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I. LA PROBLEMATICA DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Todos sabemos que algunas marcas poseen tan vasta reputacion
gue, incluso s no se encuentran registradas ni se utilizan en € pais,
son notoriamente conocidas por e consumidor medio. Por tanto, si tal
marca es utilizada por terceros no autorizados, e consumidor puede
pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea

* Texto base delaconferenciapronunciadapor e autor € martes 25 dejulio de 1995 enlaciudad de Sucre,
Bolivia, durante & Seminario Naciond dela OMPI sobre Propiedad Intelectud para Juecesy Fiscales de
Bolivia organizado por la Organizacion Mundid de la Propiedad Intelectua en cooperacion con la
Secretaria Naciona de Culturay la Corte Supremade Justiciade Boliviadd 24 d 27 dejulio de 1995.
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tienen su origen en € titular de la marca notoriamente conocida. Cabe la
posibilidad de que & consumidor espere una determinada calidad que
representa la marca notoriamente conocida. Como lo ha hecho notar la
OMPI 2, d problema de la utilizacion no autorizada de marcas notoria-
mente conocidas, especialmente extranjeras, es particularmente frecuente
en los paises en desarrollo, y como las marcas extranjeras notoriamente
conocidas suelen gozar de un prestigio en esos paises, la probabilidad de
confusién es también especia mente grande en esos casos.

I1. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS
Y EL TRIPLE INTERES PROTEGIDO

Por estas razones, se puede hablar de un triple interés en laproteccion
de las marcas notoriamente conocidas. Interesa a los duefios de marcas
notoriamente conocidas que & prestigio y € activo intangible smboliza-
dos por sus marcas se halen protegidos contra € uso indebido y, even-
tuamente, @ deterioro provocado por su utilizacion no autorizada. Pero
interesa también a los consumidores, particularmente en los paises en
desarrollo, hallarse protegidos contra el engafio y la confusién en cuanto
alaprocedenciay calidad de los productos y servicios vendidos por ter-
ceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahi
que la proteccion contra la utilizacion no autorizada de marcas notoria-
mente conocidas beneficie tanto alostitulares de estas marcas como alos
consumidores, ademés de promover en general practicas comerciales
equitativas y honestas ®.

III. INCORPORACION DE DISPOSICIONES SOBRE LA
MARCA NOTORIA EN EL CONVENIO DE PARIS

La verson origind del Convenio de Paris para la Proteccidn de la
Propiedad Industrid de 1883 no contenia disposiciones sobre laproteccion

2 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Aspectos de la proteccion del con-
sumidor relacionados con la propiedad industrial (Proyecto de memorandum revisado por la
Oficina Internacional), BIG/206, Ginebra, marzo de 1981, p.23.

¢ |bidem.
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de las marcas notoriamente conocidas. Esta figura fue adoptada en €
Convenio de Paris a partir de la Revision de la Haya de 1925. En
esta revision se incluyeron por primera vez disposiciones relacio-
nadas con la proteccion de las marcas notoriamente conocidas a
través de lainclusion del articulo 6 bis. Las modificaciones reali-
zadas al articulo 6 bis en las revisiones de Londres y de Lisboa *
fueron posteriormente adoptadas por las naciones que suscribieron
las actas correspondientes.

IV. DENEGACION O CANCELACION DEL REGISTRO
Y PROHIBICION DE USO

Enlaconferenciade Lisboad articulo 6 bisfue objeto de unadiscusion
detdladay su aplicacion, que antes se referia Unicamente a la denegacion
0 cancelacion dd registro de una marca notoriamente conocida en € pais
de que setrate, se extendi6 ala prohibicion de uso de lamarca

V. LA APLICACION DEL ARTICULO 6 BIS

Lejos de condtituir una nocion tedrica o estrictamente académica, la
cuestion de la proteccion alas marcas notoriamente conocidas en términos
delo previgto en € articulo 6 bis del Convenio de Paris ha sido objeto de
frecuente exploracion en diversos paises de la Unién de Paris. En lajuris-
prudencia mexicana, las decisiones més notables en materia de marcas
notoriamente conocidas fueron dictadas durante los afios cincuenta y
sesenta. Durante este periodo, |os tribunales aplicaron sisteméticamente
el articulo 6 bis en una serie de juicios que se inicié con el famoso
caso Bulova en € que se adopté laregla de la notoriedad como fuen-
te de derechos °. Las nociones del caso Bulova fueron posteriormente
aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente

4 Véase Bondehausen, G.H.C., Guia paralaaplicacion del Convenio de Parisparala Proteccion
dela Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Ginebra, 1969, p.97.
°® Gaceta dela Propiedad Industrial, México, noviembre de 1950, p.1489.
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conocidas como G.E., Cadillac, Sears, Snger, Sorite, Guerlain, Chanel,
Gucci, Cartier, Budweiser, TDK, etcétera®.

VI EL SISTEMA TRADICIONAL DE PROTECCION A LAS
MARCAS

Las fuentes del derecho a la marca reconocidas por la doctrinay
adoptadas por |as |egislaciones de distintos paises son el primer uso y
el registro, habiéndose generalizado este Ultimo como el medio mas
eficaz parala proteccion del signo marcario. Ello no obstante, existe
unatercera categoria que reconoce como fuente del derecho lo mismo
el registro que el uso: los sistemas mixtos. El sistema adoptado por
paises como México puede considerarse como mixto, ya que si bien
es cierto que basicamente es el registro el que genera la exclusividad
del derecho alamarca, también es verdad que el uso produce efectos
juridicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento.
Como sea, de conformidad con el sistematradiciona de proteccion a
las marcas, la proteccion se sustenta en dos principios: €l principio de
laterritorialidad y e principio de la especialidad.

VII. TERRITORIALIDAD

De acuerdo con d principio de laterritorididad, laproteccion delamarca
estacircunscritaaloslimitesdd paisen dondehasido registrada. S seregis
tra una marca en un pais como México, |os efectos de ta registro se extien-
den Unicamenteaese pais. S sequiere qued derecho sobre esa marca sea
respetado en otros paises como Estados Unidos o Japdn, tendra que
registrarse la misma marca en cada uno de dichos paises. Esto se debe
al principio de la territorialidad, segiin €l cua € ambito de validez de
la marca termina con las fronteras del pais donde se tiene registrada’.

¢ Véase Rangel Medina, David, «La proteccion de las marcas notorias en la jurisprudencia mexi-
canaw, en Actas de derecho industrial, 10, Madrid, 1984-85, pp.35-60. V éase también Rangel
Ortiz, Horacio, Notorious Mark and Prior Use-Recent Mexican Jurisprudence, Trademark
World, Intellectual Property Publishing Ltd., London, June 1990, pp.34-37.

7 Véase Rangel Medina, David, L a proteccion de las marcas notorias..., op.cit., p.33.
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VIII. ESPECIALIDAD

El principio de la especididad de la marca consiste en otra limitacion
a derecho que € registro de lamarca confiere asu titular. Estarestriccion
tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que e derecho
exclusivo que origina el registro de la marca opera solo en el campo
de los productos o de los servicios idénticos o similares. Quien pre-
tende el derecho exclusivo de la marca debe indicar expresamente en
la solicitud de registro qué objetos, qué productos distingue con €lla,
de tal suerte que un tercero podra adoptar la misma marca para pro-
ductos enteramente distintos. Si se usa la marca para dar a conocer
zapatos, el derecho que se adquiera estara reservado a campo de los
zapatos y no se extendera alaindustria de los refrescos, ni aladelos
libros, ni ala de los automoviles ®.

Por latrascendenciaqued principio delaespecididad tieneend campo de
las marcas notorias, es pertinente dgjar bien claro que la marca es espe-
cid en d sentido de que sblo se aplica ala categoria de productos para
los que hasido creada, y que de aqui surge lareglageneral segiin lacua
la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cual-
quier mercancia, asi como la de que e alcance de la propiedad de una
marca se limita a la proteccidn de los productos para los que fue regis-
trada. Lo que quiere decir que cuaquier otra persona puede apropiarse
de esamisma marca para distinguir productos de diferente clase °.

IX. INCONVENIENTES DEL SISTEMA TRADICIONAL

Pero la préctica ha demostrado que una estricta aplicacion del prin-
cipio delaterritorialidad y del principio de laespecialidad de lamarca,
puede provocar abusos que se traducen en fraudes para los legitimos
duefios delasmarcasy parad consumidor. Se dice, en efecto, que debido

® |bidem.

° Véase Rangel Medina, David, «La especiaidad de la marca en |a jurisprudencia mexicana», en
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afio X, julio-diciembre de 1972,
México, D.F, p.183y ss.
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a la territorialidad alguien poco escrupuloso se aprovechara de una
marca extranjera que todavia no ha sido registrada en su propio pais,
paradepositar esamarcaasu nombrey disfrutar de lacelebridad de ese
signo digtintivo. Y en cuanto a la especiaidad, se afirma también que
un comerciante podra registrar una marca que ya haya conquistado
exito frente ala clientela, bastando para ello con que solicite e registro
para productos de naturaleza distinta. De este modo aprovechara €l
éxito de la marca reproducida, sin incurrir en gastos publicitarios ni
tener ante la clientela titulo alguno para merecer su confianza *°.

X. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD
Y AL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD

La ingtitucion de la marca notoria funciona sobre la base de una
excepcion alos principios de laterritorialidad y de la especialidad que
tradicionalmente han regulado la adquisicion de derechos marcarios ™.
Esto Ultimo, ta como se desprende del texto del articulo 6 bis del

9 Véase Chavane, Albert, «Las marcas notoriamente conocidas o de ato renombre», en Revista
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afio 1V, no. 8, julio-diciembre de 1966,
México, D.F. p.339 y ss. Véase también Rangel Medina, David, La proteccién de las marcas
notorias..., op.cit., p.34.

% En este trabajo no se discuten las peculiaridades propias de |a no-aplicacion de los principios de
la especialidad y de laterritorialidad y las formas de conciliar estas excepciones con la aplica-
cién de los principios tradicionales del derecho marcario. Estos aspectos han sido discutidos
durante los Ultimos cuarenta afios por autores de distintas nacionalidades, sin que a la fecha se
haya alcanzado un acuerdo definitivo en estas materias. Véase por gjemplo, Ladas, Sthepen P,
«International Protection of Well-known Trademarks», en Trademark Reporter, Vol. 41,
p.661; Roubier, Paul, Le droit de la propriété industrielle 11, Editions du Ecueil Sirey, 1954,
p.564; Saint-Gal, Yves, «Concurrence déloyale el concurrence ou agissements parasitaires», en
R.I.PI.A., 1956, p.73 y «La proteccion de las marcas notorias en el derecho comparado», en
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica (r.m. de la PI.A. Estudios en home-
naje a Stephen P. Ladas), México, 1973, p.387. Rangel Medina, David, Tratado de Derecho
Marcario, Ed. Libros de México, México, 1960, p.35; Hoffman y Bronwnstonte, «Protection of
Trademark Rights Acquired by International Reputation Without Use or Registration», en
Trademark Reporter, vol. 71, p.1; Aracama Zorraquin, Ernesto, «La pirateria de marcas ante
los tribunales argentinos», r.m. de la PI.A. enero-junio, 1966, afio 1V, no. 7, pp.107-120;
Fernandez Novoa, «El relieve juridico de la notoriedad de la marca», en Revista de Derecho
Mercantil, Vol. 112, 1969, p.183; Pinto-Coelho, «A protecao Da Marca Notoriamente
Conhecida eo Congreso de Bruxelas de 1954 AIPPI», XX XL Boletim da Facultade de Direito
2 Univeridade de Coimbra, Portugal, p.1; Rangel Ortiz Horacio, «Protection of Well-known
Marks in México», The Trade Reporter, Vol. 78, pp.209-224 y «La proteccion de la marca
notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas», en El Foro, Organo de la Barra
Mexicana Colegio de Abogados, Octava Epoca, tomo |, No. 2, 1988, pp.77-95.
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Convenio de Paris, cuyafinaidad es evitar € registroy el uso de una
marca que pueda crear confusion con otra ya notoriamente conocida
en el pais de registro o de utilizacion, aunque esta Gltima marca bien
conocida no esté o todavia no haya sido protegida en el pais mediante
un registro que normamente impediria el registro o € uso delamarca
gue entre en conflicto con ella. Esta proteccidn excepcional de una
marca notoriamente conocida esta justificada porque € registro o €l
uso de unamarcasimilar que se prestara a confusion equivaldria, enla
mayoria de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se
puede considerar perjudicia para los intereses de los que pueden ser
inducidos a error *2, Otras razones que sirven también de fundamento
para brindar ese trato privilegiado alas marcas notorias, se encuentran
en la necesidad de proteger el trabajo honesto, y en el deber de evitar
gue alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos de pro-
piedad de otro. Pero sobre todo, €l registro o el empleo de una marca
no deben usurpar indebidamente los derechos de un tercero. Ante la
seguridad que conceden los registros, debe prevalecer el respeto alos
derechos que otro haya adquirido a través de su trabajo .

XI. EL ARTICULO 6 BIS DEL CONVENIO DE PARIS Y
POSTERIORES DESARROLLOS: LA DECISION 344 DEL
ACUERDO DE CARTAGENA, EL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (NAFTA) Y
ACUERDO TRIPS

El texto vigente del articulo 6 bis del Convenio de Paris hasta la
revision de Estocolmo de 1967 es como sigue:

«1. Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, s lalegidacion del
paislo permite, bien ainstanciadel interesado, arehusar o invaidar € registro y
a prohibir € uso de una marca de fébrica o de comercio que constituya la
reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro del uso estimare ser ali

2 \/éase Bodenhausen, op.cit., p.100.
# Véase Rangel Medina, David, La proteccién de las marcas notorias..., op.cit., p.39.
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notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda bene-
ficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrirdlo mismo cuando la parte esencia de la marca constituya la repro-
duccidn de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible
de crear confusién con ésta.

»2. Deberd concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de lafecha de regis-
tro parareclamar laanulacion de dichamarca. Los paisesdelaUnién tienen lafacul -
tad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada la prohibicién del uso.

»3. No se fijara plazo parareclamar la anulacion o la prohibicién de uso de
las marcas registradas o utilizadas de mala fe».

En resumen, los paises miembros de la Unién obligados por €l
texto antes trascrito adquieren los compromisos que mas adelante se
mencionan, en cumplimiento de o dispuesto por € articulo 6 bis:

— NEGAR € registro de la marca que sea igual 0 semejante a otra
notoriamente conocida.

— NULIFICAR €l registro que indebidamente haya sido concedido
respecto de una marca notoria.

— PROHIBIR € uso indebido de una marca notoria.

XII. LA MARCA NOTORIA EN LA DECISION 344 DEL
ACUERDO DE CARTAGENA

Los articulos 83, 84 y 85 de la Decisién 344 del Acuerdo de
Cartagena ™ tratan el tema de la marca notoriamente conocida.

«Articulo 83.- Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos sig-
nos que, en relacion con derechos de terceros, presenten alguno de los
siguientes impedimentos:

»d) Congtituyan la reproduccion, la imitacidn, la traduccion o la trascripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en € pais en €l

“ El Acuerdo de Cartagena rige en los paises miembros del Pacto Andino: Bolivia,Colombia,
Ecuador, PerGy Venezuela.
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que solicita € registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a
reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero.
Dicha prohibicién seré aplicable, con independencia de la clase, tanto en los
casos en los que el uso del signo se destine alos mismos productos o servicios
amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que
€l uso se destine a productos o servicios distintos.

»Esta disposicion no sera aplicable cuando el peticionario sea el legitimo
titular de la marca notoriamente conocida;

»€) Sean similares hasta el punto de producir confusion con una marca noto-
riamente conocida, independientemente de |a clase de |os productos o servi-
cios paralos cuales se solicita el registro.

»Esta disposicién no sera aplicable cuando €l peticionario sea el legitimo
titular de la marca notoriamente conocida;

»Articulo 84.- Para determinar su una marca es notoriamente conocida, se
tendrén en cuenta, entre otros los siguientes criterios:

»a) La extensién de su conocimiento entre el publico consumidor como
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

»b) Laintensidad y el &mbito de ladifusiony dela publicidad o promocion
de lamarca;

»C) La antigliedad de lamarcay su uso constante;

»d) El andlisis de produccion y mercadeo de |los productos que distingue la
marca.

»Articulo 85.- A fin de facilitar la proteccién de las marcas notorias, las ofici-
nas nacional es competentes estableceran un sistema adecuado de notificacion
e informaci dn».

XIII. DIFERENCIAS ENTRE EL REGIMEN DEL CONVENIO
DE PARIS Y EL DE LA DECISION 344

En lo substancia puede afirmarse que €l articulado de la Decision
344 en materia de marcas notorias sigue los lineamientos generales
del articulo 6 bis. Sin embargo, entre €l régimen del Convenio de
Parisy €l dela Decision 344 existen algunas diferencias importantes,
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incluyendo la incorporacion de agunos desarrollos jurisprudenciales
y doctrinarios en el texto de la Decisién 344 que no aparecen en €l
articulo 6 bis del Convenio de Paris. Por el momento, hay que desta-
car seis aspectos que caracterizan a régimen andino en materia de
marca notoria y lo distinguen del previsto en el articulo 6 bis del
Convenio de Paris.

a) El régimen de proteccion dela Decision 344 se extiende de modo
expreso al caso delas marcas de servicio. El texto del Convenio de
Paris se limita ala proteccion de marcas de productos.

b) El régimen de proteccion previsto en la Decision 344 se extiende
a productos y servicios digtintos. El Convenio de Paris se limita a
prever la proteccion de marcas notoriamente conocidas en relacion
con productos idénticos o similares.

c) El régimen de proteccion previsto en la Decision 344 incluye
cuatro criteriosilustrativos y no limitativos que deberéan tomar-
se en cuenta en la determinacion sobre si una marca es notoria-
mente conocida. EI Convenio de Paris es omiso en cuanto a los
criterios que sirven para determinar S una marca es notoriamente
conocida

d) El régimen de proteccidn previsto en laDecision 344 incluye refe-
rencias expresas al conocimiento que exista de la marca en d
comercio internacional como elemento determinante de la notorie-
dad de la marca. ElI Convenio de Paris no incluye referencias
expresas a hecho que la marca pueda beneficiarse de las dis-
posiciones del articulo 6 bis cuando el signo es notoriamente
conocido en el comercio internacional.

€) La Decision 344 se refiere expresamente al conocimiento de la
marca entre « 0s sectores interesados» como elemento deter minan-
te del carécter notorio del signo. El Convenio de Paris nada dice
sobre e tema.
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f) El reconocimiento de la notoriedad de una marca por razén de
su presencia en el comercio internacional se condiciona al
hecho que exista reciprocidad. EI Convenio de Paris no se
refiere a asunto del comercio internacional ni tampoco a tema
de lareciprocidad.

XIV. LA MARCA NOTORIA EN EL CAPiTULO XVII DEL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL
NORTE (NAFTA)

El articulo 1708 apartado 6 del Tratado de Libre Comercio de
Ameéricadel Norte (mejor conocido en el ambito internacional por sus
siglas en inglés, NAFTA), que obliga a Canada, Estados Unidos y
México, se refiere expresamente a tema de la marca notoria.

«Articulo 1708 (6). El articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicara, con
las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca
es notoriamente conocida, se tomara en cuenta el conocimiento que de ésta
se tenga en el sector correspondiente del publico, inclusive aquel conoci-
miento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promocion de la
marca. Ninguna de las Partes exigira que la reputacion de la marca se
extienda més alla del sector del publico que normamente trate con los
bienes o servicios en cuestion».

De modo similar a sistema adoptado por los redactores de la
Decision 344, en e caso ddl apartado 6 del articulo 1708 de NAFTA, se
incorporan agunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios que no
gparecen en e texto del articulo 6 bisdel Convenio de Paris, como son:

a) la extension de la proteccion alas marcas de servicio;

b) el conocimiento de la marca en el sector correspondiente; y

¢) la promocién de la marca como factor de la notoriedad.
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A diferencia del texto de la Decision 344, € de NAFTA nada dice
respecto de la extension de la proteccion en situaciones que involucren
productos o servicios distintos .

XV.IA MARCA NOTORIA EN ELACUERDO SOBRELOS ASPECTOS
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELA-
CIONADOS CON EL COMERCIO, INCLUIDO EL COMERCIO
DE MERCANCIAS FALSIFICADAS (TRIPS)

El tema de la marca notoria es objeto de regulacion en el articulo
16, parrafos 2 y 3 del Acuerdo TRIPS resultado de las negociaciones
de la Ronda de Uruguay en el contexto del GATT/OMC.

«Articulo 16 (2) El articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara
mutatis mutandis alos servicios. Al determinar si una marca de fébrica o de
comercio es notoriamente conocida, se tomard en cuenta si ésta se conoce en
€l sector pertinente del publico inclusive si se conoce en el Miembro de que
se trate a consecuencia de su promocion.

»Articulo 16 (3) El articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara muta-
tis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a agquéllos paralos cuaes
unamarca de fabrica o de comercio hasido registrada, a condicion de que € uso
de esa marca en relacion con esos hienes o servicios indigque una conexion entre
dichos bienes 0 sarviciosy d titular de la marca registraday a condicion de que
sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registraday.

XVIL. DIFERENCIAS ENTRE EL REGIMEN DEL CONVENIO
DE PARIS, EL DE TRIPS Y EL DE LA DECISION 344

Como se sabe, €l texto del Capitulo XVII de NAFTA tuvo como
principal fuente de inspiracion el texto del proyecto del Acuerdo

» Exigediferenciasmilar entre d texto de NAFTA 'y € de TRIPS, pues € Acuerdo TRIPS s se refiere d
caso de la proteccion de la marca notoria en Stuaciones que involucren productos y servicios digtintos.
Obsérvese, sin embargo, que € texto del apartado 14 del articulo 1708 de NAFTA pudiera sarvir even-
tua mente como gpoyo paraextender laproteccion delas marcas notorias asituaciones queinvol ucren pro-
ductos o sarvicios distintos en tanto que en dicha digposicion se prevé que «las partes negaran € registro a
las marcas que contengan 0 consistan en eementos inmorales, escanda 0s0s 0 que induzcan a error...»
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TRIPS. La norma que trata de las marcas notorias es un gjemplo
de ello. Por tanto algunas de las diferencias ya apuntadas entre el
articulo 6 bis del Convenio de Parisy el texto de NAFTA son tam-
bién evidentes al comparar el texto del Convenio y el de TRIPS;
es el caso de las referencias alos serviciosy ala promocion en el
Acuerdo TRIPS que no aparecen en el Convenio de Paris. Sin
embargo, en el Acuerdo TRIPS si se hace referencia expresa a la
proteccion de las marcas notorias en situaciones que involucren
productos o servicios que no sean similares, tema que no esta
expresamente previsto en el Convenio de Paris, como ha quedado
dicho.

También esta bien averiguado que, a diferencia de NAFTA, la
Decision 344 si se refiere a la proteccion de marcas notorias aln
cuando los productos o servicios involucrados no sean similares,
esto ultimo siguiendo un esguema similar al de TRIPS. Ello no
obstante, la Decision 344 no condiciona la proteccion en situacio-
nes que involucren productos y servicios distintos, al hecho que el
uso de la marca indique una conexion entre los bienes y servicios
y €l titular de la marca registrada por un lado, y a hecho que sea
probable que el uso lesione intereses del titular de la marca regis-
trada, por otro, como con toda correccion se condiciona la protec-
cion en el Acuerdo TRIPS cuando ésta se extienda a productos o
Servicios que no sean similares.

XVII. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y
BOLIVIA; EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
MEXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA; EL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y COSTA RICA

De conformidad con las tendencias que muestran las legislaciones
de nuestros tiempos en materia de comercio libre, los acuerdos de
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libre comercio recientemente celebrados entre México y Bolivia %,
México, Colombiay Venezuela®, y Méxicoy Costa Rica*®, en todos
los casos incluyen disposiciones expresas sobre la proteccion de las
marcas notoriamente conocidas.

XVIII. OBSERVACIONES FINALES

El breve recorrido que se ha hecho de la reglamentacion de la
marca notoria desde su incorporacion al texto del Convenio de Paris
en laRevision de laHaya en 1925 hasta nuestros dias, pasando por la
Decision 344, NAFTA, TRIPS, y los acuerdos de libre comercio de
mas reciente celebracion en las Américas, pone de manifiesto que la
marca notoria es una institucion en plena vigencia. Este breve reco-
rrido también pone de manifiesto que, Igjos de tratarse de una figura
estética, la marca notoria es una institucion en pleno desarrollo; lo
mismo puede afirmarse respecto de las condiciones bajo las cuales ha
de dispensarse la proteccion que el Derecho confiere a estos signos.
Por eso, a diferencia de la situacion que prevalecié en el tiempo en
gue e Convenio de Paris era la Unica fuente en e Derecho
Internacional que se ocupaba del tema, en nuestros dias habra que
acudir alas fuentes citadas en las instancias concretas en que sea de
importancia precisar Si un signo es o no merecedor de la proteccion
privilegiada que los congresistas de la Haya acordaron dispensar alas
marcas notoriamente conocidas.

s Articulos 16-17. Diario Oficial de la Federacion del 11 de enero de 1995.
7 Articulos 18-10. Diario Oficial de la Federacion del 9 de enero de 1995.
® Articulos 14-11. Diario Oficial de la Federacion del 10 de enero de 1995.
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