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INTRODUCCION 

"El Deredlo debe estu'!iar y 
bUllCar sin cesar el verdadero 
camino, y cuando lo ha 
erxxintrado, derribar todos 
los obstáculos que se c.p:n!n 
y le impiden avanzar". 
(R. \bn Iheriri;¡, la I.udla por 
el Dered!o, la. edici6n 
facsimilar, ElUtorial PorrÚa, 
S. A., México, 1982. ) 

la marca, caoo signo distintivo lle loo artículos que 

pr<Xhlce o de los eervicioe que presta una aipresa, desempeila m 

illportante papel dentro de la economía de un piiÍs, por lo cual, 

nuestros legisladores, conscientes de las necesidades de adecuar a 

103islacién marcaria a los cambiqs que reclama nuestro país, han 

introducido algunaa reformas y adicimes a la Ley de Invencimes 1' 

Harcas de 1976, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 

la li\!deraci6n el dÍa 16 de enero de 1987. EBtoe camios en la 

legislacién de propiedad irrlustrial, BCl'I el resultado del ¡roceso 

evolutivo, <le las relaciaies econémicas y eociales a loe que la 

legislaci6n trata de adecuarse. Un claro reflejo de esta evoluci6n 

se a¡recia en las reformas relativas a vincul...,i6n de marcas, marcas 

ootorias y mayor severidad de las sancimes, etc. 

la expedición de didwl reformas y adicimes a la ley 

di6 origen al nuevo !egl.amento de la ley de Invencimes y Harcas, 

plillicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 30 de ~to de 

1988, que entr6 en vigor el 30 de eeptiellhre del mism afio. J\mbos 

documentoa legislativca, en lo que se refiere a las marcas, 

omstituyen el objeto de estudio de este t.ratajo, el cual se inici'a 



ccn las inrovacicnes en el procedimiento de registros nnrcarlos; 

caitinúa ron los cambios relativos a la pérdida de los derechos que 

caifiere el r<qistro y C<neluye ccn las reformas en mteria lle 

sanciones administrativas y delitos. 



CAPITUID I 

MNOI 

Eh este primer capítulo, se tratarán los cambios nás 

sobresalientes en relación ccn los di versos tipos de marcas que 

cxnteq>la nuestra legislación, sin dejar de comentar antes los 

carac:teres esenciales de la marca .. 

Se han tanado caro ¡:.unto de partida dos de las 

definiciaies que reflejan en una forma oanpleta la esencia de la 

marca, a saber, la de I\:luillet señala: "Se ¡>Jede decir con verdad 

que la marca es un medio material de garantizar el origen o 

ai.lpleiaente la procedencia de la mercancía a los terceros que la 

cnnpran en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se 

encuentre". (1) 

A su vez, den césar Se¡Úlveda caisidera que "La 

marca ea un sigoo pill"a distinguir. Se enplea para sel'ialar y 

caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien 

servicios, diferenciándolos de loe de otros. Tiene ¡x:>r objeto la 

marca proteger las mercaderías y loe servicios pooiéndoloe al abrigo 

de la cxmp!tencia desleal mediante la identificacién". (2) 

De estas definiciaies, obeeI"VallJ:JB caro 
característica cxrnún la función diferenciadora que permite al 

canerciante distinguir SUB productos, esta función está íntimamente 

ligada cxn la actitud de selección del ccrnprador de los productos, 

ya que ¡:ara el ronsumidor, la marca ea un ainónilID de calidad, 

otorganao seguridad al cnnprador, ctmlpliendo de esta forma, vía el 

(1) E. Pouillet, Traite Des Marques De Fabrique Et De La Coocurrence 
De IDyale, 6a. El'!., Paria, 1912, p. 13, citado por Iavid Ran:¡el 
Medina en Tratado de ll:!recho Marcario, México, 1960, p. 154. 

(2) a;aar SepÚlveda, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2a. 
El'!. , Méxiw, El'!. R:>rrúa, s. A. , 1981, p. 113 
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interés privado con su funcién diferenciadora. S::>bre este interés, 

Ramella axisidera "Bajo el régl.Joon corporatillO los productos debían 

marcarse más que por el interés privado, es decir en vista de la 

CCJit'<'tencia de los dems, ¡:ara ¡xxler ostentar un certificado de la 

autoridad pÚblica que acreditase que loo productos habían sido 

fabricados CCJ1 c:bservancia de loo reglairentos o estatutos de la 

corporaci6n ofrecierrlo plena seguridad al can¡rador." (3) 

Esa seguridad de la que habla Ramella, la 

ena:mtramos dentro de una de las características esenciales de la 

marca, esto es en la 11veracidad del signo", esto significa que 11ai 

la matea es err;¡afklsa, no s6lo queda fuera de la protecci6n legal, 

sino que su oo es reprimido por la ley por cuanto que el empleo lle 

un signo ergaí)ador ccnstituye un acto de ~tencia desleal." (4) 

l. Caracteres eeen::iales de la marca. 

Para· CXJ11prender, interpretar y aplicar la 

reglamentaci6n jurídica de la marca, es inpreecirrlible que se 

ccn::>ZCan sus caracteres esenciales, que son breve.memte canentados en 

a ccntinuación: 

a) Veracidad del sigrx>. Ia marca no debe ser 

en;¡añosa, es decir irrlucir al CCIUllDllidor de los productos o la 

pereooa que hace uso de los servicios a error sobre el origen y 

calidad de éstos. 

Este principio lo ccntemplaba la fracción XI del 

artículo 105 de la lEj de Piq>iedad Irrluetrial que expreerunente 

disponía: 

(3) Jc;>aquin lbdr~z y P<ldríguez, Derecb:> Mercantil, lf-a. EH., Mé­
xico, El:l. Il:lrrua, s. A., T. I, añO 1982, p. 113. 

(4) Divid Ran;¡el Medina, Tratado de Deredlo Mlrcario, México, 1960. 
p. 197. 



- 3 -

ºArt. 105 .- N:l se admitirán a 
registro caro marca: 
IX.- Las palabras de lenguas 
vi vas extranjeras, cuarx'lo se 
pidan para aplicarse a artículos 
que el solicitante "abrigue 
solamente en ~xico, o en 
cualquier otro país de habla 
espaft:>la. " 

El articulo 105 de la Ley de la Prcpiooad 

Industrial, abrogada por la Ley de Invenciores y Moircas de 1976, (5) 

encxintró su oorrelativo en el artículo 91 fracción XIII, que 

establecía. 

"Art. 91.- NJ ron registr!'hles 
cano na.rea: 
XIII. - Las palabras siq>les o 
canpuestas de lenguas vi vas 
extranjeras o las caistruidas 
artificiosamente de mcxlo que por 
su grafiSllO o fooética parezcan 
voces extranjeras, cuamo la 
marca se solicite para aplicarse 
a artículos o servicios que el 
oolici tante produzca o preste 
exclusivamente en el país o en 
cualquier otro país de habla 
espaft:>la" . 

Cbn las reformas y adiciaiee a la Ley de Invenciooes 

y Mlrcas, la dieposicifu cootemplada en la fracción XII del artículo 

91, transcrito, fue derogada. (6) 

Sin embargo, esto no significrt que ya no se 

considere dentro de la ley vigente el requisito de veracidad del 

signar puesto que la nueva fracción XVI del articulo 91 ligada con 

la actual. fracción XX del mismo artículo, incluyen ese requisito 

(5) 1ev de PrcpiOOad Industrial, Plblicada en el Diario Oficial de la 
Fe11eraci6ri el 31 de enero de 1942. 

( 6) Ley de ~gvenciones Y Marcas, publicada en el Diario Oficial d~ la 
Fei'lerac1cn el 10 de febrero de 1976. 
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esencial al establecer que oo pueden c:cnetituir ura mrca aquellos 

signos, denaninaciones o figuras que p.iedan en:iafiar a los 

ca1$umidores o irrlucirlos a error y que se enterderá cano 

den:minaciái engañosa aquella que CXX>Stituya una falsa 

irrlicación scbre la naturaleza, origen, cualidades o ccnp:'1entes ñe 

los productos o servicios que traten de protegerse con la marca. 

Por cxinsiguiente, oo bastará que la denaninación 

esté en otro idiana, ya que si ésta c:cnetituye la traducciái de tma 

palabra en:.¡añosa cooforme lo establece la ir ao::ión XVI del artículo 

91, el registro no se ocnceaerá por disposiciái de la fraccioo XX 

del miSllD oruenamiento que establece: 

"Art. 91.- N:J son registrables 
ccmv marca: 
XX.- La traduociái a otros 
idianas de palabras oo 
registrables". (7) 

b¡ Distintividad. Cbnforme al Diccionario de la 

leal h:ademia F.apall:lla, "distintivo", es el adjetivo que deoota 

aquello que "tiene la facultad de distinguir, dícese de la cualidad 

que distif13Ue o caracteriza esenciai->te una coea, insignia, señal, 

marca."(8) 

En esta materia, el carácter distintivo de la marca 

significa que la misma debe especializar, irrlividualizar y 

sin;¡ularizar el producto o loe servicios que se traten de proteger. 

Para que la marca ?J0da distifl3Uiree claramente de las demás, debe 

ser peculiar. 

lJ:ls Tribunales Colegiados en !hteria Jldministrativa 

del Primer Circu~ to consideran que ".. • la marca ha de ser peculiar 

(7) Decreto de fecha 29 de diciembre de 1986, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaciái el 16 de enero de 1987. 

(B) Peal /\cademia Española, Diccionario de la ~ Fspal'í?la, vigé­
sima El:l., t-Bdrid, Espai!a, T. I, 1984, p. 5 



- 5 -

para poder distirr;¡uirse claramente entre 1.as denás narcas que fluyen 

en el ccmercio o están registradas, y la proteccién de la Ley ha de 

ser plena para que su ¡:xxler de atraccién ~· su capacidad distintiva 

no sufra IJIE!n3Ual esto justifica la existencia de la exigencia de que 

las ua.rcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suer.te C]Ue 

el público CXXlSumidor no s6J.o no confurrla una con otra, sino que ni 

siquiera exista la p::ieibilidad ~e que las confurrla". (9) 

c) lbvedad. "Significa que el signo escogido, para 

ser idóneo, oo debe ser ya canúnmente cooocido caro signo distintivo 

de en¡resa canpetidora" ( 10) 

Este carácter esencial se encuentra regulado en la 

actual l2y en el artículo 91 fracci6n XXI, que preve la negativa de 

registro de una narca que sea idéntica a otra, anteriormente 

registrada y vigente parü am¡m:ar .los mismos productos o servicios, 

aún cuamo sea solicitada por el titular de la registrada o coo el 

consentimiento expreso -de éste, o bien cuan:lo la marca cuyo registro 

se solicita sea semejante a otro registrado con anterioridad. 

Ia oovedad de la marca se encuentra ligaña con la 

característica de originalidad de la que habla el licenciado césar 

SepÚlveda, pues si bien "entre más original sea una marca entre más 

teRja de creación, m.i.yor protección encentrará por si misma 11
, (11) 

esto significa que la marca será novedosa y por tanto cumplira con 

el requisito de novedad. 

d) Licitud. El artículo 91 de la nueva Ley cootiene 

( 9) Amparo en Revisión 1829/81 - Hardy Spicer Limited - 15 de marzo 

~:1~90~~I~~M~~t~e~~J.n~~id GÓrgora Pi¡n"!l 

(10) L'evid Rlngel 1-Edina, ~. cp. cit. p. 193 

(11) <'.ésar Sepúlveda, op. cit. p. 115. 
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un catálogo de mar,:,,,s no registrables, incluyendo además aquellas 

denaninaciones o signos que otras disposicicnes legales no 

ccnsideren adecuadas para usos c:anerciales o par razones de interes 

pwlico (artículo 91 fracci6n XVII). 

La lici too de la palabra, figura o signo que se 

~e oano marca, obedece al principio general según el cual el 

derech> al uoo ha de ser o:snpatible cal el derecho ae los rlemás, 

así caro la inp:>sible coexistencia de dos derech:>• sobre el mismo 

objeto en virtoo de títulos que se excluyan mutuanente. (12) 

e) Especialidad. Esta característica permite que la 

aarca sea identificable, logrando llevar a cabo su funci6n 

diferenciadora. Estriba en el alcance de la marca para ampM"ar los 

artículos para los cuales fue registrada, puesto que una marca no 

'p.lede amparar todos los productos que establece la clasificacioo de 

productos menciaiada en el articulo 79 del Jeglarento de la T.ey de 

Invencicnes y fotlrcas (misma que a partir de octubre de 1989, será la 

Clasificacién de Productos y Servicios aprobada por la Clrganizaci6n 

1'llrl:iial de la Prq>iedad Intelectual, p.lblicada en la Gaceta de 

Inveroicnes y fotlrcas, puesta en circulación el día 20 de octubre de 

1908, según lo establece el artículo 2-8 de didla Gaceta). (13) 

Una marca atraerá al público cxirurumidor µira 

identificar los productos que la misma ampare, difererx:iámolos de 

otros de su misma especie, cuando ésta sea lo suficientemente 

distintiva, a través de la característica de especialidad. 

(12) 

(13) 

l'<;¡Ustín ~lla, Tratado de la Propiedad Industrial, Traducción 
de la J.evista General de la Leg1slacion y Jurisprudencia. -
fot!drid, 1913, T. II, NJ. 419, p. 2, citado.por O.vid ~el ~­
dina, ~. op. cit., p. 197. 

Gaceta de Invenciones~ fotlrcas, expedida par la Secretaría de 
diiíerc10 y Etirento I ustr1al, Direcci6n General de Invencio­
nes, fotlrcas y Desarrollo TecnolÓgioo, ejeq>lar extraordinario 
XII, México, Año LIX, octubre de 1988. ' 
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2. Harca = denaninacibn o razón social, 

O::lnfonoo a la ley General de Sociedades fo\:!rcantiles, 

artículos 87 y 88, la Sociedad l\rÓnima es la que existe oojo una 

dencminaci6n, ésta se fot111ará libremente, pero será distinta a la de 

cualquier otra socie:lad. 

La sociedad en rombre rolectivo, es aquella que 

existe bajo una razón social, que se formará con el ranbre de uno o 

mis scicioe (artículos 25 y 27 de la Ley General de 

S>ciedades .. Mercantiles). 

llebe!r:>G tanar en cuenta lo anterior, ya que 

seguramente uno de los motivos que originaron esta reforma a la ley 

fue el evitar que loe solicitantes del registro marcario, 

aJ:9U1DMtardo que su dernninación ~opuesta a registro correapcndÍa a 

su denaninaci6n o razón social, por calBiguiente la Secretaría de 

O'.::mercio y Fcmento Iooustrial, tenía la obligacién de conceder el 

registro de la marca, funlament:an:lo su petición en el artículo 90 

traccién II de la ley de de Invenciooea y 1-brcas de 1976: 

"Art. 90 Pueden ccnstituir una marca: 
lI .- los nanbrea canercialea y las 
razones sociales o denaninaciones 
sociales, cuanlo no sean 
descripti voe de los productoe o 
servicios a loe que se apliquen o 
traten de aplicarse o de loe giros 
que exploten". (14) 

Este precepto era interpretado r'e tal forJ!a que si 

la denaninacién social o razái social de la cual se solici taha el 

registra cxm.:> marca, oo era descriptiva, entcnces no existía 
impedimmto para que se o:inoediera el registro solicitado. 

(14) Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976. 
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Fn el t:ecreto de lefonnas y l'diciones a la ley de 

lnvenciooes y M>rcas, el artículo 90 fracciái Il estable;:e: 

"Art. 90.- PUeclen COOBtituir una marca: 
II.- los nanbres =nerciales y las raza 
nes sociales o deraninaciooes sociales7" 
siempre que no queden o::mt¡rendidos en -
las prohibiciones previstas en el ar­
tículo siguiente". ( 15) 

Se puede apreciar clarruoonte CfJe ro bastará que la 

deraninaaiái ¡rtpiesta a registro CC11Stituya el raÑ>rc o 

den:minaci6n social. del eol.icitante, sino que adelllas, éste ro deberá 

eix:uadrarse a niri,¡una de las hip6tesis de marca no registrables que 

señala el art ÍCulo 91 de la Iey de Invenciones y Marcas, para que el 

registro de la marca se otorgue. 

Aunado a lo anterior, cai la refonna al artículo en 

caoento, resulta evidente y acertado el diferenciar que aún cuamo 

la r.ey de Invenciones y Marcas nos indica en las fracciones I y Il 

del artículo 91 aquello qué pue:le constituir una marca, otta 

diferente es el registto de didla marca, el cual. otorga a su titular 

el deredlo exclusivo al uso de la marca. El registro de la marca es 

el que la Secretaría de O::mercio y Fanento Imustrial. ccricederá 

cuando la niarca ¡rcpiesta no se encuadre en nin;una de las hipÓtesis 

de marcas no registrables establecidas en el mencicnado artículo 91. 

3. l'tircas descriptivas. 

El prci>lema de la descriptividad de las mrcas se 

encuentra íntimamente ligado al carácter distintivo de lan miSJ!l!ls y 

es en los más de loo casoe el que origina mayor número de negativas 

de registro. 

(15) Diario Oficial de la Federación de 16 ne enero de 1987. 
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conforme al artículo 90 fracción I, de la f.By iie 

Invenciooes y Morcas, en vigor, "pueden constituir una marca las 

den:minaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y 

cualquier otro D!dio susceptible de identifcar los productoo o 

servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de 

su llisma especie o clase 11
• 

Por tanto, los requisitos ¡:ara que se conce<Ja el 

registro de una marca son: 

lo. ()Je las denaninaciooes y signos sean visibles, 

resultando redll1rlante el incluir la palabra "visibles", pues no 

existen denclninaciooes o signos invisibles, y 

2o. ()Je sean suficientemente distintivos. Esto 

si~ifica que sean peculiares, ori~inales, que se diferencien de los 

danáe. 

Respecto a la distintividad, césar Sep'.ü.veda 

CX11Sidera que "tanto las denaninaciooes caro los signos visibles, 

deben ser suficientemente distintivos. l\qUÍ entraDlB dentro de 

las reglas de la distintividad, que no son suficientemente claras, 

porque lo que a¡:arece CCllD distinti vamente claro para uno ro lo es 

para el otro. Se trata, en general, de que ese sigro sea diferente 

a otros que estén registrados CCllD rercas, o a otros que sean del 

daninio público y de uso canún. Esto es, debe tener características 

que lo hagan destacarse de sigroe ¡:arecidoe o bien, de sigros que 

llÓlo describen". (16) 

El análisis al articulo anterior es ne::esario ¡ara 

ocmentar la reforma al articulo 91 en su fracciál I, que señala: , 

(16) césar Sep'.ü.veda, op. cit., p. 119. 
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"Art. 91.- N:> Sal registrables con:> 
marca: 
1.- ras denaninaciones y signes que 
no reunan los requisitos que señala 
la frac:ci6n 1 del articulo anterior." 

O::loo ya heir::ls visto, esos requisitos eon 

visibilidad y distintividad, este Últiiro, estará a cargo del 

análisis y apreciaci6n subjetiva del funciaiario que tenga a su 

cai:go el análisis de la denaninacifu cuyo registro se 90licite. 

Eh esta foma se amplía de lllllI\era iliai tada la 

facultad que til!fll! la Secretaría de o:.nercio y Fanento ln:lustrial 

para negar los registros de marcas, sobre la cauiideracián de no ser 

registrable por ro ser distintiva, característica que cam se 

ra didlo ro es suficientl!IDE!llte clara, ya que no bastará que el signo 

sea diferente a otros que estÉn registrados, ni que ro sea del 

dallinio público o de uso canún, o que lo hagan destacarse de otro, 

sino que se deja t:Otal.mente al criterio del examinador el 

oonaiderar cuando la marca sea distintiva. 

Esta reforma viene a aqiliar de tal manera el 

catálogo de marcas no registrables, no sólo incluyendo un aupuesto 

deteminado mas, 'sino un supuesto difícil de rebatir por lo 

irñetendnado de su definici6n. 

Aunada a la distintividad, la descriptividad de las 

marcas la regula la fraccié.n V del artículo 91, que sufri6 

inportantes innovaciones que serán a:rnentadas en este apartado, 

hacien:lo necesaria la transc:ripcién de la anterior fracción V y la 

de su actual redacci6n: 
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Ley de 1976. 
"Artículo 91.- N::> son registrables -
~mrca: ............•............ 
V.- Ias deraninaciooes, figuras o fra 
ses descriptivas de loe productoe o = 
servicios que traten de ¡rotegerse -­
ocn la marca incluyerrlo aquellas que­
piedan servir para designar la e~­
cie, calidad, cantidad, dcstioo, va­
lor, presentacién o é¡::oca de elabora­
ción de loe productoe o de prestaci6n 
de loa servicios. Ula denaninación -
descriptiva no se ooosiderará distin­
ti va porque oetente una ortografía -
capridloea. 11 

rey de 1987. 
"Artículo 91.- N::> son re<Jistrables -
OCIIlC) nia.rca: ..•••••••••• •••••••••••.• 
v.- Ias den:minaciooes, figuras o -
frases descriptivas de los productos 
o servicioe que traten de prote 
ccm:::> marca. Una denaninacién no se­
ocnsiderará distintiva porque oeten­
te una ortografía caprichosa, o 
ocnstruccién artificial., o sea el .= 
producto de la unién de dos o más pa 
palabras que, analizadas aisla&men=­
te, a::ntinuen siendo descriptivas en 
su conjunto. 

Quedan ir>0luidas en el supuesto ante­
rior las palabras descripti­
vas o irxlicativas de las cualidades,­
características físicas, c:mtenidos,­
uso, destim o funcié.n, c:nrpoeición -
de prq:>iedades, tipo, especie, cali-­
dad, cantidad, valor, presentación o­
época de elaboración de los productos 
o de prestaci6n de loe servicios." 

las innovaciones a esta fracción consisten en lo 

a) se señala correctamente que las denaninaciooes, 

figuras o frases descriptivas de los ¡reductos o servicios que ---
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traten de protegerse "CCllO" marca - en la redaccién anterior se 

ccritenplaba el térmioo "conº la marca darrlu a entender 

inexactamente que la marca ya existente cono tal era la que protegía 

las denaninaciones, figuras o frases descriptivas. 

La redaccién actual está acorde con la fracci6n I 

del artículo 90, ya que sólo constituyen una marca las 

denaninaciooes, figuras o frases suficienteirente distintivas. 

b) La parte final de la fraccién V del artículo 91 

se colocó enseguida de lo carentaoo en el ii:ciso anterior, pero ro 

sÓlo en eso se melificó la ley, además, se establece que una 

denaninación · descriptiva, ro se conaiderará distintiva porque 

ostente una ortografía capridlosa, o se trate de una construccién 

artificial, o """ el prcducto de la unión de dos o ms ¡:alabrns, que 

'analizadas aisladamente ett1tinuen sieroo descriptivas en su ccnjunto 

A oontinuación analizaremos estos tres casos seg{m 

los cuales la derominac!én o diseño ro puede considerarse 

distintivo, oooforme al primer párrafo de la actual fracción V del 

artículo 91 y tendremos lo siguiente: 

a) ortografía capric:b:Jsa. !;})tememos pcr ortografía 

capridlosa aquellas deraninaciones · en que se cambia la ortografía 

correcta de una palabra coo el interés de desvirtuarla. 

b) Cl:lnstrucción artificial. Seg6n el significado de 

las dos pl.labras que CCl'lfonnan esta prchibición, "cc:nstrucción 11 en 

sentido g¡:amatical significa "olllenamiento y dispooic!én a que han 

de sanetersc las palabras ya relacionadas ocn la concordancia y el 

régimen para ex~esar con ellas todo linaje",(17) y artificial es -

(17) Diccionaro lliciclopédico Ilustrado, El::liciones Fbto !lepra, s. A., 
Vanidades Continental, 3a. El:!., 1'bdrid, 1974, p. 350. 
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todo "aquello hecho ¡:or el 'tanbre, carente de naturalidad". (18) 

fbr tanto una CXX'lStnzccién artificial será W1 ordenamiento de 

palabras carente de naturalidad. 

c) [)?naninación caro productoe de dos o más sílabas 

que analizadas aisladamente continuen sierrlo descriptivas en su 

conjunto. En este caso, existe la posibilidad de que aún cuar<lo una 

den::minacién cnn¡:>Jesta de dos palabras, siemo una ñe ellas 

descriptiva y la otra no, si al unir las dos palabras que carpxlen 

la denominación, en conjunto se pierde la descripti viciad, deberá 

caicederse el registro de la marca. 

con estas modificaciones a la Ley de Invenciones y 

Mlrcas, es evidente que se paie una tarea verdaderamente ardua a los 

eii¡resarioe o caoerciantes para crear o inventar nuevas palabras que 

puedan ser reg is trables ccm:> maJ:Cl!S y se amplían las facultades de 

la Secretaría de Canercio y Fanento Industrial para negar el 

registro de las mimMs.· 

Por otra parte, se plasm en estas reformas el 

criterio sustentado ¡:or loe examinadores de marcas hasta antes de 

entrar en vigor las presentes reformas, ya que desde entcnoes se 

venían desmembnu>lo las denaninaciones propuestas a registro, para 

fundamentar que ¡:or ser descriptivo uno de los ténniroe "1" la 

integran, la marca en su conjunto pierde su carácter distintivo, o 

en otroe casos, ya se realizaba la separación de loa térmioos para 

adecuarla a las diferentes prc.hibiciones de registro de marca, 

enoontrárdose, entre las nás a:m.ines, la· correspoo:liente a la 

fracción XIII del artículo 91 (fracción que en las reformas en 

oornento fue derogada) o en la fracción XX del miBIOC> artículo 91, que 

en la actual ley correspcnle a la fracción XVI. 

(18) Diccionario Enciclopédico Ilootrado, op. cit. p. 350. 
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talo "aquello hecho fOr el lr.mbre, carente de naturalidad". (18) 

I\Jr tanto una coostruc:cién artificial será Wl ordenamiento de 

palabras carente de naturalidad. 

c) [)?naninación caro prcxluctos de dos o más sílabas 

que analizadas aisladamente oontinuen sierrlo descriptivas en su 

conjunto. En este caso, existe la posibilidad de que aún cuando una 

denaninaciái o:::Dlp.lesta de dos palabras, sierxlo una r1e ellas 

descriptiva y la otra no, si al mtlr las dos palabras que canponen 

la deroninacioo, en conjunto se pierde la descriptividad, deberá 

ccncederse el registro de la marca. 

Cl:ln estas mdificaci011eS a la ley de Invenciones y 

Mlrcas, es evidente que se p::ne lll'lél tarea verdaderamente ardua a los 

em¡resarioe o canerciantes para crear o inventar nuevas palabras que 

p.>edan ser registrables c:aro marc<¡s y se amplian las facultades de 

la secretaria de Caoercio y Fl:loonto Industrial para negar el 

registro de las mismas.• 

Por otra parte, se plasmé> en estas reformas el 

criterio sustentado fOr loe examinadores de rareas hasta antes de 

entrar en vigor las presentes refor1MS, ya que desde entooces se 

venían desmembran:lo las denaninacicnes propJestas a registro, para 

furDamentar que fOr ser descriptivo uno de los términos q.ie la 

integran, la marca en su CX11jtmto pierde su carácter distintivo, o 

en otros casos, ya se realizaba la separación de loe términos para 

adecuarla a las diferentes p:-c.hibiciooes de registro de rarea, 

ena:xltrárnoee, entre las mis ccm.mes, la correspcniiente a la 

fracciái XIII del artículo 91 ( fracciái que en las refor....s en 

cemento fue derogada) o en la fracción XX del miBIOO articulo 91, que 

en la actual ley corresporrle a la fracciái XVI, 

(18) Dicciooario EhciclopÉrlioo Ilustrado, op. cit. p. 350. 
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Di este su¡:uesto tenem::is que al amparo de la actual 

ley, marcas caro 11HIGHFLEX 11
, para an¡:arar to:la clase de ban:las, 

man:¡ueras, ellp1!quetaduras, que en un principio la ñutoridad 

administrativa negó su registro por a:insiderar que eran traduccién 

al iRJlés de palabras ro registrables, tales = "!!IG!" alto y 

"FIEX" flexible, no serán registrables, sin embargo, según el 

criterio sostenido por loo náximoe tribJnales, cuardo el registro 

conr:> marca de la denaninaciái ''llIGHFIE'C" fue negado indicando que 

"HIGHFlEX" describe al representar todoo los pormenores y 

circunstancias implícitas en los productos, con fundamento en el 

artículo 91, fraccicnes V y XVIII de la Iey de lnYenciaies y ~breas 

de 1976, el Segurño Trib.lnal O::ilegiado en 1-bteria Mministrativa del 

Primer Circuito (19) CQlfirro el criterio del ,Juez de Distrito en Pl 

sentido de qu;. "l!IGHFLEK" es una den::minaciái que debe analizarse en 

su conjunto y ro separadamente = se hace y cano tal no resulta 

ser de idiana algun:>, pues ha sido oauitruida artificiosamente, la 

cual no tiene significación concreta, ni versi6n con_¡ruente al 

idiana espallol, y además, no p.iede decirse que sea deecriptiv" 

porque "HIGHFU:X" no describe loo productos que se tratan de airpirar 

con ella, pues aún admitiendo que se refirfese a alta o excelente 

flexibilidad, no está Pspecifioando las carácterísticas inplÍCitas 

en las bardas, margueras y "'1{laC!Uetaduras y llantas no metálicas". 

o:m esta reforma se quebranta el criterio oostenido 

por los Tribmales Cl:>legiados, y en el caso del eje"1plo citado, la 

deroninación "HIGHFLEx:11 p::rlrÍa ser desmembrada para analizar 

aisladamente sus términos, porque ya existe un ordenamiento que 

faculta a la autoridad a actuar en ese sentido. 

El::>r su parte, el Ccrwenio de París, establecía una 

disposición similar, en su artículo 6 quirquies B), que a 1" letra -

(19) =ción UJU• en el R.A. 1362/85, 'lhe B. F. Goodrich Cortpany, 
o Tri 1 O::ilegiado en /ohteria hlministrati va del Primer-

Circuito. 
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"Artículo 6 Q.Jinquies 
(fohrcas: ¡roteccién de las marcas re 
registradas en un País de la Uni6n-= 
en los denás paises de la Unién. 
(cláusula "tal cual es")) 
A.-1) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
B) Las marcas de fábrica o de caner­
cio reguladas por el presente artí­
culo no podrán ser rehusadas para su 
registro ni invalidadas más que en -
loe casos siguientes: 
1) •••••• 
2) cuardo estén desprovistas de todo 
carácter distintivo, o fonmdas ex­
clusivamente por signos o indicacio­
nes que (XlEdan servir, en el caner­
cio para designar la especie, cali­
dad, la cantidad, el destino, el va­
lor, el lugar de origen de loe pro-­
duetos o la época de producción, o -
que hayan llegado a ser usuales en -
el lenguaje oorriente o en las oos-­
tumbres leales y ccristantes del co­
mercio del país doode la protección­
se reclami".(20) 

De acuerdo con este artículo, para <pe se rehuse el 

registro de una marca, será necesario que la misma .. exclusivamente" 

esté formada por loe signos o indicaciones cpe pu:liesen resultar 

descriptivos, por lo tanto, si la marca está constituida por dos 

indicaciones y una de ellas no es deecripti va, no podrá rehusarse 

su registro. 

l\demis, de manera significativa se dividió la 

fraccifu V en dos secciones, la primera, ya canentada y la segunda 

incluye las palabras indica ti vas de las cualidades, características 

físicas, contenidos, etcétera. La reforma a este artículo en lo que 

( 20) O:invenio de París Para la Protección de la Pr°btedad Industrial, 
de fed'la 20 de marzo de 1B83, p.ú>Hcado en el ario Oficial de 
la Federaci6n el día 27 de julio de 1976. 
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a descriptividad se refiere obedece al deseo de las autoridades de 

reforzar BUS negativas de registro ooneideraroo descriptiva toda 

denominación que tenga alguna relación con el producto que se 

¡retende proteger cano marca. 

En relación a esta nrlificaci6n a la fracci6n V rel 

artículo 91, CCX1Sidero importante destacar la siguiente referencia 

al verbo indicar que hace césar Sep'.üveda: "Ia mala redacci6n de la 

fraoci6n V del Artículo 91 de la Iey y cierto espíritu irrestricto 

de las autoridades administrativas han causado nllll'erosas dicenaiones 

sobre qué debe considerarse "descriptivo". IJescribir, en la 

acepci6n del término, es representar por medio de una palabra o una 

frase, un objeto o una acción, o cano dice el Diccionario de la 

Academia, r.Preeentar a personas o cosas por medio del len:¡uaje, 

refiriendo o explicando sus distintas partes o circunstancia. De 

lllOOO es que, solamente aquel loo vocablos o expresiones que realmente 

·indiquen o representen. a un objeto, permitiendo identificarlo, oon 

acpél.los que no pueden aceptares cano marca de acuerdo a:n la Iey. 

Pero cuando existe una palabra, constituid" artificialmente que 

evoca de lejos una cualidad o un efecto pero sin precisarlo, ello P.n 

realidad no describe nada ni delinea ni re¡resenta." ( 21) 

Ia palabra indicativo, requiere que aquello que "" 

da a entender sea precisamente el producto que trata de protegerse 

carD marca, de otra manera, · ee trataría de una marca evccativa y no 

indicativa, ci tarenos o:::rro ejemplo de una ma.rca e\.Oeativa y no 

indica ti va la narca 'IRIOOR'.J, para anparar pan, pasteles y 

pastelillos, que si bien estan hechos a rase de harina de trigo, 

c:aro uno de sus in;¡redientes, esto no significa que el producto que 

se pretende arrpa.rar sea precisamente "TRI0011 • 

(21) césar se¡:ó1yeaa, ~· cit., p. 123 
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Por lo que toca a las reformas en el campo de las 

marcas notorias, el actual artículo 91 de la Iey incluye una nueva 

fracción a la que le oorresparliÓ el IÍimero XIX que recoge el 

criterio a que henos hedlo referencia, estableciendo de forma 

expresa lo siguiente: 

"Art. 91.- lt> ecn registrables cano 
marca: 
XIX. -las denaninaciooes o signos 
iguales o semejantes a una marca 
que la Secretaría de Q:mercio y 
FaDento lrdustrial estime 
notoriamente CXllOCida en México, 
para ¡roteger los miBl!DS o similares 
productoe o servicioe, o bien que 
sean susceptibles de crear CCXlfusién 
en forma tal, <?Je puedan inlucir al 
público a error 11

• 

&. evidente el deseo de loa legisladores de brin:lar 

mecanismos de protecc6n a las marcas ootorias, pero considero que la 

protección en el sentido que establece la reforma en cx:mento ya 

estaba oanteniaa en la Ley awque de manera inlirecta. 

Sin enbargo, todavía existen otroe aspectos que oo 

fueron aontemplados en las reformas actuales, cano viene a ser el 

caso de las dispoeiciooes que sanciooan la falsificación o imi tacién 

de marcas, que se refieren oolamente a marcas legalmente registradas 

en donde la aplicación de lo disp.iesto por loe artículoe 10 Bis del 

Cl:Jnvenio de París, relativo a la canpetencia desleal y 210 incioo b) 

de la Loy de Invenciooes y Marcas de 1986 sería cuestia>able. 

R>r otra parte, otra consideracién importante es 

a<?Jella relacionada cm el artículo 147 fracción III de la Ley> de 

Invenciooes y Marcas, que preve la nulidad de registros rnarcarios --
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Eh a:::nsecuencia, la denaninación 11TRIOOR0 11 n:l6 

llevaría por medio de la fantasía tambien a pensar que se trata de 

algún prcrlucto <XJitiUeato de tres granos de oro, si deemeinbraroa la 

marca de la siguiente forma 11 TRI 11 G 11000 11 tri significaría 3, la 

letra g p:xiría ccnaiderarse a::Jll) una referencia o irx:licación a 

gr""""' y claramente ena:ntraJIDs la ¡;alabra oro. Sin erilargo, la 

marca se refiere a pastelea o pastelillos y ¡:an. otro prcrlucto 

podría ser precisamente la harina de trigo para pre¡:arar loa 

¡;aatelea. Sin embargo éste ea un ingrediente y no el prcrlucto que 

se pretende o distinguir con la marca. 

Por lo que resulta que el calificativo "indicativo" 

deberá realirente referirse concreta e in::ludablemente al prcx'lucto que 

8.upare la denC:mi.naciOO, de otra manera, se estara frente a una narca 

evocativn. 

Ia mimoa oficina de marcas reccnx:e este criterio al 

considerar que la marca TIUOOID es una denaninaci6n e'"'°'1tivn y no 

descriptiva al negar la Declaraci6n Administrativa ele NUlidad de la 

marca 219451 "TRIOOID". (22) 

4. Morcas en idiana extranjero. 

uno de loo cambios náa notorioo en r.ata materia fue 

la derogaci6n de la fraccién XIII del artículo 91, que prohibía el 

registro de marca que constituyeran palabras simples o caip.1estas de 

lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de mo::lo 

que por su grafístr0 o fooética parecieran voces extranjeras, cuardo 

la marca se aplicaba a artículoo o servicios que el solicitante 

produciera o prestara dentro del territorio mexicano o en cualquier 

otro lugar de habla española. 

(22) Oficio No. 174-88-95310 del 21 de septienbre de 1988, en el re­
gistro de la marca No. 219451 "TRiroID". 
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Fsta reforma permite a fabricantes de prcx:luctos 

nacicnales una mayor =ipetencia tanto en el mercado nacicnal = 
intenaciooal sobre todo en esta ép::ca de apertura canercial, en que 

se encuentran en el rercado tcxlo ti¡:o de productos con marcas 

extranjeras. 

Esta nueva regulación jurídica, es el resultado de 

la experiencia adquirida durante la época que estuvo vigente la ley 

de Invenciones y fobrcas de 1976 y obedece a loe cambice que reclama 

nuestro país. F.s una forma de permitir que los fabricantes y 

ccmerciantes mexicanoe canpitan ccn prcx:luctos extranjeros. 

Sin embargo, correspcnforá a eoos miSl!Os fabricantes 

y personas la tarea de manufacturar productos de alta calidad rara 
que sus productos alcancen plena a::mp!titividad y aceptación en el 

mercado. 

F.ste nuevo tratamiento de marcas en otro idiana, 

?Jede acarrear graves riesgos para los creadores y titulares de 

marcas del extranjero ·pues al ro existir el requisito de que Jos 

productos se fabriquen en otro país, cualquier persooa puede 

oolici tar el registro de marcas extranjeras, sin enfrentar nirgún 

cbst:áculo para obtener su registro. 

En la época de la introducción de las marcas en 

idiana extranjero a la ley de Invenciones y fobrcas, se consideram 

esta restricciái temiente a evitar confusiones en el pÚblico 

respecto al origen de los artículos ya que estas no se evitaban con 

la irdicación "a.;dlo en México". (23) 

sabre este punto, en el artículo 121 de la ley 

vigente se sigue regulanio la leyerda obligatoria "Hecho en México". 

(23) Jorge Barrera Graf, Tratado de Derecho ~rcantil, V. I, El:i. Fb­
rrúa, S. A. México, 1957, p. 301. 
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h:lemás, la confusión respecto al origen de los 

productos, también la trata de evitar el misro artículo 91 en la 

fracción XVI, antes XX, que prohibe el registro de las 

den::minaciones, sign:>s o figuras susceptibles de en;¡ailar al público 

o inducir a error, enterñiérdose por tales, las que constituyan 

falsas indicaciones scbre la naturaleza, origen o carp:inentes o 

cualidades de los productos o servicios que pretendan ruipararse. 

5. Mucas notoriamente CCllOCidas. 

La primera interrogante al al:ordar este tesra sería 

la relativa a ¿OJ/, es la notorie:lad en el ""llFO de las marcas?. 

Antaine Pillet la considera cano "el oomcimiento que los 

constllllidores tienen de una marca. Este caiocimiento ro se limita 

naturalmente 'al nad:>re de la marca, siro <?-Je incluye informaciones 

sobl:"e las cualidades, características y uso de los productos que las 

llevan. La notoriedad es lo que permite pertenecer al ~rio 

de los consumidores". (24) 

Eh nuestro país, la publicidad y la propaqan:la sen 

los factores determinantes de la notoriedad de una marca. 

Antes de entrar al estudio de las disposiciones 

legales aplicables a las marcas notorias en nuestro país, es 

inport:ante sel!alar que tales marcas gaz.an de un tratamiento que lee 

permite rCl!lper con el principio de la especialidad, conforme al cual 

el alcance del registro de una marca se limita a los pro:luctos para 

los cuales fue registrada. Eh el caso de las marcas notorias, su 

protección alcanza aún aquell08 productos agrupado$ en categorías ~ 

(24) David Rarx]el Medina, "La Protecci6n de las r-t.rcas Notorias en 
la Juris~encia M;!xicana", ~vista ~icana de Justicia 84, 
No. 4, V. IÍ. octubre-diciembre, p. 366. 
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para loa cuales no fue registrada. (25) 

!Especto al principio de territorialidad, trátandose 

de mo.Icas notorias, se ccnsidera que su aplicaci6n estricta puede 

prOYOcar abusos que se traducen en engaflos para los legí tiIOOS dueños 

de las marcas y FSra el ¡:úblico consumidor, p.ies debido a la 

territorialidad, alguien poco escrup.ll.oso se podría aprovechar de la 

marca extranjera que todavía no ha sido registra:la en nuestro país, 

para obtener el registro de esa marca a su llClnbre y disfrutar de la 

celebridad de ese signo distinti"'J. (26) 

El trato privilegiado a las marcas notorias es 

verdaderamente justificaoo por el esfuerzo intelectual en la 

creacifu del signo que adquiri6 la notorie:lad, por la inversifu en 

darle publicidad al producto, por la tecnología utilizada para darle 

aceptacioo al producto en el merc¡¡do, por la calidad que distin:_¡ue 

al producto anpll"ado por las marcas notorias. 

la protecifu y el trato privilegiado se hacen 

necesarios para evitar las actividades parasitarias que M. saint Gal 

califica oc:mo un abuso del deredlo a la libertad del canercio y de 

la industria. (27) 

(25) David 11im3el Medina, Tratado, op. cit. p. 191. 

(26) lllaparo en revisioo 1269/84, Gucci de México, s. A., 19 de marzo 
de 1985, unanimidad de votos. !\:mente Génaro David G6ngora Pi-­
mente!, Secretario Qlillermo Antonio Mlñoz Jimónez. 

(27) ::>aint--Oal, O:mcurrence Del e Et Concurrence Parasitaire (ou-
agissements parasitaires , Jev. Int. Prop. Inc. 1956 p. 19 y es 
pecialmente p. 80, citado por Albert Chavanne, "las Marcas Noto 
ricurente O:::nxidas o de Alto Jenanbre", en Revista ~xicana Oe -
la Propiedad Industrial y Artística, julio-ihc1embre de 1966, -
fb. 8,p. 346 
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En otras legislaciones también se le relaciona con 

la noci6n de enriquecimiento sin causa porque el imitador se 

enriquece al gozar en plena me:lida sin esfuerzo ni publicidad, de la 

notoriedad de la marca de otro. (28) 

La protección a este tipo de narcae, ha sido 

preocupación constante de nuestros legisladores, ci tareiros o:::mo 
ejemplo el caso de la declaracién de nulidad de la rarea 68503 

RE.\IION, para amparar medias, calcetines y tobilleras, noti vada 

porque la autoridad administrativa considero que la mrca 38870 

RE.VI.Clil para amparar pulimentos para uílae, era una mtca acreditada 

suficientemente al "grado que excede loe límites de su propio canp:> 

y se ascx::ia a calidad excelente, a ¡recio justo, en fin a prestigio 

eirgular del fabricante, no resulta justo conceder esa miem. marca a 

otro sólo porque la va a usar en mercancías de diferente clase". (29) 

Esa negativa tuvo cano furxlamento lo dispuesto por 

loe artículos 105 fracción XIV inciso a), 106 y 200 fracción I de la 

lay de la Propiedad Industrial que establecían lo siguiente: 

"Artículo 105. No se admitirán a registro caro marca ••• XIV Una 

man::a que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, 

que tanadae en conjunto o atendiendo a loe elementos que hayan sido 

reservados, puedan cx::nfundirse11
• 

1'Eh ccnsecue~ia, ro será 

registrable: a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya 

registrada y vigente solicitada para los miamos artículos. La 

negativa se dictara de plano y procederá aún en aquellos casos P.n 

que el nuevo registro lo pida el duefu de la marca anterior vigente 

u otra persona con el consentimiento expreoo del propietario de la 

man::a prirordial". "Artículo 106. Aunque no se trate de loo miBllOS 

( 28) E!;nesto O. Ara~-Zorraquín, La Protecci6n de las Morcas Noto­
rias en los Tribunales Argentinos, Jevieta Mexicana de la Propie 
dad Industrial y Artística, No. 8, op. cit. p. 382. 

(29) <><;;eta de La Propiedad Industrial, Secretaría de El:::onomia, Direc 
c:on General de la Propiedad Industrial, Mexico, Ehero de 1955, -
J\iio XVI, No. 1, p. 149 y 150. 
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producto& se aplicarán las reglas de la fracci6n XIV del articulo 

que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persom 

distinta del propietario de una rerca anterior, para artículoe 

similares a los que esta Última ampara, si la Secretaría considerera 

que existe la posibilidad de oonfusión. Si Wl nuevo registro 

idéntico a otro anterior es solicitado para artículos diversos, pero 

similares a los que éste anpara, p:ir el miSllX) propietario de la 

marca anterior, el registro será CC11cedido, pero la Secretaría podrá 

declarar ligadas las rercas si estima que de haber ulteriormente 

diversidad de propietarios puede origimrse alguna confusién entre 

el pjblico". "Artículo 200. El registro de una marca es rulo: l. 

cuardo se haya hedlo en contravencién a las dispoeiciones de esta 

ley, o de las que estuvieren vigent~s en la época de su registro11
• 

Loe correlativos artículos de la Ley de Invenciooes y fohrcas de 1976 

eran el 91 fracciones XVII y XVIll, 92 y 147 fracción l, 

oorrespaidientes a los artículos 91 fraccicrJes XXI y XXI l, 92 y 147 

fracción l de la ley actual. 

Sin esnhargo, las declaraciones de nulidad de las 

marcas 42758 !PANA y 58196 LlVlS, tuvieron caro principal furxlamento 

lo previsto en el artículo 6 Bis de la O:nvenci6n General de la 

Uiión de París para la Protecciái de la Propiedad Industrial, de 20 

de marzo de l883, cuyo texto vigente era el Fevisado en la Haya CCl1 

fecha 6 de noviembre de 1925. (30) 

Ia evolución en la aplicación p:ir la Secretaría de 

Cl:lmetcio y Fcmmto Wustrial, de las disposiciooes del Cawenio de 

París Para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 

Eatooolmo el 14 de julio de 1967, plblicado en el Diario Oficial de 

la Federaci6n el día 27 de julio de 1976, la enccritrruooe en el 

criterio de la autoridad administrativa plasmado en la negativa de 

(30) Gaceta de Ia ProPiedad Industrial, Secretaría de F.cooonÚa, Direc 
el.fu General de la Propiedad Industrial, 1-k!xico, Septiembre, -= 
1952, p. 1457 a 1459. 



- 23 -

productos se aplicarán las reglas de la fracci6n XIV del artículo 

que antecede, cualllo el nuevo registro sea solicitado por persona 

distinta del propietario de una marca anterior, para artículos 

similares a las que esta Última. ampara, si la secretaría considerera 

que existe la p::>sibilidad de oonfusión. Si un nuevo registro 

idéntico a otro anterior es solicitado para artículos diversos, pero 

similares a los que éste aupara, por el miSllD propietario de la 

marca anterior, el registro será CX11.cedido, pero la Secretaría ¡xxtrá 

declarar ligadas las narcas si estima que de haber ulterion¡iente 

diversidad de propietarios puede originarse alguna c:onfuaifu entre 

el público". "Artículo 200. El registro de una marca es JJ.ll.o: I. 

cuamo se haya hecho en contravencifu a las diapoeicionea de esta 

ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro". 

loe c:orrelati vos artículos de la rey de Invenciooes y lltlrcas de 1976 

eran el 91 fracdones XVII y XVIII, 92 y 147 fracción I, 

correspondientes a loa artículos 91 fracciooes XXI y XXII, 92 y 147 

fracción I de la ley actual. 

Sin E!llbargo, las declaraciones de nulidad de las 

marcas 42758 !PANA y 58196 LIVIS, tuvieron ccm:> principal fundamento 

lo previsto en el artícc.lo 6 Bis de la convención General de la 

lbión de Paría para la Proteccifu de la Prcpiedad Irxlustrial, de 20 

de marzo de 1883, cuyo texto vigente era el Revisado en la Haya coo 

fedla 6 de ooviembre de 1925. (30) 

la evolix:ión en la aplicación por la Secretaría de 

Cl:mercio y Fc:mento lrxluatrial, de las disposiciooes del convenio de 

Paria Para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 

Estoc:olmo el 14 de julio de 1967, p.Jblicado en el Diario Oficial de 

la Federacifu el día 27 de julio de 1976, la encootrruJl)B en el 

criterio de la autoridad administra ti va plasmado en la negativa de 

(30) Gaceta de la Propiedad lrrlustrial, Secretaría de Ecooomía, Direc 
c16n General de la Propiedad Industrial, Mexico, Septiembre, -= 
1952, p. 1457 a 1459. 
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registro de la narca "GUERI.J\IN" para anparar vestuario, solicitado 

por un tercero distinto a la SCX!iedad Guerlain SJCiete An::Jnyne, en 

dcn:!e la autoridad administrativa furi!Ó su resoluci6n en las 

disposiciones del articulo 6 Bis del convenio de París que a 

ccntinuación se transcribe, en relación con la fracción XXI del 

artículo 91 de la Ley de lnvenciooes y Marcas, actual fracción XVII. 

Articulo 6 bis 
(l-hrcas: marcas ootoriamente 
=idas) 

1) IDs paises de la Unión se 
cnnpraneten, bien de oficio, si la 
legislación del país lo pennite, 
bien a instancia del interesado, a 
rehusar o invalidar el registro y a 

·prohibir el uso de una naroa de 
fábrica o de canercio que 
cx:nstituyan la reproducción, 
imitación o traducción, 
susceptibles de crear confusión, de 
ima marca que la autoridad 
canpetente del país del registro 
del uso estimare ser allí 
rotoriamente a:n:icida caro siendo 
ya narca de una persora que pueda 
beneficiarse del presente convenio 
y utilizada para productos 
idénticos o similares Ocurrira lo 
misnrl cuamo la parte esencial de 
la marca constituya la reproducción 
de tal narca notoriamente <XrXJCida 
o una imitación susceptible de 
crear confusión cal ésta. 

2) Deberá concederse un plazo 
mínill'O de cinco años a partir de la 
fecha del registro para reclamar la 
anulación de didla marca, Los 
paises de la Unién tienen la 
facultad de prever un plazo en el 
cual deberá ser reclamada la 
prdlibición de uoo. 

' 3) l!I:> se fijará plazo para 
reclamar la anulación o la 
prohibicién de uso de las marcas 
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registradas o utilizadas de nala 
fe. 11 

"llrt. 91.- No sen registrables caro 
marca: 
XVII.- Las derominaciones o signas 
que confol'.lIIE! a otras disposiciones 
legales, ro sea posible utilizar 
pira fines a:inerciales , o por 
ramms de interés ¡Ü)lioo, la 
Secretaría de a:.nercio y Fanento 
Industrial ccnsidere inoonveniente 
registrar". 

Ia facultad discrecional para negar el registro de 

marcas en el caso específico de la aplicación del <l:lnvenio de París, 

ha sido reoooocida por loe Triblnales colegiados al resolver en el 

mismo sentido en el anparo en revisión 1269/84. (31) 

El segundo oaso de la negativa de registro de la 

marca "GUERlAIN", aplicando el 'lonvenio de París y La Ley de 

lnve:rx::iaJeS y 1-tlrcas de 1976, así CQOO el de la marca "J\SW\NEl/', son 

una claro reflejo ·de la ¡roteccián que las autoridades 

administrativas se han preocu¡:udo en otorgar a las marcas 

ootorianente cooocidas. (32) 

En resunen, la protec<:ión de las narcas ootorias en 

nuestro país únicamente tenía caro marco legal el artículo 6 Bis 

del convenio de Par is para la Protecci6n de la PrCl>iedad IndUstrial, 

adoptado en F.stocolmo y anterio>:mente transcrito, relacionado con la 

fracción )(XI del articulo 91 de la Ley de Invencic:nes y Harcas de 

1976. 

(31) P;nparo en Revisión R. 1\. 1269/84, op. cit. 

(32) Para un esttñio más profun:lo consultar ra Protección de las -
l>tlrca~ Notorias en la Juriepru::1encia Mexicana, llivid ltilij'el,..: 
op. cit.) 
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fbr lo que teca a las reformas en el canq:io de las 

marcas rotorias, el actual articulo 91 de ia Ley irx:luye una nueva 

fraccioo a la que le correspcrulió el número XIX que rea:ige el 

criterio a cpe h"""'5 hecho referencia, estableciendo de fornk1 

expresa lo siguiente: 

"Art. 91.- N:> sal registrables a:m:J 

marca: 
XIX. -ras denaninaciones o signos 
igua.les o semejantes a una marca 
que la Secretaría de 0.>1nercio y 
El.trente Industrial estime 
rotoriamente c.onocida en Néxioo, 
para proteger los misma o similares 
productos u servicios, o bien que 
sean susceptibles de crear confusión 
en forma tal, que p.iedan inducir al 
público a error". 

Es evidente el deseo de los legisladoras de brindar 

mecaniSllJJs de proteccifu a las marc~s notorias, pero considero que la 

protecciái en el sentido que establece la reforma en c:cmmto ya 

estaba contenida en la IJay aurque de manera indirecta. 

Sin embargo, todavía existen otros aspectos que ro 

fueron ccntemplados en las reformls actuales, CXJID viene a ser el 

caso de las dispaucicnes que eancicnan la falsificación o imitación 

ue marcas, que se refieren solamente a marcas legalmente registradas 

en denle la aplicación de lo uispuesto ¡;or loo artículos 10 Bis del 

Q:mvenio de París, relativo a la carpeterx:ia desleal y 210 inciso b) 

de la ley de Invencicnes y !·arcas de 1986 sería cuestiooable. 

Por otra parte, otra caisideracián imp:>rtante es 

aquella relacionada con el articulo 14 7 fracciái III de la Ley de 

Invencicnes y /.trn::as, que preve la nulidad rfo registros marcarios -
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cuan:io la marca se ha venido usando en el extranjero, oon 

anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, si además del 

uso existe reciprocidad al respecto, esta dis¡:osici6n ro oolo es 

aplicable a marcas rotoriaDEiite oonocidas• puesto que cualquiera 

que acredite el uso de la marca en el extranjero obtemrá una 

resolucién favorable al amparo de esta disposición, siempre que la 

acción de nulidad se haga valer dentro del plazo de un aOO CCl'ltadO a 

partir de la fecha de publicacién del registro en la Gaceta de 

Invenciones y !-breas. 

La ¡roblemática aurge al tratar de nuli ficar el 

r93istro de una marca, cuan:lo la marca notoriamente cc:nx:ida oo se 

ha usado en territorio nacional, p>esto que atendiendo a las 

características que ¡recisamente le otorgan a las marcas la 

categoría de rotoriedad, encontramos que la publicidad no se da 

dentro del territorio en el que la marca imitadora se registr6 ron 

anterioridad y por consiguiente, ro podría CCl'lSiderarse IJ.le el 

cxmpetidor se beneficia de la rotoriedad y p.lblicidad de una ... rea 

que carece de esoe elementos. 

1'b obstante, es innegable que existe un plagio a la 

creacién resultado de la inventiva del verdadero dueño de la marca, 

aún cuando· éste no hubiese usado su marca en nuestro país. Es por 

ello que tanarrlo en cuenta el deseo de nuestros legisladores de 

utorgar la nás anplia protecci6n a las marcas rotorias, considero 

que la reforma en esta materia aunque loable, todavía necesita 

precisar la protección de las marcas rotorias cuando éstas no se han 

usado en nuestro país. 

6. Marcas vincularlas. 

FUé en la úay de Invenciones y Mu"cas de 1976, donde 

tuvieron su origen este tipo de marcas, tan caitrovertidas, 

reguladas en los artículos 127 a 131. 
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. "ARl'IClJID 127. Toda marca de origen 
extranjero o cuya titularidad 
carresporda a una persona. física o 
roral extranjera, que esté destinada 
a a.parar artículos fabricados o 
producidos en territorio nacional, 
deberá usarse vinculada a una marca 
originariamente registrada en México. 

l\mbas mrcas deberán usarse de 
manera igualmente ostensible. 

será aplicable a la m>rca 
originariamente registrada o por 
registrarse en México, lo dispuesto 
en el artículo 91, fraccic5n XIII, de 
esta ley. 11 

"Articulo 128. ws actos, a:nvenios 
o contratos que se realicen o 
celebren con m:>ti vo de la coocesi6n 
del uso oneroso o gratuito de una 
marca registrada originariamente en 
el extranjero,o cuyo titular sea una 
peroona física o roral extranjera, 
deberán ccntener la cbligaciái de 
que dicha uerca se use vinculada a 
una marca' originariamente registrada 
en México y que sea propiedad del 
licenciatario. 

Cllan:lo no se aimpla ccn esta 
cbligación, la Direcciái General del 
a>gistro Nacional de Transferencia 
de Tecnología, negará la inscripción 
del acto, ccnvenio o ccratrato. 

La obligaciái de vinculaciái de 
marcas establecida en el plrrafo 
anterior deberá cumplirse dentro del 
plazo de un afio a partir de la 
inscrip::ién del acto, oonvenio o 
ccntrato, o del naiento en que 
empiece a usarse la marca extranjera 
si oo se lu.lbiere celebrado acto, 
convenio o contrato que autorice su 
uso. 

Si no se cumple con dicha 
cbligaciái el acto convenio o 
ccntrato quedará sin efecto y su 
inscripción será carx:elada. 
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Por causas justificadas la 
Secretaría de In:lustna y Cbnercio 
podrá prorrogar par tm año = 
máx iJIX::> el plazo establecido en el 
párrafo tercero11 

.• 

Estas disposiciones sobre vinculaci6n de marcas 

tuvieroo tm fuerte impacto entre los titulares de marcas de origen 

extranjero o de titulares extranjeros (persona física o ncral), y 

también entre las empresas mexicaras CCll participación mayoritaria 

de capital extranjero, o en las cuales los extranjeros tuvieran la 

facultad de determinar el manejo de la empresa, quienes conforme al 

artículo segumo del Reglamento de la Ley de Invenciaies y M>rcae en 

materia de Transferencia de Tecnolbgía y de Vinculación de Marcas, 

tenían la ~ligaci6n de usar sus marcas vinculadas a una marca 

originariamente registrada en Mt!xico. (33) 

La intenci6n de la creaci6n de estas marcas tenia una 

justificación evidente para los licenciatarios mexicanos, se buscaba 

acreditar una marca originariamente re;¡ietrada en México al anparo 

de otra marca que ya gozaba de prestigio en otros países o que por 

parecer voces extranjeras tenían mejor aceptaci6n entre el ¡:úhlico 

oonsumidor, evitando de esta forma que el licenciatario permaneciera 

ligado irrlefinidamente al titular de las marcas, efectuarrlo pagos de 

regalías por el uso de las misma. 

Las sanciones par el incumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 127 y 128 eran: 

la. El convenio o contrato de autorizaci6n de 

uso de marcas quedaría sin efectos y su 

(33) Artículo 2o. P<!glamento de la Ley de Invencicnes y Marcas en Ma­
teria de Transferencia de Tecnol~ia f de Vinculacion de Mlrcas,­

·Díar10 Of1c1al de la Federac1on el d a 14 de OCEübie de 1976. 
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insc:rip::ión, su¡x:nem:JB que en el Registro 

Nocional de Transferencia de Tecnología -

sería cancelada, y 

2a. Ia aplicación de las sancicnes administr~ 

ti vas previstas en los artíctüos 129 y 

210 inciso a) y 225 de la Ley de Invenci~ 

nea y Marcas de 1976. 

El ¡:rimer plazo para cuq>lir oon la vinculaci6n de 

marcas fue de un año ccntado a partir del 11 de febrero de 1976, 

(articulo Décirosegundo Transitorio de la Ley de Invenciertes y 

Marcas) y posteriormente se caicedieron 9 plazos más. 

Eh atenci6n a que el mismo artíctüo Décinosegurdo 

Transitorio otorgaba. a la entooces Secretaría de Patrinonio y 

Fomento Industrial la factütad de conceder ruipliaciones anuales, 

"cua.rrlo existieran causas justificadasº, loa irdustriales, a través 

de la OJnfederacifu de cámaras Industriales, que había pedido a sus 

cámaras asociadas le lleve.sen todos sus puntos de vista, para su 

análisis y esttrlio, se canent6 en mesas redon:las donde CCXIparecierert 

todos los interesados, decidiendo finalmente ¡reparar el documento 

que la Secretaría recibi6 en su oportunidad y que pretemi6 ser el 

oaicenso de todos sus sectores y de todas sus cámaras y J\sociaciertes. 

IDs oanentarios en materia de vinculaci6n de marcas no 

eran nada halagadores, pues a este respecto se apmtaba 11 
••• además, 

porque leyemo esos documentos, el gobierno ·se dará cuenta que 

existe una repulsa generalizada en oontra de la Iey de Invenciertes y 

Marcas y ooncretamente en centra de la obligaci6n de vinculación de 

marcas, que se considera será muy gravosa para los empresarios y a 

la postre para los oonsurnidores, y adenás inútilº 11 
•• • que la 

obligación de vinculaci6n la a:ruiideran todos ustedes cano teniemo -
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los gran:les defectos que es inútil y oo es jurídica. Si quieren 

agreguen también es una ooligación J111.1Y cara de CUJiplir y que les 

parece que ese dinero que van a tener que gastar para dar 

cunplimiento a la obligación de vinculaci6n, mejor puliese servir 

para la creaci6n de nuevas fuentes de trabajo, de las que tcxloe los 

días tanto el gct>ierno CCIID el sector c:i>rero están requirien:lo ele 

los P'ltrooes su creación." (34) 

El Decreto por el que se otorga anpliación (Xlr un añ:i 

más del plazo de dos, a que se refiere el artículo Décilrosegundo 

Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, plblicado en el 

Diario Oficial de la Federacién el dÍa 6 de febrero de 1978, 

demuestra que al pie de la letra se tanaroo en cuenta los moti vos <le 

los industriales para aplazar el rurplimiento de la ooligacién de 

vinculacién, ;.i disponer este decreto lo siguiente: 

11CUe diversos sectores industriales del país 

obligados a la vinculación de marcas que la 

ley señala, no obstante que el plazo autori­

zado está por vencerse, no han podido cum-­

plir con dicha obligaci6n por nrultiples fac­

tores de Índole técnica y econánica fundaml!!)_ 

talmente, por cuya virtud han solicitado del 

Ejecutivo Federal a mi cargo una prórroga -

para ajustarse a la ley." (35) 

(34) Bernardo G$mez Vega, 11I.a Vinculación de las Marcas", Pevista 
Mexicana de la Prq>iedad Industrial y Artistica, No. 29-30, 

enero-<licieri:Jre 19n, p. 140. 

(35) cuarto Consi~eran:lo del Decreto por el que se otorga ampliación, 
por un año mas del plazo de dos, a que se refiere el Artículo -
Décinosegu00o Transitorio de la Ley de Invemiones y Marcas.-­
Diario Oficial de la Federación de 6 de febrero de 1978. 
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Memás, esos mismos factores de Índole técnica y 

ecooánica fueroo la causa justificada que rrotiv6 las prórrogas 

p>eteriores, según acuerdoe emitidos ¡:or el Secretario de Patrimonio 

y Fanento Industrial en los acuerdos de 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 

y 19135. 

Sin ali:largo, el l\cuerdo eni tido el 5 de diciembre de 

1979, por el Secretario de Patrim:nio y Fanento Industrial que 

otorgó el segurd:> plaw, no menciona cual era la causa justificada 

para otorgar esa ¡rórroga. 

De igual forma en la e:xpceición de rrotivos del Decreto 

que reformó la le¡ de Invenciones y Mucas, no encontrarros las 

raz.cnes que tuvieron loe legisladores para rrodificar la vinculación 

de marcas y derogar el artículo 128 de la ley en cx:mmto. 

J\Ún cuando el artículo 127 de la ley de Invenciooes y 

Mu:cas en su primer párrafo úni~te se reformó para cambiar los 

térmiros "teda marca" por 11cuando una marca", y el verbo 1p:rlrá 11 en 

ltr:Jar de "deberá 11
, el cambio es verdaderamentre sustancial, puesto 

que la obligación de vincular las marcas prácticamente no estuvo en 

vigor, aunque legalmente, el Últirro Acuerdo que prorrogaba el 

cumplimiento de esta obligación establecía "se cx:ricecle en ~o general 

a11pliación ¡:or un afio, contado a partir del 29 de diciembre de 1985, 

para el amtpl.imiento de las obligaciones a que se refieren loe 

artículos 127 y 128 de la ley de Invenciones y Mucas", esto 

significa que la obligación de dar cumplimiento a la vinculación de 

marcas ellp?ZÓ a tener vigor a partir del 30 de diciembre de 1986, · 

estando vigente ¡:or un períc:do de 19 dfas, ésto es hasta el 16 de 

enero de 1987, fedla en que se publicó en el Diario Oficial de la 

Fecleraciéin el Decreto de Reformas y adiciooes a la ley de 

Invenciones y M>rcas. 



- 3.3-

La facultad potestativa del uso de marcas vinculadas 

se consideró que "podria estar limitardo la voluntad c:tt>tractual de 

las personas extranjeras que cx:inceden licencias de uso de marcas, 

toda vez que en este tipo de c:tt>tratos frecuentemente se establece 

que el licenciatario "no podrá" usar ninc;¡una otra marca en 

aaociación c:tt> las marcas licenciada, estipW.acicnes q.>e de acuerdo 

con la interpretacién que se haga, 9C<l oontrarias a lo que disp::ne 

el artículo 127 que autoriza al licenciatario a usar una marca 

vinculada a la marca extranjera". (36) 

Acertadamente, en el nuevo Neglarento de la Ley, en el 

artículo 87, se establece que el U90 vinculado de las marcas, bien 

sean de origen extranjero o cuya titularidad correspcnla a una 

persooa física o JJ10ral extranjera, oon una marca originalJnente 

registrada eri México, sólo podrá realizarse si se cuenta oon la 

expresa autorizacién de los titulares de ambas marcas. 

El segur<lo pórrafo del artículo 127 preve la 

obligacién de loe titulares de marcas vinculadas de notificar a la 

Dirección General de Invenciones y Marcas, (hoy Direcci6n General de 

ll?sarrollo Técoolégico) para efecto de que ro se niegue 

lacauprobaciái de uso y renovacioo de las marcas a causa del uso 

diferente de las mismas1 sin embatg0, el artículo 87 del nuevo 

Reglrunento diapcne que el titular de la marca originalmente 

registrada en México dará aviso por escrito a la Dirección, de la 

existencia de la vinculación y las comiciones y términos en que la 

misma ha sido otorgada. 

(36) Alfredo 113.ngel ortiz, El Nuevo ~iiren Mexicano de las fotxlalida­
lidades de Uso de Signos Distintivos, ponencia pronunciada en el 
senunar10 organ1zaaopor la P>SOCiac100 Mexicana para la Proteo-­
cción de la Prcpiedad Imustrial (1\M'PI), sobre rae Reforwas y -
Adiciones a la üay de Invenciones y f>l>rcae, san Juan del Río, -

.aro., 27-28"de febrero de 1987, p. 8. 
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Por Últiro, cabe menciooar que el artículo 131, de la 

I.ey de Invenciooes y Morcas, que remite a la ley para Praoover la 

lnversi6n. Mexicana y Regular la Inversión Extranjera para detenninar 

el carácter de 1-i>Xicano o de Extranjero, para los efectoo que 

dispone loo artículos 127 y 128, no fue reformado, sien:lo necesario 

que se excluyera la referencia que hace al artículo 128, pues este 

fue derogado. 

l\Bimism:>,, el R!9lamento de la ley de Invenciones y 

Morcas en materia de Transferencia de Tecnología y Vinculaciát de 

Klrcas, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n fue abrogado 

por el nuevo ~lamento (artículo segurrlo transitorio del nuevo 

!eglamento de la ley de lnvenciooes y Marcas). 

Eh CXJrJClusiát, p:rlem:>s afirmar que la vinculaciát de 

marcas ha entrado finalmente en vigor, ya oo cal carácter 

obligatorio, sino potestativo, y que al existir oposiciát para su 

aplicaciát CXX1 carácter dJligatorio es dwooo que existan titulares 

de marcas que deseen hacer valer este deredlo, 
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Cl\PrruID I I 

P11>'.X:EDIMIOOO DE OBI'EN'.!ION DE REXlIS'I'Rl5 Ml\H:AJUCS. 

l. lleqUisi tos que debe contener la solicitud. 

Cbnforme al artículo 90 de la actual Iey de Invenciones y 

M:trcas, una marca p.iede calStituirse •'e: 

a) Cerominacionesr 

b) eignoe visibles 1 

c) cualquier otro medio susceptible de identificar loe 

productos o servicios que se pretendan proteger y 

d) · loe ranbres canercialee y las denaninaciones BOCiales. 

Si""'P"e y cuarrlo reúnan loa requisitos establecidos en el 

'miam artículo 90 y loe del articulo 91 a:mentadoe en el cepítulo 

anterior de este trabajo. 

las marcas ccristituidas por los sigros visibles, tales 

caoo diseros, reciben el ranbre de marcas irurminadas y aquellas 

marcas constituidas por clenaninaciones, reciben el llCl!lbre de 

naninadas •. 

Una marca ¡:uede ccristi ttiirse de una denaninación o de un 
disero o de ambos, en cuyo caso se le dará el rxinbre de marca 

mixta. A este tipo de marcas, el licenciado Alfonso Nava Negrete 

les denanina "sigma mixtos o caoplejos" y señala que ocn aquellos 

ca1etituÍdos por la <nnbinacién de sigros naninales y figurativos y 

los cuales son susceptibles de proteccién jurídica R titulo de 

marca, sienpre y cuando ten;¡an capacidad o eficacia distintiva. (37)" 

(37) •Alfonso !hva l'egrete, 
México, 1985, p. 

Derecho de las Ml.rcas, Etl. Porrúa s. A., -



-36 -

Ia reform ¡Dr analizar es aquella relativa ;ü artír.ulo 

100 de la ley de Invenciones y Mucas. Para hacerlo congruente con 

lo que en la práctica se realiza al solicitar el registro de una 

marca, didlo artículo establece que la solicitud de registro de una 

marca deberá cx:ntener la mención de la dencminación t~ .... la trarca o su 

carácter de innanínada o mixta. 

= catplemento a la refonna del ortículo 100 de J.o Ley 

el nue"'1 ~lamento de la Ley de Invenciones y Mlrc:as en los 

artículoe 75 y 76 establece que el texto del formato de solic:itt>d 

deberá oontener las siguientes aecciones: 

a) Ula eecciál reservada para la 

Direcx:i6n, con los eepacios 

necesarios ¡:era arotar la fecha 

legal y oora de ¡resentaciál de la 

aolkitu:l, el núnero de folio y el 

del expe!liente que le oorresponda 1 

el rn'.lmero de registro cuan1o se 

o::nceda, el l11iJar y fed:ia de 

con=esión y la firma del funcionario 

CCllP'tente de la Direcci6n. 

b) Una sección que ilEi:Je ser llenada 

por el eolic:itante en la que deberá 

inlicarse: 

l.- Denaninación de la marca o, <>n 

su caso, precisar si es inrnninada o 

mixta. 

2.- Clase a la que pertenece. 

3 .- Prc:ductos o servicios a los que 

se aplica. 



- 37 -

4.- Fecha de prirrer uro de la narca. 

5.- Ti¡:o de establecimiento y 

ubicación del mismo. 

6.- N:mbre, domicilio y nacionalidad 

del oolici tante. 

7 .- N:mbre, domicilio y nacionalidad 

del a¡:oderado. 

8.- Ularr:lo se reclarre prioridad, se 

debera irrlicar el país, la fecha y 

el nimero de la solicitud extranjera. 

c) lha sección para p-qar un 

ejemplar o marbete de la marca. 

· d) lha sección para la descripción 

de la marca. 

e) Una seccifu para las reservas, 

donle se expresará en qué oonsiste 

didla narca y los elementos de que 

se curqxme. 

f)lha aecciái para la exclusioo de 

las leyendas o figuras oo 

registrables, contenidas 

etiqueta cuarño la marca 

aparezca en ella. 

''Oll la 

tambi~n 

El texto de la solicitud podrá 

utilizarse CCJID titulo definitivo ni 

oontiene las menciooes antes 

irrlicadas. (38) 

(38) Articulo 75 del Reglarrento de la r.ey de Inverx:iones y 1tircas, -
· publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agoR­

to de 1988. 
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'
1Fraccién III.- C\lando la marca 

deb:I usarse en oolores y se 
reserven éstos, se exhibirán 
además los marbetes o etiquetas 
de la marca en la forma en que 
ésta vaya a usarse11

• 

Ia actual fracción III rlel artículo 100 dispone: 

"Fracción III .- OJan:1o la 
marca, en su descripción, 
mencic:ne colores, tipo o tamaño 
especial de letras, y se 
reserven éstos, se exhibirán 
además loe marbetes o etiquetas 
de la marca, en la forma en que 
ésta vaya a usarse. Deberán 
coincidir la descripciál de la 
marca, las reservas y las 
etiquetas o marbetes 
presentadoo 11

• 

De lo anterior, podemos apreciar que le fa\Orece a la 

nueva fracciál III la redacción, :Ya que al solicitarse el registro 

de una mrca, lo que se preterde es reservar la rleraninaciál, el 

disel!o o ambos si se trata de una marca mixta, puesto que al 

solicitar el registro CXJID marca de una denaninación, no 

necesariamente se tenía la obligaciál de haberla usado, ni al 

manento de solicitar el registro, por lo cual, la supresión de la 

palabra "deba" de la primera oraciál de la fracción III del artículo 

100 es llllY atinada. 

En la práctica, en las reservas de las marcas se 

establece que el prqiietario de éstas, se reserva la prqiiedad. 

exclusiva de uso de la palabra de la que se solicita el registro, en 

cualquier tipo y tamaño de letras y por tanto, se considerará cano 

una imitación, el enq:>leo por un tercero de esa palabra o de 

dernninacic:nes semejantes que cc:n ello puedan o tiendan a 
CCflfundirse cc:n la marca de la que se solicita el registro. 
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El cumplir con todos esos requisito permitirá agilizar 

el trámite del registro de la marca, en virtud de que el texto de la 

solicitoo podrá utilizarse CCJOCl titulo del registro de la marca, 

siempre y cuando caitenga la informaci6n antes listada. 

Elnpero, ni en la Ley de Invenciones y Marcas, ni en su 

lb¡¡ lamento se establece lo que ocurrirá cuando esa oolici tud carezca 

de una de los requisitos fonnales. 

El are iculo 78 del nuevo Reglairento, dispone que el 

solicitante del registro deberá ser requerido para que ocmplemente, 

corrija o aclare loe datos que resulten ircanpletoo o deficientes, 

dentro de un plazo no mayor de dos meses. 

l\Ún cuan:lo se conceda al solicitan te Pn plaw para 

completar la informaci6n faltante, la cuestión subsiste acerca de lo 

. ·que sucederá cuaroo en la solicitoo se anitan datos trascendentales, 

ocm:> la fedia de primer uso de la marca, (aunque el solicitante en 

un escrito posterior a la oolicitoo mnifieste este dato), esa 

solicitoo ya no podrá utilizarse CClll) titulo del registro de la 

marca por m caitener las menciones requeridas por la I1ay. ni este 

caso, se deberá expedir el título respectivo en el que se hará 

caistar el rúmero de registro que le corresponda a la narca1 la 

fedia legal del registro y la de prioridad en su caso1 fodla de 

expedici6n del título; el rait>re del titular y la ubicación c1el 

establecimiento principal del misnn, anexando lD1 ejemplar de la 

descripción y reservas, así a:JDO de la reprcrlucci6n de la marca, 

marbete o etiqueta exhibida al solicitarla. (artículos 110 y 111 de 

la I1ay de Invenciones y M>rcae 1 • 

2. !Rscripción y ~servas. 

otra reforma a ley, p:>r cierto, p:>co afortunada, es 

aquella relativa a la fracci6n III, del artículo 100, que 
anteriormente d:i sponía: 
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El hecho de incluir dentro ''e los elementos 

reservables el tipo y tamaño de letras, que antes no se contemplaba, 

resulta canprensible por lo que respecta al tipo de letras que 

disti!llJUe!l la marca, ya que será precisamente el tipo de letras lo 

que contribuirá a la distintividad de las mismas. 

Sin embarg:i, lo absurdo aparece en lo que toca al 

tamai'v de las letras, que por la naturaleza misma de la presentación 

que requieran los prcxluctos que ampare la marca, provocará la 

variación en el tamaño de las mismas. 

lo anterior significa que, para efectos de canprobar 

el uso de la marca, el hecho de m:Jdificar el tamaño de la marca, 

podría ocasiooar la extinciál del registro por no usar la marca tal 

y caro fue registrada (artículo 115 de la Ley de Invenciones y 

f>Brcas). 

3, 1'!yeOOas no registrables. 

En el artículo 102 de la actual wy de Invenciones y 

t-llrcas, respecto a las etiquetas en que aparece la marca, 

encxrttrams caro adición la indicaci6n prohibitiva de inclu<.r 

palabras que constituyan o puedan constituir una marca, y de que 

"tanpoco" deberán aparecer en las etiquetas palabras o leyendas que 

puedan imucir a error al público conslllnidor. 

Analiza00o esta innovación, encootrairos que las 

palabras o leyendas en;¡añosas pueden ser aquellas que establece el 

articulo 123 de la Ley de Invenciones y fbrcas, relativas a 

indicaciones de registros en otros países o leyen:las en otros 

idianas o falsas irdicaciones de procedencia. 

Existieron algunas críticas al artículo 102 de la 

Ley, tendientes a la aclaraci6n por el nuevo lleglamento de la 
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delimitación de lo que se coosideraba "leyendas en;¡al1osas" .(39) que 

no debían ser otras que las mencionadas en el artículo 123. 

Considero que se debe tener en cuenta que para productos de 

exportación es necesario establecer ciertas contraseñas y leyerrlas 

en idioma extranjero, que la misma Ley de Invenciooes y fohrcas 

establece en el artículo 124, en relacién con las cuáles, en ese 

miBIID apartado se conteq>la la sanción lXll" el uso de indicaciaies en 

otro idioma diferente al español cuando la oanercialización de los 

productos se lleve a cabo en territorio nacicnal.. 

Eb este caso, resulta patente el ánimo del legislador 

de proteger al consumidor nacicnal., señalando que las etiquetas no 

deberán contener este tipo de leyendas, tomando en cuenta la etapa 

eo:nJmica i:or. la que atravieza nuestro país, época en la que existen 

infinidad de productoe de apariencia extranjera, en los que el 

cauiumidor debe revisar detenidamente cada leyenda o indicación par" 

descubrir sí efectivamente se 

de un producto únicamente 
fabricación naciooal. 

trata de un ¡reducto de importación o 

de apariencia extranjera pero de 

Aunado a lo anterior, la acción de aparecer CXJTO de 

origen extranjero ¡reductos que son fabricadoe en el país, 

C01Stituye una infracción administrativa, conforme a Jo dispuesto 

i:or el artículo 210 fracción VI de la Ley de Invencicnes y M'lrcas, 

Probablemente, todo lo anterior fue tonado en 

consideración i:or el legislador, y se ve reflejado en el nuevo 

Reglamento, el cual en el artículo 76 . antes transcrito, 

específicamente en el inciso f), cx:ntempla que la solicitud del 

registro de la marca deberá contener una secci6n para la exclusi6n 
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de leymclas o figuras no registrables, contenidas en la etiqueta, 

cuando la marca también aparezca en ella. 

la única observación vuelve a ser la mala rErlacción, 

ya que la mrca siempre aparecerá en la etiqueta por ser el elemento 

principal y objeto de análisis. N::> lo sería la etiqueta por sí 

misma, si solo canprendira las leyenlas y no la marca. 

4. Exámenes Administrativo y de N::>ve:lad. 

El artículo 109 de la Ley de Invenciones y libreas 

sufrió una adición q.ie es totalmente incoo;¡ruente con el 

p:ocedimiento para obtener el registro de una mrca, ya que rCllF" 

sin nir<]Ún miramiento con lo dispuesto en los artículos 106, 107 y 

108 de la Ley. 

Eh la primera parte del artículo 109, se establecen 

los nonentos procesales por los que atravesará una solicitud hasta 

el m::anento de conces,ión del registro marcario, estos m::anentos 

p:ocesales son los siguientes: 

lo.- Ole se ooncluya el trámite de la oolicitud, 

entendido por tal el resultado del examen de requisitos que preven 

la Ley y el !eglamento en los artículos 100 a 104 y 75 a 79, 

respectivamente 1 

2o.- que se satisfagan tcx:1os los requisitos legales. 

EBto significa que el solicitante presente los documentos 

necesarios, cubra las cuotas respectivas y haya l!OOificado o 

cx:anplementado los datos que le sean requeriros dentro del plazo que 

le otorga la Ley, y 

Jo.- Una vez satisfedlos los requisitos legales, 

procederá el examen de novedad de la derx:minación o diseño propuestos 
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a registro, en dcnie la Secretaria de Comercio y Etlmento Industrial 

determinará si ro se afectan dered:los aci:¡Uiridoe por terceros, aún 

en el caso ue que el interes¡rio m:xlifique o sustituya la mrca cpe 

,¡:retende proteger, dentro de los plazos que al efecto ototga la ley, 

y que ro ¡:ueden ser ioonores de 15 ni mayores de 45 días, para 

manifestar lo que a su dere<h> ca>verga, respecto a las 

anterioridades que se le citen. &! caso de que ro se m:idifique la 

marca en toma tal que IXl exista posibilidad de oonfusi6n oon las 

anterioridades citadas o bien, que loe ai:gumentoe del eolici tante ro 

sean suticientes para caivencer a la autoridad de que oo existe 

posibilidad de confusión entre la narca cuyo registro se 80licite y 

las anterioridades citadas, se negará de plaro el resistro. 

la coosecuencia jurídioa al illCUlll'limiento de los 

requisitos legales, será el amndcro de la eolicitoo, y por tanto , 

hplicará la pérdida de la fecha legal de presentación (artículo 104 

de la ley de Invenciones y ltlrcas). 

AsimiSlll:l, la oonsecuencia de no rel:atir las 

anterioridades citadas en el resultado del examen de novedad 

ocasionaría el abanlooo de la solicitud (articulo 106 de la ley de 

Invenciones y Mu"cas) • 

Pur Último, si ro se cunple oon el p>go de deredlos 

por la ooncesi6n del registro de la marca y la expedici6n del titulo 

correspon:liente, también se ten:lrá por aban:lonada de pleno deredlo 

la solicitud (artículo 109 de la Ley) • 

Hes!Ds visto brevemente, de ¡:rin::ipio a fin cada l:l10 

de los l!lallentos procesales por loo que atravesará una solicitul de 

registro de mar¡::a, sin embargo, la tro:lificación más inp>rtante a 

este· capítulo del trámite de registro de las marcas, se presenta en 

la parte firal del artículo 109 de la ley de Invenciones y Mlrcas 

que dispone: 
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"J!l't, 109· .••••• " ................... . 

H;,~t;.. "a"r:t-.;,; • d~. ~;,;;,;,~;.~. '.;i . ~9; . d~. 
derechos, la Secretaría de O::mercio 
y Ebmento Industrial po:irá 
cx:mmicar al interesado cualquier 
obstáculo para el registro derivado 
de loo exámenes a que se refieren 
108 artículos 104 y 105 de esta ley 
o por cualquier causa 
superveniente''. 

La adición en a:miento es la consistente en la 

facultad que se oto19a a la autoridad para canunicar al interesado 

cualquier requisito u 00stáculo para el registro, derivado de los 

exámenes de J"XJVE<lad que regula el artículo 105 o de los requisitos 

administrativos que regula el artículo 103 o por musa 

superveniente, hasta antes de requerir el pago de derechos, cuarrlo 

el miBllD artículo 109, que dispone en su primera parte el resumen y 

ccnclusi6n del proc:Edimiento administrativo a que debe saneterae la 

110licitud de registro, de un mdo totalJllente arbitrario e 

inc:cngruente se le inclÍJye el párrafo cxmentado. 

Esta Último parte del artículo 109, pasa por alto el 

¡rocedimiento que ha pre:kminado en el trámite de obtenci6n de los 

registros marcarlos, provocando una inseguridad jurídica total para 

el solicitante del registro de una marca, y permitiendo que la 

autoridad administrasti va dilate el oto19amiento de marcas, p.iesto 

que goza de tien¡io ilimitado, para negar el registro, haciendo a un 

lado las etapas procesales que t:crlo ¡roce'limiento debe seguir, ya 

que podrá <Xllll!Úcar al interesado cualquier 00stáculo derivado del 

examen sobre CtJDpl.imiento de requisitos legales a que ~e refieren 

los artículo 104 y 105, oanentados en los puntos lo. y 2o. de este 

apartado o por causa superveniente, 

F.sta reforma parece ir en centra de la ¡xipular 
simplificaci6n administrativa, ya que introduce nuevos supuestos 

para retrasar la concesión de loa registros marcados. 
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AÚn CU'ID'.lo la intención de m:xli ficar la ley en este 

sentido haya obedecido al desoo de la autoridad de di spooer del 

tieqio suficiente para efectuar un exa""1 general y minucioso de las 

solicitu:ies, ello no justifica que se pase por alto el procedimiento 

que es una caractéristiaa de ,;,,.,lquier Estado de Derecho. 

4. Eacultades p>ra negar el registro de marcas. 

LOS articules 106 y 107 de la I.ey de Invencicnes y 

Milrcas, expresamente facultan a la autoridad para negar el 

registro. El articulo 107 en la parte final dispooe cpe "si la 

lllJdificaciál pt"OpJesta CXJnStituye una sustitución de la nuca 

solicitada, se sujetará a un nuevo examen, en cuyo cneo se ten:lrá 

oaoo fecha l~ la de la sustitución. Si cano resultado de este 

examen, se encaitrare otra marca igual o eenejante, ya registrada o 

en trámite de registro y aplicada a los miSlllJs o similares productos 

.o servicios, u Wl ronbre come.rcial en loo sui:uestos de las 

fracciones XXI a XXIII del articulo 91, se negará el registro", pero 

nada se dioe de las facultades de las que goza la autoridad para 

negar el registro de las marcas por incurrir en los sup.>estos de las 

fraccicnes I a XX del articulo 91, que t:ari>ién son coosiderados no 

registrables cano marca. 

Para determinar si la autoridad ldministrativa está 

facultada para negar los registros de marcas por incurrir en las 

prohibiciones de registro establecidas en el articulo 91 fracciones! 

a XX de la ll!y, considero necesario referirnos a las garantías 

individuales que tutela nuestra carta f'tlgna, erore tcxlo a la 

garantía de seguridad jurídica, que el Dxtor Ignacio B.lrgoa 

orihuela, define cano "el ccr1junto general de oordiciooes, 

requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse 

una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación 

válida de difer.,;.te índole en la esfera del gobernado, integrada por 
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el sunmm de sus derechos subjetivos", (40) agregando que cualquier 

acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un 

irrlividuo = gobernado, sin observar dichos requisitns, 

oondiciooes, el....ntos o circunstancias previas no será válido a la 

luz del Derecho. (41) 

Dentro de las garantías de seguridad jurídica 

encontramos la de legalidad, conteq>lada en la primera parte del 

artículo J 6 Cl:mstituciooal, que establece cx:m:> condici6n para que 

todo acto de uolestia que afecte la esfera del gcbernado sea válido, 

la furrlamentación y mtivaci6n de la causa legal del procedimiento •• 

El'l cuanto a la furrlamentacién legal el toctor au:goa 

señala que "todo acto autoritario que cause al ~do una 

mlestia en los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 

constitucional, no es siro una ccnsecuencia directa del principio de 

legalidad que consiste en que las. autoridades solo pueden hacer lo 

que la Ley les permite", principio que ha sido acogido ¡:or la 

&lprema corte de Justicia de la Naci6n. (42) 

Menés, nuestroe máxime Tribunales, también han 

establecido que las autoridades deben gozar de facultades expresas 

para actuar, esto significa que la permisi6n legal para desempellar 

determinado acto de su incumbencia no debe deri varee o presumirse 

maiiante la inferencia de una atribución clara y precisa. 

(40) Ignacio ~~oa Drihuela, las Garantías Individuales, México, 
lfbva ed1cion, E:J. Porrua, S. A. ~ioo, 1984, p. 495. 

(41) lbide¡;¡. 

(42) semanario Judicial de la Federaci6n, Tésis 166, de la canpi 
laciÚl 197-1966, oMsis 46 del í\Péñdice 1975, materia general. , 
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En efecto, la &Jprema corte, ha afirmado "las 

autoridades ro tienen más facultades que las que la Ley les otorga, 

pues si así no tuera, fáci.l será supcner implícitos todas las 

facultades necesarias para sostener actos que tendrían que ser 

arbitrarios por carecer de fundamento legal". ( 43) 

corr00oramo este criterio, la SeguOOa Sala de la 

suprema Cbrte, ha aoetenido que "los actos de autoridades 

administrativas que no estén autorizados por Iey alguna, importan 

violación de garantías" • ( 44) 

Por consiguiente, se infiere, que en estricto 

derec!D, la autoridad ro está facultada para negar el registro de 

mateas por incurrir en loo supuestoo de las fracciones I a XX del 

artículo 91. 

Sin embargo, en la práctica, las reooluciones de 

negativa del registro ccm:> marca, emitidas por la Direccitln General 

de Desarrollo TecoolÓgico, únicamente fuMamentaban su resolucitln en 

las p:chibiciones del artículo 91. A manera de ejemplo citarElllls la 

resolución oorrespon:Jiente a la denani.naci6n "P~", en la 

cual la autoridad administrativa determinó: 

"Eh · CXlC'lBeC\lerllia, se resume que su caso encuadra 

dentro de las prohibiciones que establece el artículo 91, fracciones 

:XX en relación coo la V de la I.eY de Invenciones y Mucas. 

Por lo anteriormente expiesto, y con fundamento en el 

(43) Citado por Ignacio Burgoa Clrihuela, ob. cit. p. 592, 

(44) Ibidem. 
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precepto legal antes invocado, en relación ccn el artículo 6o. 

Transitorio de la R?forrras a la Ley de Invenciones y M:ircas, es de 

resolverse y se resuelve: 

uuro.- Se niega el registro caro narca de la 

denc:minaci6n "PRCKllBRll'H"". (45) 

Tal vez, cxn la intención de subsanar esta anisi6n en 

el nuevo JEglamento, en el artículo 80 se establece: 

"l\rt. 80. - Si al efectuarse el 
examen de la solici too y documentos 
exhibidos se enoontrare que la 
marca no es registrable de 
caiformidad a:n lo dispuesto en el 
ar ículo 91 de la Wy, así se le 
CQ!llllicará al solicitante para '?e 
dentro de un plazo de 45 dias 
manifieste lo que a su derecho 
ronven;a, en caso de: no hacerlo, se 
coosiderará aban:3ooada su solicitud. 
Ie::ibida la cootestación, la 
Secretaría resol verá si se ccntinúa 
el trámite o se niega el registro. 
si aún l!DdifÍcada la marca se 
incurre nuevamente en las 
prohibiciones antes sePia.ladas, ~ 
negará el registro." 

Por lo que respecta a esta l!Ddificaci6n, el 

lleglamento, = coojunto de normas administrativas, sulx>rdinadas a 

la ley, obligatorias, generales e inpersooales, expedidas unilateral 

y es¡iontáneamente por el Presidente de la RepÚblica, en virtoo de 

facultades discreciooales que le han sido conferidos por la 

O:xultitucién o que resulten implícitamente del ejercicio del Poder ---

(45) Oficio No. 86432, de fecha 7 de septiembre de 1988, ~ 
dido por la Direcci6n General de Invenciooes, 1'tlrcas y Desarro-­
llo Tecnológico, en el Expediente de la librea 251176 
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Ejecutivo (46), oc:n U.se en las atribucicnes otorgadas ¡:or el 

artículo 89 Q:lnsti tucional, fraccioo I, debe o::ntener los elementos 

generales que lo caracterizan y que para el Maestro Serra lbjae SCl'l: 

1.- Un oc:njunto de nonnae de Deredn Administrativo, 

que emanan unilateralmente del R:Jder Ejecutivo Federal. 

2.- Tiene por objeto ejecutar las leyes 

administrativas que expida el ConJreeo de la Uni6n, sin que el 

c:cncepto "Ejecucioo de las Ieyes" se agote en la f<1cultad 

reglamentaria, ni en asumir la mism fuerza jurídica de la Ley, que 

ea un acto típico de soberanía. Ante el silencio de una ley 

administrativa, no cabe la funci6n reglamentaria. 

En nuestro país, todos los Jeglamentoe SCl'l aquellos 

que la doctrina administrativa denomina Jeglamentos Ejecutivos, que 

desarrollan los prop6sitos contenidoo en la ley, aunque algunas 

leyes administra ti vas, sobre organiSlllJS p'.iblicoe, ""i'lean nuevas 

denaninaciaiee. 

3.- En su carácter general e inpereonal, que amune 

características semejantes a las de la Ie¡. 

4. - El Jeglamento debe irantener el principio de 

superioridad de la ley. El Reglamento será subordinado a la ley, en 

ningÚn caso puede preValecer sobre áquella. 

5.- El Jeglamento debe ser pranulgado y poblicado. 

para que tenga fuerza obligatoria. 

(46) Andrés Serr¡i lbjae, El Derecho l'dministrativo, México, lOa. El:!., 
.1981, El:l. Porrúa, T. !, p. 195 
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6. - El Peglamento no debe tener otros cargos, 

limitaciones o lltXlalidades que los establecidos en la ley y de 

CCllformidad con la constitución. (47) 

Eh nuestra legislación encontraJOOS los Reglamentos 

Ejecutivos, que 9Cll aquelloe a loe que se refiere el Artículo 89 en 

su fracción I Coostitucional y cuyo oojeto es reglamentar las leyes 

que expide el COrr;¡reso de la Utión. l'dE!lás existen los AeglamentolÍ 

gubernativos y de policía, cuya aplicación ccmpete a las autoridades 

administrativas, por dispoeición expresa del articulo 21 

o:.isti tucional y los iegl.amentos Interiores de la l'dministración 

PÚblica, cuya finalidad es regular el orden y la disciplina en los 

servicios pÚblicos y demás funciones administrativas. 

Dentro del estudio del artículo 80 del Reglamento, se 

aprecia claramente, que la idea del legislador era facultar a la 

autoridad administrativa para lll>!Jar el registro de marcas, cuanio se 

incurriése en alguna de las hipÓtesis que sellal.a el articulo 91 de 

la Iey de Invenciones y Marcas y que no se mencionan en el articulo 

106 de didla ley. l!Bto es, incluir la facultad para negar el 

registro cua00o adema se incurra, además en las hipátesis previstas 

en las fracciones I a XX del articulo 91 de la Isy. 

El iqiugnar las resoluciones de negativa '1'e ten;¡an 

fUndamento en el articulo 80 del Aeglamento, seriá factible, debido 

a su illCCllStitucionalidad, en virtl.d de que el Heglamento no debe 

tener otros """9'>S, restricciones, limitaciones o l!lldalidades que 

las establecidas en la !E¡. 

El D:x:tor Ignacio lllrgoa, q>ina que es una 

contravención a la garantía de legalidad, el caso en el que en un 

Reglamento que supooe la preexistencia de la norma u ordena.miento ' 

(47) Ibidm. 
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reglamentado cxnforme al artículo 89 fracción I de la Constitución 

PolÍtica de los Estados unidos Mexicanos, viole, por sí mismo, 

cualquier precepto de la a:mstitución o revele alguna i .. fracción a 

la Ley que !Eglamente, ya que toda oorma reglamentaria no debe 

cuncretarse sino a especificar o detallar la disposición o 

disposiciooes legales oorrespondientes, sin rebasar su ámbito 

regulador. ( 48) 

lndeperdientemente de su incalBtitucionalidad, el 

artículo 80 del !Eglamento, deja ver que es una disposición 

preparada al vapor, en primera, porque el exaJll!'1 a que "" refiere es 

a la den::minación o diseflo ¡rq:iuestos a registro y oo a la solicitud 

y documentos y en segunda, por oo seguir lD1 orden gramatical en su 

redacción, yá que no ee recibe la contestación eobre la cual la 

Secretaría resuelve si se ha de aontinuar el trámite o negar el 

registro y posteriormente se m:xlifica la marca, sino que ee recibe 

la aontestación a las objeciooes forl!llladas por la autoridad 

administrativa, con las m:xlificaciones y posteriormente, se 

resolverá lo procedente para otorgar o negar el registro solicit,.10. 

Tal vez, lo que esta disposicion, dentro de su 

irconstitucionalidad pretendió, era establecer lD1 proceso similar al 

de los artículos 106 y 107 de la Ley, a continuación transcritos: 

"Art. 106.- Si al practicarse el 
exruren de oovedad se encxntrare 
otra marca igual o semejante ya 
registrada o en trámite y aplicada 
a los mismos o similares ¡reductos 
o servicios, o un n:mbre canercial, 
en los supuestos de las fracciooes 
XXI a XXIII del artículo 91, en 
grado tal que ¡:u1ieran aonfurrlirse, 
SQ suspenderá el trámite y se 
notificará al solicitante, 
indicárdole las anterioridades -----

(48) Ignacio llurgoa Drihuela, ob. cit. p. 600 
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existentes, para que manifieste lo 
que a su deredv convenga dentro 
del plazo que al efecto se señale, 
el cual oo será menor de 15 ni 
mayor de 45 dÍas. Si el interesado 
no contesta dentro del plazo 
caicedido, se CC11Siderará 
abandcllada su solicitud y se 
perderá la fe::ña legal", 

"Art. 107. - Si el interesado 
rodifica la marca solicitada o 
limita los ¡reductos o servicios 
que pretenda proteger, en forma tal 
que no exista la posibilidad de 
confusión con las anterioridades 
citadas, se continuará el trámite 
respectivo. Lo misno se hará si 
los argumentos del interesado 
in:lucen a la Secretaría de Couercio 
y Ftlnento Industrial a concluir que 
no existe posibilidad de oonfusi6n. 
E\lera de estos supuestos, se negará 
de plano el registro, 

Si la rodificación prqiuesta 
constituye una sustitución de la 
ma.rca sólicitada, se sujetará a un 
nuevo examen, en cuyo caso, se 
tendrá CC11D fecha legal la de la 
sustitución. Si CXJIO resultado de 
este examen se enCC11trare otra 
marca igual o sanejante, ya 
registrada o en trámite y aplicada 
a los mislIDB o similares productos 
u servicios, o a un nombre 
canercial, en loe sup..iestos de las 
fracciones XXI a XXIII del artículo 
91, se negará el r03istro11

• 

SOlo resta canentar lo ambiguo del segundo párrafo 

del artículo 80, don:le se in:lica cpe recibida la contestación se 

resolverá si se caitinúa el trámite, sin señalar cúa.l será ese 

trámite, o paso siguiente, ya cpe de m negarse el registiro, 

entooces se enten:lerá que la autoridad determinó conceder el 

registro y por consiguiente procederá a requerir el pago de derechos 

por el registro de la marca. 
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la incx.rultitucionalidad del Ie;¡lamento de la ley de 

Invenciones y Mircas rebasa no s6J.o lo previsto en la ley, sino que 

adenBs, resulta ser la ley la que nos especifica oSao deberá 

obeervarse lo previsto en la ·misma y el legl.amento le otorga a la 

autoridad administrativa una facultad no ¡revista en la ley. 

DJrante el análisis del artículo 00 del Reglamento, 

hemos visto que en su parte final establece la posibilidad de 

modificar la marca. l\demás, la misma Iey de Invenciones y !'breas 

en el articulo 107 c:<JOCede al solicitante el deredlo de modificar la 

marca solicitada, por lo que si a lo epa se refiere el artículo 78 

del !Eqlamento es a prchibir las l!Ddificaciones de las marcas en 

este sentido, podría considerarse que este artículo cx:ntraviene lo 

diip¡esto en ia ley. El. artículo 78 del Reglamento dispcne: 

"Art. 78. - Si la eolici tu:! a que se 
refiere el Artículo 76 o loe 
anexos a ésta resultaren 
incaipletos o deficientes por 
cualquier callBa, se requerira al 
solicitante para que loa 
c::oaq>lemente, corrija o aclare, 
dámole para tal efecto cbjeto un 
plaz.o no mayor de dos meses, 
tranncurrido el cual, si no se 
diere C\ll!Plimiento al 
requerimiento, se temrá par 
abaOOonada la solicitud y por 
pérdida la fedla legal de 
presentación. 

Eli las aclaraciooes o adiciones que 
se formulen oo se permitirán 
modificaciooes que i..ttpliquen cambio 
sustancial a lo solicitado 
inicial.!oonte, sin ~icio de c;r.ie 
el solicitante pu presentar 
nueva eolici tud ele raistro a:mo 
marca de otra dOíiiííinac on, figura 
o. cooposic1on. 11 
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El licenciado Manuel Fernárdez Or,.peza, considera 

que "aparentemente la práctica anterior de la Dirección General de 

lnven:::ioaes, M:.i.rcas y Desarrollo Tecn:>ló;Jiro, ahora Dirección 

General de i:.esarrollo Tecnológico, de permitir la continuación del 

trámite de una solicitud c:uarrlo se cambia la deraninación de la 

marca o inclusive los artículos amparado por la misma, ya oo podrá 

cootinuarse, en virtud de que de acuerdo coo esta disposición no 

¡:>-Arán hacerse m:lificaciones sustanciales a las solicitudes y 

consecuentemente en el caso de que se pretenda cambiar la solicitud 

para referirla a otra marca o a otros artículos sustancialmente 

diferentes de los irñicadoo ~riginalloonte, será necesario el 

presentar una nueva solicitud de registro y realizar todos los 

trámites correfiXX>ilentes". (49) 

También, el licenciado Fernán:lez orqoeza, opina q..ie 

deberá tanars~ en caisideracifu que 11durante el trámite de tma 

solicitud, no podrán hacerse nodificaciones que llt>liquen un cani:>io 

sustancial y en caso , de realizarse ésta y de aceptarse por la 

Dirección General de Inver>oiooes, 1-tlrcas y D:!sarrollo Tecrológico 

(actua.l.Joontc Dirección General ñ rP-s;:tr,...o1~o Ter.nologicn' r>xis .. e la. 

p:iaibilidad de que el registro coocedido sea declarado inválido por 

haberse otorgado en contra de las disp:>Siciooes del !Eglament.o de la 

Ley de Invenciones y Marcas. (50) 

(49) M>nuel Fernández oropeza, Análisis a las Disposiciooes en Mate-
ria de M:ircas Contenidas en el lamento de la le cíe!ñVenciO 
nea y 1-hrcae de 30 de agosto de 1 , Seminario Para e is e 
del nuevo !Eglamento de la Ley de Invenciones y l'bi:res, México, 
D. F., 11 de octUbre de 1988, l\sociación Mexicana para la Protec 
ci.'.n de la Propiedad Irñustrial y Artística, A c. , p. 25. -

(SO) Ibidem. 
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El art Ículo 78 del ~lamento ro se determina q,f, 

debe entenderse por cambio su•tancial, por lo que difiero ne la 

q:>iniÓn del licenciaclo EUrnán:lez Orcpeza, en eu aseverácim 

relativa a que de aceptarse ese cambio de denardnacién dP 1a marca., 

el regis<.ro que '" exx>ceda ?Jede ser declarado nulo por llalx!rse 

otorgaclo en contra de las disposiciooes del Jegl.amento de a Iey ñe 

Invenciones y !-Breas, ya que en mi q:>iniái el ~rticulo 107 de la te;• 

de Invencicnes y Mucas ccritempla esta posihilidad al ñispc:ne que 

"si el interesado no:lifica la rra.rcn solicitar1-:l o limitar los 

productos o servicios que se preten:lan ¡roteger, en fonna tal cpe ro 

exista posibilidad de a.mfueion con l"s anterioridades citadas "" 

continuara el trámite respectivo ••• ", y además porque la Ley de 

InvencicrJee y.Job.reas tiene e~remacia scbre su Reglamcn•o. 

Para efectos de eVitar confusicnee, exx>vendría que en 

·las próxima refotmas al !E<Jlamento se ñetenninara r.uáles OCl1 la 

modificacions que constituyen un cambio sustancial. 

Otro cambio, en vig:ir desde el 17 de maro i1n 1989, 

caitemplado en materia de propiedad in:lus trial, ccncierne a la 

fusión de la Dirección General de Invenciones, Mucas y DP.sarrollo 

Tecnológico con la Direccién General. de Transfnrencia dr. Tecnología, 

en una sola Dirección. denaninada Dirección General de I:esarrol' o 

Tecnologico, (51) desapareciendo, de· un plumazo, la referencia en el 

ronbre de la rueva Direo::iái, a las invenciones y a ln.s m.:oircas, 

reflejan:lo en este cambio .1.a preocupación de la ar.tual 

administracién de nuestro país, erx:amirada a pr~er e1 "ñesar.rollo 

tecnológico11
, estableciérdolo así en el artículo 17 del Reglament:o 

Interior de la Secretaria de Comercio y Forento '~dustrial. (52) 

(51) Reglairento Interior de la Secretaría de Corercio y Fotrento Inñus 
,strial, publicarlo en el Diario Oficial de la Federaci6n el 16 ~e 
agosto de 1989. 
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tE las atrib..lciooes de esta nueva Dirección General 

de tesarrollo Tecoológico, enumeradas en once fraccicnes del 

artículo 17 del Rt.<Jlamento Interior de la Secretaría de c..mercio y 

Fanento Io:lustrial, ( 53) siete se refieren en su totalidad a la 

pranoci6n y ra¡¡uJ.aci6n de la transferencia de tecrología, dos a 

cuestiooes de prq>iedad io:lustrial y otras doo se ocupan tanto de 

asuntoe de transferencia de tecnologia caro de prcpiedad irxlustrial, 

corresporxliérdoles a estas Últimas, las fracciones VI y XI del 

a:>glamento El'! canento, que dispooen: 

(53) Ibidan. 

(54) Ibídem. 

"ARrICJJ!D 17 .- son atribuciones de 
la Oirecci6n General de Desarrollo 
'l'ecTiol.6gico: 

VI. - Ebrtnular las reoolucicnes, 
conforme a los procedimientos 
fijados en las disposicicnes 
legales aplicables, en tMteria de 
invemicnes, uarcas y 
transferencia dé Tecnología, 
re la ti vas a infracciones 
administrativas, nulidad, 
caducidad, revocacioo cancelaci6n 
de registro o cualquier otro acto 
administrativo ten:iiente a privar 
de eficacia jurídica a las 
autorizaciones, registros, 
ccavenios, licencias, c:aitratos o 
cualquier otro acto que implique 
CCl'ltravenci6n a tales 
diaposicicnesr iap:ner las 
sancicnes que procedan por su 
inamplimiento y, tratárdose de la 
materia de invenciones y marcas, 
las que conciernen a · · la 
declaracioo du hec:h:>s que 
posiblemente sean a:ristituti1"Js do 
delito; inspeccionar, vigilar y en 
general, aplicar las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones 
legales en estas materias. ( 54 ) 
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ARJ.'IOJLO 17 .- S'.>n atril:uciones de 
la Dirección General de Desarrollo 
TecnolÓgico • 

• XI. - &!bstanciar y resol ver en su 
caso les recureoe administrati'""' 
que se inter¡>c:nJan cx:ntra las 
resoluciones que emita, relativas 
a los actos de aplicaciái de la 
IE:f .,obre el control y Pegistro de 
la Transferencia de Tecnología y 
el Uso y Explotación de Patentes y 
!timas y de la ley de Invenciones 
y 1'brcas, les reglamentos de ad:es 
y clemfu¡ dispoeicimes legales 
aplicables a did>as materias.• ( 55) 

Tal parece que en lu;¡ar de aQ:¡uirir iq:iortancia en 

nuelltro pus' la materia de propiedad imustrial, se le está 

releganjo, por el llamado "desarrollo tecnolÓgico". 

Si taname en consideración que las disposiciones 

legales aplicables al desarrollo teaiolÓgico se establecen en la ley 

Subre el control y Aegietro de la Transfereooia cJe Tecnolcx,ía y el 

Uso y Explotaciái de Patentes y ltircas, CU:.<> objeto es el cx:ntrol y 

orientación de la transferencia de tecnología, así ecm:> el farento 

de tuentei; prc:pias de tecnología, ( 56 ) encx:ntranvs que dentro de 

les cx:nvenios o contratos sujetos a la aplicaci6n de esta ley, siete 

de éstos tienen su origen en la Ley de Invencimes y l'brcas, y estos 

soo aquellos que se refieren a: 

- la CX.11CeSión del uso o autorizaciOO .e explotación 

de marcas. 

- la cc:nceaión del uso o autori zacioo de explotación 

de patentes de invención o de mejoras y de loo certificados 

(55) Ibidem. 

(56) Artículo lo. de la I.ny Sobre el O:>ntrol y Registro de la Transfe­
rencia de Tecnolog:i.a ·y el Uso y Explctaci6n de Patentes y Marcas, 
Diario Oficial de la Federaci6n de 11 de enero de 1982. 
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de invencioo1 el registro de llOdelos y dibujos industriales¡ los 

apoyos y facilidades respecto de los dered>os mencionados 

solicitados por trabajadores, micro y pequeñas industrias¡ el 

registro de marcas1 las denaninaciones de origen y los avisos y 

llllilres canerciales 1 así ccm:> la represión de la r. llp!tencia desleal 

en relacioo con loe dered>:le que dicha ley otorga. (57) 

~culo lo. de la Ley de Invenciones y Marcas Diario Oficial 
del 10 de febrero de 1976. ' 
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CAPIWID 111 

PERDllll\. DE IDS DE:R&:Fm IJERIVl\rOO !EL REXllSTR> M.1\!C1UUO 

l. Generalidades. 

Al hablar de perdida de loe deredlos derivados del 

registro marcarlo, debe!!Os ccnocer primero cuáles son eSOB dered>::Je, 

sierrlo estos, el derecho exclusivo al uso de la marca, ClCllO el res 

inportante y del que se derivan los demás, tales cano: el deredlo de 

autorizar a una o mis personas cano usuarios de la marca, ¡:era usar 

todos o algunos de los pi.-oductos anparados OCl1 la marca, fijzmdo de 

caiún acuerdo OCl1 el usuario las cco:liciones que regirán ese uso 

tales CXJJO regalias, duracién de la licencia concedida, el 

territorio, éalidad que deberán ccntener los productoe, dentro rlel 

muco que las disposiciones legales tales OCIOO la rey SObre el 

centro y !e]istro de la Transferencia de Tecrología y el Uso y 

·Explotacién de Patentes. y M>rcas, lo permitan. 

Derivado del derecho al uso exclusivo de la marca, "'' 

titular tiene el deredlo de ejercer los deredlos que el registro le 

concede frente al uso de su marca, realizado por terceros, en cuyo 

marco se encuentran las infracciooes administrativas y "en este caso 

el titular. del registro de la marca se encuentra en posibilidad de 

hacer del conocimiento de la autoridad administrativa la ccrnisién de 

las infracciones, solicitarm la Íllp:leición rle las sanciones 

correspondientes". (·sal 

Dentro del derecho de exclusividad que el duero de la 

marca tiene en relaci6n con el uso de la misma, existe la acciát 

(sal lloraci9 \l'U>'Jel QrtÍZ, El Uso de la !'ltrca y EUB Efectos ,TurÍdi 
~' México, D. F., 19BCJ, p. 99. 
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criminal contra usurpadores e imitadores de marcas, que cc:meten loe 

delitos previstos en el artículo 211 que tratarE!!!CB en el capítulo 

siguiente. 

La Ley de Invenciooes y !-Breas, regula loe sigu entes 

casos de perdida de los derechos adquiridoe por virtud del registro 

nru-cario: 

lo. cancelación. 

2o. Extinciái. 

3o. Caducidad. 

4o. Dilución. 

So. lillidad. 

En estos supuestos enccntrllllDB que el derecho al uso 

de la marca CX11D lo llama el profesor Joaquín RxirÍguez y 

.lbdríguez, puede extinguirse por el transcur90 del plazo, por m 

usarse, por caducidad, por cancelacién y por nulidad(59). ~e lo 

que se pierde es el derecho al uso exclusivo de la marca, el cual ee 

obtiene a traws de su registro. En ooosecuencia, al extinguirse el 

registro de la marca por cualquier causa, esto significa que se 

pierde el deredlo al uso exclusivo que otorga la Ley. 

Las principales imovacicnes en esta mteria las 

entaltrams por lo que se refiere a: 

2. Cancelación. 

El primer P1rrafo del artículo 150 de la Ley, el cual 

aólamente se reform6 para indicar el nanbre actual de la Secretaría 

de a:.nercio y .Ebnento Industrial., ee refiere una renuncia de loe 

deredlos que oonfiere el registro marcario, por tratarse del titular 

del registro canéelado quien solicita dicha cancelacién. 

(59) Joaquín Rxiríquez y lbdriguez, op. cit., p. 431. 
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Respecto a la misma, la secretaría tiene la facultad 

de requerir la ratificaciál de la firma, si así lo considera 

conveniente. 

Este ti¡:o de cancelación contempla una renuncia a los 

deredlos que confiere el registro marcario, más que una pérdida, la 

cual sí se presenta en el caso del pegundo párrafo del artículo 150 

de la Ley de Invenciooes y M;rcas que establece: 

"Art. 150., ••••••••••••••••••• , .................................... 
El registro de una marca podrá ser 
carcelado por la Secretaría de 
caoercio y Fanento IIYlustrial 
cuarxlo su titular especule o haga 
uso indebido en el precio o 
calidad de un producto o servicio 
amparado por la marca en 
detrimento del ¡:úblico o de la 
ecoromía del país. " 

l\Ún cuamo la reforma relativa a la cancelación 

voluntaria no la regula expresamente en nir>JUl'lO de los artículos 

que ooopcnen el capítulo VIII de la 1.ey, intitulado "Nulidad, 

Extinciál y cance1aciál del Iegisro"' es innegable que uno de los 

efectos jurídicos que origina esta carcelación será que en el 

supuesto de que el extitular del registro desee obtener nuevamente 

el registro de la marca canceladá dentro del año siguiente a la 

fecha de cancelación, deberá pagar una cuota similar a la que se 

cubre por el llamado «•-registro de marcas ccn fundámento en el 

artículo 99 de la ley, que es el precepto que vino a otorgar nuevos 

efectos a la cancelación voluntaria de los regiiRtros rmrcariost eaos 

efectos son: El pago de una cuota más alta si se desea obtener 

nuevamente el registro por el exdueí'íJ del registro y a su vez que el 

misno ex titular, gozara del plaro de un año a partir de 
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la fedla de cancelación de su marca para solicitar el nuevo 

registro, si así lo desea y en el transcurso de ese año, sin que un 

tercero pieda solicitar el misno re;Jistro dentro de ese plazo. 

El famoso artículo 99 de la nueva Ley dispone: 

"Art. 99. las marcas que hayan 
caducado p:>r falta de renovación, 
se hayan extii>;¡Uido por falta de 
explotación, o se hubieri;n 
cancelado voluntariamente, podran 
ser sol1ci tadas ¡x:ir cualquier 
persooa, transcurrido un año a 
partir de la fecha de caducidad, 
extinción o cancelacioo 
voluntaria. las solicitudes 
presentadas antes de ese plaw 
serán improcedentes. 
El plaw a que se refiere este 
artículo m será aplicable al 
ti tu lar de la 11Brca caduca, 
extii>;¡Uida o cancelada 
voluntariamente, . quien podra 
solicitarla de nuevo en cualquier 
tiempo. 
Lo disp1esto en el párrafo 
anterior m exirre al solicitante 
del examen previsto en el articulo 
103 de esta Ley, ni obliga a la 
autoridad a cx:nceder la marca. 11 

Con esta reforma al artículo 99 de la Ley, m se 

establece nir:gún beneficio para los <lueros de los registroe 

cancelados voluntariamente, lo único que se pretendió con esta 

reforma fue evitar que loe titulares de marcas extii>;¡Uidas o caducas 

eludieran el alto pago de derech:>s que establece la Ley Federal de 

Derechos, en virtud de que la mayoría de los titulares de marcas 

cuyo uso m era posible derostrar para cumplir con los artículos 115 

o ll 7 de la Ley, o bien no era posible llevar a cabo su remvación, 

para mantener vigente el registro, pero que deseaban conservar el 

registro de la marca, tal vez para uso en el futuro, recurrían ~ la 

cancelacién del registro precisamente un día antes de que éste se 

extii>;¡Uiera o caducara, para solicitar nuevamente el registro al día 
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siguiente y en este caso no encuadraban dentro de las dispoeiciooee 

del artículo 99, pues la marca no se había extirguido ni caducado Y 

por otra parte, no existía la posibilidad de que algún tercero 

adquiriese algún derecho, porciue no había tieap:> para ello. 

En este sentido, el articulo 82 del ~lmnento de la 

~ de Invneciooes y Marcas en vigor, dispone: 

"Art. 82. OJarrlo se solicite el 
registro de una l!>'ll"ca que haya 
cadumdo por falta de rencvaciái, 
extirguido · por falta de 
explotaci6n, o se hubiera 
cancelado voluntariamente, deberán 
cuq>liree todos loe requisi toe que 
establece la lEf o este 
aegl.amnto. Si el solicitante 
fuere el titular de la marca 
caduca, extinguida o cancelada 
voluntariamente, para anq>arar los 
miSJl'OS productos o servicios, 
podrá ofrecer <XllD prueba el 
expediente respectivo, salvo que 
éste haya sido destruido." 

!ns cambios a este articulo respecto a su correlativo 

artículo 58 del ~lamento anterior, únicamente se refieren a la 

inclusi6n del nuevo registro de l!>'ll"cas canceladas voluntariamente, 

para hacerlo oongruente con· las dispoeiciooes del artículo 99 

3. Extinci6n. 

La extinci6n del registro l!>'ll"cario, regulada por ·os 

artículos 115 y 117 de la I2y de Invenciones y M!lrcas, se presenta 

en en caso en que la marca no se use tal y can:> fue registrada, 

previa la declaratoria correspañiente o bien c:uanlo el titular de 
la marca no demuestre ante la Secretaria de Ccxnercio y Fanento 

IndUf!trial el u5o efectivo de la marca dentro de loo tres afios 
siguientes a la fecha de su registro. 



-64 -

El nuevo artículo 118 de la ley determina que se debe 

enterder p:>r uso efectivo la fabricacién puesta en venta o 

CXJnercialización del producto o servicio que se proteja, en 

volúmenes y corñiciones que corresponlan a una efectiva explotación 

caoorcial en territorio nacional, teniendo la Secretaría de Comercio 

y Fcb!nto Irdustrial la facultad de requerir al interesado la 

inform.'ICiÓn o dcx:tll!elltos que ccnsidere necesarios para cerciorarse 

de la explotaci6n efectiva de la marca cuaroo meoos en alguna de las 

clases en que se encuentre registrada, ccuo se ha didlo dentro de 

los tres allos siguientes a la fecha de ooncesi6n del registro. 

La extinci6n del registro p:>r no dem:istrar BU uoo 

dentro del plazo que establece la rey origina la extincién del 

registro sin que sea necesaria declaración alguna, ya que cpera de 

pleno derecln. 

otra reforma de la. I.ey cr-ie tiene relación oon la 

extinci6n de las marcas por falta de COl!prcbaci6n de uso, es aquella 

relativa al articulo 99 (transcrito en el punto anterior), donde 

seeetablece que la preri:ogativa oorx:edida el miSllO artículo ~ 

al oolicitante del examen previsto en el artículo 103 de la Ley, ni 

obliga a la autoridad a cmceder la marca, 

El articulo 103 dispone: 

"Art. 103.- Recibida la solicitud 
se pi¡ocederá a efectuar un examen 
de esta y de los documentos 
exhibiooa, para caiprobar si se 
reunen los requisitos que 
previenen esta Ley y BU 
~lamento". 

El artículo 103 es mio prccioo puesto que a lo que se 

realiza el examen es a la solici tu y no al solicitante CCllO seitala 

el articulo 99 en BU parte final. 
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F.sta reforma resultaba necesaria sólo ccm:> aclaraciál, 

debido a que solicitantes de registros que habían sido otorgados en 

contravenci6n a las disposicicnes de la ley, argument:abm que por 

tratarse de un re-registro la marca caduca o exti~ida, debía 

CCl'lC<rlerse el rruevo registro, siendo evidente que el espiritú de la 

ley era otorgar un plazo especial a loe duefios de registros caducos 

o exti~idoe, sin que ello inqllique que si por un error el registro 

fue otorgado en ccntravencién a las disposicicnes de la ley, el 

nuevo registro deba otorgarse ccn loe miSJ!DS vicios, ya que el nuevo 

registro será independiente del registro exti~ido. 

El licenciado !bracio Rangel, nos habla de 

posibilidades. para el registrante de ofrecer a la autoridad causas 

que justifiquen la falta de uso de la marca ( 60) , que nuestra ley no 

ccnteupla, y podrían haberse tanado en cuenta en las reformas a la 

.actual ley, eliminando la drástica medida de la extincién de la 

marca por no acreditarse su uso efectivo. 

4. caducidad. 

La palabra caducidad proviene del 11erbo latino cadere, 

que significa caer, y CCIIO instituciái CCl'lSiste "en la decadencia o 

pérdida de· un deredlo-nacido en gestación- porque el titular del 

miSllD ha dejado de observar, dentro de detenninado plazo, la 

corrlucta que la norma jurídica le ill'{XXÚa para preservarlo". ( 61) 

En esta materia, la caducidad o pérdida del registro 

marcario ocurre cuando el titular no solicita .la i:"1'l0Vaci6n rlel 

fi;o) !bracio Rangel Ortiz, op. cit., p. 99. 

( 61) M-muel Bejarano sánc:hez, Cl>ligacicnes Civiles, Etlitorial Harla -
México, 1980, p. 495. 
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plam inicial o de los posteriores, dentro del Últino sesrestre ele 

cada plazo o del plazo de gracia de 6 meses que señala la propia ley 

y que se C'O!!plta a partir del vencimiento de cada plazo (llrt. 139). 

La rerovación del registro de una marca sólo prOCP.derá 

si el interesado ccmprueba, en forma fehaciente, su uso efecti ro y 

continoo. 

!Especto a la renovación de la marca, la rro:lificaci6n 

cc:nsistio en reformar el artículo 140 par.. aclarar que la 

ccq:irobaci6n de uso de la narca señalada en este precepto, es 

irdependiente de la canprobación de uso que exige el artículo 117 ele 

la Ley, para mantener vigentes _os derechos sci:>re la marca. 

El1 la práctica se usa un formato aprobado publicado en 

la Gaceta de Inverciones y !ohrcas, donde se extablece cp> la 

solicitud debe contener la siguiente información. (62): 

Eblicitucf de: Reoovación de marca (l\rt. 139, 140) 

llitos de la llirca. 

Datos del Titular. 

Datos del Usuario. 

Información para la caiq;n:ci>ación de uso. Dltoe 

ecoo.ánicos. 

Datos de ~a persroa que formula la declaración 

Anexos. 

Derechos que se pagan. 

un apartado para uso oficial de la D.G.T.l.M. 

De este fermata se infiere que la canproooción ile uso 

de la marca se presenta simultáneamente con la solicitud il" 
renovación, aún cuarrlo el articulo 140 establece que la rerovaciál 

(62) Gaceta de Inverciones y Marcas, Volumen Extraordinario XII Se­
c:ret3ar1 la de Iñvenc1ones y Aireas, AfiJ TJIX, t-P.xioo, o::tuhre: 19AA 
p. . 
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de la marca solo procederá si el interesado CCJllJll'U<!ba, en forma 

fehaciente su uso efectu y ccntínuo, lo que "'lUivaldría aque primero 

debe acreditarse el uso de la llBI"Ca, para que proceda la renovación 

del registro. 

Nuevas referencias a esta figura jurídica surgen en 

el nuevo artículo 127 de la ley, en su párrafo segu!Xlo, al 

establecer que en el caso de narcas vinculadas (canentadas en el 

capítulo I de este trabajo), para efectos de su rerovacién Y 

carprobación de uso, los titulares de las narcas vinculadas darán 

aviso a la Direccién General de Invenciooes, M>.rcas y Desarrollo 

Tecnológico (hoy Dirección General de Desarrollo Tecnológíco). 

Sin embargo, la ley no dice en que ncmento deberá 

notificarse ese uso, si deberá ser desde el ncmento en el cual las 

partes contratantes cx:::nvienen el uso viocul.ado de las marcas, en el 

'manento de solicitar la renovación del registro o bien en el nanento 

de inscribir al usuario de la marca en la misma Direccim General de 

Desarrollo Tecnol.ógico. 

Lo idéneo sería hacerlo al solicitar el registro de 

usuario autorizado, cal la indicaciéri que las marcas se usarán 

vinculadas. 

S. Dilución. 

El artículo 149 de la Ley de Invenciones y fohrcas, 

preve la extincién del registro marcado cuando su titular ha 

provocado o tolerado que se transforme en denaninación genérica, la 

que corres¡x:nda a uno o varios de los ¡reductos o serv!,¡:ios para los 

cuales se registró, de tal no:lo que en los medios canerciales y en 

el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma 

haya· perdido su significación distintiva, cano medio de identificar 

al correlativo producto al que se aplique o servicio que se preste 
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A este tipo de pérdida de loo deredloo del registro 

marcario, el profesor IBvid R:ul:3el ?-B:üna, le derx::mina 11dilución 11
, y 

a su vez señal.a que la mism se presenta "espccial!rente cuando la 

marca llega a la cúspide de BU fama y p:¡p.üaridad, razón por la cual 

del:e tenerse en cawideracién el especial cuidado de evitar que el 

titular del registro marcario consienta o roadyube indirectamente a 

que la marca de gran ootoriedad ro se use COlO tal, siro cooo un 

sináti.Dx..> que designa el prcrlucto, o::m:> si fuese el ncrnbre usual, 

CXlllÚn propio o genei.ioo del misno, ya que de lo contrario dará lugar 

a que se declare la extincién del registro". (63) 

El requisito para que opere la extinci6n de la marca 

por coosiderarla una deroninaci6n genérica es que BU titular haya 
11provo:ado" o 11tolerado 11 que la marca se cawirtiera en genérica. 

IUr tanto, si una marca perdi6 su significaci6n 

distintiva y tanto el ¡>Íblioo c;aro loo círculoo canerr.iales la 

identifican = el nanbre del producto que ¡roteger, pero su 

titular oo ¡r"""°" ni• tolero esa transformaci6n, oo procedera la 

declaraci6n de extinciái del registro. 

Sobre esta forma de extinción del registro rrarcario, 

surgen las siguientes interrogantes: ¿En qué 11D0011to debe el ti tu lar 

del registro que se esté oonvirtiendo en dernninac.: 6n genérica 

manifestar su inconformidad por ese uso de la marca? Porque p.iele 

hacerlo una vez que la marca ya sea bien oooocida = ranbre propio 

del prcxlucto, y entcrtces hacer valer su derecho al uso exclusivo de 

la marca, cuanio el miBl!l:l titular permiti6 que que se idrntificara 

T6JTliEWid Ran:¡el Medina, Pevista de la Facultad de I:erecho, sobre-
tiro, Méxioo, ~ero-junio 1982, T; XXXII,Núms. 12I=l22-l23, 
p. 417. 
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al producto c:xn la marca CCJOC> nanbre genéri=, y durante todo ese 

tiempo se benefició de esa identificación sin intentar impedirlo. 

fu el rupuesto de que se ¡reten:lierá declarar la 

extinción de esta marca, su titular válidaronte tiene a su favor el 

azgumento de que hizo valer su inconformidad en el ueo de la mrca 

CCJOC> denaninaciál genérica, aún cuando no haya obtendo éxito por lo 

tardió de su actuación. lbr lo anterior, se tenlría que el titular 

de la marca no ¡revocó ni toleró que se c:xnvirtiera en denaninación 

génerica. 

Eh consecuencia, aún cuando la irarca carezca ya de 

carácter distintiva, la Secretaría de canercio y Fanento Industrial 

no podrá dec'larar extilY,jUido el registro y loa únicoe afectados 

serán los corurumidores, al no existir otros ¡reductos de la misma 

naturaleza identiiicados c:xn otra marca, que puedan adquirirse 

·solicitándolos oon el nanbre géneria:> del ¡reducto cuya marca perdió 

su signficación distintiva, por lo tanto, se ten:lrán que c:xnformar 

a:>n la calidad del ¡reducto que ostente la marca genérica. Esta es 

una forma de evitar la ccnpetencia en el mercado. 

A este respecto c:xnsidero necesaria una regulación 

más estricta sobre la pérdida de J oe deredlos irarcarioe cuando la 

marca se ha c:xnvertido en una denorninaciál genérica. 

AÚn cuando el artículo 149 de la ley - basado en la 

.ley-Tipo Para los Países en Desarrollo Sd:lre !tlrcas, lbnbres 

Cl:merciales y Cblp!tencia Desleal-, no sufrió m:Jdificación alguna, 

poderos c:xncluir que establece tres ccnliciooes necesarias para que 

proceda la extirción del registro de la marca y ecn: 
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la. Q.Je su titular provoque o tolere que se 

transforme en denaninaci6n genérica. 

2a. Qlle la marca haya perdido su significacién 

distintiva (la facultad de poder distinguir 

loe productos o servi cioe de una enq>resa de 

lus de otras emfCesae). ( 64 ) 

Ja. Dl los círculos ccmercialee y del pÍblico 

CC11Sumidor, la mao:a tiene que haberse conver­

do en una designacién genérica o en un nanbre 

genérico de uoo o varios de los productos o 

servicios de una enpresa. 

El artículo 14 7 d!> la Ley de In""1'riones y fobrcas 

enumera las causas por las cuales el registro de una matea puede ser 

declarado nulo y ansisten en lo siguiente: 

l. Clando el registro de la man:a se otorgó en 

contravención a las disposiciones de la Ley de 

la mai:eria o de la vigente en la época de su 

registro. 

2. Cllardo la l!Brca sea idéntica o semejante en 

grado de confusión a otra que haya sido usada 

en el país, cx:n anterioridad a la fecha logal 

de la marca registrada, aplicada a los mimoos o 

similares ¡reductos o servicios eieupre que 

quién haga valer el mejor derecho por uso 

anterior cx:npruebe haber usado su marca ' 

ininterrumpidamente en el país, antes de la 

fedla de uso declarado del que la registró. 

(64) Alfaiso Nava Negrete, op. cit. p. 161. 
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3. OJando la marca se ha venido usando m .. 1 
extranjero, en la miruna hip6tesis del punto 
anterior, si adeoás del uso existe el registro 
extranjero y reciprocidad al respecto. 

4. cuaroo la etiqueta en que aparezca la marca ronten¡¡a 
indicaciones falsas respecto a la proceclen::ia de loa 
produ::too o servicios que aq:iere, ubicaci6n del 
establecimiento industrial o canercial del titular 
de la marca CCll respecto a medallas, diplomas 
premios, o recanpensae. 

S. cuar.:lo el registro se hubiera otoi::gado ron base en 
declaraciones falsas o inexactas. 

6. Clando por error, inadvertencia o diferencia de 
apreciaci6n, se haya otorgado el registro existiemo 
en vigor otro que se considere invadido por 
tratarse de una marca que sea igual o semejante en 
grado de confusión y que se refiera a productos 
iguales o similares. 

7. Clando el agente o representante del titular de una 
marca registrada en el extranjero solicite y obterga 
el registro de este a su nanbre, sin el 
CC11Se11timiento expreso del titular dP. la marca 
extranjera. 
& este caso el registro se reputará obtenido ele 
mala fe. 

Ice plazos ¡:ara intentar acciones de nulidad 

fundadas en lo anterior, varían dea:le seis meses hasta tres aOOs, y 

algunas no timen fecha límite CXl!>::l es el caso de las acciones de 

nulidad fundadas en las fracciones 1, V y VII del artículo 147 lle la 

ley de lnvemiones y Morcas. Los plazoo para intentar cualquier 

acción de nulidad se carp.ttan a partir de la publicacirn del 

registro en la Gaceta de 1nvencicnes y Mucas. 

lndeperrlientemente de las causas ñe nulidad 

enumeradas en el articulo 147 de la lJey' de lnvet>Oicnes y l'tlrcas, el 

nuevo artículo 93 de la ley establece que "El derec:h::> al uso de una 

marca, d>tenido 'mediante su registro, no producirá efecto centra un 
tercéro ~1e de buena fe, explotaba en la !llpública la misma marca u 

otra semejante en grado de confusión, para los miSlll:So similares -
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productos o servicios, sianpre y c\..Bl'rlo el tercero hubiere empeZc-1~0 

a usar la ma!.'12 con más de un año de anterioridad a la fecha legal 

de BU registro o del prilrer uso declarado, que deberá canprobar en 

BU oportunidad, 

El tercero tenka deredlo a solicitar el registro de 

la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere PJb].icado el 

registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y 

resolverse ¡reví.amente, la nulidad de éste 11
• 

lo que harems respecto al articulo 93 es caipu-arlo 

ccn la fracci6n II del artículo 147 de la U!y de In""nciones y 

Mlrcae, y en esta carparación encontrall0$ que loo requisitos para 

que opere la nulidad de la marca son conforme al artículo 93, eon:: 

/\demás, el tercero tiene el derecho ele solicitar el 

registro de la marca dentro del afio siguiente al día en que fuere 

publicado el registro vigente. 

lo. ()Je exista bJena fé de parte del tercero q.ie 

usaba la ma!.'12 original o semejante a la ya registrada. 

2o. ()Je ese uoo sea anterior ¡:or nás de tm año, a la 

fecha legal de su registro o del primer uso declarado. 

Jo. ()Je el tercero solicite el registro de la narca 

dentro del año siguiente al día en que fuere ptblicado el registro 

vigente. 

4o. Q.le se eolici te y se resuelva la nulidad del 

registro vigente. 

Sin eri:>argo, los requisitos para que se declare nulo 
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un registro de acuerdo con el artículo fracci6n II del artículo 147 

de la Isy de Invencic:nes y Mln:as son: 

lo. Q.Je la narca sea idéntica o se1rejante en grado 

de confusi6n a otra que haya sido usada en el país. 

2o. Q.Je ese uoo sea anterior al de la fecha l~ 

la marca registrada. 

Jo. Q.Je caipruebe su uso inintern.mpido antes de .0_ 

fedla de uao declarado del que la registró. 

o:..., piede apreciarse, existen contradicciones en 

estos dos art:ículos, en virtud de que confonne al artículo 93, P.l 

registro con:iedido no produce efectos legales frente a un t~· cero 

que de buena fe usadaba la marca igual o semejante a la ya 

'registrada y sin edlargo, el artículo 147 no establece ese requisito 

para que proceda la nulidad del registro, s6J.o será suficiente con 

que la marca se haya usado con anterioridad a la fecha legal de la 

marca registrada o de la de uso declarado del que la registr6. 

Por lo que respecta al uso anterior de la marca el 

artículo 93 establece que ese uso p:>r parte del tercero, deberá ser 

anterior p0r nás de un año a la fecha legal ya sea del registro 

CXlllCedido o del primer uso declarado p:>r el titular de la marca 

registrada en cuanto que el artículo 147 no establece ron que 

anterioridad deberá ser el uso anterior de la marca por parte del 

tercero, s6lamente que deberá ser anterior ya sea a la fecha legal o 

la fedla de uso declarado. 

otra caitrüdicci6n la encontraros en que aegÚn el 

artículo 93, el ~ercero tendrá el deredlo a solicitar el registro de 

la m>rca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el 

registro vigente, pero la nulidad del registro vigente que ordena el 
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articulo 93, ¡:or analogía, deberá fundarse en las accicnes de 

nulidad que establece la fracciéri II del artículo 14 7, dentro del 

plazo de una año a partir de la fecha de publicación del registro en 

la Gaceta de Inverx:iones y z.tircas, pies de otra manera precluirá su 

dered>o, no ciletante haber usado la mrca con anterioridad. 

Sin embargo, respecto al plazo en que deberá 

sal.icitarse y resolYerse la rrulidad que establece el articulo <13, en 

este precepto no se establece en que plazo deberá solicitarse y 

resal.Yerse esa nulidad, el único requisito es que el tercero 

110licite el registro de la morca dentro del allo siguiente al d(a en 

que fuere publicado el registro vigente. 

1'J epa ae bJscxJ c:xm estas reformas, era rea:::.iocer 

CCllD prioritario el derecho adquirido por t.m tercero sienpre y 

cuarño acreditara que ya usaba la ... rea, ara más de t.m año de 

anterioridad a la fedla legal del ¡:egistro cxracedido, reafirmmo el 

sistema acogido por la IH¡ de Invenciones y z.tircas y que se le 

dencmina atributivo, diferido o mixto, en el cual "el dered>o a la 

""'rea que adquirere el titular de t.m depósito o registro no queda 

oaisolidado hasta cpe ha trlU18CUUido un plazo determinado por la 

IL!y, plazo que varía, según las leyes marcarlas de los diferentes 

paises." ( 64 ) 

De los otrOll dos tipOll de sistema una de ellos se 

l::esa en la prioridad del registro o depósito, que se le cxn:x:e CXJnO 

atributivo o cxrastitutivo y el sistema l::esado en la prioridad c1e 

WJO, dC%Xlllinzido = declarativo, en virtui de que atra"'8 de este 

sist_,, el registro o depósito únicamente ainstituyen una 

presunciái de prcpiedad y cualquier tercero que acredite un uso 

anterior puede exigir legalllente la rrulidad del registro o depÓsito 

de la ... rea registrada o aiooedida. 

( 64) AlfalllO Niva Negrete, cp. cit., p. 413 
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El:! resumen, correspcnlerá al juzgador aplicar 

conforme al espíritu de la II!y, las dispaeiciooes que de manera no 

muy clara plaSIIall nuestro sistema actual de prq:iiedad de marcas. 
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CAPITUID rv 

l. Infracciones hlministrativas. 

Eh el ti tul o Décimo de la Iey de Invenciones y 

M!ln::as, se p:even entre otros los supuestos de infracciOO 

administra ti va, que afectan directamente al titular o:n noti vo del 

uso de su nan:a por un tercero, ccm:> lo señala el licenciado lt::>racio 

Rargel( 65), y aquellos en loe cuales, el miSJll) titular de la marca 

puede CX111eter una infracción administrativa. 

Dentro de loe primros casos de infracci6n 

administra ti va, noe ocuparE!llDS de analizar los cambios a las 

fracciones II, VIII y XI del artíC?lo 210 de la ley de Invenciones ~ 

marme, relativas al uso de una rren::a parecida en grado de confusión 

a otra registradada, si didla oonfuei6n ha sido declarada por la 

Secretaría de Cl:lllercio y R:lnento Industrial, para an¡iarar los miBllDs 

o similares productos o servicioe que loe protegidos por la marca ya 

registrada1 al uso de lllla marca ccm:> elerrento de un ranbre canercial 

o de una dernninacioo oocial, cuando ese uso no ha sido autorizado 

por el titular de la marca, y al uso CClllJ marcas de las 

den:minaciones o signos a que se refieren las fracciones VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XVIII y XIX del artículo 91 de la Ley asi cc:tro 

las rwevas conductas que caú:iguran una CCJ!p!ten::ia desleal. 

fl1 este onlen de ideas tenl!llDS que la fracci6n II del 

artículo 210, relativa al uso de una nerca parecida en grado ele cai--

(65) !bracio lml;¡el Drtiz, op. cit., p. 110 
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confusión a otra registrada, SÓlamente se retornó para hacer 

referencia al nanbre actual de la Secretaría de Conen:io y Fomento 

Industrial. Ia fraooién VIII adecua a lo previsto <'n las nuevas 

fracciones del artíetüo 91 de la Ley otros hechos que oonsti tuyen 

una infracción administrativa, incluyendo erróneamente a la fracci6n 

XIII del artíetüo 91, ya que ésta, como se mencionó en el análisis 

del artículo 91 fue derogada ccn la ley actual. 

2. El uso de marcas ootoriaa a:no infracción administrativa. 

Ia fraccién VIII del actual artíetüo 210, entre otras 

causas de infracciéri administrativa, incluye el uso de "Ias 

denaninaciooea o signos iguales o semejantes a una marca, <pe la 

Secretaría de CClnen:io y Fo!Jento Industrial estime, notoriamente 

cmocida en ~ice para proteger loo miBllDS o similares productos o 

servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusién en forma 

tal que puedan inducir al pmlico a error" 1 Artículo 91 fracci6n 

XIX) , destacando la proteccíon que esta nueva Ley preten:le otorgar 

a las marcas notorias, ro solo estableciendo que no p.iedP.n 

constituir una marca, sioo también sancionando su uso, de acuen:lo 

ccn lo previsto en el Artículo 124, fraccién III del nueYO 

reglamento, en relaci6n con el Artículo 225 de la Iey, con multa de 

hasta 5,000 veces el salario minímo diario general para el Distrito 

Federal. 

AÚn cuando en el capítulo II de este trabajo se hace 

referencia a las man:a notorias por lo que respecta a la prohibición 

para que se oan::eda su registro, en este apartado oos ocu¡:aremoo del 

trato que se les dá a las marcas ootorias para ccnsiderar su uso por 

un tercero como una infracción administrativa, CCllD uro de los 

aciertos de nue,stra legislacioo el cual seguramente surgió con 

roti Vo de las pretensiones ccnstantes de personas con poca 

creatividad que se dedican a estas prácticas para beneficiarse de -
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las marcas, que por su prestigio han logrado la notoriedad que los 

sigulariza. 

Sin la adecuada proteccion de las nE.rcas !lC"itorias, las 

cuales por el empero de sus legí tiJoc>s creadores han logrado 

mantenerse dentro del o:nx::imiento del publiaJ a:rnrumidor, marcas 

caracterizadas generalmente por su calidad que les da el rango ele 

rotorias, se afectar1a no solo al titular de las mismas, sino 

trunbién al pÚblico caurumidor de los productos anparados CXll marcas 

de terceros cpe preterxlen l:eneficiarse sin ningún esf. lt'r?.o del. 

¡restigio de:.. que ya goze una marca nuestro siste!IB jurídicn de 

marcas pt-.;tege al cxm>rc1ante h>nesto tx11tra el expoliar'or y por 

otra parte pxque el CXlnjunto de marcas, en tm país, es en el 

extranjero una garantía del a::merciio de exportaci6n, lo qi"' les 

otoiga Íllp:Jrtancia particular. ( 66) 

AÚn ct.mrlo el uso de ·marcas notori.;,s por un tercero se 

encuentra regulado por la ley cano una infracci6n administrativa, no 

se establece si esa dectaración trunbién procederá de oficio caro es 

el caso de la declaracioo de nulidad o de extincioo de registro de 

man:a que establece el artículo 151 de la Ley, o bien si unicamente 

procederá cuarño se afecte el interés jurídico del titular de la 

marca que la autoridad administrativa considere notoria. 

El artículo 6 Bis del convenio de París, "Loo países 

de la Unión se CXll!ll'Ometen, bien de oficio si la legislación clel 

paíti lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o 

invalidar el registro y a prohibir el uso de. una marca de fábrica o 

de a::mercio que constituya la reproducción, imitacioo o traducción, 

susceptibles de crear confusión, rle una marca que la autoridad 

canpetente del país del registro o del uso estimare ser apí 

notoriamente conocida CCl!O sienlo ya marca de una persona que pueda 

beneficiarse del presente convenio y utilizad• para productos 

idénticos o similares. 

(66) césar Se¡:úlveda, op. cit.,p. 112. 
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Cbnforme el articulo referido la autoridad ~stá 

obligada a prohibir el uso de rareas ootorias de oficio, sienpre y· 

cuanJo la .Legislación de m.Jestro país lo permita.. C.On estas 

reformas, la autoridad administrativa preten:le gozar de faculta<les 

para sanciaaar el uso p...r terceroo de na.reas IDtorias, sin que se 

encuentre definido si la autoridad esta facultada a proceder a 

declarar la infraccién administrativa de oficio. 

3. Cl:!!pett!11Cia I:esleal. 

'lbdas .tas normas bObre la prq:>iedarl irxiustrial 

configuran lUla sistemática legal represora de actividades contrarias 

a la hcnrada C'Olp!tencia mercantil. Empero, loo sistenas econán coo 

de libre cx:ncurrencia CXJOE!rcia.1.. plantean al em¡:resario la necesidad 

de desenrolverse junto a otros dedicados a la rniBIM o parecida 

actividad, no siempre provisto de loe medios (recursos ea:aiánicos, 

prestigio, ubicación del establecimiento etc.) q.ie le permitan 

actllal: en igualdad de candicicries: el afan de imponer sus productos 

o servicioo en el merc;¡.do coloca a uros y et.roe ante la ]Xl6ibilidad 

de desplegar conductas oo siempre apegadas al juego i; mpio, 

requisito necesario para que la coopetencia "e desarrolle 

oormalJllente. 

ºAhora bien, tales cx:rrluctas pueden ofrecP..r una 

variedad tan amplia de manifestaciones, b.mlao unas, sutiles rudias, 

que sería inp:isible encuadrarlas en especificas normas rep~esivas 
por lo que el legislador ha tenido que echar mano rle lUla formula que 

preterde abarcarlas en su totalidad, y que quizá por ello ailolece ñe 

dos defectos: a) extrenada vaguedad; b)excesi"" remisión al criterio 

del jll2J3ador para calificar de desleal 7.a .tduación del ccmpetidor. 

'!al fórJm.lla está contenida en el artículo lf'I Bis del <onvento <le 
Paria para la Proteccién de la Propiedad Industrial en ).os 
siguientes términos: Constituye unn acto r:le canpetencia desleal tcrlo 
acto de OCX!petencia contrario a los usos honrados en irateria 
industrial o cx:mercial. 

ESTA 
SALIR 

rrns nq DFBE 
.,¡:.i .. •vi&~A 
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Finalmente, oo cabe d\Xla oobre que la gran mayoría, si 

oo to:los, de loe actos de cxinpetencia desleal p.l<!den ronfigurar 

delito, si se "tiende, p.¡r una ¡::arte, al anplio aloanc:e que 

literalmente ha de atribuirse al texto de la fracci6n II del 

ardculo 253 del eódigo Penal para el Distrito Federal1 p.ies, da por 

hipótesis, con todo acto oontrario a la h:lnrada CC11p!tencia 

caoorcial. se tierue a deapla= del mercado a otros ccmpetidor s y, 

con ello, se dificulta, o se preteró! dificultar la libre 

caicurrencia en la produc:ci6n o en el canercior p:>r otra parte, al 

amplio eleno:> de t:Uldu:::tas penalll"<!nte castigadas, ccnteniéb en la 

Ley de Inver.::icnes y Marcas." ( 6?) 

la Ley de Invenciones y /.ti.reas, en su artículo 210 

dispone los ·actos constitutivos de infracciones administrativas, 

e!'XXlntrán:loee uentro de éstas "la realizacién de actos relaciaiadoe 

con la materi" que la misma ley regula, esto es los deredioe de 

propiedad inlustrial, C01trarioe a loo !Juenoe uooe y CDStl.lllbres en 

la indlllitria, canerciu o servicios que impliquen caupetencia 

desleal" (artículo 210 inciso b) de la Ley.) • 

Es conveniente ronocer el alcance de lo que en la 

doctrina es CCJlBiderado CXl!P canpetencia desleal, para proseguir a 

adentrarnos en las cbservaciones sobre las reformas a eBte cap! tulo 

de la i;,y de Inven::ia:ies y ~arcas, ccn objeto de a:mprender porc¡ue 

el legislador únicamente se avocó a reformar en un aspecto tan 

inp:>rtante de la ley, cuestiaies a mi juicio de poca trascendencia, 

para regular de uanera eficaz el derechu al uso de las marcas • 

la acci6n de cx:mpetencia desleal, = lo sefula el 

maestro i:nvid Rangel 1-t!dina, es uro de los rodios enpleados paxa la 

r~ulación de la caipetencia industrial y canercial. ( 68) 

( 67) 'R>berco L. Mantilla !1Jlina, I:eredlo Mercantil 2la. El:licián. -
B'lítorial El:>rrúa, S.A., p. 145. Mexico, 1979 

(68) Dlvid lla!>Jel 1-Edina, .Tratado, op. cit., p. 104. 
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En opinión de Paul !hllbier, "para que la libertad 

no degenere en libertinaje, es preciso que la caipetencia sea 

ha.esta, prota y leal. A los c:aipetidores ésta permitido disputarse 

la clientela y el caso del industrial que preterrle clenigrar los 

prodtx:tos de su carpetidor, o desacreditar sus trercancias o su 

fabricación por medio de declaraciooes irendaces que darán cano 

resulta00 oorprender a la clientela de aquél, son dos ejemplos 

típicos de la carpetencia desleal". ( 69) 

césari Baldi (Diritto Industriale), se refiere al 

canerciante que, sin violar ex¡:resa disposición de la ley, perjudica 

al legítim:i inter& material o rroral de otro. ( 70 ) 

Para Newton Silveira, los actos de cnipetencia 

desleal, oon por tanto, los que lesionan derechos del autor, del 

inventor, del iroustrial y del c:anerciante y pueden ser dividiclos en 

dos clases: a) derecho de la .personalidad, cano la honra, la 

repitación, el dcredlo a la propia imagen, el respeto de la vida 

pri valla, incluyeroo por extensión, cano sujetoe de derecho, a las 

personas jurídicas o colectivas y b) dered"os de propiedad 

inmaterial, es decir, deredloo scbre los frutos del trabajo libre o 

de naturaleza creadora, saber, las invenciones, las obras 

artisticas, los rrodeloe de fábrica, el propio establecimiento o 

hacienda en su aviamiento y loe sigoos por los cuáles oon 

identificados." ( 71) 

(69) D>vid Ran:Jel Medina, Tratado, op. cit. p. 105. 

(70) Cesarillaldi, citado por Newton Silveira, Co~tencia Desleal 
~-ProR.:!~g~!L.!.nm~l~Revista MexfCana-ae-r.,,.ropíe~­
dad Industrial y Artística, enero-diciembre 1979, Nos. 33~ 
34, P. 191. 

(71) Newtoo Silveira, op. Cit. p. 192. 
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El n:ictor R:lbert Freitag, opina "que todos los 

actos CC11trarios a la concurrencia honrada en rrateria iOOuatrial o 

canercial, son de cnnpetencia desleal e ilícitos, lato sensu, pero 

estricto sensu, son ilicitos los encuadrados en una norma expresa 

prohibitiva legal o oontractual, ésto es, desde el primer ttr:llll!l1to san 

violatorios de la ley o del Pacto¡ por el contrario, loe de 

caipetencia desleal, no atentan contra disposición legal o pacto 

expreso, sino contra usos o prácticas canerciales o industriales cuya 

existencia está sujeta a dem:ietración." (72) 

Para el licenciado Díaz Bl:avo, "cuarrlo existe una 

nonna prohibitiva y, al mimno tienp:i, protectora de la libre 

concurrencia,' 1a realizacifu del acto o actos ¡:rcilibitivos CC1U1tituye 

una a:n:lucta ilícita: el sujeto actúa en oontra de la ley. Otro 

tanto ocurre si la norma prc:ilibitiva deriva de una manifestacifu de 

·voluntad y no de la ley: tan ilícita es la violación de un caipraniso 

oontractual CrlllO la de una diepoeicifu legal. 

Frente a las anteriores, existen otras oooductas 

cuya naturaleza oontraria a loe usos hcnradoe del canercio no es 

suficientemente clara, lllldlas veces "" discutible y, por tanto, su 

carácter desleal está sujeto a canprobación, pies la ley no las 

prohibe expresamente. l'Btos casos 9Cll loe que sin poder calificar a 

priori de ilicitos, deben oonsiderarse de CXJ!petencia desleal. (?J) 

( 72) lbbert Freitag, Integración en el llerecbo de Marcas. Revista 
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 33-34, 
enero-diciembre, 1979, p. 53. 

( 73) Arturo Díaz Bravo, l\spectoe Jurídiooe de la ~encia Desleal, 
a.vista Mexicana de la Propiedad ííifustrial ytística, FE. 7, 
enero-junio•de 1966, p. 31. 



- 83 -

Por Últiro, de ac:uen:lo al Convenio de París, en el 

artículo 10 Bis, inciso 2), oonstituyen actos de c:aipetencia desleal 

todo acto rontrario a los UllOS ronestoe en mteria irrlustrial y 

canercial. 

4. lllp?rtación de mercancías que ostentan ilicit:amente marcas regie-­

tradas en México. 

la relación de las anteriores qiiniones oobre el 

CC11Cepto "canpetencia desleal 11
, es pertinente ccm:> precedente p?lra 

ccrocer el antecedente <Xlctrinario y legal por nidio del cual el 

".Acuerdo que p:dtibe la inportanciái de mercancías que ostenten 

ilícitamente marcas registradas en M?xico", (74) manifiesta en su 

único cnlSIDE!WIDO lo siguiente: 

''<)Je esta secretaría ha recibido 
quejas respecto de mercancías que se 
han iqx:Jrtado ocn marcas cuyo uso es 
ilegítim:> y que por encontrarse 
registradas en nuestro peís, teneros 
la obligación de p:oteger, tanto por 
canpraniso internacional, cuanto 
porque esos actos cxn9ti tuyen 
delitos en nuestro país de acuerdo a 
la Ley de Invenciones y !-breas, 
adl!mils de que didlos actos 
constituyen canpetencia desleal y un 
men:J8Cabo al deredlo de los 
consumidores, lo que igualmente debe 
de reprimirse de acuerdo cai nuestra 
legislación". 

la facilidad para introducir en nuestro país productos 

con marcas extranjeras, hizo necesario que en nuestra legislaciái se 

regulara el tránsito de productos que ostentan narcaa registradas 

en nuestro país, para evitar lesionar intereses de los nacionales en 

su carácter de titulares o licenciatarios de marcas. 

( 7 4) Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987. 
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Esta medida, contenpla = caipetencia desleal la 

importaciái de mercandas ron marcas cuyo uso es ilegítino, 

atmlelltanlo el catálogo de infraccic:nes administrativas del artículo 

210 de la ley de Invenciones y Mucas, donde no se encuentra 

mencionada dentro de los supuestos que de manera enuncia ti va 

establece didio artículo, la inq:ortaciál de mercancías coo. marcas 

cuyo uro es ilegítiro, caJD hecho coostitutivo de un acto de 

CXl!P'tencia desleal. 

Al referirse este Acuerdo a la irrportación de 

p:-oductos que ostenten marcas registradas en ~xico, supcnenns que 

las autoridades en::argadaa de aplicar esta disposici6n contarán CXl'l 

los elementos necesarios que les permitan saber cuáles marcas están 

registradas en Méxiro y cuáles ro lo están, ¡:ues a contar sensu, 

si una marca no está registrada en Méxioo, no existirá motivo para 

que se prohiba la importaci6n de loe productoe que ostenten esta 

marca. 

El menci9n1><lo l\cuerdo, emitido por el Secretario d~ 

O:mercio y Fcmento Industrial, con fundamento en los artículos lo. 

fracción II, incioo d) y 2o., fracción II de la ~ Peglamentaria 

del artículo 131 Cbnsti tucional en f>bteria de Canercio Exterior, 

dispone: 

"llrtÍculo lo.- las disposiciooes de 
esta ley soo de orden pÚblico y de 
interés general. Tienen por objeto 
regular y prarover el =nercio 
exterior, la ecaonia del país la 
estabilidad de la ¡reducción 
nacional o de realizar cualquier 
otro pro¡:ósito similar en beneficio 
del mimro a cuyo fin se faculta al 
Ejecutivo Federal en tériiiIOOS "del 
art:i.Cülo 131 COnst1tuc1oñal p:rra 
II .- Establecer medidas de 
regulacion o restricciones a la 
exportación o inp?rtacion de 
merca..rc1as ccnstistentes en: . ... 
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d) prohibicifu de inp:ittaci6n o 
~rtac1on de mercanc1as. 
Art culo 2o. Las facultades a que se 
refiere el artículo ¡:cecerlente, se 
ejercerán en los siguientes 
términos: ............................ .. 
II. Las restricciones a que se refiere 
la fracción Il, y la determinación de 
las cuotas cx:mperuiatorias seílall>das P-11 
su irciso c) , por acuerdos o 
resoluciones que expida la Secretaría 
de O:mercio y Ftmmto Industrial, loe 
que deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federaci6n". 

El Acuerdo en a:inento, carece de la debida notivaci6n 

para su expedici6n, ya que si bien es cierto que estoe numrales 

facultan al Secretario de O:Jmercio y Fomento Industrial para ejercer 

la facultad e,stablecida en el artículo lo., Fracción II otorgada al 

Ejecuti w Federal pera establecer las medidas de regulaci6n o 

restricciones a la exportación o importación de mercarcias, a traws 

de acuerdos o resoluciooes expedidos por la prcpia Secretaría, 

miemos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, 

no lo es el que se faculte al secretario para tanarse atribuciones 

que corresponden ¡:cecisamente al Ejecutivo. 

Eh el Cbnsiderando transcrito, no se ¡:ceve que sea el 

Ejecutivo quien establece las restricciones, toda vez que, el 

secretario ·es el único que se adjudica la expedici6n del Acuerdo, 

por haber recibido quejas respecto de las mercancías inqx>rtadas oon 

marcas cuyo uso es ilegitimo. 

La iJl¡x>rtaci6n de mercanclae ruiparadas por nercas 

registradas en México, SÓlo podrán hacerla aquellas pereonas que 

denieetren que el uso de las marcas que oetenten <lidias nercarcias 

es legítimo. Eh el artículo segurrlo del mismo l\cuerdo se señalan 

los casos en loe que se presume CXl!O legitimo el uso de las marcas, 

sierrlo estos los siguientes: 
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a) OJan:lo la marca sea propia de la peraona que 

preteme efectuar la importación o ésta tiene 

deredlo a su uso par ser licenciatario; 

b) cuan1o el importador actúa en re,.,esentación 

del titular o licenciatario de la marca que ostenten 

las mercancías 1 

e) cuan1o el exportador extranjero es titular o 

licenciatario de la marca que ostenta la mercan­

cia que se p:eteme importar r 

d) cuando el titular o licenciatario de la na rea y 

el iqiartador ccntituyen e>presa matriz y slileidia­

ría respectivamente, y 

e) cuan:!o se trate de mercancias que de ccnfonni-

dad con los artículos 46 fracción X de la Ley l\dua­

nera y 107 de su Reglal!Blto integran el eq.rlpaje 

de los pasajeros en viajes internacionales. 

EB ccnveniente recxirdar que este l\cuerdo fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federacifu el día 17 de marzo de 1987, 

para ¡roseguir con el estwio del """'"" articulo 74 del !e<Jlamento 

de la I.ey de Invencicnes y Harcas, publicado en el misno organo 

oficial el mrtes 30 de agosto de 1988, ésto es un al'b y cuatro 

-s después SUilJe una nueva dispocisifu del Ejecutivo, en el que 

se establece lo siguiente: 

"Art. 74.- Ias nercas registradas 
en México, sean de origen nacional o 
extranjero, serán objeto de 
¡roteccifu en los ténninos del 
registro de las mismas. 
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Cllan:lo se preterrla inportar ¡:or un 
tercero mercancía que ostente 
cualquiera de didlas marcas, los 
titulares o usuarios autorizados de 
las miSil'laS p:drán solicitar, cuarrlo 
tengan ootivo suficiente para ello, 
que previa a la cperación (~C 
i.np:>rtacién se verifique, en la 
aduana en que se encuentre la 
mercancía, la legitimidad de la 
marca que ostenten. Si para didla 
verificación se requiere un lapso 
mayor de tres días hábiles, ro se 
permitirá la internación de la 
mercancía si quien solici t6 la 
verificacioo de la legitimidad de la 
marca otorga fianza para garantirar 
los dafbs y perjuicios que se 
ocasiooaren al importador ¡:or la 
demora en la iJ!llOrtación. 
Eh ningún caso se deterdrá la 
iq>ortación, ni se sujetará la 
operación respectiva a investigaci6n 
eobre la legitimidad de la marca, si 
la mercancía viene BIJP'X"ada ¡:or 
certificaci6n de ·1a autoridad 
caipetente del país re origen en el 
sentido de que el uso de la marca 
que ostentan es legítimo, sieop:e y 
cuan:lo en ese país se conceda el 
miBllD tratamiento a la mercancía de 
origen nacional. 
Ia Secretaría, con la participación 
de las demás autoridades oanpetentes 
expedirá e 1 lnst.ructi vo para la 
aplicacioo de lo dispuesto en este 
artículo." 

IDs supuesto de este artículo son loe siguientes: 

lo. Qle un tercero ¡reterrla im¡:ortar mercancías. 

2o. ()Je las marcas que ostenten lrui mercancías se 

erv::uentren registradas en México. 

3o. Qle exista un mtivo suficiente ·>ara 

que los titulares o usuarios autorizados 
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soliciten se verifique la legitimidad de 

la marca. 

4o. ()Je se otorgue fianza para garantizar 

daños y perjuicios que se ocasicnaren al 

ilrportador por denora de más de tres JÍas 

hábiles en la verificación.en la importación. 

Fn este artículo, oo se menciCllall los casos en lo que 

se presume que el uso de las marcas es legítimo, por lo que 

CCllvendrÍa referirse a loe s1.p.10stoe previstos en el !'cuerdo emitido 

por el Secretario de O:Jnercio • 

Sin embargo, si la mercancía ya viene anp>rada por 

certificación de la "autoridad caapetente" del país de origen en el 

sentido de que el uso de la marca que ostenta es legítimo, ro se 

.detendrá la importación. Fstá disposicién deja en estado de 

indefensión a loo naciCllal.es, ya que ro se establece cual es la 

"autoridad caapetente" facultada para expelir la certificación, y 

por lo que respecta al uso legÍtino de la marca, este uso puede ser 

legítino en el país de origen de los productos, sin -rgo, el 

registro en México, puede estar a namre de un tercero. 

!especto a la protección de las marcas extranjeras 

registradas en Ml!xico, la Supreira corte ha establecido que l.a 

importación de los productos que utilicen la misma marca, y éste 

registrada implica lesión de ésta. ( 75 ) 

L'entro de las importaciones de productoD que ostentan 

marca y esas marcas se encuentran registradas en territorio nacion?ll. 

(75) otero M. Juan A., s. J, F. XXXIV, 2745, citado por Jorge Barrera 
G:af, Tratado de Jl;!recho Mercantil, V. I, Etl. Porrúa, s. A., Mé­

.xico, Í957, p. 318. 
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por un tercero, también encootrruros el problema de las importaciones 

paralelas que se presentan en los casoe en que el ti tul.ar de la 

marca en el extranjero introduce sus procluctos en territorio 

naciaial, existien:to en este un usuario autorizado o bien un titltl.ar 

distinto al que es titular del registro en el país ele origen de la 

¡rocedencia de los productos que se pretendP.n introducir en nuestro 

paí. A este re~o, cabe señalar que aún cuan:lo el. titular de la 

irarca registrada en México o un usuario autorizado debidamente 

registrado pretendiera qxnerse a tales inportaciones, tendría que 

tanarse en cuenta si efectivamente se configuraría algún delito 

o infracción, ¡:ues es innegable que loe productos ostentan una marca 

legítim<> dentro del iraroo de soberanía del país que expidió el 

registro. 

Pespecto a esta problemática la Cbrte Belga ha 

declarado que la usurpacién de una iran:a supone la preeentaciái bajo 

oa irarca de otro, sea imitada, sea inpuesta fraululentamente sobre 

productos distintos de aquellos que esta marca tiene la finalidad de 

distil1]Uir(76). En el caso de importaciones paralelas ínltan esoe 

elementos. 

Existen medidas tendientes a proteger las marcaA 

nacionales y extranjera, aunque caro lo amala fobnuel Fernámez 

oropeza, en virtud de que la Ley ele Invenciones y ~breas no hace 

referencia a un procedimiento caro . el establecido en el artículo 74 

del !eglamento, es de considerarse que este artículo excerle lo 

establecido en didla ley, y que en mnsecuencia, sus disposicioneo 

soo de dudosa vál.idez (77). por lo que, dentro del análisia a las 

Jllldificaciones a la Ley y a su nuevo Jeglamento en materia de 

marcas, enc:Qltrarros que oo se regula de nanera adecuada 

(76) Gabriel Bentata, Temas de Prc:piedad Industrial. y carq,etencia 
, D:!sleal, Cblección Estudios JurÍdiros, No. 29, M. Jurídica 
Venezolana, caracas, 1984. 

(77) fobnuel Fernámez oropeza, op. cit., p. 15. 
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esta problaiática, esperando se tane en cuenta para futuras 

modificaciooes a la rey. 

S. lnfracciooes Administrativas canetidas por el titular clel 

registro marcario. 

COlro se ha mencionado en el inicio de este 

capítulo, la Ley de lnvencicnes y fobrcas ha sido adicionada para 

incluir ocm:> infracción administrativa la aniaión de leyerrlas 

obligatorias que deben incluir los productos y que regulan los 

artículos 1119 a 121 de esta ley. &Ita adición se oontenpla en el 

artículo 210 fracción XII. 

cabe destacar, que desde la anterior 1"'y de 1976, se 

p:xHan oon..9iderar cano infraccicnes administrativas esas anisiooes, 

aterdierv:lo a lo preceptuado en del artículo 210 inciso a), que ro 

fue modificado y que diepcne "C01Stituyen infraccién administrativa 

las violaciones a las diapoaicicnea de la ley y las que de ella 

deriven", por lo cual, 'al modificar la ley en el sentido de incluir 

una fraccién que establezca otl!O infracci6n el ani tir las leyen:las o 

imicaciooea a que se refiere la ley, resulta ocioso, observándose 

una vez mis lo inútil de ciertos cambios en la legislación rrarcaria, 

cuando en realidad ae ¡:ru¡aron por alto otras cuestiones de 

iJJlP:>rtancia en la regulación de los signos distintivos, sobre todo 

atemiemo a este punto específico de las infracciooes 

administra ti vas. 
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6.~. 

En las reformas en materia .,e sanciones, ccm:> lo 

son en su mayoría las adiciones y in:xlificacicnes recientes a la 

legislaci6n sobre prc:piedad in:lustrial, es patente la intt!llCiái de 

reprimir y castigar la cxmpetencia desleal, aun:¡ue tal vez por el 

hecho de carecer de tiempo suficiente, se obsPxven algunas 

deficiencias, para que tanto la Iey y su actual !Eglanrmto CIJlllPlan 

cabalmente su función, sobre todo en el aspecto de la protecci6n i!e 

las marcas cx:ao uno de los principales signos distintivos. 

Ias sanciones a las infracciones añministrati vas 

reguladas por la Iey de Invenciones y !-breas en su C.pítulo 111, 

sufrieroo reformas, eqiezan:lo por el artículo 225, el cual ccnforme 

a la Iey de 1976 disponía: 

"llrt. 225 Las · nfracciones 
administra ti vas a esta ley o 
demás disposiciones derivadas de 
ella, serán sancionadas con: 

l.- M.llta de cien a cien mil 
pesos. En caso de que persista 
la infracción podrán i.npooerse 
Jmlltas por cada día que 
transcurra sin que se obedezca el 
JMIXlato respectivo, siempre que 
no exceda del máxiro 
correspon:'liente. 
ll. - Claúsura teqioral hasta por 
90 días. 
III. Clausura definitiva. 
IV. Arresto administrativo hasta 
por 36 horas. 

En cuanto al anterior !Eglamento de la Iey de 

Invenciones y M>.rcas ( 78 ) , no se ccntesnplaba nirguna disposición 

relativa a sanci;,,,es. 

!?a) Diario Oficial de la Federación del 20 de febrero de 1981. 
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Ias innovac:iones en este aspecto acn las siguientes: 

a)~. 

la multa rráxima conforme al actual artíctüo 225 

fraccifu I de la actual ley fue incrementada de cien a cien mil 

peoos, a una cantidad equivalente hasta el im¡:orte de diez mil veces 

el salario miním:> En la actualidad tatru>:lo caro base este aalario 

que ascierde $9,160.00 pesos diarios, esta multa mima 

equivaldría a $91,600,000.00. 

A su vez, el nue'-'J lleglamento, en el artíctüo 124 

¡xmnenoriza la forma de aplicacifu de las sancic:nes J.Xlr lo que 

reepecta al salario míniro en la siguiente forma. 

"Art. 124.- el im¡:orte de las 
multas a que ~e refiere el 
artícwo 225 de la Icy se 
calculará cc:nfonne al salario 
mínimo. diario general para el 
Distrito Federal y se aplicará de 
la siguiente manera. 

"I.- De 4 a 100 veces, por 
violaciones a las disposiciones 
de la ley o que de ella deriven 
no canpre!ldidas en las fracciones 
I a XI, del apartado b) del 
Artíctüo 210 de la Ley". 

De la anterior transcripción se deduce que la sanción 

consistente en multa de 4 a 100 veces el salario mínimo, únicamentA 

se inp:indrá a las personas que ani tan las leyendas e iD:licaciones a 

que se refiere la u.y, ya que esta es la infraccifu que coot0mpla 

la fraccifu XII del artíctüo 210 y que no se a:mipreD:le dentro de 

las fracciones I a la XI del mismo apartado b) del artículo 210. , 
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Sin eui>argo, en este apartado, oo se menciooa que esa 

misma sancién correspcn:lerá a quien o:meta la infracción 

administrativa que se establece en el apartado a) del mismo artículo 

210, y que consiste en cualquier violaci6n a las dispocisiones de la 

Ley o que de ella deriven, por lo que la autoridad gozará de SJltllias 

facultades para impooer la sancién que considere aplicable a este 

ÚltinD tipo de infracciones. 

Q:Eo ya se canent6 en el arálisis de reformas al 

artículo 210, en este apartado de sanciones, poderos contenplar lo 

ocioeo de la actual fracci6n XI del artículo 210, ""' en el nuevo 

Ff!glamento ocupa una mención especial, pasan:lo por alto la sanción 

que corres¡x::nlerá a las infracciooes ñ<lministrativas 

correspon1ientes al apartado a) del artículo 210. 

O:lnforme a un orden cuantitativo, las sanciores 

podrían considerarse establecidas de la rulta meoor a la mayor, sin 

embargo, en el caso de la fracción II del artículo 124 del nuevo 

a,gJ.amento, se preve lo siguiente: 

"Art. 124.-..••••••••••••••••••••• 
II. Hasta 100 veces, cuan:lo se 
trate de violaciones a las 
fracciooes I y W del apartado b) 
del artículo 210 de la Ley''. 

De lo anterior, poderos concluir que el Je;¡lamento 

fija un náxiiro pero oo un núninD, lo cual podría prestarse para 

iup:iner incluso una sanción menor a la mínima establecida en la 

fracción I del miBllD artículo, esto es lll!!OOS de 4 días de salario 

mínimo. 
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Para una aplicación equitativa de las sanciones, en 

estos casos, se debería fijar un parámetro m!niiro para su 

aplicación. 

las fracciones I II y rv del artículo 124 del nuevo 

lleglamento establecenr 

11Art. 124.- . ........ . 
III .- !lasta 5000 veces, cuando se 
trate de infracciaies a las 
fracciones II, IV, VII. VIII y X 
del aparta:lo b) del artículo 210 
de la ley. 

IV.- Hasta 10000 veces, cuan:lo 
se trate de infracciones a las 
fracciones III, VI, IX y XI del 
apartado b) del artículo 210 de 
la Ley11

• 

Al igual que en la fracción anterior, ro se establecer 

un m.ínimo, la interrogante en este caso sería ¿Cuál será la multa 

mínill"1 que la Oficina de Marcas iqx:n:lrá oaiforme a Derecho?. 

Tal vez, . la respuesta a nuestra interrogante oo la 

encaitramJS en el a.glamento, pero sí en la prcpia Ley, en el 

artículo 229, conforme al cual para determinar la sancioo que 

correspcnda, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

11 I. El carácter inten::!icnal de la accifu u­
anisi6n caistitutiva de la infracción. 

II. Las c:ordiciones econánicas del infractor 
III La gravedad que la infracción implique 

en relación con el o:inercio de productos 
o la prestación de servicios, así caro -
el perjuicio ocasiorado a los directamen 
te afectados. 11 

-

l\taidiendo al espíritu de la ley, lo que el 1"'3islador 

¡reteooió, fue castigar según la severidad del caso las c:orduct"s 

infractoras de la rey. 
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rur Últiro, adené.s de as multas menciooadas, la 

autoridad tiene facultades para iJnponer multas por cada día que 

transcurra sin que se obe:lezca el trandato respectivo. 

b) Clausuras. 

La clausura N'.lll:l sanción es un medio adecuado para '11" 

el público conaumi.dor se percate de la actitud ilícita de los 

canerciantes que infringen la Ley. 

La duración de la clausura t~al se aumento de 30 • 

90 días. 

. El artículo 228 de la ley se reformó para además de 

agregar el calificativo de administrativos a los arrestos,establecer 

que "irñeperdientemente de las penas corporales que la autoridad 

ccmpetente determine, tratárñoee de delitos y del pago de daros y 

perjuicioe que =rresporrla", se podrá impcaier la r.laueura del 

establecimiento y los arrestos admnistrativoe, además de la multa o 

sin que ésta se haya iJlllllesto. 

El nuevo IU!glamento en materia de clausuras dispcne en 

su articulo 125 lo siguiente: 

''Art. 125.- las clausuras temporales 
se impondrán, además de en el caso a 
que se refiere el artículo 223 BIS 
de la ley y 121 de este Jegta...nto, 
cuando la oanisi6n de la infraccioo 
p.¡eda prolon:J<U:Be en perjuicio del 
caisumidor o se venza el plazo 
concedido para realizar los hedlOs u 
omisiones que se hayan ordenado para 
que ro siga canetiéndose la 
infracción. La clausura definitiva 
se impondrá en el caso establecido 
en el segundo párrafo del articulo 
228 de la Ley y el arresto 
administrativo cuan:lo se persista 



- 96 -

deliberadanente ..n la infracción. 
las clausuras y arrestos 
adlllinistrativos podrán impooerse 
además de la multa que proceda o sin 
que esta •e haya inplesto e 
indeperrlientemente de las penas 
cor¡:orales correspordientes. 11 

F.s importante la transcripci6n del artículo 125 del nuevo 

Reglamento, porque resume loe 4 casos en los que se ~án clausuras 

tem¡:orales, sierrlo estos los siguientes: 

lo. Cbnforme al artículo 223 BIS de la Ley, si en el 

establecimiento se ocmeten las infracciones o delitos OCll más del 30% 

de las mrcancías que se experden. 

2u. Se hace referencia al artículo 121 del miSll"O 

a>glaJllento, sin que en el artículo 121 se haga menci6n a la posible 

clausura, este artículo solaJDente trata de que en los CdSOB en que se 

=npruebe fehacientemente un acto. de canpetencia desleal o hecho que 

iaplique delito, el inspector foniulará un inventario de los productos 

objeto de dichos actos y prohibirá su venta, aún más podrá designar 

caio depositario al propietario o persona encargada del establecimiento 

o bien, la mercancía se OC11centrará en la Secretaría, si el 

establecimiento no es fijo. 

Jo. OJanOO la canisi6n de la infracción ¡:ueda 

¡rolongarse en perjuicio del consumidor. En este eu¡:uesto, sw:ge la 

cuesti6n de si existen caeos de cxmisi6n de infracciones que no afecten 

al consumidor, quien creyendo obtener los productos licitamnte 

anpu;ados ocn la marca que él seleccionó, se ve defralX!ado al obtener 

}Xoductoe de inferior calidad. También, esta diSJ,Xleicién noe obliga a 

pensar ecbre la posibilidad de actos de canpetencia desleal que por el 

OClltrario, beneficien al cooeumidor, ya que s6lo ¡rocederá la clausura 
cuan:1o la infracci6n redUnde en perjuicio del t:alSUl!lidor. 
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Son imp;Jrtantes y trasceroentes las anteriores 

cuesticnea, pues la existencia de la alternativa sobre el ¡:osible 

perju:::io del caurumidor, deja abierta la puerta a los infractores para 

presentar argumentos que convenz.an a la l\utoridad acerca de que el 

pÚblico consllll\l.dor no se verá afectado, y en tal caso, se podrían pasar 

por alto loa derech:>s de propiedad irrluatrial obtenidos ¡:or el titular 

del registro marcario infriN¡Jido. 

4o. Cuando oo se Clllllpla lo ordenado para que el 

infractor mediante accicnes u aniaicnea deje de o:moter la infracci6n. 

h:lemás de reglamentar las clausuras tenporales, el m.iSitO 

artículo 229, . confirma lo previsto en el artículo 228 de la rey sobre 

la procedencia de a clausura definitiva, cuarrlo el establecimiento se 

haya clausurado te!lp>l"almente ¡:or dos veces dentro de un lapeo de dos 

años, aienpre y cuando en dicho plaz.o se reincida en la c:aniai6n de la 

infracci6n. 

Conpu-tierrlo el criterio del licenciaclo lbbert YoUN;J, 

( 79 ) C01Bidero que es conveniente tratar en este apartado de 

aancfones, la facultad decisoria que el nue1.0 artículo 223 BIS de la 

rey otorga al inspector encargado de llevar a cabo la visita ele 

inspecci6n ·a que se refieren los artículo 223 y 226 de la propia Ley. 

O:mforme al Artículo 223 BIS, el inspector podrá asegurar 

la mercancía o productos objeto del delito o infracci6n y en caso ñe 

que estos artículos ocmprerrlan más del 30% de las mercancías, proceclerá 

la clausura temporal. 

El requisito irrliepenaable para que el inspector 
encargado de la diligencia de inspecci6n será que "haya canprobado 

79 º) Robert Young, Comentarios al Decreto por el que se Reforma y Adicio­
na la Ley de Invenciones y Marcas en Materia Contenciosa, Seminario 
organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la 
Propiedad Industrial y Artística, San Juan del Río, Querétaro, 27-
28 de febrero de 1987. 
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fehacientemente la canisión de cualquiera de los actos de COlJX!tencia 

desleal previstos en el artículo 210 inciso b), o rle cualquiera de los 

delitos establecidos en el artículo 211 de la ley" (artículo 223 BIS), 

es en esta parte del artículo 223 BIS, en donde claramente se contempla 

que el insepector, a su juicio decidirá si existe o ro el delito o la 

infracción, en su caso, antes de que se emita la correspc:n1iente 

resolución administrativa. 

Por Últino, al seflalar el articulo en cnnento que si la 

infracciái consiste en la venta de productos ron una marca registrada 

cuyo uso no se autorizó, la mercancía que ostente la marca, ¡xxlrá 

verderse si su titular estuviese de acuerdo, o bien si se desprerrliese 

la marca cuyo uso es ilegítw. 

En el caso anterior, en el supuesto de que el titular 

estuviese de acuettlo en la venta de la mercancía, se dejaría sin efecto 

la clllusura temporal, ya que si se lleva a cabo esta, ro se ¡xrlría 

realizar la venta de los productos, resultando en este caso seriamente 

afectado el caisunidor: ya que obten:lría productos de baja calidad, por 

ro reunir éstos loe requisitos que productos de los uauarios 

registrados deben reunir y que sai calidad, forma y naturaleza 

equivalentes a los fabrica<:bs por el duef!o de la marca (artículo 137 de 

la ley de Invenciooes y Mrrcas. ) ) . 

La sanción rrás cuantiosa correspon:!erá a las infracciones 

administra ti vas o::insistentes en: 

Art. 210. fracx:ión III: 
"Usar sin consentimiento de su titular, una 
marca reqistrada OClllO elemento de un n:m­
bre caoorcial o de una derx:minación se>-­
cial, sienpre que dichos nanbres estén re­
lacionados ron los establecimientos que -
operen c:ai los productos o servicios pro­
tegido:s con la marca. u 

11 
Art. 210 fracción IV: 

Hacer aparecer OClllO de procedencia extran 
jera productos de fabricación nacional". -
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l\rt. 210 fracción IX: 
11 Uaar sin ~a a~~orizacién ~rresp:>ndiente-
una denc:nu.nac1on de origen ............. . 

Art. 210 fracción XI: 
"Efectuar en el ejercicio de actividades­
industriales o canerciales, actos que -
causen o itxluzcan al plblico a caifusiái 
error o engaño, p:>r hacer creer o supo­
ner infutxladamente: 
lo. ta existencia de una relaciéri o aoo 
ciación entre un establecimiento y el efe 
un tercero. 
2o. que se fabrican productos bajo nor­

mas, licencias o autorizacién de un tcr-
tercero" . ...........•..•........•..•.... 

l?tldeiros apreciar que los nanbres canerciales quedan 

en segundo término, ya que la sanción l!áxima por usar dentro de la 

ZC"1a geográfica en que resida la clientela efectiva, im naii>re 

canercial seoojante en grado de caifusión con otro, ro está incluido 

entre los casos de mayor cuantía en su sanción. 

Fl:>r Últilro, de la lectura del articulo 223 Bis de 

la Is;{, se despren::le qe tanto el aseguramiento de la mercancía, caro 

la clausura temporal, procederán en aquellos cases de a::snpetencia 

desleal previstos solaircnte en el artículo 210 inciso b) de la Ley, 

o bien tratándose de hechoe que p.ledan constituir delitos cniforme 

al artículo 211 de la Ley. Sin embargo, este nuevo precepto no 

establece que esta sanción p:xlrá aplicarse en el caso de que se use 

una marca caro elemento de tm ranbre canercial o de una de tma 

denoodnación social (artículo 210 inciso b) fracción III), ya que 

este artículo solamente trata los ¡rcxluctos o mercancías oon los que 

se cometa dima infracción o delito, dejan:lo fuera también a las 

marcas de servicios y a los ronbres canerciales (artículo 210 

fracción III) y sobre todo, excluyerx!o las infracciones 

administrativas \X"'pretxlidas en el artículo 210 inciso a), 
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Respecto a los artículo 121, 122 y 123 del nuevo 

Jeglaioonto, ccm::> lo señala el Licenciado Manuel Fernández Drope-

za( 00 ) , se están confirman::b las facultades otorgadas por la Ley en 

el artículo 223 BIS, sobre la posibilidad de decidir sobre la 

canieión de infracciooes y delitos. 

7.~. 

Entrar al estudio de los delitos en rrateria de 

pr~iedad industrial, es sumamente canplicado, por las 

características específicas que debe reunir el tipo para ccnaiderar 

la caiducta misma = delito. 

Qi la Ley de 1976, únicarente se ronsideral:an delitoe 

en rotería de sigoos distintivos los siguientes: 

a) Usar sin consentimiento de su titular una rrarca 

r03ietrada para distinguir los miBIIDs o similares pro:luctos o 

servicios que aquélla ¡jroteja (Art. 211 fracción IV) • 

b) Ofrecer en venta o poner en circulacién los 

productos a que se refiere el inciso anterior, o aquellos a que se 

refiere el artículo 210 en su fraccién II, esto es aquellos 

productos que ostenten wia narca parecida en grado de ccrifusión a 

otra registrada, si didla oonfusién la declara la Secretaría de 

canercio y FOmento Industrial, para anparar los mismos o similare~ 

¡reductos o servicios que los protegidos por la marca registrada 

(l\rt. 211 fracción V) • 

c) Ofrecer en venta o poner en circulacién prcrluctos 

¡rotegidos por wia marca registrada, después de haber alterado, 

sustituido o su¡rimido ¡:arcial o totalmente ésta (Art. 211 fraceión 

V). 

( ao ) Manuel Ferrarrlez orqieza, op. e it. 
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d) Usar, dentro de : :zona seográfica que abarque la 

clientela efectiva, un nanbre canercial igual a ot.ro que va estP. 

sierrlo usado por un tercero, para runparar lD1 establecimiento 

in:lustrial, caneroial o de servicio, del mi!!llD giro. 

El noovo artículo 211 de Ley, a<ilci• na "'' caso más 

a los antes mencionados y este consiste en 

La fraccién VIII ipooe que ant>ifo ronstituirá 

delito el usar una maroa parecida en graoo de confusión, a otra 

registrada, después ne que la sancién administrativa ill'I' esta 

conforme a la fracción II del artículo 210 antes mencionado, raya 

quedado firme. 

l\un cuando las innovaciones en materia de delitos no 

llOO aburxla.ntes, a rontinuacién tratarem:JS u· a"P"Cto que deh{n 

reformarse y sin embargo pasó desapercibido, así caro las VP.ntajas 

que se encuentran en la ad, cién de la fraccién VIII al artículo 211. 

Ptlr lo que respecta a la adicién de la fracción V, 

mencionada en el anterior inciso a), resulta poc:n afortunada, 

porque, cano nenciooanvs al principio ele este mpítulo 'ª materia 

penal, deOO ser cx::mo todas, tratada cxm especial cuidado, en virtud 

de que para q..ie se de la tipicidad OCl!D la i\decuación de la ccn:lucta 

roncreta ero la descripcién legal formulada en abstracto, es 

necesario '!lle exista el tip:>, que viene a ser la creación 

legislativa, la descripcién que el Estado hace de una cx:n:luct.a f!n 

los preceptos penales y en c'OllSecuencia, la Tipkidad, oc:ao 

establece el maestro Fernan::lo 03.stellan:Js, es 11urn de los elemrntoa 
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eserx:iales del delito cuya ausencia impide su ccnfiguraci6n, habida 

cuenta de que nuestra Constitucién Federal, en su artículo 14 

establece en fOill'a expresa "Fn los juicios del orden criminal queda 

¡rohibido imponer, por simple análogía y, aún por mayoría de razón, 
pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicabfle 

al delito de que se trata".(81) 

O:>mo establece el profesor Celestino Porte Petit, en 

su formla "nullum critren sine tipo" oo puede existir el delito si no 

existe el tipo. ( 82 ) 

En este caso t:ari>ién es aplicable el canentario que 

Juoonez Huerta hace acerca de la tan predilecta frase del legislador 

"serán aplicables en lo cc:rducenteº, ya que o::ml este autor qJina., 

no p.lCde silenciarse que la frase 0
••• en lo caxiucente", plantea un 

arduo ¡rci:>lesna penalÍstico, siro también, una fragosa cuesti6n 

constituciaial, pues obliga al interprete a dilucidar, determinar y 

esclarecer cuales sm los tipos relativos a las rercas que ¡:ueden 

ser también aplicados a los avisos y nanbre comerciales y en este 

caso a las marcas de oorvicio, y a p:>ner en relieve los 

razooamientos intexpretativos de que se vale para castigar hedlos 

que no están directa y taxativamente en la Ley Penal. ( 83 ) 

En síntesis, ya desde la ley de la Prcpiedad 

Industrial, el licenciado Jiménez !berta apuntaba las deficiencias 

de la ley en cuanto a nanbres y avioos comerciales, y actllalmente, 

de11p1és de dos reformas, la de 1976 y la de nás de diez ame --

( f 1) Fernamo castellanos, Lineamientos elerrentales de Derecho Pe­
nal, El:i. Fornía, $. A. ffiifco, 1981, 16a. El:!., p. 166. 

( 62) IbidE!ll. 

( ~ 3) Mariano Jiménez Huerta, Ia '!Utela Penal del PatriJOOnio, Dere­
dlo Penal ~icano, T. IV., Antigua Librería lbbredo, México, 
1963, p. 418. 
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desp.Jés, 1987, desafortunadamente, ro se ha aol1X:icnado este 

problema, sino, oonsidero que se reincidió, al usar para las mareas 

de servicio la tnisma referencia aralogica pora la aplicación de 

normas penales en el caso de uso de marcas parecidas en grado de 

cmfusión. 

Femado a.etellanos ronsidera <pe es l!llY CO!Ún la 

confusién entre interpretaciál aná:logica y aplicaciál analégica de 

la Ley Penal, cuardo en realidad se trata de cuestiones diferentes, 

porque la aplicacién por analogía ccnsiste en fornular la nonna 

aplicable por carecer de ello el orñenamiento jurídioo, lo cual 

equivale a crear delitoe ro establecidos por la lel'I mientras la 

interpretación anal.Ógica estriba en aclarar la voluntad de la l'IOl1M, 

al cnnprender situaciones que inmersas en el prqX¡eito de la u.y, no 

se describen expresamente. ( 84 ) 

Jiménez Huerta ( 85 ) , ya desde sus 

·canentarios a la Ley de 1976, estl.Jooba que no existía una clara 

distinción entre lo que en el artículo 210 de la !1>y se CQ'!Sideraban 

infracciones administrativas y lo que la ley tipificaba cano 

delitos, porque se carecía en al guros casos de la nece8"ria 

claridad, citando cano ejemplo la infracción administra ti va 

ccnten{llada en la fracción lX del artículo 210 que establecía cano 

infraccién el "intentar o lograr el prqX¡eito de desacreditar loe 

productos o servicios o el establecimiento de otro", fracción que en 

la actual wy oorres¡:orxle a la fraccién X del miSl!O artículo 210, 

( 84 ) Fernando Catellanos, op. cit., p. B9 

( 85) fobriano Jiuénez lllerta, Derecho Penal Mexicano, Ed. Porrúa, S.A. 
México, 1981, citado por Alfonso Nava Negrete, op. cit., p. 557. 
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por ocnsiderar que esta es la finalidad ''per sé" que matiza a las 

figuras delictivas, que el artículo 2ll describe en tcxlas sus 

fracx:iooos. Y Irás genéricamente considerar caro infracciones 

administrativas "la realización de actos relacionados ero la 

irñustria, a:mercio y servicios que inpliquen o::mpetencia desleal" 

(artículo 210 incioo b)), era juzgado por Jiirénez l!Jerta, coro el 

"abrir una vía deSMsiado an:hurosa para que arbitrarias autoridades 

acbinistrati vas, y ministeriales y jlXiiciales puedan transfonmr ¡:era 

favorecer a loe pri vilegiad:>s y ¡;oderooos con laberínticas 

leguyerías, en 11 infracciones admini.strativas", claros y precisos 

"delitos" de inexcusable penalizaci6n ju:licial". ( 86) 

Es plausible la reforma a este artículo por lo que se 

refiere a la tipificaci6n de delito que se le asigna al "uso de una 

ma<ea parecida en grado de confusié:n , a otra registrada, después de 

que la aanción administra ti va inpuesta conforme a la fracción II del 

artículo 210 haya quedado firme" (a_rtícul.o 211 de la Ley). 

Este tipo de petpetración del delito de usurpación de 

marca, lo contemplaba el p.írrafo 2o. del artículo 255, de la ley de 

la Propiedad Industrial, y es lo que de manera específica se conoce 

c:x::mo "imitación" de la marca, ya que existía mención específica de 

imitación al disponer" al que de igual llO'lo que previene el artículo 

anterior - sin el consentimiento del dueño - ponga a sus efecto" 

una marca que sea imitación de la legalJrente registrada, de tal 

nanera que consideradas ambas en su a:mjunto o atendiendo a los 

elementos que de esta Última hayan sido reservados, p.1edan 

confurñirse una con otra. 

(aGl !obriano Jiménez Huerta, citado por Alfonso Nava Negrete op. -

cit., p. 557 
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D.lrante la vida de la antigua ley, aún cuan:3o la marca 

imitada engendrara confusiá1 en el pÚblico consumidor, s6J.o procedía 

la declaraciá1 de infra=ión administrativa, en tanto la a:nfusiá1 
existente fuera declarada por la Oficina de r-brcas, sierdo necesaria 

la presencia de los siguiente elementos consitutitvos: 

- marca legalmente registradar 

- empleo de una marca parecida por un terceror 

- aplicaciái de la marca a artículos igual"" o 

semejantes y 

- falta de consentimiento del duei'ío. 

OXl la retorna actual , para que ae configure el 

delito de imitación de marca, será neceario, además, lo siguiente: 

- la declaración ..ministra ti va conforme al 

artículo 210 fraccioo II 1 

- la iJ¡p:>sicién de la sancioo administrativa y 

- que la sanción ilJl'U"Sta quede firme. 

Por consiguiente, sien:lo diversas las etapas por las 

qua tiene que atravesar el titular de un registro JMrcario para 

lograr mantener a salvo sus derech:l, etapas que consideradas en 

tieopo-afue, contirúan concediendo amplio aargen al infractor, de 

continuar esardo la marca, sobre todo en este caso especifico del 

delito de imitacioo, debido a que para todoe los demás tipos de 

delitos establecidos en el artículo 211 de la ~. para el ejercicio 

de la acción penal, únicairente se requiere la previa declaracinn de 

la existencia del hedlo CX11Stitutivo por parte de la Secretaría de 

Ollllercio y l'brnento Industrial (artículo 213) • 

Sin esnb;uga, en el caso del delito de imitaciát de 

marcas, hasta en tanto el presunto infractor no agote el recurso 
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administrativo de revisi6n, que establece el artículo 231 de la ley, 

y en el supuesto de que la resoluciál a éste no le sea favorable, 

podrá recurrir en vía de amparo, hasta llegar al recurso de revisiál 

ante el Trib.mal Clolegiado, el imitador podrá rontinuar usanlo la 

marca imitadora y así continuar obtenienlo beneficios ecorémicos. 

Sin embargo, esta adiciál era necesaria porque 

antes de la misma, únicarrente incurría en delito el que ofrecía en 

venta o p:inía en circulaciál los productos a pesar de que la 

Secretaría de Cl:mercio y Fanento Irxlustrial hubiera dictado una 

reeoluciál de infracciál administrativa por tratarse de una rrarca 

parecida en grado de confusión a otra registrada. 



CONCLUSIONES 

la. El artículo 91 fraccién V de la ley otorga excesivas e 

ilimitadas facultades a la autoridad administrativa ¡nra 

negar los registroe de marcas, rcmpiendo con el criterio 

sostenido por : oa Tribunales O>legiadoe de Circuito del 

R:xler Judicial de la Federaci6n. 

2a. J\certadalrente se derog6 la fracci6n Xlll del articu· o 91 de 

la ley que prohibía el registro de ma:i:cas que parecieran 

voces cxttanjeras, permitiendo ron ello, cpe las ne.reas 

nacic:.iales canpitan ron l!>"lrcas de origen extranjero. 

3a. El inpedirento para registrar marcas que la autoriñad 

administrativa. estime notoriarente conocidas a::mforme al 

art Ículo 91 fracción XIX de la ley actual ya se contenplaba 

desde la l.ey de 1976, en el artículo 91 fracci6n XX1, 

actual fracción XVII, en relaci6n ca• el artículo ' bis r1el 

O:nvenio de Parí s. 

4a. la vinculaci6n de marcas adquiere un O"lrácter ¡x:¡testativo 

tanto de loe titulares de marcas C0!10 de loe usuarios, 

quienes por el rechazo a llevar a cabo su ClJ!Flimiento, 

cuan:'lo tenía carácter obligatorio, durante la ley de 1976, 

probablemente la transformarán en materia muerta. 

Sa. los requisitos que establecen los artículos 100 de lñ ley, 

75 y 76 del reglamento, permiten agilizar el trámite del 

registro de mal"as, en virtud de que el formato de la 

solicitud podrá utilizarse caio titulo del registro. 
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6a. Ia adición que sufrió el articulo 109 de la ley es 

incongruente c:oo la primera parte del miBllD y provoca 

inseguridad jurídica a loo solicitantes de los registros 

ma=rios, por lo que sería o::nveniente su derogación. 

7a. El artículo 00 del lleqlamento es inconstitucional, porque 

rebasa lo establecido en la ley al otm:gar facultooes a la 

autoridad OOministrati va para negar los re;¡istros de marcas 

por incurrir en las prohibiciones del artículo 91 de la 

ley, cuando loo artículos 106 y 107 de la ley de 

Invenciones M:t.rcar:; únicamente se refieren a las 

facultades para negar el re;¡istro por incurrir en los 

supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artícul0 91. 

Ba. la necesidad de que se establezca en la ley que d~'"' 

entenderse por ''modificaciénes" que impliquen un cambio 

substancial menciO!lOOas en la parte final del articulo 78. 

9a. la cancelación voluntaria de los rec¡istros producirá el 

misno efecto jurídico si se trata de solicitar nuevamente 

el registro cancelado (artículos 82 y 94 de la ley.) 

lOa. Existen c:ootradicciones en lo establecido en el artículo 92 

de la ley y la causal de nulidad prevista en el artículo 

147 fracción II de la ley, en cuanto a las fedlae en las 

que el uso anterior de la marca ¡reduce efectos le;¡ales. 
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lla. Se a:inteirpla ccm::> infrac:cién administrativa el uso de 

marcas notorias. 

12a. A través del acuerdo que prohibe la iqxlrt:acibn de 

mercancías a:in marcas que se encuentren registradas en 

nuestro ¡::aís, se adiciona un BUpJesto más al catálngo de 

infracciones administrativas, de carácter inconsti tuciooal. 

13a. Eh materia de delitos continúan oarecieroo de la ilebida 

p:otección jurídica las marcas de servicio, por no 

tipHicarae cano delito el uso de estas mrcas, hacienlo 

únicamente una relaci6n anal6gica. 

l4a. Se tipifica ccm::> delito el uao de una narra pirecida en 

grado de confusién a otra registrada, ofrecienb mayor 

protecci6n de los deredlos mar carios. 

15a. a? aateria de sanciaies, por lo que respecta a las multas, 

no se establece un parámetro mínim, acorñe cai la grawdac~ 

de la infracción, aún cuamo las cantidades fijadas 

at.Wleiltan según se trate de la infracci6n <nn<>tida, por lo 

que sería recanerdable que' se regulara esta situación para 

CUlll>lir cabalmente ccn el espíritu de la ley al sancionar 

las cxn:luctas S0\JÚn sea au inpartancia. 
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