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RESUMEN

El derecho de marcas, si bien se sigue basan-
do en el principio de territorialidad, a través
del cual la legislacion doméstica determina el
resultado de una controversia legal en la ma-
teria, ha sido atenuado, ya que la regulacion
sustantiva de los signos distintivos ha sufrido
la influencia del poder armonizador de los
tratados internacionales, principalmente el
Convenio de Paris y los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual (Adpic). No
obstante, importantes asimetrias subsisten en
los sistemas domésticos, que dan como resul-
tado niveles muy distintos de proteccion a di-
chos bienes intangibles.

PALABRAS CLAVE: marcas, observancia, Alema-

nia, Corea del Sur, Estados Unidos, México

ABSTRACT

Trademark law still rests on the principle of
territoriality, upon which domestic legislation
determines the outcome of a legal controversy
pertaining to this field of law, has been atte-
nuated due to the fact that substantive regu-
lation of distinctive signs has been influenced
by the harmonizing power of international
treaties, mainly Paris Treaty and Trips. Never-
theless, important asymmetries remain among
domestic legal systems that result different le-
vel of protection to those intangible assets.

Keywords: trademarks, enforcement, Ger-
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“La imitacion de signos marcarios
es la forma mds antigua de competencia

desleal’”

Introduccion

El presente articulo tiene por objetivo resal-
tar las disposiciones legales mas importantes
en materia de proteccion legal a las marcas
mediante su comparacion del régimen legal
vigente en México, con el respectivo sistema
legal de proteccion de Alemania, Corea del
Sur, Estados Unidos y México.

La comparacion revisa las caracteristicas mds
importantes de los referidos sistemas lega-
les y resalta sus coincidencias, asi como las
diferencias con el sistema mexicano, con la
intencion de ofrecer un panorama represen-
tativo sobre las diversas tradiciones y visiones
en cuanto a la proteccién de signos marcarios

se refiere.

Comenzaremos por describir brevemente
la justificacion de los paises que integran la
muestra, a fin de establecer la metodologia
utilizada y el propésito de las técnicas de
comparacién empleadas. Posteriormente, nos
referiremos a los sistemas legales de los pai-
ses referidos, con especial atencién al aspecto

sustantivo de sus leyes.

-— 000

2 Beier, Frederich-Karl et al. German Industrial Property, Copy-
right and Antitrust Laws, Munich, Max Planck Institute fiir
Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, 1996, p.
/AT,

1. JUSTIFICACION DEL
ESTUDIO COMPARADO

Para que una comparacién sea valida, debe
realizarse entre todos los individuos del uni-
verso o, en su defecto, mediante una muestra
representativa estadisticamente. Para nuestra
disertacion, el objeto de estudio lo constitu-
yen los sistemas de proteccién a los derechos
de propiedad intelectual (pri), de los cuales la
marca es uno de ellos; y el universo de es-
tudio son todos aquellos paises que otorgan
algiin tipo de proteccion legal a los pri, en
particular a las marcas, como objeto de es-
tudio. Del total de paises que conforman el
orbe, el universo mds amplio es el del con-
junto de paises que integran la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (omp),
ya que, en virtud del convenio que establece
dicha organizacion, las partes firmantes esta-
blecen como uno de los objetivos principa-
les la proteccién a la propiedad intelectual.?
Ademas, la membresia a la ompi esta abierta
s6lo a paises que forman parte de alguno de
los principales tratados internacionales* de

- 0000000000

3 Articulo 3° del Convenio que Establece la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado el 14 de julio
de 1967 en Estocolmo, seglin reformas del 28 de septiem-
bre de 1979:“Los fines de la Organizacion son: (1) fomentar
la proteccién de la propiedad intelectual en todo el mundo
mediante la cooperacion de los Estados, en colaboracion,
cuando asi proceda, con cualquier otra organizacion inter-
nacional, y (i) asegurar la cooperacion administrativa entre
las Uniones”.

4 El Convenio de Estocolmo, que establece la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, refiere que podran ser
miembros de la oMl aquellos paises que sean parte de las
Uniones a que dicho acuerdo se refiere. Es decir, las unio-
nes internacionales creadas por los diferentes acuerdos,
principalmente por los Convenios de Paris y de Berna.Ver



Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. GECTI

Estudio comparado de la observancia del derecho de marcas:
Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y México

proteccion a la propiedad intelectual, por lo
que los paises que conforman dicha organi-
zacion internacional necesariamente tendran
algln tipo de proteccién a los pri con base en
sus obligaciones como pais contratante de los
Tratados de Berna o de Paris, principalmente.
En la actualidad, los paises que conforman la
ompl suman 183, 169 de los cuales estan ad-
heridos al Convenio de Paris, que es el prin-
cipal convenio internacional en materia de

marcas.’

Al mismo tiempo, el Acuerdo sobre los As-
pectos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (Adpic), que como se ha
dicho antes, constituye el anexo 1c del Acta
de Marrakech de abril de 1994 a través de la
cual los paises organizados en torno al carr
pasaron a conformar la Organizacién Mun-
dial del Comercio (omc), establece estandares
minimos de proteccién legal eficaz para los
paises contratantes. Al ser un anexo del Acta
de Marrakech, el Adpic constituye uno de los
documentos basicos de la omc y, por tanto, un
tratado internacional de adopcion obligatoria

- 4000000000000
articulo 2° vii del Convenio que establece la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado el 14 de julio
de 1967 en Estocolmo, segun reformas del 28 de septiem-
bre de 1979:“‘Uniones’, la Unién de Paris, las Uniones par-
ticulares y los Arreglos particulares establecidos en relacion
con esa Union, la Unién de Berna, asi como cualquier otro
acuerdo internacional destinado a fomentar la proteccion
de la propiedad intelectual y de cuya administracion se en-

cargue la Organizacion en virtud del articulo 4°.m)”.

5  Cfr. base de datos de partes contratantes de los diferen-
tes tratados administrados por la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual, consultada el |1 de noviembre de
2006, disponible en: http://www.wipo.int/treaties/en/Sear-
chForm.jsp?search_what=C.

para todos los 149 miembros actuales de di-

cha organizacion internacional.®

La interseccion de los datos referidos nos per-
mite establecer un universo de paises que for-
man parte de la ompl y de la omc, y que, por
tanto, son parte de los tratados internacionales
mas relevantes en materia de proteccion a los

ppl. Dicho universo consta de 149 individuos.

Debido al gran tamafo del universo y toman-
do en cuenta los recursos materiales y el tiem-
po disponible para esta investigacién, fue di-
seflada una muestra de tipo no probabilistica,
donde se ha maximizado el rango de la diver-
sidad. La anterior no es una muestra aleatoria,
sino “una muestra dirigida, que supone un
procedimiento de seleccion informal”.” Debi-
do al tipo de muestra, cabe tener en cuenta
que “la ventaja bajo el enfoque cuantitativo
de una muestra no probabilistica es su utili-
dad para determinado disefio de estudio que
requiere no tanto una ‘representatividad’ de
elementos de una poblacién, sino una cui-
dadosa y controlada eleccién de sujetos con
ciertas caracteristicas especificadas previa-

mente en el planteamiento del problema”.?

- 4

6  Lista actualizada al || de diciembre de 2006, siendo Arabia
Saudita el ultimo pais en ser admitido. Ver tabla de paises
miembros, publicada en la pagina oficial de la Organizacion
Mundial del Comercio, consultada el || de noviembre de
2006, disponible en: http://www.wto.org/english/thewto_e/
whatis_e/tif_e/orgé_e.htm.

7 Hernandez Sampieri, R et al. Metodologia de la Investigacion,
México: McGraw-Hill, 2003, p. 326.

8  lidem,p.327.
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Siguiendo la metodologia descrita se seleccio-
naron los sistemas de Alemania, Corea del Sur
y Estados Unidos para ser comparados con el
sistema legal mexicano de proteccion a los
derechos de autor y a las marcas. La seleccién
obedece a que de los cuatro sistemas legales
a comparar, todos tienen al menos una coin-
cidencia con al menos uno de los otros paises
en cada rubro a comparar, pero grandes dife-
rencias con respecto a los demas, que permite
amplificar y contrastar sus caracteristicas. La
seleccion de los paises se realizé buscando
maximizar ese rango de diversidad, permi-
tiendo la representacion de diversas familias
legales, areas geogréficas, culturas, tamano
geografico, sistema politico, organizacién del
Estado y lengua. Al mismo tiempo, todos los
paises incluidos en la muestra son partes fir-
mantes del Convenio de Paris, del Convenio
de Berna, del Convenio de Estocolmo que es-
tablece la ompi y de Adpic (tabla 1); por tanto,

son miembros de la omc y de la ompi.

TaBLA 1. Fecha de accesion al tratado

Pais Paris Estocolmo Adpic
1° 19 de 1° de
Alemania | de mayo | septiembre enero
1903 1970 1995
Corea de }L?nio 1° de marzo ;ne?ri
del Sur 1980 1979 1995
/ gle I 1°de

Méxi septiem- | 14 de junio
éxico enero
bre 1975 1995

1903

Estados de ?noayo 25 de ;neolf)
Unidos 1887 agosto 1970 1995

Ademas, como punto de coincidencia, se tuvo
cuidado que todos los paises incluidos en la
muestra, ademds de formar parte de la ompi
y de la omc, también sean uno de los treinta
paises que conforman la Organizacién para
la Cooperacion y el Desarrollo Econémico
(ocpE), lo cual permitird tener acceso a valiosa
informacion estadistica que ayudard a esta-
blecer la comprobacion de la hipétesis.

Ahora bien, para comprender mejor la com-
paracion que en lo sucesivo se hara de los sis-
temas legales de los paises que conforman la
muestra, dedicaremos antes unos momentos a
revisar el perfil geografico, econémico y poli-
tico de dichos paises.

A.Alemania

La Republica Federal Alemana se ubica en el
occidente del continente Europeo y cuenta
con una extension de 357.027 km?. La pobla-
cion, superior a los 82 millones de personas,
es mayoritariamente catdlica,’ aunque hay
también una importante poblacion protestan-
te y musulmana. Actualmente, se tiene una
expectativa de vida de 76 anos para los hom-
bres y de 81 para las mujeres.

Econémicamente, se considera un pais in-
dustrializado con un producto interno bruto
(piB) superior a los 2504 millones de ddlares

. 4

9  British Broadcasting Company, Country Profiles, London,
British Broadcasting Company 2006. Consultado el 12 de
noviembre de 2006, disponible en http://news.bbc.co.uk/1/
hi/country_profiles/default.stm.

Revista de derecho, comunicaciones y nuevas tecnologias. Numero 4, junio de 2010.
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americanos (MmD).'° Derivado de tal fortaleza
econémica, el ingreso per cdpita es de 34.580
dolares americanos, lo que ubica a Alemania
mundialmente en el lugar niimero 15 en razén
del nivel de ingresos."" Los reportes mds ac-
tuales ubican a este pais como el octavo mas
competitivo globalmente, de acuerdo con el
Foro Econémico Mundial, mientras que en

2005 ocupé la sexta posicion nimero.'

Politicamente, Alemania estd configurada
como un Estado federal, de acuerdo con lo es-
tablecido por la Constitucion Federal (Grund-
gesetz)." Juridicamente, es considerado como
un Estado perteneciente al sistema legal ro-
mano-continental o civilista,' donde s6lo son
reconocidas formalmente dos fuentes del de-
recho: el Gesetz, que incluye toda ley, esta-
tuto o reglamentacion escrita; y el Gewohn
heitrecht, que constituye los criterios jurispru-
denciales o precedentes legales establecidos
en los tribunales.” Aunque histéricamente las

- 4

10 | CountryReports.org, Germany country report, Pleasant
Grove: CountryReports.org, 2006. Consultada en el sitio
oficial de dicha organizacion el 12 de noviembre de 2006,
disponible en http://www.countryreports.org/.

Il Banco Mundial, Doing Business Report 2006, Washington,
D.C., Banco Mundial, 2006. Consultado en el sitio oficial de
dicho organismo financiero, el 12 de noviembre de 2006,
disponible en http://www.doingbusiness.org/EconomyRan-
kings/.

12 World Economic Forum, Global competitiveness index rank-
ings and 2005 comparisons executive summary, Ginebra,
World Economic Forum, 2006, p. |.

13 Cfr.articulo 20 de la Carta Fundamental Alemana.

14 Foster, Nigel & Satish, Sule, German Legal System and Laws,
Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 37.

I5  idem,p.36.

tribus germanas habian basado sus tradicio-
nes legales en el derecho consuetudinario, en
la actualidad éste tiene poca influencia y la
ley escrita desempefa un papel primordial en
su sistema legal a partir de la recepcion de las

tradiciones legales romanicas.'®

En forma similar que en México, los jueces
tienen simplemente la funcién de aplicar la
ley a casos concretos y, por tanto, no “crean
ley”, de la manera que lo hacen los jueces
en los paises anglosajones. Las resoluciones
dictadas por los jueces en casos concretos son
aplicables s6lo a dichos casos y no tienen un
efecto obligatorio en otros asuntos. A excep-
cion del Tribunal Federal Constitucional, los
tribunales alemanes tienen la estricta funcion
de aplicar la ley y no de dictar normas de
aplicacion general.'” Formalmente, los prece-
dentes (Prdjudizien) no existen en Alemania,
excepto en ciertas circunstancias, por lo que
las resoluciones sélo afectan a las partes y no
casos futuros. Sin embargo, los precedentes
judiciales poseen una poderosa autoridad
persuasiva en futuros asuntos y un abogado
puede ser civilmente responsable si negligen-
temente pasa por alto precedentes valiosos.'®
Cabe destacar que al formar Alemania parte
de la Comunidad Europea, le son aplicables
las normas dictadas por el Parlamento Euro-
peo, siendo la posicion europea al respecto

- 00000000
16  [dem, p- 38.

17  Cfr.articulo 93 de la Carta Fundamental Alemana.

18  Foster, Nigel & Satish, Sule, 6p. cit., pp. 40-41.
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que dichas leyes comunitarias son superio-
res a las leyes nacionales, incluso a la Carta
Fundamental Alemana, a pesar de que dicha
cuestion ha sido enormemente debatida en
Alemania.' Las particularidades del sistema
legal de proteccién a los pri serdn discutidas
en el desarrollo del presente articulo.

B. Corea del Sur

La Republica de Corea del Sur®® es un pais
que técnicamente se encuentra en guerra des-
de 1950, dos afos después de su creacién en
1948. Lo anterior se debe a que el conflicto
armado que finalizé en 1953 entre Corea del
Sur y Corea del Norte significo el cese del las
hostilidades, pero no la firma de un tratado de
paz. Como consecuencia, la frontera de am-
bos paises es ain la mas vigilada y armada
del planeta.?’ Este pais, ubicado en el sureste
asiatico, apenas cuenta con 99.313 km?, pero
acomoda a mas de 48 millones de habitantes,
lo cual es poco menos de la mitad de la po-
blacion de México en tan s6lo una fraccion de
su territorio. La poblacion esta dividida entre
budistas y cristianos, que tienen una expecta-
tiva de vida de 73 afos para los hombres y 80
para las mujeres.?

I 4

19  idem, p-42.

20 nos referiremos a este pais como Corea del Sur para dife-
renciarlo de Corea del Norte.

21  British Broadcasting Company, 6p. cit., consultado el 12 de
noviembre de 2006, disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/
hi/country_profiles/default.stm.

22 Ibidem.

Visto como un milagro econémico después
de cuatro décadas de constante crecimiento,
Corea del Sur es considerado un pais de re-
ciente industrializacién, con un pib superior
a los 965, mmd?** que ha alcanzado niveles
de ingreso per cdapita es de US$ 15.830, lo
que lo ubica en el lugar nimero treinta mun-
dialmente, en razén del nivel de ingresos.*
Aunque recientemente ha caido cinco lugares
con respecto a 2005, Corea del Sur se ubica
en el reporte del 2006 del Foro Econémico
Mundial como el vigésimo cuarto pais mas

competitivo.”?

Politicamente, Corea del Sur es considerado
un Estado central que, sin embargo, a partir
de la reforma democratica de 1987 ha expe-
rimentado cambios en el sistema politico, re-
formas econémicas estructurales y evolucion
social. El sistema autoritario ha sido reempla-
zado por un vigoroso sistema democratico.?
La economia ha tenido una evolucién abrupta
que poco a poco ha ido disminuyendo el con-
trol dominante de los chaebol.?”

[ I

23  CountryReports.org South Korea country report. Pleasant
Grove: CountryReports.org, 2006. Consultada en el sitio
oficial de dicha organizacion el 12 de noviembre de 2006,
disponible en http://www.countryreports.org/.

24 Banco Mundial 6p. cit. Consultado en el sitio oficial de
dicho organismo financiero, el 12 de noviembre de 2006,
disponible en: http://www.doingbusiness.org/EconomyRan-
kings/.

25  World Economic Forum op. cit., p. I.

26  Ginsburg,Tom Ed., Legal Reform in Korea, Londres, Routledge
Curzon Taylor & Francis Group, 2004, p. |.

27  Los Chaebol son considerados grupos o conglomerados
empresariales con respecto a los cuales se alinean un gran
numero de intereses y empresas mas pequefas.

Revista de derecho, comunicaciones y nuevas tecnologias. Numero 4, junio de 2010.
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Como una sociedad representativa del sudes-
te asiatico, se considera que Corea del Sur re-
fleja la tradicion confuciana adoptada por la
dinastia Yi (1392-1910). Aunque el legado del
importante pensador asiatico para la tradicion
legal coreana es dificil de entender para las
mentes occidentales, diferentes elementos de
tal influencia han Ilamado la atencién al ser
particularmente importantes para el sistema
legal del pais. Primero, el confucianismo se
distingue por una marcada aversion al litigio
y una preferencia por las normas de conduc-
ta social como forma principal de regulacion.
Segundo, el confucianismo esta basado en
estrictas nociones jerdrquicas, lo que con-
trasta con el liberalismo de la nocién formal
de equidad. Tercero, el confucianismo refleja
la nocién de que una ley debe ser entendida
como una herramienta para el Estado, y no
como limites al poder de éste.?®

Las nociones descritas parecieron adaptar-
se naturalmente a la forma de gobierno y al
sistema legal centralista establecido en el pe-
riodo colonial japonés sobre la peninsula co-
reana (1910-1945). Durante este periodo, el
imperio japonés introdujo nociones occiden-
tales provenientes, a su vez, de Francia y Ale-
mania. Es durante este lapso que Corea del
Sur adopta las caracteristicas principales de
su sistema legal actual.?? Sin embargo, dado
que las nociones de independencia judicial,

— 4400090
28 Ginsburg, Tom Ed., 6p. cit., p. 2.

29  Ibidem.

separacion de poderes y derechos constitu-
cionales eran ain vagas, el sistema legal se
basaba principalmente sobre un paradigma-
tico control represivo a través del derecho
penal.*°

Las reformas adoptadas a partir de 1987, la li-
beralizacién de la economia, la introduccion
de un régimen de partidos politicos, mayores
libertades civiles, reorganizacion de la buro-
cracia, la creacion de una corte constitucional
y las consecuentes reformas a la constitucién
de ese pais,’' hicieron que el sistema legal
sur-coreano cambiara en definitiva a partir de

dicho proceso.

A pesar de las caracteristicas descritas que
lo hacen Unico, debido a la influencia que a
principios del siglo xx tuvo de paises europeos
como Francia y Alemania a través del perio-
do colonial japonés, el sistema legal de Corea
del Sur es considerado como perteneciente al
derecho civil romanista o civil law,** por lo
que al respecto aplican las consideraciones
hechas con respecto a Alemania.

C. Estados Unidos

Es evidente que para México los Estados Uni-
dos son un punto de referencia obligado. No

e
30 Ibidem.

31 idem.pp.4-5.

32 Chang, Soo-Kil et al., Intellectual Property Law in Korea. Lon-
dres, Kluwer Law International & Max Planck Institute fiir Geis-
tiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, 2003, p. |.



Oscar Javier Solorio Pérez

s6lo es por mucho su mayor socio comercial,
sino que también ha influido en la evolucién
de su sistema legal, pues debido a la interre-
laciéon comercial entre ambos se han implan-
tado en México figuras legales provenientes
de aquel Estado, sobre todo en lo referente a
practicas comerciales, formas de contratacion
y diversas dreas especializadas del derecho.

Estados Unidos es también el tercer pais mas
extenso del planeta, con una superficie de
9.631.418 km?, y la mayor potencia comer-
cial, con un piB superior a 12.360 mmp.** Su
poblacién es de casi 300 millones de perso-
nas,’ y aunque es mayoritariamente protes-
tante, existen diversos grupos étnicos y reli-
giosos debido a la vigorosa migracion que
forma parte de las particularidades de esta na-
cion, cuya expectativa de vida es de 75 afos
para los varones y de 80 para las mujeres.?®

El enorme piB antes apuntado se diluye un

poco en su enorme poblacién para alcanzar

L I —

33 En el 2000, por ejemplo, Estados Unidos atrajo el 89% de las
exportaciones mexicanas y proveyé el 73% de las impor-
taciones, muy por encima del segundo socio comercial de
México que es Canada, pues las exportaciones mexicanas a
dicho pais apenas alcanzan el 2%. Cfr. comunicado de prensa
PRENSA/TPRB/190 del 16 de abril de 2002 de la Organiza-
cion Mundial de Comercio. Examen de las politicas comer-
ciales: primer comunicado de prensa, resumen del informe
de la Secretaria y del Informe de Gobierno.

34  British Broadcasting Company 6p. cit. Consultado el 12 de
noviembre de 2006, disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/
hi/country_profiles/default.stm.

35  Ibidem.

36 Heron, M., Deaths: preliminary data for 2004, Hyattsville: Na-
tional Center for Health Statistics, 2005, p. 22.

niveles de ingreso per capita de US$ 43.740,
lo que lo ubica en el quinto lugar en razén del
nivel de ingresos de su poblacién.?” En lo que
respecta a competitividad, ha caido al sexto
puesto en 2006, después de estar ubicado en
la primera posicién en 2005.®

Politicamente, se trata de una republica fede-
ral** que ha servido de modelo para diferen-
tes paises, incluyendo México. Sin embargo,
los Estados Unidos pertenecen al sistema de
derecho consuetudinario o common law, per-
teneciente a la familia legal anglosajona que
lo hace muy diferente a los paises que siguen
la tradicion legal europea romano-germanica,
como México y los demas paises que integran
la muestra.

El sistema legal norteamericano, al igual que
el inglés, se basa principalmente en dos fuen-
tes legales: la costumbre y la equidad, a dife-
rencia de los paises civilistas donde la fuente
principal del derecho es la ley escrita. El com-
mon law es completamente distinto al dere-

cho continental, ya que en este Gltimo, tanto
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37 Los diez paises que reportan los mayores ingresos per cdpita
en 2005 son: Noruega (US$ 59.590), Suiza (US$ 54.930),
Dinamarca (US$ 47.390), Islandia (US$ 46.320), los Estados
Unidos (US$ 43.740), Suecia (US$ 41.060), Irlanda (US$
40.150), Japon (US$ 38.980) Reino Unido (US$ 37.600), y
Finlandia (US$ 37.460). Cfr. Reporte Banco Mundial, Doing
Business Report 2006, Washington, D.C.: Banco Mundial
2006. Consultado en el sitio oficial de dicho organismo fi-
nanciero, el 12 de noviembre de 2006, disponible en: http://
www.doingbusiness.org/EconomyRankings/.

38 World Economic Forum, 6p.cit., p. |.

39 Cfr. articulo VI, § 1° clausula 2* de la Constitucion de los
Estados Unidos de América.
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el derecho sustantivo como el adjetivo estan
recogidos en codificaciones bdsicas e indis-
pensables. En cambio, el derecho anglosajén
“es “casuistico en [el sentido] que lo funda-
mental es el precedente: las decisiones esta-
blecidas anteriormente para casos semejantes
y a las que se otorga valor vinculante”.*® Las
razones histéricas de estas diferencias se en-
cuentran en los distintos origenes de cada uno
de ellos.*" El common law ha ido tomando
forma, adaptandose al cambio de los tiempos,
no por flujo incesante de nuevas leyes sino
por la acumulacién de resoluciones y prece-
dentes judiciales, es decir, por la labor de ge-
neraciones de jueces. Sin embargo, en alguna
época, cuando los litigantes no estaban de
acuerdo con las decisiones de dichos jueces,
podia acudir al rey (petition the king).** Poste-

000000

40  Alcaraz Varo, E., El inglés juridico, Barcelona, Ariel Derecho,
2002, p. 5. En relacién a Atienza, M., Tras la justicia. Una intro-
duccion al Derecho y al razonamiento juridico, Barcelona, Ariel,
1993, p. 6.

41  En efecto, cuando en la Inglaterra del siglo XII, durante el
reinado de Enrique Il (1154-1189), Glanvill establece en
su Tractatus Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae del afio
I 187 las bases del sistema juridico inglés, en el resto de
Europa no hay nada parecido, y habra que esperar un siglo
mas para ver iniciativas similares en la Castilla de Alfonso X
el Sabio o en la Sicilia de Federico Il. Como se adelanté en
su tiempo, el Derecho inglés no se basé tanto en las fuentes
del Derecho romano ni en el Derecho candnico, sino como
en los [paises] restantes del continente europeo, y de ahi su
idiosincrasia o peculiaridad. Cfr. Alcaraz Vard, E., 6p. cit., pp.
5-6.

42 Dicha peticion se hacia directamente ante el rey, en suplica
o amparo, quien para tomar decisiones, se dejaba aconse-
jar por el Lord Chancellor, autoridad eclesiastica maxima, y
como tal, guardian de la conciencia del rey. Mas tarde, estas
peticiones se elevaban directamente al Lord Chancellor, que
administraba la justicia basandose libremente en criterios
principios de conciencia y guiado siempre por los criterios
de equidad y justicia (equity and fairness) en vez de por las
rigidas normas establecidas por los jueces.

riormente, la autoridad que conocia de tales
reclamaciones fue el canciller o Lord Chan-
cellor. A esta justicia impartida por el Rey o
por el Canciller se le [lamé equidad (equity),
y es la segunda fuente histérica del derecho
inglés.

De esta manera, en el derecho anglosajon his-
toricamente habian coexistido dos tipos de tri-
bunales (common law courts y courts of equi-
ty). Actualmente, en Inglaterra como en los
Estados Unidos los tribunales ordinarios son
responsables de impartir justicia tanto en de-
recho como en equidad, y ya no coexisten dos
sistemas de tribunales. Cabe destacar que la
equidad no es un sistema juridico propiamen-
te dicho; se trata, mas bien, de un conjunto de
maximas “basadas en la justicia y la equidad,
que sirve de apoyo para la creacion de nuevos

remedios o soluciones legales [sic]”.*

En este sentido, la influencia de los preceden-
tes judiciales es mayuscula, pues los jueces
tienen el poder no sélo de aplicar la ley sino
de complementar la norma legal escrita a tra-
vés de sus resoluciones, que son de aplicacion
general y obligatoria, funcién que desempena
el estatuto en los paises civilistas. Los jueces
estadounidenses, por tanto, no sélo aplican
la ley tal como la expide el poder legislativo;
sino que sus facultades de interpretacion son

- 0200

43  Entre ellas destacan: equity acts in personam; equity aids the
vigilant, not the indolent; equity looks to the intent rather than
to the form; equity suffers not a right without a remedy; delay
defeats equity; he who comes in equity must come with clean
hands. Cfr.Alcaraz Var¢, E., 6p. cit., p. 7.
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tan amplias que les permiten crear nuevas re-
glas legales en forma de precedentes judicia-
les. Desde luego, también existe la ley escrita
o codificada en estatutos, que son aprobadas
por el Congreso de los Estados Unidos y sir-
ven, principalmente, para modificar (amend)
leyes anteriores, para derogarlas (repeal) total
o parcialmente o para dejar sin valor (overrule)
otra norma juridica nacida en el derecho con-
suetudinario.** Pero el papel de los preceden-
tes judiciales continta siendo preponderante.

D. México

Los Estados Unidos Mexicanos cuentan con
una extension territorial de 1.972.550 km? y
una poblacién superior a los 103 millones de
personas, donde la gran mayoria profesa la re-
ligion catdlica. La expectativa de vida es de 73
anos para los hombres y 78 para las mujeres.*

México se ubica como un pais en vias de de-
sarrollo con un pib de 1006 MbD*® y con un in-
greso per cdpita de 7310 ddlares, lo que ubica
a este pais en el lugar nimero 44 en razon

del nivel de ingresos.*” Asimismo, el reporte

- 00000
44 Ver Alcaraz Varo, E., 6p. cit., p. 7.

45 Comunicado de prensa 087/06 del Instituto Nacional de
Estadistica, Geografia e Informatica del 24 de mayo de 2006,

p-I.

Informacién proporcionada por CountryReports.org, con-
sultada en el sitio oficial de dicha organizacion el 12 de
noviembre de 2006, disponible en: http://www.countryre-
ports.org/.

46

47 CountryReports.org (2006) Mexico country report. Pleasant
Grove: CountryReports.org, consultada en el sitio oficial de
dicha organizacion el 12 de noviembre de 2006, disponible

en: http://www.countryreports.org/.

de competitividad de 2006 ubica a México en
el lugar 58, habiendo repuntado tan sé6lo un
lugar desde 2005.%%

Politicamente, México estd configurado como
un Estado federal, de acuerdo con el articulo
40 de la Constitucion.* Aunque en la practica
existe un gran centralismo que se refleja en el
control y ejercicio de la federacién del presu-
puesto, la rectoria de las politicas recaudato-
rias y la gran cantidad de competencias con-
feridas a los 6rganos federales, en detrimento
de la autonomia de los estados.

México también pertenece a los paises del sis-
tema de derecho escrito romano-germanico,
existiendo una extraordinaria relevancia de la
legislacion escrita en diversas leyes, tanto de
caracter federal como local. Las particularida-
des del sistema mexicano de proteccion a los
dpi, en particular a los derechos de autor y
las marcas, han sido materia de otros estudios
previos, por lo que en el presente articulo nos
dedicaremos a comparar dichas particulari-
dades con los sistemas legales de Alemania,
Corea del Sur y los Estados Unidos.

Los indicadores econémicos y demograficos
antes aludidos pueden resumirse en la si-

guiente tabla:

- 4

48  World Economic Forum, 6p.cit., p. I.

49  Articulo 40 de la Constitucién Politica de los Estados Uni-
dos Mexicanos: “Es voluntad del pueblo mexicano consti-
tuirse en una Republica representativa, democratica, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concer-
niente a su régimen interior; pero unidos en una federacion

establecida segun los principios de esta ley fundamental”.
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TasLA 2. Indicadores econdmicos y demograficos de México

. Sistema Nivel de Ingreso . Nivel de competitividad
Pais I . L. Poblacion
egal Ingresos per capita 2006

Alemania Civil law Alto 34.580 82.485.354 6
Corsejrde' Civil law Alto 15.830 48.294.143 8

Estados Common Alto 43.740 296.496.649 24

Unidos law

México Civil law Medio alto 7310 103.089.133 58

Il AMBITO SUSTANTIVO
DE PROTECCION

Para acotar el objeto de estudio de la presente
investigacion, analizaremos el ambito sustanti-
vo de las marcas, dejando a un lado el aspecto
adjetivo o procesal. El aspecto sustantivo, a pe-
sar de la gran fuerza armonizadora de los trata-
dos internacionales referidos, presenta intere-
santes asimetrias entre los paises que integran
la muestra, ya que, para algunos, es considera-
do como una parte del derecho de la compe-
tencia desleal, y para otros, como una simple

continuacion de la legislacion de patentes.

A.Alemania

Al igual que la legislacién norteamericana, la
alemana considera la legislaciéon de marcas
como parte de la legislacion de competencia
desleal.’® De hecho, para algunos autores ale-

manes la imitacién de signos marcarios es la

- 00

50 Beier, Frederich-Karl et al., German Industrial Property, Co-
pyright and Antitrust Laws, Munich, Max Planck Institute fir
Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, 1996, p.
/AT,

forma mds antigua de competencia desleal.”
Al principio, era un area regulada principal-
mente mediante el derecho penal y luego me-
diante la legislacién general de ilicitos civiles,
pero gradualmente evoluciond en el siglo xix
para convertirse en un cuerpo normativo in-
dependiente. La ley actual fue promulgada en
1994, siendo contemporanea con la mexica-
na,*? pero entré en vigor el primero de enero
de 1995.

Entre los cambios mas notables que figuran
en la ley marcaria vigente (Markengesetz)
destacan que pretende ser un cuerpo norma-
tivo que regule las marcas, las designaciones
comerciales, las indicaciones geograficas y
las apelaciones de origen.”* Otro cambio sig-
nificativo corresponde precisamente a la de-
finicion de lo que constituye una marca y a
la manera como se adquieren los derechos

marcarios.

e
51 Ibidem.

52 La Ley de Propiedad Industrial formalmente entré en vigor
en 1991, pero fue ampliamente reformada en 1994, fecha en
que incluso se le cambié el nombre.

53 Ibidem.
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Conforme a la Markengesetz, una marca pue-
de consistir en casi cualquier signo.>* De he-
cho, la tnica restriccion es que no se trate de
formas que son el resultado de la naturaleza
del producto o que sean necesarias para ob-
tener un resultado técnico o dar valor sustan-
cial al producto.® Inclusive, la proteccion de
formas tridimensionales es una novedad de
la citada ley de 1994. El requisito esencial
consiste en que la marca debe tener la capa-
cidad de distinguir productos o servicios de
una fuente, con respecto de los provenientes
de otra, y que, por tanto, no esté dicha marca
privada de capacidad distintiva.*®

Otra evolucion notable de la ley vigente es
que cambia radicalmente la forma como los
derechos marcarios pueden obtenerse, de-
jando claro que la proteccion derivara: 1) del
registro ante la Deutsches Pantent-und Mar-
kenamt (bpmA); 2) a través del uso en el co-
mercio de la marca y que ésta haya adquirido
vigencia comercial independiente;*” o 3) por
la notoriedad de la marca, en los términos del
articulo 6 bis del Convenio de Paris.*® Lo an-

- 000

54  En particular, puede consistir en palabras, nombres, disefos,
letras, nUmeros, sonidos, formas tridimensionales, la forma
o configuracion de los productos, su empaque, color u otro
elemento que sea capaz de distinguir productos o servicios
de otros.

55 Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 3 (2).

56  Aufenager, Martin et al., Das Deutsche Markengesetz, Munich,
Verlag C.H. Beck, 2006, p. 7.

57 El término utilizado por la ley alemana es Verkehrsgeltung,
lo cual es considerado como equivalente al concepto de
Secondary Meaning en la legislacion norteamericana.

58 Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 4.

terior contrasta con la legislacion mexicana,
que a pesar de reconocer la adquisicion de
derechos mediante la notoriedad del signo
adoptado, lo hace de una manera desarticu-
lada y confusa.*

Ademas, la flexibilidad de la ley alemana es
notable al introducir la nocion de vigencia
comercial independiente, la cual es similar al
concepto de secondary meaning anglosajon.
Otra nueva caracteristica es que para registrar
una marca en Alemania, ya no es necesario
contar con un domicilio en la Republica Fe-
deral Alemana,® lo cual representa un cam-
bio significativo y una evolucién a partir de
conceptos a los cuales la legislacion mexica-
na aun se encuentra muy atada. Otro ejemplo
de esa flexibilidad de la ley —y desde luego
de las autoridades administrativas— es que en
forma similar al requisito de visibilidad que la
ley mexicana impone a las marcas para que
sean registradas,®' la Markengesetz requiere
que una marca sea “representada graficamen-
te”%? para que sea registrada. Sin embargo, tal
disposicion ha sido interpretada por la ppma
para incluir marcas sonoras.®* Ademads, los co-

lores aislados también son registrables, siem-

- 0

59 Aunque sobre este punto se volvera mas adelante, consul-
tese a Ramirez Montes, . C., La tutela de la marca notoria-
mente conocida y de la marca famosa en México: jdilucion o
desilusién?, Colima, Instituto Universitario de Investigaciones
Juridicas, 2006, p. 168.

60 Beier, Frederich-Karl et al., 6p. cit., p. I/A/12.
61  Articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
62  Cfr.Das Deutsche Markengesetz § 8.

63 Beier, Frederich-Karl et al., 6p. cit., I/A/12.
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pre y cuando la utilizacién de dicho color no
derive de una necesidad “técnica, funcional
o razén practica”, y que ademds exista una
practica en la industria de distinguir los pro-

ductos mediante la utilizacion de colores.®

Una diferencia con las otras leyes a comparar
en este estudio es que la Markengesetz dis-
tingue entre impedimentos para el registro de
marca absolutos y relativos. Los impedimen-
tos absolutos son aquellos considerados en
razon del interés publico e incluyen marcas
carentes de capacidad distintiva, marcas que
se han convertido en descriptivas en razén de
su uso corriente para la designacién de cier-
tos productos o servicios, marcas enganosas,
marcas contrarias a la moral y al orden publi-
co, o aquellas que incorporen banderas, escu-
dos, condecoraciones o emblemas oficiales.®
Estos impedimentos deben ser examinados
por la ppva ex officio,®® en virtud del interés
general que existe de evitar confusiones en el

mercado.

Ademas de los impedimentos citados, los lla-
mados relativos tiene la funcién de proteger
intereses privados de terceros, principalmente
los competidores. Dichos impedimentos no
son revisados ex officio, sino que deben ser
invocados por titulares de marcas que recla-
men derechos previos conforme al procedi-

—- 000000
64  Aufenager, Martin et al., 6p. cit., p. 9.

65  Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 8.

66  Beier, Frederich-Karlet al., op. cit., I/A/12.

miento de oposicion, dentro de los tres meses
posteriores a la publicacion del registro. Cabe
hacer notar que el anterior procedimiento de
oposicion ha sido abandonado, para dar paso
a un procedimiento posterior al otorgamiento
de la marca, cuyo propésito tiene la cance-
lacion de una marca otorgada erréneamente
por la bpma en afectacion de derechos de ter-
ceros. Tal procedimiento puede ser iniciado
ya sea 1) por el titular de una marca registrada
idéntica en cuanto al signo y a los productos o
servicios protegidos,®” 2) por el titular de una
marca registrada o en proceso de registro con
la cual el signo propuesto cause confusion,
o 3) cuando exista similitud con una marca
famosa o notoriamente conocida, indepen-
dientemente de la similitud de productos o

servicios.®®

El derecho que adquiere el titular de una mar-
ca, ya sea a través del registro o del uso con-
forme al § 4 de Markengesetz, es el de utilizar
dicha marca o cualquier otra que se le parez-
ca en forma exclusiva, con respecto a los mis-
mos o similares bienes o productos. También
incluye el derecho de utilizar la marca en
empaques, publicidad, papeleria comercial,
ofrecer los bienes que protege, ponerlos en el
mercado o almacenarlos con dicho propésito.
Las marcas notoriamente conocidas, ademads,
otorgan una proteccion contra la dilucién y
explotacion indebida.®

L I
67  Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 9 (2).

68 Cfr.Das Deutsche Markengesetz § 9 (1).

69 Beier, Frederich-Karl et al., 6p. cit.,
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Las marcas, al ser derechos de propiedad inte-
lectual, pueden ser libremente cedidas o ena-
jenadas, ya sea con respecto a todos o algunos
bienes o servicios protegidos.”® EI Markenge-
setz ha abandonado la regla tradicional de la
legislacion alemana relativa a que la marca
s6lo podia ser transferida junto con la propie-
dad del establecimiento comercial. Sobre este
punto, a diferencia de los Estados Unidos, el
estricto control de calidad por parte del licen-
ciatario no es un prerrequisito para la validez
de una licencia de marca. Sin embargo, si el
uso de la licencia produjera el engafo al pabli-
co consumidor, tal conducta seria reprimible
de acuerdo con la ley de competencia desleal
(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb).

Cabe senalar que los nombres o designacio-
nes comerciales (los términos utilizados son
Unternehmenskennzeichen y Werktitel ges-
chiitzt) también son reguladas en la misma
legislacion, siendo la figura legal idénea para
proteger titulos de libros, peliculas, musica-
les, obras teatrales u otras obras similares, en
forma parecida a lo que ocurre en los Estados
Unidos, donde dichos titulos son protegidos
mediante la service mark, pero muy diferente
con respecto a México, donde —como se ha
apuntado antes— son protegidos por la figura
de las reservas de derechos. En Alemania, el
sistema de proteccion a los nombres comer-
ciales previsto en la Markengesetz coexiste
con una limitada proteccién disponible en las
secciones 30 y 37 del Cédigo de Comercio

[ I—
70  Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 27 (1).

Aleman (Handelsgesetzbuch), la cual es espe-
cialmente importante para pequenas empre-
sas. Ademds, las disposiciones generales del
Codigo Civil Aleman (Biirgerliches Gesetz-
buch) se aplican con respecto al uso indebi-
do de nombres de personas, tanto naturales
como juridicas, que no requieren probar ries-
go de confusién y relaciéon competidora con
el demandado.”

B. Corea del Sur

La primera legislacion sobre marcas de Co-
rea del Sur fue un decreto que aplicaba las
leyes japonesas sobre propiedad intelectual
en 1908, s6lo dos afos antes de que el pais
fuera anexado por Japén en 1910. Una vez
independizada, Corea del Sur promulgé su
Constitucién en 1948, su Cdédigo Civil en
1958, su Codigo de Procedimientos Civiles
en 1960, y su Codigo de Comercio en 1962.
Corresponde a ese mismo periodo la primera
legislacion sobre marcas, que data de 1949.7
Dicha ley fue redactada bajo la administra-
ciéon militar estadounidense, pero resultaba
muy confusa e incierta su aplicacion debido
a que utilizaba el sistema anglosajon de first-
to-use, lo que cambi6 en 1958, al adoptarse
el sistema first-to-file, mucho mas acorde con
la tradicién legal de los paises civilistas.” La
ley vigente es la misma de 1949, moldeada

- 0000
71  Cfr. Biirgerliches Gesetzbuch § 12.

72 Chang, Soo-Kil et al., 6p. cit., p. 75.

73 [dem, p.76.
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por las profundas modificaciones de 1958, y
ha sido reformada subsecuentemente en nu-
merosas ocasiones. Por ejemplo, de 1995 a
la fecha ha sido modificada en nueve ocasio-
nes, siendo la mas reciente el 31 de diciem-
bre de 2004.

Del mismo modo que la legislacién estado-
unidense y alemana, la Korean Trademark Act
(kta) indica que su objetivo principal es “con-
tribuir al desarrollo industrial protegiendo los
intereses de los consumidores a través de la
tutela de la reputacion comercial de los titu-
lares de las marcas”.”* En forma similar a la
Markengesetz, el término marca (mark o tra-
demark, utilizados como sindnimos) es utiliza-
do por la k1A para referirse en forma indistinta
a una marca comercial, marca de servicios,
marca colectiva o emblema. Al respecto, nue-
vamente queda manifiesta la confusion de la
terminologia utilizada por la ley de Propiedad
Industrial (Lr)) mexicana.”” En Corea, una mar-
ca puede consistir en cualquier simbolo, letra,
dispositivo o combinacion de éstos. En 1996,
la proteccién marcaria se extendié a los colo-
res en forma aislada; y en 1998 a marcas tridi-
mensionales.”® En particular, tanto las marcas
de servicio como las marcas colectivas, fun-
cionan de forma parecida a lo antes apunta-
do con respecto a los Estados Unidos. Como
una particularidad, los emblemas son marcas

que son utilizadas en actividades sin fines de

I 4000000
74  Cfr. Korean Trademark Act § |.

75 Cfr.Titulo Cuarto de la Ley de Propiedad Industrial.

76  Chang, Soo-Kil et al., 6p. cit., p. 76.

lucro. Ademas, en el 2004 fueron agregados
tres tipos de marca: indicaciones geograficas,
indicaciones geograficas homénimas y marcas

colectivas para indicaciones geograficas.””

Una particularidad del sistema marcario Co-
reano es que la proteccién a las marcas famo-
sas es provista por otra ley, conocida como
Unfair Competition Preventio Act (ucra). Lo
anterior, al igual de lo que sucede en Estados
Unidos y Alemania, confirma la estrecha re-
lacién que tiene el derecho marcario con la
competencia desleal, ya sea aquélla como gé-
nero de ésta o formando parte de la misma
area del derecho. Esta relacion no se aprecia
en el sistema legal mexicano, ya que la pro-
teccion a las marcas pareciera un apéndice de
la proteccion a las invenciones y la conexion
con el derecho de la competencia desleal no
solo es nula, sino impensable para las autori-
dades administrativas, judiciales y para mu-
chos académicos.

Siendo un pais civilista, los derechos marca-
rios se obtienen Unicamente mediante el regis-
tro,”® por lo que el uso no es un prerrequisito
y, en la mayoria de los casos, tampoco provee
una ventaja o prioridad.”® Una disposicién cu-
riosa de la k1A consiste en que si dos marcas
que causen conflicto fuesen presentadas en el
mismo dia, debera iniciarse un procedimiento

de consulta entre las partes involucradas, y en

-_— 2000
77  Cfr. Korean Trademark Act § 2 (1).

78  Cfr. Korean Trademark Act § 8 (1).

79  Chang, Soo-Kil et al., 6p. cit., p. 77.



Oscar Javier Solorio Pérez

caso de no llegar a un arreglo, la procedencia
de una de ellas se determinara por loteria.®
Sin embargo, cabe destacar que conforme a la
UCPA existe otro tipo de proteccion para marcas
no registradas que esta disponible aun para
aquellas que no son consideradas famosas.®'

Al igual que las demas leyes que aqui se com-
paran, conforme a la legislacion coreana, una
marca debe ser distintiva para ser registrable.
En forma muy similar a la Markengesetz, la ka
contempla dos tipos de impedimentos para el
registro de una marca: por “falta de distintivi-
dad” y debido a “impedimentos absolutos”,
siendo ésta dltima categoria la que se refiere a

conflictos con titulares de otras marcas.

Los impedimentos en razén de la falta de dis-
tintividad incluyen: 1) nombres genéricos;®
2) marcas convencionalmente utilizadas en
relacién con ciertos productos o servicios;®
3) marcas descriptivas;® 4) nombres de luga-
res geograficos conspicuos, sus abreviaciones

- 0000000
80 Cfr. Korean Trademark Act § 8 (2).

81  Cfr. Unfair Competition Prevention Act § 1.

82 Marcas que han sido declaradas genéricas incluyen: Aspirin,
Offset,y Jeep. Cfr.S.C. 10 may. 1997,76 Da 1721;S.C. 28 abr.

1987,86 Hu 16;y S.C. 10 nov. 1992,92 Hu 414.

83 Ejemplos de estas marcas que se han vuelto convencionales
incluyen: Napoledn (para cognac); MIN (para medicina); y
Fashion (para ropa).Ver S.C.22 ene. 1985,83 Hu 14;S.C. | |
mar. 1986, 85 Hu 124;S.C. || oct. 1994, 94 Hu 968.

84 Ejemplos de marcas descriptivas incluyen: No More Tears
(en cuanto a su calidad, para shampoo); Ginseng (en cuanto
a los materiales, para jabon); L-830 (en cuanto a su cantidad,
para video); Hitek (en cuanto a su eficacia, para refrigerado-
res); etc. Cfr. S.C. |3 dic. 1983,85 Hu 4;S.C. 12 dic. 1989, 81
Hu 1356;S.C.23 oct. 1990,88 Hu 1007.S.C.28 dic. 1982, 81
Hu 55.

o mapas;® 5) marcas que hagan referencia a
una manera, lugar o nombre comun;®* mar-
cas consistentes en una combinacion simple y
comun;*” y 6) otros signos que no posean su-
ficiente capacidad distintiva.® Ciertas marcas
descriptivas que hayan caido en las categorias
3, 5y 6,y que se vuelvan “notoriamente co-
nocidas” podran ser registradas.?’ Dicha noto-
riedad no podrd ser inferida sélo de la publi-
cidad de que dicho producto ha sido objeto,
sino que tendrd que probarse que la marca
per se es ampliamente conocida por el pabli-
co y no solamente el producto.®

Ademas de los impedimentos referidos, la kA
dispone una larga lista de “impedimentos ab-
solutos”, los cuales incluyen: marcas que imi-
ten emblemas oficiales, marcas engafiosas en
cuanto a su origen, marcas idénticas o simila-
res a una marca famosa, aquellas que contra-
vengan la moral o el orden publico, las que

imiten medallas o premios, las que consis-

- 02000
85 Ejemplos de esta categoria incluyen: Dallas; Paris; Fifth Ave-
nue. Cfr. S.C. 24 nov. 1992, 95 Hu 735;S.C. 24 ene. 1984, 82

Hu 83;S.C. 24 nov. 1992,92 Hu 735.

86 Nombres como Corp,; Inc.; Plaza; o Company caen en esta
categoria. Cfr.S.C. 23 jun. 1987,86 Hu 166;S.C. 27 feb. 1987,
86 Hu 199;5.C. 24 feb. 1987,86 Hu 129;S.C.29 jul. 994,94

Hu 333.

87  Ejemplos incluyen: 123;y V8. Cfr. S.C. 23 oct. 1990, 88 Hu

1007 y S.C. 10 sep. 1985, 84 Hu 39.

88 Casos donde la Suprema Corte Coreana ha declarada la
insuficiente distintividad son: Believe It or Not; E It’s Magic.
Cfr.S.C.28 nov. 1994,94 Hu 173 y S.C. | | nov. 1994,94 Hu

1213.
89  Cfr. Korean Trademark Act § 6 (2).

Cfr.In re Hyundai Automobile Co. Ltd.S.C. 28 dic. 982,80 Hu
59.
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tan en la imagen, retrato o apariencia de una
persona famosa (o su abreviacién, cuando
no se obtenga previamente su consentimien-
to), marcas engafosas en cuanto la calidad o
caracteristicas de los productos, marcas que
causen confusion en el pidblico consumidor,
formas funcionales, marcas que consistan en
una indicacién geografica, marcas registradas
por agentes o representantes de sus verdade-
ros titulares, y marcas que infrinjan los dere-
chos marcarios de otros signos registrados o
con fecha anterior de presentacién.®!

Similar a los Estados Unidos, la kta cuenta con
un procedimiento de oposicién previo al otor-
gamiento de la marca. Las particularidades de
los procedimientos se analizaran mas adelan-
te. Una vez que la marca ha sido registrada,
el titular goza del derecho al uso exclusivo®
con respecto a los bienes y servicios cubiertos
en la solicitud, similar a lo que sucede con
los demas paises que integran la muestra. Un
area en la que la doctrina coreana ha avanza-
do notablemente es en la referente a la utili-
zacién de una marca como uso decorativo. La
Suprema Corte Coreana ha sido sobremanera
indulgente en permitir diversos usos de marcas
cuando esto se hace con propositos decorati-
vos, en lugar de indicacion de la procedencia
de los bienes.” Igualmente, han sido permisi-

vos con el uso de marcas como referencia, es

- 0000
91  Cfr. Korean Trademark Act § 7 (1).

92  Cfr. Korean Trademark Act § 50.

93  Ver casos: Adidas (S.C. 12 abr. 1979, 76 Da 1233); Chanel
(S.H.C. 14 ago. 1997, nim. ndm. 1596.); Personajes Tom &
Jerry y Simpsons (S.C. 18 jun. 1996), 96 nim. 369.

decir, cuando son distribuidos como regalos
o bonos para los clientes como una manera
de publicidad. Sin embargo, si el bien con la
marca protegida es dado como consideracién
a la compra de otro articulo, entonces puede

tratarse de una conducta infractora.?*

Algo que las recientes reformas han abando-
nado es la otrora tipica caracteristica del sis-
tema marcario coreano de las marcas asocia-
das. Recordemos que conforme a las disposi-
ciones que ahora estan derogadas, cuando un
titular de una marca queria registrar una mar-
ca similar a otra ya registrada por él mismo,
debia someter una solicitud de registro de
marca asociada. Este sistema estaba disefiado
para “reforzar” los derechos de los titulares
de las marcas e impedir la imitacién por parte
de terceros. Se debia registrar como “marca
asociada” todo aquel signo distintivo utiliza-
do en forma posterior a la marca principal ya
registrada, a pesar de que se refiriera a bienes
y productos diferentes, mientras correspon-
dieran en la misma clase.” Dichos conjun-
tos de marcas estaban legalmente asociados,
y aunque eran considerados como registros
independientes cada uno, si una marca que
debia ser registrada como asociada era regis-
trada como una marca principal, entonces se
arriesgaba a que fuera anulada® por la Ko-
rean Industrial Property Office (kipo). Debido

| I —
94 S.C.25 Jun. 1999, 98 Hu 58.

95  OMPI, Background reading material on the industrial property
system of the Republic of Korea, Ginebra, Organizacion Mun-

dial de la Propiedad Intelectual, 1996, p. | 10.

96  Antigua disposicion contemplada en § 71 (1) del Korean Tra-

demark Act.
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a su complejidad vy falta de justificacion, di-
cho sistema de las marcas asociadas ha sido
derogado.

C. Estados Unidos

La ley relevante en materia de marcas en los
Estados Unidos es la Lanham Act”” de 1949,
que define a la marca como “cualquier pa-
labra, nombre, simbolo, o signo, o cualquier
combinacién de éstos (I) usada por una per-
sona o (ll) con respecto a la cual una persona
tiene la intencion de usarla en el comercio,
de buena fe, habiendo solicitado su registro”.
Cabe sefnalar que aunque la ley distingue
las marcas comerciales, marcas de servicio,
nombres comerciales, marcas colectivas y
marcas de certificacién,’® aclara que todas
esas modalidades pueden referirse indistinta-
mente como marcas,” lo cual, desde luego,
es mucho mads claro que el término “signos
distintivos”,'® adoptado por la legislacion
mexicana para referirse a similares catego-
rias. Asi, un nombre comercial es cualquier
nombre usado por una persona para identi-
ficar su negocio o vocacion. Las marcas de
servicio, por otra parte, sirven para proteger
titulos, nombres de personajes y otras carac-
teristicas distintivas de programas de radio o

I 4

97 Formalmente, dicha ley corresponde al titulo 15 del United
States Code.

98 Los términos utilizados por la Lanham Act son Trade Name,

Trademark, Service Mark, Certification Mark y Collective Mark.
99 Cfr.15US.C.§ 1127

100 Cfr.articulos 113y 126 de la Ley de Propiedad Industrial.

television, funcién que en México realizan
las reservas de derechos.!

La marca colectiva, a su vez, es una marca
comercial o marca de servicio utilizada por
o cuyo registro ha sido solicitado en buena
fe por una cooperativa, asociacién, organiza-
cién, la cual hace referencia a la pertenencia
o membresia de dicha entidad colectiva. Fi-
nalmente, la marca de certificacion es la ver-
sion norteamericana de las denominaciones
de origen, ya que permiten certificar el origen
regional, materiales usados o modo de manu-
factura, calidad, precisiéon o que la mano de
obra asociada a dichos bienes o servicios fue
llevada a cabo por determinada organizacion
o sindicato.'” Como caracteristica importan-
te, los apellidos y los términos geograficos
pueden ser registrados, pero s6lo cuando po-
seen un inherente caracter distintivo o han
adquirido secondary meaning.'® Asimismo,

los colores en forma aislada pueden ser regis-

- 00000
101 Cfr.articulo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

102 Cfr.15US.C.§ 1127.

103 Secondary Meaning es definido como la conexién en la men-
te del consumidor entre la marca y el proveedor del ser-
vicio (o producto). Dicha cualidad la adquieren, en forma
posterior, las marcas que no son inherentemente distintivas y
que por lo tanto son consideradas descriptivas a efecto de
poder ser registradas en el registro principal de la Oficina
de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Quien reclame
que una marca ha adquirido tal cualidad, tiene la carga de
probar las siguientes circunstancias: |) el tiempo y modo
que se ha usado la marca; 2) la naturaleza y cantidad de pu-
blicidad y promocion; 3) los esfuerzos hechos por el actor
para promover una conexion conciente en las mentes de
los consumidores con su negocio; y 4) el grado en el que el
publico en efecto identifica la referida marca con el actor.
Para mas detalles sobre este tema, cfr. Investacorp, Inc. vs.
Arabian Investment Banking Corporation (Investcorp) E.C.
United States Court Appeals, | Ith Cir.931 F2d 1519, 1991.

Revista de derecho, comunicaciones y nuevas tecnologias. Numero 4, junio de 2010.



Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. GECTI

Estudio comparado de la observancia del derecho de marcas:
Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y México

trados como marca, pero sélo cuando no se
consideran descriptivos.

Tradicionalmente, en Estados Unidos los
derechos sobre una marca se adquirian me-
diante su uso comercial, en conexién con los
bienes o servicios que ampare,'™ lo que se
conoce como el sistema first-to-use. Aunque
todavia corresponde a una de las caracteristi-
cas principales del sistema norteamericano de
marcas, a partir del 16 de noviembre de 1989
es posible solicitar el registro de una marca
sin haberla usado, basado en una intencién
de buena fe en utilizarla (intent-to-use). Aun-
que los derechos de propiedad sobre la marca
quedaran en suspenso hasta que sea usada, y
todavia habrd la posibilidad de que un com-
petidor mantenga derechos superiores en su
area de influencia geogréfica si comienza a
usarla previamente a la fecha de solicitud,
la prioridad del titular de la marca se respe-
ta desde el momento en que es ingresada la
solicitud, y el ejercicio pleno de los derechos
comienza una vez que el registro es conce-
dido.'™ La validez del registro durara diez
anos'’ y sera registrable por periodos suce-
sivos en tanto se mantenga la distintividad de
la marca.

- 0
104 Pattishall, B. W. et al., Trademarks and Unfair Competition,
LexisNexis, 2000, p. 17.

105 El concepto utilizado en la ley es “constructuve use”, lo cual
significa que los efectos del registro se retrotraen a la fecha

de la solicitud.

106 Cfr. 15 US.C.§ 1059.
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La doctrina legal norteamericana es muy con-
sistente con respecto a que una marca no es
una concesion del Gobierno, ni se crea a par-
tir de una invencién o descubrimiento, lo que
la diferencia notablemente de las patentes,
sino que, por el contrario, depende sélo del
uso previo que se haga de ella en el merca-
do."” La doctrina legal norteamericana tam-
bién ha establecido las cuatro clasificaciones
bdsicas para las marcas: 1) genéricas, que ja-
mas deben ser protegidas; 2) descriptivas, las
cuales pueden ser protegidas s6lo mediante
la adquisicion de secondary meaning; 3) su-
gestivas, las cuales son protegidas mediante
uso en el comercio;'® y 4) arbitrarias, las cua-
les son términos inherentemente distintivos y
también son protegidos mediante el simple

uso comercial en el mercado.'®

En forma posterior a la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
el presidente Clinton firmé en diciembre de
1993 la legislacion doméstica que lo imple-
mentaba."® Dicha ley endurecia las reglas
para registrar marcas descriptivas. A este res-
pecto, cabe destacar la claridad con la que la
legislacion y jurisprudencia han establecido
criterios uniformes y predecibles, contrario a

- 000000
107 Pattishall, B.W. et al., op.cit., p. 1 7.

108 En el caso de las demas jurisdicciones que no pertenezcan al
sistema de derecho consuetudinario, debe entenderse que

son protegidas mediante registro.

109 Partridge, M.V. B., Guiding Rights. Trademarks, Copyrights and

the Internet, Lincoln, NE,iUniverse, Inc., 2003, p. 43.

10 Partridge, M.V.B. 6p.cit., p. 71.
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lo que sucede en México. El subcapitulo pri-
mero de la Lanham Act determina cudles mar-
cas no seran registrables ante la United States
Patent and Trademark Office (Uspto). Entre de
ellas se incluyen:

1. Marcas que consistan en elementos inmo-
rales, descriptivos o escandalosos, o que
constituyan una falsa indicacion relaciona-
da con la procedencia de vinos.'"

2. Marcas que imiten la bandera u otro es-
cudo oficial de los Estados Unidos u otra
entidad publica.'?

3. Marcas que consistan en la imagen, retrato
o firma de un individuo vivo o de un pre-
sidente de los Estados Unidos durante su

vida o la de su viuda, en su caso."?

4. Marcas que imiten otra previamente regis-
trada, en proceso de registro o usada ante-
riormente en los Estados Unidos, con rela-
cion a productos o servicios similares, con
el propésito de causar confusion, error o
engaho.'"*

5. Marcas consideradas como términos des-
criptivas.'’

- 4
11 Cfr. 15US.C.§ 1052 (a).

112 Cfr. 15 US.C.§ 1052 (b).
113 Cfr. 15 US.C.§ 1052 (c).
14 Cfr. 15US.C.§ 1052 (d).

115 Cfr. 15 US.C.§ 1052 (e).
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Este Gltimo apartado es necesario verlo con
especial detenimiento, ya que conforme al §
1052 de la Lanham Act, seran consideradas
como descriptivas las siguientes marcas:

a) meramente descriptivas 0 meramente en-
ganosas;

b) principalmente descriptivas geografica-
mente;

c) principalmente enganosas geograficamen-
te; 116

d) las que constituyan principalmente un
nombre o apellido;

e) elementos que son, vistos en su conjunto,
funcionales.

Un ejemplo importante de marcas funcionales
es el color, el cual por si solo puede constituir
una marca."’” En efecto, dichas marcas sera
posible registrarlas en el registro suplemental
que al efecto lleva la Uspto, siendo el Gnico
requisito que se trate de una marca “capaz de
distinguir los bienes o servicios del solicitante
y que no sea registrable en el registro prin-
cipal”.'"® Lo extravagante de dicha disposi-
cion legal tiene sus origenes en 1920, cuando
fue creada con el propésito de permitir a los
usuarios norteamericanos registrar una marca
en paises extranjeros donde existia el prerre-
quisito del registro en el pais de origen."”?

- 000000
116 Cfr.In re Wada, 194 F.3d 1297 Fed. Cir., 1999.

117 El color en forma aislada sera protegido como marca cuan-
do es utilizado como elemento distintivo y no tiene una
funcionalidad especifica. Cfr. Qualitex Co. vS. Jacobson Products
Co, Inc.514 US. 159, 1995.

118 Cfr.15 US.C.§ 1052 (f).

119 Pattishall, B.W. et 4l., 6p. cit., 106.
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El registro suplemental no confiere los mis-
mos beneficios que el principal; sin embar-
go, confiere el derecho de entablar una de-
manda y de pedir dafos y perjuicios contra el
infractor.'® Ademas, con respecto a las men-
cionadas marcas descriptivas, queda abierta
la posibilidad de que una vez que adquieran
el referido secondary meaning, podran ser
registradas en el registro principal, excepto a
lo que se refiere a las marcas principalmente
enganosas geograficamente y las considera-
das como funcionales.”' Cabe destacar que
habiendo sido inscrita en el registro principal
por cinco afos y utilizada de forma continua,
el signo distintivo queda inmune a cualquier
reclamacién en cuanto a su falta de distinti-
vidad (incontestability) y constituye evidencia
concluyente de los derechos exclusivos del
titular,' a menos que tal distintividad se di-
luya o la marca termine por convertirse en un

término de uso genérico.'”

La referida ley coexiste con otras leyes lo-
cales de marcas, por lo que no es la Unica
legislacion relevante.'?* Ademas, el princi-
pal interés de la legislacion estadounidense
es proteger al publico de practicas engafo-
sas en el mercado, mientras que el interés

secundario es proteger los derechos de los

- 02000
120 Ibidem.

121 Cfr. 15 US.C.§ 1052 (a).

122 Pattishall, B.W. et al., 6p. cit., p. 96.

123 Ver Park’N Fly, Inc. vs. Dollar Park and Fly, Inc. 469 U.S. 189,

1985.

124 Partridge, M.V. B,, 6p. cit., p. 43.
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titulares de las marcas como una indicacion
de la fuente o procedencia'* del producto o
servicio.

Muchos estados de la Unién Americana pro-
veen una proteccion adicional antidilucion
en el dmbito federal. Ademas de la Lanham
Act, existe también desde el 16 de enero de
1996 la Trademark Dilution Trademark Act, la
cual tiene como propésito proteger las marcas
contra el uso comercial que se haga de ellas
con la intencion de “aprovecharse de su repu-
tacion o diluir su distintividad”.'?® La dilucion
puede darse por ensuciar la reputacion,'”
empanar o disminuir la fuerza distintiva de
la marca,'”® y no necesariamente consiste en
la infraccion de ésta.’”® Adicionalmente, se
cre6 la Anticybersquatting Consumer Protec-
tion Act (Acpa)'*® en noviembre de 1999, para
brindar proteccién adicional a los titulares de
marcas contra la practica de registrar nombres
de domino con la intencion de demandar una
cantidad a cambio de su transferencia. Dicha
disposicion establece una lista no exhaustiva
de factores que los tribunales deben conside-
rar para determinar si existe mala fe por par-
te del demandado. Ademas, permite ejercitar

4

125 Ibidem.

126
127

Cfr. 15 US.C.§ 1125 (c) (1).

Cfr. Deer & Company vs. MTD Products, Inc. 41 F3d 39,
1994.

128 Los términos utilizados son: tarnishment, blurring y diminis-

hing, respectivamente.

129 Cfr.Jean Patou, Inc. vs. Jacqueline Cochran, Inc., 201 F. Supp.

861,867,S.D.N.Y, 1962.

130 Cfr. 15 US.C.§ 1125 (d).
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acciones in rem,"" ante la dificultad de esta-
blecer jurisdiccion personal sobre el deman-
dadoy las dificultades de emplazarlo a juicio.

La definicion de marca prevista por la legis-
lacién estadounidense es bastante amplia en
comparacion con la de los paises que inte-
gran la muestra, ya que ésta es definida como
“cualquier signo que sirva como indicador de
procedencia”.’*

También cabe recordar que en forma pecu-
liar al sistema legal anglosajon, el ambito de
proteccion a las marcas es frecuentemente
delimitado por los precedentes judiciales.’
Por ultimo, es de destacar la vision que en
ese pais se tiene de la legislacién marcaria,
pues ésta es vista como una parte especial de
otra rama del derecho mds general: el dere-
cho de la competencia desleal. El consenso
en Estados Unidos es que los asuntos relativos
a marcas son, en esencia, asuntos relativos a
la competencia desleal,'** situacion que coin-

cide con la posicién alemana y coreana.

D. México

Conforme a la legislaciéon mexicana, pueden
ser considerados como marca Unicamente

I
131 Cfr. 15 US.C.§ 1125 (d) (ii) (A).

132 Cfr. Copyright Act § 101.

133 Con respecto a la distintividad, Cfr. Marilyn Miglin Model
Makeup, Inc. vs. Jovan, Inc. 224 US.PQ. 178 (1984); In re
Nantucket, Inc. 677 F2d 95, 1982, y Société Vinicole de
Champagne vs. Mumm 143 F.2d 240 (2d Cir. 1944).

134 Pattishall, B.W. et al,, 6p. cit., p. 4.
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signos visibles'?> que sean suficientemente
distintivos, como las formas tridimensiona-
les, la razén social o el nombre legal de las
empresas, asi como el de personas fisicas.'*
Lo anterior es mds limitado en comparacion
con lo que se considera como una marca re-
gistrable en otras jurisdicciones, como se ha
puesto de manifiesto lineas arriba, pudiendo
registrarse signos susceptibles de representa-
cion grafica, aunque por si mismos no sean
visibles,”” como elementos auditivos'® e in-
cluso olfativos.'**

Con respecto a las marcas tridimensionales,

cabe destacar que aparece una de las prime-

—
135 Articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

136 Articulo 89 de la Ley de Propiedad Industrial. Pueden cons-
tituir una marca los siguientes signos:|.- 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;
Il.- Las formas tridimensionales; lll.- Los hombres comer-
ciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
no queden comprendidos en el articulo siguiente, y IV.- El
nombre propio de una persona fisica, siempre que no se
confunda con una marca registrada o un nombre comercial
publicado.

137 Casado Cervino, A,, El Sistema Comunitario de Marcas. Nor-
mas, Jurisprudencia y Prdctica, Valladolid, Editorial Lex Nova,
2000, p. 117.

138 El Lanham Act y estadounidense protege y el code de la pro-
priété intellectuelle francés, por ejemplo, protegen elementos
auditivos, aunque en el caso francés, se requiere que pue-
dan ser representados graficamente.

139 Al respecto recuérdese como ejemplo la compaiiia holan-
desa Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing que
obtuvo un registro comunitario de marca en la Unién Euro-
pea, bajo el nimero de registro CTM 428870, R 156/1998-
2, con respecto al olor de pasto recién cortado (freshly cut
grass) aplicado a pelotas de tenis. Cfr. decision del Segundo
Tribunal de Apelaciones de la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interno de la Union Europea del | | de febrero de
1999, bajo el expediente R 156/1998-2.
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ras inconsistencias legislativas, al confundir la
distintividad con la originalidad, con respecto
a las marcas tridimensionales, como lo hacen
algunos tratadistas'*® que también confunden
la distintividad con la novedad''. La Lpi es-
tablece que no seran registrables las formas
tridimensionales que sean del “dominio pu-
blico” o que se hayan hecho “del uso comdn”
y aquéllas que “carezcan de originalidad”.™?

Como en el caso de las leyes extranjeras antes
aludidas, la propia LPI contiene un catalogo
de elementos que no son registrables y que en
gran medida son consistentes con el articulo 6
ter del Convenio de Paris.'* También se esta-
blecen prohibiciones generalmente aceptadas
en todos los paises, pues de acuerdo con la Lpi
no pueden constituir una marca diversos ele-
mentos como términos técnicos o de uso co-
mun, formas tridimensionales del dominio pu-
blico o con caracteristicas descriptivas, letras,
nimeros o colores aislados, traducciones o
variaciones de palabras no registrables, es de-
cir, elementos que son genéricos o descripti-
vos.'** Tampoco se pueden reclamar derechos
marcarios sobre elementos de tipo geografico

- 000000000000

140 Vinamata Paschkes, C., La propiedad intelectual, México, D. F,
Trillas. 2003, p. 288.

141 [dem, p.229.

142
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Fraccion Il del articulo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.

El articulo 6 ter establece las prohibiciones en cuanto a los
emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas
de organizaciones intergubernamentales. Compararlos con
las prohibiciones contenidas en las fracciones VI, VIII y IX
del articulo 90 de la LPI.

Cfr. fracciones II, lll, I,V y VI del articulo 90 de la Ley de
Propiedad Industrial.
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o aquellos que induzcan al error,' asi como
elementos que hagan referencia a la identidad
de una persona, sin su consentimiento, y, des-
de luego, tampoco podra constituir una mar-
ca signos que sean iguales o semejantes en
grado de confusion a otra ya registrada, ya sea
por prioridad nacional o extranjera, o porque
se trata de una marca famosa o notoriamente
conocida.'®

Sin embargo, cabe destacar algunas particu-
laridades a las prohibiciones antes referidas,
pues ademas de las mencionadas, la Lpi no
protege como marca los signos animados o
cambiantes (por ejemplo los hologramas), ni
a ciertos elementos que son materia de la pe-
culiar institucion de la legislacién de propie-
dad intelectual mexicana, llamada “reservas
de derechos”,'* a la cual nos referiremos mas
adelante con mayor profundidad.

- 0000000

145 Conforme a las fracciones X y Xl del articulo 90 de la Ley
de Propiedad Industrial, no seran registrables como marca
“X. Las denominaciones geograficas, propias o comunes,
y los mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos,
cuando indiquen la procedencia de los productos o ser-
vicios y puedan originar confusién o error en cuanto a
su procedencia; XI. Las denominaciones de poblaciones o
lugares que se caractericen por la fabricacion de ciertos
productos, para amparar éstos, excepto los nombres de
lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e
inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
[...] XIV.Las denominaciones, figuras o formas tridimensio-
nales, susceptibles de engafar al publico o inducir a error,
entendiéndose por tales las que constituyan falsas indica-
ciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de
los productos o servicios que pretenda amparar”.

Cfr. fracciones XV, XV bis, XVI, XVII del articulo 90 de la
Ley de Propiedad Industrial, en relacién con el articulo 6
bis del Convenio de Paris, el cual provee proteccion a las
marcas notoriamente conocidas.

146

147 Cfr.fracciones | y Xlll del articulo 90 de la Ley de Propiedad

Industrial.
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En este sentido, la marca otorga el derecho
exclusivo de usar el signo distintivo registrado
excluyendo a todos los demds de usar cual-
quier otro idéntico o en grado de confusion.
A este respecto, nos parece grave que la Lpl
vigente desde 1991 no diga en forma clara
y categorica los derechos que la marca con-
fiere, sino que éstos se deducen de la lectura
de las infracciones administrativas que ella
contiene. Lo que si hace la ley es definir a la
“marca”'*® como todo signo visible que distin-
ga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado, pudiendo

constituir marcas validas las siguientes:'*°

1. Las denominaciones vy figuras visibles, su-
ficientemente 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;

2. las formas tridimensionales;

3. los nombres comerciales y denominacio-
nes o razones sociales, siempre que su re-

gistro no esté expresamente prohibido; y

4. el nombre propio de una persona fisica,

siempre que no se confunda con una mar-

| E——

148 Aunque puede decirse que esta es una definicion amplia e
inclusiva de “marca”, debe aclararse que la definicion an-
terior, contenida en el articulo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial, ubicada en el capitulo | [de las marcas] del titulo
IV de dicha ley, denominado “de las marcas y de los avisos y
nombres comerciales” [sic], corresponde mas ampliamente
a “signo distintivo”.

149 Articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
150 Articulo 89 de la Ley de Propiedad Industrial.
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ca registrada o un nombre comercial pu-
blicado.

Al respecto la jurisprudencia en México no ha
sido particularmente clara, pero algunos tribu-
nales se han pronunciado en forma aislada en
el sentido de que no son registrables como mar-
cas las denominaciones, figuras o formas tridi-
mensionales que, considerando el conjunto de
sus caracteristicas, sean descriptivas de los pro-
ductos o servicios que traten de protegerse. '’

La Lpi también contempla una proteccion es-
pecial para los avisos comerciales cuya titula-
ridad se obtiene al igual que las marcas, me-
diante su registro. Dicha figura se encuentra
regulada por los articulos 99 al 104 de la pi,
la cual considera como aviso comercial lo si-
guiente: “las frases u oraciones que tengan por
objeto ‘anunciar” al publico establecimientos
0 negociaciones comerciales, industriales o
de servicios, productos o servicios, para dis-
tinguirlos de los de su especie”.'>

Para todo propésito practico, a los avisos co-
merciales les son aplicables las mismas dis-
posiciones que a las marcas,'” pero dado
que el texto antes trascrito esta redactado en
términos tan amplios, permite al solicitante

defender la procedencia del aviso presentado

- 00000

I51 Marcas, no procede el registro de figuras tridimensionales si
son descriptivas del producto. Novena Epoca. Noveno Tribu-
nal de Circuito en materia Administrativa del Primer Circui-
to.Amaro en revision 3349/2000 del 25 de enero de 2001.

152 Articulo 100 de la Ley de Propiedad Industrial.

153 Articulo 104 de la Ley de Propiedad Industrial.
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a registro en casi cualquier caso.”* La asimi-
lacién de los avisos comerciales es mayor a
partir de la tpi vigente y de que en el pasado
los avisos no podian ser renovados después
de diez anos, pudiendo ahora ser renovados
por periodos sucesivos igual que las marcas.

Nos parece que hay situaciones donde la
ley y la autoridad administrativa no han de-
finido criterios claros para evitar el abuso de
esta figura, pues en ocasiones se registran fra-
ses u oraciones que entrafian una afirmacion
factual, que en atencién a la legislacion del
consumidor deben ser veraces y comproba-
bles,'>> puesto que en de otro modo se estaria
legitimando el engafo'® al puablico consu-
midor. Pensemos en las frases “la pizza mas
grande de México”, “El refresco oficial de la
seleccion mexicana”, “solo la leche materna
es mejor que” ;No entraian también una po-
derosa afirmacién cuya veracidad estd en el
mejor interés de la sana competencia econo-
mica y del pdblico consumidor? Parece que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

154 Jalife Daher; M., Comentarios a la Ley de Propiedad Indus-
trial. México, D.F: Editorial Porrua, 2002, p. 268.

155 Articulo 32 de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor:
“La informacion o publicidad relativa a bienes, productos
o servicios que se difundan por cualquier medio o forma,

deben ser veraces, comprobables [...]”

156 Articulo 32 de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor:
“[...] se entiende por informacion o publicidad engafosa
o abusiva aquella que refiere caracteristicas o informacion
relacionadas con algln bien, producto o servicio, que pu-
diendo o no ser verdaderas, inducen al error o confusidon
por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o

tendenciosa en que se presentan’.
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(IMPI) no siempre comparte este criterio ni tie-
ne presente la ley de proteccion al consumi-
dor, puesto que, por otra parte, no tiene facul-
tades para aplicarla.

Vale la pena mencionar que segin la tpi, el
aviso comercial puede anunciar 1) produc-
tos o servicios o 2) establecimientos o ne-
gociaciones. En éste Gltimo caso, sean éstos
de la naturaleza que fueren, se consideraran
comprendidos en una clase especial comple-
mentaria de la clasificacion de Niza." En tal
caso, el registro no amparara productos o ser-
vicios, “aun cuando estén relacionados con
el establecimiento o negocio”. Tal disposicion
nos parece un completo desatino, sobre todo
atendiendo a la Gltima version de la clasifica-
cion de Niza, que extiende las clases de 42 a
45, ampliando las que se refieren a servicios
y, por tanto, siendo mas facil la clasificacion
de cualquier aviso comercial en cualquiera de
las once clases de servicios. Ademas, la diso-
ciacion del producto o servicio con el estable-
cimiento produce complejos y absurdos esce-
narios donde, por ejemplo, un restaurante ten-
ga los derechos sobre un aviso comercial con
respecto a la clase 42 (servicios para proveer
alimentos y bebidas), mientras que otro tenga
la titularidad del mismo aviso comercial con
respecto al establecimiento. Por desgracia, tal
escenario nos parece tan absurdo como poco
probable que suceda.

- 00000000
I57 Articulo 102 de la Ley de Propiedad Industrial.
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La ley mexicana también otorga proteccion a
los nombres comerciales, que si bien de suyo
pueden constituir una marca conforme al ar-
ticulo 89 de la Ley de Propiedad Industrial
(Lp1),"*® tienen una forma especial de proteccion
sefialada en los articulos 105 a 112 esta ley. En
efecto, el numeral 105 senala lo siguiente:

El nombre comercial de una empresa o es-
tablecimiento industrial, comercial o de ser-
vicios y el derecho a su uso exclusivo esta-
ran protegidos, sin necesidad de registro. La
proteccion abarcard la zona geografica de la
“clientela efectiva” de la empresa o estableci-
miento al que se aplique el nombre comercial
y se extenderd a toda la Republica si existe
“difusion masiva y constante” a nivel nacional
del mismo [sic].

Es decir, el nombre con el que el establecimien-
to es conocido serd protegido sin necesidad de
su publicacién, que podra solicitarse al imp1. En
la practica, las solicitudes de publicacién de
nombre comercial son tratadas en forma idén-
tica a las de registro de marca, y los efectos son
muy similares para todo efecto practico.

Il Conclusiones

El andlisis anterior nos muestra que si bien
existen asimetrias importantes a pesar del

poder armonizador de los tratados interna-

- 02000

158 Articulo 89 de la Ley de Propiedad Industrial:*“Pueden cons-
tituir una marca los siguientes signos: [...] lll. Los nombres
comerciales y denominaciones o razones sociales [...]”
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cionales en la materia, comparativamente la
legislacion mexicana requiere de mayor co-
herencia y consistencia que permita una me-
jor interpretacion de los preceptos sustantivos
en ella plasmados.

A nivel sustantivo, y a pesar de las natura-
les variaciones entre cada uno de los paises,
existe una gran consistencia con respecto a
las puede constituir una marca, debido a la
influencia del Convenio de Paris y de Apric.
No obstante, existen diferencias notables en
cuanto a la naturaleza de la proteccién mar-
caria, ya que en Alemania y Estados Unidos
es considerado como parte del derecho de la
competencia desleal, lo que le da otra dimen-
sion a las disputas relativas a signos distinti-
vos, independientemente de las diferencias
en los sistemas legales de los referidos paises.
Esta relacion entre el derecho de la compe-
tencia desleal y el derecho de marcas, que en
los demas paises se aprecia en forma tan na-
tural, es menos clara en el caso de Corea del
Sur y francamente borrosa o inexistente en el

Ccaso mexicano.

La revision del marco socioeconémico de los
paises cuyos sistemas legales se compararon
nos parece también relevadores indicadores
de un sistema legal mas avanzado que ha te-
nido el beneficio de la experiencia y del per-
feccionamiento a través del tiempo. El caso
de Corea del Sur es en extremo ilustrativo,
dado el vertiginoso desarrollo de su legisla-
cién marcaria en los dltimos treinta anos, un

periodo relativamente corto. La comparacién
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de los sistemas brevemente analizados en
este trabajo brinda una perspectiva para que
el lector pueda obtener sus propias conclusio-
nes y determinar por si solo si la regién, y en
particular México, estd cumpliendo con los
estandares internacionales de observancia,
por un lado, y por el otro, si esta utilizando la
legislacion en materia de propiedad intelec-

tual como una herramienta para el desarrollo.
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