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STEELE VS. BULOVA WATCH CO.

DE LA APLICACION EXTRATERRITORIAL

DEL LANHAM ACT ESTADOUNIDENSE EN MEXICO
Y DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA*
STEELE VS. BULOVA FROM THE EXTRATERRITORIAL

APPLICATION OF THE U. S. LANHAM ACT TO ACTS

OCCURED IN MEXICO TO THE WELL KNOWN MARK

Roberto GARZA BARBOsA*®*

RESUMEN: Este articulo aborda dos
temas no relacionados que en un litigio
coincidieron: la aplicacién extraterrito-
rial de una ley, por un lado, y la marca
notoriamente conocida, por el otro.
Una dualidad que vista en su conjunto
crea una protecciéon sin precedentes a
las marcas extranjeras. Por una parte,
tenemos a los jueces de los Estados
Unidos de América aplicando extrate-
rritorialmente su propia legislacion a
infracciones ocurridas en el extranjero.
Por otra, tenemos que, en cumplimien-
to a lo preceptuado por el Convenio de
Paris, el criterio que prevalece en Mé-
xico es la proteccion de la marca noto-
riamente conocida, aunque no esté
registrada en nuestro pais.

Palabras claves: marca notoriamente
conocida, marca famosa, nulidad de las
marcas, propiedad industrial, aplicacion
extraterritorial de legislacion.

ABSTRACT: This article includes two unre-
lated subjects that in one lLitigation merged, one
of them 1s the extraterritorial application of a
statute, and the second is the Paris Convention
principle known as well known mark. In this
litigation both of them joined and created an
unprecedented protection in Mexico of foreign
marks. This article analyzes the judgment in
which the U. S. Supreme Court held that it s
Sine in certain cases, to apply the U. S.
Lanham Act to acts occurred abroad. On the
other hand, it analyzes a judgment in which
the Mexican Supreme Court held protection for
a foreign non registered trademark against reg-
ustration obtained in bad faith by a third party
that happened to be the defendant in the U. S.
litigation.

Keywords: well known mark, famous
mark, intellectual property, territoriality trade-
mark law.
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SUMARIO: 1. Introduccion. 11. Haistoria del caso y evolucion de sus princi-

pios en los Estados Unidos de América. 111. Historia del litigio en México.

IV. Breves consideraciones sobre las marcas notoriamente conocidas en el

dmbito internacional. V. Binomio de aplicacion extraterritorial estadouniden-
se y marca notoriamente conocida. V1. Conclusion.

I. INTRODUCCION

La territorialidad en el ambito de aplicacion de las normas juridicas es
un principio basico de suma importancia en materia de propiedad inte-
lectual. Si bien parece desvanecerse con el advenimiento de las tecnolo-
gias digitales y la globalizacion, la territorialidad persiste y seguira siendo
determinante. De acuerdo a este principio, la legislacion aplicable a los
actos ocurridos en un lugar sera la ley vigente de ese lugar. Es decir, si se
comete el hecho ilicito civil consistente en la infracciéon de una marca, de
una patente o de una obra protegida por derechos de autor, el derecho
aplicable sera el del lugar en donde se cometio la infraccion. Aunque al
dia de hoy el desarrollo de la Internet y de la tecnologia digital permite
la comunicacién simultanea alrededor del mundo, los principios basicos
seguiran siendo los mismos; no hay mundos virtuales, solamente equipos
de computo interconectados y colocados en un lugar que seguramente
tendra un sistema legal. Equipos que, sin embargo, pueden ser accedidos
por personas que se encuentran en distintas jurisdicciones. Si bien algu-
nos sistemas legales siguen fuertemente el enfoque de la aplicacion terri-
torial de sus normas juridicas, otros son mas liberales y tienden a aplicar
su propio derecho a actos ocurridos en el extranjero.!

I Aunque el presente estudio versa sobre una cuestion especifica relacionada con
la materia, la aplicaciéon extraterritorial de una ley de marcas, vale la pena mencionar
algunas de las razones que, a lo largo de la historia, han llevado a aplicar una norma
juridica fuera del territorio en donde fue promulgada. Los razonamientos para ecllo
son muchos y muy variados, van desde principios que hacen aplicable el derecho de
un pais a sus nacionales, sin importar en déonde se encuentren, hasta, por el contra-
rio, determinar la aplicacién de un derecho extranjero al lugar del juicio, basandose
en el respeto hacia otros sistemas legales, respeto que en common law generalmente se
denomina comity. También podemos encontrar el reconocimiento de derechos adquiri-
dos en el extranjero, o la inconveniencia de no reconocer tales derechos. O bien, el
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Los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual se
encuentran anclados en el principio de territorialidad; sus figuras juri-
dicas y definiciones asumen y estan hechos bajo este principio.? No

objetivo de dar certeza juridica, lo que lleva al legislador a dar un asiento a cada
conjunto de relaciones juridicas divididas por temas; por ejemplo, para acciones rea-
les, el lugar de la ubicacion de la cosa. Si bien estos razonamientos conllevan a que
un juez aplique el derecho extranjero a una situacién concreta a resolver, también es
posible encontrar que, en algunos casos, los mismos llevan al juzgador a aplicar su
propio derecho a actos ocurridos en el extranjero. En algunos sistemas legales, la ten-
dencia conflictual ha evolucionado de tal manera que se torna comun aplicar el pro-
pio derecho a actos ocurridos en el extranjero. (fr. Scoles, Eugene F. et al., Conflict of
Laws, 3a. ed., West Group, 2000, pp. 13-18. Se describe la influencia de los estatuitas
franceses, la contribucién holandesa, la contribucién alemana de Wachter y Savigny,
asi como los desarrollos estadounidenses que van desde el seguimiento del principio
de comity hasta la teoria de los derechos adquiridos, desarrollos anteriores a la llama-
da revolucion conflictual surgida en el sistema legal estadounidense. Anterior a la re-
volucién conflictual, el desarrollo de Beale, reflejado en el denominado First Restate-
ment of the Conflict of Laws (1934), para hechos ilicitos civiles era aplicar la ley del
lugar del hecho causa de la acciéon legal. Sin embargo, después de la revolucion con-
flictual, estos principios se abandonan, primeramente, por la comunidad académica;
luego, por los jueces, para finalmente quedar con varios enfoques, algunos puros,
otros eclécticos. Actualmente, el denominado Second Restatement of the Conflicts of
Laws (1971), en su seccién 6, ordena primero buscar la instruccién del legislador; a
falta de la misma, emite una serie de factores, influidos todos de manera ecléctica por
los desarrollos que se dieron antes y durante la revolucion conflictual. Cfr. ibidem, pp.
58-68. De acuerdo al propio texto en cita, solamente 11 Estados aplican la regla Lex
Loct Delicti para hechos ilicitos civiles. Aunque las normas conflictuales, para el tema
de este ensayo, se derivan de la legislacion federal de la materia y de su interpreta-
cion, todo esto muestra la clara tendencia de jueces estadounidenses de aplicar su
propio derecho extraterritorialmente.

2 (fr. Keyhani, Daruish, “Bulova Wrongly Decided: A Case Against Extraterrito-
riality of Trademark Law”, Chicago-Rent Journal of Intellectual Property, vol. 7, otonio de
2007, p. 35; Schechter, Roger E., “Extraterritorial Application of US Intellectual
Property Law: The Case for Limited Extraterritorial Reach of the Lanham Act”, Vir-
ginia Journal of International Law, vol. 37, invierno de 1997, p. 729; Bradley, Curtis A.,
“Extraterritorial Application of the US Intellectual Property Law. Territorial Intellec-
tual Property Rights in an Age of Globalism”, Virginia Journal of International Law, vol.
37, invierno de 1997, p. 547. El trato nacional en materia de propiedad intelectual
asume una aplicacion territorial de las normas que la regulan. Para ilustrar lo ante-
rior, considere que las normas juridicas de un pais miembro del Convenio de Paris,
digase pais A, protegen las marcas de los extranjeros, a quienes se les da un trato na-
cional igual a los derechos que sobre las marcas tienen sus propios nacionales. Si los
tribunales del pais B, de donde es nacional el extranjero que registr6 su marca en el
pais A, fueran competentes y aplicaran sus propias leyes a los hechos ocurridos en
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hay tal cosa como una ley global en materia de propiedad intelec-
tual. Lo que los tratados internacionales de la materia hacen es esta-
blecer el principio de trato nacional a los nacionales de los paises
miembros o a quienes cumplan con los puntos de conexién, asi como
definir de manera minima las instituciones juridicas, con aspectos mi-
nimos de proteccion, términos minimos y entendimientos minimos.
Derivado de lo anterior, podriamos concluir que las legislaciones de
los paises miembros no seran iguales, pero tampoco seran totalmente
extrafias. Por otra parte, cuando un tratado comercial internacional,
digase multilateral o bilateral, incluye un capitulo de propiedad inte-
lectual, éste establece para los paises firmantes el principio de la na-
ciéon mas favorecida.? Sin embargo, el principio basico mas importan-
te es el de trato nacional basado en la territorialidad de las leyes de
los paises miembros que implementan el tratado en cuestion.
Asimismo, los tratados internacionales sobre propiedad intelectual
resuclven ciertas cuestiones que el propio principio de territorialidad
lleva consigo. Para ilustrar lo anterior, piense que, aprovechando la
territorialidad de la marca, un individuo decide registrar en nuestro
pais una marca que es conocida, pero que no ha sido registrada en
nuestro pais. De esta manera, el individuo obtiene una ventaja apro-
vechando la inversion en imagen, o la mercadotecnia que a nivel
mundial se haya llevado a cabo o se vaya a llevar a cabo. Este es un
problema comun, no solamente concerniente a las marcas, sino que
también puede ocurrir con alguna invencién u otro objeto de protec-
ciéon de propiedad intelectual. Para resolver este problema, el Conve-
nio de Paris establece varios principios. Por ejemplo, el trato nacional
permitiria al extranjero registrar su marca en nuestro pais de la mis-
ma manera y con los mismos derechos que un nacional; la fecha de
prioridad le permitiria registrar en nuestro pais, dentro del término
de seis meses a partir de la solicitud en el pais de origen, y conservar

pais A, entonces no seria necesario el principio del trato nacional, ni siquiera seria
necesario el propio tratado internacional.

3 (fr. Garza Barbosa, Roberto, “Revisiting International Copyright Law”, Barry
Law Review, vol. 8, primavera de 2007, p. 67. Este articulo describe y analiza todos
los tratados relacionados con los derechos de autor y derechos conexos, incluyendo
aquellos en los que la propiedad intelectual es incluida como un capitulo en un trata-
do comercial, ademas de tratados y regulaciones regionales, como las directivas que
sobre la materia han sido emitidas en la Unién Europea.
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la fecha para efectos de prioridades y derechos. Mas aun, el principio
de la marca notoriamente conocida permitiria a su titular pedir la
nulidad de una marca registrada por un tercero si es que la misma
fue otorgada cuando la propia marca ya era notoriamente conocida
en México. Dicho de otra manera, el principio de la marca notoria-
mente conocida, en principio, impediria un registro apocrifo realiza-
do por un tercero en nuestro sistema legal.

El presente articulo aborda un caso concreto en el que un indivi-
duo, aprovechando la territorialidad de las marcas, obtuvo en Méxi-
co el registro de la marca de relojes Bulova, siendo ésta una marca
registrada con anterioridad en los Estados Unidos de América, ade-
mas de famosa o notoriamente conocida. Encontramos procedimien-
tos legales en ambos paises, en México y en los Estados Unidos. De
los mismos se desprende que la Suprema Corte de Justicia mexicana
confirmé la resolucion que declard la nulidad de la marca en Méxi-
co, resolucion que se fundamentaba en que la marca en cuestion era
similar o semejante en grado de confusién a una marca notoriamente
conocida.*

Lo particular del presente caso es la sentencia emitida el 10 de no-
viembre de 1952, en la que la Suprema Corte de Justicia estadouni-
dense aplic6 el Lanham Act, la ley federal que regula las marcas en
los Estados Unidos, a actos ocurridos en México. Tomando en cuen-
ta, entre otras cosas, que los actos de infraccion habian sido llevados
a cabo por un nacional y residente estadounidense, y considerando
que no existiria contradiccién con el sistema legal mexicano porque,
de acuerdo con la propia sentencia, la Suprema Corte de Justicia me-
xicana habia declarado la nulidad de la marca el 6 de octubre de
1952, la Suprema Corte de Justicia estadounidense aplicd extraterri-
torialmente su legislacién a actos ocurridos en nuestro pais.

+ Si bien las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diario
Oficial de la Federacion el 16 de junio de 2005, incorporan el capitulo II bis al titulo
cuarto de la ley, mismo que distingue la marca famosa de la marca notoriamente co-
nocida, es preciso destacar que, tanto el articulo 6 bis del Convenio de Paris, como
los parrafos segundo y tercero del articulo 16 del ADPIC, no hacen tal distincién, si-
no que solamente establecen proteccién para la marca notoriamente conocida. Lo an-
terior podria crear confusiébn —o peor aun, contradiccion— entre el precepto federal
y los tratados internacionales.
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Por lo tanto, se abordan y analizan los hechos del caso, junto con
sus repercusiones legales. Ademas se explica como el binomio existen-
te entre la aplicacion extraterritorial de leyes estadounidenses, junto
con los criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia mexica-
na en torno al articulo 6 bis del Convenio de Paris, que habla de la
marca notoriamente conocida, crea una megaproteccion a la marca
extranjera. Proteccion que, al final del dia, otorgd al actor de la de-
manda, titular de la marca estadounidense, un remedio resarcitorio
por actos ocurridos en México al amparo de lo que, en su momento,
antes de ser anulada, era una marca registrada ante las autoridades
de este pais. En tribunales mexicanos obtuvo la nulidad de la marca,
y ademas en tribunales estadounidenses obtuvo dafios y perjuicios.

La manera de abordar el tema es muy sencilla. Primero, analizaré
la historia del caso en los Estados Unidos, asi como la evolucion de
los principios derivados de la misma en diversos circuitos. Luego, la
historia del litigio en México, asi como los desarrollos del principio
de la marca notoriamente conocida en nuestro pais. En el cuarto epi-
grafe, abordaré ciertas consideraciones sobre la marca notoriamente
conocida en el ambito internacional, para, finalmente, en el quinto,
exponer un sencillo pero certero argumento sobre el binomio que sig-
nifica la aplicacion extraterritorial del Lanham Act estadounidense
junto al principio de la marca notoriamente conocida.

II. HISTORIA DEL CASO Y EVOLUCION DE SUS PRINCIPIOS
EN LOS EsTapOs UNIDOS DE AMERICA

L. El precedente de la Suprema Corte, Steele vs. Bulova

La historia del caso comienza con la accién interpuesta ante el
Juzgado de Distrito para el Distrito Oeste de Texas.> La cuestion le-
gal a resolver era si un juzgado de distrito estadounidense tenia juris-
diccién para conocer de una demanda basada en la ley de marcas es-
tadounidense denominada Lanham Act, entablada por una sociedad
mercantil estadounidense en contra de actos de infraccion a la marca
y competencia desleal consumados en un pais extranjero por un na-

5 (fr. Steele et al. vs. Bulova Watch Co. 344 US 280, 281-282 (1952).
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cional y residente estadounidense.’ El Juzgado de Distrito para el
Distrito Oeste de Texas decidié en la negativa y desechd la accion
por falta de jurisdiccién toda vez que el demandado no habia cometi-
do acto ilegal alguno dentro de los Estados Unidos.” Sin embargo, la
Corte de Apelaciones revoco, con un voto disidente, la decision del
juez de Distrito sosteniendo que la accién de la demanda estaba den-
tro del alcance del Lanham Act.® Fue asi como el caso lleg a la Su-
prema Corte de Justicia estadounidense, la cual aceptd revisar la de-
cision de la Corte de Apelaciones mediante el procedimiento
denominado writ of certiorati.? La cuestion legal, tal como fue plantea-
da en el caso, parece un poco confusa, ya que se supone que 1no po-
dria haber una infraccién a la marca estadounidense en el extranjero,
pues la misma solamente es valida en los Estados Unidos.

En su resolucién, la Suprema Corte estadounidense reconocié que
el Congreso, “al prescribir estandares de conducta para ciudadanos
estadounidenses, puede proyectar el impacto de sus leyes mas alla de
las fronteras de los Estados Unidos”.!” Después de reconocer y esta-
blecer este poder del Congreso de aquel pais, el ministro ponente
Clark se enfoco, entonces, en la interpretacion del Lanham Act, que
comienza definiendo sus propios alcances al establecer que regulara
el comercio en lo concerniente al uso, protecciéon y regulacion de las
marcas, entre otros temas. La definicion de comercio establecida por
la legislacion en cuestion encierra, nada menos, que “todo el comer-
cio que puede ser legalmente regulado por el Congreso”.!! Como co-
rolario de este argumento, la propia sentencia reconoce que, el Con-
greso de los Estados Unidos, a través del Lanham Act, otorga
amplias facultades jurisdiccionales a los tribunales de aquel pais.'?

Para comprender mejor la sentencia, la cuestion es, entonces, de-
terminar cémo se liga la regulacién del comercio hasta lo maximo
que puede regular el Congreso de los Estados Unidos, junto con las

6 Cfr. ibidem, p. 281.

7 Cfr. idem.

8 Cfr. ibidem, p. 282. El Lanham Act de 1946 se encuentra en el titulo 15 del Codi-
go de los Estados Unidos United States Code (15 USC).

9 Cfr. wdem.

10° Idem.

1 Ihidem, p. 284. Citando en su analisis el Lanham Act 15 USC §1127.

12 Cfr. ibidem, p. 283.
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amplias facultades otorgadas a los tribunales de ese pais. La manera
en la cual la sentencia liga estos argumentos es analizando los hechos
del caso concreto y, sin mas formalismos, visualizando las activida-
des del demandado como un todo. Es decir, las actividades llevadas a
cabo en México se conectan con las actividades y las consecuencias
en los Estados Unidos, de manera que “cuando son vistas como un
todo, caen dentro del alcance jurisdiccional del Lanham Act”.'* No
obstante, el analisis parece ser cuidadoso de no contradecir al sistema
legal mexicano. Primero, menciona la sentencia del 6 de octubre de
1952, en la que la Suprema Corte de Justicia mexicana sostuvo la
decisién administrativa que anulé la marca del demandado Bulova,'*
mas adelante, al confirmar la aplicabilidad de Lanham Act y la juris-
diccion del juez de Distrito, la Suprema Corte estadounidense obser-
v6 que los tribunales mexicanos habian anulado el registro de la
marca en cuestion y, consecuentemente, determiné que “no hay en-
tonces conflicto alguno que pudiera otorgar al apelante un pretexto
de que ese remedio impugnaria derecho extranjero”.!> Luego, esta-
bleci6 que no estan frente a la situacion de un registro valido en el
extranjero que afecte la facultad de ordenar que se deje de utilizar la
marca, o algin otro remedio; tampoco interferencia alguna con la so-
berania de otro pais, ya que el juez de Distrito puede emitir érdenes
a las partes que estan adecuadamente litigando ante el mismo.!°
Dentro de lo mas relevante de las partes y de los hechos, podemos
encontrar lo siguiente. El actor de la demanda, Bulova Watch Com-
pany, Inc., era una sociedad mercantil incorporada en el estado de
Nueva York, descrita por la Suprema Corte estadounidense como
uno de los mas grandes fabricantes de relojes a nivel mundial, con
mucho tiempo en el mercado y que, desde 1929, anunciaba y comer-
cializaba sus relojes en varios paises del mundo, incluyendo México.!”
El demandado, por su parte, era un estadounidense que residia en
San Antonio Texas, quien, ademas, llevaba a cabo negocios en la
ciudad de México, en donde producia y vendia los relojes a los que

3 Ibidem, p. 285.
Cfr. idem.

> Ibidem, p. 289.
Cfr. idem.

17 Cfr. ibidem, p. 284.

> -
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les colocaba la marca Bulova.'® En este sentido, el demandado co-
menz6 en el negocio de relojes en 1922 y conoci6é la marca Bulova
en 1926; sin embargo, no fue sino hasta 1933 cuando, al descubrir
que la marca no estaba registrada en México, solicitd su registro y lo
obtuvo. El demandado importaba los componentes de los relojes de
Suiza y de los Estados Unidos, y estampaba la marca Bulova en ellos
antes de comercializarlos.

En el siguiente extracto, podemos ver como la Suprema Corte es-
tadounidense va estructurando el argumento. Primero, determinando
que no hay fuente de derecho internacional que impida aplicar sus
leyes a sus nacionales, ya sea en altamar o en el extranjero, siempre
que no se afecte a otras naciones o sus nacionales; luego, analizando
en lo especifico las acciones del demandado, no de manera aislada,
sino en conjunto:

Los Estados Unidos no estan impedidos por regla alguna de derecho
internacional a gobernar la conducta de sus propios ciudadanos en al-
tamar o aun en paises extranjeros cuando los derechos de otras nacio-
nes o sus nacionales no son infringidos... sus operaciones y sus efectos
no estaban confinados a los limites territoriales de una nacién extranje-
ra... Compraba las partes componentes de sus articulos en los Estados
Unidos y los “Bulovas” espurios se filtraban en este pais a través de la
frontera de México; su mercancia hacia competencia y bien pudo refle-
jarse adversamente en la reputacién comercial de Bulova Watch Com-
pany en mercados cultivados por sus anuncios aqui, asi como en el ex-
tranjero... no consideramos material que el apelante colocara la marca
en la ciudad de México en lugar de aqui, o que las compras en los
Estados Unidos vistas de manera aislada no violen ninguna de nuestras
leyes. 9

Concluye afirmando que esos actos aislados, desde el punto de vis-
ta legal, dejan de serlo al convertirse en parte de un “esquema ile-
gal”.2% Ademads, resume que el demandado no puede sustraerse del

18 Cfr. ibidem, p. 281.
19 Ibidem, pp. 285-287.
20 Ibidem, p. 287.
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sistema legal estadounidense, simplemente por operar en “un santua-
rio privilegiado mas alla de nuestras fronteras”.?!

Sin embargo, las criticas a este razonamiento no comenzaron en
un santuario ex6tico mas alld de sus fronteras, sino en una oficina
contigua, con la opiniéon disidente escrita por el ministro Reed. En
esa opinion disidente, basicamente no se estd de acuerdo en tres co-
sas. La primera de ellas fue que la interpretacion del Lanhnam Act
que hizo la mayoria es erréonea, ya que el lenguaje de esa pieza de
legislacion no es tan amplio; lo comparan con el lenguaje del Sher-
man Act, escrito en iguales términos que al ser interpretado en otro
caso de posible aplicacion extraterritorial decidido por la propia Su-
prema Corte, se le dio un alcance mucho mas restringido que al
otorgado al Lanham Act.??> Ademas, la opinién disidente separa nue-
vamente los hechos del caso, y afirma que cada una de las acciones
llevadas a cabo por el demandado no constituyen violacién alguna al
Lanham Act. Finalmente, como tercer punto, se establece que el es-
tampado de la marca Bulova hecho en la ciudad de México va mas
alla del alcance del control del Congreso de los Estados Unidos; que
esas extensiones de poder traen a la legislacion estadounidense en
conflicto con las legislaciones de otros paises, capaces de detener in-
fracciones de acuerdo a sus propias leyes. El voto disidente concluye
diciendo que tal extension de poder, requeriria que el texto legal lo
dijera expresamente, no que se derive de la interpretacién judicial.?

21 Jdem.

22 Cfr. ibidem, pp. 290-292. El caso al que se refiere es American Banana Co. vs.
United Fruit Co., 213 US 347 (1909), mismo que es reconocido por haber estableci-
do la presuncién en contra de la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses, es-
pecificamente la ley de competencia econémica conocida como Sherman Act. Aun-
que el lenguaje de la ley analizada en aquel caso y el Lanham Act es basicamente el
mismo, la Suprema Corte de aquel pais, en aquel momento, interpreté6 de manera
restrictiva el Sherman Act, mientras que al Lanham Act le dio alcance mayor. Poste-
riormente, aquella presuncién en contra de la extraterritorialidad de las leyes se ha
ido abandonando, incluso para el propio Sherman Act. El altimo caso en este sentido
decidido por la Suprema Corte de Justicia de aquel pais es Hoffmann-La Roche Ltd.
vs. Empagran S. A., 542 US 155 (2004). Si bien las circunstancias y el lenguaje legis-
lativo es diferente, este precedente define la extraterritorialidad del Sherman Act de
manera mas liberal. Cfr. Feldon, Gary D., “The Antitrust Model of Extraterritorial
Trademark Jurisdiction: Analysis and Predictions After F. Hoffmann-La Roche”,
Emory International Law Review, vol. 20, otonio de 2006, p. 654.

2 Cfr. ibidem, p. 292.
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Es decir, el voto disidente considera que se debid de haber seguido la
llamada presuncion en contra de la extraterritorialidad en el Lanham
Act.2t

Al establecer la inaplicabilidad para el caso en discusion de la pre-
sunciéon en contra de extraterritorialidad de las leyes establecida por
American Banana Co. vs. United Fruit Co.,>> la Suprema Corte esta-
dounidense diferenci6 las circunstancias del caso Bulova con el prece-
dente United Fruit Co. De acuerdo con la Corte, el precedente sobre
competencia econémica se originaba de una accién derivada de un
acto soberano de otra nacién; en cambio, en Bulova, la accién no se
originaba debido a un acto administrativo de otro pals, sino, mas
bien, al actuar de un particular, el demandado. De esta manera, la
Corte establecié que el precedente en cuestion no obliga a proveer
inmunidad a préacticas comerciales que los particulares realizan en el
extranjero con consecuencias dentro de los Estados Unidos.?® Si bien
el lenguaje legislativo de las leyes analizadas por ambos casos era ba-
sicamente el mismo, la Corte dio mayor alcance al Lanham Act, ya
que no aplicé la presunciéon en contra de su aplicacion extraterrito-
rial de la ley a falta de lenguaje expreso de la misma. El silencio del
Congreso de aquel pais por mas de cincuenta anos ha hecho prevale-
cer la interpretacion dada por la Suprema Corte en el precedente
Bulova. Si el Congreso hubiera determinado que la presuncién en
contra de la aplicacién extraterritorial de la ley debid subsistir para el

2+ (fr. Dodge, William S., “Understanding the Presumption Against Extraterritoria-
lity”, Berkeley Journal of International Law, vol. 24, 1998, p. 85. Este articulo argumenta
que la presunciéon en contra de la extraterritorialidad de las leyes establecida en Uni-
ted Fruit Co. se ha ido desvaneciendo; reconoce que la Suprema Corte atn lo aplica;
pero que, en ciertos casos, como el Lanham Act o el derecho laboral, ha negado la
presuncion contra la extraterritorialidad. (fr. también, Murphy, Susan S., “Copyright
Protection, “The New Economy’ and the Presumption Against Extraterritorial Aplica-
tion of the United States Copyright Law: What Should Congress Do?”, Connecticut
Law Review, vol. 33, verano de 2001, p. 1408. Este articulo analiza la aplicaciéon de la
doctrina en cuestién al area de los derechos de autor. El estudio sefiala que, irénica-
mente, la presunciéon en contra de la extraterritorialidad de las leyes ya no se aplica
al area del derecho en donde surgié, el Sherman Act, ya que en esta area, el prece-
dente lider en esta rama es United States vs. Aluminium Co. of America 148 F. 2d
416 (2d Cir. 1945).

2 (Cfr. 213 US 347 (1909). Cfr. también nota 21.

26 (fr. Steele et al. vs. Bulova Watch Co. 344 US 280, 288 (1952).
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Lanham Act, hubiera cambiado el lenguaje de la ley para que expre-
samente proscribiera su aplicacién extraterritorial.?’

Un sinnimero de opiniones académicas y de sentencias fueron
emitidas posteriormente a la sentencia en cuestion; se tienen una se-
rie de contradicciones entre los criterios de los diversos circuitos que
conforman el Poder Judicial de aquel pais. Tanto opiniones académi-
cas como resoluciones judiciales van en contra o a favor de aplicar
extraterritorialmente el Lanham Act a actos ocurridos fuera de los
Estados Unidos.

2. Bulova y la ternitorialidad de las marcas. Primeras criticas

Bulova es una sentencia emblematica de gran importancia. Aque-
llos que aceptan o rechazan la aplicacion extraterritorial de la legisla-
cion de marcas estadounidense tienen algo en comun: fundamentan
en la misma su justificaciéon. La propia decision ha sido criticada por
no concluir un argumento cuando ya esta saltando hacia el otro, lo
que se considera ha provocado un abanico de interpretaciones, preci-
samente lo que hasta ahora existe en los circuitos.”® Por ejemplo, pa-
ra romper la presunciéon de extraterritorialidad del Lanham Act, la
Corte comenz6 con un precedente emitido por un juzgado de distrito
que aplicaba la abrogada ley de marcas extraterritorialmente, para
luego saltar al tema del lenguaje de la ley en cuanto a los poderes
del Congreso, y dar un nuevo salto hacia los efectos potenciales deri-
vados de hechos aislados que, en su conjunto, crearian el esquema
ilegal.?? La vaguedad de la sentencia es lo que crea multiples interpre-
taciones, cuestién que no favorece la certeza juridica sobre el tema.

Otro de los aspectos que se ha criticado de Bulova es que la deci-
sion es inconsistente con los tratados internacionales que Estados
Unidos ha firmado respecto de la materia, asi como con normas con-
flictuales reconocidas.?® Entre los mismos podemos mencionar el Con-
venio de Paris, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o

27 (fr. Feldon, Gary D., op. ct., p. 656.

28 Cfr. ibidem, p. 657.

29 (fr. Steele et al. vs. Bulova Watch Co. 344 US 280, 286 (1952).
30 (fr. Keyhani, Daruish, op. cit., p. 33.
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TRIPs por sus siglas en inglés) de la Organizacion Mundial del Co-
mercio (OMC, o WTO por sus siglas en inglés), asi como el capitulo
XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés). Como se mencion6 al
principio de este ensayo, todos estos tratados asumen el principio de
territorialidad de las marcas; la tnica excepcién a este principio e, in-
cluso, al de especialidad, es la proteccién a la marca notoriamente
conocida, pero solamente en los términos del articulo 6 bis del Con-
venio de Paris. En este sentido fue que, en 1999, la Organizaciéon
Mundial de la Propiedad Intelectual adopté una resoluciéon conjunta
que requiere la protecciéon de las marcas notoriamente conocidas,
aun cuando las mismas no se encuentren registradas o no se utilicen
en el pais en el que se busca la proteccion.®! Es decir, las marcas son
territoriales y la inica manera en que los tratados internacionales de
la materia establecen que la proteccion se pueda extender mas alla
de un pais es mediante la figura juridica de marca notoriamente co-
nocida. Mas atn, la ley aplicable sera la del lugar en donde se pre-
tenda la proteccion.

Contrario al principio de territorialidad de las marcas, se encuen-
tra la teoria de la universalidad de las mismas, que fue popular en al-
gunos paises europeos hasta los afios treinta.’? Esta teoria consideraba
que la marca estaba muy asociada con la persona y que, por esa ra-
z6n, las marcas debian tener proteccion universal mas alla del pais
de origen e independientemente del registro de las mismas.?® Sin em-
bargo, la teoria nunca tuvo gran aceptacion y fue rechazada por el
Convenio de Paris, que por el contrario establece el trato nacional
que lleva implicito la territorialidad de todos los derechos de propie-
dad intelectual que contiene dicho convenio.** Por ello, no solamente
podemos inferir el principio de territorialidad en el principio de trato
nacional del convenio, sino que su articulo 60. expresamente sefala

31 (fr. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Resoluciéon Conjunta
relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conoci-
das”, publicada el 4 de agosto de 1999, disponible en: http://www.wipo.int/meetings/en/
doc_details jsp>doc_id=1101 (visitado el 9 de octubre de 2009). También confrontese ibi-
dem, p. 36.

32 (fr. Bradley, Curtis A., op. cit., p. 542.

33 Cfr. idem.

3 Cfr. idem.
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el alcance y la naturaleza territorial de las marcas registradas en los
paises miembros:

1) Las condiciones de deposito y de registro de las marcas de fabrica o
de comercio seran determinadas en cada pais de la Union por su legis-
lacién nacional. 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacio-
nal de un pais de la Unién en cualquier pais de la Unién no podra ser
rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada,
registrada o renovada en el pais de origen. 3) Una marca, regularmen-
te registrada en un pais de la Union, sera considerada como indepen-
diente de las marcas registradas en los demas paises de la Unién, com-
prendiéndose en ello el pais de origen.?

La territorialidad se ve reflejada claramente en estos tres princi-
pios, los cuales establecen que las leyes de cada pais determinan la
manera en la que se obtendrd el registro; que el registro de una mar-
ca en un pais de la Unién no podra ser motivo para invalidar o
rehusar un registro en otro pais y que la marca registrada en un pais
sera independiente inclusive de aquella del pais en donde se registra
por primera vez, en caso de marcas que se registran en varios paises,
digase de negocios transnacionales. En ningun lugar se establece que
la legislacion del primer pais en donde se registra una marca sera
aplicable a otros territorios. Contrariamente, de lo anterior se des-
prende que la aplicaciéon extraterritorial de la legislacion de un pais a
actos ocurridos en el extranjero es criticable, ya que si éste fuera el
caso, no seria necesario contemplar el trato nacional, ademas de ser
contradictorio a las reglas contenidas en el articulo 60. del Convenio.
Si ese fuera el caso, seria necesario incluir preceptos legales que regu-
lasen la aplicacion extraterritorial de la legislacion de marcas a otros
paises, cosa que no ocurre ya que se regula exactamente en sentido
opuesto. Asimismo, y como se mencion6 anteriormente, el concepto
de la marca notoriamente conocida se refiere a la protecciéon que un
pais huésped dara a un registro hecho en el extranjero, pero esto no
quiere decir que se aplicarda la ley del extranjero, sino que se podra
negar el registro de una marca en determinados casos, basandose en

35 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, 28 de septiem-
bre de 1979, articulo 6o.
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la legislacion y apreciaciones de la legislaciéon nacional del pais hués-
ped del que se trata.

Ademas, se plantea que, sin la clara direccion de su Congreso, a
través de la legislacion en cuestion, el Poder Judicial de ese pais no
deberia aplicar extraterritorialmente la legislaciéon local a actos ocu-
rridos en el extranjero, porque estaria invadiendo facultades de otras
esferas de gobierno, rompiendo asi con los principios de separacion
de poderes.3® En muchas ocasiones, la decision de los legisladores de
sopesar la posible aplicacion e implicaciones de crear una legislacion
que entre en conflicto con las normas de otros paises es una determi-
naciéon para la cual el juez no estd tan bien equipado como el Con-
greso.’” Puede ocurrir que las implicaciones consistan en el estanca-
miento de determinadas negociaciones internacionales, o en la
redundancia o contradicciéon de principios. Es decir, se podria interfe-
rir con la agenda del Ejecutivo en cuanto a la conduccion de la poli-
tica exterior.?® Por ejemplo, en otras negociaciones internacionales so-
bre la materia, habria mas reticencia o rechazo por parte de otros
paises a negociar el tema, si saben que los jueces de todos modos
aplican su legislacion interna a actos ocurridos en el extranjero. ¢(Pa-
ra qué negociar un tratado bilateral o multilateral sobre un tema si el
mismo sera ignorado por los jueces de este pais? O bien, si el tratado
internacional ya se ha firmado y aprobado conforme al derecho in-
terno de los paises firmantes, la impresion que esto ocasionaria en
terceros paises podria ser negativa porque, después de haberse senta-
do a negociar sobre el tema de derechos minimos de las marcas, di-
gase en el Convenio de Paris, de pronto percibiran que, en esa nego-
ciacion, fueron engafados porque de todos modos los jueces de ese
pais aplicaran extraterritorialmente su legislacion interna a actos ocu-
rridos en el extranjero.

Por otra parte, se ha criticado que esta decision no explica o no
resuelve varias interrogantes que en determinados casos podrian que-

36 (fr. Dodge, William S., op. cit., p. 120.

37 Cfr. ibidem, p. 121.

38 (fr. idem. En el caso del Congreso, el papel que juega el Senado en la asesoria y
aprobacion de los tratados internacionales, asi como el Congreso, en general, al emi-
tir las leyes que implementan los tratados internacionales, pueden darles un conoci-
miento general de la politica exterior.
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dar en el aire, o bien, ser dejadas a la libre interpretaciéon de cada
circuito. En este sentido, se ha planteado la falta de respuesta clara a
interrogantes, como por ejemplo, lo que habria ocurrido si ninguno
de los relojes hubiese entrado en los Estados Unidos, o si Steele no
hubiese comprado algunos de sus componentes en los Estados Uni-
dos; o bien, lo que se hubiese determinado si Steele no fuese nacional
estadounidense.®? El cuestionamiento que se plantea en lo especifico
es que no se determina cual de estos factores es el mas importante o
esencial para resolver la aplicacion del Lanham Act a actos ocurridos
fuera de ese pais. Si bien se puede argumentar que todos los factores
son importantes, es decir, que deben de concurrir todos para que se
pueda aplicar extraterritorialmente el Lanham Act, también se podria
interpretar en sentido contrario al decidir que uno es mas importante
que otro, o que tal vez si falta un factor pueda ser sustituido por
otro. Esto es precisamente lo que ha generado una serie de criterios
contradictorios entre los varios circuitos judiciales de ese pais. Con-
tradicciones que ni el Congreso o la Suprema Corte parecen muy in-
teresados en resolver, a pesar de que, desde 1952, ambos han revisa-
do, dentro del ambito de sus respectivas competencias, la legislacion
en cuestion.

De los hechos y razonamientos del caso, generalmente se ha enten-
dido que Bulova implement6 un fest de tres partes para determinar la
aplicacion extraterritorial del Lanham Act. La primera parte del test
es si hay un efecto en el comercio de los Estados Unidos; la segunda,
si el infractor es un nacional estadounidense; y, por altimo, st no hay
conflicto con los derechos de otras naciones o sus nacionales.*

3. La wnterpretacion de Bulova por los tribunales de apelaciones. La guerra
de los circuitos

A. El Segundo Crrcuito
a. Vanity Fair Mills vs. T. Eaton Co.

En Vanity Fair Mills, vs. T. Eaton Co., el Segundo Circuito Fede-
ral de Apelaciones fue el primero en interpretar y aplicar el prece-

39 Cfr. ibidem, p. 528.
40 (fr. Keyhani, Daruish, op. cit., p. 35. Cfr. también Steele et al. vs. Bulova Watch
Co. 344 US 280, 285-286 (1952).
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dente Bulova. Este caso trataba de una empresa canadiense que,
aproximadamente un afio después de que lo hiciera el actor de la de-
manda en los Estados Unidos, registrara la marca Vanity Fair en Ca-
nada.*! Como resultado de lo anterior, el actor de la demanda busca-
ba impedir la utilizaciéon de la marca Vanity Fair, tanto en Canada
como en los Estados Unidos. Dicha utilizacién no solamente iba en
contra del prestigio de la marca, sino que constituia un impedimento
para que el demandado obtuviera el registro en Canada, en donde,
desde tiempo atras, ya comercializaba la ropa con la marca. Asi, en
1933, su solicitud de registro de la marca fue rechazada en Canada
debido al registro previo por parte de la demandada.*> Entre 1945 y
1953, la demandada dejé6 de comercializar su propia mercancia con
su marca y comenzé a comprar mercancia del actor de la demanda
para venderla en Canada, con publicidad que establecia que la mar-
ca provenia de los Estados Unidos.*® Sin embargo, en 1953, volvid a
utilizar su marca y a comercializar bajo la misma, mercancia mas ba-
rata proveniente de Canada, al mismo tiempo que descontinud la co-
mercializaciéon de los productos del actor de la demanda.** Ademas
de estas acciones, la demandada amenaz6 a un almacén, su principal
competidor, que también comercializaba los productos Vanity Fair
provenientes de los Estados Unidos, con demandarlos por infraccion
a su marca canadiense si no cesaban esas ventas. Dicho almacén, en
consecuencia, dej6 de comercializar los productos del actor de la de-
manda.® El accionar de la demandada no paré alli, con su esquema
de acciones realizadas en Canadd, sino que comenz6 a ofrecer sus
productos por correo en los Estados Unidos.

Lo interesante de esta sentencia, ademas de ser la primera en apli-
car el precedente de Bulova, es que la misma parece ser renuente a
aplicar la ley local extraterritorialmente. Primero, comienza hablando
del derecho aplicable a acciones por hechos ilicitos civiles en general,
reconociendo la aplicaciéon para estos casos del principio de Lex Loct
Delicti. Fs decir, la sentencia hace un reconocimiento a la norma de

1 (fr. Vanity Fair Mills vs. T. Eaton Co., 254 F.2d 633, 637 (1956).
2 Cfr. ibidem, p. 638.

B Cfr. idem.

o Cfr. idem.

B Cfr. idem.
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conflicto de leyes que sostiene que el derecho aplicable a una accién
derivada de un hecho ilicito civil es el del lugar en donde se lleva a
cabo ese hecho ilicito civil. Cabe mencionar que, actualmente, se
considera que el estado de Nueva York ya ha abandonado ese princi-
pio y ahora se aplica una nueva serie de doctrinas basadas en el inte-
rés de los estados en aplicar su legislacion al caso en cuestion.*® Sin
embargo, en 1956, cuando se dictd esta sentencia, el principio Lex Lo-
ct Delicti todavia prevalecia en esa jurisdiccion. El punto de este co-
mentario es reconocer el enfoque conservador que el Tribunal tenia
en este tema. No obstante lo anterior, el propio Tribunal reconoce
que esos principios conflictuales no son aplicables al caso, sino, mas
bien, lo aplicable al mismo es la voluntad del legislador federal, ya
que no se trata de una acciéon por hecho ilicito civil derivada del de-
recho estatal, sino que se trata de una acciéon derivada de una ley fe-
deral, el Lanham Act. Concluye que, se deberd seguir la indicacion
del legislador federal, que para este caso y como ya lo he menciona-
do, a pesar de que no es explicita, es reconocida por la Suprema
Corte en Bulova.

Es asi como el Segundo Circuito, aplicando el test de tres partes es-
tablecido por Bulova, y dando especial importancia a la nacionalidad
del demandado, determiné la inaplicabilidad del Lanham Act al caso
en cuestion. El precedente enumera los factores, determinando que,
en el caso en cuestion, faltan dos de los tres elementos, ya que el de-
mandado no es americano, ademas de que los demandados estaban
presumiblemente actuando bajo la protecciéon de una marca valida
en el extranjero.?’ La propia sentencia entiende los tres factores men-
cionados de la siguiente manera:

En el caso Bulova (itdlicas agregadas)... la Suprema Corte afirmé la
sentencia del Quinto Circuito... Al hacerlo asi, la Corte puntualiz6 tres
factores: (1) que la conducta del demandado tenia un efecto sustancial
en el comercio de los Estados Unidos; (2) que el demandado era un
ciudadano estadounidense y que los Estados Unidos tienen amplias fa-

¥ (fr. Scoles, Eugene F., op. cit., pp. 72 y 73. Nueva York abandona el principio
de Lex Loci Delicti Rule en 1963, optando por el principio del analisis del interés. Cfr.
ademas Babcock vs. Jackson, 12 N. Y. 2d 473 (1963).

¥ (fr. Vanity Fair Mills vs. T. Eaton Co., 254 F.2d 633, 642-643 (20. Cir. 1956).
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cultades para regular la conducta de sus propios ciudadanos en paises
extranjeros; y que no habia conflicto con los derechos sobre marcas es-
tablecidos bajo la ley extranjera, debido a que el registro del demanda-
do en México habia sido cancelado por procedimientos en México. So-
lamente el primer factor estd presente en este caso.*®

El propio precedente establece que la falta de uno de estos ele-
mentos puede ser determinante, pero la falta de dos elementos “es fa-
tal” para propositos de aplicar extraterritorialmente el Lanham Act a
actos ocurridos en el extranjero.*® Subsecuentemente, los tribunales
del propio Segundo Circuito han tenido que resolver la posible apli-
cacion extraterritorial de la legislacion en cuestion. A diferencia de
Vanity Fair, algunos de estos tribunales han dado un mayor énfasis al
efecto de las acciones en el comercio de los Estados Unidos, e incluso
se ha comentado de una tendencia reciente a interpretar ampliamen-
te el tercer elemento del fest y aplicar la legislacion estadounidense a
conductas ocurridas en el extranjero con mayor frecuencia.’®

b. Galvin Klein Industries, Inc. »s. BFK Hong Kong, Ltd.

En Calvin Klein Industries, Inc. vs. BFK Hong Kong, Ltd., el juez
de Distrito acept6 la aplicacion extraterritorial del Lanham Act a un
extranjero que residia en Nueva York y que controlaba una sociedad
mercantil constituida en ese mismo estado.’! El caso introduce lo que
se denomina “ciudadania constructiva”, es decir, a un extranjero se
le trata como ciudadano estadounidense para efectos del litigio debi-
do a la residencia y al control sobre la empresa.’? Es decir, la discre-
cionalidad del juez en la interpretacion del precedente permitié apli-

48 Idem.

19 Cfr. ibidem, p. 643.

50 (fr. Brown, Erika M., “The Extraterritorial Reach of the United States Trade-
mark Law: A Review of Recent Decisions Under the Lanham”, Fordham Intellectual
Property, Media & Entertainment Law fournal, vol. 9, primavera de 1999, p. 868.

51 (fr. Calvin Klein Industries, Inc. »s. BFK Hong Kong, Ltd 714 F. Supp. 78, 79
(SDNY 1989).

52 (fr. Butts, Robert, “Trademark Law, Interpreting the Congressional Intent of
the Extraterritorial Application of the Lanham Act”, Florida Journal of International Law,
vol. 8, otonio de 1993, p. 456.
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car el Lanham Act a actos ocurridos en el extranjero, aun sin contar
con el primer elemento establecido por el test de Bulova y Vanity
Fair. Cuestion que, para efectos practicos, seria como si le quitara-
mos ese elemento al fest, porque st lo determinante fue la residencia y
el control de la sociedad mercantil en cuestion, nada podria garanti-
zar que en el futuro se consideraran algunos otros factores de manera
mas laxa, como por ejemplo la existencia de alguna cuenta bancaria,
un contrato, una transacciéon, alguna visita, etcétera. Es decir, la
puerta queda entreabierta para aplicar el Lanham Act a cualquier
empresa extranjera con algin tipo de presencia u operaciéon en los
Estados Unidos de América.

¢. Sterling Drug, Inc. vs. Bayer

En Sterling Drug, Inc. vs. Bayer, incluso se estim6 que la aplica-
ci6én mecanica del fest de Vanity traeria como consecuencia el incum-
plimiento de los objetivos del propio Lanham Act.” Se trata de un
procedimiento de apelacién en el cual el Segundo Circuito reenvié al
juez de Distrito el asunto, ordenandole la aplicacion del test de Va-
nity, ya que éste no lo habia hecho asi en la sentencia recurrida.’*
Sin embargo, la Corte de Apelaciones puntualizé las diferencias de
Vanity con el litigio a resolver, ya que ambas partes, tanto la esta-
dounidense Steerling como la extranjera Bayer, tenian derechos sobre
la marca en los Estados Unidos, e incluso Bayer tenia un mejor dere-
cho sobre la misma en otros paises, como por ejemplo en su pais de
origen, Alemania. Otra diferencia fue que el propio litigio se habia
originado a consecuencia del rompimiento de un arreglo previo sobre
el uso de la marca mediante un contrato de licencia. La medida pre-
liminar en revision fue otorgada por el juez de Distrito e incluia tan-
to las marcas estadounidenses como cualquier otra actividad, incluida
la utilizaciéon de la marca en el extranjero. El Segundo Circuito revo-
c6 la decision y ordend circunscribir la medida preliminar exclusiva-
mente a los Estados Unidos; sin embargo, puntualiz6 que Steerling
no buscaba la medida preliminar para la utilizacion de la marca en

5 (fr. Sterling Drug, Inc. vs. Bayer AG 14 F.3d 733 (2d Cir. 1994).
5 Cfr. ibidem, p. 746.
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el extranjero, sino que la misma no entrara en los Estados Unidos
por cualquiera de los “canales internacionales de comunicaciéon”.’
Asi es como establece que, si bien el fest de Vanity es adecuado, el
mismo no es tan demandante “cuando el actor busca el objetivo mas
modesto de limitar usos que lleguen a los Estados Unidos”.%%
Contrariamente, si aplicamos mecanicamente o estrictamente el fest
de Vanity al caso en cuestién, encontrariamos lo siguiente. La con-
ducta del demandado podria tener efectos o no en los Estados Uni-
dos ya que ellos comercializaban dentro de los Estados Unidos, pero
en esta parte del fest se estaria analizando la conducta en el extranje-
ro respecto a su marca extranjera, es decir, la marca alemana, por lo
que la balanza iria mas hacia la respuesta negativa a este primer cle-
mento. La segunda parte del fest no seria facil de cumplir, ya que el
demandado no es un ciudadano estadounidense. Habria que ver si la
Corte de Apelaciones del Segundo Circuito aceptaria y adoptaria el
criterio de la “ciudadania constructiva”, expuesto por el juez de Dis-
trito en Calvin Klein, ya que se podria argumentar que el demanda-
do controlaba una subsidiaria constituida en los Estados Unidos para
comercializar la marca en los Estados Unidos. Aqui hay que recordar
que ambas partes alegaban tener el derecho de utilizar la marca en
ese pals, y consecuentemente en lo que corresponde a la parte nacio-
nal del litigio, se decidia quién tendria mejor derecho de utilizar la
marca en los Estados Unidos. La tercera parte del test definitivamente
no encuadraria, ya que el demandado tenia la marca registrada en
Alemania vy, segin se desprende, tendria mejor derecho de utilizar la
misma en Alemania. Por lo tanto, habria un evidente conflicto con
derechos adquiridos en un sistema legal extranjero. Debido a que és-
te es el elemento del fest que menos se podria cumplir, este precedente
se ha interpretado en el sentido de no rechazar la aplicacion extrate-
rritorial del Lanham Act, aun si esta aplicaciéon entra en conflicto
con un sistema legal extranjero.’’ Si bien la clave parece residir en el
tipo de remedio que solicite el actor de la demanda, es decir, en este
caso, el Segundo Circuito senala que el actor solicit una medida
preliminar modesta, es decir pretendia evitar que los usos lleguen a

5 Ihidem.
6 Ihidem.
7 (fr. Butts, Robert, op. cit., p. 456.

RS ENT]
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los Estados Unidos, contrario a Vanity, en el que el actor buscaba
evitar la comercializaciéon del demandado en Canada.

d. Warnaco Inc. vs. VF Corp.

Para terminar de ilustrar como el Segundo Circuito ha relajado el
lest de Bulova, encontramos que, de acuerdo a Warnaco Inc. vs. VF
Corp.,% los efectos sustanciales pueden consistir en el dafio a la repu-
tacion del actor, dafio que puede no ocurrir en los Estados Unidos,
pero que es suficiente que “resuene” indirectamente en ese pais para
destrabar esta parte del #est.> Si bien la interpretacién del Segundo
Circuito del precedente de Bulova puede parecer liberal o extraterri-
torial, al analizar algunos precedentes del Noveno Circuito encontra-
remos, al igual que varios juristas, que los razonamientos del Segun-
do Circuito son mas estrictos y conservadores.® Basta con decir que
el Noveno Circuito rechaza el razonamiento de Vanity en cuanto al
dafio sustancial o los efectos que se tengan en ese pais. De manera
que, si bien el Segundo Circuito tiende a relajar la parte de naciona-
lidad, como en Calvin Klein Industries, o, incluso en ciertos casos,
diferenciar los hechos para que no se aplique la parte de los efectos o
el dafo sufrido en los Estados Unidos, como en Bayer, o bien relajar
totalmente los efectos sustanciales, como en Warnaco; ain se conser-
va en el fest el efecto sustancial dentro de ese palis.

B. El Noveno Circuito

a. Wells Fargo & Co vs. Wells Fargo Express Co. La aplicacion
de Timberlane a las marcas

Para ilustrar lo flexible que en la practica puede ser la interpreta-
cion del Noveno Circuito en el tema que nos ocupa, encontramos un

% 844 F. Supp. 940 (SDNY 1994).

9 (fr. ibidem, p. 951.

60 Por ejemplo, ¢fr. Popov, Anna R., “Watering Down Steele vs. Bulova to Reach
Internet Commerce Overseas: Analyzing the Lanham Act’s Extraterritorial
Reach Under International Law”, Southern California Law Review, vol. 77, marzo de
2004, p. 715.
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buen ejemplo, Wells Fargo & Co vs. Wells Fargo Express Co.5! En
ese caso, ¢l juez de Distrito habia utilizado el test del Segundo Circui-
to, pero la Corte de Apelaciones revocod la resolucion y decidié uti-
lizar otro test que el propio Noveno Circuito habia establecido para
casos de competencia econdémica en la determinacion de la aplicabili-
dad del Sherman Act.? En el estudio de la resolucion del juez de
Distrito, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito noté que
“aunque es algo poco claro, parece que el fest del juez de distrito re-
quiere que todos los factores del fest estén presentes”.®3 Entonces, de
acuerdo al juez de Distrito era evidente que las actividades extranje-
ras del caso en cuestion no tenian efectos sustanciales en los Estados
Unidos y que, ademas, la aplicaciéon del Lanham Act entraria en
conflicto con normas juridicas de otros paises debido a los registros
que de la misma marca el demandado tenia en esos paises. El razo-
namiento para rechazar el seguimiento del juez de Distrito al Segun-
do Circuito fue el siguiente:

En Timberlane Lbr. Co. vs. Bank of America... establecimos una regla
de razon jurisdiccional para regular el alcance extraterritorial del Sher-
man Act, que como el Lanham Act, contiene un amplio lenguaje juris-
diccional... La revisién de los casos en los cuales se baso el juez de dis-
trito... y el extensivo andlisis de extraterritorialidad emprendido por
nosotros en Timberlane... nos lleva a la conclusion de que la negativa
del juez de distrito de aplicar el Lanham Act al presente caso debe ser
revocada... la aplicaciéon extraterritorial debe ser medida no tanto por
el locus de la actividad... sino por la naturaleza de sus efectos.®*

No menos importante, una breve exposiciéon de los hechos del ca-
so. El actor de la demanda, Wells Fargo & Company, era una com-
paiia establecida en los Estados Unidos de América y en otros pai-
ses, dedicada principalmente a ofrecer servicios de intermediacién
financiera; el mas famoso de sus negocios es el banco denominado
Wells Fargo. Ademas, tiene negocios de manufactura de juguetes, res-
taurantes y agencias de viaje. Para todos sus negocios, el actor utiliza

61 556 F. 2d 406 (9th Cir. 1977).
52 Cfr. ibidem, p. 427.

63 Ihidem, p. 428.

64 Ihidem, pp. 427 y 428.
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la marca Wells Fargo, misma que tiene registrada en los Estados
Unidos de América y en otros paises. Entre los demandados estaba
un individuo de nacionalidad alemana con residencia en Gibraltar,
llamado Herman Heumann, quien deliberadamente intent6 apropiar-
se de la marca Wells Fargo en Europa y en los Estados Unidos.% De
manera que, en 1967, constituy6é una sociedad mercantil en el princi-
pado de Liechtenstein, que era la parte codemandada: Wells Fargo
Express Company, A. G. La compania comenzé a adquirir subsidia-
rias en varios paises, entre ellas a otra de las codemandadas, Wells
Fargo Express Company, incorporada en los Estados Unidos de
América. Después de iniciada la demanda, en un intento por evadir
la misma, ésta Ultima cambia su nombre por el de Modern Research,
Inc. El actor de la demanda ya habia tenido algo de éxito en anular
varias de las marcas del demandado en varios paises.

Sin embargo, algo sumamente importante de esta decision es que
el Noveno Circuito establecié que las actividades llevadas a cabo en el
extranjero podran ser sujetas a la aplicacion del Lanham Act si las
mismas tienen “algin efecto” en el comercio exterior de los Estados
Unidos, en lugar del “efecto sustancial” que deben de tener bajo los
requerimientos de Bulova.’® Resumiendo, se aplican las tres etapas
del test que establece Timberlane para cuestiones de competencia eco-
noéomica, con la salvedad de que el fest aplica ahora al campo de las
marcas regulado por el Lanham Act. La primera parte del fest es que
el demandado realice una conducta que tenga “algin efecto” en el
comercio de los Estados Unidos; la segunda parte consiste en que
el efecto debe ser lo suficientemente grave para que el Lanham Act
otorgue por el mismo un remedio monetario al actor de la demanda.
La tercera parte consiste en aplicar la “regla de la razén” para de-
terminar si ese pais tiene un interés lo suficientemente fuerte como
para aplicar su legislacién al caso en cuestiéon.®” Para la determina-
cion de este ultimo elemento, se toman en consideracién varios facto-

65 Cfr. ibidem, p. 411.

66 Cfr. ibidem, p. 428.

67 Cfr. wdem, también Butts, Robert, op. cit., p. 462. Este tercer criterio del test esta
compuesto por siete factores a considerar, tiene que ver con lo razonable de la aplica-
cion del Lanham Act, considerando principios de comity y el interés que se tiene en
ese pais por aplicar su propia legislacion.
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res establecidos por Timberlane, como lo son el grado de conflicto
con el derecho o las politicas de otro pais, nacionalidad o bien la cer-
cania de las partes con el foro, que las actividades llevadas a cabo
por las partes les haga suponer la posibilidad de ser llamados a juicio
en los Estados Unidos, asi como el propoésito de causar dafio en ese
pais, o si el dafio era previsible.®® Es decir, se tiene que sopesar el in-
terés de los Estados Unidos en aplicar extraterritorialmente su legis-
lacién, tomando en cuenta todos estos factores para su determina-
cion. Pero se trata de un fest abierto, en donde el juez decidira con
discrecionalidad.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito no
determiné si las actividades de Wells Fargo Express Company, A. G.,
caen dentro de la regulacion del Lanham Act de los Estados Unidos,
ya que solamente reenvié el caso al juez de Distrito para que hiciera
la determinaciéon de acuerdo al criterio establecido por ella, en lugar
de hacerlo conforme al mas estricto analisis del Segundo Circuito
que originalmente siguié el juez de Distrito.

b. Ocean Garden, Inc. vs. Marktrade Company, Inc.

Ahora analizaremos brevemente dos casos en los que el Noveno
Circuito aplic6 el Lanham Act a actos ocurridos en México. El pri-
mero de ellos es Ocean Garden, Inc. vs. Marktrade Company, Inc.%
En este caso, el actor de la demanda empacaba y comercializaba con
pescados y mariscos enlatados bajo las marcas Calmex, Wheel Brand,
asl como otras marcas innominadas. El demandado comercializaba
productos similares con los nombres Sardimex y Seamex, ademas de
distribuir Rey del Mar en paises del medio este. Las caracteristicas
del empaque, la presentaciéon comercial de los productos, asi como
los dibujos y caracteres de Rey del Mar eran semejantes a los de la
marca Wheel Brand, se trataba de pescado abulén enlatado. Es decir,
habia una infraccién a las caracteristicas visuales de la marca y a lo
que en la legislacion de ese pais se denomina #rade dress, que protege
las caracteristicas de presentaciéon del producto. El demandado argu-

68 (fr. Timberlane Co. vs. Bank of America 549 F.2d 597, 614 (9th Cir. 1976).
69953 F.2d 500 (9th Cir. 1991).
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mentaba que el abulén era cosechado y enlatado por una cooperativa
en México y que solamente se vendia en los paises del lejano medio
este.”” Por lo tanto, el Lanham Act no era aplicable a los hechos del
caso. Sin embargo, el Noveno Circuito decidié que el Lanham Act si
era aplicable debido a que los demandados eran “residentes” de los
Estados Unidos, y “orquestaron” sus actividades infractoras desde ese
pais. Ademas, se determiné que independientemente de lo anterior, y
si bien los productos no entraron en el mercado de los Estados Uni-
dos, los mismos si entraron a un puerto libre o zona franca de libre
comercio, por lo tanto el Lanham Act seria aplicable aunque no se
ejerciera la jurisdiccién extraterritorialmente.’!

¢. Reebok International, Ltd. vs. Marnatech Enterprises

No menos interesante es Reebok International, Ltd. »s. Marnatech
Enterprises.’”? El actor de la demanda tiene los derechos sobre la
marca Reebok en México y en los Estados Unidos. Al tiempo de
la demanda, era el Gnico titular de los registros marcarios en ambos
paises. El demandado Betech vendia tenis Reebok falsificados en ciu-
dades fronterizas, como por ejemplo, Tijuana. La Corte de Apelacio-
nes encontré que el caso satisfacia los primeros dos requerimientos de
Timberlane para aplicar extraterritorialmente el Lanham Act. El pri-
mero de ellos, que debia haber algin efecto en el comercio exterior
de los Estados Unidos; el segundo, que se tengan suficientes efectos
en los Estados Unidos.”® Elementos que en el caso se actualizaron de-
bido a que las ventas de tenis falsificados se habian plancado desde
los Estados Unidos, ademas de que esas infracciones decrecian las
ventas de los productos originales en México y en los Estados Uni-
dos, junto con el valor de la marca.

Para determinar el tercer elemento, el de la regla de la razén para
esclarecer si el interés de los Estados Unidos de América es lo sufi-
cientemente fuerte en relacién con los intereses de otros paises como
para aplicar su legislacion extraterritorialmente, se entrd al estudio de

S

Cfr. thidem, p. 502.
Cfr. thidem, p. 504.
970 F.2d 552 (9th. Cir. 1992).
Cfr. ibidem, p. 554.
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los propios factores establecidos por Timberlane.”* Con respecto al
primer factor, que concierne al conflicto con la legislacién y procedi-
mientos que se estaban llevando a cabo en México, el Noveno Cir-
cuito sostuvo que, st bien se llevaban a cabo unos procedimientos pe-
nales en México, los mismos eran diversos al tipo de procedimiento
civil que se llevaba a cabo en los Estados Unidos; por lo tanto, se de-
termin6 que el nivel de conflicto era minimo, por lo que este factor
pes6 a favor de la aplicacién extraterritorial del Lanham Act.
Respecto al segundo factor, que considera la nacionalidad y resi-
dencia del demandado, en este caso, a pesar de que uno de los de-
mandados, Nathan Betech, era nacional mexicano, se determiné la
aplicaciéon del Lanham Act. Entre las razones expuestas estaban que
el demandado residia en San Diego, California, y la sociedad mer-
cantil codemandada estaba incorporada en el estado de California.
Ademas, Nathan Betech era el administrador tnico y principal accio-
nista de la empresa y las oficinas de ambos estaban en San Diego
California.” Es interesante notar que la nacionalidad del demandado
es uno de los tres factores que Steele vs. Bulova establecié como ele-
mento a fin de aplicar extraterritorialmente el Lanham Act. Como ya
se ha analizado anteriormente, el razonamiento era que el Congreso
de ese pais podia regular las actividades de sus nacionales en el ex-
tranjero.’® Sin embargo, tanto el Segundo como el Noveno Circuito
han relajado este presupuesto y han hecho aplicable el Lanham Act a
actos realizados en el extranjero, no solamente de sus propios nacio-
nales, sino por extranjeros. En los casos que he expuesto en estas li-
neas, primero tenemos el decidido por un juez de Distrito del Segun-
do Circuito, el caso Calvin Klein. En ese precedente, el demandado
era extranjero, pero residia y tenia su lugar de operaciones en Nueva
York, por lo que se estableci6 la “ciudadania constructiva”. En el
presente caso, ocurre mas o menos lo mismo. De manera que no se-
ria sorprendente que, en el futuro, se aplique esta legislaciéon a actos
realizados en el extranjero por personas que no sean nacionales esta-
dounidenses, aunque otros factores o elementos de conexiéon sean me-

T Cfr. tbidem, p. 555.
5 Cfr. tbidem, p. 556.
76 Steele vs. Bulova 344 US 280, 285 (1952).
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nores a los que se dieron en el precedente en analisis o el caso de
Calvin Klein.

Dentro de este analisis de la regla de la razéon de Timberlane,
también se establecié que era mas facil para los tribunales estadouni-
denses ejecutar alguna sentencia o medida en los Estados Unidos que
en México, debido a que los demandados tenian la mayoria de sus
activos en ese pais.”’ Ademas, se analizaron los demas elementos de
la regla de la razén, como por ejemplo, el propoésito de afectar el co-
mercio en los Estados Unidos, asi como la previsibilidad de los efec-
tos negativos sobre la marca en ese mercado. El altimo factor peso6
en contra de la aplicacion extraterritorial del Lanham Act debido a
que todas las ventas habian ocurrido en México; sin embargo, el No-
veno Circuito determin6 que esto era irrelevante, ya que el resto de
los factores de la regla de la razén habian resultado positivos.”

C. El resto de los circuitos

El resto de los circuitos va de un lado a otro en el espectro traza-
do por los circuitos ya analizados, los mds representativos en este te-
ma, el Segundo y el Noveno. Los criterios varian ampliamente.
Mientras algunos circuitos siguen la estructura del fest mecanicista
establecido por el Segundo Circuito, otros siguen un enfoque mas
discrecional de evaluaciéon y balance de los factores al igual que el
Noveno Circuito.”? Otra diferencia es que el nivel de los efectos sufri-
dos en los Estados Unidos varia enormemente, pudiendo ir desde lo
mas estricto, que es un efecto sustancial como en Vanity Fair, hasta
lo mas permisivo, como lo establecido por el Noveno Circuito en
donde el efecto no tiene que ser sustancial, sino que solamente tiene
que haber algtn efecto. Incluso el Primer Circuito y el Vigésimo Pri-
mer Circuito establecen una nueva etapa de andlisis diferente, que
evaltia un principio de deferencia y respeto hacia los otros paises, co-
munmente conocido en ese pais como comity. Enfoque que, al menos

77 (fr. Reebok International, Ltd. »s. Marnatech Enterprises 970 F.2d 552, 557
(9th. Cir. 1992).

8 Cfr. thidem, p. 558.

79 (fr. Feldon, Gary D., op. cit., p. 673.
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teoréticamente, pretenderia darle mayor respeto hacia otras jurisdic-
ciones.

Como se puede observar del andlisis anterior, puede ser comun
que los tribunales estadounidenses apliquen extraterritorialmente el
Lanham Act a actos ocurridos en el extranjero. Evidentemente, los
tratados internacionales de la materia parten de un principio de terri-
torialidad que si no se respeta, entonces las instituciones juridicas del
propio tratado internacional, como por ejemplo el principio de la
marca notoriamente conocida establecido por el Convenio de Paris,
puede ser una proteccién redundante o incluso exagerada si se toma
en cuenta que, de todos modos, el pais de origen de la marca aplica-
ra su propia legislacion a actos ocurridos en el extranjero.

III. HISTORIA DEL LITIGIO EN MEXICO

1. Nota ntroductoria

Paralelamente al litigio estadounidense descrito en la primera parte
de esta investigacion, Steele vs. Bulova, se dieron una serie de litigios
y resoluciones ante autoridades administrativas y tribunales mexica-
nos. Fueron al menos tres procedimientos administrativos con sus res-
pectivos amparos. Un procedimiento de nulidad infructuoso iniciado
por Bulova Watch Co. Inc., titular de la marca estadounidense; un
intento de declaracion de infracciéon iniciado por Sidney Steele; vy,
por dltimo, un segundo procedimiento de nulidad de la marca, ini-
ciado esta vez de oficio por la Secretaria de la Economia Nacional,
autoridad que en ese tiempo tenia funciones de otorgar, cancelar,
caducar y anular las marcas, asi como declarar la infraccién o uso
ilegal de las mismas. La sentencia dictada por la Suprema Corte de
Justicia mexicana, misma a que hace referencia la sentencia estadou-
nidense de Bulova analizada anteriormente, es la revision del amparo
indirecto que Sidney Steele promovi6 ante el juez de Distrito en con-
tra de la determinacion de nulidad por parte de la Secretaria, senten-
cia definitiva que puso fin al litigio en México. Si bien esa sentencia
no entr6 al estudio del fondo de las marcas notoriamente conocidas,
sino que, mas bien, se centr6é en la manera en la que fueron presen-
tados los agravios en la revision por parte de la quejosa, tiene un
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gran valor como precedente, ya que se le reconoce como el primer
caso en el que se reconocié la notoriedad de una marca.?

2. Primer procedimiento de nulidad

En el primer caso de nulidad, la compaiia estadounidense gané el
amparo indirecto en primera instancia,®! pero, en la revision del mis-
mo, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacion, la sentencia del juez de Distrito fue revocada. Basicamente
debido a que la causa de nulidad no se encontraba en la propia ley
vigente al tiempo de registro de la marca. El juez de Distrito habia
interpretado que la causa de nulidad se encontraba en el Reglamento
de la propia ley. Sin embargo, la Suprema Corte determiné que el
Reglamento no podia ir mas alla de lo que determina la propia ley.
El razonamiento de la propia sentencia establece que “las causas de
nulidad son de estricto derecho, sin que puedan aplicarse a otros ca-
sos no fijados en la ley”.8? Sobre esta sentencia, podemos encontrar
una tesis aislada de la quinta época:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. El articulo 200, fraccién
I, de la ley expedida en 1942, establece que es causa de nulidad del re-
gistro de una marca, el haber sido hecho en contravencién a las dispo-
siciones de dicha ley, o de las que estuvieran en vigor en la época del
registro; por tanto, para determinar si una marca registrada con ante-
rioridad, es o no, nula debe examinarse la ley que rigi6 el acto. Como
en la especie se tilda de nulo el registro de una marca, hecho durante
la vigencia de la Ley de 1928, examinada ésta, se ve que no exigia la
indicacion, en la solicitud de registro, de la ubicacién de la fabrica que
produzca los efectos amparados; por consiguiente, la omision en la de-

80 Garcia Moreno, Victor Carlos, “Breve semblanza del maestro David Rangel
Medina”, en Becerra Ramirez, Manuel (comp.), Estudios de derecho intelectual en homenaje
al profesor David Rangel Medina, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas,
1998, p. 14.

81 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Amparo en Revi-
sion 9071/47, Bulova Watch Co., Inc., de Nueva York, 24 de junio de 1948. Senten-
cia obtenida a través del modulo de acceso a la informacion de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacioén, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacién Publica Gubernamental.

82 [hidem, p. 14.
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signacion o la manifestacion correlativa con datos falsos, no constituye
causa de nulidad, sin que pueda aplicarse el inciso f) del articulo lo.
del reglamento de la ley, que exigia esa designacién, en virtud de que
las causas de nulidad son de estricto derecho; de donde si la ley de la
materia no sanciona la omision con nulidad, tal causal no puede surtir
efectos.®?

3. Segundo procedimiento de nulidad®*

Tal como se desprende de la sentencia dictada por la Segunda Sa-
la de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de octubre de 1952, poco
después de haberse negado definitivamente la solicitud de nulidad he-
cha por Bulova Watch Co. Inc., y habiendo conservado la marca, el
titular de la misma en México comienza un procedimiento a fin de
que se declare el uso ilegal de la marca Bulova por parte de la esta-
dounidense Bulova Watch Co. Inc., debido a los articulos originales
que esta compania comercializaba en México.?> En los resultandos de
la sentencia del 6 de octubre de 1952, se transcribe el oficio 24844
de fecha 16 de noviembre de 1950, en el que se niega la declaracion de
uso ilegal de la marca Bulova. Algunas de las razones alli expuestas y
la relacién de esta resoluciéon con el segundo procedimiento de nuli-
dad son las siguientes:

La inferior calidad de los relojes vendidos como “Bulova™” por el sefior
Sydney Steele con respecto de la calidad de los fabricados por Bulova
Watch Co. Inc.; y el principio invariable de que, un usurpador de mar-
ca nunca produce articulos de mejor calidad ni de mayor precio que
los auténticos... llevan a la ineludible conclusiéon de que el registro de
la marca 33602 se obtuvo de mala fe. En estas condiciones existe un
segundo motivo para establecer que el uso que de la palabra “Bulova”
hace Bulova Watch Co. Inc. no es un uso ilegal de la marca 33602,

85 Informe 1948, quinta época, p. 101. Segunda Sala, Amparo 9071/47, Bulova
Watch Co. Inc. de Nueva York, 24 de junio de 1948.

8% Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naciéon, Amparo en revisiéon
2221/51, Sidney Steele, 6 de octubre de 1952. Sentencia obtenida a través del modu-
lo de acceso a la informaciéon de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en los
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Pablica Gu-
bernamental.

8 Cfr. ibidem, p. 9.
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pues quien ha usado durante muchos anos la marca, la ha registrado
varias veces en otros paises y ha conseguido clientela para ella, no pue-
de ni equitativamente ni legalmente ser usuario ilegal de esa marca so-
lo por la malicia de un tercero que se adelante de mala fé (sic) a regis-
trar en nuestro pais la misma denominacién, sin haberla usado con
anterioridad... A virtud de las razones expuestas... la Secretaria estaria
capacitada para resolver de una vez la nulidad de la marca 33602. Sin
embargo, para dar mejor oportunidad al sefior Sydney Steele, en pro-
cedimiento por separado se tramitara, de oficio, por esta secretaria, la
declaraciéon administrativa de la nulidad de la marca en cita.?

Derivado de lo anterior, la Secretaria de la Economia Nacional
inici6 de oficio el procedimiento de nulidad de la marca a fin de de-
clarar su nulidad debido a que la misma fue registrada de mala fe,
ya que el solicitante ya conocia la denominacién y sabia como era
utilizada antes de la solicitud de registro.?” La declaraciéon de nulidad
en lo sustantivo estaba fundamentada en la fracciéon V del articulo
200 de la Ley de la Propiedad Industrial, asi como el articulo 76 del
Reglamento de la Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 1928, en
relacion con el articulo 6 bis del Convenio de Paris, que establece
que la nulidad de las marcas que se obtienen de mala fe puede pedir-
se en cualquier tiempo. El procedimiento administrativo, por su par-
te, se encontraba regulado por los articulos 232 y 233 de la ley en
cuestion.

En gran medida, la parte resolutiva y considerativa de la sentencia
transcribié los conceptos de violacién vertidos por la parte quejosa
Sidney Steele, la contestacion del tercero perjudicado Bulova Watch
Co. Inc., y el informe de la autoridad responsable. El juez de Distrito
neg6d el amparo a la quejosa y ésta interpuso el recurso de revision,
mismo que fue resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion. La resolucion en la que el juez de Distrito con-
firmé la resolucion de la autoridad responsable se fundamentd basi-
camente en los mismos argumentos y consideraciones legales que la
autoridad responsable emitié en la resolucion recurrida. Por otra par-
te, la Segunda Sala no estudi6 el fondo del asunto, debido a que

86 Idem.
87 Cfr. ibidem, p. 6.
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considerd inadmisibles los agravios por ser una repeticiéon de los con-
ceptos de violacion. La sentencia es altamente formalista, atil para
conocer toda la historia del procedimiento administrativo, asi como
los argumentos de las partes en el amparo indirecto, pero no aporta
en si misma un estudio muy profundo del fondo del negocio. La par-
te considerativa, en donde se analizan los agravios de la revision, alli
en donde se determina que los mismos son inoperantes, apenas abar-
ca tres de las sesenta y un paginas de engrose de la propia sentencia.
Cabe mencionar que en esos tiempos la via para combatir este tipo
de resoluciones administrativas era el amparo indirecto, ya que no
existia la nulidad administrativa a través del procedimiento conten-
cioso administrativo contenido en la Ley Federal del Procedimiento
Contencioso Administrativo.

Analizaremos los conceptos de violacion, asi como su respuesta por
parte del juez de Distrito. Posteriormente, veremos el razonamiento
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

La quejosa hizo consistir el primer concepto de violaciéon en que la
Secretaria viol6 las garantias de audiencia y de legalidad contenidas
en los articulos 14 y 16 constitucionales, debido a que, segin argu-
menta, en el procedimiento administrativo no se le respet6 la garan-
tia de audiencia, provocando con ello, ademas, la violacion de la ga-
rantia constitucional de exacta aplicacion de la ley, ya que no se
siguieron las formalidades que la Ley de la Propiedad Industrial pre-
veia para esta clase de procedimientos. Es decir, la ley en cuestion
contenia un procedimiento que, de seguirse, si hubiese cumplido con
las formalidades esenciales del procedimiento que marca la garantia
de audiencia. Entre otras cosas, la quejosa argumentaba que no se le
dio traslado en la forma establecida por la ley; asimismo, argumenta-
ba que la autoridad no senal6é adecuadamente en el oficio, mediante
el cual dio inicio al procedimiento de las causas de nulidad aducidas.
El juez sostuvo que si se dio cumplimiento a lo preceptuado por el
articulo 232 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la autori-
dad responsable si sefial6 el fundamento legal de la instauracion del
procedimiento de nulidad, las razones por las que se inici6 el proce-
dimiento y las pruebas del mismo. Por lo que respecta a las copias de
traslado, el juez determin6 que, por tratarse de un procedimiento ini-
ciado de oficio, las mismas no son requeridas por el precepto legal en



1180 ROBERTO GARZA BARBOSA

cita; que el expediente estuvo a disposicién de la quejosa; que, como
se desprende de sus propios conceptos de violacion, la quejosa cono-
ci6 adecuadamente a tiempo del procedimiento y tuvo oportunidad
de formular, incluso el juicio de garantias.

El segundo concepto de violaciéon se hizo consistir en que el valor
que se le dio a las pruebas no fue hecho conforme a lo establecido
por el Codigo Federal de Procedimientos Civiles. Dicho concepto de
violacion fue expresado en los siguientes términos: “el articulo 202
de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que... el uso de las
marcas se probara... por los medios de prueba que la ley civil admite
y conforme a la misma se calificara el valor de las pruebas”.?® Espe-
cificamente, el concepto de violacion aduce que no se siguieron las
reglas para valorar las pruebas por las siguientes razones. La parte
quejosa argumentaba que la principal prueba, consistente en la copia
certificada y legalizada de las constancias expedidas por el Juzgado
de Distrito de Texas, se valor6 incorrectamente, ya que se trataba de
copia de parte del expediente y de solamente parte de la confesional
rendida por ella misma en ese Juzgado, pero no de toda la confesio-
nal ni de todo el expediente. La autoridad, al no concederle una am-
pliacién del término de pruebas para complementar dicha documen-
tal, no debi6 haberle dado el valor probatorio que le otorgd de
acuerdo a lo establecido por los articulos 134 y 198 del Codigo Fede-
ral de Procedimientos Civiles.

Por otra parte, la quejosa se refirié a los contratos de publicidad
celebrados por Bulova Watch Co. con la XEQ de Ciudad Juarez, ar-
gumentando que dichas documentales no habian sido presentadas en
original, ademas de estar escritos en inglés, sin la respectiva traduc-
cion. Por dltimo, se refiere a otra prueba que consistia en el dicho de
varios relojeros ante diversos notarios, que dichos testimonios no ha-
bian sido recogidos de conformidad con lo que el Codigo Federal de
Procedimientos Civiles establece para las testimoniales. Que contra-
riamente a considerar una documental publica indubitable, se deberia
considerar como el dicho de terceros que no fueron recogidos correc-
tamente como prueba testimonial.

8 Ibidem, p. 20.
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Ahora bien, el juez de Distrito transcribe, por su parte, el informe
de la autoridad, cuyo argumento central en este sentido es que la
Ley de la Propiedad Industrial no establece que se tenga que cumplir
con todas las formalidades de los procedimientos civiles, que no se
trata de un juicio civil, sino de un procedimiento administrativo. Mas
aun, que la autoridad administrativa no cuenta con los medios de
apremio con los que cuentan los jueces. En este sentido, el juez de Dis-
trito establecié que “la argumentaciéon de la Secretaria... es correc-
ta... evidentemente... no se siguié un juicio civil con todas las forma-
lidades que el mismo requiere, sino que solo fue necesario admitir las
mismas prucbas que la ley civil admite y calificarlas conforme a
ella”.?? De la misma manera, el juez sostuvo que el procedimiento no
fue civil, sino uno mas simplificado al que no le es aplicable el ar-
ticulo 198 del Godigo Federal de Procedimientos Civiles. Dicho razo-
namiento considera que el articulo 198 establece un estandar de co-
mo deben rendirse y desahogarse las pruebas, y no un estandar de
valoraciéon de las mismas. Por otra parte, el propio juez de Distrito
estableci6 que el articulo 202 de la Ley de Propiedad Industrial no
considera supletorio al Codigo Federal de Procedimientos Civiles en
cuanto al ofrecimiento y desahogo de las pruebas, por lo que el ar-
ticulo 198 de dicho ordenamiento juridico es inaplicable. Luego ana-
liza cada una de las pruebas a las que se refiere el concepto de viola-
cién; una a una la va sosteniendo y le va dando valor de manera que
se demuestra lo sustantivo, que el seflor Steele conocia de la marca y
su prestigio al momento de registrarla. Cuestion poco comin en
nuestro sistema juridico: la sustancia prevalece sobre el formalismo.

El tercer concepto de violaciéon se hizo consistir en que no se pro-
b6 la mala fe por parte del sefior Steele, basicamente por las mismas
argumentaciones que en los anteriores conceptos de violacion. Pero
ademas, argumenta que el hecho de que la marca haya estado regis-
trada en los Estados Unidos, no demuestra que la misma se hubiera
registrado de mala fe en México:

El titular de la misma tenia interés tnicamente en proteger la marca

dentro del mercado nacional ya que los derechos relativos a ese regis-
tro s6lo se reconocen dentro de la jurisdicciéon en que fueron otorga-

89 Ibidem, p. 27.
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dos... Por lo tanto, no es valido considerar que hubo mala fe de parte
del solicitante del registro en México, si dicha marca no era explotada
en México con anterioridad al mismo pues atn (sic) suponiendo cierta
la propaganda que se asegura fué (sic) hecha antes en México, atn (sic)
asi tal cosa no prueba el uso de la misma aplicada a relojes, es decir, la
explotacion comercial efectiva... “Bulova Watch Company Inc.” tenia
un interés legitimo no solo (sic) en los Estados Unidos de América, lu-
gar del primer registro, sino en las demas naciones donde es conocida
la marca. Todo lo anterior es mera palabreria de la responsable.”

La parte quejosa concluy6d argumentando que la comercializacion
de los relojes Bulova hecha por su parte, prueba que no tuvo mala
fe, sino mas bien un derecho legitimo de explotar “su marca” en el
mercado mexicano. En este orden de ideas, si no hubiera comerciali-
zado con esos relojes, entonces hubiera tenido mala fe, ya que sola-
mente la marca la habria registrado para estorbar el acceso al merca-
do mexicano.

De acuerdo al juez de Distrito, la mala fe si se probo y se despren-
de de las pruebas del expediente, sobre todo, de las constancias del
juicio seguido en el estado de Texas, que de acuerdo al juez de Dis-
trito se trata de documentos que provienen de funcionarios publicos,
“debidamente traducidos y legalizados”, que hacen prueba plena de
acuerdo al Codigo Federal de Procedimientos Civiles.”! El juez de Dis-
trito consider6 este concepto de violaciébn como un corolario de los
otros dos anteriores; no entr6 mucho en su estudio y consider6 co-
rrecta la apreciacion que de la mala fe tuvo la Secretaria, siguiendo
un criterio jurisprudencial que cita en la propia sentencia que asegu-
ra que los tribunales federales no son revisores de los actos de la au-
toridad. Es decir, dio deferencia al criterio de la Secretaria en la de-
terminacién de la mala fe.??

La sentencia del juez de Distrito confirmé la resolucion de la Se-
cretaria de la Economia Nacional y, consecuentemente, la parte que-
josa interpuso el recurso de revision, en el que sus agravios fueron
desestimados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de

90 Jhidem, pp. 42 y 43.
9 Ihidem, p. 44.
92 Cfr. ibidem, p. 45.
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la Naciéon, ya que los mismos no fueron considerados “agravios ver-
daderos” debido a que constitulan una reiteraciéon de los conceptos
de violacion.” Es decir, no se estudio el fondo del negocio, se confir-
mo6 la sentencia recurrida, que a su vez confirmé la resolucion de la
Secretaria de la Economia Nacional. En esta sentencia, no se estudi6
el concepto de marca notoriamente conocida del Convenio de Paris,
entre otras cosas porque no fue la base para declarar la nulidad de la
marca. Como ya se ha mencionado, la base fue que la misma fue re-
gistrada de mala fe.

4. Desarrollos posteriores

Algunos precedentes que sobre el tema se han desarrollado en
nuestro pais en los ultimos aflos, principalmente por el Primer Cir-
cuito del Poder Judicial Federal son muy claros en su interpretaciéon
y exposicion. Sin duda, el precedente mas emblematico y mas ilustra-
tivo, en cuanto a las marcas notoriamente conocidas, es el siguiente:

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE
QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAiS... Las fuentes del derecho
a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislacio-
nes de distintos paises, son el primer uso y el registro, habiéndose gene-
ralizado este Gltimo como el medio mas eficaz para la protecciéon del
signo marcario. El sistema adoptado por nuestro pais puede considerar-
se como mixto... Nuestra Ley... prevé la posibilidad de conceder el re-

93 Ibidem, p. 58. La Segunda Sala cita la jurisprudencia 64, pagina 142 del apéndice
del tomo XCVII que dice “AGRAVIOS EN LA REVISION. Son inoperantes los agra-
vios, para los efectos de la revision cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi
en términos textuales los conceptos de violacién expuestos en su demanda...”. Crite-
rio que no ha cambiado a lo largo de los anos, véase por ejemplo “AGRAVIOS
INOPERANTES EN LA REVISION. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS
DE VIOLACION, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA... Consecuentemente, son
inoperantes los agravios que en el recurso de revisién reiteran los conceptos de viola-
cion formulados en la demanda, pues no cumplen con el requisito de combatir las
consideraciones de la sentencia recurrida”. Tesis: 2a. IX/2009, Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta, novena época, t. XXIX, febrero de 2009, p. 467. Segunda Sala,
Amparo directo en revision 1978/2008, Aceros Nacionales de México, S. A. de C.
V., 28 de enero de 2009.
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gistro de una marca que comenzo6 a ser usada antes que otra fuese re-
gistrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a
la anulaciéon del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la
marca usada con anticipacion... La proteccion de la marca se encuen-
tra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el
de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la
protecciéon de la marca se encuentra circunscrita a los limites del pais
en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especiali-
dad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya
que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sélo
en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares...
Pero la aplicacion estricta de los principios de territorialidad y de espe-
cialidad de la marca, puede provocar abusos... Es por ello que, para
evitar los citados inconvenientes... [e¢]l Convenio de Paris para la Pro-
teccion de la Propiedad Industrial... [en sus] articulos 6o. bis y 10
bis... tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que
pueda crear confusiéon con otra marca ya notoriamente conocida en el
pais de registro o de utilizacién, aunque esta Gltima marca bien conoci-
da no esté o todavia no haya sido protegida en el pais mediante un re-
gistro que normalmente impediria el registro o el uso de la marca que
entre en conflicto con ella.?* Esta tesis aislada explica los principios
que rigen la adquisiciéon de los derechos sobre las marcas, asi como los
principios de territorialidad y especialidad de las mismas y su excep-
cion, es decir la marca notoriamente conocida. Ademas, establece el al-
cance de la proteccion del articulo 6 bis del Convenio de Paris en
nuestro sistema legal, ya que estas marcas se protegen aunque no estén
registradas en el pais. Tal como ocurrié en el caso de Bulova, ya que
la marca original no estaba registrada en México, aunque la nulidad
procedi6 por otras razones, no por el concepto de marca notoriamente
conocida, sino por el fundamento legal consistente en que la misma fue
registrada de mala fe, cosa que por obvias razones es mas subjetivo y
mas dificil de probar, que probar que la misma es notoriamente cono-
cida en el pais.

9% Tesis 13, Semanario Judicial de la Federacion, séptima época, vol. 193-198, sexta par-
te, p. 109. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
Amparo en revision 1269/84, Gucci de México, S. A., 19 de marzo de 1985. Este
precedente refleja la interpretacién mas ortodoxa y correcta que a nivel internacional
se da al articulo 6 bis del Convenio de Paris. Cfr. Goldstein, Paul, International Intellec-
tual Property Law, Foundation Press, 2001, p. 461, discutiendo el alcance del articulo
6 bis.
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El principio de la marca notoriamente conocida establecido por el
articulo 6 bis del Convenio de Paris ha sido interpretado en varias
ocasiones por el Poder Judicial Federal. Dicha interpretacion judicial
nos lleva, incluso, a concluir que la proteccién de la marca notoria-
mente conocida se reconoce aunque la misma no haya sido registra-
da en su pais de origen.” Es decir, aun asi, recibiria protecciéon impi-
diendo o anulando un registro que un tercero intentara hacer. Por lo
tanto, si la marca es notoriamente conocida, serd protegida aunque
no cuente con registro alguno.

Por otra parte, la jerarquia y auto aplicabilidad del precepto es in-
cuestionable. Independientemente de los Ultimos criterios de la Su-
prema Corte de Justicia Mexicana en cuanto a la jerarquia de las
normas juridicas en nuestro sistema legal,” se ha determinado expre-
samente que el Convenio de Paris “tiene categoria de ley suprema”.?’
Como tratado internacional es bien sabido que tiene esa categoria;
sin embargo, esta determinacion fue hecha con anterioridad a que se
emitiera el criterio que en nuestros dias prevalece sobre la jerarquia
de los tratados internacionales. Por otra parte, a diferencia de otros
sistemas legales en los que el propio Convenio de Paris necesita ser
implementado en la legislacion interna del pais por su respectivo

9 “PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA.
NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCION DE UNA MARCA QUE ESTA SE
ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS DE ORIGEN™, Semanario Judicial de la Federacion,
octava época, vol. VI, julio a diciembre de 1990, p. 613. Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revision 2474/89, Com-
pact Cassette, S. A., 19 de abril de 1990.

96 “T'RATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY
SUPREMA DE LA UNION Y SE UBICAN .]ERARQUICANIENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACION DEL ARTICULO 133
CONSTITUCIONAL”, Semanarto Judicial de la Federacién y su Gaceta, novena época,
t. XXV, abril de 2007, p. 6. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
Amparo en revision 12072002, Mc. Cain México, S. A. de C. V., 13 de febrero de
2007.

97 “CIONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA...”, Semanario Judicial de la Federacién, séptima
época, vol. 72, tercera parte, p. 23. Segunda Sala, Contradiccion de Tesis 329/71 en-
tre las sustentadas por los tribunales colegiados Primero y Segundo en Materia Admi-
nistrativa del Primer Circuito, 15 de marzo de 1973.
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Congreso,” en el sistema juridico mexicano el mismo es auto aplica-
tivo y, aunque se vea que sus preceptos han sido implementados en
la Ley de la Propiedad Industrial, el mismo puede ser invocado di-
rectamente tal como se desprende del precedente de Guccl, en donde
se aplica directamente el articulo 6 bis del Convenio de Paris por los
tribunales. Es decir, puede ser invocado directamente por los particu-
lares en sus pretensiones. Esto le da mayor refuerzo a la figura juridi-
ca de la marca notoriamente conocida.

Siguiendo con la interpretaciéon judicial, en otro precedente se ana-
liza y se atiende principalmente al efecto que la marca pueda crear
en el pablico consumidor, es decir, si una marca confunde al ptblico
consumidor con una marca notoriamente conocida, entonces debe ser
anulada. Este precedente trataba sobre la marca notoriamente cono-
cida Christian Dior, junto con otras anteriores del mismo propietario,
como Miss Dior y Dior Boutique.” La marca que posteriormente se
registré por un tercero era Paul Diorvett, que fue considerada como
una marca que inducia a la confusiébn por contar solamente de un

9% No ha sido definido claramente si los tratados internacionales mas importantes
relacionados con las marcas son autoejecutables en los Estados Unidos, aunque es
cierto que la Suprema Corte de Justicia de aquel pais ha sostenido que la Conven-
cion Interamericana sobre Marcas es autocjecutable en Bacardi Corp of Am. vs. Do-
menech, 311 US 150, 159 (1940), también es cierto que, en 1889, el abogado general
de ese pais emiti6 una declaracién en la que establecia que la primera version del
Convenio de Paris de 1883 no era autoejecutable. Posteriormente, los tribunales han
tenido una serie de contradicciones en cuanto al tema, por lo que no existe un crite-
rio que prevalezca. Sin embargo, las provisiones del Convenio de Paris estan incorpo-
radas en la legislacion de marcas de ese pais. Las fechas de prioridad del Convenio
de Paris se incorporan, por ejemplo, la secciéon 14 parrafo 3 del Lanham Act, que
contiene las bases para la nulidad de una marca en los términos del articulo 6 bis del
Convenio de Paris, o bien, la secciéon 44 parrafo d, implementa el principio de la fe-
cha de prioridad de seis meses establecida por el propio Convenio. (fr. Dinwoodie,
Graeme B. et al., International Intellectual Property Law and Policy, LexisNexis, 2001, pp.
76 y 77; Gfr. también Schechter, Roger, F. y Thomas, John R., Intellectual Property. The
Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West, 2003, p. 823.

99 “MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES...”, Semanario Judicial de la
Federacion, séptima época, vol. 145-150, sexta parte, p. 371. Primer Tribunal Colegia-
do en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revision 401/76,
Christian Dior, S. de R. L., 31 de agosto de 1976; Amparo en revision 710/76, Ragu
Foods, Inc., 15 de marzo de 1977; Amparo en revision 461/77, Haw Par Brothers
International Limited, 11 de octubre de 1977; Amparo en revisiéon 844/77, American
Motors Corporation, 8 de febrero de 1978; Amparo en revision 924/80, Avon Pro-
ducts Inc., 10 de diciembre de 1980.
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elemento “gris” y otro, el mas importante, ser una derivaciéon de
Dior.

Ahora bien, en cuanto a la determinaciéon de la notoriedad de las
marcas, el grado de confusion en el pablico consumidor o el conoci-
miento que éste tenga sobre la misma podria generar confusion. Pre-
gunta comun es la manera en la que se debe demostrar, fundar y
motivar que una marca es notoriamente conocida. Si la respuesta es
en el grado de confusiéon que la misma pueda generar en el publico
consumidor, como lo demuestra la tesis del parrafo que precede, en-
tonces cabe analizar qué tan especifica o general debe ser la determi-
nacion hecha por la autoridad para que se considere fundada y moti-
vada, de otra manera podria ser violatoria de la garantia de
motivacién, como se puede ver en la siguiente tesis:

Las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que de-
ben ser explicitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia
que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores; sélo
de esta manera se dard cumplimiento a la garantia de motivacion esta-
blecida en el articulo 16 constitucional; pues la alusiéon a razones gene-
rales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la
garantia citada.!?

Precisamente esta falta de certeza generada por la falta de criterios
mas especificos para la determinacion de la notoriedad de las marcas
fue abordada en la exposicion de motivos de la iniciativa de ley pre-
sentada en la Camara de Diputados el 30 de noviembre de 2004,'0!

100 “MARCAS, DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA
APLICACION DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL...”, Tesis 1.40.A.827 A, Semanario Fu-
dicial de la Federacion y su Gaceta, t. XV-II, febrero de 1993, p. 405. Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revision
2894/94, Elias Marcos Mayer Zaga Galante, 1 de febrero de 1995.

101 Exposicién de motivos del decreto de reforma a la Ley de la Propiedad Indus-
trial publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 16 de junio de 2005. Disponible
en:  hitp://www?. sgin.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nldLey=142&nldRef=7&nldPL=1& ¢ Titu
lo=LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-ANTES LEY DE FOMENTO ¥ PROTECCI
ON DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-&cFechaPub=16/06/2005&cCateg=DECRETO
&cDescPL=EXPOSICION DE MOTIVOS (visitado el 15 de diciembre de 2009).
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asi como en los dictamenes de ambas camaras sobre las reformas!0?
que finalmente fueron aprobadas e incorporadas a la Ley de la Pro-
piedad Industrial y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Fe-
deracién el 16 de junio de 2005.19 Estas reformas establecen un nuevo
capitulo en el titulo tercero de la Ley titulado “De las marcas noto-
riamente conocidas y famosas”. A diferencia de lo que ocurria antes
de las reformas,'* en las que la notoriedad de la marca se determi-
naba al momento de negar un registro nuevo o de resolver una nuli-
dad, ahora los titulares de este tipo de marcas pueden tener la certe-
za que otorga una declaraciéon previa que pueden solicitar antes de
que 1nicie el problema y con duracién de cinco anos a partir de la
declaracion. Es decir, no tendra que esperar a que un tercero registre
y le nieguen el registro, si en ese momento se estima que la marca es
famosa o notoriamente conocida; o tener menos suerte, y que un ter-
cero registre y obtenga el registro para, entonces, solicitar la nulidad
de ese registro hecho por el tercero. Otro aspecto importante es que
el articulo 98 bis-2 establece criterios especificos para determinar la
notoriedad o fama de la marca. Tanto la iniciativa como los dictame-
nes de ambas camaras, en sus considerandos, hacen referencia a la
Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protec-
cion de las Marcas Notoriamente Conocidas, emitida por la Asam-
blea de la Unién de Paris. De hecho, los factores establecidos por los
articulos 98 bis-2 estan basados en buena medida en aquella reco-
mendaciéon conjunta. Sin embargo, yo diria que existen dos diferen-
cias. La primera es que la recomendaciéon conjunta no contempla un
procedimiento de declaracion previo; la segunda es que la distincion
que la iniciativa hace de las marcas notoriamente conocidas, a las

102 Proceso legislativo del decreto de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 16 de junio de 2005. Disponible en:
hitp://www?. sgin.gob.mx/leyes/ ProcsLegs.asp’nldLey=142&nldRef=7 SclechaPub=16/06/20
05&¢Categ=DECRETO&cTitulo=LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-ANTES LEY
DE FOMENTO ¥ PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (visitado el 15 de
diciembre de 2009).

103" Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 16 de junio
de 2005.

104 Para un analisis sobre la problematica de esta falta de certeza, véase Garza Bar-
bosa, Roberto, “Las marcas ¢una obra de arte?”, IUSTITIA, México, nim. 3, mayo
de 2002, pp. 57 y 58.
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marcas famosas, no estd contemplada ni en el Convenio de Paris,
tampoco en la recomendaciéon conjunta.!®

Los criterios judiciales que anteceden, asi como la reforma analiza-
da, constituyen la evoluciéon mas relevante acerca de la marca noto-
rlamente conocida en nuestro sistema legal en los ultimos afios.

IV. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS MARCAS NOTORIAMENTE
CONOCIDAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL

El principio de la marca notoriamente conocida establecido por el
articulo 6 bis del Convenio de Paris ha sido interpretado como una
derogacion o excepcion al principio de trato nacional.!®® La interpre-
tacion preponderante de este principio es la misma que el Primer

105 De acuerdo con el articulo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, la dife-
rencia es que la marca famosa es reconocida por todo el mercado, en tanto que la
marca notoriamente conocida solamente por un sector determinado del publico.
Entonces, de acuerdo a la fraccion XV bis del articulo 90 del mismo ordenamiento,
la marca famosa protege en todas las clasificaciones y, de acuerdo a su fraccion XV, la
marca notoriamente conocida solamente impide el registro en los casos en que se per-
feccione uno de los supuestos enumerados por la misma. Distinciéon peligrosa no con-
tenida en tratado internacional alguno, que puede generar confusion o litigios consti-
tucionales innecesarios, ya que se podria considerar que la distinciéon contradice al
Convenio de Paris, ya que el mismo no la contiene por decisiéon deliberada de los ne-
gociadores, por lo que éstas provisiones de la Ley de la Propiedad Industrial pueden
ser declaradas inconstitucionales. De hecho, contrario a la diferenciaciéon entre marca
famosa y notoriamente conocida, el articulo 2(2)(b) de la recomendacién conjunta es-
tablece que la marca debe ser considerada como notoriamente conocida, aunque la
misma solamente sea notoriamente conocida por un sector del publico. Dicha reco-
mendacién conjunta fue adoptada por consenso; sin embargo, México no se uni6 al
consenso en lo que respecta al articulo 2(2)(b). Véase Organizacion Mundial de la
Propiedad Industrial, “Recomendaciéon Conjunta relativa a las Disposiciones sobre
la Proteccién de las Marcas Notoriamente Conocidas”, adoptada por la Asamblea
de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Asamblea Ge-
neral de la Organizacion de la Propiedad Intelectual en septiembre de 1999. Disponi-
ble en http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip./es/ development_iplaw/pdf/pub833. pdf
(visitado el 15 de diciembre de 2009).

106 Cfr. Dinwoodie, Graeme B. et al., op. ct., p. 189; ¢fr., también, Ilardi, Alfredo y
Blakeney, Michael, International Encyclopaedia of Intellectual Property Treaties, Oxford,
Oxford University Press, 2004, p. 194; ¢fr. ademas, Abbot, Frederick M. et al., Interna-
tional Intellectual Property in an Integrated World Economy, Aspen Publishers, p. 301, argu-
mentando que dicha recomendacién conjunta no es un nuevo tratado internacional y
que no constituye cambio alguno o enmienda al Convenio de Paris.
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Circuito en México establecio en la tesis de Gucci, misma que anali-
zamos anteriormente. Es decir, la marca queda protegida por el he-
cho de ser notoriamente conocida, aunque no esté registrada. De
acuerdo al propio articulo 6 bis, la proteccion consiste en lo siguien-
te, ya sea de oficio o a peticiéon de parte en:

Rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fa-
brica o de comercio que constituya la reproducciéon, imitacién o tra-
duccién, susceptibles de crear confusién, de una marca que la autori-
dad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida... Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial
de la marca constituya la reproduccién de tal marca notoriamente co-
nocida o una imitacién susceptible de crear confusién con ésta.'?’

La proteccion consiste en negar o anular el registro, e incluso en
prohibir el uso de lo que constituiria no solamente la reproduccion,
sino cualquier imitacién semejante que pueda crear confusion. Este
esquema de negar o anular un registro apoécrifo no solamente benefi-
cia al titular de la marca notoria, permitiéndole, eventualmente, re-
gistrarla en un pais determinado, sino que, ademas, aunque el titular
no la registre o no ingrese directamente en el mercado de ese pais,
tiene el propoésito de proteger al publico consumidor evitandole con-
fusiones acerca del origen y calidad de los productos o servicios.!%® Es
decir, se intenta dar certeza al titular de la marca y al puablico consu-
midor.

Qué le falta a esta provision? Basicamente, la falta de proteccion
a marcas de servicios y también la falta de proteccién en todas las
clasificaciones. Esto ha provocado que, en varios sistemas legales, por
ejemplo el francés, se haya hecho la distincion entre marca notoria-
mente conocida y marca famosa.!'” Enfoque que parece haber segui-

107 Convenio de Paris, articulo 6 bis (1).

108 (Cfr. Dinwoodie, Graeme B. et al., op. cit., p. 189.

109 (Cfr. Bertrand, Andrea R., “French Trade Mark Law: From the Well-Known
Brand to the Famous Brand”, European Intellectual Property Review, vol. 4, 1993, p. 142.
De acuerdo al autor, la marca notoriamente conocida lo es por algunos circulos co-
merciales y la marca famosa lo es a nivel internacional; también reconoce que, en el
caso de Brasil, la definiciéon es exactamente la contraria. Incluso, se ha puntualizado
que irénicamente en los Estados Unidos de América —pais exportador de marcas fa-
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do el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 16 de ju-
nio de 2005, mismo que establece que la marca notoriamente
conocida solamente protege en todas las clasificaciones cuando se
perfecciona una de las circunstancias establecidas y la marca famosa
protege en todas las clasificaciones sin tener que demostrar nada mas.

La distincion que algunos sistemas legales hacen de la marca noto-
riamente conocida y la marca famosa es uno de los enfoques utiliza-
dos para la protecciéon de este tipo de marcas. Existe otro enfoque
que analiza una serie de factores que deben ser tomados en cuenta
para determinar si la protecciéon se otorgara a bienes o servicios disi-
milares.!'® Ambos fueron discutidos por el Comité de Expertos de la
OMPI, quienes finalmente determinaron en la ya mencionada Reco-
mendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion
de las Marcas Notoriamente Conocidas de 1999, que el enfoque a se-
guir es este ultimo, que llama a la serie de condiciones y solamente
establece la marca notoriamente conocida.

De hecho, el propio ADPIC o TRIPs resuelve la falta de protec-
cién a marcas de servicios y también la falta de protecciéon en todas
las clasificaciones, ya que el parrafo 2 de su articulo 16 establece que
el articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicara mutatis mutandis a
las marcas de servicios, estableciendo ademas que dicha proteccion se
otorgara si la conoce un sector determinado del publico, aunque sea
solamente por la promocion que se haga de la misma. Por otra par-
te, el parrafo 3 de dicho articulo establece que la proteccién del ar-
ticulo 6 bis se aplicara a marcas que no sean de productos o servicios
similares a los que se obtuvo el registro, siempre que el uso de la
marca indique una conexién y que cause lesion en los intereses de los
titulares. Ambas condiciones normalmente se dan en todos los casos,
es dificil que se intente registrar una marca que sea igual o similar a
otra, y que no exista la conexiéon en la percepcion del puablico consu-
midor y no se cause lesion en los intereses de su titular.

mosas— no se tiene la misma disposiciéon que otros paises, incluido México diria yo,
para actuar en contra de sus propios ciudadanos, cuando éstos se aprovechan indebi-
damente de marcas famosas o notorias extranjeras. (fr. Merges, Roberto P., Intellectual
Property in the New Technological Age, 4a. ed. Aspen Publishers, 2007, p. 837.

110 (fr. Dinwoodie, Graeme B. et al., op. cit., p. 199.
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De manera que, en nuestro sistema legal, no era necesaria la in-
clusion de la distincion estilo francés de las marcas notoriamente co-
nocidas y las marcas famosas, ya que con posterioridad a dicha dis-
tincién, y antes del decreto publicado en el Diario Oficial en junio de
2005, el ADPIC o TRIPs ya habia resuelto el vacio del articulo 6 bis
del Convenio de Paris al establecer que la marca notoriamente cono-
cida protegeria en todas las clasificaciones. Lo que el sistema francés
hizo en su tiempo fue crear una figura juridica, la marca famosa, que
fuese mas alla de la proteccién que en ese momento se otorgaba a la
marca notoriamente conocida. El enfoque del articulo 16 del ADPIC
o TRIPs también fue reiterado por la Recomendacion Conjunta de
la OMPI, que fue elaborada para armonizar los dos enfoques exis-
tentes, el de creacion de la figura de la marca famosa y el de la eva-
luacion de condiciones o factores a fin de lograr que la marca noto-
riamente conocida protegiese en varias clasificaciones.

Cabe resaltar que la coexistencia de la serie de condiciones que es-
tablece la fraccion XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad
Industrial, con la figura de la marca famosa establecida por la frac-
cion XV bis del mismo articulo, se puede concluir que se adopté un
enfoque ecléctico. El resultado de esto es la probable contradiccion
del precepto legal nacional con los preceptos internacionales anterior-
mente analizados. Reformas que, si bien ofrecen la posibilidad de so-
licitar la declaraciéon de fama o notoriedad, antes de surgido el pro-
blema, constituyen un retroceso si consideramos que lo que para la
marca famosa establece la legislacion nacional, los preceptos legales
de los tratados internacionales lo entienden concedido a la marca no-
tortamente conocida. Retroceso st consideramos que la tesis de Gucci
ya otorgaba protecciéon a la marca notoriamente conocida en todas
las clasificaciones, sin necesidad de analizar cumplimiento de condi-
cién alguna como ahora lo establece el precepto. De hecho, ademas
del caso de Gucci, un caso interesante fue el caso de Revlon, en el
que la Oficina de la Propiedad Industrial de nuestro pais determiné
negar el registro de la marca aun cuando no se trataba de la misma
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clasificacion.!'! De haber sido resuelto el dia de hoy, se hubiese teni-
do que analizar con las condiciones establecidas por la fraccion XV
del articulo 90 de la ley vigente, aunque es probable que el resultado
hubiese sido el mismo.!'!? En aquel caso, la autoridad mencioné otros
antecedentes emitidos por la misma, por ejemplo, la negativa a regis-
trar Cadillac para bicicletas, u Omega, conocida marca de relojes,
para instrumentos de precision.

Otro derecho que otorga el articulo 6 bis del Convenio de Paris es
que obliga a las partes a prohibir el uso de la marca notoriamente
conocida. Es decir, la protecciéon no se limita a impedir o anular un
registro, sino que ademas facultaria al titular de una marca notoria-
mente conocida a impedir su uso en otra clasificacion. Lo anterior no
se encuentra expresamente sehalado en la Ley de la Propiedad Indus-
trial. Del articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial se despren-
de que la marca protege y distingue los productos o servicios de otros
“de su misma especie o clase en el mercado”. Lo anterior se corrobo-
ra, ademas de las definiciones de infraccién establecidas por el articu-
lo 213, en todos los casos relativos a las marcas. El uso se tratard de
productos o servicios de la misma especie o clase. En ningin caso se
menciona que, tratandose de marcas notoriamente conocidas, la defi-
niciéon de infraccion se perfeccionara en cualquier tipo de producto o
servicio de cualquier clasificaciéon. Ahora bien, el titular de la marca
notoriamente conocida podria invocar directamente al tratado inter-
nacional en cuestién, ya que como se ha analizado, el mismo es auto
aplicativo y puede ser invocado directamente por los particulares,
ademas de que la autoridad puede fundamentar sus decisiones en el
mismo.

L (fr. Sepualveda, César, “La discusion sobre las llamadas marcas notorias o mar-
cas de gran renombre”, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, nam. 29,
encro-marzo de 1958, p. 47.

112 Dichas condiciones son las siguientes: “Este impedimento procederd en cualquier
caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita: a) Pudiese crear confusiéon o
un riesgo de asociacion con el titular de la marca notoriamente conocida; o, b) Pudie-
se constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoria-
mente conocida; o ¢) Pudiese causar desprestigio de la marca notoriamente conocida;
o d) Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida”. Ley de
la Propiedad Industrial, articulo 90, fraccion XV.
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En este sentido, cabe la pregunta, ;qué pasa con las marcas noto-
riamente conocidas que no han sido registradas en nuestro pais? Bajo
esta misma linea de argumentacion, se tendria que analizar si las
mismas podrian ser la base para demandar su infraccién, o si, con-
trario al criterio que prevalece para obtener su registro o pedir su
nulidad, en el caso de que se pretenda demandar la infracciéon de las
mismas, la proteccion se otorgaria solamente si se encontrasen regis-
tradas en México. Esto a pesar de que el articulo 6 bis del Convenio
de Paris no hace distinciéon alguna entre los derechos que concede.
En el caso estadounidense, se ha argumentado que el hecho de que
la legislacion de aquel pais no extienda la proteccién para demandar
su infracciéon en cualquier clasificacion, si la marca notoriamente co-
nocida no esta registrada en ese pails, es una violaciéon al Convenio
de Paris.!'® Cabe mencionar que en aquel pais si se encuentra definida
la infraccién a la marca notoria o famosa en todas las clasificaciones
a través del Federal Trademark Dilution Act (FFI'DA). Tal vez antes
de pensar en proteger contra la infraccién a la marca notoriamente
conocida que no se encuentra registrada en el pais, lo primero seria
proteger a la que si se encuentra registrada.

V. BINOMIO DE APLICACION EXTRATERRITORIAL ESTADOUNIDENSE
Y MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Lo que ocurrié en Bulova es que un individuo fue condenado a
dafios y perjuicios basandose en la ley estadounidense por actos reali-
zados en México al amparo de un derecho que, si bien le fue anula-
do posteriormente en México, en el momento en que realizé los ac-
tos, aun poseia. Ello invita a la reflexion de los principios juridicos
enunciados y aplicados.

El principio de la marca notoriamente conocida, como excepcion
a la territorialidad y especialidad de las marcas, no puede coexistir
con un esquema en el que el titular de la marca notoria pueda obte-
ner de los tribunales de su pais de origen la aplicacion extraterritorial

13 (fr. Weissberger, Alexis, “Is Fame Alone Sufficient to Create Priority Rights: An
International Perspective on the Viability of the Famous/Well-Known Marks Doctri-
ne”, Cadozo Arts & Entertainment Law Journal, vol. 24, 2006, p. 753.
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de sus propias leyes a actos ocurridos en el extranjero. La mezcla de
ambas cosas genera una mega protecciéon que no fue concebida por
el Convenio de Paris o tratado internacional alguno. De hecho, si
aplicar extraterritorialmente la legislacion del pais de origen del titu-
lar de la marca notoriamente conocida a actos ocurridos en el ex-
tranjero fuera parte del esquema legal a nivel internacional, no seria
necesario entonces el principio establecido por el articulo 6 bis del
Convenio de Paris. Es mas, ni siquiera seria necesario tratado inter-
nacional alguno. El precepto legal en comento, parte de la base de
que los litigios que se susciten por el registro o el uso de una marca
igual o semejante a una que sea notoriamente conocida, serd resuelta
exclusivamente por la legislacion del pais en donde se intenta tal re-
gistro o donde se usa esa marca.

Por lo tanto, cualquier evoluciéon que en la arena internacional se
pretenda dar al principio de la marca notoriamente conocida debe
considerar que, en la practica, los tribunales de los Estados Unidos,
pais exportador de marcas notoriamente conocidas, estan aplicando
extraterritorialmente su legislacion a actos ocurridos en el extranje-
ro.!''* Una cosa es que el principio de la marca notoriamente conocida
sea una excepcion a la territorialidad de las marcas, y otra muy dis-
tinta es aplicar la legislacion de un pais a actos ocurridos en el ex-
tranjero.

El proceso de celebracion y aprobacion de los tratados internacio-
nales establecido por la Constituciéon mexicana, mas los criterios que
sobre su jerarquia ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion, ofrecen ademas varias cuestiones para analizar. Primero, la in-
terpretaciéon que prevalece sobre su jerarquia parece subir a los trata-
dos internacionales a un pedestal muy superior del resto del orden
juridico nacional, sin incluir la Constitucién, por supuesto. Segundo,
siendo tratados internacionales autoaplicativos, al menos los que se
refieren a propiedad intelectual, no se da oportunidad al legislador
de enmendar, solucionar o simplemente amortiguar circunstancias co-
mo la que se explica en el presente ensayo.

114 De hecho, este fenomeno de extraterritorialidad no solamente ocurre en el area
de las marcas, sino que también a la legislacion de derechos de autor de ese pais; ¢fr.
Garza Barbosa, Roberto, “International Copyright Law and Litigation: A Mechanism
for Improvement”, Marquette Intellectual Property Law Review, otofio 2007, p. 95.
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Asi, el analisis de derecho comparado de la legislaciéon de otros
paises es de suma importancia para la determinacion de todas las im-
plicaciones que trae cada precepto de un tratado internacional. Por
ejemplo, st consideramos las implicaciones del articulo 6 bis del Con-
venio de Paris, y de todos los tratados internacionales relacionados
con la marca notoriamente conocida en nuestro derecho interno,
probablemente se nos presentara un panorama adecuado e inocuo de
proteccién a la marca notoriamente conocida. Pero si al analisis le
agregamos la aplicacion extraterritorial de la legislacion estadouni-
dense a actos ocurridos en el extranjero, como lo ocurrido en Bulova,
junto con la falta de disponibilidad de ese mismo sistema legal a
proteger en iguales circunstancias marcas notoriamente conocidas ex-
tranjeras, incluyendo las mexicanas, dentro de su territorio,''® enton-
ces el panorama cambia. Porque mientras el titular extranjero gana
dos veces, en su pais y en el nuestro, un titular nacional, en igualdad
de circunstancias, probablemente no ganaria en ninguna ocasion.

En ese caso nos enfrentamos a la inequidad de resultados, ademas
a la falta de democracia en la eleccion de politicas pablicas aplicables
en México, ya que la ciudadania de este pais no interviene en la
eleccion de los legisladores estadounidenses que emitieron el Lanham
Act que se esta aplicando extraterritorialmente a actos ocurridos en
México. Y esto es sin entrar al tema de la soberania, que no es obje-
to de este estudio.

Si el legislador mexicano sujeta la proteccion de la marca notoria-
mente conocida al no ejercicio de acciones en otros paises que pue-
dan aplicar su ley extraterritorialmente a actos ocurridos en México,
no creo que estuviera violando el Convenio de Paris, ya que su fun-
damento primordial es el principio de territorialidad de las figuras
juridicas que regula, ya sean marcas o patentes de invencion. (Seria
una respuesta sensata u ortodoxa sobrevivir marcas que ya fueron
anuladas?, dicho de otra forma, gse podria sujetar la nulidad de una
marca a una condicién suspensiva de no hacer?

15 (fr. Merges, Robert P., op. cit., p. 837.
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VI. CONCLUSION

La excepcion al principio de territorialidad, establecida por el
principio de marcas notoriamente conocidas, significa que la legisla-
cién del pais cuya proteccién se busca, y en cuyo territorio se da el
registro o el uso, reconocerd derechos en marcas extranjeras que no
han sido registradas ante sus autoridades, a fin de evitar o anular un
registro de una marca, o de evitar un uso que busque aprovecharse
de la notoriedad o fama de la marca extranjera. Dicha excepcion de
ninguna manera significa que un pais pueda aplicar su derecho a ac-
tos ocurridos en el extranjero. Resulta innecesario o aberrante ne-
gociar o pretender que terceros paises concedan y protejan marcas
notoriamente conocidas y, al mismo tiempo, aplicar la propia legisla-
ciéon a actos ocurridos en esos paises.



