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PROLOGO 

He pretendido realizar con este trabajo una investigaci6n 

seria de un tema que, como lo es el r6gimcn fiscal de las 

marcas, reviste singular importancia en esta ~poca. Sin 

embargo de ninguna manera puede considerarse como exhaus

tivo, incluso advierto que la informaci6n aqut expuesta 

puede resultar parcial en algunos casos, ya que en una e~ 

posici6n tan breve ~erra imposible abarcar todos aquellos 

aspectos inherentes al r~gimcn fiscal de este signo dis -

tintivo, simplemente el estudio del rl!gimen del impuesto 

sobre la renta aplicable en materia marcaría, debiera ser 

objeto de un trabajo de tesis en particular; 'no obstante, 

han quedado apuntad.os los aspectos mtis importantes y tras 

cendentcs de la materia. 

No quiero excusar los errores de que seguramente adolece

r~ el presente en la amplitud del tema, ni en la complej~ 

dad de los conceptos que se han tratado, unicamente deseo 

aclarar que este trabajo busca proporcionar un aspecto g~ 

ncral del lt:?ma en estudio. Por tLllcs mol:ivos ruego a quien 

tenga a bien tomar su lectura, lo juzgue con benevolencia. 

Sinceramente, agradezco a mi director de tesis Doctor Da

vid Rangel Medina, su valioza nyuda en la elaboraci6n de 

este trabajo, sus conocimientos, su paciencia, y en part! 

cular su confianza y apoyo en un terna que, por su aridoz, 

hubo que darle diversos matices, los que finalmente estoy 

segura, le hacen atractivo a cualquier persona que mues -

tre J.ntcr(!s lcg!timo en la ciencia jur!dica, como lo es 

quien escribe. 

Por este conducto deseo expresar mi gratitud a los Seña -

res Licenciados Javier y Horacio Aguilar Alvarez de Alba, 
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a cuyo lado me he formado profesionalmente; a la Facultad 
de Derecho, y por supuesto a la Universidad Nacional Aut~ 
noma de Ml!xico. 

Con todo respeto. 
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I N T R o D u e e I o N 

La trascendencia de los signos marcarios hoy en d!a - se 

dice - es tal, que existen en todos los pa!ses del mundo; 

no hay un s6lo Estado en el cual no se conozcan y utili -
cen este tipo de signos distintivos. 

El uso de las marcas se ha ido acrecentando paralelamente 

al desarrollo industrial y econ6mico del mundo. La libre 

competencia, el afán de cxpansi6n de las empresas, el co~ 

sumismo, y por qu~ no decirlo, la voracidad ~e los comer

ciantes (nacionales y extranjeros), etc., han favoreci

do cnormemonte su evoluci6n. Quien sabe manejar con habi

lidad los benaficios de las marcas, ha acaparado para sr. 

cantidades inimaginables de clientela, situaci6n que aca

rrea en forma contundente grandes beneficios econ6micos. 

En toda esta evoluci6n, el Estado nunca deja de interve -

nir; primero reconociendo los derechos marcarlos y otor -

gando el rcglstro y t!tulo corrcspondiehte; despu6s, con

trolando los ingresos - y egresos - del titular del rcgi~ 

tro, y de existir ( corno en la mayorta de los casos ) los 

del usuario o liccnciatario de la misma. Sin embargo, pa

rece ser que este aspecto ha sido doctrinalmente soslaya

do, y no s61o eso, sino que las propias leyes tributarias 

- como la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la del Impuc~ 

to al Valor Agregado - no son expresas en ese sentido. 

El Estado debe buscar la manera de subvenir las necesida

des pablicas, siendo la forma m~s coman de hacerlo ( aún 

cuando no ast la m~s id6nea ) los impuestos. 

¿Por qu6 debe el titular de una marca, e incluso el usua -



- 7 -

ria autorizad0 pagar impuestos?, además, ¿ qu~ otro tipo 

de gravámenes le son ~plicablcs por 6ste concepto? Este 

es un estudio de no poca dificultad y s! gran importan-

cia; se han utilizado para ello diversas leyes y regla-

mentes, a fin de obtener en forma global, una perspecti

va de los derechos y obligaciones fiscales que le asis -

ten al titular marcaría, y finalmente proporcionar una 

visi6n de como defenderse de las posibles arbitrarieda -

des del Fisco y en general de las autoridades administr~ 

tivas, determinando cu5les son las hip6tcsis legales e~ 

ya trasgresi6n puede implicar, por ejemplo, el pago de 

una multa, sanci6n cuyo monto inclusive puede ascender a 

los l ochenta millones de pesos 

Muchas son las instituciones de naturaleza fiscal que g_! 

ran en torno al signo marcario, vcrbi gratiu en matarria 

de Impuesto Sobro la Renta, la aplicabilidad misma de las 

disposiciones legales depende del tttulo de la ley en que 

se ubique el detentador de la marca, la posibilidad de 

hacer deducibles los ingresos por este concepto, el'! qu6 

casos debe retener el impuesto a un extranjero; qu~ se 

considera enajenar en este sentido - conforme a la Lay 

del Impuesto al Valor Agregado - y las tasas que le son 

aplicables, etc., son algunos de los tt'5picos relativos 

a este estudio y que se abordan en los incisos que le ca~ 

forman • 

Todos estos factores han sido materia y objeto de estu

dio en este trabajo, estableciendo en primera instancia 

qué es una marca, y su ubicaci6n y estudi.o dentro del 

derecho como ciencia, an~lisis realizado Cn el capttulo 

primero; c6mo grava el Estado esta materia, empezamlo 

por estudiar las contribuciones en general y por supuc~ 

to los impuestos que le son aplicables en particular 

(capítulo segundo), concluyendo finalmente, en el ca

pítulo tercero, con un breve panorama general de la de-
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fensa para el particular en la materia, abarcando los as

pectos procesales m4s importantes de la mism~ ( recursos 

administrativos y juicio ante el Tribunal Fiscal de la F~ 
deraci6n l. 

Con ello, se han tratado de redondear todas aquellas posi 

bilidades que entrelazan al titular de los derechos marc~ 

rios con el Fisco, trat~ndosc someramente tambi~n, al 

resto de los elementos que componen lo que doctrinalmente 

se conoce como el Sistema Mexicano de la Propiedad Indus

trial. 
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Capitulo Primero 

" QUE SON LAS MARCAS ª 
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l. QUE SON LAS MARCAS. 

El desarrollo de este primer capitulo tiene co
mo finalidad el proporcionar una visi6n m~s o menos gene

ral de lo que se puede entender por marca, con todas sus 

caracter!sticas, elementos, funciones, etc. Sin embargo, 

para ello es necesario hacer una especie de desglosamien

to de cada uno de ellos, no siendo en principio convenie~ 

te proporcionar una definici6n de marca, toda voz que re

sulta m~s importante determinar en qué parte del Derecho 

podemos ubicarla; si dentro del mismo se le ha dado un 
trato uniforme; si es posible aceptar su estudio dentro 

de una sola l!nca doctrinal, etc. A estos planteamientos 

y algunos m~s, se pretende dar respuesta en el primer su~ 

inciso de éste capitulo. 

l. l • UBICACION Y ESTUDIO DE LAS MARCAS DENTRO DEL DERE

CHO. 

Siempre es importante determinar el lugar de a]: 
go o alguien, cuando forma parte integrante de un todo. 
En el presente las marcas no son la excepci6n, y~ que co

mo resulta evidente al ser seleccionado su estudio para 
la elaboraci6n de ente trabajo de tesis, con el que se 

pretende precisamente obtener el titulo de Licenel ~do en 
Do1·echo, las marcas son una instituci6n que se cotudia 

denlro de la disciplina jurídica, es decir, dentro del ª!!! 

pl.fsimo campo del Derecho. 

El Derecho en su car~cter de lodo o universo, 

es en 6ste caso nuestro género pr6ximo, y lan marcns en-

tonces la diferencia espcc!fica. 
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¿Porqu~ se ha encomendado al derecho el tutela

je de las marcas? Por la necesidad derivada no s6lo de 

la inventiva del hombre, ser humano, sino por su gran im~ 

ginaci6n que en gran parte ha permitido el desarrollo del 

mundo, necesidad de que el fruto de sus esfuerzos sea pro 

tegido, tutelado, garantizado, y finalmente respetado por 

los dem~s y por el propio Estado, quien en el presente tr~ 

bajo juega un papel no sólo importante sino fundamental c2 

mo se verli. 

De igual forma existe otro factor sumamente i~ 

portante, que ha sido apuntado por autores mexicanos co

rno lo es el Doctor David Rangel Medina, as! como por la 

doctrina internacional, quienes consideran a la marca CQ 

rno una instituci6n de orden pablico, misma que cumple con 
una funci6n social, tal es proteger a los consumidores p~ 

ra que estos no sean engañados respecto del origen y ca

racter!sticas del producto o servicio marcado, toda vez 

que una de las funciones mSs importantes de la marca es 

la de individualizar el producto o el servicio, protcgieE 

do los intereses de la comunidad. Por ello es tutelada 

)?Or el orden jur!dico. Asf, cuando una marca no cumple 

con esta funci6n el Estado no debe permitir que se siga 

utilizando, afin cuando con ello se afecte el intcrl!s Pª!. 

ticular, puesto que por encima de ~l, se encuentra el i!!, 

torés pQblic::o (!).Nuevamente volvemos a encontrar la in

tcrvenci6n del Estado en virtud de ser este el encargado 

de proporcionar a los consumidores la prolccci6n a sus 

interesas. 

Se dijo lfnes atrás que la cicn·cia jur!dica 

constituye en el presenta nuestro género, por tanto hay 

que determinar aun cuando s6lo brevemente que es el De

recho, mismo que puede entenderse como el conjunto de 

normas eficaz para regular la conducta de los hombres 

en sociedad ( 2) • 
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El estudio del derecho, aún cuando sea unicame~ 

te para fines did~cticos - lo cual ha sido ampliamente 

discutido por la doctrina - se ha dividido en dos grandes 

ramas : Derecho público y Derecho privado. En este punto 

surge una cucsti6n insoslayable ¿ en cu~l de estos dos 

grandes apartados podemos incluir el estudio de las mar-

cas? A fin de poder determinarlo en un proceso deductivo 

citar~ los conceptos que de ambos nos proporciona el pro

fesor Miguel Acosta Romero: 

" DERECHO PUBLICO :conjunto de normas 
que regulan la estructura, organiza-
ci6n, y funcionamiento del Estado y 
su actividad encaminada al cumplimien 
to de sus fines, cuando intervenga eñ 
relaciones con los particulares con 
el carSctcr de autoridad(3} • 11 

( De la anterior definici6n se ha subrayado la última Pª!. 

te toda vet. que resultará fundamcmtal post~riormentc en 

este mismo inciso.) 

" DERECHO PRIVl\DO: Conjunto de normas 
que regulan las relaciones entre los 
particulares entre s!, y en aquellas 
en las que el Estado intervenga y en 
las que 110 haga uso de su carácterOe 
autoridad y sin que por e1io pierda 
su carActer do ente ptíbl1co ( 4 J • " • 

Sh?ndo lü marca un signo distintivo encami·na

do a proteger tanto al empresario como al consumidor y 

las relaciones entre ambos, entendemos que se trata en 

principio de relaciones entre particulares, es decir, e~ 

pres;, y clicntcl.l. No obstante, hay que resaltar una fu.!!. 

ci6n que aqur resulta trusccndental: la gar~nt!a o pro

tecci6n de que los derechos derivados de dicha relaci6n, 

sean reconocidos y respetados. 

Volviendo pues a nuestras definicionús anean--
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tramos que la primera de ellas est~blece la intervcnci6n 

del Estado an sus relaciones con los particulares con el 

car~cter de autoridad, entonces ¿ interviene el Estado 

autoritariamente en las relaciones entre el titular de la 

marca y los dem~s particulares ? , yo respondería con un 

s! definitivo. Independientemente de que existen diversas 

posturcls doctrinales raspccto del sistema mexicano de re

conocimiento de los derechos derivados de la marca, res-

pecto si los otorga el registro o el uso, es indiscutible 

la actuaci6n del Estado, ya que actualmente la Ley de In

venciones y Marcas establece que los derechos sobre la 

marca los otorga el registro. De lo anterior se concluye 

que la marca como signo distintivo la otorgar~ siempre el 

Estado al través de sus diversos organos, no s6lo lcqis-

lando, o procurando se administre justicia cuando sa tra!! 

grcdan sus disposicionC's, sino por medio de sus l'"lrg~1nos 

•.jecutivos, fundamentalmente - en este Cl\SO - al travcs 

de dos cm tes dependientes de dicho poder: L.1 Sccrctarra 

de Comtn:cio y Fomento Industrial y la Sccretar!d de 11.:t-

cicmcla y Crlidito Público ( para fines did.1cticos, en am-

bos casos, sucesivamente se cmplear~n las siglas con las 

que se les conoce SECOFI y SllCP.) 

Ast pUüs, hcmo1:1 ubicado el estudio de las mar

cas dentro del gran apartado del Derecho público. Ahora 

bien, al finalizar el p~rrafo anterior se ha resaltado 

que Ja función autoritaria del Estado en esta materia se 

ejerce fundamentalmente por medio de dos Secretarías de 
Estaño, sin cmburgo en este caprtulo se hablar6 s6lo de 

una de ellas, SECOFI, ya que en este caso es el poder e
jecutivo el encargado de regular las rela'cioncs deriva-

das de la marca y los derechos marcarlos en función del 
registro, por lo que tambi6n se encarga de vigilar su -

complimiento. Bn consecuencia, se puede afirmar que el 

podur ejecutivo tiene a su cargo el regular la materia 

que nos ocupa y las relaciones derivadas de~ ella entre 
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el Estado y los particulares, por lo que se considera que 

estas relaciones estan investidas de un car~cter aclminis-

trativo, más aGn, hay autores como Rojo Villanova que 

afirman que la propiedad industrial - entre ella las mar

cas - en cuanto a su reconocimiento se hace por la admi

nistraci6n pQblica al trav~s de una verdadera concesi6n. 

Coincido con el criterio de ubicar a las marcas 

dentro del Derecho Administrativo. Asi con el objeto de 

apoyar tal punto de vista, y a fin de obtener una visi6n 

clara del porque se adopta esta posici6n, se cita el con

cepto, lato scnsu que respecto del Derecho Administrativo 

cita Miguel Acosta Romero: 

" Conjunto de normas de derecho, que 
regulan la organizaci6n, estructura, 
y actividad de la parte del Estado 
que se identifica con la administra
ci6n pQblica o poder ejecutivo, sµs 
relaciones con otros organos del Es
tado, con otros entes pOblicos y con 
los particulares. (5)" 

Siendo la administraci6n pGblica la encargada 

de organizar, estructurar y determinar la aplicabilidad 

de las disposiciones marcarías, y por intervenir con el 

carácter de autoridad para la protecci6n <le las mismas, 

as! como estando encnrgnda de cumplimentar las disposi

ciones legales respectivas, resultan aplicables a esta 

figura las normas del Derecho Administrativo. 

En esta sentido se han pronunciado diversos 

autores en cuyo apoyo se ha sostenido el criterio ex-
puesto; asi pues, citados por el Doctor David Rangcl 

Medina en su "Tratado de Derecho Marcaría 11
, Rafael R.Q. 

jina Villcgas y Rafael de Pina han sostenido : 

11 
••• Rojina Villegas afirma que adem§s 
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de las formas de propiedad literaria, 
propiedad art!st.ica y propiedad dram!_ 
tica, en el derecho administrativo se 
han reconocido por- leyes especiales 
otros derechos rea les de na tura le za 
semejante sobre las marcas de fSbrica 
los nombres comerciales. Tamhiér en 
derecho administrativo se reglamC'!nta 
el derecho del inventor . 

•.• Oc Pina sostiene que el estudio 
de la propiedad industrial correspon
de al derecho administrativo, no al 
derecho civil, por lo que si hacemos 
referencia a ella, es en atenci6n a 
su calidad de propiedad especial. La 
propiedad industrial es una forma o 
modalidad de la propiedad intelectual 
y como esta, una propiedad mfis entre 
las propiedades especiales • 

••• Escribe Rojo Villanova acerca de 
su car~cter administrativo que rcsul 
ta claro 11 en cuanto a su reconoci-= 
miento, se hace por la administraci6n 
pGblicu por medio de una verdadcr<J 
concesión. (6)" 

AGn cuando algunas de las ideas expuestas por 

los autores en cita, respetuosamente considereo que sc

r!an discutibles, coincido en ubicar el estudio de las 

marcas en el derecho pfiblico, y cspec!ficamcntc dentro 

del Derecho Administrativo, criterios estos que como se 

dijo, hun servido en gran parte de apoyo en esta expos! 

ci6n. 

Sin embargo, resultaría imposible ademtis d~ 

antijurídico, como il6gico, el tratar de separar taja~ 

tcmcntc el estudio del derecho pGblico del privado, lo 

que scgan se obi:;t~rv6, hu sido motivo de discertaciones 

doctrin.1lcs ( el que la divisi6n del derecho, aunque 

sea s61o p.:1ra efectos de estudio sea abSoluta) lo que 

resulta además inaccesible en materia de marcas por sor 

ésta Ul1d instituci6n eminentemente evolutiva, que en---
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cuentra sus or!genes desde el derecho Colonial, por ejem

plo, en la cédula emitida por el Emperador Carlos V en 

Granada en 1526, la que ordena para todos aquellos que tr~ 

bajan en minas corno cosa propia, deben pagar solamente el 

quinto real.Se dan adern~s prevenciones legislativas con el 

objeto de garantizar el control eficaz de los reales dere

chos (7}; ya en _el México independiente, fue regulada por 

primera vez por el c6digo de comercio de On. Theodosio La

res de 1854; pasa posteriormente al c6digo civil de 1870 y 

dcspu6s de incluye en el c6digo penal de 1871, en el cual 

se regulaba la falsificaci6n de las marcas. Durante el pe

ri6do de duraci6n de la dictadura de Porfirio Dfaz, en el 

año de 1880, el 28 de noviembre se promulg6 la primera ley 

cuyo objeto DS precisamente regular los derechos sobre las 

marcas, llamada " Ley de marcas de f5brica d'e 1880". 

Esta cvoluci6n, mencionada a grandes saltos, ha 

venido a desembocar en una legislaci6n que trata de reu-

nir todos los elementos y distintivos de los derechos ma!:. 

carios. Esta ley fue promulgada durante el mandato presi

dencial de Luis Echeverría Alvarez y publicada en el Dia

rio Oficial de la Federaci6n el d!a 10 de febrero de 1976 

como "Ley de Invenciones y Marcas" reformada por Gltima 

vez por decreto publicado en el Diario Oficial de la Fed~ 

raci6n, el 16 de enero de 1987. 

Así, durante el desarrollo del presente traba

jo se recurrir! en muy diversas ocasiones a figuras que 

se estudian dentro del derecho privado, tales como la 

propiedad de la marca, regulada dentro del derecho civil 

o coman, considertido untvocamcntc dentro de la rama del 

derecho privado, así como a otrns figuras del derecho pG 

blico, como es el fisco, los lmpucstos, los derechos, 

etc. 

Unicamcntc n manera de corolario, se cita r.l 
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criterio del profesor Acosta Romero, respecto de la divi

si5n entre el derecho público y el derecho privado: 

tt Ciertos autores se~alan un fcn6-
meno en el sentido de que el Dere
cho Pablico se privatiza y el Dere 
cho privado tiende a su publisiza= 
ci6n, as! por ejemplo, los antiguos 
códigos civiles y aún el famoso C6 
digo Napole6n, regulaba materias -
que con el tiempo se fueron sepa-
randa del c6digo Civil, entre las 
más importnntes tenemos el derecho 
del trabajo y los derechos de au-
tor. (Bl" 

Podrían hacerse amplios comentarios en relaci6n con esta 

breve pero cierta afirmaci6n; sin embargo da.da la ampli

tlldda las mismas y el que nos aparb1rtamos de los fines 

del presente, simpleml?ntc sn reitera el que resulta imp2 

nible que se etiquete el estudio de las marcas como una 

figura cxplusivamente enclavada dentro del derecho pBbl! 

ca, pucslo que para ello se requiere de una amplia inte!. 

rolaci6n entre figuras de una y otra rama. 

Más aufl, en cita por Justa Nava Negrete, exis

te una corriente de autores entre ellos Ferrara, Rc:unclla 

y Gcorge de Ro que sostienen que el derecho a la marca 

es de naturaleza jurídica privada, pero tambiefl hacen "2 

tar que se manifiesta el intor6s pablico ~n las marcas 

con las disposiciones un iversalmentc adoptadas ::;obre su 

publicidad, inscripci6n en los registros, represi6n pc-

nal de su imitaci6n, usurpaci6n de la marca, etc. 19) 

F.xiste adem5s, una torcer corriente, muy res

petable y es la de atribuir la Derecho Marcarlo autono

mía, es decir, no formandi parte del derecl10 civil ni 

del mercantil o del iHlministrativo ya que cadd uno de 

estos conceptos, resulta insuficiente como para expli

car el derecho de las marcas. 



- 18 -

Basa csLe autor las argumentaciones en relaci6n 

a su posici6n, en criterios 16gicos y justificantes tanto 

en el aspecto legal, como jurisprudencia! y doctrinal. 

Sin embargo, esta postura todavta adolece de algunas defl 

ciencias como él mismo lo reconoce posteriormente: 

11 Por atril parte el derecho marcario 
tiene algunos puntos en comGn con la 
rcgulaci6n de otros elementos de la 
propiedad industrial como las paten
tes, el nombre comercial, etc., ra-
zón por la cual en un criterio rigu
rosamente 16gico-jurtdico, no sería 
correcto abogar por una autonomra 
cient!f ica de nuestra disciplina. La 
independencia puos a que aludimos, 
es did~ctica, y esta motivada en un 
interés de que el estudio y cxposi -
ci6n de la marca se haga separadamen 
te de las especulaciones propias deT 
Derecho civil y del·mercantil, que 
estudian sujetos distintos."(10) 

No obstante nos proporciona una def inici6n de 

derecho marcarlo, que si bien corno 61 mismo afirma, no 

implica en s! su autonomra, sr nos ayuda a precisar sus 

ltmitcs y alcances de los derechos de la marca. 

As! pues, define el Dr>rccho Marcaría como: 11 Es cabal -

mente, ese conjunto de normas jurtdicas mcdi~nte las 

cuales nl Estndo regula los derechos de propiedad indu_!! 

tria! sobre los signos distintivos de mercanctas, lo 

que designamos como Derecho Marcaría." (11) 

Oc cst:a manera y dado que aan existen lagunas 

dentro del estudio del llamado Derecho Marcaría, no ha 

sido posible que por parte de la doctrina se le de el 

reconocimiento a su autonom!a, sin embargo dada 1..1 tra!!_ 

ccndcnci.:i <le ~stn instituci6n, su cvoluci6n a pasos agi, 

gant.:l<lO!.i, y r'!l iutcrés que debido a ambos puntos de ha 

dcspert.i~o on cuanto a su estudio, existe la posibilidad 
abJ.erta de que en breve, sea considerado hornogeneamento 
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el derecho de las marcas como un derecho aut6nomo. 

1.1.1. LA MARCA COMO ELEMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Nuevamente, vamos ha hablar de géneros y espe

cies. El basto campo del derecho muy pocas veces permite 

- salvo en contadas excepciones desgraciadamente - el e~ 

tudio de toda una rama del derecho. 

No es la marca una instituci6n que se haya ere~ 

do aisladamente. Tampoco su estudio en la actualidad pue

de entenderse en forma aislada. La marca forma parte de 

un conjunto de instituciones a las que se ha denomina

do Propiedad Industrial (Jorge Barrera Graf'cn su trata

do de derecho mercantil, incluye el estudio de la marca 

dentro do lo que denomina - ad hoc con su materia - Pro-
piedad Comercial } • 

De esta forma entendemos que ol sistema de pr~ 

piedad industrial, constituye el g~nero y las marcas la . 

especie, una de las especies. Por considerar que la defi

nici6n propuesta por Rangcl Medina resulta ademSs de com

pleta muy accesible, es la que se incluye en este trabajo 

pa1:a definir al conjunto de instituciones que conforman 

la propiedad industrial : 

" ••• un nombre colectivo que designa 
el conjunto de institutos jur!dicos o 
leyes que tiendan a garantizar la su
ma de los derechos deducidos de la ac 
tividad industrial o comf!rcial de una 
persona a asegurar la lealtad ae la 
concurrencia industrial y comarcial." 
( 12) 

En el csp!ritu que anima la propiedad indus -

tr.ial se encuentra en forma constante el aspecto cconc'Sm! 

co, el que igualmente se encuentra ligado al desarrollo 
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social del hombre o al desarrollo del hombre en sociedad 

(aspecto intrfnseco y extr1nseco del ser humano). 

En torno a la propiedad Industrial, particular

mente en cuanto a su concepto y denominaci6n, han existi

do múltiples debates por los dos t~rminos que la componen; 

esto et:i, si en realidad es una v'erdadcra propiedad, y si 

la paldbra industrial esta bien empleada, sin embargo ac

tualmente se utiliza esta dcnominaci6n en forma generali

zada y es incorporada por los autores en sus textos. Aún 

as1 y como se mencionó lt.neas atrás, Jorge Barrera Graf 

la denomina como Propiedad Comercial e incluye en su cst~ 

dio diversas instituciones de la propiedad inmaterial e 

industrial. 

En opini6n del precitado autor, se considera 

que la propiedad industrial se constituye por un conjunto 

de prerrogativas i11dustrialcs, encaminadas a asegurar a 

su titular, erg a omncs, l.:i exclusividad en cuanto a la r!:_ 

producci6n, sea de una cr.caci6n nueva o de un signo dis-

tintivo. 

A estas consideraciones agrcgarta yo un elemen

to muy importante y de «plicaci6n generalizada en todos 

las formas que componen la propiedad industrinl: La C25, 

plotación, entendiéndose como la facultad del titular de 

los derechos de obtenC:!r ganancias de su actividad consid,!! 

rada dentro de estas instituciones. 

¿ Cu.:íl~s son los elementos que conforman la 

propiedad Industrial ? 

Los objetos de estudio de esta denominaci6n son 

diversos, cada uno se estudia de forma 
0

indcpendiente, y 

respecto de los mismos se hará en el presente una pequeña 

menci6n • 
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La doctrina ha clasificado los elementos de la 

propiedad industrial de la siguiente manera: 

I. CREACIONES NUEVAS. 

1.- Patentes : 

a) de invenci6n, y 

b) de mejora. 

2.- Modelos Industriales. 

3.- Dibujos Industriales. 

II. SIGNOS DISTINTIVOS. 

1.- Marcas. 

2.- Nombre Comercial. 

3.- Aviso Comercial. 

4.- La enseña. 
s.- Denominaciones de origen. 

6.- Know Uow o Secreto Industrial. 

7.- Represei6n de la Competencia Desleal. 

S6lo como comentario y toda Vez que a posteri2 

ri en el presente se tratar~n puntos relacionados !ntirn~ 

menta con ~ste, existen fundamentalmente dos acciones p~ 
ra proteger los derechos derivados de estas institucio-

nes, a saber: 

- Acci6n de Competencia desleal 

- Acci6n de usurpaci6n o invasi6n de derechos 

de propiedad industrial ( falsificaci6n J • 
( Vf!r capítulo sagundo, pnto 2. l. derechos del titular 

de la marca.) 

Lo anterior es menester distinguirlo y también 

se a11alizar~ m5s adelante en el presente identifican<lose 
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como acci6n 'administrativa del Estado, instituci6n que 

tambi~n resulta esencial. 

NORMAS QUE REGULAN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El Sistema de la Pro~iedad Industrial, surge 

a fin de proteger o garantizar los derechos y prerrog~ 

tivas de los titulares de todas y cada una de las ins

tituciones que componen el sistema, el que en opini6n 

de Jaime Alvarez Soberanis, esta compuesto de tres t! 
pos de normas, a saber 

" a) Las normas internacionales del 
tratado del París, que es un trata
do marco que contiene principio ge
nerales obligatorios para los Esta
dos miembros y ademSs incluye prc-
ceptos que no pueden ser legalmente 
infringidos por las legislacion~s 
locales; 

b) Las leyes nacionales de pro-
piedad industrial expedidas por los 
Estados en ejercicio de su sobera-
n!a¡ y 

e} El sistema local de adminstra
ci6n de los instrumentos legales de 
la propiedad industrial ( patentes, 
marcas, avisos y nombres comercia-
les, cte.)" (13) 

Do esta manera, vemos como el sistema de la 

propiedad industrial tiene una rcgulaci6n tripartita, 

la que ha sido integrada a nuestro sistama marcarlo , 

scgan pueda apreciñrsc en la propj a Ley dr. Invencio

nes y Marcas, en sus <1rt!culos 36, 85, 113 y 114 eje!!_! 

plificativamentc: 

''Arttculo 36.- cuando se solícita u11a p~brnte dcspu6s 

de hacP-rlo en otro pats, la fr~cha de prcsentacu6n se 

rclrot1·,1er:i a la prcscntaci6n de aquel en que lo fue 

pr.:imero, sicmpru lJUP.. se presente en M6xico dentro Uc 
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los plazos que determinen los tratados internacionales de 

los que sea parte, o, en su defecto, dentro del año de s2 

licitada la patente en el pais de origen. 

Articulo 85.- SerSn aplicables a los dibujos y modelos i~ 

dustriales en lo conducente, la~ disposiciones sobre pa-

tentes en relaci6n a la novedad, aplicabilidad industrial, 

invenciones de los trabajadores, descripci6n,exrtmen, publi 

caci6n, derechos, transmisiones, nuljdad, caducidad y pro

tecci6n legal. 

Los solicitantes gozar.'.in del derecho de priori-

dad que establezcan los tratados internacionales de los 

que México sea parte, aplicSndosc en lo conducente las di§. 

posiciones del arttculo 36 de ésta ley. 

1\rt!culo 113.- La marca, cuyo registro se pida en M6xico 

dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno 

o varios estados extranjeros, se considcrará~egistrada en 

ln mism~ fecha en quo lo fue en el primer estado ~xtranj2 

ro, siempre que este pats conceda a los mexicanos el mis

mo derecho.Para obtener este derecho de prioridad, deberá 

manifestarse en la solicitud la fecha nn la qun ft1c depo

sitada en el extranjero. 

Artículo 114.- Para obtcn~r la prerrogativa que establece 

el artículo anterior, se lendrS que comprobar dentro de 
los tres meses de haber solicitado el registro de la mis

ma un México, que esta fue presentada en el pats de or!-

gcn dentro de los seis meses ,¡ntcriores, por medio de una 

cap.in CP,rtificada expedida por las autoridades competen-

tes del estado <le que .se trate, y 11lterio'rmcntc dcmo3trar 

que fue registrada en ese país. 

Lo previsto en este art!culo será sin pcrjui-

cio de lo que dispongan los tratados interndcionalcs so

bre la materia de los cuales M6x.ico sea signatario, en 
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cuyo caso se estarS a lo dispuesto en ellos. 

Estas disposiciones resultan aplicables por cuan 
to a normas internacionales se refiere, adcmSs se encuen

tra el precitado Convenio de París para la protección de 

la propiedad industrial, asi como: (ejemplificativamentc} 

- El arreglo de Lisboa relativo a la protecci6n de las d~ 

nominaciones de origen y su registro internacional, as! 

como su reglamento¡ y 

- El convenio que establece la Organizaci6n Mundial de la 

Propiedad Intelectual ( O.M.P.I. ) • 

- Etc, 

En cuanto a las leyes que en la materia se han 

promulgado por el Estado mexicano en ejercicio de su so

beranía, encontramos en primera instancia la Ley de In-

vcnciones y Marcas; La Ley Sobre el control y registro 

de la Transferencia <le Tccnolog!a y el uso y explotaci6n 

de patentes y marcas; el decreto que declara obligatorio 

el uso de marcas en los art!culos de viaje, as! como en 

los cinturones, carteras, monederos, etc., que se fabri

quen total o parcialmente con piel en la Rcpública1 de-

creta que declara obligatorio el uso de marcas en prcn-

das de vestir; etc. 

Respecto al sistema local de administraci6n de 

los instrumentos legales de la propiedad industrial, se 

cita el propio Reglamento de la Ley de Invenciones y Ma.f. 

cas y los procedimientos administrativos determinados 

por la SECOFI o por el Registro Nacional de Transferen-

cia de Tr.cnologta, para llevar a cabo la inscripci6n. 

Ast, se confirma la exposici6n.del citado autor 

en cuanto a la rcgulaci6n tripartita de la propiedad in

dustrial. 
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No siendo el presente un trabajo encaminado al 

estudio de la propiedad industrial, stricto sensu, se h!!_ 

ccn las presentes consideraciones en virtud de s<?r la 

marca la diferencia especifica en estudio, por lo que a 

grosso modo, se expone un concepto de _los elementos m~s 

importantes de este conjunto de in5tituciones. 

En un orden didáctico, y además por su importaE_ 

cia no sólo te6rica sino prSctica tambi6n, como uno de 

los elementos de la creaciones nuevas, se cita la paten

te. 

P/\1'ENTE 

Fue precisamente la idea del establecimiento de 

un sistema de patentes en el siglo pasado, lo que origi

n6 el debate en torno a lo que culmin6 con el llamado 
11 Con•1onio de Par1s para la Protccci6n de la Propiedad 

Industrial", comumnente llamado Convenio de Par:rs, el 

cual se ha denominado tratado marco o base, puesto que 

determina a nivel internacional, los derechos y obliga

ciones que en materia de propiedad industrial deben a-

doptar los pa1'.ses que forman parte de t?l. México es uno 

de ellos. 

Alvarez Sobcranis, l1aciendo un an~lisis de la 

Ley da Invenciones y M.lrcas de 1976, que a la fecha si

gue manteniendo igual estructura, define la patente co

rno un privilegio que otorgti el Estado y que implica el 

derecho exclusivo de explotar una invenci6n, pero qua 

el ejercicio de esta derecho, esta sujetó a las modali

dades que dicte el i11ter6s pQblico (14). 

La Ley de Invenciones y MArcas, regula dos ti

pos de patentes, la de invenci6n y la de mejora. Ambas 

deben cumplir con los requisitos señalados, tales como 

A) 
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1,- Que se trate de una invenci6n (nueva aunque 

suene redundante). 

2.- Resultado de una actividad inventiva. 

3.- Que sea susceptible de aplicaci6n indus-

En este orden de ideas, me atrcveria a aportar 

la siguiente dcfinici6n: Documento que a título de pri
vilegio otorga el Estado a la pesona ft:sica o moral que 

como fruto de una actividad inventiva realiza una inven 
ci6n, y que implica para 6stc o su causahabiente el de

recho exclusivo de explotarla, ya sea en su provecho o 

permitiendo que otros lo hagan, con las limitantcs leg~ 

les, reglamcrntarias y las disposiciones que dicte el i,!2 

terés público. 

Respecto a las patentes de mejora,· se puede 

aplicar la misma dcfinici6n unicamcnte agregando que 

la actividad inventiva estará encaminada a mejorar otra 

debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

legales que le son aplicables a la patente. 

CERTIFICADO DE INVENCION 

J,a Ley de invenciones y marcas, resulta a mi 

parecer omisa al respecto; omisa y poco clara. Si bien 

corno aseveran algunos autores la ley no debe proporci2 

nar conceptos y definiciones por corresponder esta ta

rea a la doctrina, pienso que entre los objetivos de 

una ley debe contemplarse el de dar a conocer a los gg 
hornadas sujetos a ellas, con claridad las institucio

nes que regula, lo cual no es el caso •. 

Unicamcn.tc el articulo 65 de la I.cy de Inven

ciones y Marcas, establece: 
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ArtI'.culo 65.- Podrá obtenerse el registro como certific~ 

do de invenci6n respecto de cualquiera de las invencia-

nes susceptibles de protegerse como patentes. Dicho cer

tificado otorgarS los derechos que establece este capt-

tulo. 

AdemSs de las invenciones a que se hace rcfcrcn 

cia en el pSrrafo inmediato anterior, podrá otorgarse 

certificado de invenci6n a: 

l. Los procedimientos para la obtenci6n de bebidas y ali 
mentas de consumo humano. 

II. J,os procedimientos biotccnol6gicos de obtcnci6n de 

los siguientes productos: farmoquI'.micos, medic.:irncntos en 

gcncr.:11, alimenlos y bebidas para consumo animal, ferti

lizantes, plagicidas, herbicidas, fungicidas y productos 

con actividdd biológica. 

Se puede resaltar unicamente, que respecto a 

lus matori<.1s complementarias que no son objeto de patcn 

tarsc , mti:s sr. de obtener certificado de invcnci6n mc-

diantc registro, son aquellas en que el Estado tiene i!!. 

tcr6s, por considerarse de intcr6s pfiblico pretendiendo 

que no queden en manos de una sola persona, aino por el 

contrario, dar la posibilidad de qua se'a explotada de 

diversas maneras. 

Así, quien tiene un certificado de invcnci6n, 

se ve recompensado porque en los t~rminos lcgc:\les está 

autorizado para llevar a cabo el cobro de regal'.fas, a 

todo c1quel que pretenda hacer uso de su invento. Esta 

disposici6n puede resultar atractiva, pero sin embargo 

resulta evidentemente más convnnientc 0co'nómicamcmtc 

hablando, el ser titular de una patente, puesto que los 

derechos sobro la misma, son mucho m.Ss amplios y cxc 1 u

si vos. 

Como dcfinici6n se aportaría la siguiente: R2 
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gistro que otorga el Estado ( administraci6n pública ) pa

ra acircditar el derecho de un inventor o de su causahabien 

te para recibir una regalta por la explotaci6n de su inve~ 

to. 

En este caso, al igual que tratándose de la pa-

tente, dcber4 publicarse en la gaceta, donde se extracta 

el invento y de ser posible se incluyen dibujos. 

DIBUJO INDUSTRIAL 

A esta figura tambi6n se le puede denominar pa

tente, ya que las diferencias entre ambas son de grado y 

su proteccí6n tambi6n, siendo la autoridad quien califi

ca si se trata de una figura u otra. 

Un dibujo industrial es una idea aplicable a la 

industria y que tiene qua ver con el aapectb de los obj~ 

tos en un ~mbito bidimencional, por ejemplo, un tap~~e 

respecto de cuyo dibujo se solicita el registro para su 

protecci6n, lo cual da el derecho exclusivo a su titular 

de reproducir el dibujo. Despectivamente se le ha llama

do invento de segunda. 

En cuanto a nuestra legislaci6n, la Ley de In

venciones y Marcas, nos proporciona una definici6n en su 

arttculo 82: 

"Artículo 82.- Se entiende por dibujo industrial, toda 

convinaci6n de figuras, l'f:ncas, o colores que se incor

poren a un producto industrial con f incs de ornamenta-

ci6n y que le den un aspecto peculiar o propio. 11 

Es importante hacer notar, que.nuevamente in-

tervicne el Estado él fin de otorgar al solicitante el 

registro correspondiente, el que obtenido otorga a su 

titular el derer.ho de uso exclusivo por el t6rmino de 
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siete anos, los que empezar~n a contar a partir de la fe

cha del registro. 

Adcm~s, el término de duraci6n del registro para 

esta figura es improrrogable,siendo por lo dcm5s aplica-

bles a esta instituci6n las disposiciones que en materia 

de patcrntes establece la ley. 

MODELO INDUSTRIAL 

Nuevamente es la propia Ley de Invenciones y maE 

cas de donde se extrae la definici6n aquí expuesta, ya que 

debido a la materia que en el presente se aborda ( fiscal) 

es sumamente importante, desde el punto de v~sta pr~ctico 

saber cuales son los conceptos manejados por la ley. 

Se entiende por modelo industrial toda forma plá!, 

tica que sirva de tipo o molde para la fabricaci6n de un 

producto industrial que le de apariencia especial, en cua~ 

to no implique efectos técnicos. 

En este caso, resulta aplicable tambj6n lo ex-

puesto p.:ira los dibujos industriales, eh el punto inmc-

dia.to anterior. En cuanto a su duraci6n, un t6rmino im-

prorrogable de siete años tambi~n. 

Pasando al segundo aspecto de la propiedad ln-

dustrial, en cuanto a los signos distintivos, el primero 

de ellos, la marca, constituye el estudio fundamental en 

el presente, por ende, se tratará en form~ especial en 

el siguiente subinciso. En tal virtud, se proceder~ al 

breve estudio de los demás signos distintivos. 
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NOMBRE COMERCIAL 

Este elemento de la propiedad industrial ha sido 

ampliamente estudiado por Jorge Barrera Graf, quien lo d~ 

fine como: 

" Por nombre comercial en nuestro dere
cho, se entiende tanto la raz6n social 
y la denominaci6n de los empresarios c2 
lectivos, corno el signo distintivo de 
las negociaciones rnercantiles."(15) 

Por su parte Jaime Alvarez Soberanis, sugiere la 

siguiente definici6n: 
11 El nombre comercial cst;i constitu1'..do 
en las sociedades, por su raz6n social 
o denominaci6n, y en las empresas o n~ 
gociaciones, por las palabras y signos 
distintivos utilizadas para designar-
las, cuyo titular, en ambas hip6tesis, 
tiene el derecho exclusivo de su uso,
en los casos y con las limitaciones 
previstas en la ley." (16). 

Habiendo usado en los casos anteriores a la pro

pia ley para proporcionar un concepto, en este caso no -

se ha hecho as!, toda vez que en este sentido la ley es -

omisa, s61o previene que el nombre comercial, trae apare

jado un derecho de uso exclusivo, el que estar! protegido 

sin necesidad de registro, pero con las siguientes condi

ciones y limitantes : 

- Debe comprender una determinada zona geográfi

ca. 
- Que la clientela efectiva de la empresa o est~ 

blccimiento comercial, abarque dicha zona. 

- Es su obligaci6n difundir el ~ombre. 

- Se prote~e la posibilidad de que el uso por un 

tercero, induzca a error a los consumidores. 
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La protecci6n del nombre comercial se d§ grosso -

modo, mediante la publicaci6n que de él se haga en la Ga-

ceta de Invenciones y Marcas, publicaci6n cuyos efectos -

durarSn cinco años, los que se empezar~n a contar, no des

de el momento de esta Qltima, sino que se retrotraeran al 

momento en que se hizo la solicitud. Sin embargo y a di

ferencia de las creaciones nuevas, patentes y diseños in-

dustrialcs, podrá renovarse indefinidamente, pot iguales -

perfodos, 

Esta instituci.6n tiene una relevancia comercial -

muy grande, tal como lo cita Jaime Alvarez Soberanis, abaE 

cando tambi~n los üspectos econ6mico y empresarial, por -

ser el postulado del crédito mercantil. En este sentido 

también se ha pronunciado la Suprema Corte de ~Tusticia de 

ln Nación, expresando que el crédito mercant1'.l de la nego

cL1ción, se forma precisamente a través del nombre comer

cial, que es un vehtculo e instrumento de cr~dito (17). 

Abundando sobre el particular, Jorge Barrera ---

Graf, en su 11 Tratado de Derecho Mercant!.l", nos habla tam

bi6n de otros signos distintivos, en estrcclla rclaci6n 

con el nombre comercial, en los siguicrites términos 

11 En primer lugar, se debe distinguir 
el nombre de la muestra o r6tulo, -
porque a pesar de que ambos signos -
pueden integrarse con letras, pala-
bras, 9iglas o números, o con una 
combinaci6n de ~stas expresiones, el 
primero es el signo distintivo de la 
empresa, en tanto que el segundo lo 
es del establecimiento o local P.ert~ 
necicntc a dicha empresa. Es fre--
cuente que ambos signos se identif! 
quen ya sea porque el nombre comcr-
cial se use como r6tulo del estable
cimiento, o porque éste, por su im-
portante notoriedad califique a -
toda la ncgociación ••• Estos últimos
signos distintivos pueden consistir
en emblemas o ser reprcsPntaci6n ---
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simbólica del nombre o r6tulo •.• , o en 
enseñas, consistentes en insignias o -
estandartes." (19). 

En esta breve alusi6n al nombre comercial, pode

mos incluir también, la enseña y el emblema, signos dis-

tintivos respecto de los cuales se harc'.í referencia en el 

Oltimo capítulo del presente. 

AVISO COMERCIAL 

Este signo distintivo, igualmente encuentra su -
regulaci6n en la Ley de Invenciones y Marcas. 

Si bien el art!culo 164 no nos proporciona pro-

píamente una definici6n, si contiene elementos suficien-

tes como para poder elaborarla. Yo sugiero la siguiente: 

signo distintivo por medio del cual se anuncia al pGblico 

un establecimiento o ncgociacÍ.6n, ya sea comercial, indu,! 

trial, de servicios o de determinados produCtos, haciendo 

uso de oraciones o frases que lo distingan de los de ---

igual esp('!cie. 

La protecci6n legal al aviso comercial se hace -

por medio del registro que otorgue la autoridad competen

te (SECO~'!). 

Los efectos de este registro, son el de otorgar 

a su titular el derecho exclusivo de uso, as! como la -

posibilidad de impedir que otras personas elaboren otros 

iguales o semejantes. Estos efectos durarán diez años, 

y posteriormente ul aviso caerá al dominio pGblico {art.-

175) • 

En rclaci6n con este signo, re~ultan aplicables 

cuando no hnya una clisposicl6n en especial, todas las -

reglas qUI:~ las leyes prevean para las marcas. 
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DENOMINACIONES DE ORIGEN 

Este es un signo distintivo muy importante, y ade

m~s especial, respecto de todos los dcm~s. Su regulaci6n -

también est:í inclu!da en la Ley de Invenciones y Marcas, -
en los art1culos 152 y siguientes. 

La especialidad de la cual se habla en el p5rrafo

anterior, se inicia porque para obtener la declaración de -

denominaci6n de or!gen, es menester que en tal sentido se -

pronuncie la SECOFI. 

Nuevamente la ley es omisa al propo!cionar una de

finici6n por lo que he recurrido, entonces, a Rafael de Pi

na quien la concibe como : "Dcnominaci6n de or!gcn es la -

denominación geogr~fica de una regi6n o una localidad que -

sirve para designar un producto originario de las mismas y 

cuya calidad o característica se obtienen exclusivamente -

del medio geogr~fico, comprendidos los factores th1~uralcs .Y 

los factores humanos. " (19) 

El Estado otorga su protecci6n'a este signo, mc-

diunte la declaraci6n que la SECOFI realiza al respecto, 

en tal virtud, si se hace uso ilegal de ella, se aplica-

ran las sanciones de ley, incluso para aqu(!llas personas -

que usen las palabras "g6nero", "tipo", 11 rnanera 11
, etc. 

El plazo de vigencia de esta dcclaraci6n, es muy 

distinto al del resto de los signos distintivos, ya que -

ser~ aqu61 en que subsistan las circunsta~cias y condicio

nes determinantes do la zona geogr~fica, y tarnbi6n median

te declaraci6n que en ese sentido vuelva a emitir la 
SECOFI. 

Un ejemplo cl~sico de denominaci6n de or!gen, es 
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el de "tequila'' signo distintivo que es protegido por la 

Declaraci6n General de Protecci6n de la Denominaci6n de 

Origen " Tequila" , para aplicar a la bebida alcoholica 

del mismo nombre, la que fue publicada en el Diario Ofi-

cial de la Federaci6n, el d!a 13 de octubre de 1977. 

KNOW llOW O SABER COMO 

( KNOW llOW TO DO IT ) 

Este signo distintivo es tambi~n sumamente esp~ 

cial, sobre todo porque no cuenta, por sus caracter!sti-

cas, con una regulaci6n legal específica. 

El know how se conoce tambi6n como secreto de 

f~brica, y si bien como se dijo no encuentra su rcgula-

ci6n en la ley de Invenciones y Marcas, la doctrina si ha 

realizado amplios estudios al respecto. Siehdo su denomi

naci6n un t~rmino unglosaj6n, se traduce gramaticalmente 

como saber hacer o saber como hacer esto. 

En la Revista Mexicana de la Propiedad Indua-

trial y arttstica, se nos presenta un ensayo elaborado 

por Albert Chavanne, quien define esta figura como t 

11 El know how esta consti tutdo por 
conocimientos t~cnicos que despu~s 
de haber sido adquiridos tras de ex 
periencia y ensayos, permiten a quien 
los posee alcanzar m~s pronto y mejor 
que los dem5s un determinado resulta
do industrial.'' (20) 

Esta llamado secreto industrial o de fabrica

ci6n, oe conforma por un conjuntod,e conocimientos que 

no estan dispuestos al público. Se trata de conocimien

tos no patentables pero con un verdadero valor corner--

cial. 
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Este signo se transmite frecuentemente a nivel 

internacional al través de otros diversos contratos, como 

el de transferencia de tecnolog!a, por lo que nuevamente 

se hace patente la trscendencia del valor ccon6mico en los 

signos distintivos, ya que constituye igualmente un capi

tal que la empresa se propone hacer fructificar, por lo 

que aparece en los contratos el llamado know how (21). 

La OMPI, tambien se ha encargado de.su estudio, 

definiendolo como: 

" La informaci6n o la maestr!a para una 
fabricaci6n industrial, o para la orga
nizaci6n de una empresa industrial."(22) 

REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Esta figura es rn4s bien protcctiva del resto 

de los signos distintivos, ya que su objeto estriva en 

evitar que un industrial o comerciante, il!citamcn~c 

desvfe la clientela del otro. 

Se dice que incurre en compí!t'cncia desleal, 

todo comerciante o industrial que intente, ya sea que 

lo logro o no, desviar en su provecho la clientela dí! 

un establecimiento de su mismo ramo o actividad, uti

lizando medios desleales. 

Competencia se identifica con el t6rmino riv~ 

lidad, que implica producir más y mejor, lo que implica 

mayor dcmnn<la, y por lo tanto mayor venta de productos, 

entrando ast en juego el precio y la clientela; prccis~ 

mente los comerciantes compiten para atraerla, usando 

para ello la más eficaz de las armas, la propaganda. Sl 

esta es leal ( Ucita, correcta ) tambi~n lo ser.1 la 

competencia; si la propaganda es ilícita o desleal, por 

consecuencia tambi~n lo será la compctcncia{23L 
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Esta figura se integra con los siguientes elementos: 

Intenci6n, dolo de un comerciante o industrial, 

de producir un daño a otro, y verse a su vez beneficiado 

con ello por tender a adquirir la clientela de aquel, in

dependientemente, como se asever6,que lo logre o no, uti

lizando para ello propaganda que desprestigie a la empre

sa o a los artículos que expende, causando desconcierto 

entre la clientela, por la confusi6n entre los productos 

de una y otra empresa. 

Quienes pueden realizar estas pr~cticas son 

siempre industriales o comerciantes, quienes legalmente 

pueden ser titulares de signos marcarios, situaci6n que 

relaciona íntimamente estas figuras. 

1.2.DIVERSAS DEFINICIONES DOCTRINALES Y LEGALES DE MllRCA. 

De acuerdo con el m~todo utilizado hasta el m2 

mento en el presente en los subincisos precedentes, se 

hizo un anc'.ilisis de los g~neros, es decir, de las figu-

ras o instituciones en cuyo unimcrsa la marca. Primero 

dentro del derecho lato sensu, y despu~s ñentro de la pr2 

piedad industrial. 

Etimologicamcnte scgOn la dcfinici6n que nos 

proporciona el Diccionario Jur!dico Mexicano, editado 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNl\M 

la palabra marca, viene del alem~n MllRK ( singular ) y 

constituye una señal dibujada, pegada, hecha a fuego, 

etc., en una cosa, un animal, o en una persona ( por ej. 

un esclavo ) , para distinguir o saber a quien pertcmc-

ce. 

Podemos encontrar uno de sus m~s remotos or! 

genes, en forma semejante a como se concibe hoy en d!a 
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en los sfmbolos herSldicos que indicaban el orfgen de una 

detcrminaca familia. En el aspecto comercial, encontramos 

las señales puestas por los artesanos y que implican su 

membrccta en ciertos gremios. Ya en la actualidad se en-

cuentran los stmbolos que indican la procedencia de un 

producto respecto de determinada empresa comercial (24). 

El articulo 90 de ln Ley de Invenciones y Mar

cas, establece que puede constituir una marca las dcnom.!, 

nnciones, siqnos visibles, nombres comerciales, etc., 

siempre y cuando de cumpla con los requisitos que la mi§. 

ma ley señala. 

De igual forma, la ley unicnmentc se limita a 

expresar que la marca es un signo que sirve para distin

guir un producto de otro o un servicio de otro servicio 

(ar.tkulo B7). 

Actualmente, en la pr~ctica <~xistc tendencia a 

afirmar que la marca es un signo de calidad, lo que rc-

sulta en extremo dudoso - como ne comcnter5 utilizando 

algunas de las ideas del Licenciado Víctor Carlos Gar-

cta Moreno, oxpucstas en su cfitcdra de Vc!rccho I11tcrna

clonal Privado -, toda vez que en reiteradas ocasiones, 

se ha comprobado que la gente prefiere un producto o 

servicio de otro u otros, por razones de mera publici-

dad, segGn se ver5. 

En la doctrinulmcnte llPlmada 11 Teoría del Ca!! 

sumidor 11
, se ha puesto gran énfasis en la marca, trata_!! 

do de determinar por qu6 se prefiere una ·u otra, atrib_!! 

lléndolo al prestigio o reputación del titular. 

Muchas veces cuando los pat~es en desarrollo 

presentan al mercado internacional .:i lgGn tipo de pro-

ducci6n, en el extranjero la compra es m!nima o nuln, 

en virtud de que el proveedor carece de rcputacl6n; no 
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obstante se piensa y se afirma que en todo caso el elcme~ 

to de mayor importancia debe ser la calidad. 

En la mayorra de los casos, las marcas mexica

nas han sido reemplazadas por las exptranjeras, siendo 

inter6s del Estado mexicano regular este campo, proponi~~ 

dese para estos casos, algunas medidas como las siguien

tes: 

l.- Prohibir las marcas extranjeras. Esta pos! 

bilidad se descarta por imposible, toda vez que en aque

llos patses donde se ha intentado tomar ésta medida, ha 

fracasado. 

Si México las prohibiera, el mercado literal-

mente se qucdarra vacío. 

2.- s~~;~=~;=~~~~;~~~~=~~~;~~~~~~=~~;~=~~~~~ 
~~~1~;~=~~~~~~=~~~;~~~~;~~.Como constitucionalmente se 
encuentra prohibido, resultaría inconstitucional cobra_;: 

los por el uso de signos marcarios. 

3.- Vinculación de marcas(artfculos 27 y 28 do 

la Ley de Invenciones y Marcas). Se pretende que toda 

marca que venga a ser utiliz.ida en la RepGUlica Mexica

na, vaya vinculada a una nacional, vinculand~ el capital 

nacional con el extranjero. 

Sin embargo, esta disposici6n nunca funcion6 

y actualmente la vinculaci6n de marcas es discrecio-

nal para las partes que contraten. Esta disposici6n, 

desde 1976 que se incluy6 en la ley fue lelra muerta, 

puesto que nunca entro en vlgor y por tanto no tuvo fu!!. 

cHln real. 

AhoraEicn, pasando al punto toral de este su~ 

inciso, tal como apunta Justo Nava Negrete en su texto, 
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en ningGn caso es neccsar io hacer una tri\ scripci.:Sn de mú! 

tiples definiciones ( entre ellas las de autores latines, 

franceses, alemanes, ele., quienes han escrito sobre el 

tema ) ya que en el fondo se rnanejar~n los mismos elemen

tos difercnci.!indose solamentccon la .huella de cad~1 autor. 

Aunque efectivamente esta institución ha sído 

estudiada por la doctrina internacional por autores como-

1\lbert Chavanne, Jesús M. Carrillo Ballesteros, Joseph I~!!, 

das, Renato Collado, etc., el fin de este punto es el do 

proporcionar una visión dr~ lo que es unu marca, que a po~ 

teriori nos sirva en el d,1sc1rrollo de esta trabajo. i\sf, 

desde el punto de vista de Nava Negrete, la marca est 

" Todo signo o medio material (jUC perm.b, 
te a cualquier persona fís.ic:u o moral 
distinguir los productos que elabora o 
expcndct as! como aquellas actividades 
consistentes en distinguir servicios 
de otros iguales o semejantes, cuya 
finalidad inmediata es atraer clientela 
y dcspu6s co11scrvarla y aumcntarla."(25) 

Nuevamente adoptando las ideas del Dr. David 

Rangel Medina, quien hace una divisi6n,por dcm~s atinada 

y did5ctica de los definiciones de marca, rnir.iaa que a -

grupa en cuatrograndcs apartados. f.t primero de ellos, 

es el que tiende a señalar el lugar de procedencia de 

las morcanc!as; otra que la considera como una forma do 

individu.ilizur el producto¡ una tercera que rceine las 

dos ilnteriorcs: y la Oltima de acuerdo con la cual la 

funci6n y efocto de la marca radica en la clientela. 

S6lo a milncra cjcmplificativu, se citar&.dc acuerdo con 

el multicitado ..-iutor, una definici6n de cada uno de los 

grupos : 

PRIMER GRUPO. Armengcid Ainc ( autor francés ) : La marca 

de fábrica o de comercio es un signo cualquiera aplica

do a un producto y que permite reconocer 1'1 f~bric.:a de 
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que proviene o la casa comercial que lo vendc. 11 

SEGUNDO GRUPO.Breuer Moreno, lo define como: 11 El signo 

caracteri.stico con que el industrial, comerciante o agr,! 

cultor, distinga los productos de su industria, comercio 

o explotaci6n agrlcola." 

TERCER GRUPO. César Sepúlveda ( autor mexicano ) quien 

la define en los siguinentcs términos: 11 La marca es un 

signo pura distinguir Se emplea para caracterizar y s~ 

ñalar mercancías o productos de la industria, difcren--

cilindolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger 

las mcrcanci.as, poniéndolas al abrigo de la compctcncin 

desleal mediante la identificaci6n. Estan destinadas a 

especializar los productos en que se usan y a indicar y 
garantizar su procedencia.'' 

CUAHTO GRUPO. Francisco Ferrara, quien sostiene que lds 

marcas son: " ..• se identifican las mercader.tas proce

dentes del establecimiento del comerciante y que son 

negociadas por su hacienda. 11 (26) 

Creo importante señalar que en todas y cada 

una de las definiciones mencionadas, llevan impltcito 

un aspecto ccon6rnico, el que segGn se analiziirá poste-

riormcnle consti tuyc una de las funciones m~s importan

tes de la m~rca, lo que la convierte en un verdadero 

factor ccon6mi.co en toda transacción comercial y que por 

lo mismo debc_!¿_cr protegido o tutelado jur!dicamcnte, lo 

cual nos conduce a la segunda parte de este subinciso. 

DEf'INICIONES LEGALES DE MARCA 

De ncuer<lo con la ley de 1889, en su articulo 

primero previene: " Se considerar:i como marca do f:ibri-
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ca cualquier tipo determinante de la especialidad para el 

comercio de un producto industrial." 

Según la I~cy de Marcas Industriales y de Comercio 

de 1903, también en su arttculo primero establece: " Es el 

signo o dcnominaci6n caracter!stica y peculiar usada por el 

industrial, agricultor o comerciante en los artículos que 

produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar 

su procedc;ncia." (27) 

Aún cuando en opini6n de Rcugel Medínn no es mene!!_ 

ter que las leyes incluyan las definicio11cs de las institu

ciones que regulan, la legislaci6n vigente en su artículo 

87 contiene lo que podr!amos considerar como una def inici6n 

de marca: Esta ley reconoce las marcas de productos y las 

marc«!.i de servicio~: las primeras se constituyen por los -

signos que distinguen a los artículos o productos de otros 

de su 1nismu ep~cic o clase. Las scgundlls, por los signos 

qut! distinguen un eervicio de otros de su misma clase o C.!!. 

pecic." (28) 

Relacionando esta definición con las doctrinales 

antcrior1ncntc citadas, encontramos que 'podemos ubicarla 

dentro del segundo grupo, es decir, en aqucll~s definicio

nes de marca que tienden a considerarla como una forma dn 

individualizar el producto, en el caso do la lcgislaci6n 

vigente, tambi6n se refiere a servicios, por lo tanto, 

tambi~n lleva implícita la capacidad de la marca para di~ 

tinguir servicios. 

Duelo que el presente es un trab'ajo con fines 

mtis bien pr.1cticos que tc6ricos, y también que el siquie,!l 

te capítulo abarca algunos aspectos fiscales de las 1nar-

cas, se utilizará esta Oltima <lefinici6n, aunque no se 

puede considerar completa, tal y como la de .rusto Nava N~ 

grote, ya citada con anterioridad y que contiene lon cuu

tro elementos blisicos de la m.irca ( procr?c'lcncia del pro--
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dueto, distincic5n, titularidad de la marca, y su fin, es 

decir, la clientela), sin embargo hay que tomar en cuenta 

- corno lo apunta Rangel Medina - que no es tarea de _la ley 

definir las instituciones que contempla, sino precisamente 

regularlas. 

l. 3. BREVE ANAI,ISIS DE LAS DIFERENTES CLASES D TIPOS DE 

MARCAS. 

Las diferencias entre las marcas, surgen al de

terminar cuales son los signos que pueden constituirla, 

atendiendo a la doctrina y a la propia ley; y tambi6n re~ 

poeta de los objetos susceptibles de ser distinguidos por 

la marca, asiE_omo en cuanto a quiénes puedan ser titula-

res del signo marcaría, etc. 

Este punto constituye el objeto de estudio de 

este subinciso, surgiendo la siguiente cuesti6n: 

¿ Qu~ puede constituir una marca ? 

Hasta ahora, se ha estudiado como la marca es 

un signo distintivo que sirve precisamente para dietin-

guir productos y/o servicios, los que deben estar cvide~ 

tementc destinados al comercio, es decir, mercaderías {29) 

por éste hecho, por estar en estrecha rclaciiSn con mer

caderías, es que puede manifestarse la marca Ue muy di-

versas maneras, como Barrera Graf lo expone: 

11 
••• pueda formarse mediante frases, nom 

bras, palabras, letras, nameros, ctibujoS, 
firmas, retratos, pinturas, etc., con tal 
que dichos elementos se adhieran al pro-
dueto, sin identificarse con 61, lo dis-
tingan de otros semejantes o iguales sicm 
pre que al empleo del signo no esti! prohI 
bido logalmante."(30) -
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Esta enunciaci6n hecha por Barrera Graf, abarca 

diversas clasificaciones de marcas, una palabra puede ser 

Oomit, un nombre Patrick Verne; para letras Rh, en nombres 

y namcros Dobadilla 103; en dibujos, por ejemplo el de G~n 

sito; en firmas, Julio Chávez; por lo que hace a retratos 

el de Sara Garc{a en chocolate abuelita; pinturas las uti

lizadas por cerillos cl5sicos, etc. 

Nuevamente res11lta i11dispensable acudir a la ley. 

En principio la Ley de rnvencioncs y Marcas reconoce dos t.,! 
pos de marcas: I.<1s de productos y las de servicios. 

Esta clasificaci6n, también nos vuelve a situar en la tesi

tura de los gl!ncros y las especies. Genéricamente, se prot!:, 

gen los productos y los servicios, pero ¿ qu6 clase de pro

ductos y/o servicios 7 Esta primQra gran clasificaci6n prg 

vista en la ley se pucdQ denominar como objetiva, mismn que 

se detalla a continuaci6n. 

r. Clasificacit5n de la marca dependiendo de su objeto: 

A) Mercaderías o productos. 

B) Servicios. 

Considero que esta clasificac16n es simplemente 

de lt5gica legal, puesto que de una u otra manera, sólo P2 

demos marcar productos: mesas, Himparas, perfumes, cte., 

o scrvici.os: de tranoportaci6n, de lavado, de tarjetas de 

cr~dito, otc. Pero no es ésta la Gnica cl.1sificaci6n, au!}_ 

que s! una muy importante. que da paso n la segunda. 

II. Clasificaci6n de la marca, dcpeondi<mdo de su titular 

subjetiva ) : 

A) Marcas industriales y/o de f5brica. 

B) Marcas comerciales; y 

C) marcas de agricultura. 
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De estas dos grandes clasificaciones, analizar~ 

lo que llamar~ subclasificaciones, toda vez que derivan 

de una u otra. 

En cuanto a la clasificación de acuerdo con el 

objeto de la marca, recurrir6 nuevamente a la teor!a ex-

puesta por el DR. David Rangcl Medina; aunque expresamen

te la refiere a los productos, se aplica tarnbi6-n a los 

servicios. 

1.- Nominativas. También llamadas vcrbales,de

nominativas, nominales, fonéticas o de palabra. Se com

ponen de una o m5s palabras que pueden ser nombre pro--

pio, geogr~fico o comercial; incluyen también las denom! 

naciones de fantasia y las evocativas, iniciales, letras 

signos o números (31). 

2.- Figurativas. Cuando la marca consiste en 

dibujos o figuras características, que indepcndientemcn 

te del nombre o dcnominaci6n sirven para designar los 

productos a que se aplican. Tambi~n reciben el nombre do 

innominadas, visuales, gráficas o ernblcm~ticas, pueden 

ser viñetas, diseños, figuras gcom~tricas, franjas de c~ 
lores, retratos, im:igenes, firmas, escudos, monogrtimas, 

eetampill.:is, etc. Esta marca esta dirigida al. sentido de 

la vista (32). 

3.- Mixtas. Es frecuente que las marcas incl~ 

yan el elemento figurativo as{ corno el nominativo. Tam

bien se llaman marcas compuestas y pueden consistir en 

figuras y palabras, y palabras y colores o nombre, fi

gura y colores, etc. (33) 

4. - En cuanto a su forma, es tan las marcas 

plásticas, que se ba!lan en la forma de los productos 

( tres dimcncioncs ), pueden ser envase, envolturas co

mo medio material para distinguir las mercanc!as, e in-
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cluy~ndose también las figuras geométricas o relieves (34). 

s.- En relación con los elementos yue las cons

tituyen. Son las mdrcas constituidas por elementos que cog. 

siderados aisladamente, no podr!an ser apropiadas como ma!. 

cas, por ser del dominio pGblico; ya que generalmente es-

tan formadas por la combinaci6n de palabras <le uso comC'tn 

( 35) • 

6.- Complejas. Se caracteriza en que se forma 

con clcmntos ya reservc1dos en otro u otros registros del 

mismo tluei\o, rí!sultando ser eficaces müdios de protccci6n 

para quienes adcm:is dn la exclusividad que cada signo ti~ 

ne - por virtud de su respectivo registro - desean una d.f:. 

fensa m~s amplia (35). 

7.- Por su registro, existen las marcas nacio

naleR, que son las registradas en M~xico de conformidad 

con la I,cy de Invenciones y Marcas (37). 

8.- Marcas extranjeras. Son aquellas que ya pr~ 

viamcnte fuer«?n regi.stradas en el extranjero, y se solic!. 

ta su registro en Mt"fxico al amparo de las disposiciones 

de la Convcnci6n de la Uni6n de París y· las corrcspondien 

tes de la legislaci6n nacional (38). 

9.- Marcas rcgir.tradas y no registradas. SagOn 

la legislaci6n comparada son tres los modos de adquirir 

el derecho a la marca: 

a) Por el uso. 

b) Por el registro. 

e) Por el uso y el registro (3°7). 

10.- Desde el punto de vista de sus relaciones 

con otras marcas. Defensivas, se registra con el objeto 

de proteger una marca en uso, de cualquier tercero. 

De reserva, se registra para ser usada oventualmentA. 
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Las marcas ligadas son aquellas que pertenecen a un minmo 

propietario, para amparar los mismos o similares artrcu-
los (3B). 

En cuanto a nuestra segunda clasificaci6n ( de 

acuerdo con el titular de la marca ) : 

l.- Ml\RCl\S COMERCil\LES, 

"Signo distintivo que usa quien distin
gue los productos, su finalidad es, so
bre todo, la identificación de la nego
ciaci6n que vendi6 el producto al cons~ 
midor final."(39) 

2.- Ml\RCl\S INDUSTRIALES O DE Fl\BR!CI\, 
'' Es el signo distintivo, usado especial 
mente por el industrial, el productor o 
su concesionario, para distinguir los pr~ 
duetos salidos de la empresa o creados 
por el fabricante, y para determinar el 
establecimiento, f~brica o talles que los 
elabor6 (40). 

3.- Ml\RCl\S DE l\GRICULTURll. 
" Aquellas que usa el agricultor para de 
notar el origcnde los productos de sus 
cultivos, como semillas, cereales, plan
tas, frutas, etc. (41). 

En esta breve mcnci6n, se han inclu!do las cl2_ 

ses mSs importantes de las marcas, en atenci~n a las dos 

grandes clasificaciones principales; es necesario sin 

embargo, tratar aunque sea a grosso modo, la clasifica

cl6n legal, por su trascendencia en los aspectos fisca

les a tratar. Esto as, distinguir entre marcas de pro-

duetos y de servicios, lo que constituye el objeto de 

estudio <lcl siguiente subinciso. 

1.3.1. MARCAS DE PRODUCTOS Y MllRCllS DE SERVICIOS. 

R8sulta 6~ta ser la clasificaci6n m5s impor

tante pura efectos <le cgle trabajo, y además por ser la 
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clasificaci6n que contempla la ley, que en su articulo 87 

a la letra dice : 

"Art!culo 87.- Esta ley reconoce las 
marcas de productos y las marcas de 
servicios." 

Ooctrinalmentc se maneja con mucho mayor frccue~ 

cia solamente a las marcas de productos, situaci611 atribu! 

ble a dos posibles hip6tesis: una, que la gran mayoría de 

las disposiciones para las marcas a~ productos resultan 

igualmente aplicables a las marcas de servicios; la segu~ 

da, que debido a la "novedad" de esta clasificar.i6n se en 
cucntra en pleno desarrollo. A rnanera ejemplificativa de 

este cucstionamiento, se citan diversas con&idcracioncs 

en la materia, de Jorge narrara Graf: 

11 La funci6n principal de la marca es 
de identificar al producto o ~•ervicio 
con la finalidad concreta de servir 
de instrumento para comerciali?.arlos 
el mercado. 
Es adem~s, un signo exterior que debe 
ir adherido al producto, precisamente 
con objeto de distinguirlo, esta liq~ 
da a los productos destinados al co-
mercio, ya que su objeto en el de di~ 
tinguir mercaderías. 
La marca es independiente del produc
to o mcrcanc!a que ampara, es decir, 
constituye un requisito extrínseco 
del producto, y, por tanto debe dis-
tinguirse o separarse claramente de 
es La. 
r,a marca es un signo distintivo de ca 
r~cter limitado, en cuanto s6lo umpa= 
ra un determinado art!culo, o una de
terminada clase de art!cu los •.•. 
La indicaci6n de procedencia u origen 
no siempre debe entenderse como lugar 
de procedencia del producto1 esto s6-
lo sucede con las m<ircus induslriuJcs 
o agrfcolas, pero no con Jas comerci~ 
les ••• 
Como ya hemos precisado, la marca es 
un signo distintivo de mercatlerras, 
por lo cual su funci6n se concreta a 
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denotar o distinguir arttculos o produ~ 
tos que se destinen a intercambio comer 
cial." (42) -

En cuan to a los an teccden tes legisla ti vos de es

ta clasificaci6n, tampoco encontramos referencia a las maE 

cas de servicios: 

Ley de Marcas de FSbrica de 1889. Artr
culo 1.- Marca de f~brica es cualquier 
signo determinado de la especialidad pa
ra el comercio de un producto industrial. 

Ley de Marcas Industriales y de Comercio 
de 1903, en la que se encuentra la misma 
definici6n que la anterior. 

Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comcr-
ciales de 11 de diciembre de 1928. Arti
culo 2.- Pueden constituir una marca 
cualquier signo que sea susceptible por 
sus car~ctertsticas especiales, de hacer 
distinguir a los productos a los que tra 
ta de aplicarse, de los de la misma espe 
cie o clase. -

Lay de Propiedad Industrial de 1942. Ar
ticulo 97.- Puede cosntituir una marca 
cualquier medio material, que por sus ca 
ractcr!sticas especiales, haga distinguir 
a los objetos a que se aplique o trate de 
aplicarse, de los de su misma especie o 
clase. (43) 

En principio, hay cinco dP.nominacionos legales 

que hay que diatinquir, esto es, producto, servicio, art! 

culo, objeto y mercancta, en sus aspectos grametocales: 

Arttculo: Cosa comerciable. 
Mercancfa: Todo g6ncro vendible. Cual-
quier cosa que sea susccptoble de trato 
o venta. Las mercancías pueden ser mate 
riales, toda clase de biCOP.S muebles e 
inmuebles. E inmateriales, como presta 
ci6n <le servicios, trabajos, derechos, -
clientela comercial, cte. 
Servicio: Del latrn scrvitium. Acci6n o 
cff?cto de servir. Utilidad o provecho 
que resulta a uno de lo que otro ejecu
ta en atcnci6n suya. 
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Producto: Del latrn producere. Cosa pro 
ducida; engendrada, creada, procreada,
hecha o elaborada. 
Objeto1 Sin6nimo de cosa. (441 

Ahora bien, tambi~n es menester distinguir quó 

es un cosa, para ello nos remitimos al Diccionario jurr

dico de Rafael de Pina, quien la define como : 

"cosa: Realidad corp6rea o incorp6rea sus 
ccptible de ser considerada como bien jÜ 
ridico." (45) -

En este orden de ideas, ya podemos determinar 

que las marcas pueden distinguir cosas, ya sea corp6reas 

- objetos o productos - o incorp6reas - mercancías o 

serviclos - y gue son evidentemente consideradas como un 

bien jurfdico. 

Tambi~n se puede concluir que los productos, 

son una m~rcancta susceptible de trato o venta; un bien 

mueble. 

Por otra parte que los servicios tambidn son 

una mercancia, cosas incorp6reas, bienoS muebles susce2 

tibles de trato o venta. 

Sin embargo, la propia ley es omisa al rcgu-

lar esta clasificaci6n, más aan dada su novedad, la do~ 
trina apenas si la estudia, no obstante su importancia. 

Bl mismo reglamento de la Lay da Invenciones y Marcas, 

es confuso en su terminolog!a; el arttculo 56 dispone 

que al solicitarse el registro de una marCa deber~ es

pecificarse '1 los arttculos, productos o servicios que 

protegerá. Posteriormente hace la clasificaci6n raspe~ 

tiva intitulandola " ARTICULOS o PRODUCTOS o SERVICIOS~ 

Gramaticalmente, como so ha señalado, los tres t6rminos 

son distintoa ( art!culo, producto o servicio ~, no oh!! 

tante el legislador confunde la terminolog!a, ya que s~ 
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parando las palabras mencionadas con una disyunci6n " o 11 

es cvidcntC que los usa corno sinónimos siendo que no lo 

son, y aunque lo fuesen, la ley, como fuente del reglamen 

to unicamente usa la terminología de productos y servicios 

y el rcgla~ento usa otra terminolog!a distinta, cuando 

no puede ir m~s allá de la propia ley. De esta forma, la 

ley resu,lta poco clara. 

As! las cosas, me permito sugerir la siguiente 

definici6n de marca de producto : Signo distintivo mate

rial que permite distinguir cosas corp6reas susceptibles 

de trato comercial, de otras de su misma especie. 

Y en relación con las marcas de servicios: Si~ 

no distintivo material que permite distinguir cosas in-

corp6reas, susceptibles de trato comercial, de otras de 

su misma especie. 

En el presente resulta fundamental distinguir 
entre productos y servicios, para efectos posteriores 

en materia de impuesto sobre la Renta e Impuesto al va
·1or Agregado, razc.'5n por la cual se hace este estudio en 

forma detallada. 

1. 4. FUNCIONES DE LAS MARCAS. 

Todo bien jur!dico tiene su raz6n de ser. 

Filosoficamn.ete, se dice que todo objeto es bueno en 

la medida que cumple con los fines para los cuales fue 

creado, es decir, potencialmente bueno, puesto que en

traña la posibilicl.ld de realizar sus fines, y un la m!. 

dida que cumpla con ello, se dice que e~tonces es bue

no. Pero entr.at5ndose de las marcas, ¿cu~les son bue-

nas? Las marcas en general lo son cuando cumplen su 
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funci6n1 entonces resulta muy importante determinar sus 

funciones. 

Evidentemente, éstas funciones est~n !ntimamente 

ligadas con la definici6n misma de marca, por ello Alvarez 

Soberanis, autor ya citado, divide estas funciones en cin

cograndes aspectos. A saber: 

I) FUNCION DE DIS'rINCION, 

La marca es un signo destinado a distinguir un 

producto de otro o un servicio de otro ( segan consta en 

el artkulo 87 de la ley ) . Este autor cita una met~fora 

ejemplificativa, pero que resulta muy ilustrativa en el 

presente : "Dasicamente las marcas son para los bienes lo 

que los nombres son para las personas." { 4 6) 

En 6stc caso, la finalidad inmodiata de la ma~ 

en es la de servir de instrumento para comercializar los 

productos o servicios en el mercado, lo que implica ma-

yor venta y mayor prestigio para la marca, y por endo el 

valor ccon6mico de la misma se incrementar~. 

La mayorr:a de los autores sos'tienen que cata 

es la principal función de la marca, ya que el resto 

do sus funciones a6lo se encaminan a su comercializaci6n. 

Sin embargo, esta aseveraci6n nos obliga a pensar, ¿Es la 

verdadera funci6n de la marca la econ6mica 

No s6lo la doctrina ha estudiado la funci6n 

de distinci6n de la marca, sino que es regulada por la 

ley como un requisito indispensable: 

" ••• la capacidad distintiva, ••• ea un 
requisito sin el cual la marca no puc 
de concebirse, todas las leyes en ge
neral lo exigen."(47) 

Al efecto, el articulo 87 de la Ley de Inve~ 
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ciones y Marcas establece: 

" ArtS:culo 87. - Esta ley reconoce las 
marcas de productos y de servicios. 
Las primeras se constituyen por los 
signos que distinguen a los productos 
de otros de su misma especie o clase. 
Las ségundas por los signos que dis-
tinguen un servicio de otros de su 
misma especie o clase. 

Artculo 89.- Toda persona que este 
usando o quiera usar una marca para 
distinguir los artfculos que fabrique 
o produzca, podr~ adquirir el derecho 
exclusivo a su uso, satisfaciündo las 
formalidades o requisitos que estable 
ce esta ley y su reglamento. -

Art!culo 90.- Pueden cosntituir una 
marca: 
I. Las denominaciones o signos visi-
bles, suficientemente distintivos y 
cualquier otro medio susceptible de 
idcntif icar los productos o servicios 
a que se apl iqucn o traten de aplicar 
se, frente a los de su misma espetie
o clase. " 

De lo anterior se concluye que esta funci~n 
de diatinci6n de la marca esta plenamente reconocida por 
la ley. 

II) FUNCION DE IDEN'l'IFICACION 

DE PROCEDENCIA DEL PRODUCTO. 

Esta funci6n seqGn el autor consultado, se l! 
ga al origen hiat6rico de la marca, identificando el 
origen del producto al trav6s del fabricante o produc-

tor. La funci6n de la marca como signo distintivo de la 
empresa que fabrica los productos ha ido perdiendo im-
portancia ya que actualmente existen muchisimos produc

tos que se difcrcncian ul trav~s de la'marca y, por lo 
tanto, muchísimas empresas; por esta raz6n el consumi-

dor memoriza marcas, no negociaciones. 
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S6lo a las que tienen gran prestigio, les resulta importan 

te dar a conocer el origen del producto lo que implica que 

la negiciaci6n este bien identificada por el pGblico cons!!_ 

midor. (48) 

III) FUNCION DE GARANTIA DE 

CALIDAD CONSTANTE. 

La marca, signo distintivo cuyo objeto o fun-

ci6n principal, segGn se ha dicho, es distinguir produc

tos y/o servicios, tarnbi~n permite que el consumidor de 

uno y otro se percate de la calidad de lo que esta ndqui 

riendo. Esta es una funci6n importante de la marca, pero 

ha sido seriamente tergiversada por la propnganda, ya 

que muchas veces atribuye cualidades inexistentes a los 

productos o servicios, lo que deteriora considerablcmcn 

t:c esta funci6n. 

En consecuencia, una persona adquiere un pro

ducto, más que por sus cualidades o por la necesidad 

que se tenga de l\l, inducido por la pub'licidad. 

Esta degeneración, a la que yo llamar!a dis-

funci6n de la marca, se da más fScil y frccucntcmcntc 

en productos de consumo, vr., gr. en los artículos para 

al hogar. 

Esta situaci6n también puede presentarse, 

cuando se otorgan licencias de autorizací6n dHl uso ele 

una marca, ya que el producto o servicio licenciado no 

se raaliza con las mismas carc'.'icter!stocas que el orig! 

nnl. Esta distorci6n suele darse con más frecuencia en 

licencias de un pata a otro. (49) 
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IV) FUNCION PUBLICITARIA. 

De igual manera, esta funci6n se encuentra !nt.!, 

mamente ligada, con la de distinci6n, ya que si no se cum 

ple con esta, difícilmente se po.dr:í promover la venta del 

producto; s6lo se puede hacer publicidad al trav6s de las 

marcas, por lo que esta funci6n ademc1'.s está en estrecha 

relaci6n con la comercializaci6n del producto, proceso 

que se lleva a cabo por medio de la publicidad que se h~ 

ga respecto de la marca de producto o servicio, lo que 11~ 

ga al grado de que antes de que el consumidor conozca las 

caractcrr:sticas del producto, conoce nombres y s!mbolos: 

" La publicidad basada en las marcas, distorciona el pro

ceso de desarrollo al dirigir el consumo hacia satisfact2 

res suntuarios. Los propios economistas clásicos que hemos 

consultado cuestionan el papei de la publicidad, sostenie~ 

do que implica un desperdicio masivo de recursos que po-

drían destinarse a satisfacer necesidades realcs. 11 (50} 

Adcm~s de estas cuatro funciones, Rangel Medina 

nos cita otra muy importante, y la designa como funci6n s2 
cial de la marca, ligada a la de garantta, en forma rcct-

proca¡ por un lado el comerciante o fabricante a quien se 

garantiza y protege el derecho como tal, y ai consumidor 

como garantta de calidad. 

As!, explica el autor en cita: 

" La doble garantia que presta el sig
no marcarlo justifica su protecci6n le 
gal, en tanto, claro esta, desempeña -
dicha funci6n social que tiene asigna
da. /\clcmc'.'is, esta caracter!stica torna 
a la marca en una verdadera institu--
ci6n de orden pCblico.• (51) 
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Someramente, estas son lds principales funciones 

de la marca, consideradas y reconocidas por la ley, asr e~ 

mo por la doctrina. Sin embargo existe una funci6n m~s y 

muy importante que se analizará en el subinciso inmediato 

posterior. 

1.4.1. ¿ TIENEN LAS MARCAS UNA VERDADERA FUNCION 

ECONOMICA ? 

La marca es un signo distintivo de mercadertas, 

siendo este el punto clave para afirmar que las marcas ti~ 

nen una verdadera funci6n econ6mica por constituir el me-

dio ideal, si esta resulta efectiva, dn allegarse ingresos 

su titular. La actividad comercial basílda en los signos 

marc<1rios, se incremente dfa con día, por lo atnto su va-

lar econ6mico tambil!n: " Como es susceptible de adquirir 

un valor en las alternativas de las opciones comercialei:;, 

la morca posee un contenido econ6mico que le impri~1e un r.~!! 

go peculiar en este sentido. Al ser un derecho objetivo,por 

la normütividad de su existencia, su simpljficaci6n ccon6mi 

ca la adquiere en la circulaci6n que es' su medio de vigen-

cia. La marca se ha instru!do unicamcnte para los comercin

tes e industriales u efecto de que se distingan sus mercan

ctas o productos •.• , pcrmitil!ndoles acreditarlos y formar 

clientela, difundi6nclolos por medio de la propaganda; los 

marcas constituyen as! nna fuente de riqueza, que segan 

nuestro ley es propiedad del titular, y sngan la más autor,! 

zada doctrina intelectual, con todas las car~ctertsticas de 

la propiedad. Si son una fuente do riqudza y su finalidad 

os la do distinguir mercadertas o productos pormitil!ndo a

creditarlos y formar clicntola a sus titulares, C!i recono

cidamente un derecho individ1rnlizatorio de contenido econ§ 

mico ••• " ,oegGn afirma Jajme Alvarcz Sobcranis (52). 
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Como se concluye de la cita anterior la marca 

tiene en primer t~rmino un valor econ6mico, posteriorrnen 

te al entrar en circulaci6n en el mercado, este valor se 

incrementa, ya que una vez acreditada permite a su titu

lar formar clientela lo cual implica una retribucu6n cc2 

n6mica para éste. 
Posteriormente se distribuye y difunde, y su valor nueva 

mente se ve acrecentado, puede entonces ser solicitada 

para una o varias licencias, por lo que su titular, ya 

habiendo ncreditado la marca, vigente en circulaci6n, 

etc., recibe un beneficio econ6mico como retribución a 

su esfuerzo, por lo tanto, afirmo que las marcas son una 

fuente de riqueza, con contenido evidentemente econ6mico. 

La funci6n de identif icaci6n de la marca, aun

que aparentemente no tiene repcrcuci6n ccon6mica, en re~ 

lidad st la tiene, aunque no óvidente; JR marca es util! 

zada por la empresa para adquirir clientela•, desempeñan

do un papel primordial en la comercializaci6n de produc

tos y ser•1icios. Se dice que no existe pa!s alguno qua 

carezca de signos marcarlos, ya que se usa en naciones 

ricas, pobres, desarrolladas, subdesarrolladas, otc. 
(53) • 

Unicamentc, para resaltar la importancia de 

esta funci6n, textualmente transcribir6 la opini6n del 

doctrinario Jaime Alvarez Soberanis, resaltando que e~ 

te aspecto econ6mico es trascendental para efectos fi~ 

cales. 

11 La marca tiene una importante fun
ción ccon6mica, debido al papel rcle 
vante que desempeña, en el proceso -
de comercializaci6n de bienes y sa--
tisfactores. · 
El concepto econ6mico de la marca 
subraya el papel de atracci6n de la 
clientela y, por lo tanto, la gener.!!_ 
ci6n de la demanda que esta que esta 
descmpcfia. 
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La marca lleva implícito "el good will 11 

es decir, la clientela, el sector de -

aquéllos connumidores que prefieren ha

bitualmente dP. un determinado producto
marcado, y esto obviamente, representa

un cierto valor econ6mico para concebir 

a la marca como un bien intangible que

forma parte del activo social, y debido 

a que la marca tiene un valor econ6mico 

intr!nseco, es acreedora de la protec-
ci6n del orden jur!ñico tanto a nivel -
nacional como internacional." (54) 

l. 5. TITULARIDAD DE I,A Ml\RCA. 

En el presente subt!tulo, primeramente se har:i 

ruferencia a la ley, con objeto de saber, segOn las dis

posiciones !~gales, quien puede ser titular de una m.:irca. 

El artfculo 89 de 111 Ley de Invenciones y Mar

cas, establece : 

"Toda persona que cst6 usando o quiern
usar una marca para distinguir los ar-
t!culos que fabrique o produzca, podr.1-
adquirir el derecho exclusivo, satisfa
cicwdo las formalidades y requisitos -
que establecen esta ley y su reglamen-
to." 

En este primer p~rrafo del art!.culo transcrito, 

encontramos que la ley sc5lo menciona "persona", y por -

tanto, podrá ser titular de una mrirca cualquier persona; 

pero como se ha aclarado en el punto inmediato anterior, 

por principio debe ser fabricante, industrial o en su 

cnso comerciante o ayricultor, aunque esta afirmaci6n -

tiene ciertas excepciones. 
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Antes de aclarar este punto, se precisar~ que se 

entiende por la ascepci6n "titular", determinando entonces 

en materia marcaría quien puede serlo : 

La palabra titular, proviene de título, y por -

~ste se entiende : "Gr>n~ricamente, y en t6rminos propios -

del derecho, o sea jurídicamente considerado, el título es 

la causa en cuya virlud poseemos una cosa, y el instrumen

to en el cual se acredita nuestro derecho." (55) 

En el derecho mexicano, se tiene para ser titu-

lar de una marca, un doble sistema, el del registro que es 

el principal, y el del uso en los t6rminos del articulo 93 

de la Ley de Invenciones y Marcas, mismo que a grosso modo 

determina : El derecho al uso de la marca, obtenido media!! 

te su registro, no surtir~ efectos contra un tercero que,

de buena fe, explotada en la RepQblica la misma marca u -

otra semejante en grado de confusi6n, para loa mismos o si 

milares productos o servicios, siempre y cuando el terce

ro hubiese empe~~ado a usar la marca con m~s de un año de -

anterioridad a la fecha legal de su registro; el primer -

uso declarado que deber:i comprobar en su oportunidad. El

tcrcero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca 

dentro del año siguiente al d!a en que fuere publicado el

registro vigente, en cuyo caso deber~ tramitarse por el -

interesado y resolverse previamente la nulidad <lcl regis

tro en cucsti6n. 

Ahora bien, segan se anot6 el Qnico ente suscep

tible ser titular de una marca, es una persona, pero ¿jur! 

dicamente que es una persona? Rafael de Pina la define --

como : "Ser físico (hombre o mujer}, o ente moral (plural! 

dad de personas legalmente articulado} capaz de derechos y 

obligaciones." (56) 

Bstu tcrminolog!a que ha sido evocada en materia 
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jllrídica también.se le usa en otras ciencias corno la Bio~ 
log!a, la Psicología, la Filosofía, etc., dándole cada -

disciplina diversas asc~pciones. 

Etimológicamente, la palabra persona (personac) ,

est~ ligada con la máscara utilizarla por los actores roma 

nos, raz6n por la cual posteriormente se le identific6 -

con el propio actor, dcspu~s con el individuo y finalmen

te se extendi6 tambi~n a entes colectivos. 

El objeto de presentar to<las estas aclaraciones -

es porque en matP-ria fiscal, los suj~tos son diversos, y 

aunque se habla de personas, el r6gimen fiscal es disti~ 

to para las dos clases -física y moral- reconocidas por -

el derecho mexicano, denominaci6n adem~s adoptada por to

das las leyes fiscales. Esta clasificaci6n se estudia en 

el inciso siguiente. 

1.5.1. TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS Y PERSONAS 

MORALES. 

Como se not6 anteriormente el régimen fiscal do -

las personas es distinto para las f1'..sicas y para las m2 

rales, por lo que este inciso es fundamental en el dosa-

rrolo del Capitulo Segundo. 

¿Qu!'i es una persona Hsica? El profesor Miguel -

Acosta Romero la defina como : 

"Ente biol6gico humano con derechos y 
obligaciones, su capacidad de goce se 
le atribuye desde que es concebido, y 
la de ejercicio con la mayoría de --
edad, y termina la de ejercicio con -
la interdicción y ambas por la muer-
te. Las características o atributos
de las personas físicas son tener un-
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nombre, domicilio, estñdo civil, patri
monio, nacionalidad." (57) 

A la persona ftsica algunos autores como Rafael 

de Pina, la llaman también persona natural. 

Persona Moral. ¿Qu~ es una persona moral? Tam

bi~n se le designa como persona colectiva, persona jur!d! 

ca colectiva, etc. Se puede definir como : 

"Entidad formada para la realizaci6n 
de los fines colectivos y pcrmanen-
tes de los hombres, a la que el de re 
cho objetivo reconoce capacidad pari 
tener derechos y obligaciones." (58) 

En sintcsis, es cualquier entidad que el ser h.!! 

mano constituya con sujcci6n a derecho, con objeto de re~ 

lizar diversos fines que van m5s allS de la~ posibilida-

des individuales, o que pudiesen alcanzarse mejor median

te su configuraci6n. 

El art!culo 25 del Código Civil determina qui_![ 

nea se consideran parsonas morales : 

l. La Nación, Los Estados y Los Municipios. 

2. Las demfis corporaciones d~ derecho pablico, reconoci-

das por la ley. 

3 .• Las sociedades civiles y mercantiles. 

4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las -

dem5s a que se refiere el apartado A) del articulo 123 de 

la Constituci6n Federal. 

S. Las sociedades cooperativas y mutualistas. 

6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se -

propongan fines pol!ticos, cient!ficos, art!sticos, de -

recreo, o cualquier otro f!n ltcito, siempre que no fue-

ren reconocidos por la ley. (59) 

De esta manera se concluye que la persona moral 
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se conforma en torno a una serie de circunstancias, y está 

constituí.da por un grupo de personas que tienen fines coro!! 

nea y permanentes, a los de los de sus integrantes. 

Sin embargo surge una tercera pregunta ¿cuál es

la nat~raleza jurfdica del Estado? En este sentido, el pr~ 

citado autor hace las siguientes consideraciones : 

a) El Estado es una realidad social.que jur!dic~ 

mente se concibe como una persona jurt.dica colc"ctiva de -

derecho pGblico, titular de derechos y obligaciones. 

b) Su personalidad aurge por que el Estado es -

libre y soberano. 

e) Tiene una personalidad de derecho pGblico, -

consagrada constitucionalmente. 

d) Esta personalidad deriva de una sola voluntad 

expresada por conducto de los diversos 6rganos que inte--

gran el sistema jurídico, para que a su vez se emita la vQ 

luntad del Estado. (60) 

Se ha hecho cota menci6n, con el objeto de acla

rar que entrat5ndose de signos distintivos, en particular-

11de las denominaciones de orr.gen" el titular es una perso

na, segan lo prevenido por la ley, sin embargo no ea una -

persona f!sica o moral cualquiera, sino el propio Estado. 

Posteriormente se regresarS a este punto al finalizar este 

trabajo. 

En este orden de ideas, se concluye que tres -

son los titulares de las marcae y en g·eneral de todos los 

elementos de la propiedad industrial 

I. Las personas f!sicas. 



- 61 -

II. Las personas morales. 
III. El Estado. 

l. 6. BREVE ANALISIS DE LA DEFINICION DE DERECHO FISCAL. 

Dado que el presente capitulo, tiene por objeto 
determinar las bases y lineamientos sobre los cuales han 

de desarrollarse los capítulos posteriores, y de igual m~ 
mera corno el objetivo de este trabajo es realizar un anS

lisis de los aspectos fiscales relacionados con las mar-

cas se debe exponer, aCín cuando s61o brevemente qul! es el 

derecho fiscal. 

Diversos autores nos han explicado la dcfini--

ci6n de esta rama del derecho desde el siglo pasado, tal 

es el caso del Licenciado Manuel Dublan, quien en 1865, -

en su texto "Derecho Fiscal", lo define como 

"Entil!ndase por Derecho Fiscnl, la 
suma de leyes y principios que tra 
tan del fisco y todo lo que con éT 
se relaciona.• (61) 

En realidad, y dicho sea con todo respeto, esta 

definici6n no nos saca de ni~gún apuro. 

No obstante, el mismo autor nos explica los an

tecedentes hist6ricos de la palabra fisco, la que provie
ne del Lat1n fiscus, lo que significa cesta de mimbre. 
Nos explica Dublan, que por ser la costumbre romana, gua~ 

dar el dinero en cestas, por metonimia se le di6 el nom-
bre de fl.sco al objeto guardado. As! se us6 esta denomi
naci6n en forma especial al tratarse del dinero del pr1n
cipe, para distinguirlo del erario. Sin' embargo fu4' el -
uso quien se encargo de confundir ambos significados, y -

de acuerdo con la cxplicaci6n del precitado autor, fisco 

se define como el erario de la Naci6n. (62) 
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Al Derecho Fiscal se le han dado diversas deno

minaciones, inclusive la doctrina -tanto la nncional como 

la extranjera- lo trat~ de diferente manera. Entre las -

m~s comunes encontramos las siguientes : 

1.- Derecho Financiero : "Conjunto de normas 

que regulan la actividad del Estndo y de las entidndes pG 

blicas, destinado a procurarle los medios econ6micos nec~ 

sarios para hacer frente a las necesidades pablicas. 11 {63) 

2.- Derecho Impositivo: "Por considerar que los 

impuestos constituyen el principal ingreso que el Estado 

obtiene de sus gobernados, fundandose en el hecho, por d~ 

m4s incontrovertible de que la noci5n del impuosto es la 
piedra angular o signo distintivo de nuestra materia." 

(64) 

3. - Derecho Tributario: "Conjunto de normas ju
rídicas que reglamentan la determinaci6n y pago de estas 
contribuciones que puede denominarse derecho tributario." 
(65) 

As{, tenemos la idea de cual es la funci6n del 
Estado como fisco, miHma que cHtt1 fundamentalmente encam_! 

nada a que 6ste disponga de todo tipo de bienes con obje
to de poder satisfacer necesidades públicas. 

La definici6n de derecho fiscal que nos propor
ciona Adolfo Arrioja Vizcatno, no dista mucho ni en cent_!! 
nido ni en elementos, respecto de lii antes mencionada por 

Manuel Dublan el siglo pasado, sin embargO se cita, para 

posteriormente distinguir sus elementos: 

"Conjunto de normas jurídicas y prin
cipios de derecho pGblico que regulan 
la actividad del Estado como fisco." 
(66) 
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Oc esta definici6n se analizan los conceptos que 

la configuran: 

A) Es una rama de la ciencia jur!dica, por ser 
integrado por normas jur!dicas, las cuales implican bila

teralidad, obligaci6n tributaria de los causantes contra

puesta al derecho del fisco. 

D) Es una rama ademfis del derecho pGblico, pue~ 

to que la naturaleza de la relaci6n jur!dico tributaria 

de los causantes y el Estado, ne constituye por unytnculo 

entre los dos sujetos que tienen distinta catcgor!a. 

C) El contenido del derecho Fiscal, está const! 

tu!do por normas jur!dicao, y además por una serie de 

1
principios como los constitucionales de legalidad, justi

cia, proporcionalidad, y equidad; certeza, comodidad, ec2 

nom!a, vinculaci6n con el gasto pGblico, etq. 

O) El derecho fiscal tiene por objeto regular 

la actividad del Estado como fisco.El fisco es el organo 

cstatl encargado de la dctcrminaci6n, liquidaci6n, admi

nistrac16n y rccaudaci6n de los tributos, as! como por 

ser la entidad gubernamental encargada de aplicar la lo

gislaci!ln tributaria. 

Como stnte9io de lo hasta aqut expuesto, se pu~ 

de decir que el derecho fiscal esta constituido por el 

conjunto Ue normas que regulan la relaci6n jurtdico tri

butaria, la que se concibe como el vtnculo legal en vir

tud del cual resultan obligados a contribuir con una pa~ 

te proporcional de sus ingresos, y lo utiliza para el --

sostenimiento del Estado. (67) 

El fisco esta íntimamente relacionado con las 

marcas, puesto que de estas el Estado puede allcgarGe 
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ingresos, al través de diversas contribuciones que se es

tudian en el capitulo inmediato posterior. 

l. 6. l. APLICABILIDAD DEL DERECHO FISCAL A LAS MARCAS. 

De acuerdo con lo que se ha venido desarrollan
do en el presente capitulo, las marcas entre sus funciones 

tienen una muy importante, la ccon6mica, que t:;rt1e apareja

do para su titular un benficio ccon6mico, mismo que se ve 

incrementado o disminutdo en la medida de que la marca re

sulte buena o mala respectivamente. Ademlis se vic5 como las 

marcas tienen un doble prop6sito, proteger los derechos 

del comerciante, fabricante o agricultor ( recuérdese la 

clasificaci6n de las marcas segGn su titular") en relaci6n 
con los derechos de otros¡ as! como también proteger al 

consumidor respecto de los objetos que esta adquiriendo • 

En este sentido la relaci6n con el fisco es sen

cilla, al adquirir el producto marcado, el comprador debe

rá pagar el Impuesto al Valor agregado y la relaci6n aca-

ba. No as! respecto del titular de la marca, quien como 
se vera, por esta situaci6n se le aplica un r~gimen fiscal 

distinto. 

Existen antecedentes en relaci6n a que el origen 
de las marcas esta ligado a ciertos aspectos fiscales. En 
M~xico por ejemplo, es en la ~poca de la colonia donde 

empiezan a existir precedentes de las marcas, siendo que 
el Estado las utiliz6 como un medio de control, esto es : 

por medio de los signos marcado se contrblaba a los fabr! 

cantes y comerciantes en relaci6n con los "derechos" que 

deb{a pagar al Estado por la venta de ·sus productos. En e~ 

te sentido nos cita David Rangel Medina: 

11 En efecto, el emperador Carlos V 
orden6 por c~dula dada en Granada 
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el nueve de noviembre de 1526, que sin 
limitaci6n de indios, negros o españo
les podian y dcbian trabajar en las mi 
nas como cosa propia, pagando unicameñ 
te el quinto real," (68) -

Esta Oltima mcnci6n resulta significativa para 

el tema en cuesti6n, en virtud de encontrarse a mi pare
cer por primera vez las marcas ligadas a efectos fiaca-

les - sobre todo sl entendemos al fisco como el organo 

estatal que se encargil de la determinaci6n, liquidaci6n, 

administraci6n y recaudaci6n de los tributos - ya que c2 

mo se desprende de la cita anterior, el quinto real era 

el impuesto que cobraba el Virrey por la explotaci6n mi

nera. 

Así, oc sigue ligando a la marca con el fisco¡ 
1 los primeros pasos hacia su rcgulaci6n, nacieron aparej~ 

dos al pago de impuestos ( s6io por decirlo de alguna m~ 

nera) ya que el r6girnen entonces utilizado lle ninguna 

forma se puede comparar con el sistema actual. 

Estos antecedentes podemos encontrarlos tam-

bi~n en las diversas ordenanzas del Virrey , principal

mente relacionadas con la plata, que al efecto se citan 

por conducto del Licenciado Rangcl Medina: 

" Ordenanzas dictadas en lo tocante 
al arte de la platería, por el mar
quez de Cadereyta el 20 de octubre 
de 1638: 
8° El orden que se ha de seguir pa
ra que no se defraude el quinto 
real, as! de parte de los plateros 
como del Veedor y oficiales reales 
es el siguiente: a) Antes de labrar 
la plata u oro, los plateros eatan 
obligados a presontar la pasta a 
los oficiales reales para que.estos 
vean si esta quintada y marcada •••• 
b) El Veedor en presencia de dichos 
oficiales reales, la marcará con la 
marca y señal que para este efecto 
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debe llevar. 
17°a) Que los plateros de oro y plata 
han de tener marca ':l señal conocida 
para identificar las piezas que lcibra. 
b) Que esta marca han de registrarla 
ante el escritorio pGblico del cabildo 
de la Ciudad de México. c) Que sin 
ellas no podrSn vender bajo penas. 
18° Que el Veedor no reciba pieza algu 
na de oro ni plata, sin que tenga la -
señal y la marca del artífice que la 
labr6." (69) 

En estas ordenanzas, existen diversas manifcst~ 

cienes que tienen relaci6n con el Derecho Fiscal, en pri

mer lugar se habla de dcfraudaci6n del quinto real1 que 

además, los efectos de las marcas eran precisamente el c2 

rroborar que los plateros ya hubiesen cumplido sus oblig!!_ 

cienes para con el Estado. 

Estos son s6lo algunos antecedentes aislados 

que resultan importantes, toda vez que con claridad mue~ 

tran c6rno el desa1rollo del signo marcarlo, por princi-

plo se di6 al lado de los impuestos y tributos. 

Ahora bien, actualmente las marcas constituyen 

una gran fuente de riqueza para su tittilar. Nuestro sjs

tema econc'5mico, es evidentemente consumista, la gente 

consume a tatas y a locas ( v.!ilgame la cxprosiGn ) por 

la publicidad y la propaganna que se hace precisamente 

a la marc.1, poniendo as! a su titular en aptitud ele ob

tener grandes ingresos. Esto ha atraído la atenci6n del 

fisco, lo que se hace patente al afirmarse por David -

Rangel Medina : " ••• consideradas las marcas como bienes 

susceptibles de valoraci6n e intercambio ºcomercial, son 

fuente de relaciones entre sus propiclarios en su cali-

dad de contribuyentes y la hacienda pGblica, lo que ex-

plica los nexos entre la materia que estudiarnos y el oe

rocho Tributario." (70) 
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Pero al Estado tambi~n le interesa allegarse in 
gresos, que en forma pura, deberán destinarse a satisfa-

cer necesidadc.:is pGblicas, lo que hace al trav6s de ingre

sos ordinaríos ( contribuciones } o extraordinarios, que 

pueden ser alicables a los titulares de las marcas. No 

obstante el rl'!girnen fiscal que se les ap1ica, no es esp,2 

cial, pero s! debe deanalizarse de manera especial. Efes 

tivamente, los titulares de los derechos marcarios deben 

contribuir, pero este t~rmino es muy amplio, por lo que 

primeramente procede determinar su alcancei posteriormen

te saber que impuestos so deben pagar; etc. Simplemente a 

manera ejcmplificativa, diremos que antes que cualquier 
otro trtimi.te, quien yuiera tener su marca registrada, ya 

por ello, esta ligado al fisco. ¿ Por qué ? Porque para 

obtener tal registro es menester que previamente pague 

·al Estado los Derechos que para er.tc efecto ( del regis

tro ) se cobran. Desde su nacimiento, el registro marca

rlo se encuentra ligado con el fisco. 

Estos han sido s6lo algunos aspectos que a si!!! 

ple vista ~e rclaclonan con el Derecho Fiscal y las mar

·cas, lo cual deja de manifiesto su importancia. 



- 68 -

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

(1) Alvarez Soberanis, Jaime, Rcgulaci6n de la Transferen 

cia de tecnolog!a, las patentes y las marcas, M6xico, 

1984, Editorial Porrúa, p.p. 40 
(2) Pina, Rafael de, Diccionario de Derecho, M~xico, 1983, 

Editorial Porrúa, OGcimo Primera edici6n, p.p. 218 

(3) Acosta Romero, Miguel, Teorta General del Derecho Ad

ministrativo, Mr;xico, 1986, Editorial PorrGa, .Segunda ed_!. 

ci6n, p.p. 118 

(4) Loe., cit. 
(5) Ob., cit., p.p. 3 
(6) Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcarlo, 

11 Las marcas industriales y comerciales en M6xico 11
, M~

xico, 1960, primura edici6n, p.p. 115 

(7) Ibidem, p.p. 8 
(8) Acosta Romero, Miguel, ob., cit., p.p. 19 
(9) Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, M6xico, 

1985, Editorial Porrúa, primera edici6n, p.p. 122 
(10) Rangcl Medina, David, ob., cit., p.p. 120 

(11) lbidem, p.p. 114 
(12) lbidcm, p.p. 101 
(13) Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit~, p.p. 40 

(14) lbidem, p.p. 48 
(15) Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, 
M6xico, 1956, Editorial Porrúa, Tomo I, p.p. 249 
(16) Alvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 74 

(17) Loe., cit. 
(18) Barrera Graf, Jorge, oh., cit., p.p. 281 

(19) Pina, Rafael de, ob., cit., 79 
(20) Chavanne, Albert, El contrato del KnOw How , 11 Re

vista Mexicana de la Propiedad Industrial y arttstica •, 
M~xico, 1968, año IV, número 11, p.p. 36 

(21) Ibidem, p.p. 307 

(22) Loe., cit. 
(23) Enciclopedia Jurtdica Ornaba, Can- Cons, Argentina, 
1971, Tomo III, Editorial Torras Libreros, p.p. 41 y 



- 69 -

sigs. 

(241 Diccionario Jur1dico Mexicano, L - o, México, 1985, 

Editorial Porrúa, primera edici6n, tomo IV, p.p. 143 
(25) Nava Negrete, Justo, ob., cit., p.p. 147 

(26) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 165 

(27) Ibídem, p. p. 170 

(28) Ibidem, p. p. 172 

129) Barrera Graf, Jorge, ob., cit., p.p. 284 

(30) Ibidem, p.p. 285 

(31) Rangel Medina, David, ob., cit p.p. 216 y siguientes 
( hasta cita nümero 38 ) 

(39) Ibídem, p.p. 246 

(40) l\lvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 47 

(41) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 254 

(42) Barrera Graf, Jorge, o., cit., p.p. 292 y siga. 
(43) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 260 y sigs. 

(44) Enciclopedia Jur!dica Omeba, Mand - Muse, l\rgenti
na 1971, Tomo VIII, Editorial Torres Libreros, p.p. 126 

(45) Pina, Rafael de, ob., cit., p.p. 187 

(46) l\lvarez Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 58 

(47) Nava Negrete Justo, ob., cit., p.p. 166 

· (48) l\lvarcz Soberanis Jaime, ob., cit.,p.p. 60 

(49) Loe., cit. 
(50) Ibidcm, p.p. 56 

(51) Rangel Medina, David, ob., cit., p.p. 1'77 

(52) EnciclopGdia Jurídica omeba, Mand - Muse, l\rgenti
na, 1971, Tomo XIX, Editorial Torres Libreros, p.p. 97 

(531 l\lvarez, Soberanis, Jaime, ob., cit., p.p. 56 

(54) Loe., cit. 

(55) Escriche, Joaqutn, Diccionario Razonado de Legis

lación y Jurisprudencia, México, 1971, Editora en Impr!? 
sora Norbajacaliforniana, nueva edici6n, p.p. 4543 

(56) Pina, Rafael de, ob., cit., 387 

(57) l\costa Romero, Miguel, ob., cit., p.p. 62 

(58) Pina, Rafael de, ob., cit., p.p. 388 

(59) l\costa Romero Miguel, ob., cit., p.p. 62 



- 70 -

(60) Ibidem, p.p. 65 

(61) Dublan, Manuel, Derecho Fisca!, M6xico, 1975, Manuel 

Porraa.Editorial, p.p. 5 
(62) Loe., cit. 

(63) Enciclop6dia Jurtdica Omeba, Tomo VIIp.p. 156 y sigs. 

(64) Arrioja Vizcatno, Adolfo, Derecho Fiscal, M6xico, 

1988, Editorial Themis, p.p. 11 

(65) Ibidcm, p.p.13 

(66) Ibidem, p.p. 15 
(67) Ibidem, p.p. 15 y sigs. 
( 68) Rango! Medina, David, ob., cit., p.p. 7 
(69) Loe., cit. 
( 70) Ibidem, p.p. a 



- 71 -

Capitulo Segundo 

" DERECHOS 'i OBLIGACIONES DEL TITULAR 

DE LA MARCA EN MATERIA FISCAL " 
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2. DERECHOS Y OBLIGAClONES DEL TITULAR DE LA MARCA. 

En el cap!tulo precedente se precis6, qu6 tipo 

de personas pueden ser titulares de las marcas, m~s sin 

embargo es importante determinar cuttles son los derechos 

y obligaciones que al mismo le corresponden, segOn la lay. 

Como se tratar:i en el siguiente pun~o, en el que 

se determinar~n cuales leyes resultan aplicables al estu-

diar el r6gimen fiscal de las marcas, existen en cada una 

de éstas un sin número de derechos y obligaciones que ata

ñen tanto a las personas f!sicas como a las morales en 

forma gcn6rica; pero especif!camente resulta trascendental 

determinar los derechos y obligaciones que Ül efecto esta

blece la ley de la materia, por ello en principio me rcfe

rir6 a la Ley de Invenciones y Marcas, ast como su regla-

mento; la Ley sobre el control y registro de la transfere~ 

cia de tccnologta y el uso y explotaci6n de patentes y maE 

cas, y su reglamento. 

Se enunciar5n los mismos, a manera de cat~logo 

con el fin de que respecto a ellos se tenga una visi6n 

clara que pue?da servir en puntos porteriores. 

A) DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA. 

1.- La marca concede a su titular( mediante su registro 

el derecho de uso exclusivo de la misma. Este registro 

lo concede la SECOFI. 

2.- Tiene derecho de solicitar la marca para obtener el 

derecho de uso exclusivo menionado en· el punto anterior, 

tanto quien est~ usando una marca, como quien quiera em

pezar a usarla ( arttculo 89 de la Ley de invenciones y 

Marcas ) • 
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3.- El mismo derecho que se mencion6 en el punto preceden 

te, tendrSn los comerciantes y prestadores de servicios, 

que lo hagan en territorio nacional y respecto de cuyos 
productos o servicios puedan indicar su procedencia. 

4.- Unicamente en relaci6n con lo& c.:omerciantes, pueden 

constituir una marca con los nombres comerciales y razo-

nes sociales o denominaciones sociales. 

5.- Si durante el procedimiento de exfimen de novedad de 

una marca, se encontrare que existe otra en grado de con 

fusi6n, el solicitante tiene derecho a manifes.tar.J.o que 

le convenga al respecto. En este caso si no contestare 

nada, se considcrarfi que ha abandonado su solicitud (a~ 

t1culos 92 y 106 de la Ley de Invenciones y Marcas). 

6.- En relación con el tercero que ha usado una marca, y 

demuestre que lo ha venido haciendo con m§s,de un año de 

anterioridad a lc'l fecha legal del registro de su titular, 

tiene derecho a solicitar el registro dentro del año si

guiente al d!a en que fuere publicado el registro vigen

te ( art!cu lo 9 3 de la J,IM ) • 

7.- El titular d~ una marca registrada podrá limitar la 

protección del registro a determinados produ~tos o ser

vicios, cuantas veces lo solicite ( art!culo 95 ) • 

8.- El titular de varias marcas, tiene derecha a que la 

SECOFI declare ligados sus registros, si amparan simil~ 

rea productoo o servicios (articulo 96 ), 

9.- En relaci6n con el anterior, se tiene derecho a so

licitar que se disuelva tal vinculo entre los regis--

tros, Sin embargo, es facultad de la SEtOFI decidir al 

respecto 

10.- Cuando una marca haya caducado, se haya extinguldo 
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o se haya cancelado voluntariamente, tiene derecho el ti

tular del registro anterior, a volver a solicitarlo en 

cualquier tiempo. Este derecho no es aplicable a los de

mSs terceros interesados ( artículo 99 de la Ley de Inven 

cienes y Marcas ) • 

11.- El solicitante del registro de una marca, tiene de-

rccho a solicitar su registro para todos los productos y 

servicios de una clase ( artfculo 101 de la L~y l. 

12.- Al hacer la solicitud de registro, el solicitante 

tiene derecho a que la SECOFI le prevenga en caso de que 
su documentaci6n sea insuficiente o incompleta. Pero, de 

no cumplir con el requerimiento se tendr6 por abandonada 
la solicitud (artículo 104 de la Ley). 

13.- El registro de la marca, otorga a su titular derc-

cho de uso axclusivo por cinco años a partir de la fecha 

legal ( artrculo 112 de la Ley de Invenciones y Marcas). 

14. - El plazo menionado en el punto anterior, ser~· reno· 

vable por períodos de cinco años, de forma indefinida. 

15.- En relaci6n con la solicitud de regis tro, esta d~ 
r6 la pauta para la prelaci6n, que también es un dere-
cho ( artrculo 112 de la LIM ). 

16.- Derecho de prioridad. Respecto de una marca solicl 
tada en el extranjero, se puede solicitar su registro 

en M6xico dentro de los seis meses siguientes a la pri

mera solicitud en el extranjero, considerSndosc que se 

registro en M6xico en igual fecha ( artrculo 113 de la 
Ley de Invenciones y Marcas). 

17. - 'rrat§ndose de marcas de productos destinados a la 

cxportaci6n, se puede redactar el nombre de la marca en 

cualquier idioma. 
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18.- Asimismo, si se trata de una marca cuyo titular se 
considera como una persona física o moral extranjera, pero 
cuyos art!culos se producen en el territorio nacional, po

drS unir la marca a una originalmente registrada en M~xl 
ca ( articula 12 7 de la Ley ) , 

19.- Tambi6n tratfindasc de una marca de origen extranjero, 
pero usada por diversas personas respecto de un mismo pro
ducto, ~stas tienen el derecho de asociarse o vincularse 
para usar la marca (articulo 130 ), 

20.- Toda persona ffsica o moral, que cumpla can las re-
quisitas legales, tiene derecho a usar su nombre propia 
como marca de loe productos que elabore o distribuya o los 
servicios que preste (articulo 133 ac la LIM ), 

21.- Igual derecha tendr~n lab empresas o negociaciones 
re pecto de su nombre comercial. 

22.- El titular do la marca tiene derecha a autorizar a 
cuantas personas como desee, como usuarios de su marca, 
limitándose a algunos de los productos o servicios que 
proteja la misma, o a todos, teniendo desde luego como 

limitación a la propia ley y el reglamento. ( arttculo 134 
de la 1,ey de Invenciones y Marcas ) • 

23.- En relaci6n con el anterior, el usuario autorizado, 
tendrá igualmente todos los derechos que le asisten al 
titular de la marca. 

24.- El titular del registro marcario esta obligado a SQ 

licitar el registro seis mosee antes de su v~ncimiento, 
m~s oin embargo tiene derecho aun plazo de gracia de seis 
meses dcspu6s de vencido el plazo. transcurrido 6ste ultl 
mo sin que presente su solicitud hace que caduque la mar
ca de pleno derecho ( art!culo 139 de la LIM ), 
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25.- El titular de la marca tiene el derecho de transmitiE 

la por los medios que establece la legislaci6n coman ( ar

ticulo 141 de la Ley ) • 

26.- El titular del registro de la marca, tiene derecho a 

solicitar que la misma se cancele en el momento que lo d~ 

see ( art!culo 150 de la Ley en cita ) • 

27.- El usuario de la marca, tiene derecho a nombrar para 

todos los tr:irnites inherentes con la misma, a un mandata
rio. Sin embargo, debe ceñirse a las limitaciones y requi 

sitos que en este sentido señala la ley. 

28.- Trat:índose de infracciones cometidas en contra del 

titular de la marca, este tiene derecho de exigir al re~ 

ponsnblc el pago de los daños y perjuicios causados a~ 

ticulo 214 de la Ley de Invcmciones y Marcas ) • 

30.- A contrario sensu del anterior, trat§ndose del tit~ 

lar da la marca, del usuario o del usuario autorizado, 

aan da un tercero a quien ( quienes ) se las imponga por 

parte~e la autoridad alguna sanci6n administrativa, tie

nen derecho a recurrirlc1s ante la SECOFI, al trnvés del 

recurso de revisi6n, en los trJminos del artículo 231 de 

la Ley. 

30.- Especlficamentc, la Ley sobre el control y registro 

de la transferencia de b~cnologra y el uso y cxplotací6n 

de patentes y marcas, y en materi~ procedimental, consig 

na en su articulo 13 la facultad o derecho de quienes so 

vean afectados por una rcsoluci6n de la SECOFI, para re

currirlas en reconsideruci6n, con las formalidades y re

quisitos que la propia ley señala en el precepto legal 
citado. 
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Es importante señalar que en este caso, se aplica 

supletoriamente el C6digo Federal de Procedimientos Civi-

les, m~s no el C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

A manera de protecci6n legal para el titular de 

la marca, existen dos acciones tendientes a proteger sus 

derechos como tal, a saber : 

I. ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL; Y 

II. ACCION DE FALSIFICACION DE DERECHOS 

O DE USURPACION. 

En estos dos aspectos, debemos remitirnos a la 

Ley de Invenciones y Marcas, en su Tttulo Ol!cimo. 

En cuanto a la competencia para dirimir estas 

controvercias, específicamente el artículo 215 de la 

propia Ley, que dispone: 

Artículo 215.- Son competentes los tribu 
nalcs de la Federaci6n para conocer de -
los delitos a que se refiere el artículo 
211. 'rambil!n conocer:in de las controver
cias civiles que susciten con motivo de 
la aplicaci6n de ésta ley. Cuando dichas 
controvercias afecten s6lo interca parti 
cularcs, podrán conocer de ellas a elcc= 
ci6n del actor, los tribunales del orden 
comGn. 

B) OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA. 

•rratándose de las obligaciones del titular, 

usuario o usuario autorizado, se encuentran fundamenta!. 

monte consignadas en tre8 cuerpos legales, de los cua-

lcs se han cxtrafdo, y son: Ley de Invenciones y Marcas 

y su reglamento, y la Ley sobre el control y registro 

do la trnnsfarencia de tecnologt.a y el mio y cxplotaci6n 
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de patentes y marcas. 

Como en el punto anterior se exponen a manera de 

catálogo para su mayor comprensión, y de manera enunciat! 
va más no limitativa, toda vez que mGltiples son las obl! 

gaciones a cargo del titular de la marca y estan consigo~ 

das en mfiltiples cuerpos legales : 

1.- Interpretando a contrario scnsu el articulo 95 de la 

Ley de Invenciones y marcas, el solicitante de la marca 

esta obligado a cspccf ficar en la misma todos los produ~ 

tos o servicios que pretenda proteger, ya que de no ha-

cerlo ast, una vez efectuado el registro, no podrá aume~ 

tarse el nGmcro de productos o servicios aún cuando es-

tos pertenezcan a una misma clase. 

2.- Si en la solicitud de registro se omitiese algún da

to o docurncntaci6n, o simplemente que la aportada no sea 

clarn o adecuada, al efecto la SECOFI le requerir~ para 

que aclare; está obligado a hacerlo en un plazo que no 

excederá de dos meses, puesto que de no hacerlo as1 se 

considerará abandonada su solicitud ( articulo 104 de la 

Ley de Invenciones y Marcas). 

3.- Una vez que se haya concluido el trámite de la soli

citud, ae deben pagar los Derechos por el registro de 

la marca y al expedici6n del titulo ( articulo 109 de la 

Ley ) • 

4.- El titular del registro de la marca esta obligado a 

usarla tal y como fue rcgif;trada ya que 'de no hacerlo 

así se considerar~ extinguido su registro ( articulo 115 

de la Ley de Invenciones y Marcas). 

S.- En el caso de pretender modificar la marca ccgistr~ 

da, es obligaci6n del titular solicitar un nuevo regia-
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tro dentro de los tres años siguientes a éste ( arttculo 

115 ) • 

6.- El titular de la marca está obligado a usarla efecti

vamente cuando menos en una de las clases en que se en--

cuentre registrada, y además demostrar a la SECOFI dicho 

uso , ya que de no hacerlo as1 se considerar~ extinguido 

tal registro ( articules 117 y 140 ) • 

7. - Es obligación del titular de la marea de productos 

nacionales registrados en México, incluir en los produc

tos o servicios la leyenda" Marca Registrada", en los 

t~rminos de la ley: la omisi6n de este requisito imposi

bilita al titular de la misma, para ejercitar las accio

nes civiles o penales a las cuales tiene derecho { art1-

culo 119 y 122 de la Ley ) • 

8.- Trattindose de una marca aC productos de elaboraci6n 

nacional, el titular está obligado a indicar el lugar -

de ubicaci6n de la fábrica (articulas 120 y 122 de la -

LIM). 

9. - TambHón tratlindose de productos producidos en M~xico 

deber& incluirse la leyenda "Hecho en México". 

10.- Tratandose de marcas registradas en el Cxtranjero, 

el titular <le las mismas est& obligado a indicar en el

mismo producto o servicio, el lugar del registro (ar--

ticulo 126 de !,IM). 

11.- En ca50 de marcas vinculadns, en los t6rminos del -

art1:culo 127 de la Ley en cita, y para efectos de compr.Q 

baci6n de uso y regulación de la marca, los titulares de 

las marcas vinculadas est§.n obligados a.dar aviso a la -

Direcci6n General de Desarrollo Tccnol6gico. 

12.- El usuario autorizado de la marca deberfi inscribi~ 



- 80 -

se en la Direcci6n de Desarrollo Tecnol6gico, cumplicndo

con los requisitos que la Ley y el Reglamento establece -

(articulo 135 de la LIM). 

13.- En relaci6n con el usuario de una marca, est5 oblig~ 

do a realizar los productos o servicios de que se trate -

con la calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fa

bricados o prestados por el licenciante. 

14.- Adem5s, deberá indicar el nombre del mismo usuario -

autorizado y del establecimiento respectivo (articulo 127 

de la Ley) • 

15.- Trat~ndose de renovaci6n del plazo inicial de cinco 

años de duraci6n del registro de una marca, el titular 

cstfi obligado a solicitarla dentro del último semestre -

do cada plazo (articulo 139). 

16.- En caso de que el titular de una marca pretenda --

transmitirla, para que dicha transrnisi6n surta efcctos,

se debe inscribir en el Registro Nacional de Transferen

cia de Tecnologia (articulo 141 do la Ley). 

17.- Asimismo dicha transmisi6n no surtirfi sus efectos -

contra terceros si no cstfi registrada ante la Direcci6n 

General de Dcsarrolo Tecno16gico. La obligaci6n de hacer 

este registro , es del nuevo titular o en su caso por -

mandato judicial. 

18.- Tratándose de marcas ligadas, su titular debe tran~ 

mitirlas todas en conjunto toda vez que dC no ser asi no 

se registrara ln transmisi6n. 

19.- El titular o usuario autorizado de la marca, en t6~ 

minos del art!culo 141, interpretado a contrario scnsu, 

está obligado a no permitir que su marca pierda su signi 
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ficaci6n d.istintiva, toda vez que se corre el riesgo que 

la misma se transforme en denominaci6n gcn6rica. 

20.- Todo tipo de promociones o solicitudes presentadas a 

la SECOFI, deben presentarse en idioma español en los tan 
toe y formas que expida la misma Secretaría ( artículo 190 

de la Ley ) • 

21.- Es obligaci6n -trat~ndose de extranjeros - acreditar 

su legal estancia en el pa!s, cuando realizen cualquier 

tipo de solicitud a la SECOFI (artículo 191 de la LIM ) . 

22.- Es obligaci6n de los titulares de las marcas, señalar 

domicilio para oir notificaciones en territorio nacional, 

así como persona autorizada para recibirlas o en su caso 

,designar apoderado (artículo 192 ). 

23.- El artículo 217 de la Ley de Invencion~s y Harcas, 

dispone expresamente la obligaci6n de los titulares de los 

derechos derivados de la ley, a proporcionar informaci6n a 

las autoridades en los siguientes términos: 

11 Toda persona f!sica o moral tendr:i 
la obligaci6n do proporcionar a las 
autoridades competentes, dentro del 
plazo quo se les cunceda y el cual • 
no podr~ ser menor de ocho diás hábi 
les, los informes y elatos que se leS 
requieran por escrito, relacionados 
con lon fines de la presente ley y 
dcm~s disposiciones derivadas de 
ellas. " 

24 .- El propio reglamento de la Ley de Invenciones y Har

casconsigna la oh! igaci6n de inscribir en la Direcci6n de 

Desarrolo tP-cnol6gico to<los los actos entre vivos o mor-

tia causa, en los cu~les ne cedan o trañsfieran ya sea en 

forma parcial o total, los derechos derivados de las mar

cas. 



- 82 -

25.- En el mismo supuesto del punto anterior, pero cuando 

dichas cesiones o transmisiones se efcctaen entre vivos, 

es obligatorio previamene haber sido aprobados e inserí-

tos en le Registro Nacional de Transferencia de Tccnolo-

g!a. 

26.- El articulo segundo de la Ley sobre el control y re

gistro de la Transferencia de Tecnolog!a y el uso y expl.Q 

tacH5n de patentes y marcas, establece que deben ser ins

critos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno

logía todos los convcni.os, contratos y dem~s actos que 

surtan efectos en territorio nacional, relativas a la con 

ccsi6n de uso o autorizaci6n de explotaci6n de marcas y 
la cesi6n de las mismas (incisos a y b ). 

27.- El articulo quinto de la ley antes citada, establece 

la obligacilin de solicitar tal inscdpcilin sean partes o 

beneficiarios de ellos, personas físicas o morales mexic~ 

nas, organismos descentralizados u organismos de partici

paci6n estatal, extranjeros residentes en M~xico, y pers2 

nas físicas o morales extranjeras residentes en territo-

rio nacional, y las personas f!sicas o morales extranje-

ras aunque no residan o eaten cstableci'das en el pa!s pe

ro que celebren actos, convenios o contratos que deban 

surtir efectos en el pa!s. 

28.- Es obligaci6n solicitar el registro del que se habla 

en el namero 26 anterior, dentro de los siguientes sesen

ta di5s hábiles a su celebracilin. Igual obligacilin se ti~ 

ne aan cuando se trate s6lo de modificaciones a los mis-

mas. Asimismo, cuando las partes decidan ·aar por termina

do dichos actos, convenios o contratos, con anticipaci6n 

a su fecha de vencimiento, deben de dár aviso a la SECOFI 

en el mismo plazo de sesenta dfas hábiles a partir de la 

fecha de terminacilin. 
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Estos dos cat§logos de derechos y obligaciones 

que como se dijo se han extraído de las principales leyes 

y que son de relP.vancia en el presente, tienen diversos 

objetivos: primero, establecer los límites dentro de los 

cuales puede actuar el titular de la marca; es decir, es

tablecer cuales son los alcances y l!mitaciones legales 

de la misma. En segunda instancia, derivados de estas ob

ligaciones y derechos, encontramos en diversos casos im-

plicaciones de tipo fiscal, por ejemplo y como se analiz~ 

rá en el punto correspondiente, si el titular autoriza el 

uso de una marca registrada tiene derecho al cobro de re

gal!as, lo que implica un ingreso y por tanto la aplica-

ci6n del impuesto sobre la renta. Existe adem:is, un cs--

tricto control por parte del Estado a todos los actos que 

se realizen con motivo de estos derechos marcarios, as! 

como específicamente el elemento de comprobaci6n, que se 

ejerce en t~rminos del art!culo 217 de la Ley de Invenci2 

nes y Marcas. 

MSsadelante, todos y cada uno de ~stos aspee-
tos se analizarán en esta cap!tulo. 

2.1. REGIMEN FISCAL DE LAS MARCAS. PLURALIDAD DE LEYES. 

Cuando hemos hablado de Derecho Fiscal y de d~ 
rechoa marcarlos, hemos para ello utilizado los criterios 

de diversos autores doctos en ambas materias. De igual 

forma, en cuanto a su rcgulaci6n legal, propiamente dicha 

no podemos encontrarla en un s6lo cuerpo legal. Desafor

tunadamente - a mi parecer - se ha soslayado el aspecto 

fiscal marcario, y contados autores hacen referencia a 

las implicaciones que, derivadas ya no s6lo de la marca, 

sino en general de la propiedad industrial, tienen con 

la Hacienda PGblica y la relevancia de ~atas. Uno de los 
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prop6sitos fundamentales del cap!tulo anterior, ha sido el 

tratar de postular la importancia y trascendencia econ6mi

ca de las marcas. Hemos visto, c6mo representan una forma 

de obtener ingresos por medio de la clientela, as! las em

presas al través de la explotaci6n de sus marcas, se alle

gan grandes cantidades de dinero, pero ¿ c6mo controla el 

Estado éstos ingresos ? El fisco, tiene diversas formas de 

obtener ingresos - ordinarios y extraordinarios - entre 

ellos y de forma trasccnclental, las cor1stribuciones y, co

mo especie de éstas, los impuestos. En este momentos se 

puede adelantar, que como contribuci6n ordinaria se conci

be el pago de Derechos que el titular de la marca debe cu

brir para obtener su registro. Posteriormente, en cuanto a 

impuestos, los miís importantes el Impuesto ~l Valor Agreg.e 

do (I.V.A.) e Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) ¡ ahora bien 

l c6mo y cuando se generan y despu~s se pagan estas contr! 

bucioncs e impuestos ? 

El art1culo sexto del C6digo Fiscal de la Federa

c i6n establece : 

" Articulo 6.- Las contribuciones se 
causan conforme se realizan las si-
tuacionc jur!dicas o de hecho, pre-
vistas en las leyes fiscales vigcn-
tes durante el lapso en que ocurran. 
Dichas contribuciones se determinar~n 
conforme a disposiciones vigentes en 
el momento de su causaci6n, pero les 
scr:in aplicables las normas sobre 
procedimiento que se expidan con nn
terior idad." 

De la parcial transcripci6n del precepto ante

rior, se desprenden los siguientes cuestionamientos : 

¿ cu~les son las leyes fiscales que establecen las co~ 

tribuciones derivadas de las marcas ?, ¿ porque se ge

neran éstas contribuciones, esto es, que ley les da 

forma ? , ¿ d6nde es t~n consignadas las norma a sobre pr_Q 
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cedimiento de las cuales nos habla el art!culo sexto del 

C6digo Fiscal de la Federaci6n ? 

En conjunto, estas tres cuestiones se pueden re

solver con dos tipos de leyes las que regulan el forndo 

y las que regulan la forma; las _que regulan el derecho 

sustantivo y las que nos determinan el procedimiento. 

El prop6sito de 6ste inciso, es saber a donde d~ 

bemos recur:rir para demarcar o delinear todos los aspec

tos jur1'..dicos marcarlos, y en consecuencia, su r6gimen 
fiscal. 

En las diversas leyes a las que podemos acudir 

para encontrar la regulaci6n fiscal de las marcas, se 

tratan ambos aspectos, tanto el fondo como la forma, tal 

es el caso de la Ley de InvenCiones y Marcas, la que en 

su t!tulo octavo, denominado procedimiento y publicidad 

en su cap!tulo primero incluye, precisamente los proce

dimientos administrativos. 

Entonces, ¿ porqu6 se establece una pluralidad 

de leyes ? Porque serta imposible entender todos los a~ 

pectas fiscales de las marcas en un s6lo cuerpo legal. 

Por un lado, las marcas se regulan en diversas leyes y 
reglamentos, y aan más, en diversos campos jurídicos, 

y, si por otro lado recurrimos a su regulaci6n fiscal, 

vemos que es mucho m~s basto y complicado ( en dicho de 

Emilio Margain, la materia fiscal y sus leyes, redultan 

ser las m!s complicadas del derecho, por sus estrechas 

relaciones con la econom!a, la pol!tica, la contabili-

dad, etc.). Razones éstas que hacen al presente inciso 

necesario para saber a que leyes podemo~ acudir. 

De esta forma, al igual que en el punto prece-

dente, se har4 un cat~logo de los diversos cuerpos leg~ 
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les, que se utilizar~n en el desarrollo del presente cap! 

tulo. 

No obstante que éstas leyes están en estrecha re

laci6n, ununciaré primero las que regulan la propiedad in 
dustial - en esta caso nos interesan todas puesto que en 

Gste conjunto de instituciones se contiene la marca - y 

posteriormente, en un segundo cnlistado de leyes y regla

mentos relativos a los aspectos fiscales que se estudia-

r§n en el presente capítulo. 

En materia marcaría nuestro pa!s tiene una legi~ 

laci6n eminentemente proteccionista, al igual que gran 

parte de los paises de Am~rica Latina, por l? que en sus 

diversa leyes se encuentran muchas disposiciones tendie~ 

tes a vrotegcr al usuario o licenciat:ario de la marca. 

Este tipo de preceptos, se encuentran fundamentalmente 

consignados en tres tipos de leyes, como lo apunta el 

Doctor Eduardo Johnson: 

" n) La legislaci6n en materia de propi~ 
dad industrial, es decir, las leyes que 
regulan espectficamente las patentes, d~ 
rechos de autor, etc. · 

b) La lcgislaci6n fiscal en la que en
contramos basicamcntc dos amplios secto
res: los .impuestos y los derechos. 

c) La legislaci6n en materia de control 
de cambios. 

d) Otras leyes como las penales, mercan 
tiles, civiles, cte. " (1) 

De 6sta clasificaci6n los incisos que se cstu

diarSn son el a) y el b) , en rclai6n con ~os cuales so 

hace la sigui~nte clasificaci6n de leyes: 

A) LEGISLACION MARCARIA VIGENTE 

( LEYES RELACIONADAS CON LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL ) 
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I. LEYf;S, 

l.- Ley de Invenciones y Marcas. 

2.- Ley·sobre el control y registro de la transferencia 
de tecnologfa y el uso y explotación de patentes y mar
cas. 

3.- Ley para promover la inversi6n mexicana, y regular 
la expranicra. 

II. REGLAMENTOS. 

1.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas 
2. - Reglamento de la Ley sobre el control y registro de 
la transferencia de tecnolog!a y el uso y explotación 
de patentes y marcas. 

•J.- Reglamento del Registro Nacional de Inverciones E><

tranjeras. 

III. OTRAS LEiES. 

1.- Código Civil para el Distrito Federal. 
2,- Código de Procedimientos Civiles. 
J.- Código Federal de Procedemientos Civiles, 

BI LEGISLACION FISCAL. 

I. CODIFICACION. 

l.- Código Fiscal de la Federación. 
2,- Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
3,- Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

4.- Ley Federal de Derechos. 

II. REGLAMENTOS. 

1.- Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
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2.- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

3.- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Lato sensu, 6stas ser~n las fuentes legales de 

las cuales se extraer& el r~gimen fiscal de las marcas, 

objeto de 6ste trabajo. 

2, 2, REGISTRO, I.ICENCIA Y SUBLICENCIA EN EL USO DE 

LAS MARCAS. 

C6mo se obtienen los derechos sobre una mar-

ca ? Esta pregunta scr5 respondida en el presente inc! 

so, cuyo objeto es presisamcnte determinar cual es el 

método yue el Eistema mexicano reconoce paraº conceder 

los derechos sobre las marcas. Sea cual fuere la res--

puesta a la interrog.:inte planteada con antcr.i.oridad, el 

uso juega un papel muy importante. 

Se puede usar una marca registrada y una marca 

que no lo esta, En ambos casos las consecuencias son 

radicalmente distintas aunque ambas hip6tesis son reg_!! 

ladas por el derecho mexicano, en la propia Ley de In

venciones y Marcas. 

La ley mexicana, reconoce derechos - aunque l! 

mitades - al usuario no registrado de una marca, es d~ 

cir, d 4uicn marca los productos que elabora o expende 

sin ceñirse a las disposiciones que la Ley, en cuanto 

al registro, establece. Esta práctica es sancionada por 
la ley de diversas formas, tul como lo prP.viene el art! 

culo 93 de la ley en cita, que dice : 

"Art.1'.culo 93.- El derecho al uso de 
una marca obtenido mediante su re-
gistro, no surtir5 sus efectos con
tra el tercero, que Ue buena fe, e~ 
plotaba en la RepOblica la misma 
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marca u otra semejante en grado de con 
fusi6n, para los mismos o similares 
productos o servicios siempre que el 
tercero hubiese cmpazado a usar la mar 
ca, con m§s de una año de anterioridad 
a la fecha legal de su r~gistro, o del 
primer uso declarado, que deberá com-
probar en su oportunidad." 

No obstante que el usuar1o que haya usado la ma!_ 

ca con anterioridad al usuario registrado, tiene derecho 
a solicitar la nulidad del registro respectivo, en los 

t6rminos de la disposici6n antes citada, el sistema mex.!_ 

cano se inclina cun mayor frecuencia hacia el registro 

como medio id6neo para establecer la titularidad de la 

marca. AGn cuando se puede dl~cir que el sistema mexicano 

en esta sentido ~s ecléctico, los efectos del registro 

son loo adecuados par.1 poder ejercitar, en forma global 

, los derAchos y obligaciones del titular de la marca pr!! 

cisados con anterioridad. El simple uso tiene diversas 

restricciones, como es la imposibilidad de ~jercitar las 

acciones civiles y/o penales que pudiesen corresponder 

al usuario de la marca por usurpaci6n do la misma o por 

competencia desleal, derechos que por otra parte st se 

le conceden al titular del registro y a los usuarios ª!! 
torizados. 

Mtii:1 sin embargo, no todos los pa!ses·tienen el 

mismo sistema, algunos cHtablecen el uso de la marca 

c::9mo fundamental para otorgar el rcgi!3tro, como es el 

caso de los Estados Unidos de Norte Am~rica, al efecto 

J. Ladas, ha expuesto lo siguiente ( se ci tu por con-

dusto de Alvares Soberanis ) : 

11 En lu. mayoría de los paises, a dife
rencia <le lo que ocurre en Estados Uni 
dos, donde la solicitud para el rcgis= 
tro do una marca tiene que basarse en 
el uso actual, no se exige el uso para 
obtener la inscr ipci6n. 
Sin embargo, ha.y una tendencia crecicn 
te en esos paises para exigir el uso -
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comercial de las marcas dentro de un 
ci~rto periodo que suele ir de dos a 
cinco años. Si la marca no se usa, 
puede ser cancelada a solicitud de 
cualquer parte interesada." (2) 

Nuestro sistema no se asimila al norteamericano, 

toda vez que como se dijo, no el requisito para el regi,!! 

tro el uso previo de la marca. 

El registro como el sistema imperante¡ se regula 

fundamentalmente en los artfoulos 88 y 89 de la Ley de 

Invenciones y marcas, los cuales expresan 

" Artículo 88.- El derecho de uso exclu 
sivo de una marca, se obtienen mediantC 
registro en la Secretaría de Comercib y 
Pomenlo Industrial. 

Articulo 89.- Toda persona que est~ usan 
do o quiera usar una marca para distin-= 
guir los productos que fabrique o produ~ 
ca, podr~ adquirir el derecho exclusivo 
a su uso, satisfaciendo las formalidadcu 
y requisitos que cstablesza esta ley y 
su rcglamento. 11 

Ahora bien, en ambos preceptos,. encontramos que 

el registro concede el derecho exclusivo d~~~, es de
cir que obtenido el registro previsto por la r,ey, se 

tiene sobre ella un derecho equiparable a la propiedad. 

Sin embargo 6stc derecho no es absoluto ( en el inciso 

2.5. se estudiar~ mSs ampliamente si sobre la marca se 
tiene o no el derecho real de propiedad), sino que 

tiene diversas limitaciones y condicionantes, c6mo lo 

expresa C~sar SepGlvcda : " El uso de una marca rcgis-

trada no puede hacerse en perjuicio de otros, Jlay limi

taciones en cuanto al ejercicio de este derecho, impue;! 

tas po razones de intcr~s pfiblico, por eso no puede de

cirse que el derecho de uso exclusivo que confiere el 

registro üo una marca sea absoluto. "(3) 

A) 
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Efectivamente, el registro no concede derechos tan 

amplios como para considerarlos absolutos, lo que pasa es 

que el uso de ese registro, por 16gica, como cualquier otra 

instituci6n jurtdica, debe ceñirse a ciertas obligaciones y 

~sta no es la cxccpci6n ( porejemplo en cuanto a la propie

dad genericamente estudiada, el ius abutcndi se ha identi-

ficado como el derecho al disfrute, más no al abuso ) . 

Por ello las limitaciones de las que se habla, yo las trad~ 

cir!a como obligaciones, las que ya an sido tratadas en el 

punto 2.1. al cual nos remitimos en obvio de rcpetici6n • 

Así pues, a manera de conclusi6n, en cuanto al re

giste de la marca como el sistema adoptado por la legisla

ci6n mexicana, citar6 al prof. Alvarcz Sobcranis y la Doc

tor Jorge Barrera Graf: 

" La marca es propiaménte un bien jurtdica 
mente tutelado. Esta característica. resul~ 
ta de lo dispuesto por los artículos 88 y 
89 de la LIM. En efecto, el registro de un 
signo ante la Direcci6n de Invenciones y 
Marcas ( DGIM ) otorga a su titular el de
recho exclusivo de su uso. "(4) 

11 El registro de la marca puede solicitar
se por cualquier persona, física o jurtdi
ca nacional o extranjera ••• , es indiferen
te as! mismo, que el solicitante sea fabri 
cante, productor o comerciante de loS pro:: 
duetos para los cuales solicite el registro 
de la marca." (5) 

En mismo orden de ideas, este derecho de uso ex-

elusivo de una marca, conferido por el registro, es m~s 

amplio; dentro de esta amplitud está la posibilidad de 

autorizar a una o varias personas para que usen una marca 

registrada, atendiendo al contenido del art!culo 134 de 

la Ley de Invenciones y Marcas, que a l'a letra dice: 

"Art!culo 134.- El titular de una marca 
registrada pogr4 autorizar a una o mas 
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personas como usuarios de la misma, con 
relaci6n a todos o algunos de los pro-
duetos o servicios protegidos por dicha 
marca, en las condiciones que se estip~ 
len, siempre y cuando se ajuste el con
trato o convenio a lo dispuesto en los 
articulas siguientes." 

Estas disposiciones confiyuran lo que se conoce C.Q 

mo el uso autorizado de una marca, y el acto jurfdico que 

le da origen, sea acto convenio o contrato, se conoce co

mo licencia, la que puede definirse corno : " .. ·• contrato 

al trav6s del cual la autorizacit'Sn de usar una marca. Es

tamos frente a un acto al trav~s del cual se adquiere un 

derecho de carticter personal, al uso o explotaci6n de un 

bien." (6) 

Puedu ser uno o varios usuarios autorizudos, es d~ 

cir, se pueden otorgar licencias a una o m.\is personas, 

quienes para todos lon efectos legales se equiparar~n al 

uso que h.:iga el propio ti tu lar y le asisten por tanto los 

mismos derechos para la protecci6n de la marca, nsta dis

poaici6n la contiene el artículo 135 de la ley: 

" Artículo 135.- El uso autorizado de una 

marca se equiparar~ al efectuado por el 

titular de la misma, para todos los efec

tos ha que haya lugar, 

El usuario autorizado podr4 tomar las me

didas legales tendientes a impedir la fa! 

si ficac.i6n, imitaci6n o uso ilega 1 de la 

marca. 11 

Ast, mediante la licencia se esta transmitiendo 

el derecho sobre un bien - la marca - ·sin que se tenga 

que transmitir el dominio - propiedad - porque s6lo so 

concede el uso. (7) 
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Ahora bien, en el propio contrato.denominado li

cencia, se especificará claramente si es exclusiva o no, 

esto es, si es exclusiva, se transmite - corno se dijo - un 

derecho de carácter personal, por lo tanto intransmisible; 

pero si esta licencia no es exclusiva,da al liccnciatario 

la posibilidad de otorgar a su vez otra licencia. En real! 

dad, se le conoce como sublicencia en el uso de una marca. 

Este acto juridico ( sea acto, convenio o contr~ 

to ) tiene tres partes fundamentales, que son: Ti--

tular de la marca, llamado tambi6n cedente o liccnciante : 

el usuario autorizado o licenciatario; y el Estado, quien 

vigila la legalidad de 6ste acto. 

En este sentido, es importante destacar, la dis

posicil5n contenida <>n el articulo 132 de la LIM, el que -·· 
contempla la posibilidad de otorgar licenciaas obligato--
rias, como lo explica C6sar Sepúlvcda: 11 Ei arttculo 132 

se refiere a tas licencias obligatorias de las marcas, ha 

sido objeto de una recstructuraci6n, •.• la autoridad podr:5 

.conceder limitadamente licencias obligatorias para el uso 

de las marcas, cuando (~xistan prácticas monop6licas, etc., 

••• y sólo tratSndose de una cmpre~a particular, o bien 

cuando la autoridad laboral o judicial lo so.liciten, por -
ser la marca que se licencia requisito indispensable para 

mantentr en opcracil5n la unidad econl5mica de que se tra -
ta.• (B) 

En cuanto a los requisitos y condiciones que ro

dean al acto jurídico por medio del cual se autoriza a un 
tercero para usuar la marca ( sea licencia o sublicencia ) 

se establecen en los divorsos cuerpos legales ya 1ncnciona

dos, en una serie de disposiciones eminentemente protccci2 

nistas, a favor del llccnciatario. 
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Estas disposiciones son contempladas de manera 

especial por C~sar SepGlvada, cm su libro 11 El Sistema Me

xicano de la propiedad industrial " en el cual detalla el 

trámite del registro marcaría, el que segGn éste autor es

ta encaminado a evitar el engaño o la defraudaci6n del pG

blico consumidor y proteger al usuario autorizado o licen

ciatario, por la desigualdad que existe entre 6ste y el li 
cenciante. 

Por ello, se utilizan las ideas de este autor 

para detallar este tr~mite 

"a) Ocurrir ante la Direcci6n Nacional de Tras

ferencia de tccnologfa a inscribir el acto, ~onvenio o 

contrato en el cual conste que el uso de la marca de que 

se trate se ha concedido a una empresa, otorgando la debi

da autorizaci6n y señalando en el convenio como es natu~-~ 

ral, la naturaleza de la licencia, esto es, si es exclusi

va o no; el monto de las regalias, si las hay; y las demás 

pi3rticulari<lades que se suelen incluir en un instrumento 

de l!sla naturaleza, por ejemplo respecto de la calidad de 

los productos producidos al amparo de la licencia. 

b) Una vez que se tenga la licencia de inscrip-

cl6n, se ocurre ante la Direcci6n General de Invenciones y 

Marcas, con el escrito firmado por el usuario de la marca 

y el dueño, en el cual debe mani(estarse el nombre, clomic! 

lio y ubicaci6n del establecimiento del usuario; los pro-

duetos y servicios en relación con los cuales oc solicite 

la inscripci6n; la duraci6n del uso .1utorizado de la mar

ca y alguno de los datos quo puüdil preven.ir el reglamento. 

Debe pactarse, conforme al artículo 137, que los productos 

que se vendan para el usuario deberán ser de calidnd, for

ma y naturaleza equivalentes a los fabricados por el bene

ficiario de la licencia, y en los productos deLcrá constar 

el nombre del usuario registrado con la indicaci6ndel lu--
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gar donde son fabricados o producidos. 

e) En cuanto a la cancelaci6n do la inscripci6n 

del usuario •.. puede ocurrir cuando el acto en donde esta 

contenida la autorizaci6n de uso, se cancela en el Regis

tro Nacional de Transferencia de Tecnolog!.J., por m.:indato 

judicial, o bien ••. que lo soliciten conjuntamente el ti

tular y el usuario. 

d) ..• el uso autorizado de una marca, realizado 

por el usuario, se asimilar! para todos los efectos lega

les ( art. 136 ) al uso hecho por el propietario mismo, y 

consecuentemente tendrS acci6n aquelpara perseguir a qui~ 

nes la usen ilegalmente, a quienes la imiten o falsifiquan 

y a la vez no cxistirfi la caducidad por abandono,si el pr2 

'pictario no la explota en el plazo que señalan los artícu

los 117 y 140 de la ley, debido al empleo que de ella se 

hace por el usuario. 11 (9) 

As!, en cada caso de licencia o sublicencia, se 

actualiza la hip6tesis ya mencionada, de un ingreso y un 

Costo, que para efectos fiscales son trascendentales, am~n 

del pago de los derechos corresponducntes, que en cada ca

so se deben cubrir la Estado. En rclacion con ~atas cues-

tiones que abordaremos en incisos posterioreS, se configu

ra el r~girnen fiscal de las marcas. 

2.3. CONCEPTO DE REGALIA. SU IMPORTANCIA. 

En el cap!tulo anterior, espec!ficamente en el 

inciso 1.4. se cldsificaron las marcas atendiendo a di-

versos criterios como el del titular, e~ del objeto, etc. 

Posteriormente ne llc9c5 a la conclusi6n de que las mar-

cas podían distinguir cosas, que a su vez podían ser ªºE 
p6reas o incorp6reas, constitutdas por objetos art!culos 

o productos y mm:ancías o servicios respectivamente, 
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mismos que son considerados como un bien jurídico suscep

tible de trato o venta. 

Jurídicamente una marca se puede vender y com-

prar, tamb!cn se pueden vender sus derechos a un tercero, 

o bien se puede dar en uso, al trav~s de una autorizaci6n 

que concede a su titular, misma que debe, para surtir sus 

efectos jurídicos constar en un documento que debe reu-

nir los requisitos que la ley de la materia señala y que 

constituyen rec1'.procamcntc, los dcrechon y obligaciones 

<lel titular y del usuario de la marca. 

Esta posibilidad da autorizar a un tercero para 

usar una marca registrada, esta regulada por la Ley de I~ 

venciones y marcas, scgGn ha quedado explicado. 

Evidentemente que ~ste documento - al que le 

son aplicables las disposiciones generales de los contr_!! 

tos civiles - implica un costo, aún cuando puede ser tam 

bién gratuito, lo cual no es usual pero tampoco est~ pr2 

hibido, como ejemplificativamcntc lo señala Jaime J\lvares 

Saberanis : 11 En los que toca al costo, excepta en el ca

so matriz-subsidiaria, donde la licenci'a puede acr gratu! 

ta, el liccnciatario independiente paga una regalía por 

el uso de la marca, cuya monto nosóio no disminuye con el 

transcurso del tiempo, sino que puede inclusive elevar-

se.", posibilidad que se cita sólo para tenerse prcscn-

te. 

Ahora bien, el prop6sito fundamental de ~ste 

suhinciso es el de determinar que la autórizaci6n del 

uso de una marca al travi?s de una liccncla, implica por 

regla general un ingreso para su titular ( licenciante 

y un egreso o costo para el usuario ( liccnciatario ) . 

La palabra regal!a esta fntimarnente ligada 

con el costo, puesto que ao concibe como una contra--
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prestación. 

La palabra regalta se encuentra definida por la 

enciclopcdta Jurtdica Omeba, como : 

" ••. toda contraprestllci6n en dinero o 
en especie por la transfercncia,del d2 
minio, uso o goce de cosas o por la ce 
si6n du derechos, cuyo monro se deter
mine en relaci6n a la unidad de produc 
ci6n de ventas, de explotaci6n, etc., 
cualquiera que sea la denominaci6n ar! 
ginada." 

De acuerdo con la anterior definici6n, encon-

tramos que la regalfa está directamente asociada al cos

to de la marca, sea por venta, por licencia de uso o go

ce o en su caso por cesión de derechos. Sin embargo, y 

' toda vez que segGn se expres6~ todos éstos actos deben 

constar por escrito y ser aprobados por la autoridad re~ 

pcctiva ( sea Registro Nacional de Transferencia de Tcc

nologta o Direcci6n General da Invenciones y Marcas } el 

monto de las rcgaltas se ha controlado o se pretenda co~ 

trolar, dada la desigualdad, existente o no, entre la 1! 

'ccnciantc y el licenciatario, el comprador y el vendedor 

o el cedente y el cesionario, según sea el caso. 

Este aspecto, la regalta, es importante para 

ln autoridad, quien actua con la finalidad de proteger 

el interés público y la econornta nacional; por ello, al 

travt!s de los actos, convenios o contratos cualquiera 

de los actos jur!dicos descritos, se controla la equi-

dad e igualdad entre las partes, ast corno el monto de 

las regaltas ( esta disposici6n se actuliza en el caso 

de las llamadas licencias obligatorias }. 

A~t pues, por cada acto convenio o contrato 

que se celebre al respecto, existe la posibilidad inme

diata de un ingreso y de un egreso o gasto, ambos a su 

voz son regulados por el fisco, de forma muy diferente. 
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AGn cuando el contrato fuese gratuito para el licenciata

rio, ~ste, derivado de aquel acto obtendrS una ganancia 

por la explotaci6n dt..! la marca, la que debe ser efectiva 

porque si no es as!, el registro subsiguiente le ser~ ne

gado. 

Esta ganancia de la cial se ha hablado, tambi~n 

conlleva efectos de tipo fiscal que al Estado le interesa 

regular. Es aqu! donde resultan evidentes las dos clases 

de impuestos que en forma general se deben cubrir con mo

tivo de la explotaciGn de una ~arca: El impuesto sobre la 

renta y el impuesto al valor agregado. 

2.4. BREVE ESTUDIO DE LAS DIVERSAS FORMAS QUE TIENE EL 

ESTADO DE ALLEGARSE INGRESOS. 

Podemos concebir al Derecho Fiscal como la su

ma de leyes o principios que tratan del fisco y todo lo 

relacionado con ~ste ( definici6n de Manuel Dublan ),ya 

anteriormente tambi~n se tratto de delinear lo que en-

tendemos por fisco, el que se dijo os c'l 6rgano del Es

tado cuya finalidad P.S la determinaci6n, liquidacit'5n,ag 

ministraci6n y rccaudaci6n de los tributos, en consccuen 

cia se determin6 lo que se !luma rclaci6n jurtdico-trib~ 

taria entre el gobernado y el fisco, por medio de la cual 

se establece la obligaci6n a~ los gobernados o ciudadanos 

a contribuir con una parte proporcional de sus ingresos 

al sostenimiento del Estado. 

El Estado tiene diversas formas de allegarse 

ingresos, los cuales cosntituycn su r6gimcn financiero, 

junto con los gastos que realiza y la contabilidad pa-
blica, scgGn explica Gabino Fraga (10). 
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Dentro de ~ste r~gimen finaniero del Estado, es

pec!ficamente en cuanto a sus ingresos, tienen trascenden

cia los que adquiere o se derivan de una marca, ¿p9r qué? 

porque como se ha dicho, el titular de la marca debe tam

bi~n con ~ste carftcter, contribuir al gasto pOblico por 

mandato constitucional { art!culo 31 fracci6n IV de la 

Constituci6n Federal). 

En ~ste orden de ideas, podemos establecer que 

el Estado para hacer un gasto, debi6 - en estricta 16gi-

ca - haber obtenido un ingreso. Este ingreso, segGn el a~ 

tor en cita, se constituye de la siguiente manera: " Los 

ingresos del Estado se originan normalmente por los ingr~ 

sos que decreta, por los derechos, los productos y el a-

provechami~nto que obtiene por sus actividades y excepci2 

· nalmentc por los financiamientos que contrata dentro o 

fuera del pa!s."(ll) 

Los ingresos federales, de igual manera son e~ 

tudiados por Andrés Serra Rojas, quien los define como : 

" ••• es el dinero que percibe el Estado y los dem~s en

tes de derecho público, por diferentes conceptos legales 

y en virtud de su poder de imperio o autoridad. Toda re

ccpci6n de numerario en la9 arcas del Estado debe consi

derarse corno un ingreso ••. " 

Ahora bien, segGn la doctrina especializada en 

la materia, los ingresos del Estado se clasifican en or

dinarios y extraordinarios. Ernesto Flores Zavala, nos 

propone al respecto la siguiente clasificaci6n: 

INGRESOS ORDINARIOS 

Se perciben de forma regular y estan destina

dos a cubrir el presupuesto: 
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Iº Impuestos 
2° Derechos 

3° Productos 

4° Aprovechamientos 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Derechos extraordinarios 
Contribuciones especiales 

Empr!lstitos 
Emisi6n de moneda 

Expropiaci6n 
Servicios personales. ( 13) 

Estos ingresos, le Estado debe obtenerlos ape

gandose en primer lugar a la constitución y posteriorrnc_!! 
te a las leyes secundarias. Loa ingresos por concepto de 

derechos marcarías derivan de los considerados como ordi 
narios, los que se forman ( según Gabino Fraga ) : " 

la forma en que se decretan tales ingresos es haciendo 

en la Ley de Ingresos respectiva una simple enumer.aci6n 

de las contribuciones que deben cubrirse durante el año 

sin especificar salvo en casos excepcionales, cuotas ni 

formas de constirución del crédito fiscal, y s6lo esta

bleciendo que los impuestos enumerados, se causarán y 

rccaudar:ín conforme a las leyes en vigor. 11 (14) 

¿ C6mo y por conducto de quien el Estado cobra 

- recauda - éstos ingresos ? Evidentemente debe existir 

un organismo estatal cuya funci6n principal sea la de 

llevar a cabo dicho cobro, este es una dependencia del 

poder ejecutivo: La Secretada <le llacienda y CrEdito PQ 
blico, quien no solo cobra los impuestos, sino que tam

bi6n se encarga de proyectarlo y calcularlos ( lo que 
do igual forma se realiza respecto de los egresos, co~ 

juntamente con la Secretaria de Programaci6n y Presu--



- 100 -

puesto ) atendiendo no s6lo a las necesidades de la Fere

raci6n sino también del Departamento del Distrito Federal 

y de diversos entes pGblicos. 

El articulo 31 de la Ley Orgfinica de la Admini~ 

traci6n Pablica Federal, contiene las siguientes disposi

ciones en la materia y a cargo de la S. 11. c. P.: 

i. Estudiar y formular los proyectos 
de leyes y disposiciones impositivas 
y las leyes de ingresos federal y 
del Departamento del Distrito Fede-
ral. 

ii. Cobrar los impuestos, derechos y 
productos y aprovechamientos en los 
t6rminos de las leyes; 

iii. Cobro de impuestos, derechos, 
productos y apróvechamientos del o~ 
partamentos del Distrito Federal y 
las leyes f iscalcs correspondicn--
tes. (15) 

Unicamente se han señalado las fracciones II y 

III en virtud de su trascendencia respecto del r6gimen 

fiscal marcado, resaltando que será la S. 11. C. P., el 

organismo encargado de controlar toda actividad inheren

te al cobro de estas contribuciones, haciendo la salve-

dad por lo que toen a los Derechos, que se deberán pagar 

por conducto de SECOFI, preví.amente al servicio que al 

respecto se vaya a prestar. 

S6lo a manera enunciativa, se dir~ que los Í!l 

gresos extraordinarios son aquellos por medio de los cu~ 

les se hace frente a necesidades urgentes o imprevistas, 

en ~ste sentido, Gabino Fraga expresa: 

" En la Constituci6n se atribuyen al 
Congreso facultades de dar bases so
bre las cuales el ejecutivo puede ce 
lebrar empr~stitos sobre el cr~dito-
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de la Naci6n, la de aprobarlos y reco
nocer y mandar pagar la deuda Nacional 
pero en el concepto de que ningGn em
pr~sti to podr~ celebrarse sino para la 
ejecuci6n de obras que directamente 
produzcan un incremento en los ingresos 
pGblicos, salvo que se réalizen con el 
prop6sito de regulaci6n monetaria las 
opHraciones de convcrsi6n, y los que 
se contraten au·rante una emergencia, 
declarada en los t6minos del artículo 
29 Constitucional."(16) 

Es el ejecutivo quien puede disponer en ~sta m~ 

teria, pero este aspecto resulta trivial en materia de 

marcas y en cuanto a sus aspectos fiscales toda vez que 

dentro de los ingresos del Estado, los derivados de con

ceptos rnarcarios, se incluyen dentro de los ordinarios. 

Este punto se encuentra estrechamente relacio

nado con el inmediato posterior, en el que se determina 

la importancia de la marca dentro de los ingresos obteni

dos por el Estado, así como con el posterior en el que se 

precis.'.l cuales son los contribuciones que conforman el r§.. 

gimen fiscal objeto de éste estudio. 

2.4.1. IMPORTANCIA DE LAS MARCAS, DE ACUERDO CON SU 

FUNCION ECONOMICA, DEN1'RO DE LOS INGRESOS 

OB1'ENIDOS POR EL ESTADO, 

Toda marca esta investida de una verdadera fu~ 

ci6n econ6mica, funci6n que radica en la posibilidad de 

que el titular de la misma al trav6s dei prestigio que 

adquiere, incremente el valor de su marca, otorgando pr~ 

vechosas licencias y por consecuencia incrementando sus 

ingresos. 

El Estado, scgan se ha dicho, a su vez requic-



- 102 -

re de ingresos para cumplir con sus finalidades y satisf!!_ 

cer a la vez necesidades colectivas. En todos los Estados 

del mundo existenncccsidadcs mOltiples que satisfacer, Y 
por igual en todos ellos existen signos marcarlos. Dado 

el uso generalizado de esta instituci6n de la propiedad 

industrial, y su importancia, el Estado grava fiscalmente 

a los titulares de los derechos derivados de las mismas. 

Dentro de los ingresos ordinarios del Estado, 

encontramos precisamente los impuestos y los derechos.En 

ocasiones en el presente, hemos referido el nexo del ti

tular de la marca con el Estado, y c6mo es que 6ste vig! 

la el nacimiento, as! corno el desarrollo del signo marc~ 
ria en circulaci6n; en principio con el pago de los der2 

chas por el registro de la marca, como por el control e

jercido al través del Registro Nacional de Transferencia 

de Tecnologia, y en diversos ~spectos como lü. cesi6n, la 

transmisi6n, cte., donde el Estado no nada m~s vigila, s! 

no que participa activamente. 

Es por todos conocida la proliferaci6n de signos marca-

rios; nuestra sociedad se caracteriza por ser consumis-

ta, donde la voracidad de los comerciantes y las bombas 

publicitarias, hacen sucumbir al pueblo ante necesidades 

incxistontes y artículos superfluos. En dive~sas ocacio

ncs se ofccon productos de baja calidad y a altos pre--

cios, y aún de alta calidad, paro tambil!n a precios muy 

elcvüdos, que no guardan proporci6n con la mercadería. 

Otras ocasiones se anuncian productos con cualidades i!! 
axistcntcs o deformadas, mediante marcas de prestigio 

quP. por tal virtud venden sin ofrecer garantta al cona~ 

midor, lo cual no s6lo tergiversa lo.s funciones de la 

marca. gino que deforma su propio objeto. 

El Estado, consciente del auge en materia mar 

caria, y de la gran Cuente de ingresos que implica para 

su titular, ha atribuído a ~ata actividad fines fisca--
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les, y ha gravado las transacciones marcarias. 

Los ingresos que obtiene el Estado derivados de 

la explotaci6n marcaria, son considerados dentro de los 

ordinarios, puesto que obligan al contribuyente titular 

de la marca, usuario autorizado o licenciatario de la mi~ 

ma, a contribuir en dos grandes apartados regulados por 

el derecho fiscal : 

A) LOS IMPUESTOS 

D) LOS DERECHOS 

El control que el Estado ejerce en este senti

do, es exhaustivo, ejcmplificativamentc, citar~ a Jaime 

Alvarez Soberanis, quien respecto al uso de la marca, 

nos eKplica la obligación de acreditar a la SECOFI el 

uao de la marca, proporcionando en primera instancia a 

6sta entidad los datos de la marca ( registro, clase, 

productos o rnercancr.as, etc.) y que 11 despGcs vienen los 

datos econ6micos, y las principales poblaciones del pats 

en donde se venden los artículos y demás datos pertinen

tes. rt (17) ¿No es evidente que el Estado desea saber en 

que grado constituye la marca una fuente de ingresos pa

ra su titular ? No existe impedimento alguno para que 

estos datos puedan en un momento dado constituir un prg 

cedente fiscal para una empresa, por ejemplo, quien e~ 

ti! obligada a hacer un análisis de l?stos ingresos cm BU 

manejo contable, y la propia SECOFI, pueda auxiliar a 

la S. H. c. P., para que en un momento dado se pueda d~ 

terminar un cr6dito fiscal al titular de ·la marca. 

2.5. ¿ ES LA MARCA UNA PROPIEDAD STRICTO SENSU 

DE SU TITULAR ? 

En múltiples ocaaiones dentro del deaarrolla 
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de ~ste trabajo, se ha hablado de la forma que el Estado 

mexicano establece para adquirir los derechos sobre la maE 

ca. AGn cuando este sistema puede considerarse ecl~ctico, 

puesto que reconoce ciertas prerrogativas al usuario y 
otras mucho m§s amplias para el usuario registrado; en es

ta tesitura, se concluye que es el registro la forma id6-

nea de adquirir la titularidad sobre la marca, pero ¿ qu6 

naturaleza tiene 6ste derecho ? En diversas ocasiones se 

ha discutido si sobre la marca se tiene o no la propiedad; 

diversos autores se han adentrado en ~ste estudio, incli-

nándose por señalar que no lo es; otros han aseverado que 

se trata de un derecho real distinto; y otros m!s, los es
pecialistas en la materia, tratan ~stos derechos como de 

propiedad sui gencris. 

En tal virtud, procede nuevamente avocarnos a 
los g6neros y las especies. 

Brevemente diremos que la propiedad es un dere

cho real, por tanto ¿ qu~ es un derecho real ? Para de

finirlos utilizar6 las palabras de Ernesto Gutierrez y 
González: 

11 El derecho real se dice existe ••• 
cuando una cosa se encuentra someti
da total o parcialmente al poder de 
una persona, en virtud de una rela-
ci6n inmediata que puede ser invoca
da contra cualquier otra."(18) 

De ésta definici6n, el Dr. Gutierrez y González 

extrae tres elementos que son: 

a) La pers9na o sujeto de derecho. 

b) La cosa u objeto de derccqo. 

c) Relaci6n inmediata entre persona y cosa. (19) 

Aplicando esta tesis a las marcas, se puedP. con 
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a) El sujeto del derecho, es el usu.ario de la 

marca. 

b) El objeto de la marca, es la marca en s1. 

e) La rclaci6n inmediata entre persona y cosa, 

la da precisamente el registro. 

Ast, se concluye en principio que efectivamente 

los derechos sobre la marca, derivan en un verdadero dere

cho real. 

Ahora, en cuanto a si es un derecho real de pr2 

piedad o no, según el criterio de Rafoel Rojina Vi llegas, 

por propiedad se entiende: 

" ••• poder jurfdico que ejerce una 
persona sobre un bien, para su apr2 
vcchamiento parcial o total, oponi
ble a terceros por virtud de una r~ 
laci6n jurídica que se establece ª!!. 
tre el titular del derecho, y un s~ 
jeto pasivo universal ••• "(20) · 

En relación con la definición y elementos del 

derecho real en general, se debe agregar otro específi

co que este autor nos menciona, y esto es la oponibil! 

dad erqa omncs. Respecto de una marca, el titular de la 

marca ( del registro ) s{ tiene un derecho oponible a 

terceros, derecho que deriva por supuesto del registro. 

~xistc una nota distintiva en cuanto al dere

cho de propiedad, y que lo diferenc1a de las dem~s cla

ses de derechos reales, eato es que el poder jurf.<lico 

ejercido sobre la cosa implique un aprovechamiunto to-

tal, lo que significa la posibilidad de uAar, diufrutar 
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y disponer de la cosa, de ejrcer sobre ella actos de admi

nistraci6n e incluso dominio, aan cuando ~stas posibilida

des no llaguen a cristalizarse.(21) 

En Gste sentido podernos decir que la marca en

cuentra diversas restricciones, es decir, limitaciones que 

dcsvirtaan o entorpecen el derc~ho de propiedad. Es cier

to que el titular de la marca puede venderla, sin embargo 

el contrato de compraventa respectivo, deberá ser aprobado 

por el Registro Nacional de Transferencia de Tccnolog!a y 

la Direcci6n General de Invenciones y Marcas; es cierto 

tambil?n que se puede ceder, no obstante el acto convenio o 

contrato on el cual c~nste la cesi6n se debe autorizar por 

los organismos estatnles competentes para ello. En cuanto 

a la posibilidad de aprovechamiento total, diremos que do 

acuerdo n la Ley de Invenciones y Marcas, y d~ndose las 

condiciones previstas por el Brtrculo 132 de la misma, se 

deben otorgar licencil1s obligatorias, lo que evidentemente 

restringe y limita el derecho de propiedad. 

En fin, que existen diversas posiciones doctrin~ 

les tcndlendcs a esclarecer si sobre la marca se tiene o 

no la propiedad, teorías que se estudian en los dos si-

guicntcs subincisos. 

2.5.l. SI, ¿ PORQUE 7 

Para "uslentar 6ste criterio, me apoyaré bási

camente en los nnálisis de tres autores muy destacados, 

especialistas en ésta materia, Jaime Alvarez Soberanis, 

César Sepúlveda y Stophen Ladas1 

P.l Gtitcrio de Alvarez Soberanis es en el sen

tido de L'Onshlcrar que sobre la marca si se ejerce un d~ 
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recho de propiedad en los siguientes t~rminos: 

" Discutra la doctrina si sobre la marca 
se ten!a un derecho exclusivo de uSo o 
un derecho de propiedad, este debate pa
rece haber conclutdo por lo menos en los 
paises latino americanos, al aceptarse 
que la marca es un activo intangible que 
forma parte de la hacienda de la negocia 
ci6n y que se puede comprar y vender cn
el mercado. 
Pensamos que sobre la marca existe un de 
recho de propiedad limitado en los t~rmI 
nos de las respectivas legislaciones, 10 
que por otra parte es comana todo tipo 
de derechos."(22) 

Este criterio ahora expuesto, considero que re
sulta muy importante, sobre todo porque se resalta que t2 

do tipo de derecho tiene limitaciones, aGn la propiedad 

no es absoluta, cabe en principio pensar que por lo menos 

en nuestro pata, la propiedad tiene una funci6n social, y 

que ya por ello se encuentra limitada, por lo tanto las 
limitaciones que rec!cn en el derecho sobre la marca, no 

desvirtGan en forma total que sobre ella se ejerza· el de-•· 
recho de propiedad. 

Al respecto tambi~n opina C6sar SepGlveda: 

" La marca ea un efecto de comercio y 
como tal ha sido reconocida en la ma
yor!a de las legislaciones. Es pues 
susceptible de apropiación. Se puede 
pues concluir que el derecho sobre 
las marcas es un derecho de propiedad 
"sui generisM, que se agota por el 
abandono, por la inacci6n y que es 
cancelable,"(23) · 

Ahora bien, al considerarse los derechos de la 

marca como una propieda"sui generis", podemos decir que 

esta especialidad a la que se alude, deriva de las dife

rentes limitaciones consignadas en las leyes sobre pro-
piedad Industrial. 
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El Dr. Gutierrez y Gonz4lez, nos habla tambi~n 

de cierto tipo de propiedad temporal, la que no refiere 
espec!ficamente a las marcas, explicándola en los siguien 

tes t~rminos : "Se dijo que el plazo es el acontecimiento 

futuro de realizaci6n cierta, del cual depende la cfica-

cia o extinci6n de los derechos y obligaciones. Pues bien 

cuando el plazo se aplica al derecho real de propiedad,r2 
sulta una propiedad temporal que se puede decir que es la 
propiedad que tiene una persona s6lo durante cierto tiem
po, en virtud de haberse estipulado asi en el titulo de 
adquisici6n de su derecho, y permitirlo la ley. Este tipo 
de propiedad temporal es excepcional, y s6lo es posible 

su existencia cuando lo autoriza la ley, ya que los part! 
culares no pueden establecer al amparo de la autonom!a de 

la voluntad y la libre disposici6n de sus biencs."(24) 

Efectivamente, por disposici6n de la Ley, el r2 
gistro marcario es vigente por cinco años, loa que pueden 

renovarse indefinidamente por periodos iguales. Asi encoa 
tramos que ~ste derecho sobre la marca, es un derecho de 

propiedad temporal por disposici6n de ley, que puede re-
novarse y de ser el caso perpetuarse. 

Simplemente a manera de conclusi6r. citaré el 
criterio del autor Norteamericano Stephen Ladas, quien 
afirma: 

" ... el registro se está volviendo ca
da vez m~s la base do la propiedad de 
la marca en vez del uso."(25) 

As!, se reafirma que efectivamente, al travt'!s 
del registro so adquiere la propiedad sobre la marca, P2 
ro con la6 limitaciones legales. 
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2.5,2. NO, ¿ POR QUE ? 

No s6lo diversos autores se inclinan a pensar 

que sobre la marca no se ejerce un derecho de propiedad, 
sino un derecho exclusivo de uso. Aún la propia ley ahora 

en vigor, a diferencia de la de 1943, ya no tiende a ha-

blar de un derecho de propiedad, ~ino de uso, no habla 

tampoco de propietario como lo hac!a el ordenamiento ant~ 

rior, sino que ahora se refiere al titular de la marca, 

como en múltiples ocasiones se ha referido. 

Asimismo, Rafael Rojina Villegas, se inclina a 

pensar que sobre este signo distintivo no se ejerce un 

derecho de propiedad, sino otro tipo de derecho real, c2 
mo ~l mismo lo explica : 

11 En cuanto a la propiedad industrial 
que amparan las patentes, marcas y nom 
bres comerciales, evidentemente que sC 
trata de un derecho real aut6nomo, que 
debe diferenciarse de la propiedad or
dinaria, por cuánto que ~sta s6lo re-
cae sobre cosas, y en cuanto aquella 
tiene por objeto las creaciones de la 
inteligencia que son materia de los in 
ventas, o bien de la scleccióp de mar~ 
cas o nombres comerciales. En 6stos 
dos últimos casos, la creaci6n intelec 
tual aan cuando propiamente no implica 
una aportaci6n cicnttfica como en los 
inventos, sr es producto de un esfuer
zo mental, y se refiere a intereses 
que deben ser jurtdicamente protegidos 
reconociendo al comerciante el uso ex
clusivo de los nombres o marcas que hu 
biese elegido."(26) -

En todos los autores que se citan en éste in

ciso, existe un car§ctcr dominante, y .es el considerar 

a la amrca como un derecho real. Más sin embargo, hay 

notas distintivas en relaci6n al derecho real y la pro

piedad. En cuanto a ésta última, se tiene un poder juri 

dice total, más no ast en el resto da los Ucrcchos rea-
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les, pues s6lo constituyen formas de aprovechamiento par
cial. 

No obstante que el criterio expuesto puede to-

marse como acertado, pienso que no es del todo id6nco. En 

cuanto a considerar los derechos marcarios como un dere-

cho real diferente, implicaría considerarlos como una pr2 

piedad especial, o sui generis, como expone C~sar ScpGlv~ 
da. 

CONCLUSION PERSONAL. 

Considero que los elementos aportados por la 

doctrina tendientes a clilsificar el derecho sobre la ma.r 

ca como un derecho real de propiedad, son 'n!s acertados 

y majar fundamentados. 

Como se dijo, todo der~cho se encuentra limit~ 

do, imposible scr!a consigna~ s6lo derechos absolutos, 

aunque a la marca le rodean diversas disposiciones de e~ 

r:ictcr proteccionista, tendientes a segurar los derechos 

de los usuarios y con miras a proteger ·el inter6s pabli
co, sobre ella se ejerce el derecho de propiednd, l~ po

dnr enajenarse, cederse, transmitirse, etc., sólo quo 

por las diversas implicaciones que tiene dentro de la 

cconomfa, el Estado interviene en forma activa a fin de 

que su desarrollo sea el adecuado, Bin limitar la libre 

competencia o favorecer el monopolismo. 

Según explica Alvarez Sobcraniá, la marca foE 

ma parte del activo intangible, sea de una empresa {peE 

sana moral) o de un individuo {persona física), y consi 

derada de ~ata forma, es susceptible de gravarse fisca! 

mente. Estos grav~mencs resultan trascendentales en la 

medida que la marca resulte id6nea, es decir, que al 

cumplir con sus funciones procure a su propietur io gran 
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des cantidades de clientela, que implique obtenciGn de d! 

nero o ingresos que son gravados por el Estado; ma§ aan 
dada la posibilidad de transmisión de éste derecho de pr2 
piedad, llamado sui generis, se incrementa tambián en be

neficio del Estado, la posibilidad de cobrar m~s y mayo-
res contribuciones al titular de la marca ( del regís --

tro ) , como a los usuarios que ~·ste autorize, los cuales 

también resultan obligados fiscalmente. 

Resalto la importancia de ésta conclusión, puesto 
que es la posici6n que prevalece durante el desarrollo 

de éste trabajo. 

2.6. CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TITULAR, USUARIO AUTOR! 
ZAIJO O LICENCIATARIO DE UNA MARCA. 

La palabra contribuir, la primera impresión que 
causa debe estar en relaci6n directa con la espontanei-

dad. Es decir, aportación que sin obligación alguna se 
realiza para un fin determinado. Esta aportación puede 

sor ?" dinero o en especie, tal es el caso do la presta

ci6n de un servicio; sin embargo, a este t~rmino en mat~ 

ria fiscal se le da una connotaci6n diferonté, asr como 

a muchas otras. 

Tres son los t6rminos que en esta materia de em

plean y entre ellos se confunden como sinc5nimos, puesto 

que suelo usarse uno u otro indistintamente, siendo que 

gramaticalmente son distintos, y por lo tanto su signi
ficado tambi6n, 6stos son : contribuci6n, impuesto y tr! 

buto. Ejemplificando esta situaci6n, Francisco de la 

Garza, en su libro intitulado " Derecho· Financiero Mexi

cano ", denomina el cap!tulo Tercero " Los tributos o 

contribuciones 11
, lo que implica que efectivamente est4 
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empleando ambos t~rminos como sin6nimos cuando no lo son. 

El autor mencionado, emplea la palabra, tributo SU§. 

tituyendo a contribuci6n cuyo uso es generalizado entre 

la doctrina, definiendolos - los tributos - como : 

" Los tributos constituyen la m~s importarr 
te clase de ingresos del Estado moderno pa 
ra conseguir los medios necesarios para cT 
desarrollo de sus actividades."(27) 

No obstante, ~ste mismo autor asevera que la ter

minologta en materia de tributos es promiscua y se pres

ta a confusiones, pero a éste respecto,tambi~n resultan 

poco claras sus exposiciones, puesto que no ~porta nada 

en cuanto al t6rmino contribuci6n él que se considera r~ 

sulta m~s afortunado, aan cuando gramaticalmente su as-

cepci6n es distinta. 

La di:Jtinci6n entre contribuci6n e impuesto es d!:. 
tallada por el Doctor Serra Rohas, quien expresa 

Hay que distinguir dos conceptos que 
guardan una estrecha rclaci6n sin ser 
sin6nimos o equivalentes: la contribu-
ci6n y el impuesto. 

La contribuci6n es un concepto m~s 
amplio con el cual se alude a todo lo 
que contribuye a los gastos pGblicos del 
Estado. Este es el concepto dol art!culo 
31 fra~ci6n IV constitucional con la ex
prcsi6n contribuir. El art1culo 7J frac
ci6n VII de la misma, faculta al Congre
so:" Para imponer las contribucionc ncc~ 
sarias para cubrir el prcsupuPsto." 

Todo impuesto es una contribuci6n, pe
ro no toda contribuci6n es un impuesto. 
Los legados o donaciones al Estado son 
un ejemplo de contribuci6n pero no son 
impuestos ••• " ( 28) 

Y en relaci6n con el tributo, explica: 
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11 El tributo en su origen era una contri 
buci6n forzada que los vencedores impo-
n!an a los puebla vencidos. En la actua
lidad el concepto de tributo se confunde 
con el de impuesto, siempre que lleve im 
pl1cito su sentido original."(29) 

Esta discertaci6n resulta a mi parecer más acertada 

que la de De la Garza, toda vez que se utiliza el t~rmino 

incorporado constitucionalmente, y por consecuencia resul 
ta m~s apropiado. 

Como ya se ha precisado, ~stos tres t~rminos son 

muy distintos; ya habi~ndose detallado qu~ ea un tributo, 
pasar~ a definir lo que es la contribuci6n y el impuesto 
en los siguientes t6rminos 

"CONTRIBUCION, - .•. compensaci6n pagada 
con car~cter do obligatorio al ente pObli 
co con ocasión de una obra realizada par 
él, con fines de utilidad pOblica, pero 
que proporciona tambi~n ventajas a los 
particulares propietarios de los bienes 
inmuebles ••• " (30) 

"IMPUES'l'O.- Prcstaci6n obligatoria comun
montc en dinero, exigida por el Estado en 
virtud de su poder do imperio y que da lu 
gar a relaciones jur!dicas de derecho." -
(31) 

De lo hasta aqu1 expuesto, podemos concluir que 

i~ contribuci6n es el género y el impuesto la especie, 
mejor dicho una de las especies. 

Es el propic C6digo Fiscal de la Federaci6n quien 

clasifica las contribuciones, como se pucsde apreciar en 

su arttculo segundo, quo a la letra expresa 

" Artículo 2.- Las contribuciones se cla 
sifican en impuestos, aportaciones de a; 
guridad social, Contribuciones de mejo-~ 
ras, y derechos, loe que se dofinen de 
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la siguiente manera: 

I. Impuestos son las contribuciones esta
blecidas en la ley, que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuen
tren en la situaci6n jur!dica o de hecho 
previstas por la misma y que sean distin
tas a las señaladas en las fracciones II, 
III y IV de 6ste art!culo. 

II. Aportaciones de seguridad social, son 
las contribuciones establecidas en la ley 
a cargo de personas que son sustitu!das 
por el F.stado en el cumplimiento de sus 
obligaciones fijadas por la ley en mate-
ria de Seguridad Social, proporcionados 
por el Estado. 

III. Contribuciones de mejora son las es
tablecidas en la ley a cargo de personas 
ftsicas y morales, que se beneficien de 
manera directa por obras pGblicas. · 

IV. Derechos son las contribuciones esta
blecidas en la ley por el uso o aprovecha 
miento de los bienes del dominio pGblico
de la naci6n, as! como por recibir servi
cios que presta el Estado en sus funcio-
nes de derecho público, excepto cuando se 
prestan por organismos descentralizados. 

Tambi~n son derechos las contribucio 
nes a cargo de los organismos pGhlicos -
descentralizados por prestar servicios ex 
elusivos del Estado. -
Cuando sean orgnnismos dcncentralizados 
los que presten la Seguridad Social a que 
hace mcnci6n la fracci6n III, las contri
buciones correspondientes tcndr.S.n la natu 
raleza do aportaciones de seguridad so--= 
cial. 

Ahora bien, gen~ricamente estos son los cuatro 

tipos de contribuciones que se consideran como ingresos 

ordinarios a cubrir para el Estado, puesto que normalme!!. 

te se destinan a cubrir el presupuesto y por tanto so 

comprenden en las previsiones presupuestales de la s. H. 

C. P. Se dice que pertenecen a la misma categor!a de los 

ingresos ordinarios, tanto los impuestos como los dere-

chos, asr como los productos y los aprovechamientos. 
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Sin embargo, el titular, usuario o licenciatario 
autorizado de una marca no est~ sujeto por ~ste concepto, 

a cubrir toda ésta gama de contribuciones, ya que su régi

men fiscal es más ruducido o limitado, pero que no por 

ello deja de ser complicado en extremo. Al delimitar el 

marco legal dentro del cual se estudia la rclaci6n trlbut~ 
ria del titular de la marca, se determina que la legisla-

ci6n aplicable en este sentido se reduce basicamente a dos 

grandes sectores : el de los impuestos y el de los dero--

chos ( ambas contribuciones ) • 

En cuanto a los derechos, que ser4n objeto de e~ 

tudio en la aprte final del presente cap!tulo, se encuon-

tra un panorama m~s o menos claro puesto que es una combi

naci6n de la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Federal 

de Derechos, las que nos determinan su aplicaci6n en cada 
caso concreto. 

No sucede así en cuanto a los impuestos. En rela-

ci6n con ellos existe una gran clasificaci6n doctrinal, 

amplia y sumamente complicada ( Emilio Margain asegura 

·que el Derecho Fiscal es una de las ramas - o si no es que 

la m4s - deficilee de la ciencia juridica ). No obstante 
dos son los impuestos más importantes que debe cubrir el 
titular de la marca, para cuya determinaci6n'he utilizado 
diversos estudios realizados por el Doctor Eduardo A. Joh 
nson, en los cuales precisa: 

11 En nuestro sistema fiscal, la P. l. 
est4 sumisa a dos tipos de contribu
ciones: los impuestos y los derechos. 
I) Los impuestos: 
a) Antecedentes.- Dos leyes definen 
el mL1rco jur1'..dico que regula los im-
puestos aplicahles a la P.I •. a la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 
y la r,ey del Impuesto al Valor Agrega
do (LIVA) • 
En ambas partes se buscan dos fines ge 
neraleo distintos: -
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- Fines fiscales, que tienden a g~ 

nerar ingresos para el Estado, y 

- Fines extrafiscalcs, que tienden 

a lograr un mayor control de las trans

ferencias de propiedad industrial, para 

evitar fuga de divisas, engaños en los 

contratos, contratos leoninos, motiva-

ci6n o desmotivaci6n de la actividad, 

etc."(32) 

En este sentido es importante señalar que los 

fines del presente, una vez determinado qrosso modo el r~ 

gimen fiscal de las marcas, me ocupar~ de los fines fisc!!_ 

les que propiamente de 6stas derivan, y tienden a generar 

ingresos para el Estado. 

Para concluir ~ste punto, se anotar~ grnficamen 

te, de forma por dem~s simplificada, cual es el r~gimen 

fiscal de las marcas : ( siguiente p1igina ) 



TITULARIDAD DE LA MARCA 
( SEA PERSONA FISICA O 

MORAL ) 

CONTRIBUIR 
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Titular del registro. 

Usuario sin registro 

Usuario autorizado o 
licenciatario. 

OBLIGACION 
DE 

CONTRIBUIR 
(art. 31 
fcc. IVC.) 

Sublicenciatario 

IMPUESTOS 

DERECHOS 

Ley del Impuesto sobre 
la Renta y su reglamen 
to. -

Ley del Impuesto al Va 
lar Agregado y su re-= 
qlamcnto. 

Ley de Invenciones y 
Marcas; 'Ley sobre el 
control y registro 
de la Transferencia 
do tecnolog!a y el 
uso y explotaci6n de 
patentes y marcas; 
Ley Federal de Dere
chos. 
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2.6.l. ¿ CUALES SON LOS IMPUESTOS A CUBRIR ? 

Es de particular importancia el determinar cua

les son los impuestos - corno especie de contribuci6n - que 
gravan al titular de la marca y en su caso, al usuario au

torizado o liccnciatario de la misma. Oesafortunadamantc 

las leyes fiscales no son claras en cuanto a los impuestos 

en 6stc sentido, puesto que dejan al contribuyente en am-

plias facultades para elegir lo que mSs le convenga. 

De ~sta forma, se puede decir que las leyes fiscales care

cen de m6todo, el que en éste sentido resulta trasccndcn-

tal, tal como lo afirma Emilio Margain, ya que conforme a 

~1, el contribuyente o el fisco, o por medio de un acuerdo 

entre ambos, se determinar~ el cr~dito fiscal a pagar (33) 

en todo caso, continGa explicando, debe satrsfacer cuatro 

requisitos: 

a. Sencillez. 
b. Economía. 
c. Comodidad. 
d. f,impieza. 

Sin embargo, dificilmcntc podemos decir que el 

m~todo do las leyes fiscales para detcr.minar los impues

tos, tanto renta como el impuesto al valor agregado que 

gravan al contribuyente beneficiario de la marca, abarque 

estos requisitos. 

En cuanto a la sencillez, consiste en la posib! 

lidad de que el propio contribuyente pueda aplicar el m~

todo,encuentro que sencillamente no se da, puesto que no 

existe una requlaci6n expresa en la mate~ia y se deja al 

contribuyente en diversas posibilidades de elegir, en rc

laci5n con las cuales, dependiendo de sus conocimientos 

en la amteria fiscal, aplicar.§ mejor o peor, acarreando 

en ~ste Gltimo caso, mayores dificultades al fisco para 

su recaudaci6n, am~n de que se favorezca la corrupci6n. 
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Respecto a la comodidad, que se dice ~xiste cua~ 

do el m~todo evita molestas innecesarias e inGtiles a los 

contribuyentes, resulta ut6pico, puesto que de existir un 

m~todo, proporciona tantas hip6tcsis, que de no adoptar la 

posición adecuada se tendrá que desandar el camino, para 

adoptar otro. Margain habla concretam~ntc de los indus--

triales y comerciantes, que son quienes sufren de éste ti

po de percances, pues su nivel de preparaci6n en ~ste sen

tido no suele ser el adecuado, y por ende, las fallas en 

su m~todo, que resultan evidentes con posterioridad, les 

acarrean graves consecuencias. 

Por lo que hace a la econom!a, es realmente un 

principio muerto, puesto que se concibe como la posibili

dad de que el contribuyente no rcalize pago de honorarios 

elevados por la atcnci6n de ~stos aspectos. Sin embargo, 

dada la complejidad de la materia ~ste pago s! suele ser 

elevado. 

En cuanto a la limpieza del m~todo - evita el 
contubernio entre el obligado y el personal haccndario -
es por dcm:is sabldo en nuestro pata, la ineficacia de es

te principio. (34) 

De lo anterior podemos concluir, que en materia 

del r~g imcn fiscal mar::::ario, no existe ml!todo para deter

minar los lmpucstos n cubrir que resulte idóneo. 

Ahora bien, durante el desarrollo del presente 

trabajo, s1 se ha trotado de adoptar un m~todo, por ello 

es necesario definir en este punto, en forma gcn~rj.ca, 

cuales son lu.s características y los e lementoB de los i!!! 

puestos en general. 

CAHACTERISTICAS 

En toda rclaci6n jur!dico tributaria, intervi~ 
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nen dos sujetos: A) Activo y B) Pasivo, que es quien es

ta obligado legalmente al pago de los impuestos: y el a~ 

tivo quien puede exigir el pago del tributo. 

Entre estos dos tipos de sujetos, existe una -

estrecha relaci6n que se concibe de la siguiente manera: 

11 Una persona esta obligada al pago de una 
prestación al fisco, cuando el fisco esta 
en posibilidad legal de exigirle el pago 
de la prestacilln debida." (35) 

Sin embargo, existe tarnbi~n un tercer sujeto, 

que es el denominado pagildor del impuesto, quien en vi~ 

tud de diversas causas paga en realidad el gravamen, y 

su economia resulta afectada con el pago. 

Ernesto Flores Zavala, nos menciona diversos 
efectos de esta relaci6n juridico - tributaria, a sa-

ber: 

"- La relación tributaria existe entre el aujeto activo 

y el sujeto pasivo del impuesto. 

- No hay relaci6n tributaria entre el sujeto activo y 

el pagador del impuesto. 

- Pueden existir relaciones de car~ctcr privado entre 

el oujeto del impuesto y el pagador del mismo. 

- Puedo darse el caso de que la ley tributaria regule 

las relaciones entre el sujeto del impuesto y el pnga

dor, reconociendo por ejemplo, expresamcn·te el derecho 

para trasladar el impuesto al pagador." (36) 

Todas estas hip6tesis de la rclacilln jur1di

co-tributaria, suelen darse en el r6gimcn fiscal marc!!_ 

rio, en cuanto al pago del lSR o !VA. 
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Fuente del impuesto. 

¿De d6nde proviene un ingreso, c6mo lo determ! 

na el Estado, y qué criterios utiliza para ello? Esto es 

lo que se conoce como fuente del impuesto, y Ernesto Fl2 

res Zavala lo concibe como: "Las fuentes del impuesto -

son los bienes o la riqueza de los que se saca la canti

dad necesaria para pagar el impuesto. Son dos fuentes: -

el capital y la renta." 

Pero, a esta clasificaci6n (capital y renta) -

hay que aOadir una tercera; hay impuestos que gravan el 

capital, los hay también que gravan la renta, y, adem~s 

los que gravan el consumo. 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. Es aquel que se propone gra-

var la riqueza en formación -segQn nos explica de la -

Garza- la renta esencialmente· se constituye por los in

gresos del contribuyente, los que pueden provenir de su 

trabajo, de su capital o de la combinación de los dos. 

IMPUESTOS SOBHE EL CAPI'rAL. De acuerdo con Sergio Fra!! 

cisco de la Garza, son aquellos tendientes a gravar la 

riqueza ya adquirida por el contribuyente. 

IMPUESTOS SOBH!l CONSUMOS. Son aquellos que g'ravan el -

pago, y comprenden los impuestos indirectos. (37) 

Existen asr mismo cuatro etapas fundamenta-

les de los impuestos, y que son la percuci6n del im--

pucsto, su trüslación, -cuando existe-, la incidencia 

y la difusión, conceptos que son estudiados por Sergio 

Francisco de la Garza, y cstan encaminados a determi-

nar quien paga el impuesto, por ello a continuaci6n so 

detallan: 
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11 Percuci6n del Impuesto.- Es aquel efecto o 
acto por el cual el impuesto rncae sobre el 
sujeto pasivo del impuesto, quien lo paga a 
la administración fiscal. 

2.- Traslaci6n del impuesto. Penómcno por -
el cual el sujeto pasivo legal, percutido -
por el impuesto, se hace reembolsar o recu
pera indirectamente la carga fiscal que le 
produjo la percución del impuesto. 

3.- Incidencia. Fenómeno por virtud del 
cual la cargcJ del impuesto recae sobre una 
persona, el ti l timo consumidor de L1s merca!! 
cías o de los servicios, qua ya no cncucn-
tra njnguna persona a quion t.rasladar la -
carga del LriLuto. su renta o su capital sn 
disminuyen definitivamente con esa carga. A 
esa persona se le llama incidido por la víu 
indirecta, eu.:in<lo ha n:cibido la carga tras 
lacla<la, y en v!a directa, si siendo percutI 
do no la ha trasladado. 

4.- Difusi6n. El impuesto, dcopués da haber 
incicli<lo al contribuyante, se irrocUa en to 
do el mercado, mediante lentas, suc<?sivas Y 
fluctuantes variaciones, tanto en la deman
da y oferta de las mcrcanc!ns, cuanto en -
los precios." (38) 

ELEMEN'ros DE LOS IMPUESTOS 

Brevemente enunciaré cuales son los cuatro e

lementos de todo impuesto, con objeto de posteriormente 

poder aplicarlos a los impuestos que percuten al titu-

lar de la marca: (Sujeto, objeto, base y tasa o tari--

fo). 

I. Sujetos. En cu;mto a los sujetos, se han -

determinado ycJ en este mismo inciso, y durante el desa

rrollo de este trabajo, recordando que el sujeto puede 

ser activo: Fcderaci6n, J.:stados y municit~ios, que en -

un momento d.:i.do tienen derecho a percibir un ingreso; 

y el sujeto panivo qun puede s~r una persona f!sica o 

una persona moral (inciso l. 6 .1.) obligado n 1 p.igo de 

un impuesto. 
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II. Objeto. Este elemento también se conoce co

mo el hecho imponible, y se tratar~ con amplitud en el -

siguicntu inciso, buste ahora decir que es la situaci6n 

prevista en la ley corno hecho generador del impuesto. 

III. Base, Se concibe como la cantidad sobre la 

cual, se va a calcular el impuesto y para Lodos será di:! 

tinta, variando dependiendo del tipo de impuesto. Por -

ejemplo, tratándose del Impuesto al Valor Agregado, con 

base del 15% dr~l precio del producto, en relaci6n con el 

valor de la operación que se esta realizando. 

IV. •rasa o Tarifa. Sobre la base gravable so -

aplica el impuesto mediante una tasa o tarifa. 

a) •rasa. Porcentaje que va a gravar la base -

gravablc sobre la cual se calculará el impuesto. 

b) Tarifa. Lista de unidades en t~rminos gen~ 

ralea, sobre los cuales va a determinarse el impuesto. 

En c:::;ta forma, este método, caractcr!sticas y 

clcmcntot; de los impuestos que resultan aplicables tan

to al Impuesto Sobre la Renta, como al Impuesto al va-

lar agrcyudo, nos dan la pauta para entrar al estudio -

particul11 r de cada uno de ellos, dándole aplicaci6n a 

los derechos marcarlos. 

2 • 6 • 2 • Cll/\NllO SI·: DI\ CONFOR;1E /\ L/\ LEY o;; INVENCIONES 'i 

MllRC/\S El, DENOMIN/\DO "lir:CllO GENERl\DOR DEL IMPUESTO:· n 

Determinadas ya las contribuciones y los im

puestos que en el caso se deben cubrir, es de fundamen. 

tal imporlancia saber en que momento se genera la obl! 

qnción de pag.1rl.os. Se dijo que a cargo del titular, -

usuario tl lictmciatnrio se aplica el !VA y el ISR, pe

ro, ¿qué hechos o situaciones jurídicas determinan o -

actuul izan HU payo, y por ende la obligaci6n de pagar? 

Eu l:o es 1 o que la doct.r ina denomina "Hecho generador 
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del Impuesto." 

En relaci6n con este punto, el Doctor Andrés -

Serra Rojas nos Dice: 

"I,as leyes fiscales son las que determinan 
las situaciones diversas que dan nacimien
to al crédito fiscal. 
Es la consagraci6n del principio jurfdico-
11nullum tributum sine lcge 11 o sea, es la -
voluntad legal la que hace nacer la rela-
ción tributari.t.'' (39) 

Efectivamente, scr5n las leyes fiscales las -

que det;ermin~n y preci.~;r•n que hecho gcner.:t el 11t1c.imien

to de la obligación fisc<ll. 

Sin embargo, lógicamente ese hP.cho generador, 

deba previamente cstnr consignado l1ipot~ticamcntc en la 

ley¡ supueslo que al realizarse concretiza el l1ecl10 qc

nor.idor del impuesto, tal como lo cxprcr;.:i Sergio Fr;m-

cisco Uc la Cilrzu: ºL.:i hipótesis de inciUencia o ¡1l·1~1-rn

pucsto, o hecho imponible, c:s primE~t«i.mentt..~ .. ~.?:..!"'S~lJ.J_-:-

9_1_q___l!. de un hecho, es 1,1 formulaci6n hipotética, previa 

y qcnér ic.1, con ten ida i:n li'.1 ley, de un hecho, y por bi.n 

to, ••• un mP.ro concepto, nccüs.iriamcnte abas tracto ju

rtdico, un concepto 16gico-jurldico.'' (40) 

Debemos pues cJistinyuir dos momentos: 
l.- Un supuc~~to normativo de hecho, 
2. - Un hecho que ne adecúe a este presu

puesto hipotético, denominado como -
hecho generador del impur..~slo. 

Estos dos mon11?nt:08 csl.:tn fntimamente l ic;.idos 

con el objeto del impu1..~:;lo, t~l <11w ... H..!'::Jan se hil precj s~ 

do puede ser la renta nbteni<la, la circulaci6n de la -

riqueza o el consumo de bienes o ~wrvicios. r~jcmplifi

cativamcntc cita al n~spccto Sergio Fram:isco de la -

Garza que la materia j1nponil1lc 11ucdc ser un bien, un -
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producto, un servicio o una renta, cte. 

Ahora bien, este hecho imponible, esta rodeado 

de situaciones diversas, de aspectos diferentes, los que 

se referir~n concretamente a las obligaciones y derechos 

del titular ele la marca, utilizando de igual forma para 

ello, las ideas de De la Garza: 

~--En su aspecto legal, esta sumiso a la Con~ 

titución Feder.al, concretamente en su artículo 31 frac

ci6n IV, y por tanto al principio de legalidad. En este 

caso, .:unén d<? la ley de invenciones y Marcas, debe con

sagrarse en la ley fiscal respectiva, sea Ley del Irn--

puesto sobre l.:i Renta, Ley del Impuesto al Valor Agreg!!_ 

do, o Ley F'ederal de Der0-chos. 

2. - Aspecto Personal. En este punto es menes

ter referirnos a ambos sujetos de la relaci6n tributa-

ria. En cuanto ol sujeto activo, generalmente es desig

nado explícit.1m<'ntc por la legislaci6n fiscal. Por lo 

que l1acc dl sujeto pasivo, hay que distinguir los dos -

momr~ntos ya precisados: quien puede ser el sujeto pasi

vo incidido, o únicmacnte el pagador. 

3. - Aspecto material u objcti va. Descripci6n 

de un hecho, sus circusntancias subjetivas, de lugar y 

tiempo que la enmarcan. ScgGn el autor en cita, se co!!. 

fi')ura por un acontecimiento material tipificado por -

las normas tributarias, lo cual implica un tratamiento 

fiscnl dct-crmin.iclo; tarnbil?n puede ser un acto o ncgo-

cio juridico tipificado por el derecho privado o por -

otro scrclor del ordenamiento positivo, el que por di~ 

posición r!c la ley tributaria se transforma en "hecho 

imponible; puede ser concebido también por la calidad 

de la pcr::;onu e identificación de la misma con los prg_ 

ccptos lc'~Jdlcs; el hecho imponible puede constituirse 

también por l<t titul<Jridad de cierto tipo de derechos 
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sobre bienes o cosas (como lo son los derechos murcarios) 

aan cuando a ello no se adicione acto jurrdico alguno de 

parte del titular. 

En este mismo orden de ideas, resulta muy impoE 

tan te transcribir, en relaci6n con los objetos del hecho 

imponible, especrficamcnte los objetos que pueden const!, 

tuirlo, éstos son: 

"a) Un bien natural: la cerveza, el azGcar, los vinos g~ 

nerosos o de mesa, los diferentes tipos de aguardiente, 

cte. 

b) Un bien jurt.dico, ésto os, t·csultado de una creación 

de derecho, como una patente, una concesi6n minera o ª-ª 
ministrativa, o una póliza de seguro. (Este punto rcsu! 

ta fundamental para este trabajo, puesto que el hecho -

imponible es la titularidud de cualquh'!ra de los clcmc.!!. 

tos que conforman el sistema de la propiedad Industrial, 

titularidad que en materia marcaria, como se ha cstabl.2_ 

cido, se adquinrc al tr.J.véo del rcyist:ro otorgüdo por -

la autoridad competente:). 

e) Un concepto abstracto, como la renta, el p.:itrimo11io, 

la masa hereditaria, los cuales requieren una dctermin~ 

ci6n por parte del derecho positivo." ("41) 

Se ha determinado que el hecho imponible, en 

su primer momento, en cuanto a su objeto aplicnblc a la 

materia marcnria, se du por el simple hecho de ser lil,!! 

lar de la misma. 

4.- Aspecto Temporal.- En este momento debe

mos contestar la siguiente cucstit'Sn: ¿cu.~fodo se consu

ma el hecho generador? Puede-? consumarse de dos maneras 

o formas: una instantánea y otra periódica o conjunti

va. Así: 

- Instant5nca, si ocurre en determinado 1110-
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mento, y cada vez que ocurre implica el nacimiento de una 

obligaci6n tributaria aut6noma. 

- Peri6dica o conjuntiva, cuando su ciclo de pr2 
ducci6n ocurre en cierto peri6do durante el cual se reali

zan determinados hechos o circunstancias y 4ue se conside

ran globalmente. 

Propiamente el hecho que genera o da origen a la 

obligación trjlmtaria ( pagar el impuesto ) por ubicarse 

al acto jurrdico { registro marcarlo ) o el acto, convenio 

o contrato por medio del cual se licencia o sublicencia 

una marca, ubicada en una lcgis laci6n diversa a la tribut!!_ 

ria, es cnmo se concluye el mismo registro o bien el acto, 

convenio o conlrato por medio del cual se cede total o par 

cialmente una marca, el que puede darse de forma instantfi

nea o pcri6dica, ya en materia de cada impuesto especI.fic~ 

m0ntc, y O.el acto que implique la gcneraci6n del impuesto. 

En cuanto a la Ley de Invenciones y Marcas, di-

vor::rns son las disposiciones que se pueden considerar como 

la pauta para determinar el hecho imponible, y de cuya re~ 

lizaci6n depende la generaci6n de la obligación tributa--

ria. Fundamentalmente, estas disposiciones se contienen en 

los siguhmtcs preceptos : 

Articulo 88,- Toda persona que este usando o quiera usar 

una marca para distinguir los productos que fabrique o 

produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, 

satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece 

esta ley y su reglamento. 

Ai-ttculo too.- La solicitud de registro de una marca se 

pL·ctmntar:i ünte la SecretarI.a de Comercio y Fomento Indu.!! 

trinl por escrito, en el que se hará constar la dcnornina

ci6n de la marca o su condición de innominada o de mixta, 
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el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubi 

caci6n del establecimiento o del principal asiento de sus 

negocios ·Si tiene varios; la Ucclaraci6n de la fecha en qua 

se principia a usar la marca, la que no podrá ser modifica

da ulteriormente., asr corno los dcm.'is datos que prevenga el 

reglamento. 

Articulo 112. - !.os efectos del rcuistro de una marca tcn-

dran una vigencia de cinco afios a partir de 1<1 fecl1a legal. 

Este plazo ser<\ renovable por µeri6dos de cinco ai'ios, de 

reunirse los requisitos establecidos por la presente ley, 

su regl«mento y las dcm5s disposiciones legales. 

Articulo 113. - La mi1 rea cuyo re9 is tro se pida en M~xico 

dentro <le los !;eis 1neses de haber sido solicitada on uno o 

v.:irios fü;t.1dos ext:r.-1njP.ros, sc considcrarS registrad.'1 en 

la nii..!;ina fecha en que lo fue en el primer Estado extranj2_ 

ro, si~mpre que esf' pats conceda a los mexicanos el mismo 

derecho. Para obtener éste derecho de prioridad, dcbcr.'i e.:?, 

peclficar5c en la solicitud la fecha en la q\lf~ fue dcponi

tad.:i un el extranjero. La solicitud de prioridnd no d...,bcr3. 

comprender productos o servicios que no fueren objeto de 

la solicitud en el registro en el extranjero. 

Art!culo 117.- El titular d1~ la umrca, dcberc"i dcmofltr~1r a 

st.ttisfaccion de la Sccrct.1rr.1 de Comercio y Fomnnto Indu:! 

trial el uso efectivo cl1~ la misma, cuando menos en alu11na 

de tas cla5es en que se encwn1trc registrada, dentro d~ 

los tres afios ~iguicntcs a su r1•yistro. 

J\rtrculo 118.- Para efectos de esta ley, !;e e>ntencfor~ por 

uso efectivo de lu marca la faLr icaci6n, puesta en venta 

o comercia.lizaci6n del producto o !iervicio que protcju,en 

volfimcncs o condiciones que correspondan a una efectiva 

t!Xplotacipon en territorio nacional. La Sf!CrPlarí.1 de Co

mercio y Foin•.mto Industrial, podr5. requcr.ir ul lnlurc!nado 

la informaci6n o documentos que considf~rc rwcesurio5 p~ra 
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cerciorarse de la efectiva explotaci6n. 

Articulo 134.- El titular de una marca registrada podr~ au

torizar a una o m5s personas como usuarios de la misma, con 

relaci6n a todos o algunos de los productos protegidos por 

dicha marca, en las condiciones que se entipulen, siempre y 
cuando se ajuste el contrato o convenio a lo dispuesto por 

los art!culo siguiontes. 

Artrculo L16.- El uso autorizado de una marca se equiparar~ 

al efectuado por el titular de la misma para todos aquellos 

efectos a que haya lug,1r. 

Artrculo 139.- La renovaci6n del plazo inicial de duraci6n 

de los efectos del registro de una amrca, y de cada uno de 

los ulteriores deberá solicitarse por el titular dentro 

del Gltimo s1:mcstrc ctc cada plazo. 

Articulo 141.- Con las limitaciones que ~sta ley previene, 

las marcas rcgiHtr<tdas puodcn transmitirse por los medios 

y con las formalidades que establece la legislacion comfin. 

En cada caso concreto de los precisados en los 

anteriores preceptos, se anaU.zará su aplicabilidad como 

hecho imponible trat:indosc de !.V.A. o de I.S.R. en los 

subincisou posteriores. 

2, 7, IMPUf:STO SOBRE LA RENTA, ¿ QUE ES ? 

Ucnlro del grupo de contribuciones señaladas por 

el Código Fiscal de lu Federaci6n, distinguimos partícula~ 

mente los i.mpucstos, respecto de los cuales se dijo que se 

cncucnt.r.:i.n dos muy importantes que gravan al titular, usu!! 
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ria o licenciatario de la marca; el primero de ellos, muy 

importante es el impuesto sobre la renta I.S.R.) 

Este impuesto es contempla~o por ln mayorra de 

l~s legislaciones fiscales del mundo, en centrando sus 

origcn~s y antecedentes en Europa. 

Se dice que todos los impuestos en escncia,pr~ 

tendcn gravar la renta en sus diversas manifostacioncs, 

historicamcnte se consid0ra que ann el diezmo pagado por 

las antigu.:ts orgunizucionl.1S sociales, se trata de un 'Jl"!!_ 

vnmcn sobre la renta, en los cuales adcrntís se observa un 

factor comQn: gravar la riqueza dl individll0 1 tanto el 

ingreso adquirido, llam.:tdo tecnicamentc capital, como el 

que se puede obtener propiamente llamado renta. 

Antiguamente se prctcndi6 que éste impuesto 

corwtiluycrc:1 un tributo único, que abarcara toda la ri-

qucza de las personas, idea atribuida a Scbasti5n La Pe! 

te, quien os su obra '' Proyect d 1 una dime Royalc », prQ 

pugna por la ubolici6n de toda la gama de impuestos exi_!! 

tentes, y la proclamación de un único impuesto dividido 

en dos ramas: una que afectarla a la tierra y a sus pro

ductos; y la otra por estirnaci6n gravarta con una tasa 

mas ligera al comercio y la industria. (42), sin mebarqo 

este pLoyecto fracasó. 

Al rededor del impuesto sobre la renta ha es

tado siempre la idea de la tierra y de gravarla de for

ma directa o indirecta como lo afirman los fisi6cratas, 

quienes impulsaron el impuesto único sobre el qasto. 

Con la misma idea del impuesto único, so crc6 

en Inglaterra el INCOME TAX. 

La evolución de este impuesto se ha ido don-
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do a pasos verdaderamente vertiginosos, en el af~n de los 

legisladores de gravar ya no las ganancias de los aprtic~ 

lares, sino los ingresos en si, sea los adquiridos o los 

por adquirir. En 6stc sentido se afirma que el impuesto -

sobre la renta grava el ingreso que obtenga un sujeto en 

un periodo determinado (43). 

Diversos son los criterios que la Ley del Im-

puesto Sobre la Renta utiliza para medir o determinar el 

ingreso, tomando como punto de referencia en todos los e~ 

sos al sujeto que lo reciba. Cuatro son los títulos de la 

citada ley que se ocupan de éste aspecto, a saber: 

TITULO II. De las Sociedades 
Mcrcuntilcs. 

TITULO III.Oc las personas morales 
con fines no lucrativos. 

TITULO IV. De las personas f1sicas. 
TITULO V. Oc los residentes en el 

extranjero con ingresos 
provenientes de una fuen 
te de riqueza ubicada eñ 
el territorio nacional. 

Antes de seguir adelante, y dado el m6todo que 

en el presente se ha. seguido, es importante determinar 

que se entiende por renta. 

Ente término proviene del latr.n REDDITA, sig-

niflcando la utilidad o el beneficio que una cosa rinde 

anualmente, o lo que ele ella se cobra (44). 

Por lo que hace en sr. al concepto de impuesto 

uobro la renta ( e 1 que no es proporcionado por lu pro

pia Ley ) se deben distinguir dos aspectos, loa que ya 

se han venido trdtando en el presente: por cuanto a las 

personas físicas se rcfic1·e, y para las empresas, genl?

ricamente dcno1ninadas como personas morales por la le-

gislaci6n Lribut<lria. 
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En el primer caso - trat~ndose de personas fís! 

cas - se identifica como: 

"··· el consumo de una persona más 
el incremento del valor de su pa-
trimonio, durante un pcri6do detef 
minado de tiempo." (45) 

En cuanto a las empresas o personas morales se 

define como 

" •.• utilidad neta obtenida en un 
periodo deteerminado de tiempo ••• " 
(46) 

En relaci6n con ambos conceptos, v siguiendo la 

teis de Haig Sitnmons, es de particulnr import.:tnciu disti!!, 

guir entre renta ( lato scnsu ) e ingreso; renta es la S.!,! 

rna de todos los ingresos y por tanto, proviene de divcr-

sas fuentes; mientras que ol ingreso en s!, formu p.:i.rtc 

de la renta, mejor dicho la inb~gra, siendo conveniente 

usar como si116nimo de renta, ingreso global (47). 

Garc!a Mullin ha realizado diversos estudios en 

relaci6n al concepto do renta, autor que citado por Scr-

gio Francisco ele la Gar;::a explica que la riqueza de un in 
dividuo puede ser considerada como renta o como capitcil, 

concibiendo éste como la riqueza jntegrada por bienes ma

teriales o inm.:itcri.1les - como lo pueden ser las peopias 

maceas - que cstan dcdic.:idos a la producci6n y que es una 

fuente de la renta. 

En cuanto a la renta, es un producto con las si 

guicntes caractor!sticas: 

"l.- ..• es una riqueza nueva, que e~ 
ta ingresando al patrimonio de una 
persona ••• 
2.- Proviene de una fuente ••• que 

puedo ser el capital, el trabajo o 
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la convinaci6n de ambos. 
3.- J_,a fuente debe ser relativamente 
estable o pormancnte. 

(AsI, continGa diciendo el autor en cita, la renta debe 
ser de notu~~leza material y por tanto debe poder expre-
sarsc en dinero.) 

4.- La ron ta debe ser pcri6dica, •.• es 
decir, susceptible de repetici6n. 
5.- La fuente debe ser susceptible de 
repetición ... Es necesario que la fuen 
te sen habilitada, es decir, que se -
ponga en cxplotaci6n ( en ésta senti
do rcsul ta aplicable de forma funda-
mental a lcts marcas, toda vez que en 
el artículo 93 de la Ley de Invcnio-
ncs y Marcas se consigna la obliga--
ci6n de cxplolt1r la marca ) • 
6. - La rcn tu debe ser separada de su 
fuenta. Para algunos no basta que se 
haya devongado el interés. Para que 
haya r<mta es necesario que se cobre 
por el ncrocc.lor. No basta que se haya 
produci<lo una ganancia en una socic-
düd, es noc,1sario que el dividende se 
haga efectivo. 
7.- La rontn debe ser neta. Se consi
dera que existe una renta cuando al 
producto se le deducen los gastos ne
cesarios para lü producción do la ren 
hl ••• Es la Vflnlndcra ganancia o uti'= 
lidad."(~8) 

En relación con ambos conceptos, se realizar~ 

el an~lfsi!> corrc~pondicnto aplicable a los titulares 

de las marcns en el inciso siguiente. 

2. 7 .1. llHIWE l\Nl\J,JSIS DEL IMPUESTO SOBRE LI\ RENTA l\PL.!_ 

CABLE l\L 1'l'fUJ,l\Il, USUARIO O LICENCil\Tl\RIO DE 

UN/\ MARCA. 

Anlcs de iniciar el desarrollo de este traba

jo, creo pertinrntc aclarar que la mayor!a de las ideas 

que aqu! se exponen, as! como en el siguiente subinciso 

se han tomado de los diversos estudios que en materia 
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de propiedad industrial, ha elaborado el Dr. Eduardo A. 

Johnson Okuysen, quien es uno de los pocos especialistas 

en el campo del derecho fiscal, que se ha avocado con pr2 

fundidad y rnaestrfa en el estudio del tema a tratar. 

Habfase aclarado que el presente abarcaría uni

camente el estudio de los fines fiscales - propiamente di 
chas - de las leyes en materia marcarla, es decir, uque-

llos encaminados a generar un ingreso para el Estado. 

En ~ste caso la Ley del Impuesto Sobre la Renta, da un 

trato específico a los propietarios - titulares - de las 

marcas, dandole un enfoque gen~rico para todos los ele-

mentas de la propiedad industrial, tal como lo explica 

el DR. Eduardo Johnson: " En la I.ISR se debe estudiar el 

efecto fiscal de la Propiedad Industrial, de!;de el punto 

de vista del detentador y del pagador del servicio. En 

el primero, el interés ser~ en funcit'Sn del gravamen mis

mo de la ley en base al impuesto, en tanto que en el se

gundo lo importante ser.1 que el pago se haga al prestat!!, 

ria de la Propiedad Industrial, le sea considf'!rado como 

deducible para su propio y por lo tanto pagc1rc"i menos 

ISR." 150) 

De la forma que ha quedado precisada, se estu

diar~n los efectos del impuesto sobre la renta aplicado 

en primera instancia al detentador - propietario - de la 
marca. 

Desde 1891, la I,ISR grava los ingresos de las 

personas f!sicas, independientemente de su nacionalidad 

tomando como base para el gravamen la res,idencia fiscal. 

Pero, no obstante el ingreso se calcula o mide de forma 

distinta, dependiendo de la residencia del sujeto del i!!l 

puesto. 

Como se precis6 lfneas atr~s, al Tf tulo V de 



- 135 -

de la LISR, trata de los residentes en extranjero con in

gresos provenientes de una fuente de riqueza ubicada en 

territorio nacional, y es en base al contenido de éste t!,. 
tulo que se determina la base gravable del impuesto, s6lo 

por cuanto a los ingresos cuya procedencia sea de una fue~ 

te de riqueza ubicada en M~xico, haciendo la aclaraci6n 

que menciona el autor en cita: " Si el residente tiene es 

tablecirnicnto en Mt!xico en forma permanente, gravará se

gOn sea pPrsona física o moral en el titulo segundo o 

cuarto de la ley pero s6lo sobre los ingresos de natural~ 

za mercantil que obtenga, producto de las actividades del 

establecimiento en M~xico." (51) 

Sin embargo, situaci6n medularmente distinta se 

presenta si quien recibe el ingreso se considera reside!!. 

te en M~xi.co, en virtud de que para efectos fiscales gra

vará sobrn la totali<lild del iñgreso que obtenga en el mu!! 

do. 

Ahora bien, tratándose igualmente de un reside.!! 

le en Méxi.co, dependiendo de su personalidad jur!dica se 

'ubicará en los títulos I, III y IV de la LISR¡ pero en ID!!_ 

teria de propiedad industrial ( por lo que toca unicamen

te a Gstn trabajo ) la ley resulta a mi parecer un tanto 

ambigua, ::oda vez que dependiendo del tttulo
0 

de la ley r!! 

en qua se ubique el sujeto receptor se aplicará el impue~ 

to a su c.1cgo una basa gravable diferente, y para obteneE, 

la suelen usarse medios distintos designándosele en cada 

caso con un nombre tccnicamente diferente aunque en el 

fondo el con ton ido sea el mismo, como lo señala en autor 

citado: 

11 Ast tenemos que para el título II 
se llamará resultado fiscal, para 
el tttulo III se denominará rema-
nente distributble, para el tttulo 
IV se llama base gravable y para 
el título V se conocerá como ingre 
so obtenido o ingreso neto." ( 52) -
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En todos estos casos, se est~ hablando de lo 

mismo, es decir, de la base del impuesto. 

De ~sta forma, y a mi parecer un tanto cuanto 

errado por la falta de rn~todo en 6ste sentido, se deja 

al contribuyente en aptitud de elegir rl rubro en el cual 

se puede tributar como sociedad mercantil residente en M~ 

xico, como sociedad extranjero residente en el extranje-

ro, o bien como persona ftsica o moral residente en el e~ 

tranjero. Evidentemente que la aparente facilidad que se 

da al titular de los derechos marcarios - y en general de 

la rpopicdad industrial - de ubicarse en el rubro que m5s 

le convenga, no deriva sino de una falta de t~cnica jurt

dica de la ley, lo que se ha llamado en éste mismo traba

jo falta de m~todo, lo que implica desagradables consc--

cucncias no s6lo para el contribuyente sino también para 

el fisco. Sin embargo el autor que se cita, estima que 

esta situaci6n es conveniente para el contribuyente en 

los siguientes t~rminos: 

11 La conveniencia de la forma jurídica 
para quien reciba un ingreso de pro-
piedad industrial, dependerá de las 
tasas, bases gravables, y div.crsos 
factores que le beneficien, sabiendo 
que en alguna forma adoptada, se ro-
querirfi de deducibles, o no se acumu
lar~ el ingreso, etc., lo que confie
re una libertad completa en materia 
fiscal al propietario o detentador de 
la P.I."(53) 

Insisto en que esta conveniencia resulta ser 

s61o aparente, toda vez que no s6lo se encarece el costo 

de la marca por falta de un m~todo, y más aan cuando, c2 

mo se precis6 al iniciar el presente, . pocos son los esps:, 

cialistas que conocen a fondo la aplicaci6n del ISR a 

los derechos marcarios, y como es bien sabido en nuestro 

pais, los errores en materia fiscal, muy comunmentc pro

vocados por la buena fe o en su caso por la ignorancia, 

traen aparejadas consecuencias millonarias. 
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En ~sta tesitura, se realizará un breva análi

sis de cada uno de los títulos de la LISR anteriormente 
señalados, y de aplicabilidad en materia marcaria: 

A) SOCIEDADES MERCANTILES. 

Este punto esta directamente relacionado con 

las personas morales, abordado en le primer capttulo del 

presente. 

Del gravamen de las personas morales denomina

das sociedades mercantiles, se encarga el t!tulo II de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, ocupándose principalmen

te de los organismos descentralizados que realizen preporr 

derantementc actividades empresariales, de las instituci2 

nes de crédito, y por tanto de las negociaciones mercant! 

les. En ~ste último caso cuarido se obtengan ingresos por 

concepto de propiedad industrial, ~stos se tleben acumular 

a la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio 
fiscal. Sin embargo, Johnson concluye que esto es indepen 
diente del tipo de actividad de propiedad industrial que 
se desarroll6 - en el caso espec!fico, se dar! un enfoque 

al presente relativo a als marcas unicamonte - ademas Pº! 
que la propiedad industrial no recibe, en particular un 
tratamiento fiscal prioritario. 

Trat~ndose, como es el caso, de una sociedad 

mercantil, la b~sc gravable del impuesto se denomina, se
gGn se prccis6, RESULTADO FISCAL. 

¿ Qn!! es y c6mo se calcula el resultado fiscal 

o base gravable El DR. Eduardo Johnson lo explica de 

la siguiente manera: 

" INGRESOS/DJmUCIBLES. Siendo los in 
gresos deducibles en su totalidad y 
los deducibles disminu!dos unicamen-
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te si cumplen con los requisitos de 
los articulas 22, 23 y 24 y no es-
tan considerados dentro del artícu
lo 25."(54) 

Este mismo autor, en diverso estudio, lo define 

graficamente de la siguiente forma: 

" RESULTADO FISCAL = UTILIDAD FISCAL APLICADA - PERDIDAS 

FISCALES AJUSTADAS DE OTROS EJERCICIOS FISCALES. 

EN TANTO QUE: 

UFA UTILIDAD FISCAL AJUSTADA 

UF UTILIDAD FISCAL INGRESOS l\CUMU!,J\!ll.ES 

- DEDUCiflI,ES AU1'0HI

ZllDOS ( SALVO LOS 

SEílllLllDOS EN EL l\RT. 

22 FHACCION IX Y 

51 ) " (55) 

A simple vista, estas ecuaciones resultnn dift

ciles de comprender, sin embargo se explican de la si --

guiente manera : 

SegGn el autor en cita, al decir que los inqre

son derivados de la marca aon acumulables en su totalidad 

se asevera que todos los ingresos de las sociedades mor-

cantiles derivados de 6stc concepto se acumulan sea al i~ 

graso generado en especie, dr6dito, servic.ios 1 a(in en 

efectivo, rn~todo al que doctrinalmcntc se le conoce como 

de facturaeión.(56) 

De 6sta forma, la utilidad fiscal ajuatada se 

forma fiadi6ndolo a la utilidad fiscal, el valor del divi

dendo distribuf.do en acciones o partes socia les de lo so

cicdiJd, tomando un cuenta la deducción .iutorizada por el 

artf.culo 22 fracci6n IX y la dcducci.6n a<licio11al qun sR 
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menciona en el artículo 51, preceptos que a la letra di-

cen : 

Articulo 22.- Los contribuyentes podr~n efectuar las de

ducciones siguientes: 

IX. Los dividendos o utilidades distribuidas en efectivo 

o en bienes en el ejercicio por el contribuyente inclu-

yendo los demás conceptos que de conformidad con esta 

ley se contiich~ran dividendos, correspondientes a ejerci

cios anteriores, sin que para éstos Gltimos sean aplica

bles los rcquisilos que para la deducibilidad de los pr.!. 

meros establece l.:i ley, los divi<lcndoa a que se refiere 

la frncción JI del drtrculo 152 ele 6sta ley, se deducir5n 

on el ejercicio qltn se gt~n0ren. 

En ninyGr1 caso uur5n d~ducibles los dividendos o utilida

des ch~rluci..bles Plle Íí't:tivo o en bienes, incluyendo los r.2 

cmbol:~os i3en.1!fd<los pui: Il!V..tluación 1..lc • .u:t:ivos y de su ca

pital o cln otror~ conceptos que reflejen el Cfecto de la 

inf laciGn en los i?utadrJs financieros de la sociedad. 

En cuanto al urLrculo 51, se refiere a la op-

ci6n del contribuyente - en i!stc caso sociedad mercantil -

pa1:a dcducic ele [01 ma inmediata las invcrsioncA de bienes 

nuevos en .1cl:lvos fijos. 

l·:l objeto de las anteriores aclaraciones en 

cuanto a la uti lldad fi::;cal, es asentar corno lo asevera 

el Dr. Eduardo .Johfürnn, que las limitaciones en materia 

de propied11c.l inJus lr iill no est~n dados en los ingresos 

, nino en Iris ir1qr0nns deducibles que tcndr~n las socie

dades nwrcu11tilcs 1 por 1·onccpto de los pagos de propie-

da<l i11<lu~;tri<ll.(58) 

l\hora bien, concretamente tratándose de una s2 

cicclad mcn::ttnti.l titular de los derechos marcarios, debe 

incluir eslo concc:pto en sus activoH, particularmente c2 
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mo activo fijo, aGn cuando los bienes objeto de la marca 

son susceptibles de ser amotizados, por ello, se observa 

en cuanto a deducibles d.ivcrsas prohibiciones y limita-

cienes. 

En este orden de ideas, hay que empezar por s~ 

ber como se aplican los deducibles y en que casos, ya 

que resulta totalmente distinto cntratándosc del titulJr 

de la marca o de quien realiza un gasto por concepto de 

pago de regalías derivadas de una licencia o sublicen--

cia. 

Si hablamos del titular de la marca, es menes

ter recurrir nuevamente al articulo 22de la ~cy del Im-

puesto Sobre la Renta, cuyo enfoque cstti encaminado a a

nalizar p~rdidas y g~nancias; en cuanto a los deducibles 

propic:tmontc dichos, deberán acoplarse a lo dispuesto en 

forma expresa por el artículo 22 fracciones 111,IV, Vil, 

y IX que establecen: 

" Artículo 22. - Los contribuyentes podrSn rea-

lizar las deducciones siguientes 

111.- Los gastos; 

IV.- Las inversiones; 

VII.- Las aportaciones para fondos destinados 

a la investlgaci6n desarrollada de tccnoloq'Ía nn Jos té_E. 

minos del art!culo 27 de la ley. 

IX.- Los dividendos o utilidades distribu!dos 

en efectivo o en bienes en el ejercicio por el contribu

yente, incluyendo los dcmtis conceptos qua de confot·midad 

con esta ley se consideren dividendos cor.respondientes a 

ejercicios anteriores, sin qua para éstos Gltimos sean 

aplicables los requisitos que para la deducibilidad do 

los primeros establece la ley. Los dividendos « que se 

refiere la fracci6n II del artículo 52 de estn ley, se 

deducirán en el ejercicio que se generen. En ningún caso 



- 141 -

ser~n deducibles los dividendos o utilidades distribu{dos 

en efectivo o en bienes, incluyendo los rembolsas genera

dos por rcvaluución de activos y de su capital o de otros 

conceptos (¡ue reflejan el efecto de la inflaci6n en los 

estados financieros de lil Sociedad.'' 

En virtud de ~sta disposici6n tratándose de in

versiones, el pago que rcalizc el usuario autorizado sorá 

amotizable n dt~precL1ble, <le acuerdo con las disposicio-

nes contenirlas ntl los articules 41 al 01, correspondicn-

tes a la sección l,.rc·(~ra de Inversiones de la Ley clel Im

puesto Sobre 1.1 Renta., por ello la deducción se podrá 

efectuar en un pli1zo de tres a veinte ados, segGn sea el 

caso. 

Es en la citada fracción IX donde se complica 

m~s el trato de la T~y dol Impuesto Sobre la Renta al ti

tular de los derechos marc<.lrios, tuda vez que se maneja 

ampliilmcnt:e el concepto dn dividendos, dandoseles los si

guientes c11foquus: A) TRatandosc de un pago realizado 

por el lict:ncL1t:ario .11 t:i tu lar, se consldcra dividendo, y 

B) Se ci:;tablcct:! un m~to<lo pura deducir el dividendo en l..!:! 

gar de gustos por propied..itl industrial. 

B) DE LAS PEHSON/'\S MORALES 

CON F'INES NO LUCM1'IVOS. 

Rubro contemplado por el trtulo III de la LISR. 

En cstf! cupílulo r>c considera a éste tipo de persona mo-

ral como tn1jnLos no contribuyentes, esto es, se considera 

que quienes son en realidad los contribuyentes son los .!. 

saciados. 

Estos socios o asociados st deben pagar impues

tos, no ,rn r la persona moral, siendo el ingreso sobre el 

cual pagan su impuesto sobre la renta 11 el remanente dis

tribu.{blo ,h~ Jrts personas jurídicas, establecido ~ste, en 
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base a ingresos y deducciones, siguiendo para ello, las 

mismas reglas que las tipificadas para las personas f!s! 

cas, ... "(59} que más adelante se estudiarán. 

Para efectos de calcular ~ste impuesto a cargo 
de los socios de ~ste tipo de persona juridica o moral, 

se siguen las siguientes reglas destacadas por Eduardo 

Johnson; 

"a) Si el ingreso de la sociedad proviene de 
un acto civil, el remanente distributble - me~ 

cionado !!neas atr4s - será considerado como 
ingreso acumulable a cada uno de los socios, 

segOn lo establecido en los articulos 10, 132 
y 152 segOn si el tipo de socio grava en el t! 
tulo II, IV o v. 
Si el ingreso de las sociedades proviene de un 

acto mercantil, los socios pagarán su impuesto 

segGn el articulo 10, 120 a 123 y 153, segGn 
si el socio grava en el titulo II, IV o v. 
b) ... los socios gravar4n cuando realmente ha

yan recibido el ingreso producto del remanente 
de la sociedad, 

c) Si cierto tipo de ingresos esta exento para 
las personas fisicas, también lo estar~ para 

las personas morales con fines no lucrativos." 
(60) 

Nuevamente observamos que las disposiciones on 

cuanto a !SR, resultan ambiguas, puesto que en la propia 
ley se deja al arbitrio del contribuyente el ubicarse 
tanto en el titulo III corno en el v. 

C) DE LAS PERSONAS FISICAS. 

Su concepto tarnbiJen fue abordado en el capit~ 
lo prim.,ro de la presente investigaci6n y su r<'!girnen de 
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Impuesto Sobre la Renta es un tanto cuanto diferente al 

de las sociedades mercantiles. 

Para algunos autores el concepto de renta por 

antonomasia, se aplica sólo a las personas f!sicas (61). 

En relación con los ingresos exentos, unicamcrr 

te en forma expresa el artículo 77 fracción XXVIII de la 

LISR se refiere a los derechos de autor ( los que no foE 

mn parte de la propiedad industrit1l, sino d~ la propiC!-

dad intelectual, aunque ambos forman parte de la propie

dad inmaterial, según lo refiere el Dr. David Hangel Me-

dina en su " Tratüdo de Derecho MaI:"cario 11 
) • Este artr-

culo en su parte conducente expresa que no se pagará im

puesto sobre la renta por obtención de ingresos deriva-

dos de regalías que perciben los autores por permitir a 

terceros el uso o explotación de sus derechos de autor, 

en tres hip6tcsis : cuando quien perciba esos lngrcsos 

obtenga adcm.!is de la persona que los puga, ingresos scñ~ 

ladee como <leduccioncsg_n el capítulo s~gundo y las ingrf:. 

sos sefialados en el artfculo primero; cuando lit persona 

que reciba ingresos derivados de los derechos de autor 

sea socio o accionista de quien los paqh y titulnr de 

más del diez por ciento del capital sociul; y cuando en 

un año calendario la totalidad de estos ingresos ~e per

ciban de una sola perRona, excepto cuando 6sta filtima se 

dedique a la actividad editorial o a la grabaci6n o im-

presión de mfisica. 

Por lo que hace a ingresos derivados de uctos 

civiles, :irca en la cual se ubican la mayOrra de los cl.2_ 

mentes de la propiedad industrial, y por ende las rnnr--

cas, se deben aplicar las disposiciones previstas en los 

capítulos II y X por lo que hace a honorarios, tomando 

en cuenta las deducciones y limitaciones autorizadus en 

los artículos' l36¡y~l37. 
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En cuanto a los ingresos por actividades mer-

cantiles, las personas f!sicas se gravn en el cap!tulo 

VI de la Ley. 

Sin embargo, es emnester hablar da la gran di

visi6n contemplada en éste capítulo en rclaci6n con los 

contribuyentes mayores o contribuyentes en general, y 
los llamados contribuyentes menores, quienes reciben un 

trato especial; en virtud de que sobre ellos el fisco d~ 

termina presuntivamente tina utilidad, y se les aximc ex

prcsamcnlc de dcmostr.:i.r costos, estableciendo el fisco 

una utilidad promedio estimada del 15'! de los ingresos 

brutos, y además no se calculan in~rcsos que obtenga por 

otros conceptos diversos a los derivados de la titulari

dad de la marca. Para este beneficio, es nccc8ario obte

ner oxprosmncntc lle la Secretar!« de Hacienda y Crl!dito 

Públ.lco í?l trato de contri.buyCntc menor, cumpliondo con 

todos y cada uno <le los rnquisitos establecidos en la 

ley en estudio. 

Respecto G los contribuyentes en genral - per

sona~ ffsicas - os un trato semejante itl cor1tcmplado pa

ra las personu.o morales, sociedades mercantiles. 

Así, como ha quedado expuesto, los grav~mcnos 

para la:; porsonas ffs icas derivados de la titularidad de 

los derechos marcarios, comprenden tres grandes concep-

tos : 

A) Ingresos exentos; 

ll) Ingresos provenientes de actos 

civiles; y 

C) Ingresos provenientes de actos 
mercantiles. 
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D) RESIDENTES EN EL i::x·rRANJERO. 

Es sumamente usua 1, sobretodo actualemnte, que 

el titular del registro marcario en México, sea una per

sona f!sica o moral residente un el extranjero, y que el 

liccnciatario sea un comerciuntc o industrial mexicano, 

contratos estos en los cuales existe siempre una presun

ci6n de desigualdad entre las partes y por el~o la ley 

del Impuesto Sobre la Renta les da un trato especial. 

Esta csp~cic de contribuyentes se trata en el 

Título V de la Ley refiricndose exprcsamcnlc a extranjc

rosque no tengan establecimiento permanente en el pa!s 

ya que en esta caso, logicamcnte se aplicar!a uno de los 

rcgtmenes ya expuestos, para las personas ftsicas o per

sona moral, según sea el caso ( .:irticulo primero frac-

ci6n III de la LlSR ). 

Este capitulo en la rnayorín de los casos, in-

cluyendo los ingresos derivados de los derechos marca--

rios y del resto de los clcmcntod de la propiedad indus

trial, se gravan ingresos brutos, sin deducci6n .:ilguna , 

en este caso, ncrti el pagador del servicio qui.en debe re 

tener el impuesto. Se hablo al principio de este estudio 

que muchas veces, dad.:l la desigutll<lad de los contratos 

de ccsi6n de derechos dcriv,1dos de las marcas, el ISR 

considerado doctrinalmcntc como directo. se transladaba 

al licencia tar io convirticndose así en un impuesto indi

recto, por lo que para evitar Gsta situaci6n, el articu

lo 144 de la Ley prevee: 

11 Estan obligados al pago del impuesto sobro 

la renta conforme a este título, los rc~'li<lcn

tes en el extranjero que obtengan ingresos en 

efectivo, on bienes, en servicios o en cr6dito, 

procedentes de fuentes de riqueza situadas en 



- 146 -

territorio nacional, cuando no tengan un esta

blecimiento permanente en el país, o cuando t~ 

nióndolo, estos ingresos no sean atribuibles a 

dicho establecimiento. Se considera que forman 

pate de los ingresos mencionados en ~ste p5rr~ 

fo, los apagas realizados con motivo de los a~ 

tos o actividades a que se refiere este titulo, 

que beneficien al residente en el extranjero, 

inclusive cuando le eviten una erogaci6n. 

Cuando la persona que haga alguno de los 

pagos a que uc re ficre éste titulo cubra por 

cuenta del contribuyente el impuesto que a ~s

te corresponda, el importe de dicho impuesto 

se considt~rar:í inr11-•-'!~0 de los comprendidos en 

este Htulo. 

Para los efectos de este titulo, no se 

considcrar<l in13rPso ñ.cl residente en el extra!!. 

jero el impuesto al valor agregado que se tra.! 

lade en los tcfminos de ley. 

Cuando en los t6rminos de 6ste t1tulo es

te previsto que el impuesto se pague mediante 

retenci6n y la contraprestaci6n no se hubiere 

efectuado en la fecha de su exigibilidad, el 

retenedor esta obligado a enterar una cantidad 

equivalente a ta que dcbi6 haber reteOi<lo en 

la fecha de la cxigibilidad. Tratándose de co~ 

traprestacioncs efectuadas en moneda extranje

ra, el impuesto se enterará haciendo la conve~ 

si6n a moneda nacional en el momento en que 

sea exigible la contraprestaci6n. 

El impuesto que corresponda pagar en los 

t6rminoe de este título, a exccpci6n de lo sc

finlado·'cn el artículo 161 de esta ley, se con

siderar& como definitivo y se pagará mediante 

dcclaraci6n que se presentará ante las ofici-

nas autorizadas. 
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Al introducir éste capitulo, se dijo que la ley 

del Impuesto Sobre la Renta hasta 1964 fue cedular, es d~ 

cir, que se manejaba por c~dulas que estudiaban cada una 

de las actividades en particular; como reminiscencia de 

este sistema, la propiedad industrial - y por lo tanto 

las marcas - se estudian en el artfculo 152 fracci6n IV 

la que expresa: 

Articulo 152.- En los ingreoss por dividendos 

y en general por las ganancias distribu!das por 

sociedades emrcantiles, se considera que la 

fuente de riqueza se encuctra en territorio Na

cional, cuando al sociedad que la distribuya r~ 

sida en el pais. 

Se considera dividendo o utilidad distributda 

por sociedad mercantil : 

IV. Los pagos efectuados al extranjero por re

galías, intereses o por permitir el uso o goce 

temporal de bienes que no sean deducibles en 

los t6rminos de 6sta ley. En 6stos casos la re

tenci6n será del 40% del monto de dichos pagos. 

Y por lo que hace al articulo 156 el cual se aplica a los 

derechos marcarios,exprcsa : 

Articulo 156.- Tratándose de ingresos por rega

l!as se considerur~ que la fuente de inurcsos 

se encuentra en el territorio nacioncJ.l cuando 

los bienes o derechos sobre los cuales se pa-

guen las regalías se aprovechen en México. Sa! 

va prueba en contrario, se cnténderti que el 

aprovechamiento se efcctua en el pats, cuando 

se paguen las regalías por Un residente en te

rritorio nacional o por un residente en ol ex

tranjero, con establecimiento permanente en M~ 

xico. 
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En este mismo precepto, se contemplan dos pos! 
bilidades de tasa a aplicar para calcular el impuestto 

que obtenga el contribuyente, sin deducci6n alguna; en 

el primer caso entrat~ndose de regalías por el uso o go

ce temporal de derechos de autor sobre obras literarias, 

artísticas o científicas, inclu!das lüs películas cincm~ 

togr~ficas y grabaciones para radio y televisi6n, así CQ 

mo los dibujos y modelos, planos f6rmulas o procedimien

tos y equipos industriales, comerciales y científicos y 

las cantidades por informaciones relativas a experien--

cias industriales, comerciales o científicas, y en gene

ral por asistencia t~cnica y transferencia de tecnología 

se retendr~ el 21%. 

En el segundo caso, tratándose de regal!as por 

el uso o gece temporal de patentes o certificados de in
Vt::!nsi6n o de mejoras, marcas de ftibrica o nombres comer
ciales, as! cerno por concepto de publicidad., se pagarti 
un 42%. Este gravamen esta en estrecha relaci6n con al 

mencionado ene el articulo 22 fracci6n IX en el que se 
permite a las sociedades mercantiles hacer deducibles los 
conceptos señalados antes en el art!culo 152 fracci6n 

IV siendo que la sociedad mercantil los deducirá en el 

42% mencionado. (63) 

Esta misma disposici6n previene que en trat5n
dose de regaltas, se considerar~ dentro del territorio 
nacional, si los bienes o derechos por los cuales se ge

nera el pago de regnl!as son aprovechados en M6xico, ast 

mismo so entiende que se aprovechan en M~xico - salvo 
prueba on contrario, presunci6n iuris tantum - cuando se 

pague por residentes en el territorio nacional o por un 
residente en el extranjero pero con un establecimiento 

permanente en M~xico. (64) 
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En estos casos como ha quedado asentado, el im 
puesto se calcula aplicando al ingreso que obt~nga el 

contribuyente sin deducción alguna, la tasa ya menciona

da para cada caso, así conforme al art!culo 156 fracci6n 

II por uso temporal de patentes, ccrti ficados de inven-

ci6n, marcas u nombres comerciales, asr como por concep

to de publicidad, se pagar5 en c.1cla caso un 4 2%. 

Se dijo ltncas atr~s, que las limitaciones en 

materia de propiedad industrial no estaban dados en los 

ingresos, sino en los conceptos deducibles, por lo que 

surge la siguiente interrogante: ¿Cuándo es posible ded,!! 

cir el pago que se hnya realizado por algún conccvto de

rivado de propiedad industrial? El Dr. Eduardo Johnson 

al respecto explica: 11 Cu<lndo se rea U za una erogación 

en una sociedad mercantil ( o personas ffsicas que real! 

7.iJll .1ctividadcs cmprc5.Jrialcs ) para que sea deducible 

del total de sus ingrc~sos acumulables debe. seguir entre 

otros principios los enumerados en los artfculos 24 y 25 

de la LISR. En el artículo 24 se enuncian los requisitos 

para las deducciones y en el 25 SC? mP-ncionan las eroga

ciones que scr§n deducibles. 11 (66) 

do la lecluru de los anteriores preceptos de 

la ley, se desprende que, deriv.Jdos de los derechos mar

carlos, la Onica posibilidad de deducción, se encuentra 

an la fracci6n IX aGn cuando sólo se m1~ncionan en t~lla a 

los contratos de transferencia de tecnolo~ra. 

Con estas breves observaciones se ha dado un 

panorama integral de todos aquel loo casas· en que :Je pue

de ubicar el titular, tanto como el usuario autoriiudo o 

liccnciatario de la marca, aGn cuando según so ha obser

vado la Ley del Impuesto Sobre la Renta no particuluriza 

- salvo los derechos de autor - ningún concepto do pro

piedad industrial, por lo que se ha aplicado trat:indo de 

singularizar el objeto de estudio en este C.:J.SO. A{jn cuan 
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do en cada una de las hip6tesis señaladas en la ley, se 

han tratado cspccrficamentc en este inciso, resultaría 

dcm asiudo extenso y poco claro realizar un estudio mSs 

profundo al respecto, por ello se han desarrollado las 

hip6Lesis trascendentales, para concluir que es el im--

puesto sobre la renta, el mc'is importante gravamen para 

aquellos que detenten una marca, contemplandosc tambi6n, 

aunque sea sometamenntc, los dcm~s elementos de la pro-

piedad industrial, los que amén de lo aquí expuesto, se 

estudiarftn en el inciso final do 6stc capítulo. 

2, 8. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ¿ QUE ES ? 

Historic.1mente este impuesto ha tenido un des!! 

rrollo dis!mbolo. Nace en Europa como una idea magn!fica 

pero de imposible aplicaci6n. Este tipo de• impuesto es 

de los considerados como indirectos, los que como se re

cordará, también son llamados impuestos sobre gastos o 

consumoli, estando al igual que el impuesto en estudio, crn 
esta cutcgorfa, el impuesto sobre el consumo do cerveza, 

por ejemplo; y se les da esta catcgorfa puesto que exis

te en el los la posibilidarl de transluci6n, por lo que f.i 
nalmcntP ::.e vienen a qravar los gastos de la· poblaci6n. 

Se rccordar:i también yuc en incisos anteriores se habl6 

del fenómeno cll~ tr.anslación del impuesto, el que consis

te en la posibilidad del sujeto percutido por el impues

to, de rccupcr<lr indirecturnontc la carga fiscal que tuvo 

que realiza!'.', precisamente por ser sujeto percutido del 

impuesto. 

En Francia de~tle 1917, ae concibi6 como el 11~ 

mudo" impuesto sobre los pagos" .En 1920, se transforma en 

el llantt1<lo 11 impuesto sobre la cantidad de las ventas ". 

En 1936, se i11stituya el impuesto genral de producci6n, 
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y es hasta 1954 que se establece el impuesto al valor 

agregado {en M~xico identificado como I.V.A. } cuya in

fluencia trascendi6 en todo el mundo. 

Pero ¿ Qu6 se entiende por valor agregado ? P~ 

ra realizar ~stc breve análisis he utilizado - a difc-

rencia de los incisos antcrioren - ideas del contador pQ 

blico Angel A. Maticllo Canales, quien considera que la 

terminología empleada para denominar este impuesto con-

tiene en sí lo definido, puesto que el IVA pretende gra

var los nuevos agregados de la riqueza a medida que és-

tos se van manifestando dentro de cada proceso individu~ 

lizado. (67) 

El IVA, pretwnde pues, gravar el valor que una 
persona f!sica o moral añade durante las operaciones 

rcalizadns a los bienes que adquiere de otras personas 
para dcspuGs enajenarlos. 

Así, continGa diciendo el autor en cita 

11 Cuando se fabrica un producto en el 
proceso productivo, se añade sin duda 
un determinado valor a las materias 
primas que entran en este proceso de 
producci6n y ns exactamente esta adi
ci6n al proceso la que el impuesto en 
cuesti6n grava. I.o cierto es que en 
este proceso como en todos los proce
sos productivos, se genera una adici6n 
de riqueza y esta riqueza adicionada 
es la que contempla el fisco en el ca 
so del impuesto al valor agregado y -
la contempla procisamentc para gravar 
la." (68) 

Al igual que el IMpuesto Sobre la Renta, el i!'l 

puesto al Valor Agregado. es un grav~men fedr.ral y se r! 
ge por la ley que lleva su nombre y su rcglumonto raspe~ 

tivo. Es aplicable tanto u personas ftsicaa como a mora

les, que realizen en México las siguientes actividades 
señaladas en la ley: 
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- Enajenaci6n de bienes¡ 

- Prcstaci6n de servicios independientes; 

- Cuando se otorgue el uso o goce tcmpo--

ral de bienes: 

Importaci6n de bienes o servicios. 

En opini6n de Enrique Fuentes Quintana, el IVA 

teoricamentc e~tudiado, contempla dos perspectivas, a s~ 

ber: 

I. Un impuesto que grava las ventas, es decir, 

el connumo. 

II. Grava los ingresos de las empresas. 

Como impuesto al consumo, puede gravar espect

ficamonto bienes o servicios, o puede gravar cspcc!.fica

mentc ventas. 

En M6xico la Ley del Impuesto al Valor Agrega

do, entro en vigor a partir de Enero do 1980, pero por 

lo que hace a 1::1u aplicaci6n en materia marcaría es impO!, 

tunte aclarar, como lo afirma Jonhson que 11 el sujeto 

del !VA en la encjnnaci6n, servicios y uso o goce de bi~ 

nea es el tletc11tador de lou bienes o el prestador del 

servicio, mientras que en el caao de la import:aci6n, el 

sujeto es el que importa "(69), aclaraci6n que resulta 

trancendontal en materia de marcas puesto que se causa 

en principio '5:;tc impuesto por ser el detentador, titu-

lar o propietario de la marca, sen que i!sta se aplique 

a productos o servicios, y se causa en segunda instancia 

por el liccnciutario o usuario autorizado t:Hl los t~rmi-

nos cspec!ficos de la ley, estudio que se realizar~ en 

ol sigui.ente subinc.i.so. 
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2.8.l. BREVE ANALISIS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
APLICABLE EN MATERIA Ml\RCARIA. 

Trat~ndose del impuesto al Valor Agregado, la 

la Ley consigna diversas tasas, que van desde la tasa 

( o tarifa ) cero y hasta el 20%. Por regla general la 

tasa es del 15%, y en la fronter.1 se aplica una tasa del 

6%. 

Como se mcncion6 a manera introductoria en el 

inciso anterior, el IVA grava cuatro conceptos, respecto 

de los cuales se analizan gcnericamcnte a todos los ele

mentos de la propiedad industrial, aunque tratar6 de da~ 

les en forma general un enfoque marcarlo, siendo el pri

mer rubro a tratar 

l. ENAJENACION DE BIENES. 

Qué se entiende por enajcnaci6n ? Esta inte

rrogante surge porque en principio es necesario saber qu6 

es enajenar, t6rmino jur!dico al que el impuesto en cut~ 

dio da una ascepci6n particular. Sin embargo, primero 

atendcr6 a la concepción que el derecho. coún le da, util!. 

zando para ello el criterio de Don Rafael de Pina: 

11 Transmisi6n legalmente autorizada 
de una cosa o derecho, de la pcrsg 
na que tiene su propiedad, a otra 
que adquiero en virtud de ese ac-
to." (70) 

Pero no es 6sta la conccpci6n aplicable cabal

mente en mntcria fiscal, Lada vez que es la propia Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, la que establece para 

efectos del impuesto en estudio, qu~ se entiende por en!!_ 

jcnar: 

"Artículo 8.- Para los efectos do esta 
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ley, se entiende por enajenaci6n, 
adem~s de lo señalado en el C6di
go Fiscal de la Fedcraci6n, el 
faltante de bienes de los inventa 
ríos de las empresas. En éste a1= 
timo caso la prcsunci6n admite 
prueba en contrario. No se consi
derar& cn~jrnaci6n, la transmi--
si6n que ~e realizc por causa de 
muerte o por fusi6n de sociedades, 
as! como la donaci6n, salvo que 
esta la realicen empresas para 
las cuales el donativo no sea de
ducible para los fines del impucs 
to sobre la renta. Cuando la traS 
fercncia de propiedad no llegue a 
efectuarse, se tendrá derecho a 
la devoluci6n del impuesto al va
lor agregado correspondiente, 
siempre que se reGnan lar rcquisi 
tos del articulo 7 de 6sta ley. 11

-

Por lo que hace ul C6digo Fiscal de la Fcdera
ci6n a 6ste respecto establecei 

11 Artt.culo 14.- Se entiende por cna 
jonnci6n de bienes: 
I. •roda transmi s i6n de propiednd, 
aGn en ta que el ~najcnante se re
serve 1?1 dominio del bien enajena
do. 
II. Las adjudicaciorws, aan cuando 
se realicen a favor del acreedor. 
III. L.:i aportaci6n a una sociedad , 
o asociaci6n. 
IV. La que so realiza mediante el 
arrendamiento financiero. 
v. La que se realiza al trav6s del 
fideicomiso, en los siguientes ca
sos: 
a) En el acto en que el fideicomi
tento <lesigna o se obliga a dosig
nar fideicomiaario diverso de el 
y siempre que 110 tenga derecho el 

rcad,1uirir el fiduciario los bic-
nes. 
b) En el acto en el que el fideic~ 
mitcnte pierda el derecho a rcad-
quirir loi;; Llenes del fi<luciaL·io, 
si sn hubiera reservado tal dcre-
cho. 
IV. !Ja ce?si6n de los derechos que 
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se tengan sobre los bienes afectos 
al fideicomiso, en cualquiera de 
los siguientes momentos: 
a} En el acto en el que el f idcico 
misario designado ceda sus derc--~ 
chas o d6 instrucciones al fiducia 
rio para que transmita la porpic-= 
dad de los bienes a un tercero. En 
6ste caso se considerará que el fi 
deicomisario adquiere los bienes -
en el acto de su dcsignaci6n y que 
los enajena en el momento de ceder 
sus derechos o de dar dichas ins-
truccioncs. 
b) En el acto en el que el f ideicQ. 
mitente ceda sus derechos, si en-
tre 6stos se incluye el de los bie 
nes que se transmitan a su favor.-

VII. La transmisión del dominio de 
un bien tangible o del derecho pa
ra adquirirlo que se efectuc a tra· 
ves de enajenaci6n de titulas de -
cr6dito o de la cesi6n de derechos 
que los reprPscntcn. f,o dispuesto 
en 6sta fracci6n no es aplicable a 
las accionen o partes sociales.'' 

As'.[ se grava toda transmisi6n marcarla; pero 

conforme a la ley del impusto en estudio, se aplica tasa 

o tarifa difHrentc segan se trate del aspecto tcrrito--

rial de la enajcnaci6n: si es en la zona fronteriza, le 

corresponde una tasa de 1 6 % , mientras que si. se vr~r i f ica 

en el resto del territorio nacional, le corresponderá un 

15\. 

Nuevamente recurriré a Eduardo Johnson para e~ 
plicar los momentos en que se causa este impuesto 

• I. Cuando se env!a el bien al adqui 
rente. A falta de cnvto, al entregar
se materialmente al bien. 

II. Cuando se paga total o parcial
mente el precio. 

III. Cuando se expide el comproban
te que ampara la enajenaci6n. 11 (71) 
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En todo acto u operaci6n que implique enajena

ci6n de un bien, deberá pactarse o fijarse un precio, la 

transmisi6n de la marca, que como se recordará, podrá v~ 

rificarse por cualquiera de los medios que establece la 

legislaci6n comGn, aún por donaci6n o testamento, y por 

regla general en forma onerosa, caso en el cual el im--

puesto se pagará sobre el precio del contrato, indepen-

dientemente de otros conceptos que por virtud de tal ac

to se puedan devengar, como lo pueden ser los propios d~ 

rechos, intereses, etc. Sin embargo, a falta de precio 

pactado, se aplicará el valor comercial de los bienes o 

en su defecto el de avalúo. 

II. PRESTACION DE SERVICIOS. 

En el estudio de 6ste rubro, debemos avocarnos 

en forma fUndamental al artículo 14 de la Ley del Impue! 

to al Valor Agregado, el que en su parte conducente ex-

presa 

" Arttculo 14. - Para los efectos de esta ley, 
se considera prestnci6n de servicios indepen
dientes: 
I. La prcstaci6n de obligaciones d.c hacer que 
r.enlizc una persona en favor da otra, cual--
qu.iera que sea el acto que le de origen y el 
nombre o cla:;;ificaci6n que a 6stc acto le den 
otras leyes. 
(Euta fracci6n grava en forma indirecta la 
prestaci6n de servicios marcados.) 
V. La asistencia t~cnica y la transferencia de 
tecnología. 
VI. 'roda obligaci6n de dar, de no hacer o de 
permitir, asumida por unn persona en beneficio 
de ptra, siempre que no caten considerados por 
t1sta l~y como cnejenaci6n o uso o goce de bie-
nes ••• 

En esta l1ip6tasis, ¿ cufindo se causa ~ste im

puesto ? El impuesto se causa en el momento en que sean 
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exigibles las contraprestaciones a favor de quien preste 

el servicio, incloyéndose como contraprcstaci6n cual---

quier anticipo. (72) 

En este mismo orden de ideas, ¿ c6mo se calcu

la el .impuesto ? Sobre el valor de la contraprestaci6n 

pactada, adicionandolc las cuotas que se cobren a quien 

reciba el servicio, cargos que pueden ser impuestos, de

rechos vi~ticos, etc. 

III. POR USO GOCE TEMPORAL 

DE BIENES. 

Por cuanto hace al uso o goce temporal de bie

nes, debernos aplicar en materia marcaría, lo preceptuado 

por el articulo 19 de la LIVA que a la letra expresa: 

11 Arttculo 19.- Para los efectos de esta ley, 
se entiende por uso o qoce temporal de bienes, 
el arrendamiento, el usufructo y cualquier 
otro acto independientemente de la forma jurí
dica que se utilice, por el que una persona 
permita a otra usar o gozar temporalmente bie
nes b.i.ngibles a cambio de una ·contraprestaci6n~ 

Nuovamnete, se observa que la hipótesis de en!!_ 

sacH5n del impuesto, el hecho imponible, esta contenido 

en la Ley de Invenciones y Marcaa: con las limitacionca 

que ~ata ley previene, las marcas registradas pueden tra~ 

mitirse por los medios y con las formalidades, limitacio

nes que establece la legislaci6n coman, pero su transmi-

si6n no surtir~ efectos si no se inscribe"en el Registro

Nacional e Transferencia de 1'ecnolog1a. 

Así pues, el impuesto en este sentido se causa 

en el momento en que sea exigible la contraprcstaci6n v 
sobre el monto de cada una de ellas. 
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En la LIVA, por éste concepto,específicamente 

en materia mercaria, no se contempla ninguna disposici6n 

concreta, ni tampoco para el resto de los elementos de 

la propiedad industrial. 

IV. IMPORTACION Y EXPORTACION 

DE BIENES. 

A) IMPORTACION. A este respecto, el Dr. Eduar
do Jonhson, explica que trat~ndose de propiedad indus--
trial se abarcan dos ~reas: 

a) Importacion de bienes tangibles, 

b) Importaci6n de servicios de los 

mencionados en el artículo 14. 
(73) (6ste precepto ya ha qued!!_ 
do transcrito } . 

En ambos casos es menester aplicar las dispos! 

ciones previstas al respecto en el artículo 26 de la ley 
en estudio: 

( su transcripci6n result~ fundamental puesto que so de

termina el momento Uc causaei6n del impuesto)· 

11 Artículo 26.- Se considera que se cfectCia lm 
ortución de biens o servicios: 
I. En el momento en que loe bienes quedan a 
<lisposici6n del importador en la aduana, reci!l 
to fiscal o fiscalizado. 

II. En caso de importación temporal, al conve.f 
tirso en definitiva. 

III.Trat~ndose de bienes intangibles adquiri-
dos de personas residentes en el cxtrnjoro, o 
de toda clase <le bienes sobre los cuales di--
chas personas concedan el uso o goce, en el ~ 
mento en que ~e rcalizc alguno de los supues-
tos sitJUicntcs: 
a) Se aprovechen en el territorio nacional; 
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b) Se pague total o parcialmente la contrapre~ 
taci6n; y 
e) Se expida el documento que ampare la opera
ci6n. 

Cuando se pacten contraprestaciones pcri6dicas, 

se cntender8. el momento en que sea exigible la contraprc_! 

taci6n de que se trate. 

IV. En caso de aprovcchamineto en el territo-
rio nacional de servicios prestados en el ex-

tranjcro, se estará a lo dispuesto por el art! 

culo 17 de Gsta ley. 

B) EXPORTACION. Por lo que hace al rubro de 
exportaci6n, resulta un capttulo interesante', con dispos! 

clones atractivas, puesto que se aplica en 6stc caso la 

tasa cero, creandose as! un verdadero incentivo fiscal, 

beneficio que se encuentra en el art!culo 29 de l~ Ley: 

"Artículo 29.- Laa empresas residentes on el 
país, calcularán el impuesto aplicando la tasa 
del 0% al valor de la cnajenaci6n de bienes o 
prestaci6n de servicios, cuando uno u otros se 
exporten." 

De acuerdo con lo expuesto, es obvio quo on e~ 

to sentido la ley pretende incentivar a la Industria Na

cional al aplicar la tasa cero para exportaciones, las 
qua en materia amraria no suelen darse con facilidad¡los 

hechos confirman esta asevcraci6n dcsgraciadamunte, ya 

que la situaci6n ha empeorado con el ingreso al GM'T. 

Ahora bien, Eduardo Johnson nos aclara, que do 

acuerdo con la ley en estudio, se considera exportaci'5n 
de bienes o servicios 

" I. La que tenga el car~cter de definitiva en 
los términos de la legislación aduanera. 

II. La enajenaci6n de bienus intangibles rui!_ 
lizada por personas residentes ene Hl pa!s a 
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quien resida en el extranjero. 
III. El u~o o goce temporal en el extranjero, 
de bienes intangibles proporcionados por persa 
nas residentes en el país. -
IV. El aprovechamiento en el extranjero de ser 
vicios prestados por extranjeros en el país -
por concepto de : 
a} Asistencia técnica, servicio~ técnicos rela 
tivos a experiencias industriales, comercialeS 
o científicas. 
b} Operaciones de mfiquina para exportaci6n en 
los t6rminos de la legislaci6n aduanera. 
c) Publicidad. 
d) Comisiones y mediaciones. 
e) Seguros y reaseguros, así como afianzamien
tos y refinamientos. 
f) Operaciones de financiamiento. (74) 

Finalmente a manera de conclusi6n en el prese~ 

te an:ilisis, se puede decir que aan cunado la Loy del Ifil 

puesto al Valor Agrcgodo no hace referencia expresa a 

las marcas - ni en general a los elementos que conforman 

la propiedad industriill - en forma general contempla las 

actividades al trav6s do las cuales se genera 6ste tipo 

do impucatos dcrlvados de los derechos marcarlos. flan 

quedado apuntados aquí li\S generalidades que proporcio-

nan un panorama indispensable del !.V.A. en materia de 

marcas, cuyo régimen es aplicable al titular, usuario o 

licenciatario de una marca. 

2. 9. ¿ QUE SON LOS DERECl!OS 7 

81 nacimiento do los derechos sobro la marca, 

está !ntimamento ligado con este punto, ya que por disp2 

sicilln de ley, la falta de pago de los derechos respect! 

vos, l lcvar4 como consecuencia que se tenga por abandon.! 
da de pleno derecho la solicitud correspondiente para el 

registro de una marca. 

Previamente al estudio de los derechos, debo 

dctermlnar que se entiende por ello, toda vez que por 
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ser un vocablo tan gen~rico - el nombre de la ciencia 

misma en estudio - puede resultar ambiguo, confuso e in

cluso equ!voco. 

En subincisos anteriores se estudiaron las co~ 

tribuciones genericamente, y entre ellas distinguimos 

las clases que al titular de la marca correspondian, 

siendo los impuestos y los derechos. En cuanto a los pr.!, 

meros, han sido objeto de estudio de los puntos anterio

res, por lo que ahora nos avocaremos al estudio cupec!f,! 

ca de las contribuciones denominadas derechos. 

Es el propio C6digo Fiscal, en su art!culo se

gundo, el que nos define lo que son loa derechos: 

" Derechos son las contribuciones cst!!_ 
blecidas en la ley por el uno o aprove 
chamiento de los bienes del dominio pG 
blico de la naci6n, as! como por reci= 
bir servicios que presta el estado en 
sus funciones de derecho pGblico, exccE_ 
to cuando se presten por organismos 
descentralizados. 
Tambien son derechos las contribucio -
nea a cargo de los organismos. pQblicos 
descentralizados por prestar servicios 
exclusivos del cstüdo. 
Cuando sean los organismo del estado 
los qua presten las seguridad social a 
que hace menci6n la fracci6n rr, las 
contribuciones correspondientes ten -
dran la naturaleza do aportaciones de 
seguridad social." 

Esta es la reformada definici6n de derechos p~ 
blicada en el Diario Oficial de la Federa·ci6n correspon
diente al 31 de diciembre·de 1988, 

En la defici6n anterior, se subray6 que los d~ 

rechos se causan por recibir los servicios que presta el 
Estado, en sus funciones de derecho pGblico. En este ca

so particular, el Estado cobra los derechos establecidos 
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en la ley correspondiontc, por el registro y la expedi

ci6n del título, en principio. Sin embargo, esta no es 

la Onica hipótesis en que deben cubrirse. 

Pero, ¿ porqu~ el Estado tiene derecho a rea

lizar un cobro por los sevicios prestados ? , ¿ porqul! i.!! 

terviene el Estado dentro de la propiedad industrial ? 

Una de las funciones del Estado - según el Doctor David 
Rangcl Medina - es la encaminada a reconocer los dere -

chas de propiedad industrial ( En este caso espccifica

mentc do los derechos marcados } , la organizaci6n de su 

protccci6n jurídica, y la de resguardar al mismo tiempo 

los intereses de la colectividad y del orden pGblico 

(75). Por tanto el Estado interviene en la propiedad in
dustrial de la siguiente manera : 

1.- Verifica el cumplimiento de todos y cada 
uno de los requisitos determinados por la l~y en cuanto 

a reconocimiento y proteoci6n a los particulares titula
res de los derechos derivados de la propiedad industrial. 

2.- Esta en posibilidad de decretar la nulidad 

da los actos administrativos que los creen. 

J.- Dar publicidad a estos actos, cuando as! 
los dispongan las leyes, con miras a dar seguridad jurt

dica a aus titulares frente a terceros (76). 

F.sto autor llama a esta actividad como •acci6n 

administrativa del Estado", la que se manifiesta al tra

v~s del registro de la marca y demás procedimientos es~ 
ciales por los que se cobran derechos. 

En este nentido, el art!culo 109 de la Ley de 
Invcnciuncs y Marcas, establece que una vez que se haya 

concluido al trámite de la solicitud, el solicitante es

tar~ obligado al pago de derechos por el registro de la 
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marca y la expedici6n del título correspondiente, sin 

embargo ésta no es la Gnica hip6tesis de pago de este d~ 
re cho o tasa. 

Ahora bien, estos derechos a pagar ( tambi6n 

denominados tasa, como se ha mencionado ) , deben reunir 

ciertas caracter!sticas doctrinales y legales, en cuanto 

a su monto, cobro, destino, etc., elementos que se expl_! 

carán brevemente a continuaci6n utilizando las ideas de 

Sergio Francisco de la Garza, en su texto intitulado 

" Dcrcého Financiero Mexicano 0 

A. Se trata de contra prestaciones en dinero, 

a cambio de los servicios que presta el Estado al contr~ 

buyente. 

D. La obligaci6n de pagar el derecho, nace de 
la Ley, porque es necesaria la realizaci6n de la hipóte

sis contenida en la norma, y la realizacion de un hecho 

generador¡ no nace de un acuerdo de voluntades entro el 

contribuyente que solicita el servicio, y el Estado que 
es quien lo pres ta. 

c. S6lo los servicios prestados por la admini.!!_ 
traci6n implican el pago de derechos. 

O, Se rigen por el principio de legalidad, es 
decir, deba estar expresamente consignados en la ley; on 

el caso, la Ley Federal de Derechos. 

E, Debe destinarse a satisCacer gastos pGbli-

cos. 

F. Su monto a cuantía debe sor razonable, cnto 

es, que debe haber una proporci6n entre el scvicio pres

tado y el pago a realizar ( semejante al principio de 
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proporcionalidad y equidad de los impuestos ) (77). 

Anteriormente, la propia Ley de Invenciones y 

Marcas en su T!tulo noveno, capítulo segundo, conten!a 

un conjunto de disposiciones relativas al pago de dere-

chos, y que iban del articulo 203 al 209¡ actualmente 
estas disposiciones se encuentran erogadas y el pago de 

los derechos correspondientes se regula por la Ley Fede

ral de Derechos. 

2. 9 .1. l CUANDO DEDERAN PAGARSE LOS DERECHOS CONFORME A 
LA LEY DE INVECIDNES Y MARCAS Y CONFORME A LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS ? 

No obstante lo expresado en el subinciso ante

rior, en la misma ley se contemplan dispcrsbs diversas 

disposiciones en cuanto al pago de derechos; tambi~n exi~ 

ton diversas disposiciones al respecto en la Ley sobre el 
control y registro de la trasnferencia do Tecnolog!a y el 

uso y explotaci6n de patentes y marcas, as! como en los 
reglamentos do ambas. 

De el estudio do ambos cuerpos legales, en for
ma gen~rica, se extraen los siguientes conceptos que gon_! 
ran el pago de derechos 

1.- El derecho exclusivo de una marca, se ob -

tiene mediante su registro en la SECOFI¡ en estos t~rmi-
nos, el servicio es prestado por el Estado a quien quiera 
usar la marca, por medio del registro correspondiente. 

2.- 1'rat5ndose de una marca c:iduca, extinguida 
por falta de cxplotaci6n, o en su caso voluntariamente 

cancelada, so puede solicitar por cualquier persona una 
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vez que haya transcurrido un año de la caducidad, extin
ci6n a cancelaci6n. Sin embargo este plazo no será apli

cable entratandose del titular de la marca, quien podril 

solicitarla en cualquier tiempo, pero por ello deberá p~ 

gar los derechos. As! mismo, no se le exime de la rcali

zaci6n del exámen de novedad, por lo que al respecto nu~ 

vamente se genera el pago de los derechos respectivos. 

3.- Al solicitar el registro de la marca, dcb~ 

r~ especificarse los productos o servicios que protegerá, 

siendo en base a ellos que se determina al monto de los 

derechos, atendiendo al número de productos o servicios 

que en cada caso se pretenden marcar. 

4. - No podr:in comprenderse en una sola solici

tud productos o servicios que pertennscan a clases dis-

tintas, por lo que deben llenarse solicitudes diversas 

lo que tacitamcnte trae aparejado el pago de los derechos 

por cada solicitud. 

5.- De existir alguna modificaci6n en la marca, 

debe ser motivo de una nueva solicitud, Y por tanto el p~ 

go de derechos. 

6. - Se puede solicitar a la SECOFI, l.a declara
ci6n de que se amparen por una sola marca los productos 

elaborados o los servicios prestados para un mismo f!n, 

por un solo titular y que por tanto tal solicitud de la 
declaratoria correspondiente, generar~ el pago do dero -

choe, 

1.- La marca debe una.rsc efectivamente por BU 

titular ( o en su caso por los usuario's autorizados ) cn

contrandose facultad a la SECOFI para comprobar este uso, 

mediante solicitud de informaci6n o documcnaci6n correa -

pendiente. Esta posibilidad de comprobaci6n, resulta ser 
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obligatoria para el titular e implica el pago de dere -

chas. 

8.- En caso de una licencia obligatoria en los 

términos del artículo 125 de la Ley de Invenciones y Mar 

car, ae deben de pagar derechos por el registro de la 

misma. 

9.- Tratandosc de autorización del uso de la 

marca, deberán registrarse ante el Registro Nacional de 

Transferencia de ·rccnolog.1'.:a, los actos, convenios o con

tratos en los que conste la licencia, lo que genera nue

vamente el pago de derechos por el registro. 

10.- Por lo que se refiere a la renovaci6n del 

registro de la marca, el que debe solicitarse dentro de 

los se.is meses prcceclcntcs al vencimiento, también deben 

pagarse derechos. 

11.- Relacionado con el plazo anterior, est3. 

el namcro 7 dP.l presente, puesto que al solicitar nueva

mente el registro marcado, se debe acreditar el uso efcc 

tivo al que se ha hecho referencia, lo que implica doble 
pago, 

12.- Una marca puedo transmitirse por los mo -

dios que establece la legislación cornGn, sin embargo, tam 
bi6n loa actos que se celebren en este sentido, deben rc

gistrarue ante la Dirección General de Invenciones y Mar
cao, dependiPnte de la SECOFI, lo que implica el pago de 

derechos. 

J.3.- La realiz.:ici6n del ex.'.imen de novedad tam

bien conlleva el pago de derechos. 

14.- Si durante el trfünite del registro so mod.!, 
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fica la marca, y a consideraci6n de la SECOFI constituye 
una verdadera sustituci6n, debcrS ser sujeta a otro cxá

men de novedad y por lo tanto de nuevo al pago de dere -

chos. 

15.- EL registro de una marca, en caso del de

recho de prioridad, tambi~n implica por supuesto el pago 

de derechos. 

16.- Al declarar la SECOFI ligados los regís -

tras marcarios que pertenezcan a un mismo titular, en los 

t~rminos del arttculo 96 de la LIM, se cobraran los dor~ 

chos respectivos; y posteriormente, si el titular solici

tara la disoluci6n de tal vtnculo, de resolver la SECOFI 
tal ruptura, deben por tanto, pagarse derechos también. 

17.- Conclutdo el tr~mite de la solicitud, de 
iniciarse una nueva gcati6n, deber:in pagarse nuevamente 

los derechos respectivos. 

18.- En caso de que se abandone una solicitud, 

de iniciarso una nueva gcsti6n, deberán pagaroe nucv.:imcn 

te los derechos. 

19.- Por transmisi6n de una marca, sea intcr 

vivos o mortis causa, debcr4 inscribirse en la Dirccci6n 

General de Invenciones y Marcas, por lo que el servicio 

de inscripcH5n genera el pago de derechos, am~n do que 

este acto dcbi6 registrarse en ol Registro Nacional de 

Transferencia de Tecnologfa y ya debieron entonces pagaE_ 
se los derechos respectivos. 

20.- ConcluÍdo el triimite de la solicitud, es 

procedente el pago de derechos por el registro y la exp~ 
dici6n del tttulo respectivo. 

21. - Teniendo el registro ele la marca para va-
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rias clases de productos y/o, y sólo acreditando el uso 

efectivo en una sola clase, deberá presentar el titular 

por cada una de las dem~s clases una dcclaraci6n donde 

mencione la clase en la actual fue acreditado el uso, 

pero también debcrfi pagar los derechos respectivos en 

cada una de las clases que esté protegiendo. 

22.- El reglamento de la Ley sobre el control 

y registro de la trasnfercncia de tecnolog!a y el uso y 

explotaci6n de patentes y marcas, establece la obliga -

ci6n de pagar los derechos que en cada caso establescan 

en la cuota respectiva, por el registro de los actos ya 

mencionados. 

23.- El artículo 28 de la prccitada ley, disp2 

ne : 0 Quedarán exceptuados del pago do los derechos 

respectivos al tr."imite de inscripci6n de los actos, con

venios o contratos que celebren las personas físicas o 

morales que tengan la calidad de mexicanas en los térmi

nos de la Ley para promover la invcrsil.'in mexicana y rcgj! 

lar la extranjera, siempre y cuan<lo cstcn inscritos en 

el programa <le [omento correspondiente ante la Dirccci6n 

Gcnc~al del Industrias ele la Sccretarfa, y que interven

gan en las operaciones con el cardctcr de proveedores de 

programas de computnci6n desarrollados por ellos. Para 

hacerse acreedores .:t este tratamiento, dcl>cr5n dmnostrar 

ante la Sccrctar'!a, 4uc cuentan con los elementos t~cni

cos y financieroti quo los coloquen en la capacidad de d~ 

aarrollo de tales programas. " 

Corn.~lativamcntc, la Ley Federal de Derechos 

señala en su capítulo V, relativo a la Secretaria de C.Q. 

mcrcio y Fomento Induotr,ial, en su secci6n tercera, rela 

tiva a las Invenciones y Marcas, se cotoblccen los con -

ceptos pro los ctw.les se pagar5 la contribuci6n en estu-
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dio : 

11 1\rt!culo 66.- Por la solicitud, expedicic5n, registro y 

vigencia de marcas a que se refiere la lcgislaci6n en m~ 

tcria de Invenciones y Marcas, se pagar5 el derecho sobre 

Invenciones y Marcas conforme a las siguientes cuotas : 

I. Por el estudio de solicitudes de una marca para apli -

se 

A un s6lo producto o servicio de una clase cualquiera 

••••••••••••••••••.••...•••••••.•••••.••.• $24,000.00 

de dos a diei productos de unu sola clase .•.•.••...••• , • 

•••••·••••••·•··••••··•·••·•••••• ......... $47,500.00 
a m5s de diez productos o servicios para todos los produ~ 

tos o servicios de una sola clase .••..•.• $95,000.00 

A) Por el reconocimiento de cada derecho de 

prioridad .•.••.••••.•.••••••.•• $71, 500. 00 

B) Por la comprobaci6n de uso efectivo de la 

marca •••...•.••.•••.• , •••••••.• , $47, 000.00 

C) Por la comprobaci6n de uso en una clase di

ferente a aquella en Ja cual se tuvo por com -

probado el uso efectivo •••..•.. $95,500.00 

DJ Por la rcnovaci6n si se efccttÍa prnvia com

probación del uso de la marca en ~u e laso .•••. 

• .•. • • • •••• .••.. .•• •• ••• • • . ..... $47,500.00 

E) Por la rcnovaci6n. si se cfectaa previa com

probaci6n dol uso do la m.:trca en otra cl,1se ••.. 

.• ••• • . •• •• • • . . • . .• • .••••••• •••. $95,500.00 

II. Por la rovisi6n de cada repos.icic5n do documcntaci6n 

o complementaci6n de informaci6n fal tuntci y por cada so

licitud de pr6rroga ....•.•••••.....•..••• $12,000.00 

III. Por el registro y <!Xpedici6n del tftulo cm caso de: 

1\) Nueva solicitud ............. $47,500.00 

B) Una man!il que haya caducado o se haya cxtin 
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guido y sea solicitada por su titular dentro 

del año inmediato posterior a la fecha de ca

ducidad o cxtinci6n y se aplique a uno a nueve 

productos o servicios de una misma clase •.••• 

• . . • . . .. • • .. .. • .. • . .. .. . • . .... . $1'058,000.00 

C) Una marca que haya caducado o extinguido y 
se aplique a diez o más productos o servicios 

de una misma clase, o bien a toda una clase .•• 

. . . . • . . ....................... . $1'591.00.00 

IV. Por el registro de fusi6n de titulares o de la tran~ 

misi6n de los derechos que confiere una marca o que pue

dan deri.varsc de la solicitud en trámite; por el registro 

de usuario autorizado o de modificaci6n de contrato de 

autorización de uso, por el cambio de nombre del solici

tante o del titular de una marca, por cada uno de los ag_ 

tos enunciados ........................... $24, 000. 00 

EL p.1go de los derechos por el registro de la 

marc,"'l y cxpedi.ción del título, deberá hacerse dentro de 

los ocho dins siguientes a aquel en que se concluya el 

trfimite de la 5ollcitud y hayan quedado s.:itis(cchos los 

requisitos legales. J\~imismo, conforme al artículo 4 de 

la ley en cita, trataíl<los~ de mensun lidadcs, <."'1 conlri

buycntc cfcctuat·5. el entero del derecho, el dta 5 del 

rnci::; en que se t-·resent..s.cl servicio y deberá pre::;cntar el 

comprobante de pa<JO n la dependencia corresponclicl}tC a 

más t.i.rdar el día 15 de ese mes u cxccpci6n de los ca -

sos que ncñula esta ley. 

Los derechos deben pac3arse µrcviamentc a la 

prcstaci6n clcl scc:vicio r;or mensual i<ladcs conforme a lo 

di:=;pucsto por ,-•::;te arlfculo, se p.:igi.lrán conforme a la 

cuota vigente l!O el monu!nlo en que debe enterarse el de

recho, sin aplicar a la cuota los incrcrncnl:os posterio -

res que lhlJ'il .iprobado el conc1reso de la. uni6n. 
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Art!culo 70.- Por otros actos o procedimientos relaciona

dos con la legislaci6n en materia de Invenciones y Marcas, 

se pagarS el derecho sobre invenciones y marqas : 

I. Por el estudio y tr5mita de una solicitud da 

declaraci6n administrativa, por cada acci6n que 

se intente en cada patente, certificado <le in-

venci6n, dibujo y modelo industrial, marca, de

nominacil5n de ortgen, aviso o nombre comercial 
de que se trate y en su caso por caq.a pcrsona-

dcmandada ............ , , •••••. $119, 000. 00 

II. Por el informe que se proporcione a persa-

nas que lo soliciten por escrito, sobre si una 

marca ha sido rcg.istrada, o por informes seme

jantes relativos a avisos y nombres comerciales 

por cada uno ....... , ......... $12,000.00 

III. Por el registro de transformaci6n de régi-

men juddico ................. $7, 200.00 

rv. Por la verificaci6n que se pratiquc por el 

personal competente, a solicitud de los intere

sados, por comprobar hechos relacionados con la 

aplicación de la legislación sobre invenciones 

y marcas ..................... $47,000.00 

En este orden rio idcau en este estudio :Je han 

tratado de incluir y pr~cisar todos los conceptos manejcJ.

dos tanto por la 1.ey tle Tnvcncionos y Marcas como por la 

r~cy Federal de Derechos y que resultan aplicables por ser 

titular, usuario o l.iccnciatario de la marca ( nn una pa

labra detentador ) , 

Si bien en la mayorra de los canos el mnnto de 

cate tipo de contribuci6n no resulta Ser gravoso en t6rm.! 

nos yeneralcs, encuentro que el millon y medio de pesos 

que uc debe pagar en caoo de caducidad o e.xtincit5n, mc~s 

que una contribur.:.i6n parece ser una sanci6n, ya que! con!l!, 

dore.o que en cstu sentido los dcrer.hos elevan su cuunt~;¡ 
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en forma injustificada. 

Asimismo se observa que los derechos, suelen ser 

repetitivos en diversos conceptos, lo que de igual manera 

ocasiona que aunque su monto no sea elevado, tambi~n sean 

a todas luces injustificadoB. 

Concluyendo, el Estado mexicano trata de abarcar 

todas laa posibilidades por medio de las cuales se pueden 

captar bienes o ingresos, actividad encaminada a resolver 

necesidades públicas, recordandose que los derechos far-

man parte de los considerados ingresos ordinarios, y que 

por tal motivo tanto sua conceptos como ous montos, debe

ran estar consign.ldos en las leyes respectivas, como es 

el caso de la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Pcderal 

do Derechos. 

2,10. BREVE J\N/lf,ISIS DEL REGIMEN FISCAL APf,ICJ\BLE J\ LAS 

M/IS IMPOR'rJ\N1'ES INSTITUCIONES QUE CONFORMJ\N f,J\ 

PROPIP.DJ\D 1NDUS1'RIJ\L. 

So ha mencionado durante el desarrollo del pre

sente en diversas ocasiones de CJ'5neros u cgpCcies, al in.!. 

cialrlo se dijo que la marc;i forma parte do un todo llam!!, 

do por la doclrina y la legislación incluso, como propie

dad industri~l, sist~ma en el cual encontramos diversos 

elementos, tales como son las patenten ( de invenci6n y 
da majara}, los certificados de invenci6n, los dobujos 

y modelos industi·ialcs, etc. ,denominados estos corno crca

clonos nucvns; y por otra parte las marcas, el nombre y 

el aviso comercial, las denominaciones de origen, etc., 

denominadas en conjunto como signos distintivos. 

1\hora bien, no obstante que el presente se ha 

encaminado de manera primordial al rl!gimcn fiscal del sig 
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no marcario, no ha sido posible separarlo de los demás 

elementos de lo que doctrinal. legal y jurisprudencia! 

mente se les ha dado un trato conjunto. Doctrin~lmentc 

porque los autores consultados aseguran que el régimen 

fiscal es común a todos los elementos de la propiedad in

dustrial; se obscrv6 además en 6Htc capítulo que las le-

yes fiscales en estudio - Ley del Impuesto Sobre la Renta 

y la Ley del Impuesto al Valor ~greqado - no distinguen 

particularmente a ninguno de 6stos elementos, salvo los 

d~rechos de autor. 

La propia Ley de Invenciones y Marcas, señala 

disposiciones que les son aplicables a diversas institu-

cioncs de la propiedad industrial, basta acudir al nombre 

mismo de 1.:i ley, para darnos cuenta que en ella se inclu

i'en tanto creaciones nuevas como signos distintivos { por 

lo que n~specta a las creaciones nuevas, se les denomina 

invencionc legalmente } • En éste sentido la ley en cita 

en su art!culo primero dispone: 

11 Esta ley regula el otorgamiento de 
patentes de invcnci6n y de majaras ; 
de certificados de invenci6n; el rc
gii:;tro de modelos y dibujos i"ndus--
trialcs; los apoyos y derechos mcn-
cionados para los trabajadores, mi-
ero y pcqucfias industrias ; el regis 
tro de marcas; las dcnominucioncs dC 
origen y los uv isas y nombrAs comer
ciales; ast como la rcprcsi6n de la 
competencia desleal en rclaci6n con 
los dcrchos que dicha ley otor<Ja." 

En este mismo estudio, y por d~sposici6n legal, 

diversas son las disposiciones de aplicaci6n común tanto 

para el apartado de las creaciones nuevas, como en rcla-

ci6n a los signos distintivos. 

Por lo que hace en principio a las creaciones 

nuevas, por disposición legal, les son <lplicahlcs en far-
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ma gen~rica las reglas que se aplican a la patente de 

acuerdo con lo preceptuado por los artículos 52, 63, 68, 

69, 73, 79, y 80. 

En cuanto a los signos distintivos, las son 

aplicable~a ~stas figuras las disposiciones ge~erales 

aplicables al signo marcario, según lo preceptuado por 

los art!culos 174,182, 187, etc. 

De esta forma se puede afirmar que el régimen 

fiscal anotado con anterioridad en los precedentes inci

sos es apl icablc gene ricamente a todos los clem~ntos que 

conforman éste estudio, rcmiti6ndonos por lo que a estos 

rnspccta a los incisos correspondientes a Impuesto sobre 

la renta y al impcsto al v alar agregado; en cuanto a 

los dei:cchos, el monto de los mismos es ta" cspcctfico 

para cada acto inherente <i la propi.cdad inclu~itrial, como 

lo pueden ser las patentes n loa nombres comccrcialcs, 

como lo son pura lo.s marcils, scgGn 5C ha mf"!nciona<lo en 

el inciso respectivo. Por lo dcmfis, les son aplicables 

en general las anotaciones hechas en 6sta cap!tulo. 

No obstante estas manifestaciones,. es pr~t't ine!l 

te hacor una pequeña aclaraci6n por cuanto hace a dos 

Lnstitueioncn que merecen un manción 0~pecial: 

Entratilndonc de patentes, la ley de i.nvtmcio

nes y marcas contempla ]a posibilidad de su expropiaci6n 

caso en ol cual al titular de la misma, le scr511 aplica

bles las lcqislaclon sobre expropiaci6n, y en todo caso 

1.-t ind1_•m11i1.nci6n que reciba se conniderará como un ingr.2_ 

so, pero que ya no form¿¡r;í, del r6cJimen fiscal de la pu-

tente, puc:Jto que el titular de los derechos que le con

fiere 141 putuntc, ha dejado ya de Ret'lo y ésta ha p.Js.:ido 

ya a dominio dle Estado¡ en este sentido el ingreso que 
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tenga el particular, deber~ declararlo en los tórminos 

de la Ley del Impuesto Sobre la !lenta o del Impuesto al 

Valor Agregado, conforme al t!tulo de la ley en que se 

ubique dependiendo de su situación como contribuyente 

en particular. 

I.a otra mención que al reRpecto se puede rea

lizar, es tratándose del signo distintivo denominado d!:_ 

nominación de origen, en donde el titular de los dcre-

chos no es el particular o gobcrnndo, sino el propio E~ 

tado, en 6stc sentido, nos habl~1 el artfculo 162 de la 

Ley de Invenciones y Marcas, que expresa: 

" El gobierno de los Estados unidos 
Mexicanos scr5 t:!l titular de la de:. 
nominación de origen. F.sta s6lo po
drá usarse mediante autorización 
que expida la Sccrctarlil de Comcr-
cio y Fomento Industrial. 11 

As! el uso de ésta clcnominaci6n, va siempre ap~ 

rejado al uso de una marca, por ello con mayor raz6n me 

remito en este aspecto, al régimen fiscal expuesto pura 

este signo distintivo en el cuerpo de este trabajo. 
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e a p í t u l o t e r e e r o 

" MEDIOS DE DE~'ENSA " 
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J. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE DEFENSA PREVISTOS EN 

LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y MEDIOS DE DEFENSA ES

TABLECIDOS EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. 

En los capftulos precedentes, se ha tratado de 

forma fundamental el aspecto sustantivo de las normas ma~ 

carias aplicables a su régimen fiscal. Se han abordado -

los derechos y obligaciones del titular de las marcas, e~ 

tre los primeros se incluy6 el derecho del particular de 

defenderse de los actos de autoridad, precisamente media~ 

te los recursos - llamados administrativos - contemplados 

por la ley. 

Los recursos en términos generales, se consid~ 

ran como medios de impugnaci6n de los actos de autori--

dad, y en particular, los recursos administrativos como 

"un procedimiento represivo que aporta al administrado un 

medio legal directo para la defensa o protecci6n de sus -

derechos." (l) Pero, ¿de qué autoridad puede defenderse el 

titular, usuario autorizado, o liccnciatario de una mar-

ca? En varias ocasiones se ha hablado de las autoridades 

administrativas que en materia marcaría intervienen, am-
bas por supuesto dependientes del Poder Ejecutivo i La -

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y La Secreta

riu de Hacienda y Crédito PGblico. 

Existen diversos recursos administrativos, pre

vistos en leyes fiscales y no fiscales, sin embargo, exi~ 

te actualmente la tendencia de unificarlos en una sola -

ley. 

La intcrposici6n de estos medios de defensa, -

suele tener - como todo - diversas vontajas y desventa--

jas, que no pucdQn resumir de la siguiente manera : 

a) RP.sultan económicos para los particulares, aunque pue-
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den ser tan costosos como un juicio. 

b) Su tr§mite, suele ser muy sencillo, no obstante, los -

requisitos de procedibilidad del recurso, en ocasiones e~ 

ceden de los requisitos para la promoci6n del juicio de -

amparo. 

e) Por medio del recurso se puede hacer notar a la autor! 

dad administrativa ciertos errores o vicios que afectan 

la ley, pero como el funcionario que revisa es el mismo -

que emitió el acto, se convierte por tanto en juez y parte 

por lo que no resuelve con rapid~z y con frecuencia confi_;: 

ma el acto. 

d) La autoridad administrativa al resolver el recurso, cvi 
tara que una buena cantidad de juicios lleguen al Tribunal 

Fiscal de la Federaci6n o incluso al juicio de amparo. Pe
ro, suele suceder, como se mencion6, que la autoridad co~ 

firme el acto y por tanto, haga uso el particular de las 

instancias antes mencionadas. 

e) Puede ser que en el recurso se haga notar un error a 

la ley y se de a la autoridad pauta para corregirla ( no 

obstante la autoridad no suele corregir sus errores con -

tanta facilidad), 

Independientemente de las ventajas y desvcnta-

jas que pueda implicar la promoci6n del recurso, hay alg!! 
nos cuya intcrposici6n es obligatoria para el particular, 

segCin se verá. 

En la Ley Sobre el Control y Registro de la --

Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotaci6n de Pa

tentes y Marcas, encontramos un recurso administrativo, 
llamado de rcvocaci6n, mismo que se regula en un solo -

artículo, que a la letra dice : "En todo caso los intere

sados tendr5n derecho de audiencia para oponer sus obje-

ciones a las sanciones que se les impongan. La autoridad 

responsable deber§ dictar su resoluci6n sobre las mismas, 

en un t~rmino de quince días contados a partir de la pr~ 
sentaci6n. 



- 183 -

Si no interpusiera el recurso correspondiente, dentro de 

un plazo de quince días, la sanción se tendr5 como fir

me, y no podrá ser recurrida ante ninguna otra autori---

~·· 

Este es un ejemplo de un recurso de intcrposi

ci6n obligatoria para el ~articular. 

Ast, cxistc:1 dos clases de recursos en cuanta 

a su interposición, aquéllos que - como se dijo - son -

obligatorios para el particular, y los que son optativos, 

caso en el cual queda al arbitrio del particular hacerlos 

valer o no (según su conveniencia) o acudir directamente 

al juicio fiscal. 

No as! los recursos de interposici6n obligato-

ria, los que como su nombre lo indica, dcber5n agotarse -

antes <le acudir a cualquiera otra instancia, tal es el e~ 

so del Recurso de Oposici6n al Procedimiento Administrat! 

vo do Ejecución, regulado por el arttculo 118 del Código 

Fiscal de la Foderaci6n. 

En este w.ismo orden de ideas, el artículo 21 

de la ley en cita dispone : "La aplicaci6n de las suncio

nes .1dministrativ.:is que procedan, se hartín sin perjuicio 

de que se exija el debido cumplimiento de esta ley, el -

pago de los derechos respectivos, de recargos en su caso, 

y de las penas que corresponda imponer a la autoridad ju

dicial cuando se incurra en respon~ubilidad penal. 11 

Esta disposici6n abarca dos hip6tesis: de acue!_ 

do con lo dispuesto en el art!culo 24 - que regula el re

curso de revocaci6n - es menester agotar este recurso pa

ra impugnar las sanciones en esta materia. Sin embargo, 

la intcrposici6n de este medio de defensa resulta indc-

pendiente del que se pueda hacer valer contra el pago de 
derechos, recargos, o cualquier otro impuesto derivado de 

,A) 
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conceptos marcarios, caso en el cual procedería conforme 

a las disposiciones del C6digo Fiscal de la Federaci6n, -

el Recurso de Revocaci6n o el de Oposici6n al Procedimien 

to Administrativo de Ejecuci6n, cuyas hip6tesis de proce-

dencia dependen del caso concreto. 

El único recurso administrativo previsto en la -

Ley de Invenciones y Marcas - que se estudiarán en detalle 

posteriormente - se ubica en su Titulo Octavo, Capítulo -

Primero, en los artrculos 231 al 239 inclusive. 

El C6digo Fiscal de la Federaci6n, de aplicaci6n 

supletoria en esta materia (por ser federal}, contempla -

dos recursos, por medio de los cuales se podrá impugnar, 

derivados de conceptos rnarcarios, la determinaci6~ y monto 

de un cr6dito o determinaci6n de recargos¡ y también el 

posible cobro de una multa impuesta por la SECOFI en las 

hip6tesis de ley, satisfaciendo los requisitos que el mis

mo C6digo prevce. 

Precisamente 1 en su Tt.tulo V, Capt.tulo I llam.:t

do 11 0c los Recursos Administrativos", se determinan las -

clases de Recursos Administrativos, 0n los siguientes té! 

minos : 

"Articulo 116.- Contra los actos ad
ministrativos dictados en materia -
fiscal federal, se podrán interponer 
los siguientes recursos : 
I. El de Revocaci6n. 
II. Bl de Oposici6n al Procedimiento 
Administrativo de Ejccuci6n. 11 

En forma gener~l, estos son los recursos aplica

bles, cuya interposici6n pueda realizarse ante la autori-

dad que emili6 el acto, ante su superior jl!rilrquico, o in-
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cluso por conducto de quien notifico el acto. 

La procedencia, requisitos, plazos, etc., se es

.tudiar§n expresamente en incisos posteriores. 

3, l. NATURALEZA DE !,A DEFENSA EN LI\ MATERIA. 

¿ C6mo se defiende el titular de la marca si se 

le determina en cr~dito fiscal derivado de 6ste concepto 

¿ Que hacer si se le determinan recargos o multas en mate

ria fiscal ? Más aGn, ¿ c6mo se defiende de un poaible co

bro al trav6s del Procedimiento Administrativo de Ejecu -

ci6n ? 

La conjunci6n de dos ramas tan disfmholas del de

recho como ea la propiedad industrial y el Derecho Fiscal, 

resulta sumnmente interesante y trascendente, toda vez que 

por acr tan distinta~entrc st en el fondo, también lo son 

en cuanto a sus medios de defensa. 

Aan cuando - scgl1n hemos visto· - se unon diversos 

aspectos de la materia marcarla con los aspectos fiBcales, 

hay otros casos en los cuales no pueden ensamblarse. 

Hablando del r(;gimen fiscal marcai:io, se dijo que 

el titular de este signo distinlivo o al delcotador, usua

rio o liccnciatario, debe pagar diversas contribuciones : 

Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregaclo, y De

rechos ( los dos primeros son propiamente· impuestos ) ; por 

lo que hace al pago do Derechos segGn se cxprcs6, su fal

ta de pago implica que a titulo de oanci6n, se tenga por 

abandonada la solicitud de que se trutc, de pleno derecho. 

Sin embargo, cntrat.!indoac propiamente de los impuestos y 

sus accesorios ( multas fiscales, recargos y CJilStos ciF.? cjg_ 

cuci6n ) la sanci6n es sumam€:!ntc distinta. 
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Trat~ndose de los recursos administrativos pr~ 
vistos por la legislaci6n de propiedad industrial ( revi 
si6n, revocaci6n y reconsideraci6n ) excluyen la posibi

lidad de agotar el recurso de revocaci6n· previsto por el 

C6digo Fiscal de la Federaci6n, puesto quu los dos prim~ 

ros son considerados como optati~os , y si el titular d~ 

cide no agotarlos, puede acudir sin emgargo al Juicio 
contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la 
Federaci6n; en cuanto a la reconsideraci6 - recurso de 

car~cter obligatorio - deber~ agotarse primero, y poste
riormente en los t6rminos del mismo, acudir al juicio 
Fiscal. 

No as! cuando se determina al particular un 

cr6dito por concepto de I.V.A. o Renta ( con sus respec

tivos accesorios ) relacionado con conceptos marcarlos 

( contenido del capítulo segundo ) o bien se pretenda su 
cobro y se generen a dcm~s gastos do ejccuci6n. En este 

caso deberfi acudirse en primera instancia a la legisla-
ci6n tributaria, particularmente la C6digo Fiscal de la 
Federaci6n. 

En este sentido expresa la Ley sobre el control 

y registro de la transferencia de tecnología y el uso y 
cxplotaci6n de patentes y marcas: " La nplic~ci6n de las 

sanciones administrativas que preceden, se har~n sin Pº! 

juicio de que se exija el debido de 6sta ley, el pago de 
los derechos respectivos, de recargos en su caso ... " 

Esta disposici6n incluye pues, nuestras dos hi-

p6tesis : 

1) La aplicaci6n de las sanciones administrativas confor
mo a la ley, implica previamente agotar los medios de de

fensa previstos en la misma. 

2( Tratfindose de la exigencia de derechos y recargos, en 
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su caso, se debe recurrir a los medios de defensa propi~ 
mente fiscales establecidos en el C6digo Fiscal de la F~ 
deraci6n. 

En este sentido, actualmente existen s6lo dos 
tiposde recursos administrativos, ya mencionados y que 

estan contenidos en el articulo 116 del C6digo Fiscal, 

mismos que proceden en contra de actos administrativos 
dictados en materia fiscal federal. 

RECURSO DE REVOCACION 

Contra qu~ resoluciones procede ? Contra re
soluciones administrativas que: 

a) Determinen contribuciones o sus accesorios; 

b) Nieguen cantidades que procedan conforme a la ley; y 

c) Siendo diversas de las anteriores, dicten las autori
dades aduaneras. 

Las hip6tesis de procedencia trat~ndosc de ma
teria marcarla derivadas del impuesto sobre la Renta o 

del Impuesto al Valor agregado, es la prevista por el i~ 
ciso a) , contra resoluciones que determinen contribuci2 
nea o sus accesorios, en los t~rminos precisados en el 
capitulo Segundo. 

- PLAZO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. 45 d!as hábiles, 
tomando en cuenta ale reglas previstas por los arttculos 
141 y 142 del C6digo Fincal de la Fouoraci6n. 

- ANTE QUIEN SE PROMUEVE. Ante la autoridad que emiti6 
o notif ic6 el acto impugnado. 

- REQUISITOS DEL ESCRITO DE IN1'EllPOSICION DEL RECURSO. 

Conforme a los requisitos del articulo 16 uel C6digo: T2 
da promosi6n deberá firmarse por el interesado o por su 
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representante legal, constar por escrito, precisar el no~ 

bre, denominaci6n o raz6n social en su caso, mencionar el 
domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, se

ñalar la autoridad a quien se dirige y el prop6sito de la 

promosi6n, domicilio p"ra oir y recibJ.r notificaciones y 
autorizados apra recibirlas. 

La omisi6n de alguno de los mencionados requisi 
tos da lugar a una prevensi6n - por diez aras hábiles -
para que se subsane, si no se realiza tal correcci6n, se 

tendrS por no presentada la promosi6n, además, conforme 
al articulo 122, se debe anexar la constancia del acto im 
pugnado, expresar agravios, los hechos controvertidos y 
las pruebas respectivas. De igunl manera la omisi5n de a! 

guno de estos requisitos, da lugar a una provenci6n, la 
que de no satisfacerse implicar! que la autoridad tenga 

por no presentado el recurso. 

Por lo que hace a las pruebas documentales, de

berán anexarse al escrito de presentaci6n del recurso, o 

acreditar que éstas fueron solicitadas a la autoridad r.c.!!. 
pectiva y que ~sta no las ha proporcionado, para que a su 
vez, esta sea requerida. Si esta situaci6n no so acredita 

igual se previene al promovente para que subsane el error 
o la omisi6n, por cinco <ltas hábiles, y de n¿ hacerlo se 

tendrS por no ofrecida la probanza. 

Además se debe acreditar la personalidad cuan
do no se actae en nombre propio o tratilndone de personas 

morales; anexar la constancia de notificaci6n del acto 
impugnado y por supuesto la constancia del mismo ( artI

culo 123 del C6uigo Fiscal de la Fcdcraci6n ), 

El articulo 124 del citado cuerpo legal, esta 
bh~ce pgpcctflcamente los casos en los cuales es impro-

cedcnte este medio de defensa : 
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"I. Que no se afecte el interés jur!
dico del recurrente. 
II. Que sean resoluciones Uictadas en 
recurso administrativo o en cumplimicn 
to de éstas o de sentencias. -
III. Que hayan sido impugnadas ante el 
Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 
IV. Que se hayan consentido, entendién 
dese por consentimiento el de uquclloS 
contra los cuales no se promovió recuE 
so en el plazo señalado para tal efec
to. 
V. Que sean conexos a otro que haya si 
do impugnado por medio de un recurso O 
medio de fensa diferente. 
VI. En caso de que no se amplie el re
curso administrativo o si en la ampli~ 
ci6n no se expresa agravio alguno, tra 
tándose de lo previsto por la fracci6ñ 
11 del art!culo 129 de éste C6digo. 
VII. Si son revocados por actos de au
toridad." 

Este recurso tiene el carácter de optativo pa

ra el particular, puesto que puede agotarlo o no, segGn 
su criterio, antes de acudir al juicio unte el Tribunal 

Fiscal de la Federaci6n. 

RECURSO DE OPOSICION Al, 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

EJECUCION. 

Este medio de defensa es rec;ulado por el artt

culo 118 del C6digo Fiscal de la Fedcraci6n. 

- CONTRA QUE RESOLUCIONES PROCEDE. Contra actos 4ue: 
al E~ijan el pago de crfiditos fiscales y se alegue : 

I. que estos se han extinguido. 

II. Su monto es inferior iil c;dgido, c1J;\ndo el 

cobro en exceso seo atribuíblc a la, ejecutora 

o se refiera a recargos, gastos de cjoi.:uci6n o 

a la indemnizaci6n prevista por el artfculo 21. 

bl Se dicten en el procedimiento administrativo du cjec~ 
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ci6n, y se alegue que éste no se ha ralizado conforme a 

derecho. 

c) Se afecte el interés jurídico de terceros. 

d) Se determine el valor de bienes embargados a que se 

refiere el artículo 175 del C6digo. 

Este recurso, por disposici6n expresa del art! 

culo 120 del multicitado código, deber~ agotarse previa

mente a la promosi6n del juicio contencioso administrat! 

vo. 

- PLAZO DE INTERPOSICION DEL RECURSO. 45 días h5biles t2 

mando en cuenta las reglas que para ello preveen los ar

tículos 141 y 142 del Código Fiscal de la Federación. 

- ANTE QUIEN SE PROMUEVE. Ante la oficina ejecutora, sin 

que se pueda alegar por medio de éste tipo de recurso la 

validez del acto administrativo en que se haya determin~ 

do el crédito fiscal ( artículo 126 del Código Fiscal de 

la Federación ) . 

- REQUISITOS DEL ESCRITO DE PRESENTACION DEL RECURSO. 

Esencialmente los requisitos son los mismos que para la 

procedencia del recurso de revocaci6n, por lo que a fin 

de no ser reiterativa, me remito en este punto a lo ano

tado para el recurso mencionado. 

Estas disposiciones, de naturaleza primeramen

te administrativa y después eminentemente fiscal, confoE 

man la defensa para el detentador marcaría - sea el tit~ 

lar o el usuario autorizado - mismas que deben ser mane

jadas con precisión, con objeto de que se utilice el re

curso y la forma adecuada en el caso particular. 

Así pues, se ha delineado cuales son los medios 

de defensa que en un primer momento se deben agotar deri

vados de las sanciones en materia propiamente considerada 
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como propiedad industrial, o en particular derivadas del 
regimen fiscal marcario. 

3.2. PRIMERA INSTANCIA O RECURSOS ADMINISTRATIVOS PRE-

VISTOS POR LA LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Por la anturalcza de la amteria en estudio, la 

legislacion sobre propiedad industrial establece al tra
v6s de diversos recursos la posibilidad de defensa para 

el administrado , estos estan rodeados de diversos requi 
sitos de procedibilidad , y adem~s, su interposici6n 
trae consigo diversas consecuencias. 

Se ha dicho que los recursos en este aspecto, 

son los denominudos en este administrativos, rniumos que 
se pueden clasificar de la siguiente forma : Recursos de 

reconHideraci6n ( los que conoce y resuelve la autoridad 

autora de los actos impugnados )y, el de revisi6n ( con~ 
ce y resuelve un autoridad iversa a la que emi.ti6 el ac

to, quien puede sor jcr~rquicamentc superior a un organo 

administrativo especial ).(2) 

Logicamcntc la intcrposlci6n del rucurso, lle

va consigo la consecusi6n de un determinado objetivo, el 

que invariablemente debe estar contenido en uno de tos 

siguientes supuestos 

i. Revocar; 
ii. Modificar; 
iii. Anularr o en su defecto 
iiii. confirmar un acto determina

do. 

Estos supue•tos 16gicos se complementan con 

los siguientes supuestos esenciales, como los denomina 

Sergio Francisco de la Garza: 
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" a) Una ley que establezca el recurso; 
b) Un acto administrativo en contra 

del cual se promueve el recurso; 
c) Una autoridad administrativa quien 

debe tramitarlo y resolverlo1 
d) La afectaci6n de un derecho o inte 

r~s jurfdico del recurrente; y -
e) La obligaci6n de la autoridad de 

dictar una resoluci6n en cuanto al 
fondo.• (3) 

Estos supuestos sustantivos resultan aplicables 
a los recursos administrativos consignados por la legisl~ 

ci6n de propiedad industrial, recursos que Miguel Angel 
Garc!a Ram!rez, precisa en el siguiente cuadro: 

SECRETARIA DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL 

ORDEN JIJRIDICO RECURSO ORGANO QUE TRAMITA EL 
RECURSO 

Ley de Invenciones Revisi6n 
y Marcas Arts.231- 236 

Ley sobre el con-
trol y registro de 
la transferencia 
de Tecnología y el 
uso y cxplotaci6n 
de patenles y mur
ena. 

Reconoideracion 
Art, 13 1 ley ) 

Rcvocaci6n 
Ar t, 2 4 ( ley ) 

Direcci6n General 
de 

Asuntos Jurídicos 

RECURSO DE Rl:.'VISION 

Previsto por la Ley de Invenciones y Marcas. Se regula 

en el capitulo IV denominado precisamente • Recurso Adm! 
nistrativo ", en el articulo 231: "Las personas afecta

das por las sanciones administrativas impuestc'ls con fun

damonto en ésta ley y dem5s disposiciones derivadas de 
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ella, podr4n ser recurridas en revisi6n por escrito ante 

la Secretarta de Comercio y Fomento Industrial dentro 

del t~rmino de quince dtas h4biles siguientes a la fecha 

de notificaci6n de la resoluci6n respectiva.• 

Este recurso, por su inpetposici6n se consi.de

ra como optativo para el particular, puesto que queda a 

su arbitrio la promoci6n de este medio de defensa. 

Asimismo, en cuanto a su interposici6n deben 

cumplirse los siguientes requisitos: 

a) PLAZO DE !NTERPOS!C!ON. Los quince días h~biles si--

guientcs a al fecha de notificaci6n respectiva. 

b) FORMALIDADES DEL ESCRITO DE !NTERPOSICION DEL RECURSO. 

EKistcncin de 11na sanci6n ;:ulminintrativa que se impugne 

por eute medio ; p<.,.r escrito dirigido a lil SECOFI, en el 

cual so ofrezcan las pruebas pertinentes, anaxando n este 

los dict.timuncn en su caso, y las clocumentalcs. 

e) FIJ/\CION DEL PROCEDIM!EtlTO DE 'l'RllM!TllCION DEL RECURSO. 

1. - Que promueva el intercsndo, representante legal o ilPQ. 

derado, y que el escrito ne presente debidamente fi rmc1do. 

2.- O[rocer las prttebas en el l!Hcrito inicia]. 

3.- Desahogo de las pruebas: se verificarj en un plazo 

no menor de ocho días, ni mayor de treinta ritas htibileR. 

4.- Es innUmlsiblc la pruoba confesional con cargo a la 

autoridad. 

s.- ga aplicablc~uplctorldmente el C6dlgo Feucral Je Pr2 

cedimil!nt·ns CivilcR. 

6.- La .1utod .. d.:i.d deber~ resolv~r dentro de los lf:einltt 

dt.as h~hi les siquit!ntcs a la. fecha de t·ccupi::i6n de las 

pruebas o en su caso de au desahogo. 

d) PRUEBAS. Se pueden ofrecer toU.'l clc1sc de prn1.!bas, aten 

diendo a la exccpci6n hocha con antelaci6n, e incluyendo 

t<imbi~n en ella a la testimonial. A) 
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el POSIBLE SUSPENCION y REQUISITOS DE ELLA. Se debe aten 

der a los requisitos señalados en el artículo 237 de la 
Ley de Invenciones y Marcas. 

fl PROCEDE ESPECIFICAMENTE CONTRA SANCIONES ADMINISTRATI
VAS PREVISTAS B!I LA LEY EN CITA. 

RECURSO DE RECONSIDERACION 

Previsto por la Ley Sobre el control y registro 
de la transferencia de tecnología y el uso y explotaci6n 

de patentes y marcas, en su capítulo II arttculo 13. 

a) PLAZO DE lNTERPOSICION DEL RECURSO. Dentro de los 15 
días h~bilea siguientes en que nurta efectos la notific~ 
ci6n, en t~rminos del C6digo Federal de Procedimientos 

Civiles. 

bl FORMALIDADES QUE DEBEN APARECER EN EL ESCRITO DE IN-
TERPOSICION DEL RECURSO. El escrito debe presentarse an
te la SECOFI, ya sea por el afectado directamente por la 

sanci6n, el representante légal ( en caso de tratarse 

por una persona moral ) o el apoderado en todo caso; ad.!! 
mSs debo ir - por supuesto - debidamente firrha.do. 

el FIJACION l)f.;[, PHOCEIJIMIENTO PA!UI LA TRAMI'rACION DEI. ~ 

CURSO. 
1.- A la interposici6n del recurso se aeompañartín los m~ 

dios de prueba pertinentes ( excepto la confccional a 

cargo de la autoridad). 

2.- La Secrolar{d Ulit~ facultada además, para allegarse 

en cJ.no de sor necctJar.io, pruebas para mejor proveer. 

3.- Las pruebas ofrecidas deber5n desahogarse en un tGr

mino no mayor da trienta días hlibiles. 
4.- Se podrán ofrecer toda clase de pruebas, siendo apl_i 
cable supletoriamente el C8igo Federal de Procedimientos 
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Civiles. 
s.- Desahogadas las pruebas, se debe dictar resoluci6n 
en un t~rmino no mayor de sesenta d!as h!biles, ya que 
de no hacerlo as! la autoridad, se tendr! como resuelto 
en favor del promovente. 

d) POSIBILIDAD DE SUSPENCION. No existe, 

e) CONTRA QUE RESOLUCIONES PROCEDE. Procede contra res2 
luciones que determine el Registro Nacional de Transfe
rencia de Tecnolog!a, 

Este recurso es considerado como optativo, por 

lo que si dentro del término señalado para su interpos! 
ci6n en las disposiciones legales, no se promueve, la 

resoluci6n susceptible de impugnarse por este medio, se 

convl.ertc en definitiva, y por ende recurrible al trav!!s 
del Juicio Fiscal ( contencioso - administrativo ) ante 
el 1'ribunal Fiscal de la Federaci6n. 

RECURSO O~ REVOCACION 

Se regula en el Capitulo V de- la r.ey Sobre el 
control y registro de la Tranferencia de Tecnolog!a y 

el uso y cxplotaci6n de patentes y marcas, cuyo tttulo 

da nombre al recurso en estudio, mismo que so contern-

pla específicamente en el artículo 24, el que dispone; 

" En todo caso los interesados tendr~n derecho de au--

diencia para oponer sus objeciones a las R<Jncionca que 

so les impongan. La autoridad respensable deb~tá dictar 
su rcsolucH5n sobre laa mismns en un t6rmino de quince 

d!as contados a aprtir de la presentación. 

Si no se interpusiera el recurso cozTespon--

diente, dentro del plazo de quince dfos, la snnci6n se 
tendrá como firme y no podrá ser recurrida ~nt~inguna 

0tra autoridad." 
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Evidentemente este recurso se clasifica den-

tro de los obligatorios para el particular, puesto que 

de no interponerse implica la imposibilidad de que la 
resoluci6n en cuesti6n sea recurrida por cualquier otro 

medio de defensa legal. 

a) PLAZO PARA LA INTERPOSICION liEL RECURSO. Deber:!. in-
terponerse en un plazo no mayor de quince dtas h!biles 

que empezar!n a correr a partir del en que se notifique 

la sanci6n a impugnar. 

b) FORMALIDADES QUE DEBERAN APARECER EN EL ESCRITO DE 

INTERPOSICION DEL RECURSO. 
l.- Su promosi6n deberá ser por escrito. 
2.- Dirigido a la autoridad que imponga la sanci6n que 

se esta impugnando por este medio. 
3.- Deber~ ir su~crito por el·afectado, apoderado o re

presentante legal en cano de ser persona moral. 

4.- Ir debidamente firmado. 

e) FIJACION Dl'L PROCEDIMIENTO PARA I,A THAMITACION DEL 
RECURSO. Unicamcnto en los tlirminos de la disposici6n 
que regula este recurso, se ejercita el derecho de au-

diencia 11 para oponer sus objeciones a las sanciones 

que se les impon9an 11
, por lo que no se determina ning_!:! 

na formulidad en esp~cial. 

d) PRUEBAS. La finalidad de este recurso es que el par
ticular formule sus objeciones a la sonci6n impuesta, 

~stas deberán estar fundadas en la ley y en cualquier 

medio probatorio, puesto que no se establece limiatci6n 

alguna en este sentido. 

e) PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD DICTE RESOLUCION. Quince 

días h1íbi.lcs. 
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f) POSIBILIDAD DE SUSPENCION.De acuerdo con la ley, nin 
quna. 
Para poder acudir posteriormente en demanda ante el Tri 
bunal Fiscal de la Federaci6n, es menester primero aqo
tar ~sta instancia. 

Finalmente, es de particular importancia señ.!!. 
lar la finica hip6tesis de improcedibilidad de recurso 
administrativo, la que es aplicable en materia de deno
minaciones de oriqen, más no de marcas, por disposici6n 
expresa de la Ley de Invenciones y Marcas, contenida en 
el articulo 158, que textualmente dispone :• Transcurri 
do el plazo a que se refiere el articulo 156, efectua-
dos los estudios y desahoqadas las pruebas, La Secreta
rla de Comercio y Fomento Industrial dictar:i' la resolu
ci6n definitiva en los t~rminos de ~ste capitulo. Con-
tra dicha resoluci6n, no procederá recurso administrati 
va alguno.• 

Los que han quedado precisados, constituyen 
grosso modo los finicos medios de defensa para el parti
cular en materia de propiedad industrial, palicables al 
titular, usuario autorizado o licenciatario do una mar
ca1 sin mebarqo existen otros recursos administrativos 
cuya procedencia es especifica para la materia fiscal, 
cuyo estudio se aborda en los siquicntes incisos, 

J.3. SEGUNDA INSTANCIA O JUICIO DE NULIDAD FISCAL, 

Uno de los inconvenientes de los recursos ad
ministrativos, segfin se dijo, es que deben de promover
se precisamente ante la autoridad que cmitio el acto iJ!! 
puqnado o un superio jerárquico de la misma, raz6n por 
la cual en la mayoria de los casos la resoluci6n se co.!!. 
firma, por lo que la eficacia del recurso administrati
vo es practicamente nula. 
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En esta tesitura, el particular deber~ acudir 
a lo que se ha denominado segunda instancia o juicio de 
nulidad fiscal, mejor llamado, juicio contencioso admi
nistrativo. Sin embargo, este jucio seguido ante el Tri 
bunal Fiscal de la Federaci6n, que como es bien sabido, 
no es de plena juridicci6n, sino solamente de mera anul! 
ci6n, esto es, que no esta dotado de facultades de ejec~ 
ci6n para cumplimentar sus resoluciones, sino que es la 
propia autoridad administrativa quien se enc.arga de ha
cerlo1 al respecto opina la Doctora Margarita Lomel! C~ 
rezo i 

•uno de los criterios que dan lugar a 
soluciones inequitativas o que compli 
can y dilatan la eficaz administraci3n 
de justicia en el ~ito federal, es 
la generalizada opini6n de que el ju! 
cio ante el Tribunal Fiscal de la Fe
deraci6n es de mera'anulaci6n, y no 
de plena jurisdicci6n, por lo que las 
sentencias del propio organismo juris 
diccional en todos los casos en que -
el titular pruebe su acci6n, deben li 
mitarse a anular el acto impugnado sTn 
poder determinar las caracter{sticas 
del nuevo acto que ha de substituir al 
impugnado. • { 5) 

Eata es una lamentable caracter!st~ca del ju! 
cio fiscal por lo que considero, su activad tambi!!n se 
desvirtGa y nuevamente se deja al afectado a disposi -
ci6n de la aul:oridad administrativa. 

Asimismo, yo he denominado a esta breve expo
sici6n, segunda instancia juicio de nulidad fiscal, to
da voz que es la regla general, que este juicio se ini
cio con posterioridad al desahogo del recurso adminis
trdtivo. No obstante, este criterio ha sido severamente 
criticado por la Doctora r.omel! Cerezo : •otro escollo 
para una adecuada defensa del particular frente a la a~ 
ministraci6n pública, es la idea de que el juicio ante 
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el Tribunal Fiscal, es una simple segunda instancia del 
procedimiento oficioso.• (6) 

Apuntadas las anteriores cr!ticas respecto de 
la instancia en estudio, podemos iniciar con el siquie~ 
te planteamiento en nueatra materia ¿ cuándo procede in! 
ciar este juicio ? en este sentido, el C6digo Fiscal de 
la Federaci6n adolece de cierta falta de t~cnica jur!di
ca, puesto que lo id6neo en todo caso sería pa.rtir del 
aspecto positivo, mSo no as! del negativo, es decir, d~ 
terminar hip6tesis de procedencia y no de improcedencia 
como lo establece el art!culo 202 del cuerpo legal en el 
ta : 

"Art!culo 202.- Es improcedent~el juicio ante 
el Tribunal Fiscal de la Federaci6n, en los ca 
sos, por las causales y contra los actos si -
guientes ; 
I. Que no afecten los intereses jur!dicos del 
demandante. 
II. Cuya impugnaci6n no corresponda conocer a 
dicho Tribunal. 
III. Quo hayan sido motivo de sentencia pro -
nunciada por el Tribunal. Fiscal, aunque las 
violaciones alcgadan sean diversas. 
IV. Respecto de las cuales hubiere consenti
miento, entendiondose que hay consentimiento 
unicamente cuando no se promov i6 un medio de 
defensa en los t~rminos de las leyes respecti 
vas o juicio ante al Tribunal Fiscal en los -
plazos que señala este Codigo. 
v. Que sean materia de un recurGo o juicio que 
se encuentre pendiente de resoluci6n ante una 
autoridad o ante el propio Tribunal. 
VI. Que puedan impugnarse por medio de un re
curno o medio de defensa con cxccpci6n de 
aquellos cuya interposici6n es optotiva. 
VII. Con nexos a otro que haya sido impugnado 
por medio de algGn recurso o medio do defensa, 
con excepci6n diferente. 
Para loe efectos de esta fracci6n se entiende 
que hay conexidad siempre que concurran las 
causas de acwnulaci6n previstas en el art!culo 
215 de este C6digo. 
VIII. Que hayan sido impugnados en un procedi 
miento judicial contra ordenamientos que: den -
normas o intrucciones de carScter general y 
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y abstracto, sin haber siUo aplicadas ..:oncre
tamentc al promovente. 

(en este sentido, también opina la Doctora Lome!! Cere
zo : " En el dilatado procedimiento que el particular 
agraviado por una rcaolucJ6n de la autoridad administra 
tiva tlene que seguir para defender cus derechos, los r!. 
cursos que tiene que agotar ante la administraci6n pre-
viamente acudir a la vía contenciososa~ constituye m!s 
que un medio de defensa un obstáculo para esta, en vir -
tud de <¡Ue en la mayorta de los ·casos resultan inefica -
ces y solo retardan la resoluci6n justa de las cuestio -
nea controvertidas.• (7)) 

IX. Cuando no se haga valer agravio alguno. 
X. Cuando de las constancias de autos aparecie 
re claramente que no existe el acto reclamado7 
XI. En los demás casos en que la improcedencia 
resulte de alguna disposici6n de este Código o 
en las leyes fiscales especiales.• 

Por lo que hace a los requsitos del escrito do 
demanda, señalaré las m5:s in1portantcs, a saber : 

La demanda deberá presentarse por escrito directamente 
ante las sala regional y/o metropolitana del Tribunal 
Fiscal de la Federaci6n en cuya circunscripCi6n radique 
la autoridad que emiti6 la resoluci6n o sanci6n impugna
da. 
El t!lrmino de prr.sentaci6n de la misma es de 45 días hll

.biles y en la misma se deber! indicar : 

1.- Nombra y dom.lcilio del demandante. 
2.- La resoluci6n que se impugna. 
3.- Las autoridades demandadas. 
4.- Los hechos. 
5.- Las pruebas. 

6.- Se expresen los agravios que la resoluci6n impugnada 
cauae al promovente. 

7.- Nombre y <lomkilio del tercero interesado cuando lo 
haya. 

Es importante anotar que tanto lo omisi6n de 

la menci6n de la resoluci6n impugnada, de las autorida -
des demandadas y el nombre del tercero interesado, dar& 

origen a una prevcnci6n por parte de la sala correspon-
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diente, por cinco d!as h!biles, con el apercibimiento 
de que si no se satisfacen los requisitos antes mencio

nados se tendr! por no presentada la demanda. 

A la demanda deber! anexarse la siguiente do

cumentaci6n 

A) Copia de la demanda y sus anexos para cada una de sus 

partes. 
B) EL documento en donde conste la personalidad del pro
movente o donde conste que le fue reconocida por la aut2 
ridad demandada. 
C) Documento en donde conste el acto impugnado. 
D) Constancia de notificaci6n, a menos que se diga que 

la misma se recibi6 por correo simple ( bajo protesta de 
decir verdad ) • 
E) Cuestionario debidamente firmado en caso de que se 
haya ofrecido prueba pericial y/o testimonial. 
F) Las dem4s pruebas documentales que se ofrezcan, to-

mando en cuenta las disposiciones que al efecto señala 

el art!culo 209 fracci6n VII. 

Asimismo, la falta de alguno de estos requisi

tos implica que el magistrado instructor formule una -
prevenci6n al promovente ( cinco d!as ) con el apcrcibi 
miento de que si no se satisface tal requerimiento en 
tiempo, se tendrS por no ofrecida la prueba respectiva. 
Si la prevenci6n es respecto de la falta de copias de 
traslado, la personalidad, constancia del acto impugna

do o la notif icaci6n, de no cumplirse el requerimiento 
de la autoridad se tendr~ por no presentada la demanda. 

En cuanto a pruebas 

SerSn admisibles toda clase de pruebas, exce2 

to la confecional de las autoridades, se podr~n prcscn -
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tar hasta antes de que se dicte sentencia. 

En forma muy simple, estos son los requisitos 

principales que debe cumplir el promoven te al presentar 

su demanda, requisitos específicamente contenidos en los 

art!culos 197 al 241 del Codigo Fiscal de la Federaci6n. 

En esta misma instancia, durante el tr~mite 

del juicio existen dos recursos que son : 

i. Recurso de reclamaci6n : artículos 242 al 

244. 

ii. Recurso de revisi6n : art!culos 248 y 249. 

Con estas breves anotaciones han qudado esboz~ 

das en forma general, las disposiciones que gutan el de

sarrollo de esta segunda instancia para el titular de 

los derechos marcarlos, as! como al usuario•autorizado, 

que vean afectados sus derechos en esta materia, lo que 

no excluye por supuesto la posibilidad do promover nue~ 

tra suprema instancia, es decir el jucio de amparo. 

3. 4. OBSERVACIONES ESPECIFICAS EN CUANTO A LAS MUJ,TAS. 

Especificamcnte, la propia Ley de Invenciones 

y Marcas contiene diversas disposiciones en materia de 

infracciones, estableciendo de igual manera las sancio

nes aplicables al infractor. En este orden de ideas -=!! 
be hacernos el siguiente cucstionamiento, l alguna de 

esas sanciones tirnc carácter fiscal ? La minma natur.:i

leza de las sanciones nos da la respuesta. El .1rti:culo 

225 de la Ley dispon~: 

11 r.as infracciones administrativas a 
esta ley o demlis disposiciones dcri-
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vadas de ella, ser~n sancionadas con: 
I. Multa hasta por el importe de diez 
mil veces el Salario M!nimo general 
vigente en el Distrito Federal. En ca 
so de que persista la infracci6n, po= 
dr~n imponerse multas por cada d!a · 
que transcurra sin obedecer el manda
to respectivo. 
II. Clausura temporal hasta por 90 
d!as. 
III. Clausura definitiva. 
IV. Arresto administrativo hasta por 
36 horas.• 

AGn cuando de la simple lectura del precepto 

legal citado se concluye que todas las sanciones establ~ 

cidas por la ley son de naturaleza administrativa, y re
curribles por los medios que el C6digo Fiscal establece 

para tales efectos, ya mencionados con anterioridad en 
este mismo cap!tulo. Sin embargo, debemos destacar la 

trascendencia da las multas, mismas que actualmente pue

den ascender a los$ 86' 640, 000. 00 111 ¿ Qu~ no por 

mandato constitucional se prohiben las multas excesi--
vas ? Al respecto expresa Hugo Carrasco Iriarte: 

" La multa tiene como prop6sitos, como 
lo describe la Doctora Margarita Lornc-
1! Cerezo: ••• un fin primario de la 
violaci6n cometida y de amona'za o inti 
midaci6n para los dem~s sujetos de lil 
misma obligaci6n. Su contenido pecunia 
rio beneficia indudablemente al fisco~ 
es una caracter!stica de orden secunda 
ria. Efectivamente, la multa no se es= 
tablece con el prop6sito de aumentar 
los ingresos dle Estado, sino para cas 
tigar las transgresiones lcgalcs. 11 (8)-

Complementando la cita anterior., este mismo ª1! 
tor escribe las ideas de Sergio Francisco de la Garza, 
quien concluye: 

" La constituci6n prohibe las multas ex 
ceslvas, pero no existe un criterio in= 
equivoco, para determinar que una multa 
tiene tal car~cter."(9) 
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Esta omisi6n resulta a mi parecer grave. Digo 

omisi6n por que la Ley no determina cuales ser~~ los e~ 

sos en que se pueda aplicar al infractor la m~xima san

ci6n, m~s aGn cuando eta resulla exorbitante e inclusi

ve ruinosa para un pequeño industrial o comerciante, m! 
xime para un agricultor. 

Nuestra Suprema Corte ha emitido su criterio 

en este sentido, en diversas ejecutorias, pero finalmeE 
te se sigue dejando al aprticular al arbitrio de las a~ 

toridades administrativasi 

• MULTA EXCESIVA. En el texto consti 
tuclonal respectivo, s6lo qued6 con= 
signada la prohibici6n de imponer -
multas excesivas, pero sin darse la 
definici6nde ellas, ni establecer 
normas que-bastaran para calificar 
las sanciones pecuniarias, en los ca 
sos que se presentaran en la prácti= 
ca. Por otra parte, el concepto exac 
to del constituyente, no puede cono= 
cerse, debido a que en la sesi6n res 
pcctiva dol Congreso, en que se vot6 
el art!culo 22, no lleg6 a tratarse 
la cucsti6n, ni el ex5men de la comi 
si6n c¡ue lo formul6 contiene idea si! 
bre el particular • Por lo tanto, pa 
ra cstnblcccr un criterio sobre l~ 
fijación de lus multas, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Naci6n , adopta la teor1a que 
consisto en dejar al criterio pruden 
cial del juzgador en cada caso en -
particular, la calificaci6n de si 
una multa es excesiva o no, debido a 
que este crilcrio es el m5s jur!<lico 
y justo, dado que no es posible de-
terminar un criterio general que 
atienda a laa condiciones de cada in 
fractor, que, en definitiva, es la
única circunstancia que puede tener
se en cuenta para valorar con cqui-
dad, el car~cter de la multa aplica
da, sin que punda admitirse la tesis 
de que si el criterio para juzgar si 
una multa es excesiva o no, dependo 
de la aplicaci6n del m~ximo o del m! 
nimo que fije la ley, en correspon-= 
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dencia con la gravedad de la infra~ 
ci6n, pues aQn en el caso de que se 
aplique el m1nimo, la multa podria 
ser excesiva para una persona, por 
el reducido valor de su patrimonio, 
para otra no por la cuant!a de sus 
bienes, por lo que para imponerla 
deben tenerse presentes en todo ca
so, dos elementos fundamentales: 
que exista correspondencia entre la 
cuantia de la multa y la fortuna y 
condiciones econ6micas del infrac-
tor y que la sanci6n pecuniaria es
te en proporci6n con el valor del 
negocio en que se cometi6 la infrac 
ci6n que se castiga." -

Semanario Judicial de la Federaci6n, Segunda Sala, Amparo 
en Revisi6n, expediente 2329/32 

Un poco para atemperar el contenido de este cr! 

terio - en que materialmente se deja al infractor a mer-

ced de la autoridad, quien deberá juzgar con prudencial 
criterio - se cita la siguiente tesis: 

" MULTAS. PARA IMPONERSE EL MAXIMO 
DE LA SANCION DEBE DEMOSTRARSE QUE 
SE ESTA EN EL CASO DE EXTREMA GRA
VEDAD. No basta el hecho de que 
una falta sea grave para castigar
la con la sanci6n máxima¡ y no bas 
ta la mera gravedad, porque la gr~ 
vedad reviste grados cuando lo re
conoce el legislador al establecer 
un extremo mfiximo y uno m!nimo de 
multas, y, en esas circunstancias 
la sanci6n más cn~rgica s61o puede 
corresponder a los casos de extre
ma gravedad. Por tanto, no demos -
trandose que se este en un supues
to de la gravedad suma y que se h~ 
ya graduado correctamente para la 
situaci6n concreta de la sanci6n, 
impuesta al demandante, individu~ 
lizandola lo juridico es anular la 
resoluci6n que impone con esta de
ficiencias legales el máximo de la 
sanci6n." 
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Apéndice del Semanario Judicial de la Federaci6n, 1917-

1975 Tercera Parte, Segunda Sala, p~g. 391. 

Ahora bien, ¿ Qui6n, c6mo cu~ndo y porqu6 pue

de imponer esta grave sanci6n al titular, o en su caso al 
usuario autorizado o licenciatar_io de una marca ? la natB_ 

raleza misma de la figura en estudio, nos dará la pauta 

para resolver estos cuestiona~ientos. 

La multa se ha concebido como un pago en dinero, 

para retribuir al Estado - con las limitaciones que antes 

se han citado - por un delito o infracci6n cometida. Por 

lo que hace a los delitos en materia de marcas, se con -

templan en el art!culo 211 de la ley y en la misma se de

termina su penalidad, caso en el que de acuerdo con el 

art!culo 212, se podr~ imponer al inculpado hasta seis 

años de prisi6n, y multas de diez a diez mil veces el sa

lario m!nimo general vigente en el Distrito' Federal. 

Sin embargo, dada la naturaleza de este tipo de 

sanci6n ( penal ) no le es aplicable en el art!culo 225 

de la LIM, el que exprcsumente dispone las sanciones para 

INFRACCIONES l\DMINISTRATIVllS. Ahora bien, es importante 

distinguir que diferencia hay entre una sanc~6n adminis-

trativa y una sanci6n penal propiamente dicha, san 
cioncs que en principio pueden confundirse, sin embargo 

existen entre ambas diferencias de grado y objetivos, tal 

como lo apunta la Doctora Margarita Lomelf Cerezo : " ••• 

tanto las sanciones penales como las aclrninistratlvas, son 

de tipo represivo o punitivo, ya que la diferencia prin

cipal entre ellas no esta en un elemento sustantivo, sino 

en una nota de car..'icter adjetivo o de procedimiento : las 

penas propiamente dichas se aplican por las autoridades 

judiciales, mediante un ordenamiento especial señalado en 

el ordenamienlo penal rcspuctivo, en tanto que las sanci.2 

ncs administrativas se imponen por los 6rganos de la ad-
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ministraci6n, siguiedo los procedimientos de las leyes 

administrativas .•• • (10) 

Se dice, que la pena de multa - gen~ricamente 

concebida nace desde la ley mozaic«. En Grecia, se le 

dio ya el doble enfoque mencionado, como pena y corno in-
demnizaci6n, caso en el cual su monto se dividía entre el 

Estado y la victima. También en el Derecho Romano se san 
ciona con algún tipo de multa los considerado~ como deli

tos privados. Sin embargo es en el derecho germSnico don

de se hayan los antecedentes m!s importantes e inmediatos 

de la Instituci6n en estudio. (111 

como 
¿ Qu6 es una multa ? Rafael de Pina la define 

• Sanci6n pecuniaria impuesta por 
cualquier contravenci6n legal, en 
beneficio del Estado o de cual -
quier entidad oficial que se en -
cuentre autorizada para imponer -
la. • (6) 

En este concepto, pueden destacarse los siguic~ 

tos elementos fundamentales 

1.- Su objeto os sancionar. 

2.- Su monto o cuantia se establece en dinero. 

3.- El beneficiario es el Estado. 

4.- Debe estar fundada en ley. 

s.- El 6rgano encargado de imponerla debe estar 

facultado para imponerla. 

Concluyendo, la multa que n~s ocupa tiene car~~ 

ter administrativo, no penal. La autoridad competente pa

ra imponerla es la propia Secretaria do Comercio y Fomen

to Industrial, y por ser el beneficiario de la misma el 

Eslado, con fundamento en la facultad ccon6mico coactiva 
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de la cual goza, es susceptible de cobrarse por el fisco, 

quien es por tanto el encargado de realizar el cobro de 

la multa, ésta, siendo pagada voluntariamente por el par

ticular, logicamcnte no implica problema alguno, pero al 

no realizarse as!, se actualiza la posibilidad de cobro 

mediante el procedimiento administrativo de ejecuci6n 

que regula el C6digo Fiscal de la Federaci6n, por lo que 

en este caso el afectado podr~ defenderse al trav~s de 

los medios de defensa que al efecto establece el mismo 

cuerpo legal. 

As! pues, la naturaleza de una multa aplicada, 

con fundamento en el art1culo 225 de la ley de Invencio
nes y Marcas, es administrativ~, no fiscal, precisamente 

por infringir disposiciones de la misma ley, su cobro se 

realiza por las oficinas exactoras de la Sccretarta de 

Hacienda y Cr6dito PGblico teniendo el particular la po

sibilidad de defenderse al trav6s del recurso de opo -
sici6n al procedimiento administrativo de ejecuci6n y de
batir la nulidad o validez de la misma al trav6s del re
curso de revocaci6n previsto por el art1culo 231 de la 
'Ley de Invenciones y Marcas o del Juicio de Nulidad. 

3.4.l. ¿ QUIEN Y CUANDO PUEDE IMPONERLAS AL TITULAR DE 

LAS MARCAS ? 

Los cuestionamientos que dan t1tulo al presen

te inciso, son preguntas que nos saltan a la mente junto 

con la siguiente interrogante: ¿ De d6nde deriva la facu! 
tad que tiene la Administraci6n PGblica para sancionar ? 

Margarita Lomel1 Cerezo , la explica de la siguinete for-

ma¡ 

" ••• nuestra legislaci6n y jurispru
dencia ha reconocido la facultad del 
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poder ejecutivo para ejecutar las r~ 
soluciones administrativas, recono-
ciendo que cuando una ley señale un 
camino distinto, como el judicial, 
debe seguirse ~ste."(12) 

As!, la administraci6n ( poder ejecutivo ) esta 
dotado de facultades para hacer cumplir sus resoluciones, 

toda vez que de lo contrario le serta imposible cumplir 
con sus finalidades, para ello, se han creado .tribunales 

administrativos que se encargan de dirimir las controver
sias que en este caso surjan. 

En cuanto. al.primer cucstionamiento - quien pu~ 

de sancionar - se refiere espectficamente a ta autoridad 

competente para aplicar una multa en esta materia: en la 

propia ley org~nica de la SECOFI se determina que cuando 

una multa proceda conforme a las disposiciones legales, 

la competencia derivar~ de la cuantta de la sanción. Po

drán imponerse por los subsecretarios, Oficial Mayor y D! 

rectores Generales; los delegados Federales, los s~bdircg 

tares y subdelegados de las delegaciones en los t6rminos 

de las cuant1as que la propia ley señala. 

Por lo que toca a al sanción de clausura, sien

do 6sta temporal, estan facultados para imponerla los su~ 

directores, jefes del departamento y los delagados feder~ 
les. Tratándose de clausura definitiva, cstan facultados 

para imponerla los Directores Generales. 

En cuanto a los arrestos administrativos, se PQ. 

drán imponer por los Directores Gencralei, subdirectores 

y Delegados Federales disposiciones contenidas en el 

acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega nn 
los subsecretarios y Oficial Mayor, Directores Generales 

y otros subalternos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federaci6n de 26 de octubre de 1982. (13) 



- 209 -

En este mismo orden de ideas, el Doctor Miguel 

Garc!a Ram!rez, nos muestra en forma gr!tica, qui6n, como 
y cuando puede imponerlas al titular de la marca, por me

dio del siguiente cuadro: (14) 

A U T O R I D A D 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

RECURSOS CONTRA MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES 

ORDEN JURIDICO 

Ley de Invenciones 
y Marcas 

Ley sobre el control 
y registro de la 
Transferencia de Tec 
nolog!a y el uso y -
explotaci6n de pate~ 
tes y marcas. 

RECURSO ORGANO QUE TRAMITA 
RECURSO 

Revisi6n art. 
231-236 

Rcvisi6n art. 
21 (reglamento) 
Revocaci6n art. 
24 ( luy ) 
Reconsidcraci6n 
art. 73- 75 

Direcci6n General 

de 

Asuntos Jurídicos 

Por cuanto al segundo cuostrionamiento, existen 

diversas disposiciones legales, que contienen diversas o~ 
ligaciones de hacer y de no hacer para el titular, usua-

rio y licenciatario de la marca; disposiciones cuya tran~ 

gresi6n acarrean diversas consecuencias, no precisamente 

multas, por ejemplo: el art{culo 2 de la Ley sobre el ªº!! 
trol y registro 'de la Transferecnia de Tccnolog!a y el 

uso y cxplotaci6n de patentes y marcas, dispone que se d~ 

ben inscribir en el Registro Nacional de transferencia de 

Tccnolog!a los actos, convenios o contratos que deban su~ 

tir efectos en el territorio Nacional y relativos a la 

conccsi6n del uso o autorizaci6n de explotaci6n de marcas 

y la cesi6n de marcas ( entre muchos otros actos ) , la 

omisi6n de esta obligaci6n por disposici6n del artrculo 

11, se sanciona con la imposibilidad para el beneficiario 
de las mismas de hacer valer sus derechos ante ninguna a~ 
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toridad, y el cumplimiento de los mismos no se podrá exi

gir ante los tribunales nacionales. Esta disposici6n re-

sulta trascendental, pero obviamente no tiene el carácter 

de multa, luego ent_onces, ¿Qué infracciones .:i la ley ge

nera su imposici6n ?Del análisis de la Ley se han cxtrat

do las siguientes disposiciones con las que se finaliza 

este inciso por quedar contestados los cuestionamientos a 

responder: 

Articulo 121.- Los productos nacionales en los que se uti 
licen marcas, registradas o no, debcr~n ostentar en forma 

clara y visible la leyenda "Hecho en México". 

Los productos de exportaci6n~eber~n ostentar adcm~s, la 

contraseña que en su caso, establezca la Secretaría, en 

la forma y dimenciones que se fijen. 

La omisi6n a la leyenda y contraseña mencionadas, amerit~ 

r~ las sanciones correspondientes. 

Artículo 210.- Son infracciones administrativas: 

a) Las violaciones a las disposiciones de ~sta ley y las 

que de ella deriven. 

b) La realizac.i6n de estos actos realcionados con la mat~ 

ria que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y 

costumbres en la industria, comercio y servicios que im-

plique competencia desleal. 

De manera enunciativa se consideran infraccio-
nes administrativas las siguientes 

I. El hacer aparecer como productos patentados aquellos 

que no lo esten. Si la patente ha caducado o fue nulific~ 

da, se incurrir~ en la infracci6n dcspu6s de un año de la 

fecha de caducidad, o en su CilSO, de la fecha en que haya 

quedado firme la resoluci6n de nulidad. 

II. Usar una marca parecida en grado de confusi6n a otra 

registrada, si dicha confusi6n ha sido declarada por la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar 
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los mismos o similares productos o servicios que los pr2 

tegidos por la marca. 

IV. Usar, dentro de la zona geogrAfica c11 donde resida 

la clientGla efectiva, un nombre comercial semejante en 

grado de confusi6n con otro q\1e ya est6 siendo usado por 

un tercero para amparar un establecimiento industrial, 

comercial o de servicio, del mismo o similar giro. 

V. Poner en venta o circulaci6n productos u ofrecer ser

vicios, indicando que cst5n protegidos por una marca re

gistrada, sin que lo este. Cuando el registro haya qued~ 

do definitivamente anulado, revocado, o cancelado, cadu

cado o extinguido, se incurrirá en la infracci6n despu~s 

de un año de que haya causado estado la resoluci6n co--

respondiente o que haya operado la caducidad, cancelaci6n 

o extinci6n. 

VI. llaccr parecer como de procedencia extranjera produc

tos de fabricaci6n nacional. 

VII. Utilizar o fijar en productos o anuncios de ~ervi-

cios, indicaciones falsas sobre premios, medallas o cer

tificaciones , condecoraciones u otras prcceas de cual-

quier rndole. 

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o sig

las a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, XII, 

XIII. XIV y~IX del artrculo 91 de esta ley. 

IX. Usar sin la uutorizaci6n correspondiente una dcnomi

nacipon de origen. 

X. Intentar o lograr el prop6sito de desacreditar los 

productos, los servicios o el establecimiento de otros. 

XI. Efectuar en el ejercicio de actividades industriales 

o mercantiles, actos que causen o induzcan al pGblico a 

confusi6n, error o engaño, por hacer creer o suponer in

fundadamente: 

1 1 La existencia de una relaci6n o asociaci6n 

entre un establecimiento y el de un tercero. 

2' Que se fabrican productos bajo normas, li-

cencias o autorizaci6n de un tercero. 
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J' Que se presten servicios o se vendan produc~ 

tos bajo autorizaci6n, licencias o normas de un tercero. 

XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que· se refiere 

esta ley. 

Tarnbi€n se encuentran determinadas sanciones en 

la Ley Sobre el Control y registro de la Transferencia de 
tecnolog!a y el uso y explotaci6n de patentes y marcas, 

contenidas en los art!culos 18 al 23 • as! corno del 68 al 
70 de su reglamento. 

Es evidente que, como se ha apuntado, nuestra 
legislaci6n en materia de Propiedad Industrial es eminen

temente proteccionista para el nacional, adc~~s, tienden 

a proteger los intereses del pGblico consumidor , procu-

rando evitar el fraude o el engaño, causas estas entre 

otras, qua han llevado al consumidor a establecer sancio

nes tan trascendentales como la de la clausura definitiva 

y las multas que han sido estudiadas en el presente. 

3.4.2. FORMA DE IMPUGNARLAS. 

Resultan verdaderamente trascendentales las mu! 
tas que en la materia se imponen con apego a la Loy de In 
ve ne iones y Marcas, ya que como se hizo notar con anteri2 

ridad pueden incluso ascender a la cantidad de ---------
$ 86' 000,000.00 

particularmente, trat5ndose de multas, resulta 

aplicable el articulo 231 de la precitada Ley, disposi--
cH5n que regula el recurso administrativo do rcv.isi6n: 

• Art!culo 231.- Las personas afecta
das por las sanciones administrativas 
impuestas con fundamento en esta r .. ey 
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y demSs disposiciones derivadas de 
ella, podrán recurrirlas en revi-
si6n por escrtito ante la SECOFI 
dentro de los quince dtas hábiles 
siguientes a la fecha de notifica
ci6n respectiva." 

SegOn se observó en el inciso relativo a recur

sos administrativos, los hay de interposici6n obligatoria 
como el de reconsideraci6n previsto en la Ley sobre el 
control y registro de la transferencia de tecnologta y el 

uso y explotaci6n de patentes y marcas, sin embargo no es 
el caso del recurso en estudio, en virtud de ser de car~~ 

ter opcional para el particular, lo cual implica que de 
no agotarse esta instancia , se tiene la opción inmediata 

del juicio fiscal ante le Tribunal Fiscal de la Federa--
ci6n. 

¿ CuSl es el t6rmino de i11tcrposici6n de este 

recurso ? El mismo articulo mencionado nos responde esta 
interrogante: 15 dtas hábiles siguientes a al fecha de la 
notificaci6n respectiva. 

Al efecto el articulo 135 del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n, de aplicaci6n supletoria en al materia di
ce: 

"Artículo 135.- Las notificaciones sur
tirán sus efectos el dta hábil siguien
te a uqucl en que fueron hechas y al 
practicarlas deberá proporcionarse al 
interesado copia del acto administrati
vo qua se notifique. 

Por lo dcmSs, el escrito deber~ presentarse di

rigido a la SECOFI, particularmente al Director General 
de asuntos jurtdicos, quien esta obligado a resolver el 

recurso en un plazo no mayor de 30 dtas hSbiles. Entre 

otras formalidades a la presenatci6n del recurso deberán 
ofrecerse prucb,1s t en este sentido se aplica supletoria-
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mente el C6digo Federal de Procedimientos Civiles), ane
xarse las documentales1 as! mismo deber! acreditarse la 

personalidad del recurrente y por supuesto presentarse d~ 

bidamente firmado (articulo 235 de la LIM). 

Dada la naturaleza de la multa, existe la posi

bilidad de cobro de la misma por parte de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público una vez que la resoluci6n 
por medio de la cual se impuso, se vuelva definitiva. El 
articulo 236 de la ley en cita al efecto expresa : 

"Articulo 236.- Las resoluciones no re
curridas dentro del término establecido 
en el articulo 231, as! como las dicta
das al resolver el recurso o tenerlo 
por no interpuesto, tendrán adminittra
tivamente el carácter de definitivas.• 

Esto es, las resoluciones son definitivas de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables, sin em
bargo, la ejecuci6n de la misma es susceptible de suspen
derse garantizando el interés fiscal, en los t~rminos que 
previene el C6digo Fiscal de la Federaci6n ( articulas 
141 al 144 del mismo ) • 

De igual manera, la ejecuci6n de la resoluci6n 
es susceptible de suspenderse, cumpliendo con los requis! 
tos que al efecto señala el artfculo 237 de La Ley de In
venciones y Marcas : 

• Articulo 237.- La intrposici6n del 
recurso suspenderá la ejecuci6n de 
la resoluci6n impugnada por cuanto 
al pago de las multas, simpre que se 
garantice su importe en los términos 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n 
ante la oficina exactora corrrespon
diente. 
REspecto de otras resoluciones, la 
auapenci6n selo se otorgará si conc~ 
rren loa siguientes requisitos: 
I. Que la solicite el recurrente. 
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II. Que el recurso sea procedente aten 
to lo dispuesto en el artículo 231. 
rrr. Que no traiga con sigo la conti-
nuaci6n o consumaci6n de los actos u 
omisiones que impliquen inobservancia 
o contravenci6n a lo dispuesto en esta 
ley y dem~s disposiciones derivadas de 
ella. 
IV. Que no se ocasionen daños y pcrjul 
cios a terceros, a menos que segaran
ticen estos para el caso de no obtener 
resoluci6n favorable. Trat4ndose de re 
soluciones que concedan licencias oblT 
gatorias el recurrente podrá garantí-~ 
zar los daños y perjuicios que puedan 
causarse al tercero perjudicado. 
V. Que la ejecuci6n de la resoluci6n 
recurrida produzca daños y perjuicios 
de dificil reparaci6n.~ 

En estos t~rminos, una vez resuelto el recurso 

( as! como cuando no se recurren las resoluciones por m~ 

dio del recurso en estudio), .o bien cuando se tenga por 
no interpuesto, hace que el acto administraFivo de que 
se trate - en este caso específicamente de una multa -

se considere definitivo. En tal hip6tesis, se actualiza, 
como se apunt6, la posibilidad del paticular de acudir 
al procedimiento contencioso adminstrativo previsto por 
el Título VI del C6digo Fiscal de la Federaci6n, capítu
lo primero, mismo que en su articulo 207 establece que se 
tienen cuarenta y cinco días para la presentaci6n de la 
demanda. Sin eJDbargo, con objeto de determinar éste tér
mino hay que tomar en cuenta las siguientes reglas: 

- Si el afectado decide no interponer 
recurso de revisi6n ( articulo 231 de 
la LIM ), la resoluci6n es definitiva 
administrativamente, a los quince d!as 
h~biles de que surti6 sus efectos la 
notificaci6n de la resoluci6n al su--
puesto infractor, término que se debe 
computar segan lo dispuesto en el art! 
culo 135, segan se precis6. 
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- Si se trata de una resoluci6n al r~ 
curso o bien si se tuvo ~ate por no 
interpuesto, se tomar! en cuenta ta~

bien lo dispuesto por el artículo 135 
del C6digo Fiscal de la Federación. 

Concluyendo, el afectado por la imposici6n de 
una sanción adminsitrativa en los t6rminos de la Ley de 
Invenciones y Marcas, goza de m!s de dos meses. para in-

terponer la demanda que inicie el juicio~e nulidad, t6r
mino dentro del cual la resoluci6n quedará subjudice, y 
si se garantiz6 el inter6s fiscal , de acuerdo con lo 
preceptuado por la LIM y el C6digo Fiscal de la Federa-
ci6n, la multa será incobrable. 
En cuanto a las formalidades para la promoci6n del jui-
cio contencioso administrativo, los mismos se han preci

sado en el inciso 3.3. de este mismo capitulo, y puesto 
que las hip5tesis de procedencia son las mismas, en este 

sentido me remito a lo expuesto en este punto. 

Por cuanto hace al resto de los elementos de 

la Propiedad Industrial, el procedimiento de impugnaci6n 
de ~ste tipo de sanciones es en esencia' el mismo, por lo 

que las reglas a seguir ya determinadas, son de igual 
aplicaci6n, siendo s6lo necesario establecer en cada ca
so concreto la procedencia del recurso administrativo 
- en cuanto a si es de interposici6n opcional u obligat_!? 
ria - pa.r.a determinar en qué momento acudir a la instan

cia de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA. En numerosas ocasiones durante el desarrollo de 

la presente, se hicieron notar las diferencia$ existentes 

entre las mQltiples ramas del Derecho en general. Sin em
bargo se ha demostrado tambi~n en muchas ocasiones, que 

estas diferencias sirven en mayor o menor grado para unir 

diversos aspectos de la ciencia jur!dica. Por lo que a º! 
te trabajo respecta se ha demostrado que ramas tan disti~ 

tas del derecho, se encuentran indisolublemente unidas. 

No obstante, esta distinci6n es s61o en apariencia, pues

to que no existe dentro de ningGn contexto jur!dico una 
norma aislada; ea de conocido derecho que todas las nor-
mas jurídicas se encuentran concatenadas o unidas las 

unas con las otras, formando una cadena interminable que 

conforma nuestro orden jur!dico, sujet~s todas ellas a 

nuestro máximo cuerpo legal, es decir, la Constitución F~ 
deral. 

Inmersas en ente orden jurídico, encuentro ligadas en foE 

ma trascendental las disposiciones marcarlas y el Derecho 
Fiscal, basta solamente con dar una hojeada a la Ley de 
Invenciones Y Marcas en vigor, para percatarse de esta e~ 

trecha relación. 

Particularmente, por cuanto hace a al.marca, signo diati~ 
tivo estudiado dentro del Sistema de la Propiedad Indus-
trial, sus implicaciones de tipo fiscal son evidentes, 
desde el otorgamiento del registro hasta la cancelación o 
extinción de la marca por cualquiera de loa medios prcvi~ 
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tos por la ley. Estas implicaciones traen consigo la ge
neraci6n de gravamencs fiscales, actualizando el pago de 

impuestos federales, como el Impuesto al Valor Agregado, 

el Impuesto Sobre la Renta, y el pago de Derechos, con-

tribucioncs que como se ha anotado en este trabajo serán 

siempre a cargo del titular de lÓs derechos marcarías, 

con las modalidades que han quedado anotadas. 

SEGUNDA. Resulta tambi~n imposible estudiar aisladamen

te el r~gimcn fiscal marcaría sin involucrar tácita o e~ 

presamente, el resto de los elementos de la propiedad in 
dustrial. 

Son aplicables en términos generales, a este grupo de 

instituciones las disposiciones que se han anotado para 

las marcas. No obstante debo ·aclarar que aan cuando los 

Derechos de Autor forman parte de la llamada Propiedad 

Inmaterial, su estudio no se incluye dentro de la propi~ 

dad industrial ( la que tambi~n forma parte de la prime

ra ) lo que hace que su r~gimcn sea - aunque sea s6lo en 

grado - diferente al reato de las creaciones nuevas o de 

los signos distintivos: por lo tanto su estudio particu

lar no ha sido incluido en el presente, toda vez que con 
sidero que por su especialidad e importancia; el r~gimen 

fiscal a~licable a la propiedad intelectual, debe ser 

objeto de un estudio espectfico. 

TERCERA. El tema en estudio ha sido virtualmente sosla

yado por la doctrina y la legislaci6n. 

Ha resultado dificil abordar ~ste t6pico puesto que al 

acudir a los diversos autores estudiosos de la materia 

marcaría, me encentre con que sólo han sido contemplados 

en los diversos textos los aspectos fiscales marcarlos 

enfocados casi exclusivamente al pago de los Derechos. 
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De igual manera s6lo se encuantran menciones aisladas en 

r~laci6n·con el Impuesto Sobre la Rent~, o en cuanto a 

la indicaci6n anteriormente contenida en la solicitud del 

registro marcarlo respecto del Registro Federal de Contri 
buyentes. 

Se entiende que es imposible para la legislaci6n fiscal 
contemplar disposiciones espec!ficas para toda_s y cada 

una de las instituciones que conforman la propiedad indU!, 

trial, sin embargo, segan se anot6, por éste motivo se d~ 

ja al contribuyente en posibilidad de ubicarse en la dis

posici6n juri:dica m~s conveniente a sus intereses, lo 

cual hace que la legislaci6n tributaria en la materia, 

sea evidentemente deficiente. 

El fisco reviste particular importancia hoy en dia, máxi
mo cuando nos encontramos en un pa!s en donde el peso del 

Poder Ejecutivo es determinante e indiscutible. 

Dejando un sinnamcro de escollos en la ley - tanto en ma

teria del Impuesto al Valor agregado como en Renta - le-
jos de·· causar certidumbre en los gobernados, se provoca 

una gran evasi6n fiscal que en esta materia es evidente 

por la carencia de un m~todo especifico aplicable a la 
propiedad industrial en ambas legislaciones. 

Por esta raz6n, ~eta conclusi6n esta encaminada a resal-

tar la importancia de ~stos aspectos fiscales de las mar

cas en particular y de la propiedad industrial en general 
sean estudiados a fondo por la doctrina especializada y a 

posteriori, se dedique un rubro en particular tendiente a 
determinar grav!menes de estos conceptOs en nuestro sist~ 

roa tributario, ya que la aparente libertad que existe ac
tualmente en este sentido, lejos de resultar ben6fica al 

contribuyente, le conduce a una verdadera incertidumbre 
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jurtdica, misma que es aprovechada por el fisco, constitu

yendo ésta posici6n a mi parecer, una " verdadera trampa 

legal • inconcebible en un r~gimen de derecho como es el 

nuestro. 

Evidentemente ~sta scr5 una tarea quizá a muy largo pla-

zo, aan contemplando la rapidez con que suelen modificarse 

nuestras disposiciones fiscales, y además, sólo se dará en 

la medida que al Estado mexicano le interese causar con--

fianza en el contribuyente e incentivar fiscalmente a las 

industrias. 

CUARTA. Se destaca de igual forma el evidente proteccio-

nismo de la Legislaci6n Sobre Propiedad Industrial, Trans

ferencia de Tecnolog!a, etc., posici6n del Estado mexicano 

que considero negativa dentro del contexto internacional 

de la materia puesto que se limita conscientemente el des~ 

rrollo lndustial nacional. 

El proteccionismo en ~ste sentido atrofia el desarrollo de 
pequeñas y medianas industrias que en aras de la protec--

ci6n que les proporciona la legislaci6n, se limitan en t2 

das sus cspectativas de cxpanci6n internacional. 

En el conjunto de disposiciones que regulan la materia mar 

caria encontramos dos tipos, las que se aplican al titular 

( propietario de la marca ) y las que se aplican al deten

tador, 115mesc usuario autorizado o liccnciatario. 

Por cuanto hace al titular del signo marcarlo, propiamente 

dicho, esta postura no es tan notable, como sr. lo es res-

pecto del licenciatario, toda vez que cxixte la presunci6n 

del legislador de que éste Gltimo sera siempre el nacional 

lo que hace que las disposiciones marcarias relativas 

(tanto de !.V.A. como de l.S.R.) deban ser conocidas por 

este Ciltimo, con objeto de que de ~sta forma, sea capaz de 
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manejar tambi~n los beneficios que se pudieran encontrar 

en las mismas y no ast por el primero, quien busca conocer 

las disposiciones con objeto de poderlas aplicar evadiendo 

cargas fiscales, aplic4ndolas en perjuicio del licenciata

rio. 

QUINTA. La Ley del Invenciones y Marcas, resulta omisa y 

también poco clara, al no precisar qu6 sanci6n concreta-

mente se alicar4 al infractor por transgredir las dispos! 

clones legales. Con esto quiero decir que respecto de los 

tres tipos de sanciones que establece la ley, tal como es 

la multa, la clausura ( temporal o definitiva ) y el arre~ 

to administrativo, son aplicables en forma genérica a las 

infracciones previstas por la Ley en el Capítulo respect! 

va, sin determinar en qu6 casos se aplica una u otra, de

jando en manos de la autoridad (SECOFI) la imposisción de 

la sanci6n segOn su criterio, caso en el cual el afecta

do deberá hacer uso de los medios de defensa previstos por 

la legislación de propiedad industrial, y llegado el mame~ 

to acudir, segGn sea el caso, al juicio de nulidad ( con-

tencioso administrativo ) o al juicio de Amparo. 

Evidentemente esta situaci6n produce incertidumbre jur!di

ca on el gobernado, con lo que unicamente se dgt:ava ld caE. 

ga de trabajo a los diversos 6rganos jurisdicr:ionalcs - en 

~ste caso el Tribunal Fiscal de la Federación o los Tribu

nales Colegiados de Circuito - haciendo que la adminsitra

ci6n de justicia se torne m~s lenta, confirm&ndose aS! la 

máxima jurtdica que reza que la justicia retardada es in

justicia. 

SEXTA. Respecto de los recursos administrativos, en parti 

cular de los previstos por la legislación industrial, re--
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sultan inGtiles, ya que al ser la propia autoridad quien 

conoce de ellos y resuelve, suele confirmar sus actos, lo 

que actualiza la posibilidad de acudir la Tribunal Fiscal 

sin olvidar que en l!stos casos, el interesado ya dcbi6 h~ 

her garantizado el interés fiscal, solicitando la suspen

ci6n del procedimiento administrativo de ejecuci6n, tra-

t~ndose de multa o de clausura, e inclusive acudir al ju! 

cio de Amparo y la consabida suspcnci6n, para evitar el 

arresto administrativo, lo que complica en exceso la dc-

fensa del particular en l!sta materia, dada la trascenden

cia de las sanciones. 
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