

Estan constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patron para la fabricacion
de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos

técnicos.
Algunos buenos ejemplos de los modelos industriales son los disefios automotrices que

pueden ser fabricados en forma tridimensional, dando una apariencia especial y por supuesto

cumple con la caracteristica de aplicacion industrial.

83



Propuesta de un nuevo concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial

|Diseﬁos 'ndustriales Vodalos

14 Ejemplos de modelos industriales en el sector automotriz.

15 Ejemplo de modelo industrial con nimero de registro DM/076875
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16 Ejemplos de modelos industriales.

2.3 Modelos de utilidad
Los modelos de utilidad son los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como
resultado de una modificacion en su disposicion, configuracion, estructura o forma, presenten

una funcidn diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

e Utilidad”?

|g,Qué es un Modelo ¢

Objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de
una modificacion en su disposicion, configuracién, estructura o

forma presenten una funcién diferente o ventaja en cuantos a su
utilidad.

Art.28 de la Ley de Propiedad Industrial

17 iQué es un modelo de utilidad? Fuente: Elaboracion propia
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Las caracteristicas de los modelos de utilidad son:
e Novedad.

e Susceptibilidad de aplicacion industrial.

Caracteristicas |/lodelo <= | tilidad

Aplicacidn Industrial

18 Caracteristicas de un modelo de utilidad

Novedad

DNL

El derecho otorgado a un modelo de utilidad es nacional y por un periodo de 10 afios

improrrogables.

| Viodelos de Utilidad

USB con destapador

Tenis con ruedas

19 Ejemplos de modelos de utilidad

DNL
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21 Procedimiento de registro de un modelo de utilidad. Fuente: Elaboracion propia
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2.4 Secretos industriales

Un secreto industrial es considerado como toda informacién de aplicacion industrial o
comercial que guarde una persona fisica o moral con caracter confidencial, que le signifique
obtener o mantener una ventaja competitiva o econémica frente a terceros en la realizacion
de actividades econdémicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas

suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Ademas la informacion de un secreto industrial necesariamente debera estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de
produccion; o a los medios o formas de distribucion o comercializacion de productos o

prestacion de servicios.

Por lo que es importante senalar que aquella informacion que sea del dominio publico, la que
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en informacidon previamente
disponible o la que deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial. No se
considerard que entra al dominio publico o que es divulgada por disposicion legal aquella
informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como
secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos,

autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

El secreto industrial debe constar en documentos, medios electronicos o magnéticos, discos
opticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares, ya que permite su utilizacion

por las partes que lo conocen.

Las partes que conocen y guardan el secreto industrial pueden transmitirlo o autorizar su uso
a un tercero, pero el tercero tendra la obligacion de no divulgarlo por ningin medio y

utilizarlo unica y exclusivamente para los fines que le fue autorizado su uso.

Para la transmision u autorizacion de uso de un secreto industrial se haga a través de un

convenio, especificando que es un secreto industrial lo que se transmite o se autoriza utilizar,
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estableciendo la confidencialidad de la informacion, para evitar su divulgacion por cualquier

medio.

Es cada vez mas comun que existan secretos comerciales y que estos sean utilizados en
beneficio de quienes los poseen, principalmente empresas, por lo que recomiendo que cada
vez que se contrate a cualquier tipo de persona fisica o moral se firmen convenios de
confidencialidad para evitar el secuestro de un secreto comercial o su divulgacion por un
tercero que deba conocer el contenido del secreto para cumplir con alguna obligacion, por

ejemplo un trabajador o inversionista.

Al establecer un convenio de confidencialidad sobre secretos industriales la persona fisica o
moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista,
asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de
obtener secretos industriales de ésta, sera responsable del pago de dafios y perjuicios que le

ocasione a dicha persona.

Cabe hacer mencidn que sera responsable “quien revele un secreto al que ha tenido acceso
en virtud de su empleo, cargo o puesto, si esta accion provoca un perjuicio y se realizé sin

autorizacion del perjudicado™

Al momento de que un secreto industrial se hace publico (se divulga) por cualquier medio,

este pierde su calidad de secreto, a excepcion que no haya sido divulgado a un nivel que

afecte su normal explotacion.

2.5 Esquemas de trazados de circuitos integrados

Los esquemas de trazados de circuitos integrados son una figura de proteccion en la

propiedad industrial y se considera como:

% PEREZ, Miranda, Rafael y SERRANO, Migalldn, Fernando. Tecnologia y derecho econémico. México 1983.
Porrua. Pag. 71
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e Circuito integrado.
Un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los
cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen
parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que

esté destinado a realizar una funcién electronica;

e Esquema de trazado o topografia.
La disposicion tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales
uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un
circuito integrado, o dicha disposicion tridimensional preparada para un circuito integrado

destinado a ser fabricado;

e Esquema de trazado protegido.
Un esquema de trazado de circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las

condiciones de proteccion previstas en la Ley de la Propiedad Industrial;

e Esquema de trazado original.
El esquema de trazado de circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de
su creador y no sea habitual o comun entre los creadores de esquemas de trazado o los

fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creacion.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial serd registrable el esquema de trazado
original, incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido comercialmente

explotado en cualquier parte del mundo.

También serd registrable aun cuando haya sido comercialmente explotado de manera
ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se presente ante
el Instituto, dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que el solicitante lo explote

comercialmente en forma ordinaria por primera vez en cualquier parte del mundo.
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Un esquema de trazado que consista en una combinacion de elementos o interconexiones que
sean habituales o comunes entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de
circuitos integrados al momento de su creacion, solo sera registrable si la combinacion en su

conjunto se considera original.

El registro de un esquema de trazado tendrd una vigencia de diez afios improrrogables
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registro y esta sujeto al pago

de la tarifa correspondiente.

Las imagenes que sirven de ejemplo de esquema de trazado de circuito integrado aplicable a

una compuerta légica por emisor, son”>:

Vista de la mascara de aislamiento. Vista de la mascara base

% Imégenes tomadas de la Guia del Usuario de Esquemas de trazado de circuitos integrados del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI1) Pag. 10
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Vista de la mascara de emision Vista de la méascara de contacto.

3 Signos distintivos

Los signos distintivos comprenden un area de la propiedad industrial que abarca las figuras

de nombres comerciales, avisos comerciales y marcas en sus diferentes tipos.

|¢Qué son los Signos Distintivos?

Son aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para
diferenciar un producto, servicio o establecimiento de otros de su

misma especie, clase o actividad en el mercado.

DML

22 ¢éQué son los signos distintivos? Fuente: Elaboracion propia
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3.1 Nombres comerciales

Los nombres comerciales corresponden al 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 abarcard la zona geografica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extiende a toda la Republica si
existe difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo, por ejemplo el nombre de un
nombre comercial podria abarcar solo una ciudad si su difusion es solo es una ciudad o

extenderse a varias ciudades o regiones del pais si su difusion se realiza en esos lugares.

La vigencia de la proteccion de la publicacion de un nombre comercial durard diez afios, a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de la misma
duracion, por lo que de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en caso de no

renovarse la publicacion del nombre comercial, sus efectos cesaran.

3.2 Avisos comerciales

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al
publico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos

o0 servicios, para distinguirlos de los de su especie.

La vigencia del aviso comercial es de 10 afios a parir de la fecha de presentacion de la

solicitud y podra renovarse por periodos de la misma duracion.
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|¢‘,Qué es un Aviso Comercial?

Frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al publico
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de

servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su
especie.

Art. 100 de la Ley de Propiedad Industrial

DNL

23 ¢éQué es un aviso comercial? Fuente: Elaboracion propia

Es necesario recalcar que los avisos comerciales solo constituyen la parte gramatica y
fonética de una frase u oracion, por lo que en la solicitud de registro no deben incluir otros
elementos como los de disefio, sin embargo en los hechos puede ocuparse con elementos

sonoros y graficos como en los siguientes ejemplos

e  “Cheetos... sabor a queso y mas queso” con nimero de registro 11792;

e “Nacidos Ford, nacidos fuertes” con nimero de registro 32744;

NAGIDOS

R NACIDOS FUERTES

[ SR 1 & R Y
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e “Red Bull te da aaalas” con numero de registro 19786

Red Bull te da aaalas.

3.3 Marcas

Una de las figuras de proteccidn mas importantes en la Ley de la Propiedad Industrial son las

marcas.

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su

misma especie o clase en el mercado.

|
Se entiende por marca a todo signo visible
que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el
mercado.

Art. 188 Ley de la Propiedad Industrial

3.4 Denominaciones de origen

Esta figura de proteccion en la
propiedad industrial sera tratada a fondo
en el siguiente capitulo de esta tesis,
debido a su alta relevancia para el

desarrollo del tema de tesis.

Una de las figuras de proteccion mas significativas para un pais y toda su poblacion es la

denominacién de origen.
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La denominacidn de origen es el nombre de una region geografica del pais que sirve para
designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o caracteristica se deban
exclusivamente al medio geografico, comprendido en éste los factores naturales y los

humanos.

La proteccion de la denominacion de origen inicia con la declaracion que emite el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las denominaciones de origen también son conocidas como tipos especiales de indicaciones
geograficas. “Basicamente, una indicacion geografica es una indicacion de que un producto

determinado proviene de una zona geografica concreta.

Los ejemplos de indicaciones geograficas mas conocidos son los que se utilizan para los
vinos y licores. Por ejemplo, la indicacion geografica Champagne se utiliza para indicar que
un tipo especial de vino espumoso procede de la region de Francia llamada Champagne. Del
mismo modo, Jerez se utiliza para el vino fino producido en la region espafiola que circunda

a Jerez de la Frontera.

No obstante, las indicaciones geograficas se utilizan asimismo para otros productos distintos
de los vinos y los licores, como el tabaco de Cuba, o para quesos como el de Roquefort.
Pueden utilizarse asimismo para productos industriales, como en el caso del acero de

Sheffield.””®

% QOrganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Material del Mddulo 5 Indicaciones geogréficas, del
Curso general de propiedad intelectual DL-101. Para mas informacidn sobre este curso consultar:
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml|&Ilang=es
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|¢',Qué es una Denominacion de Origen?

Se entiende por denominacién de origen, el nombre de una regién
geografica del pais que sirva para designar un producto originario
de la misma, y cuya calidad o caracteristica se deban
exclusivamente al medio geografico, comprendido en éste los
factores naturales y los humanos.

Art. 156 de la Ley de Propiedad Industrial

DNL

24 ¢éQué es una denominacion de origen?

Sin duda una de las denominaciones de origen mas famosas es la del Champagne que es un
es un tipo de vino espumoso, originario de la region llamada Champagne al noroeste de

Francia.

Laregion de Champagne, precisamente le da su nombre caracteristico al vino espumoso, por
lo que ningln otro vino espumoso que sea producido fuera de la region Champagne podra

denominar a su producto con tal nombre.
También existen otros famosos ejemplos de las denominaciones de origen como queso

Rockefor, que tiene un sabor caracteristico debido a las condiciones en que se elaborar y

almacena.
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Top CHAMPAGNE BRANDS
7 Most Searched Champagnes

25 Ejemplos de Champagne. Fuente: WineFolly®”

“Una denominacion de origen es una indicacion geografica mas precisa que especifica que
el producto en cuestion posee ciertas cualidades y que dichas cualidades se deben esencial o

exclusivamente a su lugar de origen.

La idea subyacente es que ciertos productos deben sus cualidades especificas al lugar del que
provienen. Esto es muy comun en el caso de los productos agricolas como el queso de

Roquefort.

Quienes fabrican el Roquefort dicen que su gusto particular obedece al hecho de que se cura
en las bodegas de la region de Roquefort. Y es unicamente debido a que se madura en esas

bodegas en particular que ese queso adquiere finalmente el gusto que lo ha hecho famoso.

97 [en linea] [Citado el: 16-1X-2016.]. Disponible en: http://winefolly.com/wp-content/uploads/2012/12/top-
champagne-brands-most-searched.jpg
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Si se utilizase el mismo procedimiento de fabricacion de queso en unas bodegas distintas se
obtendria un sabor diferente y el resultado no seria queso de Roquefort. Lo mismo se aplica

a las condiciones naturales que rigen a la viticultura, como el clima, el terreno.””®

En México también se encuentra reconocida la figura de denominacién de origen en la Ley
de la Propiedad Industrial. Tal es el caso que actualmente contamos con 15 denominaciones
de origen.
1. Ambar de Chiapas;
Arroz del Estado de Morelos;
Bacanora;
Café Chiapas;
Café Veracruz;
Charanda;
Chile habanero de la peninsula de Yucatan,;

Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas;

o © N kWD

Mezcal;
. Olinal4;

. Sotol;

—_ =
N o= O

. Talavera;

—_
(98]

. Tequila;

._
o

. Vainilla de Papantla.

—
9]

. Cacao de Grijalva®

A diferencia de los signos distintivos en cuales casos la titularidad es de una persona o
personas, la titularidad de las denominaciones de origen le pertenece al Estado Mexicano,
por lo que la denominacién de origen solo es posible de usarse mediante la autorizacion del

Estado Mexicano.

%8 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Material del Mddulo 5 Indicaciones geogréficas, del
Curso general de propiedad intelectual DL-101. Para mas informacidn sobre este curso consultar:
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml|&Ilang=es

% La denominacién de origen “Cacao Grijalva” es la mas reciente declarada en nuestro pais, ya que se
publicé en el Diario Oficial de la Federal el dia 29 de Agosto de 2016.
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100

Denominacion

de origen

Tequila

Mezcal

Olinala

Talavera

Bacanora

Ambar de
Chiapas

Producto

Bebida alcohdlica
destilada de agave

llamada tequila

Bebida alcoholica
destilada de maguey,

denominada mezcal

Artesania de madera
que se manufactura
con materia prima
del municipio de
Olinala, estado de

Guerrero
Loza artesanal de

Talavera

Bebida alcohdlica
regional del estado de

Sonora

Ambar per se como
piedra semipreciosa
de origen vegetal y

productos derivados

Territorio que abarca

Jalisco,

Nayarit (ocho municipios),
Tamaulipas (once municipios),
Michoacan (29 municipios),

Guanajuato (siete municipios)

Guerrero, Durango, San Luis
Potosi, Zacatecas, Oaxaca (ocho
municipios), Tamaulipas (once
municipios), Michoacan (29
municipios), Guanajuato (dos
municipios) y Puebla (115

municipios)

Municipio de Olinala, estado de

Guerrero

Puebla (cuatro municipios) y

Tlaxcala (un municipio)

Sonora (35 municipios)

Chiapas



Sotol

Café Chiapas

Charanda

Arroz del Estado de

Morelos

Café Veracruz

Bebida alcoholica
destilada de maguey

Ilamada sotol

Café verde o tostado,

molido,delaespecie
Coffea arabica,
perteneciente a la
familia de las

rubiaceas

Bebida alcohoélica,
obtenida de la
fermentaciéon y
destilacion del jugo

de la cafiade aztcar

Arroz palay, integral o

moreno y pulido,

subproductos del arroz:

cascarilla, medio grano,

tres
cuartos de grano,

granillo,

salvadillo y harina

Café verde o tostado

Daniel Villegas Varela

Chihuahua, Coahuila y Durango

Lasregiones denominadas:
Ocozocoautla, SanCristobalde
LasCasas,Copainala,
Comitan, Angel Albino Corzo,
Pichucalco, Bochil, Palenque,
Ocosingo, Yajalon, Motozintla

y Tapachula

Michoacan (16 municipios)

Amacuzac, Axochiapan, Cuautla,
Cuernavaca, Ciudad Ayala, Coatlan
del Rio, Emiliano Zapata,
Jantetelco, Jiutepec, Jojutla,
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlan,
Puente de Ixtla, Temixco,
Tepalcingo, Tetecala,
Tlaquitenango, Tlaltizapan,

Xochitepec, Yautepec y Zacatepec

Veracruz
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Chile Habanero de la

Peninsula de Yucatan

Mango Ataulfo
del Soconusco,

Chiapas

Vainilla de Papantla

Cacao de Grijalva

Con datos del libro Denominaciones de Origen'®

Chile habanero fresco, en Campeche, Quintana Roo y

estado inmaduro o

maduro,

encurtido, en pasta,

deshidratado, entero, en

polvo y en salsas

Mango

El fruto maduro

beneficiado

de la orquidea

Fruto

Yucatan

Municipios chiapanecos de
Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa,
Tuxtla Chico, Tapachula, Mazatén,
Huehuetan, Tuzantan, Huixtla, Villa
Comaltitlan, Escuintla, Acacoyagua

y Acapetahua

Veracruz (20 municipios) y

Puebla (19 municipios)

Region Grijalva de Tabasco
(integrada por tres subregiones
productivas, denominadas

Chontalpa, Sierra y CentroTabasco)

Es importante destacar que la titularidad de todas las denominaciones de origen pertenece al

Estado Mexicano. El uso de las denominaciones de origen solo es posible mediante la

autorizacion que otorgar el Estado Mexicano a través del IMPIL.

100 |nstituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Denominaciones de Origen. Orgullo de México. Ciudad de
México. Febrero 2016. Pags. 221y 222 [en linea] [Citado el: 16-1X-2016.]. Disponible en:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104879/DO Orgullo de Mexico.pdf
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La vigencia de la declaracion de proteccion de una denominacion de origen esta determinada
por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y solo dejara de surtir efectos por otra

declaracion del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

4 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - IMPI

Ante la creciente necesidad de un 6rgano especializado en propiedad industrial en México,
fue que el 10 de diciembre de 1993, por decreto presidencial emitido por el entonces
presidente de la republica Carlos Salinas de Gortari y estando vigente la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene por objeto brindar apoyo técnico y
profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientacion y asesoria a
los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial,
quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaria de Economia (antes Secretaria

de Comercio y Fomento Industrial).

Instituto I M P I f.. \
MeXicano INSTITUTO MEXICANO .
= C | ;
de la Propiedad DE LA PROPIEDAD ‘ [
- ! INDUSTRIAL P
Industrial
26 Anterior imagen del IMPI 27 Nueva y actual imagen del IMPI

4.1 Oficinas

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para su funcionamiento tiene dos
oficinas centrales, una para temas administrativos y otra para tramites de registro tanto de

signos distintivos como para invenciones.
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Las oficinas administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estan
ubicadas en Periférico Sur #3106, Colonia Jardines del Pedregal, Delegacion Alvaro

Obregon, Ciudad de México, Codigo Postal 01900 y con teléfono +52 1 (555) 5624 0400.

Las oficinas para tramites del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estdn en
Arenal #550, Colonia Pueblo Santa Maria Tepepan, delegacion Xochimilco, en la Ciudad de
Meéxico, con codigo postal 16020 y con teléfono +52 1 (555) 5334 0700.

Debido a que las oficinas para tramites estan ubicadas en la Ciudad de México y la propiedad
industrial se genera en todo el pais, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
cuenta con 5 oficinas regionales para la atencion al publico y recepcion de solicitudes. Las
oficinas estan distribuidas en lugares de gran generacion del conocimiento y atienden a varias

entidades por cada oficina.

Cada oficina regional cuenta con dos é4reas, una de signos distintivos para la atencion de
tramites de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, la segunda area es de

invenciones para la atencion patentes, disefios industriales y circuitos integrados.

Es necesario indicar que también existen oficinas de recepcion alternas ubicadas en cada una
de las delegaciones de la Secretaria de Economia, pero que solo reciben la documentaciéon y
posteriormente la remiten a las oficinas regionales correspondientes para su recepcion formal

y asignacion de nimero de expediente.

Las 5 oficinas regionales son:
e Oficina regional Centro;
¢ Oficina regional Bajio;
e Oficina regional del Sureste;
e Oficina regional Norte, y

e Oficina regional Occidente.
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La oficina regional centro'®! estd ubicada en via Atlixcayotl No 5208, Col. Unidad territorial
Atlixcayotl, 2da. Torre de las Torres JV, Pent-house, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810
y el conmutador es (01)(222) 43 10 109.

La oficina regional centro atiende a los Estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala,

Morelos, Guerrero y Oaxaca.

WERRCHUT

28 IMPI Oficina regional centro. Fuente: IMPI

La oficina regional del bajio!®? se encuentra en Av. Paseo del Moral N° 106, 3er piso, Col.

Jardines del Moral, Le6n Guanajuato, C.P. 37160 y su conmutador es (01)(477) 779 60 88.

La oficina regional del bajio atiende a los Estados de Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, San

Luis Potosi y Michoacéan.

101 para consultar las oficinas de recepcién alternas a la oficina regional centro podran consultar las direccién
http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi-oficina-regional-
centro?idiom=es-MX

102 para consultar las oficinas de recepcién alternas a la oficina regional del bajio podran consultar las
direccidn http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi-oficina-regional-
bajio?idiom=es-MX
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ASUARCALERTES J

Arirk L0

29 IMPI Oficina regional bajio. Fuente: IMPI

La oficina regional del sureste!® se encuentra en Calle 33 N° 501-A Departamento 3, Col.

Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatan, C.P. 97118, su conmutador es (01) (99) 99 48 21 32.

La oficina regional de sureste atiende a los Estados de Yucatan, Quintana Roo, Campeche,

Tabasco y Chiapas.

30 IMPI Oficina regional del sureste. Fuente: IMPI

103 para consultar las oficinas de recepcién alternas a la oficina regional del sureste podran consultar las
direccidn http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi-oficina-regional-
sureste?idiom=es-MX
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104

La oficina regional del norte'™ se encuentra en Avenida Fundidora #501, ler Nivel, local 66,

Edificio Cintermex, Colonia Obrera, Monterrey, Nuevo Ledn, 64010, su conmutador es

(01)(81) 83 40 96 03.

La oficina regional del norte atiende a los Estados de Nuevo Leon, Tamaulipas, Coahuila,

Chihuahua y Durango.

31 IMPI Oficina regional del norte. Fuente: IMPI

La oficina regional occidente'®

se encuentra en Boulevard Puerta de Hierro No.5200 piso 1,
Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, 45110 y su conmutador es (01)(33) 36

11 35 60.

La oficina regional occidente atiende a los Estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja

California y Baja California Sur.

104 para consultar las oficinas de recepcidn alternas a la oficina regional norte podran consultar las direccién
http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi-oficina-regional-
norte?idiom=es-MX

105 para consultar las oficinas de recepcién alternas a la oficina regional occidente podran consultar las
direccién http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi-oficina-regional-
occidente?idiom=es-MX
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¥

32 IMPI Oficina regional occidente. Fuente: IMPI

4.2 Facultades

De acuerdo al Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el

IMPI tiene las siguientes atribuciones:

I.  Ser o6rgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaria, en materia de propiedad
industrial, particularmente por lo que respecta a la actividad registral, debiendo
auxiliar a aquélla en el desarrollo y desempefio eficaz de las funciones y atribuciones

que la Ley le otorga;
II.  Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad industrial;

III.  Coadyuvar con la Secretaria en la promocion de invenciones de aplicacion industrial,
apoyar su desarrollo y explotacion en la industria y el comercio, ¢ impulsar la
transferencia de tecnologia mediante:

a. La divulgacion de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el

pais o en el extranjero y la asesoria sobre su consulta y aprovechamiento;
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b. La elaboracion, actualizacion y difusion de directorios de personas fisicas y
morales dedicadas a la generaciéon de invenciones y actividades de

investigacion tecnoldgica;

c. Larealizacion de concursos, certdmenes o exposiciones y el otorgamiento de
premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la

creatividad en el disefo y la presentacion de productos;

d. La asesoria a empresas o a intermediarios financieros para emprender o
financiar la construccion de prototipos y para el desarrollo industrial o

comercial de determinadas invenciones;

e. La difusion entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de
investigacion, enseflanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y
alcance de las disposiciones de la Ley, que faciliten sus actividades en la
generacion de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial

subsecuente, y

f. La celebracion de convenios de cooperacion, coordinacion y concertacion,
con los gobiernos de las entidades federativas, asi como con instituciones
publicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las

invenciones y creaciones de aplicacion industrial y comercial,

Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones patentadas o

registradas en el pais y en el extranjero;
Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial en el ambito

internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con

esta materia;
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VI.  Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la

industria y la tecnologia;

VII.  Actuar como 6rgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas
dependencias y entidades de la administracién publica federal, asi como asesorar

instituciones sociales y privadas;

VIII.  Participar en la formacion de recursos humanos especializados en las diversas
disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulacién y ejecucion de
programas y cursos de capacitacion, ensefianza y especializaciéon de personal

profesional, técnico y auxiliar, y

IX. Las demas que le correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables.

4.3 Estructura organica

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se encuentra conformado de la

siguiente manera.

e Director General,;

0 Director general adjunto de propiedad industrial;
= Director divisional de marcas;
= Director divisional de patentes;

» Director divisional de proteccion a la propiedad industrial;
0 Director general adjunto de los servicios de apoyo;

= Director divisional de relaciones internacionales;

» Director divisional de sistemas y tecnologia de la informacion;
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= Director divisional de promocion y servicios de informacion

tecnologica;

0 Director divisional de administracion;
= Subdirector divisional de finanzas y presupuesto;
=  Subdirector divisional de recursos humanos;

* Subdirector divisional de recursos materiales y servicios generales;

0 Director divisional de asuntos juridicos;
= Subdirector divisional de amparos;
* Subdirector divisional de representacion legal;

* Subdirector divisional de legislacion y consulta;

0 Director divisional de oficinas regionales;
= Titular de la oficina regional bajio;
» Titular de la oficina regional centro;
» Titular de la oficina regional norte;
= Titular de la oficina regional occidente;

= Titular de la oficina regional sureste;

0 Titular del 6rgano interno de control;
= Coordinador de proyectos especiales;

» Secretaria particular del director general;

0 Coordinador de planeacion estratégica.
= Subdirector divisional de evaluacion;
* Subdirector divisional de planeacion;

* Coordinador departamental de integracion documental y estadistica.
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Resumen del Capitulo Dos.

La propiedad industrial es un area de la propiedad intelectual, la cual ha cobrado notable
relevancia en México, por los beneficios que otorga la proteccion de las creaciones del

hombre.

La propiedad industrial en la practica se divide en dos grandes areas:
e C(Creaciones y

e Signos distintivos.

Creaciones Signos distintivos

(figuras de proteccion reconocidas en | (figuras de proteccion reconocidas en

M¢xico) México)
e Las invenciones protegidas por las e Nombres comerciales;
patentes; e Avisos comerciales;
e L os disenos industriales; e Marcas;

0 Dibujos industriales
0 Modelos industriales

e Modelos de utilidad

Existen ademads de las figuras mencionadas anteriormente otras figuras que no pertenecen al
area de creaciones o al de signos distintivos, pero que también son reconocidas en México
por la Ley de la Propiedad Industrial. Estas figuras son:

e Los secretos industriales y

e Las denominaciones de origen.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI por sus siglas), es el organismo
publico que administra el sistema de propiedad industrial en México. Ante el IMPI se realizan
los tramites de registro de las figuras de la propiedad industrial y es el encargo de expedir los

titulos correspondientes de derechos.
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CAPITULO TRES. MARCAS.

“Si usted no es una marca, es una mercancia”
Philip Kotler
Economista y especialista en marketing

SUMARIO: 1. Conceptos de marca. 1.1 Conceptos legales. 1.2 Concepto
etimolégico. 1.3 Concepto emitido por la OMPI. 2. Elementos de una
marca. 2.1 Desde la perspectiva legal. 2.1.1 Signo visible. 2.1.2
Distintividad. 3. Signos que pueden constituir una marca. 4.
Clasificacion de marcas. 4.1 Tipos de marcas. 4.1.1 Marcas nominativas.
4.1.2 Marcas innominadas. 4.1.3 Marcas tridimensionales. 4.1.4 Marcas
mixtas. 4.2 Marcas colectivas. 4.3 Marcas notoriamente conocidas o
famosas. 5. Procedimiento de registro de marcas en México. 5.1 Pasos
previos a iniciar el procedimiento de registro. 5.1.1 Determinar la marca a
registrar. 5.1.2 Determinar la clase (ClasNiza). 5.1.3 Realizar una
busqueda fonética y figurativa. 5.1.4 Llenar el formato de solicitud de
registro de marca. 5.1.5 Pagar por el registro. 5.2 Procedimiento de
registro. 5.2.1 Examen de forma. 5.2.2 Sistema de oposicion. 5.2.3
Examen de fondo. 6. Derechos y obligaciones en las marcas registradas.

6.1 Uso exclusivo. 6.2 Licencias. 6.3 Transmision de derechos.

1. Conceptos de marca

Actualmente se pueden citar varios conceptos de marca, los cuales pueden ir desde el punto
de vista legal contenidos en instrumentos nacionales e internacionales, existen conceptos
etimologicos y doctrinales, también existen conceptos emitidos por organismos

internacionales de lo que se entiende por marca.
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1.1 Conceptos legales

En México el concepto de marca es definido por el articulo 88 de la Ley de la Propiedad

Industrial;

“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.”

|g,Qué es una Marca?

Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado.

Art. 88 de la Ley de Propiedad Industrial

— w—

DL

33 ¢Qué es una marca? Fuente: Elaboracion propia

En la Ley tipo para los paises en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y
competencia desleal, disenado por la BIRPI (hoy OMPI) se propuso a los paises que no
contaban con una ley especifica sobre propiedad industrial tomar como base la ley tipo en la

cual contenia diferentes figuras de proteccion.

En el articulo 1. De la Ley Tipo se establecia un concepto para marca, que aunque no es

vigente esta Ley, es una buena referencia para ver la evolucion del propio concepto de marca:

“1) En el sentido de la presente Ley, se entiende por:
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a) Marcas de productos: todo signo visible que sirve para distinguir los productos de una

empresa de los de otras empresas;

b) Marcas de servicio: todo signo visible designado como tal y que sirve para distinguir el
origen o cualquiera otra caracteristica comun de productos o de servicios de empresas

diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular;”!%

1.2 Concepto etimolégico

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafola, marca

viene del latin marca, y este del germano mark, y define a la marca registrada como:

“l. f. marca de fabrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, goza de

proteccion legal 1%’

También en el Diccionario se define a una marca de fabrica:
“I. f. Distintivo o sefial que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le

pertenece exclusivamente.”

1.3 Concepto emitido por la OMPI

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Word Intellectual Property
Organization — WIPO) también ha emitido un concepto sobre lo que se entiende por marca

(trademark):

106 | ey Tipo para los paises en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal,
disefiado por la ex The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property BIRPI, hoy en
dia Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [en linea] [Citado el: 10-XI-2016.]. Disponible
en: ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/ModelLaws/805s.pdf

107 Real Academia de la Lengua Espafiol. “Diccionario de la lengua espafiola”. 23° Edicidn, Edicién del
Tricentenario. [en linea] [Citado el: 10-XI-2016] Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0MLt42i
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“Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de

los de otra. Las marcas son derechos de P.1. protegidos.”!%

2. Elementos de una marca

2.1 Desde la perspectiva legal

Para entender e identificar los elementos de una marca es necesario citar la Ley de la

Propiedad Industrial, en la que se incluyen los elementos basicos de una marca:

“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.”

Del anterior articulo se pueden desprender los elementos legales de una marca:
1. Signo visible y
2. Distintividad

2.1.1 Signo visible

Como bien ya hemos hecho referencia una marca desde el punto de vista legal es todo signo

visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Lo que acentiia la marcada necesidad que una marca sea perceptible a través del sentido de
la vista, al describir “todo signo visible” lo que fundamentalmente incluye el sentido de la

vista, ya que es visible.

Todo signo que sea perceptible a través de cualquier otro sentido actualmente no es una

marca, podra tener una proteccion a través de otras figuras juridicas que no precisamente

108 Definicidn de marca en la pagina de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). [en
linea] [Citado el: 10-XI-2016.]. Disponible en: http://www.wipo.int/trademarks/es/
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correspondan con la propiedad industrial, tales como los derechos de autor, por la afirmacién

legal de que las marcas en el sentido amplio son perceptibles solo a través de las vista.

Hasta el dia de hoy es aceptado la afirmacion que el ser humano cuenta con cinco sentidos
basicos, que son la vista, manifestada a través de los ojos; el sentido del olfato perceptible a
través de las nariz; el sentido del oido a través de las orejas; el sentido del gusto perceptible

a través de la lengua y el sentido del tacto perceptible a través de la piel.

Por lo que el elemento de ser visibles un esencial en el actual concepto de marca en México,

sin embargo como mads adelante veremos no es una afirmacion general en el mundo.

2.1.2 Distintividad

La Real Academia de la Lengua Espafiola indica que la distintividad es la “cualidad de

distintivo (lo que caracteriza esencialmente)”'%’.

Podemos afirmar que la distintividad es la caracteriza esencial de una marca, ya que
caracteriza esencial a un signo, logrando diferenciar entre otros similares de su misma

especie, evitando la confusion entre estos.

Una alusion sobre lo que significa distintividad en el derecho marcario es la vertida por el
Tribunal de la Comunidad Andina, que a pesar de ser una entidad extranjera de justicia, nos

da una buena significacion sobre lo que es la distintividad:

“La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y
diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el

consumidor o usuario los seleccione y los requiera.”

105 Real Academia de la Lengua Espafiol. Diccionario de la lengua espafiola. 23° Edicidn, Edicién del
Tricentenario. 23° Edicidn. [en linea] [Citado el: 21-11-2016] Disponible en: http://dle.rae.es/?id=DynXbG)
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“Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado

como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su funcién principal

de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo

de confusion.”

De lo anterior cita podemos determinar que la distintividad es la capacidad para

individualizar y dando como efecto evitar la confusion con otros signos. Sirviendo de

sustento la afirmacion de “tiene elementos que desde su aspecto visual, fonético y conceptual,

en su conjunto, la hacen destacar en el mercado” emitida por la Sala Regional en Materia de

Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de

febrero de 2009.

118

“VI-TASR-EPI-11

11. DISTINTIVIDAD DE LA MARCA.

CASO EN QUE LOS NOMBRES SON SUSCEPTIBLES DE REGISTRO
MARCARIO.

Atendiendo a lo dispuesto por el numeral 90, fraccion X, de la Ley de la
Propiedad Industrial, no son susceptibles de registrarse marcariamente,
aquellas denominaciones que se encuentren integradas, entre otros, por
nombres que indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan

originar confusion o error en cuanto a su procedencia.

No obstante, lo anterior debe entenderse a la par de lo dispuesto por el diverso
89, fraccion I, de la misma Ley de la materia, que dispone que es susceptible
de registrarse una marca lo suficientemente distintiva para identificar
productos o servicios frente a los de su misma especie o clase; de tal suerte
que si una denominacion se integra de un nombre, pero ademds de otros
elementos que en su conjunto, le otorgan una distintividad, es presumible

advertir que dicha denominacién es susceptible de registrarse, en virtud que
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tiene elementos que desde su aspecto visual, fonético y conceptual, en su
conjunto, la hacen destacar en el mercado,_y en todo caso, solo la hacen

evocativa de su origen o procedencia.”!!?

De igual manera sirve otra resolucion emitida por la propia Sala Regional en
Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en la que la que se afirma que cuando se cuenta con elementos
suficiente para distinguirse entre el publico consumidor se cuenta con la

distintividad en un signo propuesto a registro.

“VI-TASR-EPI-8
DISTINTIVIDAD DE UN SIGNO PROPUESTO A REGISTRO.

NO EXISTE SEMENJANZA EN GRADO DE CONFUSION ENTRE UN
SIGNO PROPUESTO A REGISTRO Y UNA MARCA, CUANDO EL
PRIMERO  CONTIENE ELEMENTOS  SUFICIENTES PARA
DISTINGUIRSE ENTRE EL PUBLICO CONSUMIDOR.

El articulo 90, fraccion X VI de la Ley de la Propiedad Industrial establece que
no seran registrables como marca, aquellas que sean idénticas o semejantes en
grado de confusion a una previamente solicitada u otorgada legalmente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios, salvo que la solicitud
sea realizada por el titular de un registro marcario legamente existente, citado
como anterioridad por la autoridad; por lo que resulta claro que la similitud en

grado de confusion, es un elemento para negar el registro solicitado; en ese

19 Juicio Contencioso Administrativo Num. 1052/08-EPI-01-4. Resuelto por la Sala

Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, el 19 de febrero de 2009, por mayoria de 2 votos a favor y 1 voto con los

puntos resolutivos. Magistrada Instructora: Luz Maria Anaya Dominguez. Secretaria: Lic.

Denisse Juarez Herrera. R.T.F.J.F.A. Sexta Epoca. Afio II. No. 20. Agosto 2009. p. 314
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supuesto, si al realizarse el analisis comparativo de los signos en pugna, en su
integridad y sin fraccionarlos se obtienen elementos distintivos, provocando
un caracter de particularidad frente a un signo existente, resulta claro que
no se configura la hipotesis de similitud en grado de confusion y por tanto

resulta procedente otorgar el registro solicitado.”!!!

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar,

identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros,

haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Tribunal de la Comunidad Andina

3. Signos que pueden constituir una marca

La Ley de la Propiedad Industrial indica que pueden constituir una marca:

e 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;

e Las formas tridimensionales;

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

e El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca

registrada o un nombre comercial publicado.”

Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivos podran ser elementos que

de manera separada o en conjunto con otros brinden suficiente distintividad.

111 Juicio Contencioso Administrativo Nim. 284/08-EPI-01-7. Resuelto por la Sala Regional en Materia de
Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de febrero de 2009, por
unanimidad de votos. Magistrada Instructora: Luz Maria Anaya Dominguez. Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo
Garcia. R.T.F.J.F.A. Sexta Epoca. Afio Il. No. 20. Agosto 2009. p. 311
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Los ejemplos de denominaciones y figuras visibles que actualmente constituyen marcas son

variados y pueden ir desde las simples representaciones escritas gramaticas hasta complejos
disefios.

CONOCE

ﬂmqmmmm
LA DIFERENCIA I
ENTR IMAGOTIPO
» Es la combinacion
= de imagen y texto.
- Aunque pueden
funcionar separados.
lfuguﬂgrﬁ,.a h?.E LOGOTIPO
I »Un logotipo
ISOLOGO es texto.
Es cuando « |
m ! ﬂmhﬂ ‘ AUNQUE SIENDO HONESTOS,
de mqﬁgrp: que COMO SEA ATODOS
o funcianan separados. ‘ LE VAS A TERMINAR
| DICIENDO

34 Conoce la diferencia entre. Fuente: Agencia 161812

112 Agencia 1618 via Facebook [en linea] [Citado el: 21-XI-2016.]. Disponible en:
https://www.facebook.com/Agencial618
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La Ley de la Propiedad Industrial también nos dice lo que actualmente no constituye una

marca en México:

e Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que
se expresan de manera dindmica, atin cuando sean visibles;

Por ejemplo:

Gradient colour Multi colour
movement movement Sparkiing effect

CLR image area CLR image

View at 90"

Actual size

35 Holograma de seguridad. Fuente: Eticom*!3

e Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que 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;

Por ejemplo la palabra:

» Restaurante, para amparar servicios de restauracion.

113 Imagen tomada de internet [en linea] [Citado el: 21-XI-2016.]. Disponible en:
http://eticom.com.mx/hologramas-de-seguridad
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A nadie se le podria otorgar en exclusividad la palabra restaurante para servicios de
restauracion, ya que la palabra “restaurante” es de uso comun para describir el lugar donde

se brindan los servicios de restauracion (comida).

e Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho 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;

Por ejemplo: Registro de un tenedor para amparar productos de tenedores.

36 Tenedor.14

e Lasdenominaciones, 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, composicion, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de
produccion;

Por ejemplo:

37 Marca de expediente 1227451 Fuente: IMPI - Marcanet' l‘ecnem‘

Baltico.

114 Imagen tomada en internet [en linea] [Citado el: 21-XI-2016.]. Disponible en:
https://d8nz9a88rwsc9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/08/tenedor-de-mesa.png

115 | 3 marca de denominacidn “leche del baltico” con niumero de expediente 1227451, le fue negado el
registro porque incurria en una prohibicion prevista por la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que
indicaba el lugar de origen de los productos a distinguir lo que pueden originar confusidn e inducir a error en
cuanto a la procedencia de los mismo.
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e Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompafiados de elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que les den
un caracter distintivo.

Por ejemplo:

1 (digito aislado)

A (letra aislada)

. (color aislado)

e La traduccion a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la construccion
artificial de palabras no registrables;

Por ejemplo:

Zucker (azucar en aleman, para proteger el producto azucar)

e Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, 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, no gubernamentales o de cualquier otra organizacion reconocida
oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos;

Por ejemplo:

38 Escudo nacional mexicano
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39 Bandera de la Organizacion de las Naciones Unidas. Fuente: ONU®

PO T
AL maAE

——GOBIERNO MUNICIPAL —

ocaLa

40 Emblema utilizado por el gobierno municipal de Puebla?”

e Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia adoptados
por un estado, sin autorizacion de la autoridad competente, o monedas, billetes de
banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o
extranjero;

Por ejemplo:

116 Bandera de las Organizacion de las Naciones Unidas. [en linea] [Citado el: 21-XI-2016.]. Disponible en:
http://www.un.org/es/aboutun/flag

117 El registro del emblema del gobierno municipal fue solicitado en el afio 2014, pero al haber sido
solicitado por una persona fisica fue negado el registro. Ademas el IMPI asentd la razén: “El signo propuesto
a registro incurre en la prohibicién prevista por la fraccién Vil del articulo 90 de las Ley de la Propiedad
Industrial asi como el articulo 6 Ter del Convenio de Paris para la Proteccion de las propiedad industrial, toda
vez que reproduce el nombre y la imagen (simbolos o emblemas) utilizados por el Gobierno del H
Ayuntamiento del Municipio de Puebla sin autorizacion, no pudiendo por tanto ser registrable” Numero de
expediente: 1454330. [en linea] [Citado el: 21-XI-2016.]. Disponible en:
http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/visor.do?Param=VIDOCSMASDS$20140443986
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19;@9

A
AD188373 N

e

42 Billete de $1000.1%9

e 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;

Por ejemplo:

118 Banco de México [en linea] [Citado el: 21-XI-2016.]. Disponible en: http://www.banxico.org.mx/billetes-
y-monedas

119 [en linea] [Citado el: 21-XI-2016.]. Disponible en:

http://www.alaingarcia.net/conozca/i/billete 1000 pesos holograma.jpg
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43 Medalla Belisario Dominguez. Fuente: Canal del Congreso'?°

e Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o
servicios y puedan originar confusion o error en cuanto a su procedencia;

Por ejemplo:

»z

MAPA DEL MUNDO

| dos .
| unides de
o América

(5
=y

44 Mapa del mundo. Fuente: MapsOfWorld*?!

e 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

120 [en linea] [Citado el: 21-XI-2016] Disponible en:
http://legacy.canaldelcongreso.gob.mx/files/imagenes/Noticiasfotos/medallabelisario2015.jpg
121 [en linea] [Citado el: 21-XI-2016] Disponible en: http://espanol.mapsofworld.com/wp-
content/themes/responsive-espanol/images/mapa-del-mundo.jpg
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particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del
propietario;

Por ejemplo:
Tequila (para bebidas alcoholicas)

e Los nombres, seudonimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los
interesados o, si han fallecido, en su orden, del conyuge, parientes consanguineos en
linea recta y por adopcion, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

Por ejemplo:

45 Robin Williams'?

e 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 caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos;
a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

Por ejemplo:

122 [en linea] [Citado el: 21-XI-2016] Disponible en: http://muzul.com/es/ojos-cabello-belleza-fumar/robin-
williams
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EA T -..“i-"\ RE OLCLIRA VI

STERGIEN

KL

46 Portada del libre "La torre oscura” de Stephen King'?

e Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de enganar al
publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas
indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o

servicios que pretenda amparar;

Por ejemplo: “No se puede solicitar para bebidas gaseosas (clase 32) que no contienen café.

El diseno podria sugerir que las bebidas contienen café, lo que constituye una falsa

indicacion”?*

N

123 [en linea] [Citado el: 21-XI1-2016] Disponible en:
http://vignette3.wikia.nocookie.net/stephenking/images/9/9e/Torre7.jpg/revision/latest?cb=20081117104
501&path-prefix=es

124 Ejemplo tomado de la Guia del Usuario para el Registro de marcas, avisos y publicacién de nombres
comerciales emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI
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e Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México,

para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se
solicita:
O Pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular de la marca
notoriamente conocida; o
0 Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca
notoriamente conocida; o
0 Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

O Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Por ejemplo:

Las momias de Guanajuato (para cualquier producto o servicio)

e Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en
grado de confusion a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en
términos del capitulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Por ejemplo la marca IMSS para cualquier producto o servicio:

e

IMSS

47 IMSS - Marca famosa??®

125 [en linea] [Citado el: 21-XI-2016] Disponible en: http://www.imss.gob.mx
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e Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en tramite de
registro presentada con anterioridad o a una registrada y 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

Por ejemplo:

L.A.
POLO CLUB

48 Registro marcario 5263981%¢

49 Expediente 1249789%7

e Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un nombre
comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de
servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el
nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacion de la

solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no

126 [en linea] [Citado el: 21-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/TramiteDespliega/ tramite/Rh|sNUENEBp7pR13160E |w
mqjfXO0KK9ISfsVafRKmJU

127 [en linea] [Citado el: 21-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/Rh|[sNUENEBrm555k0

Vpz3g
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serd aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre

comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Por ejemplo:

Restaurante El Toro (signo propuesto)

Restaurante El To Ro (signo registrado)

e Signos cuyo contenido o forma sean contrarios al orden publico, a la moral y las

buenas costumbres o contravengan cualquier disposicion legal.

Por ejemplo:
PIERDE NALGAS (para mezcal y destilados de agave)'?®

Es necesario recalcar que en el uso de las marcas no puede ser parte de un nombre comercial,
denominacién o razén social de ningin establecimiento o persona moral, una marca
registrada o una semejante en grado de confusion a otra marca previamente registrada,
cuando se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la produccion,
importacion o comercializacién de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica
la marca registrada, y cuando no exista consentimiento manifestado por escrito del titular del

registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

Hacer uso de la marca en las condiciones anteriormente descritas podria derivar en la

supresion de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusion a la previamente

128 5olicitud de registro con nimero de expediente 1462075, el IMPI negd el registro del signo propuesto de
acuerdo a la razdn “incurre en prohibicion prevista en el articulo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda
vez que resulta ser una denominacion que ideolégicamente es contraria a la moral y las buenas
constumbre”. [en linea] [Citado el: 21-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/Rh|[sNUENEBpu9MSU
Stw53g

132



Daniel Villegas Varela

registrada, del nombre comercial, la denominacion o razén social correspondiente, ademas
de que el titular afectado podra reclamar el pago de dafios y perjuicios, a excepcion cuando
el nombre comercial, denominacidon o razén social hubiesen incluido la marca con

anterioridad a la fecha de presentacion o de primer uso declarado de la marca registrada.

4. Clasificacion de marcas

4.1 Tipos de marcas

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) una marca es todo signo visible que

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

Lo que nos un abanico de poder registrar diferentes tipos de marcas visibles. Los diferentes
tipos de marcas visibles posibles de registrar en México son:

e Marcas nominativas;

e Marcas innominadas;

e Marcas tridimensionales;

e Marcas mixtas;

4.1.1 Marcas nominativas

Las marcas nominativas son las que identifican a un producto o servicio pero a partir de una
denominacién, que solo puede ser conformada por letras, nimeros y signos ortograficos que

contribuyan a la lectura del conjunto.

Las marcas nominativas deben carecer de todo tipo de disefio, por ejemplo de color,

elementos graficos, signos especiales, entre otros y su presentacion para su registro debera
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ser en una tipografia genérica, por lo que el solicitante de la marca nominativa se reserva los

derechos de usar la marca nominativa en cualquier tipografia.

Algunos ejemplos de marcas nominativas son:

AVON 1%

SONTUSDATOS '3

TERRA 13!

PONS 132

LAUNCHPAD!%

129 Numero de registro 501330 en clase 3 para proteger “solo cosméticos y productos de perfumeria”. [en
linea] [Citado el: 24-X1-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/E2+y0AcRIP|iVe8ogd
M8|A

130 NGmero de registro 1674730 en clase 41 para proteger “EDUCACION; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO;
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES; ENSENANZA; ORGANIZACION Y DIRECCION DE CONGRESOS,
COLOQUIOS, SIMPOSIOS O CONFERENCIAS; DIFUSION DEL CONOCIMIENTO Y CULTURA; ESCRITURA'Y
PUBLICACION DE TEXTOS QUE NO SEAN PUBLICITARIOS; SERVICIOS DE REPORTEROS” [en linea] [Citado el:
24-X1-2016] Disponible en:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/Rh|sNuENEBgFIS8R4SV
KKfA

131 Namero de registro 4730609, clase 25 para proteger “CALZADO” [en linea] [Citado el: 24-X1-2016]
Disponible en:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/apf|ZmglNyNSIHDOti
g+DA

132 Numero de registro 319683 en clase 33 para proteger “SOLO AGUAMIEL” [en linea] [Citado el: 24-XI-
2016] Disponible en:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/3aW2pOaRx+zw|Cj1T
tiMTg

133 Nimero de registro 831743 en clase 42 para proteger servicios de “ PROVEER SERVICIOS
TECNOLOGICOS ORIENTADOS AL ENTRETENIMIENTO DEL CONSUMIDOR POR MEDIO DE SERIES DE
APLICACIONES DE PROGRAMAS (SOFTWARE) COMPATIBLES CON EL INTERNET BASADAS EN MULTIMEDIA
HOSPEDADAS (HOSTED) EN CIRCUITOS INTEGRADOS DE TELEFONOS CELULARES U OTRAS COMPUTADORAS

134



Daniel Villegas Varela

POSSIA '3

4.1.2 Marcas innominadas

Las marcas innominadas son aquellas que identifican a un producto o servicio a partir de una

figura, disefos, logotipos o cualquier tipo de elemento grafico que debe estar desprovisto de

letras, numeros o palabras.

Algunos ejemplos de marcas innominadas son:

50 Registro marcario 609899'3°

QUE SE SOSTIENEN MANUALMENTE O AGENDAS ELECTRONICAS U OTROS DISPOSITIVOS DE
COMUNICACION QUE SE SOSTIENEN MANUALMENTE” [en linea] [Citado el: 24-X1-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/sU1JErysezm8t|TOYVc
ERg

134 NUmero de registro 1091700 en clase 29 para proteger “YESO PARA USO MEDICO “ [en linea] [Citado el:
24-X1-2016] Disponible en:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/t8fXLCs631AzndQC3bZ
ZNw

135 Registro en clase 12 para proteger “VEHICULOS; APARATOS DE LOCOMOCION TERRESTRE, AEREA O
MARITIMA” “ [en linea] [Citado el: 24-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/SQ0dOO0K | cUFf+Bups)
fvkA
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51 Registro marcario 139129136

52 Registro marcario 1530007%37

136 Registro en clase 31 para proteger “SOLO PRODUCTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS, GRANOS
COMESTIBLES, FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS Y MALTA” [en linea] [Citado el: 24-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/RegistroLista

137 Registro en clase 09 para proteger “ORDENADORES; EQUIPOS INFORMATICOS; PERIFERICOS
INFORMATICOS; EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES; DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DIGITALES
PORTATILES DE BOLSILLO PARA GRABAR, ORGANIZAR, TRANSMITIR, MANIPULAR Y REVISAR ARCHIVOS DE
TEXTO, DATOS, IMAGENES, AUDIO Y AUDIOVISUALES, ENVIAR Y RECIBIR LLAMADAS TELEFONICAS,
MENSAJES DE CORREO ELECTRONICO Y OTROS DATOS DIGITALES, PARA SU USO EN TANTO QUE
REPRODUCTORES DE SONIDO EN FORMATO DIGITAL, ORDENADOR DE BOLSILLO, AGENDA PERSONAL
DIGITAL, AGENDA ELECTRONICA, BLOC DE NOTAS ELECTRONICO, CAMARA'Y DISPOSITIVO DE NAVEGACION
Y GPS ELECTRONICO; GRABADORAS Y REPRODUCTORES DIGITALES DE AUDIO Y VIDEO; AGENDAS
ELECTRONICAS (PDA); AGENDAS PERSONALES ELECTRONICAS; CAMARAS; TELEFONOS; TELEFONOS
MOVILES; SISTEMAS DE NAVEGACION POR SATELITE, A SABER, SISTEMAS GPS (SISTEMAS DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL); DISPOSITIVOS DE NAVEGACION ELECTRONICOS, A SABER, RECEPTORES DE
NAVEGACION BASADOS EN EL POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS); UNA GAMA DE PARTES Y
ACCESORIOS PARA LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS; SOPORTES, FUNDAS, ESTUCHES, CUBIERTAS,
ADAPTADORES ELECTRICOS Y MANDOS A DISTANCIA INALAMBRICOS Y CON CABLES PARA LOS PRODUCTOS
ANTES MENCIONADOS; UNIDADES DE MEMORIA INFORMATICAS; UNIDADES DE DISCO INFORMATICAS;
UNIDADES DE DISCO OPTICAS; HARDWARE PARA REDES INFORMATICAS; MONITORES DE ORDENADOR;
MONITORES DE PANTALLA PLANA; TECLADOS DE ORDENADOR; CABLES DE ORDENADOR; MODEMS;
RATONES; ESTACIONES BASE ELECTRONICAS; TRANSCODIFICADORES; BATERIAS; CARGADORES DE
BATERIAS; CONECTORES, HILOS, CABLES Y ADAPTADORES ELECTRICOS; DISPOSITIVOS DE MANOS LIBRES;
AURICULARES; CASCOS (AURICULARES); AURICULARES DE BOTON; BAFLES; MICROFONOS; AURICULARES
(CASCOS); UNA GAMA DE SOFTWARE EMPRESARIAL, DOMESTICO, EDUCATIVO Y PARA PROGRAMADORES;
ARCHIVOS DE AUDIO Y VIDEO, PELICULAS, TONOS DE LLAMADA, VIDEOJUEGOS, PROGRAMAS DE
TELEVISION Y EMISIONES DE RADIO Y AUDIOLIBROS PRO INTERNET DESCARGABLES, ASI COMO
DISPOSITIVOS INALAMBRICOS CON MUSICA, PELICULAS, VIDEOS, TELEVISION, FAMOSOS, DEPORTES,
NOTICIAS, HISTORIA, CIENCIAS, POLITICA, COMEDIAS, PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL,
ANIMACION, CULTURA, ACTUALIDAD Y TEMAS DE INTERES GENERAL. ” [en linea] [Citado el: 24-X1-2016]
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Se constituyen solo por figuras, disefos o logotipos.
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138

53 Ejemplos de marcas innominadas

4.1.3 Marcas tridimensionales
Las marcas tridimensionales son aquellas que identifican a un producto o servicio a partir de

cualquier forma o presentacion en tres dimensiones, por lo que tienen alto, ancho y fondo.
Las marcas tridimensionales carecen de letras, nimeros, palabras o caracteres y para su
registro es necesario presentarlas en tres planos.

Algunos ejemplos de marcas tridimensionales son:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/Rh|sNUENEBqVup9VT
137

F4j6w==?menu=0

Disponible en:
138 | 3 imagen es de elaboracién propia, pero las marcas mostradas pertenecer a sus respectivos titulares.
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54 Registro marcario 119381837

55 Numero de expediente 165957040

139 Marca registrada en clase 32 para proteger “CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER
BEBIDAS” [en linea] [Citado el: 24-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/DFoRMAe4mGmRIDf
eYKajbw

140 gplicitud de registro de marca tridimensional en clase 30 para proteger “  CAFE, TE, CACAO Y
SUCEDANEOS DEL CAFE; ARROZ; TAPIOCA Y SAGU; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PAN,
PRODUCTOS DE PASTELERIA Y CONFITERIA; HELADOS; AZUCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA,
POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO; BEBIDAS A
BASE DE CAFE, CACAO O CHOCOLATE; CEREALES PARA EL DESAYUNO, HOJUELAS DE AVENA U OTROS
CEREALES, INCLUYENDO HOJUELAS DE MAIZ; HARINA DE MAIZ; PALOMITAS DE MAIZ Y FRITURAS DE MAIZ;
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56 Registro marcario 538637

| Marcas Tridimensionales

Son envoltorios, empaques, envases, la forma o presentacion con alto,
ancho y fondo.

T

57 Ejemplos de marcas tridimensionales#?

TODO TIPO DE DULCES Y TODO TIPO DE GALLETAS; BOTANAS DE HARINA DE PAPA, REFRIGERIOS A BASE DE
GRANOS PROCESADOS, PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, REFRIGERIOS A BASE DE HARINA, MAIZ,
CEREAL, ARROZ; BARRAS A BASE DE CEREAL, PASTELES DE ARROZ, GALLETAS” [en linea] [Citado el: 24-XI-
2016] Disponible en:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/Rh|sNuENEBq3SJIY70
mEMg

141 Registro en clase 3 para proteger “PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUBSTANCIAS PARA LA
CO-LADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RAS- PAR; JABONES; PERFUMERIA,
ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, - LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTIFRICOS.” [en linea] [Citado el: 24-
XI-2016] Disponible en: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/RegistroLista

142 | 3 imagen es de elaboracién propia, pero las marcas mostradas pertenecer a sus respectivos titulares.
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4.1.4 Marcas mixtas

Las marcas mixtas son aquellas que identifican a un producto o servicio a partir de cualquier

combinacion de los tipos de marcas nominativas, tridimensionales o innominadas.

Por lo que pueden existir combinaciones como:
¢ Mixta de denominacién y disefio;
e Mixta de denominacion y forma tridimensional;
e Mixta de disefio y forma tridimensional;

e Mixta de denominacion, disefio y forma tridimensional.

Algunos ejemplos de marcas mixtas son:

=lefke/) tekel

58 Registro marcario 479055143

59 Registro marcario 1635359 144

143 Registro en clase 38 para proteger “TODOS LOS SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 38
"COMUNICACIONES" “.” [en linea] [Citado el: 24-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/apf|ZmglNyMo+hyJP
BM35Q

144 Registro en clase 35 para proteger “SERVICIOS DE COMERCIALIZACION POR CUENTA DE TERCEROS
[INTERMEDIACION COMERCIAL] DE VEHICULOS, AUTOBUSES, AUTOMOVILES, CAMIONES, CAMIONETAS,
COCHES, AUTOS DEPORTIVOS, COCHES DEPORTIVOS, VEHICULOS ELECTRICOS, MOTOCICLETAS, REMOLQUES
[VEHICULOS] Y VAGONETAS; AGRUPAMIENTO EN BENEFICIO DE TERCEROS DE VEHICULOS, AUTOBUSES,
AUTOMOVILES, CAMIONES, CAMIONETAS, COCHES, AUTOS DEPORTIVOS, COCHES DEPORTIVOS, VEHICULOS
ELECTRICOS, MOTOCICLETAS, REMOLQUES [VEHICULOS] Y VAGONETAS (EXCEPTO SU TRANSPORTE) PARA
QUE LOS CONSUMIDORES PUEDAN EXAMINARLOS Y COMPARARLOS A SU CONVENIENCIA, DICHOS
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60 Registro marcario 7097494°

61 Registro marcario 1117481 46

& Liverooo

62 Registro marcario 1424754 147

SERVICIOS PUEDEN SER PRESTADOS AL MAYOREO, MENUDEO A TRAVES DE ORDENES DE CATALOGO Y/O
POR OTROS MEDIOS ELECTRONICOS.” [en linea] [Citado el: 24-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/Rh|sNUENEBoioLLO4r
zu3w

145 Registro en clase 36 para proteger SERVICIOS DE NEGOCIOS FINANCIERQOS, ESPECIALMENTE
CAPTACION DE RECURSOQOS, COLOCACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS, OTORGAMIENTO DE CREDITOS
Y FINANCIAMIENTO ESPECIALMENTE DESTINADOS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y A LA
AUTOCONSTRUCCION.” [en linea] [Citado el: 24-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/DFoRMAe4mGl+oSdF
P1uWoA

146 Registro marcario en clase 35 para proteger “PUBLICIDAD, DIRECCION DE NEGOCIOS; ADMINISTRACION
DE NEGOCIOS; TRABAJOS DE OFICINA” [en linea] [Citado el: 24-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/t8fXLCs631CZ9eAWIN
rzbQ

147 Registro en clase 35 para proteger “AGRUPAMIENTO PARA BENEFICIO DE TERCEROS DE TODO TIPO DE
BIENES MUEBLES [PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA, LA CIENCIA Y LA FOTOGRAFIA, ASI COMO
PARA LA AGRICULTURA, LA HORTICULTURA'Y LA SILVICULTURA; RESINAS ARTIFICIALES EN BRUTO,
MATERIAS PLASTICAS EN BRUTO; ABONOS PARA EL SUELO; COMPOSICIONES EXTINTORAS; PREPARACIONES
PARA TEMPLAR Y SOLDAR METALES; PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSERVAR ALIMENTOS; MATERIAS
CURTIENTES; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA INDUSTRIA. PINTURAS, BARNICES, LACAS; PRODUCTOS
ANTIOXIDANTES Y PRODUCTOS PARA CONSERVAR LA MADERA; MATERIAS TINTOREAS; MORDIENTES;
RESINAS NATURALES EN BRUTO; METALES EN HOJAS Y EN POLVO PARA PINTORES, DECORADORES,
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IMPRESORES Y ARTISTAS, COLORANTES Y LOS PRODUCTOS ANTICORROSIVOS. PREPARACIONES PARA
BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR,
DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; PRODUCTOS DE PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS,
LOCIONES CAPILARES; DENTIFRICOS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA'Y DE TOCADOR. ACEITES Y GRASAS PARA
USO INDUSTRIAL; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER ROCIAR Y ASENTAR EL POLVO;
COMBUSTIBLES (INCLUIDA LA GASOLINA PARA MOTORES) Y MATERIALES DE ALUMBRADO; VELAS Y
MECHAS DE ILUMINACION. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIENICOS Y
SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO,
ALIMENTOS PARA BEBES; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS,
MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES;
PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DANINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. METALES COMUNES Y SUS
ALEACIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES
METALICAS; MATERIALES METALICOS PARA VIAS FERREAS; CABLES E HILOS METALICOS NO ELECTRICOS;
ARTICULOS DE CERRAJERIA'Y FERRETERIA METALICOS; TUBOS Y TUBERIAS METALICOS; CAJAS DE CAUDALES;
MINERALES METALIFEROS. MAQUINAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS; MOTORES; ACOPLAMIENTOS Y
ELEMENTOS DE TRANSMISION; INSTRUMENTOS AGRICOLAS QUE NO SEAN ACCIONADOS MANUALMENTE;
INCUBADORAS DE HUEVOS; DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO
ACCIONADOS MANUALMENTE; ARTICULOS DE CUCHILLERIA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS;
NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR. APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS,
FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAJE, DE MEDICION, DE SENALIZACION, DE CONTROL
(INSPECCION), DE SALVAMENTO Y DE ENSENANZA; APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUCCION,
DISTRIBUCION, TRANSFORMACION, ACUMULACION, REGULACION O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD;
APARATOS DE GRABACION, TRANSMISION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE
REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; DISCOS COMPACTOS, DVD Y OTROS SOPORTES DE
GRABACION DIGITALES; MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS,
MAQUINAS DE CALCULAR EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, ORDENADORES; SOFTWARE;
EXTINTORES. APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y VETERINARIOS;
ARTICULOS ORTOPEDICOS; MATERIAL DE SUTURA. APARATOS DE ALUMBRADO, CALEFACCION,
PRODUCCION DE VAPOR, COCCION, REFRIGERACION, SECADO, VENTILACION Y DISTRIBUCION DE AGUA, ASI
COMO INSTALACIONES SANITARIAS. VEHICULOS; APARATOS DE LOCOMOCION TERRESTRE, AEREA O
ACUATICA. FUEGOS ARTIFICIALES. METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES, ASI COMO PRODUCTOS DE
ESTAS MATERIAS O CHAPADOS; ARTICULOS DE JOYERIA, BISUTERIA, PIEDRAS PRECIOSAS; ARTICULOS DE
RELOJERIA E INSTRUMENTOS CRONOMETRICOS. INSTRUMENTOS MUSICALES. PAPEL, CARTON Y ARTICULOS
DE ESTAS MATERIAS; PRODUCTOS DE IMPRENTA; MATERIAL DE ENCUADERNACION; FOTOGRAFIAS;
ARTICULOS DE PAPELERIA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS)DE PAPELERIA O PARA USO DOMESTICO; MATERIAL
PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTICULOS DE OFICINA; MATERIAL DE INSTRUCCION O
MATERIAL DIDACTICO; MATERIAS PLASTICAS PARA EMBALAR; CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHES DE
IMPRENTA. AISLANTES ELECTRICOS, TERMICOS O ACUSTICOS, CAUCHO, GUTAPERCHA, GOMA, AMIANTO,
MICA'Y PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS; PRODUCTOS DE MATERIAS PLASTICAS SEMIELABORADOS;
MATERIALES PARA CALAFATEAR, ESTOPAR Y AISLAR; TUBOS FLEXIBLES NO METALICOS. CUERO Y CUERO DE
IMITACION, PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS; PIELES DE ANIMALES; BAULES Y MALETAS; ARTICULOS DE
VIAJE, PARAGUAS Y SOMBRILLAS; BASTONES; FUSTAS Y ARTICULOS DE GUARNICIONERIA. MATERIALES DE
CONSTRUCCION NO METALICOS; TUBOS RIGIDOS NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION; ASFALTO, PEZY
BETUN; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES NO METALICAS; MONUMENTOS NO METALICOS. MUEBLES,
ESPEJOS, MARCOS; PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CANA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL,
BALLENA, CONCHA, AMBAR, NACAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDANEQOS DE TODOS ESTOS MATERIALES O DE
MATERIAS PLASTICAS. PEQUENOS APARATOS Y UTENSILIOS ACCIONADOS MANUALMENTE PARA USO
DOMESTICO Y CULINARIO, ASI COMO LOS UTENSILIOS DE TOCADOR, LOS ARTICULOS DE CRISTALERIAY
PORCELANA. UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO Y CULINARIO; PEINES Y ESPONIJAS;
CEPILLOS; MATERIALES PARA FABRICAR CEPILLOS; MATERIAL DE LIMPIEZA; LANA DE ACERO; VIDRIO EN
BRUTO O SEMIELABORADO; ARTICULOS DE CRISTALERIA, PORCELANA'Y LOZA. CUERDAS, CORDELES, REDES,
TIENDAS DE CAMPANA, LONAS, VELAS DE NAVEGACION, SACOS Y BOLSAS; MATERIALES DE ACOLCHADO Y
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63 Ejemplos de marcas mixtas'#®

RELLENO; MATERIAS TEXTILES FIBROSAS EN BRUTO. HILOS PARA USO TEXTIL. TEJIDOS Y PRODUCTOS
TEXTILES; ROPA DE CAMA; ROPA DE MESA. PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DE SOMBRERERIA.
ARTICULOS DE MERCERIA'Y PASAMANERIA. ENCAJES Y BORDADOQS, CINTAS Y CORDONES; BOTONES,
GANCHOS Y OJETES, ALFILERES Y AGUJAS; FLORES ARTIFICIALES. PRODUCTOS DESTINADOS A RECUBRIR O
REVESTIR, CON EL FIN DE ACONDICIONAR LOS SUELOS O PAREDES YA CONSTRUIDOS. ALFOMBRAS,
FELPUDOS, ESTERAS, LINOLEO Y OTROS REVESTIMIENTOS DE SUELOS; TAPICES MURALES QUE NO SEAN DE
MATERIAS TEXTILES. JUEGOS Y JUGUETES; ARTICULOS DE GIMNASIA'Y DEPORTE; ADORNOS PARA ARBOLES
DE NAVIDAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN ANIMAL Y OTROS PRODUCTOS HORTICOLAS
COMESTIBLES PREPARADOS PARA SU CONSUMO O CONSERVACION. CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y
CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA,
CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE Y PRODUCTOS
LACTEQOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN VEGETAL PREPARADOS
PARA SU CONSUMO O CONSERVACION, ASI COMO LOS ADITIVOS PARA REALZAR EL SABOR DE LOS
ALIMENTOS. CAFE, TE, CACAO Y SUCEDANEOS DEL CAFE; ARROZ; TAPIOCAY SAGU; HARINAS Y
PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERIA'Y CONFITERIA; HELADOS; AZUCAR,
MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS
(CONDIMENTOQOS); ESPECIAS; HIELO. GRANOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS Y FORESTALES;
PRODUCTOS DE LA TIERRA QUE NO HAYAN SIDO PROCESADQOS PARA SU CONSUMO; ANIMALES VIVOS;
FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS; SEMILLAS; PLANTAS Y FLORES NATURALES;
ALIMENTOS PARA ANIMALES; MALTA. CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS, Y OTRAS BEBIDAS SIN
ALCOHOL; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA
ELABORAR BEBIDAS. BEBIDAS ALCOHOLICAS. TABACO Y SUCEDANEOQOS DEL TABACO; ARTICULOS PARA
FUMADORES; CERILLAS] (EXCEPTO SU TRANSPORTE), PARA QUE LOS CONSUMIDORES PUEDAN
EXAMINARLOS Y COMPRARLOS A SU CONVENIENCIA, DICHOS SERVICIOS PUEDEN SER PRESTADOS AL
MAYOREO, MENUDEO A TRAVES DE ORDENES DE CATALOGO Y/O POR OTROS MEDIOS ELECTRONICOS,
PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA”
[en linea] [Citado el: 24-XI-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/Rh|sNUENEBgfcsaAPp

eNLg
148 | 3 imagen es de elaboracién propia, pero las marcas mostradas pertenecer a sus respectivos titulares.
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4.2 Marcas colectivas

Una de las figuras de proteccion con base en las marcas son las marcas colectivas que
permiten a las asociaciones o sociedad de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios, legalmente constituidos, solicitar el registro de una marca colectiva
para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respectos de los

productos o servicios de terceros.

La bondad de las marcas colectivas es permitir que los productos o servicios de los
integrantes de un grupo sean identificados con una misma marca en el mercado. Debido a
este uso “comunitario” de este tipo de marcas es necesario que para el registro de una marca

colectiva se acompaiien las reglas de uso.

Las reglas de uso en las marcas colectivas son primordiales para determinar el porcentaje de
titularidad que cada uno de los miembros tiene sobre la marca, asi como las formas, medios
y momentos en que se debera usar la marca, asi como otros elementos importantes que

servirdn para el uso comun de la marca.

Las marcas colectivas no pueden ser transmitidas a terceras personas o sea personas fuera de
las asociaciones o sociedad de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios que solicitaron el registro de la marca, como tampoco podran ser otorgadas licencias

de uso sobre las marcas colectivas.

Al ser usada una misma marca por los integrantes del grupo es que el uso de las marcas

colectivas queda reservado exclusivamente a los miembros.

Algunos ejemplos de marcas colectivas son:
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MICH

64 Marca colectiva: Avo Mich#?

ARTEOVA

65 Marca colectiva: Arteova®®

149 |a marca colectiva pertenece a “PROAGUACATE, ASOCIACION CIVIL”, su nimero de registro es 962991 en
clase 31 para proteger: “AGUACATE (PERSEA AMERICANA) VARIEDAD HASS FRUTO FRESCO PARA CONSUMO
HUMANO.”. [en linea] [Citado el: 06-X11-2016] Disponible en:
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/buscar.do?exp=789356&tipo=1&anio=1985

150 | 3 marca colectiva “Arteova” pertenece a LAADI ARTEOVA, A.C., su nimero de registro es 1413064, en
clase 24 para proteger “TEJIDOS Y PRODUCTOS TEXTILES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ROPA DE CAMA Y DE
MESA.”
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4.3 Marcas notoriamente conocidas o famosas

Existen en México dos figuras de marcas que se distinguen con otras marcas, estas marcas
son las notoriamente conocidas y las marcas famosas. “La marca notoria es denominada en

México como notoriamente conocida”.'!

Se otorga la declaracién de marca notoriamente conocida en México cuando en un sector
determinado del publico o de los circulos comerciales del pais, se conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacion con sus productos o servicios o bien, como

consecuencia de la promocion o publicidad de la misma.

La declaratoria de marca famosa es otorgada cuando es notoriamente conocida por la mayoria
del publico consumidor. La declaratoria de marca notoria o famosa es emitida por el IMPI,
quien determina que los medios de prueba aportados por el solicitante subsisten al momento

en que la declaratoria se emite.

Es importante sefalar que el titular de una marca que desee obtener la declaratoria de marca
notoriamente conocida o famosa, debe contar con el registro en México y amparando los
productos o servicios en los que la marca origind su notoriedad o fama.

Actualmente existen 57 declaratorias de marcas famosas en México,

Algunos ejemplos de marcas que obtenido la declaracion de marcas famosas son:

151 MAGANA, Rufino, José, Manuel. La proteccion de las marcas notorias y famosas en el Derechos mexicano.
En el libro Derecho de la Propiedad Intelectual. México 2013. Editorial Porrua. Pag. 540
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—

IMSS

66 IMSS. Marca famosa

REMEX

67 Pemex. Marca famosa

5. Procedimiento de registro de marcas en México.

Para registrar una marca en México, es necesario considerar varios aspectos, que en primera
instancia podrian sonar como complicados, sin embargo en los hechos el registro de marcas
visibles en México es bastante sencillo, pero esta sencillez al mismo tiempo implica realizar
un trabajo previo de investigacion para evitar pagos de derechos o impedimentos para el

registro de una marca.
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5.1 Pasos previos a iniciar el procedimiento de registro

Podria dar una serie de pasos basicos a realizar para iniciar el registro de marcas en México:
1. Determinar la marca a registrar;

Determinar la clase a que pertenece la marca

Realizar una busqueda fonética y figurativa (dependiendo del tipo de marca);

Llenar el formato de solicitud de registro de marca;

M

Pagar por el registro.

5.1.1 Determinar la marca a registrar

Una de los punto mas importantes en el registro de marcas y por supuesto esencial, es

determinar la marca que deseamos registrar.

Aunque parezca algo relativamente sencillo, podria decir que es la parte mas complicada de
todo, porque precisamente una marca es distintiva e identifica a productos o servicios de
entre otros de su misma clase en el mercado y el titular debe estar consiente que sera un signo

que se distinga en el mercado.

En la practica profesional los titulares de las marcas incluso pueden llegar con su marca y
terminar después de un analisis en que serdn en 3 marcas a registrar, claro dependiendo de lo

que a sus intereses convenga, lo que no sucede en todos los casos.

El titular determinard la marca a registrar, sin embargo es necesario que se conozca qué tipo

de marca es: nominada, innominada, tridimensional o mixta.

Es basico conocer el tipo de marca a registrar porque de ello dependen pasos siguientes a
realizar como las busquedas fonéticas y figurativas. Por ejemplo para una marca innominada

no sera necesario realizar una busqueda fonética, pero si una busqueda figurativa.
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5.1.2 Determinar la clase (ClasNiza)

Para el registro de marcas a nivel internacional y en México se ha implementado la
Clasificacion Internacional de Producto y Servicios, también es conocida como ClasNiza,
que agrupa a 45 clases diferentes para proteger productos o servicios, segun corresponda a la

clase.

La existencia de una clasificacion internacional de productos o servicios facilita el registro
de marcas, identificando si es un producto o servicio, ademds que existir una misma
clasificacion en varios paises permite de manera facil y sencilla el registro en otros paises,

ya que se tiene identificado a que clase pertenece nuestra marca.

Adicionalmente a la Clasificacion Internacional de Producto y Servicios existen notas
explicativas y observaciones generales de la Clasificacion, como la Lista Complementaria

que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A continuacidn es el texto en espafiol de la décima edicion (Ultima edicion) version vigente
2016 de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las

Marcas.

PRODUCTOS

Clase1  Productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi como para
la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto,
materias plasticas en bruto; abonos para el  suelo;  composiciones
extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos
quimicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos

(pegamentos) para la industria.
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Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 5

Clase 6

Clase 7

Clase 8

Clase 9
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Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la
madera; materias tintéreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en
hojas y en polvo para la pintura, la decoracion, la imprenta y trabajos artisticos.
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la
ropa; preparaciones paralimpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones;
productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones
capilares; dentifricos.

Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber,
rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y
materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminacion.

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario;
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
complementos alimenticios para personas o animales; emplastos,
material para apdsitos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dafiinos;
fungicidas, herbicidas.

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccion
metalicos;  construcciones transportables metalicas; materiales metalicos
para vias férreas; cables e hilos metalicos no eléctricos; articulos de cerrajeria
y ferreteria metdlicos; tubos y tuberias metélicos; cajas de caudales;
minerales metaliferos.

Magquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para vehiculos
terrestres); acoplamientos y elementos de transmision (excepto para vehiculos
terrestres); instrumentos agricolas que no sean accionados manualmente;
incubadoras de huevos; distribuidores automaticos.

Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; articulos de
cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, opticos, de pesaje, de medicion, de senalizacion, de control

(inspeccion), de salvamento y de ensefianza; aparatos e instrumentos de



Clase 10

Clase 11

Clase 12

Clase 13

Clase 14

Clase 15
Clase 16

Clase 17

Clase 18

Clase 19
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conduccion, distribucion, transformacion, acumulacion, regulacion o control
de la electricidad; aparatos de grabacion, transmision o reproduccion de sonido
o imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos; discos
compactos, DVD y otros soportes de grabacion digitales; mecanismos para
aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas de calcular, equipos de
procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Aparatos e instrumentos quirtrgicos, médicos, odontoldgicos y veterinarios;
miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material de sutura.
Aparatos de alumbrado, calefaccion, produccion de vapor, coccion,
refrigeracion, secado, ventilacion y distribucion de agua, asi como
instalaciones sanitarias.

Vehiculos; aparatos de locomocion terrestre, aérea o acudtica.

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.
Metales preciosos y sus aleaciones; articulos de joyeria, bisuteria, piedras
preciosas; articulos de relojeria e instrumentos cronométricos.

Instrumentos musicales.

Papel y carton; productos de imprenta; material de encuadernacion;
fotografias; articulos de papeleria; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para
uso doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos
de oficina (excepto muebles); material de instrucciéon o material didactico
(excepto aparatos); materias plasticas para embalar; caracteres de imprenta;
clichés de imprenta.

Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, asi
como sucedidneos de estos materiales; productos de materias plasticas
semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no
metalicos.

Cuero y cuero de imitacién; pieles de animales; baules y maletas; paraguas y
sombrillas; bastones; fustas y articulos de guarnicioneria.

Materiales de construccion no metalicos; tubos rigidos no metélicos para la
construccion; asfalto, pez y betun; construcciones transportables no metalicas;

monumentos no metalicos.

151



Propuesta de un nuevo concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial

Clase 20

Clase 21

Clase 22

Clase 23

Clase 24

Clase 25

Clase 26

Clase 26

Clase 28

Clase 29

Clase 30

Clase 31

Clase 32
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Muebles, espejos, marcos; hueso, cuerno, marfil, ballena, o nacar, en bruto o
semielaborados; conchas; espuma de mar; ambar amarillo

Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas;
cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero;
vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construccion); articulos
de cristaleria, porcelana y loza.

Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campafia y lonas; velas de navegacion;
sacos y bolsas; materiales de acolchado y relleno (excepto el papel, el carton,
el caucho o las materias plasticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Hilos para uso textil.

Tejidos y sucedaneos de tejidos; ropa de cama; ropa de mesa.

Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria.

Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y
agujas; flores artificiales.

Alfombras, felpudos, esteras, lindleo y otros revestimientos de suelos; tapices
murales que no sean de materias textiles.

Juegos y juguetes; articulos de gimnasia y deporte; adornos para arboles de
Navidad.

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;
jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y
grasas comestibles.

Café, té, cacao y suceddneos del café; arroz; tapioca y sagl; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria;
helados; azucar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal;
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Productos agricolas, horticolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin
procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores
naturales; animales vivos; alimentos para animales; malta.

Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas

y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
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Clase 33 Bebidas alcoholicas (excepto cervezas).

Clase 34 Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

Clase 35 Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial;
trabajos de oficina.

Clase 36 Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios.

Clase 37 Servicios de construccion; servicios de reparacion; servicios de instalacion.

Clase 38 Telecomunicaciones.

Clase 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancias; organizacion de
viajes.

Clase 40 Tratamiento de materiales.

Clase 41 Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y
culturales.

Clase 42 Servicios cientificos y tecnologicos, asi como servicios de investigacion y
disefio en estos ambitos; servicios de analisis e investigacion industriales;
disefio y desarrollo de equipos informdticos y de software.

Clase 43  Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.

Clase 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza
para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45 Servicios juridicos; servicios de seguridad para la proteccion de bienes y
personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer

necesidades individuales.

Reciente el Comité de Expertos aprobo la 11? edicion de la Clasificacion de Niza, por lo que
“el 1 de enero de 2017 entrard en vigor la edicion mas reciente de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificacion de Niza).
En la 11* edicion de la Clasificacion de Niza hay 334 términos nuevos y cambian 15 titulos

de clases y 22 notas explicativas. La mayoria de los cambios se producen a raiz de una
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propuesta conjunta’ >~ presentada por los Estados Unidos de América, el Japon, la Oficina de

Propiedad Intelectual de la Unioén Europea, la OMPI y Suiza.

La OMPI aplicara la 11* edicion de la Clasificacion de Niza a todas las solicitudes de registro
internacional que sean recibidas por una Oficina de origen a partir del 1 de enero de 2017.
No obstante, la OMPI no reclasificard la lista de productos y servicios de un registro
internacional afectado por una renovacion, una designacion posterior u otras modificaciones
presentadas después del 31 de diciembre de 2016. No se reclasificara la lista de productos y
servicios de un registro internacional afectado por modificaciones presentadas después del

31 de diciembre de 2016.7!33

5.1.3 Realizar una busqueda fonética y figurativa

Una vez habiendo determinado la marca a registra y ubicada la clase a que pertenece, es
recomendable realizar una busqueda fonética y una busqueda figurativa (dependiendo del

caso particular).

Para realizar una buisqueda fonética en México existe una herramienta desarrollada por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) denominada Marcanet'>* que permite
realizar busquedas por la denominacion de la marca en conjuncidn con la clase en que se
pretenda registrar. Lo que permite mostrar marcas similares a la marca que se pretende

registrar.

152 | a propuesta conjunta de modificaciéon podrd ser consultada en
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/clim ce 26/clim ce 26 2-annex7.pdf

153 Nota informativa de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [en linea] [Citado el: 26-
X1-2016] Disponible en: http://us8.campaign-
archivel.com/?u=ebfb4bdlae698020adc0ladce&id=4302b69ed3&e=2242842056

154 La herramienta MARCANET puede ser consultada en el siguiente vinculo
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/home
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IMPIgj

Servicio de consulta externa sobre informacion de marcas - MARCANET

Buscar por regis

Escibalacase: [ |

Buscar por regis
sntemacional

Busca por
nCMIRAcion

Buscar por titular

Congultar
de clases

Informacion general

68 Captura de pantalla del sitio MARCANET

Buscar por
expediente s . - ™
Biisqueda fonética
T Descargar dates de la consulta
scar por regi Denominacion |BUAP}
Clase: ka1y
Buscar por registro
internacional
~
Resultado de |a bisqueda fonetica ]
EEET Ndmero de | Ndmero
denominacién expeciants [aarogietro|  Denominacion Nombre del fitular Clases
1 ofisesens [14sden BUAP m UNIVERSIDAD AUTONOMA ;1)
Buscar por titu lar BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA
2 [1034183 (1131080 BUAPTV e PUESLA 41 @)
BENEMERITA UNTVERSIDAD AUTONOMA
Bisqueds fonética p |0 E21523 gy EUEIOS BUAE DE PUEELA peE
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA
4 [1212162 (1265628 |LOBOSBUAP e PUESLA 41(9)
Biisqueda figurativa 5 [1387007 1456637 LOBOS BUAP m LA VEREDAD A TIO R [el0]
6 [1492770 (1485063 (OTCBUAP DENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA 41 (10)
?:j f.l”f‘ﬁ ffci"”".iii 7 famsser  |umse | A IEAGET D AUTONOMA 4 (1)
P - pe INACIONAL BUAP 2014  DE PUEBLA
SORTEQ BUAP IMPULSA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA
Consuttar catdlogo 8 (B34l BSIO36  fyips DEPUEBLA M@
de clases INTERNATIONAL BOTTLED WATER
9 BsTis 60453 [BWA PSRN Lo
BENEMERITA
Informacién general UNIVERSIDAD BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA
101627067 741492 L\ TONOMA DE PUEBLA DE PUEBLA Mo
BUAP)
Enlaces de ayuda 1L 03005 6667 AP GRUPO IUSACELL CELULAR, SA. DECV. #2(D)
para el usuario 12 553523 AP UORGE ENRIQUE MURIEL SERRANO  42()
13 522985 BEE HAPPY RAFAEL BALDERASRIVERA 5Y0)
14 (461859 (992914 |BEE HAPPY LAYLA YVETTE HERNANDEZ MANUECO 41 ()
15 (1703460  [1642486 TUAPP CONSULTORA TUAPPLTDA. 110y
16 [791327 (975942  |[SWAP TWO WAY ENTERTANMENT LIMITED 41 (8)
NISSAN TIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
| o151 UP D/B/A NISSAN MOTOR CO., LTD. o
18 534203 AUTO BAP FERNANDO PEREZ JARAMILLO a2y
19 (1144984 UAFO ALFREDO F. RAMIREZ 4@
20 [565725 (767582 |BOOHBAH RAGDOLL LIMITED. 41(8)
PROTECCION DE CULTIVOS, CIENCIA Y
21 (1479052 (1610009 BUMA e, 10y
22 752151 BUBBA CADBURY ADANS USALLC 41(8)
L heaces  lammin CENTRO INTERNACIONAL DE e v

69 Busqueda fonética en MARCANET
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Una de las bondades de esta herramienta es que es de acceso gratuito y en linea, lo que

permite de manera facil y desde la comodidad de casa realizar una busqueda fonética.

Otro aspecto importante a realizar antes de iniciar el procedimiento de registro de marca es
realizar una busqueda figurativa, la cual podra ser realizada a través de la herramienta

Marcanet, solo dando clic en la pestafia de “Busqueda figurativa”.

IMPlg=s, & —

et e s e —_
Loel  Sistema de Busqueda
ST

Figurativa

70 Sistema de busqueda figurativa
I M P I & ’;"\ 405 sistema de Busqueda
NSTITUTO MEICAND 2l Figurativa

" INDUSTRIAL e

‘ Home Bisqueda Figurativa Externa Ayuda Salir Bienvenido: danyox

(2 InfoAgro 99\
MANZANITA

Ho es antecedente

Denominacién: [INFOAGRO.COM TODA LA AGRICULTURA

: [MANZANELO]
AHORA EN SUS MANOS]

Ver expediente en marcanet

Ver expediente en marcan

1682871 1682724 Lowatee
sl %
-4 ‘-’-.
. )
Peraphone

no de |z Propiedad Industrizl. Periférico Sur No. 3106, Cel. Jardines del Pedregal, Del. Alvare Obregén, Ciudad de México, C.P. 01300

| Algunos Derachos Reservados, & 2016 Instituto Maxica
varmeimpi.gob.mx

71 Ejemplo de busqueda figurativa
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Derivado de los resultados mostrados en el sitio es posible determinar si existen marcas ya
registradas, abandonadas, canceladas o en proceso de registro que pueda tener alguna
similitud con la marca que se pretende registrar, por esto es basico realizar busquedas fonética
y figurativas para realizar cualquier cambio necesario a nuestra marca o prever posibles citas

de anterioridad por conflicto con otras marcas.

5.1.4 Llenar el formato de solicitud de registro de marca

Una vez realizadas las busquedas fonéticas y figurativas, entonces en condiciones de llenar

el formato de solicitud de registro de marca.

El nombre del formato es “Solicitud de Registro o Publicaciéon de Signos Distintivos

IMPI_00 001”.

El formato de solicitud de registro o publicacion de signos distintivos es facil de llenar, ya
que incluso tiene instrucciones sobre cada una de las partes que solicitan el Instituto
Mexicanos de la Propiedad Industrial Por esta razon no me detendré a explicar en detalle el
llenado de la solicitud, sin embargo es necesario recalcar que la solicitud debe ser impresa
en tamafio oficio y por ambos lados de la hoja, ya que es un error comun que los solicitantes

cometen al momento de la presentacion.
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5.1.5 Pagar por el registro

Aunque parezca que no tendria mayor problema pagar una cantidad determinada en por el
registro de las marcas, lo cierto es que en la practica, varios de los solicitantes requieren de
asesoria para generar el formato de pago para ventanilla bancaria o realizar el pago via banca

electronica.

Lo primero que debe realizar el solicitante es ingresar al “Portal de Pagos y Servicios
Electronicos — PASE” disponible en el siguiente vinculo

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi

“El Portal de Pagos y Servicios Electronicos (PASE) permite a los usuarios del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial realizar de manera electronica el llenado y pago del
Formato Electronico de Pago por Servicios (FEPS), asi como el llenado de formatos de lineas
de captura para realizar el pago en ventanilla bancaria, ademas de la gestion de algunos

tramites especificos.

Los servicios electronicos a través del PASE son las opciones que brinda el Instituto al

usuario, para gestionar sus tramites ante el IMPL.

El PASE es un servicio que se ofrece de manera gratuita, por lo que no generara ningin cargo

por parte del IMPI hacia el usuario.”!

Una vez en el portal es seguir las instrucciones de llenado para ingresar los datos del titular
o solicitante que realizara el pago y posteriormente seleccionar el articulo 14 A,
correspondiente al concepto de “Por el estudio de una solicitud nacional para el registro de

una marca hasta la conclusion del tramite o, en su caso, la expedicion del titulo”.

Es importante sefalar que la generacion del formato y el pago debe ser por cada solicitud de

registro, ya que en la practica varios solicitantes desean registrar dos o mas marcas, por lo

155 portal PASE [en linea] [Citado el: 26-XI-2016] Disponible en: https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/
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que generan en un mismo formato el pago de dos o mas registros de marca, sin embargo el
estudios de las marcas aunque sean del mismo titular se realizan de manera separada, ante
esto los solicitantes deben requerir al IMPI la devaluaciéon del pago y generar pagos

independientes por cada registro de marca que se intente.

El costo de registro por una marca en una clase es de $2,457.79 M.N. mas .V.A. lo que da

un pago total de $2,851.04 M.N.

En el propio portal PASE el solicitante o titular podran descargar a factura electronica

correspondiente al pago realizado.

Como paso final con la solicitud de registro y el pago realizado es presentar la documentacion
por duplicado en las oficinas del IMPI en la Ciudad de México o en las Oficinas Regional
del IMPI o directamente en las oficinas de representacion, para luego entonces iniciar con el

procedimiento formal de registro de la marca.

5.2 Procedimiento de registro

El procedimiento de estudio de una solicitud de registro de marcas empieza formalmente al
momento de asignacion del numero de expediente. Una vez presentada la solicitud el Instituto
procederd a su publicacion en la Gaceta, a mas tardar en los diez dias hébiles siguientes a su

recepcion y procedera a realizar dos examenes:

e FExamen de forma;

e FExamen de fondo;
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5.2.1 Examen de forma

El examen de forma consta esencialmente del andlisis del llenado de la solicitud de registro
o publicacion de signos distintivos. Es decir que haya sido llenado correctamente, de acuerdo

a las instrucciones mostradas en la solicitud.

El periodo del examen de forma tiene un plazo maximo de 4 meses para su estudio. En caso
de que el IMPI encuentre alguna deficiencia o documentacién omitida en la solicitud, dara
del conocimiento del solicitante la informacion requerida. Esta comunicacion la realiza el

instituto hasta por dos veces.

En caso de que el solicitante reciba una notificacion por el instituto durante el examen de
forma el periodo de estudio se suspende hasta solventar la informacion requerida. El plazo
de contestacion es de 2 meses, pero puede ser prorrogado a 2 meses realizando el pago
correspondiente a dos meses adicionales. El plazo total para contestar podra ser 4 meses por

cada notificacion del instituto.

En caso de solventar las deficiencias en el llenado de la solicitud se continta con el examen
de fondo. En caso de no solventar o simplemente no atender las notificacion del IMPI en el

tiempo concedido e incluso con el tiempo de prorroga la solicitud es declarada abandonada.

Si vencido el plazo (4 meses) para realizar el examen de forma el solicitante no recibe
ninguna notificacion por parte del IMPI, se entendera que la solicitud de registro ha sido
llenada de forma correcta. El instituto no tiene la obligacion de pronunciarse sobre la

aprobacion del examen de forma.

Cabe hacer mencion que el plazo de 4 meses para el examen de forma es un plazo maximo

por lo que examen podra ser realizado en menor tiempo.
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5.2.2 Sistema de oposicion

El dia 30 de agosto del 2016 entro en México el Sistema de Oposicion de marcas. El sistema
de oposicidn consiste en permite “permitira a cualquier persona oponerse a una solicitud de
registro de una nueva marca, cuando existe el riesgo de imitacion o apropiamiento de una

marca vigente, de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial.”!>®

El procedimiento del sistema de oposicion: “

¢ Inicia con la publicacion de solicitudes de registro en la Gaceta del Instituto.

e Una vez publicada la solicitud, el oponente contara con un plazo para la presentacion,
ante el Instituto, de la oposicion al registro.

e Presentada la oposicion, si cumple con los requisitos de Ley y su Reglamento, se
publicara en la Gaceta del Instituto.

e Después de la publicacion de la solicitud opuesta, el titular de la solicitud gozara de
un plazo para presentar contestacion a los argumentos del oponente, si asi lo desea.

e Una vez que el Instituto cuente con los argumentos del oponente y, en su caso, los del
titular de la solicitud opuesta, realizara el examen correspondiente al signo propuesto,
para lo cual podrd tomar en consideraciéon las manifestaciones vertidas por el
oponente, después de lo cual determinaré la viabilidad del registro.

e Realizado el examen correspondiente, el Instituto concedera o denegara el registro
solicitado y; comunicara al oponente la resolucion que el Instituto haya emitido en la

solicitud de registro.”!>’

156 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entra en vigor Sistema de Oposicidn de marcas en México.
Comunicado de prensa IMPI-018/2016. [en linea] [Citado el: 26-X1-2016] Disponible en:
https://www.gob.mx/impi/prensa/entra-en-vigor-sistema-de-oposicion-de-marcas-en-mexico

157 |nstituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entra en vigor Sistema de Oposicion de marcas en México.
Comunicado de prensa IMPI-018/2016. [en linea] [Citado el: 26-XI-2016] Disponible en:
https://www.gob.mx/impi/prensa/entra-en-vigor-sistema-de-oposicion-de-marcas-en-mexico
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5.2.3 Examen de fondo

Una vez finalizado el examen de forma, el IMPI da inicio al examen de fondo, que consiste
en analizar si se cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algin

impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades.

Los impedimentos al registro consisten en motivos de oposicion absolutos o relativos, los
primeros es conocer si la marca propuesta a registro no cae en los supuestos de lo que no

puede ser registrado como marca o si existen marcas similares o idénticas a la propuesta.

En caso de que el solicitante reciba una notificacion por el instituto durante el examen de
fondo el periodo de estudio se suspende hasta que el solicitante responder lo que a su derecho
convenga. El plazo de contestacion es de 2 meses, pero puede ser prorrogado a 2 meses
realizando el pago correspondiente a dos meses adicionales. El plazo total para contestar

podra ser 4 meses por cada notificacion del instituto.

Posterior a la contencion de la notificacion se contintda con el examen de fondo. En caso de
no atender la notificacion del IMPI en el tiempo concedido e incluso con el tiempo de

prorroga la solicitud se considerara abandona.
Sobre la resolucion del instituto respecto del examen de fondo, es necesario el
pronunciamiento y notificacion al solicitante. Concluido el tramite de la solicitud y

satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedira el titulo.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicara por escrito al

solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion.

En su caso el Instituto comunicara por escrito al oponente de la solicitud los datos del titulo

expedido o los de la resolucion que negd el registro, segiin corresponda.
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El instituto expide un titulo por cada marca, como constancia de su registro. El titulo un

ejemplar de la marca y en el mismo se haré constar:

e Numero de registro de la marca;

e Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional o mixta;

e Productos o servicios a que se aplicara la marca;

e Nombre y domicilio del titular;

e Ubicacion del establecimiento, en su caso;

e Fechas de presentacion de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en
su caso; y de expedicion, y

e Suvigencia.

I Irsttute
SE TITULO DE REGISTRO DE MARCA Mu.mmﬂg
TRl ot 1 Inchustrial
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
Nacionahdad MEXICO
Domaciio 4 SUR 8104, COL CENTRO
PUEBLA, PLE. Tanen WEXICO
Establecimiento 4 5UR #1048 COL CENTRO
PUIBLA. PUE TR0 MEXICO
Registro 1506118 Tip de Marcs MIXTA
Signo distintive BUAP y Disefio
Clase T
Se aplica a MAOUINAS ¥ MADUINAE HERRAMIENTAS: MOTORES [EXCEPTO HC TORES PARA \'EHICULCIS YE?%&\:IHES ACOPLAMIENTOS Y
ELEMENTOS DE TRANSMISION (EXCEFTO PARA VEHICULOS T‘ﬁHE ILAS QUE MO SEAN ACCIONADOS
MAMUIALVENTE: INCLBADORAS DE HUEVCS; ot

Expedients 1505883
Facha de presentacién JUL 14, 2014
Hora 1711

Facha de inicio de uso ABR 23, 1981

Ciasificacion de 2751, 27517
Elemeartos Figuratives (7)

MEXICD, DF. A 14 DE ENERD DE 2015,

LA COORDINADORA DEPARTA ITAL DE EXAMEN DE MARCAS "'B"
! LIC. MICH| TAGLE SEGURA ‘| HI"”I
1= A J 2015001

1de1

Il

72 Titulo del registro 1506118 — BUAP
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Es importante indicar que de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial el registro de una

marca no produce efectos alguno contra:

e Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra
semejante en grado de confusion, para los mismos o similares productos o servicios,
siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o del
primer uso declarado en ésta, por lo que el tercero tendra derecho a solicitar el registro
de la marca, dentro de los tres afios siguientes al dia en que fue publicado el registro,

en cuyo caso debera tramitar y obtener previamente la declaracion de nulidad de éste,

e (ualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se
aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido
licitamente en el comercio por el titular de 1a marca registrada o por la persona a quien
le haya concedido licencia. Queda comprendido en este supuesto la importacion de
los productos legitimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona
para su uso, distribucion o comercializacion en México, en los términos y condiciones

que senale el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y

e Una persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacion o razon social a los
productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus
establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique
en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan
claramente de un homénimo ya registrado como marca o publicado como nombre

comercial.
Durante el procedimiento de registro de una marca e incluso una vez ya registrada, la

declaracion de productos o servicios que ampara la marca, no podrd aumentarse, pero si

puede limitarse a determinados productos o servicios cuando asi lo solicite el titular.
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Uno de los aspectos mas importantes es la vigencia del registro de marca, que en México es
de 10 afios contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. La vigencia de la
marca registrada podra renovarse por periodos de la misma duracion, o sea 10 afios y asi

consecutivamente.

Si ponemos a analisis el costo-beneficio del registro de una marca, basta decir que el costo
es notablemente minimo para una vigencia de 10 afios, ademas de todos los derechos que

otorga.

El costo de tener no solo una marca sino varias para las grandes empresas titulares de miles
de marcas es insignificante, sin embargo el costo de tener una o varias marcas para una
persona que apenas comienza un negocio es significativo, pero una de las razones mas
poderosas para registrar una marca es plantearlo como una inversion 100% segura, ya que

las marcas terminan valiendo notablemente mas de lo que se paga por el derecho de registro.

6. Derechos y obligaciones en las marcas registradas

Tener una o varias marcas registradas impone derechos y obligaciones para su titular,

derechos que se deben ejercer y obligaciones que se deben cumplir.

Unos de los derechos es ostentar la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el simbolo
®, que podra ostentarse s6lo en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha

marca se encuentra registrada.

6.1 Uso exclusivo

Una de las obligaciones y al mismo tiempo es un derecho consiste en usar la marca registrada
en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su caracter

distintivo.
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El uso exclusivo en todo el territorio nacional permite que el titular pueda comercializar en
cualquier parte, regiones o ciudades. El uso podra ser acorde a las necesidades y capacidades
del titular, pero no puede omitirse el uso de la marca, ya que podria caer en caducidad, por

no haberse usado durante tres o mas anos de manera consecutiva.

6.2 Licencias

Licencia significa, en el caso de un derecho conferido por una patente o por un modelo de
utilidad protegido, dibujo o modelo industrial, nueva variedad de planta, o marca, el permiso
dado por el propietario de ese derecho o sea el licenciante, a otra persona llamada

licenciatario para que ejecute ciertos actos que estdn amparados por el derecho.

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial los productos que se vendan o los servicios
que se presten por el usuario deberan ser de la misma calidad que los fabricados o prestados
por el titular de la marca. Ademas, esos productos o el establecimiento en donde se presten
o contraten los servicios, deberan indicar el nombre del usuario y demés datos que prevenga

el reglamento y la Ley de la Propiedad Industrial.

Ademas por medios de las licencias se puede hacer uso de la figura de franquicia, la cual
existe cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le
concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que

¢ésta distingue.

Es necesario que quien concede una franquicia debe proporcionar a quien se la conde, por lo
menos con treinta dias previos a la celebracion del contrato respectivo, la informacién

relativa sobre el estado que guarda su empresa.
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6.3 Transmision de derechos

El titular de los derechos de una marca registrada tiene la facultad para transmitir los derechos
la totalidad de los derechos de la marca, o sea la propiedad de la marca. Se recomienda que
antes de transmitir la titularidad de una marca se realice una valuacion para conocer el valor

de la marca y sobre realizar las negociaciones para transmitir la marca.
Es recomendable que la transmision de una marca registrada sea inscrita ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que conste en sus archivos y sobre todo

para que la transmision de derechos surta efectos contra terceros.
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Resumen del Capitulo Tres.

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su

misma especie o clase en el mercado.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y

diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el

consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

La Ley de la Propiedad Industrial indica que pueden constituir una marca:

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;

Las formas tridimensionales;

Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y

El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca

registrada o un nombre comercial publicado.”

Los diferentes tipos de marcas visibles posibles de registrar en México son:

Marcas nominativas (conformada por letras, nimeros y signos ortograficos que
contribuyan a la lectura del conjunto);

Marcas innominadas (figura, disefos, logotipos o cualquier tipo de elemento grafico
que debe estar desprovisto de letras, nimeros o palabras);

Marcas tridimensionales (cualquier forma o presentacion en tres dimensiones, por lo
que tienen alto, ancho y fondo);

Marcas mixtas (cualquier combinacion de los tipos de marcas nominativas,

tridimensionales o innominadas).

La vigencia del registro marcario es por 10 afios, que pueden ser renovados por otro periodo

igual de manera subsecuente. El registro brinda el derecho exclusivo sobre la marca en toda

la republica mexicana.
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CAPITULO CUATRO. MARCAS NO TRADICIONALES

“La gente se rie de mi porque soy

diferente y yo me rio de ellos porque son
todos iguales”

Kurt Cobain

Musico estadounidense

SUMARIO: 1. El valor de marcas en la economia. 2. De las marcas
visuales a las marcas no tradicionales. 2.1 Marcas no tradicionales mas
comunes. 2.1.1 Marcas sonoras. 2.1.2 Marcas tridimensionales. 2.1.3
Marcas gustativas. 2.1.4 Marcas olfativas. 2.1.5 Marcas de movimiento.

3. Las marcas no tradicionales en el mundo. 4. Tratado de Singapur

1. El valor de las marcas en la economia

Una marca sin duda es parte esencial de un producto, porque lo identifica de entre otros de
su misma clase. Esta distincion ha hecho que las marcas cobren un significado econéomico
muy importante para las empresas, a tal grado que incluso las marcas son vistas por el publico

consumidor como la empresa misma y no como el servicio o producto.

Estos datos son facilmente comprensibles ya que el valor de mercado de las empresas ha
cambiado dréasticamente desde mediados del siglo XX, ya que de acuerdo con datos de la
Asset Equity Company, el mercado de las empresas en el ano 1985 se dividia en 50% para

los activos tangibles y 50% para los activos intangibles.
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|Va|or de Mercado de las Empresas
1985

» Tangibles

= Intangibles

Assel Equity Company

73 Valor de mercado de las empresas en el afio 1985. Fuente: Asset Equity Company

Para el afio 2000 los valores habian cambiado notablemente pasando a representar los activos
intangibles mas del 80% del valor de mercado de las empresas, y es que las existen hoy en
dia empresas y modelos de negocios son basados en activos intangibles, como las patentes,
el know how, los secretos industriales, y por supuesto las marcas como distintivos, entre otros

tipos de activos.

|Va|or de Mercado de las Empresas
Ano 2000

» Tangibles

= Intangibles

Assel Equity Company

74 Valor de mercado de las empresas en el afio 2000. Fuente: Asset Equity Company
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Tal el valor que han cobrado las marcas que existen varias empresas que realizan valuaciones
de mercado a nivel mundial sobre las marcas, algunos estudios muestran el valor de las 100

marcas mas valiosas o incluso de hasta las 500 mas valiosas en el mundo.

El valor que gira alrededor de las marcas ha hecho que su valor de mercado supere en muchos
casos al de producto interno bruto de algunos paises, incluso y de acuerdo con una nota de
El Financiero, se destaca que “al menos seis tecnoldgicas que alcanzan un valor que

representa casi el 76 por ciento del Producto Interno Bruto de México.”!%®

Los diversos estudios de empresas como Interbrand!*®®, Millward Brown'®’, BrandZ!¢! o
Brand Finance'®?, muestran valuaciones de mercado diferentes, por la metodologia que cada
una de estas empresas utiliza, para valuar a las marcas, sin embargo a pesar de que existen
cambios en el valor de las marcas, las posiciones en que muestran a cada marca, suelen

coincidir notablemente.

158 E| Financiero. Estas 6 tecnoldgicas dominan el top 10 de marcas mds valiosas. [en linea] [Citado el: 06-XII-
2016] Disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/estas-son-las-marcas-tecnologicas-que-valen-casi-76-del-pib-
mexicano.html

159 |nterbrand. Best Global Brands Rankings — 2016 report. [en linea] [Citado el: 06-XII-2016] Disponible en:
http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/

160 Millward Brawn. Financial Times Special Report on BrandZ Top 100 Global Brands 2016 [en linea] [Citado
el: 06-X11-2016] Disponible en: http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-
downloads/global/financial-times brandz-2016-global-top-100 supplement.pdf

161 Brandz. Global 2016 — BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands [en linea] [Citado el: 06-X11-2016]
Disponible en: http://wppbaz.com/charting/19

162 Brand Finance. Global 500 2016 — The most valuable brands of 2016. [en linea] [Citado el: 06-X11-2016]
Disponible en:

http://brandirectory.com/league tables/table/global-500-2016
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La unica marca de productos mexicanos que figura dentro del Top 100 de Interbrand es la
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76 Corona Extra. Marca mexicana dentro de las 100 mejores marcas del mundo.

(lorona.

163 La marca “Corona Extra” cuenta con varios registros de marcas, sin embargo la marca registrada que
muestra el Top 100 de Interbrand, es la marca con registro 940661, en clase 32 para proteger “CERVEZAS;
AGUAS MINERALES Y GASEOSAS, Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS DE FRUTAS Y JUGOS DE
FRUTAS; JARABES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS”. [en linea] [Citado el: 01-XII-2016]

Disponible en:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/ expediente/pfx4hpllyr2xniksYvxS

8Q
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Top Growing Brands
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77 Top Growing Brands. Fuente: Interbrand
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El valor de las marcas y su funcidén que tiene para la economia es notablemente importante e
innegable, cabe hacer mencion que las marcas mostradas por los diferentes estudios son
tradicionales, pero las marcas no solo se limitan a algunos tipos de marcas visuales, por lo
que si al momento la importancia de algunas marcas es tan redituable e importante para la
economia, también lo seria la aceptacion de nuevos tipos de marcas, como las marcas no

tradiciones o no convencionales.

Sin embargo “los derechos de propiedad intelectual que otorga cada pais son independientes
entre si, por lo que una misma idea, invencion, obra o caracter distintivo puede ser objeto de
proteccion en una pluralidad de Estados, existiendo tanto titulos de proteccion como Estados
que la hayan otorgado. Esta estatalidad se presenta como obsticulo para empresas cuyos
productos alcanzan un mercado global y que realizan multiples y cuantiosas inversiones
extranjeras directas, exportando no s6lo productos, sino también invenciones en forma de

productos y procesos.”!®*

“Los mercados, el capital, la produccion, la gestion, la fuerza de trabajo, la informacion, el
conocimiento y la tecnologia, se organizan en flujos que atraviesan las fronteras nacionales.
La competencia y las estrategias econdmicas, tanto de grandes como de pequefias y medianas
empresas, tienden a definirse y a decidirse en un espacio regional, mundial o global. La
globalizacion empuja a las empresas y mercados a organizarse en redes estrechamente

hilvanadas a escala planetaria.”'®

De acuerdo con datos del Informe Anual 2015'% del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), en México durante el afo 2014 hubo 118,745 solicitudes de registro de
marcas y en el afio 2015 hubo 134,342 solicitudes de registro de marca, lo que significa un
incremento del 13.14%. Estos datos hablan de que la economia mexicana estd tomando

conciencia sobre la importancia del registro de marcas.

164 MELGAR, Fernandez, Mario. Biotecnologia y propiedad intelectual: Un enfoque desde el derecho
internacional. México 2005. Instituto de Investigaciones Juridicas —-UNAM. pag. 135

165 GARCIA, Pérez, Jesus, Francisco. Derechos de autor en internet. México 2013. UNAM. Pag. 87

166 |nstituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Reporte Anual 2015. Pag. 37
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|Ventajas de Proteger

Territorialidad Derechos

Los derechos se hacen valer en civil
L2 VI

+ Penal
= Administrativa: IMP], Aduan

el territorio mexicano.

Exclusividad Comercializar

Derecho de producirlo o licenciar. Mo 3 gLt prouckos,
que nos hacen mas

compefitivos. Econom ICO
Venta
Licencias:
Mayor Valor _
- Exclusiva
de Mercado _ (nica
Seseaaett El valor comercial de las acciones - No Exclusiva
Tem pOralidad empresariales aumentan y es
5 posible comercializar de manera
Proteccion de los derechos por un mas facil.
tiempo determinado.
20, 15 010 afios. DNL

78 Ventajas de proteger la propiedad industrial. Fuente: Elaboracion propia

2. De las marcas visuales a las marcas no tradicionales

La capacidad inventiva del ser humano ha contribuido a que a través del paso del tiempo cree
nuevas formas de expresion. “La actividad creadora del hombre es una caracteristica que lo

ha acompafiado siempre a lo largo de la historia.”!¢’

La capacidad inventiva es fundamental en el desarrollo del ser humano ha sido fundamental,
para mejorar las condiciones de vida, a través de productos o servicios que para diferenciarse
de entre otros de su misma clase, utilizan marcas, tanto para diferenciarse, como para
posicionar su producto o servicio, y que el publico consumidor pueda identificarles de

manera sencilla.

167 SERRANO, Migalldn, Fernando. La propiedad industrial en México. México 2000. Porria. 3ra Edicién. Pag.
1
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La identificacion de los productos o servicios a través de las marcas, le permite al publico
consumidor elegir entre dos 0 mas productos o servicios que podrian ser parecidos, pero al
final la marca le otorga un caracter distintivo que en muchos casos es determinante para

elegir.

Las marcas a través de los afios han evolucionado, tanto en la forma de presentacion, como
en la forma de manifestacion. Las marcas han sido principalmente concebidas para ser
identificadas por el publico consumidor a través del sentido de la vista, sin embargo es bien
sabido que el ser humano no solo cuenta con el sentido de la vista, sino también con otros

sentidos que le permiten concebir su realidad.

Hasta el dia de hoy es aceptado la afirmacion que el ser humano cuenta con cinco sentidos
basicos, que son la vista, manifestada a través de los ojos; el sentido del olfato perceptible a
través de las nariz; el sentido del oido a través de las orejas; el sentido del gusto perceptible

a través de la lengua y el sentido del tacto perceptible a través de la piel.

Si el ser humano tiene mas sentidos que la vista ;Por qué limitarse a marcas visuales?

“En nuestra moderna sociedad de consumo las caracteristicas técnicas de los productos y
servicios son cada vez mds parecidas, por lo que el consumidor tiende a atender a otros
factores al tomar la decision de compra. Las marcas que confieren al producto o servicio una
cualidad emocional tienen un notable poder de seduccion. Para lograr que los consumidores
potenciales se habituen a la idea de que una determinada marca esta representada por un
color, una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor o un olor, se requiere
una importante inversion en mercadotecnia y comunicacion. El registro de las marcas
"nuevas" o "no tradicionales" confiere a las empresas derechos exclusivos sobre esos signos
y les permite adoptar decisiones estratégicas sobre su uso y sobre la promocion de la

marca 2168

168 Hopperger, Marcus. “Marcas no tradicionales — Entra en vigor el Trata de Singapur”. Revista de la OMPI.
[en linea] [Citado el: 01-XII-2016] Disponible en:
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Asi que una marca “tradicional” se puede concebir como la que es perceptible a través del
sentido de la vista, y las marcas que son perceptibles a través de sentidos como el oido, la

vista, el olfato, el gusto y el tacto son consideradas “marcas no tradicionales”.

Es indispensable precisar que tanto e ——
las marcas tradicionales como las  Las marcas que son perceptibles a través
de sentidos como el oido, la vista, el
olfato, el gusto y el tacto son consideradas
“marcas no tradicionales”.

que no lo son, deben cumplir con
la funciéon de distinguir un
producto o servicio, lo que
invariablemente les obliga a ser

distintivas.

“La inmensa mayoria de las solicitudes de registro de marcas se refieren a marcas que
consisten en una o varias palabras (marcas verbales), o en un dibujo, fotografia o imagen
(marcas figurativas). Pero el moderno Derecho de marcas admite el uso y la proteccién como
marca de fabrica o de comercio de otros signos, siempre que se satisfagan determinadas
condiciones. Este cambio obedece simplemente al hecho de que los signos que pueden
emplearse en el comercio para distinguir los bienes y servicios no son so6lo necesariamente
palabras o imagenes. En mercadotecnia se utilizan cada vez mas los disefios tridimensionales
— por ejemplo, la forma del producto o su embalaje —, el color per se, las imagenes animadas,

o determinados sonidos u olores, para singularizar un producto o servicio”!®’

Asi que las marcas a través de los afios no se han limitado a ser perceptibles unicamente por

el sentido de la vista, y no lo han hecho porque seria limitar al propio ser humano.

Es entonces que ““si oyera un sonido familiar y tranquilizador asociado a un determinado tipo

de té, ;estaria mas inclinado a elegirlo? ;Le seria mas facil dar el golpe ganador jugando al

http://www.wipo.int/wipo _magazine/es/2009/01/article _0002.html

169 Hypperger, Marcus. “Marcas no tradicionales — Entra en vigor el Trata de Singapur”. Revista de la OMPI.
[en linea] [Citado el: 01-XII-2016] Disponible en:

http://www.wipo.int/wipo magazine/es/2009/01/article 0002.html
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tenis con pelotas que olieran a hierba recién cortada? ;O preferiria pelotas con aroma a menta,
que refrescaran el aliento de su perro al mordisquearlas? Los especialistas en mercadotecnia
quieren que respondamos afirmativamente a estas preguntas, y éstos son sélo algunos de los
sutiles mecanismos que los fabricantes quieren emplear para que reconozcamos sus

productos.”!"®

2.1 Marcas no tradicionales mas comunes

Algunos ejemplos de marcas no tradicionales son:

e Marcas sonoras;

0 Sonidos musicales

e Marcas olfativas;

e Marcas tridimensionales;

e Marcas gustativas;

e Marcas de movimiento; |
Puede constituir una marca un signo que
en si mismo no pueda ser percibido
visualmente, a condicion de que pueda

ser objeto de representacion grdfica, en
0 De combinaciones de  porticular por medio de figuras, lineas o

0 Hologramas
e Marcas de color

0 De color unico;

colores; caracteres, que sea clara, precisa,
e Signos animados o de completa en si misma, fdcilmente

multimedia: accesible, inteligible, duradera y objetiva.

e Marcas de posicion; . .
P Tribunal de Justicia de

e Marcas gestuales; la Unidn Europea

e Marcas de textura o tactiles.

170 Olfato, oido, gusto — Los sentidos de las marcas no tradicionales. Revista de la OMPI. [en linea] [Citado el:
03-XI1-2016] Disponible en:
http://www.wipo.int/wipo _magazine/es/2009/01/article 0003.html
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Representar marcas no tradicionales de manera grafica o escrita es uno de los puntos mas
importantes al que se enfrentan para su registro. Ante este reto se ha utilizado en la practica
un precedente muy importante emitido el Tribunal de Justicia de la Uniéon Europea en su

sentencia C-273, en la que razond:

“Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestion
que el articulo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una
marca un signo que en si mismo no pueda ser percibido visualmente, a condiciéon de que
pueda ser objeto de representacion grafica, en particular por medio de figuras, lineas o
caracteres, que sea clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible,

duradera y objetiva.”.!”!

Asi que uno de los grandes retos a los que se enfrentan las marcas no tradicionales es la
representacion grafica, que sea clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible,
inteligible, duradera y objetiva. Este motivo ha hecho en varios paises no se haya adoptado

un nuevo concepto de marca.

2.1.1 Marcas sonoras

“En los ambitos de convergencia definidos recientemente en relacion con la representacion
y descripcion de las marcas no tradicionales, el Comité Permanente de la OMPI sobre el

Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT) ha acordado que:

171 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002.

La sentencia versa sobre: Marcas - Aproximacion de las legislaciones - Directiva 89/104/CEE - Articulo 2 -
Signos que pueden constituir una marca - Signos que pueden ser objeto de representacion grafica - Signos
olfativos.

En el asunto C-273/00, que tiene por objeto una peticion dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al
articulo 234 CE, por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
dicho drgano jurisdiccional entre Ralf Sieckmann y Deutsches Patent- und Markenamt. [en linea] [Citado el:
03-X11-2016] Disponible en:

http://curia.europa.eu/juris/document/document print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd3f571c0daa564c59b93
4eef7905e7722.e34KaxiLc3gMb40Rch0SaxuPchf0?doclang=ES&text=&pagelndex=0&part=1& mode=DOC&d
ocid=47585&occ=first&dir=&cid=352377
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“las oficinas podran exigir que la representacion de (las marcas sonoras) consista en la
notacion musical en un pentagrama, en una descripcion del sonido que constituye la marca,
en una grabacion analdgica o digital de ese sonido, o en una combinacion de todo lo anterior.
Cuando esté disponible la presentacion electronica, podra presentarse un fichero electronico
junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se considerard que inicamente

la notacion musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca.” 17

Los siguientes son ejemplos de marcas sonoras registradas ente la Oficina de marcas y

patentes de los Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office - USPTQ).1"?

72349496 @ O of Your Life "

NBC - Entertainment — Chimes
73553567 @

73270308 @ % MGM - Entertainment - Roaring Lion
Beneficial - Insurance -" At Beneficial
TOOT TOOT You're Good for More..." 73791547J Q

AT&T - Long Distance
73391897 d 2 Telecommunications - Chime + "AT&T"

Del's Lemonade & Refreshments -
Carryout Food Mobile Truck - Horn 74022482J Q
MCI - Long Distance Telephone - Chime

73432170 @ O

Al Ham Productions - Entertainment - 74128547J Q
The Dreams We Share, We'll Always CAPTARIS - Computerized telephone call
Remember, Remember With The Music processing - Tones +Chime

172 Olfato, oido, gusto — Los sentidos de las marcas no tradicionales. Revista de la OMPI. [en linea] [Citado el:
03-XI1-2016] Disponible en: http://www.wipo.int/wipo _magazine/es/2009/01/article 0003.html

173 United States Patent and Trademark Office — USPTO. “Trademark "Sound Mark" Examples”. [en linea)
[Citado el: 03-XII-2016] Disponible en:
https://www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples
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74158626 @ O

HARLEM GLOBETROTTERS -
Entertainment Basketball - "Sweet
Georgia Brown"

74219263 @

MATTRESS DISCOUNTERS - retail
store services featuring mattresses,
bedding, etc. - " HAVE A GOOD
NIGHT'S SLEEP ON US, MATTRESS
DISCOUNTERS"

74309951 @ ©
LUCASFILM - entertainment - THX

logo theme

74629287 @ .
Twentieth Century Fox - entertainment /
motion picture films - drums + trumpets

+strings

74639801 @ ©
CLASSIC MEDIA - entertainment
services / broadcast - the LONE RANGER

+ Rossini's William Tell Overture

74634280 @ O
GINSBURG ENTERPRISES - culinary

television programs - "OOH IT'S SO

186

GOOD"

75086922 @ O

Anheuser-Busch - beer - howling wolf

75208671 @

AAMCO Transmission - automobile
repair services - " Double A - TOOT
TOOT - M C O "

75326989 @
Edgar Rice Burroughs, Inc. - toy action

figures - Tarzan yell

75332744
Intel - Computer hardware, operating

systems, etc. - chimes

75528557 @ O
America Online - online multi-user

computer networking "You've got mail"

75550755 @
SPEECHWORKS INTERNATIONAL -
interactive speechprocessing software, etc.

- percolation sounds



75591273 @ O
Interlochen Center for the Arts -
entertainment / music concerts - excerpt of
Hanson's ~ Symphony 2, op. 30
75601044 @ ©.
General Magic - Computer program -

chimes

75676156 @
ESPN -  entertainment -  sports

programming - six musical notes

75743899 @ .
NOKIA - mobile phones; wireless etc. -

guitar musical notes

75807526 @
Yahoo - online computer services -

"YAHOO" yodel

75821499 @ O
GENERAL MILLS - canned & frozen
vegetables , etc. - "HO HO HO" (Green

Giant character)

758232572 @
Federal Signal Corporation - Sirens -

piercing/penetrating siren sound

Daniel Villegas Varela

75934534 @ ©.
TIME WARNER ENTERTAINMENT -
entertainment - Looney Tunes Theme

Song

76149674 @ O
Leap Wireless International - Personal
communications services - distinctive

chirp sound

761521670 O
EasyTel - deposit notification services -
ringing cash register
76163189 @ .
Pillsbury - Watches, keychains, cookie
jars, ornaments - childlike human giggle

(Pillsbury Doughboy)

76214049 @ ©.
Tellme Networks - online and telephone

provision of content - Tell Me

76216925 @ O
Certus International - electronic commerce
information - Japanese musical instrument

the "Shakuhachi"

76227209 @ O

Visa International Service Association -
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financial services - whoosh + musical

notes

76260633 @

Abbey Carpet - retail floor covering store
services - "IT'S ABSOLUTELY ABBEY,
AND IT'S ABSOLUTELY THE PLACE
TO BE"

76280750 @ ©.
Twentieth Century Fox - entertainment -

"D'OH" (Homer Simpson character)

76302753 @ O
SureWest Communications -

telecommunications - three musical notes

76316851 @

America Online - telephone movie
directory - "HELLO AND WELCOME
TO MOVIEFONE"

76332943 @ O

America Online - online multi-user
computer  networking - chimes
xylophone

76344794 @ 2

New York Stock Exchange - securities

188

exchange / stock market - crowd + bell

76350141 @
LeapFrog Enterprises - educational game

machines - musical tones

76368849 @ .
Menard - Retail store services / building

materials, etc. - banjo + "SAVE BIG
MONEY AT MENARDS"

764687758 O
Mars - candy - pop pop pop POP'ABLES

765300320
Golden Harvest - films, television, etc.-

musical phrase

76579571 @
Tellme Networks - online and telephone

provision of content -  chimes

76586726
Cisco Technology - audio conferencing

systems - xylophone

76586893 @ O

TiVo - Entertainment services - two tones

(popping sound)
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76594560 o O 781435730 ©.
CallWave - computer-based telephone Microsoft - customized on-line web
services - musical phrase pages, etc. - chimes

Las marcas no tradicionales estan en todos lados, incluso en México, pero falta su
reconocimiento y por eso muchas veces ni las notamos, pero fuguen un papel muy importante

en el comercio de productos o servicios.

2.1.2 Marcas tridimensionales

Las marcas tridimensionales son todas aquellas que se representan en 3 planos (dimensiones),

que son un alto, un ancho y un fondo.

Las marcas tridimensionales se utilizan frecuentemente para diferencia los empaques de los

productos, pero también los productos en si mismos.
En México existe la posibilidad de registrar marcas tridimensionales, las cuales ya he tocado

mas a fondo en el Capitulo 3. Marcas de esta tesis, sin embargo para recordar algunos

ejemplos sirve volver a colocar una imagen que utilice en el capitulo mencionado.
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|I\/Iarcas Tridimensionales

Son envoltorios, empaques, envases, la forma o presentacion con alto,
ancho y fondo.

“ F_‘i
™ @W“

174

79 Ejemplos de marcas tridimensionales en México

Precisamente una de las industrias que mas utilizan este tipo de marcas son las ubicadas en

las clases 32! y 33!76 del ClasNiza.

2.1.3 Marcas gustativas

Como otras marcas no tradicionales el tema de las marcas gustativas presenta un reto la
descripcion grafica, aunque “tal vez resulte mas facil la representacion grafica, ya que un
caso concreto, el requisito de representacion grafica se satistfizo por medio de una descripcion
por escrito del sabor e indicando que corresponde a una marca gustativa, pero cumplir el
requisito de carédcter distintivo y probar la ausencia de funcionalidad resulta ain mas

problemético que en los otros tipos de marcas.”!”’

174 | a imagen es de elaboracion propia, pero las marcas tridimensionales mostradas pertenecer a sus
respectivos titulares.

175 E| titulo de la clase 32 es “cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas
y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”

176 E| titulo de la clase 33 es “Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas)”.

177 Olfato, oido, gusto — Los sentidos de las marcas no tradicionales. Revista de la OMPI. [en linea] [Citado el:
03-X11-2016] Disponible en:
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Describir un sabor para un tipo de producto ha sido uno de los mayores retos para su registro,
ya que varios tribunales en el mundo han determinado que la representacion y descripcion de
un sabor especifico, puede llegar a depender de cada persona, ya que cada persona puede

percibirlos de maneras diferentes.

2.1.4 Marcas olfativas

Las marcas olfativas son reconocidas en varios paises, principalmente los que tienen una gran

transcendencia en el mundo de la moda, como lo es Francia.

El sentido del olfato es un sentido que puede determinar entre elegir un producto o elegir un
servicio, como el entrar a una oficina y percibir olores florales que permitirian tener una

mejor negociacion, o tal vez comprar un neumatico con olor a rosas.

Sin embargo la representacion grafica a la que se deben enfrentar las marcas olfativas es uno

de los mayores retos en las diversas jurisdicciones.

“;Pero como se representa visualmente un olor? La formula quimica tampoco se considera
una representacion valida, ya que se entiende que representa la sustancia, y no el olor. Por
otra parte, una descripcion verbal del olor tendria que ser tan exacta que no permitiera su

confusioén con ningun otro.

El otro requisito que debe satisfacerse para registrar una marca olfativa es que el olor no se
derive de la propia naturaleza del producto. Por ejemplo, la solicitud formulada por Chanel
para registrar su conocido perfume N° 5 como marca olfativa en el Reino Unido fue
rechazada por ese motivo: la fragancia del perfume es la esencia misma del producto. No
obstante, algunas descripciones de marcas olfativas han superado este criterio y han podido

ser registradas; asi ha sucedido, por ejemplo, con las pelotas de tenis con olor a hierba recién

http://www.wipo.int/wipo _magazine/es/2009/01/article 0003.html
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cortada fabricadas por una empresa holandesa, o con los neumadticos con "un aroma o
fragancia floral que recuerda al de las rosas" y los dardos "con el olor acre de la cerveza
amarga" registrados en el Reino Unido. La Oficina de Armonizacioén del Mercado Interior

(OAMI), sin embargo, no esta conforme con el registro de las dos marcas britanicas.”!’®

“En la resolucion del asunto R 120/2001-2, la OAMI rechazo la solicitud de registro del
aroma a fresa artificial formulada por la compafia farmacéutica Eli Lilly, fundandose en que
cualquier fabricante tiene derecho a afiadir el aroma a fresa artificial a sus productos para
disimular el sabor desagradable que puedan tener, o simplemente para hacerlos agradables al
gusto, y en que, por otro lado, es improbable que el sabor sea percibido por el consumidor
como una marca: es mucho mas probable que presuma que su finalidad es disimular el sabor

desagradable del producto.”!”

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos1 (USPTO) rechaz6 una solicitud
similar, presentada por N.V. Organon para registrar el sabor a naranja como marca de
productos farmacéuticos. Como sefial6 el Tribunal de Primera Instancia y de Apelacion de
Marcas, es dificil que un sabor actie como marca cuando los consumidores sélo lo

experimentan después de haber comprado el producto.”!8?

Algunos ejemplos de marcas olfativas son:

e Esencia de goma de mascar para sandalias. Registro USPTO 475443581

178 Olfato, oido, gusto — Los sentidos de las marcas no tradicionales. Revista de la OMPI. [en linea] [Citado el:
03-X11-2016] Disponible en:

http://www.wipo.int/wipo _magazine/es/2009/01/article _0003.html

179 Olfato, oido, gusto — Los sentidos de las marcas no tradicionales. Revista de la OMPI. [en linea] [Citado el:
03-X11-2016] Disponible en:

http://www.wipo.int/wipo magazine/es/2009/01/article 0003.html

180 |dem

181 United States. Patent and Trademark Office — USPTO. [en linea] [Citado el: 05-X11-2016] Disponible en:
https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86265443&caseType=SERIAL NO&searchType=statusSearch
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80 Sandalias con olor a goma de mascar'®?

e Esencia de rosas para productos de publicidad. Registro USPTO 3849102'%*

e Esencia de pifia colada para productos musicales, especialmente ukuleles.'3*

81 Ukuleles con olor a pifia colada®®®

182 | a imagen es tomada de http://ecosalon.com/behind-the-label-the-sustainability-claims-behind-melissa-

shoes/

183 United States. Patent and Trademark Office — USPTO. [en linea] [Citado el: 05-X11-2016] Disponible en:
https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77871535&caseType=SERIAL NO&searchType=statusSearch

184 United States. Patent and Trademark Office — USPTO. [en linea] [Citado el: 05-X11-2016] Disponible en:
https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85553176&caseType=SERIAL _NO&searchType=statusSearch

185 | a imagen fue tomada de la pagina Malamalma. An ‘Ukulele Comeback, para mostrar el instrumento
musical llamado “Ukulele”. La descripcion original de la imagen es: Hawaiians, like these photographed by
Williams Studio in Honolulu, circa 1892, quickly adopted the adapted Portuguese braginha. [en linea] [Citado
el: 05-X11-2016] Disponible en: http://www.hawaii.edu/malamalama/2007/01/f1 ukulele.html

193



Propuesta de un nuevo concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial

2.1.5 Marcas de movimiento

Las marcas de movimiento son las que representan imagenes en movimiento, por lo que

representan cambios de posicion.

Las marcas de movimiento son comtinmente aceptadas entre los paises con una cultura de
propiedad industrial y son més facilmente de ser presentadas de manera grafica, ya que su

naturaleza implica una necesaria representacion grafica.
La solicitud de marcas de movimiento son a través de varias imagenes estaticas o incluso

dependido de la legislacion puede ser a través del propio medio digital que muestre la marca

en movimiento.

82 Marca de movimiento CTM 1400092%¢

186 | 3 Unidn Europea concedid el registro de la marca animada CTM 1400092, a Lamborghini. En esta marca
las puertas del vehiculo se abren girando hacia arriba.
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3. Las marcas no tradicionales en el mundo

Las marcas tradicionales'®” son perceptibles a través de sentidos como el oido, la vista, el
olfato, el gusto y el tacto, asi que existen diversas clases de marcas no tradicionales que

pueden ser materia de registro en cada uno de los paises.

Ejemplos de marcas no tradicionales son

las marcas tridimensionales, las marcas  —
Las marcas no tradicionales estdn en
todos lados, incluso en México, pero
falta su reconocimiento.

de movimiento, las marcas de sonido, de
color unico, de multimedia, las auditivas,
las olfativas, las gustativas, las de

presentacion (trade dress), entre otras.

Este aspecto evolutivo de los diferentes tipos de marcas, lo tiene presente la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que en el afio 2010 hizo la primera revision al
“Cuestionario sobre el derecho de marcas y las practicas relativas a las marcas
(SCT/11/6)”'#, llevado a cabo por el Comité Permanente sobre el Derechos de Marcas,

Disefos Industriales e Indicaciones Geogréaficas.

Derivado de los resultados del cuestionario podemos identificar de manera clara, en cuales

paises existen marcas diferentes a las visuales, yendo desde su concepto, ejemplo de esto son

187 | as marcas tradicionales también son conocidas como marcas no convencionales.

188 | 3 primera versidn del documento se basd en las respuestas de los Estados miembros de la OMPI: La
primera version del presente documento se basd en las respuestas de los siguientes Estados miembros:
Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Benelux, Brasil, Bulgaria, Canadd, Chile, China
(incluyendo Hong-Kong (Regidn Administrativa Especial de China)), Colombia, Costa Rica, Croacia,
Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos de América,
Estonia, Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Hungria, Iran (Republica Islamica del),
Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japdn, Kirguistan, la ex Republica Yugoslava de Macedonia, Lituania,
Madagascar, Malta, Marruecos, Mauricio, México, Mdénaco, Noruega, Nueva Zelandia, Oman, Pakistdan,
Panama, Perd, Portugal, Reino Unido, Republica Arabe Siria, RepUblica Checa, Republica de Corea, Republica
de Moldava, Rumania, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Suecia, Suiza,
Suazilandia, Tailandia, Trinidad y Tobago, Tunez, Turquia, Ucrania, Uruguay y Zambia.

También participaron las organizaciones intergubernamentales: la Oficina de Marcas del Benelux (BBM), las
Comunidades Europeas (CE) y la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Las respuestas del cuestionario corresponden a informaciéon enviadas por los Estados miembros y
organizaciones participantes hasta enero de 2006.
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los paises marcados con amarillo en el siguiente cuadro tomado del Cuestionario sobre el

derecho de marcas y las practicas relativas a las marcas (SCT/11/6)'%°

I. DEFINICION
1. De conformidad con la legislacion aplicable o con la practica de la respectiva oficina de

propiedad intelectual una marca se define como:

Paises/Oficinas A. Cualquier signo o'B. Signos C.  Signos que D.
regionales de P.I. combinacion de perceptibles puedan Otros
signos que sirvan visualmente representarse
para distinguir los graficamente

productos o servicios
de una empresa de los

de otra empresa

Alemania SI NO SI

| Argelia |SI St |SI INO
Argentina SI NO NO SI
Armenia |SI St |SI St
Australia SI NO SI

| Austria N |Si IS INO
Bangladesh SI SI SI N/A
|Belarus N |Si IS I
Brasil SI SI SI

|Bulgaria N | IS INO
Canada SI SI SI NO
|Chile | |Si | I
China SI N/A SI

China: RAE de Hong SI NO SI NO
Colombia SI NO Si N/A
Costa Rica SI

Croacia SI NO SI NO
Dinamarca SI N/A Sl N/A
Dominica ) i )
Ecuador SI SI SI SI
El Salvador SI NO NO NO
Eslovaauia SI NO SI NO
Eslovenia N SI

Espana S S

189 QOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de marcas,
disefos industriales e indicaciones geograficas. “Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre el
derechos de marcas y las précticas relativas a las marcas (SCT/11/6). [en linea] [Citado el: 02-XI1-2016]
Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo strad inf 1 rev 1.pdf
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Estados Unidos de SI NO NO Si
:América i
Estopia._._...._._._.NO . . . .....NO S NO
Federacion de Rusia SI SI SI N/A
Filipinas S Si S N/A
Finlandia S N/A S N/A
Francia S NO S NO
Georgia S NO S NO
Huneria S NO S NO
Indonesia SI SI SI NO
Iran (Reptblica SI

Irlanda SI NO N N/A
Israel SI N | Sl

Italia SI NO SI NO
Jamaica SI SI SI N/A
Japon SI N/A SI N/A
Kireuistan SI SI Sl NO
la ex Republica SI NO SI NO
Yugoslava de

Lituania Si N/A Si N/A
‘Madagascar Si Si NO Si
Malta Si

Marruecos SI Si N NO
:Mauricio S SI S

‘México SI SI SI

Modnaco SI SI SI NO
‘Noruega S N/A S N/A
[Nueva Zelandia S NO S N/A
Oman SI N/A N/A
-Pakistan SI NO SI SI
|[Panama SI . .
Peru S SI S SI
Portugal SI NO SI NO
‘Reino Unidp SI NO S NO
Republica Arabe Siria -SI SI SI NO
Republica Checa SI NO SI NO
Republica de Corea  SI SI Sl NO
Republica de Moldova SI SI Sl NO
‘Rumania SI L S
‘Santa Lucia SI SI Sl N/A
San  Vicente vy las SI N/A SI N/A
Singapur SI SI SI NO
Sri Lanka N SI N/A N/A
‘Sudafrica SI ‘NO SI NO
Sudan SI N/A N/A SI
Suecia SI NO SI NO
Suiza SI NO SI NO
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‘Swazilandia SI ) N/A N/A
Tailandia Si Si S NO
Trinidad v Tabago SI SI SI .
Tunez SI SI SI SI
‘Turquia S SI S NO
|Ucrania S SI S ]
Uruguay S NO SI SI
-Zambia SI .

|IOAPI SI SI NO

BBM SI NO SI

CE SI NO SI NO

De igual manera en el Cuestionario sobre el derecho de marcas y las practicas relativas a las
marcas (SCT/11/6) se muestran que Estados pueden registrar algunas de las marcas
consideradas como no tradicionales, tales como las de color tnico, las de combinacion de
colores, las de color tnico o combinacidn de colores asociados con otros signos, las marcas

sonoras incluyendo a los sonidos musicales y otro tipo de sonidos:

II. SIGNOS QUE PUEDEN REGISTRARSE
(Pueden registrarse como marcas los siguientes signos en virtud de la legislacion aplicable o de
la practica de la respectiva oficina de propiedad intelectual?

3. Otras marcas no tradicionales

Paises/Oficinas A. Marcas constituidas de colores B. Marcas sonoras
regionales de P.I. i)  Colorlii) Combinacion|iii) Color unicoli) Sonidosfii) Otros
unico de colores o combinacion|musicales |sonidos
de colores

asociados con

otros signos

Alemania S SI S SI SI
|Argelia S S S NO NO
Argentina NO ST S S SI
| Armenia NO N S S SI
Australia S SI S S SI
| Austria S Si S S S
Bangladesh S ST S NO NO
|Belarus S Si S NO NO
Brasil NO ST S NO NO
|Bulearia NO N S SI NO
Canada SI SI S NO NO
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Chile NO
China NO
China: RAE de Hong|SI
Colombia NO
Costa Rica NO
Croacia SI
Dinamarca N/A
Dominica .
Ecuador SI
El Salvador NO
Eslovaauia SI
Eslovenia SI
Espatia SI
Estados Unidos de|SI
América

‘Estonia NO
‘Federacion de Rusia S
Filininas S
‘Finlandia S
Francia S
‘Georgia NO
‘Hungria SI
Indonesia NO
Iran (Republica|NO
Irlanda S
Israel S
Italia S
Jamaica S
Japon NO
Kirguistan N/A
la ex Republica|NO
Yugoslava de
Macedonia

Lituania NO
‘Madagascar SI
Malta ST
‘Marruecos )
Mauricio SI
‘Meéxico NO
‘Monaco SI
Noruega SI
Nueva Zelandia SI
‘Oman SI
Pakistan SI
Panama NO
Peru NO
Portugal NO
Reino Unido SI

NO
si
SI

Si

NO
SI
Si

Si
S|
S|
S|
S|
SI

S
S|
S|
S|
S|
S|
SI
SI
NO

S
Si
Si
Si
Si
Si
SI

si
S|
S|
S|
S|
Si
S|
Si
Si
S|
S|
S|
S|
S|
SI

NO NO NO
S Si ,
Si Si Si
S S SI
S S Si
S NO NO
Sf S Si
S S SI
S S Si
Sf NO NO
N/A N/A N/A
S S ,
Si Si Si
Si NO NO
S N | SI
S NO NO
S S

S S S

S S S

S S N/A
SI NO NO
S NO NO
S S S
S S N/A
S S S

S S S

S NO NO
N NO NO
N NO NO
S N St
NI NO NO
N NO NO
NI NO NO
Si Si NO
NO NO NO
Si NO NO
S Si S
S Si S
Si NO NO
Si Si Si
Si NO NO
Si S Si
NI N | NO
S Si S
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Republica Arabe Siria  [NO S S NO NO
Republica Checa SI SI S1 SI NO
Republica de Corea NO NO SI NO NO
Republica de Moldova |[NO SI SI NO NO
‘Rumania NO SI i SI

Santa Lucia SI SI ST NO NO
San Vicente y las|NO SI SI SI N/A
Granadinas

Singapur Si Si Si NO NO
Sri Lanka NO SI ST NO NO
Sudafrica NO SI ST SI SI
[Sudan SI SI SI N/A N/A
Suecia SI SI SI SI SI
[Suiza SI SI SI SI SI
ISwazilandia SI SI SI N/A N/A
Tailandia NO SI SI NO NO
Trinidad v Tabago SI SI SI NO NO
Tunez SI SI SI SI NO
Turquia NO SI SI NO NO
Ucrania SI SI SI SI SI
Uruguay NO SI SI SI SI
Zambia NO NO SI NO NO
OAPI SI SI SI NO NO
BBM SI SI SI NO NO
CE SI SI SI SI SI

Del anterior cuadro marqué con amarillo los paises que permiten registrar marcas sonoras
porque considero que en México cabe la posibilidad de acuerdo a las necesidades de la

economia que puedan ser susceptibles de registro este tipo de marcas en nuestro pais.

Derivado de la mayoria de respuestas al cuestionario, los Estados manifiestas que “el sonido
debe estar representando graficamente, por ejemplo, mediante notacién musical o palabras.
También pueden proporcionarse casetes y discos compactos. En una respuesta se mencionan
el mugido de una vaca y el sonido de una bocina de automoévil, que pueden registrarse
siempre y cuando esos sonidos tengan caracteres distintivos. En ese caso, en la solicitud,
deben incluirse las caracteristicas del sonido o el diagrama de frecuencias, y la banda de

sonido debe estar grabada en un casete de audio.”?

190 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de marcas,
disefos industriales e indicaciones geograficas. “Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre el
derechos de marcas vy las practicas relativas a las marcas (SCT/11/6). Pag. 27 [en linea] [Citado el: 02-XII-
2016] Disponible en:

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo strad inf 1 rev 1.pdf
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En el siguiente cuadro del propio Cuestionario sobre el derecho de marcas y las practicas
relativas a las marcas (SCT/11/6) se desprenden los paises que permiten registrar marcas
olfativas, que son marcas no tradicionales, pero que marco con color amarrillo, porque
considero que este tipo de marcas olfativas, al igual que las marcas sonoras podrian tener
cabida de registro en nuestro pais, claro haciendo cambios en la Ley de la Propiedad

Industrial, especificamente sobre lo que se entiende por marca.

II. SIGNOS QUE PUEDEN REGISTRARSE

(Pueden registrase como marcas los siguientes signos en virtud de la legislacion aplicable o de
la practica de la respectiva oficina de propiedad intelectual?:

3. Otras marcas no tradicionales

Paises/Oficinas C. Marcas olfativas D. Hologramas E. Lemas
regionales de P.I. publicitarios
Alemania NO SI S
Argelia NO NO S
Argentina ST N/A S
Armenia NO NO S
Australia SI S S
Austria NO S S
Bangladesh NO NO S
Belarts NO NO S
Brasil NO NO NO
Bulgaria NO NO S
Canada NO NO S
Chile NO NO S
China SI NO NO
China: RAE delSi NO Si
Hong Kong i

Colombia S SI S
Costa Rica S N/A S
Croacia NO NO S
Dinamarca NO SI S
Dominica _

Ecuador S SI S
El Salvador S NO S
Eslovaguia NO NO S
Eslovenia N/A SI S
Espafia NO ] S
Estados Unidos de|SI SI SI
América _ ,
Estonia NO SI SI
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Federacion de|SI SI Si
Filipinas NO S S
Finlandia S S S
Francia S S S
Georgia N/A N/A S
Huneria NO SI S
Indonesia N/A NO S|
Iran (Reptiblica|NO NO SI
Irlanda Si S S
Israel NO S S
Italia S S S
Jamaica S N/A S
Japon NO NO NO
Kirguistan NO SI S
la ex Republica|NO NO SI
Yugoslava de

Lituania Si Si S
Madagascar NO NO SI
Malta NO NO SI
Marruecos NO S S
Mauricio NO S|
México NO NO SI
Mobnaco NO NO SI
Noruega SI SI SI
Nueva Zelandia SI SI SI
Oman

Pakistan NO SI SI
Panami NO SI SI
Perti SI SI SI
Portugal NO NO SI
Reino Unido SI NO SI
Republica _ Arabe ] i
Republica Checa  [NO S SI
Republica de Corea [NO NO NO
Republica de|NO N/A S
Rumania NO SI SI
Santa Lucia NO N/A SI
San Vicente v las|NO NO SI
Singapur NO SI SI
Sri Lanka NO NO SI
Sudafrica SI SI SI
Sudan

Suecia SI SI SI
Suiza SI SI SI
Swazilandia N/A N/A N/A
Tailandia NO NO S
Trinidad v Tabago [NO NO SI
Thnez i
Turquia NO NO SI
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Ucrania NO NO N
Uruguay NO NO SI
Zambia NO NO SI
OAPI NO NO SI
BBM NO S S
CE NO S S

Derivado de las respuestas proporcionadas por los participantes del cuestionario, los Estados
consideran que las marcas olfativas “deberian estar representadas graficamente y deberia
constar una descripcion de su composicion y sus elementos. Sin embargo, en muchas
respuestas se sefiala que, por el momento, no existen medios para representar graficamente
en forma satisfactoria esas marcas. En algunas respuestas se menciona una decision judicial
segun la cual no es suficiente la presentacion de formulas quimicas, descripciones, muestras

ni una combinacion de los mismos.”'!

Y como las marcas tradicionales son diferentes, existen otras que también incluyen a los
signos animados o de multimedia, tal y como lo muestra el siguiente cuadro tomado del

Cuestionario sobre el derecho de marcas y las practicas relativas a las marcas (SCT/11/6):

II. SIGNOS QUE PUEDEN REGISTRARSE
(Pueden registrase como marcas los siguientes signos en virtud de la legislacion aplicable o de
la practica de la respectiva oficina de propiedad intelectual?:

3. Otras marcas no tradicionales

191 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de marcas,
disefos industriales e indicaciones geograficas. “Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre el
derechos de marcas vy las practicas relativas a las marcas (SCT/11/6). Pag. 29 y 30 [en linea] [Citado el: 02-XII-
2016] Disponible en:

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo strad inf 1 rev 1.pdf
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Paises/Oficinas F. Titulos de|G. Signos|H. Otros I. ;Se ocupan|J. (Reciben
regionales de P.I.  |peliculas/libr |animados o los mismos|formaciéon
0s de examinadores |especial los
multimedia del examen de|examinadores

las marcas|de marcas no
tradicionales y|tradicionales?
no
tradicionales?

Alemania S Si Si S NO

Argelia S NO NO S NO

Argentina NO SI NO S SI

Armenia N/A NO N/A S NO

Australia S SI S SI

Austria S NO NO S NO

Bangladesh S ST ST S NO

Belarus S NO NO S NO

Brasil S NO NO S NO

Bulearia NO NO NO S NO

Canadi S NO N/A NO ST

Chile S NO S

China S NO S S

China: RAE de|SI NO SI SI

Colombia S Si NO S NO

Costa Rica S NO S NO

Croacia S NO NO N/A N/A

Dinamarca S SI N/A SI NO

Dominica _ .

Ecuador S SI SI S NO

El Salvador S NO NO S NO

Eslovaquia S NO NO S NO

Eslovenia S NO NO S NO

Espafia NO ] S _

Estados Unidos de|SI SI N/A SI SI

Estonia S NO NO S NO

Federacion delS SI SI S NO

Filininas S N/A N/AS S NO

Finlandia S SI S NO

Francia S NO N/A S NO

Georgia N/A N/A NO S NO

Huneria SI NO N/A S NO

Indonesia S| NO NO S| NO

Iran (Republica|SI NO SI NO

Irlanda S Si Si S NO

Israel S N/A NO S NO

Italia S NO NO S NO
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Jamaica S N/A N/A S NO
Japon S NO NO S SI
Kirguistan SI NO NO SI NO
la ex RepublicalSI NO NO SI NO
Lituania N/A N/A NO SI NO
Madagascar S NO NO SI NO
Malta NO NO NO SI NO
Marruecos S NO N/A N NO
Mauricio S| SI S NO
México SI NO NO SI SI
Monaco SI NO SI SI NO
Noruega SI SI N/A SI NO
Nueva Zelandia SI SI SI SI NO
Oman SI N/A N/A SI N/A
Pakistan SI NO

Panama SI SI NO SI NO
Perti SI SI SI NO
Portugal SI NO NO SI NO
Reino Unido SI SI S S NO
Republica  Arabe[NO NO NO S NO
Republica Checa  [SI NO NO S NO
Republica de Corea [SI NO NO SI NO
Republica de|SI NO NO SI NO
Rumania SI NO SI NQ
Santa [ucia SI NO NO SI SI
San Vicente v las|SI SI NO N NO
Singapur SI SI N/A SI SI
Sri Lanka SI NO NO SI NO
Sudéfrica SI SI NO SI NO
Sudan SI NO NO SI SI
Suecia S S N/A S NO
Suiza SI SI SI SI SI
Swazilandia N/A N/A N/A S NO
Tailandia SI NO NO SI SI
Trinidad v Tabago [NO NO NO N

Tanez NO NO NO SI NO
Turquia SI NO NO Sl NO
Ucrania SI NO SI Sl NO
Uruguay SI SI NO
Zambia NO NO NO SI NO
OAPI SI NO NO SI NO
BBM SI N/A SI NO

Uno de los aspectos mas importantes para poder registrar las marcas no tradicionales en la
mayoria de los paises que permiten su registro es que las marcas puedan ser expresadas de
manera grafica, su descripcion, composicion o elementos, para que permitan comparar la

propuesta de registro con otras marcas.
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Sirve para reafirmar esta sentencia lo
____________________________________________________________________|

El concepto de marca no debe estar manifestado en el resumen del propio
limitado a marcas visuales, porque cuestionario al expresar que “en algunas
incluso dentro estas existen diferentes respuestas se especifica que deben
tipos.

presentarse todas las imdégenes que
componen el efecto de multimedia, o
una seleccion de muestras suficiente para representar o poner en evidencia plenamente el
caracter distintivo del efecto de multimedia, asi como una explicacion de ese efecto en
palabras corrientes. Por lo general, se exige al solicitante que presente una muestra de todo
el efecto de movimiento o el signo de multimedia en un soporte de datos digitales que tenga
un formato de datos escogido o aceptado por la oficina; por lo general, se tratard de un CD-

ROM o un DVD”.19?

Asi que el concepto de marca no debe estar limitado a marcas visuales, porque incluso dentro
de estas existen diferentes tipos como el registro de marcas en idioma braille o las marcas
pais, que en varios paises identifican la identidad a los productos o servicios de un pais,

siempre y cuando cumplan con ciertas reglas de uso.

4. Tratado de Singapur

“El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se adopté en marzo de 2006 en una
conferencia diplomatica que reunié en Singapur a 147 Estados miembros de la OMPI. Sin
establecer la obligacion internacional de registrar y proteger las marcas no tradicionales, el
Tratado establece un marco multilateral para la definicion de criterios sobre el modo en que

deben reproducirse en las solicitudes de marca y en los registros de marcas los hologramas,

192 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de marcas,
disefos industriales e indicaciones geograficas. “Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre el
derechos de marcas y las practicas relativas a las marcas (SCT/11/6). Pag. 33 [en linea] [Citado el: 02-XII-
2016] Disponible en:

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo strad inf 1 rev 1.pdf
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las marcas animadas, de color y de posicion, y las marcas que consistan en signos no visibles.
El Tratado de Singapur entrard en vigor el 16 de marzo de 2009. La Asamblea de las Partes
Contratantes del Tratado esta facultada para especificar el contenido detallado de las normas

relativas a las marcas no tradicionales.”!?

“La labor preparatoria a este respecto ya ha comenzado en el Comité Permanente de la OMPI
sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT). En sus
dos ultimas sesiones, el SCT, que estd constituido por representantes de los Estados
miembros de la OMPI y de organizaciones observadoras, ha definido una serie de &mbitos
de convergencia en relacion con la representacion y descripcion de determinadas marcas no
tradicionales, como las marcas tridimensionales, los hologramas, las marcas de posicion, las
marcas multimedia, o las marcas sonoras. En los dmbitos de convergencia se establece un
enfoque comun a todos los miembros de la OMPI en lo que respecta a la representacion y
descripcion de las marcas no tradicionales; ese enfoque unitario es el primer punto de

referencia internacional en esta materia.”!'**

El tratado de Singapur es un parte aguas para el reconocimiento de marcas tradicionales en
los Estados que se adhieren y ratifican el tratado, y aunque la aceptacion de las marcas no
convencionales suele no ser generalizada, el dinamismo de la economia y las nuevas formas
de productos y servicios empujara cada vez mas a que los Estados realicen cambios en sus
legislaciones de propiedad industrial para permitir el reconocimiento de nuevos tipos de

marcas.

193 Hopperger, Marcus. “Marcas no tradicionales — Entra en vigor el Trata de Singapur”. Revista de la OMPI.
[en linea] [Citado el: 01-XI1-2016] Disponible en:

http://www.wipo.int/wipo magazine/es/2009/01/article 0002.html

194 Hpperger, Marcus. “Marcas no tradicionales — Entra en vigor el Trata de Singapur”. Revista de la OMPI.
[en linea] [Citado el: 01-XII-2016] Disponible en:

http://www.wipo.int/wipo magazine/es/2009/01/article 0002.html
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Resumen del Capitulo Cuatro.

El valor de mercado de las empresas hoy en dia depende en mas del 80% del valor de sus
activos intangibles como las marcas. Varias marcas tienen un valor de mercado muy superior

al producto interno bruto de paises completos.

En México durante el afio 2014 hubo 118,745 solicitudes de registro de marcas y en el afio
2015 hubo 134,342 solicitudes de registro de marca, lo que significa un incremento del

13.14%.

Las marcas a través de los afios han evolucionado, tanto en la forma de presentacion, como
en la forma de manifestacion. Las marcas han sido principalmente concebidas para ser
identificadas por el publico consumidor a través del sentido de la vista, sin embargo es bien
sabido que el ser humano no solo cuenta con el sentido de la vista, sino también con otros

sentidos que le permiten concebir su realidad.

Asi que una marca “tradicional” se puede concebir como la que es perceptible a través del
sentido de la vista, y las marcas que son perceptibles a través de sentidos como el oido, la

vista, el olfato, el gusto y el tacto son consideradas “marcas no tradicionales”.

Algunos ejemplos de marcas no tradicionales son:
e Marcas sonoras;
O Sonidos musicales
e Marcas olfativas;
e Marcas tridimensionales;
e Marcas gustativas;
e Marcas de movimiento;
0 Hologramas
e Marcas de color
0 De color unico;

0 De combinaciones de colores;
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e Signos animados o de multimedia;
e Marcas de posicion;
e Marcas gestuales;

e Marcas de textura o tactiles

Puede constituir una marca un signo que en si mismo no pueda ser percibido visualmente, a
condicién de que pueda ser objeto de representacion grafica, en particular por medio de
figuras, lineas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en si misma, facilmente

accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El concepto de marca no debe estar limitado a marcas visuales, porque incluso dentro estas

existen diferentes tipos.

Es necesario un nuevo concepto de marca mas amplio e incluyente de nuevos tipos de marcas,

como las marcas tradicionales y otros tipos de marcas visuales.
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Propuesta de concepto de marca

Para entender y conceptualizar a una “marca” es necesario reformar la Ley de la Propiedad
Industrial. Ya que esta Ley, determina hay dia de hoy, como en los hechos se conceptualiza

a las marcas.

Ley de la Propiedad Industrial

Articulo actual Propuesta de articulo

Articulo 88.- Se entiende por marca a todo | Articulo 88.- Se entiende por marca a todo
signo visible que distinga productos o | signo wisible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o | servicios de otros de su misma especie o

clase en el mercado. clase en el mercado.

Reformar el articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial eliminando la palabra “visible”
abre la posibilidad para que el concepto de marca sea mas amplio e incluyente de nuevos

tipos de marcas, como las marcas tradicionales y otros tipos de marcas visuales.

El dinamismo de la economia mexicana, empujara cada vez mas a que en México existan
cambios en la Ley de la Propiedad Industrial. La innovacion del ser humano no esta sujeta a
regulaciones, por lo que en los hechos, los cambios a la ley (en general) se dan por que la
realidad supera a las leyes, y en México es algo que esta pasando con el sistema de propiedad
industrial, asi que es necesario para adaptarse a esta nueva realidad, con nuevas e innovadoras

formas de distinguir a un producto o servicio.
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Conclusiones
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L.

II.

I1I.

IV.

El valor que gira alrededor de las marcas ha hecho que su valor de mercado supere

en muchos casos al de producto interno bruto de algunos paises.

Las marcas a través de los afios han evolucionado, tanto en la forma de
presentacion, como en la forma de manifestacion. Las marcas han sido
principalmente concebidas para ser identificadas por el publico consumidor a
través del sentido de la vista, sin embargo es bien sabido que el ser humano no
solo cuenta con el sentido de la vista, sino también con otros sentidos que le

permiten concebir su realidad.

El concepto de marca no debe estar limitado a marcas visuales, porque incluso

dentro estas existen diferentes tipos.

Es indispensable precisar que tanto las marcas tradicionales como las que no lo
son, deben cumplir con la funcion de distinguir un producto o servicio, lo que

invariablemente les obliga a ser distintivas.

El concepto de marca debe ser més amplio e incluyente para reconocer y proteger
nuevos tipos de marcas tanto visuales, como marcas nos tradicionales (auditivas,
olfativas, gustativas y de tacto), porque la realidad esta superando a la legislacion
y el dinamismo de la propiedad intelectual continua generando nuevos tipos de

marcas, por lo que vuelve necesario un cambio en el concepto de marca.
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