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p R o L o G o 

Cuando ae pretende hacer un estudio, ;nvestigación, 

o en genera1 cualquier esf'Uerzo por comprender una determi­

nada cosa o situaci5n, el intelecto hu~ano se ve fuerte=en­

te intluenoindo y enriquecido por aquellos hombres que tra­

tan al paso del hombre, como género en esta vida, tenga un 

fin y un sentido. 

Es así que ante todo, agradezco a la Universidad ln 

opartunidad de investigar, ello ha significndo en el tx-E>ne­

curso de mi etapa estudiantil, la principal motivaci6n para 

tratar de aprender algo nuevo cada día. 

Comparto la opini6n, de que en el mundo del !lerecho, 

existen tantas posibilidades como hombres, por lo que J:u;.ce 

más interesante el tratar de dar una opinión sobre una de­

terminada instituci6n jurídica. Esto ea lo que me hizo in­

clinar por la j6ven especialidad denomiru>da Derecho Marca­

rio, ya que la muy respetable opinión de los tratadistas, 

así como la propia, será objeto de serios y pro:f'undos aná­

lisis. en lo sucesivo. 

Toda motivnci6n tiene.una causa que la produzca, 

en mi caso, :file la honestidad y profundidad de los cono­

cimientos en esta materia, además de su admirable senci­

llez, del "coloso" tratadista: el doctor David Rangel Medina. 

Creo al igual que él, que el único medio para ba-
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cer más armónica la vida entre los hombres, lo constituye 

el Derecho. Es por esto, que los semtimientos personales 

al mismo se ven constantemente en ~ormn ascendente. 

Por ello, quiero el hacer pÚblico mi compromiso pa­

ra no cejar en la lucha por aportar elementos que nos lle­

ven a comprenderlo mejor. 

Es mi deseo agradecer a todas las personas que de 

una manera u otra contribuyeron a la eleboración de este 

trabajo de investigación, Su aportación, por modesta que 

haya sido, :rue imprescindible para el análisis de la ins­

titución jurídica de la marca. 

Rl. rin de dicha investigación, es la de provocar 

tanto al· lector, como al estudioso del derecho y al estu­

dioso en general, la inquietud por tratar de comprender 

la sencilla opinión expresada a lo largo de ella; ya que 

no creo en l.aa verdades absolutas, la única que conozco 

y creo como tal, ee Dios. 

Por lo anterior, expreso que el lector de la pre­

sente teeie, sea benevolente con la misma, pues el único 

propósito ea dar una pequefia y modesta contribución al 

Derecho Marcario. 

Ciudad de México, 1989. 
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I N T R o D u e e I o N 

Kl Derecho !ilarcario es hoy en d!a, une de las dieci 

plinas más interesantes de la Ciencia Jurídica, ya que en 

ella convergen una serie de elementos y circunstancias que 

vnn a permitir al Derecho, como único regulador de la condu~ 

ta hwnana, desarrollar su objeto y caopo de aplicaci6n en 

forma paralela al comercio, e incluso tomar la vanguardia en 

la evoluci6n del mismo en este sentido. 

Bn el primer capítulo de nuestra tesi~, abordamos la 

nnturaleza jurídica del llamado Universo del DerechO Inmate­

rial, que será la :Cuente del oriean del Derecho Intelectual, 

así como del denominado .Dllrccho Industrial, mismo que por la 

evoluci6n del comercio y .el canicter cosmopolita del hombre, 

traen como consecuencia la especialidad de este último men­

cionado. en el Derecho Marcario. 

Para el.lo se proporcionar6n sus di veraae acepciones 

lo qqa-noe llevará a tener un conocimiento más cercano a lo 

preciso del asunto. 

Proeeguilllos analizendo al Uso no autorizado de la JD.a!:_ 

ca; perc teniendo para ello el bosquejo de lo que será la 

sustancia de nuestra materia marcaria. Ea de este modo, que 
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conoceremos a uno de los principales aspectos que orieinan o 

dan vida a tal ilícito; la competencia des~eal, así también 

como la acc16n represiva al respecto. En este sentido, babl~ 

remos brevemente de l& deocompooici6n del vocablo uso no au­

tori~ado do unn mnrca, por el que se da un lenguaje vulgar y 

llano: la piratería. 

!In nuestro se¡¡u.ndo capítulo, estudiaremos el nacimie~ 

to y evo1uoi6n por el tiempo y espacio de la marca, así como 

la represi6n jurídica al uso no autorizado a la misma desde 

un punto de apreciaci6n global y somero. Se elaboro el orden 

propuesto en dicho capítulo, porque se pudo apreciar la gran 

riqueza de material, sobre todo en el aspecto internacional, 

lo que nos orillaría hacer de ello, un trabajo exclusivo y 

especializado de dicho rubro~ 

Bn este sentido dividimos la vida de México en cuatro 

6pooas: la de las Cultures del Valle de Anehuao, la Colonia, 

la Independiente y la Poetrevolucionaria que actualmente se 

vive, es decir, nuestra semblanza hist6rica !inolizará con 

la vigente Js>y de Invenciones y Marcas. 

Kl. tercer capítulo, se da un breve panorama 1oga1 en 

e1 ámbito nacional e internacional, o sea, sus !undamentos 

principa1ee bajo loe cuales, esta contemplado, tanto en nue.!!_ 

tro país a través de los ordenamientos espec!!icos al respe.5:_ 

to, como por los Convenios y Tratados Internacionales susc~ 

toe por M6xico en el runbito externo. 
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Bn este mismo rubro, analizaremos ln i'unción de ln 

marca, sus caracteres, los sujetos titulares de ella, así 

como la olasificaci6n de dicha instituci6n legal por nuestro 

Derecho Posítivo vigente. Rl fin de lo anterior, es comprea 

der los elementos sustantivos que son violados por usuarios 

no autorizados. 

Durante el cuarto capítulo de este estudio, tocare 

mos las causas, que n nuestro juicio, son las principales 

para que se presente la figura ilícita del uso indebido. ~ 

chas caueas lee hemos dividido en tres grandes grupos; la de 

carácter psicol6gioo, las econ6micas y por ~ltimo las de c~ 

rácter jurídico. Es importante resaltar, que las dos prime­

ras mencionadas han sido analizadas en íor:na global y sin el 

afén·de invadir ésíerss de estudio en forma empírica e irre~ 

ponsable. 

Bl. sucesivo capítulo en el orden, es decir, el quinto, 

nos ofrecerá el panorama jurídico de manera minuciosa en las 

hipotesís legales en que se presenta la materia objeto de 

D11estro tema de 1nvestigaoi6n, el uso· ilegal o no autorizado 

do una marca de un producto o de un servicio cierto y date~ 

minado. 

De igual forma h8remos.menci6n y anillisis de las s~ 

ciones y penas que tmpone la Ley de Invencioneo y lla.rcaa a 

los infractores, así tambi~n como la incompatibilidad que ae 

suci ta en los t~rminos ·de sustancia y proc!edimiento del ord,!!_ 



-XVIII-

namiento jurídico en menci6n con los •érminos constituciona­

les, pennlna y de procedimiento penal. 

Por lo que consierne a nuesto sexto capítulo, le hemos 

dado un enfoque del Derecho Administrativo, por considerar 

de elemental importancia, hacer el estudio de las instituci~ 

nes del !!atado mexicano que protegen a las marcas. y por en­

de·, los cSrganos pdblicos f'acultados pRra reprimir legalmente 

a 1os usuarios no autorizados de l3G multicitadas marcas. 

En este mizrao contexto, t'·B ofrece en dicho rubro de 

investigación, el i1nico procedimiento legal reconocido por 

la ley pare ser titular de una marca, azí mismo como la sua­

tancia que reviste este derecho otorgado por ésta y las mod~ 

lidades para extinguir a la marca como una prerrogativa del 

Derecho Induotrial. Y como parte última de P.ste punto a :les~ 

rrollnr, hacemos ref'erencin y estudio a el Procedimiento Ad­

miMstrativo para solicitar la declaraci6n del Uso ilegal, 

_a~:[ como 1os recuro os que pre.ve6 la ley en mención. Como as­

peoto peculiar y atractivo al tema, of'recemos algunos datos 

estadiaticos en relaci6n a nuestra institución marcar:f.a, Pri!. 

porcionados por la autoridad competente para conocer de ellos: 

La secretar!á de. Oomercio y llbmento Industrial.. 

1ll séptimo capítulo de.JIUestra.teais, obedece a la 

interpretación judicial de las leyes en la materia, por el 

milximo tribunal al respecta, o sea, La Suprema Corte de J\l.a­

tioia de. l.tt RacicSa. l!ll1.ei mismo se o~rece la tundaaentaci6n 
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jurídica para determinar la competencia administrativa y ju­

dicial de carácter federal. De il!Unl modo daremos 103 datos 

esenciales de forma y forndo a casos resueltos por la supre­

ma Corte, en especial, a los suscitados 9on la marca mundia~ 

mente conocida "COCA-COLA" oon algunas otras marcas semejan­

tes, o parecidas, o no autorizadas que ostentaban t~l denom!, 

naci6n. Complementando dicho capitulo damos a conocer les t.!!_ 

sis Jurisprudenciales más importantes que se dier6n en mate­

ria del Derecho Marcario durante los a.!ios 1986, 1987, 1988 y 

los cuales, aparecen ea el Informe Anual del Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Neci6n. Y, a manera de 

nportnci6n ideol6gica y práctica, hacemos un profundo análi­

sis a une Tesis Jurisprudencial que se produj6 durante el 

afio de 1986, y que fUé la marca "NENE-MIO", el objeto de la 

misma. 

Y final.mente en nueotro Último capítulo, el octavo P!!, 

ra. ser precia.os, damos un bosquejo a fUturo de lo que pensa­

mos serán las marcas registradas, así como el uso ilegal o 

no autorizado de ias mismas. 

Bspe_ramos que la división de temas y tópicos de la 

inatituci6n jurídica del ilícito marcario, haya sido compre~ 

dido mejor a trav.Ss de ello. 



Hay hombres que luchan un día y ·son buenos, 

hay hombree que luchan una semana y son mejores, 

hay hombres que luchan un mes y son muy buenos; 

pero hay hombres que luchan toda la vida, 

esos son los imprescindibles. 

(Anónimo). 
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11) la .aoaión de competencia desleal· o 1i:!cita. 



12) Ia represión del uso no autorizado de una marca. 

13) El vocablo "piratería• y au oonceptualizaoi6n por el 

Derecho Poeítivo Mexicano Vigente. 
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l) BL UNIVERSO DEL DERECHO Il111ATERIAL. 

Desde el prímer punto a tratar sobre este trabajo de 

investigación, se aprecia una clara tendencia por tocar te­

mas y tópicos del mundo jurídico que han sido poco analiza­

dos por los estudiosos de la inagotable Ciencia del Derecho. 

Cuando hablamos de los "Derechos del Hombre", rela­

cionamos inmediatamente el precepto anterior can el mundo 

de lo intangible, es decir, oon todo aquello que no puede 

ser percibido por alguno de miestros sentidos¡ tales co100 

el olfato, la vista, el tacto, el oído y el gusto. Pero no 

podemos hacer una separación tan tajante entre lo tan€;ible· 

y lo intangible¡ ya que el sólo hecho de ser un este huma­

no, nos obliga a meditar acerca de la sana convivencia en­

tre dichos entes, así como realizar conductas que no afec­

ten a esa colectividad en referencia. 

Es de esta manera como podemos apreciar que la exte­

riorización de la conducta de todo ser bwoano va a producir 

algÚn o algurios efectos que serán invariablemente percibidos 

por nu.eatros sentidos. 

Se dice por los especialistas en el Derecbo Coi:ultitu­

cional, fllndaaentalmente el· querido maestro Ignacio Bú'goa, 

que todo ser denominado hombre, al tener como excl.Usi-ra cua­

lidad la de .la inteligencia y concie.ncia va a "nozwar" su 

conducta, de tii¡ .. s~erte, que todo hombre tendl'l!t la proteo-
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ción de sus congéneres a través de un cuerpo colegiado de 

leyes, que tendrán como finalidad el reconocimiento y la de­

fensa de esa colectividad en un contexto inquebrantable y 

supremo llamado Orden PÚblico. 

Es por ello que el Derecho tiene como fin esencial 

la protección de esos derechos subjetivos públicos. 

?.!Uy acei-tadamente los filosófos de la Ciencia Jurídi­

ca hablan ya de "propiedad"; pero no sólo en el contexto que 

comunmente la conocemos, sino que también ya hablen de la 

AC!IVJ:DA.D INTELECTUAL que lleva a cabo el hombre a través 

de su pensamiento que tienen como finalidad producir algÚn 

bien o servicio a una determinada sociedad. 

En este orden de ideas, sacamos en conclusión una 

vez asimilados los estudios del maestro Eduardo García May­

nez, as{ come Jlafael Preciado Hernández, que la honrosa·ac­

tividad de orear debe eer entendida como una propiedad de 

áquel hombre que concibe la idea. 

Bl concepto ha sido dado apenas hace algunos lustros, 

pero en Kéxioo ea el querido maestro David Rangel Medina, 

quién lo explica más ·claramente diciendo que " Al conjunto 

de loe derechos resultantes de las concepciones de la inte­

ligencia y del trabajo intelectual, contemplados principal­

mente desde el aspecto del provecho material que de ellos 

puede resultar, acostúmbrese darle la denominación genérica 

de propiedad intelectual, o las denoainaoiones de propiedad 
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inmaterial, bienes jurídicos inmateriales y derechos intelec­

tuales" {l), 

Por su parte el autor Joao da Gama Cerqueira denomi­

na a esta especialidad del Derecho como Propiedad Inmaterial, 

atendiendo :fundamentalmente a "al objeto de los derechos a 

que se aplicn" (2). 

Por su parte también el autor Nicol'2. Stolfi llama a 

esta institución jurídica como Bienes Jurídicos Inmateriales; 

debido a que "son objeto de la ley del D&recho de Autor" (3), 

por que argumenta en dicbe ley se contempla a preceptos y 

rubrcs afines como; los dibujos y modelos de fábrica, las 

patentes de invenci6n, así como l~s marcas de fábrica y de 

comercio. 

E1 jurista belga Rdluundo Picard denomina a esta mate­

ria como la de los Derechos Inteiectualest como consecuencia 

a que se atiende a "una nueva categoria de derechos que son 

de naturaleza sui generis y tienen por objeto las concepcio­

nes del espíritu, en oposición a sus derechos reales cuyo 

objeto son las cosas materiales" (4). Complementando sus i­

deas este autor señala que los derechos intelectuales son: 

a) los derechos oobre las obras literarias y artísticas; 

b} los inventos; 

c) los modelos y dibujos industriales; 

d) las marcea de t'dbrica; 

e) las enseffas comercia1es. 
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Tomando en consideraoión las anteriores definiciones 

el maestro n>.vid Renge1 lóedina nos ofrece la siguiente de­

finición de Propiedad Iruoateria1: 

"LO. Propiedad Inm&terial comprende tanto los derechos 

relativos a las producciones intelectuales del dominio lite­

rario, científico y artístico, como los que tienen por obje­

to las patentes de invención, las patentes de mejoras y las 

patnntes de modelos o dibujo industrial, obra8 todas perte­

necientes al campo de la industria" (5). 

Es de esta manera como podemos dejar de una manera 

clara y sencilla que el régimen del Derecho Marcario no re­

cae de una manera directa al marco de la Propiedad Intelec­

tual; pero si de manera indirecta, debido a que su objeto 

recae fundamentalmente sobre los derechos de carácter inma­

terial. 

EEt este sentido y tomando en cuenta 1a imprevista e 

inoa1culable evolución del comercio, tanto nacional como el 

internacional, se propone por el autor de este trabajo de 

investigación, que 1a marca, sea cuál 'f'uere su esencia, es 

también una creación del intelecto de una pereona; ya que 

el objeto principal de distinsuir a un bien o servicio y., 

el de hacerlo único en el univereo comercial, utilizando pa­

ra e11o una serie de caracteristicas tanto físicas como in­

telectivas que permiten esa fácil discrimi.naci6n por el con­

aumidor o comprador comercial. 



Como podrá observarse máe adelante, la anterior pro­

posición tendrá una serie de elementos psicológicos, socio­

lógicos, econó~icos y jurídicos que nos llevan a contemplar 

la anterior aceveración. 

2) CONCEPTO DE DRR~CHO INTELECTUAL. 

Se debe precisar primeramente que en el punto ante­

rior ne habla de la inotituci6n que da nacimiento a dos di­

vioiones a la misma: el derecho intelectual y el derecho in­

dustrial, 

Definiremos a este rubro como lo hace en forma p0r 

demás exitosa el autor francas Micha.elides Nouaros, esta­

bleciendo que "la obra intelectual ea el resultado material, 

el efecto aenaible en el mundo exterior del ejercicio de las 

facultades creadoras del individuo" {6). 

Cabe sellalar que los autores Nava Negrete y Alvarez 

Soberanía destacan igual.mente a la originalidad como elemen­

to sine quan non del derecho intelectual, situaci6n con la 

que estamos total.mente de acuerdo. ya que como se asentó en 

líneaa nnterioree es el aspeoto m~s importante que busca un 

autor de una idea para llevarla al cabo. 

En la institución jurídica a que nos referimos en es­

te punto, se establece que existe la originalidad cuando el 

autor, al combinar loa elementos sn el bosqueJo infinito de 

sus ideas, realiza una producci&n nueva. 
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3) PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Una de las definiciones que se acercan más a la natu­

raleza aiama de esta institución es la que ofrece el multi­

oitado jurista Rangel Medina. Al respecto dice que "la pro­

piedad industrial puede ser definida como un nombre colecti­

vo que designa al conjunto de institutos jurídioos o leyes 

que tienden a garantizar la suma de derechos deduoidos de la 

actividad industrial o comercial de una persona y a asegu­

rar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial" 

(7). 

Aunque la anterior definición se le cuestione en al­

gunos aspectos, pensamos que por no incurrir en controver­

sias fUndamentalaente jur!dicas-filosÓfioas, se debe diacri­

nar tal acepción, basados en los elementos que la constitu­

yen y que serán explicados en el tercer capítulo de la pre­

sente investigación. 

4) COHCKMO DB D'BRBCHO llABCARIO. 

JA de~inioión que propone el maestro llangel Medina 

en su obra jurídica de la marca, nos parece que abarca casí 

la totalidad de loa ele•entos qua consti tu,yen a tal ineU 'tu­

oión, ya que desde nuestro punto de vista adolece de al.g{n 

car'oter esencial y de forma de la lllisme.. 

l!stableoe que el Deracho llaroario es "oabalmente un 

conjunto de normas ~dicas •ediante las cuale11 el Bstado 
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regula los derechos de propiedad industrial eobre loa sig­

nos distintivos de mercancías" (8). 

A la anterior apreciación creemos que le hace resal­

tar los siguientes aspectos: 

a) el elemento de intelecto que lleva consigo todo signo dis­

tintivo; 

b) las repercucionea que ae auoitan oomo v:l.olaci6n de este 

derecho inmaterial denominado marcario. 

Atend:l.endo a ambos aspectos se propone que la defini- • 

ción de Derecho llarcario establezca lo siguiente: 

R1 Derecho Maroario es el conjunto de nozinas jurídi­

cas que rej!U1an y protegen la actividad intelectiva del au­

tor o creador de ciertos elementos distintivos de una marca 

y que tienen como fin elemental crear o aportar una serie de 

propiedades para distinguir una precisa y detel"lllinada me:l'­

oano:!a, la cuál, aportará a 1a &s1'era comercial nacional o 

inte~_oione.l. una posibilidad aás a un aercado comercial 

plenamente normado por el derecho, y que la violación al 

mismo generarof daffos 7 perjuicios tanto a su creador como a 

la TÍ.a de ooaercializeción y conswao de diohs aercan6ía. 

5 ) U A lJ'l'OJIOllA DBL Dl!RBCRO llA RCA RIO. 

Se han _dado d:lYersoe criterios pB1'B tratar de dar una 

autonoaía ~l Derecho Karcario; pero hoy en día sobre todo 

en.su aspecto procesal no ha podido ser esclarecido. 
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IA autonomía de es~a institución es clara y precisa, 

auunque no haya bastante literatura jurídica al respecto en 

México, si nodemoa basarnos en la literatura jurídica inter­

nacional, la cuál nos precisa el aspecto o aspectos que noe 

han llevado a considerar a la éa:fera del nerecho Llarcario 

como autonóma.. 

Es importante destecar que dicha autonomía no impli­

ca que no existan relaciones con otras re.nas del derecho, 

sino por el contrario, existen pro:fundas interrelaciones en­

tre el Derecho Karoario y el Derecho Civil, Derecho Mercan­

til, Derecho Administrativo. 

ras referidas relaciones serán ampliamente tratadas 

en nuestro tercer capítulo de nuestro estudio en cuestión. 

6) DBPINICIO?I DB MARCA DBSDE EL PUNTO DE VISTA GRAMATICAL. 

Es importante en todo estudio serio tratar de preci­

sar el signi:ficndo de la palabra que involucra nuestra inves­

tigación; ya que nos dará una visi6n más completa al respec­

to. 

Establece el diccionario de la lengua castellana que. 

"desde el punto de vista del tráfico comercial, la marca es 

toda contraseBa representada por iniciales, cifras o sefiales 

especiales, que se coloca en los envases o embalajes de las 

meroanc!ae, o en éstas cuando van sin embalar, para di:feren-· 

ciar unos bultos de otroe .. Y para poder precisar los que co,-
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rresponden a cada expedición" ( 9}. 

7) DEFINICION DE MARCA DESDE EL PUNTO DE VISTA TEORICO. 

Atenderemos a este punto señalando a los autores que 

preponen una definición sobre la marca, siendo éstos nacio­

nales o extranjeros. 

a) La enciclopedia jurídica Omeba establece que "la marca es 

unn selal o distintivo que ponen loe comerciantee o industria­

les, e igualmente loa agricultores a sus productos para iden­

tificar la procedencia de loe mismos y dif erenciarloe de e­

llos", (10). 

Asimismo, la ubica dentro del circulo del ~ereoho In­

ternacional Privado. Continúa explicando que "la marca es 

,,el símbolo que identifica a le. universalidad del mercado de 

calidad y circunstancias diferenciales de las distintas mer­

cancías que a él convergen en pendular movimiento de oferta 

y de demanda. 

"Su ob;jeto .se baila constituido de bienes de carác­

ter patrimonial, especificamente de bienes inmateriales, y 

entre ellos (patentes de invención, dibujos, nombres, ect.). 

Iá -rea surge como una expresión c¡Ue se materializa en sím­

bolos del espíritu; como tal es legislada por el :Derecho In­

dustrial, que.norma la Propiedad Industrial, precisamente en 

la generalidad de propiedad y en la particularidad de indus­

triál con caracteres, en este Últilllo caso, propios y esencia-
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les, inherentes a la singularidad de su naturaleza jurídi­

ca" {ll), 

Para Yves Saint-Gal la marca forma parte de "un con­

junto de derechos de propiedad industrial, encaminados, por 

una parte, a facilitar a un individuo, una agrupación o una 

colectividad, el pleno ejercicio de su industria o de IJU co­

mercio y, por otra parte, a garantizarles contra laa usurpa­

ciones y las actuaciones ílicitaa de terceros" (12). 

Por su parte Albert Chavanne y Jean-Jacques rurat de­

"f'inen a la marca como "un signo sensible puesto sobre un pro­

ducto o acompaffando a un producto o servicio y destinado a 

distinguirlo de los productos similares de los competidores 

o de loa servicios prestados por otros" (13). 

El autor M.Z. Weinstein la define como "un signo uti­

lizado para distinguir un producto o un servicio, con la fi­

nalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servi­

cios suministrados por los competidores" (14). 

Bs m¡y importante destacar que estos autores de orí­

gen francee, definen a la merca a través de su :runción espe­

cial o sea 1a diferenciación; de igual forma· hacen notoria 

mención de 1os objetos sensibles de ser distinguidos por u­
na marca. 

El autor italiano Ezio capizzano establece que "J..as 

marcas se pueden definir como aquellas contraseBas de pro-
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duetos y mercancías que, análogamente a los otros signos dis­

tintivos (finna y eDDefia), son ll.amados a desempeffar una fun­

ción distintiva de determinados productos y mercancías, so­

bre loe cuales se fijan, de otros iguales o similares y por 

eso coni'Undi bles" ( 15). 

De la misma nacionalidad Renato Corrado define a la 

marca como ''un signo identificativo del resultado de una ac­

tividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto 

de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en 

el mercado" (16), 

Como puede apreciarse la doctrina italiana no dista 

en lo esencia1 de la francesa, sólo no concuerdan en la l.la­

mada función distintiva. 

El:t España, donde se dice que los derechos de autor, 

las invenciones, patentes y marcas, han sido ampliamente de­

sarrolladas por.sus juristas daremos algunas de las definicio­

nes al respecto. 

]laylos Carroza seilala que "la marca es un signo des­

tinado a individualizar los productos o los se:nrieios de u­

na empresa determinada y !ls.oer que sean reconocidos en el 

mercado por el p~blioo oonaumidor. No identifica un produc­

to o un sel"Vi.cio ooneiderado en su individualidad; sino en 

cuanto ejemplares de una serie" (l.7), 

l'Sra c. B. l\!áseareffas la lllllroa es "Ul:I signo que ne usa 
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para distinguir, en el mercado, los productos o·los servicios 

de una empresa de 1os productos o los servicios de las otras 

empresas" (18). 

Así también para el jurista Arturo Cauqui "las marcas, 

la forma más típica de registro de los signos distintivos, 

se aplican a distinguir en el mercado de los productos c ser­

vicios proporcionados, o prestados por su titular, de los 

productos o servicios de la misma naturaleza que se comercia­

licen a un tiempo" (19). 

En latinoSJDérica existen también diversas aportacio­

neD al respecto; tal ea el caso de Colombia, quién a través 

de Jesús M. Carrillo Ballesteros y Frnncisco Morales casas 

ofrecen la definición de marca como "el signo que tiene por 

objeto distinguir mercancías, para beneficio de quienes se 

han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su 

eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al 

comerciante que quiere preservar o mejorar su clientel.a" 

(20). 

La definición proporcionada por Boris Kozolchyk y Oc~ 

tavio Torrealba ambos de nacionalidad costarrisence, estable­

ºº que "la mares es cualquier signo que se utilice para dis­

tinguir en el aeroado unos productos o servicios de otros• 

{21). 

Por BU parte el guatemalteco Eduardo Vázquez Jllarl{nez, 

precisa a la aaroa como "los signos o medios 11Bteriales que 
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sirven para señalar y distinguir de los similares los pro­

ductos f'abricados o vendidos por unR empresa" (22). 

El autor venezolano Benito Sanzó def'ine sencilla y 

claramente a la marca diciendo que "es el signo distintivo 

de los objetos producidos o puestos en el comercio" (23). 

En México se proponen diversas def'iniciones al res­

pecto, pero por su importancia en el contenido f'ormal y ma­

terial de las mismas transcribiremos tres de las m~s relevan­

tes. 

Para el jurista Jaime Alvarez Soberenis quien esta­

blece que la marca "es todo signo distintivo que se utiliza 

pare distill8Uir un producto o un servicio de otros" (24). 

En este sentido el maestro Justo Nava Neerete def'ine 

a la marca como "todo signo o medio material que permite a 

cualquier persona f'Ísica o jurídica distinguir los productos 

que elabora o expende, así como aquellas actividades consis­

tentes en servicios de otros iguales o sia11ares ouya f'ina-

1idad inmediata es la de atraer la clientela y después con­

servarla y aumentarla" (25). 

Finalmente es el aru1Íirado maestro !lavid Rangel Medi­

na quién establece en su obra las caracteristicas de las 

def'iniciones de marca al respecto. Para ello lee clasif'ioa 

en cuatro erupos que son: 

a) la 1¡Ue señala a la marca un papel de signo indicador del 
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lugar de procedencia de la mercancía; 

b) la que considera a la marca como un a~cnte individualiza­

dor del producto mismo; 

o) ln que reúne los rasgos distintivos de las dos menciona-

das; y, 

d) la que adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la e­

sencia de la marca en :f'llnción de la clientela. 

Como hemos podido apreciar hay una gran gama de defi­

niciones al respect·:>, lo que motiva a una constnnte invita­

ción al ejercicio profesional de tan apasinante rnma o espe­

cialidad del derecho. 

8) DBPINICION DE 14ARCA Dl!SDR BL PUNTO DR VISTA DBL Di3R3CHO 

l'OSITIVO KID:ICANO V'IGENTS. 

l!n !léxico, nuestra actual J,ey da Invenciones y uar­

cae que se publicó en el Diario Oficial de la Pederación el 

10 de febrero de 1976, en su Título cuarto MARCAS, Cs.p:Í-tulo 

I Definiciones 7 Materia de Registro, define a lea marcas 

de productos y las marcas de servicios. Les primeras se cons­

tituyen por loa signos que dietin.suen a los artículos o pro­

ductos de otros ·de su· 11isma especie o clase. Ia.s segunda.,., 

por los signos que distinguen un eervicio de otros de au 

misma clase o espacie (artículo 87). 

A este .respeoto el DtBeatro Nava Negrete opina que 

"es indudable el acierto del leg1'1lador mexicano al definir 
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a<Las marcas de productos y de servicios, ya que se concre­

tó a indicar su verdadero carácter, esencia y funcionalidad; 

asimismo el hecho de no haber incluido en 11111bas definiciones 

el término empresa, de naturaleza eminentemente económica, y 

que, aún cuando se ha pretendido afanosamente por numerosos 

autores, darle una ~ignificación jurídica, no existe unifor­

midad conceptual al respecto, si bien es cierto de su exito­

sa aceptación en las diversas legislaciones, también lo es 

que en ningtltlh de ellas se ha definido jurídicamente el tér­

mino empresa, por lo que su empleo se prestaría a diversas 

interp~etacion~a, en un campo, como lo es el de las marcas, 

de por sí complejo, que lo que busca es una mayor claridad 

y precisión jurídica en la regulación de esa materia" (26). 

Creemos que ahondar más sobre el particular resulta­

ría desgastante e innecesario, ya que la explicación dada 

anteriormente ea muy precise al respecto. 

9) EL USO NO AUTORIZADO DE LA JI.ARCA. 

Ya hemos explicado y definido lo qué debamos enten­

der por marca, ahora trataremos de aportar una definición 

acerca del ilegal uso a la misma, causa principal que moti­

va el presente trabajo de investigación. 

U. fllente principal en todas las disciplinas del de­

recho viene a ser la ley. Este caso no es la excepción, y .la 

Ley de Invenciones y llarcas eeflala la prohibición de utili-
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zar sin permiso o autorización legal ya sea parcial o total­

me~te una marca, hasta en tanto no ae siga el procedimiento 

administrativo al respecto. El no seguir al pie de la letra 

lR anterior acepción legal o utilizar con conocimiento de 

causa una marca de bien o servicio ya registrada previamen­

te por la autoridad, desataría como consecuencia jurídica la 

investigación así como en su caso las sanciones correspon­

dientes al i~r~ctor. 

Es por ello que se puede definir al uso no autoriza­

do de una marca como la aerie de hechos y conductae de una 

persona física o una asociaci6n de les mismas, así también 

como por una o varias person~s jurídicas, para tratar de si­

mular o engañar a un público comercial en el proporciona­

miento de bienes y/o servicios que no han seguido la ins­

tancia jurídica o legal de registrarlo ante la autoridad 

competente. 

De esta modesta proposición de definición de marca, 

es de donde partiremos al estudio de áste Ílicito tan fre­

cuente en nuestros días. 

10) L.t. COMPETENCIA COMO GENERADORA PRINCIPAL DE LA UTILIZA­

CION INDEBIDA DE UNA MARCA. 

En este sentido hemos desprendido la anterior idea 

en el punto a tratar, de las numerosas publicaciones en re­

vistas especializadas al respecto. Se dice que el comercio 
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ea una de las actividades más importhntes que rodean al hom­

bró y que ha sido la actividad . que ha originado. constante­

mente cambios en la vida social, económica, política, jurídi­

ca, etc. Es por e11o que el representar unn forma de bienes­

tar socioeconómioo se ha visto altamente nutrida en sus di­

versas formes de ejercitarla por los individuos de esta so­

ciedad. 

Así pues a1 determinar al comercio como su remoto ori­

gen, debemos entender que la lógica consecuencia de esa acti­

vidad trajo como resultado la competencia entre los indivi­

duos de esa colectividad hacía el re.:to de dicha agrupación 

humana, 

Asimismo, lo que puede y debe parecer sano, que ea el 

mejorar un bien o producto para obtener la preferencia de la 

sociedad en la que se haya inmerso el individuo productor, se 

torna turbio o ilegal; debido a que el Estado como protector 

de los derechos de fabricantes y consumidores establece un 

cuerpo colegiado de normas jur!dicaa para armonizar el dia­

rio convivir de esa población. 

CUendo dicl:las normas jurídicas son violadas existe in­

mediatamente un rompimiento en el equilibrio de la vida le­

gal, situación que el mismo Estado restablecerá en un orden 

y tiempo determinado. 

Es importante hacer menci6n de lo anterior,. por que 
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va a ser el objeto material de este y muchos máa trabajos de 

investigación. 

11) LA ACCION DE COMJ?::T:::NCIA DSSLRAL O IL!C!TA. 

Al respecto el maestro ravid Rangel Medina h!lce una 

muy clara conceptualización de este punto diciendo que: 

"A los competidores está permitido dispute.rae la clien­

tela, pero a condición de hacerlo con procedimientos hones­

tos. El caso del comerciante que, con maniobracr turbias tra­

ta de establecer una. con:f'u.sión oon otra· cosa conocida y esti­

mada del pÚblico, pare desviar la clientela; y el ca~o del 

industrial que pretende denigrar los productos de su compe­

tidor, o desacreditar sus mercancías o su fabricaci6n por 

medio de declarnoiones mendaces que darán como re:;ulte.do sor­

prender a la clientela. de aquél" (27). 

Coeo puede desprenderse de la anterior idea, así como 

confirmar las expuestas en el punto inmediato anterior, no 

se prohíbe la comp~tencia sana y legal, lo que se sanciona 

es eJ. engailo y eJ. aprovechar eJ. prestigio o eJ. buen n<>mbre•"" 

de una marca pera arrebatarle a la olientele. 

12) LA REPRESION DEL USO NO AUTORIZADO DE UNA WARCA. 

Este punto tend~ que ser explicado máa ampJ.iamente 

en eapítuloe posteriores al presente, ya que tiene inmersos 

una serie de elementos que se a?lalizarán en au debida o~ortu-
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nidnd; pero que por considerar un punto de elemental tras­

ced nncia en este capítulo, sólo haremos mención efímera al 

respecto. 

Al verse alterado el orden ¡n1blico en sus normas que 

regulan a las invenciones y marcas, el Estado a través de 

sus Órganos de gobierno investigará y en su caso sancionará 

al o loe responsables en le ejecución u omisión da dichas 

conductas ilegales. 

De esta manere y conforme a la potestad que el la 

Carta Magna le otorga al Poder :Público, se encargará de ha­

cer valer leo sanciones a los infractores que la violen. 

13) EL VOCABLO PIRATERIA Y SU CONCEPTUALIZACION RN EL DERE­

CHO POSITIVO MEXICANO V!G3NTE. 

Para finalizar el presente capítulo se hara referen­

cia a un vocablo 11JU.Y aomunmente escuchado día a día en la 

saciedad, as:! como incluso en el medio jurídico actual. 

&>ta palabra la define el diccionario de la lel18UB 

castellana. como "la acción o conducta seguida· por un grupo 

de individuos en contra de los bienes de otro u otros en 

altemar" (28). 

Como puede apreciarse se identifica al uso no auto­

rizado de una 1118-raa con el delito de robo. Btl este sentido 

hay una fal.aa e incorrecta apreciación del vocablo, ya que 

en estricto sentido se dice que la pirateria es un delito 



cometido en altamar. Y por el otro lado el uso no··autorizado 

es una infracción o Ílicito cometido en cualquier parte del 

eopacio terrestre, incluso ya el extraterrestre. 

Es así que en el plano del Dereccho Positivo ble:·:icano 

Vigente no cabe l.a menor posibilidad de encundrar a cualquier 

supuesto jurídico a ln pirateria. 

Por el contrario, la ley de Invenciones y Marcas so­

lamente habl.a de la no autorización del uso de una marca, 

Jllldiendo ser esta de acuerdo a la clasificación dada por 12. 

misma al respecto. 
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La Historia del hombre y de la sociedad en la que 

vive ea poco menos que fundnmental. El investigarla, estu­

diarla y entenderla, significa en cualquier trabajo de esta 

Índole el de motivar las causas primeras, así com~ su evo­

lución en el tiempo, de las circunstancias que rodean a 

cualquier ciencia o disciplina. 

La Historia es fUente esencial de todo estudio serio 

y profUndo; ya que el s6lo omitirla significaría no exponer 

las causas que motivan al hombre en su paso por esta vida. 

Se ha pretendido ofrecer una breve semblanza historí­

ca de la institución de la marca en el contexto nacional, no 

olvidando su fUerte influencia de la ésfera intornacional; 

pero por su gran semejanza hemos decidido reseñar los aspec­

tos cás importantes del primero. 

l) LA MARCA l!N LAS CULTURAS DBL VALLE DB ANAHUAC. 

Bl aspecto principal que se desarrolla en estas cul­

turas es el comercio. Aparejado a éste se dan una serie de 

situaciones que lo .van a ser más práctico y e~iciente, en­

tre ello surge la marca. 

Los naturales del Valle de u6xico, como lo describe 

Bernal DÍaz del castillo, eran grandes artesanos y obreros, 

tenían un gi'an sentido de la calidad que debía contener ca­

da produoto. 
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Así también las organizaciones de comerciantes es lo 

que le da al comercio una :fuerza descomunal, a tal grado que 

el dedicarse a las labores comerciales significaba el perte­

necer a unn ciase de ascenso. 

Rn esta epoca de la historia de México, no se tienen 

datos prceoisos sobre la exi:::tencia de la marca como UllR ins­

titución jurídica. Al respecto el maestro Nava Negrete esta­

blece en au obra: 

"En los Anales de lE. Historia de ióáxico no se tiene 

noticia algllllR de la existencia de las marcas en los pueblo::: 

del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dispuesto al 

respecto, la misma consulta de autores que han escrito sobre 

el Máxico Prehispánico no permite averiguar si hubo marcas, 

signos o medios materiales que distinguieran las mercancías 

de otras del mismi gánero o especie que vendían loa pochte­

cae en los mercados del mismo reino. Sorprende más, por la 

riqueza de las meroaderias de aquellas épocas" (1). 

LB razón que se esgrime para no contar con marcas los 

pueblos prehispánicos es que existían en su gran mayoría 

transacciones o trueques de géneros. 

"I.e. no existencia de marcas en los puebles de Anál:!uac 

encuentra explicación en que las transacciones mercantiles 

a~ efectuaban por medio de e~neros, por· lo q'.te no _se especi­

ficaba, individualizaba e indicaba el orígen de las mercade­

riae para distinguirlas; por otra parte la· carencia de aone-
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da (en su acepción actual), y el empleo de ciertos artículos 

como sustitutivos de aquélla, hacen pensnr que no eran a~ec­

toa al empleo de signos o medios materiales distintivos de 

las mercancías entre sí, del mismo género" (2). 

Datos interesantes al reepecto, a pesar do no ofrecer 

situaciones precisas en las mercaderias, si las aporten en 

otros sentidos de ln vida de estas culturas; talco como: 

o.) Iaa co11eras para distinguir e los e~cle.vos ¡ 

b) los medios de distinción entre las clasec sociale:; de ·la 

región de la Huasteca; 

c) los eellos o pintaderias, utilizados para decorRr pinturas 

u obras de arte. 

2) SPOCA COLONIAL. 

a) LAS PHIMRRAS !.!AllIFESTACIOUES. 

No cabe duda de que la conquista de laa culturas pre­

hispánicas sign:iticó un cambio total en las estructuras de 

la vida de dichas culturas. Uno de loa aspectos que se explo­

rarán más tue el comercio. 

En un principio de esta época se prohÍbio a las nue­

vas colonias comerciar entre sí; pero como lo apunta el maes­

tro Bangel Medina en su obra es he.ata el reine.do de Carlos 

III, cuando se permite el libro comercio a través de su muy 

célebre "Ordenanza o Pragmática", con la restricción do ve-
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nezuele y ls Nueve España (hoy México). Pero finalmente el 

Real Decreto del 28 de febrero de 1789, otorga también a 

estas colonias le libertad para poder comecializar entre e­

lles. 

Para objeto de la presente investigación, debe des­

tacarse tundamentalmente el Reglamento y Aranceles para el 

Comercio Libre a Indias del 12 de octubre de 1778, y en el 

cual se encuentrn 1a primer reguleción del uso no autoriza­

do de las marces. A su letra dice: 

"Siempre que resultare comprobada la falsedad de las 

marcaH y Despachos, se castigarán a 1os autores y cómplices 

de este grave delito con les penas que van prefinidas en el 

citado artículo dieciocho de este Reglomento"(3). 

Siguiendo este orden de ideas, apreciamos claramente 

como España protegÍa sus mercancías do cualquier Ílcito al 

respecto, y 1o que va a originar una serie de consecuencias 

muy importantes en el transcurso de la historia, y que se­

rán análizadas posteriormente. 

b) LAS MARCAS TRA?ISPARENTES DB AGUA. 

Se debe destacar que el uso del papel que actualmen­

te conocemos se dio hasta el siglo XVIII, y para afrontar 

las necesidades al respecto se utilizó el papel llamado de 

":filigrana". 

Ja constitución del papel mencionado era la entrala-
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ción de rinisimoa hilos de latón, cobre o metálicos, y los 

cuales, por su conoistencia aparentoban ser translucidos. 

Ramón i!enn, autor español señala que "hubo entre los 

fabricantes la necesidad imperante de diferenciarlo, mec~an­

te las ~erctts y cantrasefiaa, empleándose el mismo procedi­

miento antea men.ciono.do, pero todo hecho en hilo de metal, 

entretejido, en forma tal, que la pasta al caer en la for­

ma, el molde o ~ormato se adhería a las mnrcus, menos aún 

que a hi1os·verticales, y quedando con menos pasto, 1?. figu­

ra era casi transparente; en virtud de lo cual recibierón 

el nombre de marcas transparentes, marcno de agua o de fi­

ligranas e 1 mismo pn pe l" ( 4) • 

c) LAS M.ARCA3 llB FUEGO SK LOS F:SCLAVOS. 

Es importante destacar que este tipo de marcas, no 

constituyen un antecedente de J.as actuales marcas; pero por 

su trascendencia son mencionadas. 

Loa eaclavos eran obtenidos eegún Silvia Zavnla ~or 

dos procedimientos: 

I) loa obtenidos por cautiverio en 1a guerra, y; 

II) loa que tenían esa condición antes de la conquista. 

ID. marca impuesta tan infamemente a un hombre denomi­

nado esclavo, se aplicaba con algún herraje de fierro sobre 

alguna de sus extremidades, con el fin de distinguir1os ie 

otros hombres de su condición, as! como para detectar su 
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condición social con respecto de los demás hombres que con­

formaban dicha época. 

Pero al ig.ial que 1a.s argunientaciones anteriores se 

dice que dicha marce. de fuego "en 1os eacJ.avos de los rei­

nos de las Indias, constituían un medio probatorio suficien­

te de posesión legítima de los esclavos para sus propieta­

rios" (5). 

d) LAS liARC::AS EX-LIBIRIS. 

"Siendo las marcas de propiedad el medio que emplea­

rán los dueños para acreditar y constar la propiedad de sus 

libros, en un principio coneistierón en estampar la firma o 

pintar el propio escudo. Con el tiempo se evolucionó a cédu­

¡as pare adherirlas al reverso de las etapas de los libros, 

en 1as cuales constase el nombre del dueño, su escudo o al­

gún símbolo o un 1ema que lo revalasen" (6). 

A esa cédu1a o trozo de papel, en forma de etiqueta 

o de membrete, recibió el nombre de BX-LIBIRIS. JU signifi­

cado de e11o es "de los libros, 1ibros de, de entre 1os li­

bros de, o procedente de 1os :U.broa de, esta fÓ:ramlA que ha 

sido eap1eada en todos los tiempos por el mundo.pare. indicar 

1a marca de propiedad de 1oe 1ibroe de una bibl.ioteca públi­

ca o privada, fue introducida en la Nueva Bepaf!a por l!Uropa~ 

(7). 

De lo referido anteriormente, podemos esc1a_reoer ·que 
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los Rx:-libiris y las mercas de fuego en los libros de las 

antiguas bibliotecas, constituían verdt;.derr·.s marcas de pro­

piedad que tenían como f'unción.le de indicar quién ere el 

propietario del bien, y no pretendían diferenciar objetiva­

mente un producto, no podían ser anónimHs y carecían de u.na 

tinslidnd mercnntil, por lo que no se les puede conoiderar 

propiamente como un antecedente al Derecho de la !la.ron. 

Ex:eptuando la anterior idea, debe sefiularse a aque­

llos comerciantes que s~ se dedicaban a la venta de libros, 

y lo cual constituía une. aotividad lícita. En este sentido, 

si podemos conHiderar a lo descrito en este párrafo como un 

antecedente de la marca. 

e) LAS MARCAS EN EL GANA!Xl. 

L:is primeros aílos de la época colonial, se desarrolla­

rán en medio de una escasa y precnria agricultura; por lo 

que la aotividnd ganadera paso a ocupar un lugar preponde­

rante en la primitiva economía virreinal. 

Lo anterior arrojo como consecuencia el crear un sis­

tema que procurara la protección del ganado frente a cual­

quier actividad delictuose. 

Para hacer tal d.1.stinción se utilizó una identifica­

ción colectiva del ganado a través de una marca o también 

de una seflal. 



-37-

Ea importante destacar algunos puntos de vista en re­

laci6n a este punto. Pranoisco Perrera, citado en la obre del 

maestro Justo Nava Negrete, se!lala que les marcas de fuego 

de 1os ganados son marcas de propiedad, las cuales tienen 

las siguientes carooteriaticaa: 

I) consisten en un signo adherido e impreso sobre un objeto 

y que tiene como 1\tnción la de indicar, quién ea el pro­

p~etario del bien¡ 

II) en caso de transmitir la propiedad del ganado, éste pasa­

re a formar otra propiedad, Con BU Consiguiente distin­

ción marcaria; 

IÍI) la de impedir cualquier posible con1\tai6n entra los propie­

tario de dichos animales. 

Asimismo el gran maestro de Derecho Mercantil de la 

Facultad de Derecho, Jorge Barrera Graf, establece que "al 

definir la marca se deben excluir las marcas que loe agri­

cul torea ponen a su ganado, por que su reglamentación no per­

tenece al Derecho Mercantil sino al Dereého Civil, y por que 

no son signos dietintivos de mercederias, sino del derecho 

de propiedad" (8). 

Tomando en cuenta les dos ideas anteriores se despren­

de que exis~e una doble protección jurídica, una es le que 

concede J..ilo le.gislaoiones de los diversos países. que ae ocu­

pan· de regu.l.&r el uso y le aplicación de las seftales y·mar­

oas de :ruego e~ los asnados, tal y oomo.suoedeen la actua.-
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lided en México, e través de las legislaciones estatales, y 

la otra es la ley específica en la materia, es decir, la le; 

de Invenciones y Marcas. 

f) LAS MARCAS :&N L05 GREMIOS. 

Cu.ando la economía espafiola comenzaba a adquirir for­

ma en sus siglos ZVI y XVII, se formarán los primeros talle­

res de trabajo, en donde loa artesanos, en su mayoría nntu­

laa de la Nueva 3spañB., eran explotados por un patrón. Para 

coordinar que el trabajo fuera de buena calidad, así como 

e1 de enseñar las técnicas adecuadas, existía 1a figura del 

maestro. Así es como se dan loo primeros gremios, que tenía 

por objeto principal el proteger los derechos de propiedad 

de los pe.tronas,· con relación al contenido y t'orma de rea­

lizar sus productos. 

"En la organización gremial, mediante la aplicación 

de normas protectoras, se prohibía que los artesanos come­

tierán fraudes, engañando al oliente incauto, alterando los 

artículos que vendían, así por ejemplo; los pescadores que 

coloreaban con sangre de cerdo las agallas de loa pescados, 

vendiéndolos por huachinangos" (9). 

Como podrá sacarse como una conclusión al respecto, 

los gremios tenían la tunción de proteger a ese grupo de 

patronee de artesanos, o en general de oualquier agrupación 

de trabajadores, pare preservar su derecho de propiedad. 
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g) LAS MARCAS EN LOS OBJETOS DE FLATA Y ORO. 

Siendo la regi6n letinoaméricana como una érea in­

mensamente rica en minería, y por ende la riqueza natural 

más importante era la del oro y la plata, hicierón intere­

santes planteamientos jurídicos al respecto. 

"Sin embargo exis"ten datos del uso de marcas y de dis­

posioi~nes que atañen a las mismas; s51o que se trata de mar­

cas con i'unciones mucho más reatrin¡;idas que le.o que desem­

peila el signo marcario contemporáneo" ( 10) • 

Así también ee concluyo al respecto que º1Rs piezns de 

plata debían llevar tres marcas: la mere& o remache del quin­

to comprobando el apego de los impuestos, la marca del Ensa­

yador para indicar la ley del metal, y la marca del artífice 

junto con su nombre, para evitar fraudes. Es curioso adver­

tir que la mayor parte de la plata labrada que se conserva 

de esa época no ostenta todos los signos obligatorios de re­

ferencia, omisión que se explica por 1a frecuencia con que 

los plateros defraudaban al fisco y por que las marcas no 

contribuían a la belleza de la pieza y muchos clientes lo o­

jetaban" (11). 

Es aní que notanoa que pese a que las diversas Orde­

nanzas, Decretos y Cédulas Reales, en relación con la obli­

gación de loe artesanos y mineros de distinguir a la. plata y 

el oro con .una marca, también cierto ea que, debido;,a lo e.nti-
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estético que era llevarlo al cabo, además de que se podía 

evadir a la hacienda real, los mismos consumidores y com­

pradores optaban por rechazar taleo marcas en los objetos 

y mercancías que pretendían adquirir. 
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3) !!l'OCA I.NDBP:::NDIBNTB. 

La regulaci6n jurídica de las marcas, ee va a acen­

ihnlar en una gran proporci6n, debido al alcance que experi­

menta el comercio. De igual forma podrá observarse ya los di­

versos cuerpos colegiados de leyes que van a normar la insti­

tución jurídica de la marca. 

a) LA R"E:GULACION DB LA l!ARCA POR LEYES UERCAllTIL.ES. 

El motivo que obedece a lo anterior, es que el primer 

ordenamiento de la vida independiente del país que regula a 

la marca lo va a ser el C6digo de Comercio de 1884. 

El jurista Nava Negrete en su obra ampliamente cita­

da, cita a su vez el planteamiento de Enrique Orozco~ y el 

cual por su importancia, haremos lo propio. 

"Al hacerse la Independencia de lláxico las ideas di­

rectorias y los métodos y procedimientos de Gobierno eran 

substancialmente loe mismos que se babínn empleado durante 

el régimen colonial. El monopolio, la prohibición, el estan­

co que fllerón las bases sobre que el Gobierno español, sin 

darse cuenta de sus propios intereses. ni de los ~ntereees de 

sus naciona1ea, asentó su comercio con la Colonia, oontinua­

r6n observándose, no obstante que el comercio se.declar6 li­

bre y los puertos se abrierón a los buques de todas las na­

ciones, por que se implantó desde luego, el régimen de las 

prohibiciones, declarando vedada l.a :iJ:aportación de lo que 
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en la tierra mexicana ee producía o se supuso que podría 

producirse" (12). 

De la idea referida anteriormente se desprende J.a con­

clusión que durante algunos aflos de la vida independiente de 

~léxico, se siguió tomando los preceptos legales que se uti­

lizarón durante la Colonia. 

Ias J.eyes aplicadas en materia de marcas hasta el ac­

tual Código de Cnmercio de 1889 fuerón: 

I) las ordenanzas de Bilbao de 1737; 

II) la confirmación a la misma por ?ernando VII en 1814; 

III) el Tratado de Comercio de la CUria l'ilÍpica, siendo legi<J-

lación y jurisprudencia en México hasta 1854; 

IV) el Código de Comercio del 20 do abril de 1884, y; 

V) el. actual Código de Comercio del l de enero de 1889. 

b) LAS OIUlEl'IAJfZAS DR BILBAO. 

Se les da un carácter prominente a dichas leyes, ya 

que como lo seíiala el aaestrc Osear Vásquez del Mercado, 

tuerón f\lente principal ·de nuestro derecho, e incluso tenfan 

la misma f'tlerza que el actual Código de Comercio. 

En este sentido las marcas _eran definidas por dichos 

ordenamientos como "los signos o medios materiales que se 

emplean para indicar la procedencia de la mercancía; pero 
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en la tierra mexicana se producía o se supuso que podría 

producirse" (12). 

De la idea referida anteriormente se desprende la con­

clusión que durante algunos afios de la vida independiente de 

México, ee siguió tomando los preceptos legales que se uti­

lizar6n durante la Colonia, 

:ras leyes aplicadas en materia de marcas hasta el ac­

tual Código de Cnmercio de lR89 fU.erón: 

I) las ordenanzas de Bilbao de 1737; 

II) la confirmación a la misma por Fernando VII en 1814; 

III) el Tratado de Comercio de la CUria Filípica, siendo legis­

lación y jurisprudencia en México basta 1854: 

IV) el C6digo de Comercio del 20 de abril de 1884, y; 

V) el actual C6digo de Comercio del l de enero de 1889. 

b) LAS ORDENANZAS DE BILBAO. 

Se les da un carácter prominente a dichas leyes, ya 

·que como lo señala el maestro Osear Vásquez del Mercado, 

fuerón fuente principal de nuestro derecho, e incluso tenían 

la misma :fuerza que el actual C6digo de Comercio, 

En este sentido las marcas .eran de:tinidas por dichos 

ordenamientos como "los signos o medica materiales ·que se 

emplean para indioar la procedencia de la mercancía; pero 
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:f'undamentalmente constituían medios eficaces que servían de 

control, seguridad y garantía para facilitar el comercio" 

{13). 

c) EL CODIGO DE COM3RCIO DE 1854. 

Al igual que las Ordenanzas de Bilbao, no existen dis­

posiciones que regulen de manera especial a las marcas en el 

Código de Comercio de 1854. 

Los preceptos que se referían de manera específica a 

las marcas son: los artículos 125, 137, 138, 189, 276, 318, 

500, 525, 609 y 636. 

d) LAS PENAS APLICADAS AL USO NO AUTORIZADO DE MARCAS. 

Se le denominaba como un delito de falsificación ds 

marcan, y estaban contenidas en el C6digo Penal para el Dis­

, trito !'ederal y Territorio de la Baja California, que se ex­

pidi6 el 7 de diciembre de 1871. 

ras disposiciones jurídicas tenían como objeto el de 

impedir que se usara indebidamen~e así como 1a falsificación 

de los medios oficiales, como eran; loa sellos, los punzo­

nes pera marcar 1a ley de oro y de la plata, las. marcas de 

pesos· y medidas del fiel contraste y papel sellado, imponi~n­

dose seVf!raB penas, tanto pecuniarias como de prisión. 

Ya en aí en el Código de Comercio de 1903, se hace. una 
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clare..alueión a estos delitos o {licitos en eus artículos 

700, 701, 702 y 708. 

Artículo 700. Se castigar&: con un afio de prioión y 

IDUlta de 50 a 300 pesos, para el que falsifique el sello, 

marca oontrssefla, que alguna autoridad use para identificar 

cualquier objeto o para asegurar el pago de algÚn impuesto. 

Artículo 701. Se castigará con arresto mayor y multa 

de segun.da clase, la falsificación de un sello de un parti­

cular, e de un sello, marce, estampilla o contraaefla de una 

onea de comercio o de un establecimiento privado de banco o 

de industria. 

Artículo 702. se castigará con la cantidad de lee pe­

nas por la mitad que señalan los artículos que preceden de 

este capítulo, al que procurándoee los verdaderos sellos, 

punzones, marcea, hacen un uso indebido en perjuicio del $3-

tado, de u.na autoridad o de un particular. 

Artículo 706. Se castigará con tres meses de arresto 

al que ponga en un efecto de industria el nombre o la raz6n 

comercial de un :fabricante diverso del que lo fabricó. 

Boa aiama pana, se impondrá a todo comisionista o ex­
pendedor de loe efectos aueodichoa, que a sabiendas los J>On­

ga en venta. 

los anteriores preceptos le.ge.lee, nos _dan unía clara 

idea de los origenes de las actuales consideraciones para im-
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poner sanciones a toda persona ~ísicn o jurídica que utiliza 

indebidamente una marca. 

e) EL CODIGO DE COMERCIO DE 1884. 

El CÓdigo de Comercio de 1884, contenía 1519 artícu­

los, aludía de igual forma que el anterior Código de 1854 a 

les marcas, sólo que los artículos diferían en cuanto a su 

número y orden. 

La importancia de este Código, es que ya contenía un 

capítulo esencinl denominado "de la propiedad mercHntil ", y 

en el cual se regulabe. por vez primera en nueatro país de 

manera especial las marcas denominadas de fábrica. 

"Con visión certera y progresista, el legislador me­

xicano consideró que las normas sobre e1 derecho de la pro­

piedad industrial en especial de las marcas, nombres mer­

cantiles y mueetras, son de naturaleza mercantil y que au 

regulación corresponclía al C6digc de Comercio" ( 14). 

f) LAS SANCIONES Illl'UESTAS AL USO l'!O AUTORIZADO DEL CODIG-0 

DE COMERCIO DE 1884. 

Tambi~n al igual que en el ordenamiento de 1903, ya 

se hace una mcnci6n precisa del uso no autorizado de las 

marcas, siendo dichos supuestos loe siguientes1 

I) cuando se use una marca entere.mente igual a otra; 
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II) cuando resul.ta una gran anal.ogía, por que les palabras 

máD importantes de una marce se repiten en otra, aunque 

ésta enuncie un propietario diferente; 

!IJ) cuando la nueva marca se redacta que pueda confundirse 

con otra; 

IY) cuando las diferencias 3ean puramente gramaticnles 7 y; 

V) cuando consistiendo l.n marca en dibujos o 0inturas, sean 

éstos tan parecidos que produzcan contusión. 

En este orden de ideas, existían ténninos para recl.a­

mar la acción de uso no autorizado de una muren. Se le enfo­

caba desde el. punto de vista civil. y penal. 

Para el. aspecto civil el término para reclamar la ac­

ción descrita en el párrafo anterior era de un año contado 

desde que se tenía C
0

onocimiento de· esta acción ilegal; y 

en el aspecto penal se contaba con dos meses que se conta­

ban de igual forma. 

g) LEY DBL 11 DB DICIEMBRE DB 1885. 

Beta ley f'ué de gran trascendencia para las marcas y 

sobre todo para el derecho mercantil; ya que todo comercian­

te tenía la obligación de matricularse. En dicha matrícula, 

el registrador anotaba entre otros actos jurídicos, los tí­

tulos de Propiedad Industrial, patentes de invención y mar­

cas de :ÚbricO: (artícul.os 2 y 3 fracción VII). 
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"Con el objeto de comprobar fehacientemente la men­

cionada· inscripción, se puede consultar personalmente, por 

lo que se refiere a la Ciudad de México, el sctusl Regietro 

p(ib1ico de la Propiedad en su sección de comercio, en la 

que todavía so conservan algunoe de los libros en donde se 

hicierón las inscripciones de los títulos de Propiedad In­

dustrial hasta el año de 1903" (15). 

h) EL CO~I~ DE COMERCIO D3 1890. 

lt9te Código de Comercio no ha sido abrogado, aunque 

si se han derogado muchos de sus preceptos por distintas le­

yes que actualmente se encuentran en vigor. 

ffNo obstante derogar las leyes mercantiles peexisten­

tes (artículo 4 transitorio), este nuevo Código conservó la 

obligación de inscribir en ol Registro del Comercio los tí­

tulos de 118rcas de fábrica (artículo 21 fracción XIII), es­

tableciéndose asimismo como sanción por falta del registro 

que los documentos no podrían producir perjuicio a tercero" 

(16). 

i) LA P!!IlraR LEY ESPECIAL DB LA llARCA ( 1889-1976). 

Ba este sentido y atendiendo a que la i:nstitución de 

la marca significaba una constante "preocupación" para los 

estudiosos del derecho, así como para los legisladores, se 

observa la imperiosa necesidad de orear un cuerpo colegia-
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do de nonnaa jurídicas que regulen ya de manera clra, preci­

sa y específica la instituci6n de la ma.rca. 

Rs por ello que a partir de ahora analizaremos las 

leyes en la mat~ria que normarón la vida de la marca. 

j) LBY DB llARCAS DE FABRICA DE 1889. 

Esta ley empezó su vigencia el l de enero de 1890, 

la cual :rué inspirada por la ley francesa de 1857 sobre las 

maroas de fábrica y de comercio. 

Los aspectos que trata ya en sí esta ley son los si­

guientes: 

I) definición de marca; 

II) signós y medios materiales no registrables; 

III) sujetos del derecho de la marca; 

IV) procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una 

marca de fábrica; 

V) adquisici6n sobre el derecho de la marca; 

VI) eietema sin previo examén con ll.Amamiento a oposiciones; 

VII) derecho del titular de una marca; 

VIII) obligaciones del titular de una marca; 

IX) duración del registro de una marca; 

X) publicidad de las saroas registradas; 
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XI) nulidad de las marcas; 

XII) falsificación de las marcas. 

Como se apreciará más adelante en los subsecuentes 

capítulos, esta ley va a ser la base primitiva de la actual 

ley en vigor, claro esta, con las adecuaciones y técnicia­

mos de la época. 

k) EL U30 NO AUTORIZADO D3 LAS MARCAS DE FABRICA Y SUS SAN­

CIONES EN LA L!IT DE 1889. 

En este sentido la ley define a las marcas de fábrica 

como "cualquier signo determinante de la especialidad para 

el comercio de un producto industrial" (17). 

!Bs violaciones a esta ley se contemp1an en los ar-

tículos 16, 17 y 18. 

Artículo 16.- Hay falsificación do las marcas de fá­

bricas 

I.- cuando se usen marcas de fábrica que sean una re­

producción exacta y completa de otra cuya propiedad 

esté reservada. 

II.- Cuando la imitación sea de tal naturaleza que, 

presentando una identidad casi absoluta en el conjun­

to, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible 

la marca de con:t'Undirse con otra legalmente deposita­

da. 
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Artículo 17.- Serán considerables como culpables del 

delito de falsific~ción, cualquiera que sea el lugar 

en que se haya cometido, los que hubieren falsifica­

do una marca o hecho uso de una fnlsificada, siempre 

que se aplique a objetos de la misma naturaleza in­

dustrial o mercantil. 

Artículo 18.- Los delitos de falsificación de marca 

de fábrica queda~ sujetos a las penas que señala el 

Código respectivo, produciendo ademáe la acción de 

daños y perjuicios. 

Atendiendo las anteriores consideraciones de carácter 

legal, podemos desprender las siguientes concluaiones: 

I) hay falsificación cuando un tercero utiliza indebidamen­

te una marca idéntica, ya re3ervada, para proteger objetos 

de la misma naturaleza industrial; 

II) cuando se haga uso de una marca que sea semejante a tal 

grado que produzca una confusión, en una marca ya registrada y 

autorizada previr.monte: 

III) la producción de daños y perjuicios, 

l) Llft DE MARCAS INDUSTRIAL:::S Y DE COMERCIO, DE NOMBRES CO­

MERCIALES Y DB AVISOS COMERCIALES DB 1903. 

Ea fundamental destacar el papel que tuvierón algunos 

decretos y leyee en relación a las marcas en afias recientes 
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a la ley en referencia. Dichos ordenamientos son los siguien­

tes: 

I) Decreta del 8 de febrero de 1897; en el cual se e::;t,,ble­

cen las regl&.s para que un industrial extranjero o mexi-

cano se ajusten a lan normas mexicana$ en sus marcas que 

manifiestan como de a~ariencie e~tranjera; 

II) Decreto del ll de marzo de 1897, en el cual se concede un 

nuevo plazo -para el nuevo dépóoito de mnrc~s que vencería 

el l de septiembre de 1897. 

"El sistema proteccionista do marcas de la época, no 

era la indicación de procedencia; uno de los objetivos o fun­

ción de la marca, de lo contrario no se habrían dictado lns 

curiosas prescripciones que no pretexto de gnrantizer inte­

receE fiscflles, conforman este decreto" (18). 

III) Decreto del 17 de diciembre de 1697, que reforma el artí-

culo 4 de la ley del 28 de noviembre de 1889 y deroga la 

fracción IV del artículo 5 de la misma l~y de marcas de fá­

brica, ya se hizo referencia al miemo el comentar l~ ley.en 

líneao anteriores. 

Ahora bien la ley señalada en el punto que nos atai!e 

entro en vigor el 25 de agosto de 1903. 

Define e. la mo.rcn como "e1 signo o denom.inación ca­

racterística y peculiar usada por al industrial, agricultor 

o oomerciante, en 1o~ artículos que produce o expende, con 
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e]. :!'in de eingularizerlos y denotar su procedencia" (19). 

Pueden constituir especialmente marca los nombres, 

bajo una :!'orme distinta, las denominaciones, etiquetas o 

marbetes, cubiertas, envases o recipiente~, timbres, sellos, 

Viffetas, orillos, recamados, :!'ilign;nas, grabados, escudos, 

emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose 

que esta numeración es pura111ente enunciativa y no limitada. 

llls penan y violaciones a esta ley se contemplan en 

loo artículoo 18 al 38 de la misma. 

Artículo 18.-Se castigaré con uno a dos años de pri­

sión y mu1ta de cien a dos mil peoos, o una u otra 

pena a juicio del juez, al que ponga a los efectos 

que :!'abrique o expenda, una marce ya registrada le­

galmente, a favor de otra persona con ·el fin de am­

parar artículos similares. 

Se castigará con 1a misma pena a1 que de igual modo 

que preViene e1 ~árrafo anterior J;>Onga~a sus efec­

tos una marca que sea imitación de la legalmente re~ 

gistrada, de tal modo que a primera vista se co:f\l.nda 

con la legal y que oólo por medio de un examen pueda 

distiJl8Uirse una de otra. 

Igual pena se apondrá a1 que ponga en sus efectos 

une marca, que aunque J.egalmente regiotrada, se ha­

ga aparecer como si tuera otra, por cur.lquier adi­

ción, substracción o a1teración. 
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Artículo 19.- Se castigará con arresto menor y multa 

de segunda clase, o una y otra pezm a juicio del juez, 

al que sin eer autor de loe hechos que enimera el ar­

tículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o 

circulación efectos marcados de la misma expreea el 

mismo artículo. 

Artículo 20.- El que, sin cometer ninguno de loe deli­

tos que se sefialan en loe dos artículos anteriores, 

hiciere uso de una m~rca en la que bien sea por su 

silllple aspecto o bien por laa leyendas o indicacio-

nes que la acompafien, pueda inducir al pÚ.blico en error 

sobre la procedencia de loa efectos en que haya fija­

do dicha marce, incurrirá en la pena de uno a dos a­

ños de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una 

u otra a juicio del juez. 

Artículo 21.- El que dolosamente venda, ponga en ven­

ta o ciroulación efectos seílaladoa con una marca que 

tenga loa vicios que indica e1 artículo anterior, se­

r¡{ cD.Btigado con arresto menor y multa de segunda cla­

se, o una u otra pena a juicio del juoz. 

Artículo 22 .- cuando el oa.so previsto en los dos artí­

ou1oe anteriores, la marca se hubiera registrado en 

la Oficina de :Patentes, tal circunstancia se conside-

rará como agravante de cuarta clase. 

Artículo 23.- El que en sUB efectos ponga o fije mar-
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cas, marbetes o etiquetas, etc., en las que se haga,n 

indicaciones falsas, ya sea de manera expresa o insi­

diosa, sobre J.a naturaleza y constitución de los ob­

jetos que amparen, será cnstigado con uno o dos años 

de prisión y multa de segunda clase, o une u otra 

pena a juicio del juez; y al que con dolo, simplemen­

te venda, ponga en venta o circulación efectos así 

marcados, incurrirá en la pena de arresto menor y 

multa de segunde clase. 

Artículo 24.- El que, teniendo une marca legal.mente 

registrada no le ponga 1B leyenda que previene la 

fracción III del artículo 9, o no haga en au caso la 

anotación a que se refiere le parte final del artícu­

lo 14, incurrirá en la pena de arresto menor y multa 

de segunda clase, o una u otra a juicio del juez, y 

a aquel que ponga indicaciones falsas, se le impon­

drá la misma pena que señala el artículo 20 y se en­

contrará también en el caso previsto en el artículo 

22. 

Artículo 25.- Al que ponga en una marca la indicaoión 

de estar registrada en la Oficina de patentes y llar­

cae, sin que lo esté, incurrirá en la pena de arres­

to aenor y multa de segunda ckase, o una u otra"a jui­

cio del juez. 

Artíelilo 26~- In caso de reinoidénoia se aplicará por 
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la primera vez una mitad más de las penas preocritae, 

y por cada nuevo caso de reincidencia se irá agravan­

do la pena con una mitad más. 

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo dc­

li to de que se le acusa, antes de que hayan transcu­

rrido cinco años de la sentencia ejecutoriada, que lo 

haya declarado culpable por cualquiera de loa delitoe 

de que hable esta ley, y aunque el anterior delito se 

haya referido a Qtrs marca distinta de aquella a que 

se contraiga el nueva delito. 

Artículo 27.- los impresores, litógrafos, etc., que 

fabriquen marcas falsificadas a las que se lea dá un 

uso indebido, y todo aquel que las venda o ponga. en 

venta o circulación, tendr6n el carácter de coauto­

res, cómplices, etc., que les correoponda, segÚn su 

respectiva. responsabilidad oalificadR de acuerdo con 

los principios y preceptos establecidos por el Códi­

go Penal del Distrito Federal. 

Artículo 28.- la acci6n para perseguir cualesquiera. 

de los delitos que enumeran loa artículos anteriores 

corresponde al Ministerio FÚblico y a toda persona 

que se considere perjudicada, y una vez iniciado el 

proceso se oontinuaní de oficio de todos modos. 

Artículo 29.- llD el caso de los artículos 18, 19 y 

27, el dueño de la marca legalmente registrada, ten-



-56-

drá, además, derecho de exigir al autor del delito, 

dafios y perjuicios. 

Podrá hacer que se le adjudiquen todos los productos 

que se encuentren revestidoz con la marcn ilegal, ya 

estén en poder de la persona que se designe como au­

tora del delito, ya en poder de cualquier otro comer­

ciante, comisionista o consignatario; pero será re­

quisito indispensable que para que puedn ejercitar 

ese derecho, que el dueño de la marca no baya omiti­

do poner en e11a·ninguna de.las leyendas que exige el 

artículo 9. 

Rl duefio de la marca tendrá derecho igualmente a que 

se le entreguen todas las marcas instrumentos del de­

lito que se encuentren en poder del autor de dicho 

delito o de sus cómplices, y en su ceso, que se le 

ent·reguen también los utensilios o aparatos especial­

mente dedicados a la fabricación de las expresadas 

marcas. 

Artículo 30.- Además de lo dicho en el artículo ante­

rior, el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya 

sea antes de entablar su demanda respectiva, o duran­

te el juicio, el aseguramiento de los objetos a que 

se refieren el segundo y el tercer pi{rrafo del mis­

mo artículo, y nombrar bajo su responsabilidad un de­

positario de ellos¡ pero sarán requisitos indispen­

sables para llevar dicho aseguramiento. 
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I. Que se presente el certificado de la Oficina de 

:Patentes y Marcas que acredite que la marca de que 

ee trata ha sido debidamente registrada. 

II. IA comprobación por medio del título correspon­

diente debidamente regist:r."Eldo en la misma Oficina, 

de que el autor es el actual duefio de la marca. 

III. La comprobaoión por cualquier medio legal, del 

cuerpo del Ílicito. 

IV. Que se dé una caución suficiente a juicio del 

juez. 

Artículo 31.- Ie.s diligencias de que habla el artícu­

lo an:tertor·se pxncticarán sin audiencia de lA parte 

de contra de quien se pidan y bajo la exclusiva res­

ponsabilidad del que le solicita, el cual quedará o­

bligado al pago de los daflos y perjuicios que por tal 

motivo ee ooaeionen al demnndado; ;ya sea que no enta­

ble la acci6n penal o civil correspondiente dent:ro 

de loe quince diae sil!\Üentee a la t'echa en que ee 

lle."Ye a cabo el aseguramiento o :porque ruare absuel­

to el demandado c se sobresea en el proceso. 

Bb ea-tos casos, se mandará levan-tar imlediatallellte el 

aaegu:r8111iento a que ea refiere el articulo anterior. 

Articulo 32.- El juez que conozoa de los delitos de 

que hablan los artículos anterioree, decidirtl: tambi6n 

sobre J.a XW-lidad, caducidad y propiedad de la marca, 

cuando éstas se pongan como det'ensa en contra de la 
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acción pena1 correspondiente, y la sentencia respec­

tiva se hará saber a lR Oficina de Marcas. 

Artículo 33.- Rn el caso de la comisión de cuales­

quiera de los delitos de los que hablan los artícu­

los anteriores, en loe que no formule la querella 

respectiva el dueBo de la merca legalmente registra­

da que resulte indebidamente usada o falsificada, el 

autor del o los delitos, perderá a favor del Erar.lo 

Federal o el del Estado que corresponda, los objetos 

que hubieren sido eeBelados con la marca defectuosa 

o ilegal, y se destruirán en ou caso las marcas y u­

tencilios a que se refiere el párrafo final del ar­

tículo 29. 

Artículo 34.- cuando se cometa un delito o una falta, 

de que no se bable en esta ley, y cuya pena esté se­

ffalada en el Código Penal del Distrito Federal, es! 

como en todo lo relativo a las reglas generales so­

bre delitos y faltas, grados del delito intencional, 

acumulación, aplicación de penas, responsabilidad 

criminal y civil, siempre que en la presente ley no 

haya algÚn precepto especial sobre tales asuntos, 

deberán observarse las reglas del expresado Código Pe­

nal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda 

la RépÚblica, tratándose de marcas, en todo lo que 

no esté modiricado por la presente ley. 
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Artículo 35.- Son competentes los Tribunales de la Fe­

deración para oonocer de las controversias que ae sus­

citen con motivo de la presente ley, en los siguientes 

casos: 

I. Cuando se trate de la validez o nulidad del regis­

tro de una marca o se sostenga que la Oficina de Pa­

tentes y Marces no tuvo facultades para registrarla 

o que la registró sin los requisitos legales; 

II. Cu.ando se anuncien como registradas marcas que no 

lo estén; 

III. En cualquiera otro caso en que la Federación 

fUere parte o se afecten los intereses federales; y 

IV. Cuando se trate de actos de la Oficina de Paten­

tes y Marcas que no se comprenden en la fracción I de 

este artículo, 

En los casos de que hablan 1as ~racoiones I, IIr y 

IV, serán competentes los Jueces de Distrito de la 

Ciudad de M6xico. 

En los caeos de que habla la fracción III, serán com­

petentes los Jueces de Distrito a cuyn jurisdicción 

corresponda el domicilio del demandado si se trata 

de aoci6n civil, o el lugar en que se cometió el de­

lito si se trata de acción penal. 

Artículo 36.- En las controversias penales y civiles 

que se susciten con motivo de la aplicación de esta 

Ley, pero en que sólo se afecten intereses de parti-
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culares, serán jueces competentes para conocer de e­

llas y decidirlas, los jueces del orden común que co­

rrespondan segÚn la ley. 

Artículo 37.- Lo dispuesto en los artículos anterio­

res no· impide el cumplimiento del artículo 32 de es­

ta ley en loe ct.1.so~1 de que flquel nrece-to sea apli­

cable. 

Artículo 38.- Toda sentencia civil o penal que de 

cualquiera manera ae relacione con las marcas de que 

ae ocupa esta ley, será comunicndn a la Oficina de 

Patentes y Harcas, y esta Oficintt, cuando de algÚn 

modo dicha sentencia modifique los derechos relati­

vos a una marca, la hará publicar en la Gaceta Ofi­

cial y anotará el registro de la marca de cuyos dere­

chos se t:rete .. 

Esto no obstante, se podrá mandar publicar cualquiera 

otra sentencia relativa a las marcas; bien sea cuan­

do lo pida alguno de loa interesados en ella, o bien 

cuando a 1a misma Oficina le pareciere la sentencia 

de suficiente interés para ser publicada. 

Hay que destacar de manera muy especial, que los an­

teriores ordenamientos, son en sí los :rundamentoa bajo los 

cueles ae reglamenta actualmente el uso no autorizado de las 

marcas. 
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4) El'OCA POST~REVOLOCIONARIA. 

En esta etapa de le vida de México es cuando se dan 

los cambios más radicelen on el aspecto jurídico y políti­

co principalmente. Con las frecuentes luchas por el poder 

se hicieron una serie de reglamentaciones a todas las ins­

tituciones legales; pero debido a su descontinuidad y con­

f'u.sión que presentan, creemos apto no hacer mención de e11as, 

hasta entrada de consolidaci6n del actual régimen político 

de nuestro país. 

a) LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928. 

Bata ley rué publicada en el Diario Oficial de la Fe­

deraci6n el 27 de julio del mismo año. 

"Es evidente que, esta legislaci6n sobre propiedad 

industrial aupara enormemente a la legislaci6n anterior, 

pues se hace acopio de las experiencias que en esta materia 

se plasmar6n en las legislaciones marcarias de los diversos 

paíees, en el abundante y valioso material doctrinario y en 

la miema práctica de nuestra leg:l.slaci6n anterior, tanto ad­

ministrativa como jud~cial; finalemente, en la orientaci6n 

bénefica de las revisiones del Convenio de :tnrís, verifica­

das en lfashington el 2 de junio de 1911 y en la Haya el 6 

de dicie•bre de 1925, siendo Héx:Lco signatario de ambas revi­

siones" (20). 
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los aapectoa que resaltaremos a continuación será el 

de la definición que da la ley a la marca, y posteriormen­

te analizaremos y pl.asmaremos loe preceptos que aluden a 

la falsificación, imitación o uso ilegal de las marcns, así 

también las sanciones jurídicas impuestas a dichos infrac­

tores. 

U\ marca va a ser definida por el artículo 2 de esta 

ley en mención. 

Artículo 2.- Pueden constituir una marca, para loa e­

fectos de la fracci6n primera del artículo anterior, 

los nombres bajo una forme distintiva, las denomina­

ciones, y, en general, cu&1quier medio material que 

sea susceptible, por sus caracteres especiales, de 

hacer distinguir a los objetos n que se trata de a­

plicarse, de ·los de su misma especie o clase. 

Pu.eden igualmente, co~atituir una marca las razones 

sooia1ea de los comerciales y las leyendas, muestras 

o ensefias de sus eatablooimientos, aplicadas a las 

mercancías que venden; pero si el registro se solici­

ta por un comerciante que no sea el productor del 

artículo, agregando su marca a la del industrial que 

produjo tales artículos, será requisito indispensable 

para poder llevarlo a cabo, el consentimiento de és­
te. 

Ahora transcribiremos los artículos que hacen 
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referencia al uso no autorizado de las marcas, así como las 

sanciones impuestas a las mismas. 

Artículo 59.- ra declaración de falsificación, imita­

ci6n o uso ilegal de una marca, nombre o avisos comer­

cial.es, se hará administrativamente por el Departamen­

to de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición 

de parte¡ pero la persona a quien dicha declaración 

perjudique tendrá expedito au derecho para demandar 

judicial.mente su revocaci6n de acuerdo con el proce­

dimiento señalado en el capítulo VIII de esta ley. 

Artículo 60.- Si la declaración administrativa queda­

rá firme por que transcurriera el. plazo de quince días 

sin que se pidiera judicial.mente su revocación, el. De­

partamento de la Propiedad Industrial. la hará del co­

nocimiento de la Procuraduría General. de la Repúbli­

ca, para que se ejercite ia acción penal correspon­

diente en contra de las personas que resultaren res­

ponsables, de acuerdo oon las penas y procedimientos 

establecidos por loa capítulos IX y XI de esta ley. 

Si 1a reso1uci6n adminiat.retiva fuese recurrida, y 

la autoridad. judicial l.a .confirmase, ésta, de oficio, 

hará la cona1gnaci6n al. Ministerio l'Úblico para loe 

mismos efectos señalados en el. párrafo anterior. 

Artículo 61.- B1 juez que conociere de l.a demanda de 

revocación decretará, a petición de l.a parte intere-
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saca, la ~uapensión de 1a exp1otación de la mn:c~, 

avisos o nombres comerciales ~alsificados, imitados 

o usados ilegalmente, pero siempre y cuando que la 

parte interesada que promueva, dé fianza a satisfac­

ción del juez para garantizar los danoa y perjuicios, 

en el caso de que f'Uese revGcadu la declaración ad­

ministrativa. 

En loa casos en que lu resolución administrativa hu­

biese quedado firme, y uno vez que el Ministerio ?Ú­

blico consigne el ceso el juez competente, éste, de 

oficio mandará suspender ln explotación, sin necesi­

dad de requisito alguno. 

Artículo 62.- La parte e quien se atribuya la fa1si­

ficeci6n, imitación o uso ilegal, y aquella en cuyo 

~erjuicio se lleve a cabo, tendrá expeditas sus ac­

cionen civiles y de daílos y perjuicios para ejerci­

tarles, en sus respectivos casan, de acuerdo con el 

procedimiento señalado en el capítulo X de esta ley. 

Artículo 63.- Cuando la dec1are.ción administrativa 

quedo firme por no haberse pedido su r<!Vocnción ju­

dicialJnente, al darse a conocer al Ministerio FÚb1i­

co para los efectos señalados on el artículo 60, el 

Departamento de 1B Propiedad Industrial la hará pu­

blicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 

Si se siguió el procedimiento de revocación 1n pu-
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blicaoi6n de la declare.ci6n en la Gaceta Oficial, se 

hará basta que la r~soluci6n judicial quede firme, 

Artículo 64.- En cuanto n la suspensión de la explo­

taci6n de una marca, avisos o nombres comerciales fa­

silficadoa, imitados o usados ilegalmente, se hará 

del conocimiento del público mediante la publica­

ción de loa autos judioialea respectivos en el Bole­

tín Judicial y en la Gaceta de la Propiedad Indus­

trial. 

Pare. este Último efecto, el juez que dicte el auto re­

lativo, lo comunicará por oficio al llepartamento de 

la Propiedad Industrial. 

Por lo que se refiere al capítulo de las penas, son 

los artículos del 73 al 90 donde se contemplan a las mismao, 

Artículo 73.- Se castigará con uno a dos años de pri­

sión y multa de 100 a 2000 pesos, o una u otra pena, 

a juicio del juez al que ponga a loa efectos que fa­

brique o expenda una marca ya registrada legalmente, 

conforme a esta ley, en favor de otra persona, con 

el fin de amparar artículos ailnilares. 

Se castigará con la misma pena al qu.e do igual modo 

que previene el párrafo anterior, ponga a sus efec­

tos u.na marce que sea imitación de la legalmente re­

gistrada,. de tal modo, que consideradas IUllb<la en con­

~unto o· atendiendo a los elementos que de ésta Últi-
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ma hayan sido reservados, puedan contundirse una con 

otra. 

Igual pena se impondrá al que ponga a sus efectos una 

marca que, aunque haya aidi registrada de acuerdo con 

leyes anteriores a la presente, resulte u.na falsifica­

ción o imitación da otra registrada. con anterioridad, 

sin perjuicio de lo dispuesto ~n el inciso II del ar­

tículo 39. 

Artículo 74.- Se castigará con arresto menor y multa 

de segunda clase, o una u otra a juicio del juez, al 

que sin ser autor de los hechos que enumera el artí­

culo anterior, dolosamente venda, ponga en ventn o 

circu1ación efectos marcados de 1a manera ~ue expre­

sa el mismo artículo. 

En todos los casos a que se refiere este artículo, 

el dolo se presume, excepto cuando la marca falsi­

ficadora hubiere sido registrada de acuerdo oon le­

yes ·anteriores a la presente, a menos que aún en este 

caso loe datos de la marca sean falsos. 

Artículo 75.- El que sin cometer ninguno de los deli­

tos señalados en los dos artículos anteriores, hicie­

re uso de una marca registrada o no en la que bien 

sea por su simple aspecto o por las leyendas o indi­

caciones que la acompafien, pueda inducir al pÚblico 

en error sobre la procedencia de los efectos en que 
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haya sido fijada dicha marca, incurrirá en la pena de 

lino o de dos años de prisión y multa de 100 a 2000 pe­

sos o una u otra, a juioio del juez. 

Se considerará como agravante de tercera clase el he­

cho de que se agregue un nombre comercial ficticio. 

Artículo 76.- Rl que dolosamente venda, ponga en ven­

ta o circu1ación eteetos señalados con una marca que 

tenga los vicios que indica el artículo anterior, se­

rá oaetigado con arresto menor y multa de segunda cla­

se, o una u otra pena, a juicio del juez. 

En loe casos previstos por este artículo y el anterior, 

se presumirá el dolo cuando se trata de marcas nacio­

rialea que contengan leyendas en idiomas extranjeros, 

o de productos hechos en México al amparo de marcae 

extranjeras, sino se indica en unas y otros, de una 

manera ostensiblemente clara, la procedencia nacional 

de los artículos. 

Artículo 77.- En loa caeos a que se refiere los artí­

culos anteriores, se presumirá que no hubo dolo, cuany 

do el acusado lm.biese pedido el examen extraordinario 

de novedad de la marca que usa, antes de que se presen­

te la quere11a en au contra. 

Artículo 78.- Se castigará con arrésto menor y multa 

de segunda el.ase, o una u otra pena, a juicio del jÚez, 

al que con falsas pretensiones en el ejercicio del co-
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meroio tienda a desacreditar loa productos de un com­

petidor; o que por cualquier medio trate de producir 

con1'Uaión de sus productos con loa de 8ete último. 

Artículo 79.- El que en sus efectos ponsn o fije mar­

cas, marbetes, o etique~as, etc., en ias que hagan in­

dicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o in­

sidiosa, sobre la naturaleza y oonatitución de los ob­

jetos que amparen, serd castigado con uno o dos a~oa 

de prisión y multa de segunda olas e, o una u otra ._pe­

na, a jUicio del juez; y el que con dolo, simplemente, 

ponga en venta o circulaci6n, efectos as! marcados, 

incurrirá en la pena de arresto menor y multa de se­

gunda clase. 

Articulo 80.- El que ponga en une marca la indicación 

de estar registrada en el Dep>.:l;tamento de la l'ropiedad 

Industrial sin que lo est8, incurrirá en la pena de 

arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra, 

a juicio del juez. 

Artículo 81.- Bn c&.eo de· reincidencia se aplicará por 

la pri.Derti vez una mitad más de las penas prescritas, 

y por cada mievo caso de reinoidenoi& se irá agra~­

do J.e. pena oon u:na mitad más. 

Ea re'.1.llcidente todo aquel que ha cometido el nuevo de­

lito de que se le acusa, antes de que hayan transcu­

rrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo 
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que habla esta ley, y aunque la anterior delito se ha­

ya re:rerido a otra marca distinta de aquella a que se 

contraiga el nuevo delito. 

Artículo 82.- I<:>s impresores, litógrafos, ate., que 

fabriquen marcas que resulten falsi:ficación o imita­

ción de alguna. legalmente registrada, o para hacer 

usadas ilegalmente, y todo aquel que las venda, pon­

ga en venta o circuiación, tendrán el carácter de co­

autores o cómplices, etc., que les corresponda segÚn 

su respectica responsabilidad calificada de aouerdo 

con los principios y preceptos establecidos por el 

Código Penal del Distrito Federal. 

Artículo 83.- Is. acción para perseguir cualquierti. de 

los delitos que enumerar. los artículos anteriores co­

rresponde al Minia~erio J?úblioo, a loa sindicatos o 

asooiaoiones de productores o comerciantes cuya exis­

tencia est6 autorizada por la Ley y, en general, a 

toda persona tísica o more.l que se considere perju­

dicada; pero en los caeos de falsificación, 1mita­

oi6n o uso iJ.egal de una ma:roa será :requiaito :previo 

para au ejercicio, la declaración relativa hecha por 

el Departamento de la Propiedad Industrial, en los 

términos del capítulo VII. 

Una vez iniciado el proceso, se oontinuartC de o:ficio, 

de todos modoa. 
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Artículo 84.- En el caso de loa artíoulos 73, 74 y 

82, el duefio de le marca legalmente registrada tendrá 

además, derecho.de exigir al autor del delito, dafloa 

y perjuicios. 

Podrá tambián hacer que se le adjudiquen todos loa 

productos que se encuentren revestidos con ·1a marca 

ilegal, ya estén en poder de la persona que se desig­

na oomo autora del delito, ya en poder de cunlquier 

otro comerciante, comisionista o consignatario; pero 

será requisito indispensable pera que se pueda ejer­

cer ese derecho que el dueño de la marca no haya omiti­

do ninguna de las anotaciones que exige el artículo 28 

de esta ley, como obligntorias. 

El dueflo de la merca tendrá derecho igualmente a que 

se le entreguen todaG les marcas, instrumentos del de­

lito, que se encuentren en poder del autor de dicho de­

lito o de sus cómp1ices y, en su caso, a que se le en­

treguen también los utensilios o aparatos especialmen­

te destinados a la fabricación de les expresadas mar­

cas. 

Artículo 85.- Además de lo dicho en el artículo ante­

rior,. el duefio de la merca podrá pedir al juez, ya sea 

antes de entablar su demanda respeativa, o durante el 

juicio, ·el aseguramiento de los objetos a.que se refie~ 

ren el segundo y tercer párrafos del mismo artículo, y 

nombrar, bajo BU responsabilidad, un depositario de e-
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lloa; pero serán requisitos indispensables para lle­

var a efecto dicho aseguramiento: 

I. Que se presente el certificado del Departamento de 

la Propiedad Industrial, ·que ecrodi te que la marca de 

que se trate hB sidi debidamente registrada. 

II. Ia comprobación, por medio del título correspon­

diente, debidamente registrado en la misma Oficina de 

que el actor ea dueño actual de la marca; 

III. Ia existencia de la declaraci6n de falsificación, 

imitaci6n o uso ilegal hecha por el Departamento de la 

Propiedad Industrial, de acuerdo con el capítulo VII; 

IV. Ia comprobaci6n por cualquier medio legnl del cuer­

po del delito; 

V. Que se dé una cauci6n suficiente, a juicio del Juez. 

Artículo 86.- Las diligencias de que habla el artícu­

lo anterior se practicarán sin audiencia de la parte 

contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabi­

lidad del que la solicita, el cual quedará obligado al 

pago de loe daños y perjuicios que por tal motivo se 

ocasionen al demandado; ya sea por que :tu.ere absuelto 

el demandado o se so.brasea en el proceso. En estos ca­

eos se mandará levantar inmediatamente el aseguramien­

to a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 87.- En el caso de la oomisi6n de cualesquie­

ra de los delitos de que hablan los artículos anterio­

res, en loa que no. formule la querella respectiva el 
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dueffo de la 'marca legalmente registreda, que r·esulte 

indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no 

se adhiera a la acoi6n intentada por el Ministerio PÚ­

blico, el autor del o de loa delitos perderá en favor 

del Erario Pederal los objetos que hubieren sido se­

Balados con la marca defectuosa o ilegal, y se des­

tru!ran, en su caso, las marcas o u~ensilios a que se 

refiere el párrafo final del artículo 84. 

Artículo 88.- cuando se comete un delito o una falta 

de que no se hable en esta Ley, y cuya pena esté se­

ñalada en el Código Penal del Distrito Federal, así 

como en todo lo relativo a las reglas generales so­

bre delitos y faltas, grados del delito intencional, 

acumulación, aplicación de ~enas, responsabilidad cri­

minal y civil, siempre que en la presente ley no ha­

ya algun precepto especial sobre tales asuntos, debe~ 

rán observarse las reglas del expresado C&digo Penal, 

ouyos preceptos se declaran obligatorios en toda la 

República, tratándose de marcas, en todo lo que no 

esté modificado por la presente ley • 

.Artículo 89.- Son competentes los Tribuno.les ,de la 

Pederación para conocer de los delitos y faltao pre­

vistos y castigados por esta ley y su aupletorio el 

Código Penal del Distrito Pedera_l y Territorios. 

Artículo 90.- Toda sentencia civil.o penal que de 
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cualquier manera se relacione con lus marcas de que 

ss ocupa esta ley, será comunicada al Departamento de 

la Propiedad Industrial, así como todo auto o resolu­

ción que recaiga con motivo de las diligencias a que 

se refieren los artículos 61, 84, 85 y 86. Dicho De­

partamento ordenará la publicación respectiva en la 

Gaceta, y las anotaciones que correspondan en loa ex­

pedientes. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

de Marces y de Avisos y de Nombres Comerciales del 26 de ju­

nio de 1928, se exige como requisito previo al ejercicio de 

las nociones o delitos de falsificación, imitación o uso ile­

gal de una marce una deo1:aración administrativa emitida por 

el Departamento de la .Propiedad Industrial conforme a los ar­

tículos 59 y 83 de dicho ordenamiento. 

Como en la ley anterior de 25 de agosto de 1903, las 

diversas determinaciones administrativamente emitidas por 

el Departamento de la Propiedad Industrial dd oficio o a pe­

tición de parte no tenían carácter definitivo, pues la ley 

concede a loa inconformes el derecho de demandar judicial­

mente su revocación. RS.zón por la cual el capítulo VIII se 

destinó a reglamentar el prooediiniento para obtener dichas 

revooaoiones ante loa ·Jueces de tlistrito de l.a Ciudad de Ké­
xioo siempre y cuando sea dentro de los quince d:{aa de re­

oi bida la reeoluo16n adainiat·rativa correspondiente, tal y 
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como claramente lo dispone eu artículo 65, De este modo, la 

resolución o resoluciones del Departamento de la Propiedad 

Industrial, entre otras, de imitación, falsificación y uso 

ilegal, sólo quedarían firmes cuando no hubieran sido recu­

rridas dentro del plazo, o bien, por sentencia definitiva, 

que en Última instancia vendría a pronunciar la suprema Cor­

te de le Nación en el amparo promovido en contra de la sen­

tencia del Tribunal de eircuito, que en apelación conocía 

de la dictada por el Juez de_.fu.stri to. 

b) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942. 

Antes de entrar en lo qué es en sí la materia del pre­

sente punto, daremos algunas disposiciones aisladas que se 

dierón entre el ordenamiento jurídici de las marcas de 1928, 

y la ley señalada en el punto "b" de esta etapa poet-revo­

l~oioneria. 

I.os ordenamientos señalados son: 

I) Decreto que establece, la tarifa para el cobro de dere­

chos por expedición de patentes de Invención, registro 

·d~ marcas y avisis oomerci~lae y demás conoeptoa re1a~ivoa; 

II) Procedimiento Reglamentario del 6 de julio de 1931, para 

nu.li:ficar los registros de marcas; 

II) Código Penal de 4 de octubre de 1929 para el Distrito y 

Terri.torioe Pederalee; 

CV) Decreto del 2.de enero de 1935, que reforma y adiciona en 
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materia penal a la ley de 1928; 

V) Circular de 12 de marzo de 1942, a los industriales y co­

merciantes que exploten marcas; 

VI) Decreto de 8 de aeptiembre de 1942, acercu de ma1·cas no 

reg:l.s tables; 

VII) Decreto de 31 de diciembre de 1942, que establece la ta­

rifa de derechos relativos a la Propiedad Industrial; 

Para la Ley de Propiedad Industrial de 1942 lu merca 

puede estar constituida por "los nombres bajo una forma distin­

ta, las denominaciones y, en general, cualquier medio mate­

rial que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de 

hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de apli­

carse de los de su misma especie o clase. 

;;:,, este sentido los artículos contenidos en los núme­

ros del 189 al 199, n~s dan l~s conceptos del uso no autoriza­

do de las marcas. 

Artículo 189.- Ia declaración de falsificación, imita­

ción o uso ilegal de una marca reg:l.strada·, se hará ad­

ministrativamente por la secretaría de la Economía Na­

cional, de oficio, a petición de parte, o del Ministe­

rio l'IÍblioo cuando tenga algÚn inter~a la Pederación. 

Artículo 190.- Cuando se eolioite una declaración ad­

miniatrati va sobre faleifioaoión, imitación ó uso ile­

gal de una marca registrada, deberá acompaflaree un e-
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jemplar de la mares que ae considere una imitación, 

falsificación, o que constituya uso ilegal, indicán­

dose, adem!Ís, los datos que identifiquen la marca imi­

tada, fnlsificeción, o respecto de la cual se hace el 

uso ilegal. 

Artículo 191.- será requisito previo para obtener la 

declaración administrativa a que se refieren los artí­

culos anteriores, el paeo dA los derechos que por el 

estudio y examen de la solicitud relativa, establez­

ca 1A tarifa. 

Artículo 192.- En caso de que la marce que se consi­

dere imitada, falsificada o respecto de la cual, ae 

hace uso ilegal, haya sido registrada conforme a lan 

leyes anteriores a la de 1928, será necesario practi­

car previamente el examen de novedad previsto por el 

artículo 164 de esta ley. 

Artículo 19).- Si resultare, en el caso de que habla 

el artícu1o que antecede, que le marca examinada no 

t:i.ene novedad por existir otro registro anterior que 

deba prevalecer, no proceden! a hacer la declaración 

de imitación, falsificación o uso ilegal, en cuanto 

a la marca examinada, pero si deben! hacerse respecto 

a la marca primeramente registrada y v'gente. 

Artículo 194.- Si i'Uore necesario practicar el exa­

men de novedad a que se refiere el artículo 192, por-
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que no ne hubiese efectuado con anterioridad, el pro­

movente deberá pedir el exrunen de novedad, previa o 

simultáneamente con la solicitud de declaración admi­

nistrativa, 

Artículo 195.- I.a declaración administrativa de fal­

sificación, imitación o uso ilegal de una marca re­

gistrada, se hará desde un punto de vista técnico y 

no pre juzgará de lns acciones civiles o pena.les que 

en el caso puedan ejercitarse. 

Artículo 196.- I.as reoolucionee administrativos dic­

tadas en materia de imitación, falsificación o uso i­

legal de marcas, ae comunicarán a los interesados, 

así como a las personas a quienes se atriba~an los 

actos que motivare la solicitud de declan:-.ción co­

rrespondiente. 

Artículo 197.- I.a declaración administrRtiva se publi­

cará en la "Gaceta de la Propiedad Industrial" y se 

pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de 

la RepÚblica para que ejercite la acción penal corres­

pondiente en contra de las personas ~ue resultaren res­

ponsables. 

Artículo 198.- Cuando se trate de una marce. que se em­

plee en la forma en que baya sido registrada, no podrán 

solicitarse respecto de ella declaraciones de imita-
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ción o uso ilegal, con relación a otra marca regis­

trada con anterioridRd. ~ eBto~ casos deberá promo­

verse la nulidad del segundo registro, en los térmi­

nos y dentro del plazo de tres años que conceden lo~ 

ertículos 200 y 201 de este ordenamiento. 

Artículo 199.- I.o dispuesto en el artículo anterior 

no tiene aplicnción cuando se trate de marcas registra­

das Ein exemen de novedad, y sin perjuicio de ~ercero, 

durente la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que 

no hRyan dido objeto de examen de novedad con resul­

tado favorable. 

Por lo que respecta a las sanciones aplicadas nl uso 

no autorizado de lns marcas, dicha ley en sus artículos 251 

al 268 dan dicha narmatividnd al reopecto. 

Artículo 251.- se impodrá pri~ión de tres días ~ <lo~ 

afias y mul~n de 100 a 2000 pesos, o una sola de e~tas 

penas a juicio del Juez, al que utilice, sin autoriza-­

ción de los poderes competentest ya sea como marca no 

registrada, o ya como elemcntoo de ésta, loo eacudos 

de armas de loa diversoo Estados de la Federación, 

Ciudades nacionales o extranjeran, o las banderas y 

otros emblemas de Estado de los diversós países ex­

tranjeros a que se refiere la fracción VIII, del nr­

tíoulo 105 de esta ley, o su imitación o los sellos 

o troqueles oflciales de control y de garantía adop-
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tados por ellos. 

Artículo 252.- Se impondrá prisi6n de tres dÍas B doa 

años y multa de l~ a 2000 pesos, o una sola de éstas 

~enas a juicio del Juez, al que utilice, sin consen­

ti.Jniento de los interesados, ya sea como marca no re­

gistrada, o ya como elemento de ésta, los nombres, 

firmas, sellos y retratoa a que se refiere la prohi­

bición contenida en la fracción IX del artículo 105 

de este ordenamiento. 

Artículo 253.- Se impondrá prisión de tres días a 

dos años y mult~ de 10 a 2000 pesos, o UDa sala de es­

tas penas s juicio del Juez, al que utilice, ya sea 

como marca no registrada, o ya como elemento de ésta 

las palabras, figuras, denominncionea, signos, escu­

dos o emblemas, cuyo registro como marca prohiben las 

:fracciones Vl, VII, y X del artículo 105 de esta ley. 

Artículo ~54.- Al que fije o utilice en sus productos: 

marcas, marbetes, etiquetas u otros medios semejantes, 

en los que se hagan indicaciones falsas, de una ma­

nera. expresa o innidiosn, sobre la nature.1ezn, cons­

titución u orígen de los artículos que amparen, se. le 

impondrá prisión de tres díaa a dos afioa y multa de 10 

a 2000 pesos, o una sola de estas peo.as, a juicio del 

Juez, Y.al que do1osiUllente ~enda, ponga en venta o cir­

culación efectos así marcados, se le impondrá la. mitad 

rrr1<; 
{jf 1.1i 

~~ ·~-~~E 
... ,.._.~. i~ffe.:. 
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de las penas anteriormente seffaladas. 

Artículo 255.- Al que sin el consentimiento del dueño 

de .una marca registrada legalmente, la emplee para am­

parar artículos similares, se le impondrá prisión de 

tres dias a dos aJ'loe y multa de 10 a 2000 pesos, o 

una sola de estas penas a juicio del Juez. 

Se impodrán las mismas penas al que de igual modo que 

previene el párrafo anterior ponga e sus efectos una 

marca que sea imitación de la le&~lmente registrada, 

de tal modo que consideradas ambas en conjunto, o 

atendiendo a los elementos que de esta última hayan 

sido reservados, puedan confundirse una con otra. 

Iguales penas se impondrán al que ponga a sus efectos 

una marca que aunque haya sido registrada de acuerdo 

con las leyes de 1889 o de 1903, resulte una falsifi­

cación o i.aitación de otra registrada con anteriori­

dad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

200 y 201 de esta ley. 

Artículo 256.- Se impondrá prisión de tres días a un 

afio y m12lta de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas 

penas, a ;juicio del Juez, al. que sin ser autor de los 

hechos enuaerados en el artículo anterior dolosamante 

venda, ponga en vente o circulación efectos marcados 

de la manera que expresa el mismo artículo. 
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Artículo 257.- A los impresores, litógrafos, etc,, que 

dolosamente fabriquen marcRs que resulten falsificación 

o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser 

usadas ilegalmente, y a1 que dolosamente las venda, 

ponga en venta o en circulación se le impondrá pri­

sión de tres días a dos afies y multa de 10 a 2000 pesos, 

o una sola de estas penas, a juicio del Juez. 

Artículo 258.- se impondrá prisión de tres días a un 

afio y multa de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas pe­

nas a juicio del.Juez, al que sin consentimiento del 

dueño de una marca. registrada l.ega.1mente, venda, ponga 

en venta o en circulación los productos que distinga 

esa marca, después de haber alterado, substituído o su­

primido parcial o totalmente la marca registrada colo­

cada en loa artículos amparados por la misma. 

Iguales penas aé impondrán al que fije la marca ori­

ginal a los productos después de alterar t!stos de una 

manere cualquiera, :Rete caso y aquellos a que so refie­

re el párrafo anterior se equipararán a la falsifica­

ción. 

Artículo 259.- Al que ein cometer alguno de loe deli­

tos saftalados en los artíouloe anterioree hiciere uso 

de una marca registrada o no, que ya sea por su simple 

aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acom­

paii:°en, pueda inducir al pÚblico en error sobre la pro;_ 
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cedencie de los efectos en que baya sido fijada di­

cha marca, se le sancionará con prisi6n de tres días 

a dos affos y multa de 10 a 2000 pesos o con una sola 

de estas ·.penas a juicio del Juez. 

Artículo 260.- Al que dolosamente venda, ponga en ven­

ta o circulación efectos seña.le.dos con una marca que 

tenga los vicios qué indica el artículo anterior se 

le impondrá la mitad de lRs penas establecidas en di­

cho A.rtículo. 

1!n los casos previstos por este artículo y el ante­

rior se presumirá el dolo cuando se trate de marcas 

nacionales que contengan leyendas en idioma eY.tranje­

ro, o de productos hechos en l!~xico al o.m'!)aro de mar­

cas extranjeras, sino se indica en unas y otras de 

una manera ostensible y clara, la procedencia nacio­

nal de los artículos, 

Artículo 261.- Se impondrá prisi6n de tres días a un 

mes y multa de 10 a 500 pesos o una sola de estas pe­

nas, a juicio del Juez, al que omita insertar en los 

productos naciona1es amparados por marcas, registra­

das o no, alguna de las leyendas obligatorias estable­

cidas por el artículo 145 de esta ley. 

Artículo 262.- Se impondrá priei6n de tres días a un 

affo y multa de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas 

penas, a jui:eio del Juez, al que use una marca con 



-83-

1a indicación de ha11arse registrada sin estar1o real­

mente. Iguales penas ae impondrán n1 que baga apare­

cer que una marca registrada ampara determinados pro­

ductos cuando no esté registrada para éstos, o al que 

adicione le marca registrada con e1ementos no reser­

vado, con la tendencia ostensible y mani!iesta de ha­

cerlos aparecer como registrados. 

Art!oulo 263.- Se impondni prisión de tres días a un 

ano y mu1ta de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas 

penes, a juicio del.. Juez, a 1 que con falsas pretensio­

nes en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar 

los productos de un competidor¡ o que por cualquier 

medio trate de producir contusión con el estableci­

miento, los productos o los servicios de un competidor. 

Artículo 264.- !a acción para perseguir cualquiera de 

los delitos que comprende este capítulo corresponde 

al Ministerio Púb1:1.co, a 1os sindicatos o asociacio­

nes de productoe de comerciantes cuya existencia este 

autorizada por la ley, y en general, a toda persona 

física o moral que.se oonnidere perjudioadn; pero en 

los casos de faleifioación, imitación o uso ilegal de 

una marca, y en el de la contusión a que ae retiere 

el artículo 263, será requisito previo pare su ejex-­

oioio, la declaración relativa hecha por la Secreta­
ría .de la l!oonomía Nacional en loe térininoe del capí 
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tulo VIII del título tercero de esta ley. 

Una vez iniciado el proceso se continuará de oficio 

de todos modos. 

Artículo 265.- En el caso de los artículos 255, 256 y 

257, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá 

además, el derecho de exigir al autor del delito da­

fios y perjuicios. 

También podré hacer que se adjudiquen todos los pro­

ductos que se encuentren revestidos con la marca ile. 

gal, y que estén en poder de la persona que se designa 

como autora del delito, o en poder de cualquier otro 

comerciante, comisionista o consignatario; pero será 

requisito indispensable para que se pueda ejercer e­

se derecho, que el dueño de.-la marca no haya omitido 

algunas de las e.notaciones que señalan como obliga­

torias loa artículos 141 y 183 de esta ley. 

Bl dueño de la marca tendrá derecho, igualmente, a que 

se le entreeuen todas las marcAs, instnimentos del de­

lito, que se encuentren en poder del autor de dicho 

delito o de sus cómplices, y, en su caso, a que se le 

entreguen también los utensilios o aparatos especial­

mente a la fabricaoión de lao referidas marcas. 

Artículo 266.- Ademáe de lo expresado en el artículo 

anterior, el dueño de la marca podrá pedir al JUez, 

ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o du-
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rante e1 juicio, el aseguramiento de los objetos a 

que se refiere el segundo y tercer p~rrafo del mismo 

artículo, y nombrar, bajo su responsabilidad un depo­

sitario de ellos; pero aer~n requisitos indispensa­

bles para llevar a efecto dicho aseguramiento: 

r. Que se presente el certificado de la secretaría 

de la Economía Nacional que acredite que la marca de 

que oe trata ha sido debidamente registrada; 

TI. IA comprobaci6n, por medio del título correspon­

diente debidamente registrado, de que el actor ea due­

ño actual de la marca; 

III. La existencia de la declaraci6n de falsifica­

ción, imitación o uso ilegal beoba por la Secretaría 

de la Economía Nacional, de acuerdo con el capítulq 

VIII del título tercero de esta ley. Este requisito 

será también indispensable en los caeos del artículo 

anterior; 

IV.~Qu.e se dé una caución suficiente a juicio del 

Juez. 

Artículo 267 .- Ills diligencias de que habla el artí-. 

culo anterior se practicarán sin audiencia de la pa:l'­

te oontra quien se pida y bajo la exolusiva responsa­

bilidad del que la solicita, el cual quedará obligado 

al pago de los dafios y perjuicios que por tal motivo 

se ocasionen al demandado¡ ya sea por que fUere abeu-
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e1to o ee sobresea en e1 proceso. ?.n ea to~~ cf'"-S'.)~ :::o 

mandará levantar inmediatamnente el aseguramien"o 

que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 268 .~ f!n el ce.oo de le comisión de cu2l·1uie­

ra. de los delitos de que hablan los artículos ante­

riores en los que no formule la querella respectivo 

el dueño de la mnrcn legalmente registn>.da, que re­

sulte indebidamente usndn, imitada o falsificada, o 

que no se adhiera a la acción intentt~.da por el !Lini~­

terio PÚblico, el autor del o de los delitos perderá 

en favor del Erario Federal los objetos que hubieren 

sido seflaladoe con la mnrca defectuosa o ilegnl, y 

se dest:xu.íran, en su caso las marcas o utensilio~ u 

que se refiere el párrafo final del artículo 265. 

La T,ey de la Proniedad Industrial de 1942, desde el 

punto de vista formal se caracteriza en que codifica todns 

las disposiciones relativas a patentes de invención, mnr­

cns, av1sos comerciales, nombres comerciales y competencie 

des1eel. Circunscribiremos el estudio exciu~iVlimente a las 

marcas -qu.e son 1as que nos interesan en esta reaeila. de la 

legislación mexicana. 

re. ley, dicen sus autores conserva en general los ·sis­

temas y principios :fundamentales de las leyes anteriores, y 

en la miams se pree1ean y definen los derechos relativos a 

la propiedad industi•ial pare. proteger los intereses de los 
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titulares de éstos y los del público. También toma en cuen­

ta los principios de J.a Convención de París para la Protec­

ción de la Propiedad Induetrial del 20 de marzo de J.883, 

revisada en Bruselas, ','/aellington y la Hf'.ya. (la revisión 

de lilndrea no obstante haber ocurrido el 2 de junio de 1934 

f'ué promulgada por México hasta al 6 de julio de 1955). 

Asimismo, se suprimi6 el procedimiento para obtener 

laR revocE•ciones de lar:; resolitciones a.dministrntivfi.s, que 

la ley de 1928 establecía en el sentido de que los intere­

sados inconformes con diclws determinaciones administrativas 

podrían ocurrir ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de 

M~%ico en un juicio especial de opoeición o ~ederal revoca­

torio. Consecuentemente, al no consignar la nueva ley medio 

alguna de impugnación de sus resoluc1ones, dictadas éstas, 

la revisi6n de su legalidad qued6 en manos de los mismos 

Jueces de Distrito, pero a través del juicio de amparo. Aún 

cuundo en la Ei<posición de Motivos se explica que el proce­

dimiento relativo a juicio especinl de revocación se supri.­

me, t a fin de logrer que se resuel.van en forma más expedi"ta 

las contoversina entre los particulares y la Administración, 

la ve:rdfld es que el juicio de garantías, que sustituyó al 

federal de :revocación en nada a acelerado la decisión firme 

de tales contiendas. Qllizaa pudiera decirse que loe -particu­

lares ban abusado del Am.paro; más por otra parte, debe re­

conocerse que no siempre carecen de arbitraríedad las re­

soluciones admitúatrati-e que en marcas ae pronuncían. 
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c) LA fu."Y DE I?!Vl!NCIO!IBS Y líARCAS DE 1976. 

Como hemos hecho nuestro orden de ideas, es muy con­

veniente resaltar laa disposiciones legales que se presenta­

r6n en este materia, en el lapso comprendido entre 1942 y 

el alfo de 1976. 

Para hacer el referido punto tomaremos la exposición 

fiel de la obra del admirado maestro David llangel Medina en 

su Tratado de Derecho Marcerio. 

I) Acuerdo de 9 de febrero de 1944; 

II) Acuerdo de 2 de agosto de 1944; 

III) Acuerdo de 13 de septiembre de 1944: 

IV) Decreto de 10 de mayo de 1949; 

V) Decreto de 22 de septiembre de 1952; 

VI) :·ne ore to de 10 de octubre de 1952; 

vfo Decreto de 31 de diciembre de 1953; 

VIII) Decreto de 8 de junio de 1955; 

IX} Acuerdo de 29 de junio de 1961; 

X) Acuerdo de 4 de. enero de 1965; 

XI) Acuerdo de 13 de enero de 1971; y, 

XII) Acuerdo de 15 de agosto de 1973. 

Ba as:í como ll•gaaos a la actual ley en vigor, la 
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cuel, como trataremos ampliamente en los subsecuente9 capí­

tulos, ya hace una muy clara distinci6n de la materia jurí­

dica de las marcas, 

Se va a enumerar las clases de marcas regist-:-a:bles, 

la obligatoriedad del mismo, la penalización del uso no au­

torizado de las marcas, las sancionen impuestas a los in­

fractores; así también como el procedimiento administrati­

vo-judicial al respecto. 

La Ley de Invenciones y Marcas fUe publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976; 

por lo tanto es una ley de carácter FEDERAL. 

Por ahora nos hemos límitado a hacer mera mención de 

dicha ley, ya que el contenido de la misma lo analizaremos 

posteriormente como le habí~cos expresado en líneas prece­

dentes. 

d) DISPOSICIONES LEGALES DADAS EN MATERIA DE Il'fVRNOIONEs Y 

MARCAS DE 1976 A LA FECHA. 

Le.a disposiciones legales dadas en este sentido son 

las siguientes : 

I) Decreto de 2 de febrero de.1978, por el que se otorga am­

pliación, por un affo más del plazo de dos, a que se refie­

re el artículo 12 transitorio de dicha ley¡ 

II) Decreto publ.icado en el Diario Oficial. de la Pederación 



-90-

el 29 de diciembre de 1978, en el cual se le concede n la 

Secretaría de ratrimonio y Po!:lento Industril'.l, la· facul­

tad de conceder runpliacionea anu~les en lo general o por 

sectores, al ténnino de un e~o; 

'1 
III) Acuerdo de 29 de dicie!:lbre de 1983; el cuál por la refor-

mas a la Ley de la Administración PÚblica Federal, se con­

cede la ampliación del plazo sefialado en los punto~ ante­

riores, siendo la que regules ln materir1. de marcas la Se­

cretaría de Comercio y Fomento Indu:::trinl; 

IV) Decreto de 16 de enero de 1987; en el cual se hacen re­

formas a la ley de 1976, mismas que estan en vigor actual­

mente, y; 

V) Decreto de 30 de agosto de 1988, en el cual se dan los 

nuevo.;; formatos por la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial para registrar una marca. 

De esta forma es como hernoo apreciado el devenir his­

torico de las marcas en México, y como habremos apreciado 

es una institución muy joven del Derecho Poaítivo Mexicano 

Vigente, misma quo será ampliamente tratada por los actua­

les y f\J.t-uros estudiosos del derecho. 

"IA transición de la marca reglamentaria típica de la 

Edad Uedia a la moderna maroa registrada llevó varios siglos 

y fue resultado de irunensas transformaciones en el :t'uncio­

namiento del sistema económico nncional e internacional" 

(22). 
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1) LB. protecci6n de la lf.arca. 

a. Ambito legislativo nacional. 

b. Ambito legislativo internacional; 

2) Jllmo:l.6n de la ]la.res. 

ª• l'\mción de origen. 

b. PUnci6n de garsnt!a. 



3) 

c. Función electiva de clientela. 

d. Punción de protección. 

e. P\mción económica o publicitaria. 

. f. lllu1ción distintiva • 

Caracteres de la Marca, 

a, Bequisitos de la Marca. 

b, El aspecto diotintivo de las :MarcP.s, 

c. !a especialidad de las Yarcas. 

d, Is. novedad de la Marca. 

e. IR licitud de la Marca, 

f. La veracidad de la Marca. 

4) SUjetoe que pueden ser titulares de una Marca, 

5) Clasificación de la Marca por el Sistema Jurídico Yexi­

cano. 
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l) LA PROTECCION DE LA MARCA. 

:r.e. institución jurídica de la marca, ha sido como lo 

apreciamos en el capítulo segundo de este trabajo de investi­

gación, aujetn a w:ia serie de modificaciones motivadas prin­

cipalmente por el desarrollo del comercio internacional, así 

como por el comercio nacional. 

l!l5 por ello :tnndamental re:t'erirnos de una manera bre­

ve a dichos o_rdenamientos jurídicos. El primero de ellos es 

la IJey. de Invenciones y Harcas del 10 de febrero de 1976, y 

el segundo de los referidos ea el Convenio de París "P"ra la 

Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 

1683. 

a. AMBITO LEGISLATIVO NACIONAL. 

La ley a que nos hemos re:t'erido en líneas anteriores, 

ha sido ceda vez más especifica, ya que como recordaremos 

brevemente 1as anteriores legislaciones abarcaban más rubros, 

como el de 1.a transferencia de la Tecnología. 

Es pu.es la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, la 

que va a reeular a la insti tu.ci6n ;jurídica de las marcas en 

K6xioo. l!B illportante destacar que esta ley, es de carácter 

federal. 

:Por ahora nos limitamos sólo a hacer mera mención de 

ella, debido a que en loe capítulos subseCÚ.entes la.tratare-
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moa más ampliamente. 

b. AMBITO LEGISLATIVO INTERNACIONAL. 

México forma al igual que todos los países del mundo, 

un.a coiaun.idad internacional; por lo qu~ atendiendo a ello, 

a tenido que.normar todo tipo de relaciones jurídicas, no 

escapando las comerciales, y, por ende las del Derecho de 

las Mercas. 

De esta manera se ce1sbr6 en l'ár!s en 1883 un Conve­

nio para normativizar las relaciones de las marces en todo 

el mundo. 

Ahora transcribiremos loe artículos má9 importantes 

que ee refieren a las marcaa, los cua1es, observaremos más 

adelante son los que marcan la pauta en nuestra actual le­

gislaci6n todavía. 

La fUndamentaciÓn de lo anterior la contempla la 

Constitución General de la RepÚblica en su articulo 133: 

"Articulo 133.- l!Bta Constitución, las Leyes del Con­

greso de la unión que emanen de ella y todos los 

tratados que estén de acuerdo con 1a misma, cele­

'bnldos y que se celebren por el Presidente.de 1a 

B:epdblioa, con aprobación del Senado, serain 1a Lay 

SUprem.a de toda la Unión. Los Jueces de cada. lista­

do se arreglardn a dicha Constitución, leyes y 
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tratados, a pesar de lae disposiciones en contrPrio 

que pueda baber en las Constituciones o leyes de los 

Bstados• (1). 

Por lo que respecta al Convenio de l'arís, los artícu­

los que se refieren a marcas son los siguientes: 

Articulo 1 (Constitución de la Uni6n; ámbito de la 

Propiedad Industrial). 

1) IDs países a los cuales se aplica el presente Con­

venio se col:IStituyen en Uni6n para la protecci6n de 

la propiedad industrial, 

2) La protecci6n de la propiedad industrial tiene par 

objeto las patentes de invenci6n, los modelos de uti­

lidad, los dibujos o modelos industriales, las marces 

de fábrica o de comercio, las marcas de serv:Lcio, el 

nombre comercial, las indioaoiones de procedencia o 

denominaciones de origen, así como la represión de la 

competencia desleal. 

3) LB propiedad industrial se entiende en su acepción 

más amplia y se aplica no s6lo a la industria y al 

comercio propiamente dichos, sino tambi'n el dominio 

de las industrias agr:i'.oo.lBs y axtractivaa y a todos 

loe productos fabricados o naturalee, por ejemplo: 

vinos, 81'8JI09, hojas de tabaco, :f2'1itos, ani.aalea, mi­

nerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas. 

4) ~tre 1as patentes de invenci6n se. incluyen las di-
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versas especies de patentes industriales admitidas 

por lea legislaciones de loe países de la Unión, ta­

les como patentes de importación, patentes de perfec­

cionamiento, patentes y certificados de adhisión, etc. 

Artículo 2 (Trato nacional a los nacionales de loe 

países de la Unión). 

l) Loe nacionales de cada uno de loe países de la u­
nión gozarán en todos los demás países de la Unión, 

en lo que se refiere a la protección de la propiedad 

industrial, de, las ventajas que las leyes respectivas 

concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, 

todo ello-sin perjuicio de los derechos especialmente 

previstos por el presente Convenio. En consecuencia, 

aqu~llos tendrán la misma protección que ástos y el 

mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus 'de­

rechos, siempre y cuando OUl!!plan las oondioionee y 

formalidades impue'stas a los nacionales. 

~) Bllo no obste.rite, 'ninguna condición de domicilio 

o de eatsblecimiento en el país donde la protecci6n 

se reclame, podrá ser exigida a los nacionales de loe 

pa!sea de la Unión pa:ra gozar de alguno de los dere­

chos de·propiedad Ulduatrial. 

3) Quedan expresaaent.e reserv&.dae las diepoaiciones 

de la legislación de cad~uno de los países de la U­

nión reiativas al procedillliento judicial y adioinis­

trativo, .y a la competencia as! como a la eleoción 
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de domicilio o a la constitución de un mandatario, 

que sean exigidas por las leyeo de propiedad indus­

trial. 

Artículo 4 (A. a. I. Patentes, 14odelos de Utilidad, 

Dibujos y Modelos Industriales, Marcas, Certifica­

doo de Inventor, Derecho de Prioridad, G. de Paten­

tas: División de le Solicitud). 

A-1) Quien hubiere depositndo regulannente una soli­

citud de natente de invenci6n, de modelo de utilicad, 

de dibujo o modelo i~duatrial, de marca de fábrica o 

de comercio, en alguno de los pníses de la Unión o 

su causa-habiente gozará, para efectuar el depósito 

en los otros países de un derecho de prioridad, du­

rante los plazos fijados más adelante en el presente. 

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad 

todo depósito que tenga valor de depósito nacional 

regular, en virtud de le legislación nacional de ce.­

da país de la Unión o de tratados bilaterales o multi­

laterales concluídos entre países de la Unión. 

3) Por depósito nacionel regular se entiende todo de­

pósito que oca suficiente para detez~inar la fecha en 

la cual la solicitud :rué depositada en el país .de que 

se trate, cualquiera que ses la suerte posterior de 

esta solicitud. 

B) ll:n consecuencia, el depósito efectuado posterior­

mente en alguno de loa demás paíeea de la Unión, an-



-101-

tes de la expiración de estos plazos, no podrá ser 

invalidado por heohos ocurridos en el intervalo, en 

narticular, por otro dep6sito, por la publicación de 

la invención o su explotación, por la puesta e la 

venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el 

empleo de la marca, y eotoa hechos no podrán dar lu­

gar a ningÚn derecho de terceros ni a ninguna pose­

sión personal. !JOB derechos adquiridos por terceros 

antes del día de la primera solicitud que sirve de 

base al derecho de prioridad quedan reservados a lo 

que disponga la legislación interior de cada país 

de la Unión. 

C-1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán 

de doce meses para las patentes de invención y los 

modelos de utilidad y de seis mese~ parn los dibujos 

o modelos industriales y para las marcas de fábrica 

o de comercio. 

II) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fe­

cha de depósito de 1a primera solicitud; el día del 

depósito no está comprendido en el plazo. 

3) Si el Último día del plazo es un día legalmente fe­

riado o un día en el que 1s oficina no, se abre para 

recibir el depósito de las solicitudes en el país en 

donde la protección se reclama el plazo será prorro­

gado hasta el primer día ,laborable que siga. 

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cu-
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ya fecha de depósito serd el punto de partida del ~la­

zo de priorid~d, una solicitud pocterior que tenga el 

mismo objeto que una primera solicitud anterior en el 

sentido dal párrafo 2) arriba mencionado depositada en 

el mismo país de la Unión, con la condición de que es­

ta solicitud anterior, en le fecha del dep6sito de la 

solicitud posterior haya sido retirada, abandonada o 

rehusada, sin haber estado sometida a inapecci6n pú­

blica y sin dejar derechos subsistentes, y que toda­

vía ns h~ya servido de base para la reinvindicaci6n 

del derecho de prioridad. I'1 solicitud anterior no 

podrd nunca más servir de base para la reivindica­

ción del derecho de prioridad. 

D-1) Quien desee prevalerce de la prioridad de un de­

pósito anterior estará oblig-~do a indicar en una de­

claración la fecha y el país de este depósito. Cada 

país· determinará el plazo máximo en que deberd ser 

efectuada esta declaración. 

2) :&stas indicaciones serán mencionadas en las publi­

caciones que procedan de la Administración competente, 

en particul~r enlas patentes y sus descripciones. 

3) :,IDs países de la Unión podrán exigir de quien haga 

una declaración de prioridad la presentación de una 

copie de le solicitud (descripción, dibujos, etc.), 

depositada anteriormente. Ia copia certificada a su 

conformidad por la Administración que hubiera reci-
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bido dicha solicitud, quedará dispensada de toda le­

galización y en todo caso podrá ser depositeda, exen­

ta de gastos en cualquier momento dentro del plazo de 

tres meses contados a partir de la fecha d~l depósito 

de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya 

acompañada de un certificado de la fecha del depósi­

to expedido por dicha Administración de una traduc­

ción. 

4) No se podrán exigir otras formalidades para la de­

claración de prioridad en el momento del depósito de 

la solicitud. Cada país de la Unión determinará las 

consecuencias de la omisión de las formalidades pre­

vistas por el presente artículo, sin que estas conse­

cuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de 

prioridad. 

5) :Posteriormente, podrán ser exigidos otros justifi­

cativos. 

Quien ae prevaliere de le prio~idad de un depósito an­

terior estará obligado a indicar el número de éste de­

pósito; esta indicación será publicada en las condi­

ciones previstas en el párrafo 2} arriba indicado. 

E-1} cuando un dibujo o modelo industrial haya sido 

depositado en un país en virtud de un derecho de prio­

ridad basados sobre el depósito de un modelo de uti­

lidad, el plazo de prioridad será el fijado para los 

dibujos o modelos industriales. 
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2) Además, esta permitido depositar en un paín un mo­

delo de utilidad en virtud de un derecho de priori­

dad basado sobre el depósito de UJlll solicitud de pa­

tente y vicebersa. 

F) NingÚn país de la Unión podrá rehuoar una priori­

dad o una Rolicitud de patente por el motivo de que 

el depositante reivindica prioridades múltiples, aún 

cuando estas procedan de países d1~erentes, o por el 

motivo de que una solicitud que reivindique no estn­

be.n comprendidos en la solicitud o solicitudes cuye. 

prioridad es reivindicada, con le condición, en los 

dos casos, de que haya unidnd de invención, seGÚzl 

la ley del país. 

B:n lo que se refiere a los elementos no comprendido~ 

en la solicitud.º solicituñes cuya prioridHd os rei­

vindicada, el depósito de la solicitud posterior da 

origen a un derecho de prioridad en las condiciones 

norinales. 

G-l) Si el examen revela que una solicitud de paten­

te es compleja, el solicitante podrá dividir la soli­

citud e~, cierto número de solicitudes divisionales, 

conservando como fecha de cada una , la f ecba de la 

solicitud inicial, y si a ello hubiere lugar, el be­

nericio del derecho de prioridad. 

2) También podrá al solicitante, por su propia ini­

ciativa, dividir la solicitud de patente conservando, 
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como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de 

la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el 

beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la 

Unión tendrá la facultad de determinar lac condicio­

nes en las cuales esta división será autorizada. 

H) I.a prioridad no podrá '1er rehusnda por el motivo 

de que ciertos elementos de la invenci6n para loa 

que se reivindica la prioridad no figuren entre las 

reivindicaciones formuladas en la solicitud presen­

tada en el p&Ía de origen, siempre que el conjunto 

de los documentos de la solicitud revele de manera 

precisa la existencin de loa citados elementos .. 

I-1) !As solicitudes de certificados de inventor de­

posi tadaa en un país en el que los solicitantes ten­

gan derecho a solicitar, a su elección, una patente 

o un certificado de inventor, darán origen al dere­

cho de prioridad instituido por el present.e artículo 

en las mismas condiciones y con los mismos efectos 

que las solicitudes de las de patentes de invención. 

2) En un país en donde los depositantes tenean dere~ 

cho a solicitar, a au elección, una patente o un cer­

tificado de inventor, el que solicite un certificado 

de inventor gozará, conforme a las disposiciones.del 

presente artículo aplicables a las solicitudes de pa­

tentes del derecho de prioridad basados sobre el de­

pÓsi to de una solicitud de patente de invención, de 
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model.o de utilidad o de certificado de inventor. 

Artículo 5 C-1) Si en un paÍc fUese obligatorin la 

utilización de 1a marca registrada, el regintro no 

podrá ;.:er anulado sino después de un plazo equi ta­

tivo y si el. interesado no justifica las causns de 

au inacción. 

2) Bl empleo de una marca de fábrica o de comercio 

por el. propietario, bajo una forma que difiera por 

elementos que no al.teren el. cer.1cter distintivo de 

l.a marca en la forma en que ésta ha sido registrada 

en uno de los países de la Unión, no ocasionará la 

invnl.idación del registro, ni disminuirá de manera 

alguna la protección concedida a le mere~. 

3) El empl.eo simul.táneo de la misma merca sobre pro­

ductos Ídenticos o similares, por establecimientos 

industriales o comerciales considerados como copro­

pietarios de la rr.arca, segÚ..n le.a disposiciones de 

la ley nacional del país donde la protección se re­

clama no impedirá el registro, ni disminuirá de ma­

nera alguna ¡a protección concedida a dicha marca 

en cualquier país de la Unión, en tanto, que dicho 

empl.eo no tenga por efecto inducir al público a e­

rror y que no sea contrario al interés pÚblico. 

Dl NingÚn signo o menoión de patente, de modelo de 

utl.idad, de registro de la marca de fábrica o de co­

mercio o de depósito del dibujo o modal.o industrial 
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se exigirá sobre el producto para el reconocimiento 

del derecho. 

Artículo 6 (Marcas: condiciones de registro, indepen­

dencia de la protección de la misma marca en diferen­

tes países). 

1) Las condiciones de depósito y de registro de las 

marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en 

cada país de la Unión por eu legislación nacional. 

2) Sin embargo, u.na marca depositada por un nacional 

de un país de la Unión en oua11uier país de la Unión 

no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de 

que no haya sido depóaitada, registrada o renovada 

P.n el país de origen. 

3) Una marca, regu.lnrmante registrada en un país de 

la Unión, será coneide~da como independiente de las 

marcas re,gietr&dae en loe deioru. países de la Unión, 

comprendiéndose en ellos el país de origen. 

Artículo 6 bis (Marcas: marcas notoriamente conoci­

das). 

los países de la Unión ee comprometen, bien de oficio 

si la legislación del país lo permite, bien a in.e~ 

'tancia del interesado a rehllsar o _invalidar el regis­

tro y a prohibir el uso de uná -rea de :tábrioa. o de 

comercio que constituya la reprodlJ.CciÓn, imitación O 

traducción, susceptibles de crear" contusión, de una· 
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marca que la autoridad competente del país del regis­

tro o del uao, estimare ser allí notoriamente cono­

cida como siendo ya una marca de una persona que pue­

da beneficiarse del presente Convenio y utilizada pa­

ra productos idénticos o similares, ocurrirá lo mis­

mo cuando la parte esencial de la marca constituye 

la reproducci6n de tal marca notori.amente conocida o 

una imitaci6n susceptible de crear con:f'usión con és­

ta. 

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco affos a 

partir de la fecha de registro parP. reclamar la anu­

laci6n de dicha marca. Los países de la Unión tienen 

la facultad de preveer un plazo en el cual deberá ser 

reclamada la prohibición de uso de las marces. 

3) No se fijará plazo par.:. reclamar la anulación o la 

prchibición de uso de las marcas registradas o utili­

zadas de mala fe. 

Artículo 6 ter (Marcas: prohibiciones en cuanto a loa 

emblemas de Estado, signos o~iciales de control y em­

blenias de organizaciones intergubernementales). 

1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anu­

lar el registro y prohibir con medidas apropiadas, la 

utilizaci6n, sin permiso de lea autoridades competen­

tes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, 

bien como elementos de laa referidas marcas, los es­

cudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado 



' 

-109-

de los países de la Uni6n, signos y punzones oficia­

les de control y de garantía adoptados por ellos, así 

como toda imitación deed& el punto de vista heráldico. 

b) Ias disposiciones que figuran en la letra a) que 

antecede se aplican igualmente a loe escudos de armas, 

ban.deras y otros emblemas, oiglas o denominaciones 

de las orga.nizacionos internacionales, interguberna­

mentales de las cuales uno o varios países de la U­

nión sean miembros, con excepción de los escudos de 

annas, banderas y otros emblemas, siglas o denomina­

ciones que hayan sido objeto de acuerdos internacio­

nales en vigor destinados a asegurar su protección. 

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a apli­

car las disposiciones que figuran en ls letra b) que 

~ntecede en perjuicio de los titulares de derechos ad­

quiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en 

ese país del presente Convenio. Los países de la U­

ni6n no estáñ obligados a aplicar dichns disposicio­

nes cuando le utilizaci6n o registro considerado en 

la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que 

baga sugerir, en el espíritu del páblico el vínculo 

entr<t 1a'organizao16n de que se trate y los escudos 

ª.ªªl'lllBs, banderas, emblemas, siglas o denominácio­

nes, o si es"'.a· utilizaci6n o registro no ea verosímil­

mente de naturaleza tal que haga inducir a error al 

pdblioo sob:r;e la existencia de un vínculo entre quien 
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lo utiliza y la organización. 

2) In prohibición de los signos y punzones oficiales 

de control y garantía se aplicarl1 solamente en los cn­

oos en que las marcas que los contengan est~n desti­

nadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo gé­

nero o de un género similar. 

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los 

países de la Un~6n acuerdan comunicarse recíprocamen­

te, por mediación de la Oficina Internacional, la lis­

ta de los emblemas de E:Jtado; signos y punzones ofi­

ciales de control y garantía que desean o desearán 

colocar, de manera absoluta, o dentro de ciertos lÍ­

mi tea, bajo la protecci6n del presente artículo, así 

como todas las modificaciones ulteriores introduci­

das en esta lista. Cada país de la l.Jnión podr<Í a dio­

posiciones del público en tiempo hábil, las listas 

notificadas. 

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en 

lo que se refiere a las banderas de los Estados. 

b) las disposiciones que figuran en la letra b) del 

pérrnfo l) del presente artículo no oon aplicables 

sino a los escudos de armás, banderas u otros emble­

mas, siglas o denominaciones de las organizaoiones 

internacionales, intergubernamentales que éstas hayan 

comunicado a los pe.!see de la Unión' por medio de la 

OficiJ!a I.nterne.cional. 
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4) Todo país de la Uni6~ pod:rá, en un plazo de doce 

meses a partir de la recepción de la notificación, 

transmitir por medio de la Oficina Internacional, al 

país o a la ore;a.nización internaoional intergubernA­

mental interesada, aua ob3ecionea eventuales. 

5) Para las banderas de Estado, las medidas previstas 

en el p~rrafo l) arriba mencionado se aplica:rdn sola­

mente a las marcas registradas después del 6 de no­

viembre de 1925. 

6) Pera loa emblemas de Estado que no sean banderas, 

para los signos y punzones oficiales de los países de 

la Uni6n y para loa escudos de armas, banderas y o­

tros emblemas, siglas o denominacionee de las orga­

nizaciones internacionalee intergubernamentales, es­

tas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas 

registradas después de loa dos meses siguientes a la 

recepción de la notificación prevista en el p€rrafo 

3) arriba mencionado, 

7) En el caso de me.la fe, los países tendrá.ti la facul­

tad de hacer anu1ar incluso las marcas registradas an­

tes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas 

de Estado, signos y --punzones. 

8) Loe naoionalee de oada país que estuviesen autori­

zados nara U13Br los emblemas de Estado, signos y punzo­

nes de eu país, podrán utilizarlos aunque exista seme­

janza con los de otro país. 
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9) Los países de la Uni6n ee comprometen a prohibir 

e1 uso no autorizado en el comercio, de 1oa escudos 

de armas de Estado de lon otros países de la Unión, 

cuando éste uso sea de naturo.lezu tal que induzca a 

error sobre el origen de loa productos. 

10) ras disposiciones que preceden no son Óbice.para 

el ejercicio, por los países de la facultad de rehusar 

o de invalidar en conformidad el párrafo 3) de le sec­

ción b) del artículo 6 quinquies, las mercas que con­

tengan sin autorización, escudos de armas, bandera.a 

y otros emblemas de Estado, o oignos y punzones ofi­

ciales adoptados por u.n país de 1a Unión, así como 

los signos distintivos de las orc;anizaciones inter­

nacionales intergti.bernementales mencionados en el pá­

rrafo l) arriba mencionado. 

Artículo 6 quater (Marcea: transferencia de la me.rea). 

1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la 

Unión la cesión de una marca no con vá1~da sino cuan­

do haya tenido lugar al mis010 tiempo c¡ue la trarui:re­

rencia de la empresa o de1 negocio al cual la marca 

pertenece será suficiente para que esa validez sea 

admitida, que le parte de la empresa o del negocio si­

tuada en este país sea transmitida al cesionario con 

e1 derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los 

productos que llevan la marca cedida. 

2) lista disposic16n no impone a los países de la U-
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nión la obl.1gación de. ooneiderar como vál.ida la trans­

ferencia de toda mnrca cuyo uso por e1 cesionario tue­

ra de hecho, de natural.eza tal. que indujerá al. pÚbl.i­

co a error, en particuler en lo que se refiere a la 

procedencia, l.a naturaleza o les cualidades sustan­

ciales de los productos a l.oc que se aplica l.a marca, 

Artícu10·6 quinquies (ll!arcas: protección de las mar­
cas registradas en un país de l.a Unión en los demás 

i:>a:íses de la Unión c1áusul.a 0 ta.l cual. es"). 

A-l.) !oda marca de :fábrica o de comercio reeul.armente 

registrada en el. peía de origen será admitida para su 

depósito y protegida tal cual. es en l.os demás pa{see 

de l.a Unión, eal.vo l.as condiciones indicadas en el. 

presente artículo. Estos países podri!n antEµl de proce­

der al. registro definitivo, exigir l.a presentación de 

un certificado de registro en el. país de origen, expe­

dido por la autoridad competente. No se exigirá l.ega­

lizaci6n el.guna para este certificado. 

2) será considerado oomo país de origen el. país de la 

Unión donde el depositante tenga un establecimiento 

industrial o comercial. efectivo y serio, y, sino tu 

viese un estebl.eoimiento de ese tipo en la Unión, el 

pa!e de la Unión donde tenga au domicilio, y, sino tu­

viese domicilio en l.a Unión, el. país de su nacionali-· 

dad, en el. caso de que sea nacional. de un país de la 

un:tón. 
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B) Las mercas de fábrica o de comercio regulsdae por 

el presente artículo no podrán ser rehusadas para su 

registro ni invalidadas más que en los casos siguien­

tes: 

1. Cuando sean capaces de a~ectar a derechos ad~uiri­

dos por tercero en el país donde la protecci6n se re­

clema. 

2. Cuando están desprovistas de todo carácter distinti 

vo o formadas exclusivamente por sienes o indicecicnes 

que puedan servir, en el comercio para designar la es­

pecie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, 

el lugar de origen de los productoo o la época de pro­

ducci6n, o que hayan llegado a ser usuales en el len­

guaje corriente o en las costumbres lealeo y constan­

tes del comercio del país donde lP protecci6n se re -

c1ama. 

3. Cttando sean contrarias e J.a moral o aJ. orden pirbJ.i­

co y, en particuiar, cuando sean cepnces de engañar al 

pÚbJ.ico. Se ei1tiende que una marca no podrli ser consi­

derada contraria al orden público por el solo hecho de 

que no eat~ conforme con cualquier diaposici6n de la 

legislación sobre mercas, salvo en el caso de que esta 

disposioi6n misma se refiera al orden pirblico. En todo 

caso queca reservada la aplicaci6n aJ. artícuJ.o 10 bis. 

~l) Para apreciar si J.a marca es susceptible de pro­

tecci6n se deberá tener en cuenta todas J.as circuns~ 
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ciae de hecho, principal.mente la duraci6n del. uso de 

la merca. 

2) No podrán ser rehusadas en los demás J>ll{see de la 

Uni6n las ~arcas de rábrica o de comercio por el. solo 

motivo de que dirieran de l.as marcas protegidas en el. 

país de origen s6lo por elementos que no alteren el 

carácter distintivo y no afecten n la identidad de las 

maroas, en 1~ ~orma en que laa mismas han sido regis­

tradas en el citado país de origen. 

D1 .Nadie podrá beneficiarse de las disoosiciones del 

presente ar';{cul.o si la marca para la que se reivindi­

ca l.a protecci6n no ba sido registrada en el país de 

origen. 

E) Sin embargo, en ningún caso, la renovaci6n del re­

gistro de ur.a marca en el país de origen implicará la 

obligaci6n de renobar el registro en l.os otros países 

de J.a Unión donde ia marca hubiere sido registrada. 

P) Los dep6sitos de marcas efectuados en el. plazo del 

artícul.o 4 adquirirán el benericio de prioridad, incl!:O_ 

ao Cuando e2 regiotro en el país de origen no se afee~ 

túe sino des;ués del. t6rmino de dicho plazo. 

Artícul.o 6 sexies ( Marcas: marcas de servicio) 

Los países de J.a Unión se comprometen a proteger J.as 

marcas de servicio. No están obligados a prever el. re­

gistro de esta.a marcas. 
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Artículo 6 eeptiee ( Jlnrcae: regiotroe efectuadoe por 

el agente o el representante del titular sin su auto­

rizaci6n.) 

l) Si el agente o el representante del que es titular 

una mares en uno de loe paises de la Uni6n eolicita, 

sin autorizaci6n de este titular ol registro de esta 

me.r~a a su propio nombre, en uno o varios de estos paf 
aes, el titular tendrá el derecho de oponerse al regi.!!. 

tro solicitado o de reclamar la anulaci6n o, si la ley 

del país lo permite, la transfercncia·a su favor del 

citado registro, a menos que este agente o representa~ 

te justifique sus actuaciones. 

2) XL titular de 1a marca tendrá, en las condiciones 

indicadas en el ¡;árrafo l) que antecede, el derecho de 

oponerse a la utilizaci6n de .una marca por su agente o 

representante, si no ha autorizado esta utilizaci6n. 

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de 

prever un plazo equitativo dentro del cual el titular 

de una marca deberá hacer valer los derechos previstos 

en el presente artículo. 

Artículo 7 (llarcae: naturaleza del producto al que ha 

de aplicarse la marca) 

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica 

o de comercio ha de aplicarse 110 puede, en ningÚn caEo 

·ser obstáculo para el registro de la marca. 
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Artículo 7 Bis ( }!arcas: marcas colectivas) 

l) Loe países de la Uni6n se comprometen a admitir el 

dep6sito y a proteger las tnarcae colectivas pertene -­

cientes a colectividades cuya existencia no sea cont~ 

ria a la ley del país de origen, incluso si estas co 

lectividades no poseen un establecimiento industrial o 

comercial. 

2) OBda país decidirá sobre las condiciones particula­

res bajo las cuales una marca colectiva ha de ser pro­

tegida y podrá rehusar la protecci6n si esta marca es 

contraria al interés público, 

3) Sin embargo, la protecci6n de estas marcas no podrá 

ser rehusada a ninguna. colectividad cuya existencia no 

sea contraria a la ley del país de origen, pcr el mot! 

va de que no esté establecida en el paí~ donde la pro­

tecci6n se reclama o de que no se haya constituido co~ 

foZ"l!le a la legislaci6n del país, 

Artículo 8 (Nombres Comerciales) 

1!l nombr.e comercial sere protegido en todos los países 

de la Uni6n sin obligaci6n de dep6eito o de registro~ 

forme o no parte de una maroa de fábrica o de comercio. 

Artículo 9 (Karcas, nombres comeroiales: embargo a la 

importaci6n, etc. 1 , de los productos que ll.even iliai­

te.mente una marca o un nombre comercial) 

l) Todo producto que lleve ilÍoite.mente una marca de 
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fábrica o de comercio o un nombre comercial será em_ 

barg:;do nl importarse en aquellos países de la Uni6n 

en los cuales esta marca o este nombre conercial ten­

gan derecho a la protección legal. 

2) El embargo se efectuará igualmente en el país don­

de se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país 

donde haya sido importado el producto. 

3) El embargo se efectuará a instancia clel Ministerio 

PÚblico, de cur-. lf!,Ui er otra autoridad co:npetente, o de 

parte interesada, persona física o moral, conforme a 

la legislación interna de cada país. 

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el 

embargo en caso de tránsito. 

5) Si la legislación de un país no admite el embargo 

en el momento de importación, el embargo se subotitui­

ra por la prohibición de importación o por el erobargo 

en el interior. 

6) Si la legialación de un país no admite ni el embar­

go en .el .momento de la importación, ni la prohibici6n 

de importnci6n ni el embargo en ol interior, y on es­

pera de que dicha legislación ae modifique en conse -

cuencia estas mediddas ·serán sustituidas por las acci~ 

nea y medica que la ley de dicho país concediese en c~ 

ao semejante a los nacionales. 
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Artícu1o J.O ter ( Marcas, nombres comercial.ea, indica­

ciones fa1sas, competencia desleal.: recursos legales; 

derecho a proceder judicialmente.) 

J.) Los países de J.a Uni6n se comprometen a asegurar a 

J.os nacional.es de J.os demás países de la Uni6n los re­

cursos legal.es apropiados para rerpimir eficazmente t!!_ 

dos los actos previstos en loa artículos 9, J.O y J.O 

bis. 

2) Se comprometen, además a prever~medidas que permitan 

a los sin~icatos y asociaciones de representantes de 

los industriales, productores o comerciantes interesa­

dos y cuya existencia no sea contraria a J.ns leyes de 

sus países proceder judicial.mente o ante las autorida­

des administrativas, para J.a reprcsi6n de loa actos 

previstos PQr los artículos 9, 10 y 10 bis, en J.n medi­

da en que 1.a J.ey del. país donde la protecci6n se recla­

ma lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de 

este país. 

Artículo l.l (Invenciones, modelos de utilidlld, dibujos 

y modelos industrial.es, marcas: protecci6n temporaria 

en ciertas ex-::>osicionea internacional.ea) 

1) Loa países de la Uni6n concede~, conforme a su 

legislaci6n interna, una protecci6n tempóra.ria a las 

invenciones patentables, a J.os modelos de utilidad, a 

los dibujos o modelos industrial.es, así como las mar-
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cas de fábrica o de comercio, para los productos.que 

figuren en las exposiciones internacionales oficiales 

7 oficialmente reconocidas, organizadas en el territo­

rio de alguno de ellos. 

2) Esta protecci6n temporaria no prolongará los pla­

zos del artículo 4. Si más tarde, el derecho de prio­

ridad fuese invocado la Administraoi6n de cada pa!s 

podrá contra el plazo a partir de la fecha de le intl'2. 

ducci6n del producto en la exposición. 

3) Cede país podrá exigir, como prueba de la identidad 

del objeto expuesto y de la fechn de introducci6n, los 

documentos justificativos que juzgue necesarios. 

2) PUNOIO!I DE LA 14ARCA. 

n. W?IOIOI! BE ORIG:sN. 

Se dioe en este sentido que "las legi~laciones marca­

rias de los diversos países, al conceptuar la marca le atri­

buyen la funci6n distintiva o de identificación y por excep­

ción, además, se hace alusión a la función.de procedencia y 

en contados caaos a las funciones de garantía de calidad y 

de reclame, por lo que ia·marca en Al campo normativo es·un 

signo esencialmente distintivo. Alurra bien, en realidad la 

pol&mioa doctrinaria que se ha sustentado en t1>rno a la fun­

ción 4e la marca, es en aquellos países en donde la cesión 

de J.á marO.. no .es libre, especialmente en Italia, Alemania 



-121-

y en 1os &>tados Unidos, en donde además los t~rminos de Rn­
preee y Empresario han tenido une gran inflllencie en e1 cam­

po jurídico. De eh!, que algunos autores afirman que e1 dere­

cho sobre la. marce constituye un accesorio del derecho eobre 

l.a empresa, y por 1o mismo no lleguen e concebir que l.a mar­

ce es una entidad jurídica aut6noma" (2). 

lln este sentido la legislaci6n mexicana es muy clara, 

y como lo analizaremos más ade1ante veremos que si 1e concede 

1a autonomía jurídica a las marcas. 

b. l"UNCION DE GARANTIA. 

Esta caracteristica de 1a marca ha sido ll!Uy controver­

tida, ya que se dice que l.a calidad de un ·.producto puede ser 

muy buena; pero que l.a producci6n de otro artículo por el 

mismo productor u otro no aseguran la calidad con respecto 

del anterior de éste último. 

Ba decir que la. calidad va a marcar en gran porcenta­

;f e 1a aceptaci6n de un producto por el piblico de una cierta 

coleotividad de hombres. 

Bate es uno de los puntos medulares del uso indebido 

de UJ'.18 marca en M'xico, ya que oomo 1o apreciaremos más ade­

lante e1 propietario original de la marca, ,,. a proteger en 

un primer término el prestigio de eu producto o servicio. 

Bit l.a Ley de I.'llvenciones y Jlllrcae en el artículo 150, 



-122-

en su se¡¡undo páx-re.:to establece que "el reg:l.stro de una 111Br­

ca podrá ser cancelado por la Secretaría de Comercio y Fomen­

to Industrial cuando BU titular especul.e o haga uso indebido 

· en_ .el. precio o cal.idad de un producto o servicio amparado por 

la marca en detri.miento dol público o de la economía del 

país". 

c. PUNOION BLECTIVA DB CLIENTELA. 

En sí esta runci6n no es considerada como esencial de 

la marca; pero también cierto es que la atracción que ejer­

cen lae marcas hacía los compradores es fUndamental para el 

éxito de le misma. 

Bs precisamente este "iman'' de la m.aroa lo que trata 

de aprovechar el que usa indebidamente unn marca, ya sea 

notoriamente conocida o registra.da previamente ante la auto­

ridad correopondiente. 

"La marca mediante l.a :f'Unci6n que realiza de distin­

guir los productos c servicios, permite al. fabricante o co­

merciante el. adquirir una clientela, conaervarla y después 

aW11entarl.s, esto ~ltimo acontece cuando la marca por sí mis­

ma, tiene suficiente fUerza de atracción a travb de la pu­

blicidad, de ahí que tanto en el ámbito jurídico y econónd­

co se persiga dicha finalidad; esto es lo que persigue fUn­

damentalmente. cuando se hace uso de la marca. ea lo que da 

UD sentido a ésta, UD valor propio" (3). 
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d. FUNCIO!l DE PROTECCIO!I. 

En este sentido la opini6n de César Sepulveda en eu 

obra del Derecho Mexicano de PropÍedad Industrial es muy 

acertada. 

Es por ello que esta :funci6n es una consecuencia de su 

reconocimiento jurídico, que trae consigo que el bien o enti­

dad que se trata de reBIJ.lar ae enmarque dentro de una estruc­

tura legal que responda a la realidad, y por lo mismo, resul­

ta imprescindible no a6lo en nuestro sistema jurídico, sino 

en los demás restantes que los intereses sociales tengan 

preeminencia sobre los individuales o privados, por que si el 

público consumidor constituye el destinatario de la marca, 

requiere de una regulaci6n jurídica idónea que asegure su 

confianza en ln elección del producto. 

e. PUNCION BCO?IO!t!ICA O FUBLICITARIA. 

!!Sta teaie ea eefinlada por Ieay, y la que esta citada 

por el maestro Nava Negrete en su obra. 

Isay afirma que el poder de reclamo de la marca pue­

de ser debido a diversas razones: 

l. Primordiallllente, a eu originalidad, a aus cualida­

des propias, a las ideas que ,evoca, a la :Unpreeión que hace, 

etc •• De este modo, hay ciertas marcas que pueden tener un 

gran YBlor en sí mismas, antes de que hubieran sido empleadas 

o que alguna propaganda ee hubiere hecho. 

2. !nerta11 Úlaroaa adquieren BU valor de la BBOCiaciÓn 
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de ideas que e1las crean. 

3. Otras ::i.e.rcas, a menudo deben su fuerza de atracción 

al reclamo considerable hecho en su favor. 

"La marca en el campo económico es un instrumento in­

dispensable de le distribuci6n de la~ mercancías y de la pro­

moción de ventas; 1a marca realiza una fU.nción de reclamo pu­

blicitaria importante, de tal suerte que en la economfe soci,!!_ 

lista, la importancia de las marcas coincide con el desarro 

llo de la publicidad y por consiguiente de una cierta concu -

rrencia. Las calidades económicas de las ~arcas no sólo tie -

nen influencia en el plan nacional sino que también en lr ex­

portación. Eb efecto, la marcn repre3enta vehicuio idea1 para 

penetrar en loe mercados extranjeros" (4). 

f. PIJl!CION DISTINTIVA. 

Por lo ~ue reopecta a este punto, el criterio enmarca­

do 1n la obre del tratadista Alvarez Soberanis es muy claro 

y p~ecieo en dicha concepci6n; por lo que de ahí tom~remos la 

idea de la misma. 

Es eeta f'unci6n distintiva en l.e marca lo que viene a 

representar de forma inmediata una adhesi6n de la clientela, 

es decir, un instrumento eficaz para adquirir,·· conservar y 

aumentar la clientela; así también como un objetivo mediato 

que garantiza la calidad constante ·de los productos o servi -

cios en la elecci6n de los mismos. 

3 ) CARA CTBRBS DE LA KA RCA. 
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Por con.siderar lo fácil y sencillo de las explicacio­

nes que en este sentido aporta el tratadista y maestro :tnvid 

Rangel Uedins en su obra Tratado de Derecho Marcario, reali­

zaremos una explicación muy apegada a los lineamientos ofre­

cidos en ñicha obra. 

a. REQUISITOS DE LA MARCA. 

Esta clasificaci6n de requisitos va a obedecer a las 

consecuencias jurídicas que trae consigo la falta de uno o -

más de dichos requisitos, y segtln la importancia decisiva de 

cada una de las cnracterísticaa del signo marcario para ~~o­

ducir su exclu:iividad. 

~e tal forma que se presentan dos tipos de requisitos 

o cnrácteres. Cnraéteres y condiciones esenciales o de vali­

dez, y caracteres ecoidentalos o secundarios. 

En los primero a se contienen a: 

l. n carácter distintivo; 

2. La espeoialidad; 

3. La novedad; 

4. La l.icitud, y; 

5. La veraoidad del signo. 

En las segundas se comprenden a: 

l. El. carácter facultativo; 

2 •.. Lo innecesario de la: adhe.rencie; 

3. La aparienciar y; 

4. '3l. carácter individual del signo. 

b. RL ASPECTO DISTinTIVO DE LA MARCA. 
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~ este aspecto la generalidad de los autores opinan 

que la naturaleza distintiva. de la marc~ es de esDecializ~r, 

indiviilualizar y singularizar. 

" See. pera adquirir y conservar el. derecho exclusivo -

de la marca, sea para disfrutar el contenido d~ tal derecho, 

la Índole distintiva de la ~arca es un ~actor determinante en 

el planteRmiento y solución de multitud de variadoo orob1craas 

que a diario surgen en las relaciones industria1es y mercan -

ti1es con r.iotivo de lE: interpretación y r:plicc..ci6n de lE". ley 

que regula tales derechos." (5). 

De este carácter, ea donde va a surgir y deri Vfl.r los 

problemas adminintrativos y judiciales que se presentan en el 

marco del uso no e.utoriz2do de unR marca ~egistrada i:>rcvir.oe!! 

te o notoriamente conocida. 

c. LA ESPECTALT"!l/.D DE LAS Y.ARCA3. 

Se ie Uefine como una f'U.nción diferenciadora que =e de­

be cumplir ante la iey, la cual sólo podrá realizarse si la 

marca eo 1o suficientelll.ente origin.a.1 para llnmo.r 1a (Ltenci6n 

del comprador. 

Rn este as~ecto es í'Undamental esta característica de 

la marca; ya que como lo expresa el tratadista l'uuillet la 

naturaleza de la marca ha de ser tal que no se confunda con -

otra y pueda ser reconociaa. 

" La especialidad tambj.én quiere decir quo la marce. 

no debe con:oi:··tir en un signo de una simplicidad tan elemen 

tai, que malogre su papel de lle.mar la atención de Jos consu­

midores. por ta1 insuficiencia, no son aptos para constituir 
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marcas los co1orea aialadamente considerados, ni las figuras 

geoa~trican más nencillas como una línea recta o Uos rectas, 

paralelas; ni la simple representación de un punto; por el 

mismo concepto, tampoco ~ueden servir de marca 102 números de 

un solo guarismo, aún cuando sí se connideran generalmente 

id6neos al conbinnrse entre sí o con signos diferentes" (6)• 

d. LA NOVEDAD DR LA MARCA. 

Un signo puede ser distintivo en tanto no ha sido em -

f)lAndo o previcmente re,-:::-istrado; ya que si !~O seria imposible 

cumplir su función esencial, así como el uao de la misma pro­

vocaría conf"usione2. La novedad, co~o la en~cciclidad, es un 

atributo sin el cu~l no hay marca. 

Por lo que la precaución que debo seguirse al elegir -

una marca, es asegurarse de que ésta u otra parecida no ha 

oido legal:n<>nte usada, y en caso do hn.cer la omisión de dio 

tingu.ir con una mRrca ya registrada a la m~rca elcbida por el 

que pretende usarla y explotarla recientemente, caería en el 

supuesto este Último, de usar indebidamente una marca regis­

trada, 

e. LA LICITUD DE LA !JARCA. 

La licitud de la palabra, rigu.ra o signo que se adopte 

como marca, obedece al principio genera1 de que el derecho al 

uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así co­

mo la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo 

objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente. 

La palabra signo o figura, que se pretenda imponer co-
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mo marca debe atender a la tutela que huce el Estado mexicano 

a 1a more.~ y a las buenas oostumbres. 

Otro aspecto muy importante en este punto es el que 

advierte el tratadista Roubier, citado en la obra del maestro 

llangel Medina, y en la que se establece que ln reg1a general 

de orden público a que está sujeta la validez de la marca, 

ataile a la marca oisma, y no a la industria a 1a cual se des-_ 

tina: la marca es absolutamente independiente de1 producto, y 

no existe ningÚn motivo de declararla nu1a por que el objeto 

al cual debe aplicarse sea ilícito. 

f. LA VERA CID.\ U DB LA MARC''· 

Esto ,uiere decir fundamentalmente que todas las mar­

cas deben de contener indicaciones verdaderas, para que el 

-µÚblico destinatario de la misma no incurra en algÚn error 

acerca del origen y calidad de l&s mercancías o induzcan al 

engaño para seleccionar los productos. 

Si la maroa no es veraz queda -ruara de la protecci6n -

jurídica, así como •su uso es reprimido por la ley en cuanto 

que el empleo del signo enga!iador constitutye un acto de com­

petencia desleal reprimido por no:rmas del or<ten ¡nlblico~ (7). 

4. SUJETOS QIJB l'UEilBN SBR TITULARES DB UNA MARCA. 

Kl. dereoho de ser titular de.una mares registrada co­

rresponde en K&xico e todas las personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras que rednan los requisitos sefialados 

por la Ley de Invenciones y Karcas, así como por su reglamen-
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to. 

En relación n las personas físicas, estas pueden sor 

nacionales o extranjeras, comerciantes o no comerciantes, 

siempre que sea mayor de edad o no siéndolo que actué por me­

dio de un re~resentante legal. 

Las sociedades pueden ser civiles o mercantiles, aso -

ciaciones o entidades de cualquier otro tipo. re Ley se re­

fiere a personas jurídicas en general, aclarando que la actu!_ 

ción puede ser personal o por conducto de :lll apoderado quien 

deberá ser forsozamente una persona física. 

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 189 or­

dena que el ca~cter de apoderado de una persona física se 

compruebe. por medio de una simple carta poder; sin embargo, 

el de representante de una soc'edad o persona jurídica, por 

los medios que este.blece e1 derecho común. 

La Ley de Invenciones y Marcas regula situaciones es 

peciales en este sentido, como las marcas ligadas y las mar 

cae vinculadas. 

Se dice en loe artículos 96 y 97 de dicho ordenamiento 

que son marcas ligadas les que reciben esa consideración por 

la secretaría de Comercia y POmento Industrial para los efec­

tos de su transmición cuando pertenonoen a un mismo titular, 

sean idénticas o semejantes en grado tal que puedan con:t'Wldi,!; 

se y amparen los mismos o semejantes productos o servicios. 

Por su parte los artículos 127 y 128. de la Ley de In 

vencionas y Jle.rcas, que ªª refieren a la instituoion conocida 
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con e1 nombre de 11 Vincul&.ci6n de Marc!!s", n generado uri~ r.u­

trida discusi6n en todos los medios jurídicos, toda vez ~ue -

de acuerdo a lo Uionuesto en dichos prece~tos legales se for­

talece con su esfuerzo el empresario, y le publicidad que re~ 

liza a la marca del exterior, y el mismo contribuye a hacer -

nu!:e estrechoa los lazos de su dependencia. 

Su prooia actividad le hará ce.de vez más difícil y más 

gravoso liberarse de la marca proveniente del exterior, y 

~sta cobrará más fUerza deñtro del meren.do interno pera comp!_ 

tir con las ~arcas de otros ecpresarios mexicanoo, tal y como 

lo sontiene en su obra " El Sistemn Mexicano de Proniednd In­

dustrial" el tret2diste C~sar SepÚlveda. 

E1 primero de esos preceptos sefiala que toda marca de 

ori~en extranjero o cuya titularidad corresponde a una perso­

na física o jurídica extranjera que esté destin"dc. a amparar 

artículos fnbricudos o producidos en territorio nacional, de­

berá usarse vinculada a una marca originariamente re,,iGtra lcl 

en Y.~xico; asimismo se establece en el. segundo que 11 deberan 

contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a -

una marca originariamente registrada en México, y que sea pr~ 

piedad de1 licenciatario". 

Bn consecuencia, la teoría econ6mica qu~ animo-a estos 

preceptos de vincu1aci6n tienen naturalmente defectos y además 

existen numerosos aspectos políticos-econ6micoa, jurídicos y 

psicol6gicos que debieran tomarse en cuente. La falta de un -

estudio .serio sobre la materia· ne pudo establecer. si efectiV!:_ 
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mente se han dado 0 se dan en el i'uturo las circunstancias 

que con tanto 6nfanis se sefinlan en la Ley y en el reglamento 

de la misma, en materia de transferencia y vinculnci6n de me~ 

Se puede concluir entonces, que el requisito de la vi!! 
culaci6n obligatoria de marcas, en los tér:ninos de los artÍC!;!,. 

los 127 y 128 de la Ley en cuensti6n, constituye una modali­

dad a la propiedad marcaria por cuanto que en virtud de esta 

obligación, los destinatarios de la carc~ ten~rén que usar 

sus signos junto con otra marca, en los casos y términos est!!_ 

blecitlos por la Ley. 

La Invenci6n en nuestro sistema jurídico, la figura de 

vinculaci6n de marcas, tiene por objeto disminuir o atenuar 

la dependencia que padecen lo~ usuarios ¿e ~Ercas extranjerao 

respecto de los titulares de lR mioma. Se trata de ir romuie~ 

do, así, paulatinamente, con esa aituaci6n que resulta tan le­

siva a nuestro proceso de desarrollo, tal y como lo nfi:n:ia el 

tratadista Jaime Alvarez Soberanis. 



5) CLASil'ICACION DE LA !llARCA l'OR EL 5ISTBl.1A JURIDICO :r.!EXIC.J.­

NO. 

La evo1uci6n bistorica de ia marca, h.a sido de gran 

movilidad legislativa; ya que como observaba.moa en el capí­

tulo segundo de esta tesis, el comercio y la economía en es­

te siglo sufrier6n grandes cambios y evoluciones. 

la fJJy de Invenciones y llarcas de 1976, vigente ac­

tualmente, n~ da una definición precisa de lo qué ee en sí 

la marca, tal y como ocurría con sus antecesoran, sino que 

la define a travén de los lineamientos jurídicos que cons­

tituyen a la misma. 

Tal concepto lo observamos en el artículo 90 de di­

cho ordenamiento. 

Artículo 90.- :Pueden constituir wia maroe1 

I. Le.e denominaciones y signos visibles, euriciente­

mente distintivos y cualquier o.tro medio susceptible 

de identificar ioe productoá o servicios a que se a­

pliquen o traten de aplicarse, rrente a los de su 

misma especie o el.ase, y 

Ir. Ioe nombres comerciales y J.ae razones sociales 

o denominaciones sociales, siempre que no queden 

comprandidoa sn lae prohibiciones previstas en ei 

artículo siguiente. 

Por lo que complementando a o1 anterior :precepto le-
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gal, ya nos define claramente los tipos de marcas que reco­

noce la legislación mexicana¡ 

Artículo 87.- Esta ley reconoce las marcas de produc­

tos y las maroae de servicios. IP.s primeras se cons­

tituyen por los signos que distingaen a loa artícu­

los a productos de otros de au mioma especie o cla­

se. ras segundas, por los signos que distinguen un 

servicio de otros de su misma ol&aa o especie. 

Tomando como be.se lo anterior podemos concluir que, 

las maroas en K'xico, sea la clasificación doctrinaria o 

tearíca que sea, sólo puede ser: 

l. DE PRODUOros, y 

2, DE SRRVIOJOS, 
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En este capítulo ae pretende dar .;__ explicación ·le 

las consideraciones que van a originar el uso no autorize­

do de las marce.s comerciales en M.§xico. Para ello las he­

mos agrupado en tres grupos: psicológicas, econ6micas y 

jurídicas. 

La raz6n para seguir el anterior criterio f'ue la se­

rie de coincidencias que derivan en dichos puntos a que lle­

gan los estudiosos jurídicos a tales ~elaciones legales. 

La eituaci6n que se p~esenta, desde nuestro muy paI'­

ticular punto de· vista, en relaci6n al uso no autorizado de 

una marca comercial en México, es que el :!¡n·fractor trata 

de crear un desconcierto del pÚblico oo~(í.;;idor para que 

de una manera inconciente o conciente aaOcie una marca no­

toriamente conocida o previamente registrada con el proiuc­

~ o servicio que ofrece. 

l'or otro lado, desde el punto de vista económico tra­

ta de utilizar indebidamente un mercado que es explotado 

con éxito por .un producto o servicio reconocido por la ca­

lidad de éste, bseandose el infractor fUndamentalmente en 

el prestigio del'producto o servicio en cuesti6n. 

Las causas jurídicas van a ser la imposibilidad que 

tienen_lae autoridades a4a1nistrativas mexicanas para :poder 

regular dioha situaci6n, como se quisiera o se pretende por 

el esp{ri tu de la Ley de Invenciones y JIBrcas vigente. 
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;_) .;AUSAS PSICOJ.()GICAS. 

Toda sociedad esta constituida por grupos sociales, 

desde la aparición del hombre en la tierra como un animal 

racional. Tal caracterietica es lo que hace del hombre el 

ser v:l.vo más inteligente de este planeta. 

ta idea de asociación es como lo expresa Aroldo Rodrí­

guez en su obra de PaicologÍa Social, un elemento esencial 

de todo ser humano, ya que la necesidad de interdepender 

unos de otros ha.ce que toda sociedad se estratifique y se 

especialice en ciertos grupos sociales. 

Por su parte los psicolÓgos Dorwin Cartwrigt y Alvin 

ZS.nder, complementan la anterior idea diciendo que para que 

un individuo pertenezca a tal o cual grupo es necesario que 

tenga le membrec!a de dicho grupo. Es decir, que contenga 

sus patrones de conducta seme~anzas oon loe denule miembros 

del oitado gzupo social. 

Bs por ello, que los infractores a le ley tratan de 

que un gzupo de hombre.e identi:f'icadoa por un semejante pa­

trón de conducta, consuma un producto o servicio que lle-

,,.. como signo dietintivo·uns marca notoriamente conocida o 

previamente registrada, aprovechando para ello el.desconcier­

to por la sailltud de dicho producto ü servicio :Por el p¡i;.. 

blico consumidor. 
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a. LA PROMESA llH PUBLICIDAD. 

El autor R3.yakawa citudo en la obra de Edwin Hollander, 

dice que p:rácticamente todas 1.as proposiciones directivas po­

seen un elemento ímplicito orient~do bncin el :futuro. 

Por ello tomando dicbn iden Hollander establece que 

"el anunciador que desea in:f'l.uir sobre los clientes hace 

buen uso de este l.engueje directivo" (1). 

Continúa exponiendo que "loa anunciadores gastan li­

teralemente miles de mi:Ll.ones de d6lare2 anuales para in­

fluir sobre las actitudes de laa personas bacia sus produc­

tos. Las ventas anual.es de la industria tabacalera norteame­

ricana, por ejempl.o, alcanzan aproximadamente los seis mil 

millones de d6lares, y una parte importante de esta suma se 

invierte en publicidad. 31 tre.nspaso del 11 del total. de ven­

tas a determinada marca bastaría par:?. obtener un ·incremento 

de 60 mill.onoes de dólares en la cifra de ingresos anual.es" 

(2). 

Dicha idea que cuesta mil.l.ones de d6lares en la pu­

blicidad, es lo que tratan de aprovechar en una parte, los 

infractores, ya que el. tener la capacidad financiera para 

realizar tal.es desembolsos, s61o puede conseguirse con in­

versiones de capital. muy importantes o con cierto presti­

gio del. producto o servicio adquirido de cierto tiempo e.­

tras. 
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Finalmente dice este autor que "el lenguaje, en cual­

quiera de eua f'ormas, puede convertirse en un gran negocio. 

Incluso, en una escala más modesta, es suficiente asignar a 

algo un nombre con connotaciones gratas para obtener un efec­

to notable" (3). 

b. EL USO DE LA CONFUSION SBll!ANTICA. 

Este proceso de "predisposici6n' cognitiva" eo un re­

curso utilizado con bastante frecuencia por los comunicado­

res para influir sobre otras personas. 

Esta confusión semántica se puede hacer de dos formas: 

:•1. La degradación del lenguaje, que ooneiste en for­

zar el significado de una palabra o frase. Hace po­

co un automóvil de reducido tamaño fue anunciado co­

mo una •pequeña belleza•; otro ejemplo ea el uso de 

una forma compuesta como •auténtico cuero le imita­

ción•; 

"2. Is.a proposiciones vacías desde un punto de vis­

ta semántico. Bjemploe típicos de ella son las a­

firmaciones de que un producto es •el que más se 

vende en su tipo' o 'un 23% más eficaz, de acuerdo 

con pruebas clínicas reales•. En estos casos el re 

ferente específico y las bases de comparE>.eiÓtt sue­

len ser muy ambiguos o, simplemente, inexistentes" 

(4 ). 
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Este aspecto de explotación de lae marcas notoriamen­

te conocidas o previamente registrad<-.e, también se trata de 

explotar, debido a que les frases de propaganda para su co­

mercialización suelen atraer gr2.n clientela. 

c. LA PROPAGANDA. 

"Todos loe rasgos directivos del lenguaje son inatru­

oentos utilizados por los propagandistas, ya sean anunciado­

res, figuras poJ.íticas o portavoces de los intereses indus­

triales y obreros. El significado original del término •pro­

paganda', que ahora ha caído en el desprestigio, expresaba 

en esencia la idea de difusión de infoi;naci6n. según se le 

utiliza hoy, alude sobre todo a la presentéci6n de informa­

ción seleccionada ~nra influir sobre otras personas en bene­

ficio directo del propagandista o de una causa a la que él 

sirve" (5). 

Como ee entiende actual.mente a la propaganda, como el 

medio para influir temporalmente en_ un _determinado tipo de 

pÚblico, se aprecia claramente el papel psicológico que re­

presenta en el medio cognocitivo de un ser humano paia in­

fluir en eus preferencias y necesidades de compre de un artí­

culo o servició de una cierta marca. 

Como podemos entender, este medio para hacer publici­

dad de una marca de un producto o servicio, es aprovechado 

de igual forma por el infractor, ya que el público cons_umi-
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dor asociará a ta1 o cual marca con lo anunciado a través de 

los medios de comunicaci6n existentes. 

2) CAUSAS ECO?IOMICAS. 

Bste es uno de los aspectos también més importantes, 

debido a que por medio de la economía y las ciencias que de­

rivan de ella, se dan ciertas caracterieticaa de la utiliza­

ción ilegal de una carca notoriamente conocida o previAt1en­

te registr«da. 

Si entendemos por economía todo lo que la gente de un 

determinado país produce, a groso y llano modo, tal y como 

lo explica el jurista Iuis Pazos, comprenderemos los fac­

tores más destacedoo en la influencia de les marcas. 

a. EL PHESfIIHO DB LA JIARCA. 

El. prestigio de una merca es punto fUndamental en nu­

estro estudio, por que dependerá del grado de aceptsci6n de 

ésta por U.."l determinado y ciertó pÚblico lo que origine que 

sea uti~izada ilegelmente. 

JJad:ie puede negar una cierta preferencia o inclina­

ción hacia ciertos productos o servicioe, basandoae para e­

llo en su· calidad, precio, eto., eetableo~éndose así.una cos-
, ' 

tumbre de compra con relaci6n a esa maroa de .producto o de 

servicio. 
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l!nta costumbre o preferencia que originará ganancias 

económicas fabu1osaa o aceptables, será lo que en un mo3en­

to dado atraíga a reproducir ilícitamente un servicio o un 

1'roducto. 

El medio jurídico no eser..~ a lo ante.I'ior, penseQ.os 

en el monopolio que ejeroió desde el sielo padado la 3dito­

rial Por:r:iia en la edición de los textos y leyes de autores 

mexicanos, conformó tal costumbre entre los tre.tadistas y 

escritores de libros de derecho que, el s6lo pensar en pu­

blicar su obra en otra editorial, representaba demeritar la 

calidad e imagen de su obra. Ademús, e1 seguir ya una cos­

tumbre o tredici6n representaba un prestigio ÍmpJ.ioito pa­

rn dicha obra, 

E1 prestigio ce pu~s, una consecuencia de la cos~­

br~ o preferencia por utilizar los servicios o consumir un 

producto determinado y cierto. 

Ahora bien, el prestigio no necesariamente ea un sinó­

nimo de oalidad o de buen nombre; éste puede ser la conse­

cuencia de uns campaña de publicidad intensa Ylien imple• 

mentada para producir dicho consumo o utilización, y que 

como denotamos líneas arriba puede ser llevado al intelecto 

humano ya sea de manera conciente o inconciente. 

Otro factor muy importante y trascendental del pres­

tig:l.o es el Consumismo, esto eé la inmersión de la sociedad 
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adquirir y consW!lir una serie de productos y servicios, in­

herentes a su estratificación social. Esto es por ejemplo, 

los hombres de negocios utilizan una determinada marca en 

sus ropas, que los distingue de aquéllos que tienen un pues­

to más modesto en alguna empresa u oficina gubernamental. 

Ahora bien, el infractor a la ley puede utilizar es­

ta situación psicológica y ofrecer con una marca indebida un 

traje de apariencia fina, pero que dista en su calidad, a 

un hombre de ingresoG modestos, y éste por saber que tiene 

un traje similer al del jeté, pues '-mbos son de la misma 

marca, texminaré por comprarlo. 

Vemos así que el prestigio constituye una fuente e­

sencial en la ilegal reproducción de marcas de ae?"Ticios o 

de productos. 

b. LA APERTURA DBL MERCADO El/ LA ACTUAL ECONO!dIA !..'U!IDIAL. 

México conforma al igual que todos los demás :países, 

una sociedad denominada comunidad internacional. Pu.es bien, 

en dicha comunidnd se dicta por los países más ricos, las 

directrices económicas a seguir por todos los países. 

Ja directríz ha sido muy clara: el consumismo, como 

patrón de conducta económica a seguir por los miembros de 

dicha comunidad internacional. 

lli9 de este modo, como cada país tiene como una de sus 
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principales metas u objetivos el de producir cada vez ~ás 

bienes y servicioa, y entrar de esta ~anera a la competencia 

internacional por adquirir cada día más mercados, procuran­

do no entregar al eAterior el suyo propio. 

La crisis económica que sufre actualmente el mundo 

entero ha tenido como consecuencia q".te, se acepten les con­

diciones de loe países eoon6micamente f\lertes, siendo una 

de ellas l.a apertura comercial de sus mercados. 

Máxico se adhiri6 a tal pol.Ítica econ6mica y en el 

año de 1987 ingres6 al GATT, que es el. Acuerdo Gener1>l. so­

bre Aranceles Aduaneró~ y Comercio, con el cual permitió la 

entrada libre de ciertos productos al mercado nacional.. 

Ia relación de la idea referida en el anterior par~ 

fo y laa marcas, ea q·.te con ello se prolif'er6 en l.?.. mal 11.S 

ma;da "pil"f'.tería" de artículos, incluso, siendo los mismos 

artículos extranjeros de procedencia dudosa o ilegal. 

Un ejemplo claro de ello es lo ~ue está pasando ac­

tualmente en la Ciudad de Máxico, específicamente en el Ce~ 

tro de la misma y Tepito, con los videocassettes de pelícu­

las extranjeras de reciente estreno, ae venden con la marce 

comercial de la empresa productora a un precio sumamente 

be.jo, siendo tal. actividad ikícita, ya que la empresa pro­

ductora de ese videocasaette tiene un convenio suscrito de 

manera internacional. con la O.M.F.I., y dicho organismo in 
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ternacione.l obliga a le. empresa productora a distribuir eus 

videocassettes con otra empresa legalmente registrada en el 

país donde ae pretende. comercializar tal producto. 

En México tiene esta exclusividad, entre otros, la 

filial de Televisa, S.A., denominada Videovise., S.A. 

Como observamos el aspecto negativo de lo anterior, 

es como lo establece el trate.dista Rangel Medina como una 

competencia desleal, que se ve fUertemente acentada con la 

apertura comercial del mundo. 

c. LOS PAISES LLAMADOS MAQUILEROS. 

Se lee a dado esta concepci6n a los países que produ­

cen en serie una gran cantidad de productos a costo•muy ba­

jo. 

Ea deoir, que en estos países el precio de prcducci6n 

y el de mano de obra es el más bajo. A esta categoria de paí­

ses se lee atribuye hoy en día, los volumenes de prcducci6n 

más alto de la economía internaoionsl. 

Los productos eléotriooe, eleotrónicos y de comP11ta­

oi6n son de los artículos más fabrioe.dos por ellos. Desta­

oand6se ·en este contexto actualmente la colonia inglesa en 

China ilamada Hong Kong, ~aiwan, Corea del Sur y Jap6n. 

Máxico no escape. a esta olasificaci6n, pues las in-
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dustria mexicana, sobre todo la asentada en la región fronte­

riza con los Estados Unidos de Amé~ica, goza de un muy buen 

prestigio, fUndamentnlmente la dedicada a la fabricación 

de ropa y calzado. 

d. LOS PAISES LLAMADOS DISTRIBUIDORES. 

Se les a dado esta clasificación en tiempos recien­

tes n aquellos países que, tienen los medios materiales, de 

transporte y financieros para hacer llegar a cualquier parte 

del mundo toda clase de mercancías, 

El ejemplo típico lo constituye Retados Unidos de A­

mérica, pues en estadísticas dadas recientemente por diversos 

organismos tanto locales como internacionales, se dice que 

la vanguardia de la producción de productos está siendo ocu­

pada principalmente por Japón y Alemania Federal, pasando a 

ser el Estado de California en Norteamérica ya el tercer pro­

ductor mundial. 

Para no perder "su mercado" se han dedicado a rea1i­

znr la función de distribución, y por ende el del monopolio 

de las mernancías. A "ste rubro se pretende adherir en 1992 

la Comunidad Bconómica Ifllropea, considerada como un sólo pa­

ís, en donde por contener a más de la mitad de las primeras 

díez economías del mundo, puede disputarle el mercado a los 

Estados Unidos de América. 



-149-

31 aspecto negativo de esta distribución macra, ha 

sido la proliferación incontrolada de productos, que inclu­

so utilizan marcas falsas para ser comercializados. Tal es 

el ejemplo de los perfumes de origen francés, que utilizan­

do sus fragancias, esencias, marcas, logotipos, fraocos y 

envoJ.turas, :Jon vendidos a un precio sumamente bajo en los 

ya mencionados mercedoe o tiangu.ia de ºfayuca". 

e. I.OS l'AI'.lE3 LLAMADOS C:OllSUUIDORES. 

Se les define así a aquellos países que no teniendo 

una infraestructura necesaria, así como e1 !ine.nciamiemto 

&decuado, y por ende la imposibilidad en cantidad y tal vez-· 

en calidad ciertos y determinados productos, los importa. 

~ el. rubro que se le encasilla a la mayoría de paí­

ses, pero por lo cual se encuentra 1a diferencia en el cri­

terio de hacerlo. ~to es que todos desean formar parte de 

los productores, aunque sea como 11maqui1eros" o distribui­

dores, pare. así cuidar su mercado interno y por tanto evi­

tar la transferenciP do recursos financieros y económicos 

a1 exterior. 

3) CAUSAS JUJµDIC:AS. 

Se da el uso ilegal de una marca en este sentido, so­

bre todo por la protección de la ley a marcee notorio.mente 
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conocidas o previamente registradas en México. Es decir, 

al pretender registrar u.na marca, la ley de Invenciones y 

Marcas contempla en el artículo 90, contempla ciertas re­

glas para impedir que lUla marca se repita o goce del pren­

tigio de una ya preViamente reci~t:-adn, tales casos son; 

l. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles 

de cngaffar el pÚblico; 

2. res denomin.e.cionea, signo~ o figuras iguales o se­

mejantes a una marca ya registrada o notoriamente co­

nocida; 

3 • .Ias marcas que sean idénticas a otras; 

4. Ia marca que sen semejante a otra registn>~da y 'Vi­

gente. 

5. !as marc&a semejantes en productos del mismo g~nero. 

Rs así que esto origina la protecci6n de los mercados 

para marcas registr<>-das y vigentes en un dete:rminado ·rubro. 

Más restringida que nuestra legislaci6n lo es por e­

jemplo, la norteaoericena al crear los sistemas de mercado. 

As! lo define Patricia Ximball: "El Sistema Federal de 

Mercados es una oombinaci6n del derecho común y los estatu­

tos y procedimientos que permiten registrar las mercancías, 

siendo indispensables para ello los mercados en que inter­

vienen consumidores y product.o>;es" .C6). 
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Pero ho obstante lo anterior, en México por la impo­

sibilidad pera destinar los suficientes recursos humanos y 

econ&micos, esta actividad ha ido creciendo día a día. 

Reafirmamos que le. ley, en su espíritu es buena, pe­

ro que se necesita de una mayor vigilancia por parte de laa 

autoridades, para poder llevar al cabo tal própósito. 



C: I T A S 

B I B L I O G R A P I a A S 

a A P I T U L O 

a U A R T O 
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l) USO AUTOIUZADO DE LAS JIARCAS. 

L<> establece el artículo 115 de la Ley de Invencio­

nes y Marcea, de la manera siguiente: 

Artículo 115.- La marca debe uaarae tal y como :f'ue re­

gistrada. Su uso en forma distinta, traerá como con­

secuencia la extinción del registro, previa la decla­

ratoria correspondiente. 

Toda modificación será motivo de una nueva solicitud 

de registro salvo que ella s6lo se refiera a lea di­

mensiones o a la materia en 1a cua1 esta impresa, 

grabada o reproducida la marca. 

Los aspectos importantes a destacar son: 

I. El uso de la marca debe ser sólo el que :f'ue solici­

tado y autorizado por la Secretaría de Comercio y Fo­

mento Industrial; 

II. cualquier tipo de modificación traera como con­

secuencia la solicitud a dicha Secretaría; 

III. cualquier marca no autorizada por la Secretaría 

de Comercio y Pomento Industrial se considerará como 

ilícito • 

.Artículo 116.- La Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial podrá establecer, mediante la declarato­

ria y oyendo previamente al presunto afectado y a 

los organismos representativos de los a·ectores inte-
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sados, que se amparen por una sola marca los produc­

tos elaborados o los servicios prestados para un mis­

mo fin por un miomo titular, que en uno u otro caso 

sean sustancialmente iguales, esto es, que sólo di­

fieran en oaracteríaticae aooidentsles. 

La importancia de lo anterior ea que las caracterís­

ticas de la marca a juicio de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Induotrial, son de dos clases: 

I. Las principales; en donde recaerá la esencia de la 

marca y la inherencia del registro, y; 

II. Las aoceaoriaa, de laa cuales pueden existir cua­

lidades accidentales, mismas que no serán de importan­

cia para registrar una m&rca. 

III. Cualquier persona física o jurídica que use una 

marca, que ampare un artículo o servicio semejante 

en su característica principal a otro ya registrado, 

oe considerará ilegal. 

Artículo 117.- El titular de una marca deberá demos­

trar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y 

l'omento Industrial el ueo efectivo de la llliema, cuan­

do menos en a·lgu.na de las olaaes en que so encuentre 

registrada, dentro de los tres a.fías siguientes e su 

registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido 

de pleno derecho el rsgist~ correspondiente. 
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La import~ncia del artícu1o precedente, es~ 

I. El titular de la marca tendrá que hacer uso efec­

tivo de la marca en un plazo de trez aftos contados 

a partir de la fecha legal del mismo, ya que de ha­

cer lo anterior se le extinguirá el consiguiente re­

gistro. 

Artículo 118.- Para efectos de esta :Ley se entenderá 

por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta 

en venta y comercializaci6n del producto o servicio 

que proteja, en volúmenes y condiciones que corres­

pondan a una efectiva explotación comercial del te­

rritorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomen­

to Industrial podrá requerir al interesado la infor­

mación o docunentos que considere necesarios para cer­

siorars e de la efectiva explotación. 

Bl. uso efectivo es entonces: 

I. La fabricación; 

II. La venta, y; 

III. La comercialización del producto, 

:E':lra comprobar ios anteriores supuestos la autoridad 

se hará llegar las prnebas que considere oportuna" e imprea .. 

cindibles • 

. Además quien no compruebe lo anterior y continúe uti­

lizando la marca, estará siendo un infractor de la misma ley. 
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Artículo 119.- Los productos nacionales protegidos 

por marcas registradas en México, deberán llevar os­

tensiblemente la leyenda "marca registradaº, "marc 

reg"' o les siglas "?A.R.". 

ra omisión de dicha leyenda no afectará la validez 

de 1a marca, sin embargo, mientras la omisión sub­

sista, no podrá ejercitarse ninguna acción oiv11 o 

penal. 

Tratandose de marcas de servicios este leyenda deberá 

aparecer tanto en el lugar en que se contraten o pres­

ten loa servicios, como en aquel.los medios cap.aces de 

presentarla gráficamente. 

Lo trascendente de este precepto legal es que: 

I. La. obligatoriedad de imponer a los productos o ser­

vicios las leyendas "mo.rca registrada", "me.re reg", o 

"M.R.". 

ras sanciones civiles y penales por no acatar lo an­

teriormente referido no producirán sus efectos, bas­

ta que perdure dicha omisión. 

Artículo 120.- En loe productos de elaboración nacio­

nal deberá indicarse la ubicación de 1a fábrica o lu­

gar de producción. Cuando dichoa productos se fabri­

quen también en el extranjero, tal indicación será la 

que corresp?nda al territorio nacional. 
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Bll cuanto al ordenamiento anterior,. se puede apreciar 

que el espíritu de la ley ee ubicar con exactitud los luga­

res de fabricación de loa productos que puedan ostentar el 

registro legal de una marca. 

Artíoulo 121.- Loa productos nacionales en los que se 

utilicen marcas registradas o no, deberán ostentar en 

formo. clara y visible la leyenda "Hecho en ¡¡éxi'co". 

Loa productos de exportación deberán ostentar, además 

de la contraseña que, en su ca.so, estab1ezca 10. Secre­

taría de Comercio y :Fomento Tndustrial, en la forma 

y dimensiones que se fijen. 

La omisión de l.a leyenda y contraseña mencionadas, a­

meritaré las sanciones correspondientes. 

Por lo que respecta a ente ordenamiento jurídico ea 

de destacar que' 

I. Todos los productos nacionales que asten registra­

dos tienen la obligación de ostentar la leyenda "He­

cho en México"; 

II. Los productos de exportación además de ostentar 

dicha leyenda, tienen la obligación de ostentar una 

contrasefta que lee proporcionará la Secretaría de Co­

mercio y :Fomento Industrial. 

III. Di.. omisión de lo anterior se aplicsrd las sancio­

nes que ea-ta misma ley le fija. 
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Artículo l.22.- Las indlcaciones a que se refieren los 

artículos anteriores, adem~s de figurar en l.os pro­

ductos, debe~n aparecer también en las etiquetas o 

en los envases en que se contengan a1 expenderse a1 

pÚblico, o sólo en estos Últimos cuando por la natu­

raleza de los productos no pudieran insertarse en e­

l.loe. 

Es importante comentar que todos loa productos, que 

por su naturaleza, puedan ostentar además una etiqueta que 

indique la marca. En este sentido los violadores del derecho 

de marca además de in!ringir las disposiciones de uso ilíci­

to incurren también en la falsificación de la etiqueta, tal 

y como lo presenta la original, sancionadas en.el Código Pe­

nal Federal.. 

hecho 

alglÚl 

otroe. 

Artículo 123.- cualquier indicaci6n en productos na­

cionales amparados por marcas, registre.das o no, re­

lati.va a registros en otros países o relativa a le­

yendas sn idiomas extranjeros, así como le. i.n.serción 

de. falsas indicaciones de procedencia, se considerará 

como tendiente a inducir al pÚblico en error y e.meri­

tará sanción administrativa. 

Ett este sentido ·1a ley trata de proteB<>r del. error, 

con dolo o maia fa, al pÚblico que pretenda.adquirir 

producto que contenga la inserción de registre.do en 

países y con idioma e.:rtra.flo al castellano. 
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Artículo 124.- las leyendas de las marcas de produc­

tos nacionales destinados exclusivamente a exporta­

ción, podrán redactarse en cualquier idioma. Bl uso 

de ellas en territorio nacional, hará incurrir al res­

ponsab1e en las sanciones que seHa1e esta Ley. 

Complementando la idea del legislador en el artículo 

123, complementa a dicho ordenamiento en el sentido de que 

es obligación de los fabricantes de productos mexicanos, la 

de utilizar el idioma castellano en territorio nacional; pe­

ro dando le libertad de insertar en dichos productos el idio­

ma que deseen, cuando ei producto sea de exportación. 

Artículo 125.- Yi Secretaría de Comercio y Fomento In­

dustrial podrá declarar, por razones de interés.pú­

blico, el registro y uso obligatorio de marcas en 

oua1quier producto o servicio. 

Tnmbién, por lao mismas rezones, podrá dicha Secreta­

ría prohJ.bir el uso de marcas, registradas o t10 de o­

ficio a petición de los or¡;anismos representativos, 

en ios siguientes casos: 

I. cuando el uso de la marca sea un elemento asociado 

a prácticas monor61icas, oligopólicas o de competencia 

desleal, que causen distoraiones graves en 1s produc­

ción, distribución o comercialización de deteX'!llinados 

produétcs o servicios; 

II. Ollando el uso de la marca impida la distribución, 
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producción o comercialización eficaces de bienes o 

servicios, y 

III. cuando el uso de marcas impida, entorpezca o en­

carezca en casos de emergencia nacional, y mientra.a 

dure ésta, le producción, preeteción o distribución 

de satisfactorea básicos para la población. 

Lo anterior viene a confirmar la facultad discrecio­

nal de La Secretaría de Comercio Industrial para lJ.evar aJ. 

cabo, por razones de interés pÚblico eJ. registro o la pro­

hibición de utilizar WlB marce. 

Artículo J.26.- Quienes vendan artículos de origen ex­

tranjero con marcas en las que se indique que estén 

registradas, ein haberlo sido en México, aún cuando 

efectiVB121ente lo estén en otro país deberán indicar 

claramente el J.ugar de registro, De no hacerlo así, 

incurrirán en las sanciones que establece la Ley. 

Aqui en esta disposición, se trata de proteger a los 

fabricantes extranjeros, para que en e1 mercado mexicano, no 

haya inducoión a1 error en una marca registrada en el extran­

jero, aunque no lo este en territorio nacional. 

Artículo 127.- cuando una marca de origen extranjero 

o cuya ti-tularidad corresponda a una persona física 

o moral. extranjera, esté destinada a amparar artícu­

lo• fabricados o producidos en territorio nacional., 



-164-

podré u~~rse vinculada a una marce originariamente 

registrada en Yéxico. 

Para los efectos de la comprobación de uso y renova­

ción previstas en asta Loy, los titulares de marcas 

vinculadas darán aviso a la nirección General de In­

venciones, Marca.a y Desarrollo Tecnológico. 

Con tal disposición, se trata de facilitar el regis­

tro de wm Qarca que se produce en territorio nacional, y 

cuyo titular ss una persona física o jurídica extranjera. 

Pero sólo en tal supuesto, ya que esto sería ilegal en caso 

de un fabricante mexicano, lo que le atraería las sanciones 

de esta Ley. 

Artículo 128.- Derogado. Diario Oficial de la Fede­

ración de enero 16 de 1987. 

Artículo 129.- Derogado. Diario Oficial de la Fede­

ración de enero 16 de 1987. 

Artículo 1)0.- Cuando aean varias las personas o em­

presas que estén usando la marca de origen extranje­

ro y se trate de un mismo producto, podrán ponerse 

de acuerdo o asociarse para usar la misma marca vin­

culada. 

Otra diaposioión que trata de hacer lllás fácil el aao 

autorizado de 1a inarca de origen extranjero en M&xico. lU 

usuario· o usuarios que no eot6n en este aujÍtleeto podrían ea-
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tar usando ilegalmente dicha marca. 

Artículo 131.- Para los efectos de los artículos 127, 

y 128 el carácter de mexicano ee determinará de acuer­

do con lo dispuesto por la Ley para Promover la In­

versión !lexicana y Regular la Inversión Extranjera. 

En eote sentido se dice que dicho carácter lo atende­

rá supletoriamente la Ley ¡:Jsra Prtmi<lv-er la Inversión Mexica­

na y Regular la Inverai6n Extranjera. 

Artículo 132.- CU.ando las prácticas a que se refie­

ren las fraooiones I y II del artículo 125 sean el 

resultado de l.a actividad, no de un sector, sino de 

una empresa en particular, la Secretaría de Comercio 

y 1'omento Industrial podrá otorgar licencias obliga­

torias para el uso de marces registradas asociadas 

con las prácticas mencionadas, así como cuando.la 

autoridad laboral o judicial·lo solicite por sor la 

marca requisito indispensable para mantener. e.Ji ope­

ración la unidad económica de que se trate. 

Previa audiencia de las partes, la Secretaría de Co­

mercio y 1'omento Industrial fijará las. regalías que 

oorrespondan al titular de la marca objeto de la li­

cencia obligatoria. 

!lata medida legal, tiene como ob3eto fundamental que 

- •PrHa. no realice JII'áoUou soiiop6liCllB :e 1ina 



determinada activ:ldad, otorgando para ello, el pago 

que por concepto de regalías genere la explotaci6n 

de tal activ:ldad. 

Artículo 133.- A ninguna persona física o moral podrá 

negarse el derecho de aplicar su nombre propio a loe 

productos que elabore o distribuya o a los servicios 

que preste, con tal que lo aplique en la forma en que 

esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que 

lo diatingan claramente de un hom6nimo ya registrado 

como marca; ni el de un nombre comercial, siempre que 

esté publicado en loe términos de esta !..ey, con ante­

rioridad a la :f'eoba legal de una marca que aparezca 

ese noabre. Tales supuestos no obligan a la Seoreta­

ría de Comeroio y !'omento Industrial a conceder el 

registro como marca. 

Se vuelve a rea:f'iraar la facultad discrecional que 

tiene la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para 

otorsar o ne una llllrca. Tal e11 el caso de la pretención de 

utilizar un nombre propio para distin~r un producto o un 

servicio. 
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2) USUARIOS AU!ORIZADOS. 

la Ley de Invenciones y Marcas sólo reconoce como a 

usuarios autorizados de l.as marcas a l.os contempl.ados en l.os 

siguientes casos. 

Artículo l.34.- Bl ti tul.ar de una marca registrada po­

dr<Í autorizar a una ó m~s personas como usuarios de 

].a miema 1 oon relación a todos o algunos de los pro­

ductos o servicios protegidos por dicha merca, en 

l.es condiciones que se estipul.en, siempre y ouando 

se ajusten al contrato o convenio a lo dispuesto en 

l.os artícul.os siguientes. 

Aqui l.a Ley, nos muestra ol.aramente su autorización 

para que otras personas, que no sean necesariamente e1 duefio 

de l.a marca, puedan hacer uso legal de el.la. 

Por el. contrario he.""1 un uso no autorizado todos a­

quel.los que no se comprendan en los siguientes supuestos ju­

rídicos. 

Artículo l.35.- Fara inscribir a una persona a título 

de usuario autorizado de una marca en l.a Dirección 

General de Invenciones, Jlaroas y Desarrollo Tecnoló­

gico aquélla y el titular. deberán aolicitarlo por es­

crito en el cual ee lllBnirestarán: 

I. Bl nombre, domicilio y ubicación del estableoi.mien­

to del usuario; 
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II. Loa productos o servicios en relación con los cua­

les se solicite 1a inscripción del usuario autorizado; 

III. IA dUraoión del uso autorizado de la marea, T 

IV. Los dem~s datos que prevenga el reglamento. 

A la solicitud deberá acompañarse una constancia ex­

pedida por el Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnología, en la que ae acredite que la me.roa en re­

lación con la cual ee solicita la inscripción do usua­

rio autorizado, se encuentre comprendida en un acto, 

convenio o contrato inacrito en dicho Registro. 

Queda. claro pues que para ser usuario autorizado de­

ben de eer aati~ecbos los siguientes requisitos: 

I. :Loa datos generales del establecimiento; 

Il. Especificar los productos, por los que se preten­

de autorizar a un tercer uausrio; 

III. IA duración legal a utilizar una maros para dis­

tinguir a a.n producto o servicio; y 

IV. Los requisitos seftaladoa en el Reglamento a dicha 

Ley. 

Loa requisitos exigidos por el Reglaaento de la Ley 

de Inve11ciones y irercas, . publ.icado en el. Diario Otioial de 

·agosto 30 de 1988, son los que a continuaci6n se transcri:.. 

ben. 
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Arlículo 60.- La solicitud de inaoripci6n del usuario 

autorizado de una marca, a que se refiere el artículo 

135 de la U.y, deberá presentarse por duplicado, ane­

xando además, una copia certificada del contrato res­

pective. 

En este sentido, es muy clara dicha disposición legal, 

ya que enumera. el.are.mente loe requisitos para seguir el trá­

mite para ser usuario autorizado de una maros. Es aoí que loa 

requisitos legales se reducen a dos: 

I. Presentar por duplicado tal solicitud, y 

II. Anexar la copia certificada del contrato respecti-

vo. 

Artícuio 61.- JA eutorizaci6n de uso de una marce no 

podrá ser transferida, salvo estipulación exprese en 

oontrario de las partea. 

Se tiene como regla general que dicha autorización pa­

ra usar une marca legallllente, ea de carácter intransmisible, 

siendo la excepci6n a lo anterior el convenio expreso por 

las· partes • 

.Artículo 62.- I.os servi.cios que se presten por el usua­

rio autorizado de una marca, deberán ser de la misma 

naturaleza y por lo menos de 1a misma calidad que los 

prestados po;r el titular de: la 111iema marca~ 

Loe establecimientos en donde se presten o contraten 
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l.os servicios, deberán ostentar el nombre del. usuario 

reg:1.strado, el oual se deberá distinguir fácilmente. 

Otros dos aspectos :rundamentales para utilizar legal­

mente une. marca son: 

I. Los servicios prestados por el. usuario autorizado 

tienen por obligación de ser iguales o por lo menos 

de la nislll!l calidad, que I.os prestados por el duefio 

de la ~rea, y 
II. lll establecimiento donde se presten los servicios 

bajo 1a marca autorizada, tienen que estar de una ma­
nera muy 'Visible al público. 

l!n re1.ación a loa demás supuestos legales que marca 

la'.Ley de Invenciones y !fa.reos, se dice que: 

Artículo 136.- El uso autorizado de una marca ae equi­

parará al. e:tectuado por el. titular de 1a misma, para 

todos aquel.loe efectos a que haya lugar, 

Bl. usuario registrado podrá tomar las medidas legal.es 

tendientes a impedir I.a fabricación o uso il.egal de I.a 

maree. • 

.&quJ. es SQ' importante deataoar que, al. igual que 1a 

materia oivil. en el. contrato de mandato, tanto el usuario au­

toriza4o de la Barca oomo el -ndatario, tienen la obligación 

por salvaguardar los dereohoe e intereses del duefio de le 

marca, as! ooao del aandatario como ai :fuesen propios, ya 
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que de no hacerlo es{, dejarían abierto ol supuesto jurídico 

do aer demandados por loe daños y perjuicios que se lea oca­

sionare al dueño de le marca y el mandante, por la negligen­

cia, dolo o mala fe del usuario de la mares o en materia ci­

vil del mandatario. 

Artículo 137.- Los productos que ae vendan o los ser­

vicios que se presten por el usuario, deberán ser de 

la calidad, forme y naturaleza, equivalentes a los 

fabricados o prestados por el licenciante. Además 

esos productos o el establecimiento en donde ee pres­

ten o contraten loa servicios, deberán indicar el 

nombre y demás datos del usuario autorizado y del es­

tablecimiento respectivo. 

Este artículo viene a confirmar una vez más, la pro­

tección tanto pera el dueilo de la marca, en el sentido de sal­

vagu.ardar la imagen y prestigio de la misma, asi tambi6n como 

la de obligar al usuario e especificar todos loa datos de la 

marca y del establecimiento en donde se prestan los produc­

tos o aervicios, y as! proteger de posibles contusiones al 

JllÍblico_en general. 

Artícu1a J.)8.- r.a inscripción del usuario de una mar­

ca será canoelada: 

I. Cuando la inscripción del neto-- correspondiente eea 

canoeledB por eJ. Registro Nacional de Transferencia de 

'feea.ólogÍa; 
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11. Ctlando lo eol.iciten conjuntamente el. titul.ar y 

el usuario, y 

llI. Por mandato judicial.. 

Lns anteriores hipotesís son a nuestro juicio tan 

ciaras, qua no merecen J»E¡,.yor ~Aplicación. 

3) SAJl'CIONJ!S JURIDICAS EN LA Llrr DE INVE!ICIO!íllS Y L!Al!CAS. 

Se dividen en dos: infracciones y delitos, y tales 

son loe supuestos jurídicos en los que se aplican. 

a. INFRACCIONES. 

Rstablece la Ley que son in:t'racoiones las contempl.a­

das en el art:!culo 210 de la misma. 

Artículo 210.- Son infracciones administrativas: 

a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley 

y las que de ella deriven, y 

b) re. realización de actos relacionados con la mate­

ria que· esta Ley regula, contrarios a loe buenos usos 

y costumbres de la industria, comercio y servicios 

que iaplique coapetencia desleal. 

De ae.ners emmciativa se consideran infracciones ad­

lllinistrati..,..s las siguientes: 

I. B1 hacer aparecer como productos patentados aque­

llos que no lo e:itén. Si la patente ha ·caducado o :f'lie 

J:Wlificada, se incurrir,{ en l.a il1%racción después de 
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un ailo de la fecha de caducidad o, en su caso, de la 

fecha en que haya quedado firme la resolución de nu­

lidad; 

II. Usar una maros perecida en grado de contusión a 

otr::: registrada, si dicha oonfu~ión ha sido dec1arada 

por la Secretaría de Comercio y Pomento Industrial, 

pare amparar loe miemos o eimi1ares productos o ser­

vicios que los protegidos por la registrada; 

III. Usar, sin consentimiento de su titular, una mar­

ca registrada como elemento de un nombre comercial o 

de una denominación social, siempre que diohos nom­

bres est~n relacionados con establecimientos que ope­

ren con los productos o eervicios protegidos por la 

marca; 

IV. Usar, dentro de la zona geográfica en que resida 

la cliente1a efecti11S, un nombre comercial semejante 

en grado de conf'uaión con otro que ya esté siendo usa­

do por un tercero, pare amparar un establecimiento co­

mercial o industrial o de servicio, del mismo o simi­

lar giro; 

V. Poner en venta o ciroulación productos u ofrecer 

servicios, indicando que eetán prote.gido• por una mar­

ca registrada sin que lo est~n. cuando el registro ha­

ya quedado definitivamente anulado, re~cado, cancela­

do, caducado o extinguido, se incu=irá, en 1a .infrac­

o16n despu6s de un afio de que haya cauaado estado la 
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resolución correspondiente o que haya operado la ca­

ducidad, cancelación o extinción; 

VI. ai.oer aparecer como de procedencia extranjera pro­

ductos de fabricación nacional; 

VII. Utilizar o fijar en productos o en anuncios de 

servicios, indicaciones falses sobre premios, meda­

llas, certificaciones, condecoraciones u otras pre­

seas de cualquier índole; 

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o 

siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, JX, 

X, XI, XII, XIII, XVIII, :nx, del artículo 91 de eata 

Ley; 

IX. Usar, sin le a.utoriza.ción corresponcliente, une. de­

nominación de origen; 

X. Intentar o lograr el propósito de desacreditar loe 

productos, los servioios o el establecillliento de otro; 

XI. Erectuar, en el ejercicio de actividaces industria­

les o mercantiles, notos que causen o induzcan al pú­

b1ico a contuei6n, error, o engaño, por hacer creer o 

suponer ~dadnmente: 

l. I.a existencia de una relación o asociación entre un 

establecimiento y el de un tercero; 

2. Que se fabriquen productos bajo normas, licencias 

o autorización de un tercero, y 

3. Que se presten servicios o se vendan productos ba­

jo autorización, licencias o normas de un tercero, y 
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XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que se refie­

re esta Ley. 

Es decir que primeramente la Ley clasifica a las in­

fracciones, por la naturaleza de la conducta en dos: 

l. •·Las violaciones a este ordenamiento jurídico, y 

2. Los actos realizados en contra de la presente Ley. 

En materia de marcas se dice específicamente que son 

consideradas como infracciones a la ley, los siguientes ca­

sos: 

A. ra utilización de una maroa que produzca confusión 

en el público pera productos similares o servicios pa­

recidos, previa declaratoria de la Secretaría de Co­

mercio y Fomento Industrial. 

B. Usar una marca sin el consentimiento del titular 

de ese derecho, pera distinguir una denominación so­

cial o un nombre comercial. 

e~·. Comercializar, ya sea poniendo a la venta o ci.rcula­

oión, productos o servicios que estén protegidos por 

una marca. Ahnra bien, cuando exista en la marca anu­

lación, cancelación, revocación, caducidad y extinción 

ae incurrirá en tal in:trácción después de un afio de 

causar tal resolución por le autoridad. 

D. Real.izar actos para hacer aparecer una mercancía 

oomo extranjera, cuando se he fabricado en.México. 
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B. Usar como marcas a los signoo y siglas siguientes: 

e.l Escudos, banderas y emblemas de cualquier Zs­

tado, l!unicipio o divisio;es políticas silllil.ares, 

siglas de organizaciones internacionales, inter­

gubernamentales, g¡tbernrunentales, no gubernamenta­

bles, o de cualquier otrn organización reconocida 

oficialmente; 

e.2 Los signos o punzones oficiales de control y 

garantía adoptados por un l!stado; 

e.3 Monadas, billetes de banco y otros medios ofi­

ciales de pago nacionales o extranjeros; 

e.4 Medallas y otros premios obtenidos en congre­

soe, ferias, eventos deportivos, eventos cultura-

1es, etc.; 

e.5 Los nombres, aeudÓnimos, firmas, ae1loe y re­

tratos de personas sin eu consentimiento; 

e.6 !De títulos de obras literarias, artísticas o 

científicas y los personajes fictioios o simbÓli-

coe; 

e.7 Rete concepto fue derogado de la Ley en fecha 

de enero 16 de 1967. 

e.6 Todo lo que sea contrario a la moral y a las 

buenas aostuiabres, as! como al orden pÚblico. 
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e.9 !As denominaciones o signos SOl!lejantes a una mar­

ca que a juicio de la Secretaría de Comer~io y Fo~en­

to Industrial, considere como. notoriamente conocida. 

F. El tener como propósito el desacreditar los pro­

ductos, los servicios o el establecimiento de otro, y 

G: Realizar en el ámbito mercantil o comercial, ncti­

dades que tiendan a 1.a contusión, error o engaño del 

pÚblico. 

b. DELITOS 

Los delitos que se contemplan en 1.a Ley de Invencio­

nes y Marcas, son los que se describen a continuación: 

Artículo 211,- Son delitos: 

I. Fabricar o el.aborar productos amparados por una pa­

tente o un certificado de invención, sin consentimien­

to de su titular o sin la licencia o autorizaci6n co­

rrespondiente; 

II. ~plear m~todos o procedimientos patentados o am­

parados por un certificado de illYención, sin loa re­

quie i tos a que se refiere la fracción precedente; 

III. Reproducir dibujos o modelos tnduetrialee prote­

gidos por un registro, sin consentimiento de su titu­

lar o sin la licencia respectiva; 

IV. Usar, sin consentimiento de su ~itular, una marca 
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registrada para distinguir los mismos o similares 

productos o servicios que aquella proteja; 

v. Ob:-ecer en venta o poner en circu1ación los produc­

tos a que se refieren las fracciones I, II y IV del 

presente artículo o aquellas a que se contrae la frac­

ción II del artículo 210, no obstante l.a declaratoria 

de conf'Usión que la misma prevé; o bien, productos 

protegidos por una marca registrada, habiéndolos al­

terado. Lo previsto en la presente f'racoión será apli­

cable, en lo conducente, tratándose de servicio; 

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos 

protegidoB por una aarca registrada;· después de haber 

alterado, substituido o suprimido parcial o totalmen­

te ésta; 

VII. Usar, dentro de la zona geográfica que abkrque le 

clientela efectiva, un nombre comercial igual ~ otro 

que ya. est6 siendo usado por un tercero, para amparer 

un establecimiento ·industrial, comercial o de servi­

cio, del mien¡o giro; 

VIII. UserUJ1a marca parecida en grado de con:!Usión, 

a otra registrada, después de que la sanción adminis­

trati,,,. iapu.esta conforme a la :tracción Ir del artí­

culo anterior, baya quedado firme¡ y 

IX. Ue.ar para sí con propÓsito de lucro o revelar al­

sún secreto industrial o invención, cuyo registro se 

encuentre en tráaute y que conoce o ha recibido con 
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motivo de cu empleo, cargo o puesto, o bien por cual­

quiera otra circunstancia il.Ícita. 

Ea de este modo que podemos decir que loe delitoe pa­

re los que violen la Ley de Invenciones y uarcas, en su as­

pecto específico do marcas, son en los siguientes puntoe: 

A. Usar, sin el consentimiento del titular o dueflo de 

la marca registrada a la misma, pare distinguir produc­

tos similares. 

B. Ofrecer en venta o poner en circulación loa siguien­

tes productos: 

B.l Loa productos ampsredos por una patente; 

B.2 El empleo de m&todos patentados o amparados por 

un certificado de invención; y, 

B.3 Bl USO NO AUTORIZADO DB UNA llARCA. 

O. Poner a la venta u ofrecer productos protegidos por 

una marca registrada, después de alterarla, sustitui­

do o suprimido, tanto parcial, como total.mente a la mis­

ma; Y 

D. U'Bar una marca regietrBda en grado de contusión, 

despui§s de que la inrr&oción oont811.plada al respecto, 

esto es, que sea declarada por la Secretaría de Comer• 

cio y Fomento Industrial, quede firme. 
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4) REQUISITOS PREVIOS PARA EJERCITAR LAS ACCIONES PREVISTAS 

BJll LA LEY DE INVBliCIO?lBS Y MARCAS. 

1. Primeramente es necesario que exista un interés ju­

rídico de1 pro1110vente. Aunque la Iiay de Invenciones y Jlarces 

no 1o determina en concreto, el1o ss desprende de 1a prácti­

ca general., así como de la JUrisprudencia que existe sobre 1a 

materia• '!áoi~ente dicho interés jurídico se encuentra re­

gulado por el. artículo 1 del Código de l?rocedimientos Civi-

1es en materia Federa1, ya que 'ate es sup1otorio del orde­

:namiento jurídico de 1as marcas. 

!!Artícu1o 1.- S61o puede iniciar un procedimiento judi­

cial o intern>nir en &1, quien tene> interia en que la 

autoridad judicie1 declare o constituya un derecho o 

imponga una condena, y quien tenga e1 intero§s contra­

rio. 

Actuarán, en e1 juicio, los mismos interesados o sus 

repreaentantea o apoderados, en los t'rminoa de la 

ley. Bn cus.1q'lder caso, 1oe e:tectos J>roceea1es ee:n!n 

loe miemoa, aa1TO prevenci6n en contrario" (1). 

BJ. t1tu1ar de eeo derecho es seg!Úl dicha ley: 

".Art:f.cúlo 88.- JO. derecho de uao exclusivo de una mar­

ca ee obtiene mediante su regietro en 1e seoreter:f.a 

de Comercio y !Omento Indl¡stria1" (2). 

Por otra :parte, no poeee :lllterú jull"Ídico·, quien lm 
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dejado de ser titular por la caducidad, revocación, cancala­

oión, etc., en el caso concreto da le materia marcaria. 

2. Otro requisito previ.o es que le tramitación la em­

prenda el legítimo interesado o au representante legal, quien 

deberá acreditar au perao1111.lidad conforme a lo orde1111.do por 

los artículos 189 de la Ley de Invenciones y Marcas y el ar­

tículo 11 del Beglalllento a dicha ¡.ey; siendo la ai- carac­

terística para l.os poderes otoreados en el extranjero. 

Se ha de ooaprobar también, en su ceso, que el manda­

tario esté debidamente autorizado para actuar profesionalmen­

te como abogado en los términos de le Ley reglallen1:aria del 

artículo cuarto consti~cionel. l!ste medida se ba adoptado 

pare. protección de los ti'tUlares de los 4araohos, para ert­

tarles caer en lftf!nos poco expertas. 

3. Coso ~ltil!lo aspecto, es i:lllportaute daatacar los 

elementos que debe 1leve.r tods demanda o la solicitud de ls 

correspondiente declaratoria por la Secretaría de Comero:l.o y 

Fomento Industrial, es deoir, le fo:rma que debe revestir le 

acción intentada: 

A. Jloabre del proacvente, su domicilio, el. del procu­

rador, cuando l.o baya; 

B. Se continúa concretamente oon los pw>;tos petitorios 

así oomo su f\.t.ndamentsoión legel, y la C&llSa del in­

terés j11r!d1.co 4tll 11 tigio; 
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a. Los datos del presunto in:!roctor, el invasor o el 

del titular contra quien oe actúa, as! como la de BU 

domicilio y la acoi6n Q.ue oe pretende utilizar en BU 

contra; 

D. una breve narración de los hechos, el ofrecimiento 

de pruebas que apoya su dicho, y los fundamentos de 

ley a la misma. 

cuando haya nexos que estén relacionados con la de­

manda, tales como pruebas documentales, certificaciones, man­

datos, escrituras, objetos de cualquier clase, deben de acom­

pal'!ar al escrito de demanda. 

Por otro lado, pare. que puedan ser tomadas en cuenta 

aquellss pruebas diversas de las documentales, como por e­

jemplo la pericial, de inspección, etc., deben ser ofrecidas 

en la misas demanda. Después sólo se aceptan las pruebas su­

pervenientes. 

fa de.lllSJlda debe da presentarse en número igual a las 

acciones emprendidas, siendo por lo regular por triplicado, 

UJla copia ll'lra el demandado, el original para la Secretaría 

de Comercio y l'omento.Industrial, y la copia restante ·sella­

da por le autoridad para el actor de la aisll!.O.. 
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5) PE?IAS Il.!PIJR>TAS A LOS INPRACTORES DE LA LEY DE INVEllOIO­

NBS Y MARCAS. 

So contienen en loe artículos 212 al 215 de la Ley en 

mención. 

Artículo 212.- Se impondrán de dos e seis afioe de pri­

sión y multe por el importe de cien a diez mil veces 

el salario mínimo diario general del Distrito Federal, 

a quien cometa cualquiera de los delitos que se sefia­

lan en le.a :tracciones I al VI del artículo anterior. 

Se impondrá de dos a seis affoe de prisión, a quien co­

meta cualquiera de los delitos que se seflale.n en las 

fracciones VII a IX del artículo anterior. 

En este sentido es importante apuntar que, 

"Artículo 7.- Delito es el acto u omisión que aancio­

nan le.a leyes penales" (3) • 

Las penalidades seftaladss en el artículo 212, al no 

ancanzar el t~rmino medio arí-btetioo de cinco afies, en todos 

~ los casos el presunto responsable alcanzará :tianza o éaución. 

Por otro lado, las leyes sustantivas y adjetivas en materia 

penal coapetentea para conocer estos asuntos son las de lllB­

teria J.l'ederal. 

Artículo 213.- Le. investigación previa relacionada con 

los delitos e que ee refiere el artículo 2ll la ini-
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ciará el Ministerio l'Úblico tan pronto como tenga co­

nocimiento de hechos que pueden tipif1car1oe, y den­

tro de ella pod:rá dictar las medidas cautelares que 

establezca la legislación de la materia, incluyendo 

las d:lspuestas por eJ. Código Federal de Procedimien­

tos Penales, pero para el ejercicio de la acción pe­

nal, ae requerirá la previa declare.ción de la Secre­

taría de Comercio y Fomento Industrial en reJ.ación 

con la existencia de los hechos que pudierán resul­

tar constitutivos del delito de que se trate. 

D:l.cbaa declaraciones se formularán desde el punto de 

vista téonioo, no prejuzgsriúi sobre lea acciones ci­

viles o penales que procedan y se barru:t del conoci­

miento de la Procu""f!-duría General de la República, 

El probl8JllB presentado en eete sentido es el del tér­

mino constitucional para ejercitar u.na acción pan~l contra 

11.11'1 persona. Bl artículo 19 de la Constitución es' muy el.a­

ro en ese sentido ;ye. que establece que "ninguna detención 

podrá exceder del t4raino de tres días, sin que justifique 

con auto de formal prisión" (4). 

Por otro lado tenemos que la Ley de Ii>venciones y Jlar­

cae seRala que pars que se pretenda responsabiJ.izar a una 

per9ona física o mo:ral, debe claree la consiguiente declara­

toria preña, y ~ ello el. artículo 197 de dicha leT se­

ilala qV.e "ae dictam la reaol.ución adminiatre.tiva que proce-
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da, la que se notificará a loe interesados. De ignorarse su 

domicilio, dicha notificación se hará en los términos esta­

blecidos en el artículo 195" (5). 

Pero la controversia tundamental surge con al artícu­

lo 196 de 1s. misma ley, así como todos los términos aefiala­

dos tanto en ella como en el Código de Procedimientos Civiles 

en materia Federal, ya que ningÚn té:t'lllino es interior a 15 

días hábiles, mientras que el t~rmino constitucional para 

poner a disposición de un Juez Penal a una persona ea de 72 

horas, contadas a partir de su detención, siendo contados loa 

días de manera natural y no hábil. 

El riesgo que se corre en este tipo de caeos es que, 

al interponer un amparo por privación ilegal de la libertad, 

el quejoso una vez obtenida su libertad se de a la f'uga, de­

·jando de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados al titu­

lar de la me.rea. 

Artículo 214.- Independientemente de la aanci6n admi­

nistrativa y del ejercicio de la acción penal, el per­

jud:l.cado por cualquiera de las int'racciones y delitos 

a que este Ley se refiere podrá de.andar del o de los 

autores de los mismos, de reparación y el pe.go de loa 

dailos y perjuicios eufridoa con motivo de la Uú'rac­

ci6n o del delito. 

Aqu:l. ee importante destacar que el a:ractadc por el u­

so ~ndebido de su marca, tend?.'1( como acción silllultanáa' 
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la de ejercitar la acción civil de daños y perjuicios. 

En eete sentido, el tratadista Rafael Rojina Villegas 

en su Compendio de Derecho Civil, define al daño como la pér­

dida y menoscabo a1 patrimonio de una persona¡ ~ientras ~ue 

el perjuicio es la pérdida de los intereses que le hubieran 

generado esa parte o su patrimonio entero. 

Artículo 215.- Son competcntec los tribunales de la 

Federación para conocer de los delitos a que se refie­

re el artículo 211. También conocerán de las controver­

sias civiles que se susciten con motivo de la aplic11-

01ón de eeta Ley. Cuando dichas controversias afec-

ten sÓ1o intereses particulares, podrán conocer de 

ellas a elección de1 actor, loa tribunales del orden 

común. 

Aqui se establece la competencia de loa tribunales, 

tanto los federa.les, como 1os locales o comunes. I.a. excep­

ción que permite la intervención de estos Últimos son la a­

fectaci6n de intereses partioulares. 
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CAPITULO 

S E X T O 

LA A D U I N I $ T R A C I O N PUBLICA 

y L O S ORGANOS ENCARGADOS 

DE P R O T E G E R A LAS M A R C A S 

EN MEXICO 

1) l'ÍUldamentaci6n constitucional de la marca. 

a. Artículo 73 fracci6~ X. 

b. re. :tracci6n X:O:X del artículo 73 constitucionaL 

c. Ill :tracción XXX del artículo 73 aonstituoional. 



2) L!l Ley Organica dé l.a Ad.ministraci6n l'Ública Federal. 

ª• Composici6n de l.a Adminietraoión l'Ública Federal. 

b, !'ormulaci6n de proyectos legales. 

c. Competencia de los titulares de las Secretarías de Be-

tado. 

d, L!l competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial. 

3) El procedimiento de registro de las mnrcas. 

ª· La solicitud. 

b. Datos de la solicitud, 

c. características de la marca. 

d. Rubras bajo loa cuales se puede registrar una. mere~. 

e. B1 examen de novedad. 

4) Sustancia de l.a marca registrada. 

a. B1 derecho de uso. 

b. Transmisión de la marca. 

c. B1 derecho exclusivo de uso. 

5) Rlttinci6n del derecho de l.a marca registrada, 

a. B1 plazo tranecu=ido. 

b. B1 no uso de la marca. 



c. ra caducidad. 

d, ra cancel.ación. 

e. Ia nulidad. 

6) Procedimiento Administrativo para solicitar una Declara­

ción Administrativa. 

7) Ia inspección y vigilancia como coadyuvantes del procedi­

miento administrativo. 

8) Los recursos administrativos en materia de marcas. 

9) Formatos e Instructivos de la S9cretaría de Comercio y Fo­

mento Industrial para registrar una marca, 

10) Algunas estadísticas de la Secretaría de Comercio y Fomen­

to Industrial con relación de las marcas, 

a, Marcas vigentes por clase y nacionalidad de los titu­

lares, ~ebrero 12 de 1979. 

b, lllgos de regalías en Contratos que incluyen autoriza­

ción de uso de marcea, por sector industrial. 

c. Pllgoa de regaiías en Contratos que involucran exclusi­

vamente el uso de marcas. 



l.) PIJJllDAJ(D!'AClON CONS'l!ITUCIONAL DR LA MARCA. 

a. Artícul.o 73 fraooi6n X 

Artícu1o 73.- Bl. Congreeo tiene facul.tad: 
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X. Para l.egis1sr en toda la RepÚblioa eobre hidrocar­

buros, minería, industria cinematográfica, comercio, 

juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y 

crfdito, energ{s el6otrica y nuclear, para eetablecer 

Rl. llaneo de Bmiei6n Unico en 1os t6rminos del artícu­

lo 28 para expedir las l.eyes del traba.jo reglamenta -

río del artículo 123. 

En este precepto jurídico, tenemos la fUndamentación 

de la maroa en 11&.xico, debido a que el !L Congreso de l.a 

Unión es el. lÚlico facul.tado en l.egisl.ar las actividades de 

rivadas del comercio. 

b. La frscoi6n XXIX del. artículo 73 Conetitucionsl. 

A.rtícul.o 73.- El. Congreso tiene facul.tad: 

xx:a:.P. Para expedir l.eyee tendientes a la promoción 

de l.a Inversión mexicana, la regul.ación de l.a inver -

sión extranjera, l.s transferencia de tecnol.og{s y 1a 

generación, di:tua16n y aplicación de l.os conocimientos 

científicos y teonol.Ógioos que requieren desarroll.o 

nacional. • 

. :Ílata es uns. complementación, a l.a regulación de las 

-roae.• ya que existen marcas 'Vinculadas con algunos ti tlüa-
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rea extranjeros, o viceversa, -roas ext2'Wl,;leras ligadas a 

titul.ares mexicanos. 

c. Ja fracci6n XXX del. artículo 73 Constitucional.. 

ArtÍcul.o 73.- EJ. Congreso tiene facul.tad: 

XXX. Para expedir todas l.as J.eyea que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas J.as facul.tades anteriores 

y todas J.as otras concedidas por esta Constituci6n a 

los Poderes de la Unión. 

se deja abierta por el. l.egisl.ador federal., l.a posibi­

lidad de crear cuerpos col.egiados de leyes u otros ordena 

mientos jurídicos para complementar l.os rubros que se prote­

gen por l.a misma. 

2) LA LEY ilRG.lJIJ:CA •IJR Ll< .lllMINISTRACION PUBLICA PRDBRAL. 

La regul.aci6n específica del único medio para hacer 

legalmente el uso autorizado de J.as marcas en K&xico; e.sí 

como todo l.o inherente a dicho registro y sus efectos ~uríd!. 

coa que produce, corresponde al. Poder BjeoutiTO a·trav&s de 

J.a Secretaria de Comercio y l'omento Industrial.. 

a. Compoaioi6n de l.a Adll1nistraci6n 1'1b1ica '.Pederal.. 

~tículo l..- LB presente J.ey eatabl.ece l.aa bases de 

organizaoi6n de. la adlllinietraoi6n ];lliblloa federal., 

central.izada y paraestatal.. 
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La Presidencia de la Repdblica, la Secretarías de Es­

tado, loe Departamentos Administrativos y la Procura­

duría General de la República integran la administra­

ción pdblica centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de par­

ticipación estatal, las instituciones nacionales de 

crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 

fianzas y los fideicomisos, componen la administ:ra· -

ción pública peraestatal. 

Observamos que le Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial forma parte de la administración ~Ública federal 

centralizada. 

b. Jbrmulación de proyectos legales. 

Artículo 12.- Cada secretaría de Estado o Deperta:en­

to Administrativo formulará, respecto de los asuntos 

de su competencia, los proyeotos de leyes, regl"'2en 

tos, decretos, acuerdos y órdenes del '.Presidente de 

la RepÚbl.ioa. 

romnndo como bese el anterior precepto legal, se des­

prende la concl.ueión de que la Secretaría de Comercio. y PO -

mento ·rnduetrial. tiene l.a libertad para hacer valer sus con­

sideraciones en la formulación de cuerpos colegiados leg:isl.!!_ 

tivoe referentes a las marcas • 

. º• Compé-teno:l.a ·de · loe titulares de l.as Secretar!..., de 

•1'Bdo. 
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Artículo 16.- aorresponde originelJlente a loe titula­

res de las Secretarías de Estado y Departamentos Ad -

minietrativos el trámite y resoluci6n de los asuntos 

de ·BU competencia, pero para la mejor organizaci6n 

del trabajo podrán delegar en loe funcionarios a que 

se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera do sus 

facultades, excepto aquellas que por disposición de 

ley o del reglamento interior respectivo, deban ser 

ejercidas precisamente por dichos tituleres. En los 

casos en que la delcgaci6n de facultados recaiga en 

jefes de oficina, de seooi6n y de mesa de las Secret!_ 

rías de Estado y Departamentos Administrativos, aqu~­

lloe ooneervaran su calidad de tr'!bajadoree de base 

en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 

Los propios titulares de las Secretarías de Estado y 

Departamentos Administrativos también podrán adscri­

bir orgánicamente las unidades administrativas esta -

blecidae en el reglamento interior respectivo, a las 

subsecretarías, Dficialia Mayor, y a las otras unida­

des de nivel administrativo equivalente que ee preci­

sen en e1 mismo reg1amento interior. 

Loe acuerdos por loe cuales se deleguen facultades o 

se adscriban unidades administrativas se publicarán 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Aqui ee encuentra :f'undamentado la delegación que hoce 

el Secretario de Comercio y Pomento Industrial al Direc~or 

General de Invensiones, Karcas y Desarrollo Tecnológico, que 

depende de dicha Secretaría y que es la dependencia guberna­

mental en donde se llevan al cabo los trámites legales, pera 

hacer uso legal de una marca. 

d. La competencia de la Secretaría de Comercio y Po­

mento Industrial. 

Artículo 34.- A la secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, corresponde el despecho de los siguientes 

asuntos: 

XII. Normsr y registrar la propiedad industrial y me~ 

cantil; así como regu1ar y orientar la inversión ex -

tranjera y la transferencia de tecnología. 

En este ordenamiento jurídico so fUndnmenta la coxpe­

tencis de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 

todo lo referente a.la instituci6n marcaría. 

3) EL PROCBDillIENTO DE REGISTRO DB LAS !.!ARCAS. 

a. La solicitud. 

Tanto este punto en referencia beata el último del 

punto 3, se tunda.mentan en el regle.mento de lR Ley de Inven­

sionee y •arcas vigente, publicado en el Diario Oficial de 

1a Pederaci6n con fecha de agosto 30 de 1988. 
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Artículo 53.- Pare. obtener el registro de una marca, 

deberá presentarse ante la Secretaría una solicitud 

por dup1icado en la que además de loa datos u que se 

refieren los artículos 100 y 101 de 1n -U.y, se expre­

sará la denominación de la marca en su caso, y la ub.!_ 

caciñn precisa de la fábrica o estab1ecimiento, seffa-

1ando al país la entidad, población, calle y número -

correepondiente. CUando así lo requiera la Secretaría, 

deberá además, acreditarse su existencia. 

Tomando en consideración tanto a la "b3y de Invensiones 

y Marcas, y su respectivo Reglamento, los datos necesarios 

que deberán acompaftar la ao1icitud de registro para su uso 

autorizado de una marca, son loa eiguientest 

A) La descripción de la marca; 

B) Los ejemplares de la impresión de 1a marca; 

C) Las características de color, tamaño especial de 

letras, etc.; 

D) Le. denominación que se pretende dar a la marca; 

R) Le. ubicación precisa del establecimianto o rábricu; 

P) Loo demás que requiera la Secretaría de Comercio y 

7omento Industrial. 

b. De.tos de 1a solicitud. 

Artícu1o 54.- A la solicitud a que se refiere el ar-· 

tícu1o anterior, se acompaflará 1os siguientes docume~ 

tos: 
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I. una descripción da la marca por triplicado en el 

cuál se mencionará el nombre, nacionalidad y domici -

lio del solicitante, ubicación de la fábrica o esta -

blecimiento y productos o servicios respecto de los 

cuales se so1icita 1a marca. 

Dicha descripción se hará en papel ble.neo fuerte los 

tres tantos, tamaño 21.0 x 29.7 centímetros, sin mem­

brete alguno, debidamente firmados, escritos con tin­

ta obscura, a doble espacio, por un sólo lado del na­

pel, conservando un margen a la izquierda de 4 centí­

metros; 

II. Doce eje~plarea en blanco y negro de la impresión 

de la marca, no mayores de 10 centímetros, no menores 

de 4 centímetros, y 

III. Doce eje~plares de los marbetes o etiquetas de la 

marca, cuando ~ata sea en colorea o con rigurn y en la 

forma en que vaya n usarse. 

Es claro que con los anteriores requisitos se preten·­

de por la autoridad tener un control muy restringido de los 

elementos que constituyen une marca. 

c. Característioae de la lllarca. 

Artículo 55.- Al concluir le descripción da le marca, 

se mencionarán las reservas, en les que el.solicitan­

te expresara en que' consiste dicha marca y los ele-
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mentas de que se compone. Las reservas determinarán 

el alcance de la protección legal y deberán ir fi::nna­

das por el interesado. 

Cuando la marca sea en colorea, sólo ae podrá reservar 

la conbinación de éstos, siempre y cua··do le den un 

aspecto distintivo. 

Si la maros contiene leyendas o figuras no reservables 

conforme a la ley, se deberá hacer la exclusión expr.!!_ 

sa de dichas leyendas o figuras en el capítulo de re-

servas. 

En tales características se hace referencia por el re­

glSlDento de la Ley de Invensiones y Marces, a las reservas 

contenidas por las marcas. Ea decir en que consiste la marca, 

as! también como los elementos que la componen. 

Rltisten también las reservas en la composición de co­

lores de la marca y de sus leyendas. Betas reservas son znuy 

importantes para el uso autorizado de las marcas en M~xioo, 

ya que las mismas determinan el alcance jurídico de la marca. 

d. 111111,,rob bajo loe cuales se ptiede registrar una mal:'-

ca. 

Artículo 56.- En la eolioittid de registro de -la marca 

as! 00110 en la descripoión, deberán especificarse los 

artículos, productos o servicios que proteger.!: de a -

cuerdo con la siguiente clasificación: 

All'l'ICULOS o . PRODUCTOS y s:rmvrcros 



1 11.e.terias primas o parcial.mente preparadas. 

2 Recept~culos. 
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3 Petacas~ maletas, guarniciones, monturas, carpetas 

y carteras de bolsillo. 

4 Abrasivos, raspantes y materiales para pulir. 

5 Pegamento. 

6 Productos químicos con exclusión de medicinas, pre­

paraciones farmec~uticas, cosm~ticos y productos de 

per:rumería. 

7 Cordeleria y cables no metálicos. 

8 Artículos para ~adores ( excluyendo productos de 

tabaco). 

9 Cerillos, explosivos, armas de fuego, proyectiles y 

equipo re1ncionado con este clnae. 

10 Abonos fertilizantes. 

11 Tintas y objetos entintadores. 

12.Xateriales de construcci6n. 

13 Ferretería, plomería y conexiones por vapor. 

14 Metales y piezas met~licaa, vaciadas o forjadas. 

15 Aceites y grasas no alimenticios. 

16 Pinturas y materiales para pintores. 

17 Productos del Tabaco. 

18 .Animales vivos y oue alimentos. 

19 Veh!ouloe (exceptuando sus motores). 

20 Lin6leoa y telas enceradas. 

21 Aparatoe el&ctriocs, máquinas y sus partea. 
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22 JUegoe, juguetee y artículos de deportes. 

23 Cuohiller!a, máquinas o aparatos, herramientas y 

eue pa.rtee. 

24 aparatos y máquinas parn lavar. 

25 Cerraduras y cajas :f'uertes. 

26 Aparatos científicos y de medici6n, náuticos, geo­

dáeicos, fotográficos, cinematográficos, Ópticos, de 

pesar, de medir, de balizamiento, de control, de sal­

vamento y de enseñanza y papel y películas sensibili­

zadas. 

27 Relojes de todas claeee. 

28 Joyería y vajillas de metal fino. 

29 Becobea, cepillos, sacudidores y motas. 

30 Loza, trastos de cerámica y porcelana, 

31 Filtros y refrigeradores. 

32 Muebles y tapicería. 

33 Vidrios y orietalería. 

34 Aparatos de calefacción, alwnbredo y ventilación 

(excluyendo loe eléctricos). 

35 Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no met! 

licae. 

36 Instrumentos mu.eioalee y eus partos. 

37 l'iipel y artículos de escritorio. 

38 Impresiones y publicaciones. 

39 Vestuario (exoluyendo calzado). 

4cr Artículos de fantasía, avíos y mercería. 



41 Bastones, Sombrillas y paraguas. 

42 Tejidos de punto, mallas y telRs. 

43 Hilos y estambres. 
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44 Instrumentos y aparatos quirúrjicos, médicos, odon­

tólogicos y veterinFirios. 

45.Bebidas sin alcohol. 

46 Alimento y sus ingredientes. 

47 Vinos de mesa. 

48 Extractos O:e malta y be.bidas poco alcohólicas. 

49 Licores alcohólicos. 

50 Jabones y detergentes no medicinales. 

51 Uedicinas y preparaciones farmacéuticas. 

52 Cosméticos y productos de per:t'.lmería, 

53 Toda clase de calzado. 

54 Ap6sitoa, vendas, gasae y algodón. 

55 Artículos no clasificados. 

56 Servicios prestados cuya finalidad principal sea la 

ayuda en la administración y/o explotación de una em­

presa comercial o industrial. Se comprende el aseso­

ramiento prestado por profesionales y se excluyen los 

servicios médicos. 

57 Servicios de comunicación al público por todos los 

medios de difllsi6n, así como los de comunicaci6n en­

tre personas por medio de mensajes, en forma visual y 

los servicios de publicidad incluyendo los de pro::o 

ci6n de productos o servicios a través de catálaogos, 



-203-

visitas domiciliarias, demostracioneo o en cualquier 

forma que motive al pÚblico al conocimiento de los 

mismos. 

58 Servicios prestados por obras de construcción com­

prendiendo ol alquiler de herramient&r equipo o maqui­

naria para tal fin y se excluyen loe servicios presta­

dos por profesionales. 

59 Servicios prestados en asuntos financieros banca­

rios y otras instituciones de crédito, aní como en re­

lación con toda clase de contratos de seguro. 

60 Servicios prestados para la reparación y manteni 

miento de toda clase de maquinaria y equipo. 

61 Servicios prestados para el transporte de personas 

o mercancías de un lugar a otro por cualquier medio 

idóneo, los servicios conexoa { empaque y entrega y 

mercancías), así como lo relativo al almacenaje o de­

pósito de mercancías. 

62 Servicios prestados por medio de la transformación 

de sustancian o artículos en nuevos productos o artí~ 

culos .semielaborados, en relación con la industria quf 

mica, el&ctrica, electrónioa, del veotuario·, textil; 

mecánica, y otras. Debe limitarse el registro al área 

industrial oon la cual.están relacionados loe serví -

cios de transformación. 

a) Química. 

b) Bl.~ctrioa y electrónica. 



o) ])91 vestuario y textii 

d) Mecánica •. 

-204-

63 Los servicios relacionados con ia di1'usi6n de con_!?· 

cimiento y cuitura. 

64 Los servicios prestados para ei desnrrolio de entr~ 

tsnimiento, deportes, diversi6n o recreo de ios indi­

viduos. 

65 Servicios de agencias de viajes. 

66 Servicios prestados por ei alojamiento, aiojamien­

to y comida por hoteies, pensiones y campamentos tu­

rísticos. sé comprenden los servicios prestados pare 

procurar aiimentoe y bebidas preparadas para el consu­

mo por medio de restaurantes, centros nocturnos, can­

tinas y bares. 

67 Servicios prestados para satisfacer necesidades i~ 

dividua1ee ta1es como salones de belleza, peluquer!a, 

est&tica person.ai. 

68 Servicios de aiquiier de toda ciase de bienes, ~ue­

bies o inmuebles no considerados en alguna ciase ante­

rior, 

69 Servicios m&dicoe y de diagn6etico. 

70 Servicios funerarios y de crematorios. 

71 Servicios de iimpieza de vestuario y en general to­

da clase de textiies. 

72 Servicios de 11mp1eza y mantenimiento de inmuebies. 

73 Servicios de 1'umigaci6n y fert1iizac16n agrícola, 
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aeí como el exterminio de plagas. 

74 Servicio de revelado de película y papel, amplifi­

caciones y en general servicios fotográficos, 

75 Servicios no comprendidos en ninguna de les clases 

anteriores. 

Ia aplicaci6n de ln anterior o1"eificaci6n será com­

plementada con el catálogo de bienes y servicios que 

ee publicará en la Gaceta de Invensiones y Marcas, el 

cual podrá ser modificado a juicio de la Secretaría 

pera adecuarlo a los requerimientos nacionales e inteE 

nacionales de informaci6n en esta materia. 

e. El ~xamen de novedad, 

Artículo· 57 .- Si al efectuarse el examen de la solici­

tud y documento exhibidos se encontrare que la marca 

no ea: regietable de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 91, fracciones I a XVI y X~ a XXIII, de 

la ley, así se le comunicará al solicitante, para que 

deritro de un plazo de 45 días, manifieste lo que a su 

derecho convenga; en caso de no hacerlo, se considera­

ra abandonada la solicitud. Resivida la contestaci6n, 

la Secretaría resolverá ei se continúa el trámite o se 

niega el registro. 

Si aún modificada. la marca, se incurre nuevamente en 

las prohibiciones antes señaladas se negará el regis-

tro. 
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C<lmo puede apreciarse en el precepto jurídico anterior, 

ea necesario que se efectue por 1a autoridad el llamado exa­

men de novedad, para todas aquellas marcas de productos o se.!:_ 

vicios que se pretenda registrar, para su uso eutorizado. 

4) SUSTANCIA DE LA MARCA REGI3TRADA. 

a. ll. derecho de uso. 

Consiste basicamente en la potestad única y exclusiva 

del titular para hacer uso autorizado de dicha marca, Bl ti­

tular de la misma, tiene la obligaci6n de reproducir ya sea 

en cada producto fabricado, o en el establecimiento donde se 

preste el servicio, la leyenda obligatoria "marca registrada" 

o WmaZ.c. reg.", o simplemente "M. R. 1•1 tratadas ya con ante­

rioridad en el capítulo III de esta tesis. 

b. Tranemiaion de la marca. 

La tranamision de la marca plantea la posibilidad de 

su adquisición derivada, ya sea en 1cs casos inter-=vivoa, tal 

como se lleva al oabo en los actos jurídicos de la venta, do~ 

ns.oi6n, permuta, etc., o en los casos de transmieion mortis= 

causa. 

A tales supuestos jurídicos referidos en el parrafo 

anterior, ee lee impone la obligación a los titulares de la 

maroa, a inscribir dicho acto jurídico en el registro np.· io­

nal d~ tranaferenoia de teonolog{a, así como en la dirección 
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General de Invenaionee, vareas y Desarrollo Tecnológico que 

dependen de la Secrete.ría de Comercio y Fomento Industrial, 

Jb:ieten marcas que la autoridad declara como ligadas 

es decir. que no son transmisibleB separadamente. A este re!!. 

peoto, la Secretar!a de Comercio y Pomeoto Industrial a tra­

v6e del Iliario Oficial de la Pedereci6n publica de manera 

anual informaciones rels.tivae a dichas mercas. 

Cabe recordar, la posibilidad de que el titular de la 

marca autorice a otro a usar1a; como lo tratamos en el capí­

tulo ITI de eate trabajo de investigaci6n. 

c. El derecho exclusivo de uso. 

Este concepto, es el que otorga la autoridad al titu­

lar de una marca que ha cumplido con todos y cada uno de loe 

requisitos para su registro, tanto on la Ley de Invensiones 

y Marcas, as! oomo en el Reglamento a la misma, que es lo que 

:final.mente nos llevará a determinar el uso legal a la misma. 

La idea anterior, interpretada en sentido contrario, 

es lo que :f'undamenta principal.mente el estudio e invest1ga­

ci6n de la.presente tesis; punto mismo que ya ha sido tratado 

al igual que loe dos irunediatos anteriores en nuestro tercer 

capítulo. 
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5) BXTI'llCION DBL DBRRCHO DE LA MARCA REGISTRADA. 

Este supuesto se puede presentar en los siguientes 

circunstancias: 

a. El. plazo transcurrido. 

El. principio de la duraci6n indefinida de las marcas 

usadas legalmente, ha sido eustituído en el derecho mexicano 

vigente, por la duraci6n limitada sin perjuicio de la reno'V!!_ 

ción de las mismas, tantas vecea como sea conveniente. 

Como apuntabamos en nuestro tercer capítulo, el térmi­

no pera usar legal.mente una marca en México, ~ara disting~ir 

un producto o servicio, es de 5 afios a partir de le fecbP.. le­

gal,· misma que se computariza desde el día y hora en que tué 

presentada la solicitud. 

para el caso de le.a marcas extranjeras en 1\~xico, se 

considerarán registradas en la fecha en que lo tueron en el 

país del primer registro, siempre que la solicitud en México 

se haga dentro de loe seis meses siguientes al registro en el 

extranjero, siempre y cuando ese país conceda el micmo dere -

cho a los mexicanos. 

b. El no uso de l.a marca. 

B1 derecho al uso exclusivo de la marca descansa so -

bre el supuesto de su uso efectivo. Loe titulares de las mar­

cas registradas, tienen la obligaci6n de demostrar a satis 

faoci6n de la Secretaría de Comercio y Pomento Industrial, 
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el uao efectivo de las mismas dentro de loa tres m1oa aiguie~ 

tea e su registro. 

De no probar lo anterior, se considerará extinguido 

el derecho de registro correspondiente, y no procederá la re­

novación al mismo, eegÚn loe lineemientoe del artículo 117 ue 

la Ley de Inversiones y Marcas. 

Ea de esta forma que para que le vigencia al registro 

de la marce se considere legal o autorizada y por ende se de 

la renovaciones necesarias es imprescindible su uso etectivÓ; 

idea complementada por el artículo 140 del mismo ordenamien­

to. 

c. La caducidad. 

Según a interpretaoi6n del artículo 148 del ordena­

miento en mención, esta figure jurídica se presenta unicamen­

te cuando no hay la renovación que ordena la Ley a les marces. 

d. La cnncelaci6n. 

se encuentre contemplada esta figura jurídica en el 

artículo ~50 de la Ley de rnvensiones y Marcas vigente, y la 

cual señala que para que se de esta i?l!ltituci6n jurídica se 

debe presentar por escrito ante la autoridad de dicha Secre­

taría la voluntad del titular de una marca para llevar a cabo 

dicho evento. 

cuando ocu:<Te lo anterior, la Secretaría de. Comercio 

y Fomento Industrial realiza la anotación correspondiente en 
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el registro donde se encuentre. ameparada la marca, As! como 

la publicación de dicha cancelación en l~ Gaceta de Invensi.2_ 

nes y Harcas. 

e, La nulidad, 

Son seis casos en loa que se puede presentar dicha po-

sibilidad jurídica, y son los siguientes: 

I Haberse o~orgado en contravención con las disposi­

ciones legales en vigor en la fecha de su otorgamie~ 

to. 

II ~'uando sea ig11el o semejant~, en grado tal que pu~ 

dan confundirse con otra que baya sido usada en el 

pa!a con anterioridad a la fecha legal de le marca 

registrada, aplicada a loe mismos productos o servi­

cios, siempre y cuando el que haga valer él derecho 

de uso, demuestre haberlo hecho ininterrumpidamente 

y deade una fecha anterior a la declarada por el que 

la registr6. 

III Cuando la marca haya sido usada eon anterioridad 

en el extranjero, en el mismo caso de la hip6tesis 

anterior, si además del uso existe el registro y re­

ciprocidad en el extranjero. 

IV Cuando los medios en los que se reproduzca la me~ 

ca contengan indicaciones falsas en cuanto a la-pro:= 

cedencie de loa productos o servicios que ampare ub! 

caoión del establecimiento industrial o comercial del 

titular o con relación a medallas, diplomas, pr""1ios 
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o reoompenaae. 

V. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en 

declaraciones faleas o inexactas, respecto de 1a fecha 

declarada como de primer uso, o bien del domicilio del 

establecimiento comercial o industrial proporcionado 

en la solicitud correspondiente. 

VI. Cuando por error se hubiera concedido el registro 

existiendo otro válido que ee considere inválido sie~ 

pre y cuando sea igual o semejante y que se refiera a 

productos o servicios ig-~ales o similares. 

cabe destacar que en el mencionado artículo, de acueE. 

do a lo dispuesto en 1a fracción I, faculta expresamente a 

diversos preceptos para la procedencia de la nulidad de las 

marcas, es decir, ouGndo por alguna deficiencia de carácter 

administrativo ae huya otorgado un reeistro marcario, éste es 

nulo en relación al ordenamiento jurídico en cuestión. 

6) PROCBDIJlIENTO ADldlliISTRATIVO PARA SOLICITAR UNA DECLARA­

CIOH AJXINISTRATIVA. 

·Atendiendo a lo ordenado por el artíoul.o 193 de la Ley 

de Invensionee y Marcee, lae solicitudes de las dec1aracionee 

· ademinietrativae deben hsceree por e·scrito, y en 1ae que .se 

acompañará los documentos y constancias en que ee funde y mo­

tive 1a acción. 

Lo anterior puede hsoerse a travée de apoderado tal 
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y como lo pe:ti11ite el artículo 189 del ordenamiento en mención. 

La personalidad del ~iamo, ae podrá acreditar con una carta 

l!Oder suscrita por el. mandante, sin que se requiera 1eg<>.1ize­

ci6n alguna, aún cunado el documento se haya otorgado en el 

extranjero. Tratandose en el caso en el que el solicitante 

sea u.na persona jurídica, acreditará dichll personalidad y la 

existencia de 1a ~isma ns! como las ~acu1tades de su represe~ 

tante, por loa medios establecidos en la legislación civil y 

mercantil. 

Una vez satisfechos 1os requioitos anteriores, el c.r­

tículo 194 de la misma Ley se notificará a la contraparte, p~ 

ra. que se entere de la acción interpuesta en su contra, así 

tambi&n como los documentos y constancias en que se motivo y 

i'undo a 1a misma en un plazo de 15 d{ae a 30 días habiles, p~ 

ra que manifieste lo que a su derecho convenga. 

Una vez transcuc·rido el ttlrndno para fol'IJlul.a1· excep­

ciones de acuerdo con el artículo 197 de le Ley en mención, 

se procederá e emitir la resolución que en derecho correspo~ 

da, previo estudio de loa antecedentes relativos, y una vez 

deaahoeadaa las pruebas, la que se notificará a loe interesa­

dos. 

Re muy illportente señalar que toda promoción inter -

puesta ente el departamento de lo conoioso, de acuerdo al ªE 

tículo 190 de la Ley de Invelllliones y .llarcaa y al 2 del Re­

glamento a la misl!la ae haga en el· idioma naciotiaJ., es decir, 

el castellano. 
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En este sentido cuando la Secretaría de Comercio y F,Q. 

mento Industrial inicie de oficio el procedimiento para dic­

tar alguna de las resoluciones administrativas previstas en 

dicha Ley se hara de acuerdo a las reglas de la notificación 

general cont~nida en la mencionada Ley, siendo el término pn­

rs objetarlas de 15 a 30 días hábiles. 

De acuerdo con la opinión del tratadista César Sopúl­

veda las acciones que contempla la actual Ley de Invensiones 

y Marcas tiene dos aspectos: 

I. La fase técnico-administrativa, que se ventila an­

te la Secretaría en cuesti6n, y 

II. La fase jurisdiccional a través de los tribunales 

civ1.les y penales con carácter federal. 

Lo. fnse técnico-administrativa tiene, a su vez, su se­

cuencia de revisión de la legalidad ante los tribunales fede­

rales competentes en materia administrativa, osea, los Jueces 

de Distrito en Materia Administrativa y los Tribunales Cole­

giados de Circuito en Materia Administrativa. 

Hay una similitud entre la fase. t&cnico-administrati­

va y la jurisdiccional, segÚn el :nismo trátadista, ya que en 

la primera de ellas las promociones interpuestas a su juris­

dicción son equiparables a loa medios preparatorios de los 

juicios civiles. 
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7) LA INS"ECCION Y VIGILANOIA COMO COADYUVANTES D!!L PROCRDI­

lllIBNTO ADUINISTRATIVO. 

Ha.y que destacar la gran importancia que tienen en es­

te procedimiento para determinar lea resoluciones administra­

tivas estas dos figuras proaesalea. 

cuando la fe de hechos es emitida por un notario pÚbl.!_ 

ao, en la realidad práctiaa sucede que aon objetadas en fav­

ma constante por no haber dado a la contraparte la acción pr,2_ 

cesal ds repreguntar o de tachar como falsos a los declaran­

tes~ o manifestar lo que a su derecho conviniere. Bn cambio, 

con las inspecciones practidas por peraonal comisionado para 

tal efecto por la Dirección General de Invensionea, llaroaa y 

Desarrollo Tecnológico se llevan al cabo la omisión a dichas 

deficiencias jurídicas, pues el servidor pÚblico debe seguir 

un procedimiento establecido y sancionado por la Ley, o aupl~ 

toriamente por las reglas del Código Pederal de Prooedimien~ 

toa Civiles. 

Como primer supuesto para realizar la visita de ins­

pección, y de acuerdo con el artículo 216 de la !ey de Inven­

aionea y Jlaroas, se deben de aportar informes y datos, ·para 

que en si la visita de inspección, ademáe, sea un medio de 

control por la autoridad en la regulaoión de las marcas. 

211 este sentido tienen obligación l~a personas morales 

o jur!dioae de proporcionar loe datos solicitados por la au­

toridad, en atenci6n al artículo 217 de la 'Lay en mención, 
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en un t6rmino no menor a ocho dÍas hábiles. 

Lae inspecciones se podrán realizar, en conformidad 

con el artículo 218 del. mismo ordenamiento, por personal. au­

torizado de la Seoretar!a de Comercio y P'omento Industrial en 

días y horas hábiles. Dicha autoridad podrá habilitar tanto 

las horas y días que sean considerados por la ley como inhá­

biles, cuando lo juzgue imprescindible. 

Loa propietarios o encargados de los estnblecimient~s 

y de acuerdo al artículo 219, tienen la obligación de permi­

tir el acceso al personal, que previamente se identificara p~ 

ra llevar al cabo la diligencia, ordenada por la autoridad. 

PBra los efectos legales del procedimiento, la YJy en 

el artículo 220 de la materia marcaria, define a las inspec­

ciones las que se práctican en los lugares en que se fabriquen 

almacenen, transporten o expenden productos o mercancías o en 

que ee presten servicios, con objeto de examinar los produc­

tos o mercancías, las oondioionee en lae que se prestan los 

servicios y los documentos relacionados con la actividad de 

que ae trate. 

De lo observado por el· inspector, y en atenci6n nl ar­

tículo 221, se levantarll: un· .acta circunstanciada, en la que 

intervendrnn doe testigos propuestos por la persona a quien 

se le hizo la. diligencia administrativa; o en s_u caso por las 

que designe el mismo inspeotor por negarse a ellp .el diligen­

ciado. 



Bn l.s.e actas circunstanciRdaa, de acuerdo con ei artí~ 

cu1o 222 de 1a Ley de Invensionea y Marcas, se hará constar: 

I. hora, día, mea y año en que se práctique la di1ige~ 

cia. 

II •. Ca11e, número, población y entidad rederativa en 

que se encuentre ubicado el 1ugar en que se practique 

1a. visita; 

III. 'llÚmero y recba de 1a orden de comisi6n que 1a mo­

tivó¡ 

IV. Nombre y carácter de ia persona con quien se en­

tendi6 1a di1igencia; 

V. !lombre y domici1io de 1as personas que fungieron CS!, 

mo testigos, sea que hubieren sido designadas por e1 

visitado o, en su derecto, por e1 inspector; 

VI. Que se dio e conocer al visitado eu derecho de hn~· 

oer observaciones al inspector durante la práctica de 

1a di11gencia; 

VII. De.tos rela~ivoa a la actuación; 

VTII. Declaración del visitado si quisiera haoer1a; 

IX. Que se 1e dio a conocer su derecho por escrito a 

hacer las mismas que hubiera hecho u otras nuevas ob­

servaciones a1 acta levan·;ada, dentro del término de 

tres días hábi1ee, y 

X. Nombre y rirma de quienes intervinieron en la di1i­

genc ia incluyendo a1 inspector. 
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cuando se haoen observaciones durante la diligencia o 

al proporcionarlas por escrito, siguiendo lo ordenado por el 

artículo 223 de la Ley citada, los visitados ofreoeran prue­

bas en relación con los hechos contenidos en el acta. 

La consiguiente reeolución que dicte la autoridad de­

bení hacer referencia a lns observaciones que hiz6 el visita­

do. 

Si en le diligencia se comprueba alguno de los ilíci -

tos sRncionP.dGs por estn Ley, o supletoriamente por los orde­

namientos Federales en m2teria civil y penal, se sujetar& el 

inspector a lns siguientes reglas, de conformidad al artícu­

lo 223 bis: 

I. Si ea por alguno de loa delitos sancionados en la 

Ley de Invensiones y Marcas en su artículo 211 o las 

infracciones al 210 inciso b) se procederá a asegurar 

la mercancía designnnado como positario al encargado 

o propietario del establecimiento si áate ea fijo¡ si 

no lo :fuere, la mercancía se concentran{ en la Secre­

taría de Comercio y Pomento Induotrial; 

rr. ·si en el est.ablecimiento se cometen las infraccio­

nes o delitos con más del 30~ de las mercancías que se 

expeden ae clausurará temporalmente. 

Bit la pníotica sucede· que s:imultanewnente a la v:isita 

domiciliaria, en la que se encuentran irregularidades 

se procede a clausurar el establecimiento en forma ~ 
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mediata, violando claramente la garantía constitucio­

nal consagrada en el segundo parrafo del artículo 14, 

que a su letra dice: 

Nadie podrá ser privRdo de la vidu, de la libertad o 

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino medill!! 

te juicio seguido ente los tribunales previamente est~ 

blecidos en el que se cumplan las formalidades esenci!!_ 

les del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho. 

III. Si se trata de delitos, la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial hará del conocjmien~o del Minis­

terio Pliblico Pederal los hechos y pondrá a su dispo­

sici6n la mercancía asegurada. 

Aqui hay una gran contrariedad jurídica; tal y como se 

explico en el capítulo quinto de este trabajo de inve!!_ 

tigaci6n, en lo referente a los términos procesales de 

ambas materias. En la penal, los ·términos para deter­

minar la presunta responsabilidad de una persona y coa 

signarla al Juez Penal competente, es por tres días D..!!c 

turalee, y los términos administrativos' eon contados 

en forma distinta, ya que loe días se computarizan de 

manera hábil. 

IV. Si la infracción consiste en la venta de produc­

tos con marca registrad.A cuyo uso no sea autorizado• 

p~drá autorizarse la venta de esa mercancía si el ti­

tular de la marca estuviese de acuerdo, o bien ai se 
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desprendiese de la mercancía la marca cuyo uso sea il,!!. 

gitímo. En todo ceso, al responsable se le impondrá la 

sanci6n que proceda. 

Y finalmente como Última regla a la inspección, se seo~ 

la por el artículo 224 de la Ley en menci6n, que se d,!!. 

be dejar copia del acta circunstanciada a la persona 

diligenciada, adn cuando se hubiese negado a finnarla, 

lo que no afectara su válidez. 

6) LOS RECURSOS ADllINISTRATIVOS BN MATERIA DE MARCAS. 

seg,Ín el jurista mexicano Da.vid Rangel Medina, se pu.!_ 

de resumir los conflictos entra particul.ares y el Estado en 

materia de propiedad industrial. en conco grupos: 

"l. li tigioa por negativa de concesión de patentes, de 

registro do certificados de autor, de registro de dis!. 

ftos industriales, de registro de marcas de productos y 

servicios, de registro de aviaos comerciales y de de112. 

minaciones de origen; 

"2. litigios derivados de la extinoi6n injustificada 

del derecho exclusivo que los títulos y certiiicados 

de esos registros reconocen; 

•3 litigios derivados de la injustificada negativa a 

ap1icar sanciones; 

"4.l.itigios ·por rehusarse el. Batado a nulificar los %",!!. 

giatros e inspecciones; y 



"5. litigios para ,rechazarse el registro de los actos 

conforme a las leyes requieren de esa formRlidad para 

surtir eficacia." (1). 

Loe recurso~ adl:Jinistrativos que se preveen por ln Ley 

de Inversiones y Marcas se encuentran conteni<los a pnrtir del 

artícu1o 231 al 237. 

La.e persones que sean afectadas por alguna oanció~ ad­

ministrativa basada en dicha Ley, podrán interponer el recur­

so d~ revisión, mis~o que pueñe ~er interpuesto en un término 

hasta de 15 días hábiles e la fecha de la notificnción, de 

acuerdo con el artículo 231. 

Cuando se ofrezca el citado recurso, se podrá Bcompa­

ñar por un ofrecimiento de pniebas a excepción de la confesi~ 

nal y testifical, mismas que serán aceptadas cunndo l~ ~uto­

riuad cite para ello, poro la pruebo documental si deberá a­

-compaf!ar la referida promoción, tal como lo contempla el ar­

tículo 232. 

Si se tuviere desahogar alguna prueba ofresida, se ha­

rá dentro de un término no menor de ocho ni mayor de treinta 

días Mbiles~ !U recurrente tiene la obligación de presentar 

documentos y dictamenea en el caso correspondiente, de.no ha­

cerlo as:{, quedará sin efecto alguno dicha prueba. 

En materia probatoria, las 1agunas que deje dicha ley, 

serán suplidas por el código Pederal de Procedimientos Civi-
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les en atención a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 

en mención. 

La resolución al recurso interpuesto se hani por la 

Secretaría de Comercio y Pcmento Industrial, dentro de los 

30 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, o si 

se ofrecieren pruebas que ameriten desahogo, a la fecha en 

que se haya efectuado 6ste, segi!n lo ordenedo por el artícu­

lo 234 de la materia marceria. 

Loa casos en que se entandara como no interpuesto el 

·recurso son: 

r. cuando se presente tuera del término a que se refi.!!, 

re el artículo 2)1; 

II, Cuando no se haya presentado la documentación rel.!!, 

tiva a la personalidad de quien lo 9Uscriba o no se hJ;!. 

biere acreditado legalmente, y 

III. cuando no aparezca suscrito a menos que se firme 

antes del vencimiento del término para interponerlo, 

según las reglas dictadas por el artículo 235 de la 

Ley referida, 

Las resoluciones no recurridas dentro del término es­

tablecido en el artículo 231, así como l.aa dictadas al resol­

ver <11 recurso o tenerlo por no interpuesto, .tendrán adminis­

trati~ente·•1·.carácter de definitivas, Todo ello obedece al 

cumplimiento f'iel que se pretende hacer a los términos proce­

dimientales en materia niarcaria, sancionado en el artículo 
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236 de dicha Ley. 

La interpoaici6n del reourao de revisi6n suspenderá 

la ejecuci6n de la resolución impugnada por ouanto al pago 

de las JDUltas, siempre que se garantice su importe en los_t~~ 

minos del Codigo P'iscal de la Federación ante le oficina exa~ 

tora correa~ondiente. 

cron relación de otras resoluciones, la suspenaión só-

lo se otorga~ si se reunen los siguientes requisitos: 

r. Qtle la solicita el recurrente; 

II. Que el recurso sea procedente, atento a lo dispue~ 

to en el artículo 231; 
III, Q\le no traiga oonaigo la oonsumeción o continua­

ción de actos u omisiones que impliquen inobserTS.Déin 

o contravención a lo dispuesto en esta ley y demás 

disposiciones derivadas de ella; 

IV. Que no se ocasionen dafloe y perjuicios a terceres, 

a menos que se garanticen éstos para ol caso de no ol 

tener resolución favorable. Tratándoee de resoluciones 

que concedan licencias obligatorias, el recurrente de­

berá garantizar los dailos y perjuicios que puedan cau­

sarse al tercero perjudicado, y 
T. Ql&e la ejecución de la reeoluoi6n recurrida produz­

ca dafloa o per~uicioe de defíoil reparación, eegán lo 

ordenado_por el artículo 237 de la Ley de Inversiones 

'T Jlarcae.· 
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9) FORMATOS g INSTRUCTIVOS DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y 

POMENTO INDUSTRIAL PARA REGISTRAR UNA MARCA. 

a. Introducci6n. 

De ooni'ormidad oon el Reg1amento de 1a Y,y de Inven­

ciones y lllarcas publicado en el Diario Oficial de 1a Federa­

ción de 30 de agosto de 1988, en vigor a partir del 29 de 

septiembre del mismo afio, la Dirección General de Invencio­

nes, Marcas y Desarrolle Tecnológico dependiente de 1a seore­

tar{.\I: de Comercio y Pomento Induatriel, a travás de este millle­

·ro extraordinario de la Gaceta de Invenciones y lllarce.s, hace 

del conocimiento y pone a disposici6n de los usuarios del 

Sietema de Propiedad Industrial Mexicano, los forme.tos e ins­

tructivos de diversas solicitudes que se tramitan ante esta 

Unidad AdlllilD.ietrativa. 

I.oa formatos deberán aer utilizados, a partir de loe 

treinta días siguientes de 1a fecha de oircu1aoi6n de la pre­

sente Gaceta. Se autoriza eu libre reprodllaoión, siempre y 

ouandon no se altere el dieefio original de cada uno de ellos. 
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04.TOS Dl LA MoUCA 

"""''°----------------~------~ 
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NOt<!:lt, CE!011MlC:OM O A.HCTE !.!. ?COM&RE COMP~rto OC !.!. ;i[R.SCtU., '!A 
moi.: SOCIAL..- SE> f'lSICJ. o KORAI.. 
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1- DATOS DEI.. MANDATARIO 

.. 
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U!ITIMCIA OC LA l'tAIO+IA WOAAL W~AL T SU ~CfDM 
IM lL •l°'&T.110 l'UILICO DC COWlllCIO. 

TlST•"°"'º OlltCl/N4L o e~ ... ClllTl,.CADA out: COMHUlf.K u.s 
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:AQ.l.J OU( COMPlllUUt TANTO !.A l•l&TINCIA Ol:"LA SOCIC•AO 
OTDllOANTl O<L l'ODt:A,4&1 :owO LAS 'ACULTADCS OCL M'lll• 
SlWT .... Tl tK lSTA. l'AaA OTOAOAA OIC140 l'OO<lt l l'lllS.C*-1-3 W0-­
.11.lJ.tS lllTllA"Jtll.UI. 
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10) .ALGU!IAS BSTADISfICAS Dlf U SBCRB'!'ARIA DB COURCIO Y 1'0-

JIKMO I1'DOSTRIAL CON llBLAOIOJI A LAS JlAl!1lAS. 

a • .,.roas vigentes por cl.aae y nacionalidad de los 

titulares, tebrero 12 de 1979. 
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Oontinuaoi&n del Cluadro de lAe )larcae vigentes por 

olaee 7 nacionalidad de loe titul.aree, febrero 12 

de 1979. 
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b. l'Sgoe de rega1Í&e en Contratoe que incluyen autori­

zación de uso de marca, por eeotor indU.Btrial • 
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c. Pagoe de resalías en Contratos que involucran ex­

clusivamente el uso de me.roas. 
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C I TAS B:IBLIOGRAPICAS 

AL 

CAPITULO SEXTO 

(1) Jlange1 XediJla, Invid, Propiedad Induetrie1 y Arbitraje, 

Revista de 1a Propiedad Industria1 y Artística, nW.eroa 

29 y 30, enero-diciembre de 1977, 14.Sxico, págs. 27 y 28. 



C A P I T U L O 

SBPTillO 

LA INTBRPRBTACION DB LOS 

TRIBUNALES JUDICIALBS .A LA 

LEY DE INVENCIONES y. ll A R C A S 

y A LA PI GURA DEL USO NO 

AUTORIZADO 

l) l!llndamentac16n ·Constitucional. 

a. l!l Poder JUdioial de la J'ederación. 

b. Competenoia·de los 'lribuneles de le. Pederac16n • 

. 2) Ill.aompetenoia de los Juzgados de DÍetrito·ea Jlateria 

Adm.iústrativa. 



3) r.a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

a, Itl competenoia de los Tribunales Colegia.dos de Cir­
cuito. 

b. Divieión del :Poder Judicial Federal. 

4) r.a especialidad en la marca como oriterio de la Supre­

ma Corte de la Ración en el uso no autorizado a la mis-

me. 

5) ~lgluloa casos de imitación o uso no autorizado resuel­

tos por la SUprema Corte de Juatioia de la Nación. 

a, Coca Cola vs. Koka Kola l\!undet, 

b, Coca Cola ve. Pola Cola. 

c. Coca Cola vs. Soda Coca, 

6) ~esia juriprudeacialee dadas en materia de marcas en 

general en 1986, 1987.Y 1988• 

a. Derecho pre:terente a la marca. 

b. Competencia desleal de productos idénticos c simJ.-

1aree. 

c. lll oaráoter d•:tinitivo de la marca y sus alteraciones 

se=dariaa. 

d. Improcedencia. a la prórroga del plazo legal para con­

testar la. demanda. 



e. Semejanza de las marcas en grado de oonfusión. 

7) Tesis del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Ad­

ministrativa que sentó jurisprudencia en materia de mar­

cas semejantes. 
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l ) lmlDAJlBJITACIOlC COllSfi 'l'UCIO'RJ.L. 

LB división de Poderes a que se refiere el artículo 

49 de la Carta Jlagaa., noa obliga a comprender la :tundamen­

taci6n .1egal del Poder Judicial, ya que es el órgano supre­

mo para dirimir cualquier controversia jurídica. 

a. El Poder Judicial de la Pederación. 

Se encuentra regulado en el artículo 94 del referi-

do Código Político. 

Art!oulo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Ju­

dicial de.la Pederaci6n en une suprema Corte de J\ls­

ticia, en tri'blulales colegiados y unitarios de cir -

cuito y en juzgados de distrito. 

La SUpre11a Corte de la Nación se compondrá de 21 llli­

niatros numerarios y f'uncionerá en Plano o en Sale.a. 

Se pcdrá :noabrar hasta 5 ministros aupernumere.rioe. 

l!l1 loe t&rminos que la Ley disponga, las Sesiones del 

Pleno y de l.as Salas serán pÚblicas, y por excepción 

secretas en loe casos en que aa! lo exijan la moral 

o el inter6s público. 

La competencia de la suprema Corte, su :tuncionamien­

to en P1eno y Sal.es, la oompetencia de loa tribunli­

les de circuito y de loe juzgados de distrito y lae 

responsabilidades en que inourran loe servidores JlÚ­

bliooe de1 Poder Judicial de la Pederaoidn, ee regi­

rán por lo que dispongan las leyee, de conformidad 
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con lee bases que este Oonetituci6n eetableoe. 

RL Pleno de le Suprema Clorte determi:ruu.il: el nÚJl!erc, 

divie16n en oirouitos y 3ur1sdioo16n territorial y 

espsoializsci6n por materia de los tribunalee colegi~ 

dos y unitarioe de oircuito y de los juzgados de dis­

trito. 

El propio Tribunal en Pleno estará facultado para em.!_ 

tir acuerdos generales e fin de lograr, mediante Ul3A 

adecuada diatribuc16n entre las Salas de loe asuntos 

que competa conocer a la Suprema Corte de JUsticis, 

la mayor prontitud en su despacho. 

La ley fijará loe t6rminos en que sea obligatoria la 

jurisprudencia que esteble~csn loa tribunales del Po­

der JUdicial de la J.Pederaci6n sobre interpretación 

de la Clonstitución, leyee y reglamentos federales o 

looalea y tratados internaoionalee celebradoe por el 

Retado Xexicano, se! como loa requieitoa para su in­

tsrrupci6n y mod1ficaci6n. 

La remunerac16n que persiban por sus servicioe loe m! 

nistros de la Supremn Corte, loe mag:lst:t'B.doe de cir­

ouito 7 loe jueces de distrito, no poclrol ser tU.aainu! 

da durant'e su encargo. 

toe miniatroe de la Suprema Clorte de Justicia e6lo 

podrdn ser privados de sue puestos en loe t&.rminoe 

del !r:!tulo cuarto de esta ClollBtituc16n. 
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b. Competencia de loe Tribunales de la Pederaci6n 

se encuentra f'u.ndamentado en el artículo 104 de nue~ 

tro má'.ximo ordenamiento jurídico, ea decir, la Conatitución 

Federal. 

Artículo 104.- Corresponde a los tribunales de la Pe­

deraci6n conocer: 

I. De todas las controversias del orden civil o cri­

minal que se susciten sobre el cumplimiento y aplic~ 

ci6n de leyes federales o de loa tratados internaci~ 

nales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando di -

chao controversias sólo afecten intereses particula­

res, podrán conocer tambien d! ellas, a elecci6n del 

actor loa jueces y tribunales del orden oomún de loa 

estados y del Distrito Federal. Las sentencias de 

primera instancia podrán ser apelables para ante el 

superior inmediato que conozca del asunto en primer 

grado. 

I-B. Do los recursos de revisión que se interpongan 

contra las reeolucionee definitivas de loa tribuna­

les de lo contencioso administrativo a que se refie­

re la fracción XXIX-H del artículo 73 de eata.const!_ 

tuoión sólo en 1oa casos que señalan 1aa 1eyea. Las 

revisiones, de las cuales conocerilli loa tribunales 

colegiados de circuito, se sujetarán a los trámites 

que 1a ley regl.alllentaria de loa artículos 103 y 107 
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de esta Contituoi6n fije para la rev:l.ai6n en amparo 

indirecto, y en contra de las resoluciones que en 

ellas dicten los tribunales colegiados de circuito 

no prqcederá juicio o recurso slgu.no; 

II. de todas las controversias que versen sobre de­

recho mRrítimo; 

III. De aquellos en que la Federación :t~ese parte; 

IV. De las que se susciten entre dos o más Estados, 

o un ~atado de la Federación, así como de las que 

eurgieren entre los tribunales del Distrito Federal 

y los pe la Federación, o un Estado; 

V. Do las que surjan ent~e un Retado y uno o más ve­

cinos de otro, y 

VI. De loa casos concernientes a miembros de1 cuerpo 

diplomático y consular. 

De estos dos preceptos, se desprende l.a interpreta­

ción en materia de marces en los siguientes punto: 

I. Los Juzgados de Distrito, serán los que conozcan 

del recurso de amparo, por las posibles violaciones a la 

Ley de Invensiones y Marcas, las supletorias en cuanto a 

procedimiento3, y la misma Constitución; 

II, Le obligatoriedad de la jurisprudencia, pare re­

solver el fondo y la forma de los asuntos marcarios; 

III. La resolución de los Tribunales Colegiados, pa­

ra resolver los reeursos ·de revisión, interpuestos en el "!!!. 

paro indirecta. J!isma' que no prent$ defensa, excepción o X'!!. 
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curso alguno en contra de decba reaoluci6n, 

2) LA COlllP"!!:TRNCIA D3 ms JUZGADOS DB DISTRITO EN MATE~ A,J;! 

MINISTRATIVA. 

se encuentra :tundamentada en el artículo 52 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federaci6n, 

Artículo 52,- Loa Jueces de Distrito en materia a~ 

nistrativa conocerán: 

I. De las controversias que se susciten con motivo 

de la aplicación de las I~yea federales, cuando deba 

de decidirse sobre la legalidad o subsistencia d~ un 

acto de autoridad o de un procedimiento seeuido por 

autoridades ad!!únistrativas; 

II. J>e loa juicios de amparo que se promueban co,,_;-oE 

me a la fracción VII del artículo 107 de la ConstitJ!_ 

ci6n Pederal, contra actos de la autoridad judicial, 

en lea controversias que se susciten con motivo de la 

aplicación de leyes fed'eralea o locales, cuando <:elle. 

decidirse sobre la leealidad o aubeiatencie de un.a~ 

to de autoridad administrativa o de un procedimiento 

seguido por autoridades del mismo orden¡ 

III. De loa juicios de emparo que se promueban con­

tra leyee y demis disposiciones de observancia gene­

ral en materia administrativa, en los t~nninos de la 

Ley de aparo; 



!_ .. 
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IV. De los juicios de amparo que ae promueban contra 

actos de autoridad distinta de la judicial, salvo loa 

casos a que ae refieren las fracciones II y III, en 

lo conducente del articulo anterior, y fracción I del 

articulo 27 de esta Ley; y 

v. De loa amparos que se px-Qmueban contra actos de 

tribunales administrativos ejecutados en él juicio, 

:f'llere de él o después de conclu!do, o que afecten a 

personas extraftaa al juicio. 

Como puede apreciarse loa jueces de Distrito tienen 

competencia en la Ley l"ederal de Invenaiones y Marcas, do 

los actos o procedimientoa inherentes a la misma. 

3) LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA PRDERACION, 

a. La competencia de los tribunales colegiados de cir­

cuito. 

Se encuentre contenido en el articul.o 44 de la Ley 

Orgánica del Poder JUdioiai de la Hederaci6n. 

Artículo 44.- Con las salvedades a que se refieren 

loa artículos 11, 24, 25, 26 y 27 de esta Ley, son 

competentes loa Tribunales Colegiados de Circuito p~ 

ra conocer: 

I.b) Rn materia Administrativa, de sentencias o rea.!?. 

luciones dictadas por Tribuna.lea Adlainiatrativos o. 

Judiciales, sean locales o federales; 
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III. Del recurso de revisión contra las sentencias 

pronunoiadae en la audiencia contitucional por los 

juecee de Distrito o por el superior del tribunal 

res~onsable en los casos a que se refiere el artícu­

lo 85 de la Ley de Amparo y cuando se reclame un a·­

cuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo 

a petición de un gobierno extranjero. 

se complementa el anterior precepto con el artículo 

85 de la JJey de Amparo. 

Artículo 85.- Son competentes los Tribunales Colegi~ 

dos de Circuito para conocer del recurso de revisi6n, 

en loa casos siguientes: 

I. Contra los autos y resoluciones que pronuncien los 

jueces de Distrito o el superior del tribunal respon­

sable en los casos de las fracciones I, II y III del 

artículo .83; 

II. Contra _J.as sentencias pronunciadas en la audien­

cia constitucional por los jueces de Distrito o por 

el superior del tribunal responsable, siempre que no 

se trate de los casos previstos en la fracción I del 

artículo 84; 

III. (de_rogada) 

IV. Las eentencias que pronuncien los Tribunales col~ 

giados de Circuito al conocer de la revisi6n, no ad­

mitirán recurso alguno. 
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se vuelve a hacer inoapiá en el sentido de la compe­

tencia del Tribunal Colegiado de Circuito, así como que el 

quejoso no podrá ejercitar recureo alguno, en contra de la 

resoluci6n al mismo. 

b. División del Poder Judicial Federal. 

So encuentra regulado en el artículo 1 de la Ley O~ 

génica del Poder Judicial de la Federación. 

Artículo l.- El Poder Judicial de la Federación se 

ejerce: 

:r. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

II. Por los Tribunales Colegiados de Circuito; 

III. Por los Tribunales Unitarios de Circuito; 

IV. Por los Juzgados de Distrito; 

v. Por el Jurado Popular Federal; y 

VI. Por loe Tribunales de los Estados y del Distri-. 

to Federal, en los casos previstos por el artículo 

107 fracción XII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los demás en que, 

por disposición de la Ley, deban actuar en auxilio 

de la justicia federal; 

Vemos la fUndnmentación legal de la organizaci6n ª.!!. 

tructura del Poder Judicial de la l'ederaci6n. Bn materia de 

marcas como lo ordenan loe preceptos invocados en pt{ginae 

anteriores, es decir, la competencia de los JUzgados de Di.!!. 

t.rito y los Tribunales Colegiados de Circuito. 
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/;) LA ESPECIALIDAD IlN LA MARCA COMO CRITERIO DE LA SUP!i.EW. 

CORTE DE LA NACION EN BL USO NO AUTORIZADO A LA YI5l!A, 

BD este sentido, se han pronunciado un gran uorcen­

taje de asuntos ventilados ante le Suprema Corte de Justi­

cie de 1B Nación; por lo que se ve asociada le ilegal :Cor­

ma de us~r 1a marca. 

u!A marca es especia1 en el sentido de que sólo ee 

aplica a la categoria de productos pera los que ha sido 

creada" (1), 

Existe también la posibilidad jurídica, de acuerdo 

a J.a Ley de Invenciones y Marcas, que esa misma marca pue­

de ser registrada por cualquier otra persone para distin­

guir productos de otra clase. 

ºPor lo que atafle aJ. registro de marca.e de conflicto 

puede suscitarse cuando solicitado el registro <}e une mar­

ca, al ser practicado el examen de novedad le es citada co­

mo impedimento le existencia de le misma marce o de otra 

muy perecida, ya registrada en :revor de un tercero, y cu­

ya me.rea ampare mercancías de J.a misma clase e que perte­

necen los productos de la marca que se quiere registrar. 

En este caao la O:Cicizla de Marcee generalmente niega el re­

gistro e pesar de que el solicitante del mismo alegue que 

los peoductos no son los mismos, si bien :Carmen parte de 

le misma clase" (2). 
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Bste ea uno de l.oe principios de los cuales deriva 

indirectamente el ueo no autorizado de l.as marcas, ya que 

el número de asuntos tratados por la Corte, ea muy nutri­

do. 

Rl espíritu legal ea que ee trata de evitar una oon­

:f'Usión en el público en mercancías o servicios imitadores 

o no autorizados. 

5) .ALGUNOS CASOS DR IllITACION O USO NO AUTORIZADO RESUEL­

TOS POR LA SUl'Rm!A CORTE DR JUSTICIA DE LA NACION. 

Fara hacer eequematioo 1a imitación o el. uso no au­

torizado de l.ae marcas, hemos decidido ejemplificar 1os 

asuntos legales interpuestos por los titulares o usuarios 

autorizados de l.a marca internacional.mente conocida como 

COCA COLA, en contra de dichos imitadores o usuarios no 

autorizados. 

Para el1o tomamos como base loe coaentarios ai res­

pecto del. 1icenciado Enrique Correa, abogado mexicano, en 

eu artículo titulado "Ia imitación de l.a marca COCA COLA 

en la ~urieprudencia mexicana", pub1icado en .al número es­

pacial 21 T 22 de 1a Revista lle 1a Propiedad Industrial 7 

.Artística. 
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a. Coca Cola vs. Koka Kola Mundet. 

Se declaró como nulo el reg:ldtro de Koka Kola !.!wldet, 

el 22 de junio de 1938 por la autoridad administrativa co­

rrespondiente. 

Al interponer su recurso ante la autoridad judicial, 

es decir, con el Juez de Distrito, el dueño de la marca Ko­

ka Kola J!Undet, argumentaba, que ésta no era semejante can 

ia marca Coca Cola, tanto por la substitución de la letra 

''C" por "K" como por la adición de 1a palabra"l!undet''• 

En este sentido la Suprema Corte de la Nación, a 

travás del JUez de Distrito, se fUndo y motivo para con­

firmar la resolución administrativa en el siguiente argu­

mento: 

"El cambio de una letra por otra, que tiene el mis­

mo sonido, en le marca que ampara un producto, y la adi­

ción del apellido del fabricante, no son suficientes para 

establecer una diferencia, de tal manera clara y precisa, 

que no produzca error. En conseousncia, debe estimarse que 

la resolución que declare la nulidad de le marca registra­

da en segi¡ndo lugar, está arreelada a derecho. 

b: Coca Cola ""· Pola Cola. 

Di entonces Secretaría de Boonomís, declaró que el 

mnpleo de la meres "POLA-COLA" constituye imitación de le 

marca "COCA-COLA". lll usuario de la marca "POLA-COLA" pro-
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movi6 juic!o especial revocatorio contra la citada opini6n 

de la autoridad administrativa y el Juez de Distrito se ne­

gó a revocar la declaración de imitación :tundandose en que: 

Debe aceptarse la resolución dictada por el Departa­

mento de la Propiedad Industrial en el sentido de que hecho 

el examen comparativo de ambas denominaciones se encontra­

rán semejantes, siendo susceptibles de confundirse al pro­

nun~iarlas, por que el cambio de letras de las palabras 

"COCA" y "POLA" no es suficiente para producir un sonido 

que permita diferenciarlas claramente. 

c. Coca Cola va. Soda Coca. 

Pile uno de los asuntos más difíciles, ya que la au­

toridad administrativa y el Juez de Distrito, negarón la 

petición de declarar como NULA a "SODA COCA", por la pro­

moción del titular de "COCA COLA". 

Ya ante el entonces, máximo tribunal para conocer 

del caso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, 

se definió de la siguiente forma: 

:La estructura y composición de ambas marcas puede in­

ducir a error fácilmente, si se atiende a que la marca "CO­

CA COLA" estil. compuesta por dos palabras. formadas de cuatro 

letras cada una, ainbe.s de dos sílabas, y a que la marca 

"SODA COCA" tiene las mismas caraoterís:l;icas. Por otra par­

te, e1· primer elemento da la maroa "COCA COLA", o sea la 
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la pe.labra "COCA", eetá reproducido :!ntegT<llllente en la mar­

ca "SODA COCA"¡ por Último, en las palabras "SODA" 7 "COCA" 

con excepción de l.ae letras ngn y· ºD" de la IU"!m.era, los 

demás elementos son iguales. Estas circunstancias, son de 

tal manera objetivas en el cnso, que con:forme a la tesis 

transcrita eustentada por esta Sala en la ejecutorie cita­

da basten para establecer en la especie que la califica­

ci6n hecha por la autoridad responsable aceres de la inex­

sistencia de imitación entre las marcas de que se trata es 

notoriamente aceptable, porque como se ha visto antes, de 

los hechos objetivos analizados, se desprende sin esfUerzo 

racuiono.1 alguno. que por el contrario, la marca "SODA COCA" 

es una imitación de la marca "COCA COLA", del registro an­

terior. 

Bn acatamiento a la citada ejecutoria de la Corte, 

se declaró NULO el registro de la marca "SODA COCA". 

6) T.llSIS JURISPBIJllH!WIALES DADAS EH MATERIA DB MARCAS ~ 

GBNEBAL Kli 1986, 1987 y 1988. 

Se ha toaado el criterio de la Corte en estos años 

marcados en el subtitulo del presente punto, por dos razo­

nea: 

I, l't>r .le desaper:lci6n de loe archivos de los Tri­

bu.nalee Colegiados de Circuito en materia Adminietrat:i.va, 

as! ·coao de los Jlulgadoe de Distrito en la misma materia, 
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como resultado de los sismos producidos en la c:iudad de M~ 

xioo en Septiembre de 1965¡ 

II. La actividad creciente en materia marcaria en d! 

cho lapao. 

a. Derecho preferente a la marca. 

Si la ley debe interpretarse en au contexto, QJJ8a 

que su espíritu debe buscarse estudiando cada uno de 

los preceptos legales en relación con los demás que 

contiene, debe entenderse que el artículo 99 de la 

Ley de Inve11.11iones y Marcas, sólo concede un derecho 

preferente al expropietario de una marca para aolic! 

tar por segunda vez, el registro que perdió, en cua~ 

quier tiempo dentro del a.fío sieu,iente a partir de la 

extinción y, el que loa terceros interesados en re­

gistrarla tengan que esperar u.n afio para presentar 

su solicitud, sin que tal prioridad se encuentre r.!. 

lacionada con la existencia del interás jurídico para 

ejercitar la acción de nulidad de la marca propiedad 

de un tercero, en tárminos del artículo 147 frscoión 

VI, de la Ley invocada. 

Aaparo en revisión 521/!16, !he Prooter & Gamble, aom_ 

pany. 6 de Noviembre de 1986. Unanimidad de votos. 

Ponente: Pernando Lanz Cardánáa. Secretarios Pranci~ 

00 Javier cardánás ~írez. 
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b. aompetencia desleal de productos id6nticos o sim! 

lares. 

Si bien ea cierto que el artículo 10 bis del Convenio 

de Paria tiene como finalidad evitar la competencia 

desleal aaí como cualquier otro acto capaz de crear 

contuei6n por cualquier medio que sea, respecto del 

establecimiento, los productos o la actividad indus­

trial o comorcial de un competidor, tambián lo es que 

dicha dispoaici6n, es una interpretación integral con 

el propio 6 bia del aonvenio, ea debe entender, euaa 
do se trate de marcas, limitada al caso de productos 

idánticos o similares, toda vez que si el artículo 

6 bis, proscribe la obligación de rehusar el registro 

de una marca que constituya la reproducci6n de otra 

que la autoridad competente del Pa:fo del registro e.!!. 

timare ser allí notori8Jllente conocida como propie -

dad de una persona que pueda beneficiarse del aonve­

nio exolusivamente cuando sea utilizada para produc­

tos idánticoe o aimilarea, no se advierte el porqu6 

la competencia prohibida por el artículo 10 bis del 

Convenio de Paria debe aplicarse sin limitante de que 

se trate de productos idánticoe o similares • 

.Amparo en revisión 1928/86. Francisco Javier llanín 

sendre.. 23 de Abril de 1987. Unanimidad de votos. 

Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla. Secretaria: 

BmDa Herlinda Villag6mez Ordoftez. 
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c. Rl cari!cter definitivo de 1a marca y sus a1tera­

ciones secundarias. 

Si bien es cierto que de acuerdo con los artículos 

115 y 117 de ln ley de Invenciones y Marcas, e1 ti­

tu1ar de una marca debe de demostrar el uso efectivo 

de la misma dentro de los tres aííos siguientes a su 

registro y as! mismo que le marca debe usarse tal y 

como fuá registrada, ya que su uso ec...forma distin­

ta taer:Ca como consecuencia la extinci6n del regis­

tro, previa declaratoria relativa, también lo es que, 

conforme al artículo 5, párrafo c-2 de1 Convenio de 

l'Bris para la ;rrotecci6n de la Propiedad Industria1 

que invocan los quejosos, se permite el empleo de una 

marca bajo una forma que difiere por elementos siem­

pre y cuando éstos no alteren el carácter distintivo 

de la marca en la forma en que fuá registrada, por­

que a1ternar significa cambiar la esencia o forma de 

una cosa. 

·Amparo en revisi6n 934/85. Bjorn B. Vadil1o y Suiith 

i:nternational, IHo. 18 de Pebrero de 1988. Unanimi'.'"" 

dad de votos. Ponente: José Jlende.z Ca1deron, secret!_ 

rio: Hl~tor :remando Pi!tera Sánchez. 
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d. Improcedencia e la prórroga del plazo legal pare 

contestar le demanda. 

Kl. Director General de Invenciones, Marces y Desarr,S!_ 

llo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y ].l'ome~ 

to Industrial, carece de facultades legales para co~ 

ceder pr6rroga para la contestación de una demanda 

de declaración administrativa de nulidad de registro 

de marca, pues aún cuando la prórroga baya sido otoE_ 

ge.di con base en un acuerdo administrativo, este Q~ 

cuerdo no puede establecer situaciones contrarias a 

la ley; sino que ea al t~rmino improrrogable para 

contestación de demanda establecido en el artículo 

194 de la Ley de Invenciones y Marcas a la que debe 

sujetarse el :funcionario citado. 

Ampa...,, en revisión 1685/87. Marcos Salom~ Jafif y 

coagraviadoa. 3 de Mayo de 1988. Unanimidad de vo­

tos, Ponente: Julio lhunberto Hernández Ponseca. 

Secretario: Iargerito Medina Villatoria. 

e. semejanza de las marces en grado de con:f'uaión. 

P<lra establecer.le semejanza en grado de con:f'Usión 

existente entre dos marcas, no r~sulte indispell:8able 

nuevos probatorios diversos a los existentes en.el 

expediente marcario, habida cuenta que dicha seme­

janza debe surgir de la comparación directa entre 

laa· marcea industriales. 
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Amparo en revioi6n 131/88. Recubrimientos Texturiza­

dos, S.A. 19 de Pebrero de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: J.S. Bduardo AguilBr Cota. Secretario: JIBxi 

milisno Toral P~rez. 

7) TESIS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADl!I­

NISTRATIVA QUE SBNTO JURISPRUDENCIA EN MATERIA DB MARCAS 

SB!tBJANTES. 

Como lo spreci6 correctamente el Juez del Conocimie!!: 

to, si bien ls autoridad razon6 ampliamente el porqu& 

de le negativa el registro como marca de la denomina­

ción "NXNE-MIO" propuesta por la quejosa, sin embar-

go, no tom6 en cuenta en estos razonamientos las ma!!,i~~dt 

feetaci.ones con las que la quejosa trató de desvir -

tuar las objeciones opuestas, pues nada dijo acerca 

de si la segunda palabra que constituye la frase prg_ 

puesta. como marca por la quejosa "NENE-MIO", permite 

que tal frase considerada en su totalidad se distin-

ga como lo propuso la quejosa; gr.tfica, fon6tica, y 

estnicturalmente con la anterioridad constituida.por 

la pulabrs "NE-NE", sin·que se trate que el quejoso 

haya pretendido, como se dioe en los agravios, que 

para negar el registro de ma merca le autoridad deba 

seffirae s las ase~poiones literales. que use el psrti 

culnr, sino que dicha autoridad.debe abarcar en su 

s.ru!lisis tanto las semejanzas advertidas.por e:Llal 
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como las diferencias hechas valer por el interesado. 

Amparo en revisión 1907/84. Victor Saad Sabban. 29 

de Mayo de 1986. Mayoria de votoe. Ponente: Angel 

Suerez Torres. Secretario: Antonio Meza Alarcón. 

Diferimos del criterio del Tribunal Colegiado de Cir­

cuito en Materia Administrntive, ya que si bien es cierto, 

que la quejosa solicita a la autoridad responsable el aná­
lisis en forma integral a la palabra "l!ENE-LIIO", y dicha "u 

toridad.sólo se concreta a motivar y :f'undar su resolución 

con el análisis de le primera pal~bra, también cierto es, 

que la autoridad razona acertadamente para negar c1 rceistro 

de dicha marca, ya que en la interpretación extensiva a la 

Ley de Invenciones y Marcas, propuesta por la quejosa, se 

desprende que hay conf'ttsión·en les marcas (NE-NR y NENE-MIO) 

so da. 

Lo que no razona a eu vez el máximo tribunal, es que 

la Ley de Invenciones y ll[arcas no distingue grado de confu­

sión, sino toma a esta de manera integral, seffalando,que p~ 

ra que se de la con:f'usión debe existir forzosamente la sim~ 

litud. Se esta de acuerdo que la autoridad responsable de -

bió f'undar y motivar su resolución en el análisis integral 

de la palabra "NBNB- MIO"; pero también la verdad jurídica 

ee que el eepíri tu de la ley mercaría es evitar ia simili 

tud .de una marca con otra, sin importar el grado de oon:f'u 

eión• 118X1me si el artículo que se pretende registrar ea de 
ia aie- Hpeoia1idad,;•segibi dicha ley. 
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1) La re.zón 1'Undrunenta1 para proteger una marca y evitar 

su uso no autorizado. 

2) La estimación del valor pecuniario de las marcas y el 

dallo producido por los usuarios no autori.,adoe~ 

3) re. protección :f.'utura a las marcas y su uso no autoriza­

do por la Ley de Invenciones y llarcae. 



4) la proteoo1Ón :t:utura internacional de lea marcee T la 

prevenoi6n de loe ilícitos de ueo. 

5) Ia Ciencia Jurídica en la vanguardia a la protección 

marcaria. 
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Nos encontramos en la posición m~s· dificil del prese!!. 

te trabajo de investigación, le de tratar de fonnular una 

opinión que pueda servir como indicador en el uso no autor,t 

zado de una meroa, Decimos que es difícil, 1>0rque oonside~ 

moa que la vida de un país, se ve :tuerteaente influenciada 

además del derecho, por la ciencia política, la economía, 

la relig:l.6n, las finanzas, ato, 

Por lo que para evitar caer en ambiguedades, basand.2_ 

nos en estudios y opiniones de tratadistas en la materia, 

se trata~ de dar un modesto punto de vista al respecto, e~ 

tsndo concientes, de la evoluci6n acelerada y constante de 

la sociedad contenpo~nea, 

1) LA RAZON l'UNDAMSNTAL PARA PROTEGER UJrA MARCA Y EVITAR SU 

USO NO AUTORIZADO. 

"Toda marca suficientemente conocida e y no solamen­

te notoria) puede sufrir las 11sniobrsa. de competidores po­

oo esorupulosos. Por ello, ee.abeolutaaente necesario que 

el titular de UDB. maroa se defienda enlrgioaaente contra los 

usurpadores o imitadores. 

"Bn e:recto, no s6lo por este llellluL1as ventas de un 

producto pueden disminuir sino que, además, la maros corre 

eJ. riesgo de envilecerse y debilitarse:' (1). 

Como puede observarse se consideran iaprescindible 

tener un oontrol jur!dioo de la marca. 
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En este sentido, opina ei tretndistn Yves Saint-Ga.1, 

se pronunciarán en contra de 1os usuarios no autorizados ~ 

jo· 1oe siguientes supuestos: 

I. En materia de usurpación y de imitnci6n, debe ate~ 

derae más e 1ns semejanzas de conjunto que a las di­

ferencias de deta1le¡ 

II. La imitaci6n debe ser apreciada poni~ndose en el 

lugar de un comprador de cultura y de atenci6n medias. 

Como puede desprenderse de les conclusiones de tan 

prestigiado tratadista, e1 uso no autorizado de una marce, 

debe ser protegido y sanoionado en e1 derecho de ende uno 

de 1os pa!see. 

Como observamos en el cap!tu1o anterior, las mercas 

extranjeras tienen una gran influen~in en la regulaci6n de 

1a instituci6n jurídica de la meren de M~xico y 1os dem~s 

pa!ses de1 mundo. 

"Kl prestigj.o adquirido de una marca extranjera per­

teneoe a1 propietario, no a1 usuario de 1a. marca; ouando e!_ 

pira 1a licencia de1 usuario, &ate debe. renovaria, pagando, 

o adquirir un.a nu.eva marca" (2). 

Lo que se traant de resa1tar, inoiuao hacia el :ru -
tura, es que el uauarS.c autorizado, y e1 no autorizado, ºº!l 
tinuará obteniendo provechos eoon6micos por 1a venta de P%"2, 

duetos o serv1.cios de un reconocido prestigio. 
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2) LA 1!3TI!i!ACION DEL VALOR PECUNIArtIO DE LAS MARCAS Y EL 

nARO PRODUCIDO l'OR LOS USUARIOS NO AUTORIZADOS. 

"No es fácil estimar el valor de las marcas, pero se 

puede decir que, en productos como cosm6ticos y ropas, en 

los que hay poco o ningÚn aporte tecnol6gioo, los convenios 

de licencie. que incluyen tecnología y uso de marces superan 

a veces el 10~. ~ los productos durables con un cierto a -

porte tecnol6gico, el valor puede ser más parecido al 4-6~, 

y en los industriales suele oscilar entre el 3 y el l(}.C, P.!!. 

ro dependiendo del valor del aporte tocnol6gico. JU valor 

de la marca exclusivamente puede por consig_tiente, osoilar 

el rededor del 10~ en artículos "suntuarios" del 2 al 4:' en 

durables y 1-2~ en bienes de cnpitel, siendo muy bajo o nu­

lo en materias prilllas" (3). 

As! mismo recomienda Guido Di Talle. que las leyes f'!!. 
turas deben contener las restricciones al uso de la marca, 

es! como ser acompaBedas por una política con respecto a la 

identi:fioeci6n del nombre de '.las fime.s, e.1. punto que el sólo 

uso como razon social. del nombre de una firme internacional 

debe aplicarse tratamiento de merca extranjera a todos 1.os 

productos, eean cual. flaeren 1.as marcas usadas. 

Be clara la intenoi6n del. tratadista en cuestión, ya 

que pretende hacer una regt.tlaci6n jurídica uniforme e loa 

productos extranjeros, en el. origen de su nombre, con los 

productos naoione.les, para entar el fácil.. uao. il.egitimo de 
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1.ae marcas m~s vul.nerables, estas son las de importación, o 

las llamadas extranjeras. 

3) LA PROTBCCION P!J1'1l!tA A LAS MARCAS Y SU USO NO AUTORIZADO 

POR LA Ll!Y DE IHVl!NCIOtraS Y !.!ARCAS. 

Pensamos que día a día por la evolución del coaarcio 

mismo la ley en su aspecto sustantivo ha ven~do siendo mis 

eficaz, convirtiendose .en el medio jurídico para hacer va­

ler el derecho de ser titular de una marca. 

Bn lo que pensamos debe aodificarae para una m&yor 

eficacia en la represi6n a los violadores de dicha ley, es 

en su aspecto adjetivo ya que existen :tuertes contradiccio­

nes entre la materia referida con la constitucional, penal 

y procesal penal. Así mismo, pensamos en le necesidad de 

dotar a la autoridad administrativa correspondiente, de los 

medios t.Scnicos materiales y hUlllllnos .con conocimiento de la 

ley en mención, para lll:icerla eficaz, Y. cumpla caball!lente 

con el espíritu de la misma. 

4) LA PROTBCCIOK PUTUl!A INTBllNACIONAL DE LAS MARCAS Y LA 

PJIBVKNCION DI :WS ILICITOS DB USO. 

Tendril que seguir la tendencia de una mayor coordi.Il!; 

ci6D e interoaabio de inforaaci6n entre todos 1os países 

·que conforman la Comunidad Internacional. 
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Los ee:tuerzos emprendidos anterio:t'lllente en la crea 

ci6n de estos orgenismos internacionales he.n sido buenos, 

tal es el caso por ejemplo de la f'U.ndación en K&xico en el 

aao de 1964 de la Asociaci6n Interamericena pare l.a protec­

oi6n de la Propiedad Industrial ( ASIPI), que entre sus ob­

jetivos imnediatos "se propuso divulgar entre los gobiernos, 

le industrie, el comercio y el público en general, la impo_;: 

tancia de la propiedad industrial pera el rápido desenvolV!,. 

miento de les economías nacionales" (4). 

Btl este sentido las opiniones de los tratadistas Se!_ 

ra Vázquez y C6sar sepdlveds es que el intercambio de int'o_;: 

·meoi6n y las relaciones cordiales es lo que rortelece, en 

un primer pleno el derecho internacional, y en segundo el 

derecho nacional de cede I!etedo. 

Por lo que partiendo de la idea anterior mientras 

existen organismos internacionales especializados en prote­

ger al derecho msrce:ri.o se tendrá 1e efioaois jlU'Ídice re­

querida por los titulares de lee marcas de productos y se.;: 

vicios. 

5) LA CIENCIA J1111IDICA BN LA VANGUAHDIA A LA PROTBCCIOH KA,!! 

OAllIA. 

Insistimos en que el dnico medio pare lograr que le 

marca de productos o servcios sea protagj.da, y por ende los 

1;1tulares a la ais- e~eroiten l.oa derechos que l.es coUi!. 
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re la ley así como las obligaciones que lea impone la misma, 

tendrán que tener como marco único y exclusivo al Derecho. 

Pensamos que mientras exista el Estado, como organiz~ 

ción aociel y política adoptado por la mayoria de los países 

que conforman la Comunidad Internacional, seguirá siendo el 

derecho el instrumento por el cual se legitime las relacio -

nea entre loe hombrea que conformen a dicho Estado. 



e r r A s 

B I B L I O G R A P I C A S 

CAPITULO 

OCTAVO 



-272-

a I TAS BIBLIOGRAFICIAS 

AL 

CAPITULO O C: T A V O 

(l) Saint-Gal, Yvés, "Pol.Ítica general de una empresa para 

la protección y derensa de sus marcea en el extranjero, 

Revista Kexiéana de la Propiedad Industrial y Artíati~ 

ca, número 15 y 16, enero-diciembre de 1970, México, 

p¡(g. 86. 

(2) Alvarez Soberanie, Jaime, Inconvenientes del régimen 
le¡¡al de lae -reas en el Tratado de París pnra loe 

países en desarrollo y sugerencias para.rerormsrlo, 

Revista del Derecho Oomsrcial y de las Obligaciones, 

ailo 111 ndmero 63, junio del978, Buenos·Aires, poig. 

407. 

(3) D:I. Tal.la, Ou.:l4o, La manipulación de la demanc!a1 el 

problema de las aarcas, aeViata· de la Inte~ción, 
m!aero 11, nori-bre c!e 1972, l!Uenoa Aires, p¡(g. 154. 

(4) ·.Rangel Medina, David, Bvoluci6n reciente y tendencias 

tlltu.rsa de J.aa .. roas en J'Atinoam,rica, Ilolet:!n.•exi­
oano de Derecho Oomparedc, afio x:, números 28 y 29, 

enero-agosto 1977, U.N.A.M., México, pág, 70. 



C" O N C L U S I O N B S 



e o N e L u s I o N B s 

Una vez concluido la presente tesis, hemos llagado 

a las sigiiientes conclusiones. 

1) Entre los derechos esenciales del hombre encontramos 

el de la Propiedad, mismo que ha sido -tutelado por el dere­

cho. Pero la Propiedad no sólo abarca al mundo de lo tangi­

ble, sino también a la actividad intelectivn del hombre. 

2) 8lcis.te otra clase de bienes, que por su intangibili­

dad se encuentran tutelados por el derecho, los llamados 

dereeru:m' inmateriales, a éstos Últimos pertenece la insti­

tución de las marcas. 

3)Al surgir le acepción del Derecho Industrial, por 

le evolución del.comercio como actividad :f'undamental en la 

vida humana, so le atribuyen ae! una serie de institucio­

nes jurídicas propias, entre ellas el derecho maroari.o, la 

cual tiene una plena autonomía. 

4)U. definición que nos parece como la más clara y 

sencilla de le marca es le proporcionada por Jaime Alvarez 

Soberanie, en la que se dice que marca es todo signo distin­

tivo que as utiliza para distinguir un producto o servicio 

de otros. 

!i)Bl uso no autorizado de las marcas surge propiamen­

te simultáneamente a la proteooi6n legal de la iaarca, te­

niendo entre sus principales caueas a la competenoia y a 
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la competencia desleal o ilícita, esto es el aprovecbamil'fn­

to de manera ilegal para explotar el beneficio de una mar-

ca. 

6)Como consecuencia de lo anterior el derecho como rec­

tor de la vida del Estado, a través de la potestad de la so­

beranía, reprime este uso no autorizado, también llamado 

ultimamente en un lenguaje vulgar y llano como "piratería". 

7JEn la época precortasiana, los pueblos del Valle de 

Anahuac, eran quienes ejercían más fuertemente la actividad 

comercial, por lo que se da en ellos las primaras y primiti­

vas manifestaciones de marcas; pero no para designar una de­

terminada mercancía, sino para distinguir un determinado 

artículo agrícola o animal. 

8)Ea en la época colonial, cuando surgen los gremios, 

que se da un sentido más parecido al aotual de las marcas, 

f'undamentalmente en los talleres de oro y plata. 

~J Otra vez es el comercio, quien sea faotor esencial 

en el surgimiento del derecho marcarlo, ya que en los orde­

namientos jurídicos mercantiles se le protege, aunque en 

forma vaga e i.mpresisa. 

10) Ea el Código de Comercio de 1884, quien va a dar los 

primeros ordanamiento11 para que se reprima al uso no auto­

rizado de las marcas. 

fl)Ul evolución del comercio, como la prinoipal activi-
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dad del hombre, y por ende la necesidad de distinguir a las 

mercancías, trajó en Uéxico el primer cuerpo colegiado de 

leyea en materia de marcas, la Ley de 1'!arcas de PIÍbrica de 

1889, misma que originó y motivo las subsecuentes de 1903, 

1928, 1942 y la actual.mente vigente de 1976. 

12)Ea importante resaltar que en estas leyes de mercas, 

ya se perseguís al uso no autorizado como un acto o hecho 

ilícito que iba en contra del derecho de propiedad indus­

trial. 

I]) En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, vigente 

actualmente, se contempla al uso ilega1 de una merca como 

una infrncción y como un delito. 

14) La marca tiene como :funoionea principales la de o­

rigen, la electiva de la clientela, protección, económica 

o publicitaria, aaí como la distintiva. 

1S)Los caracteres de la mares son, el de requisito, 

el aspecto distintivo de la maros, eapecialidsd, novedad, 

licitud y veracidad. 

/{.lu,s titulares del derecho de marca, son todaa las 

personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

que reúnan loa requisitos sefislados por la Ley de Invencio­

nes y Marcas, así te.mbién como el Reglamento a la misma. 

l])Ias cauaaa que motivan :t:undamental.mente el uso ile­

gal de ls ms.roa de un producto o servicio son: de carácter 
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psicolÓF,icns, económicas y jurídicas. 

181 En las primeras, se pretende que tal ilícito se de­

sarrolle por la con:fusión en el público por el ilegal u­

suario, o también por las determinaciones impuestas por 

pertenecer a un cierto y definido grupo de hÓmbres, que 

lo diferencían de los demás, que lo obliga a consumir una 

detreminada clase de productos o servicios. 

¡e¡} Las segundas obedecen princi:Jalroente a dos cuestio­

nes: el momento actual de la economía, y la explotación de 

actividades tradicionales dentro del rubro comercial, y 

por ende, la falta imaginativa. para crear :fuentes de traba­

jo en más rubros del comercio, 

:1J>)y por último las jurídicas, mientras existan contra­

dicciones y lagunas en lns leyes, ee permitirá tácitamente 

el ejercicio impune de tales actividades. 

21) Para que una marca sea legal, debe registrarse en­

te la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y sólo 

podrá usarse en ln forma autorizada, comprobando además ou 

uso efectivo. 

2.l)Es de esta forma y aplicando la interpretación en 

sentido contrario que se eatsbleoe que se considerará como 

usuario no autorizado a aquel que no cumple con los requi­

sitos señalados por la Ley de Invenciones y Marcas, con­

sidsre.ndosele como inf'ractor a la misma. 
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13) Ja ley c:>ntempla además, que es un usuario no autori­

zado todo aquel que no sea lioenciatario ante la misma, de 

una marca. extranjera. 

).4)3e entendora que unR mnrca est~ siendo utilizada ile­

gal.mente cuando no especifique el lugar exacto do elabora­

ción o de prestP-ción del servicio, lleven consigo una eti­

queta emblema etc. autorizado, o que lo contenga. en el eeta­

blecimiento donde se prest• el servicio, así co~o el de uti­

liz&r en el producto o servicio indicaciones en cestellnno 

y no en idioma distinto. 

:JS)Por otro lado se considerará usuario no autorizado 

a quien no este debidamente ejercitado legalmente por la 

Secretaría de Comercio y Fomento InduEtrial, siendo los 

casos de dueño de la marca, licenciatarios o apoderado. 

~)Jas penas por sanciones impuestas por la Secretaría 

en mención, pueden ser pecuniarias o privativas de la liber­

tad, según se encuadre le conducta del infractor. 

~} En el aspecto administrativo para regular a las mar­

cas y sancionar a los usuarios no autorizados ea la Secre­

taría de Comeroio y Fomento Indus.trinl. 

;7,J.)Dioba dependencia tiene la facultad exclusivo para 

la tramitaoi.Sn de registro de una marca, el oual se hará 

a travéé de un registro, siguiendo loa manuales que la mis~ 

ma edita. LB solicitud debo contener: los datos personales 
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del que pretende registrar la marca, indicar el rubro del 

.Reglamento bajo el cual se pretende registrarla, así oomo 

ser aprobado un examen de novedad. 

;l'l) Una vez conseguido su registro, la sustancia al mis­

mo es: e1 derecho de uso, transmisión de la marca, así tam­

bién como el derecho exclusivo de uso. 

JO)Por lo que respecta a la pretensión del titular de 

una. marca para que haga saber a la autoridad, sobre su co­

nocimiento de un usuario no autorizado, se deberán seguir 

las formalidades del procedimiento administrativo para ob­

tener la declnrnción de la misma. 

3/)Cuando ae trata en casos da flagrancia del delito, 

realizada por la Procuraduría General de la RepÚblica, se 

tendrá que dar primeramente la declaración de la infracción 

por parte de la Secretaría de Comercio y .Fomento Industrial, 

para ejercitar la acción penal correspondiente. 

J,i)UL interpretación a la Ley de Invenoiones y lle.reas 

por la suprema Corte de ln nación, ha sido claramente en 

el sentido de proteger a las marcas de productos o de ser­

vicios, cuando se trata de marcas de las llamadna notoria­

mente conocidas o las ya registradae • 

.aJ)Basta el momento no tenemos conocimiento de la in­

terpretaoión del máximo tribunal en asuntos de usuarios :no 

autorizados privados de su libertad. 
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.ji() Actual.l!lente, quien conoce de loa asuntos de marcas, 

ee primeramente el Juez de Distrito, cuando se interpone 

el Amparo Indirecto, y posteriormente los Tribunales Cole­

giados de Circuito cue_ndo se interpone el recurso de revi­

sión. La resolución por estos Ú1timoa no tienen recurso 

alguno, por lo que es definitiva. 

;JS) Pensamos que la Corte, debe establecer más claramen­

te las interpretaciones, en cuanto, a los términos adminis­

trativos y los penales, ya que el infractor, puede encon­

trar un medio efectivo para eludir la acción administrati­

va y judicial. 

:Ji,) For Último, el Derecho tendré que seguir a la van­

guardia en la protección de las marcas, ya que mientras 

e~iste la organización de los individuos en el S•tado, no 

existe alguna otra posibilidad de hacerlo • 

.::J~)Asimismo, se deben fortalecer las normas jurídicas 

internas atendiendo a su eficacia¡ pero ea muy importante, 

al menos en el derecho marcario, tener vínculos jurídicos 

con los dem~s países, ya que las marcas no distinguen :fron­

tera alguna. 
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