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1. 

N T R o o u e e 1 o N 

La marca notoriamente conocida desempeña un papel 

muy imporatente en el mundo de los negocios. 

Las empresas buscan proteger sus productos y sus 

servicios con la eficacia que exige hoy en dfa la busqueda de nu! 

vos mercados. El problema surge precisamente al momento de inten

tar limitar las fronteras de un conflico surgido por dos intere-

ses, en una marca que ha logrado romper los lfmites exigidos por 

los principios de la territorialidad y la especialidad. 

A veces los tratados celebrados entre los distin

tos pafses no alcanzan a cubrir las lagunas surgidas con motivo -

de la rigidez de los ordenamientos jurfdicos domésticos de los e1 

tados. El presente trabajo es con el propósito de trat.ar de acla

rar la solución que debe darse a los conflictos mencionados. 
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LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 

CAPITULO 

LA MARCA 

1).- CONCEPTO 

Existen varias def1n1ciones de la marca, mismas que de 

acuerdo con la clasificación de Rangel Medina pueden catalogarse 

en cuatro grupos: (1) 

(1) 

a) La que senala a la marca un papel de signo indica

dor del lugar de procedencia en la mercancfa. 

b) Aquella que considera a la marca como agente ind1-

vidual izador del producto mfsao. 

c) La que reane los rasgos distintivos de las dos men 

cionadas. 

d) La que adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca 

la escenc1a de la marca en funci6n de la clientela. 

Esta clas1ficaci6n se hace siguiendo a RANGEL MEDINA, DAVID, 
Tratado De Derecho Marcario, Ed1t. Libros de M~xico, S.A., -
Mb1co, D. F., 1960, PSg. 154. 
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PRIMER GRUPO 

La marca de f4brica o de comercio indica A1n~ es un -

signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer

la f&brica de que proviene o la casa comercial que lo vende (2). 

Pouillet seftala y dice: Se puede decir con verdad que 

la marca es un medio material de garantizar el origen o simple-

mente la procedencia de la mercancfa a los terceros que la com-

pran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuen

tre, o "la marca debe comprenderse -aftade- como todo signo cual

quiera que él sea que sirve para distinguir la individualidad, -

sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por 

un comerciante " (3). 

Roubier ha dicho: "La marca de fábrica consiste en un 

signo distintivo colocado sobre los productos, y destinado a ga

rant1zai al pQblico la procedencia de los productos. Por consi-

guiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercan-

cfa (4), 

(2) ARMENGAUD AINE, Traite Practique Des Marques de Fabrique et 
De Commerce, Parfs, 1898, PSg. 3 citado por Rangel Medina en 
Tratado ••• Ob.Cit. Pág. 154. 

(3) E. POUILLET, Traite Des Marques de Fabrique et de la Concurrence 
.Deloyale 6a. Edisf6n, Parfs, 1912 P&g. 13 citado por Rangel 

Medina. Ob. Cit. Pág. 154. 
(4) PAUL ROUBIER, Le Droit de la Propri~t~ Industrielle, Tomo I, 

Librairie du Recueil Sirey, S.A. Parfs 1952 P!g. l citado por 
Rangel Medina Ob. Cit. P&g. 155. 
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También para Rosello y Gómez tal función garantizadora 

es escencial para la marca, la cual viene a ser -escribe- "algo 

asf como un distintivo que garantice con toda seguridad, que el -

objeto seftalado con la misma, procede de una industria o de un -

trabajo determinado" (5}. 

SEGUNDO GRUPO 

Laborde, afirma que en las definiciones de marca del -

tipo de las transcritas, corrientemente se confunde la marca de 

origen con la marca emblem&tica: la primera designa el lugar de 

procedencia y la segunda designa a la persona, el establecimien

to o el producto. "La marca emblem&tica -declara- es todo signo 

particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un 

agricultor o un comerciante imprime el caracter de su ersonali-

dad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus compet! 

dores" (6). 

Ladas, concuerda con la definición anterior al decir -

que marca "es fundamentalmente un signo, un sfmbolo, o emblema -

{5} ROSELLO Y GOMEZ, la Propiedad Industrial, Palma de Mallorca, 
1907, P4g. 51 citado por Rangel Medina Ob. Cit. P4g. isr. 

(6} A. LABOROE, Traite Teor1que et Practique de Marques de Fa-
. brique et Commerce, Parfs, 1914 No. 5 citado por Rangel Me
dina Ob. Cit. P4g. 155. 
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que seftala, distingue las mercancfas de un productor de las de 

otro" (7). 

Breuer Moreno, también excluye de la marca la misi6n -

de indicar el lugar de procedencia y la define como, "el signo -

caracterfstico con que el industrial, comerciante o agricultor,

distingue los productos de su industria, comercio o explotaci6n -

agrfcola" (8). 

Da Gama Cerqueira seftala el concepto de marca diciendo 

que es "todo signo distintivo colocado facultativamente en los -

productos y artfculos de las industrias en general, para identi

ficarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de or! 

gen diverso" (9). 

TEijCER GRUPO 

Las notas sobres~lientes de los dos grupos de defini-

ci6n que hemos expuesto, son reunidas por Ramella al definir la 

marca como "la seftal de exterior escogida por un industrial o c~ 

merciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial pa 

(7) 

(8) 

(9) 

LADAS STEPHEN, The International Protection of Literary and 
Art1st1c Property, Vol. I, The MacMillan Company, New York, 
1938, P&g. 1 c1t. por Rangel Medina, Tratado Ob.Cit. P&g. 155. 
BREUER MORENO PEDRO C. Tratado de Marcas de F&br1ca y de Co 
mercio 2a. Edici6n, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, PI. 
13, cit. por Rangel Medina, Tratado Ob.Cit. P&g. 155. 
DA GAMA CERQUEIRA JOAO, Tratado da Propiedade Industrial, 
Vol. I, Revista Forense, Rio de Janeiro, 1946, P&g. 66 cit. 
por Rangel Medina, Tratado Ob.Cit. P&g. 69. 
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ra garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se 

distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distfnguelas es

pecialmente de los productos que le hacen competencia" (10). 

Para SepOlveda, el concepto de marca se resume en las -

siguientes palabras: "La marca es un signo para distinguir. Se -

emplea para senalar y caracterizar mercancfas ~ productos de la -

industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca -

proteger las mercancfas poni~ndolas al abrigo de la competencia -

desleal mediante la identificaci6n. Están destinadas a especiali

zar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su pro

cedencia" (11). 

CUARTO GRUPO 

La doctrina italiana contemporánea, ve en la marca un 

elemento inmaterial de la hacienda mercantil. Salvo esta modali

dad y la de considerar orientada la funcf6n de la marca a la 

atracci6n y conservaci6n de la clientela, el concepto que pudiera 

llamarse clásico, sigue formando parte de las definiciones que -

(10) RAMELLA AGUSTIN. Tratado de la Propiedad Industrial, Tra
ducci6n de la Revista General de Legislaci6n y Jurispru-
dencia, Madrid, 1913, Tomo II No. 419, Plg. 2 citado por 
Rangel Medina, Tratado Oh.Citada Pág. 156. 

(11) SEPULVE.'DA CESAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Indus
trial, M~xico, 1955. Pág. 63 Cit. por Rangel Medina Tra 
tado Ob. Cit. Plg. 156! 0 

-
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de la marca dan los tratadistas de este grupo. En derredor de 

tales ideas Ascarelli (12) define a la marca diciendo: "La 

marca sirve para individualizar el producto, tambffn ella cons

tituye un bien material que se traduce materialmente en una COE 

trasei'la puesta en las mercancfas o en su embalaje. y que sirve -

para indicar la procedencia del producto de un hacienda determl 

nada atrayendo y conservando la clientela, El pOblico puede asf 

conocer la procedencia de la mercancfa y cuidarse de las falsi

ficaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos ha -

sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar -

a cubierto del peligro de que el pOblico compre otros productos, 

creyéndolos suyos". 

Ferrara sostiene que la protecci6n de la hacienda se -

produce, bien directamente, por medio de la prohibici6n de la -

competencia desleal, o indirectamente a trav~s de la protecci6n

de los signos distintivos que utilice el comerciante en el ejer

cicio de la empresa, entre los cuales se encuentra la marca "que 

identifica las mercaderfas procedentes del establecimiento del -

comerciante.Y que son negociadas por su hacienda (13). 

(12) ASCARELLI TULLIO. Derecho Mercantil, Traducci6n de Felipe 
de J. Tena. Notas de Joaqufn Rodrfguez Rodrfguez sobre el 
Derecho Mexicano. M~xico 1940 P. 58 cit. por Rangel Medi 
na, Tratado, Ob.Cit. P!g. 157. -

(13) FERRARA FRANCISCO. Teorfa Jurfdica de la Hacienda Mercan
til, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950, -
P&g. 131 cit. por Rangel Medina, Tratado Ob. Cft, P&g. 17. 
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Segan Ghiron "la marca es el medio pr1nc1pal para atraer 

la clientela hacia una o más mercancfas de la tienda, individuali

zando las mercancfas iguales o similares (14) 

. . 
Rotondi la define de la siguiente manera: "La marca es -

una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto, a fin de 

distinguirlo de todos los otros productos similares existentes en 

el comercio y procedentes de otra hacienda" (15). 

2.- CONCEPTO LEGAL DE MARCA. ANTECEDENTES. 
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

La ~ey Mexicana de 1889 en su artfculo 1° definfa la -

marca, de la siguiente manera: "Se considera como marca de f4br1 

ca cualquier signo determinante de la especialidad para el come~ 

cio de un producto industrial". 

Tambi~n la ley de Marcas Industriales y de Comercio de 

1903 contenfa explfc1tamente la defintci6n de marca diciendo que 

es "el signo de denomtnaci6n caracterfstica y peculiar usada por 

el industrial, agricultor o comerciante en los artfculos que pr~ 

ducen o expende, con el fin de singularizarlo y de notar su pro-

(14) 

(15) 

GHIRON MARIO, Corso di Dirttto Industriale, Seconda Edf zione 
Roma, 1937. Vol. Secando, P!g. 5 Cit. porRangel Medina, Tr! 
tado Ob.Cit. P!g. 158. 
ROTONOI MARIO. Diritto lndustriale, IV Edizione,Mflano, 1942-
XX, P. 84. Cit. por Rangel Medina Tratado. Ob. Cit. P!g. 158. 
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cedencia" (Art. lo.). 

En la ley de 1928 ya no aparece definici6n alguna, si

no que implfcitamente se indica la finalidad de la marca asf como 

otras caracterfsticas de la misma. 

Igual sistema segufa la abrograda l•y de Propiedad In-

dustrial al disponer en su Artfculo 96 (equivalente al artfculo -

lo. de la ley derogada): "El que esté usando o quiera usar una 

marca para distinguir los artfculos que fabrique o produzca y de 

notar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso -

mediante su registro en la Secretarfa de la Economfa Nacional, S.! 

tisfaciendo las formalidades y requisitos que establece la prese~ 

te ley y su reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes -

con respecto a los artfculos que vendan y de los cuales quieran -

indicar la procedencia, usando su marca por sf sola o agregada a 

la del industrial o agricultor que la produzca". Y en el 97: "Pu~ 

den constituir una marca para los efectos del primer párrafo del 

artfculo anterior, los nombres bajo una forma distinta, las deno

minaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceR 

tible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los ob

jetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma -

especie o clase ... ". 
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La Ley General de Invenciones y Marcas, actualmente en 

vigor (16) dice al respecto: "esta ley reconoce las marcas de 

productos y las marcas de servicio. Las primeras se constituyen 

por los signos que distinguen a los artfculos o productos de su 

misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distin-. 

guen a un servicio de otros de su misma clase o especie." 

Y el 89: "Toda persona que esté usando o quiera usar 

una marca para distinguir los artfculos que fabrique o produzca, 

podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso satisfaciendo las -

formalidades y requisitos que establece esta ley y su reglamento. 

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores -

de servicios debidamente establecidos, respecto a los artfculos -

que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional 

y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes 

podrán usar su marca por sf sola o agregada a la de quien fabri

que los productos con el consentimiento expreso de éste". 

El artfculo 90 seffala que pueden constituir marcas ••. 

"las denominaciones y sfgnos visibles, suficientemente dfstint.i 

vos y cualquier otro medio susceptible de identificar los pro--

(16) Articulo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 y -
publicada en Jl Diario Oficial de 10 de Febrero de 1976.-
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duetos o servicios que se apliquen o traten de aplicarse, fren

te a los de su m1sma especie o clase". 

3,- CLASIFICACION SISTEMATICA DE 
LAS FUNCIONES DE LA MARCA.== 

a) Func16n de df stfncf6n 

b) Func16n de protecci6n 

e) Funci6n de fndicaci6n de procedencia 

d) Funci6n social o de garantfa de calidad 

e) Funci6n de propaganda (17) 

FUNCION DE DISTINCION. 

Esta funci6n resulta de la naturaleza misma de la mar

ca. La marca sirve ante todo -dice Martfn Achard-, (18) " Para 

distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea 

que este altfmo lleve otra marca o que no lleve ninguna" y -

Pouillet (19) senala este papel de la marca cuando afirma: "Es 

la marca que de a la mercancfa su individualidad; permite recen~ 

cerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando m5s 

(17) RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado Ob. Cft. P§g. 171 
(18) ACHARO MARTIN, Citado por Rangel Medina, Tratado. Ob. Cit. 

(19) 

P&g. 172. 
E. POUILLET. Traite des Marques de Fabrique et de la Con
currence Deloyale, 6a. Edici6n. Parfs 1912. P ¡3; Cit. -
por Rangel Medina Tratado. Ob. Cit. P&g. 172. 
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la marca que da a la mercancfa su n1d1vidual1dad; permite reconQ 

cerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando m4s -

estimada es la mercancfa más valor tiene la marca. Corresponde 

pues al legislador protegerla y reglamentarla, y especialmente 

cast1gar la usurpación". 

La funci6n diferenciadora es patente en el artfculo 89 

y 90 de la Ley de Invenciones Y Marcas. Asf el 89 sel!ala: "Toda -

persona que est~ usando o quiera usar una marca para distfngufr -

los artfculos que fabrique o produzca, podrá adquirir derecho ex

clusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que 

establece esta ley y su reglamento. Asf mismo sel!ala que pueden -

constftufr una marca: "Las denominaciones y signo visibles, sufi

cientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de fden 

tfficar los productos o servicios a que apliquen o traten de apli· 

carse, frente a los de su misma especie o clase. 

FUNCION DE PROTECCION. 

Desde el punto de vista del titular de la marca, esta -

tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite 

al productor que sus productos sigan en el mercado y que puede con 

trolar us difusión (20). 

(2D) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado Ob.Cit. Pág.172. 
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FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA. 

Esta es la escencial finalidad de la marca en el con

cepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primor

dialmente para dar al probable comprador una indfcaci6n sobre -

la procedencia de los productos. 

El artfculo 89 de la ley de Invenciones y Marcas, re

conoce esta funci6n, pero restringiéndola exclusivamente a las 

marcas comercfaJes (de productos) y a las marcas de servicios. 

FUNCION SOCIAL. 

Al tratar de la finalidad de la marca, esta es consi

derada por Pouillet (21) como una garantfa para el consumidor

Y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado 

que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, 

que encuentra asf un medio de distinguirse de sus competidores y 

de afirmar el valor de sus productos. 

(21) E. POUILLET. Traite des Marques ... Ob. Cit. Pág. 14 cit. por 
Rangel Medfna, Tratado. Ob. Cft. Pág. 174. 
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Ferrara (22) puntualiza que la marca no es un inst1tu

to que solo tenga en cuenta el inter~s privado, ya que al lado -

del inter~s del titular de la marca por la formaci6n, conservaci6n 

y disfrute de la clientela, está el general del pablico a no ser -

engañado sobre la procedencia de las mercancfas. A tal fin, la tu

tela del derecho privado puede completarse con la represi6n penal 

de la imitaci6n y usurpaci6n de las marcas. 

FUNCION DE PROPAGANDA. 

A las funciones ya examinadas debe agregarse una más,

es decir, la acci6n publicitaria de la marca. La atracci6n de la 

clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el -

póblico tiene de los artfculos, precisamente por medio de la mar 

ca que los identifica. Si de una marca especffica e inmediata la 

finalidad de la marca consiste en identificar las mercancfas, di 

cha identificación 1mplfcitamente produce la formaci6n de la 

clientela. Este senalamiento de procedencia consituye a su vez -

un modo de llamar al consumidor, es un vehfculo de reclamo. " Ya 

la posibilidad proporcionada al pQblico de identificar los pro-

duetos por medio de la contraseña permite individualizar los me

jores, -apunta Ferrara- (23) hacia lo que necesariamente conver 

(22) FERRARA FRANCISCO. Teorfa Jurfdica .•• Ob.Cit. P!g, 277 cit. 
por Rangel Medina, Tratado Ob. Cit. Pág. 178. 

(23) FERRARA FRANCISCO. Teorfa Jurfdica ... Ob. Cit. Pág. 219 cit. 
por Rangel Medina, Tratado Ob. Cit. Pág. 178. 
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gerá la demanda de la clientela, lo que tendrá como consecuen

cia que los malos productos quedarán eliminados del mercado". 

En relaci6n a esta funci6n Steward W. Richards, (24) -

dice que la marca que se selecciones debe ser un buen agente de 

ventas, un sfmbolo con arrastre o fuerza suficiente para persua

dir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca ªP! 

rece". 

4.- CARACTERES DE LA MARCA. 

Al momento de adoptarse una marca, la cual se pretende 

proteger, se encuentra sometida a una serie de cualidades, que -

se traducen en requisitos y limitaciones, que deberán tenerse -

presentes en su adopción. 

Para Rangel Medina (25) existen dos grupos de requisi

tos de la marca, a saber: caracteres y condiciones escenciales o 

de validez y caracteres accidentales o secundarios. Dentro de la 

primera categorfa de condiciones, pertenecen: el caracter disti~ 

tivo, la especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad. 

(24) STEWARD W. RICHARDS. Choosing the Right Trademark. Trademark 
Management. Publicado por The U.S. Trademark Association. New 
York 1955. Págs .. 3, 4 y 5 cit. por Rangel Medina, Tratado, Ob. 
cit. pág. 279. 

(25) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado Ob. Cft. Págs. 184 y siguientes. 
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La segunda que se refiere a las relativas a la forma -

corresponden: el caracter facultativo, lo innecesario de la adh~ 

rencia, la apariencia y el caracter individual del signo. 

LA MARCA DEBE SER DISTINTIVA. 

Cualquiera que sea el concepto que se adopte de la mar 

ca e independientemente de la finalidad que m!s se destaque para 

justificar su protecci6n legal. todos los autores est4n de acuer 

do en que en definitiva, la escencia de la marca estriba en su -

naturaleza instintiva, lo cual significa que la marca debe espe

cializar, individualizar y singularizar. En primera y Gltfma in~ 

tancia, el destino de la marca est5 en identificar. Pero, l cuál 

es el objeto de identificar? l qu~ cosa es la materia de ident..:!. 

ficaci6n? La respuesta nos la dan las propias-definiciones y el 

concepto legal que ya expresamos de la marca: est5 destinada a -

especializar el producto y a indicar el origen yp-ocedencia del -

mismo de manera de evitar toda confus16n con los otros productos 

similares. 

Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble 

requisito de la novedad y la especialidad, ya que los dos inte

gran la condfci6n del signo dfstfntfvo que es, en definitiva, -

la e;cencia de la marca. 



Al respecto cabe citar la siguiente tesis: 

MARCAS.- (26) LAS MARCAS DEBEN SER SUFICIEN-
TEMENTE DISTINTIVAS PARA PODER DISTINGUIR LOS -
PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO D~ 
BEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTROS -
REGISTRADOS CON ANTELACION PECULIARIDADES DE -
LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y -
91 FRACC. XVII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MAR
CAS. Tratándose de cuestiones relativas a confJ! 
si6n de marcas, debe sostenerse que el pQblico -
consumidor quien fundamentalmente merece prote~ 
ci6n para evitar la desorientaci6n y el error -
respecto a la naturaleza y origen de los disti~ 
tos productos que concurren en el mercado, y o~ 
viamente, al mismo tiempo, garantizar la inte-
gridad y buena fama del signo distintivo adopt! 
do por el comerciante, asegurando la fácil tde~ 

tificaci6n de las mercaderfas, en otras palabras 
debe ser peculiar para poder distinguirse clar! 
mente entre las demás marcas que fluyan en el -
comercio y están registradas, y la protecci6n -
de la ley ha de ser plena para que su poder de 
atracci6n y su capacidad distintiva no sufran -
mengua; esto justifica la exigencia de que las -
marcas sean suficientemente distintivas entre -
sf, de suerte que el pOblico consumidor no solo 
no confunda una con otra, sino que ni siquiera -
exista la posibilidad de que las confunda. Estas 

(26) Tesis No. 88 Pág. 86, Suprema Corte de Justicia, Informe 
1982, Semanario Judicial. 

17. 



peculiaridades las implica la ley de la materia, 
cuando establece en sus artfculos 90 y 91 Fracc. 
XVII que la denominaci6n que constituye la marca, 
debe ser suficientemente distintiva para poder-
distinguir o identificar los productos o servi-
cios a que se aplique o trate de aplicarse, frerr 
te a los mismos de su misma especie y clase y -
que una marca no debe registrarse si es confund1 
ble con ocra registrada con antelaci6n. 

18. 

Tambi~n en cuanto a la distintividad de la marca, cabe 

seftalar lo siguiente: 

MARCAS.- (27) Debe atenderse a sus elementos 
normales y subsidiariamente a las figuras que irr 
tegran la etiqueta •.. finalmente, acerca del ca
rácter de distfntividad del que deben gozar so-
bre los artfculos o productos a que se aplica, -
el criterio reiterado ~or la Suprema Corte de -
Justicia de la Naci6n y por los H. Tribunales -
Colegiados del Primer Circuito en Materia Admini~ 
tratfva, ha sido siempre el de que al atenderse -
a los artfculos amparados por dos marcas deben t! 
nerse siempre en cuenta como base la naturaleza -
de los productos, los fines a que están destina-
dos, el pQblico consumidor de ellos, los canales -

(27) Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 



de d1stribuc16n de los productos y los canales -
de venta de las mercancfas precisamente con la -
finalidad de que el pabl1co consumidor que nor-
malmente tiene poco cuidado al adquirir los pro
ductos, no caiga en la confusi6n ..• adquiriendo 
un producto con "X" denominaci6n y de reciente -
aparici6n en el mercado, denominaci6n que por -
otra parte resulta semejant~ en grado de confu-
s16n i otra ya registrada ... 

LA MARCA DEBE SER ESPECIAL. 

19. 

Para gozar de la protecci6n, la marca debe cumplir su 

funsi6n diferenciadora, la cual a su vez, solo podrll realizarse -

si la marca es 1 o suficientemente original para 11 amar la aten-

ci6n del comprador. A esta condisi6n escencial del signo se le -

designa como especialidad de la marca, y es de tal magnitud la -

importancia de este requisito, que solo cuando la marca es espe

cial "cumple su misi6n de determinar productos y mercancfas para 

que no se confundan, individualizhdolos, particularizándolos y -

atestiguando su origen y procedencia (28). 

Desde otro punto de vista, debe decirse que la marca es 

especial, en el sentido de que solo se aplica a la categorfa de -

(28) RAHGEL MEDINA DAVID. Tratado. Ob.Cit. P/lg, 184. 
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productos para los que ha sido creada, de cuyo principio se de· 

duce la regla general segan la cual la marca no puede registrar

se para proteger, indeterminadamente, cualquier mercaderfa, ya · 

que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la pro-

tecci6n de los productos para que fue registrada. Esta misma mar 

ca puede ser registrada por cualquier otra persona para distin-

gui r productos de otra clase. 

Pero el principio de la especialidad, entendida en la -

Qltima accepci6n expuesta, la más generalizada por cierto, no es 

absoluto. Las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamie~ 

to privilegiado que les permite romper la rigudez establecida por 

la clasificación de mercancfas; de tal manera que aan trat4ndose

de artfculos agrupados en categorfas distintas a la que original

mente comprende los productos amparados expresamente por la marca 

registrada, la protecci6n de la marca notoria se extiende a aque

llos artfculos. Volveremos sobre esta cuestión m!s adelante en el 

capftulo especialmente dedicado a las marcas notoriamente conoci

das. 

LA LEY MEXICANA Y ESTE REQUISITO. 

La Ley de Invenciones y Marcas consagra este principio 

en su artfculo 90 Fracc. I cuando sena1a que puedm constituir -

una marca las denominaciones y signos visibles, suficientemente -
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distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar -

los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicar

se frente a los de su misma especie o clase. Por carecer de ca

pacidad distintiva dada su auscencia de especialidad, el precep

to no admite a registro ~os nombres propios, técnicos o de uso -

coman, de los productos o servicios, que traten de ampararse con 

la marca, aan cuando est~n en idioma extranjero. Este requisito -

puede superarse a trav~s de las marcas notorias como se ver& m&s 

delante. La ley tampoco admite a registro las palabras que en el 

lenguaje corriente o en la~ pr&cticas comerciales se hayan con-

vertido en una designaci6n usual o genérica; los ~nvases que sean 

de dominio pablico que se hayan hecho del dominio coman; las de

nominaciones geogr&ficas propias o comunes asf como los gentili

cios (Art. 91 Fracc. I, Fracc. II, Fracc. III y XVII). 

En su significado de que la acci6n del signo se limita 

al campo de las mercancfas similares o pertenecientes a un mismo 

género, el caracter especial de la marca igualmente lo fija la -

ley de la materia al exigir que los registros de la marca se efe~ 

tuen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clas! 

ffcacf6n de los productos. Tales son las que establece que en la 

solicitud deber4n especificarse detallada y concretamente los ª! 

tfculos o productos o servicios que proteger!, y que no podr4 

comprenderse en una sola solicitud, productos o servicios que 
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pertenezcan a clases distintas (Art. 101 L.I .M.). La que esta-

blece que si al practicarse el examen de novedad se encontrare -

otra igual o semejante ya registrada y vigente, aplicada a los -

mismos o similares productos, en supuesto de las Fraccs. XVII, -

XVIII y XIX del Art. 91 L.I.M., en grado tal que pudieran confu~ 

dirse (Art. 106 L.I.H.); la que establece que las marcas se re-

gistrar4n con relaci6n a productos, clases de productos o servi

cios determinados, segan la clasiffcaci6n que establezca el re-

glamento (Art. 94 L.I.M.), y la que prohfbe que se aumente el nQ 

mero de artfculos que ampare una marca una vez efectuado su re-

gistro (Arts. 94 y 95 L.I.M.); tambHn las que seftalan elementos 

configurativos de los delitos de uso flegal, de competencia des

leal y falsfficacf6n (Art. 211 Fraccs. IV, V y VII). Lo mismo 

significa la disposicfc5n del reglamento en su artfculo 56, al 

consignar la clasificaci6n general de los artfculos o productos. 

Por Oltimo, la regla sobre invalidacic5n de registros -

marcarios prevista en la ley (Art. 147 L.I.M.) y en la Convencf6n 

(Arts. 6 Bis ,y 10 Bis) esUn igualmente inspirados en el princi

pio de la especialidad de la marca. 
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LA MARCA DEBE SER NOVEDOSA. 

Un signo solo puede ser distintivo en tanto que no ha 

sfdo empleado o registrado aan, pues de lo contrario, no cumplj_ 

rán con funcf6n escencial y antes bien su uso provocarfa confu

siones. La novedad como la especialidad, es un atributo sin el 

cual no hay marea. 

En este caso, el carácter novedoso que del signo se -

exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas, pero no a 

cualquiera de las existentes en el mercado sino respecto a aqu~ 

llas destinadas a diferenciar la misma clase de productos. 

Rangel Medina dice que en virtud del doble requisito -

especialidad-novedad de~la marca, para ser válida no es preciso 

que el signo que la constituye fatalmente sea imaginado o crea

do por la fantasfa para cubrir determinados productos, sino que 

es suficiente que la marca -no novedosa porque ya está aplicada 

a otros productos-, sea adoptada para otras cosas del todo di-

versas (29) . 

Finalmente, debe agregarse que en virtud del caracter 

(29) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado Ob. Cit. P&g, 194. 
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especial y novedoso de la marca, podr4 registrase como tal aqu! 

lla que anteriormente hubiese sido empleada, aan en una industria 

similar. La posibilidad se presenta en estas hip6tesis: a) Tra-

t4ndose de marca registrada, si el que la us6 primero la ha aba!!. 

donado por cesar la fabricaci6n de los objetos, es decir, por -

virtud de extinguirse el registro {Art. 99 Primer P4rrafo L.I.M.); 

b) si el que la adopt6 primero renuncia de una·manera indiscuti

ble a servirse de la misma, que es el caso de cancelaci6n volun

taria del registro {Art. 159 L.I.M.); c) si el que la us6 primero 

no ha hecho tal uso a tftulo de marca, por ejemplo cuando se --

adopta como marca un signo que con anterioridad habfa sido emple~ 

do como ornamento. 

SU ADOPCION EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

Este requisito est4 consignado expresamente en la L.l.M. 

en su artfculo 106, al seftalar que si al practicarse el examen de 

novedad se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada

º en tramite y aplicada a los mismos productos o servicios simila 

res, o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones -

XVII, XVIII y XIX del artfculo 91 en grado tal que pudieran con--

fundirse se suspender& el tr4mite ••• /. Tambi~n la regla segOn -

las cuales el registro de una marca es nulo cuando la marca sea -

id~ntica o semejante en grado de confusi6n a otra que haya sido -



25. 

usada en el pafs con anterforidad a la fecha legal de la marca 

registrada y cuando la marca se ha venido usando con anteriori

dad en el extranjero (Art. 147 Fracc. V L.I.M. ). Finalmente, es 

caracterfstica de novedad la que precide la reglamentaci6n del -

examen de novedad de la marca para indagar si existe un registro 

anterior vigente que sea igual o semejante y cuyos derecho se -

invadan (Art. 105 L. I.M.). 

LA MARCA DEBE SER LICITA. 

El Art. 89 de la L.!.M. concede el derecho exclusivo -

a la marca satisfaciendo las formalidades y requisitos que esta

blece la ley y su reglamento. Asf mismo la fracci6n del artfculo 

91 de la misma ley prohibe el registro de todo lo que sea contra 

rio a la moral, algunas costumbres, y aquello que tienda a ridi

culizar ideas o personas. 

En t~rminos de los aludidos preceptos, nuestra ley con 

sagra explfcitamente el principio de la licitud de la marca, e -

1mplfcitamente, al prohibir el registro como marca las que repr~ 

duzcan o imiten escudos, banderas y emblemas de cualquier pafs,

estado, municipio o divisiones polfticas similares, y las que re 

produzcan o imiten signos o punzones oficiales de control, mone

das, billetes de banco, cpndecoracfones, medallas. (Art. 91 
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Fraccs. VII, VIII, IX y X L.I.M.). 

LA HARCA DEBE SER VERAZ 

La marca debe ser veraz (30) entendi~ndose por ello, 

que no contenga indicaciones falsas, de tal manera que puedan in 

ducir al pOblico en error en cuanto al origen y calidad de las -

mercancfas o que de cualquier modo constituyan actos, que hagan -

incurrir en engano en la selecc16n de los productos. Asf para -

evitar que los compradores sean defraudados con respecto al ori

gen, procedencia, calidad o naturaleza de las merca~cfas, nues-

tra ley consagra el principio de veracidad de la marca cuando -

prohfbe el registro: lo. de aquellas marcas extranjeras que pr~ 

vengan de las palabras simples o compuestas y las construfdas ar 

tificiosamente de modo que por su grafismo o fonEtica parezcan -

voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a -

artfculos o servicios que el solicitante produzca o preste excl~ 

sivamente en el pafs o en cualquier otro pafs de habla espanola; 

2o. las denominaciones geogr4ficas, propias o comunes asf como -

los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando indiquen la proce-

dencia de los productos o servicios, o puedan originar cualquier 

confusi6n o error en cuanto a la procedencia de los productos; -

3o. las denominaciones, signos o figuras susceptibles de enganar 

al pOblico, por constituir falsas indicaciones sobre la natural! 

(30) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado Ob. Cit. P4g. 197. 
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za, origen, componentes o cualidades de los servicios o produf 

tos que pretendan ampararse (Art. 91 Fraccs. XIII, XIV y XX - -

L.I.M.). 

Tambi~n el artfculo 211 L.I.M. contempla la veracidad 

de la marca, al señalar en su fracc. IV que es delito usar sin 

consentimiento de su titular una marca registrada para distin-

guir los mismos o similares productos o servicios que aquella -

proteja. También se consideran delitos los señalados en las - -

fracciones restantes del mismo artfculo. 
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CAPITULO II 

CARACTERISTICAS DE LA HARCA NOTORIAMENTE 

CONOCIDA. 

28. 

1) Factores que determinan el caracter notorio de la 

Existen varios factores que influyen al determinar el 

caracter de la marca en lo que concierne a su notoriedad. Arita 

y Braga seftalan algunos factores que pueden determinar el cara~ 

ter notorio de la marca (1). 

a) Notoriedad preminente: Esta es una de las condi-

ciones escenciales de la marca. Ella debe ser familiar, no solo 

para los profesionales de la especialidad, que es una condici6n 

exigida para la protecci6n de que trata el artfculo 6 Bis del -

CUP, sino tambf~n para el p0bl1co en general. En Alemania la -

condici6n de notoriedad puede ser aprobada por una encuesta de 

opini6n en la cual por lo menos el 70% del pOblico conozca la -

(1) ARITA - HISAO y BRAGA H.C.- La Protecci6n de las Marcas No
torias en el Brasil. Revista de Derecho Industrial. M~xfco -
Afio 5. Mayo-Agosto 1983 No. 14 P!gs. 252 y 253. 
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marca. Las demás condiciones tienen un carácter complementario, 

pudiendo algunas de ellas compensar a otras, a criterio de los -

6rganos de decisi6n. 

b) Singularidad: La marca debe ocupar, entre las demás 

marcas, una posici6n de singularidad. La misma marca o una seme-

jante no pueden haber sido usadas por terceros para identificar -

p~oductos diferentes de tal forma que ella sugiera necesariamente 

el producto que identifica. U~ ejemplo de singularidad puede ser

el dado por la marca Kodak. El criterio no debe ser tomado en el -

sentido absoluto, y para ilustrar este hecho cabe indicar que la -

marca Mercedez para designar autom6viles fue considerada notoria

en Alemania desde los anos 30, aunque ya existfan cigarrillos, Z! 

patos y máquinas de escribir con esa misma marca. 

Cabe hacer notar aquf como se puede anteponer una marca 

usada y no registrada a otra u otras ya registradas a trav~s de -

una figura jurfdica contemplada en el Derecho Alemán. 

c) Originalidad: estrechamente ligado con el criterio 

de la singularidad está el de la originalidad. La marca no puede 

incluir una palabra que se asemeje a u~a designaci6n descriptiva. 
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Para Wichers-Hoeth (2) la marca Lux no puede ser considerada -

notoria porque se trataba de una palabra del Latfn comOn, que no 

es raro encontrarla en otras marcas con el significado de luz. -

De la misma manera Justicia Alemana neg6 el encuadramiento de n.Q_ 

toria a la marca Triumph con el argumento de que, además de ser 

usada por otros titulares para productos distintos tenfa un con

tenido mfnimo de originalidad. 

d) Reputaci6n excepcional: Esta concepci6n de la not.Q_ 

riedad está contemplada en el texto de la Uni6n de Parfs, lo que 

supone que el prestigio de la marca se extiende más allá de las -

fronteras de su pafs de origen. Van Bunnen (3) opina que esa -

exigencia no es procedente ya que la protecci 6n ampliada se re--

fiere exclusivamente al territorio nacional. 

La práctica ha demostrado que la notoriedad puede dar

se también dentro de un solo territorio o pafs, sin necesidad de 

que para que se le reconozca tal caracter tenga necesariamente -

que rebasar las fronteras del pafs o territorio donde original--

mente se usa. 

(2) 

(3) 

WICHERS-HOETH. Etude Comparative de Quelques Aspects del 1 

usage de la Marque, Martinus Nijhoff, Leidenn Holanda, 1963 
P. 96. Cit. por Arita y Braga La Portecci6n ... Ob.Cit.P. 253. 
VAN BUNNEN. La Protection des Marques de Haute Renommée, La 
Propriété Industrielle, Vol. 69 Mayo 1953 Cit. por Harita y 
Braga La Protecci6n •.. Ob. Cit. P.253. 
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e) Calidad excepcional: Sin embargo gran nOmero de mar 

cas deben su notoriedad no a la calidad superior de los productos 

que designan, sino a una calidad media que, en funci6n del presio 

aplicado satisfacen a determinado grupo de consumidores. 

f) AntigUedad: Nuevamente este criterio es relativo ya 

que actualmente, gracias a la influencia de la propaganda, el pre§_ 

tigio de una marca puede ser establecido en forma rápida e impre

visible. 

g) Importancia de su uso: Esto en la práctica signifi

ca el nQmero de productos vendios. 

Cabe seHalar que dentro del procedimiento administrati~ 

vo de nulidad, en el Derecho Mexicano este factor juega un papel -

muy importante por el valor que se le da como prueba documental -

privada a las facturas de las ventas efectuadas en diversos luga

res, bien sea por la parte actora o bien por la parte demandada. 

Elsaesser dice (4) que el criterio subjetivo, no pue

de encontrarse en la extensi6n de la notoriedad en el espacio. --

(4) ELSAESSER. Citado por Harfta y Braga, La Protecci6n •.. Ob. 
Cit. P&g. 205. 
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2) La Especialidad de la Marca. 

Este principio es el que domina en el Derecho Marcario. 

Rangel Medina (5) afirma que por la trascendencia que el prin-

cipio de la especialidad tiene en el campo de las marcas notorias, 

es pertinente dejar bien claro que la marca es especial en ese --

sentido de que solo se aplica a la cetegorfa de productos para -

los que ha sido creada, y de aquf surge la regla general segan la 

cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminada-

mente, cualquier mercancfa, asf como de que el alcance de la pro

piedad de una marca se limita a la protecci6n de los productos P! 

ra los que fue registrada. Lo que quiere decir que esa misma mar

ca puede ser apropiada por cualquier otra persona para distinguir 

productos. 

3) Excepciones al Principio de la Especialidad. Raza-

nes. 

La práctica ha demostrado que una estricta apl icaci6n -

del principio de la territorialidad y de la especialidad de la -

marca pueden provocar abusos que se traducen en fraudes para los 

legftimos due~os de las marcas y el consumidor. Se dice en efec-

(5) RANGEL MEDINA DAVID. La Protecci6n de las Marcas Notorias en 
La Jurisprudencia Mexicana. Revista Mexicana de Justicia No. 
4 Vol. II, Oct.-Dic. 1984, Págs. 361 y 362. 
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to, que debido a la territorialidad, ·alguien poco escrupuloso -

se aprovechará de una marca extranjera, para depositir esa marca 

a su nombre y disfrutar de la celebridad del signo distintivo. Y 

en cuanto a la especialidad, se afirma también que un comercian

te podrá registrar una marca a su nombre y disfrutar que ya haya 

conquistado éxito frente a la clientela, bastando para ello con 

que solicite el registro en relaci6n a productos de naturaleza -

distinta. De este modo aprovechara el éxito de la marca reprodu

cida y sin haber tenido ante la clientela tftulo alguno para me

recer su confianza (6). 

Esta regla de la especialidad puede admitir excepcio-

nes en cuanto a los intereses protegidos. 

a) La marca notoria en el orden econ6mico. Dueño de la 

marca. 

En el orden econ6mico afirma Saint-Gal (7) que esa -

protecci6n parece deseable, tanto en raz6n del perjuicio sufrido 

por el titular de la marca (especialmente a consecuencia del de

bilitamiento del poder atractivo de la marca), como por la conf~ 

si6n de que puede ser vfctima el consumidor al parangonar indebi 

(6) RANGEL MEDINA DAVID. La Protecci6n de las Marcas •.. Ob. Cit. 
P4g. 363. 

(7) SAINT-GAL YVES. La Protecci6n de la Marca Notoria en Derecho 
Comparado. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Ar
tfstica. NOm. Esp. 21-22, Enero-Die. 1973 P4g. 392 y 393. 
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da o inconscientemente la segunda marca con la notoria, aOn cuaft 

do una y otra se refieran a artfculos o servicios diferentes. 

La marca notoria es un elemento importante del fondo -

de comercio y, como tal, constituye un bien cuyo valor debe gozar 

de una protecci6n más amplia. 

Además, la marca notoria favorece la técnica de la di~ 

tribuci6n que constituye uno de los factores importantes de la -

economfa moderna. 

b) Crfticas a la marca notoria en el orden econ6mico. 

Sin embargo, en el orden econ6mico se han formulado -

crfticas a la marca notoria, principalmente en dos direcciones. 

En primer lugar, la notoriedad de la marca podrá ser adquirida a 

través de un importante gasto publicitario, situación que estará 

en aptitud de favorecer sobre todo a las empresas que poseen una 

gran pujanza financiera. En segundo lugar ello llevarfa al com-

prador a consumir signos mucho más que productos. 

c) Nuestra opini6n. 

Pero pensamos que si las primeras de esas objeciones -

pueden referirse a marcas que seHalan el mismo producto o artfc~ 
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lo, no se puede sostener respecto de marcas que se aplican a ar

tfculos diferentes. Esta Qltima situaci6n es la que intersa, ante 

todo, y sobre este punto puede considerarse que el hecho de "vi

vir como parásito" en la estela de una gran marca puede juzgarse 

como un acto de dudosa moralidad. lPorqu~ raz6n un fabricante o 

un comerciante adoptarfa aQn para designar productos diferentes, 

la marca conocida de un tercero sino para disfrutar indebidamen

te de su prestigio? De esta manera hay una explotaci6n anormal -

de la reputaci6n de la marca ajena. 

A la postura que parece repudiar la protecci6n privil! 

giada de las marcas notorias por raz6n de que esta favorece a -

las empresas con mayor pujanza econ6mica, pensamos que el juris

ta no debe permitir que su atenci6n sea desviada a trav~s de ar

gucias que poco o nada tienen que ver con el aspecto legal. Bas

ta decir que la protecci6n privilegiada de las marcas notorias -

se justifica por referirse precisamente a signos con caracterfs

ticas y grados de difusi6n diferente. De ahf, que en rigor, no -

se trata de una protecci6n privilegiada, sino proporcionada a -

los niveles de difusi6n de la marca que se pretenda proteger. 

Queda claro que no es una gracia arbitrariamente concedida a de

terminadas empresas, sino un r~gimen de protecci6n aplicable a -

las marcas cuyo grado de difusi6n (y otros factores) asf lo exi

gen para que los postulados de derecho marcarlo sigan vigentes. 
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Por otra parte la notoriedad adquir1da por una marca -

no permite que su titular haga que sus productos ya no disfruten 

de una mejorfa o hasta de una constancia de cal1dad. En efecto, -

aan cuando el producto ofrecido bajo marca conocida puede segui~ 

se vendiendo durante un cierto perfodo, lo mismo que si ha perdl 

do una parte de sus cual id ad es, el pObl i co no tardar! en alejar

se de él y la experiencia demuestra que después "es muy diffcil -

remontarla pendiente". Ahora bien, la marca notoria despierta en 

el espfritu del consumidor la idea de una buena calidad, o cuan

do menos de una calidad suficiente que le libra de cualquier en

gafio en el momento de la compra. 

Adem!s la marca se puede apreciar a los ojos del pObli 

co cuando este Oltimo tiene la impresi6n de que su titular extien 

de su actividad al dominio de otras actividades diferentes (y a -

.fortiori cuando es utilizada por un tercero para productos de -

calidades inferiores). 

En fin la usurpaci6n por un tercero de una marca cono

cida -aan cuando se trate productos diferentes- puede limitar -

. las posibilidades de una empresa para aumentar la lista de las -

mercancfas amparadas por dicha marca. 

Arita y Braga (8) afirman que independientemente del 

(8) ARITA - HISAO y BRAGA H.C.- La Protecci6n ••. Ob. Cit. Págs. 254 
y 255. 
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grado de notoriedad las marcas desempenan dos principales fun

ciones econ6micas: 

1) Protegen a sus titulares contra la imitaci6n de los 

competidores y, 

2) protegen al pablico contra la confusi6n en cuanto -

al origen de los productos que adquieren. 

Esa doble protecci6n permite a las empresas realizar -

campanas de promoci6n de sus marcas, que en muchos casos se tran~ 

forman en activos muy valiosos (Good will). Por otro lado, con -

su funci6n de identificaci6n de origen, las marcas proporcionan -

a los consumidores informaci6n de bajo costo sobre la uniformidad 

de la calidad de los productos o servicios, reduciendo la posibi

lidad de engaños en relaci6n a sus caracterfsticas, como tambi~n 

la necesidad de mayores invenciones en informaci6n para evitarlos. 

Adem~s el alto poder de atracci6n de la marca notoria -

amplfa la posibilidad de confusi6n en los consumidores y crea --

cuestiones adicionales para justificar la protecci6n de este tipo 

de activo patrimonial de las empresas. 
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d) La 1m1tac16n de una marca notor1a para des1gnar -

productos d1ferentes. 

La 1m1tac16n de una marca notor1a para designar pro-

duetos d1ferentes produce dos puntos de confus16n en cuanto a -

la procedenc1a de éstos. En pr1mer lugar, el pOblico puede creer 

que se trata de una misma empresa que s1mplemente diversifica -

su lfnea de producci6n. En segundo lugar, aunque no haya duda -

de que se trata de empresas diferentes, dada la semejanza de 

marcas el pQblico puede confiar en que el fabricante de uno de 

los productos ejerce alguna influencia en la fabricaci6n del 

otro. 

La hip6tesis de que la notoriedad admite riesgos de -

confusi6n se apoya en el presupuesto psicol6gico de que la mar

ca notoria penetra más profundamente en la mente del consumidor, 

haciendo que éste la confunda con cualquier marca, que reprodul 

ca alguna de sus caracterfsticas. 

El otro problema que ha creado la marca notoria es -

que, aan en ausencia de cualquier posibilidad de confusi6n ella 

corre el riesgo de "dilufrse", de perder la mayor parte de su -

magia y de su poder de atracci6n. Este peligro no depende de 

la imitaci6n sea usada en productos inconvenientes o de baja C! 

lfdad. 
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Rangel Medina (9), afirma que de un an&lisis de las -

prerrogativas en que se traduce el derecho del dueño de la marca 

permite confirmar que los citados principios de territorialidad -

y especialidad prevalecen y actuan en ese derecho. 

siguiente: 

En efecto, el derecho sobre la marca consiste en lo -

1) Uso exclusivo, sea en forma directa o por 

medio de licenciatario. 

2) Acción contra terceros, usurpadores, sea 

por imitación de la marca, por su falsifi 

cación o por competencia desleal. 

3) Obst&culos para la concesión de registros. 

4) Acción de nulidad contra registros de mar 

cas iguales o semejantes. 

5) Plazos para impugnarlos. 

Has la exclusividad de usar la marca ser& solo respecto 

a la categorfa de productos que con la marca se ampara y anicamen 

te dentro del &mbito territorial nacional. Aquf, como se pueden~ 

tar, se est&n comprendiendo los principios de territorialidad y -

(9) RANGEL MEDINA DAVID. La Protección de las Marcas Notorias •.• 
Ob.Cit. P&g. 362. 
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f1ca, y no a los negocios en general del productor. 

El tfpico conflicto en relac16n a las marcas, es ese -

entre dos diferentes e independientes usuarios ( o probables usu! 

r1os} del mismo o de la misma o muy similar marca. 

e) El consumidor. 

En relaci6n a la protecci6n del consumidor, Rangel Me

dina (11) afirma que las reglas que el derecho positivo tienen 

establecidas para reconocimiento, adquf sicf6n 1 conservacf6n y e! 

tinc16n de la propiedad industrial, obedece primordialmente, al 

empeno de las autoridades en brindar al pQblico consumidor, me-

dios que le permiten conocer, escoger, seleccionar y adquirir -

los factores de sus necesidades. 

Dice este autor, que todos sabemos que los artfculos -

patentados, que los productos que ostentan marcas registradas y 

que la denomfnaci6n de los establecimientos o que la 1ndf caci6n -

de procedencia de serv1cfos y de mercancfas constituyen por sf -

mismos sendos vehfculos de publicidad para que el consumidor, ya 

{11} RANGEL MEDINA, DAVID. Control de la Publicidad Para Evitar 
Enganos al Consumidor y Competencia Desleal. Ref. Mex. de 
la Prop. Ind. y Art. Ano XVII Nos. 33-34 Enero-Die. 1979 
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especialidad en la marca, mismos que por la notoriedad de la mar 

ca pueden ser superados. 

Arno Blum (10) opina que, el uso exclusivo es otorga

do al propietario solamente con el prop6sito de que identifique -

el producto, sin importar el trabajo invertido o su valor artfsti 

co. 

Dice que su primer objeto, que por mucho tiempo se pen

s6 que era su Onico objeto, era el de identificar el origen de -

los bienes marcados y distinguirlos de todos los dem4s producto-

res. Sin embargo hoy generalmente se admite que la funci6n de 

identificaci6n de los bienes por una marca, no está destinada a -

identificar su origen. Otra no menos importante y qufz4s econ6mi

camente m4s valiosa en la funci6n de la marca, es cuando garanti

za a los ojos del consumidor la calidad uniforme y la composici6n 

de los bienes con ella mircados y generalmente la de promoci6n de 

sus ventas. A menos que la marca se identifique con ella misma, -

o contenga el nombre del productor, el consumidor a menudo ignora 

o no repara en saber quien es el productor. La fama derivada de -

la marca se anexa por sf misma al producto especffico que identi-

(10) BLUM, ARNO. Territoriality of Trademark Rights. Israel Law 
Revfew. Vol. 6. January 1961. Israel. 
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fica, y no a los negocios en general del productor. 

El tfpico conflicto en relaci6n a las marcas, es ese -

entre dos d1ferentes e independientes usuarios ( o probables usua 

rios) del mismo o de la misma o muy similar marca. 

e) El consumidor. 

En relaci6n a la protecci6n del consumidor, Rangel Me

dina (11) afirma que las reglas que el derecho positivo tienen 

establecidas para reconocimiento, adquisici6n, conservaci6n y e~ 

tinci6n de la propiedad industrial, obedece primordialmente, al 

empello de las autoridades en brindar al pQblico consumidor, me-

dios que le permiten conocer, escoger, seleccionar y adquirir -

los factores de sus necesidades. 

Dice este autor, que todos sabemos que los artfculos -

patentados, que los productos que ostentan marcas registradas Y 

que la denominac16n de los establecimientos o que la fndicaci6n -

de procedencia de servicios y de mercancfas constituyen por sf -

mismos sendos vehfculos de publicidad para que el consumidor, ya 

(11) RANGEL MEDINA, DAVID. Control de la Publicidad Para Evitar 
Engaflos al Consumidor y Competencia Desleal. Ref. Mex. de 
la Prop. Ind. y Art. Afio XVII Nos. 33-34 Enero-Die. 1979 



42. 

sea por mimetismo o por convicci6n, se incline por cierto y de-

terminado establecimiento, en donde obtendrá también ciertos y -

determinados artfculos o servicios. 

Debido a esa trascendental misi6n que desempeftan los -

institutos de la propiedad industrial, los mismos no pueden apr~ 

charse como medios para hacer uso indibido de signos, indicacio

nes y leyendas, susceptibles de engaftar a los consumidores, ni -

servir de pretexto para una desleal competencia. 

Galhraith, puntualiza (12) que es sabido que la es-

tructura econ6mica de la civilizaci6n industrial moderna ha de-

terminado la quiebra de una tesis propia de la economfa clásica: 

la de la soberanfa del consumidor. Es este el eslab6n más débil -

de una larga cadena en la cual se alternan proveedores de mate-

rfas primas, productores, intermediarios, distribuidores y vend! 

dores, sfn omitir la sigilosa y exclusiva participaci6n de espe

culadores. 

El coman de lso consumidores, ignora los mecanismos en 

la producci6n, las complejidades de la comercializaci6n, los si! 

(12) Véase ARACAMA ZARROQUIN, ERNESTO D.- los Derechos de Pro 
piedad Industrial Como Instrumentos Para la Defensa del ~ 
Consumidor. Rev. Mex. de la Prop. Inds. y Art. Enero-Die. 
1979 - Pág. 72 y sfgs. 
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temas de evaluaci6n de costos, las fluctuaciones del mercado y -

otros tecnicismos conexos. 

Por otra parte, el mercado de competencia perfecta, 

con sus notas de atomicidad, homogeneidad del producto, libre i~ 

greso de los productores, perfecta transparencia y libre movili

dad de los factores de la producci6n no se da en nuestros dfas,

de ahf entonces que frente a la natural debilidad del consumidor 

resulta necesaria la intervenci6n del estado para tutelar los l! 

gftimos intereses de aquel segOn el principio superior de un bien 

coman. 

En un mercado de competencia imperfecto, como son la -

mayorfa de los mercados actuales, los intereses b&sicos del con

sumidor consisten principalmente en disponer de homogeneidad en 

los productos de transparencia en el mercado, ya que, por lo ge

neral, existe diferenciación entre los productos {real, especial 

o temporal) y los oferentes y los demandantes, no pueden obser-

var con claridad las transacciones del mercado, en otras palabras 

lo que el consumidor necesita es disponer de una pluralidad de -

productos que ~l considere 1d~nt1cos, o por lo menos substituf-

bles y respecto de los cuales pueda tener conocimiento concreto -

de todos los datos significativos. 
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lC6mo contribuyen a esta necesidad del consumidor los 

institutos de la propiedad industrial? 01cho de otra manera, -

lC6mo pueden ellos tutelar los derechos del consumidor? 

Las leyes de marca, si bien orientadas en general, a 

la soluci6n de los conflictos horizontales, es decir, entre co~ 

petidores tienen al respecto una importancia destacada, en cuan 

to permiten evitar el error o engaHo del consumidor sea respec

to de los productos, en sf mismos considerados, sea respecto 

del origen de los mismos. Lo primero, impidiendo el registro o 

el uso de marcas confundibles, respecto de productos que tengan 

las mismas caracterfsticas descriptivas, y lo segundo, impidfe~ 

do el uso o registro de marcas que pudieran inducir al consumi

dor a creer que el producto que compra proviene de determinada -

empresa, cuando, en realidad, proviene de otra distinta que car! 

ce de toda vinculaci6n con la primera. 

Desde luego no es funci6n principal de los derechos de 

propiedad industrial la tutela de los intereses del consumidor.

Estos intereses se hayan directamente protegidos por otras leyes 

relativas a la represi6n de los fraudes, identff1cac16n de mere! 

derfas, metrologfa, sobre producci6n, distr1buci6n y comerc1ali

zaci6n de productos sobre las restricciones al comercio, cuando -

no, por medio de leyes especfffcas, de protecc16n al consumidor -
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como ha ocurrido con las leyes dictadas en los Qltimos anos en 

Costa Rica, M~xico y Venezuela. 

Por lo que respecta a la confusi6n de las marcas, el -

H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Pri

mer Circuito, ha sostenido entre otras cosas la siguiente tesis 

(13): 

"MARCAS, EXAMEN DE LAS.- Cuando se trata de de
terminar si dos marcas son semejantes en grado -
de confusi6n conforme a la fracci6n XIV del ar-
tfculo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, -
(correlativo a la fracci6n XVIII del artfculo 91 
de la Ley de Invenciones y Marcas), debe atender 
se no solo a un análisis minucioso de sus elemen 
tos gráficos, fonéticos, ideol6gicos (es decir, -
a las ideas que sugieran), examinando a las mar
cas parte por parte sino que tambi~n debe aten-
derse a su conjunto, es decir, al efecto que pr~ 

duzcan tomadas globalmente, y de manera importan 
te, es de atenderse a la impresi6n, al efecto -
que puedan producir en el pGblico consumidor al 
primer gol pe de vista o al ser ofdas cuando pro
nunciadas rápidamente, pues no es de suponerse -

(13) R.A. 983/70, Enrique Ortiz Colina.- 10 de Mayo de 1981, 
Unanimidad de votos. Ponente Lic. Guillermo Guzmán Orozco. 
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lisis minucioso y detallado de las marcas de los 
productos que adquiere". 
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AQn cuando esta tesis no se refiere de manera directa 

al problema de las marcas notorias, sus enunciados 5obre el ex_! 

men de las marcas, son v&lidos para ~stas pues .califican los m~ 

dios para producir confusiones en materia marcaria en general y 

la forma como debe reaccionar la autoridad ante este tipo des! 

tuaciones incluyendo las que involucren una marca notoriamente -

conocida. 

4) MARCA FAMOSA Y MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. 

Fern&ndez Novoa (14) afirma que las marcas se regis

tran para ser usadas, o bien surgen espont&neamente en el tr&fico 

econ6mico por consecuencia de su utilfzaci6n. El destino normal -

de la marca es por lo tanto.la utilizaci6n: el empleo del signo 

en el mercado para diferenciar los productos o servicos del em-

presarfo. 

(14) FERNANDEZ NOVOA, CARLOS. El Relieve Jurfdfco de la Noto
riedad de la Marca. Revista de Derecho Mercantil No. 112 
Abrfl-Junfo 1969 Madrid, Espana, P&g. 174. 
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Ahora b1en, el uso de la marca puede revest1r d1versos 

grados. Junto a las marcas escasamente ut111zadas, ex1sten en el 

tr4f1co econ6mfco marcas medfanamente utilizadas y marcas fnten

samente utilizadas. Estas marcas, es decir, las intensamente uti 

lizadas son a las que en el presente estudio se dedica especial -

atenci6n. 

Sigue diciendo Fern4ndez Novoa, que una marca se utili 

zar& intensamente cuando en el mercado se instroduce un elevado -

namero de artfculos dotado de tal marca; o bien cuando la marca -

es objeto de amplfas y reiteradas campaHas publicitarias. Siempre 

que de uno u otro modo una marca se utilfce intensamente en el -

mercado, esta marca acabar& por convertirse, la m4s de las veces 

en una marca "notoriamente conocida" (o"notoria"). De marca no

toria debe hablarse cuando el uso intenso de la marca por parte -

de la empresa se ha traducido en la difusi6n de la marca entre -

el pOblico de los consumidores. En el origen de la notoriedad de 

la marca se encuentra siempre un uso intenso: publicidad, oferta 

o venta de artfculo de marca y venta efectiva. Pero para que la 

notoriedad surja es preciso que el uso desemboque en un resulta

do: que la marca intensamente usada, sea reconocida en el merca

do como signo indicador del origen empresarial de la mercancfa.

Adem&s del uso la notoriedad presupone una determinada actitud -

del pablico de los consumidores frente a la marca; el pablico ha 
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de contemplar en la marca el signo que distingue una clase de -

mercancfas en atenci6n a su origen empresarial (15). Sin la par 

ticipaci6n de los consumidores una marca no puede adquirir el 

atributo de la notoriedad: el pOblico de los consumidores es un 

protagonista activo en el proceso de 1n1ciaci6n y posterior con

sol idaci6n de la notoriedad de la marca. 

De lo hastaaquf dicho se desprende que la marca es no

toria cuando goza de difusi6n entre el pOblico de los consumido

res. La d1fusi6n en el tr&fico econ6mico es el presupuesto de la 

notoriedad de la marca. Pero indudablemente la difusi6n o 0o 

que es igual) el conocimiento de la marca por parte del pOblico -

consumidor no constituye una pauta excesivamente precisa para d! 

militar la figura de la marca notoria. En efecto, la difusi6n -

de la marca puede referirse tanto al pOblico en general como al 

cfrculo de los consumidores (o compradores potenciales) del g~

nero de mercancfas a los que se aplica la marca correspondiente. 

Dos son por tanto los criterios a los que cabe acudir 

a la hora de determinar la dffusi6n de una marca¡ la marca ha -

de ser conocida por la totalidad del pGb11co, o bien ha de ser 

(15) KRAYENBUHL.- Essa1 sur le Droit des Marques, Laussanne, 
1946. P!g. 91 Cit. Por Fern5ndez Novoa. El Relieve •.• Ob. 
Cit. P5g. 174. 
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conocida tan solo por aquel sector, m&s o menos extenso del pQbli 

co que consume o compra mercancfas iguales o similares a aquellas 

que portan la marca correspondiente. Pues bien, para atribuir a -

una marca el caractP.r de notoria basta que concurra el requisito -

menos riguroso de lo seHalado: es suficiente que la marca goce de 

difusi6n en el cfrculo de los consumidores interesados en la ad-

quisici6n de productos idénticos o semejantes ~ aquellos que lle

van sobre sf tal marca. No se exige en cambio la difusi6n de la -

marca entre el pQblfco en general. Tal dffusi6n ser&, por el con

tratio inexcusable para otor~ar a la marca el caracter de "reno! 

brada": la marca es renombrada cuando es conocida por la totali

dad de los habitantes de un territorio. De esta suerte la marca -

notoria y la marca renombrada se diferencian claramente en sus -

presupuestos: la notoriedad presupone la difusi6n en el cfrculo -

particular de los consumidores del pertinente género de productos, 

al ,paso que en el renombre presupone la difusi6n entre el pQbli

co en gener~l. Uno y otro tipo de marcas se distinguen también -

nftidamente en cuanto a su régimen jurfdico. La marca renombrada 

debe gozar de una protecci6n que va m4s alla del principio de e! 

pecialidad de la marca: se aspira otorgar al titular de la marca 

renombrada un jus proh1bendi que puede ejercitarse en el caso -

que la marca se aplique a mercancfas distintas de aquellas para -

las que fue inscrita. Como vamos a comprobar, no son tan radica

les, en cambio, las consecuencias Jurfd1cas que se anundan en --
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torno a la figura de la marca notoria. 

De lo expuesto se sigue que marca notoria es sin6nimo 

de marca conocida por el sector de los consumidores del g~nero -

de mercancfas al que se aplica la marca correspondiente. La no~ 

toriedad de la marca depende, en definitiva, del grado de difu-· 

si6n de la misma en el respectivo sector de los consumidores. El 

grado de difusi6n puede ser mayor o menor; y (lo que es más im-

portante) una misma marca puede tener a lo largo de su existencia 

un mayor o menor grado de difusi6n. Efectivamente esta es una -

de las caracterfsticas de la marca notoria dentro de su existen

cia: su fluctuaci6n ya que oscilan dependiendo de las circunstan 

cias que se den a lo largo de su existencia. 

Es indudable (16) que a medida del grado de difusi6n 

de una marca aumenta o disminuye, aumenta o disminuye correlati· 

vamente la notoriedad de la marca. Lejos de ser una figura está

tica, la marca notoria es una figura dinámica: la notoriedad con! 

tituye por su propia naturaleza, una situaci6n oscilante, porque 

su fundamento (la actitud de los consumidores hacia la marca) e! 

tá sujeto a constantes variaciones. En las diversas etapas de su 

(16) FERNANDEZ NOVOA, CARLOS. El Relieve •.• Ob.Cit. Pág. 178. 
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vida, una misma marca puede ascender o descender en la escala de 

la notoriedad. En el supuesto de una marca registrada para dis-

tinguir diferentes clases de mercancfas, puede ocurrir, adem4s,

que la marca alcance notoriedad Onicamente respecto de una clase 

de mercancfas. Asf suceder! cuando el titular registral utiliza -

intensamente la marca tan solo en relaci6n con una de las clases 

de mercancfas para las que la marca habfa sido inscrita. En la -

práctica se hace esto toda vez que de acuerdo con la clasificaci6n 

del reglamento, es más f!cil proteger la notoriedad alcanzada -

por la marca en una de sus clasificaciones, teniéndola registra

da en varias clases, ya que si se tiene registrada en una sola -

es m!s diffcil atacarla cuando es usada por un tercero bien sea 

para productos idénticos y semejantes o no idénticos ni similares, 

por las lagunas que se pueden presentar en la ley a lo largo del 

procedimiento administrativo ante la autoridad correspondiente. 

La marca notoria goza de un régimen jurfdico singular 

y privilegiado. El empresario titular de una marca notoriamente 

conocida se ve asistido por un conjunto de facultades que no p~ 

see el empresario titular de una marca simplemente usada. En la 

esfera jurfdica la notoriedad de la marca desencadena, en mayor 

o menor medida una serie de consecuencias peculiares. 

En relaci6n a la notoriedad, SepOlveda señala que el -
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concepto clSsico de la marca de fSbrica o de comercio se ha vis

to afectado, en la doctrina y en la prSctica por la presencia de 

una nueva categorfa de marcas que reclaman privilegios propios y 

que pretenden revolucionar todas las categorfas tradicionales --

(17). 

En lo que concierne al origen del concepto de "noto-

riedad" Sepülveda firma, que ya desde principios de siglo se h! 

zo notar que el formulismo puro no producfa buenos resultados y 

que era menester remozar el derecho de las marcas en presencia -

de situaciones nuevas, creadas por el decidido progreso del in

tercambio mercantil internacional. Se percibi6 desde entonces -

que las leyes de las marcas no deben constituir un instrumento -

de despojo, ni tampoco un vehfculo de explotaci6n ilfcita al p~ 

blico. Por ell¿ fue que observando con repugnancia que los sis

temas legales dejaban la oportunidad para que alguien pudiera -

apropiarse indebidamente de los signos de propiedad industrial -

de otro, fue propuesto el reconocimiento de una verdadera pose

ci6n personal sobre la marca cuando esta fuera conocida, aan -

cuando ella no se registrase. 

Este autor menciona una diferencia entre la marca n~ 

torta y la marca renombrada, aunque a esta Olt1ma ~l la llama -

(17) SEPULVEDA, CESAR. La Discusi6n.sobre las llamadas Harcas 
Notorias o Marcas de Gran Renombre. Ref. de la Fac. de -
Derecho de la U.N.A.M. Tomo VIII. No. 29 Enero-Marzo 1968. 
P&gs. 28, 29 y 30. 
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de gran fama o supernotoria diciendo al respecto: 

1) La marca notoria propiamente dicha o sea aquella -

para amparar mercaderfas id~nticas o de un g~nero similar, a 

las que se refiere el Artfculo 6 Bis, de la Convención de la 

Unión realizada en Londres.(Qltima revisión de Estocolmo, 1967). 

2) La marca de gran fama, o "supernotoria", o sea ~u! 

lla que se debe proteger en lfneas de productos diferentes. 

Para Rangel Medina (18) la notoriedad es el conoci-

miento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimie~ 

.to no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que

incluye informaciones sobre las cualidades, caracteffsticas y -

uso de los productos que la llevan. La notoriedad es lo que per 

mite a una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores. 

Tambi~n afirma este autor que es por referencia al -

pQblico como se puede saber que una marca es notoria o noJ ya 

que la notoriedad es una prueba resplandeciente de la notorie

dad de la marca, porque significa que la marca ha tenido un --

(18) RANGEL MEDINA,DAVID.- La Protección de las Marcas Notorias •.. 
Ob. Cit. Pág. 366. 
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gran éxito y ha sido apreciada por la clientela. 

Los diferentes presupuestos en que descansa la marca (19) 

notoria y la marca renombrada son claramente expuestos por Becher. 

Este autor critica la tesis que para otorgar a una marca el carac

ter de renombrada estima suficiente la difusi6n del signo entre el 

cfrculo de los consumidores; en este caso solo cabe atribuir a la 

marca el caracter de notoria. El propone por su parte, el siguien

te concepto de marca renombrada: "Es renombrado lo que es conocido 

por el conjunto de habitantes de cierto territorio (sean clientes, 

amigos o enemigos, y sin d1stinci6n de edad, cultura, clase o par

tido). Por consiguiente, una marca es renombrada cuando forma par

te del lenguaje usual y corriente de un pueblo para designar un o~ 

jeto bien determinado y preciso." 

Parece tener raz6n Roubier (20) al afirmar que debe, sin 

embargo, destacarse que la doctrina y la jurisprudencia ~onfunde~ 

con relativa frecuencia, la marca 'notoriamente conocida y la marca 

renombrada". La confusi6n entre ambos tipos de marcas es clásica 

entre la doctrina y la jurisprudencia francesa. En relac16n a este 

Oltimo punto dice que la marca notoriamente conocida debe proteger 

(19) BECHER, - Der Schutz der BerhUm ten Marke "Grur", 1951 Págs. 
489 y sigs. Cit. por fdez. Novoa. El Relieve Jurfdfco ..• Ob. 
C1t. Pág. 176 y 177. 

(20) ROUBIER.- Le Droft de la Propriété Industrfelle, Tomo II, Pa
rfas 1954 No. 26 Pág. 568 Cit. por Fdez. Novoa El Relieve 
Págs. Ob. Cit. Págs. 176 y 177. 



55. 

se incluso cuando el signo se emplea en re1ac16n con productos -

distintos de aquellos para los que fue inscrito. Baeumer (21) 

subraya acertadamente que tanto la sentencia como la doctrina 

que comenta el caso "Pontiac", llevado ante el Tribunal de Apel! 

ci6n de Parfs de 8 de Diciembre de 1962, no establece las debi-

das distinciones entre la marca notoria y la marca renombrada. 

La distinción es de importancia pues los efectos jur! 

dices que surgen de uno y toro caso diferir&n dependiendo de si 

el signo es simplemente notorio o bien renombrado. 

(21) BAEUMER.- Gewerb11cher Rechtsschutz und Urheberrecht.
lnternationaler Teil. Cit. por Fern&ndez Novoa, El Re-. 
lieve Jurfdico ,,, Ob. C1t, P&g. 177. 



CAPITULO 1I1 

LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL CONVENIO DE PARIS PARA 
LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

1) Antecedentes del Artfculo 6 Bis CUP. 

56. 

Después de un trabajo preparatorio realizado en 1873 y 

1878, el Convenio fue redactado en una conferencia diplomática -

de Parfs (1) el ano 1880, firmado, con un protocolo final adi

cional por 11 estados (2). En una conferencia similar el ano --

1883 y rat1fi cado por esos estados en 1884 (3). Entró en vigor -

un mes después del depósito de los instrumentos de ratificaci6n -

el 7 de Julio de 1884. 

El Convenio especificaba que los Estados contratantes 

se constituian en Unión para la protecci6n de la Propiedad In-

dustrial, una construcci6n jurfdica cuyas consecuencias se exa

minan en el citado texto de Bodenhausen. 

(1) G.H.C. 80DENHAUSEN.- Gufa para la Ap11caci6n del Convenio de 
Parfs para la Protecci6n de la Propiedad Industrial, Revisa
do en Estocolmo en 1967. VIRPI, 1961, Ginebra, Suiza, P4g. 9. 

(2) Bélgica, Brasil, Espana, El Salvador, Francia, Guatemala, Ita 
lia, Pafses Bajos, Portugal, Servia y Suiza, véase Bodenhausen 
Gufa .•. Ob. Cit. P4g. 9. 

(3) Depositaron al mismo tiempo instrumentos de adhesión Ecuador, 
El Reino Unido y Tunez.- Véase Bodenhausen, Gufa ... Ob.C1t.-
P4g. 9. 
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Desde el comienzo (Art. 14) prevfa la celebrac16n de -

conferencias per16dicas de Revis16n a fin de introducir en ~1 m! 

joras destinadas a perfeccionar sus sistemas. Esas conferencias -

se celebraron en Roma en 1886, en Madrid en 1890 y 1891, en Bru

selas en 1897 y 1900, y en Washington en 1911, pero como los te~ 

tos adoptados en esas ocaciones no están ya en vigor, se proce

di6 a nuevas revisiones del Convenio en la Haya en 1925, en Lon

dres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967. 

2) LA REVISION DE LA HAYA. 

La Conferencia que tuvo lugar en la Haya, el afto de --

1925 para revisar y modernizar el texto de la Convenci6n de Pa-

rfs de 1983, consider6 la propuesta, de la Conferencia de Exper

tos Tficnicos para el estudio de la competencia desleal, reunida -

en Ginebra del 5 al 10 de Mayo de 1924, haci~ndola suya, modifi

cando las frases "impedir el registro" y "proveer la nulidad",-

por "rehusar" o "invalidar", ya consagrados desde hacfa largo -

tiempo en la terminologfa del Artfculo 60. de la Convenci6n de -

de la Un16n, y agregándole a propoc1si6n de la Gran BretaHa, que 

la nu11ficaci6n podrfa hacerse de oficio (4). 

(4) SEPULVEDA, CESAR.- La Discusi6n Sobre ••. Ob.Cit. Págs. 29 
y siguientes. 
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El Artfculo que sal16 de la rev1s16n de La Haya qued6 

ARTICULO 6 BIS.- Los pafses contratantes se com 
prometen a rechazar o invalidar, ya sea de ofi-
cio si la legislac16n del pafs lo permite, y a -
pet1ci6n del interesado, el registro de una mar
ca de f4brica o de comercio que fuese la reproduf 
ci6n o la imitaci6n susceptible de causar confu
si6n, de una marca que la autoridad competente -
del pafs del registro estimare ser ahf notoria-
mente conocida por ser ya la marca de un juris-
diccionario de otro pafs contratante y utilizada 
para productos del mismo g~nero o de un g~nero -
semejante. 

Se deber& conceder un plazo mfnimo de tres anos -
para reclamar la cancelac16n de esas marcas. No 
se fijar! plazo para pedir la cancelacf6n de las 
marcas registradas de mala ff. 

3) Desarrollos posteriores a la revisf6n de 1925. 

La gran innovaci6n contenida en esta dfsposici6n -que 

no ha merecido la debida atenci6n en la literatura de la Propi! 

dad Industrial- consiste en proporcionar un nuevo fundamento en 

en derecho de marcas. Adem4s el derecho formalista, es decir, -

que da el registro y el derecho que concede el uso contiene un 
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nuevo e importante tftulo: la notoriedad (5). De acuerdo con e~ 

ta norma el dueno de una marca notoriamente conocida, en un pafs, 

puede invalidar un registro hecho ahf, sin necesidad de efectuar, 

a su vez nfngan dep6sito. Ello lo puede realizar en un plazo de -

tres anos de registrada la marca. O bien, tiene en su favor, sin 

obligaci6n de realizar gesti6n alguna la ventaja de que la admi

nistraci6n local rechace el registro de una marca. sobre la base 

que confluye sobre la marca notoria. 

En la pr!ctica lo que sucede es que si las marcas que -

son notorias en el extranjero. y no se tiene el debido cuidado -

de registrarlas en determinado pafs o territorio, se corre el -

riesgo de que se diluyan por el intenso uso que hace de esas mar 

cas notorias un tercero, bien sea en artfculos id~ntfcos y simi

lares. o bien no id~nticos ni semejantes. Esto sucede ya que el 

tercero puede registrar la marca en su pafs de origen cuando la 

marca en cuesti6n empieza a alcanzar en su pafs de origen el ca

r!cter de notoria, sobre todo si se tienen en cuenta. ciertos -

factores como la publicidad, que hace que una marca alcance el -

car4cter de notoria en un plazo relativamente corto. 

(5) SEPULVEDA, CESAR.- La Discusi6n .•• Ob.Cit. P4g. 30 y sfgs. 
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Modfffcado el convenio en las conferencias de revisf6n 

de Londres en 1934 y de Lfsboa 1958, en la prfmera se adfcfon6 -

la parte final del p4rrafo primero, estipulando: 

"Ocurrir& lo mfsmo cuando la parte escencial de 
la marca consftuye la reproducci6n de una marca 
notoriamente conocida o una imitaci6n suscepti
ble de crear confusf6n con Asta". 

En esta conferencia de Londres, la propuesta norteame

ricana fue vista con desconfianza, pues se entendfa como. una in

debida aspiraci6n de obtener para sus nacionales ventajas excesi 

vas en todos los pafses, pero la verdad es que representa una r~ 

capitulaci6n ordenada y precisa de las normas que'Ci!ben regular -

la indebida apropiaci6n de las marcas de otro, y constituye el -

fruto de una trfste y copiosa experiencia (6). Asf como por - -

ejemplo el par4grafo cuatro est4 revestido de una gran suma de -

sentido pr4ctfco y previsor. 

En la conferencia de Lfsboa el artfculo fue objeto de 

una discusi6n detallada y su ap11cac16n, que antes se referfa 

Qnfcamente a la denegaci6n o cancelac16n del registro de una mar 

(6) SEPULVEDA, CESAR.- La Dfscus16n ••• Ob. Cit. P4g. 30 y sigs. 



61. 

ca que entra en conflicto con otra notoriamente conocida en el -

pafs de que se trate, se extendi6 a la prohibic16n de uso de la 

marca mencionada en primer lugar. 

El plazo para pedir la anulaci6n de una marca se exte~ 

di6 de tres aftos a cinco. 

4) LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO. 

A partir de un decreto promulgado el 11 de Diciembre -

de 19D3, México se haya adherido al Convenio de Parfs para la -

Protecci6n de la Propiedad Industrial, cuyas disposiciones, des

de entonces y hasta el momento acutal, forman parte integrante -

del Derecho escrito Mexicano, de conformidad con lo dispuesto 

por el artfculo 133 de la Constituci6n, que da a los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren -

por el presidente de la repQblica, con aprobaci6n del senado, el 

rango de suprema ley de la repQblica (7). 

La Qltima revis16n del convenio adoptada en Estocolmo -

el 14 de Julio de 1967, es la vigente en México, raz6n por la --

(7) RANGEL MEDINA, DAVID.- La Protecci6n de las Marcas Notorias •.. 
Ob. Cit. pags. 369, 370. 
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cual, en cumplfmfento al artfculo 6 Bfs de este tratado, M~xfco 

es U obligado: 

mo sigue: 

- A NEGAR el registro de la marca que sea fgual 

o semejante a otra notoriamente conocida. 

- A NULIFICAR el registro que indebidamente h&ya 

sido conferido respecto de una marca notoria. 

- A PROHIBIR el uso indebido de una marca notoria. 

5) EL ARTICULO 6 BIS TEXTO ORIGINAL. 

El Artfculo 6 Bis CUP, en su texto .actual es tal y co-

1) Los pafses de la Uni6n se comprometen, bien 
de oficio. si la leg1slaci6n del pafs lo permi
te, bien a fnstancfa del interesado, a rehusar -
o invalidar el registro y a prohibir el uso .d~ 

una marca de f4br1ca o de comercfo que constit~ 
ya la reproducci6n, im1taci6n o traduccf6n. - .
susceptibles de crear confusi6n 1 de una marca -
que la autoridad competente del pafs del regis
tro o del uso estimare ser ahf notoriamente co-



nocida como siendo ya marca de una persona que -
pueda beneficiarse del presente Convenio y utili 
zada para productos idénticos o similares. Ocurrí 
r4 lo mismo cuando la parte escencial de la marca 
constituya la reproducci6n de tal marca notoria-
mente conocida o una imitaci6n susceptible de -
crear confusi6n con ésta. 

2) Deber& concederse un plazo mfnimo de cinco -
anos a partir de la fecha de registro para recl! 
mar la anulac16n de dicha marca. Los pafses de -
la Uni6n tienen la facultad de prever un plazo -
en el cual deber& ser reclamada la prohibici6n -
del uso. 

3) No se fijar! plazo para reclamar la anulaci6n 
o la prohibici6n de uso de las marcas registra-
das o utilizadas de mala fé. 

63. 

Una de las cuestiones que se plantean en relaci6n a e~ 

te artfculo, es que se puede considerar "autoejecutivo", por lo 

menos en los pafses que admiten tal posibilidad, por otra lado -

la disposici6n se refiere Qnicamente a las marcas de f4brica y -

de comercio y no a las marcas de servicio, por lo cual los cita

dos miembros no estan, por lo ~nto obligados a aplicarla a las -

marcas de servicio, pero tienen libertad al hacerlo en situacio

nes an4logas. 



64. 

En efecto, dependiendo de la ley sobre Propiedad Indui 

tr1al, aplicable al caso concreto en concordancia con el artfculo 

6 Bis del CUP el criterio de las autoridades administrativas, pu! 

de ampliarse en la soluci6n de un conflicto sobre todo trat~ndose 

de dos intereses surgidos por una marca que ha logrado notoriedad 

en el mercado. El mismo artfculo se refiere en concreto a marcas -

utilizadas para productos id6nticos y similares, pero en la pr~c

tica tal criterio se amplia. 

6) LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

La Ley de Invenciones y Marcas no se refiere o no alu

de en concreto al artfculo 6 Bis CUP ni a la instituci6n de la -

marca notoria, pero analizando el Artfculo 147 Fracc. II, dice 

que: "el registro de una marca es nulo cuando la marca sea id~!!. 

tica o semejante en grado de confusi6n a otra que haya sido usa

da en el pafs con anterio~idad a la fecha legal de la marca re-

gistrada, aplicada a los mismos o similares productos o servi- -

cios, siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso com-

pruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el pafs con -

anterioridad a la fecha de uso declarada por el que la registr6." 

La Fracc. III del mismo precepto legal seliala que ''tambUn es nu

lo el registro cuando la marca se ha venido usando con anterior! 
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dad en el extranjero, en la misma hip6tesis de la fracci6n ante

rior, y adem&s del uso existe el registro y reciprocidad al res

pecto". En este caso el plazo para ejecutar la acci6n de nulidad 

es de seis meses, de acuerdo con el último p&rrafo del artfculo -

147. En el caso de la fracci6n II se cuenta con el plazo de un -

año para ejercitar la acci6n de nulidad, contado a partir de la 

publicaci6n del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas. -

Cabe señalar que por lo general no se sabe en qué momento se en

cuentra a disposici6n del público, la citada gaceta. 

Las disposiciones del artículo 147 fracciones 11 

y III son de aplicaci6n para todo tipo de marcas -incluyendo las 

notorias- pero ello no constituye un régimen de protecci6n de -

protecci6n a la marca notoria. El artículo 147 fracci6n 11 y III 

confirma que el uso previo en México o en el extranjero es una -

fuente de derechos -en oposici6n a los que surgen del registro-

pero en ellos no se contiene la doctrina de la marca notoriay m~ 

nos de aquellas que se hayan obtenido de mala fé; pues la Ley de 

Invenciones y Marcas establece un plazo para pedir la nulidad 

(1 año 6 5 meses) en tanto que el CUP no establece plazo alguno -

para solicitar la nulidad de un registro relativo a una marca n~ 

toria cuando ésta se obtuvo de mala fé. En todo caso la nulidad -

habr& que apoyarla en el artículo 147 Fracc. en concordancia -

con el artfculo 91 Fraccs. XX y XXI L.I.M. y 6 Bis y/o 10 Bis CUP. 



CAPITULO IV 

EFECTOS OE LA PROTECCION DOMESTICA E INTERNACIONAL DE LA 

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 

1).- El Registro de la Marca como Fuente de Derecho. 

A este sistema también se le conoce como sistema -

atributivo y consiste en reconocer solo como marcas v4lidas y 

dignas de protecci6n a las que se han registrado cubriendo t~ 

das las formalidades establecidas por el Estado (1). 

El fen6meno queda expuesto en los siguientes tér

minos: Cuando el signo force los requisitos legalmente exigf 

dos y el interesado manifiesta con la solicitud su voluntad 

de utilizarlo para distinguir productos propios surge a su 

favor el derecho de obtener el registro; el registro consu

ma este derecho y fundamenta el derecho a la marca, que por 

(1) SEPULVEDA, CESAR.- La discusi6n sobre las llamdas .•. 
Ob.Cit. P4g. 29. 

66. 



ello es creado a virtud de la decisi6n del organismo regis

tra 1. 

Antes de adquirir derechos definitivos sobre la -

marca, el solo hecho de solicitar una marca ya confiere cie! 

to derecho: el de prioridad. En igualdad de condiciones, es 

decir, en estado de simple solicitud, tiene derecho a la con 

ces16ñ de la marca el que primero la solicit6, primero la 

adopt6. Pero la exclusividad real, el derecho de oponerse al 

uso de marcas semejantes, emerge del hecho de la concesi6n -

del titulo, si no hay titulo no hay exclusividad. 

Este sistema se conserva!n Jap6n (2) en donde los 

derechos de marcas de f&brica entran en vigor solo mediante 

el registro y quien primero presenta su solicitud y su regi2_ 

tro. Si una persona que empez6 a usar la marca y la ha est! 

do usando desde entonces, es posterior a otra en presentar -

una solicitud de un registro, estar& obligada a descontinuar 

el uso de la marca, aún si el primer solicitante no ha empe

zado a usarla. Esta es la regla de aplicaci6n general, que -

cuenta entre sus excepciones el caso de las marcas notorias. 

67. 

(2) RANGEL ORTIZ, HORACIO.- El uso de la marca y sus efectos 
Jurldfcos. M~xfco, D.F., 1980 p&gs. 59 y 60 
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2) EL USO DE LA MARCA COMO FUENTE DE DERECHO. 

SepQlveda firma (3) que este sistema, llamado declara

tivo, acepta sin ulterior declaraci6n del intersado de que ha -

adoptado tal o cual signo como marca. 

Una de las caracterfsticas del sistema declarativo (4) 

es que quien primero usa la marca es quien tiene mejor derecho -

sobre ella; de la cual se desprende que el creador de una marca -

puede prescindir del dep6sito inmediato; puede deportarlo despu~s 

de haberla usado un tiempo, sin que el derecho sobre la marca su

fra menoscabo. 

El dep6sito de la solicitud solo establece la presun-

ci6n de que el so1 ic1tante es el verdadero ti tul ar de los dere-

chos, presunci6n que puede ser destruida por medio de pruebas. 

Horacio Rangel (5) sellala que el uso y el registro del 

signo mercantil no son dos mundos incomunicados. Dfce que entre 

uno y otro se establecen relaciones estrechas. La cuest16n pue

de ser resuelta con muy diferentes criterios. La doctrina sefta-

(3) SEPULVEOA, CESAR. La Discusi6n ... Ol>.C1t. P4g. 29 
(4) RANGEL ORTIZ, HORACIO.- El Uso de la Marca •.• Ob. Cit. 

P4g. 60. 
(5) RANGEL ORTIZ, HORACIO.- El Uso de la Marca ••• Ob. Cit. 

P&g. 60 y sigs. 



69. 

la en ese sentido la posibilidad de organizar la protecci6n ju

rfdica en uno de estos sistemas. En primer lugar considerando el 

uso como el modo originario y propio de adquirir el derecho so-

bre el signo de tal modo que el registro del signo no sea otra -

cosa que una formalidad que signifique solo la presunci6n del d! 

recho. Segan Baylos Carroso (6). en este sistema la inscripci6n -

del signo no serfa necesaria para a:lqui rfr el derecho, ni por sf -

misma resultarfa suficiente. El registro del signo tendrfa Gnic! 

mente un valor declarativo y cabrfa decir que este sistema no -

responde ya de modo estricto a nfngGn ordenamiento jurfdico vi-

gente, pues en las más diversas legislaciones del signo en un r~ 

gistro público, constituye hoy el presupuesto de la protecci6n. 

Sigue diciendo Rangel Ortiz que cuando se dice que el 

uso del signo es un modo de adquirir el derecho sobre signos me~ 

cantiles, lo que quiere expresarse no es que baste el uso para -

que nazca el derecho exclusivo de propiedad industrial, sino que 

el uso anterior de ese signo por parte de otro industrial o co~

merciante en determinada circunstancias, puede impedir que nazca 

válidamente el derecho exclusivo a favor de otro titular regis-

tral posterior. 

(6) Citado por RANGEL ORTIZ, HORACIO. El Uso de la Marca ..• 
Ob. Cit. PSg. 60. 
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• 
3) EL USO COMO ANTECEDENTE DE LA NOTORIEDAD. 

Yarbrough explica hasta donde es f4cfl comprender la -

posfbflidad de que actualmente un nombre comercial, una marca, -

un sfgno, puedan en poco tiempo alcanzar tal relieve y tal noto

riedad que este problema es llevado de paso frente a los tribun! 

les correspondientes. Asf dice (7). 

"El fen6meno de la publfcfdad nacional masiva ha hecho 

quiz4s el factor m4s importante de mercado en el nombre actual -

o asociaci6n marcaria al lado de probables clientes, en lugar -

de la calidad respectiva o precfo de los productos y servfcfos.

~a posibilidad de una r4pida expans16n en la actividad comercial 

en estos dfas de negocios a lo largo de la naci6n y de organfza

cfones "en cadena", se adhiere al del nombre comercial o una mar 

ca. Lo que en un principio era un negocio local, operando en una 

ciudad, pronto puede encontrar para proliferar en otras ciudades, 

en su estado irresistible, una inversi6n, la cual siendo prove-

chosa en un solo estado, a menudo alienta una amb1ci6n que llega 

a ser una empresa nacional o internacional. 

(7) YARBROUGH, FLETCHER.- Protection of Territorial Rfghts in 
Corporate Names and Trade Names. The Business Lawyer. Vol. 
XIX No. 4, July 1964, Chicago, Illinofs, Plg. 925. 
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El nombre que una sociedad usa para designar sus pro

ductos o servicios, sea en la raz6n social o nombre comercial,

logrado por el uso relacionado con una parte de su negocio, o -

una sucursal, éstos pueden alcanzar gran valor. Pero len qué -

!rea geogr4fica o terrotorio tiene una empresa el derecho excl~ 

sivo a explotar ese valor para prevenir el uso de su nombre co

mercial, el uso de sus marcas de producto o marcas de servicio -

por un tercero?". 

En relaci6n a este sistema expondremos el sistema al~ 

m4n por considerar éste al uso como una fuente de nacimiento -

del derecho sobre la marca. 

Cabe señalar al respecto que este sistema considera -

tambi~n al registro como una fuente de nacimiento del derecho -

sobre la marca, pero en la pr4ctica entra en coalici6n con el -

sistema de uso como se ver! m4s delante. 

En el ordenamiento alem4n, el nacimiento del derecho 

sobre la marca se subordina a la inscripci6n del signo en el -

correspondiente registro (8). Una vez inscrito el signo en el 

(8) FERNANDEZ NOVOA, CARLOS.- El Nacimiento del Derecho Sobre 
la Harca. Revista de Derecho Mercantil. Vol. XLII. No. 102, 
Oct-D1c. 1966. Madrid, Espalla. Plg. 190. 
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registro, el empresario adquiere un derecho sobre la marca que le 

legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo que otros e~ 

presarios la utilicen con el fin de destinar mercaderfas iguales -

o semejantes.El empleo efectivo de la marca no es requisito del -

nacimiento del derecho correspondiente porque la ley considera s~ 

ficiente el prop6sito o voluntad de utilizar el signo cuyo regis

tro se solicita. El ordenamiento alem4n se limita a conceder al -

titular de una marca registrada la posibilidad de usarla en el -

ejercicio de su empresa. No coacciona al empresario, sfno que me

diante el otorgamiento de un derecho de exclusiva le estimula pa

ra convertir la marca en uno de los valores Intangibles sobre los 

que es posible asentar la empresa. 

De lo anteriormente asentado se desprende, que en el -

sistema de propiedad alem4n est4 la protecci6n que se da a la -

marca que una vez que alcanza la notoriedad en el tr4ffco econ6-

mico adquiere a su alrededor una protecci6n que en determinado -

momento le sirve para evitar el uso por terceros de la marca en 

cuest16n. 

La ley alemana concede protecci6n a cualquier medio -

distfntfvo de mercaderfas (Ausstattung) con tal que haya alcanz! 

do notoriedad en el tr4f1co econ6m1co. La forma distintiva o Au~ 

stattung es una figura de amplios contornos que entre otras mod! 
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lidades comprende la manera caracterfstica de presentar las mer 

caderfas (embalaje, recipiente o formato); la frase publicita-

ria y la marca o signo distintivo de la mercaderfa strictu sensu. 

De donde se sigue que a trav~s de la instituci6n de la Ausstat

tung tienen cabida en el derecho alem!n las marcas no registra

das, aparece asf Junto con la marca cuyo nacimiento se somete a 

requisitos formales (instrucci6n) la marca nacida espont!neamen 

te. Esta al tima solo es protegida en la zona en que se utiliza -

y en tanto es efectivamente empleada. 

T~ngase en cuenta el caso de la marca Mercedez que a~ 

tualmente ampara determinado tipo de vehfculo y ya con anterio

ridad exist1an en el mercado europeo m!quinas de escribir y cal 

zado amparados por el mismo nombre y que por la fuerza y efect! 

vidad lograda en el mercado por aquella ~stas fueron desplaza-

das. 

Ahora bien, en este punto conviene notar una importan 

te diferencia entre el sistema franc~s y el alem!n. En el prim! 

ro se proteje a la marca no regfstrada en atenci6n al simple -

hecho de ser usada. Por el contrario, en el sistema alem!n para 

que una marca no registrada goce de protecci6n, adem!s del uso 

es fundamental que la marca alcance notoriedad en el mercado. -

Con raz6n se ha dicho respecto del derecho alem!n que asf como -
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en el caso de la marca registrada ofrece al titular la posibili

dad de convertirla en valioso instrumento de su empresa, en el -

caso de la marca no registrada se premia en cambio al empresario 

que ha cimentado ya la buena fama del signo distintivo. 

De lo anterior se deduce la posibilidad de que sobre -

un mismo signo distintivo recaigan derechos exclusivos de dife-

rente contextura. Un derecho de marca nacido como consecuencia -

de la inscripci6n registrada del signo y un derecho (Ausstattung) 

nacido por consecuencia de la vigencia del signo en el tr!fico -

econ6mico. Cuando esto ocurra entrar!n en colisi6n la marca re-

gistrada y la Ausstattung. La Ley no contempla ni, por lo mismo -

resuelve este conflicto. La laguna legal ha sido, sin embargo, -

colmada por la jurisprudencia y la doctrina, las cuales han sol~ 

cionado el citado conflicto con criterios que ha variado a lo -

largo del tiempo. Asf en una primera etapa se mantuvo que la mar 

ca registrada era un derecho de rango superior a la Ausstattung, 

por lo cual el conflicto entre ambos derechos se resolvfa en fa

vor de la marca registrada incluso en el caso de que el titular -

registra! hubiese realizado la inscripci6n con el prop6sito de -

aprovecharse de la buena reputaci6n de una Ausstattung anterior. 

Posteriormente esta concepci6n fue reemplazadl por la tesis que -

atribuye idéntico rango a ambos casos. Acutalmente se sostiene -

que el conflicto debe solucionarse de acuerdo con la regla de --
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prioridad. Si un signo habfa logrado imponerse en el tr4ff co co

mo distintivo de los artfculos de un empresario, este podr4 1m-

pugnar y dejar sin efecto la posterior inscr1pci6n registra! de 

igual o parecido signo para las mismas o similares mercaderfas.

Pero esta regla de la prioridad en determinados casos cede en d! 

terminados casos ante otra figura: la Verwirkung. En efecto, se 

estima que atentarfa a la buena f~ el que el titular de un signo 

distintivo m4s antiguo estuviese siempre legitimado para dejar -

sin efecto un signo m4s moderno aGn cuando durante largo tiempo -

el titular m4s antiguo no hubiese adoptado medidas defensivas de 

su signo y durante ese tiempo el distintivo m4s moderno se hubi! 

se convertido en un valioso signo. De aquf se desprende como una 

ausstattung puede prevalecer sobre una marca registrada con ant! 

rioridad y a la inversa como una marca registrada puede prevale

cer sobre una Ausstattung. 

Los requisitos de la Verwirkung se pueden sintetizar -

asf (9): a) colfsi6n entre dos signos distintivos; b) transcur

so del tiempo a partir del momento de la colisi6n; c) inactividad 

y consiguiente tndefensi6n del titular del signo mas antiguo que 

resulta lesionado por la aparici6n del nuevo signo; d) introduc-

(9) BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE.- Gewerbltcher Rechtsschutz und 
Urheberrecht, Tercera Edfci6n, Berlfn 1962, P4g. 118 y sigs. 
citados por Fern4ndez Novoa, El Nacimiento ••. Ob.Cit. P4g. 
204. 
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ci6n del nuevo signo (lesivo del anterior) mediante el esfuerzo 

y los gastos del titular del mismo y autor de la lesi6n del sig

no más antiguo. Los requisitos a) y b) constituyen simples he-

chos, al paso que los requisitos c) y d) representan conductas -

objetivas del titular lesionado y del autor de la les16n respec

tivamente. 

No es f4c11 traducir al castellano el tArmino ausstat

tung. Callman (10) subraya que la Ausstattung no se reduce a la 

forma a la que se presentan las mercaderfas en el trlf1co, sino 

que comprende cualquier signo d1st1nt1vo de las mercaderfas. 

Tetzner hace hincap1E (11) en el distinto modo de na-

cer a la vida jurfdica la marca registrada y la ausstattung. La 

primera nace generalmente de una forma artificial: es proyectada 

y más tarde inscrita¡ y Onicamente a partir de ese momento se -

pondrá a prueba su capacidad para imponerse en el trlfico como -

signo distintivo. Por el contrario, la Ausstattung nace muy fre

cuentemente a travAs de un proceso orglnico de crecimiento. A me 

nudo se imponen en el trlfico como medi~ distintivos ciertas for 

mas de la mercaderfa a las que en un principio no se habfa atri-

(10) CALLMAN, Der Unlautere Wettbewerb, Mannheim 1929, Plg. 357 
Cit. por Fernlndez Novoa, El Nacimiento ... Plg. 197. 

(11) TETZNER.- Kommentar Zum Warenzeichengesetz, Heidelberg, 1958 
I Notas 29 y 30 Plg. 94 Cit. por Fernlndez Novoa. El Naci
miento ... Ob·. Cit. Plg. 199. 
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buido funci6n diferenciadora. Aftade este autor que, no obstante, 

es incorrecto atribuir el fundamento de la Ausstattung a la fuer 

za normativa de lo f4ctico. El fundamento de la ausstattung es -

legal. Lo que sucede es que el derecho positivo hace depender su 

protecci6n jurfd1ca de circunstancias puramente materiales. 

Baumbach-Hefermehl (12) seftala que la Ausstattung es -

protegida solamente ahf donde ha logrado prevalecer y que por lo 

tanto es posible una protecci6n especialmente limitada a un pe-

quefto sector en que las mercaderfas hayan logrado una intensa di 

fusi6n. Debe no obstante, exigirse que la ausstattung se haya -

impuesto en un sector econ6mico unitario de cierta importancia. 

En la pr4ctfca basta con que la marca logre un Exito -

rotundo en una sola de las clasificaciones y que alcance el sufi 

ciente grado de notoriedad para que se le conceda la protecci6n -

seftalada en la ausstattung como sucedf6 en el caso de Hercedez. 

Tetzner seftala que tanto el nacfmfento como la subsfs

tencfa de la Ausstattung dependen de su reconocfmfento efectivo -

como signo dfferencfador de mercancJas. La notoriedad en el tr4-

(12) BAUHBACH-HEFERMEHL.- Wettbewerbs- und Warenzefchenrecht, Ba. 
Edfc16n, MUnchen 1960. Artfculo 25 de la WZG. Nota 33 P4g. -
987 Cft. por Fern4ndez Novoa, El Nacfmfento •.. Ob.Cit. Plg.-
199. 
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fico se apoya sobre una pura situaci6n de hecho la cual no sub

sistir& por sf sola f4cilmente en la vida econ6mica tan cambia~ 

te. Para mantener viva y operante la vigencia f&ctica de la Au! 

stattung, su poseedore debe usarla constantemente (13). 

La doctrina alemana discute sobre la naturaleza de la 

protecci6n que debe otorgarse en ciertas circunstancia a la e1 

pectativa de la Ausstattung, es decir, el signo que se encuentra 

en proceso de formaci6n y que no ha logrado todavfa imponerse -

en el tr4fico para lograr la correspondiente notoriedad, 

Baumbach-Hefermehl (14) afirman que la espectativa de 

la ausstattung puede ser protegida a trav•s de la competencia -

ilfcita. Von der Osten (15) afirma que mientras la posici6n pr! 

supone simplemente que una empresa ha utilizado en el tr&fico -

un signo durante largo tiempoi la notoriedad en el tr&fico exi

ge, en cambio, que el uso del signo haya producido el resultado 

de que el signo se haya impuesto como indicador del origen de • 

la mercancfa. 

(13) TETZNER.- Kommentar •.• Ob. Cit. Introducci6n Nota 11, P&g. 
40. Cit. por Fern4ndez Novoa. El Nacimiento .•. Ob.Cit. P4g. 
199. 

(14) BAUMBACH-HEFERMEHL.- Wettbewerbs ••• Ob.Cit. Art. 25 de la 
WZG. Nota 70 P&gs. 998-99. Cit. por Fern&ndez Novoa, El N! 
cimiento, Ob.Cit. P&g. 199. 

(15) VON DER OSTEN.- Die Verkehersgeltung im Warenzeichen und 
Wettbewerbsrecht. MUnchen 1960. P&g. 18. Cit. por Fern4n· 
dez Novoa, El Nacimiento ..• Ob.Cit •. P&g. 200. 
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La posesi6n alude a la relacf6n entre el usuario y el 

signo, al paso que la notoriedad o vigencia en el tráfico alude 

a la actitud del pOblico respecto del signo distintivo. 

Bussmann-Pietzcker-Kleine justifican la aplicaci6n de 

la doctrina de la Verwirkung al sector de los signos distinti-

vos de la competencia econ6mica. Dicen que es inadmisible (16)

permanecer inactivo durante largo tiempo y m4s tarde ejercitar -

las correspondientes acciones defensivas frente a un signo que 

se ha hecho valioso. La doctrina de la Verwirkung se funda so

bre la idea de que el transcurso del tiempo a la vez que modi

f1 ca la circunstancias debe modificar tambiAn el grado de pro

tecci6n de los derechos. Despu~s del nacimiento del signo la -

vida despliega sus efectos y sigue su propio camino y no el C! 

mino trazado por el legislador. 

(16) BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE.- Geberbicher 
Cit. por Fern&ndez Novoa, El Nacimiento 

Ob.Cf t. P&g. 20-21 
Ob. Cit. P&g. 204. 
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4).- El Sistema Mixto Como Fuente de Derecho 

Afirma SepOlveda que este sistema posee caracterfs

ticas tanto del sistema declarativo como del atributivo (17). 

Ferrara, al hacer menci6n a la teorfa eclfctica de 

Rotondi manifiesta: "Entre estas dos Oltimas doctrinas extre

mas hay una intermedia, nacida como una especie de compromiso, 

pero que contrariamente, a lo que acontece con los compromisos, 

que no suelen contentar a nadie, ha terminado de predominar. -

El registro es efectivamente el elemento constitutivo de la 

marca, pero ello no quiere decir que la marca no ~egistrada C! 

rezca de protecci6n, ya que, por el contrario, est4 protegida, 

pero dnicamente dentro de los lfmites de la competencia des- -

leal. Asf ocurre que en caso de usurpaci6n de una marca regis

trada goza la hacienda de la proteccf6n otorgada por las normas 

especiales sobre marcas; y si la usurpaci6n hace referencia a -

una marca, de hecho la hacienda queda protegida a travfs de los 

princfpfos generales de la represi6n de la competencia desleal. 

Se contenta asf a tirios y troyanos; agrupando en sectores dif! 

rentes las figuras de las marcas registradas y de la marca de -

hecho, se salva el principio del caracter constitutivo del re-

gistro, satfsfacfendo al propio tiempo la necesidad de procurar 

una protecci6n a las marcas de hecho. (18). 

(17) SEPULVEDA, CESAR. La Discus16n •.• Ob.Cit.P3g. 29 
(18) Citado por Horacfo Rangel Ortiz.- El Uso de ... Ob. Cit. 

P3gs. 59 y 60. 
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~na de las caracterfstfcas de la marca notoria es su 

fluctuaci6n dentro del tiempo o bien dentro de su comercfalfz!. 

cf6n, dependiendo de su cuidado dado por su duefto. Es por ello 

que una marca posterior puede prevalecer sobre una anterior -

dentro del sistema de registro de marcas pero tampoco parece -

razonable que una marca conserve su vigencia por la sola virtud 

de subsistir el registro. 

T~ngase en cuenta c6mo algunos sistemas como el ale

m&n contemplan la posibilidad de que una marca que ha adquirido 

notoriedad dentro del mercado pueda desplazar a una que ya habfa 

sido anteriormente registrada. 

Es por ello que Breuer clasifica los sistemas mtxtos 

en tres tipos (19). 

TIPO 1.- Es necesario registrar la marca para po

der acctonar civil o criminalmente' en su defensa; pero la ex

clusividad originaria se adquiere y se conserva con el uso. Es 

ob11gatorfo el uso de la marca para que el registro conserve -

sus efectos. 

( f9) Citado por Horacio Rangel Ortfz. El Uso de la ••• Ob. Cft. 
P4g. 60. 
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TIPO 2.- El registro confiere derechos inatacables 

sobre la marca despu~s de transcurrido un cierto tiempo, vari! 

ble de pocos meses a varios anos. Durante ese tiempo, cualquier 

comerciante o industrial que puede probar que usa la marca con 

anterioridad al registro puede reivindicarla o hacerla anular. 

Despu~s de transcurrido el plazo. el uso puede no ser obligatorio. 

TIPO 3.- Otros sistemas exageran los efectos atri

butivos del d~p6sito. Caducando un registro se le reconoce al 

expropietario el derecho de reinscribirla durante un cierto 

plazo. 

En relaci6n a estos sistemas el Artfculo 99 LIM -

concede al titular de la marca caduca o extinguida un derecho 

prioritario para volverla a registrar dentro del ano siguiente 

contado a partir de la fecha de extinsi6n, sin embargo cabe se

nalar que la prioridad es tema de discuci6n. 

Ahora, como senala Fern&ndez Novoa {20), la contr! 

posici6n entre sistemas puros (que se inclinan por el princi

pio de prioridad de uso o bien por el de la inscripci6n regi~ 

tral) y sistemas mixtos (que asocian ambos principios) no es 

del todo exacto. 

{20) FERNANDEZ NOVOA, CARLOS.- El Nacimiento del Derecho Sobre 
la Marca. Ob. Cit. p&g. 189 



83. 

Esta afirmac16n de Fern&ndez Novoa es cierta; t!ngase 

en cuenta los tres sistemas hasta aquf analizados y para ser 

exactos aquf en México, también se combinan. De lo anterior se 

deduce que analizando todas y cada una de las caracterfsticas -

de los citados sistemas, no se dan en la pr!ctica tal y como se 

mencionan pues una vez que los signos entran en colisi6n las C! 

racterfsticas de los citados sistemas tienden a combinarse, so

bre todo cuando a las lagunas jurfdicas surgidas dentro de los 

sistemas de propiedad industrial, son cubiertos por la doctrina 

y la jurisprudencia. 

a) El Sistema Mexicano. 

A este sistema se le puede considerar dentro de los 

mixtos. Asf el artfculo 89 senala (L.I.M.): toda persona que 

estf usando o quiera usar una marca para distinguir los artf

culos que fabrica o produzca, podr! adquirir el derecho excl! 

sivo a su uso, satisfaciendo las formalidades 'y requisitos -

que establecen esta ley y su reglamento. También seftala este

artfculo que igual derecho tendr!n los comerciantes y presta

dores de servicios debidamente establecidos, respecto a los -

artfculos que vendan o los servicios que presten en el terri

torio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. 

Tambfén senala que los comerciantes podr4n usar su marca por 
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sf sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el 

consentimiento expreso de éste. 

Cabe destacar que este artfculo se refiere a comer-

ci antes y no a productores. 

También el artfculo 90 de la L.I.M. seftala que pueden 

constituir una marca las denominaciones y signos visibles sufi

cientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de -

identificar l~s productos o servicios a que se apliquen o tra

ten de aplicarse. frente a los de su misma especie o clase. 

5) LA NOTORIEDAD DE LA MARCA COMO FUENTE 
DE DERECHO. 

Afirma Fern&ndez Novoa (21) que en algunos ordenamien

tos jurfdicos la notoriedad del signo en el tr!fico econ6mico -

opera -juntamente con la inscripci6n registral- como causa deter 

mi nante del nacimiento del derecho sobre la marca. Es ésta, sin -

duda alguna una de las consecuencias jurfdicas m5s radicales de 

(21) FERNANDEZ NOVOA. CARLOS.- El Relieve Jurfdico .•. Ob.Cft. P&g. 
174. 
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la notoriedad de la marca. Señala que la notoriedad provoca en -

este caso el ingreso de la marca en la esfera jurfdica: al empr! 

sario que ha logrado imprimir notoriedad al signo en el mercado -

se le otorga un derecho exclusivo sobre el signo notoriamente c~ 

nocido. Son varios los ordenamientos nacionales que atribuyen a 

la notoriedad de la marca el efecto de engendrar el correspon- -

diente derecho de exclusiva. 

LA NOTORIEDAD DE LA HARCA EN 
DERECHO ITALIANO 

En el Derecho Italiano (22), la notoriedad de la marca 

constituye uno de los modos legalmente establecidos para adqui-

rir un derecho originario sobre la marca. En el Derecho Italiano 

distingue entre marca de notoriedad puramente local y una marca -

de notoriedad general. El usuario de una marca de notoriedad pu

ramente local no puede impedir la posterior inscripci6n de un 

signo semejante. Pero, en caso de que tal descripci6n llegase a 

producirse, al propietario de la marca de notoriedad local se le 

atribuye el derecho de preuso; es decir, la facultad de seguir -

usando la marca dentro de la zona donde la misma venia siendo --

(22) ASCARELLI.- Teoria de la Concorrenza e dei Beni Inmateriali, 
Tercera Ed1ci6n, Milano. 1960 P4g, 465-466. Cit. por Fern4n
dez Novoa, El Nacimiento ... Ob. Cit. P4g. 213. 
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utilizada. Al usuario de la marca de notoriedad general se le -

otorga un derecho de exclusiva que comprende todo el territorio 

nacional. Sin embargo ese derecho tiene una deficiencia: una -

marca de notoriedad general puede ser superada por otra semeja~ 

te que sea registrada con posterioridad siempre que esta altima 

se convalide por el uso paéffico y de buena fé durante el plazo 

de cinco anos. 

LA NOTORIEDAD DE LA HARCA 
EN EL DERECHO ALEMAN. 

En el Derecho Alemán el derecho exclusivo sobre la -

marca puede nacer por consecuencia de haber alcanzado notorie

dad en el tráfico económico del signo correspondiente (23). Si 

bien es cierto que a primera vista en ese sistema. el nacimie! 

to del derecho sobre la marca parece apoyarse sobre el princi

pio de inscripción registrada. también por la vfa indirecta de 

la Ausstattung se protege a la marca no registrada que goza de 

notoriedad en el mercado. Apoyándose en la jurisprudencia. el 

nacimiento del derecho sobre la marca. se apoya en Alemania. -

tanto en la inscripción registral del signo y el hecho de que -

(23) BEIER.- Grundfragen des Franzosischen Harkenrechts. MUnchen
K6ln. 1962 Pág. 148. Cit. por Fernández Novoa. El Relieve ... 
Ob.Cit. Pág. 193. 
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el signo ha logrado difusi6n general y notoriedad entre los cfr 

culos interesados. 

LA NOTORIEDAD DE LA MARCA EN 
EL DERECHO UNIONISTA. 

En el Derecho Unionista y en algunos ordenamientos na

cionales, la notoriedad del signo en el tráfico econc5mico puede -

suplir la falta de caracter distintivo de que adolece el corres-

pendiente signo en sf mismo considerado, y eliminar, de este modo 

el obsUculo que impedfa el acceso de tal signo al registro. Este 

efecto de la notoriedad se produce en relacic5n a todos aquellos -

signos que no son susceptibles de inscribirse como marcas ya sea 

porque se trata de denominaciones genéricas, descriptivas o bien 

porque el ordenamiento jurfdico local le niega fuerza distintiva. 

Si estos signos son carentes de cierta fuerza caracterizadora pe

ro que son reconocidos en el mercado como los signos distintivos -

de las mercancfas de una empresa, esta última podrá proceder al -

registro del signo correspondiente con la finalidad de que se le 

brinde la proteccic5n que concede la inscripci6n registrada. En el 

caso de M~xfco (24) los obstáculos para registrar un signo (Art.-

(24) Para la Notoriedad en el Derecho Unionista véase Fernández 
Novoa.- El Relieve Jurfdico ... Ob. Cit. P4g. 183. 
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91 Fraccs. 1, V, VI, XIII, XIV, etc.) también pueden ser supera

dos por una marca que ha logrado notoriedad en el extranjero. 

EL ARTICULO 6 QUINQUIES CUP 
La Notoriedad y la Duraci6n 

del Uso de la Marca. 

El Derecho Unionista (25) atribuye a la notoriedad de -

la marca el mencionado efecto sanatorio. El artfculo 6 quinquies -

CUP consagra, el principio de la protecci6n de la marca telle 

quelle: toda marca regularmente registrada ser& admitida para su 

inscripci6n registral tal y cual es en los otros pafses de la - -

uni6n bajo la reserva indicada en el citado artfculo (26). Entre

las posibilidades que concede esta figura se encuentra la de regí! 

trar una marca de caracter dis~intivo o constitutivo con una den! 

minaci6n genérica o descriptiva ya que este artfculo obliga a los 

pafses unionistas a "tener en cuenta tod~s las circunstancias de 

hecho, principalmente la duraci6n del uso en la marca" (27). Con 

base en esto los 6rganos competentes de los pafses unionistas 

(25) VON FILSECK, MOSER.- Die Lissaboner Konferenz, C. Marken, 
GRUR, AuslP 1950 P&g. 82, Columna Derecha. Cit. por Fer-
n~ndez Novoa, El Relieve Ob. Cit. P4g. 185. 

(26) EDRICH.- Die Klausel Telle Quelle und Ihre-Augestaltung in 
der Rechtsprechung der VertragslXnder der Pariser Union, -
Tesis Doctoral, MUnchen 1962 Cit. Por Fern&ndez Novoa El 
Relieve Ob.Cit. P&g. 195. 

(27) BEIER.- Die Bedeutung Ausl3ndischer TatumstMnde fUr die 
MarkenschutzfXhigkeit, "GRUR", 1968 Pág. 492. Cit, por Fdz. 
Novoa, El Relieve Jurfdico Ob. Cit. P4g. 186. 
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habrSn de tomar en cuenta el dato de que la marca correspondie~ 

te hubiese alcanzado notoriedad en el tr~fico econ6mico. Por co~ 

siguiente la notoriedad alcanzada por una•marca en el pais donde 

se solicite su registro o bien en un país extranjero puede subs! 

nar la falta de fuerza distintiva y, por lo mismo, abrir al sig

no las puertas del registro nacional correspondiente. 

Esto ha influido en algunos ordenamientos nacionales.

Asf por ejemplo la ley alemana de marcas prohfbe el registro de 

marcas que carezcan de fuerza distintiva, pero esta prohibici6n -

no surte efecto cuando los signos al ser registrados han alcanz! 

do el caracter de notoriedad (28). 

La notoriedad puede incidir, finalmente, en el canten! 

do del derecho sobre la marca. A medida que la marca de un empr~ 

sario se consolida, el derecho subjetivo sobre tal marca debe a 

su vez fortalecerse. Esta protecci6n se puede ampliar en una do

ble direcci6n. 1) La marca notoria necesita ser protegida fren

te al riesgo de confusi6n con signos similares. Debe extremarse -

con rigor al decidir si una marca mas reciente es confundible -

con una marca anterior y notoriamente conocida. El otro sentido 

(28) El artfculo 6 quinquies, apartado c) fue adoptado en la -
Conferencia de Washington (1911) para satisfacer a la del! 
gaci6n Sueca, la cual temfa que las marcas compuestas ex-
clusivamente por letras o cifras fuesen rechazadas, por su 
largo uso, que a su vez se habfan convertido en distintivo 
de los fabricantes suecos. 



se analiza en el siguiente párrafo. 

El aumento de la notoriedad y la 
ampliaci6n progresiva de la pro-

tecci6n. 

90. 

La notoriedad de la marca puede cobrar relieve a la -

hora de determinar si existe o no semejanza entre las mercancfas 

a las que se aplican las marcas que son objeto de confrontaci6n. 

Los tribunales franceses han declarado que al aumentar la notori~ 

dad de l~ marca ha de ampliarse progresivamente el sector de las 

mercancfas que deben ser inclufdas dentro del ámbito del derecho 

sobre la marca correspondiente(29). En apoyo de esta tesis se -

aduce que el pQblico cree que la marca notoria pertenece a una -

empresa s6lida, por l~ cual si en el mercado aparece un signo s! 

mil ar a la marca notoria, los consumidores pueden ser inducidos -

a pensar que el nuevo producto ha sido lanzado por la empresa t! 

tular de la marca notoria (30). 

(29) 

(30) 

BAUEMER.- SchutzfMhigkeit und Schutzumfang der Marke im -
FranzHsischen Recht (MUnchen~KHln, 1964). Pág. 104 y sig. 
Cit. por Fern4ndez Novoa, El Relieve ... Ob. Cit. Pág. 188. 
La Jurisprudencia Alemana no otorga ningan relieve a la -
notoriedad de la marca en el momento de apreciar si exis
te o no semejanza entre las mercancfas en orden a las CU! 
les se utilizan las marcas sujetas a comparaci6n. V~ase -
Bussmann.- Die Festlegung der Warengleichartigkeitsgrenzen 
1966, Pág. 498. Cit. por Fdz. Novoa El Relieve Ob. Cit. P. 189 
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Los tribunales deben conceder relieve al dato de si la 

marca m&s antigua ha logrado general difusi6n y notoriedad en el· 

mercado. 

LA NOTORIEDAD DE LA MARCA V LA 
JURISPRUDENCIA FRANCESA. 

a) El caso de la marca ANTAR y sus imitaciones. 

En sentencia del 10 de Enero de 1959 el Tribunal de Pa

rfs estfm6 que la marca ANTARA (registrada en 1945 para distinguir 

emultivos y humedecedores) y ANTAROX, ANTARANE, ANTARATE y ANTARA

TON (registradas en 1948 para designar igualmente los productos -

designados) constitufan una imftaci6n fraudulenta de la marcas -

ANTAR (utilizada por su titular desde el a~o de 1926 para distin

guir productos qufmfcos relativos a la fotograffa y a la agricul

tura). El tribunal declar6 que debfa ampliarse la protecci6n a la 

citada marca por su evidencia en cuanto a la antigUedad y la not~ 

riedad (31). 

b) El caso de la marca DICTAPHONE y sus imitaciones. 

También en una ulterior sentencia del 28 de Enero de -

1960, el Tribunal de Parfs estim6 que la marca DICTONE (inscrita 

(31) Véase Fern&ndez Novoa.- El Relieve •.. Ob. Cft. P4g. I90. 
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en 1951 para distinguir aparatos registradores de sonido), asf -

como las marcas DACTVPHONE y DACTYLOPHONE (inscritas en 1952 pa

ra distinguir también aparatos registradores de sonido), consti

tuyen una imitaci6n fraudulenta de la marca DICTAPHONE la cual -

habfa sido registrada en Francia en 1907 con el objeto de desig

nar aparatos para dictar (32). 

c) El caso de la marca NESCAFE y sus imitaciones. 

En sentencia del 9· de Octubre de 1965, el Tribunal de -

Parfs estim6 que las marcas NEOCAF y NEDCAFE (registradas en 1959 

para designar estractos de café soluble) representaban una imita

ci6n ilfcita de la marca NESCAFE (registrada en Francia en 1956 -

para distinguir estractos de café soluble). (33). 

LA NOTORIEDAD Y LA JURISPRUDENCIA 
ALEMANA. 

Los Tribunales Alemanes, son sin duda alguna, los que -

de manera más reiterada y con mayor énfasis han mantenido la te-

sis de que al enjuiciar el riesgo de confusi6n entre dos marcas -

ha de tenerse en cuenta el eventual grado de notoriedad de la mar 

(32) FERNANDEZ NOVOA.~ El Relieve .. , Ob. Cit. Pág. 191. 
(33) IDEM. 
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ca más antigua. 

a) El caso de la marca OSRAM y sus imitaciones. 

Esta tesis fue ya mantenida por el Tribunal Supremo del 

Reich (34) en la sentencia del 4 de Diciembre de 1936. En esta -

sentencia el Tribunal Supremo de Reich sostuvo que el empleo de -

la marca DIFRAH (registrada en 1935 para distinguir lámparas in

candecentes) constitufa una violación del dercho de la demandan

te sobre la marca OSRAH (registrada en 1906 para distinguir tam

bién lámparas incandecentes). El Tribunal Supremo de Reich decl! 

ró rotundamente que al apreciar el riesgo de confusión debe te-

nerse en cuenta la posición que las empresas contendientes ocu-

pan en el mercado: la marca OSRAM ha alcanzado notoriedad mundial 

y posee por consiguiente una fuerza caracterizadora muy acentua

da. 

b) El caso de la marca WIDIA y sus imitaciones. 

El Tribunal Federal Alem4n reafirmó esa tesis en sen--

tencia de 19 de Junio de 1951, al estimar que el uso del signo -

ARDIA en el tráfico económico infringfa el derecho de la deman-

dante sobre la marca WIDIA (registrada en 1926 para designar - -

(34) Véase los antecedentes y el texto de la sentencia en GRUR 
1937. Pags. 431-466, Cit. por Fern4ndez Novoa. El Relieve 
Jurfdico ... Ob. Cit. P4g. 192. 
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aleaciones metálicas de singular dureza y la maquinaria fabric~ 

da por tales a 1 eaci ones (35). El tribunal declar6 que 1 a marea -

lifIDIA poseia notoriedad y fama mundiales y que cuanto mayor es 

el grado de notoriedad de un signo tanto mayor es el riesgo de -

que los compradores lo confundan con una marca más reciente. 

c) El caso de la marca "4711" y sus imitaciones. 

En sentencia dd 10 de Octubre de 1956 el Tribunal de -

Apelaci6n de Berlfn estim6 que la marca "17" (empleada por la de 

mandada para designar agua de colonia" era confundible con el C! 

nocido signo "4711" (utilizado desde el siglo XIX para designar 

una empresa y sus productos (36). 

LA PROTECCION DE LA HARCA FRENTE AL 
RIESGO DE DEBILITAMIENTO DE LA FUE! 
ZA DISTINTIVA Y FRENTE AL RIESGO DE 
CONFUSION. 

La doctrina expuesta constituye, uno de los más s6lidos 

principios elaborados por la jurisprudencia alemana. 

(35) Vliase Fernández Novoa.- El Relieve. Ob. Cit. Pág. 194 

(36) GRUR, 1959 Págs. 182-187. Véase Fernc1ndez Novo a, El Re-
1 ieve .•• Ob. Cit. Pág. 193. 
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Heydt {37) analizando la sentencia de 11 de Diciembre 

de 1958, del Tribunal Federal, en Alemania, y el caso ROTER PUNKT 

comenta: Cuanto mayor es la notoriedad del signo, mayor es su -

fuerza distintiva y el consiguiente riesgo de confusi6n. 

a) Riesgo de confusi6n inmediata y riesgo de 
confusi6n mediata. 

Los tribunales europeos han llegado a argumentar que al 

aumentar la notoriedad de una marca disminuye correlativamente el 

riesgo de confusi6n de la misma con las marcas posteriores (38). 

La jurisprudencia austriaca ha estado manteniendo que la notorie

dad de la marca es una circunstancia que aleja el riesgo de conf~ 

si6n en lugar de incrementarlo. Esta tesis tambi~n la ha defendi

do la jurispruden~ia holandesa asf como el Tribunal Supremo Espa

ftol. Troller afirma por su parte que las marcas muy conocidas son 

susceptibles de ser diferenciadas con mayor rapidez que en el ca

so de marcas poco conocidas y por lo cual disminuye el riesgo de 

confus i 6n. 

Frente a estas tesis la jurisprudencia alemana ha decl! 

(37) V~ase Marken Schutz und Wettbewerb XII Pág. 259 Cit. por -
Fern4ndez Novoa El Relieve .•• Pág. 199. 

(38) TROLLER.- Inmaterial gUterrecht, Tomo I Cit. Pág. 234 Cit. -
por Fernández Novoa El Relieve Jurfdico. Ob. Cft.Pág. 200. 
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rado reiteradamente que de ordinario el observador rápido y su

perficial está dispuesto al peligro de creer que contempla la -

marca notoria cuando en realidad está contemplando una marca -

que presenta tan solo coincidencias con la marca notoria. Asf -

Schuep, dice que las marcas dotadas de una gran fuerza distinti 

va dejan en la mente un recuerdo m&s profundo y que cualquier -

semejanza con la marca conocida constituye una fuente de confu-

siones (39). 

Las dos tesis expuestas, si se analizan se ~imitan a 

considerar si los consumidores aciertan o no a separar en sumen 

te el signo m4s moderno y antiguo. 

Pero puede ocurrir que el consumidor tome erróneamen

te el signo nuevo por el signo notorio y m4s antiguo, o bien, -

que note perfectamente la diferencia entre ambos (40). Si s~ -

trata de consumidores que contemplan de una forma rápida y su-

perficial la marca, es indudable que habFa confusión. Pero si -

se trata en cambio de consumidores de una gran capacidad de ob

servación y buena memoria, recordará con precisión las caracte-

(3g) 

(40) 

SCHLUEP.- Das Markenrecht als Subjektivesrecht, Basel 1964 
Pág. 20 Cit. por fern&ndez Novoa. El Relieve ... Ob. Cit. -
Pág. 201. 
FERNANDEZ NOVOA, El Relieve ... Ob, Cit. P4g. 201. 
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rfsticas de la marca notoria y se percatará de las diferencias 

existentes entre ambos signos, pero al hacer tal separaci6n, -

percibirá a la vez que ambas marcas son diferentes, pero la nu~ 

va reproduce o uno o varios elementos de la marca notoria y es

to lo inducirá a establecer una cierta relaci6n entre la marca -

notoria y la marca moderna. Por consiguiente el consumidor puede 

pensar que tras la marca moderna se encuentra el propietario de 

la marca notoria (41). 

La marca es el signo que emplea un empresario para di

ferenciar en el mercado sus productos o servicios de los produc

tos o servicios de los competidores (42). La funci6n primordial 

que la marca desempeña es la identificar las mercancfas o servl 

cios en atenci6n a su origen empresarial (43). 

(41) VON BUREN.- Komentar Zum Bundesgesetz Uber der Unlauter Wett 
bewerb. ZUrich 1957 Pág. 142-143, Cit. por Fernández Novoa -
El Relieve Ob. Cit. Pág. 202. 

(42) BEIER-REIMER.- Etude Pr~liminaire en Vue de une Definition -
de la Marque, "Prop. Ind." 1955, p&g. 24 y sigs. Cit. por -
Fernández Novoa El Relieve ... Ob. Cit. P4g. 202. 

(43) VANZETTI.- Funzione e Natura Giuridica dil Marchio, "R.D.C.-
1961, 1 p&gs. 16 y sigs, Cit. por fern4ndez Novoa El Relieve 
.•. Ob. Cit. P&g, 203. 
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A trav~s de la marca, el consumidor puede distinguir -

las mercancfas y servicios que ofrecen las diversas empresas. P~ 

ra garantizar el cumplimiento de esta funci6n, el ordenamiento -

jurfdico otorga el titular de la marca notoria la facultad de i!!l. 

pedir que posteriormente se registre o utilice en el trcHico ec.Q_ 

n6mico otra marca semejante confundible con la mas antigua. Para 

evitar el error de los consumidores en cuanto-al origen y proce

dencia de las mercancfas y seriicios, el ordenamiento jurfdico -

prohibe al empresario el empleo de una marca que pueda confundir 

~e con una marca anterior de otro empresario. La protecci6n de

la marca frente al riesgo de confusi6n, obedece, por tanto, al 

prop6sito de eliminar cualquier error del pOblico de los consu

midores en orden al origen empresarial de los productos (44). 

Ahora bien, el riesgo de confusi6n puede producirse,

en principio por dos causas (45). El consumidor puede atribuir 

err6neamente a una empresa las mercancfas producidas por otra -

empresa, bien porque no logra separar en su mente las marcas e!!l. 

pleadas por las empresas respectivas, o bien porque, aan dife-

renciando claramente ambas marcas, cree que ambas pertenecen a 

una misma empresa. Cuando el pOblico no distingue las marcas e!!l. 

( 44) 

( 45) 

BAUMBACH-HEFERMEHL.- (Tomo II WZG. Ob.Cit. Art. 31, Anotaci6n 
13 P4g. 477) Cit. Por Fern4ndez Novoa, .El Relieve ... Ob.Cit.
P4g. 203. 
ULMER-REIMER, Tomo III, Cit., No. 183 P4g. 129. Cit. por Fdz. 
Novoa El Relieve ... Ob. Cit. P4g. 203. 
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pleadas por dos empresas competidoras se habla de "riesgo de -

confusión directa o inmediata". Cuando el pQblico diferencia con 

claridad las marcas pero atribuye la titularidad de las mismas a 

una misma empresa, se habla de "riesgo de confusión indirecta o 

mediata". Pues bien, la marca notoriamente conocida se ve amena-

zada por una y otra modalidad del riesgo de confusión. 

En España por ejemplo, el Tribunal Supremo Español, ha 

dedicado atención a lo anteriormente asentado (46). La marca no

toria está expuesta a riesgo de confusión directa o inmediata -

cuando es contemplada por un consumidor poco atento. Hoy en dfa, 

no es diffcfl que se de la hip6tesis del consumidor que observa -

sin detenimiento las marcas empleadas simult!neamente en un de-

terminado sector del mercado. 

La posibilidad de que el observador superficial confun 

da una nueva marca con la marca notoria es todavfa mayor si el -

consumidor no contempla simultáneamente ambos signos (47). 

Pero el riesgo de confusión en orden al origen empres_! 

(46) ARANZADI.- Repertorio de Jurisprudencia, 1956, No. 941. Cit. 
por Fern!ndez Novoa, El Relieve ... Ob. Cit. P!g. 204. 

(47) ULMER-KRASSER.- Das Recht des Unlautern Wett Bewerbs in den 
Mitgliedstaaten der Europliischen Wirtschaftsgemelnschaft, -
Tomo IV Francia, MUnchen-Kliln, 1967 No. 209 Pág. 159 Nota 
52. Citados por Fdez. Novoa, El Relieve ... Ob.Cit. P!g. 205. 
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rial de las mercancfas puede surgir, asf mismo, en el caso de 

que el consumidor diferencfe lfmpidamente la marca notoria y la 

marca nueva. Pil'.!nsese del consumidor atento, elcual conserva con 

nitidez el recuerdo de la marca notoria cuando contempla una nu! 

va marca que guarda cierto parecido con la misma. Como antes se 

decfa, a la vez que el consumidor separa claramente la marca no

toria y la nueva marca, comprobor4 con la misma claridad la exi! 

tencia de uno o varios elementos comunes(48), a ambas marca. Bas 

tar4 la repetici6n de un elemento caracterfstico de la marca no

toria con la marca nueva para que suscite, en el ánimo del con

sumidor la creencia de que la nueva marca ampara un producto Jan 

zado por el propietario de la marca notoria o más antigua. 

Además por lo general, salvo contadas excepciones el -

público no repara en saber el origen del producto amparado, con 

la nueva marea. 

Esto puede suceder cuando la nueva marca contenga una 

o varias sflabas que caractericen a la marca notoria o antigua, -

induciendo con ello al consumidor a la creencia de que el nuevo -

(48) REIMER-TRUSTEDT.- (Tomo I Ob.Cit. Capftulo 15, Anotaci6n 43, 
Pág. 453) Citados por Fernández Novoa, El Relieve ... Ob.Cit. 
Pág. 206. 
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producto amparado con la marca nueva es un nuevo miembro de la -

familia de la marca notoriamente conocida. Este riesgo de confu

si6n indirecta amenaza principalmente a la marca cuyos elementos 

caracterfsticos han alcazado notoriedad en el correspondiente -

cfrculo de consumidores. Si uno de los elementos caracterfsticos 

de la marca notoria aparece en una marca perteneciente a otra e~ 

presa, el consumidor puede creer que la nueva· mercancfa amparada 

con la nueva marca proviene del mismo punto de origen empresarial 

de la marca antigua o notoria (49). 

La marca notoriamente conocida se ve (50), por consi

guiente, expuesta a un doble riesgo de confusi6n: confusi6n in-

mediata cuando es contemplada superficialmente por un consumidor 

poco atento; confusi6n mediata o directa cuando es contemplada -

por un consumidor observador. Para proteger la marca notoria fren 

te a este doble riesgo de confusi6n solo hay un camino: extremar 

la severidad al confrontar la marca notoria y m4s antigua con -

una marca m4s reciente que contiene uno o varios elementos caraf 

terfsticos de la marca notoria. 

(49) REIMER-TRUSTEDT.- Tomo I Cit. Capftulo 15, Anotaci6n 9 P4g. 
393. Cit. por Fdez. Novoa. El Relieve ... Ob.Cit. P4g. 206. 

(50) V~ase Fern4ndez Novoa, Carlos. El Relieve ••. Ob.Cft. P4g. 
207. 
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6) LA NULIDAD DEL REGISTRO. 

La L.I.M. guarda cierta congruencia con el Artfculo 6 

Bis CLIP, al momento de delimitar dos intereses surgidos por una 

marca que ha alcanzado el grado de notoriedad en el tráfico eco 

n6mico. Asf, el artfculo 147 de la citada ley seftala: 

Art. 147.Fracc. 1.- Esta fracci6n seftala que el re-

gistro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en contra-

venci6n a las dipocisiones de la ley o de la vigente en la épo

ca de su registro. 

Fracc. 11.- Cuando la marca sea idéntica o semejante 

en grado de confusi6n a otra que.haya sido usada en el pafs -

con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, apli 

cada a los mismos o similares productos o servicios, siempre -

que quien haga valer el mejor derecho de uso compruebe haber -

usado ininterrumpidamente en el pais con anterioridad a la fe

cha de uso declarado por el que la registr6. 

Esta fracci6n ya esta contemplando una de las carac

terfsticas dada dentro de las marcas notorias: su fluctuaci6n

en el tráfico econ6mico, pues la marca notoria puede oscilar -

dependiendo del tiempo y del medio en que se desenvuelva. 
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También la fracción 111 contempla la nulidad cuando la 

marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero, si 

ademas del uso existe registro extranjero y reciprocidad al res

pecto. Esto en la misma hipótesis de la fracción anterior. 

Estas dfspocisiones son de aplicaci6n para todo tipo. 

de marcas incluyendo la notoria pero no constituyen un régimen • 

de protección a la marca notoria. Este precepto legal confirma -

que el uso previo en determinado territorio o pafs es una fuente 

de derechos, pero en ellos no se contiene la doctrina de la mar

ca notoria (véase p4gina 64 del presente trabajo). 

Aunque, de nuevo, este precepto legal en su Oltimo p4-

rrafo señala que los plazos para pedir la nulidad de una marca.

se computaran a partir de la publicaci6n del registro de la Gac~ 

ta de Invenciones y Harcas. 

Asf mismo el artfculo 90 L.I.M., señala que no son re

gistrables como marcas aquellas que sean idénticas, a las regis

tradas con anterioridad, y vigentes para amparar los mismos pro

ductos o servicios, tampoco cuando sean similares en cuanto a ·• 

los productos o servicios, en grado tal que puedan confundirse · 

con la anterior, o bien cuando sean idénticas o semejantes en -· 
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grado de confusi6n a un nombre comercial aplicado a los mismos 

o similares productos (fraccs. XVII, XVIII y XIX). Estas frac

ciones en concordancia con el artfculo 6 Bis CUP, brindan pro-

tecci6n a la marca notoria, ya que este Gltimo precepto legal -

señala que los pafses de la uni6n se comprometen a rehusar o i~ 

validar ••• una marca .•• susceptibles de crear confusi6n ... /. 

Tambi~n el artfculo 148 L.I.M. señala que caducaran -

de pleno derecho los registros de las marcas que no se renueven 

en los términos del capftulo sexto del tftulo cuarto de la mis

ma ley. Por otra parte, este artfculo señala que proceder& la -

extinci6n del registro de una marca si su titular ha provocado -

o tolerado que se transforme en denominaci6n genérica la que c~ 

rresponda a uno o varios de los servicios para los cuales se re 

gfstr6, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso -

generalizado de dicha denominaci6n por el pGblico la misma haya 

perdido su significacf6n distintiva como medio de identificar -

el correlativo producto o servicio a que se aplique. En lo que 

se refiere al procedimiento, señala que se observar& lo marcado 

en el tftulo octavo de la L.1.M. y la denom1naci6n pasar& al d~ 

minio pGblico, a partir de su publicaci6n en el Diario Oficial -

de la Federacf6n. También la fraccf6n 11 del artfculo 150 L.I.M. 

seftala que el registro tambi~n puede ser cancelado por la Seer! 
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tarfa de Industria y Comercio (hoy Secretarfa de Comercio y Fo

mento Industrial) cuando su titular especule o haga uso indebi

do en el precio o calidad de un producto o servicio amparado -

por la marca en detrimento del público o de la economfa del pafs. 

Según el artfculo 151 L.I.H., esta declaraci6n puede ser de ofl 

cio, a petici6n de parte o del Ministerio Público Federal. 

En lo que se refiere a la personalidad, idioma, -

solicftud, domicilio para notificaciones, est4n contemplados 

por los artfculos 189. 190 a 19~ L.I.H. Cuando se ignora el do 

micilio de la demandada por no haberse dado aviso a la Secreta

rfa de Comercio y Fomento Industrial, se puede hacer la notifi

caci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n y un Diario de ma

yor circulaci6n en la república, con fuamento en el artfculo --

195 L.I.H. 



7).- Prohibici6n de Uso 

El artfculo 210 LIM senala que son infracciones -

administrativas: 

106. 

a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley 

y de las que ella deriven. 

b) La realizaci6n de actos relacionados con la ma

teria que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y coi 

tumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen -

competencia desleal. Asimismo este mismo artfculo enumera co

mo infracciones las enunciadas en las diez fracciones conteni 

das en el mismo. 

Por su parte el artfculo 211 LIM senala en su frac_ 

ci6n IV que es delito usar sin consentimiento de su titular, -

una marca registrada para distinguir los mismos o similares -

productos o servicios que aquella proteja.o bien la fracci6n V 

del mismo artfculo al senalar que tambf~n es delito ofrecer en 

venta o poner en cfrculaci6n los productos a que se refiere la 

fracci6n IV o aquellos a que se contraen la fraccf6n II del ·ar 

ticulo 210, no obstante la declaratoria de confusi6n que la 

misma prev~. Tambi~n la fracci6n VI senala que es delito ofre-
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cer en venta o poner en circulaci6n productos protegidos por -

una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o -

suprimido parcial, o totalmente ésta. También la fracci6n VII -

considera delito usar dentro de la zona geogr~fica que abarque 

la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya 

esté siendo usado por tercero para amparar un establecimiento 

industrial, comercial o de servicio del mismo giro. 

En cuanto al ejercicio de la acci6n penal, el artf

culo 213 LIM, seftala que se referir& la previa declaraci6n de 

la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, en relaci6n -

con la existencia del hecho constitutivo de que se trate. 

8).- La Marca Notoriamente Conocida en Cuanto 

al Uso o Registro para Productos Similares 

En lo que se refiere a la protecci6n nacional el ar

tfculo 147 fracc. I brinda protecci6n a la marca notoria por 

su uso en el extranjero, cuando ostente una anteriortdád en -

cuanto a la marca local, asf como cuando la marca sea idéntica 

o semejante en grado de confusi6n a otra que haya sido usada en 

el pafs con anterioridad a la fecha legal a la marca registrada, 

aplicada a los mismos o similares productos ..• (Fracc. II - -
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Art. 147 LIM). 

También la fracci6n VI, cuando senala que haya seme

janza en grado de confusi6n, y que se refiera a servicios o pr~ 

duetos iguales o similares y cuando sea otorgado por error, in

advertencia o diferencia de apreciasi6n. Tambi~n la fracci6n -

VII cuando la marca sea obtenida por el representante del titu

lar de una marca registrada en el extranjero. 

También el artfculo 91 fraccs. XVII y XVIII LIM dan 

las bases para la protecci6n de la marca a productos similares. 

También el artfculo 6 bis CUP, al senalar la protecci6n para -

productos idénticos o similares. 

9).- La Marca Notoriamente Conocida en Cuanto 

al Uso o Registro Para Productos Total-

mente Distintos. 

La protecci6n que se brinda a la marca notoria en 

caso de uso para productos no idénticos ni semejantes se hace 

a través de otra figura: la competencia desleal. 

Esta protecci6n ampliada ha sido tema de grandes --
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discusiones y es cierto que actualmente los tribunales tien

den a la protecci6n de una marca que es notorfa y que cae en 

el supuesto pero en concordancia con el Art. 6 bis CUP y el 

10 bis CUP que contempla la competencia desleal. 

"ART. 10 BIS CUP. (Competencia Desleal) 

l.- Los pafses de la Uni6n est!n obligados 

a celebrar a los nacionales de los pafses de 

la Uni6n una protecci6n eficaz contra la com 

petencia desleal. 

2.- Constituye acto de competencia desleal 

todo acto de competencia contrario a los usos 

honestos en materia industrial o comercial. 

3.- En particular deber!n prohibirse 

a) Cualquier acto capaz de crear una confu
si6n, por cualquier medio que sea, res-
pecto del establecimiento, los productos 
o la actividad industrial o comercial -

de un competidor; 

b) las aseveraciones falsas en el ejercicio 
del comercio, capaces de desacreditar el 
establecimient~. los productos o la act! 



vidad industrial o comercial de un 
competidor. 

c) las indicaciones o aseveraciones -
cuyo empleo, en el ejercicio del -
comercio, pudieran inducir al pO-
blico a error sobre la naturaleza 
el modo de fabrfcaci6n, las caraf 
terfsticas, la aptitud en el em-
pleo o la cantidad de los produc
tos. 

110. 

Anteriormente esta ampliaci6n de protecci6n a la ma! 

ca notoria ha sido tratada. Asf, Pinto Coelho (51) dice que La

das y Magnfn, habfan propuesto adherir al artfculo 6 bis CUP, -

un nuevo p&rrafo, ampliando la protecci6n de la marca notoria-

mente conocida al caso de la marca id~ntica o semejante al ser 

registrada o depositada por terceros para productos diferentes 

de aquellos a los que d~cha marca ampara o a los que el respec

tivo titular aplica; pero esto solamente en el caso de que se -

reconociera que la marca, por su car4cter o por su originalidad 

o todavfa por efecto de su uso prolongado, pudiera producir en 

el pOblico la impresi6n de que la marca depositada o registrada 

por terceros, ampara productos fabricados por el interesado, o 

(51) PINTO COELHO, JOSE GABRIEL.- A Proteccao Da Harca Noto
riamente Conhecida no Congreso de Viena da C.C.I. 
Boletim Da Facultade De Direito. Vol. XXIX Universidade 
Da Coimbra, Portugal. p•g. 2 



111. 

la suposici6n de que esta garantizar& sus cualidades o aan de 

existe cualquier relac16n entre Asta y el fabricante de los -

productos en que ella es usada. 

Como se puede notar ya existfa la idea y la inten

ci6n para esa protecci6n ampliada. 

DespuAs del Congreso de la C&mara de Comercio Inter 

nacional. en una nota asentada por Pinto Coelho, este autor -

seftala que la restricci6n enunciada en contra del uso por terc! 

ro de la marca notoriamente conocida para distinguir productos 

no idAnticos ni similares de aquellos para los cuales la adopt6 

su titular, solo se puede concebir como medida de competencia 

desleal. Esta posici6n ya la sostenfa tamb1An este autor en el 

Congreso de Viena (52). 

Seftala este autor que en el concepto amplio de la -

competencia desleal necesariamente entran actos de usurpaci6n 

de la marca ajena. todas aquellas pr&cticas. que implicando la 

uti11zaci6n abusiva de la marca de otro. representen un medio 

11fcito de hacer competencia a otro comerciante o industrial. 

( 52) PINTO COELHD. JOSE GABRIEL.· O Problema Da Proteccao 
Da Marca Quando Usada por Terceiro Para Produtos Nao 
Identificados Nem Similares. Bolet1m Da Facultade De 
Direito Vol. XXX Un1versidade Da Co1mbra, Portugal 
págs. 2 y 3. 
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Y que asf en esa f6rmula genérica cabe necesariamente también -

los abusos considerados por la Comisf6n Econ6mica de las Nacfo

nes, esto es, la explotaci6n por tercero de la circunstancia de 

que el titular de cierta marca notoria no tenga cuidado de ord! 

nar para ella en su beneficio, en determinado pafs, la protec-

ci6n derivada del registro, apropi4ndose ese tercero el registro 

en su propio nombre para los productos que ella ampara. 

Pero, ,en ese caso cuando ese abuso envuelve la apro

piaci6n en un pafs de marca que se conoce, y es notorio, que la 

marca es usada por otra persona, para determinar un producto, -

la protecci6n .atribufda en otro pafs, solo con base en esa not~ 

riedad e independientemente del registro, tiene el aspecto de -

un revestimiento de la propiedad de la marca como signo distin

tivo de cierto producto, propiedad que d4 a su titular, el der! 

cho exclusivo de usarlo para distinguir ese producto. La propi! 

dad se fortalece, por efecto del simple uso de cierta persona,

cfrcunstancfa ésta que suple la falta del registro, por suponer 

una publicidad que al final por el registro, se buscar& siempre 

asegurar. 

Por tanto, dice Pinto Coelho, la competencia desleal 

cofncide con la verdadera usurpaci6n y envuelve la vfolaci6n del 

DERECHO EXCLUSIVO de su titular de usarlo para distinguir cierta 
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mercancfa. 

Se distingue pues, fundamentalmente de otros abusos 

en que la propiedad de la marca no es daftada directamente en -

la funci6n escencial de ~sta (la de individualizar cierta mer

cancfa). 

En este caso, sigue diciendo (53}, que son los int.! 

reses accesorios o secundarios que uso por tercero ofende. El 

perjuicio puede derivar de un detrimento del poder de atracci6n 

de la marca, de falsa suposiciones por parte del pOblico en -

cuanto al origen de productos diferentes en que es usada, de -

la impresi6n de que el pOblico crea que hay relaci6n de negocio 

entre los titulares de ambas marcas o de los productores de los 

diversos productos que ellas amparen. 

En otra exposici6n de este mismo autor, bas!ndose en 

la propuesta presentada por el grupo holand~s. representado 

por Bodenhausen en el Congreso de Bruselas, seftala que este~

grupo se apeg6 a un criterio diverso al propuesto en ese Con-

greso, que consiste al final en subordinar a la protecci6n am

(referente al uso para productos no similares} a la verifica-

(53} PINTO COELHO, JOSE GABRIEL.- Idem ( 52} 
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c16n de determinadas condidones de hecho, que deben forzosa-. 

mente presentarse en relaci6n a la marca notoria: (54) 

1) La posibilidad de confusi6n. 
2) Un beneficio injustificado. 
3) Una disminuci6n real del car4cter distintivo -

o del poder atractivo de la marca. 

Quiere decir, prosigue, que cuando un tercero se -

vale de cierta marca notoria para designar productos no simi

lares, solo hay que averiguar si ese uso es susceptible de -

producir cualquiera de las tres consecuencias anteriormente -

mencionadas. 

En MAxico en una sentencia, dictada por el Tercer 

Tribunal Colegiado, EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIR

CUITO, se observa la aplicaci6n del anterior criterio en el -

R.A. 1269/84, en sentencia de 19 de Marzo de 1985 sfendo que

josa Gucci de MAxico, S.A., y Magistrado Relator el Lfc. Gen! 

ro Davfd 6c1ngora Pimentel resolvic1, revocando la sentencia y 

amparando a Guccf Shops lnc. y cuyo criterio Rangel Medina ha 

sostenido en diversas obras: 

PINTO COELHO, JOSE GABRIEL.- A Proteccao Da Marca Notoria 
e O Congreso de Bruxelas de 1954 Da A.I.P.P.I. Boletim Da 
Facultade de Dfrefto. Vol. XXXI, 1955 Universfdade Da - -
Cofmbra,Portugal p4g •. 19 y 20. 



La finalidad de los artfculos 6 bis -
y 10 bis del Convenio de Parfs para la Pr~ 
tecci6n de la Porpiedad Industrial, es evi 
tar el registro y el uso de una marca que 
pueda crear confusi6n con otra marca ya n~ 

toriamente conocida en el pafs de registro 
o de utilizaci6n, aunque esta Gltima marca 
bien conocida no esté o tadavfa no haya -
sido protegida en el pafs mediante un re-
g1stro que normalmente impedirfa el regis
tro o el uso de la marca que entre en con
flicto con ella ••. 

••. Esta protecci6n excepcional de una ma! 

ca notoriamente conocida est& justificada 

porque el registro o el uso de .. una marca -
similar que se prestara a confusi6n equi-
valdrfa, en la mayorfa de los casos, a un 
acto de competencia desleal, y también se 
puede considerar perjudicial para los in
tereses del pQblico consumidor que puede 
ser inducido a error, respecto del origen 
o calidad de los productos amparados con 
esa marca similar. 

Al ser aprobadas por el Senado, las refor 
mas que se hicieron en Estocolmo al Conv! 
nio de Parfs para la Protecci6n de la Pr~ 
piedad Industrial, en las que se crearon 
los artfculos 6 bis y 10 bis, dicho trat! 
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de internacional forma parte de la. Ley 

Suprema del Pafs. en t~rminos del ar-

tfculo 133 de la Constituci6n Federal 

que senala: .•• 

•••• En concordancia con los artfculos 

6 bis y 10 bis del Convenio de Parfs 

para la Protecci6n de la Propiedad -

Industrial. el legislador mexicana -

estableci6 en las fracciones XX y XXI 

del artfculo 91 de la Ley de Inven-

ciones y Marcas. la .Prohibici6n de -

registrar como marca: 

En consecuencia. conforme a lo orde

nado por el artfculo 91 fracciones -

XX y XXI de la Ley de Invenciones y 

Marcas. en relaci6n directa con lo -

dispuesto por los artfculos 6 bis y 

10 bis del Convenio de Parfs para la 

Protecci6n de la Propiedad Industrial 

en M~xico est4 prohibido registrar -

como marca las denominaciones. sig-

nos o figuras susceptibles de engaftar 
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al pQbl 1co consumidor o inducirlo a error, 
por tratarse de imitaciones de otra marca 
que la autoridad competente del pafs (en -
la actualidad Secretarfa de Comercio y Fo
mento Industrial), estime ser notoriamente 
conocida, como siendo ya marca de una per
sona que pueda beneficiarse de ese convenio 
y utilizada para productos idfnticos o si
milares• igual prohibici6n existe cuando -
la parte esencial de la marca que se trate 
de registrar constituya la reproducci6n de 
la marca notoriamente conocida o una imit! 
ci6n susceptible de crear confusi6n con f! 
ta, con el objeto de asegurar una protec-
ci6n eficaz contra la competencia desleal. 

Para poder delimitar el significad que se 
debe de tener de una marca notoria, es ne
cesario tener en cuenta que la notoriedad 
es el conocimiento que el pdblico consumi
dor tiene de esa marca. Este conocimiento 
no se limita, natural~ente, al nombre de -
la marca, sino que incluye informaciones -
sobre las cualidades, caracterfstfcas y uso 
de los productos que la llevan. 

Es por referencia al pdblico consumidor -
como se puede saber si una marca es noto
ria o no, ya que la notoriedad es una pru! 
ba de la utilizaci6n de la marcas, porque 
significa que la marca ha tenido gran Ax! 
to y ha sido apreciada por los consumido
res. 
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De tal modo que una marca puede ser notoria
mente conocida en el pafs antes de su regis
tro en fl y, en vista de las reprecusiones • 
posibles de la publicidad de otros pafses, -
aOn antes de que se utilice en la RepOblica 
Mexicana. 

Por lo que ve al car&cter de notorfa que -
puede atrfbufrse a una marca, es una cues-
t16n de hecho que las autoridades admfnf str! 
tivas y judicfales del pafs deben de determ! 
nar, fundando su opini6n en aprecfacfones r! 
zonables ••• 

••• No constituyendo obst&culo para lo ant•
rfor, la circunstancia de que la marca noto
riamente conocida GUCCI no se encuentre re-
trada en el pafs, pues no es necesario que -
se cumpla con ese requisito para que se de -
la proteccf6n de esa marca notoria, en tfrm! 
nos de lo df spuesto por los artfculos 6 bfs 
y 10 bfs del Convenfo de Parfs para la Pro-
teccf6n de la Propiedad Industrial, ya que -
se trata de una protecci6n de car&cter exce~ 
cional que tiene como fin evitar que se fn-
duzca a engafto o error al pOblico consumidor 
e impedir que se produzcan actos de compete.!!. 
cfa desleal. 
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Existen otros autores que definen la competencia -

desleal, como Allart, Al cides Darras, Umberto Pippia, Cesari -

Baldi y Meyer (55). 

Allart divide los actos de competencia desleal entre: 

1) Actos provocadores de confusi6n entre estableci-

miento; 

2} Actos provocadores de confusi6n entre mercade--

rfas; 

3} Actos causantes de desvfo de la clientela; 

4) Actos de competencia atentatorios a contratos -

ralizados. 

Pero son los tribunales, a quienes ha tocado en defini 

tiva distinguir el verdadero acto de competencia desleal, ya que 

para que ~ste se de , se necesitan varios factores. 

(55} Citados por Newton Silveria; Competencia Desleal y Propie
dad Inmaterial. Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art. Enero-Di 
ciembre 1975. No. 25, 26 Allo XIII Pc1gs. 191 y 192. -
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También Sans6 seftala que cree conveniente que el -

Derecho absoluto del titular de la marca podr4 hacerse valer 

no solo para los productos para los cuales la marca fue conc! 

dida, sino también para los productos afines, es decir, para 

aquellos productos, que por su naturaleza tfpica, aan no per

teneciendo al mismo género, sirven a destinaciones que pueden 

ser comprendidos en el 4mbito de la satisfacci6n de una misma 

necesidad (56). 

10).- Posible aplicaci6n de las normas sobre la 

represi6n de la competencia desleal. 

Rangel Medina (57) seftala algunos ordenamientos -

que pueden ser tomados como base para la represi6n de la com 

petencia desleal. 

( 56) 

( 5 7) 

a) Ley de Invenciones y Marcas de 30 de Diciembre 

de 1975. 
b) Reglamento de Publicidad para alimentos, bebi-

das y medicamentos del 16 de diciembre de 1974. 

SANSO, BENITO.- La extensi6n del derecho sobre la marca. 
Revista de la Facultad de Derecho. No. 27, 1963 Caracas 
Venezuela p&g. 83 

RANGEL MEDINA, DAVID.- Control de la Publicidad para ev! 
tar engaftos al consumidor y competencia desleal. Rev. Hex. 
de la Prop. Ind. y Art. Enero-Die. 1979 p&gs. 29 y 30 



c) La Ley Federal de Proteccf6n al consumidor de 

18 de dfcfembre de 1975, que entr6 en vigor -

el 5 de febrero de 1976. 

d) Reglamento de anuncios para el D.F. de 19 de 

Novf embre de 1976. 

e) Ley Federal de Radio y Telev1si6n de 8 de Mar: 

zo de 1960. 

f) Reglamento de las estaciones radfodffusoras, 

comerciales, culturales, de experfmentacf6n 

cfentffica y de afisfonados de 6 de febrero 

de 1942. 
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Tambi~n este mismo autor seftala que apreciar si exi! 

te o no la posibilidad de confusf6n entre una marca registrada 

con una marca usurpadora, es una cuesti6n de hecho que est! re

servada al juicio y criterio de la autoridad que tiene a su ca! 

go el conocimiento y decisi6n del conflicto. Asf manifiesta (58) 

( 56) RANGEL MEDINA, DAVID.- Princf pios Fundamentales para Ju! 
gar la Imftaci6n de las Harcas. Rev. Mex. de la Prop. 
Ind. y Art. Julio-Diciembre 1966 p&g. 243 y sigs. 



al respecto: 

a) Es a las semejanzas y no a las diferencias a las 

que deben atender para determinar si hay imitacf6n. 

b) La apreciac16n de las dos marcas debe resultar de -

un examen sucesivo y no del simult&neo. 

122. 

c) Para resolver t~cnicamente si una marca es imitaci6n 

de otra legalmente registrada, ambas deben ser consi 

deradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los 

elementos que las constituyen y los que hayan sfdo -

reservados. 

d) La comparacf6n de las marcas en conflicto debe ser -

hecha entre ellas y no entre los productos. 

Saint-Gal senala que las empresas deben tomar algu

nas precauciones desde el punto de vista pr&ctfco (59j al ado~ 

tar o registrar una marca: 

(59) SAINT-GAL, YVES.- Polftica General de una Empresa para 
la Protecci6n de sus Marcas en el Extranjero. Rev. Mex. 
de Prop. Ind. y Art. No. 15 y 16 Enero-Diciembre de 1970 
pfgs. 80 y 81. 



a) La marca debe ser atractiva, chocante, f4cfl 

de retener y de pronunciar. 

b) Es preciso evitar la elecci6n de denominaci~ 

nes o de representaciones que puedan herir -

los sentimientos religiosos, afectivos o po-

1 ftfcos del pafs interesado por ejemplo, un 

emblema religioso. Se puede citar al respe! 

to la denominacf6n "Nazfnet" que ha sido re

chazada en la RepOblica Democr&tica Alemana 

(DDR) como suceptible de producir esc&ndalo. 

c) Debe evitarse, tanto como sea posible, la 

adopci6n de marcas que hagan referencia a 

ciertos acontecimientos de actualidad. En -

efecto, estas marcas pueden r&pidamente pa

sar de moda, salvo en el caso de tratarse de 

productos de effmera existencia. 

d) Los exportadores deben tambf~n prestar su -

atencf6n especial a la significaci6n de sus 

marcas. En efecto, ciertas denominaciones c~ 

ya eleccf6n ha podido ser considerada como -

felfz en el pafs de origen pueden en cambio 

presentar un sentido muy diferente, que in--
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cluso puede ser impropio o grosero en 

otros pafses. Por ejemplo cita este 

autor. "Byrrh" 1 marca excelente para 

desfgnar un aperitivo en los pafses -

latfnos 1 puede presentar cambio difi

cultades en pafses de lengua germ&ni

ca o anglosajona. a causa de su pare

cido fon~tico con las palabras "Bier" 

y "Beer" 1 la marca "ESSO" significa -

Viven los soviets eb un dialecto de -

lengua oriental. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- La marca notorfamente conocfda ha adqufrfdo, 

como su nombre lo fndica tal renombre que su protecci6n im-

pl ica un verdadero cuidado al momento de delimitar sus fron

teras cuando dos o m&s intereses entran en conflicto. 

2.- En lo que concieren a las marcas notoriamen

te conocidas y su protecci6n por productos idAntfcos o simi

lares, su protecci6n es explfcita en el Art. 6 bis del CUP -

en concordancia con sus correlatfvos de la LIM. 

3.- En lo que concierne a las marcas notoriamen

te conocfdas para productos no fd6ntfcos ni similares, la -

protecci6n de la marca notoriamente conocfda, se ha buscado 

o se le ha tratado de proteger desde el punto de vista de la 

competencia desleal. 

4.- Es indudable que en la protecci6n de la mar

ca~otoria, se protegen dos fntereses: los del dueno de la -

marca y los del consumidor, sin determinar a veces la calf-

dad del producto a adquirfr por este Gltimo por el papel que 

juegan y desempenan actualmente los medios de comunfcacf6n. 
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s.- El lanzamiento de un producto al mercado 

sin las medidas pertinentes pueden provocar su uso por -

un tercero o por terceros y si no se toman las precaucio 

nes y cuidados adecuados para ello, puede desencaderan -

en un detrimento del poder de atracci6n de la marca not..Q. 

ria. 

En una ~poca de comercios y negocios de pequ.! 

no alcance, el simple registro de la marca por el produ~ 

tor, daba a fste prioridad en cuanto al derecho sobre la 

marca. Pero se ha comprobado que el sistema de uso de la 

marca tiene una flexibilidad que se adapta o que bien 

surge con mas fuerza en la vida comercial e industrial -

de esta fpoca. 

Esto provoca cierta inseguridad entre los em

presarios dispuestos a lanzarse a la conquista de los -

mercados. 

6.- Para los consumidores una marca no regi! 

trada pero usada y que guarda una buena calidad en el 

mercado, puede presentar una mejor seguridad. Tambifn se 

desprende que los sistemas, tanto el de uso como el de -

registro, no se •iguen rfgidamente en los ordenamientos 
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jurfdicos, .sino que se combinan entre sf, 

7.- Al aumentar la notoriedad de la marca ha de am

pliarse progresivamente el sector de las mercancfas que deben

ser incluidas dentro del 3mbito del derecho sobre la marca co

rrespondiente. 

B.- Al enjuiciar el riesgo de confusi6n entre dos -

marcas ha de tenerse en cuanta el eventual grado de notoriedad 

de la marca más antigua. 

9.- Cuanto mayor es la notoriedad del signo, mayor 

es su fuerza distintiva y el consiguiente riesgo de confusi6n. 

10.- El riesgo de confusi6n puede producirse, en -

principio, por dos causas. El consumidor puede atribuir err6ne~ 

mente a una empresa las mercancfas producidas por otra empresa, 

bien porque no logra separar en su mente las marcas empleadas -

por las empresas respectivas, o bien porque, aún diferenciando 

claramente ambas marcas, cree que ambas pertenecen a una misma 

empresa. Cuando el público no distingue las marcas empleadas -

por dos empresas competidoras se habla de "riesgo de confusi6n 

directa o inmediata". Cuando el público diferencia con clari

dad las marcas pero atribuye la titularidad de las mismas a una 
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misma empresa, se habla de "riesgo de confusi6n indirecta o m! 

diata". Pues bién, la marca notoriamente conocida se ve amena

zada por una y otra modalidad del riesgo de confusi6n. 

11.- La marca notoriamente conocida se ve, por consi

guiente, expuesta a un doble riesgo de confusión: confusi6n in

mediata cuando es contemplada superficialmente por un consumi-

dor poco atento; confusi6n mediata o indirecta cuando es contem 

plada con detenimiento por un consumidor observador; para pro-

teger la marca notoria frente a este riesgo de confusión solo -

hay un caminao: extremar la severidad de confrontar la marca n~ 

torta y m4s antigua con una marca m4s reciente que contiene uno 

o varios elementos caracterfsticos de la marca notoria. 

12.- Cuando un tercero se vale de cierta marca notoria 

para designar productos no similares, solo hay que aviriguar si 

ese uso es susceptible de producir cualquiera de las tres cons! 

cuencias siguientes: 

1) La posibilidad de confusión 

2) Un beneficio injustificado 

3) Una disminución real del caracter distintivo 
o del poder atractivo de ta marca. 
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