El 1 de enero un Pemex pirata entra al mercado de EU
El caso Intermix-Petréleos

Documentos oficiales, expertos y representantes de los despachos de
abogados que se ligan a esta firma con sede en las Islas Caiman, explican
la historia tras bambalinas del futuro uso franquicitario de la marca “Pemex”

| en el mercado estadunidense.
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2| Marca “Pemex” pirata en Estados Unidos.




Mexicanos

NORBERTO VAZQUEZ  El caso muestra
diversas aristas:
graves errores juridicos por parte de Petrdleos
Mexicanos (Pemex); la intervencion de “viejos
expertos” litigantes estadunidenses dedicados
a“usurpar” marcas y patentes; la ambigiiedad
para la utilizacion de marcas dentro del Tra-
tado de Libre Comercio (TLC); y, por si fuera
poco,la evidencia de nexos de abogados mexi-
canos, parientes de un secretario de Estado, que
mantienen una alianza estratégica con Intermix,
firma que a partir del 1 de enero préximo podrd
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usar la marca “Pemex” para la venta de gaso-
linas, aceites, grasas v lubricantes en Estados
Unidos, el mercado mds grande del mundo.

Para todas las voces consultadas el caso
“no tiene mds vuelta de hoja que dirimirse en
tribunales”y le costard a la paraestatal millones
de pesos durante el litigio, al enfrentarse ni
mds ni menos que a uno de los despachos mis
influyentes de Estados Unidos, como lo es Ho-
lland & Knight, firma que a su vez mantiene una
alianza estratégica en México con Galldstegui
y Lozano SC, cuyo principal socio es Gerardo
Lozano Alarcon, hermano del secretario del
Trabajo, Javier Lozano Alarcdn.

;Pero qué ocurrid en toda esta estratagema
para usurpar la marca “Pemex”? ;Quién estd
detrds de este plan para que millones de con
nacionales consuman estos productos pensan
do que son realmente de Pemex? ;Qué estrategia
juridica seguird Petrdleos Mexicanos? ;Ahora
siregistrard sumarca en los principales merca-
dos del mundo? ;Cudl es la relacién de Gerardo
Lozano Alarcon con Scott W. Petersen, el perso-
naje que pidic y registrd la marca “Pemex” en
Estados Unidos para beneficio de Intermix?

A todos estos cuestionamientos dan res-
puesta expertos y los mismos involucrados en
el caso, quienes explican todo el proceso.

Pero vayamos por partes.

La estratagema

De acuerdo con el documento oficial —en
poder de este semanario— presentado ante la
Oficina de Marcas y Patentes de Estados Uni-
dos, fue el 14 de agosto de 2007 cuando se rea-
lizé la peticion para registrar la marca“Pemex”
a favor de Intermix.

Los bienes y servicios que se promueven a
través del registro de esta marca son productos
refinados del petrdleo como gasolinas, aceites,
grasas y lubricantes. Esta peticion quedd regis-
trada bajo el nimero de serie 77254569,

Segtin el escrito, dos anos después se dio
el reconocimiento de la marca y el 15 de sep-

tiembre de 2009, bajo e
36833663, quedd como propietario Intermix

numero de registro

SA, perteneciente a Corporativo Islas Caimdn,
con direccion en el Centro de Negocios Parque
A7, PO Box 10300, Islas Caiman.

También se lee que queda como represen-
tante Scott W. Petersen, personaje que a su vez,
de acuerdo con fuentes consultadas, es socio de
la firma estadunidense Holland & Knight con
sede en Chicago, dedicada a representar en liti-
gios internacionales a empresas transnaciona-
les en materia de marcas y patentes.

Al mismo tiempo, afirman las fuentes con-
sultadas, Holland & Knight mantiene una
alianza estratégica en México con el despacho
de abogados Galldstegui y Lozano sc, cuyo
principal socio es Gerardo Lozano Alarcén.

Lo juridico

Cabe mencionar que Vértigo buscé conocer la
postura de Jorge Amigo Castarieda, titular del
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual
(IMP1), paradespejar varias dudas que sobre
el caso quedan en el tintero. ;Por qué el IMP1
no asesora a las empresas para que no ocurra
esto? ;Estd registrado Pemex ante este orga-
nismo? ;Juridicamente el IMPI tiene protestad
paraintervenir contra Intermix? ;Qué desven-
tajas se tienen en el marco del TLC en materia
de marcas? La respuesta de Jorge Amigo fue
que ese instituto no se pronunciard, pues todo
el proceso juridico lo manejard la paraestatal.

No obstante, Rafael Giménez Camacho,
uno de los abogados mds importantes del pais
en materia de marcas y socio de Giménez &
Asociados Abogados SC, desglosa punto por
punto lo ocurrido en el caso Intermix-Pemex.

Sfse encuentraregistrada. En el archivo
del IMP1 encontré siete registros a nombre de
Pemex, de los cuales sélo dos han sido debi-
damente renovados. Los demds caducaron en
2005. El mds antiguo es de 1990.Y, asimismo,




encontramos que existen mds de
50 inscripciones de registros de
contratos de franquicias.Y es que
sila marca no estuviera rcgistrada
seria un impedimento para poder
franquiciar. La marca en México
protege diversos productos, como
gasolina, diesel, didfano, querose-
nos, parafinas, coque y combusto-
leo, entre otros similares.
Giménez Camacho asevera que
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en Estados Unidos encontrd dos
resultados.“El primero es dela mar-
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de Islas Caimdn tienen acciones al
‘ portador: por lo tanto, no se sabe
quiénes son sus accionistas”.

Agrega:“El abogado que llevo este registro
se llama Scott W. Petersen. En este caso decla-
ran en la solicitud que la marca serd usada a

partir del 1 de enero de 2009. Es decir, una
fecha posterior a la solicitud, previniéndose de

2|  que durante la publicacién para oposicién, i
&|  un interesado hubiese demandado, esta em-
S| presa no hubiera pagado dafos y perjuicios,
E pues nunca fue usada. Esta marca, de hecho,
o

S|  aparece con el logo de Pemex”.
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Z —Petréleos Mexicanos solicitd el registro
2| delamarca Pemex el 29 de marzo de 2004 en
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dicha solicitud de registro y se des-
conoce la razén de dicho abandono”.

—Petréleos Mexicanos debe
demandar la nulidad de la marca
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Solicitud de patente a favor de Intermix.

Estados Unidos, para distinguir tres clases
diferentes: primero, petréleo crudo y produc-
tos de petroleo refinado, combustibles y acei-
tes, grasas y lubricantes industriales; segundo,
publicidad, gerencia de los asuntos de negocio
y funciones comerciales de una empresa in-
dustrial o comercial respecto de los servicios
relacionados con la industria de petrdleo, el
crudo-aceite, los productos petroliferos refi-
nados; y tercero, refinacién de petrdleo.
Destaca que “estos registros se solicitaron
por el abogado Michael Metteauer, de la firma
Fulbright & Jaworski. Sin embargo, el 14 de
junio de 2006 el United States Patent and Tra-
demark Office (USPTO) declaré abandonada

rpdise regarding servioss related to U
cts. FIRST USE: 20090101 FIRST USE IN

en Estados Unidos con dos argu-
mentos. Uno: Pemex vende miles
de millones de dolares de petrdleo
a Estados Unidos, lo cual es una
prueba de que la marca es conoci-
daen ese pais. Asimismo,la comu-
nidad mexicana identificala marca.
Jimi Rosen, quien se identifica co-
mo vocero de la empresa propie-
taria de la marca, ha dicho que esa
es la intencién de su representada.
Y dos: Pemex debe comprobar en
el juicio ante el USPTO que la
marca es identificada por la pobla-
cién de Estados Unidos como una
marca mexicana.

Sabre este cuestionamiento,
afiade: “La marca debe ser decla-
rada como notoriamente famosa,
ya que esta identificacidn de mar-
cas famosas tienen el efecto de
poder anular cualquier registro
que cause confusién entre el pu-
blico consumidor. Las marcas no-

toriamente famosas se encuentran
protegidas tanto por las leyes loca-
les de México como las de Estados
Unidos, asi como por el Tratado de
Libre Comercio”.

o1TICO DInaciy :

—No hay pruebas de que exista dolo por
parte del USPTO. El registro de la marca Pe-
mex de hecho se hizo a favor de Intermix, la
cual tiene domicilio en Islas Caimdn. Las em-
presas constituidas en dicha regidn tienen la
particularidad de que las acciones son “al por-
tador”. Por eso la Ley del Impuesto Sobre la
Renta a Islas Caimdn, entre otros paises, le da
el trato de régimen fiscal preferente comun-
mente llamado “paraiso fiscal”. Porque aunque
las leyes mexicanas penalizan las transferen-
cias de pagos que se hagan a Islas Caimdn, no
se sabe quiénes son sus sOCios.



Dice que ha trascendido que “JimiRosen
dijo ser hermano de Roberto Madrazo Pintado,
pero nadie sabe con certeza si él es quien estd
detrds de esta empresa. Por eso, al parecer, ‘el
enemigo’ de Petréleos Mexicanos ‘estd en casa),
es nacional, y no extranjero como al principio
se penso”.

— Antes que nada, Pemex debe solicitar el
registro dela marca en el USPTO para
acreditar su interés juridico en Estados
Unidos y dentro del juicio de nulidad
debe fundamentar suacciénenel TLC
para que se declare como marca noto-
riamente famosa.

—LEs una respuesta tan extensa
como paises importantes pueden exis-
tiren Europa y Asia. Lo que puedo ase-
gurar es que al realizar una bisqueda
enlos registros disponibles de la OAM1
{Oficina de Armonizacién del Mercado
Interior) se encuentran diversas marcas

“Pemex” que (_l.]‘utll'IUth‘]'l d dlfe] entes
productos. No puedo asegurar que la
marca sea de Pemex. Por ejemplo, en
Eslovaquia aparece el nombre de “Pe-
mex”bajo las siglas SRO; y en la Repui-
blica Checa, a nombre del ingeniero
Viclav Pech.

—Es una gran falta de prevision del de-
partamento legal de Petréleos Mexicanos, que
ha dado lugar a que un tercero ponga en duda
la propiedad de la marca Pemex en Estados
Unidos. Este es s6lo uno de los paises en que
el registro estd en riesgo inminente de perder-
se. Habria que revisar en otras naciones la si-
tuacion de la marca. En nuestro pafs, empresas
extranjeras si han previsto este tipo de situa-
ciones. Tal es el caso de Chevron, de naciona-
lidad estadunidense, que cuenta con mds de
15 registros en México, y de Conoco, con seis
Tegistros vigentes.

Los despachos

Dadas las suspicacias surgidas por la relacién
entre Gerardo Lozano y la firma Holland &
Knight, Vértigo se dio ala tarea de despejar du-
das sobre toda esta marana que incluso comien-
za a pasar al terreno politico. Gerardo Lozano
Alarcén concedid una entrevista exclusiva a

esle semanario.
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Marcas “Pemex” registradas en el extranjero.

—Galldstegui y Lozano tiene una alianza
estratégica con Holland & Knight desde hace
diez afios. En este caso en particular, efectiva-
mente, el sefior Scott Petersen, que es socio de
la firma Holland & Knight en Chicago, prestd
el servicio del registro de la marca a esta em-
presa Intermix de Islas Caimdn. Pero este es un
asunto en el que nuestro despacho nada tuvo
que ver. Es un asunto local, de Estados Unidos.
De una empresa de Islas Caimdn que le pide
al sefior Petersen de la oficina de Chicago que
le registre la marca en Estados Unidos. Noso-
tros no tenfamos por qué saber de este registro
nide los servicios que presta Holland & Knight
a su cliente en Estados Unidos.

—Nunca nos enteramos. Nos enteramos
por la prensa de que Holland & Knight,a través
de la oficina de Chicago y especificamente por
medio del sefor Petersen, habia registrado la
marca. Asunto del cual nosotros no tuvimos
conocimiento.

—Cada firma tiene sus propias responsa-

bilidades y entonces cualquier responsabilidad

que pudiese haber de parte de Holland

& Knight es una responsabilidad de la

firma en Estados Unidos, con la que
nosotros nada tenemos que ver.

— Yo no veo ningdn tinte politico.
Lo que veo exclusivamente es, efectiva-
mente, un caso en Estados Unidos, don-
de esta empresa Intermix, que entiendo
es una empresa de Islas Caimdn, pues
se acerco para el registro de la marca.
Yo no veo mds que la prestacion de un
servicio por parte de Holland & Knight
con lo que, insisto, nosotros absoluta-
mente nada tenemos que ver.

—No lo conozco. Es la primera vez
que 0igo ese nombre. Pero yo no sé quién
es el sefior Rosen y no tenfa conocimien-

to de esta empresa ni de €1, en absoluto.

—Debo decir que me sorprende, que sien-
doun hombre emblemdtico y conocido por la
oficina de marcas de Estados Unidos haya ac-
cedido a registrar la marca“Pemex”a nombre
de una empresa que no es Pemex. También me
sorprende que la oficina de marcas de Estados
Unidos haya registrado un nombre tan cono-
cido sabiendo que esa marca es propiedad de
Pemex.¥%

El caso Intermix-Petrdleos Mexicanos
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