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Introduccidn

En una economia de libre mercado, donde la globalizacibn ha expandido el
comercio por todas las partes del mundo, las proteccion a las marcas constituyen
una necesidad para garantizar la libre y sana competencia. Las empresas invierten
grandes cantidades en publicidad para posicionar su marca por diversos medios de
comunicacion, desde los tipicos anuncios publicitarios en medios analogos
(periddicos, revistas, vallas publicitarias, etc.), hasta los diversos medios digitales
gue existen (en tabletas, celulares, en juegos, aplicaciones, en dispositivos de
realidad virtual aumentada, etc.).

El objetivo actual de las empresas es lograr distinguirse en el mercado, a
través del uso de marcas no tradicionales, que apelen a los diferentes sentidos de
los consumidores para asi llamar su atencion. Por su parte, los abogados
especialistas en propiedad intelectual tienen el objetivo de buscar la adecuada
proteccion a las marcas no tradicionales en los distintos sistemas juridicos de
propiedad intelectual. Por ello, el objetivo general del presente trabajo es analizar la
proteccion de las marcas no tradicionles en México, y en particular, la proteccion a
las marcas animadas o en movimiento.

Algunos ejemplos de marcas no tradicionales son: el sonido de las
motocicletas Harley Davidson, el tono de celular Nokia, las marcas animadas o en
movimiento de los estudio de cine “Columbia”y “20th Century Fox Film Corporation”
gue aparecen al inicio de todas sus peliculas, e incluso algunos paises otorgan
proteccion a los colores, como al rojo Ferrari.

Con la llegada del Internet y la era digital, las marcas animadas o0 en
movimiento se volvieron algo de uso comun. Este tipo de marcas las encontramos
desde que prendemos un dispositivo mévil, cuando abrimos una aplicacién del
celular, en diversas paginas de internet, y practicamente en cualquier lugar que
cuente con la tecnologia y medios necesaria.

Las marcas en movimiento se diferencian de las marcas tradicionales al ser
marcas dinamicas, lo cual las vuelva mas atractivas, y las distingue frente a las de

los competidores. Por ello, hoy en dia, son utilizadas por diversas empresas, como



estrategias publicitarias para posicionarse en la mente de los consumidores, y en el
mercado; sin embargo, en nuestro pais no existe una proteccioén de manera expresa
a las marcas animadas en movimiento.

Por lo anterior, desde antes de las reformas de 2018 a la Ley de la Propiedad
Industrial, y hasta la fecha, las marcas animadas o en movimiento han buscado la
proteccion ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en otras figuras
juridicas como lo son los disefios industriales, que aunque no responden a la
naturaleza de las marcas, ni a la proteccion que éstas otorgan, al menos brindan
cierta certeza juridica a sus titulares e inversionistas.

Para comenzar profundizar en la materia, en el primer capitulo se estudian
los antecedentes de las marcas por medio del método historico, que nos brindara
un panorama sobre la evolucion histérica de las marcas y su proteccion con el paso
del tiempo. Ademas, también se abordara la importancia de la propiedad intelectual,
presentando el impacto econdmico que generan las industrias creativas y culturales
de los diferentes estados.

En el segundo capitulo se estudiara el marco conceptual de las marcas, en
particular, las definiciones, sus funciones, asi como el esclarecimiento de las marcas
tradicionales y las no tradicionales.

En el tercer capitulo titulado “La propiedad intelectual en la era digital”, para
un mejor entendimiento de la era digital, se realiza una breve historia del Internet;
se enuncian algunos conflictos legales que surgieron con éste; y se realiza el
planteamiento del problema que ocupa la presente investigacion: el reconocimiento
y proteccion de las marcas no tradicionales en México, en particular, las marcas en
movimiento.

Finalmente, como resultado del presente trabajo, y derivado del método
comparativo, se realizan dos propuestas de intervencidbn consistentes en
propuestas del texto legislativo aplicable a las marcas no tradicionales, con el
objetivo de buscar la proteccion de las marcas animadas o0 en movimiento, a partir
de los elementos formales para la solicitudes de registro de marca establecidas en

el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.
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Antecedentes y Justificacion
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Capitulo 1. Antecedentes y Justificacion

El Internet y las telecomunicaciones han sido fendmenos que han marcado la
historia en el paso de la sociedad de la informacién a la sociedad del conocimiento,
ha sido considerada una revolucion tecnoldgica que marca el fin del siglo XX, y que
abre paso al siglo XXI. La aparicion y evolucién del Internet ha tenido un papel
fundamental, pues se ha convertido en un instrumento esencial de comunicacion,
en una de las principales fuentes de informacién, y en una plataforma para la

compra y venta de productos y servicios.

La red de redes, ha permeado tanto a los sectores académicos, econémicos
y sociales, que naturalmente ha generado nuevos retos para el derecho; y en
especifico, para la propiedad intelectual. La naturaleza del internet ha permitido abrir
nuevos canales de comunicacion para ofrecer productos determinados bajo cierta

marca; sin embargo, también ha influido en la venta de productos falsificados.

Gracias al desarrollo acelerado de las tecnologias de la informacion y
comunicacion, los derechos de propiedad intelectual han adquirido mayor
trascendencia debido a que la innovacién y el desarrollo que fomentan, en la
mayoria de los casos, implica una fuerte inversion econémica, que preocupa a los
inversionistas, empresarios e investigadores, quienes buscan proteger sus

invenciones o creaciones por diversos medios.

La propiedad Intelectual es toda creacion del intelecto humano. En el
“Glosario sobre estadisticas de propiedad industrial”1, la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) define la propiedad intelectual de la siguiente

manera.

Creaciones de la mente, como invenciones, obras literarias y artisticas y

1 “Glosario sobre estadisticas y propiedad industrial”, OMPI, Suiza, [fecha de consulta: 15 de agosto

de 2017], disponible en: http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html.



simbolos, nombres, imagenes y disefios utilizados en el comercio. La P.l. se
divide en dos categorias: la propiedad industrial, que incluye patentes,
marcas, disefios industriales e indicaciones geograficas de origen, y el
derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poemas
y obras de teatro, peliculas, obras musicales, obras artisticas, como dibujos,
pinturas, fotografias y esculturas, y disefios arquitectdnicos. Los derechos
conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes
0 ejecutantes sobre sus interpretaciones o0 ejecuciones, los de los
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos

de radiodifusion sobre sus programas de radio y television.

Uno de los principales objetivos de la propiedad intelectual es otorgar
derechos que incentiven a los artistas e inventores a impulsar su creatividad, y
seguir innovando de tal forma que puedan seguir enriqueciendo la vida cultural y el
desarrollo de un pais. Dentro de estos derechos, se encuentran los derechos de
propiedad industrial y los derechos de autor; antes de exponer la definicion de cada
uno, resulta valioso remitirnos a ciertos antecedentes histéricos de los derechos de

propiedad intelectual.

1.1 Evolucion de la Propiedad Intelectual

La historia de la propiedad intelectual es la historia sucesiva de los avances de la
ciencia, “esta unida al desarrollo tecnoldgico y por supuesto a la importancia que el
hombre le da a sus creaciones, asi como la relevancia econdmica que las
creaciones han adquirido con el tiempo™2; por lo anterior, no hay un desarrollo lineal
de los derechos de propiedad intelectual; en el mundo antiguo, la proteccion a la

creatividad humana mezclaba las patentes y los derechos de autor.

Manuel Becerra indica que se pueden identificar dos instituciones como

2 Becerra, Manuel, La propiedad intelectual en transformacion, México, Porraa, 2009, p. 1.



antecedentes: los derechos sobre los inventos, que son conocidos como patentes,
y los derechos que tienen los autores sobre sus creaciones, que son los derechos
de autor; sefiala que estos modelos juridicos han sido la base para proteger la

propiedad intelectual.

La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que posee una
persona sobre una invencion o un signo distintivo en un tiempo y territorio
determinado. Dentro de éstos derechos se encuentran: 1) las invenciones, que las
podemos encontrar como patentes o modelos de utilidad; 2) los disefios industriales,
dentro de los cuales encontramos los modelos industriales y los dibujos industriales;
y 3) los signos distintivos, dentro de los cuales se encuentran las marcas, avisos y
nombres comerciales. Estos derechos se otorgan por el estado como un privilegio

de explotacién exclusiva a su titular.

El derecho de autor, de acuerdo con la legislacion mexicana, es el
reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y

artisticas, por virtud del cual otorga derechos morales y patrimoniales.

De manera enunciativa, dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor,
encontramos el reconocimiento a los derechos conexos que tienen los artistas,
intérpretes, ejecutantes, editores, productores de fonogramas y videogramas, asi
como los organismos de radiodifusion; y otras figuras de propiedad intelectual, tales
como, las expresiones de culturas populares y simbolos patrios, las reservas de
derecho al uso exclusivo, el derecho a la propia imagen, las bases de datos no
originales, el ISBN (Numero Internacional Normalizado del Libro), y el ISSN

(Numero Internacional Normalizado para Publicaciones Periodicas).

Por su parte, Oscar Solorios, refiere que la propiedad intelectual como la
conocemos en México surge con la creacion de las tres principales figuras de

proteccién a las creaciones intelectuales: derechos de autor, patentes y marcas, en

3 Solorio, Oscar, Derecho de la propiedad intelectual, México, Oxford University Press, 2014, p. 2.
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ese orden. Por la relevancia que para el presente estudio, a continuacion se

abordaran los antecedentes de las marcas.

1.1.1 Marcas

El origen de las marcas se remota a épocas antiguas, mucho antes del
reconocimiento de la rama de la Propiedad Intelectual, se utilizaba para distinguir el
origen de los productos; sin embargo, el derecho de marcas moderno se desarrolld

después de las patentes y los derechos de autor.

Los griegos marcaban sus obras de arte, estatuas, vasos, piedras e incluso
monedas con su hombre. Por su parte, los romanos utilizaban las marcas “como
una 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’s para

distinguir materiales de construccién, ollas de cocina, quesos, vinos, entre otros.

En paises del Lejano Oriente, como China, Egipto y Mesopotamia, las marcas
eran utilizadas para sefalar el origen de los productos, el destino o la propiedad de
éstos, sobre todo aquellos que eran comercializados internacionalmente; de esa
forma, los artesanos u obreros podian recibir una contraprestacién econémica por

su trabajo.

Las lamparas de aceite de la marca “Fortis” eran los principales articulos de
exportacién de Roma, fueron de los primeros objetos producidos en masa, y fue tal
su popularidad, que la marca fue copiaday reproducida en todo el imperio. En China
se utilizaba el nombre de los fabricantes, el lugar de fabricacion y el destino de los
productos en las piezas de porcelana. En Egipto y Mesopotamia, se imprimia en
diversos materiales de construccion, el nombre del monarca reinante o algin

simbolo que identificara el destino de los materiales.

4 Solorio, Oscar, op.cit., p. 4.



En los inicios, el derecho de marcas parecia estar mezclado con el derecho
de autor, sin embargo, la diferencia estaba en su funcion: las marcas se crearon
para otorgar el control a los artesanos de poder identificar sus obras, y en su caso,

de contabilizarlas.

Los romanos tenian la Lex Cornelia, que sancionaba el uso del nombre falso,
y la falsificacién de una marca; bajo la dictadura de Sila, dicha ley le daba la opcién
a las victimas de elegir entre la accién iujuriarum para reclamar el dafio a la
personalidad, o la accion doli para reclamar el resarcimiento del dafio patrimonial;

adicional a ello, se encontraban las acciones penales.

En la Edad Media, las marcas eran utilizadas en su mayoria como un sistema
de informacién sobre los servicios que se ofrecian en las diversas ciudades; de esa
manera, los peregrinos, a pesar de no hablar el mismo idioma, podian entender con
las marcas de las puertas o entradas, los servicios y productos que ofrecian en las
ciudades, asi como su disponibilidad. También, desde esta época comenzoé la
costumbre de marcar el ganado, para identificar el rancho o ganaderia de origens.
Ademas, también marcaban los bienes que estaban destinados al comercio

internacional, principalmente en la “Ruta de la Seda’s.

Las marcas comenzaron a ser parte de un sistema corporativo, donde se
exigia su uso obligatorio en los productos, para que ademas de identificar al
artesano, las corporaciones oficiales pudieran verificar si éstos habian cumplido con
las normas aplicables a su oficio o arte, en aras de proteger al consumidor, y
asegurar los tributos aplicables. Era una forma de regular y controlar el comercio,

asi como para impedir la importacion de mercancia extranjera, ademas de proteger

5 De ahi proviene la palabra “Brand name”, pues “Brand” procedia del verbo quemar.

6 La “Ruta de la Seda” se cred desde los siglos Il a.C. y se utilizd hasta el siglo XVI, por diversas
civilizaciones entre las ciudades mediterraneas del Sur de Europa, Medio Oriente, Asia, y Africa para
el intercambio comercial, religioso, cientifico, cultural y artistico. Fue declarado por la UNESCO como

Patrimonio Mundial en 2014.



la exclusividad y los gremios medievales. Bartolo de Saxo Ferrato o Sassoferrato,
importante jurista italiano de la Edad Media, reconocio la funcién distintiva de las

marcas, asi como una forma de proteccion al consumidor.

Algunos ejemplos de las leyes de compafias que regularon el uso de las
marcas obligatorio para ciertos productos, fueron: la Ley Inglesa de 1226 de la
compafia de panaderos; y el Decreto de la Ciudad de Amiens de 1374, que

ordenaba mostrar las mercancias con sus respectivas marcas, hechas por herreros.

A partir de 1500 surgieron diversas marcas personales y familiares, marcas
de agua en papel, y marcas geograficas. Por ejemplo, tenemos la marca “AD” para
identificar las obras de Alberto Durero, la cual fue otorgada mediante el decreto del
Consejo de Nuremberg en 1512; en 1554, el edicto del Carlos V otorgo proteccion
a los tapices flamencos. Eventualmente, debido al uso frecuente de las marcas,
diversas legislaciones comenzaron a contemplar penas para los falsificadores e
imitadores de productos, tal como las leyes francesa y britanicas. En 1564, el Rey
Carlos IX sentenciaba con pena capital la falsificacion de marcas.

Posteriormente, las marcas evolucionaron con la Revolucion Industrial;
adquirieron un papel fundamental debido la expansién comercial, e incluso
internacional, que incité la produccion en masa y la facilidad de transporte; sin
embargo, la proteccion era principalmente a escala local, salvo por las excepciones

de los gobiernos, reyes o emperadores.

Por ejemplo, con la llegada de la imprenta, los editores utilizaban sus marcas
en sus libros. Por el otro lado, entre las marcas de los gobiernos estaban la flor de
lis francesa, el aguila de los Habsburgo en Austria — Hungria, o el crisantemo
imperial de Japon. Las marcas eran consideradas como indicadores de calidad y

origen.

El sistema de las marcas corporativas tuvo su fin con la Ley Le Chapelier de
1771, dictada en Francia que prohibia las asociaciones y corporaciones de todo tipo.

Sin embargo, esta ley genero tal desorganizacion, que se tuvo que dictar la Loi du



22 gremial an Xl 7 o también conocida como Ley Gremial, del 12 de abril de 1803,
para aplicar penas a la falsificacion de las marcas particulares de los fabricantes y
artesanos, y se establecié como requisito de procedibilidad de dicha accion, el
registro y publicacion de las marcas ante el Tribunal de Comercio de la ciudad

principal donde se localizara la fabrica o taller.

Posteriormente, dicho ordenamiento se sustituyé con la ley de 1824, con
penas menos graves, donde se protegia a los nombres comerciales que utilizaban

en los productos.

Asi, gracias al desarrollo en las comunicaciones y los procesos de
fabricacion, en el siglo XIX surgieron algunas de las marcas mas conocidas en la
actualidad, como SINGER®, QUAKER®, COCA-COLA®, KODAK®, los cheques
de viajero AMERICAN EXPRESS®, entre otros.

La ley del 23 de junio de 1857 contemplaba un sistema de depdsito para los
signos marcarios y concedia el derecho de propiedad sobre éste con todas sus
facultades; ademas, contemplaba que también se podia adquirir la propiedad de
una marca por el uso. Y asi, diversas leyes comenzaron a surgir en el siglo XIX,

sobre todo en los paises industrializados de Europa.

En el derecho anglosajon, se reconocio la exclusividad que otorgaban las
marcas al titular de éstas, para utilizarlas en sus productos, y a prohibir a otros el
uso de estas; con lo que surgio6 la accién de passing off s; esta linea de proteccion,
la siguieron las colonias americanas. Sin embargo, la proteccién era limitada por

ciertos criterios, por ejemplo la marca debia contener el nombre del fabricante, los

7 “Lou du 22 germinal an XI”, Documents d’Histoire, [fecha de consulta: 8 de diciembre 2019]
disponible en: http://historien.geographe.free.fr/loil2avril1803.pdf.

8 Actos relacionados con competencia desleal por hacer parecer productos registrados bajo una
marca, cuando en realidad no lo son; o por desviar la clientela, con el mismo argumento. Algunas

resoluciones de la Unién Europea lo definen como “usurpacion de denominacion”.



nombres de fantasia o arbitrarios no eran sujetos de dicha proteccién, asi como

tampoco lo eran las denominaciones de lugares.

A finales del siglo XIX, los criterios cambiaron y dichas restricciones se
eliminaron, comenzaron a protegerse las marcas con nombres arbitrarios, simbolos,
y nombres de lugares, siempre que acreditaran el secondary meaning 9. Asimismo,
en dicho sistema juridico comenzaron a protegerse marcas para distintos giros que

antesio no estaban protegidas, como hoteles y periodicos.

El crecimiento y desarrollo del derecho marcario fue en el siglo XX, con la
doctrina del trade dress, también conocido como “vestido del negocio”, que se
desarroll6 gracias a casos donde se protegian los empaques o embalajes de los

productos novedosos.

Los paises que tenian legislacion sobre derecho marcario crecieron de 7 en
1876, a 123 en 1975, segun declaraciones del ministro O’Brieni1. En América Latina,
comenzaron a dictarse las leyes sobre derecho marcario a finales del siglo XIX 'y

durante el siglo XX.

Al principio, el derecho marcario se dirigia a prohibir a los competidores el
uso de las marcas idénticas; posteriormente, su proteccion se amplié a prohibir el
uso de marcas similares en grado de confusion; y recientemente, se agrego la
prohibiciébn de marcas que, a pesar de no ser competidores directas, denigren o

diluyan la fuerza distintiva de la marca.

La Ley Lanham de 1946, de Estados Unidos de América, amplio la proteccién

de las marcas a nivel nacional; es decir, la proteccién de las marcas ya no era

9 Definido por el Oscar Solorio como “la conexién mental que los consumidores hacen de dicho signo
con sus productos en particular, mas alla del significado ordinario o de diccionario”, en el libro:
Solorio, Oscar, op.cit, p.7.

10 Antes se protegian dichas figuras por medio del ilicito de fraude, que era una accién de un ilicito
civil, que sélo se perseguia por la accion del afectado.

11 Solorio, Oscar, op. cit., p.8.
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Unicamente para el territorio donde se utilizaba la marca, si no dentro de todo el
pais. El derecho de marcas en el pais vecino del norte es tan robusto que protege

desde uniformes de equipos deportivos hasta tarjetas de cumpleafios.

En México, se encuentran los primeros antecedentes de las marcas en el
Cédigo de Comercio de 1854, que no regulaba la propiedad industrial, pero
consideraba la distincion de la propiedad por medio de marcas. Fue con el Cadigo
de Comercio de 1884, que se integraron articulos relacionados a la falsificacién de
marcas por primera vez; se incluyo el capitulo llamado “De la propiedad mercantil”,
gue regulaba las marcas de fabrica, asi como los derechos de los fabricantes de
utilizar las marcas para distinguir sus productos o servicios, con el requisito que

debia ser visible y estar en el producto o en el empaque de éstos.

El anterior ordenamiento fue remplazado por el Cédigo de Comercio de 1889,
y se promulgo la primera ley especializada en marcas: la Ley de Marcas de Fabrica,
el 28 de noviembre de 1889. Dicho ordenamiento, definia en su articulo 1° como
marca de fabrica “cualquier signo determinante de la especialidad para el
conocimiento de un producto industrial”; no se otorgaba proteccién a la forma, el
color, o locuciones que fueran parte esencial de la marca, ni tampoco a signos

contrarios a la moral.

En esta ley se otorgaba la propiedad exclusiva de las marcas de manera
indefinida a mexicanos o extranjeros. Ademas, no existia un examen previo por
parte de la autoridad, Unicamente se publicaba la solicitud y cualquier tercero podia
oponerse a dicho registro dentro de los siguientes 90 dias, mediante el
procedimiento de oposicidon; en estos casos, la autoridad no otorgaba el registro,
hasta que existiera una resolucién de autoridad judicial. Por otra parte, los dibujos y
modelos industriales, de manera expresa, estaban comprendidos dentro de éste

ordenamiento.

De este ordenamiento, resalta que en su articulo 5° ya consideraba las
marcas con otras particularidades, en su fraccién lll establecia “En el caso de que

la marca se ponga en hueco 6 en relieve sobre los productos, 6 de que presenten
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alguna otra particularidad, se remitiran también dos hojas separadas, en las cuales
se indicaran aquellos pormenores, sea por medio de una 0 varias figuras de detalle,

sea por medio de una leyenda explicativa”.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 1903 se publicé en el Diario Oficial de
la Federacion la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, que en su articulo 1°,
definia a la marca como “el signo o denominacion caracteristica y peculiar usada
por el industrial, agricultor 6 comerciante en los articulos que produce 6 expende,

con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.”

En el segundo parrafo del mismo articulo establece: “Pueden especialmente
constituir marca los nombres, bajo una forma distintiva, las denominaciones,
etiquetas 6 marbetes, cubiertas, envases 0 recipientes, timbres, sellos, vifietas,
orillos, recamados, filigramas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras,
divisas, etc., entendiéndose que esta enumeracion es puramente enunciativa y no
limitativa.” En este ordenamiento, la vigencia de la marca era por 20 afos, Yy el
registro surtia efectos a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en la Oficina

de Patentes y Marcas.

En este ordenamiento, tampoco existia examen previo de novedad, solo era
un examen formal, es decir, meramente administrativo. Sin embargo, resalta que
dentro de los requisitos para la solicitud de una marca, se encontraba la descripcion
de la marca, con las reservas que de ella se hicieran; ademas de los datos del
fabricante o negocio, ubicacion, y designacion de los objetos o productos a los que
se fuera a aplicar la marca, y a juicio del solicitante, se podian agregar una

descripcion de los productos u objetos, a los cuales se iba a aplicar.

Por otro lado, se ampliaron los prohibiciones para registrar como marca los
nombres o denominaciones genéricas; todo lo contrario a la moral y las buenas
costumbres o lo tendiente a ridiculizar ideas, personas u objetos; las armas, escudos
y emblemas nacionales, o de los estados de la Federacion o extranjeros, sin el
consentimiento de ellos; asi como, los nombres, firmas, sellos y retrato de

particulares sin su consentimiento.
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En ese mismo afio, México se adhirié a la Convencion de Paris, también
llamado Convenio de Paris; el convenio mas importante relacionado a la propiedad
industrial en el mundo. La finalidad dicho instrumento internacional, es que los
paises miembros de la Union de Paris reconozcan y protejan los derechos de
propiedad industrial, ademas, que castiguen la competencia desleal; sus tres pilares
principales son: el trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunesi2 a
las que deben atenerse todos los estados contratantes. Dicho ordenamiento influyd
en las leyes y reformas relativas a la propiedad industrial que se promulgaron

posteriormente.

Asi, el 27 de julio de 1928 se publicé en el Diario Oficial de la Federacion la
Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, la cual consideraba a las marcas
como cualquier nombre o medio material que fuera capaz de distinguir los objetos
a los cuales se iba a aplicar; se transcriben los articulos 1° y 2° de dicho

ordenamiento:

Articulo 1°.- Quien esté usando o quiera usar una marca para distinguir los
articulos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir
el derecho exclusivo de su uso, mediante su registro en el Departamento de
la Propidad Industrial, dependiente de la Secretaria de Industria, Comercio y
Trabajo, llenando las formalidades y requisitos que establece la presente Ley

y su Reglamento.

Igual derecho tendran los comerciantes con respecto a los articulos que
vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por

si sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo’.

Articulo 2°.- Pueden constituir una marca (...) los nombres bajo una forma

distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea

12 “Resena del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (1883)”, OMPI, Suiza,
[fecha de consulta: 10 de agosto de 2019] disponible en:

https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html.
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susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos

a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca las razones sociales de los
comerciantes y las leyendas, muestras o ensefas de sus establecimientos,

aplicadas a las mercancias que venden; (..).

Las prohibiciones para otorgar el registro de la marca, fueron similares a las
de su antecesora, Unicamente se agrego la que establece que no se otorgara
proteccion a los envases que pertenezcan al dominio publico o se hayan hecho de
uso comun. La vigencia se cambi6 a diez afos; y se institucionalizo el examen de

formay fondo.

Por su parte la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, fue la primera ley que
contenia los derechos de propiedad industrial en su conjunto, es decir las
invenciones y los signos distintivos. Respecto al concepto de marca, practicamente
transcribid el concepto de marca transcrito anteriormente, asi como lo que puede
constituir una marca en sus articulos 96 y 97. También, incorporoé el concepto de las
marcas ligadas 13; establecié una vigencia de diez afos para las marcas, renovables

por los periodos iguales; y hace referencia a las denominaciones de origen.

Posteriormente, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, definia a las
marcas como todo signo capaz de distinguir productos o servicios de otros de su
misma especie en el mercado, resaltando que ya distinguia de manera expresa las
marcas de productos y las de servicios; se transcriben los articulos 87 y 90 de dicho

ordenamiento:

Articulo 87. Esta ley reconoce las marcas de las marcas de productos y las

marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que

13 Se consideran marcas ligadas, las que se encuentra a nombre del mismo titular, las que son
idénticas y se aplican a los mismos productos y servicios, las que son similares en grado de

confusion y se aplican a los mismos o similares productos o servicios.
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distinguen a los articulos o productos de otros de su misma especie o clase.
Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otro de su misma

especie o clase.

(..)

Articulo 90. Puede constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos vy
cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a los

gue se aplique o tratan de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

[I. Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales,
cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se

apliqguen o traten de aplicarse o de los giros que exploten.

La vigencia de las marcas era de cinco afos, renovables por el mismo tiempo,
siempre y cuando se comprobara el uso efectivo e ininterrumpido de la marca.
También, incorporé el concepto de “leyendas no registrable”; y fue el primer
ordenamiento en contemplar sanciones administrativas y penales en el mismo

ordenamiento.

En este ordenamiento, el titular de la marca debia comprobar el uso efectivo,
mediante la comercializacion real del producto o servicio con la marca, dentro del
afio siguiente de su registro, con el apercibimiento de extinguir dicho derecho en

caso de no hacerlo.

Las marcas de origen extranjero o cuya titularidad fuera de algun extranjero,
destinadas a productos o servicios ofrecidos en el territorio nacional, debian estar
vinculadasi4 a un registro en México, con el objetivo de promover las marcas
mexicanas. Incluso, los convenios o contratos relativos a la concesion del uso de

marcas registradas en el extranjero, debian ser autorizados por la Direccion del

14 También se le llamaba “casar” una marca extranjera con una nacional.
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Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia. Dicho ordenamiento era una ley

basada en una politica nacionalista.

Con la reforma a la ley de 1987, se incorporo la renovacion indefinida de las
marcas, y establecié sanciones contra actos de competencia desleal. Como se
puede apreciar de lo anteriormente transcrito, el concepto y objeto de proteccién de
la marca, no se limitaba a signos visibles, si no a cualquier signo que fuera
susceptible de identificar o de otorgar identidad a un producto o servicio, respecto a

otros de su misma clase.

Posteriormente, con el objetivo de actualizar dichos ordenamientos, asi como
por la tendencia internacional de armonizar en los aspectos sustantivos y formales
la proteccion juridica de la propiedad industrialis, asi como para eliminar los
obstaculos para la expansion del comercio internacional que se originan por
defectos de proteccion a la propiedad industrial, con la adhesion de México al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT (ADPIC) en 1986,
y por el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), se publicé
en el Diario Oficial de la Federacion el dia 27 de junio de 1991 la Ley de Fomento

de la Proteccion de la Propiedad Industrial.

En dicho ordenamiento, al igual que en la Ley de la Propiedad Industrial de
1994, se delimit6 el concepto de marca Unicamente a los signos que fuera visibles;
para un mejor entendimiento, se reproduce dicho precepto: “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”. Esto fue asi, ya que en los ADPIC se dej6
la potestad a los estados miembros, para limitar la proteccion de las marcas a los

signos visibles.

15 En ese entonces, comenzaba la discusion para la creacion del Tratado sobre el Derecho de

Marcas (TLT). A la fecha, dicho tratado no ha sido ratificado por México.
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Ademas, dentro de dicha legislacién, se agregé en el articulo 90, fraccion |,
la prohibicion de proteger como marca “las denominaciones, las figuras o formas
tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinamica,
aun cuando sean visibles”; esta prohibicién contindo incluso hasta la Ley de la
Propiedad Industrial de 1994.

La Ley de Fomento de la Proteccién de la Propiedad Industrial, se promulgé
con el objetivo de modernizar la industria y el comercio en nuestro pais, asi como
para fomentar el mejoramiento continuo de la tecnologia, ya que debido a la
apertura economica de Meéxico al comercio exterior, y en general, por la
globalizacion de la economia, habia incrementado la competencia comercial e

industrial.

Dicho ordenamiento contemplaba los derechos exclusivos que el estado
mexicano reconocia, a favor de los industriales, comerciantes o prestadores de
servicio. Ademas, en el articulo 7° se ordenaba la creacion del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado, con personalidad
juridica y patrimonio propio; para ser un érgano de consulta y apoyo técnico en

materia de propiedad industrial.

Como requisito para ser otorgada la marca, establecié que esta debia ser
distintiva, y no ser semejante en grado de confusién a otra ya otorgada o a una
notoriamente conocida. Se agregan a este ordenamiento los conceptos de la
notoriedad de las marcas, las marcas tridimensionales, y la regulacién de marcas

colectivas.

La vigencia para las marcas, considerada por dicho ordenamiento, era de 10
afios contando a partir de la fecha de solicitud (en lugar de la llamada fecha legal
de registro), renovable por periodos iguales de manera indefinida. Para la
renovacion, Unicamente se requeria la manifestacion del tal uso, ya no se requeria
adjuntar pruebas. Se mejora la proteccién de las marcas usadas y registradas en

México.
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Los siguientes afios fueron definitivos para el desarrollo en la materia de
propiedad industrial en nuestro pais. El 10 de diciembre de 1993 se cred el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como organismo descentralizado del
gobierno federal, quedando agrupado al sector coordinado por la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial. Sus funciones seguian siendo ser un érgano de

consulta y apoyo técnico en materia de propiedad industrial.

En enero de 1994, entr6é en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
México, Estados Unidos y Canada, lo cual evidentemente influyé en el desarrollo
del pais, y tuvo influencia en la materia. Por su parte, el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), en su capitulo XVII de Propiedad Intelectual, articulo

1708, numeral 1 define como marca, de la siguiente forma:

1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier
combinacién de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una
persona de los de otra, inclusive nombres de personas, disefios, letras,
nameros, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su
empaque. Las marcas incluiran las de servicios y las colectivas y podran
incluir las marcas de certificacion. Cada una de las Partes podra establecer

como condicion para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

En ese mismo afio, el 2 de agosto de 1994, se publicé el “Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial”, se reformé la Ley de Fomento y Proteccion
de la Propiedad Industrial de 1991, para dar paso a la Ley de la Propiedad Industrial,
vigente hasta la fecha. Con esta reforma, el IMPI surgi6 como autoridad

administrativa en materia de propiedad industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1994, también consideraba en su articulo
88 a las marcas como todo signo visible, que distinguia los productos y servicios,
de otros de la misma especie; incluso, en el articulo 90 fraccion |, mantenia la

prohibiciébn de no registrar como marcas las denominaciones, figuras o formas
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tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresaran de manera dinamica,

aun cuando fueren visibles.

Como se puede observar, el concepto de marca considerado en la Ley de
Marcas de Fabrica de 1889 cambié en el momento en que México abrié sus
fronteras al mercado internacional, y se limitd a proteger signos visibles. Incluso de
la exposicién de motivos de la Ley de Fomento y Proteccién Industrial de 1991 y de
la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, se puede apreciar que los legisladores
han pretendido adaptar la legislacién nacional, a los estandares de proteccién del
panorama internacional en la materia, en aras de buscar los cambios requeridos
para competir eficazmente en el plano internacional, modernizando la industria y el

comercio.

En el mismo orden de ideas, la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial
del pasado 18 de mayo de 2018, no fue la excepcion a esta regla, pues mientras
mientras México se encontraba en negociaciones de diversos tratados
internacionales, como el Tratado de Asociacion Transpacifico (TPP), que
posteriormente con la salida de Estados Unidos cambié su nombre a Tratado
Integral y Progresista de Asociacion Transpacifico (CPTPP), el Tratado entre los
Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canada (T-MEC) que
pretende sustituir al TLCAN, y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unién

Europea (TLCUEM), se reformé el concepto de marca.

Con la reciente reforma del 18 de mayo del 2018, se elimind la prohibicion
referida a los signos distintivos expresados de manera dindmica, y se dio paso a las
“‘marcas no tradicionales”, estableciendo en el mismo articulo 88 lo siguiente “Se
entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de
representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la
proteccion, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase
en el mercado” en su articulo 89 de la LPI, establece el listado de los signos que

constituir una marca.
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Asimismo, dicha reforma consider6 el siguiente listado de marcas no
tradicionales en el articulo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial: los signos
hologréficos (fraccion 1), los sonidos (fraccion V), los olores (fraccion VI), y laimagen
comercial o trade dress (Fraccion VII). Desafortunadamente, de la exposicion de
motivos, asi como del proceso legislativo, se puede apreciar que el legislador no
consider6 de manera expresa la proteccion a las marcas animadas o en movimiento

gue son tan frecuentes.

Respecto a la vigencia del derecho marcario en la legislacion actual, es de
diez afos, y es renovable por periodos iguales. Con la reciente reforma, se
establecio la obligacion para el titular del registro marcario de declarar el uso real y
efectivo de la marca a los tres afios contando a partir de la fecha en que se concedié

el registro cada tres afios.

Dentro de las consideraciones de dicha reforma estuvieron las siguientes: el
reconocimiento de las marcas como un bien comercial; el reconocimiento de los
compromisos adquiridos en materia de Propiedad Industrial por los tratados
interancionales firmados; la necesaria modernizacion a la Ley de la Propiedad
Industrial, ya que algunos tipos de marcas habian quedado rezagados por falta de

regulacion, por ejemplo: las marcas de certificacion, las olfativas, y las sonoras.

Asi, dicha reforma pretendié incluir nuevas figuras de proteccion, para
retomar las figuras contenidas en tratados internacionales de los que México forma
parte, atendiendo a las necesidades nacionales; y se modificé el concepto de marca,
para ampliarlo a todo signo distintivo perceptible por los sentidos y susceptible de
representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de

proteccion.

Sin embargo, en la exposicidn de motivos de dicha reforma aclara que de
esta forma, se incluirian en la ley “las marcas sonoras y olfativas, asi como la
pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos el tamafio, disefio, color,
disposicion de la forma, etiqgueta, empaque o la decoraciéon que al combinarse,

distingan productos o servicios en el mercado”.
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Para el examen de fondo de marcas, dicha reforma pretendié mejorar la
redaccion del articulo 90 de la ley, con la finalidad de optimizar el estudio de la
solicitud de registro marcario; y en el articulo 113 fracciones Il, y IV agregé como
requisito: “ll. La representacion del signo que constituye la marca”, y “IV. Los
productos o servicios especificos a los que se aplicara la marca”. Ademas, dicha
reforma derogo el articulo 115, relativo a las palabras o leyendas no resevables que
no proporcionan distintividad, ya que Unicamente forman parte de los aspectos

generales; sobre todo cuando no se solicite la proteccion de dichas palabras.

Por su parte, el T-MEC, que pretende sustituir al TLCAN, en la seccién C, de
las marcas, como tal no contiene una definicion, pero brinda ciertos parametros para

poder llegar a un concepto de marca, se transcribe:
Articulo 20.17: Tipos de Signos Registrables como Marcas:

Ninguna Parte requerir4, como condicidén para el registro, que el signo sea
visualmente perceptible, ni denegara el registro de una marca solo por el
motivo de que el signo del que esta compuesta es un sonido. Adicionalmente,
cada Parte realizara los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas.
Una Parte podra requerir una descripcidn concisa y precisa, 0 una

representacion grafica, o ambas, de la marca, segun sea aplicable.

Dicho concepto, también se estableci6 en el Tratado de Asociacion
Transpacifico (TPP), y en el Tratado Integral y Progresista de Asociacion
Transpacifico (CPTPP), en el capitulo 18 de propiedad intelectual, inciso C, articulo

18.18: tipos de signos registrables como marcas.

En el texto disponible del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unidn
Europea (TLCUEM), en el capitulo de propiedad intelectual, y en especifico, en el
de marcas, no se define un concepto como tal de marcas, pero por su importancia
cabe destacar que establece dentro de sus acuerdos, establece que las partes
haran su mejor esfuerzo para adherirse al Tratado sobre derecho de Marcas, y al

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.
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Se resaltan la importancia del Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas, pues aunque México aun no es parte, es el primer instrumento internacional
gue reconoce expresamente las marcas no tradicionales, y puede brindar los
parametros para el registro de las marcas no tradicionales que México aiin no emite,
y que obstaculizan su registro. Esto se afirma pues incluso el tratadista Rangel
Medina explica que no bastan las definiciones de la ley, para que ésta sea eficaz, y

su contenido valido pues la ley solo establece facultades, derechos y obligaciones.

Del mismo modo, Rangel Medina, mencionaba “el crecimiento de la industria
y del comercio ha borrado las fronteras geogréficas, razon por la cual en relacién
con los elementos inmateriales de la empresa mercantil, ha surgido también la
necesidad de crear instituciones de caracter internacional, en las que individuos y
Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la

divulgacion y el fomento del derecho de la propiedad industrial™e.

No se debe perder de vista que las marcas son una figura juridica de la
propiedad industrial que encuentran sus antecedentes en el comercio desde tiempo
atras, donde su funcion siempre ha sido distinguir productos o servicios de otros de
la misma especie o clase, y otorgar certeza al consumidor sobre el origen y calidad
del producto o servicio que adquiere. Finalmente, como se puede ha podido apreciar
en este apartado, dependiendo la época y el lugar, el objeto de proteccion de las

marcas ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades del mercado.

1.2 Importancia de la Propiedad Intelectual

Algunas de las bondades que otorga la proteccion a la propiedad intelectual es
precisamente fomentar e incentivar el desarrollo econdmico, industrial, y cultural de

un pais. Por ello, no es casualidad que en los paises con las mejores economias

16 Rangel, David, Panorama del derecho intelectual, McGraw-Hill, 1998, Coleccion Panorama del

Derecho Mexicano, p. 12.
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del mundo, asi como los mas desarrollados, como Estados Unidos, China, Japon,
Alemania, Reino Unido o India, exista una fuerte proteccion a las creaciones
intelectuales, ya que en las economias sdlidas, la “economia creativa™7 es
reconocida como un factor de crecimiento econdmico, mayor indice de empleo,

comercio, inclusion social, diversidad cultural y desarrollo humano.

El Informe de “Economia Creativa” del 2010, realizado por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)1s, brindé como
resultado que el sector cultural representaba el 3.4% del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial. Del mismo, se desprende que de acuerdo a los resultados de la
aplicaciéon de la Guia de la OMPI para determinar la contribucién econémica de las
industrias relacionadas con el derecho de autor, en el afio 2003, la industria creativa
representaba en Estados Unidos el 11.12% de su PIB; como referencia, el 3.2 %
del PIB corresponde a las industrias creativas de Hollywood, y el 2.8 % al turismo
en el 2011.

En México, de acuerdo al Informe de la Cuenta Satélite de la Cultura en
México19, realizado en el afio de 2011 por el INEGI y CONACULTA, la cultura
aportaba el 2.7% del PIB, lo cual nos proporcionan un panorama de la aportacion
gue hace la cultura a la economia nacional; como referencia, el sector turismo
aporta el 8.4% del PIB, el sector salud 5.1% y la mineria el 2%.

Del mismo informe, se desprende que el gasto que efectuaron los hogares

17 La UNCTAD define la “economia creativa” como los recursos creativos que de manera potencial
generan crecimiento econdmico y desarrollo; es un conjunto de actividades econémicas basadas en
los conocimientos.

18 “Economia Creativa: Una opcion factible del desarrollo”, Informe 2010, Traducciéon Universidad
Tecnoldgica de Chile, Organizacion de las Naciones Unidas ONU, 2010, [fecha de consulta: 8 de
marzo de 2018] disponible en: http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf.

19 “Cuenta Satélite de cultura 2008-2011”, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), vy el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), México, 21 de enero de
2014, Comunicado numero 71, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible

en:http://www.cultura.gob.mx/PDF/inegi/boletin_cuenta_satelite_de_cultura.pdf.
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mexicanos en el afio 2012 para la adquisicion de bienes y servicios culturales, es
mayor al realizado en electricidad o telefonia. Actualizando la Cuenta Satélite de la
Cultura de México, el sector cultural represento en el afio 2014 del PIB el 2.9%, en
el aflo 2015 alcanzo el 3.4% y en el 2016 el 3.3%:-o.

Tomar como punto de partida el PIB, es el punto de partida para considerar
gue el sector cultural no solo genera contenidos, sino que también genera fuentes
de empleo y crecimiento econdmico. Por ejemplo, en el afio 2016, el PIB de
Latinoamérica del sector cultural fue de 7%, “usando el 3.6% del total de la fuerza
de trabajo disponible™ai, lo que significé una mayor productividad y empleo.

En el caso especifico de México, las armonizacion de las disposiciones
legales en materia de Propiedad Intelectual con los tratados internacionales,
acarred6 como consecuencia un sistema de propiedad intelectual robusto, lo cual
atrajo la inversion extranjera, y con ello, el cambio del sistema fundamentalmente
agricola a un sistema de produccion industrial.

A partir de las apreciaciones anteriores, se puede entender el alcance e
impacto que los productos culturales y creativos tienen en la economia mundial, y
en especifico, entender la importancia que tiene la propiedad intelectual. El sector
cultural cada vez tiene mayor influencia en el desarrollo social y econémico de los
paises, diversifica las expresiones culturales, amplia las opciones de eleccion a los
consumidores, genera mas comercio, y empleo; lo cual, no seria posible si no

existiera un ambiente propenso para el desarrollo, y es precisamente lo que atiende

20 Gutiérrez, Vicente, “La cultura representa el 3.3% del PIB en México”, El Economista, México, 1°
de noviembre 2017, |[fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-cultura-representa-el-3.3-del-P1B-en-Mexico-
20171101-0144.html.

21 “Sector cultural genera 7% del PIB en América Latina: Ernesto Piedras”, El Universal, México, 18
de noviembre de 2016, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2016/11/18/sector-cultural-genera-7-del-pib-en-

america-latina-ernesto-piedras.
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la propiedad intelectual.

El reconocimiento y proteccion de los derechos de propiedad intelectual por
parte de los estados, desde la antigiiedad, genera confianza en los inventores y
creadores a producir contenidos o crear invenciones en determinado pais,
ofreciendo una herramienta para garantizar la sana competencia en el mercado. Por
otro lado, los estados otorgan dichos privilegios exclusivos, a razon de los beneficios
gue representan el sector cultural e industrial en el desarrollo de los paises. Asi, los
derechos de propiedad intelectual son un binomio entre el estado y los artistas e
inventores, que buscan beneficios para ambas partes, e incluso beneficios sociales.

Ademas, las marcas y patentes tienen una funcion social, pues aunque el
estado otorga benecios exclusivos a su titular, por el otro lado, la sociedad es la
beneficiada al vivir en una sociedad en constante transformacion tecnolégica, con
un constante desarrollo econémico, y sana competencia en el mercado.

Las creaciones intelectuales aportan al capital creativo y social de cada pais,
diversifican las expresiones culturales, otorgan mas opciones de consumo,
estimulan el comercio, fomentan la investigacién e innovacion, e incluso generan
empleo. Como se puede observar, en los paises mas desarrollados, el sector
cultural contribuyen hasta con dos digitos dentro del PIB; por ello, los estados
proporcionan la infraestructura y politicas publicas adecuadas para la proteccion,
desarrollo e impulso de los los procesos creativos.

La proteccion a los derechos de propiedad intelectual ha sido desde épocas
antiguas uno de los factores mas importantes para el desarrollo industrial y cultural
de un pais, probablemente por su estrecha relacion con el comercio, y las ventajas
competitivas que puede generar sobre sus propietarios. Por lo cual, no es
casualidad que actualmente 192 estados formen parte de la Organizacion Mundial

de la Propiedad Intelectual (OMPI)22, de los 194 paises que reconocidos en el

22 “Estados Miembros”, OMPI, Suiza, Consultado en diciembre de 2019, fecha de consulta: 10 de

julio de 2019] disponible en: http://www.wipo.int/members/es/.
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mundozs.

De hecho, existen paises como Sudan del Sur24a o Nauruzs, que sin ser
miembros de de la OMPI, protegen la propiedad intelectual dentro de sus
ordenamientos; incluso el Vaticano o también conocido como la Santa Sede,
también cuenta con oficinas de propiedad intelectualzs.

La transformacion de un sistema fundamentalmente agricola a uno industrial
fue gracias a politicas publicas dirigidas a estimular el desarrollo y el comercio
internacional, en donde, paises en vias de desarrollo como México, a pesar de no
estar preparados para dicha internacionalizacion, hicieron diversas adecuaciones a
la legislacion entre las que incluyeron las reformas a la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual, en aras de incentivar la inversidn extranjera, y la
transferencia de tecnologia.

Si se toma en consideracién que actualmente el valor de diversos negocios
esta basado en su propiedad intelectual, resulta facil entender la relevancia de su
proteccion. Por ejemplo, en una empresa de tecnologia convergen derechos de
autor con la creacion de cdédigos fuente, las patentes para la mejora de las
actividades (métodos o procesos) y objetos (productos y maquinas) que puedan
generar, y las marcas para que los productos o servicios que ofrecen sean
accesibles e identificables para el publico consumidor.

Con la innovacion tecnoldgica, y la expansién de las tecnologias de la

23 “Paises de la ONU: ; Cuales forman parte y cuando se adhirieron?”, Agencia de la ONU para los
refugiados UNHCR ANUR, Espafia, 22 de septiembre de 2017, [fecha de consulta: 9 de diciembre
2019] disponible en: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/paises-de-la-onu-cuales-
forman-parte-y-cuando-se-adhirieron.

24 “Sudan del Sur (16 textos)”, WIPO LEX, WIPO IP Portal, [fecha de consulta: 8 de diciembre de
2019] disponible en: https://wipolex.wipo.int/es/legislation/profile/SS.

25 “Nauru (10 textos)”, WIPO LEX, WIPO IP Portal, [fecha de consulta: 8 de diciembre de 2019]
disponible en: https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/NR.

26 “Informacion de Contacto Santa Sede”, OMPI, Suiza, [fecha de consulta: 8 de diciembre de 2019]

disponible en: https://www.wipo.int/members/es/contact.jsp?country id=182.
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informacion y comunicacion, los activos inmateriales se volvieron ain mas valiosos;
incluso, la OMPI ha mencionado en mudltiples ocasiones que el valor de una
empresa se sustenta cada vez mas en su capacidad de generar ideas novedosas y
de diferenciarse.

Aunado a lo anterior, las preferencias de los consumidores también se han
ido transformando, dia con dia, buscan estar a la vanguardia en tecnologia, nuevos
contenidos, formas de comunicacion, entretenimiento, entre otros, donde convergen
diversos derechos de propiedad intelectual. La tecnologia también ha sido
protagonista en la transformacién de la propiedad intelectual, pues ha facilitado la
distribucion del conocimiento y contenidos, aunque también ha problematizado la
proteccion al trabajo intelectual.

Los avances tecnolégicos de los ultimos 150 afios han tenido un impacto
importante en la economia de los paises, la industria esta siendo reemplazada por
el procesamiento de informacion, las creaciones intelectuales, y los conocimientos,
que forman parte de la nueva “revolucion digital”’2z. Sr. Francis Gurry, Director
General de la OMPI, destacé que la propiedad intelectual “permite traducir los
conocimientos en activos comerciales” 2s.

Con lo anterior, podemos observar que la importancia de la propiedad
intelectual radica en ser un instrumento de fomento a la innovacion, transferencia
de tecnologia, competitividad industrial y comercial, e incluso una herramienta con

miras al beneficio social.

27 De la Parra, Eduardo, Derechos Humanos y Derechos de Autor. Las Restricciones al Derecho de
Explotacion, México, Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM, 2015, p. 615.

28 “El Director General de la OMPI destaca la importancia de la propiedad intelectual en la innovacion
y la transferencia de tecnologia”, Comunicados de Prensa OMPI, Suiza, 7 de mayo de 2010, [fecha
de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en:

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0013.html.
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Capitulo 2. Marco conceptual

De acuerdo a David Rangel Medina, el derecho de la propiedad industrial se divide
en cuatro grupos de instituciones: 1) las invenciones, 2) los signos distintivos, 3) la
represion a la competencia desleal, y 4) el de las variedades vegetales, de los
conocimientos técnicos o el know-how. Todos estos comparten las caracteristicas

de ser derechos exclusivos y temporales.

Considero importante mencionar, de acuerdo al estudio comparativo de la
definicion de marca en legislaciones de diversos paises, Oscar Solorio concluye que
en otros paises se habla de las marcas y de sus diferentes tipos, haciendo alusiéon
a las marcas colectivas, hombres comerciales, avisos comerciales, marcas de
certificacion, etc.; es decir, estas categorias forman parte de las diversas especies

del género principal, las marcas.

Por su parte, en la Ley de la Propiedad Industrial de México, en el Titulo
Cuarto se titula “De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales”, es decir,
se habla de distintas clases de “signos distintivos”, o entendido de otra forma de los
“signos distintivos” como género; y dentro de los cuales, podemos encontrar: las
marcas, las marcas no tradicionales, marcas colectivas y de certificacion, marcas
notoriamente conocidas, marcas famosas, avisos comerciales, y nombres

comerciales.

Para el presente estudio, debido a la dispersion de la terminologia, nos
enfocaremos en el estudio de las marcas en lo general, es decir, como signo

distintivo.
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2.1 Definicion de la Marca

De acuerdo a Horacio Rangel Ortiz29, el concepto técnico de marca o encontramos
en los ADPIC, pues a pesar de que en el Convenio de Paris se mencionan la
proteccién a las marcas de fabrica o de comercio, no hay una definicion como tal;
de acuerdo al mismo autor, lo relevante del Convenio de Paris respecto al tema
marcario, es entre otras cosas, lo establecido en el articulo 6 ter, que establece lo
gue no puede se susceptible de protecciénszo como marca; dichos criterios incluso

prevalecen hasta nuestros dias.

El concepto técnico de marca establecido en el articulo 15 del Acuerdo Sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio ADPIC31 en 1994, en la seccion 2 “Marcas de fabrica o de comercio”,

indica lo siguiente:
Articulo 15
Materia objeto de proteccion

1. Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o
combinacién de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios
de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podran registrarse
como marcas de fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos
los nombres de persona, las letras, los nimeros, los elementos figurativos y
las combinaciones de colores, asi como cualquier combinacién de estos

signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los

29 Rangel, Horacio, La observancia de los derechos de propiedad Intelectual. Jurisprudencia, OMPI,
México, 2012, p. 34, [fecha de «consulta: 2 de abrii de 2019] disponible en:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf.

30 No pueden constituir una marca: los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o
denominaciones de las organizaciones internacionales gubernamentales o de los Estados.

31 ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo

1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio.
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bienes o servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad
de registro de los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante
su uso. Los Miembros podran exigir como condicion para el registro que los

signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el parrafo 1 no se entendera en el sentido de que impide
a un Miembro denegar el registro de una marca de fabrica o de comercio por
otros motivos, siempre que €stos no contravengan las disposiciones del
Convenio de Paris (1967).

(...)

Para comenzar con la descripcion del concepto de marca desde el ambito
doctrinal, de acuerdo a la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la marca “es un signo que permite diferenciar los productos y servicios de una
empresa de la otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI)

protegidos”.32

Medina Rangel define la marca como el “signo de que se valen los
industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus
mercancias o servicios de los de sus competidores”ss. Asimismo, clasifica cuatro
corrientes para definir la marca, de la siguiente manera: 1) signo indicador del lugar
de procedencia, 2) agente individualizador del producto o servicio, 3) las dos
anteriores, donde se busca dejar a salvo al comerciante o titular de la marca de la
competencia desleal y 4) una tesis mixta, enfocada en procurar a la clientela

alcanzada.

32 Marcas ¢ Qué es una marca?, OMPI, Suiza, 2019, [fecha de consulta: 17 de junio 2019] disponible
en: https://www.wipo.int/trademarks/es/.
33 Rangel, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, 22 ediciéon, México, Instituto de

Investigaciones Juridicas de la UNAM, 1992, p. 48.
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Por otro lado, la tesis aislada dictada por el Magistrado Jean Claude Tron
Petit, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
titulada Marca Comercial. Su Concepto y Funcionesss, ha sido un punto de

referencia por diferentes doctrinarios para definir la marca, por lo cual, se trasncribe:
MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.

Del articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "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 colige que marca es
el signo, denominativo, grafico o mixto, que requiere materializarse en un
envase, producto o expresion publicitaria, y vincula psicoldégicamente a una
idea, concepto de un producto o prestacion de un servicio, evocando en el
consumidor las caracteristicas, procedencia empresarial, nivel de calidad o
reputacion. Es asi que la informacion derivada de la marca es aprehendida
por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que
evoca el aspecto dinamico e ingrediente psicoldgico del signo marcario. En
este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir,
por si, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase,
determinando y constituyendo asi su valor econdmico, en cuanto permite y
es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos,
aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptacién entre los
consumidores. Asi, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que,
como funciones de una marca, estdn las de indicar la procedencia
empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual
reputacion e implicar en los consumidores una distintividad inherente o

adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.

34 Tesis 1.4°.A.609 A, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, T. XXVII,
enero de 2008, p. 2793.
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Asimismo, para completar la definicion del concepto de marca, resulta
relevante decir que es un mecanismo e instrumento que hace posible la
identificacion y seleccién de los productos o servicios en el mercado, la cual de
acuerdo a la jurisprudencia mexicana titulada Marcas. Sus componentes 35, se

integra de:

a) Productos o servicios con caracteristicas que los hacen valiosos en el

mercado.

b) Signo distintivo que sea asocia como particular y exclusivo, que no

necesariamente es original o inédito.

¢) Signo —denominacion, grafico o mixto- que se materializa en un envase,
producto o expresion publicitaria, que asocia psicoldgicamente una idea o concepto

y evoca caracteristicas de procedencia, nivel de calidad o reputacion.

d) Union o correlacion entre el producto o servicio, y signo que los
consumidores captan y retienen en la memoria; este es el objeto de proteccion de

las marcas.

Otra definicion menos convencional y técnica, es la publicada en la campafia
publicitaria realizada por la firma de abogados Barbat & Cikato, titulada A sus
marcas. Humor sobre un tema serio. Las marcas en el mundo moderno; que

definen:

“Las marcas son en algun aspecto como las persona fisicas, como los
ciudadanos. Depende de su propia fortaleza fisica, y del entorno en el

gue habitan.

Es asi como un musculoso Rambo tendria mas probabilidades relativas

de sobrevivir en la jungla, en comparacion con un delgado operador de

35 Tesis 1.4°.A.J/93, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, T. XXXIlI,
enero de 2011, p. 2994.
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computadora que usa anteojos y que tiene alergias a las picaduras de
inspectos. Pero este mismo técnico habilidoso se las ingenieria mejor
gue en un medio urbano, mejorando aparatos e instrumentos, mientras
Rambo se golpea contra los archivos y los escritorios transportando pilas

de biblioratos.

Las marcas son fuertes o débiles en si mismas, y lo son también en
funcion del &mbito en el que les toca vivir (0 sobrevivir) defendiéndose

del embate de la competencia, o desafiando para provocarlo.

Asi el comerciante o el industrial duefios de una marca deben protegerla
y vigilarla en su origen y crianza, defenderla y promoverla en su
desarrollo, consolidar su prestigio con la consistente calidad y reputacion

del producto o servicio a la cual la aplican” e

De acuerdo a Otero Mufioz y Ortiz Bahena, la marca brinda al producto o
servicio que distingue, cierto caracter y reputacion de calidad; por ello, es que se

invierte en su comercializacion o marketing. 37

Por su parte, Esperanza Rodriguez definiendo la marca desde una visibn mas
empresarial establece “La marca es un elemento esencial de la estrategia de las
empresas, con ella se tiene un gran impacto en el mercado; el empresario no puede
limitarse s6lo a producir, ya que siempre sus productos o servicios deben poder ser
distinguidos en el mercado. Por lo tanto, la marca constituye un instrumento

insustituible de comunicacion con los consumidores”. 3s

Desde una vision del derecho mercantil, Joaquin Rodriguez Rodriguez define

a la marca como la “sefial externa que es usada por un comerciante para distinguir

36 Citado en Ortiz, Miguel y Otero Ignacio, Simetrias y Asimetrias entre el Derecho de Autor y la
Propiedad Industrial, México, Porrda, 2018, p. 422.

37 Ibidem, 423.

38 Rodriguez, Esperanza, Las marcas e indicaciones geograficas. Una magia de Identidad, México,
Porrda, 2010, p.15.
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los productos elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de
manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante
guede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que
pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos

inferiores o no acreditados”so.

Por su parte, Ascarelli define la marca como “un bien inmaterial, que se
traduce materialmente en una contrasefia puesta en las mercancias o en su
embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda

determinada, atrayendo y conservando la clientela”so

Una definicion legalista es la que otorgan Adolf Baumcach y Wolfgang
Hefermehl al decir que “la marca es un signo protegido en virtud de su inscripcion
en el pregistro, que una empresa utilza para distinguir determinadas mercaderias
fabricadas o vendidas por ella o por determinadas prestacinoes de servicios de

similares mercaderias o prestaciones de servicios de otra empresa”.s1

De acuerdo con Cecilia Ortiz 42, para los mercaddlogos, la marca es mucho
mas que el conjunto de los elementos que la componen (nombre, signo, simbolo,
disefio o la combinacién de éstos), es la representacion mental en la memoria del
consumidor generada por experiencias, sentimientos y creencias que ademas de
diferenciar productos y servicios, busca satisfacer necesidades humanas. Por ello,
el valor de una marca reside en lo que el consumidor conoce de ésta, y en el impacto

favorable que le produzca, a lo que le llama la “conciencia de marca”.

39 Solorio, Oscar, op.cit., p. 195.

40 Rangel, David, Tratado de derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales en México,
México, Libros de México, 1960, p. 157.

41 idem.

42 Ortiz, Cecilia, “Tu marca, el diferenciador por excelencia”, presentacion impartida en el Curso de

Verano: La propiedad intelectual, motor econdmico de los videojuegos, OMPI, México, junio de 2019.
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Por otro lado, dentro de las definiciones de la Real Academia Espafiola, la
marca es considerada como la “sefial que se hace o se pone en alguien o algo, para

distinguirlos, o para denotar calidad o procedencia”ss.

Diversos tratadistas coinciden que las marcas representan el mundo para
nosotros, incluso, como se pudo constatar, algunos consideran a las marcas como
contrasefias, pues de otra forma seria muy dificil elegir entre una gama de productos
0 servicios sin algun signo que los identifique. Ademas, brindan equilibrio en el
mercado, evitando que algun fabricante o comerciante se apropie de palabras

genéricas. En ese sentido, se justifica la tutela legal de las marcas.

2.1.1 Funciones de las Marcas

Resalta la importancia de éste titulo, pues la razon de ser de la proteccion de las
marcas, radica precisamente en las funciones de éstas. De acuerdo a Rangel Ortiz,
el conocimiento y comprension de las funciones de las marcas son indispensables
para la adecuada interpretacion de estos derechos exclusivos, de los que derivan la
“adquisicién, conservacion, ejercicio, defensa, respeto y terminacion”s4 de éstos. El
mismo autor, afirma que las marcas son auxiliares del comercio, indispensables

para fomentar e incrementar el comercio y la sana competencia.

Las funciones clasicas de la marca las encontramos con el tratadista aleman
Van Bunnenss que consideraba tres funciones de la marca: 1) la indicacion de

procedencia, 2) la de calidad o garantia, y 3) La de reclame.

43 Definicion de Marca, Real Academia Espafiola, Espafia, [fecha de consulta: 18 de junio 2019]
disponible en: https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=marca.

44 Rangel, Horacio, op.cit., p. 48.

45 Nava, Justo, Tratado sobre Derecho de Marcas, 22 edicion, México, Porrda, 2012, p. 255.
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En 1946, el suizo Martin Achardass clasificé en cinco, las funciones de las
marcas: 1) distincion, 2) proteccién, 3) indicacion de procedencia, 4) garantia de

calidad o funcién social, y 5) de reclame o propaganda.

Por su parte, Fernandez Novoaaz, Unicamente clasificd en tres las funciones
de las marcas: 1) la procedencia empresarial del producto o servicio, 2) la calidad,
y 3) los mecanismos de goodwillss de productos o servicios. Las dos primeras,
refiere que sirven para salvaguardar los intereses de los consumidores y facilitar la

Sana competencia.

De acuerdo a Gabriel A. Martinez Medrano y Gabriela M. Soucasseas, las
funciones de la marca en la doctrina son: 1) distintiva o indicadora de origen
empresarial, 2) indicadora de calidad estandar de los productos o servicios
protegidos, 3) condensadora del goodwill o buena fama de los productos, y 4)

publicitaria, como un intermediario entre el titular y el mercado.

Para el presente estudio, utilizaremos las funciones enlistadas por Martin
Achard, que fueron retomadas por el David Rangel Medinaso, por considerar a éstas
como una clasificacion sistemética de las funciones de la marca, tomando en

consideracion las definiciones tedricas y el concepto legal de marca.

1) Funcion de distincion. Esta funcion resulta de la naturaleza misma de la
marca, pues es la que sirve para distinguir un producto o servicio. Incluso, el
tratadista uruguayo Chijane Dapkevicius afirma que ésta es la funcion basica de la
marca. Pouillet, por su parte, sefiala que es la individualidad que otorga la marca a

los productos en los que se utiliza, y que permite reconocerla de otros.

46 Rangel, David, Tratado de Derecho Marcario...cit., p.171.

47 Nava, op. cit., p. 256.

48 El goodwill son los factores que hacen que el consumidor se apegue a una marca, se define
también como la atmosfera, la personalidad o el alma que se le impregna a una marca.

49 Nava, op. cit., p. 259.

50 Rangel, David, Tratado de derecho Marcario ..., cit., p. 171.
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Incluso, esta funcion la encontramos en nuestros dias en la parte final de la
definicion de marca del articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, que
establece “Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y
susceptible de representarse (...) que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado”. Esta funcion es tan importante, que incluso

es un requisito indispensable para que se otorgue la proteccion de las marcas.s1

En los tribunales mexicanos, dicha funcion se ha analizado en conjunto con
la funcién de publicidad que adelante se analiza; la tesis aislada titulada MARCAS.
ORIGEN Y EFECTOS DE SU PUBLICIDAD establece que si las marcas no
distinguen o no cumplen con la caracteristica de “distintividad”, no pueden identificar
a un producto o servicio, ni cumplir con la funcién de promover su venta. La
distintividad de una marca resulta de la mayor o menor aptitud que tenga para
identificar en el mercado a una empresa en particular con el origen comercial del
producto o servicio al que se aplica, asi como sus peculiaridades y calidad que se

publiciten a través de ella. 52

2) Funcion de proteccién. Esta es una doble funcién, protege tanto al titular
de la marca, como al consumidor. Por un lado cumple la funcion de proteger al titular
de la marca, contra sus competidores y usurpadores; quien incluso puede controlar
la difusion de los productos o servicios bajo cierta marca. Es una consecuencia de

su proteccion legal.

Por el otro lado, en beneficio del publico consumidor, ademas de otorgar el
medio de identificacion y distincién de ciertos productos, funciona para evitar las

mercancias que no son marcadas correctamente. Asimismo, otorga al consumidor

51 Tesis 1.4°.A.144 A, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Décima Epoca, T. Il
diciembre de 2018, p. 1110.

52 Tesis 1.4°.A.54 A, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Décima Epoca, T.3, mayo de
2013, p. 1901.
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un medio de relacién con el productor, es decir, facilita su identificacion para el caso

de demandas o investigaciones.

El sentido de esta funcion es que el bien o servicio que se ofrece, se
enmarque de acuerdo a la realidad para que el consumidor final no sea engafnado;
ademas, es lograr que las marcas tampoco sean un obstaculo o monopolio que
tienda a erradicar el libre comercio, o que infieran en la libertad de eleccién de un

producto o servicio de los consumidores.

Se recalca que la proteccion prevalece en el interés social, sobre un interés
individual o privado, pues si se afecta la economia del interés social, repercute en
la economia del pais. Por ello, al estado se le conceden ciertas facultades para
salvaguardar estos intereses sociales, sin que pueda considerar un menoscabo o

detrimento a la proteccién juridica concedida a los titulares de las marcas.

En ese sentido, toda vez que una de las funcidbnes es asegurar la
transparencia en las marcas, la autoridad encargada de su proteccion y registro, es
parte del sistema encargado de facilitar y fomentar el comercio, que trae como

resultado beneficios sociales.

3) Funcién de indicacion de procedencia. Esta funcion consiste en garantizar
al consumidor o usuario final el origen del producto o servicio que se identifica. En
la antigiedad, ésta era la principal funcién de las marcas. De acuerdo con Rangel

Medina, esta funcion, y la de distintividad son las principales funciones de la marca.

Existen diversos tratadistas que refieren a dicha funcion como secundaria, o
indirecta, relacionando la funcién que puede tener la indicacién de procedencia de
las marcas notoriamente conocidas, con en las franquicias, o en licencias; sin
embargo, Rangel Medina, expone que antes de ser usada, cualquier marca nueva
requiere la reputacién del negocio al que pertenece, por lo cual considera que

prevalece la funcién esencial de indicacion de procedencia de las marcas.

Por otro lado, también existen tratadistas que refieren que la indicacion de

procedencia de las marcas no es una funcion, pues en el concepto legal de marca
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se suprimié desde su origen la frase “denotar su procedencia”. En este sentido, el
mismo autor explica que dicho término, sale sobrando desde el punto de vista
gramatical y juridico; gramaticalmente sale sobrando, pues el verbo “distinguir”
resulta suficiente para denotar también la procedencia de un articulo o servicio; y
juridicamente, pues dicho término tiende a confusién con las indicaciones de

procedencia.

También se le ha intentado restar importancia a esta funcién, exponiendo que
los productos o servicios se pueden comercializar sin indicar su procedencia, pues
al consumidor le interesa adquirir el producto o servicio de determinada marca, sin
importar que haya sido fabricado por determinada empresa. Sin embargo, contrario
aello, la marca en si otorga la vinculacion de los productos o servicios a cierto origen

empresarial, con determinada reputacion, y calidad.

4) Funcion de indicacion de calidad, de garantia de calidad o funcién social.
Consiste en una doble funcion, para el consumidor y para su titular. Por un lado, el
titular de la marca, afirma el valor de sus productos y servicios, como un medio para
distinguirse de sus competidores, por la calidad que ofrecen. Por el otro lado,
gracias a esta funcion, los consumidores tienen un medio para reconocer un
producto o servicio con ciertos estandares de calidad, lo cual, asegura al

consumidor recibir el producto o servicio que desea comprar.

Al respecto, Nava Negrete citando a un Juez de Frankfurter de la Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos, instruye que la marca es el “reconocimiento
legal de la psicologia del simbolismo”s3, reconociendo que vivimos de simbolos y

compramos simbolos.

La ley no exige que una marca deba acreditar cierta calidad, es el mercado
el que obliga al titular de una marca a mantener cierta calidad en sus productos o

servicios, para conseguir persuadir la preferencia de los consumidores. En este

53 Nava, Justo, op.cit., p. 267
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sentido, diversos trartadistas explican que la garantia se basa en el uso y en la
experiencia que la marca otorga, no en la ley. Por ello, otorgar licencias o
franquicias, sin un correcto control de calidad, puede constituir un riesgo de dilucién

de la marca.

Para salvaguardar dicha funcion, se le han concedido ciertas facultades al
estado para proteger a los titulares de las marcas, mediante la represién penal de
la imitacién o usurpacion de marcas, buscando en todo momento la defensa de los

intereses sociales.

5) Funcion publicitaria, de propaganda o reclame. Esta es la funcion de
atraccion de la clientela. La marca puede generar en los consumidores ciertos
conocimientos relacionados con la calidad y prestigio de los productos o servicios
gue ofrece; por ello, esta funcién es importante, pues permite a los consumidores
individualizar los productos o servicios, por medio de las marcas, formalizando su

clientela.

La diferencia de la funcion de indicacién de origen con la funcion de
publicidad se refiere especificamente a la calidad y aceptacion que tenga un
producto o servicio, con cierta marca, en los consumidores, que se transforma en

un factor difusién de éste, para la atraccion y conservacion de la clientela.

De acuerdo a Steward Richardss, la marca debe trabajar para el empresario
en tres forma: a) para distinguir sus productos, b) como garantia de calidad, y c)
para la venta y propagacion de los productos. En ese sentido, la marca debe tener
la fuerza suficiente para persuadir a la preferencia de los consumidores; debe ser

un agente de ventas.

El uso o explotacion de la marca son necesarios para esta funcion, para que
atrayendo a mas consumidores, la marca obtenga fuerza; por ello, la importancia de

la publicidad en su aspecto informativo, persuasivo, y utilitario. Cabe recordar que

54 Rangel, David, Tratado de Derecho Marcatrio ..., p.179.
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la publicidad exitosa, puede lograr que una marca se venda, con independencia de

la calidad y/o precio.

En ese orden de ideas, se afirma que las marcas tienen una importante
influencia en el mercado, pues es un instrumento recolector de clientela. Por lo cual,
a esta funcion también se le conoce como una funcién econémica de la marca.
Debemos considerar que debido a la funcién econémica de la marca, la marca se

puede volver un bien econémico independiente.

Incluso, en México, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del
primer circuito emitio la tesis aisladass que establece que la funcién publicitaria de
la marca es la actividad fundamental en el proceso de comercializacion y una
herramienta para maximizar las utilidades de la empresa, ya que se desarrolla para
que un producto o servicio pueda ser identificable a partir de una marca, y pueda
despertar el impulso de compra en los consumidores de la misma, en otras palabras,
es el instrumento para construir marcas. Incluso, se afirma que la publicidad también
puede constituir el uso de la marca. Finalmente, se afirma que el acto de consumo

se dirige a la marca y no al producto como tal.

Vale la pena resaltar que de acuerdo a Isayss, el nivel de publicidad puede
ser por su originalidad, por sus cualidades, por las ideas que evoca, por la
asociacion de ideas que crea, por la impresién que produce, entre otras. Incluso,
hay marcas que adquieren su valor antes de ser empleadas, por la asociaciéon de

ideas que producen.

55 Tesis 1.4°.A.144 A, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Décima Epoca, T. Il
diciembre de 2018, p. 1110.
56 Rangel, David, Tratado de Derecho Marcatrio ..., p.179.
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En relacién a esta funcion, la marca es reconocida por algunos tratadistas
como Nava Negretes7 como un obra del ingenio, y como un factor esencial de toda

economia.

Existen tratadistas que agregan la funcion de distribucion, como una funcion
para el control de clientela; o como el proceso para penetrar entre el publico y formar

clientes. Sin embargo, dicha funcién se puede agotar con la funcién de publicidad.

2.2 Las Marcas Tradicionales

Para continuar con el presente estudio, y para una clasificacion sistematica, se
dividira el estudio de las marcas tradicionales y no tradicionales. Sin embargo, cabe
aclarar que existen diversas clasificaciones de marcas.

La clasificacion de las marcas, en la cual coinciden diversos tratadistas es la
siguiente: a) Por su objeto a distinguir y proteger, ya sean productos o servicios; b)
Por su titular, ya sean industriales, comerciantes o prestadores de servicio, antes
incluso se consideraba al agricultor; c) Por su composicion, integracion o formacion,
de donde encontramos la clasificacion tradicional de las marcas: nominativas o
denominativas para las palabras, figurativas - graficas o innominadas para los
disefios o isotipos, las tridimensionales o plasticas que se refieren a, como su
nombre lo indica, objetos tridimensionales.

Hay tratadistas que agregan una tercera clasificacion: la mixta, que es la
combinacion de todas las anteriores; y hay quienes la combinacion, la consideran
dentro del inciso c¢), es decir por su composicion, integracion o formacion.

La jurisprudenciass en México define que las marcas se clasifican en: a)
nominativas, que se distinguen fonéticamente; b) las innominadas, que se

reconocen de forma visual, pero no fonéticamente, ya que solo son simbolos,

57 Nava, Justo, op.cit., p. 272.
58 Tesis: 1.40.A. J/91, Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Novena Epoca, T. XXXIlI,
enero de 2011, p. 2993.
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logotipos o disefios; c¢) las mixtas, que combina las palabras con elementos
figurativos que hacen que la marca sea distintiva; y d) las tridimensionales, que
protegen envoltorios, empaques, envases, la forma o presentacion de los productos
gue sean distintivas. Dicha clasificacion se realiz6 con base en las marcas
tradicionales, reconocidas en esa época.

Sin ahondar en la materia, el tema de los titulares de las marcas ha causado
diversos conflictos en la doctrina y en la practica, pues textualmente en algunas
legislaciones, se establece que Unicamente pueden ser titulares de derechos
marcarios los comerciantes, fabricantes y prestadores de servicio. En estos casos,
los partidos politicos, las escuelas o alguna institucion de asistencia privada,
probablemente no tendrian el caracter necesario para ser titular de un registro
marcario so.

Como se pudo apreciar en los antecedentes, el concepto de marca, existe
aun antes de su definicidn en un sistema de propiedad intelectual; éste se establecio
por medio del Convenio de Paris en 1883, definiéndola como todo signo capaz de
distinguir productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
Posteriormente, debido a las necesidades de la época, en la mayoria de las
legislaciones, como en el caso de México, se limitd dicha proteccion a los signos
gue fueran visibles.

Esto, pues en la primera parte del siglo XX, aun no existian tantos medios o
dispositivos que permitieran agregar a los productos o servicios, marcas en
movimiento, sonidos, con olores, o sabores en particular. EI concepto de marca
tradicional, obedece a la definicidn o reconocimiento que hacen las legislaciones a
los signos distintivos visibles.

Dentro del concepto tradicional de marca, podemos encontrar los siguientes

signos susceptibles de ser considerados como marca: las denominaciones, las

59 Como ejemplo, tenemos el caso de la Universidad de Santo Tomas de Chile, en Ecuador, donde
la resolucion final determin6 que las universidades quedaban fuera del &mbito comercial, por lo cual,

anularon dicho registro marcario.
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figuras, disefios o representaciones gréficas, los nombres comerciales, las
denominaciones o razones sociales y nombres propios. Incluso, dentro de éstos,
también se encuentran las marcas tridimensionales.

En este sentido, de acuerdo con Rangel Medina, para que dichos signos sean
protegidos legalmente, deben cumplir con los caracteres esenciales de validezeo,
asi como con los requisitos establecidos en la legislacion de cada pais; ya que a
contrario sensu, ello indica la ausencia de vicios o impedimentos legales para su
registro. Asimismo, consideran como requisitos esenciales de validez de la marca:
la distintividadsz1, la novedad, la licitud y la veracidad del signo.

Por otro lado, no podran ser registrables las marcas que contengan vicios
gue impidan la funcién identificadora de los productos o servicios que ofrece;
ademas, de acuerdo a la legislacién de cada pais, se estableceran los signos que
no podran constituir una marca. En la mayoria de las legislaciones, no son marcas
registrables: los signos genéricos, descriptivos, nhombres geogréficos, colores
aisladoss2, numeros o letras aisladas, signos engafosos, contrarios a la moral o0 a
las buenas costumbres, nombres de personas sin su consentimiento, obras
protegidas por derechos de autor, armas, escudos, banderas y /o emblemas de
paises, o de organismos internacionales, ni tampoco los que sean similares o
semejantes en grado de confusion a los derechos de terceros.

En el caso de México, en la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, anterior

a la reforma de mayo de 2018, consideraba en su articulo 90 fraccion I, que no

60 Citado por Rangel, Horacio, op. cit., p. 39.

61 De acuerdo a la tesis aislada Tesis: 1.40.A.663 A, con el titulo MARCAS. CLASE DE TUTELA
FRENTE A LOS DIBUJOS, DISENOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, emitida por el
Magistrado Jean Claude Tron Petit, la “distintividad” ademas de producir transparencia en los
mercados, es lo que distingue a las marcas de los dibujos, disefios industriales y modelos de utilidad,
ya que a éstas se otorga el uso exclusivo temporalmente ilimitado; y en los dibujos, disefios
industriales y modelos de utilidad, se otorga una proteccién limitada, pues tienen el objetivo de
proteger la creatividad y fomentar la investigacion, para la creacion de nuevos productos.

62 En algunos paises, los colores son considerados como marcas no tradicionales.
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podian ser registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales animadas o cambiantes que se expresaran de manera dinamica;
aunado a ello, era requisito, que la marca fuera un signo visible. Asi, la legislacion
anterior le limitaba el reconocimiento y proteccion de las marcas no tradicionales.
Hernando Lodosss también afirma que en las sociedades primitivas, el
simbolismo visual fue el Unico medio de comunicacion, por ello ain hoy conserva
su poder y efecto para comunicar ideas y emociones; ademas, afirma que los
simbolos visuales operan mas rapido incluso que las palabras, para implantar una
idea en la mente del publico. Por ello, la importancia de los signos visibles que

protegen las marcas tradicionales.

2.3 Las marcas no tradicionales

Las marcas tuvieron que adaptarse al nuevo contexto de la era digital para seguir
generando un vinculo emocional con los consumidores, por ello, comenzé la
comunicacion de las marcas a través de los cinco sentidos, haciendo de la marca
una “experiencia de 360°s4, asi surgen las marcas no tradicionales. También se le
llama branding emocional, pues el objetivo de éstas es que el consumidor
experimente la marca, y que la comunicacion sea personal entre la marca y el

consumidor.

Asi, podemos definir que las marcas no tradicionales son los signos
perceptibles por los sentidos, capaces de identificar un producto o servicio de otros
de su misma clase en el mercado. Estas marcas apelan a que por medio de los
cinco sentidos (tacto, gusto, vista, olfato, y oido), los usuarios vivan la experiencia

sensorial de la marca; apelan a las formas, los colores, olores, sabores, sonidos,

63 Lodos, Hernando, “Lo emocional en las marcas”, Universidad de Palermo, Argentina, 2011, p. 3,
[fecha de consulta: 17 de octubre 2019] disponible en:
http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2011_1/036.pdf.

64 Ibidem, p. 10.

45



sensaciones, emociones. De esta forma, las marcas no tradicionales apelan a la

percepcion y experiencia, generando una conexion emocional con el consumidor.

Se puede afirmar que las marcas no tradicionales, son todas aquellas que
apelando a los sentidos, buscan nuevas formas de comunicarse con los
consumidores. En consecuencia, la evolucion de las marcas no tradicionales,
también dependera de los nuevos canales de comunicacion que se vayan creando
para relacionarse con los consumidores, no se puede hablar de un listado estéatico

o exhaustivo.

El concepto legal de las marcas, establecido en la Ley de la Propiedad
Industrial vigente considera a las marcas como “todo signo perceptible por los
sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto
claro y preciso de proteccion, que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado” e5; se puede afirmar que dicho concepto

puede incluye a las marcas no tradicionales.

La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, fue
sustancial para el régimen de marcas, y atiende al cumplimiento adelantado de los
compromisos internacionales establecidos en el CPTPP, el T-MEC y el TLCUEM,
gue como enunciamos anteriormente, establecen que no se podra establecer como
requisito o condicion para el registro de marcas que el signo sea visualmente

perceptible.

De acuerdo a los documentos elaborados por el Comité Permanente sobre
el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréficas de la OMPI

(Por sus abreviaturas: SCT),s6 las marcas no tradicionales son signos que aunque

65 Articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

66 “Nuevos tipos de marcas”, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales
e Indicaciones Geograficas de la OMPI (SCT), OMPI, Suiza, 1 de septiembre de 2006, [fecha de
consulta: 21 de mayo de 2018] disponible en:

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf.
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no son visualmente perceptibles, tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios;
ademas, también considera a los signos visibles, que se apartan del concepto
tradicional del signo constitutivo de marca en uno o varios de Sus rasgos

caracteristicos.

Por lo anterior, el SCT clasifica las marcas no tradicionales como las marcas
visibles, y las no visibles que pueden ser percibidas por algun otro sentido. Dentro
de las marcas visibles, considera a las marcas: tridimensionales, las de color, los
hologramas, las marcas animadas o signos animados, las de posicién, las marcas
gestuales. Dentro de las marcas no visibles, dicho comité engloba a las marcas: las
de movimiento, las sonoras, las olfativas, las de sabor o gustativas y las marcas de

textura o tactiles.
De las marcas visibles:

- Marcas tridimensionales. Probablemente sea la mas aceptada y antigua de
las marcas no tradicionales, pues en diversas legislaciones, se encuentra
consideaba con las marcas tradicionales, como en el caso de México con la
legislacion anterior; sin embargo, el SCT las incluyes en sus estudios y discusiones

dentro de las marcas nuevas y las no tradicionales.

Estas marcas son las que por la forma del producto o embalaje tienen un
caracter distintivo, que aluden a determinada procedencia empresarial, y que esta
fuera de las caracteristicas o formas habituales o esperadas de los productos, es

decir, que se encuentra fuera del dominio publico.

Las caracteristicas funcionales no pueden ser consideradas como marca
tridimensional o de forma, y tampoco basta la parte estética para que se otorgue la
proteccion, pues ademas de ser distintivas, deben identificar el origen empresarial

de los productos.

De acuerdo al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas, la reproduccion de la marca consistird en una reproduccion grafica o

fotografia bidimensional, puede ser una vista Gnica de la marca o varias vistas. Y
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conforme al documento elaborado por el SCTe7, lo mas habitual es requerir al
solicitante una representacion de la imagen o dibujo que muestre el caracter
tridimensional de la marca, y que la solicitud contenga la declaracion en el sentido

gue la marca es tridimensional.

- Marcas de color. Representadas por un solo color o una combinacién de
colores, para aplicarse de un modo especifico y arbitrario a un producto o servicio.
Si se distingue de los colores asociados a cierta categoria de un producto

efectivamente, puede ser una marca de color.

Si el color en el producto es una funcion estética, no distintiva, si el color solo
cumple una funcion utilitaria, o se utiliza para obtener cierto resultado técnico, no se
otorga proteccion a dicho registro. Por ejemplo, el color rojo utilizado para los
extintores de incendios, no seria posible registrarlo como marca de color para

aplicarse a los equipos para apagar incendios.

Las marcas de color permiten limitar ciertos productos y servicios, por lo cual,
en algunos paises de Europa, se requiere acreditar que el signo distintivo de color
ha adquirido un caracter distintivo debido a los productos o uso sefialado en la

solicitud.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas,
establece que para el registro de estas marcas, la reproduccion consistira en la
muestra de color o colores, puede requerirse la indicacion del color o colores
utilizados, o los codigos de color en especifico; ademas de la descripcion de la
manera en que el color se aplica a los productos o se utilizan en relacion a los

servicios.

67 “Métodos de representacion y descripcion de los nuevos tipos de marcas”, Comité Permanente
sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPI (SCT),
OMPI, Suiza, 29 de marzo de 2007, p. 4, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en:

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.doc.
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Conforme al documento elaborado por el SCTes, lo mas frecuente es facilitar
una muestra de color en papel y que se indique que solicita la proteccion para una
marca de color; respecto a las combinaciones de colores, podria requerirse una
disposicion sisteméatica que asocie los colores de un modo predeterminado y
uniforme; también, considera como recomendacién la descripcion por medio de un

cbdigo de identificacion reconocido internacionamente del color.

- Hologramas. Las marcas representadas por hologramas permiten identificar
y diferenciar un producto en el mercado por medio de una imagen tridimensional
proyectada sobre una superficie plana. Como referencia, los hologramas son
imagenes que producen el efecto de proyectar imagenes tridimensionales sobre
superficies planas; la imagen puede cambiar en funcién del angulo de quien lo

observa, lo que dificulta la reproduccion de manera impresa.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
establece que para su registro, debe presentarse la representacion en una o varias
vistas de la marca, de tal forma que se pueda apreciar el efecto holografico en su

totalidad, asi como su descripcién.

Por su parte, el SCTes considera que la representacion puede realizarse
mediante representaciones graficas o fotografias de los elementos hologréficos, con
exclusién del holograma. Cuando el holograma esta constituido por una sola imagen
gue no cambie, se puede exigir que sea presentado el holograma en tres
dimensiones o desde tres angulos distintos; cuando sean varios objetos o cuando
el objeto cambia, la solicitud puede considerar las reproducciones necesarias de

cada objeto para mostrar todas las caracteristicas de la marca.

68 Ibidem, p. 5.
69 idem.
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Dicho comité establece que ademas, la solicitud debe contener la indicacién
de que la marca consiste en un holograma, y describir con precision la materia cuya

proteccion solicita, y el efecto holografico.

- Marcas animadas o en movimiento. Son una serie de imagenes en
movimiento, que en su conjunto, constituyen un signo distintivo en movimiento o
animado, capaz de distinguir productos o servicios en el mercado. La capacidad

distintiva de éstas marcas, es semejante a las figurativas.

En algunas ocasiones se habla de marcas multimedia, sin embargo, se
diferencian de las marcas animadas o0 en movimiento, ya que las marcas multimedia
son la combinacion de movimiento y sonido; es decir, tienen el elemento adicional
el sonido. Por lo cual, podriamos considerar a la marca multimedia como una marca

no tradicional mixta.

De acuerdo al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas, la representacion de éstas, a eleccion de la Oficina de cada pais, puede
consistir en una imagen o una serie de imagenes fijas o de movimiento, que

conjuntamente describan el movimiento, asi como su descripcion.

El SCT7o considera que existen dos formas de representar éstas marcas: con
una serie de imagenes fijas que describan el signo animado, o con una pelicula de
corta duracion que se presente con la solicitud por algiin medio electrénico. Auando
a ello, gran parte de los paises consideran que se debe detallar la descripcion de
los aspectos especificos de la marca, el orden cronoldgico de las imagenes, la
duracion, la direccion, asi como la frecuencia del movimiento. Esto, aunado a la

declaracion que indique que la marca solicitada es de movimiento o animada.

- Marcas de posicion. Se trata del elemento idéntico que aparecen en el
producto en la misma posicién y con proporciones constantes; crea distintividad por

la impresidn que produce al encontrarse de manera habitual, pues la posicidn sola,

70 Ibidem, p. 5.
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no seria una marca protegida. Es la ubicacion especial y distintiva de un signo
colocado en un producto. Como ejemplo de estas marcas, son las etiquetas en un
lugar determinado, una bolsa, un boton o una cinta; la etiqueta de LEVI’'S® en la

bolsa trasera del pantalén es un claro ejemplo.

De acuerdo al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas, la reproduccién de la marca consistird en una reproduccién de la marca
gue muestre su posicién respecto al producto, asi como su descripcién; para indicar
la parte que no se protege del objeto, se pueden utilizar lineas punteadas o

discontinuas.

Por su parte, el SCT71 afirma que en la mayor parte de las oficinas de
propiedad intelectual, a las marcas de posicion se les da el trato de marcas
figurativas, y se presentan con una reproduccion de la imagen de la marca,
utilizando lineas punteadas para indicar la parte del objeto que no desea proteger;
aunado a ello, se debe presentar la descripcion que indique la localizacién del signo
en relacion con el producto, y la indicacion del tipo de marca.

- Marcas gestuales. Se ha puesto en la mira, considerar el gesto como un
tipo de marca, puede darse el tratamiento de una marca figurativa con un dnico

dibujo, 0 como una marca animada, presentando varios encuadres del signo.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, no
establece reglas para representar este tipo de marcas, pues no las considera dentro
de su catalogo. El SCT72 establece que para su reproduccién, se pueden realizar
como marcas figurativas o animadas, representando en uno o en varios encuadres
la muestra del gesto, acompafiada de una descripcién escrita; o bien, con algin
archivo electrénico que muestre el gesto junto con la descripcion del gesto de que

se trata; lo anterior, ademas de la indicacion del tipo de marca.

71 Ibidem, 7.
72 Ibidem, 7.
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- Marca Comercial. Finalmente, la ultima reforma a legislacion incluye dentro
de los signos que pueden constituir una marca: “VIl. La pluralidad de elementos
operativos; elementos de imagen, incluidos entre otros, el tamafo, el disefo, color,
disposicion de la forma, etiqueta, empaque, la decoracién o cualquier otro que al

combinarse, distingan productos o servicios en el mercado’7s.

Esta definicion incorporada alude a la imagen comercial también conocida
como “vestido del negocio” o trade dress; en la Ley de la Propiedad Industrial de
1994, la imagen comercial encontraba su proteccion por medio de acciones de la
competencia desleal. Este tipo de marca, no fue considerada como marca no
tradicional por el SCT, ni por el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el

Derecho de Marcas.

Algunos ejemplos de registro de éstas marcas se encuentran en Estados
Unidos, protegiendo el interior del restaurante de hamburguesas IN-N-OUT
BURGUERS® con el registro 4839216; o el interior del establecimiento
MICROSOFT CORPORATION® con el registro 403653474.

De las marcas no visibles:

- Marcas sonoras. Son considerados los sonidos sin relacion descriptiva o
funcional a los productos o servicios ofrecidos, que identifican un origen
empresarial. Pueden ser sonidos musicales preexistentes, sonidos no musicales,
creados especialmente para ser marca, los sonidos de la naturaleza, o los sonidos

producidos por maguinas o dispositivos por el ser humano.

73 Avrticulo 89 fraccion VIl de la Ley de la Propiedad Industrial.
74 Colunga, Jesus, et. al., “La franquicia y el Trade Dress”, Basham, México, 14 de agosto de 2018,
[fecha de consulta: 29 de mayo de 2019] disponible en: https://www.basham.com.mx/la-franquicia-

y-el-trade-dress/.
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En este caso, los sonidos habituales a una rama comercial, no se podrian
registrar, pues podria ser el funcionamiento normal de un equipo de trabajo o

magquina, por ejemplo, el sonido de una sierra eléctrica para sierras eléctricas.

En México, tenemos el ejemplo de la marca otorgada a Café de la Parroquia
de Veracruz S.A.P.I de C.V., donde protegen el SONIDO DE UNA CUCHARA QUE
GOLPEA TRES VECES EL VASO DE VIDRIO DEL CAFE®. En otros paises, se
encuentran protegidas como marcas el sonido del grito de TARZAN®), el sonido del

motor de los vehiculos FERRARI®, o el tono del celular de NOKIA®, entre otros.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
establece que este tipo de marcas pueden representarse con un pentagrama, con
la descripcion del sonido, 0 con una grabacion analdgica o digital del sonido; esto,

a eleccion de la oficina de cada pais.

Por su parte, los documentos del SCT7s resaltan que los paises de la
comunidad europea han establecido que si se utiliza una notacion musical como
representacion grafica de la marca, el sonido debe representarse dividido en
compases que contenga una clave, notas musicales y silencios que indiquen su
valor relativo. Aunado a lo anterior, también se puede solicitar la descripcion escrita
del sonido a fin de proporcionar mayor entendimiento a la naturaleza del sonido,
indicando las notas, los instrumentos, la duracién, el tiempo o compas, el volumen
y demas caracteristicas del sonido. Por lo que hace a los sonidos no musicales, se

pueden representar con una descripcion escrita detallando del sonido.

Dicho documento, también refiere que en algunas oficinas se solicita la
grabacion de la marca sonora, en un soporte de audio; la representacion de estas
marcas con una onomatopeya del sonido o con una descripcion en palabras; y con

la indicacién del tipo de marca que se solicita.

75 “Métodos de representacion y descripcion ...”, cit., p. 7, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018]

disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.doc.
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- Marcas olfativas. Se otorga para el aroma aplicado a un producto que no lo
suele tener. La complejidad de esta marca, radica en la prueba para determinar su
caracter distintivo y su representacion gréfica; aunado a ello, la muestra de olor de

una marca no es lo suficientemente estable ni duradera.

No pueden ser consideradas como distintivas, las marcas que apelen o
invoquen el olor natural de un producto, o los que son habituales o esperados para
el producto, ya que su uso puede ser necesario para otros comerciantes. De
acuerdo al SCT, tampoco se considera necesario el olor que se utliza de
enmascaramiento para un producto, por ejemplo, el olor a pino para el limpiador
pisos, o el aroma a limén para el producto lavavajillas, pues es algo que el

consumidor espera.

Un ejemplo de marcas olfativas en México, es el otorgado a Hasbro, Inc. para
la masa para moldearze con un olor “a una combinacion de dulce con una fragancia

con tinte de vainilla, cereza y el olor natural de una masa basada en harina de trigo”.

Este tipo de marcas no esta considerado dentro del listado del Reglamento
del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. No obstante lo anterior, el
SCT77 considera que su representacion se puede realizar describiendo el olor, de
manera que pueda ser transmitido y entendido sin ningun problema a cualquier
persona para identificar la marca; y mediante ejemplares. Lo anterior, evitando a
toda costa las técnicas altamente especializadas que impidan la identificacion de

los olores, o que lo hagan incomprensible.

- Marcas Gustativas. Son sabores ajenos a la naturaleza de un producto

determinado, que se imponen a productos o servicios para otorgarles distintividad

76 Mejor conocida en el mercado como PLAY-DOH®.

77 “Métodos de representacion y descripcion ...”, cit., p. 8, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018]

disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17 2.doc.
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en el mercado. Se exige que el sabor sea novedoso y diferente al habitual, normal

o esperado en el mercado. Se otorga de manera excepcional.

No esta incluida en el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho
de Marcas, ni el SCT establecié reglas en el documento referido para su
representacion; sin embargo, por su similitud, se puede darse el mismo tratamiento
gue a las marcas olfativas, es decir que para su registro se exija su descripcion del

gusto, o algun ejemplar del producto al que se le aplica.

- Marcas de textura o tactiles. Son la superficie o textura especifica que se
agrega al producto, de manera que pueda ser reconocido el origen empresarial del
mismo. Se busca que el producto sea novedoso en el mercado, al presentar una

textura diferente a lo habitual para los productos de la misma clase.

Este tipo de marca no esta incluida en el Reglamento del Tratado de Singapur
sobre el Derecho de Marcas. Por su parte, el SCTrs establecio que los paises que
han adoptado este tipo de marcas, han adoptado métodos distintos para su
representacion. El requisito en comun que se establece, es el de la descripcion
detallada del signo; los otros requisitos pueden variar, entre una muestra de la
superficie o relieve, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema braille, o

un dibujo de la misma.

En las marcas olfativas, gustativas y de textura, el documento de trabajo del
SCT citado, hace referencia al caso Sieckmann como un referente que establecio
los criterios para resolver sobre el otorgamiento de las marcas no tradicionales en
los paises de la Comunidad Europea; dichos criterios han marcado influencia en
otros paises para decidir sobre el tema; sin embargo, el mismo SCT afirma que ha
limitado la proteccion de las marcas no tradicionales en los paises que se aplican

dichos criterios.

78 Ibidem, 9.
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Dentro de éstos criterio, se establecié que la representacion grafica de una
fragancia no se satisface con el depésito del ejemplar; ademas, fijo los siguientes
requisitos para su representacion: a) la precision para definir la marca, y determinar
el alcance de su proteccion; b) la claridad para las autoridades y para el publico; c)
la marca debe ser accesible e inteligible de manera completa, en el registro; d) debe
ser duradera a lo largo del periodo de vigencia del registro; y e) objetiva a fin de

evitar dudas en la identificacion del signo.

Finalmente, vale la pena aclarar que las marcas enlistadas con anterioridad
no constituye un listado exhaustivo de marcas no tradicionales, pues debido a la
evolucion del mercado, y de las tecnologias de la informacion y comunicacion, en
un futuro no muy lejano, se tendran nuevas formas de identificar productos o
servicios en el mercado, es decir, vendra la creacion de nuevas marcas no

tradicionales.

Para la interpretacion de las disposiciones de las marcas no tradicionales
enlistadas con anterioridad, y para las futuras marcas que se creen, no se debe
perder de vista las funciones de las marcas y los principios que rigen los derechos
de propiedad industrial; siempre procurando el interés publico, y la sana

competencia.
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Capitulo 3. La Propiedad Intelectual en la Era Digital

Como se menciond en el capitulo de antecedentes, en los ultimos 30 afios, el
internet se ha convertido en un instrumento esencial de comunicacion, en una de
las principales fuentes de informacién, en un espacio virtual que ha transformado el
entorno social en el que vivimos, y que le ha dado el nombre a la época actual como:

la Era Digital.

De acuerdo al 15° Estudio sobre los Habitos de los Usuarios de Internet en
México 2019,79 realizado por la Asociacion de Internet MX, tan solo en México, el
internet ha alcanzado el 71% de penetracion entre las personas mayores de 6 afios,
con 82.7 millones de usuarios, que en promedio pasan al dia 8 horas con 20 minutos
en internet. A nivel mundial, se calcula que el nimero de usuarios es de

4,536,248,808, con una penetracion en la poblacion mundial de 58.8%.s0

Resulta relevante que en julio de 2019, el mismo estudio arrojaba que al
menos el 34% de los usuarios de internet en México, utilizaban la red para uso
comercial, es decir, para buscar tiendas y marcas por este medio; ademas, que el
14% de los usuarios de internet en México, habian realizado alguna compra a partir
de interactuar con la publicidad en linea. Dicha cifra resulta relevante si tomamos

en cuenta que de acuerdo al Estudio de Comercio Electrénico en México 2018s1, el

79 “15 Estudio sobre los Habitos de los Usuarios de Internet en México 2019”, Asociacion de Internet
MX, México, 31 de julio de 2019, [fecha de consulta: 23 de septiembre de 2019] disponible en:
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/15-Estudio-
sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2019-version-publica/lang,es-
es/?ltemid=.

80 “Internet World Stats, usage and population statics”, Miniwatts Marketing Group, 30 de junio de
2019, [fecha de consulta: 10 de agosto 2019] disponible en:
https://www.internetworldstats.com/stats.htm.

81 “Estudio de Comercio Electrénico en México 2018”, Asociacion de Internet MX, México, Diciembre

de 2018, |[fecha de consultaz 23 de agosto de 2019] disponible en:
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valor del comercio electrénico en nuestro pais subi6 del 2016 al 2017 un 20.1%,

terminando en $396.04 mil millones de pesos.

De acuerdo al estudio referido en el parrafo anterior, de las actividades que
se realizan con mayor frecuencia a través de internet en México, son: navegar por
redes sociales, enviar mensajes instantaneos, envio de correos electrénicos, buscar
informacion, utilizar mapas, ver peliculas, escuchar musica, leer, ver o escuchar
contenido relevante, realizar operaciones de banca en linea, videoconferencias,
comprar en linea, tomar cursos en linea, solicitar transporte, gestiones con gobierno,

jugar en linea, etcétera.

Estas actividades resultan relevantes para el tema en estudio que nos ocupa,
ya que en todas existe la representaciéon de marcas mediante diversos dispositivos
digitales que genera una relacion del consumidor con la marca ain mas estrecha
gue en épocas anteriores, ya que existe mayor interaccion de éstos. Ademas, como
ya se ha mencionado anteriormente, las empresas aprovecha los medios digitales
para generar experiencias sensoriales en los consumidores con las marcas no

tradicionales.

Por su parte, del 15° Estudio sobre los Habitos de los Usuarios de Internet
en México 2019 anteriormente referido, se desprende que los teléfonos inteligentes
o smartphone son los dispositivos mas utilizados para navegar en Internet. Esto
resulta importante, pues las actividades que se realizan por medio de estos
dispositivos, son influenciadas por las marcas que se muestren por éste medio.

Ademas de ser un medio de comunicacién para realizar y recibir llamadas,
enviar y recibir mensajes, y correos electronicos, mediante los teléfonos inteligentes
se realizan principalmente las siguiente actividades: acceder a redes sociales,
buscar informacién, escuchar radio en streaming, leer/ver/escuchar contenido

relevante, realizar operaciones de banca en linea, utilizar mapas, solicitar

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico/Estudio-de-

Comercio-Electronico-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid=.
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transporte, comprar en linea, buscar empleo, realizar encuentros online, visitar sitios
para adultos, vender por internet, y jugar en linea.

Debido a que todas las actividades que se realizan por medio de dispositivos
electronicos e internet se vuelven cada vez mas frecuentes, la tendencia de diversas
empresas es utilizar marcas mas llamativas para el consumidor por estos medios,
pues de esa forma, pueden influir en la decision del consumidor.

Becerra Ramirezsz2 agrupa en tres categorias los principales usos de internet:
como medio de comunicacion, como fuente de documentacion (relacionada al

acceso de recursos disponibles), y como medio de comercio.

En todas las actividades enlistadas anteriormente, asi como en las tres
categorias que expone Becerra Ramirez, podemos encontrar que convergen
derechos de propiedad intelectual, que preocupan a sus autores, inventores y/o a

los titulares de éstos derechos, por la inversién econdmica que implican.

El impacto econémico que han generado todas estas actividades son
resultado del avance de las tecnologias de la informacién y comunicacion, asi como
con desarrollo del internet, que dia con dia nos brindan méas y mejores medios para
interactuar en la red. Con este desarrollo, también se han abierto nuevos desafios
en diversas areas; en el derecho por ejemplo, muchas instituciones no se habian
modificado desde el derecho romano, y actualmente se han encontrado retos en la

era digital por cuestiones de territorialidad y soberania.

Partiendo de este punto, resulta importante realizar una breve semblanza del
Internet, también llamado por su traduccion del inglés como “red de redes” o inter-
redes. Como se podra apreciar, a pesar de que éste surgio como un proyecto militar,
posteriormente tomé partida en el ambito académico, y recientemente se ha
posicionado como un medio propicio para las actividades comerciales y como medio

de comunicacion.

82 Becerra, Manuel, op.cit., p. 129.
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El Internet surgio en 1969, durante la Guerra Fria, como un proyecto de
investigacion militar del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos,
llamado ARPANET ss, fue creado con el objetivo de evitar que dicho pais fuera
sorprendido nuevamente por los adelantos tecnolégicos de sus enemigos s4. El reto
de dicho proyecto era crear una red capaz de funcionar, incluso, con la destruccién

producida por un bombardeo nuclear.

Para ello, buscaron que el funcionamiento de la red fuera de manera
descentralizada, es decir, que no dependiera de ninguna supervision central, que
tuviera posibilidades de crecer, que cada computadora fuera responsable de

establecer sus conexiones, y que los costos fueran repartidos entre los usuarios.

Asi, en 1968, tras ganar un concurso para el desarrollo de la red global, Frank
Heart, de Bolt, Beranek y Newman (BBN Planet), desarrollaron el primer hardware
para el procesamiento de los mensajes; y en 1969 la Universidad de California
(UCLA) fungioé como el primer nodo ss de conexion, para probar el primer host ss.
Posteriormente, en la universidad de Stanford se instalé el segundo nodo y host; y
asi, al mes siguiente, se envio el primer mensaje de host a host y se conectaron

ambas universidades.

Consecutivamente, se conectaron los nodos de la Universidades de
California en Santa Barbara y de Utah, para que el ARPANET tuviera cuatro host

conectados, lo que daria inicio a la trayectoria del internet actual.

83 ARPANET Son las siglas en inglés de Advanced Research Project Agency NETwork. ARPANET,
fue el resultado de diversos trabajos que la comunidad cientifica habia ideado desde 1961-1962,
pensando en una red galactica, o una red global, para que todo el mundo pudiera acceder a datos
y programas desde cualquier sitio.

84 La preocupacion de Estados Unidos era grande pues para ese entonces la Union Soviética habia
lanzado el Sputnik | antes que ellos, tomando ventaja en la carrera aeroespacial.

85 Es el punto de interseccion o conexion.

86 Ordenador que funciona como punto de inicio y final de transferencia de datos; también es el

lugar donde reside el sitio web.
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Por sus caracteristicas, los protocolos desarrollados para ARPANETs7 fueron
utilizados por diversas universidades y centros de investigacion. Los
desarrolladores buscaban lograr una red de arquitectura abierta, donde las redes
individuales se pudieran disefiar y desarrollar por separado; en 1972, el programa
se llamo “Internetting” ss. En 1973, la red atraveso el océano para crear la conexion
con Noruega e Inglaterra; y en 1977 se adiciond el correo electrénico, por iniciativa

de la Universidad de Wisconsin.

Para 1985, la red ya contaba con una gran comunidad de investigadores y
desarrolladores que la utilizaban para comunicarse, y compartir recursos a todas las
demas redes. En 1988 comenzd a funcionar la Red WWW o World Wide Webso; y
en 1990 el gobierno de Estados Unidos retir6 ARPANET. La Fundacion Nacional
para la ciencia (NSF: National Science Foundation) se hizo cargo de la red hasta
1995. Posteriormente, se crearon numerosas redes privadas de largo alcance, que
funcionaban con los protocolos TCP/IP, que se convirtieron en el servicio de la

infraestructura de la informacién del internet.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos dej6 de hacerse cargo de los
nombres de dominio 90, y le cedio dicha funcién a ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers). Los nombres de dominio 91 funcionan como un

sistema que facilita la busqueda de determinada informacién en Internet, asi como

87 TCP/IP, Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP).

88 Cerf et al., “Breve Historia del Internet”, Internet Society, Suiza, 1997, [fecha de consulta: 10 de
agosto de 2019] disponible en: https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-
history-internet/.

89 Es una red que utiliza los protocolos http (hypertext transfer protocol) en la cual se puede buscar
y acceder con facilidad a los documentos en la red.

90 Estaba a cargo de la IANA — Agencia de Asignacion de NUumeros de Internet.

91 También conocidos como DNS (Domain Name System); es la direccion de internet como
usualmente la conocemos. Por ejemplo, en la pagina de internet www.unam.mx, UNAM es el nombre

de dominio.
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la transmisién de la misma, ya que traducen las direcciones IP92 de los dispositivos,

en nombres facilmente recordables.

Los dominios de primer nivel (TLD: Top Level Domain), que son las letras o
caracteres que siguen el nombre de dominio, se dividen en dos grandes grupos, los
gTLD (generic Top Level Domain) y los ccTLD (country code Top Level Domain).
Los gTLD son los genéricos y por lo general refieren a una actividad especifica, por
ejemplo: .com para comercio, .org para organizaciones no lucrativas, etc.; los ccTLD
son los que indican los cédigos de los paises, por ejemplo: .mx para México, .usa

para Estados Unidos, .ca para Canada, etc.

Por su uso, los nombres de dominio atribuyen una especie de identidad
dentro de la red semejante a las marcas, ya que son la ruta necesaria para la
transmision de la informacion, e identifican y guian al usuario a algun sitio en

especifico de internet.

Naturalmente, también comenzé el uso no autorizado de marcas como
nombres de dominio, para aprovecharse del prestigio que determinadas marcas
habia ganado, lo cual ha generado diversas disputas por la titularidad del nombre

de dominio y por el uso no autorizado de las marcas.

La presencia de las marcas en el entorno virtual de manera constante, otorga
una ventaja competitiva frente a sus competidores pues facilita el recuerdo y
reconocimiento de éstas. Por ello, las empresas buscan interactuar con el usuario
con marcas no tradicionales de tal manera que sean llamativas en el mundo digital,

y que logren crear la conciencia de la marca.

92 Direccidn numérica Unica, o también llamado protocolo de internet. Cada dispositivo en la red

posee una direccién Unica.
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La inversion realizada para posicionar una marca en el entorno digital no es
menor. Por ejemplo, en el Global Esports Market Report 201993 podemos encontrar
gue se generd de publicidad $189.2 millones de dolares en 2019, es decir, 14.8%
mas en relacion con el 2018. Y es que la empresas han notado que la interaccion
del usuario con las marcas en los medios digitales, influye en gran medida para las
decisiones de compra o de consumo que realiza el usuario, por ello, han apostado
a las marcas no tradicionales.

Como se puede apreciar, Internet ha cambiado desde su nacimiento, y
seguird cambiando de acuerdo a la industria para ofrecer nuevos y mejores
servicios. Gracias a esta evolucidon constante, y a las nuevas formas de ofrecer
productos y servicios, se han generado entre otras cosas, las marcas no
tradicionales animadas o0 en movimiento, asi como diversos retos y desafios para el

derecho.

Becerra Ramireze4, menciona algunos de los conflictos que surgieron con el
Internet, dentro de ellos, destacamos los siguientes: la extraterritorialidad, la
propiedad de la informacidn, el contenido ilegal u ofensivo que circula en la red, la

libertad de expresion, y los relacionados a los derechos de propiedad intelectual.

Vale la pena resaltar la extraterritorialidad, pues al ser una caracteristica del
internet, se presenta en la mayoria de los conflictos de internet, ya que en muchas
ocasiones choca con la territorialidad, soberania y jurisdiccién de cada estado. Sin
embargo, la extraterritorialidad del internet, no significa que lo que sucede en la red
no esté sujeto a normas juridicas concretas; el inconveniente reside en decidir la

legislacion aplicable, que puede variar de acuerdo a cada estado y cada caso.

93 Camacho, Salvador, “Aspirar al Oro: La Pl y el deporte ESPORTS”, presentacion impartida en el
Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor econémico de los videojuegos, OMPI, México, junio
de 2019.

94 Becerra, Manuel, op. cit., p. 131.
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Oscar Solorio, citando a Horacio Rangelss, menciona que en el &mbito de la
propiedad intelectual, la utilizacion de las marcas o la reproduccion de obras en
internet, sin la autorizacion de su titular, desafia la naturaleza territorial de éstos
derechos exclusivos, ya que internet ofrece presencia simultdnea e inmediata a nivel
mundial, sin importar la ubicacion territorial del titular de estos derechos;

precisamente en esto reside la extraterritorialidad.

“Internet es la red de comunicacién de mayor velocidad en crecimiento, en la
historia de la humanidad”ss, ha sido el medio propicio para la revolucién de la
sociedad de la informacion, donde el capital intelectual y la informacion digitalizada
se ha convertido en la esencia de la economia del conocimiento. Aunado a ello, el
Ernesto Piedrase7 ha indicado que casi la mitad de la apropiacion de contenidos,

tiene lugar por vias digitales.

Como se ha podido constatar, internet se ha convertido es uno de los
principales canales de comunicacién, por el nUumero usuarios, por sus
caracteristicas, por su extraterritorialidad, y por la gran cantidad de contenidos que
circulan en la red; como resultado, la propiedad intelectual ha tenido un papel
protagonico en la Era Digital, para regular las actividades que se realizan en la red,
relacionadas con la documentacion (los recurso que se encuentran disponibles en

la red), la comunicacion y sobre todo, con el comercio.

95 Solorio, Oscar, op. cit., p. 58.

96 Becerra, Manuel, op. cit., p. 142.

97 PIEDRAS, Ernesto, “Propiedad Intelectual en los Videojuegos”, presentacion impartida en el
Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor econémico de los videojuegos, OMPI, México, junio
de 2019.
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3.1 Planteamiento del Problema: Limitaciones para proteger
marcas no tradicionales no consideradas en la Ley de la

Propiedad Industrial

El valor de una empresa se sustenta en la capacidad que tiene para generar ideas
novedosas y para diferenciarse de su competencia, por ello, en la en la medida que
las tecnologias de la informacion y comunicacion han evolucionado, y que el internet
ha permeado en la sociedad, las marcas también han evolucionado para adaptarse
a los nuevos cambios, creando las marcas no tradicionales. Sin embargo, como se
explicara en el presente capitulo, el surgimiento y uso de las marcas no
tradicionales, no trajo consigo su reconocimiento y proteccion inmediata en los
sistemas de propiedad intelectual.

Hoy en dia, las empresas tienen dentro de sus objetivos lograr generar la
conciencia de su marca a través de las ultimas tecnologias de la informacién y
comunicacion; a partir de ello, con el uso de marcas no tradicionales pretenden
lograr que los consumidores identifiguen sus marcas y que tengan fuertes
asociaciones mentales favorables con éstas a partir de los canales de comunicacion
actuales, de tal forma que el consumidor se convenza de los atributos y beneficios

gue posee dicha marca, y tenga por satisfechas sus necesidades.

Por el otro lado, para los abogados, el reto de las marcas no tradicionales es
buscar la adecuada proteccidén de las marcas no tradicionales en los sistemas de
propiedad intelectual. Por ello, el objetivo general del presente trabajo es analizar la
proteccion que ofrece el sistema juridico mexicano a las marcas no tradicionales, y

en particular a las marcas animadas o en movimiento.

El reconocimiento de una marca en el mercado, se ve reflejado como una

ventaja competitiva que adquiere la empresa, y en el valor econdmico que las
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marcas adquieren. Por ello, los empresariosss han buscado generar mayor impacto
en los consumidores, y aprovechando los ultimos avances tecnoldgicos, han
desarrollado diferentes tipos de marcas perceptibles a través los sentidos para
identificar sus productos y servicios en el mercado de manera distinta a la

tradicional.

Algunos ejemploses de marcas no tradicionales, son: el sonido de las
motocicletas HARLEY DAVIDSON®, el tono de celular NOKIA®, las marcas
animadas de los estudio de cine COLUMBIA® y 20TH CENTURY FOX FILM
CORPORATION® que aparecen al inicio de todas sus peliculas, e incluso algunos
paises otorgan proteccion a los colores, como la combinacién de rojo, blanco y azul
del disefiador TOMMY HILFIGER®. Estas marcas fueron otorgadas en otros paises

con anterioridad a la reforma del 18 de mayo de 2019 a la LPI en México.

Desde la llegada del cine, las personas podian encontrar al inicio de las
peliculas marcas en movimiento; sin embargo, con la llegada del Internet y la era
digital, las marcas en movimiento se volvieron mas frecuentes y las encontramos en
los objetos cotidianos, desde que prendemos un dispositivo movil, cuando abrimos
una aplicacion del celular, al prender una computadora, en diversas paginas de
internet, en pantallas con mensajes variables, y practicamente en cualquier lugar
y/o dispositivo que cuente con la tecnologia y los medios adecuados para su

reproduccion.

Como se ha definido anteriormente, las marcas en movimiento o también

conocidas como animadas, son una serie de imagenes fijas que, conjuntamente,

98 Se hace la referencia a los titulares de los derechos de propiedad intelectual como empresarios,
con independencia de que sean inventores, artistas o personas morales, los que mantengan la
titularidad de éstos derechos.

99 “Romper Moldes: Nuevas Formas de Crear Marcas”, Revista de la OMPI, Ginebra, OMPI,
Ndmero 4, Julio - Agosto de 2004, [fecha de consulta: 16 de diciembre de 2014] disponible en:
www.wipo.int/wipo_magazine/es/pdf/2004/wipo_pub_121 2004 _07-08.pdf.
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describen el movimiento y que puedan ser capaces de distinguir e identificar un
producto o servicio en el mercado. Se diferencian de las marcas tradicionales, al ser
marcas dindmicas, lo cual las vuelva mas atractivas para el consumidor, y les otorga
mayor distintividad frente a las de los competidores. Por ello, son utilizadas por
diversas empresas, como estrategias publicitarias para posicionarse en la mente de

los consumidores, y en el mercado.

El problema que enfrentan las marcas no tradicionales con el desarrollo de
las tecnologias de la informacion y comunicacion esta en buscar la proteccion legal
de éstas, en los diversos paises que se utilizan, aun sobre las Ultimos avances
tecnogicos, ya que como hemos mencionado anteriormente, con el internet, las

marcas adquieren una presencia mundial.

En México, la proteccion a las marcas no tradicionales comenzé a partir de
la reforma del 18 de mayo de 2018; sin embargo, el problema ha sido su
implementacion en la practica, debido a la falta de criterios legales, objetivos y
unificados, que se adapten a las herramientas del IMPI, y que permitan su efectiva

proteccion.

Aunado a ello, la referida reforma contempla de manera expresa
determinadas marcas no tradicionales, a saber: la combinacion de colores, signos
holograficos, sonidos, olores, imagen comercial, o la combinacién de los primeros
cuatro con alguna denominacion o disefio. Por ello, dicho listado, limita la proteccion
a las marcas no tradicionales no contempladas dentro de éstos supuestos; dentro
de éstas, se resaltan las marcas en movimiento o animadas, pues a pesar de que
Su uso esta normalizado, carecen de una adecuada proteccion en el sistema juridico

mexicano.

Incluso, por la necesidad e importancia de proteger las marcas no
tradicionales, y en particular las marcas en movimiento en México, desde antes de
las reformas de 2018 a la LPI, y hasta la fecha, los titulares de éstos signos
distintivos, asi como los abogados, han buscado su proteccion en otras figuras

juridicas. De esta forma, brindan cierta certeza juridica a los titulares de las marcas,
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aungue la figura no responden a la naturaleza de las marcas, ni a la proteccion que

éstas otorgan.

Un ejemplo de ello son los registros de disefios industriales, en el tipo de
dibujos industriales, que protegen secuencias de imagenes aplicables a la interfaz
gréfica de usuario animada para dispositivos electronicos, es decir, protegen las
marcas en movimiento que aparecen en las pantallas de dispositivos electrénicos.
La desventaja de ello, es que el dibujo industrial no otorga la misma proteccién que
una marca, no tiene la naturaleza distintiva de la marca, y toda vez que el objeto de
proteccion es distinto, pasa al dominio publico de manera irrefutable una vez

consumada su vigencia.

La vigencia de los dibujos industriales, anterior a la reforma de 2018, era de
quince afos improrrogables, y posteriormente caian al dominio publico, lo cual,
limitaba e incluso perjudicaba el uso de las marcas en movimiento; hoy en dia, la
vigencia de los disefios industriales puede ser prorrogada hasta veinticinco afos,
sin embargo, de cualquier forma, la marca se ve afectada, pues dicho dibujo

industrial, pasa al dominio publico con el transcurso del tiempo.

Otras diferencias de los disefios industriales con las marcas son: el costo, ya
gue resulta mayor en el caso de los disefios industriales pues se pagan anualidades
una vez otorgado el registro; ademas, la funcién del dibujo industrial es meramente
ornamental, a diferencia de las funciones de la marca de distincion, proteccion,

indicacion de procedencia, indicacion de calidad y la publicitaria.

Al respecto, cabe destacar que en la exposicion de motivos que derivo la
reforma de mayo de 2018, uUnicamente se hizo referencia a las marcas no
tradicionales olfativas, sonoras, y de imagen comercial; y dentro del proceso
legislativo se agregaron los hologramas. Sin embargo, no se mencionaron otros

tipos de marcas, y en ello derivo en el listado del articulo 89 de la LPI.

Por ello, aunque en un primer momento, con la reforma referida, se amplio el

concepto de marca considerando dentro de éste a las marcas no tradicionales, al
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eliminar el requisito de ser signos visibles, y la prohibicion a las marcas animadas,
cambiantes o que se expresaran de manera dinamicas, con la reforma se limito el

reconocimiento a los signos establecidos en el articulo 89 de la LPI.

A manera de listado, dicho articulo consideré6 como marcas no tradicionales,
las siguientes: (fraccion) I. Los elementos figurativos y combinaciones de colores,
asi como los signos holograficos; (fraccion) V. Los sonidos; (fraccion) VI. Los olores;
y (fraccion) VII. la imagen comercial o trade dress, definida como la pluralidad de
elementos operativos, elementos de imagen incluidos, entre otros, el tamafo,
disefio, color, disposicién de la forma, etiqueta, empaque, la decoracién o cualquier

otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.

Dicha reforma represento el mayor avance en el derecho marcario mexicano
gue habia permanecido estancado desde 1994; sin embargo, la limitacion al
reconocimiento de determinadas marcas, mediante el listado del articulo 89 de la
LPI, desvi6o la evolucién pretendida, dejando sin proteccion a marcas no
consideradas dentro de éste. Por ejemplo: marcas en movimiento, marcas de

posicién, de sabor, etcétera.

El articulo 89 de la LPI es un listado de los tipos de marca aceptados en el
sistema de propiedad industrial mexicano, que frena la progresividad de la reforma
referida, pues a pesar de que con ésta se elimina la prohibicién para registrar signos
cambiantes, animados o que se expresen de manera dindmica, no contempla dentro

del listado de proteccion a las marcas en movimiento o animadas.

Por otro lado, el legislador no establecio si dicho listado de marcas era
limitativo, o enunciativo; y dejé abierta la posibilidad de combinar los diferentes tipos

de marca reconocidos, en la fraccion VIl del articulo 89 de la LPI.

De la interpretacion del articulo 89 fraccion VIII, en relacién con la fraccion |
del mismo articulo, podriamos hallar la proteccién a las marcas animadas o en
movimiento. Se explica: La fraccion VIII considera que una marca puede constituir

“la combinacion de los signos enunciados en las fracciones | a VI” de dicho articulo;
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y por su parte, la fracciéon | contempla “las denominaciones, letras, numeros,

elementos figurativos y combinacion de colores, asi como signos holograficos”.

En ese sentido, interpretando el precepto citado, se podria entender que las
marcas en movimiento se encuentran protegidas como la combinacion de los
elementos figurativos, por el articulo 89 fracciones | y VIII de la LPI. Sin embargo,
dicha interpretacién queda al arbitrio de la autoridad en la materia, al resolver
solicitudes de marcas en movimiento o animadas; lo cual, genera incertudumbre

juridica para la proteccion de dichas marcas.

Sin embargo, dicha interpretaciéon no podria ser funcional para otro tipo de
marcas no consideradas en la reforma, como las gustativas, las de posicion, las
gestuales, las tactiles, o cualquier otro tipo de marca que surja con el paso del
tiempo mediante los Ultimos avances tecnoldgicos. Por ello, se considera que el
listado del articulo 89 limit6 el reconocimiento de las marcas no tradicionales, de lo

gue parecia una ambiciosa reforma.

Por otro lado, a la fecha, no se ha emitido el Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, que establezca las reglas para la presentacion de las
solicitudes de marcas no tradicionales, que de su interpretacion, permita ampliar el

ambito de proteccion que otorga el listado del articulo 89 de la LPI.

Por su parte, los acuerdos que se han emitido alrededor de la reforma, asi
como el formato de solicitud de registro de marca IMPI-00-001-B, se encuentran
alineados al listado del articulo 89 de la LPI, y tampoco permiten una interpretacion
gue proteja a las marcas no tradicionales diferentes a las consideradas en el listado
referido, por ejemplo a las marcas en movimiento o animadas. Cabe destacar que
el formato requiere una representacion y descripcion clara del signo distintivo; pero

no aclara como debe ser la descripcion o los requisitos que debe llevar ésta.

En este punto, resalta el problema de la incertidumbre juridica respecto a las

marcas no tradicionales, ya que de acuerdo a los resultados de la encuesta
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realizada por Hogan Lovellsioo en 2015, pese a conocer las ventajas que otorgan
las marcas no tradicionales, las mayor parte de las compafias entrevistadas en
dicho estudio, no habian adoptado este tipo de marcas; dentro de la misma
encuesta, resalta que la mayor parte de los entrevistados tenian interés respecto al
registro de marcas no tradicionales, sin embargo, que lo consideraban como un

tema complejo.

Desafortunadamente los parametros de esta encuesta no determinan la
relacion que existe entre las variables de las compafias que no habian adoptado
marcas no tradicionales, y las que consideraron el tema del registro de marcas no
tradicionales como complejo, ya que valdria la pena averiguar si existe una relacion

directa entre éstas.

Finalmente, otra cuestion que surgié en México con el reconocimiento de las
marcas no tradicionales, es la complejidad para realizar el examen de fondo, y para
verificar sila marca es registrable conforme a los términos de la ley. Lo cual, dificulta
aun mas el tramite de las marcas no tradicionales, no consideradas dentro del

listado del articulo 89 de la LPI, ya que no existe un ordenamiento regulador.

3.2 Propuestade intervencion parala proteccion de las marcas no
tradicionales no consideradas en la Ley de la Propiedad
Industrial, en particular, las marcas en movimiento o animadas

En el caso de México, el reconocimiento formal de la proteccion a las marcas no

tradicionales dentro del articulo 88 de la LPI, apenas fue el primer paso para su

proteccion efectiva, pues con el articulo 89 del mismo ordenamiento, se limito la

proteccion a aquellas comprendidas dentro de éste. Asi, las marcas no

100 1P Numbers”, InsideCounsel of ALM Media LLC, Hogan Lovells Publication, Estados Unidos,
Julio-Agosto 2015, [fecha de consulta: 19 de julio 2017] disponible en:
http://www.insidecounseldigital.com/insidecounsel/july_august_2015?pg=37#pg37.
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tradicionales, no comprendidas dentro del listado del articulo 89 de la LPI quedaron

sin proteccion efectiva, tal es el caso de las marcas animadas o0 en movimiento.

Por ello, en el presente capitulo, a partir de lo antes expuesto y del analisis
de la legislacion actual, se realizan dos propuestas de intervencion que consisten
en propuestas del texto legislativo aplicable a las marcas no tradicionales,
encaminadas a buscar la proteccién de las marcas no consideradas dentro del
listado del articulo 89 de la LPI, en particular de las marcas animadas o0 en

movimiento.

La labor en el campo de las marcas no tradicionales es constante y dinamico,
ya que los fabricantes crean y comercializan productos novedosos cada vez mas
sofisticados, que incluyen marcas que apelan a todos los sentidos, ya no solo al
sentido de la vista; aunado a ello, el internet ha abierto nuevos caminos para
establecer nuevos canales de comunicacion entre el consumidor y la marca,

obteniendo una comunicacién de manera directa entre éstos.

Resulta facil enlistar las marcas no tradicionales que podemos encontrar en
un teléfono inteligente, en particular de marcas animadas o en movimiento, por
ejemplo: la marca MOTOROLA® al encender los teléfonos de dicha marca, el
isotipo de AIRBNB®, NETFLIX® o UBER® al abrir la aplicacion. Incluso, hay
sonidos que podrian ser susceptibles de ser registrados como marca, como el
sonido de DIDI® al llegar el transporte solicitado, o el sonido del pajarito de
TWITTER®.

También, hay otras aplicaciones moviles que incluyen algunas marcas en su
ejecucion, como ocurre con el product placementio1; por ejemplo, el sistema de

navegacion WAZE®, mientras se ejecuta muestra anuncios publicitarios en la ruta

101 Publicidad no convencional que consiste en no mostrar de manera directa al publico consumidor
la marca, se coloca la marca en la narrativa de peliculas, programas o series. Puede ser de manera
pasiva, cuando el producto Unicamente esta presente en la escena; o activa, cuando los personajes

interactdan con el producto.
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del mapa. Otro excelente ejemplo, son las marcas que se exhiben en los
videojuegosioz2, ya que brindan connotaciones positivas al origen empresarial y
logran crean la conciencia de la marca en los jugadores; esta técnica también es
llamada advergaming o in-game advergaming. Todas estas marcas merecen la

proteccion legal.

La peculiaridad para proteger las marcas no tradicionales en cualquier parte
del mundo, es que aunque son reconocidas desde hace algunos afos, su proteccién
apenas comienza a ser aceptada, sobre todo su forma de reproduccion y

descripcién ante la autoridad, y por la complejidad de su examen.

Larealidad en que vivimos, la tendencia de la mercadotecnia y la negociacion
de los ultimos tratados internacionales, influyeron de manera favorable para el
reconocimiento de las marcas no tradicionales en la legislacion Mexicana; sin
embargo, aun queda trabajo por hacer, para que dicho reconocimiento se traduzca
en una proteccion efectiva a las marcas no consideradas de manera expresa en la

reforma.

En relacion a lo anteriormente expuesto, se realizan dos propuestas de
intervencidn consistentes en propuestas del texto legislativo aplicable a las marcas
no tradicionales. La primera esta enfocada en la modificacion de la legislacion
actual; y la segunda, en la modificacion al proyecto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial, que a la fecha no ha sido publicado.

102 Ortiz, Cecilia, “Tu marca, el diferenciador por excelencia”, presentacién impartida en el Curso de

Verano: La propiedad intelectual, motor econdmico de los videojuegos, OMPI, México, junio de 2019.
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3.2.1 Primera propuesta

Para el pronunciamiento de esta propuesta, se transcribe para su estudio de la LPI,
el: “Articulo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y
susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y
preciso de la proteccion, que distinga productos o servicios de otros de su misma

especie o clase en el mercado.”.

En relaciéon con el articulo anterior, se reconocen los signos que pueden
constituir una marca, enlistando en el articulo 89 del mismo ordenamiento, los

siguientes:

Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
.- Las denominaciones, letras, numeros, elementos figurativos vy

combinaciones de colores, asi como los signos holograficos;
Il.- Las formas tridimensionales;

lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre

gue no queden comprendidos en el articulo siguiente;

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con

una marca registrada o un nombre comercial publicado;
V.- Los sonidos;
VI.- Los olores;

VIl.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos,
entre otros, el tamafio, disefio, color, disposiciébn de la forma, etiqueta,
empaque, la decoracion o cualquier otro que al combinarse, distingan

productos o servicios en el mercado, y

VIIl.- La combinacion de los signos enunciados en las fracciones | a VI del

presente articulo.
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A contrario sensu, el listado contenido en el articulo 89 podria ser interpretado
por la autoridad como un una lista exhaustiva de las marcas reconocidas en nuestro

sistema de propiedad industrial.

En este punto, vale la pena recordar que tal como se mencioné en el capitulo
de antecedentes, la evolucion que han tenido las marcas, ha obedecido a las
necesidades y a las caracteristicas del mercado. En México, por ejemplo, el
concepto de marca no estaba limitado a las marcas visuales en sus origenes, fue
con la reforma de 1994 de la LPI, que se establecio dicha limitacion y hasta la

reforma del afio 2018 que se elimind.

Incluso, en los antecedentes, se puede apreciar que existieron legislaciones
gue no consideraron un concepto de marca como tal, pero que otorgaban proteccion
a las mismas. De tal forma, se podria buscar la proteccion a las marcas no
reconocidas expresamente en el listado del articulo 89 de la LPI, siempre y cuando
existiera la normatividad necesaria para otorgar su proteccion. Sin embargo, como

se podra observar a continuacion, dicho supuesto no se actualiza.

Vale la pena destacar que no se debe dejar sin proteccién a las marcas no
tradicionales no consideradas dentro del listado del articulo 89 de la LPI, que
cumplan con las caracteristicas del articulo 88 de la LPI, y con las funciones de las
marcas: de distincion, de proteccion, de indicacion de procedencia, de indicacién de
calidad, y la publicitaria; pues la importancia de las marcas radica en ser agentes

identificadores y reguladores del equilibrio en los mercados.

A contrario sensu, al limitar la proteccion solo a las marcas no tradicionales
reconocidas de manera expresa en la ley, se podria alterar el equilibrio en el
mercado, desincentivar la inversion extranjera e incluso la nacional relacionada a
este tipo de marcas. Vale la pena recordar que los antecedentes histdricos
demuestran que los paises que otorgan proteccion a los derechos de propiedad
intelectual obtienen beneficios en su desarrollo tecnolégico, industrial, comercial e

incluso social, por ello la importancia de su reconocimiento y proteccion. Ademas,
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no debe dejarse de lado, la relevancia de tener un ordenamiento juridico capaz de

adaptarse a los nuevos avances tecnologicos.

Como se tratd en el capitulo de antecedentes y justificacion, la importancia
de reconocer los derechos de propiedad intelectual recae en el impacto econémico
gue genera la “Economia Creativa” en el PIB de cada pais, pues ademas de
fomentar la sana competencia en el mercado, se generan mayores fuentes de

empleo, mayor productividad, y mayor desarrollo.

Por ello, como propuesta de intervencion al articulo 89 de la LPI, se propone
mas adelante, afiadir un parrafo donde aclare que dicho listado se debe interpretar
para la proteccion de otras marcas no tradicionales de manera enunciativa, mas no
limitativa. Ademas, se propone la normatividad que permita el registro de las marcas
no tradicionales, no consideradas dentro de dicho listado, en particular, para la

proteccion a las marcas en movimiento o animadas.

Dentro de la legislacion vigente en la materia, encontramos el Acuerdo por el
gue se establecen lineamientos en materia de servicios electrénicos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, en los tramites que se indican, que no hace
alusiébn a la forma de presentacibn de manera electronica de las marcas no
tradicionales, unicamente refiere al formato .GIF que deberé contener el ejemplar
de la marca que se acompafie a la solicitud. A la fecha, el Portal de Acceso a
Servicios Electronicos (PASE) del IMPI, aln no permite registrar otra marca que la

nominativa, la figurativa y la mixta (palabra con disefio).

Por lo que hace al Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece
las reglas para la presentacién de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, Unicamente refiere al formato IMPI-00-001-B de la Solicitud de
Proteccion de Signos distintivos Registro de Marcas Holografia, Sonora, Olfativa,

Imagen Comercial o combinacion de los anteriores.

Este formato resulta confuso, e impreciso, pues requiere la descripcion y

representacion de la marca, que determinen el objeto de proteccion, sin establecer
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las caracteristicas o requisitos que éstas deben cumplir. Las instrucciones de dicho
formato, Unicamente establecen que la descripcion debe coincidir con la informacion

del rubro de representacion de la marca que determine el objeto de la proteccion.

Por su parte, el Acuerdo que establece las reglas para la presentacién de
solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitido para
determinar las especificaciones que deberan cumplir los signos que pueden

constituir una marca, establece lo siguiente:

Articulo 11.- La representacion de la marca debera cumplir con los siguientes

requisitos:

l.- En el caso de marcas constituidas por letras, palabras o niumeros se
incorporara en la solicitud la denominacion a proteger, sin tipografia estilizada

y en color negro;

Il.- En el caso de marcas constituidas por figuras, disefios, combinaciones de
colores exclusivamente, o con una combinacién de elementos figurativos, asi
como aquellas que incluyan los signos sefialados en la fraccion anterior, se
incorporara a la solicitud una representacion de la marca, en un formato no
mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm y, en su caso, se indicara

en el apartado correspondiente, la denominacién objeto de la solicitud;

lll.- En el caso de signos holograficos, se incorporara a la solicitud una
representacion de la marca, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni
menor de 4 cm x 4 cm, y consistird en una Unica vista del signo que capte el
efecto hologréafico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del

signo desde distintos angulos;

IV.- Cuando la solicitud contenga formas tridimensionales, se incorporara a
la solicitud una representacion de la marca, ya sea fotografica o de dibujo, en
tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco y negro o, en su caso, a color,

con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.
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Cuando el Instituto lo requiera o asi lo determine el solicitante, se podran
presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar la marca solicitada en

su totalidad;

V.- En el caso de los signos de sonido, la representacion podra realizarse por
medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Ademas
debera presentarse una descripcion de la marca solicitada y acompafarse
de un soporte material que contenga el archivo digital que reproduzca el

sonido.

En cada soporte material que contenga el archivo digital, se debera incluir
Unicamente la reproduccion de la marca. Dicho soporte, una vez presentado

no sera objeto de devolucion al solicitante.

El archivo digital podra presentarse en cualquiera de los formatos .avi, .mp3,
.mp4, .wma, .wmv, .wav 0 .m4a, el cual no podra exceder de 10MB, ni estar

encriptado ni protegido por contrasena.

VI.- En el caso de signos de olor, se debera describir la marca solicitada. En
caso de duda, a efecto de determinar el objeto de la proteccion, el Instituto

podra requerir la exhibicion del producto al que se aplicara la marca,

VIl.- En el supuesto previsto en el articulo 89 fraccion VIl de la Ley, la
representacion de la marca consistird en la reproduccion fotografica o de
dibujo, en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco y negro o, en su caso,
a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4
cm. Ademas se deberd acomparfar una descripcion detallada de dicha

representacion.

Cuando el Instituto lo requiera o asi lo determine el solicitante, se podran
presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar visualmente el producto

0 servicio.
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El mismo acuerdo, en el articulo 34, también hace alusion al formato IMPI-
00-001-B, para la solicitud de registro de marcas hologréficas, sonoras olfativas, de

imagen comercial o la combinacion de las anteriores.

De la LPI, de los acuerdos transcritos anteriormente, asi como del formato
IMPI1-00-001-B del IMPI, se pueden apreciar los esfuerzos que se han realizado en
México para establecer las reglas para la presentacibn de las marcas no
tradicionales; sin embargo, dichos ordenamientos estan limitados a las marcas
reconocidas en el articulo 89 de la LPI, y pueden generar incertidumbre, incluso

para los expertos en la materia.

Lo anterior se afirma pues si el usuario desea solicitar el registro de una
marca en animada o en movimiento, al no estar contemplado en el articulo 89 de la
LPI, se deja al solicitante en incertidumbre pues no hay un lineamiento que las

regule o que las prohiba.

Esto, en primer lugar, porque la LPI no lo considera de manera expresa
dentro del listado del articulo 89 que dicho signo pueda constituir una marca; y por
otro lado, en la parte adjetiva, para el procedimiento administrativo de solicitud de
registro de dicha marca, tampoco hay lineamientos claros en los acuerdos emitidos
por el IMPI, ni instrucciones en la solicitud misma, que puedan permitir el registro y
proteccion de las marcas animadas o0 en movimiento, o cualquier otra no

considerada en el listado del articulo 89 de la LPI.

De la interpretacibn del Acuerdo que establece las reglas para la
presentacion de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
podria entenderse que las marcas en movimiento se encuentran dentro de la
combinacién de elementos figurativos, establecidos en la fraccion 1l del articulo 11.
Sin embargo, esto dependera de la interpretacién que realice el examinador en
turno, y no otorga certeza a los solicitantes, ya que no existe una fraccion destinada

a las marcas en movimiento.
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En este punto, como propuesta de intervencion, y por la importancia que
tienen, se podria establecer que Unicamente se agreguen las marcas en movimiento
o animadas al listado del articulo 89 de la LPI, asi como la forma de representar
dichos signos en el articulo 11 del acuerdo referido en el parrafo anterior. Sin
embargo, nuevamente se limitaria nuestra legislacion a la proteccién de las marcas
no tradicionales enlistadas en el articulo 89 de la LPI, por ello se hace una propuesta
de intervencion integral, que pueda considerar la proteccion a las marcas en
movimiento, y a todas aquellas no consideradas en el listado del articulo 89 de la
LPI.

En primer lugar, en el articulo 89, resulta pertinente agregar un parrafo que
aclare que dicho listado es meramente enunciativo, y que cualquier tipo de marca
gue no esté considerado en éste listado, podra ser protegida, siempre y cuando
cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 88. Se propone agregar la
siguiente redaccion: “El listado anterior no constituye un listado exhaustivo o
limitativo de los signos que pueden ser susceptibles de registrarse como marcas;
podran registrarse como marca todos los signos, que por su naturaleza, cumplan

con las caracteristicas establecidas en el articulo 88 de esta ley”.

Ademas, se considera necesario integrar dentro de las prohibiciones
contempladas en el articulo 90 de la LPI, “las caracteristicas técnicas, funcionales,
habituales o naturales de los productos, que pretendan registrarse como marca”, ya

gue de otorgarse, se acapararian manera ilegal dichas caracteristicas.

Para el andlisis de la prohibicion que se propone, se debe atender a la
funcionalidad del objeto, evitando otorgar la proteccion a las caracteristicas
técnicas, funcionales, habituales o naturales de los productos, para salvaguardar la
sana competencia y mantener el equilibrio adecuado entre los distintos ambitos de

la propiedad intelectual.

Por su parte, el Acuerdo que establece las reglas para la presentacién de
solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe establecer de

manera clara las reglas administrativas para la representacion y descripcion
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adecuadas de los signos que se proponen a registro, para que el usuario coman,
sin conocimiento especializado o técnico en la materia, pueda solicitar el registro de

una marca no tradicional.

Por lo que hace a la representacion de las marcas no tradicionales, para
evitar una descripcion limitativa a ciertos tipos de marcas, como lo hacen el formato
de solicitud y el articulo 11 del acuerdo referidos en el parrafo anterior, se propone
gue se establezcan reglas generales para la representacion de las solicitudes de
registro de marca; y reglas especiales o particulares solo cuando sea necesario.

Para las reglas generales, se propone la siguiente redaccion:

“Articulo 11.- La representacion de la marca deberé permitir apreciar el objeto
claro de proteccién de manera objetiva, clara, e integra, y cumplir con los siguientes

requisitos:

I. Para el caso de marcas nominativas, se incorporara a la solicitud,

Unicamente la denominacion a proteger en color negro, sin tipografia estilizada.

Il. Para el caso de marcas figurativas, graficas, tridimensionales, o todas
aqguellas que sean susceptibles de representarse graficamente, se debera anexar al
formato de solicitud, la representacion de la imagen o imagenes que permitan la

apreciacion integra del signo que constituye la marca.

De manera adicional, el solicitante podra realizar la representacion de la
marca por medio del archivo digital, mediante su depdsito en el Portal de Acceso a
Servicios Electrénicos; o bien, mediante la presentacién del soporte material ante

las oficinas de este Instituto.

[ll. Cuando las marcas solicitadas no sean susceptibles de representarse
gréficamente, se deberd presentar ante el Instituto, el soporte material que

represente la marca, que permita determinar el objeto claro de la proteccion.

IV. Cuando las marcas solicitadas sean mixtas, y se integren por dos o mas
de los elementos referidos en los incisos | a lll del presente articulo, su

representacion debera atender a lo establecido en cada inciso.”
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Lo anterior se propone, con el fin de que el solicitante, pueda adjuntar a su
formato de solicitud de registro de marca, la representacion grafica de su marca de
manera digital, pues el actual formato y legislacion, limitan dicha presentacion a las
marcas sonoras. Por otro lado, también se deja abierta la posibilidad para que el
usuario presenten ante el IMPI el soporte material de su marca, cuando ésta no sea
susceptible de representarse graficamente; asi, pueden considerarse dentro de

éstas, las marcas olfativas y las de sabor.

De esa forma, si la marca a registrar es un holograma, su representacion
debe permitir captar el efecto hologréfico en su totalidad y/o apreciar varias vistas
del signo desde distintos angulos; si se trata de una marca en movimiento, la
representacion debe permitir captar toda la secuencia de imagenes; y en el caso de
las marcas tridimensionales, la representacion debera permitir la apreciacion del

volumen de ésta.

Por lo que respecta a las reglas especiales o particulares para la
representacion de la marca; éstas deberan establecerse de manera excepcional,
cuando su representacion lo amerite, de acuerdo al formato y a la capacidad que
tenga el Instituto para procesar la representacion de las imagenes, sonidos, videos,
etcétera. Por ejemplo, para los sonidos, se pueden mantener los formatos

aceptados por el IMPI, por medio del pentagrama, fonograma u onomatopeya.

Para la representacion de las solicitudes de marca en el PASE, el Acuerdo
por el que se establecen lineamientos en materia de servicios electronicos del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los tramites que se indican, al
establecer que los elementos figurativos de las marcas se presenten en formato
.GIF, técnicamente permite la insercibn de marcas fijjas 0 en movimiento. Sin
embargo, a la fecha, el PASE no permite el registro de marcas mixtas que
contengan movimientos y sonidos, o algun otro tipo de marcas que no sea

nominativa, figurativa o mixta (palabra con disefio).

Otro punto a resaltar, en el formato IMPI-00-001-B, se debe establecer en el

instructivo de éste, que la representacion grafica de las marcas debera realizarse
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bajo las medidas establecidas; que actualmente, son: en un formato no mayor a 10

cm x 10 cm, ni menora 4 cm x 4 cm.

La desventaja de omitir lineamientos generales, es dejar al arbitrio del
solicitante la representacién de la marca, sin limitar a una o diez imagenes cuando
se trata de marcas en movimiento, hologramas, marcas tridimensionales, o de
imagen comercial, pues el usuario puede presentar un namero infinito de imagenes
gue considere necesarias que representan integramente la marca solicitada, sin que

esto asegure que efectivamente se pueda apreciar la totalidad de la marca.

Sin embargo, es preferible dejar esta opcion abierta, confiando en el buen
criterio de los solicitantes, para que se brinde un mejor entendimiento y
herramientas al examinador que conozca del examen de la solicitud. De cualquier
forma, con la propuesta que se realiza, el solicitante tienen la opcion de presentar
por medios digitales la representacion de su marca mediante depoésito al PASE del

IMPI, o mediante el depdsito del soporte material directo en el IMPI.

Por lo que hace a la descripcion de la marca, se deben establecer las reglas
claras para que el usuario comun, sin conocimiento especializado en la materia,
pueda solicitar su marca correctamente. Un ejemplo claro de esto, se encuentra en
el articulo 35 de la LPI, el cual establece que las reivindicacion del disefio se
integraran por la denominacion de disefio, seguido de la palabra “tal como se ha
referido e ilustrado”; de tal forma, el usuario puede formar faciimente la
reivindicacion: “Dibujo industrial aplicable a empaque tal como se ha referido e

ilustrado”.

Asi, se propone que la descripcién debe ser coherente con la representacion
de la marca, que describa de manera clara y objetiva el objeto de proteccion de la
marca, en funcién de los elementos que la integran: la denominacion, los elementos
figurativos, los colores o la combinacion de colores, los sonidos, los movimientos,
los olores, sabores, texturas, e incluso, la posicion o el movimiento que distinguen
a los productos y servicios que ofrecen; y de manera general, cualquier

caracteristica que constituya un elemento que distinga productos y servicios, de
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otros de su misma especie. Lo anterior, sin que el usuario haga una descripcion

conceptual de su marca.
Se propone la siguiente redaccion:

“La descripcion de la marca serd coherente con su representacion y se
conformara por los elementos que integren el signo distintivo de manera
clara, integra y objetiva; en su caso, por la descripcién de su duracién, la
secuencia de movimientos, cambios de color, el nUmero de repeticiones, el
sonido, su aplicacion en el lugar o forma en el que distinguen a los productos

0 servicios, o cualquier caracteristica que otorgue distintividad a la marca.

En caso de ser necesario para su comprension, se describiran los elementos

auxiliares de la representacion.

La descripcion debera realizarse por escrito, y tendra como limite 100103

palabras.”

Asi, un usuario puede describir de la siguiente forma una marca animada o
en movimiento: “La marca es una secuencia animada de dos segmentos
acampanados que se unen en la parte superior derecha de la marca. Durante la
secuencia de animacion, un objeto geomeétrico se mueve hacia arriba junto al primer
segmento y, después, hacia abajo junto al segundo segmento, mientras que las
cuerdas individuales de cada segmento cambian de un tono oscuro a uno claro. El
punteado en la marca Unicamente sirve para el sombreado. La secuencia animada
completa dura entre uno y dos segundos en total”104. Esta definicién corresponde a

la marca en movimiento del registro marcario europeo 5338629.

103 En los documentos del SCT se consideran 100 palabras como limite.

104 “Directrices relativas al examen de las marcas de la Union Europea”, Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unidon Europea EUIPO, Parte b, Examen seccion 4, Motivos de denegacion
absolutos, Capitulo 2 Definicion de MUE, versiéon 1.0, 1° de octubre de 2017, p. 11, [fecha de

consulta: 18 de agosto de 2018] disponible en: https://euipo.europa.eu/tunnel-
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Finalmente, se propone establecer un formulario Gnico para la solicitud de
registro de marca, adaptable a todos los tipos de marcas, similar al formulario
internacional tipo 1105 establecido en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas, donde se requiera representar la marca, y describir los elementos que se
protegen, por ejemplo los colores, el movimiento, la secuencia de imagenes en
movimiento, etcétera.

En este formato, el usuario debera indicar el tipo de marca que solicita
tildando en el recuadro correspondiente, si se trata de: nominativa, innominada,
tridimensional, holograma, animada o en movimiento, de color, de imagen
comercial, de posicion, sonora, y dejar un recuadro que refiera “otras” para que el
usuario tenga la posibilidad de solicitar la proteccién de su marca aun cuando no

esté considerada de manera expresa por el legislador.

Cabe aclarar que para que se consideren las marcas mixtas, en este formato
el usuario también debe tener la posibilidad de tildar en méas de un recuadro la marca
gue solicita; en este caso, el trabajo de la autoridad sera verificar si efectivamente

la representacion y descripcion corresponde a la marca solicitada.

La falta de certidumbre en el tema, ha provocado que los usuarios soliciten
las marcas en movimiento o animadas de manera heterogénea; y por otro lado, la
falta de criterios homologados de la autoridad, ha generado retrasos en su analisis

y otorgamiento.

Por lo que respecta al examen de las marcas no tradicionales, la legislacion
en México no hace alguna distincion entre las marcas no tradicionales y las marcas
tradicionales. Sin embargo, en el apartado de marcas no tradicionales, se menciono
la referencia que hace el SCT a los criterios establecidos en el caso Sieckmann,

gue han servido como base para resolver sobre el otorgamiento de las marcas no

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-
Ir2/15_part_b_examination_section_4 AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_Ir2_es.pdf.
105 Ver Anexo |.
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tradicionales en paises de la comunidad europea, que a su vez, han limitado el

otorgamiento de estas marcas por la complejidad del mismo.

Dichos criterios versan principalmente sobre las caracteristicas que debe
tener la representacion de las marcas no tradicionales, que incluyen: la precision de
la marca para determinar el alcance de proteccién, la claridad para las autoridades
y para el publico, la accesibilidad de manera completa al registro, la representacion
debe perdurar durante la vigencia del registro, y debe ser objetiva para evitar dudas

en la identificacion del signo.

Sin embargo, como se pueda apreciar, no se hace referencia al examen de
fondo de las marcas no tradicionales, para determinar si el signo es suficientemente
distintivo, si no se encuentra comprendido en alguna de las prohibiciones de

registro, o si no invade los derechos de terceros.

De la consulta al Tratado de Singapur sobre el derecho de Marcas, asi como
del Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de
propiedad industrial de los paises centroamericanos y Republica Dominicanaios, y
de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Union Europea 107 no se
desprende que exista una distincion en marcas tradicionales y no tradicionales para

el examen de fondo.

106 “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de propiedad industrial
de los paises centroamericanos y Republica Dominicana”, OMPI, p. 54, [fecha de consulta: 18 de
octubre 2019] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do091es.pdf.

107 “Directrices relativas al examen de las marcas de la Uniéon Europea”, Oficina de Propiedad
Intelectual de la Union Europea EUIPO, Parte b, Examen seccion 4, Motivos de denegacion
absolutos, Capitulo 2 Definicion de MUE, versién 1.0, 1° de octubre de 2017, [fecha de consulta: 18
de agosto de 2018] disponible en: https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-

Ir2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_Ir2_es.pdf.
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La diferencia que realiza el Manual Armonizado en Materia de Criterios de
Marcasios es entre las razones intrinsecas y las razones inadmisibles por derechos
de terceros, como las razones para negar una marca. Las razones intrinsecas se
refieren a las de interés social; y las razones inadmisibles por derechos de terceros,
que atienden a un interés particular sobre el signo o derecho subjetivo. Sin

embargo, no diferencia por el tipo de marca.

Por su parte, en las Directrices relativas al examen de las marcas de la Union
Europea resaltan que, para su analisis, la marca debe cumplir con ser un signo, lo
suficientemente distintivo y susceptible de ser representado para determinar su
objeto claro y preciso de proteccion. Pero no diferencia entre las marcas

tradicionales y las no tradicionales.

En ese sentido, se afirma que el examinador debe evaluar si la marca es
distintiva, si cumple con esa funcion, si es licita, si no invade derechos de terceros,
0 si no se encuentra en algun supuesto de prohibicion de la ley, evaluando la
impresion global creada por la marca, sin perder de vista la percepcion del publico

consumidor.

Sin embargo, con el reciente reconocimiento de las marcas no tradicionales
se vuelve mas complejo el tema al analizar marcas tradicionales frente a las marcas
no tradicionales, para determinar si existe identidad o semejanza en grado de
confusion a otra; pues por ejemplo, en las marcas sonoras, aunque por la naturaleza

de la marca, de su representacion, no se desprende alguna denominacion; el sonido

108 “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de propiedad industrial
de los paises centroamericanos y Republica Dominicana”, OMPI, p. 36, [fecha de consulta: 18 de
octubre 2019] disponible en:
https://lwww.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Cooperacio

n_por_paises/Manual_Armonizado_Marcas.pdf.
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gue emite dicha marca, puede incluir denominaciones que invadan derechos de

terceros, o dicho sonido puede estar representado en una marca multimedia.

Lo anterior obliga a la autoridad a hacer un examen de fondo atendiendo no
solo a la representacion de la marca, si no a su descripcion completa, al tipo de
marca que corresponda, a sus funciones, y de ser necesario, al ejemplar que se

haya agregado a la misma.

Por ello, la propuesta realizada tiene como objetivo atender las necesidades
de la préctica actual, ya que incluso abogados de reconocidos despachos, han
seflalado publicamente la falta del formato para solicitar marcas animadas o en
movimiento; y al solicitar este tipo de marcas, adjuntan un escrito libre al formato,

indicando esa situacion junto con el soporte material de la marcaoo.

3.2.2 Segunda propuesta

Por otro lado, ademas de la legislacion vigente referida anteriormente, se encuentra
el Proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la fecha no ha sido
publicado. Por su relevancia, se emiten algunas consideraciones, y se elabora la
redaccion del articulo 53 BIS de dicho ordenamiento como propuesta de
intervencidn para que sean consideradas en la emision del RLPI que en su momento

proceda. Se transcribe para su analisis, lo siguiente:

Capitulo |

109 Referencia de solicitud de registro de marca en México: expediente de marca 2212538.
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ARTICULO 53.- Para efectos de lo dispuesto en el articulo 88 de la Ley, la
representacion de la marca debera ser legible, completa, accesible, inteligible

y objetiva.

La forma de la representaciéon de la marca solicitada, conforme a su
naturaleza y caracteristicas especificas, se sujetaran a lo previsto en el

Acuerdo que emita el Director General del Instituto para tal efecto.

ARTICULO 53 BIS.- Para efectos de lo dispuesto en el articulo 89, fraccion Il
de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales, las envolturas,

empaques, envases, la forma o la presentacion de los productos.

Con relacion a los signos de sonidos, olores, asi como aquellas presentadas
en términos de las fracciones VII y VIII del articulo 89 de la Ley y las
combinaciones que incluyan estos, a la representacién de la marca se debera

acompafiar una descripcion que permita determinar el objeto del registro.

No podran formar parte de la descripcion de la marca, dibujos, signos,

férmulas o simbolos, asi como cualquier texto de caracter técnico.

En caso de duda sobre la representacion de la marca, se podra exhibir de
forma voluntaria un soporte material o electrénico, que contenga la marca

solicitada, o bien, el Instituto podra requerir su presentacion.

El Instituto podra solicitar la aclaracién, modificacion o especificacion de la
descripcién proporcionada, si ésta es incompleta o no corresponde con la

marca contenida en el soporte exhibido.

En cuanto a la marca a la que hace mencién la fraccion VII del mismo articulo,
en la solicitud debera exhibirse una representacion visual del producto o

servicio.

Cuando el soporte material se presente deteriorado o el soporte electrénico
se presente dafiado, protegido por contrasefia o contenga un virus

informético, el Instituto podra requerir nuevamente su presentacion.

89



Se entendera que el deterioro, modificacidn, trasformacion o alteracion de los
soportes materiales o electronicos anexos a las solicitudes o promociones,

por el mero transcurso del tiempo, sera sin responsabilidad para el Instituto.

El articulo 53 probablemente hace alusién al Acuerdo que establece las
reglas para la presentacion de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, que como hemos mencionado anteriormente, no contempla el registro de
todas las marcas no tradicionales, inicamente las enlistadas en el articulo 89 de la
LPlI de manera expresa, por ello la importancia de la propuesta realizada

anteriormente.

Por su parte, el articulo 53 bis, hace alusion a las reglas de presentacion de
las marcas no tradicionales, de forma poco sistematica y difusa. Sin embargo,
resulta importante dicha disposicién, pues de ser aprobada, seria el Unico
ordenamiento que refiere a la fraccion VIl del articulo 89, donde se podria incluir
las marcas no consideradas de manera expresa en el mismo articulo, como es el

caso de las marcas animadas 0 en movimiento.

Dicho articulo establece que el requisito para éstas, es la descripcion que
permita determinar el objeto claro de registro. En este punto, y de acuerdo con la
propuesta anterior, por su relevancia, se considera que la representacion y la
descripcion de las marcas, son requisitos indispensable para la solicitud de las

mismas, independientemente del tipo de marca.

En el tercer parrafo de dicho articulo, se establece que no podran formar
parte de la descripcién de la marca, los dibujos, formulas, simbolos o textos, de
caracter técnico. Sin embargo, aunado a ello, se debe establecer que tampoco
podran constituir marcas, los elementos técnicos, funcionales, naturales o
habituales de los productos; ya que la redaccién de la reforma establece que dichos
elementos éstos no podran ser parte de la descripcion de la marca, pero no los limita

a formar parte de la marca.
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Lo anterior se afirma, pues como se tratd en el apartado de las marcas no
tradicionales, tanto el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas, como en las reuniones del SCT, buscan que la proteccién a las marcas no
tradicionales no se otorgue al elemento técnico, funcional, natural o habitual de las
cosas, ya que carecerian de la distintividad necesaria. Si se acota Unicamente a que
la descripcion de la marca no refiera esto, y el solicitante toma ventaja de ello,
podrian pasar desapercibido por el examinador el caracter técnico que pudiera tener
algun producto, y otorgar un derecho exclusivo a elementos técnicos y necesarios

para la vida cotidiana, sin elementos distintivos que lo hagan ser una marca.

En el cuarto parrafo de dicha reforma, refiere que la representacién de la
marca podré exhibirse de manera voluntaria en un soporte material o electrénico en
caso de duda; en este punto, con los avances tecnolégicos, valdria la pena en una
primer etapa, permitir al solicitante presentar de manera voluntaria la representacion
de la marca para una mayor claridad, por medio de soporte material, 0 mediante su
depdsito al IMPI por medio del PASE.

Y en una segunda etapa a futuro, se debera requerir siempre que sea posible
atendiendo a la naturaleza de la marca, de tal manera que la representacion de la

marca en soporte material o electrénico sea obligatoria obligatoria.

Se establece la siguiente redaccién como propuesta para el articulo 53 BIS
del RLPI:

“ARTICULO 53 BIS.- Todas las solicitudes de registro de marca deberan

acomparfiarse por su descripcion y representacion.

No seran parte de la marca, los dibujos, signos, férmulas, simbolos, cualquier
texto de caracter técnico, o cualquier elemento técnico, funcional, natural o

habitual de los productos.

El Instituto podra solicitar la aclaracion, modificacién o especificacion de la
descripcion proporcionada, si ésta es incompleta o no corresponde con la

marca contenida en el soporte exhibido.
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Para otorgar mayor claridad en su representacion, el solicitante podra exhibir
de forma voluntaria un soporte material o electrénico, que contenga la marca
solicitada, o bien, el Instituto podra requerir su presentacion. Cuando por la
naturaleza de la marca, no sea posible la representacion grafica, el solicitante
debera exhibir ante el Instituto algun otro soporte material que permita la

representacion de su marca.

Cuando el soporte material se presente deteriorado o el soporte electronico
se presente dafiado, protegido por contrasefia 0 contenga un virus

informético, el Instituto podra requerir nuevamente su presentacion.

Se entendera que el deterioro, modificacidn, trasformacion o alteracion de los
soportes materiales o electronicos anexos a las solicitudes o promociones,

”

por el mero transcurso del tiempo, sera sin responsabilidad para el Instituto.

En nuestro pais se tiende a regular de manera especifica por que asi lo
requiere la técnica legislativa, sin embargo, con el dinamismo de las marcas, y el
rapido avance de las tecnologias de la informacion y comunicacion, la legislacion
gueda atrasada o en el peor de los casos obsoleta, apenas se publica. Por ello, se
realiza la presente propuesta de intervencion al reglamento, atendiendo a la
naturaleza y a la funcién de las marcas en lo general, para crear un ordenamiento
adaptable a los otros tipos de marcas no tradicionales que la tecnologia traiga

consigo.
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Conclusiones

La propiedad intelectual es la piedra angular en el desarrollo mismo de la
humanidad, ya que ha establecido las reglas para regular y vigilar la sana
competencia en los mercados en una economia globalizada, y con ello, también ha
fomentado el desarrollo agricola, industrial y tecnolégico, generando beneficios
economicos, sociales y culturales.

Con los constantes avances de las tecnologias de la informacion y
comunicacion en la Era Digital, se han establecido nuevos canales de comunicacion
entre las empresas y el consumidor, como el internet, en donde actualmente la
propiedad intelectual juega un papel importante para intentar regular y establecer
un sano equilibrio en los mercados.

Sin embargo, cada estado debe establecer las politicas necesarias para
salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, ain sobre medios como el
internet, y sobre los uGltimos avances en tecnologia como los smartphones o las
aplicaciones moviles.

Por ello, la reciente reforma del 18 de mayo de 2018 a la LPI, obedeci6 a esta
necesidad para actualizar la legislacion en materia marcaria que se encontraba
estancada desde 1994, ademas de la necesaria adecuacion de nuestra legislacion
a estandares internacionales de proteccién de derechos de propiedad intelectual
establecidos en diversos tratados internacionales.

La falta de reconocimiento de las marcas no tradicionales en México generé
un estado de incertidumbre juridica en los usuarios, con respecto al sistema de
propiedad intelectual, ya que buscaba su proteccion incluso por medio de otras
figuras como dibujos industriales, que no obedecian a la naturaleza distintiva de las
marcas. Sin embargo, la falta de reconocimiento en la LPI de las marcas no
tradicionales, no impidié su uso en el mercado, por las ventajas competitivas que
éstas ofrecen.

La inclusién y el reconocimiento de las marcas no tradicionales dentro del

concepto de marca en la LPI, fue el primer paso para buscar la proteccion de las
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mismas en nuestro sistema juridico de propiedad intelectual; sin embargo, aun se
encuentra en perfeccionamiento, por el limitante listado de marcas no tradicionales
reconocidas, y por la falta de un reglamento que las regule.

Por ejemplo, las marcas en movimiento o animadas, aun cuando tienen una
presencia importante y cotidiana en el mercado, no se reconocen de manera
expresa en la LPI vigente, y su proteccion, dependera de la interpretacion que en
su momento realice la autoridad en la materia.

El inconveniente de reconocer las marcas no tradicionales con un listado que
las limita, es que atenta contra el mismo concepto de las marcas no tradicionales,
ya que éstas se encuentran en constante evolucion, apelando a nuevas formas de
crear la conciencia de marca con los usuarios por medio de los sentidos.

En consecuencia, se concluye que el reglamento, lineamientos o acuerdos
gue se emitan alrededor de las marcas no tradicionales, deben considerar reglas
generales para que el registro de las marcas se adapte a los cambios futuros y a los
propios de la Era Digital.

En funcion de ello, en el presente trabajo se establecieron diversas
propuestas de intervencion para la modificacion a los articulos de la LPI, sus
acuerdos, formatos, y propuestas a considerar para la emisiéon del RLPI en un futuro;
todos relativas a la representacion y descripcion de las solicitudes de marca,
incluyendo a las marcas no tradicionales.

Asimismo, se propone la incorporaciéon de la prohibicion de proteger como
marca las caracteristicas técnicas, funcionales, habituales o naturales de los
productos, que ademas proporcionara una herramienta para el examen de fondo de
la marca. Finalmente, se concluye que a la fecha no hay una diferencia significativa

en el examen de fondo entre las marcas tradicionales y las no tradicionales.
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Anexos

Anexo | Formulario Internacional tipo n°1 del Tratado de Singapur
sobre el derecho de marcasiio

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 1

SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

presentada en la Oficina de........

PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

1. Peticidn de registro

Se solicita el registro de la marca reproducida en esta solicitud.

En esie espacio podrd indicarse el mmero de referencia asignado ala presente solioiud por el solicianie o el
mers de referenca amgnado por el representanis,

110 “Examen del Formulario Internacional Tipo N° 1 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas”, OMPI, Suiza, 9 de octubre de 2012, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018], disponible

en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=208202.
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Sollcitante

2.1 5 el solicitante es una persona natural, indiguense
a)  los apelidos®
b}  los nombres™

2.2 S el solicitante es una persona juridica, indiquesea la designacion oficial completa
de la entidad:

2.3 Direccidn (incluidos & cddigo postal y @l pals).

Nomems de teléfono: Nomaros de fax: Diraccidn da correo-a:
{con el indicative de zona)  (con el indicative de zona)

24 Estado del que es nacional la persona.
Estado en el que e residente:
Estado en el gue tiene un establecimiento™

2.5 Cuando el solicitante sea una persona jurfdica, indlquese
- la naturaleza juridica de la persona jurfdica:

- @l Estado vy, cuando sea aplicable, la unidad temritorial dentro de ase Estado
conforme a cuya legislacion se haya crganizado la persona juridica:

26 [ Marquese este recuadro si hay mas de un solicitante, en cuyo caso,
indlguense los solicitantes adicionales an una hoja aparte junto con los datos
mencionados en los puntos 210 2.2, 2.3, 2.4 vy 2.5 mspecte de cada uno de
allos™,

Los nombres y apeldos que 56 han de ndicar en a) y b) 5on o been bos ndembres y apeldos complelos del
soliciante o bsen los nombres que habiiualmende utilice.

Por “establecimianto” se entendard un esiablecmienio industrial o comercial real y afective.

Cuando se relaconen vanos sololanies en la hopa adisonal con direcciones diderentes y no haya

repred entanta, debers subrayarse en la hoja adeconal la direccikin para la comrespondencia.
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3.  Representante
31 [ Elsolicitante no esta representado.
3.2 [ Elsolicitante estd representado.
3.2.1 |dentificacion del representanta
3211  Nombres y apelidos:
3212  Direccién (incluidos el codigo postal y el pais):

Mimaemns de teléfono: Momeros de fax: Direccidén de correc-a:
{eon ¢ indicative de zona)  (con el indicative de zona)

3.22 [[] El poder ya obra en posesion de la Oficina,
Nimere de sere®:

3.23 [] Seadjunta el podar,
324 [] El poder se entregard en una fecha posterior.
3.25 [] No es necesario un poder.

4.  Direccién para notificac lones®

# Debe dejarse an blanco 5l no S8 ha asignado, o8l 80n no 58 ha asgnado, un nomers de sene al poder, o 8 &l
solcianta o &l represenianie no conaoen adn &l Mimens de sene,

" Sa debe ndicar una direcotn para notilcacones en el espacio disponinie debaps del 1iubs del punio 4 cuands
&l solotante no lenga o, 5i hay mas de un solciane, cuands ninguna de loa solcianies leng su dombclo o
un establecumiento mdusinal o comencial real y electvo en el termilono de la Pane Conratanie ouya Oficna
sea la Ofiona nomibrada en la prmera pagena de 1a peedenis solciiud, 5alvo cuand o 56 ndipue un

representianie en el punio 3.
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5. Raivindicacion de priori dad

[] El solicitante reivindica la pricridad siguiente:

5.1

b.2

8.3

5.4

5.5

5.6

Pals (Oficina) de primara presentacidn’

Fecha de primera presentacion:

Mumen de solictud de la primera presentacion (s esta dispoenible):
La copia cerdificada de la solicitud cuya pricridad se meivindica®

54.1[] se adjunta.

54.2[] seaportara dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
presantacion de la presente solicitud.

La traduccién de la copia cerificada
551[] seadjunta.

5521 se aportara dentro de los tres meses siguientas a la fecha de
presantacion de la presente solicitud.

[l Marguese este recuadro si se reivindica la priorid ad de mds de una
solicitud presentada anteriormente, en cuye caso, indiquense esas
solicitudes en una hoja aparte junto con los datos mencionados en los
puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 respecto de cada una de ellas asl como
los productos o servicios que en ellas se mencicnan,

G. Registro en el pais (la Oficina) de erigen”

[] Se adjuntan los cedificados de registro en el pals (la Oficina) de origan.

b Cuando la solotud cuya priondad se renindica haya sido presentada en una Ofcina distinia de una Oficna
nacional (p. 8)., B OAP, la Ofcina de Mamas del Benelux yla Ofcna para la Armonizacion del Mercado
Inerior (Marcas, Dibujos y Modelos) se debera indicar el nombre de esa Odcina en lugar del nombre del pals.
En caso conlrand, no deberd indicanse o nombre de la Oficna sno ol del pals.

# Sa entenders por “copia cerlifcada” una copla de la sdcied cuya priondad se reivindica, certficada comao
copda Bel del oniginal por la Odcina que ha recbsdo esa soliciud.

® Debe rellenarse cuando & soloianie desee suminisirar pruebas pam prevalerse del anlculo Gquingies A. 1)
del Convenso de Parls al presentar la solciud.
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Tipo de marca
491 Lamarca as

8.1.1 |:| una marca tridimensional.

[ ."™nomare da vistas diferentes de la marca que se adjuntan.

9.1.2 [ un holograma

) " nimero de vistas diferentes de la marca que se adjuntan.

8.1.3 [] unamarcaanimada®.

[[] descripcidn enla que se explica el movimiento:

0 se adjuntan imageneas adicionales que describan el movimiento.

9.1.4 [] unamara de color.

[l designacitn da los colores reivindicados':

[[] dascrpcién da la manera en que se aplican los colores a los productos
0 la manera en que s& usan en relacibn con los servicios:

9.1.5 [ una marca de posicion,

) dascrpcion de la posicion de la marca en relacion con el producto:

Sino se induyen diferenies visias de B marca en el recuadro pevisto en el punio 8, pero s| se adpnian,
manguese edle recuadro @ indiguess o ndmeno de esas diderentes visias.

Respecto de ese Bpo de marca, la Ofcing de uwna Pare Contralants podra exighr una mMagen o una sane de
magensas fyas o en movimenio que descnban el movimeenta.
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[J indicacién de la materia respecto de la que no se reivindica la
profeccidn;

916 [] unamarca sonora'™,

[] se proporciona la notacién en un pentagrama,
[] descripcién del sonido que constituye la marca:

[  indicacién de gue se adjunta una grabacién del sonido.
917 [0 unsigno no visible distinto de una marca sonora =,

9.2 .'" numero da reproducciones de la marca en blance y negro que se adjuntan,
9.3 . ntmero de repreducciones de la marca en color que se adjuntan,

10.

Transliteracién de la marca
La marca o parte de la marca ha sido transliterada en la sigulente forma

.

Tradueeidn de la marca
La marca o parte de la marca ha sido traducida en la siguiente forma;

LLa represaniaciin de la marca consistivd, a elecodn de la Odcina, &n su nolasin en un pentagrama, © &n una
descnpodn del gonsdo que consuye la manca, o enuna grabaciin analiqeea o degital de ese sonkdo, o loda
combinacan de ko anienor,

Sila marca ConEmie &n un Sgno no visble distinio de una marca sonofa, la Ofiona de una Pare Coniratanie
[peodrd exiger una indecackin del Wpo de manca, una o mAas represeniaconss de la marca y detalles relativos a
la marnca, s egin ko disponga la begeslacon de esa Parie Conratanie.

Irocl | el &l MW 800 d8 reproduCCiones en Banco y Negio O en oobod.
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12.

Productos y servicios

Mombres de los productos y servicios™:

[[] Méamuese este recuadroe s el espacic anteror no es suficiente; en tal caso,
indiquense los nombres de los productos y sarvicios en una hoja adicional,

13

Declaracién relativa a la intencién de uso o al uso real; prueba del uso real

131 ] Marquese este recuadro si se adjunta una declaracion.

13.2 [ Marguese este recuadro si se adjunta una prueba del uso real,

14.

Requisitos relatives a los idiomas

[ Méamuese este recuadre si se adjunta un anexo para satisfacer un requisito
lingiilstico aplicable respecto de la Oficina'®.

15.

Firma o sello

15.1 Nombre de la perscna natural que firma o cuyo sello sa utilice:

15.2 Mamuese &l recuadro adecuado, segun comresponda, si se firma o se utiliza el sello
poro an nombra:

15.2.1 [ solicitante.
1522 [l representante.

15.3 Fecha de la firma o del estampado del selko:

154  Fima o sello:

12

Cuando los producios o Sendcios perienazcan amas de una dase de la Clasificacion de Niza, deberan
agruparse seqgin las dases de esa Clasficackin. Deberd ndicarse el nbmerno de cada clase, y kos productos
o sendcios perienecienias a la misma clase deberan agruparse segim la indicacion dd mmero de esa dase.
Cada grupo de producios o senscios debe presentarse en el orden de las dases de la Clasificacon de Miza.
Cuando todos kos producios o servicos perienszcan a una dase de la Clasdicackin de Miza, se deberd indicar
&l nem eno de esa dase.

Este recuadro no debe marcarse si la Ofcina no admite mas de un kdioma.
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16. Tasas

16.1

16.2

Moneda o importe de las tasas pagadas en relacidn con la presente solicitud:

Mitod o de pago.

17. Hojas y anexos adiclonales

[] Marquese este recuadro si se adjuntan hojas o anexos adicionales, e indiquese el
nimero total de esas hojas o anexos;
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Anexo Il Formato IMPI-00-001-B del Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial 111

gob mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
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111 “Solicitud de Proteccion de Signos Distintivos: Registro de Marca Holografica, Sonora, Olfativa,

Imagen Comercial o combinacion de los anteriores”, IMPI, México, 9 de octubre de 2012, [fecha de

consulta: 10 de agosto de 2019], disponible
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490274/IMP1-00-001-B.pdf.

en:
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