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Pn~LOGO 

De ar.uerdo al desarrolo de la industria en México y la 
gren cantidad de productos que se prod~cen pare. su Tent& en el 
mercado, la v&r1edsd de eervicioH qu~ existen ee necesario ide,g 
tificarlos por medio de mercas. 

Pera t&ner derecho a utilizar una marca en México, h&J" 
que solicitar el registro de la lll111111a, a donde acudir para po-­
der utilizar una marca, éstas son unas de lss razones por lee -
quü se realiza eato trabajo. 

El objetivo principal de este estudio ea la de demos~ 
t'.l.":lr la forma en que se registra, su trámite administrativo¡ la 
fo!'illa en que se conserva la vigencia y la rorma en que se apli­
ca la Ley de Invenciones y Marcas, vigente. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 

Cd. Mé%ico, D.P., 1990. 
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CAPITULO I 

CCHCEPT05 ~NUAU;llTALi:S 

l. La marca. Conceptc. 

El concepto de marca es muy amplio y lo analizaremos -
desde el punto de vista doctrinal, legal y desde el punto de -­
vista de las legislaciones de otros países, 

Desde el punto de vista doctrinal el chE·f;tro Da•1id -
Rangel Medina hace una selección de las opiniones al respecto y 
las aerupf· J:"n cuatro corrientes qué son: •1a que setiala a le -­
marca un papel da signo indicador del lugar de procedencia de -
la •ercancís¡ aquella que coneidera a la mares como un ogente -
individualizador del proaucto mismo; una más cue reúne los ras­
gos dist_intivcs de las dos mencionedae; y otra que, adoptando -
la tesia mixta yo indicada enfoca la esenci& de le marca en -­
tunci6n de la clientela". (1) 

Hermenegildo ~loa Corroza nos dice: "La marca es un 
signo destinado a individualizar los productos o los servicios 
de una aapresa determinada y hacer que sean reconocidos en el -
mercado por el público cons1111idor, La marce puede consistir en 
una combinación de fonemas, que ul ser materializada, resulta -
perceptible de un modo auditivo, mediante su pronunciaci6n, y -
de un modo visual., por la aprehensión de la representación grá­
fica de loa ~1emos. Esta ea la marce denominativa, integrada -
por cifres o guariB.110&, letras del abecedario, voc~bloe, pale-­
braa. Puede tamb14n consistir en c0111binaciones da trazos, l!-~ 
neea, colorea, dibujos, emblemas, figuree. Ea la marca gráfica. 
O en cOlllbinscione• de denominaciones y gr,ficoa, merca mixta" • 
(2) 

(1) RANGEL 11.EDillA, DAVID, Tratado de Derecho Marcnrio, la. -­
edici6n, Editorial Libros de ~6xico, S.A., Mdi!co 1960, -­
p. 154. 

(2) BAYLOS CORROZA, HEito!ENEGILDO,TratBdo de :lerecho Industrial, 
la. edición, Editorial Civitas, "adrid 1978, PP• 838 y 839. 
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Pedro 3reuer ~areno det1ne as! la marca: -La marca es 
el signo característico con que el industrial, cooaercisnte o 
agricultor d1stinsue loa productos de su industria, c001erc10 o 
explotación agrícola-. ( 3) 

Joa.qll!n Rodríguez Rodríguez nos proporciona este coa-­
capto: "La marca es la sei!al externa que es usada por un coaer­
ciante para distinguir los productos por él elaborados, vendi~ 
dos o distr1bll1doe, o loa servicios que presta, de aan.era que -
el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia T el comer--­
ciante quede a salvo de loe etectoe de la ooapeteno1a desleal -
que le hicieren los que pretendieseo utilizar el prestigio y la 
solvencia de aquél, p~re colocar productos illi'eriores o no acr.! 
ditaioe. La marca es un signo de origen". (.1,) 

Jorge Barrera Grs.tt nos da la definiai6n siguiente: ~ 
"Por marca en derecho industrial, entendeeos el signo dist1n~ 
tivo de las mercancías que una 941presa elabore o expenda•. (5) 

Segdn Tullio Ascarelli la marca, •sirve para 1ndividll!! 
lizar el producto. Constituye un bien iDlllaterial 1 qne se ti:-a~ 
duce material.mente en una contraaella p11esta en lu aercano!- o 
en au embalaje, 7 que sirve pare indicar la procedeao1a del pr,e 
dueto de una hacienda dete~inada, atrayendo 7 conservando la -
clientela. El pdblico puede as! cODocer la procedencia de la ~ 

(J) 

(4) 

BREUSll 1'0RENO, PEDRO, Tratado de llarcas de Pábrica y de Ct 
!!!.!!:.9.12, 2a. edición, Editorial Robie, Biienoe Aires,Argent -
iie;-:f946, p.Jl. 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JGAQUIN, CUrao de Derecho Mercantil 
Tomo I, l6a. edioi6n, Bditorial Pori'íta, M6iico, 1982, p. 
427. 

(5) BARRBRA GRA.fi, JORGE, Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I, 
Gen•ralidades T Derecho Iiiduatrtiii, líHtorlat Porñla, M6rl­
co, 1957, P• 28]. 



aercancía 7 cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias 
a la bondad de sus productos, ha sabido conquistar una cliente­
la, puede co1111ervarla, al quedar a cubierto del peligro de que 
el pdblico compre otros productos, creyéndolos euyoa•. (6) 

Para AgUetín Ramella, "la marca es la se~al exterior -
eecogida por un industrial 6 comerciante y empleada lo !úismo -­
que el propio noabre comercial para garantizar que los produc-­
~· paeetoe bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de 
eu fábrica o comercio 1 distínguelas especial:nente de los pro-­
dueto• que la bacon competencia". (7) 

Los principales representantes de lea corrientes a que 
ee refiere RBIJ8el Medina eon1 

"Bn la primer corriente se encuentran autores cono 
.lnaengaud Ain~, Eu8ene Pouillet, Paul Roubier y Antonio Rooello 

1 Gclliez. 
BD la segunda corriente ne encuentran.autores como 

A, Laborde, Stepben P. Ladae, Pedro C. Breuer Moreno y Joao da 
Gaaa Cerqueira. 

llD la tercer corriente se encuentran autores como ~-­
C,sar Sepd.lveda, Agustín Remella 1 Joaquín Rodríguez y Rodrí-­
guez. 

BD la cuarta corriente se encuentran autores como ---­
Tull1c Ascarelli, l'rancisco .!!'errara, IJ!erio Ghiron 1 Mario Ro--­
tondi•. (8) 

Deede el punto de viste legal el artículo 87, de la 
Ley de Invenciones y Marces vigente, publicada en el "Diario 

(6) ASCARELLI TULLIO, Derecho Mercantil, Traducoi6n de Pelipe_ 
J, Tena. Ilotas de Joaqiíin Rodr!gues Rodríguez sobre el De­
recho Mexicano, M6xico 1940, P• 57, 

(7) 

(8) 

RAllELLA, AGOSTIK, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo 
II, flijoe de Reus Editores, Madrid, 1913, P• 2. -
RAllGEL ORTIZ, HORACIO, El uso de las marcas 1 sus efectos -
jurídicos, Tesis UIA, Nlxioo, 1980, p. 41. 
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Oficial" de 10 de febrero de 1976 y reformada en el año de~~ 
1987, publicada en el "Diario Oficial" de 16 de enero del miemo 
año, que a la letra dice: "Esta ley reconoce laa marcas de pro­
ductos y las marcas de servicios. Las primeras ee constituyen -
por loa signos que distinguen a loe artículos o productos de ~ 
otroe de su misma especie o clase. Le.a segundas, por loe signos 
que distinguen un servicio de otros de su misma especie o ~~ 
clase•. (9) 

Por Último analizaremos las definiciones que contienen 
las legislaciones de algunos países. 

En J!'rancia, la Ley sobre Mercas de .Pábrica, de Comer~ 
cio o de ~ervicio de 31 de diciembre de 1964 modificada por la 
ley de 23 de junio de 1965, que abrogó le ley de 23 de junio 
de 1857 dispone en su artículo lº •se concideran como marcas de 
fábrica, de comercio o de servicio loa nombres patronímicos, 
los pseud6nimoe, los nombres geográticos, las denominaciones 
arbitrarias o de fantesía, la forme carscter!stica del producto 
o de su acondicionamiento, lee etiquetas, envolturas, emblemas, 
grabados, timbres, sellos, viñetae, orillos, ribetee, cocbin~ 
cionee o disposiciones de coloree, dibujos, relieves, letras, -
cifras, divisas y, en general, todos los signos materiales que 
sirvan pare distinguir loe productos, efectos o servicios de ~ 
una empresa cualquiera•. 

Ell Italia, el Código Civil aprobado por Real Decreto -
de 16 de marzo de 1942, en el Libro V del Trabajo, Titlll.o VIII 
de la Hacienda(establecimiento), Cep!tulo IIl De la Merca esta­
blece en su artículo 2569 qua, "Derecho de exclusividad. Quien 
ha registrado en las formas establecidas por la ley una nueve -
marca, constituida por un elllbl•a o por una danoa1oe.ci6n 1 deá­
tinada a distinguir mercaderías u otros productos de la propia 
empresa, tiene derecho a valerse de ellae de un modo exclneivo 
pera las coses resp$Cto de lee cueles ba sido registrada•. 

(9) Leifde Invenciones y Marces, Publicada en el •Diario Ofi~ 
ci • de ió de febrero de 1976. 
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iD Colombia, por Decreto 410 de 1971 por el cual se ~ 
e:r:pidid el Cddigo de Comercio, eo el libro 3? Tít. 2? Cap. 2? -
De loe S18DOB Diatintivoa (aecci6n l. Detiniciones), eo el-~ 
artículo 583 diepooe que,•se entiende por marcas de productos _ 
todo eigno que airva para distinguir loa productos de una ~-~ 
1111Pr••• de loa de otra•, •se entiende por marcas de servicios -
todo signo destinado a distinguir loe servicios de una empresa_ 
de lo• d• otra•, 

iD Venezuela, rige la Ley de Propiedad Industrial, ~ 
proculgada el 2 de septiembre de 1955, que detine la marca así: 
Artículo 27, "Bajo la denominación de marca ccmercial se com~­
prende todo aigoo, tigura, dibujo, palabra o combinación de pa­
labrae, 197enda 1 cualquiera otra aeñal que revista novedad, ~ 
uaadoa por una persona natural o Jurídica para distinguir los -
art!ouloe que produce, aquellos con loe cuales comercia o su ~ 
propia empreee•, (10) 

La detin1oi6n m'8 parecida al texto del artículo 37, -
de la Le7 d• Invenciones y llarcaa, ea la que contiene la Legia­
lacidn de Col011bia, ,. que las otraa detinicionea de las leyes_ 
de loa otros p~!aee anteriol'llente citados nos indican lea que -
pueden ser marcas, el derecho que puede ejercer quien tiene ~­
registrada una marca 1 quien puede .usar la marca. 

La detin1ci6n que propongo ea la siguiente: "La carca_ 
ea el eigno exterior qne ee utiliza para dietin;¡uir loe pro--~ 
ductoa que una peraona(t!aica o moral), vende, produce o el lu­
gar donde se presta Ull aerricio determinado de loe de eue com~ 
petidoree•, 

2, ~e ocupa la merca en el Derecho de Propiedad I_a 
~ . 

(10) ftAVA N!XIRll'?E, JUSTO, Derecho de laa Marcee, Editorial P~ 
rn1a, M6x1co, 1985, pp. l47, l4B 1 149. 
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Para hablar del lugar que ocupe ln marca en el Sieiema 

de Propiedad Industrial, primero bey que saber en cual de loe -
tres ~bitos de dicha pro~iedad se encuentra la maroa. 

"a)Las normas internacionales del Tratado de Par!e, 
que es un "rratudo :daroo" que contiene principios generales -
obligatorios pare los Estados miembros y, además inclu,ye pre~ 
ceptos que no pueden ser legalmente infringicloa por las legis­
laciones locales¡ 

b)Laa leyes nacionales de propiedad industrial expedi­
das por los Estados en ejercicio de su soberanía, 7 

a)El sistema local de administraci6n de loe instru:ne11-
toe legales de la propiedad industrial (patentes, marcas, avi­
sos y nombres comerciales, etc.)•, (11) 

La :r.arca es un inetrwuento legal de la propiedad in-­
dustrial, y es legal por qae está contemplado en la ley. La -

merca esta protegida en :~á:d.co desde el siglo pasado, desde --
1889 bajo el gobierno de Porf"irio Díaz, ya que el r&gimen de -­
Díaz alent6 siempre una marcada idea de desarrollo industrial y 
comercial. El pri~er cuerpo lee1elativo importante de este tipo 
de propiedad tue la Ley de Marcee de .Fábrica de 28 de noviembre 
da 1889. 

"Despuás aparece la Ley de Marces Industriales y de c2 
marcio del 25 de agosto de 1903, 1ll!luide ya por las corrtentee 
internacionales de le propiedad industrial, ya que recoge baa-­
tante de loa aonceptos de la Revisi6n de Bruselas de 1900 a la_ 
Convenc16n de Un16n de París de 1883, En 1909 se publica un re­
glamento para el Registro Internacional, contol'!lle al arreglo de 
~'.adrid de 1891, en el que se proveía el rágimen internacional -
de las marcas. 

Tie:npo después aparece la Ley da :oarcas y de Aviaos 7 
Nombres Comeroialee de 26 de junio de 1928, que entr6 en vigor_ 

(11) ALVAREZ S03ERANIS, JAIME, La R'1:i1aci6n de las Invencionee 
~ Marcee~ de la Transferencia e Técnoiosia, 'E3itorlat -

orí'íla, M ldco, 1979, p. (O, 
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el 27 de julio del miemo año, expedida por Don Plutarco Elías -
Callee. 

Despuás surge la Ley de la Propiedad Industrial de 31 
de dicieaDre de 1942, que entró en vigor el lº de enero de-~ 
194), e:r;pedide por Don i.anuel AV'ila Cat11e.cho". (12) 

La marca ocupa Wl lut;ar muy importante en el Derocho -
de Propiedad Induatrial en el aspecto econ6~ico, aunque se re-­
conoce por la ~ayoría de los autores COMO importF-~te, no ee ha 
podido precisar el iapacto económico de las marcas en el proce­
so de coaerciel1zaci6n de servicios y productos y menos aún ha 
sido poeiDle deter!linar su contribuci6n al desarrollo de los -­
pa!see. Independientemente del régiaen socioecon6:úco que se -­
adopte localmente, se con.sidera indispen.eable la intervención -
del !!atado para re«Ulsr esta materia con el fin de proteger el 
inter~o de la co~unided y asegurar un desarrollo aut6oo~o y --­

equil1 brado. 

La :aarca es importante so el desarrollo de un peís, ya 
que la marca es el vehículo que utilizan las e~presas para cap­
turar la clien~ala y do!lloar 109 me~ce1os, y dese~peña un papel 
primordial en la comercialización de lns ~ercanc!ss y servicios 
1 eon una infinidad los art!culoa que se comercializan a través 
de las marcas en el :umdo .11oderno, y esto es como consecuencia_ 
de que vivi~os en una sociedad consu~ista, cuyo objetivo pri--­
mordial es incrementar la clientela y las compras que ésta rea­
liza, poniendo a su disposici6n una mayor c&ntidad y variedad -
de artículos para su consW10 y as! au~entar la producción y que 
loa dueños de loe establecimientos productivos obtengan mayores 
1:aoanciae. 

De esta f oraa al obtener ganancias una persona se f or­
talece la economía del país al que pertenece dicha persona y ~ 
de esta foras existe un ~ayor desarrollo ecan6mico para ese ~­
país. 

(12) ~EPULVEDA, CESAR, El Sistema Mexicano de la Propiedad In~ 
duetrial, Se!Uilda Edici6n, Editorial Porrua, M&Xico,1951 , 
p¡;:-r,r, y .3. 
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"Todos los pa!ses "tienen marca.a y el 1ncrem.ento en e1 
número y variedad de bienes que genera e1 aparato productivo, -
fortalece 1a presencia de éstas en e1 mercado, por que elle.a 
constituyen e1 único instrumento que tiene a su disposición e1 
consumidor pera identificarlos y poder seleccionar el de su ~­
preferencia.. 

La marca tiene utilidad económica para un país, ya que 
se utilizs en todas las naciones, pobres 1 riese, independient!, 
mente de su estructure socio-económica, el regimen político, 1a 
cultura o la religión, y 1s marca lleva 1nplíc1to el •goodwil1; 
es decir, la clientela, el sector da aquellos consumidores que 
prefieren habitualmente un determinado producto mercado, y esto 
obvia~ente represente un cierto valor económico pera el país el 

cual pertenece la marca•. (13) 

La merca ocupa un l1J&ar pri'llordiel en la Propiedad In­
dustriel¡ es factor importante para e1 pro;¡-reao aocio-económico 
de1 pa!e. En el caso de México circula una int'inided de marcee_ 
nac1ona1es y extranjeras 1 por lo tanto es una nación en cona~ 
tente progreeo. 

3, Sistemas de protección a le marca. 

Existen tres sistemas de protección e 1e marce que son 
el sistema declarativo, el aieteme atributivo y el mixto. El ~ 
sistema que ha adoptado nuestra legielaci6n es o1 mixto, 

e)Siateme declarativo• 
Comenzaremos por ane1izer e1 sistema declarativo que -

ea el más antiguo, y el que regia en todos los países, hasta el 
último cuarto del siglo pasado, "La propiedad da la marca se ~ 
adquiera por quien primero la usa y no por quien la deposita o 
registra, es decir, equé1 que primero ha ofrecido en el mercado 
productos o servicios dietinguiéndoloa con una merca (no regia-

(13) ALVIJIEZ SC~ERA!II::l, JAIME, ob. cit., PP• 52,53,54,55, y 56. 
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trada) por un plazo determinado (varía según los diverEos paí-­
sea), Se le ha llamado declarativo, en virtud de ~ue ei d&p6si­
to o registro constituyen uns presunci6n de propiod&d del ti tu­
lar del registro, el cual puede ser at&ca.do o impugn2.ble p~-r -
cualquier tercero que de::iueatre medie.nte pruebas i·JóneEs qu.'= ye 
uaaba oon anterioridad a dicho regietro dich;;. !!lares ·p!'.ra Cis-­

tin.!\lir sue productos o servicios, y por lo ~ie!!lo puede exigir_ 
1egal.3ente que se nulifique el dep6oito o registro de le ~aren_ 

concedida•. (14) 

Ahora veremos las vent&.jas e iocon~IE:nie:;:tes del siste­

ma declaratiTOI ªLa propiedad de une. r:wrca ee adquirida por --­
quien primero la usa, aun sin necesidad de registro, y ae ccn-­
serva mientras no la abandone expreEa o t~ci t&J>.:E'nte, en fcr-;is. -

q11e no deje lugar a dudas¡ 
El dsp6si to confiere ciertas aceioner. (lr;s erirnl.n ~o~) 

7 aún después de caduca.do el depósito, el tit~lsr p~~de &cc!o-­
nar civilmente en defen.f.'la de su ~arce; 

Los dep6ei toe e.tectu.ados por quien r¡o tenga priori,~ed_ 

en el uao, carecen de valor. El legítimo propietario, eJn sin -
depoeit0r ia mares, pue~e impedir, ~ed!ente accio~es ~iviles, -

que qui'n la dep6sito continúe us~ndola; 
Y si el legítimo propietario le. depoeita, aún efectue­

do el dep6eito por eoe -tercero, puede peraeguirlo crimim .. lmen-­

te, sic que a ello obete el dep6eito que e~ectu6¡ 
El dep6aito crea una presunci6n de propiedad e favor -

de quien lo efectúa, sujeta e pr~eba en contra¡ 
Si la marca no ha sido usada por nadie, el dep6sito ee 

considera acto de apropiaci6n•. (15) 

b)Sistema atributivo: 
Eatudiaremos el sistema atributivo, que es de cer8cter 

eetriotB.'.llente formalista, •no ee permite que un tercero haea ~ 
valer el derecho adquirido por el uso de una marca con e.otario-

(14) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 411 y 412. 

(15) BREUllt :túREUO, !?EDRO, ob. cit., PP• 193 Y 194. 
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ridad a su registro por otro, es decir, se adquiere la propie-­
ded de una oarc& quien primero la registra. y no quien la usa -
primero, al cual no se le confiere derecho alguno, .El dep6sito_ 
o registre es el qu• fij& el punte de partida del derecho, si -
alguien utiliza una marca entes de depositarla, el depósito no 
entroBe ning-Jn efecto retroactivo•. (16) 

!lencionaremos algunas de las ·;entejas e inconvenientes 
del menoionado sistema: "J..lg-~nas veces el verdadero creador de_ 
!fi re&rcb, ~1 que primero la usó, ea despojado de sus derechos -
~vr ua. co:n?etidcr que se adelanta a registrarla; 

El trámite de la inscripción es relativa.mente largo; 
:e par~ite el re~istro de marcas que no veya.n a usarse 

o q11e se !"'='conocen 1lerechms ocbre marcas que ya no ae usan; 

Facilitu lu búsqueda de anterioridades ya que sl co--­
oerciante s6lo pueden n~ectarlo las marcas que ya están regis-­
trada.a ¡ 

Se evitan pleitos de índole dudosa o de prueba difícil 
y elimina las discusiones a que ee presta la prioridad de ueo,­
hecho a comprobar mucho tiempo desµués de comenzado". (17) 

c)Sistema mixto: 
El eistema mixto e• acogido por nuestra ectuRl Ley de 

Invenciones y Marcas. En este siste~a, "el derecho a la marca -
que adquiere el titular de un dep6sito o rsgiatro no queda con­
solidado hasta que ba transcurrido un plazo determinado por la 
Ley, plazo que var!a según las leyes oarcariae de los diversos_ 
países, 

Durante este plazo, cualquier tercero puede legat:nente 
atacar n oponerse a dicho registro, siempre y cuando demuestre 
fehacientemente mediante pruebas id6neae que ya se usaba con fl!! 

(16) NAVA NEGR~TE, JU3TO, ob. cit.,p. 412, 
(17) BREUER MORENO, PEDRO, ob, cit., pp. 200,201 y 202, 
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terioridad la aarca depositada o registrada y por lo mismo pue­
de elli~r la nulidad de ésta•. (18) 

El sistema mixto es el zaáa j'J.Sto a nuestras neceside-­
dee ya que se adapta a nuestra forma de vida, ya que si alguna_ 
persoaa no hubiera registrado una marca por descuido o por ne~ 
gligencia 1 la eetuviera usando de buena fe, la persona ~ue 
tiempo deepu6s la registre no puede atacar a la persona que hu­
biera asado la marca con ll.'8 de un MO de B!lterioridad a la -
recba del re«ietro. !a! lo establece el artículo 93, de la Ley_ 
de Invenciones 1 la.reas, vigente. 

4. P\leotes del derecho a la marca. 

La primer fuente es por un registro y la segunda --­
fuente es por un primer uso, el que en primer tiempo adopta una 
me.rea tiene el mejor derecho. 

Es el registro el que se considera como la fuente más 
comWi pare adquirir la exclusividad de la marca. 

B1 derecho que se obtiene sobre una marca a través de 
su uso se puede oponer como excepción por quien haya usado di-­
cha maros, contra una acción que ejercite el dueño de una marca 
registrada. 

51 se venia usando la ..arca con anterioridad a la fe-­
cha de registro •irve como excepción, con más de un MO de an-­
terioridad, de acuerdo B1 art!culo 93, de la Ley de Invenciones 
1 larcas. 

(18) NAVA NDZRE'?E, JUSTO, ob. cit., P• 413. 
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Si se solicita el registro de la ~arca usada con ante­
rioridad, ~ueie solicitar la nulidad de la marca registrada con 
apoyo de un uso ~nte~ior. 

Artículo 147 1 de la Ley de Invencicnes y Marcas, frac­
ción II J III, que establece que el registro de la marca es nu­
lo: 

II- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado 
de ccilfusión a otra que se haya usado con anterioridad en el 
país. 

Que trate los miemos o similares productos, aquí en -­

:l.ueatro paíe que:: es ~éxico. 

III- Es tL~a variante que tiene ceno base el uso. 
Que exiet9 una marca registrada. 
~ue exista el uso de la ~arca en el extranjero. 
Además de haberse U3ado en el extranjero haya sido 

re[istreda en el extranjero. 

El derecho exclusivo sobre la marca sólo puede hacerse 
valer mediante su ~agietro. 

~Lss fuent9B que dan origen al derecho a la marca va-­

rían de acuerdo con la Nación de que se trate y con la época -
que se examine". ( 19) 

5. El uso como fuente del derecho. 

Es importante el uso como fuente del derecho porque -
determina la fecha de prioridad y esto determina la inscripción 
registral. 

(19) RANGEL ORTIZ, HORACIO, ob.cit., p. 59. 
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carios Pernández-~ovoa 1 escribe que, ~se h& obse:r..·ado_ 
con raz6n que la ventaja fundB:Jental del principio de prioriJad 
en el uso ea eu fle:d.bilidad; se adapta al curso de la vida co­
nercial • industrial al proteger las ::ad.reas ~fe e ti v J.-:':i·n"te usG.-­
dae en el tráfico económico, exiciendo nl e~preeeric del cw:J--­
plimiento de lao fornal1de.des ad,,J.nistretivss propi<is de la 
1nsor1pc16n regietral, Analiza éste parrafo diciendo, que h~y 

que reconocer que esta ventaja era más digne. de estio:aci6.: en 
11AB 'poca en que la actividad econ&.ica no había alcanzado el -
intelUIO deaarrollo actual, es decir, en una época de pequoffos y 
medienoe empreearioe los cuales ten s6lo después de q~e ln cer­
ca hubiese logrado éxito entre el público, se decidían a ins--­
cribirla para dotarla de una protecci6~ mls enérgica y ponerla_ 
al abrigo de 1.ll1tacionee fraudulentas, 

En la actualidad por el contrario esta ventaja p:erde_ 
peso ante el inconveniente de la inseguriJa~ jur!iica inherente 
el principio de prioridad en el uso•, (20) 

El primer uso es una csrecteríetics del sistema decla­
rativo, ya que quien primero usa la marca es quien tiene ~ejor_ 
derecho sobre ella. 

Horacio Rángel Ortíz dice que: •no bacta el uso para -
que nazca el derecho exclusivo de propiedad industrial, sino -­
que el uso anterior de oate eigno por parte de otro industrial_ 
o comeroiante, en deteZ'!llinadae circunstancias que seBala la --­
ley, puede impedir que nazca válidamente el derecho exclusivo a 
favor de otro titular regietral posterior. 

En nuestro Derecho ~arcario el uso de la marce consti­
tuye una fUenta de varios dorechoe, bien sea uso observado des-

(20) YBRNANDEZ-~OVOA, CARLOS, El nacimiento del derecho sobre -
la marca, en •¡¡evista de Derecho Mercantil", níl!ííero 102, 
vol. ítír, octubre-diciembre, Madrid, 1966, p. 2)6, 



de el punte de vista del eolicitante del registro en calidad de 

usuario anteri~r del ~is~o, o bien considerando el uso que en -
la co~unid&d se ha hecho de un signo y por esta razón no es po­
sible obtener su 8?r0piac16n, ya que le corresponde a la comu-­
nidad la li~ertad a usarlo y no a una persona en exclusiva. 

El otro punto de vista es que el uso que se ha realiz~ 
do de une chrce en co~binaci6n con su registro, el cual no pue­
de ser :nenos productor de 1erechoa que loe antes mencionados~ -

Se ~enciona en esta parte el registro por que va íntimamente 
... inculado con ':?l uso de a.cuerdo a nuestra Ley de Invenciones y 
~c~cas en Y.éxito. (21) 

El artículo 89 de la Ley de Invenciones y ~arcas esta­
blece que: •Toda persona que eeté usando o quiera usar una mar­
ca e"r& distineuir los artículos que fabrique o produzca, podrá 
adq•.lir1r el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las for­
:ne.lidudes y requisi toe que establecen esta ley y su reglB.'llen­
to". 

Este artículo noe demuestra que quien desee adquirir -
el derecho al uso excluaivo d.ebe de haber usado la <1arca y se-­
guir uaando la qua desea registrar, ya·sea para demostrar la~ 
facha de prioridad o comprobar el uso después de que se conce­
de el registro para que ea per:uita la reoovaci6n de la marca. 

Para demostrar la prioridad se requiere lo que 1a ley_ 
llama uso efectivo de la :!larca, que no ea otra cosa sino la co­
mercializaci6n del producto o servicio que proteja, en volWle­
nes y condiciones que correspondnn a una efectiva explotación -
comercial, quedando a juicio de la autoridad el decidir si se -
cumple o no con estoa presupuestos. 

Esto ea de acuerdo e.l art!cnl o 118 de la Ley de Inven­
ciones y ?tareas y que ade:oás establece que 1 "La Secretaria d.e -

Comercio y ?omento Induetri~l podrá requerir al interesado la -

(21) RANGEL C!1TIZ' ñCRACIO, ob. oi t., pp, 61 y 67. 
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1D!oraaci6n o docwi:entos que considere neceserioa para cercio-­
rar.e de lB efectiva explotación•. 

Con lo anteriormente expuesto se llega a la afirmación 
de que el uso es una fuente para el derecho al momento de re--­
gietrarae 1 para la conservación del derecho indefinidrunente, _ 
pero el uso no es indiepenaable pare el registro, pero sí ea --
1n4iapenaable para determinar la techa de prioridad. 

6. lll registro como fuente del derecho. 

Caando se trata únicB.11ente del registro como fuente -
del derecho no• estamos refiriendo al eiste.::ia atributivo. En -­

•lxico no priva este eist94a, ya que aquí prevalece el sistema_ 
llixto. 

:!a el Bietema mexioeo pare obtener el registro de una 
Jl&l'Oa ea aediante una solicitud que se presenta ente la Secre-­
tar!a de Cosercio y Fomento Industrial. 

Jorge Barrera Graff afirma• "que el regist.-o otorga -­
plenitud de derechos con una tutela mayor a favor del propieta­
rio, inclusive ein uao posterior•. (22) 

Bl derecho que otorga el registro de una marca es la -
seguridad sl inversionista como lo ::ianifiesta Carlos Pernández_ 
Movoa, al establecer que: 

•Con el fin de elegir marcas adecuadas y difun1irlae -
entre el pdblico, el empresario efectuará demasiados gastos y -
estos gastos resultarían estériles si el ordenamiento jurídico 

(22) BARRERA Gi!AFF, JORGE, ob. cit., P• 309. 
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no garantizas~ al e~?res~rio, de uno u otro modo, el otorgs:ni-­
ento del tít•ilo de ls. .,,eroa registrada•. 

Y continua diciendo el !lismo autor: 
"Por eso, a m~:iide. que ha venido generalizándose la -

práctica de efectuar previas e iapo?"tantes inversionee en mate­
ria de publicidad, se ha sentido correlativamente la necesidad_ 
de otcrger al empresario aquella seguridad jurídica que s6lo -
puede dispensar un sistema fundado en el principio de la ine-­
cripc16n registral.", (23) 

El registro como fuente pare adquirir el derecho pare_ 
el use exclusivo está contemplado en le Ley de Invenciones y -
j'.;;rcs.s en el ert!ci;lo 88 que ñice :" ~l_U~r~c_f:o_d!. !aª2 ~x,gl~S,!.YO_ 

~P_UB:a_m~rga_e~ ~b!i~n~ ~e~i~n!e_s~ re&i~tzo en l& Secretar!a -
de t;o:riercio y Po:nento Irdustrisl". 

Cualquier personr; puede obtener el derecho pera utili­
zar una marce como lo señala el artículo 89 de le Ley de Inven­
ciones y ~arcas ~ue a la latr~ dice: "Tods persona que ~st' --­

usBndo o •1:.liera U:Jar un'EI. '.ll.hrca. pe.r~ distineuir loe artículos -

que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a 
su uso, eatiefaciendo lee formelids.des y requieitos que esta~ 
blecen esta ley y su reelamento•. 

Y agrega el mismo precepto, que: 
"Igual derecho tendrán los oomercinntee y prestadores_ 

de servicies de"oida::iente establecidos, respecto a los artículos 
que vendan o los servicios que presten en el territorio nacio-­
nal y de los cuales qlUeren indicar su procedencia. Loa co~er-­

ciantes podrán usar su marca por s! acle o agregada a la de ~­
quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de -
éste". 

(23) FERNA11DEZ-ROVCA, CARLCS, ob. cit., PP• 238 y 239. 
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En el art!cUlo anterior al referirnos a que cualquier 

persona puede obtener el derecho para el uso exclusivo do una 
aarca, nos referimos a loe comerciantes, fabrica.?1tes y pre~ted~ 
ree de servicios, 

Al hablar del registro co~o fuente par~ al uso exclu~i 
YO, mencicnaremoa lo que se nuede re~strar como ::na.rea y esto 
'eta contempledo en el artículo 90, de la Ley de Invenciones y 
llarcaa, que nos indica que son registra bles como marca: 

•I- Las denominaciones y Bi!nos visibles, suficiente-­
mente dietintivoa y cualquier otro medio susceptible de identi­
ficar loe productos o servicios a que se apliquen o traten de 
apl1cal!'8e, frente a loe de su ndsma claae o especie. 

Il- Los noabres comerciales y las razones sociales o -
dencwinsciones soci~lee, siempre que no queden co~prendidos en 
las probibic:!.ones previstas en el artículo 91, de IR Ley de In­
Tenciones y Marcea•. 

Sin embargo hay casos en que el uso suele oponerse al 
registro, coao ocurre en la hipotesíe qua seftala el artículo ~ 
93, primer parn.fo, de la Ley de Invenciones y ~:arcas, que -­
dice: 

"El derecho al uso de UD8 marca, obtenido mediante su 
registro, no producirá efecto contra un tercero que, de buen& -
fe, explotaba ea la República la llisma marce u otra BEmejante -
en grado de contus16n, para loa llismos o similares productos o 
eervicioa, aie!llpre y cuando el tercero hubiere empezado a usar 
la marca oon máa de un a.llo de anterioridad a le fecha le~ol de 
eu registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar -
en su oportunidad•. 

Ahora mencionaremos lo que no se puede regietrar CO!IO_ 
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marca, de acue~do al artículo 91, de la Ley de Invencionee y ~ 
!larcas r viee!lte' r:ue dice: 

"I- L~s jenominaciones y signos cue no reúnan los re­
qUisi tos qu~ senala la fracci6n I, del artículo 90. 

II- Le~ no~bres prooios, técnicos o de uso cOJlún de 
los µroJucto~ o servicios que pretendan 03pararse con la marca, 
así cc~o e~uellas pslebras que en el le~aje corriente o en ~ 
l~s pr~cticas co~erciales, ae hayan convertido en la designs--­
ci6n us:.ial o cene rica de los !!liemos. 

III- Ln fi~a de los envases que sean del do~inio pú­
blico o que se hayan hecho de uso co~ún y, en generla, aquellos 
quo carezcan de unn originalidad t&l oue los distin!!;S fácilmen­
te. 

IV- La forma usual y corriente de los productos o la -
impuesta por l~ naturaleza ~is3a del producto o del servicio o 
oor su funci6n industri&l. 

V- Les denominaciones, f'iei.•rFis o frases descriptivr:s -

de los productos o servicios que traten de protegerse cooo mar­
ca. Una denominaci6n no se considerará distintiva porque osten­
te uno ortogr~fí~ caprichosa, o construcción artificial, o sea 
el ?roducto de la unión de dos o más palabras que, analizadas -
ai~ladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto. 

Quedan incluídas en el supuesto antorior lae palabM<s_ 
descriptivús o indicativas ds las cualidades, cer&cterísticae -
físicas, contenido, uso, destino o funci6n 1 composici6n de pro­
yiedadee, tioo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación 
o ~pooa de elaboración de los productos o de prestaci6o de loe 
servicios. 
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VI- Las letras aisladas, los núneros y los colores -~ 

aislados, a menos que es1én CO$b1DE.dcs o aco3pañados de elemen­
tos tales como ei&noe, diseños o deno3ioacicnes, que les den -­
un cartlcter distintivo. Se coneiderá m.bero aislt::.do, el cc:1pue-~ 
to por u.no o :aás dieitos expresados nt.l.'lérice.:r.ente o con letra. 

"11- Las que reproduzcan o 1oiten sin autorización es­
cudos, banderas y emble,,ae de cualquier país, Estado, 1.!unicipio 
o diviaionea políticas similares, es! como lao denominaciones y 
ai«las de organizaciones internacionales, gubernllllentales, in-­
tergu~ernaaentalee, no gubernS11eotales o de cualquier otra or~ 
111r.ac16n reconocida oficial.mente, as! como la des1enaci6n ver~ 
~ de los ~iamos. 

VIII- Las oue reproduzcan o imiten s1enos o pu.n~onea -
oticiales de control y !f<r&.nt!a adoptados por un Estado, sin ~ 
autor1zaci6n de la autoridad competente. 

IX- Lile qua reproduzcan o imiten monedas, billetes de 
banco y otros medios oficiales de p~o nacionales o extr&njeros 
o las monedas co11:1emorutivas. 

X- Las que reproduzc&n o iui ten condecoraciones, !leda­
llae u otros premios obtel:l.idos en exposiciones, ferias, con&re­
soe, eYentos cul.tu.rales o deportivos reconocidos oficialmente. 

XI- Loe n011bre8, seudónimos, firmes, sellos y retratos 
de personas, sin conseati~iento de los interesados o, si han f~ 
llecido, de sus ascendientes o desceadien.tes de grado m6~ pr6X! 

•o. 

XII- Loe títulos de obres literarias, artísticas o 
cieat!fic&s y loe personajes ficticios o simbólicos, salvo coa 
el conseati!rl.ento de su autor, cuando conforme a la ley de la 
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~ateria, és~~ _,¡;¡,nte~a vi~entes su.s derechoe; a.sí CO!IO los per­
son~jes humanos de caracterizaci6n, sino se caenta con su con-­
for!!ida.d. 

l.lII- (Derogada por el Artículo Primero del Decreto de 
29 de 1ic1ecbra de 19aó, publicado en el "Diario Oficial" de 16 
de enero de 193?}. 

XIV- Las denominaciones geO«I"4!icas, propias o coaú~ 
nes, aa! co~o los gentilicios, noaores 1 adjetivos, cuando ind.!, 
quen la p~ocedencia de los productos o servicios y puedan ori~ 
nar confusi6n o error en cuanto a su procedencia, ~! como lae 
denominaciones de poblaciones o l~ares que se caractericen por 
la !obricaci6n de ciertos projuctos, para a.apGrar ~atas, exceP­
to los nonbres de lugares de propiedad particular, cuando sean 
especiales e inconfundibles y se te~a el consenti~iento del -­
propietario. 

X:V- Los ~apas, sin e~bargo, podrán usarse co~o elesen­
to de las marces, ei corresponden el país de ori~en o l~er de 
procedencia de los productos o servicios que aquell.as distia--­
guen, siempre que en este peía estuviesen registrados. 

ril- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles 
de engaear al pdblico o inducir e error, entendi~ndose por ta-­
les, los que constituyan falsas indicaciones sobra la net11%'ale­
za, origen, co~ponentes o cualidades de los productos o eervi-­
cios que pretendan amparar. 

XVII- Las deno~inaciones o signos que, conforae a ~­
otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines 
comerciales o, por ra~oneo de interés pdblico, la ~e.crct&ría de 
Comercio y Fomento Industri~l considere inconveniente regis~­
tr&r. 



21 

IYIII- Todo lo que sea contrario & la ~oral, _ ls..s bl.:~ 

na.a coet112bres, al orden gúb:ico y aquello qae ~ie~~a a ~idicu-

11zar ideas o personas. 

11.l- Las :ienoainaciones o si~os icuales o se;¡:¿ j::.ntes_ 

a u.na aarca, que la Secreta.ríe. de Come:-cio :; f'03ento In:.-.i~trt:-..1 

eetise notoriaaente conocida en ~éxlco, ?ara ?rcte~er lo5 3is~ 

aos o si!lile.ree ;>ro1uctos o servicios, o bien. que sean .s::.scertl 
blea de crear con!usi6n en fer.na ~l, q¡¡e puedan imucir al pú­
blico a error. 

XI- La tradueci6n a otroe idio~as ie las palabr•s no -
regie1orabla11. 

In- 1Jna .arca que sea id~n.tica a otra, anteriortJ:iente_ 
registrada 1 vigente pare. amparar los tú.amos prod~ctos e servi­
cios adn cuando sea eolicitfi.da por el titular de la regís•rada_ 
o con el col!Benti~iento expreso de éste. 

XXII- Una ~arca ~ue sea eemejante a otra ya re~ist~da 

1 vigente, apliceda a loe :;¡¡ismos o nillileree proiuctos o servi­
cioa, en grado tal que pueda conJ'undirse con la anterior, to~'.!! 

dola en su conjunto o aten::liendo a los ele1nentoe (!'le b?.J'L'!l E·i'.'!c 

reservados. 

XXIII- OIUL marce que sea idéntica o semejante, en gra­

do de conf'Usi6n, e un nombre comercial aplicado a los ai•~os o 
eiailaree servicios, que se presten en el ~etableci~iento cuyo_ 

nombre cOOHrcisl se haya ust-d.o con anterioridad". 

Loe efectos del regietrc de uno marca tendré.o una vi~ 
gencie de cinco años e partir de la fecha legal, como lo eeta-­
blece el art!cUlo 112, de la Ley de Invenciones y ~arcas. 
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La r~rso~e ~ue obtiene el registro de una ~arca debe -
de com?rcibar .:::u u2~ 1ent?"O de trea a..~oa a partir de la fecha -

del otor~ieuto del registro cc::o lo establece el artículo 117 
de la Le7 de In7enc1ones y !i:arcas. 

::J. ti tulnr de la o=ca re¡;istrada po;irá &Utorizar a -
una o más persollhs como usuarioa de le. m.iS!la, as{ lo establece_ 
el artículo 13-4 de la Le;¡ de Invencione2 1 .l!lircns. 

El usuario registrado podrá t02ar laa aedidas legales 
ten·:!ientes o i:::pedir la !als1ficaci6n, 1mitaci6n, o W!O ilegal_ 
1e la ~arce, como lo establece el segu..:::ido párrafo, del &rt!cu.lo 
!Jó,de la Ley de Invenciones 1 ~rcaa. 

De acuerdo al artículo 141 y 142 de la Le1 de Inven--­
ci ones y Y.arcas, el titular del r~stro de wu:;. marca, 'puede -
transmitirla por loe ~edios 1 con 18" fo~alidades de la leg1e­
lac16n común, pero su tr~namis16n no produce efectos et no se -
1necr1 be en el Registro !lacional de Tra.neferenoia de Tecnología 
y para 1ue produzca efectos co~tra tercero• la transmis16n ee -
debe de registrar e~ le Direcci6n General de Invenciones, .rtar~ 
cae y Desarrollo Tecnol6gico•, pero por Decreto de 16 de marzo_ 
de 1989, ce.mbia de nombre esta Direcc16n, por D1recci6n General 
de Desarrollo 7ecnol6&ico. 

El titular de una marca registrada podrá solicitar por 
escrito, en cualquier tiempo, la cancelaci6n de su registro, de 
acuerdo al artículo 150 de la Ley de Invenciones y Marcee. 

Loe efectos del registro ao~ a partir de 1a fecha la-­
gal, que son cinco ~~oe 1 estos efectos o resaltados del regis­
tro, son prácticados por el titular de la merca registn.da. 
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CAPITULO II 

.BL RIDISTRO llWICARIO Eli LA LfXiISLACIO!I .!IEXICA.1A 

l. C6digoe de comercio de 1854, 1884 y 1889, 

.Antes de entrar al estudio de los C6digos de Comercio_ 
que han regido nueetra Ti.da mercantil, mencionaremos algunas de 
las caueas por les cuales surg16 le marca, 

· "Este desarrollo llega a su clímax e través de un pro­
ceso coapleJo de choques y de confusión, en el. que se mezclan y 
contWlden la rivalidad entre el comercio y la industria en el -
siglo XII. Pero ea e principio del siglo XII cuando el mundo ~ 
comercial. ee tre.neto:nna por completo. Aparece le máqu1na de va­
por, ella permite la construcción de motores y maquinaria; -~ 
eurge el terrocarril y las distancias ae acortan, El nll!llento de 
poblaci6n une 11'8 a las ciudades; las vías de comunicación se -
heaea aáe tAcilea; con la construcción de la maquinaria indus­
trial, gracias a la invención de la maquina de vapor, aparece -
IUl nuevo personaje en la eecena del comercio, el fabricante, El 
fabricante no ee único, hay otroe que fabrican los miemos pro-­
dueto• que ál. Ha nacido la competencia. 

El aayorieta se aprovecha de la situación, y exige más 
y meJorse condiciones en sus relaciones con el fabricante. El -
problema exige solución y no hay otra que crear mayor demanda -
para sus productos, y as! nace la merca, como protectora del -
febricsnte,pues ampara y distingue sus projuctos, El consumidor 
eJCige al mayorista t&J. o cual. marca para comprar los productos_ 
que distribuye; ai no la tiene acudirá a otros; el mayorista se 
va obligado a detenderee y lo hace de la misma manera que el t~ 
brlcante, adquiriendo una marca y acreditándola•, (24) 

(24) MENDIE'?A R., SONIA, Evoluci6n Histórica de las Marcas, en 
ªReTieta Mexicana de la Propleda& Industria! y Art!etica•, 
..no I, enero-junio de 1963, ndmero 1, M~xico, D.P., pp. 71 
y 72. 
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En el C6digo de Comercio de 1854,no existía una regla­
mentaci6n especifica Robre las marcas. En el Código de Comercio 
de 1884 se reglamentan en forma especifica laa marcas, en ol ~ 
Libr<> Cuarto, De la Propied1>d ~:ercantil, en el T!iulo Segundo -
De lea Marcas de Fábrica, del artículo 1418 al 1423. En el C6-­
digo de Comercio de 1889 ya no existe una reglamentación sobre_ 
marcas, ya que se crea la Ley de ~arcas de l'ábrioa del mismo ~ 
en~. 

~encionaremos loa artículos que reglamentan lae marcas 
de fábrica, incluidos estos, en el Código de Comercio de 1884 , 
y se observará que se treta la marca en for:ia superficial: 

"Artículo 1418.- Todo fabricante tiene el derecho de -
;.>oner a sus productos, pe.re distinguirlos de otros, una marca -
especial que consista en su nombre 6 el de la razón social, el 
nombre de su establecimiento, de la ciudad 6 localidad en que -
se haga la fabricación, 6 en inicieJ.ee, cifras, letras, divi..-­
sas, dibujos, cubiertas, contrasaBas ó envases. 

Artículo 1419.- El comerciante tiene propiedad en sus_ 
marcas, y nin;,uno otro podrá usar las mi~mas. 

Artículo 1420.- Las marcas deben estar precisamente en 
los productos 6 mercancías¡ y en aquellos en que esto no sea P.2 
sible, bastará que est~n en la cubierta ó envase, de tal manera 
que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la 
cubierta en que aetá la marce, 

Artículo 1421.- Nadie puede adoptar una merca que eet4 
ye adoptada por otro. 

Artículo 1422.- Para adquirir ~a propiedad de la mar.,. 
ca, se necesita depositarle previamente en la Secretaría de Fo­
mento; y ~ate concederá la propiedad siempre que le misma merca 
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no se uae 7a por otra persona, ó no sea de tal manera sa~ejante 
que se COllprenda la intención de defraudar intereses ajar.es. 

Artículo 1423.- Le. falsificación de marcas produce en 
el raao mercantil la acción de dailoe y perjuicios, ade:nas de 
lall pena.a que señalare el código respectivo•. {25) 

Loe C6digos de Comercio de 185•, 1834 y 1889 pertene-­
cen a la etapa del M6:d.co Independiente, 

2, Ley de Marcas de Pllbrica de 1889. 

De aeta ley haramoa mención la forma en que ae regia-­
traba ana marca de f'brica, y es la pri:nera que reglamenta le -
aaroa en terma especifica. "Es le primera ley que contiene rela 
oiones induatriales 1 comerciales, que e:npez6 a regir el lº d; 
enero de 1890, y la cual tuvo como modelo la Ley francesa de 23 
de ~unio de 1857 sobre las iaaroae de fábrica y de comercio", 
(26) 

Mencionaremos quienes pueden ser eujetoe del derecho -
de las maroas, de acuerdo al artículo 4°, de la mencionada ley: 

"Cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea 
nacional o extranjero residente en el pa!e, puede adquirir el -
derecho exclusivo de usarla en la Repdblica, sujetándose a las 
formalidades de la presente le7. 

Loe nacionalee 1 extranjeros que residan fuera del --­
pa!e, pueden registrar propiedad de marca, teniendo en este es­
tablecimiento o Bt!BDCia industrial o mercantil, pera la venta -
de sue productos, salvo lo que, para loe extranjeros dispongan 
loe tratados•. (27) 

(25~ C6di~o de Comercio de 1664, de 15 de abril del mismo allo, 
(26 MAVlNEdnl!'l'I, JUbTO, ob. cit., p. 50, 
{27 Idem., ob. cit., p. 51. 
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Haremos mención del procedi~iento pnra adquirir la -­
propiedad exclusiva de una mnroa de fábrica de acuerdo al artí­
culo 5º:•Pare adquirir la propiedad exclusiva de una marca de -
fábrica, el ~~teresado ocurrir& o por medio de su repreeentsnte 
a la .Secretaría de Fomento, haciendo constar que ae raoerva aus 
derechos ecoupañando loa eiguientee docW1entoe: 

I. El poder otorgado al mandatario, si el interesado -
no ee presenta por e! mismo; 

II. Dos ejemplares de la marca o de su repreeentaoi6n_ 
por inedio del •libujo o gr11bado; 

III. En el ceso de que la merca ee ponga en hueco o en 
reliev~ sobre loe productos, o de que se presente alguna otra -
particularidad, se remitirán tambi<!n doe hojee separadas,. en -
lee cuales se indicarán aquellos por:nenoree, sea por medio de -
UDa o vsriae figuree de detalle, sea por medio de una leyenda -
explica ti va, y 

IV, El contrato de comisión escrito, a cuya virtud se_ 
haya establ.ecido la agencia, debidamente legalizado, en el caso 
a que se refiere la segunda parte del artículo ·anterior. La se­
gunda parte del artículo anterior establece que: La raarca in-­
duotrial o mercantil que pertenezca a un extranjero no residen­
te en le Rep&blice, no podrá ser registrada en ésta, ei no lo -
hubiere sido previa y regularmente en el país de su origen•. -
(28) 

El mismo procedimiento para adquirir la propiedad ex-­
elusiva de una marca establece en eu artículo 6° que: "En el -
ocurso deberá expresarse el nombre de la fábrica, el lugar de -
su ubicaci6n, ol domicilio del propietorio y el gánero de oo-­
mercio de industria pera lo cue.l el solici tunte debe servirse -
de la marca•, (29) 
(28) NAVA llEGRETE, JUSTO, ob. cit.' P• 51. 
(29) Ib!dem, 



27 

Mencionaremos la adquiaici6n sobre el derecho de la -­
merca de acuerdo al artículo octavo y noveno, de la Ley de :dar-

· CBB de :rábrica,de 1889: 

ªArtículo 8°: El que pri~ero hubiere hecho uso le&al-­
mute de Wl8 marca, es el único que puede pretender adquírit· au 
propiedad. En caso de disputa entre d~a propietarios de la mis­
ma marca, la propiedad pertenecerá al primer poaee1or, o bien -
si la posee16n no pudiere comprobarse, al primer solicitante. 

Artíc12lo 9°: La propiedad exclusiva de una mares no -­
puede eJercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la 
Secretar!& de Fomento, de que el interesado se be reserv•do sus 
del"eohoe, deepu&s de haberse llenado todos los requisitos lega­
lee•. (JO) 

Hare:aos mención del siet8!lla sin previo exá:::ien con lla­
mamiento a oposiciones que establece el artículo diez,de la Ley 
de Jlaroae de l"!lbrica: 

"La deolaracidn beche por la Secretaría de ?omento se 
ha~ sin exámen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de 
los eolicitantes y sin perjuicio de los derechos de tercero. 

La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud 
del interesado y, en el caso de oposic16n, presentada rlentro de 
loe 90 días e1guientea a la pu~lioaci6n, no se procederá al re­
gistro de la marca hasta que la autoridad judicial decida en ~ 
fe.Tor de quUD debe bacer~e el registro". ( 31) 

La d11raoi6n del registro de una marca estaba eatable-­
cida en el artículo 12, de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, 
que decia• "La duración de la propiedad de las marcas de f'br1-

(30) NAVA ~EGRETE, JUSTO, ob. cit., PP• 51 Y 52. 
(31) Idem., ob. cit., p. 52. 
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ca es indefinida; pero se entenderá abandonada por la clausura_ 
o falte de producci6n por más de un a~o, del establecimiento, 
fábrica o negcciE.ci6n ~ue la haya Bill!'leado". (32) 

Le. Ley Je Int:reeos y Presupuesto de Egresos del Erario 
Federal, en su artículo I, fracción XVII, para el e~o fiscal 
que comienza el lº de julio de 1898 y termina el 30 de junio de 
1899, que establecía que: 

"El titular de una marca regietr~da tiene la obl1~ 
ci6n de pagar les tasas que 1 ley se~ale, (S 10 pesos por ceda 
mP.rca), loe cuales se enterarán en la Tecorer!a de la Federa--­
ci6n". (33) 

3. Ley de Marcas Industriales 1 de Comercio de 19()3. 

Esta ley fue oromulgada el 25 de agosto de 1903, que -
entr5 en vigor el lº de octubre del mismo año, y el r.ombre com­
pleto de la ley es: Ley de Marcas Industriales y de Colllercio, -
de Nombres co,.erciales y Avisos CO!l!erciales. El regla.mento de -
esta ley es de 24 de eeptie~bre del mismo a~o, y hareaoe men~ 
ci6n de algunos art!culon i~portantee. 

Mencionaremos quiénes son sujetos del derecho de las -
marcas: •Todo ~oxicano o ex~ranjero puede re!istrar una marca , 
e ip;ual derecho tienen las socied~des, co~paB!as y en general -
todas las pereone.s morales". (34) 

Haremos mención del procedi~iénto de registro de las -
marcas: "Para obtener el derecho exclusivo c~l uso de una. e.arca 
es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Mar­
cas, llenando las fo"."'aliducles que establece la presente Ley y 

su ReglBlllento (art. 2 de la Ley). 

(32) NAVA NEGRETE, JU:lTC, ob. cit., p. 52. 

(33) Ibídem. 
(34) ldem., ob. cit., p. 63. 
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Todo el que desee registrar un& marca, deberá presen-­
tar en la Oficina de Petentee y Mercas una solicitud aco~pa?.ada 
de lo siguientes 

I.- Una descripción de la ~arca, terminándole con las_ 
reeerYae que da ella ee hRgan. Si fuese necesario, a juicio dul 
interesado, 99 acomp9Bará tBllbi~n una deecripci6n y dibujos de 
eeoa obJetoe o productos, 

Lae deecripcionee de la marca cuyo registro se solici­
te, debel'!io ester autorizadas con la firme del interesado o de 
eu apoderado, y en caso de que dicha deecripci6n oomprenda va-­
riaa to3as, cada una irá, además rubriceda en el margen (ert. -
6, B94l.) 1 

II.- Doe oop1a9 del documento anterior¡ 

III.- Un ol1cb& de le marca¡ 

Cu.ando la marce deba usarse a coloree ee indicará, --­
basta donde sea posible en el clich~, según se exprese en el -­
modelo correspondiente que se adjunta (art. 8 Regl.), y 

IV.- Doce ejemplares de la marca tal y como se vaya a 

usar (art. 3 de la Le7), 

Cuando una meros o parte de ella, le constituyen obje­
toe de metal u otra aubetancla, se remitirá además doce ejom--­
plares de eu representación impresa en papel. Cuando la marca -
vaya a !ljarse por medio de sellos en plomo, por medio de fuego 
o cualquier otro prooedlmiento se remitirá igualmente doce --~ 
ejemplares de eu representación impreee en papel (art. 10 ----­
Regl,). 

Aunque se soliciten varios registros a nombre de une -
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miama perocna neceeitarñ acreditar el solicitante su personali­
dad en cada solicitud (art. 11 Regl.). 

Pare cad& registro de marcos que se pretenda hacer, se 
formulará por separado una solicitud según el modelo correepon­
aieote adjunto (art. 2 Regl.). 

La Cficine de Patentes y Marcas expedirá al interesado 
un recibo de los docU!Jleotos y clich,, expresando en ese recibo_ 
el d!a y la hora en que le hayan sido entregados y el ndmero de 
orden que corresponda (art. 3 Regl.). 

La Oficina de Patentes y li!a.rce.s hará u.n examen pura-­
mente administrativo de los documentos presentados, con el fin_ 
de cerciorarse si estén completos y llenan los requisitos que -
en cuanto s eu forma previenen esta ley y su reglamento (art. -
10 de la Ley) y (art. 4 Ree;l.). 

El registro de una marca Be hará ein previo exámen de 

su ''º'·~dc.d, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y 
sin perjuicio de tercero (art. 10 del~ Ley). 

El certific-.do de registro do una "'"reo se expc<li rá -­
por le Oficina de Petontes y Marcas, este certificado ieLida-­
mente legalizado y con los documentos a él anexos, constituye -
el título ~ue acredite el uso exclusivo de la marca (ert. 11 de 
la Ley). 

En ceso de extravío o de deetrucci6n del certificado -
de registro, se podré reponer a coeta del titular, de acuerdo -
el modelo adjunto (art. 13 Regl.)". (35) 

(35) NAVA ;;EGílETE, JUSTO, ob, cit., PP• 63 Y 6.1,, 
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Bl titular de una marca registrada tiene la obligaci6n 
de p&&ar por el certificado, de acuerdo al capítulo IV, titula­
do •Derechos .Piacelee•, de acuerdo al artículo 85, de la ley a 
que nos eetlll!los refiriendo que dice: •Se debe de ?Bger cinco -­
peaos por el registro, y de acuerdo al reglamento, por el dupli 
cado del certificado de registro de una marca, ee pagarán tree 
pesos. Bata taaa se deroga por la misma ley en su artículo 93 -
transitorio•, (36) 

Da acuerdo a esta llliema ley mencionaremos el derecho -
de Prioridad que dice: "La 111Brca cuyo re1?1atro se pida en Méxi­
oo dentro de los custro mesas de haber sido pedido en uno o ve­
rioa iatadoe eiñranjeroe, se conciderará como habiendo eido re­
~atrade en le aisma fecha en que lo fue en el primer Retado ~ 
extranjero en que hubiere sido registrada, eie~pre que ese pri­
••r Estado conceda a los ciudadanos de ~éxico este mismo dere-­
cho (art. 8 de le Ley), 

La dureci6n del regietro de una marca es indefinida, -
pero tendrá que renovs.ree el registro de una marca cede veinte 
alloa. Pare tal efecto se presentará una solicitud, segtin el mo­
delo adjunto. El retardo para hacer esa renovaci6n no traerá ~ 
consigo la perdida de los derechos al uso exclusivo de la mar~ 
ca, pero hará incurrir al interesado en un recargo sobre los -­
derechos fiscales que haya de pagar, y mientras no se lleve a -
cabo e88 renovaci6n, el mismo interesado no tendrá acci6n penal 
contra loe que indebidamente usen o falsifiquen la marca (art._ 
6 de la Ley) y (arte. 15 y 16 Regl.)". (37) 

4, Ley de Marcas,Avisos y Nombres Comerciales de 1928. 

Esta ley es de 26 de junio de 1928, que entr6 en vigor 
el 27 de julio del mismo afio, y su reglamento es de ll de di~ 

(36) NAVA NEGR.E.TE, JU~TO, ob. cit., P• 65, 
(37) Idem., ob, cit., pp, 65 y 56, 
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ciembre del :nis:no aiio. Estudiaremos los artículos del regle.men­
to y de la ley, !llás relacional os para obtener el registro de -­
U..'1a ::iarcA, ~uienr:::s pueden solici ts.rla, y cuRnto ae paga. 

;Jencionar•»os la adquisición del derecho de la Marca:_ 
11 .:>e ado;>tú el siste:ua '.Dixto, ya que no a6lo puede --­

adqui~irse el derechc exclu~ivo de uso de una marca, mediante -
su registro en el Departa:nento de la Propiedad Ind11Stria.J., eino 
qu~, ta~bién se reconocen los derechos edquiridoe por un usua-­
ri ú extrerei~stral siempre y cuando baya explotado dicha marca 
cor> más de trec 9.i:~os de anterioridad a 1~ :!'echa legal del men-­
cionado r~ciMtro (crts. 4, 5, 6 y 39, frsccicnee II y III de la 
Ley)". (38) 

Los ~ujetoo del derecho de ;.:arene, son los :;s.is:nos oue 
en le. ley fa!1'7.ericr. 

En le solicitud de registro de un!t marca se anexan los 
::it:uientes :lo:cll!'!lerrtc~: 

"l- Descripción de la mares por trinlicado¡ 

II- \In cliEé; 
III- Doce im?r&~ionBt jGl cli~é; 
IV- Doce etiouotas a coloree; y 
V- \lna carta poder". ( 39) 

11 Por pri:ncra vez se incluye en el Reglr..!Dento una cla-­
sificaci6n de artículos en 50 claoes; no siendo limitativa, --­
eino que per.i:i te según la clase 50 incluir artículos no clasi-­
ficad oe (art. 9 del Regl.)". (40) 

(38) ?l1>VA !iEGrlETE, JUb'fO, oh. d t., P?• 76 y 77. 

(39) Idem., ob. cit., p. 85. 
(40) ldem., ob. cit., pp. 77 Y 78. 
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•se eatablec16 el ex~men de novedad como requisito --­
previo al registro de una marca, ae! como el procedimiento de -
opoeic16n de los terceras que se concideren afecta~as, {arta. -
14, 17, 18 y 23). 

Se dispuso que loe interesadas, de co~ún acuerda, po-­
d!en someterse a la resaluci6n de una Junta Arbitral pare dec! 
dir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro 
T las aellaladss coso anterioridLdee estipulándose que sería -~ 
inapelable el tallo de loe árbitros, el cual serviría de base -
a la Ct1c1na de la Propiedad Industrial para adJl!itir a rechazar 
la aarca solicitada, (art. 21). 

Ta.bi~n se introdujo la práctica de loe exW2enes extr~ 

ordinarios de novedad de las marcas, a eolicitud de persona 
interesada o por orden de autoridad judicial. {arto. 36 1 37 y -

38). 

COJIO en la ley anterior, las diversas determinactonee_ 
adainietrativ&i1ente emitidas por el Departamento de la Prooie-­
dad Industrial de oficio o a petici6n de parte, no ten!en ce.--­
~cter de~initiTo, pues la ley concede e los inconformes el de­
recho de demandar judicialmente su revocaci6n. P..re tal efecto, 
el Cap!tulo VIII ee destinó a reglamentar el procedimiento pera 
o~tener dicha revocación ante los Jueces de Distrito de la Ciu­
dad de M~xico, (art. 65), De este modo las resoluciones del De­
partamento de la Prootedad Induetrial acerca de negativa de re­
gistro de mercas, concesi6n de uicha registro, nulidad, extin-­
ci6n, ia1taci6n, falsificsci6n y uso ile&11l, s6lo quedarían ~­
firaee cuando no hubieran sido recurridas dentro del plazo de -
quince d!aa de la fecha en que fue dada a conocer le resolu---­
ci6n, o por sentencia definitiva que en Última instancie. ven--­
dr!a a pronuncisr la Su0rema Corte en el Amparo prO$OVido con-­
tra la sentencia del Tribunal de Circuito, que en Apelaci6n co­
nocía de la dictada por el Juez de Distrito". (41) 

(41) RANGEL Ml:iJlNA, DAVID, ob, cit., PP• 37 1 38. 
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"El Título de Propiedad de una Marca será BXiledido por 
el Departamento de le Propiedad Industrial y estartl. fil'lllado por 
el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo y autori~ado con 
el sello de aquella 0ficina; dicho título y loe documentos a él 
anexos acrediten a su titular el derecho exclusivo de la marca 
(art. 27 de la 107) y (art. 27 del Regl.)", (42) 

Cuando alguna pereona (física o aoral), solicite el~ 
regiotro de una o Tarias marcas debe pagar los siguientes dere­
chos fiscales de acuerdo al artículo 116 de la mencionada ley,­
en el Capítulo XII, denominado, •Derechos !'iscalee•, que dice 1 
"a) Al presentar la solicitud para su exámen y sin lo cual no -
se procederá a verificarlo ••••••••••••••••••••••••••• S 10.00 
b) Cuando el sxámen haya sido terminado, por la expedición del 
título ............................................. , • 1 15.00 

También en el mismo capítulo se preves el pago que se 
hacía por la renovación de la marca y por el exdmen de novedad1 
Por la rsnoveci6n del registro de una merca, si se efectila ~-
dentro del plazo normal .... ............. .... .. .... .. 1 10.00; 

Por el exámsn de novedad previsto por los artículos 36 y 371 ~ 
a) Si ea trata da una merca en que solamente deba atendarea a -
la denominación .. .... .. .. .. • .. .... .. • .. • • .. .. .... .... $ 10.00 
b) Si debe atenderse tanto a una denolllineci6n como a los carac­
teres de la etiqueta o marbete o solBlllente a ésta ••• S 15.00", 
(43) 

El Derecho 1e Prioridad se amplíe a seis meses (art. -
25 de la ley). 

Mencionaremos la duraoi6n del registro de una marca de 
acuerdo a la ley que se está tratando: "Loa efectos del regis­
tro de una marca durarán veinte alloo, contados a partir de la -

(42) NAVA NJ::URh~E, JUSTO, ob, cit., P• 80, 
(43) Idem., ob, cit., pp. 81 y 82. 
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techa 7 hora de preeentaci6n de la eolici tud y demás doctt2Jentos 
relativos en el Departamento de la Propiedad Industrial; pero -
este plazo será renovable indefinidamente por periodos de diez 
alloe (e.rt. 24 de la Ley),· 

ID. Reglusnto tija cw!ndo debe efectuarse la renova-­
ci6n 7 el pago de loe derechos por este concepto, seí también , 
en caeo de retardo para solicitar la mencionada renovación o 
efectuar el pago, la imposición de recargos (arte, 54, 56 y 57 
del Regl.). 

Por otra parte, ae eetabl•ce cate¡óricamente que si -
transcurrieron loe tree aBos siguientes al vencimiento de cada 

·plazo sin que se preeent&ra la solicitud de renovación o se --­
efectuara el pago correspondiente caducará la merca y pasará al 

dominio pdblico. 

La renovao16n del registro de une mares se solicitará 
ante el Departemento de la Propiedad Industrial, en escrito por 
duplicado, 

Para oooeervar loe derechos del registro de una marca 
que no hAJa podido explotarse, se preaent&rá al Depnrtamento de 
la Propiedad Ind11etrial una manifestaoión exponiendo de esta -
circunstancia, antes de que concluya el período de cinco al'loe , 
desde el d!a en que ee euspenda la explotación, con la manifes­
tación se enterarán derechos por v&lor de 1 5.00 pesos•, (44) 

5, Ley de la Propiedad Industrial de 1942. 

Bata ley ee de 31 de diciembre de 1942 y rigió desde -
ol lº de enero de 1943, y lleva el nombre de Ley de le Propie­
dad Industrial, ?orque se precie~n y definen los derechos rels-

(44) NAVA NEGa<.'TE, JUSTO, ob. cit •• PP• 82 y 83. 
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tivoo de la 1ropi&J~d indu"trial y se protegen loa intereses de 
los titulares d~ éstos y los del pdblico, tB.'.llbi~n esta ley toma 
En cuo.nta loe Principios Je la Convenc16n de Paría para la Pro­
tección de l3 Pr~·}ied<id Ir.fostrial del :?O de marzo de 1983, re­
viea:la en 3rusAlRa, .iashington y La !laya. 

Mencionsre~oe laz refo~aa mas importantes en cuento a 
matertn 1.e regi.3.tro en énta le.y, en lo que se refiere a las ma,t 
cae; 

"Se reduee a 10 &.?ios el plazo de Ttgencia de les mar-­
cae, p:~re que so& igual al qu9 debe transcurrir entre lea reno­
vacion"o ~cibaocu~ntes (art, 1)2). 

Se inclu;¡en regl'1s que permiten R loe prop1eter1oe --­
hace!" ni:.e·.ros registros en que introduzcan !l!O;!ificaciones a los 
que hubiesen hecho anterior::ente (art. 140), estableciendo nor­
rnbs que impiden que se deavirtde el sistema de exclusiVidad de 
uBo do lBs mnrc~s, por razones de orden pÚblico, para evitar -­
~:..:.e iJierj,.r, cill c:¡:-~ctl3t"' .Hstinti vo de loe proriuctos QUI) n:ape--­

ren, d~notat.ivo tfi!lbién de su procedencia, ya que el público -­
tiene inter'a en que, una vez conocida la calidad de loe artí­
culos o ~roduct~~ que ee fabrican o V9ndeo gl amparo de una. --­
maree leter.ünada, pueda i..•J.;uirirloe poateriorm•nte, sin nece­
sidad de detenido exámen y ~in riesgos do confuei6D (arte. 151 
a 154). Por el ~iemo motivo, se regls.~enta el Ollpleo de les -­
marcas por usuarios registrados (arte. 158 e.167). 

Se suprimi6 el procedir.iento para obtener les revoca­
ciones de las resolucioner; ad1Dinistrat1vas, (nulid«<l, extinci6n 
por falta de uso, de falsificaci6n, lmitac16n, uso ilegal de -
~arcas, de oficio eeA declarado u.n re~istro de marea), que la -
Ley de 1928 establecía en P.l .,entirlo de que los interesados in­
confor,nes con fliche.s deter:ninaciones adm1niatrativae podrían -
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ocurrir ante loe Jueces de :Jistri to de la Ciudad de :.•éxico er. -
11A juicio especial de oposic16n o federal revocatorio. Consi--­
guienteraente, al no consignar la nueva ley medio algu~o de i~-­
pugnaci6n de sus resoluciones, dictadas éstas, la revisi6o Je 
su legalidad qued6 en ~anoe de loa iniamoa Jueces de Distrito, -
pero a traT•a del juicio de am~aro. Aun cuando en la exposlci6~ 
de motivos ea explica que el procedimiento ralativo al juicio -
especial de revocac16n se suprime, a fin de lograr que se re--­
euelven en fol"l!la inás expedita lea controversias entre loa par-­
ticulares y la ad:4iniatrac16n•. (45) 

Antes del juicio de emparo se pod!a p~o~over el recur­
so da rsconsideraci6n, en loe caeos establecidos por le ~i•ma -
ley, en la siguiente formal "En las resoluciones de la Secreta­
r!a de Economía, por las que impongan sanciones, podrá solici~ 
iarse su recoGaideraci6n ante la propi~ Secretaría, por parte -
interesada, ~ediante un escrito ~ue con las pruebas que se juz­
guen pertinentes, deberá presentarse dentro de los 15 días si-­
guionte• a la fecha en que se haya comunicado la resoluci6n im­
pue;nada, la ejeouci6n se suspenderá si el intere•ado garantiza_ 
el importe de la multa. 

La Secretaria podr<l: allegarse cuantos elementos de ~­
prueba estime necesarios para la mejor resoluci6n del recurso y 
dentro del plazo de 30 días lo resolverá según proceda•. (46) 

•se otorga un plazo de gracia de 2 saos (antes de 3 -­
aaoe) 1 si no se presenta le solicitud o se efectiSa el pago, -­
caducará la marca {arte, 168 a 170 de la ley y el artículo re-­
latiT~ de le ley de 1928 es el ~4)", (47) 

(45) RAllGEL MEDINA, DAVID, ob. cit., PP• 45, 46 Y 47. 
(46) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., P• 96, 
(47) Idem. ob. cit., P• 97. 
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La Secretaría de Economía al efectuar al tr4mite adlll1-
nistrat1vo, •cuando rec1b6 la solicitud de registro de una aar­
cs y la obligac16n de los solicitanteo de pagar la tarifa ree~ 
pectiva, e más tardar, el quinto día de presentada le.eol1o1~ 
tud, a diferencia de la ley de 1928 que el plazo que fijaba pa­
gar era a más tardar de 3 días de presentada la solicitud•. ~ 
(48) 

(48) NAVA !IEGRETE, JU;;To, ob. cit.' pp. 94 y 95. 
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CAPITiJLO III 

PAP3L ;)fil. !!!:.GIST!l0 DS .... BCA3 ::R LA LLI DE I!IVEllCIC:!US 
Y U.~CA:) 

l. V1 :-egist!"o co:lo fuente del derecho exclusivo. 

Este capítulo lo a.nalizare::os je acuerdo a la Lsy de -
Invenciones y Marcas •rigente, que abrogó a la Ley de Propiedad 
Industrial, de 1342. La Ley v~gente !ue publicada en el "Diario 
Oficial" de 10 de febrero de 1976 y entr6 en vigor, de acuerdo_ 
a su pri~er artículo transitorio, al día siguiente de su·publi­
caci6n, es decir, el día 11 de febrero de 1976. 

Esta Ley fue refor::ia.da el día 16 de enero de 1997, ~ 
ésta !"efor.:a ?Ublicad::;. en el ''Ji ario Cficial M. 

El registro como fuente del derecho exclusivo está ~­
conte$oledo en el ~rtículo 88, de la Ley de Invenciones y •ar~ 
cas, v~¿ente, qu~ die&: 'iJ. dcrec~o de aso a~cl~~ivo 1~ '.l..~~ --­

marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Come_! 
cio ~Fomento lnduetrial". 

El ertíc"1o 39, da la Le7 de Invenciones y ¿arcas nos 
indice qui,nes pueden solicitar el registro: ºToda persona que 
est6 usando o quiera usar una merca para distinguir los artícu­
los que fabrique o produzca, po<lré adquirir el derecho exclusi­
vo e su u.so, satisfaciendo las formalidades y requ1eitos que -­
establecen esta ley y su rdglamento•. 

El l!Ú.Smo artículo continua señalando que: "Igual dere­
cho tendrán los comerciantes y preatadares de eervic.ioa debida­
~ente establecidos, respecto a los artículos que vendan o loa_ 
servicios GUe presten en el territorio nacional y de los cuales 
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quieran indicar su procedencin. Loa comerciantes podrán usar su 
marca por sí sola o agregada a le de quien fabriqne los produc­
tos con el consentimiento expreso de ~ate•. 

El Rrtículo 75,del ReglBJllento establece que: "Para ob­
tener el registro de una marca, deberá presentarse ante le Se~ 
oretaría solicitud por duplicado, en papel blanco de 36 kilo~ 
mos, conteniendo los datos a ~ue se refieren los artículos 100 
y 101 de la Ley. Se expresará la denollioaci6n de la aarca o, en 
su caso, si se trata de innoainada o llixta, aaí como la ubica-­
ci6n del establecimiento industrial, comercial o de servicios , 
procisE.Ddo el oaís, la población, calle y número correspondien­
te. Cuando así lo requiera la Secretaría, deberá acreditarse la 
existencia del establecimiento, o del principal si cuenta con -
varios". (49) 

El derecho al u~o exclusivo de una marca, se demuestra 
mediante un título, de acuerdo al artículo 110, de la Ley de I,!! 
venciones y Marcas, vigente, al establecer que: •El derecho al 

uso exclusivo de una marca se acreuitará por medio del título -
respectivo, que será expedido por el S~cretario de Co~ercio y 
Fo~ento Industrial y será firmedo por éste o oor el funcionario 
en quien delegue esta fac:iltad". 

2. Princioelos conflictos gue se susciten entre los re 
rlstros. 

El artículo 92, de l& Lay de Invcncioncc y ~a.reas, vi­

gente, establece que: "CUnndo el. registro se aolici te por pera.!!. 
na distinta al titular de una marce registrada, para artículos_ 
o servicios similares e loa que ~ata protege y, a juicio de la 
Secretarís de Comercio y Fomento Indufltrial, pudiera causar --­
confusión en loa consumidores, se negará el registro si procede 

(49} Re~lamento de la Lez de Invens1onee T ll!arcae, publicado en 
e11l1ario Oficial de la :tederación, de 30 de agosto de ---
1988. 
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una Tez deeehogado el tri!mite a que se refiere el artículo 106~ 
1 4ste e.rt!culo se refiere el exámen de novedad que se le prác­
tica a la saroa. 

Y el a~!culo 106, establece que: "Si el practicarse -
al •~•n de DOTedad ae encontrare otra. marce igual o semeje.nte 
JA reg1Btrada o en trám.l.te 1 aplicada e los miemos o similares_ 
productoe, o serTicioa, o un nombre comercial, en loe supuestos 
de laa fraccionea III e XXIII del art!cl1lo 91, en grado tal que 
padiereA confundir••• se suspender~ el tr~ite y se notificará_ 
a1 eol1c1tante, indicándole lee anterioridades existentes, para 
que aanifieete lo que a su derecho convenga dentro del plazo ~ 
que al efecto ee eellal.e, el cual no será menor de 15 ni mayor -
de 45 4.ÍBll. Si el intereeado no contesta dentro del plazo oonc~ 
didc, ee cone1derar4 abandonada su solicitud y perderá la fecha 

leca1·· 

lll artículo 91, en sus fracciones XXI, IXII y XXIII, -
eatablecea que& 

"XXI. Una marca que sea idéntica e otra, anteriormente 
regietrada J Tigent• para 1111parar loe miemoe productos o eervi­
cios, adn cuando sea solicitada por el titular de la registrada_ 
o con el cozusentim1ento expreso de éete • 

.tIII. Una merca que aea seaiej!ll\te a otra ye registrada 
y vigente, aplioeda a los llismos o ailllilares productos o servi­
cios, en grado tal que pu&d~ confundirse con la anterior, tom~ 
dola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hoyan sido 
reaer-radoe. 

XXIII. Una merca que sea idéntica o semejante, en gra~ 
do de con!'usi6n, a un nombre comercial aplicado a los mismos o 
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similares B9rvic1os, que se presten en el establecimiento cuyo 
nombre comercisl se baya usado con anterioridad". 

El articulo 107, segundo párr~o, dispone que: •si le 
modificación propuesta constituye une eustitución de le aarce -
solicitada, se sujetará e un nueTo exoimen, en CIJ30 caso se ten­
dr~ como fecba legal la de la sustitución. Si como resultado de 
este ex4men se encontrare otra marea igual o semejante, 7a re-­
giatreda o en trámite y aplicada a loa miemos o similares pro-­
duetos o servicios, o s un nombre comercial, en loe eupueetos -
de las fracciones XXI a XXIII del art!culo 91, ee negará el ~ 
registro•. 

Sl art!culo 108, previene que1 •s1 alguno de loe re~ 
gistroe marcarios citados como anterioridad, respecto a una so­
licitud de registro, se encuentra sujeto a un procedimiento de 
cancelaci6n, nulidad, o extinci6n, pendiente de resolución, a -
petición del interesado, o de oficio, será suspendido el trámi­
te de la solicitud, hasta que ee dicte la raeoluc16.n correspon­
diente•. 

El mismo precepto agrega que: "Si dicho registro re~ 
sulta cancelado, anulado o extinguido, podrá concederse el nue­
vo registro si no hay otra razón que lo impida•. 

Estos son los conflictos más importantes de acuerdo a 
la Ley de Invenciones y Marcas, vigente. Estos conflictos son -
resueltos por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico 
pero en forllla específica por la Dirección de Karcas, Reaoluei6n 
y S~guimientry. 

3. Vigenoia Y Conaervaoi6n. 

La vigencia de la marca es de 5 años y la eonservaoi6n 
ea de acuerdo a la renovación. La renovación ea antes de que se 
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cuaplan loe 5 años de vigencia, debe ser &ata renovaci6n 6 me-­
••• antee que se terminen loe 5 e.lloa o 6 meseo después de loe 5 
ailoe (plazo de gracia). Esto lo vamos a analizar de &cuer~o a -
la Le¡ de In·1enoionee 1 Marcas, vigente. 

S~ el artículo 112, de la Ley de Invenciones y --~ 
•arc1U1, •1oa etectoe del registro de una marca tendrán una vi-­

gencia de cinco a~oa a partir de la fecha legal. Este plazo --­
aer' renOYable 11ldet1n1demente por periodos de cinco años, de -
reunir•• loa requiaitoe establecidos en la presente ley, eu re­
glallento 7 demás disposiciones aplicables•, 

Bl miemo precepto agrega que• "La fecha y hora de pre­
eentaoi6n de le solicitud de registro será la feoha legal de la 
aaroa 7 servirá de base para determinar la prelación•, 

Bl capítulo sexto, de la Ley de Invencion9e y Marcas -
regula la renoYaci6n.del registro de marcas, en loa artículos -

139 1 140. 

Artículo 139. "La renovaci6n del plazo inicial de du~ 
rao16n de loa etectoe del registro de una marca y de oada uno -
de loe ulteriores, deberá solicitarse pcr el titul"r dentro del 
11ltimo semestre de cada plazo, Podrá, sin embargo presentarse -
esta solicitud dentro de un plazo de gracia de seis meses, con­
tado a partir del Yencimiento de cada plazo, Vencido el plazo -
de gracia sin que se presente la eolioitud caducará de pleno -­
derecho el registro de la marca•, 

Artículo 140. "La renovación del registro de una marca 
sólo procederá si el interesado comprueba en forma fehaciente , 
su uso efectivo y contínuo; es decir, no interrumpido en su --­
aplicaci6n a loa productos o servicios que ampare, comprobación 
que se efectuará independientemente de la seBalada en el art!c~ 
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lo 117, de la Ley. Si una mis!llB marca se encuentra registrada -
para proteger dos o más clases de productos o servicios basta-­
rá, para que proceda la renovación de todos loe registros, qua 
ee demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en -
alganas de dichas clases". 

4. Conclusión de sus ei'ectos. 

La conclusión de los ef ectoe de la lllll'Ca ea produce ~ 
por extinción, nulidad, caducidad y cuando el titular del ragi~ 
tro solicita la canoelaci6n. 

El artículo 115, de la Le7 establece que: "La marca~ 
debe usarse tal 7 como fue regiatrada. Su u.so en forma dietin~ 
te, traerá como consecuencia !a_e,!tin2ifn_d~l_r~e!rg, previa_ 
la declaratoria correspondiente•. 

Por su parte, el artículo 117, dispone qua: "El titu~ 
lar de una marce deberá demoet.-ar a aatiefaco16n da la Sacre~ 
tería de Comercio y Fomento Industrial, el uso efectivo de la -
misma, cuando menos en alguna de lee ol,aees en que se encuentra 
registrada dentro de loe tree aflos siguientes a su registro. De 
no demostrarlo, ee consideraré ~x!ig,g¡p.~o_d~ .e,l~ng _i!ere~hg ~l -
reKi~tro carrespondienta•. 

Conforme al artículo 147, de la Ley, el registro de ~ 
una marca ~e_n,!!3-.Q.: 

•1. Cuando se haya otorgado en contravención a lae di~ 
posiciones de esta ley o de la vigente en la ~poca de eu regis­
tro. 

II, Cuando la marca sea idántica o semejante, en grado 
de confuai6n, a otra que haya sido usada en el pa!e, con ent~ 
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rioridad a la !echa legal de lu narca registrada, aplicada a --
1011 1118110• o einilaree productos o servicios, siempre que quien 
hap Taler el ••jor derecho por uso anterior co:npruebe h"-ber __ 
ueado eu marca ininterrunpidanente en el paíe, ~ntes de la fe-­
olla de u.o declarado por el que la regiatr6. 

III. Cuando la aarca ee ba venido usando con anterio-­
ridad en •l eictranjero, en la ni811& bip6tesie de la f:racci6n -
anterior, ai adetúa del uao existe el registro extranjero 1 re­
c1proc1da4 al respecto. 

IV. cuando l• etiqueta en que aparezca la narca conteE 
ga 1nd1oacionee !al•aa respecto a la procedencia de loe produc­
toa o a1rT101os que aspare, u111oac16n del establecimiento indu~ 
trial o cca1rc1al del titular de la marca o con respecto a ne­
dallu, cUpla.aa, prealoa o recocapeneas, 

v. Cllando 11 re,;ietro ae hubiera otorgado con bnae en_ 
deolarao1cnee !aleaa o inexactas. 

VI. Cllando por error, inadvertencia, o diferencia de -
apreo1aci6n, ee haf& otorgado el ragietro existiendo en vigor -
otro que se coneidere invadido, por tretaree de una marca que -
aea igual o semejante en grado de oonf'uei6n y que ee refiera a 
s•rTloios o productos iguales o eillilares, 

VII. cuando el agente o el representante del titular -
de una marca registrada en el extranjero, eolicite y obtenga el 
regietro de 6eta a eu nocabre, sin el consenti~iento expreso del 
titular de la marca extranjera. En este caso el regietro se re­
putar4 oono obtenido de mala fe. 

La acci6n de nulidad fundada en laa fraccionee I, V 1 

VII, podr4 intentaras en cualquier tie~po; la fundada en las --
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freociones IV y VI, en un plazo de tres BI'los, la tl11ldeda en la 
fraooi6n II, en un plazo de un Blio 1 la fundada en la tracoi6o_ 
III, en un plazo de seis meses. 

Los plazos mencionados ee oomputar4n a partir de la ~ 
publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y llarcaa•. 

El artículo 148 diepone que: "Qa,!!u..9.a,ta,e de pleno d­
recho loe registros de las marcas que no se renueven en loe ~ 
términos del Capítulo VI del presente Título cuarto de esta ~ 
ley•. 

Y el artículo 149• "Además de los casos establecidos -

en este ley, .2r.9.0.!d.!r1 la_e~t1nsi~n_d_!l_r_!e1S!r.2 de una marca -
ni eu. titular he provocado o tolerado que se transforme en de~ 
nominaoi6n genérica la que corresponda a uno o varios de loe ~ 
productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo_ 
qu._e en los medios comerciales 1 en el uso generalizado de dicha 
denominsci6n por el público, la misma haya perdido su sign1fi-­
csci6n distintiva, como medio de identificar el correlativo ~ 
producto o servicio a que se aplique• •. 

El mismo precepto agrega que: "Al efecto se observsrii_ 
el procedimiento marcado en el Título Octavo de le presente ley 
y le denominación de que se trate pesará al dominio público a 
partir de l~ fecha en que se publique en el "Diario Oficial" de 
le Federación le declaratoria correspondiente•. 

Por su parte, el artículo 150, de le Ley establees ~ 
que: "El ti tu.lar de une marca registrada podrá solici ter por -
escrito, en cualquier tiempo·, la ce.ncslaci6n de su registro. La 
Secretaría de Comercio 1 Fomento Industrial podrá requerir la -
ratificación de la firma si lo concidera necaeario•. 
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.11 mismo precepto agrega que: "El registro de una mer­
ca podrtl eer cancelado por la Secretar!a de Comercio y Pomento_ 
IDduatr1al cuando su titlllar eepecllle o haga ueo indebido en el 
precio o calidad de un producto o serTicio a;nparedo por la mar­
oa eu de~aento del ¡niblico o de la eoonom!a del país•. 

Pinalllente, dice el artíclllo 151 que: "La declaración_ 
de Dlllidad o extinción del registro de una merca, en loe caeos_ 
en que •• rt1quiera, ee bar' edminietrativemente por la Secreta­
r!a de Comercio 7 Poaento Industrial de oficio, a petición de -
parle o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún --~ 
1nter6a le Pedereci6n•. 

Dentro de la Secretaría de Comercio y Fomento Industri 
al, ae encuentra la Direcci6n General de Desarrollo Teonológi~ 
co, y dentro de 6eta se encuentra la Dirección de ~arcas, Reso­
luc16n 7 Seguimiento, que es le encargada en forma general de -
todo el tr'mite de la marca, (solicitud, expedición, renova---­
ci6n, etc.). 
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P:UNCI?lt•;; C,UB ;lIGEN EL RIDISTRO 

l. Princinio de la territorialidad. 

En México la marca registrada tiene un Ybi to de pro­
tección circunscrito al país. En Estados Unidos hay doa clases_ 
de marcas: las nacionales y las estatales. 

En ralación a este principio, Justo NaYa Negrete, opi­
na que , "La evaluación y aprecieoi6n del principio de novedad_ 
de la marce se encuentra limitada y sujeta al principio de la -
territorialidad, ee decir, debe entenderse referida le eficacia 
jurídica de lea marcas dnicnmente en el territorio nacional•. 

El mismo autor agrega que: 
"En vista de lo cual, no podrán conetituir v.Uideaente 

o tener influencia alguna en cualquier meres que s~ concede en 
nuestro país, aquellas anterioridades que resulten ie otros paf 
aes extranjeroe•. (50) 

En relación el principio de la territorialidad, DaTid_ 
Rangel Medina, nos dice que, "LB protección de le marca eEt' -
circuscrite a loe límites del país en donde ha sido registrada. 
Si ee registra una marca en México, loa efectos de tal registro 
se extienden únicamente a este país. Si se quier~ que el dere­
cho sobre este merca sea respetado en Betbdos Unidos o en J,.,__ 
p6n, tendrá que registrarse la misma maros en cada uno de di-­
chos países. Esto se debe el principio de le territorialidad, -
eegÚn el cual el ámbito de válidez de la carca termina con lee 
fronteras del país donde ee tiene registrada•. (51) 

(50) NAVA NEGRETE, JU~TC, ob. cit., pp. 189 y 190. 
(51) La 'rotecci6n de las marcee notorias, en "ReYieta Mexicana 

deuetlcle, Procuraduría General de la Repáblica, Procu­
raduría General de Justicie del Instituto Nacional de -­
Ciencias Penales~ No. 4, Vol. II, Oct,-Dic,, 198~, pp. 360 
y 361. 
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2. Principio de la especialidad. 

Un registro de marca ee otorga para distinguir un gru­

po de aercanc!ae o servicios. En la solicitud de registro se ~ 
dice para qu' artículos o para qué servicios quiero la exclusi­
Ya. lll reglamento establece laa clesee. 

DaTid Rangel Medina al respecto nos dice que: "El pri~ 
oipio da la eepecialidad de la marca coneiste en otra limits~­
oidn al derecho que el registro de la marca confiere a su titu­
lar. Esta reatricci6n tiene que ver con la naturaleza de loa -­
productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro 
de la aarca opera e6lo en el campo de loe productoa o de loa ~ 
•erYicioe id&nticoe o similaree•. 

Bl mismo autor agrega que: 
•suscite dudas la aplioaci6n de la especialidad cuando 

la !n.dole, •l destino, la naturaleza, el funcionamiento o el ~ 
nombre de las mercancías colocan a éataa en zonaa fronterizas , 
en sectores imprecisos. Orientada a definir tal ambiguedad, --­
la legielaci6n de todos los países ha creado catálogos, !ndi~­
oee, lietaa de productos y de servicios agrupándolos en catego­
r!ae llamadas clasee", (52) 

En el campo de las marcas notorias, ea especial, "en -
el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos -­
para loe que he sido creada, y que de aqu! surge la regla gene­
rkl e&«dn la cual la marca no puede registrarae pera protsger , 
indeterminedemente, cualquier meroanc!a, ae! como la de que el 
alcance de la propiedad de una marca ee limita a la protecci6n_ 
da loe productos para loe que fue registrada. Lo que quiere de-

(52) LB Jrotecci6n de las marcee notorias, en Revista Mexicana_ 
da usticia, ob. cit., P• 3bl. 



cir que de esa misma marca puede apropiarse cualquier otra per­
sona para distint:ir productos de diferente clase•, (53) 

Se le llama a la espacialidad de la marca, •a la pro-­
teoci6n jurídica otor&ada a todo si~o o medio material para -­
que constitt17a válidamente una marca ee encuentra liaitada a -­
productos o servicios detel'llinadoa, particulares, si~ares, a 
los cuales identifica o disti~e•, (54) 

Ea especial la marca, •ya que la marca se encuentra 
referida exclusivamente a productos o servicios detenainados 
y que esta re&la es reconocida expresamente por la doctrina, j~ 
riaprudencia y por las legislacionts 118rcar1aa de loa diversos_ 
países•, a dicha re&la nuestra,Ley de Invanoionee 7 liare .. , -.t­
&ente, hace alusión al referirse al artículo 90, que nos dice -
lo que puede constituir una marca. (55) 

Como una excepci6n a la re&la de la especialidad ea 
"la similitud o afinidad entre los productos o servicios de~• 
sxaainarse primordialmente atendiendo a su nstllraleza 7 ooao -­
coadyuvantes a ese criterio o~jetivo 7 jurídico podrían tomara• 
en cuenta otros criterios ~ue tea,;an coao propósito acentuar o 
reatinier una naycr objetivación (aatiafacoidn de id,nticae ne­
cesidades, destino a la misma clientela, el a1W10 uso, etc,). -
En todo caso, es a la Adainistrac16n (discrecional.llanta), o en 
.U.tima instancia a loa tr1ounales (interpretación) a quienes -­
compete decidir esta cuestión tal ooao ocurre en loe diversos -
países•, (56) 

Lo cierto es, que las resoluciones o tallos que se ---
8111 tan sobre la similitud o afinidad entre loe productos o ser­
vicios detel'llinadoa, ºdeberán conetre!Urse a razonamientos 16--

i
53i Revista M6xicana de Justicia, 
54 NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit. 
55 Idsm., ob. cit., p. 18). 
56 Idem., ob. cit., p. 186. 

o~. cit., p. 362. 
p. 181. 



gicoe y apegadoe a la ley, pera el <ú"ecto de perseguir los si-­
guientee prop6aitoe1 

a) Evitar la arbitrariedad y antijuricidsd, y por con­
siguiente le Vlllnerabilidad del sistema jurídico, y 

b) Salyaguardar y asegurar los interesas legítimos del 
consw.idor evitándole de que incurra en error y confusión en le 
elecc16n de un producto o servicio determinado". (57) 

J. Clasificación de productos y servicios. 

Esta clasificación de producton y servicios, es de --­
acuerdo al Arreglo de Niaa, de 1957, relativo a la Clasifica-'­
c16n Internacional que se aplica a las marcas de fábrica o de_ 
comercio. 

Bl artículo, cuarto transitorio, del Reglamento de la 
Ley da Invenciones y llarcas, de 30 de agosto de 1988, establece 
que: •l!ntretanto ae publica en la Gaceta de Invencionee y Mar~ 
cae y entra en vigor la clasificaci6n de los productos y servi­
cia• a que ee refiere al artículo 79 de este Reglamento, segui­
r' en Tigor la contenida en el artículo 56, del Reglamento ~~ 
citado en primer término en el Artículo Segundo Transitorio", -
o sea ea el Reglamento da la Ley de Invenciones y Marcas, publi 
cedo en el Diario oticisl de la Federación, de 20 de febrero de 
1981. 

En la Gaceta de Invenciones y Marcas, Volumen Extraor­
dinario XIV, es publica le cleeificaci6n de productos y servi-­
cios a que se refiere el Artículo Cuarto Transitorio del Regla­
mento antes mencionado, y en le primer regla de splicsci6n est~ 
blece que• •ta clas1ficsc16n de productos 1 servicios pera el -
registro de lee mercas a que se refiere el punto anterior y es­
tas reglas de apl1cac16n entrarán on vigor el 27 de noviembre -

de 1989". 

(57) NAVA NEGRETE, JU~TO, ob. cit., P• 186. 
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La clasificación de productos es la uiguiente: 

·~~ Prouuctos qu:!~icos destinados a la indus--~ 
tria, ciencia, fotografía, as! como a la agricultura, horticul­
tura y silvicultura; resinas artificiales, materias plásticas -
en estado bruto; abonos para la tierra; composiciones extinto-­
ras; preparacion9S para el temple y soldadura de metales; pro~ 
duetos químicos, destinados a oonaerwar loe alimentos; materilUI 
curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. 

~ Colores, barnicee, lacas; preservativos con-­
tra l" herrumbN (antioxidantes) y el deterioro de la madera; -
materias t1t6reas; mordientes; resinas naturales en estado bru­
to; metales en hojas y en polvo para pintores¡ decoradores, im­
presores y artistas. 

Clase 1. Preparaciones para blanquear y otras substan­
cies para la colada; preparacionee para limpiar, pulir, deaen-­
grasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosm~ 

tices, lociones pare el cabello; dentífricos. 

Clase 4. Aceites y grBBIUI industriales; lubricantee; -
productos para absorber, regar, y concentrar el polvo; combuat! 
bles (incluida la gasolina para motores y materias de alumbra-­
do); velas, mechas. 

ClasJ' 5. Productos farmac.Suticos, veterinario• e higi.f 
nicos; substa"ncias dietéticas pare uso m.Sdico, alimentos pare -
bebés; emplastos, material para curas (apósitos); materias pare 
empastar los dientes y para moldes deQtales; desinfectantea, ~ 
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productos para.la destrucción de los animales da:Unos, f~ci­
daa, herbicidas. 

Clase 6. Kstales co2Wlea y ~us aleaciones; J1eterialca 
de conatrucc16n matilicos; construcciones transporta9les J1et,l! 
cu¡ iaatarialae matlllico11 para vías f~rreas; canes e hilos Jle­
tl.J.10011 no al•otr10011 cerrajería y ferretería llletálica; tubos_ 
aat'11ooa; cajas da calldalea; productos J1et'1icas no comprendi­
do11 ea otraa clase111 aiaeralee. 

Clase 7. lll'quinas 7 11'qtl.1aas-herreaientas; J1atores --­
(ellCepto para vah!cu1011 terrestres); aaoplaaientos 1 correas de 
traa8aia16a (excepto para veh!culos terrestres), instrumentos -
agrícolaa1 inoultadoras de huevos. 

ill!!!.Jh Berralllientas e instru!llentoe illlpulsados J1&.nual­
aente1 cuobiller!a, tenedores y cucharas; BI'llas blancas; J1aqui­
Dill&a de deitar. 

Clase 9. Aparatos e instrtu11entos científicos, náuti-~ 
coa, gaod6sicoa, sl6ctriooa, fotográficos, oineJ1atogrlÍficos, 6~ 

tiooa, de pasar, da 11edir, de sef1alizao16n (bal1za:.iento), de -
control (1<19pecc16n), de socorro (salv"'1ento) 1 de ense~anza; -
aparatos para el registro, tr•neJ11si6n, reproduoci6n del sonido 
o da iafgenaa; soportes de registros lllS«n6tioos, discos acdsti­
ooe1 distrilluidoree auto11,i1oos 7 J1acanisJ10B para aparatos de -
preYio pago1 cajaa registradoras, m'quinas oalculadoras, equi-­
poa para el tratamiento de la 1nfol"lllaci6n (proceso de datos) 1 

las coaputadoraa¡ extintores. 

Clase 10. Aparatos e instrtu11entos quirdrgicos, lllédi-­
coe, dentales 7 veterinarios, llliembros, ojos 1 dientas artifi-­
ciales; artículos ortopádicos; J1aterial de sutura. 
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Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de -­
producción de vapor, de cocción, de refrigerao16n, de secado, -
de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanita­
rias. 

Clase 12. Veh!culos¡ aparatos de locomoción terrestre, 
aéreas o marítima. 

Clase lJ. Armas de fuego¡ municiones 7 pro7ectile•1 -­
explosivos¡ fuego• artificial.ea, 

Clase li. Metales preciosos 1 eue aleaciones 1 o-jetoe 
de estee materias o de chapado no comprendidos en otras clases¡ 
jo7ería, bieuter!a 1 piedras preciosas¡ relojería e instrumem-­
tos cronomé~rioos. 

Clase 15. Instrumentos de mdsica. 

Clase 16. Papel, cartón 1 art!culoo de estas materias, 
no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artícu­
los de encuadernaci6n¡ íotograf!as1 papelería¡ adhesivos (pega­
mentos) para la papelería o la casa¡ material para artistas¡ -­
pinoelee, máquinas de eecri-ir 1 artículos de oficina (excepto_ 
11Uebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto ap~ 
ratos); Materias plásticas para llllbalaje (no comprendidas en -­
otras clases); banojae; oaracteree de impren~a¡ clioh&s. 

Clase 17. Caucho, t;11tapercha, goma, amianto, mica 1 

productos de eetae materias no comprendidos en otras clasee; -­
productos en materias plásticas eemielaboradae; material.es que 
sirven para oalaíatear, cerrar con estopa 1 aislar1 tubos !lex! 
bles no metálicos. 

Clase 18. cuero e imitaciones de cuero¡ productos de -
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eatae materias no comprendidos en otrae claeee; pieles de enim!!; 
lea¡ lladl.ee 1 maletas; Par&&Uªª• eombrillae 1 bastones; fustae_ 
7 -talabaner!a. 

Claae 19. Matarialee de construcción no metálicos; tn­
•oa r!gidoe, no aet'1icoa,para la conetruccidn, asfalto, pez y 
••tlhll oonetrucciones transportables no metáJ.icas; monumentos -
llO aetllliooe. 

Clase 20, Muebles, espejos, marcos; productos, no com­
prendido• en otra.a olaaes, de madera, corcho, caña, junco, mim­
llra, cUarDo, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, eap_s 
.. de.mar, saced"1eoe de todae estae materias o de materias~­
pl'8Ucae. 

Claea 21. Utensilios 1 recipiente& para el manejo o la 
cocina (qua no sean de metales precioeoe ni chapados); peinee 1 

eaponJ .. ; cepillos (con exospci6n de pinceles); aaterialee para 
_la ta~oao16n de cepillos; materiales de limpieza1 viruta de -
b1arro (estropajo mat'1ico, de acero); vidrio en bruto o eemie­
lallorado (oon excepción del vidrio de conetrucci6n); cristale~ 
r!a, porcelana y loza, no comprendidas en otrae clases. 

Clase 22. Cuerda, bramantes, redes, tiendes de campa-­
lla, toldos, Telas, sacos (no comprendidos en otrae clasee)1 ma­
terias de relleno (con exoepci6n del caucho o materias pláati~ 
oas)r materiaa textiles 1 fi~rosas, en bruto. 

Claae 2J, Hiloe pera uso textil. 

Cla•e 24. Tejidos 1 productos textiles no comprendidos 
en otrsa clases; ropa de cama 1 de mesa. 

Clase 25. Vestidos, calzados, eombrerer!a. 



Clase 26. Puntillas y bordados, cintas 7 lazoe; boto..;. 
nea, broches, nl!ilerea 1 ~jae; !lores artificiales. 

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linoleua 7 
otros revestimientoe de sneloe; tapicsr!ae murales que no sean_ 
en materias textiles. 

Clase 28. Jue!oa, JU«Uetee; artículos de gimnasia 7 d,! 
porte no comprendido en otras claaee; decoraciones para 4r~les 
de navidad. 

Claee 29. Carne, pescado, aves 1 caza; extractos de -­
carne; !rutas y le«ambres en conserva, secas 7 cocidas; jalea., 
aermeladae; huevos, leche 7 productos 14oteos; aceites 7 graaae 
comestibles; salsas para ensaladas¡ conservas. 

Clase JO• C~é, t&, cacao, azdcar, arroz, tapioca, sa­
«d, suoed4neoe del car&; harinas 1 preparaciones hechas de c~ 
reales, pan, pastelería 1 coDriter!a, helados COGell1iibles, -­
miel, jarabe de melaza; levadurae,polvoo para esponjar; sal, mo.!!. 
taza; vinagre, salsas (con excapci6n.da salsas para enaaladaa); 
especias; hielo. 

Clase Jl. Productos agrícolas, hortícolas, roraetales_ 
7 «ranos, no comprendidos en otras clases; aniaales vi vos; rru­
tas y legwabras trascas; semillas, plantas 1 !lores naturales 1 

alimentos para animales, malta. 

Claoe 32. Carvezaa; R«UaB minerales y gaseosas y otras 
bebidas no alcoh6licas; bebidas 1 jlJ&OB de trutas; jarabee 7 -­
otras preparaciones para hacer bebidas. 

Clase 33. Bebidae alcoh6licas (con excepci6n de las -­
cervezas). 
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Clase 34. Tabaco; artículos para fll:!ladores; ce!'illas _ 
(cerillos, !6sforos)•. 

La clasificación de servicios es la siguiente: 
"Clase 35. Publicidad y Negocios, 

Clase 36. Seguros 1 Finanzas. 

Claee 37. Construcciones y Reparaciones. 

Clase 38, Comunicaciones. 

Clase 39. Transporte y Dep6sito. 

Clase 40. Trataaiento de Materiales. 

Clase 41. Educaci6n y Esparcimiento. 

Clase 42, Varios•. 

Por último, aencionaremoa las reglas de aplicación mas 
iaportantes de acuerdo a la práctica: 

•1. La autoridad procederá a la reclasificación de las 
11&rcas registradas, al solicitarse su renovación. Dichb ranove­
ci6n ee solicitarti mediante el formato que para tales efectos -
se publica en esta Gaceta. 

II. En caso de que los proJuctos o servicios que am9a­
re una marca registrada conforme e una clase de la clasifica--­
ci6n del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, de 20 de 
febrero de 1981, cueden com?rendidos en dos o más clases de la 
nueva clesi!icaci6n, y con el fin de rea?etsr la fecha legal, -
el registro marcarlo se reclasificará automáticamente por la -­
nutoridad, en tnntae clases co~o le corresoondan, lo cu~l hará_ 
del conocimiento del titular de los derechos. 
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Posteriormente a que el particular recioa el oficio ~ 
que te~a por renovada la marca, y en un plazo improrrogable de 
tres meses contados e partir de la notificaci6n del mismo, Aeta 
podrá hacer las observaciones que considere pertinentes en c~ 
to e la reclasificaci6n, la limitaci6n de producto& o servicios 
reclasificados y por ende lae clases a que éstos correspondan , 
podrá hacerse en cualquier tiempo, 

III. Si coso consecuencia de la rec1aeificaci6n de los 
productos o servicios que wapare una marca, éstoe caen en algu­
na clase que comprenda productos o servicios adicionales a los 
originalmente ;;.mparados por la marca, la protecci6n que la nut.2 
rided brinde a au titular, ee limitará a los productos o servi­
cios amparados por el registro marcario original. 

IV. Si el registro marcario a reclaF>ificerse incluye -
algún diseBo, el solicitante deberá anexar a su solicitud de~ 
renovaci6n cinco etiquetas de la marca tal y como aparece en la 
Gaceta de Invenciones y Marcas respectiva o, en su defecto, ci~ 
co fotocopias de le misma. 

V. La solicitud de renoveci6n solo procederá ei el in­
teresado cW1ple con eetas reglas y los demás reGuieitos que se­
Balan la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglwaento. 

VI. En el caso de las marcas a que se refiere el artí­
culo 99, de la Ley de Invenciones y Marcee, se podrán preeentar 
tantas solicitudes como claees corr0aponjan conforme a la nueva 
clasificaci6n, en cuyo caso 00 enterarán loa derechos de regis­
tro que procedan para ceda solicitud confoI'llle Ql artículo 66,~ 
fracción III, incisos b) y o) de la Ley Federal de Derechos. 

VII. Les solicitudes de registro de marcas que se en-­
cuentren en trá~ite al mo~ento de entrar en vigor la clesifica­
ci6n de productos y servicios (27 de noviembre de 1989), se ---
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resolverán de conformidad con la clasificación contenida en el 
artíclllo 56, del Reglaaento de la Ley de Invenciones y rns.rcas , 
publicado en el Diario O!icial de la Pederacióo de 20 de febre­
ro de 1981. 

El ar1!clll.o 56 antes aencionado, se refiere a la clasi 
ticac16n anterior de productos (55 clases), y servicio• (20 el~ 
sea), 

YIII, Las solicitudes de renovación de registros marc~ 
rios, que se encuentren en trá.2ite al entrar en vigor la recla­
eiticación, ee resolverán exclusivW1ente por lo que hace a la -
rencnación, sin reclasificar productos o servicios, 

IX, Se deja sin efecto la Gaceta de Invenciones y Mar­
cas, Voluaen Extraordinario XIII, puesto en circlll.ación el 25 
de noviemDre de 1988, que indicaba otras reglas de aolicaci6n. 

4, Regiatroa Internacionales. 

La idea del registro internacional de marcas surgió ~ 
deede, •el Coot;reso de Par!e de 1878, asimismo fue objeto de -­
ezúaen en 1880 y en 1883, y eapezó a tolllar cuerpo en la CoD.fe-­
rencia de Roma de 1886, ha3ta que encontró final~ente su reali­
zación en la Conferencia de Madrid de 1891". (58) 

"El objetivo esencial ea le de permitir al titular de 
un registro nacional obtener la protección de su narca en ve.--­
rioe paíeee extranjeros, por un depósito unico, hecho en una 
sola le!J«U.8 y en una sola adainistración central". {59) 

"M&xicci originalmente se adhirió al Arreglo de Madrid 
el 26 de julio de 1909 (Diario Oficial de 13 de septiembre de -
1909), despu~a mediante decreto de 9 de marzo da 1943 (Diario -
Oficial de 6 de abril de 1943), se ordenó que a partir del 10 

(58) NAVA NEGRETE, JU~TO, ob. cit., p. 22). 
(59) Ibídem. 



del citado mes y año dejaría de estar en vigor, en todo el te~ 
rritorio nacional el mencionado Arreglo" (60) 

Ea necesario mencionar que, "México con motivo de su -
adheei6n al Arreglo de Madrid, expidi6 un ReglS11ento para el R.!. 
!ietro de las Marces Internacionales mediante decreto de 9 de -
noviembre ds 1909 (Diario Oficial de 12 de noviembre de 1909) , 
en virtud del cual se indicaba eapecíficallente las condiciones_ 
1 formalidades que de•ía cWiplir el titular de una marca de tl.­
orica o comercio, domiciliado en nuestro país para asegurarse -
la protecci6n de su marca en los Estados miembros del menciona­
do Arreglo, as! como las funciones 4ue desempeñaría nl respecto 
la Cficina de Patentas 1 Marcas de ~6x:ico•. (61) 

En la Lxpoeici6n de Motivos de la Ley de la Propiedad_ 
Industrial de 1942, mencic•naba que, "Por virtud de su adhesi6n_ 
al Arreglo de Madrid, nuestro país oontrajo la obligaci6n de -­
inscri oir y proteger, en diversas clases nacionales, todas las 
marcas depositadas en la Oticins Internacional de Berna, reali­
~ando al efocto una labor de inscripci6n y exiimen que con tre-­
cuencia ha resultado innecesario, ya que a6lo se explota en Mé­
xico un ndaero relativ1111ente corto de mercas internacionales• • 
(62) 

Tiempo después se crea otro registro 1ntern•cional. 1 ya 
que, "la Oficina InternacioD"l de la CMPI, prepar6 un proyecto_ 
de tratado, el cual finalmente fue objeto de ex4men y diecaei6n 
en la Conferencia Diplomática sobre Propiedad Industrial cele~ 
brada en Viena en junio de 1973, siendo aprobado el 12 del llie­
mo mes y eao, el Tratado y su Reglazaento•. (63) 

(60) 
(61) 

mi 

Haremos mención de las diferencias entre el Arreglo de 

NAVA Nl:Xl:lETE1 JU:>TO, ob. cit., 
Ib:Ídeia. 
Ideia1 olo. cit., pp. 224 y 225. 
Ideia, ob. cit., p. 226. 

p. 22~. 
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Madrid 1 el Tratado de Viena, en ralaci6n e loe re5istroe :nteE 
nacionales 1 que aon: "en el Arreglo de :lsñ.:•id, .sólo '9Ut:::de 3t.T 

o•jeto de registro internacionaJ. una marca ;ue esté ye r~gist~~ 
da en la Oficina Aacional, de un Ec.tado aie~bro, llien•re" que -
en el Tratado de Viena no ª" exige Ul'.! registro pr•vio; aie:n&s -· 

en Tirtud del Arreglo de :tadrid 1 la anu.laci6n áel registro ns-­

cional que sirve de loase durante loa pri.,eros años dal registro 
internacionaJ. 1 entraña la anulación del registro l.nternecional., 
en el Tratado de Viene no existe ~sa dependencia", en este. til t.J,_ 
aa diferencia ee refiere cuando loa efectos de la "'e.rea durat.P.n 

20 a.ñoa. (64) 

Loa Principios Generales del Arreglo de ~adrid más i~­
portantea son 1 

"Transcurrido un plazo de cinco ailos a partir del re­
gietro internaoional, éste quedara' independiente de la marca OJ!!: 
cional anterioraente registrada en el peía de origen (art. 6 ~ 

del Arreglo) • 

La duraci6n de protecci6n del registro internacional -
ea de veinte aaos, que puede ser renovado por períodos iguales 
indefinid011ente (arta. 6 y 7 del Arreglo)", (65) 

Haremos nenci6n de los sotivoe de México para denun--­
ciar el Arreglo de Madrid, que son: 

• Adruaás de las razones que provocaron la s«lida del -
Brtieil, ooneiatentea en que el registro internacional ocasiona­
ba a la Administración Nacional un trabajo considerable y gas-­
toa indtiles, 1 en que los nacionales aostrabe.n poco interés -­
por el registro internaciünal, México tuvo co~o otra causa de -

(64) HAVA llEGRE'rE, JUSTO, ob. cit., p. 226. 

(ó5) Idem,, ob, cit., P• 229. 



ternine.nte la controv6roia originada en su negativa a proteger_ 
las marcas internacionales que comprendiesen mils de una clase -
de mercancías, de coni'ornidad con la clasificación mexicana, a 
menos que se hiciese la div1s16n respectiva y un depósito inte,o: 
nacionel por cada clase. La Oficina Internacional de Berna se -
abstuvo de registrar las negativas de protecci6n 1 sosteniendo -
que debía distinguirse entre marcas depositadas directamente en 
un país wúon1sta distinto del país de origen de la marca y ma,t 
cas depositadas en la Oficina Internacional, quedando estas '11-
timae sometidas al régimen especial establecido por el Arreglo. 
El gobierno mexicano consideró tal interpretación como corree~ 
ta, poro reconoci~ndo a la vez que se obligaba sin compensación 
ni provecbo a colocar cada marca internacional en ml11tiplee ~ 
clases nacionales•, estos son los motivos por loe que México~ 
dejó de pertenecer al Arre~lo de Madrid, de una manera muy ace,t 
te.da para el ueneficio del pa!e. (66) 

M6xico actuaL'lente no pertenece a ningún Tratado, -~­
Arreglo Internacionalee en lo que ae refiere a materia de Regi~ 
tro~ Intern~cion~les. 

{66) RAJ!GEL MEUINA, DAVID., El Derecho Marcario en Allerica Latl 
na, en •Revista mexicana de la propiedad industrial y ar­
Tretica•, No. 17, enero-junio de 1~71, Máxico, D.~ •• pp. · 
29 y )O. 
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CAPITULO V 

PROCEDLl!IffiTO ADlilNrnTiiATIVü P/~1A EL i!EGIS'f:i:O DE LJ. -­
.lüRCA 

l. Autoridades cue conocen del registro. 

La au.toridad que conoce del registro ee en fonnf! espe·w 
oífica la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y pera 2i 
trtl&ite exclusivamente del registro de lo ~arca, es la Dicec-~ 
ci6n de Marcas, Resolución y Seguimiento. 

La autoridad que conoce del registro de acuerdo a le. -

Ley de Invenciones y Marcas, (artículo 100), y de acuerdo sl 
Reglamento de la Ley de Invenciones y :.!arcas, (artículo 75), es 

le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

2, Solicitud para el registro de una marca. 

El artículo 100, de la Ley da Invenciones y Marcea, vJ. 
gente, establece que1 •La solicitud de registro de uno me~ce se 
presentará ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial_ 
por escrito, en el que se hará constar la denominación de la -­
marca o su condición de innominada o de mixta, el nombre, domi­
cilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación del estable­
cimiento o del principal ai tiene varios; la declaración de la 
fecha en que es principió e uear le marce, la qua no podrá ser 
aodificada ulteriormente, así como loe demás datos que prevenga 
el reglamente". 

El mismo artículo dice que e la solicitud ee ecom---~ 
pafiará1 

•¡, La descripción de la marce, que terminará con las 
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rese,.-,e.s que de olla se hagan con arreglo a las disposiciones 
regleoientarias. 

II. Loa eje~plares de la impres16n de la mares con las 
caractaristican que establezca el reglamento. 

111. C11anC.o la marca, en su daacripci6n, mencione cOl.f!. 
res, tipo o ~B..'.!lano especial de letras, y se reserven éstos, se 
eT.hibirán además los marbetes o etiquetas de la marca, en la -
foroa en que ésta vaya e uaarse. Deberán coincidir la descrip.­
oión de la ':!larca, las reservas y las etiquetas o marbetes pre-
2e~tadoa. 

El artículo 101, ordena que: "En la solicitud de re-­
gietro de la marca, así como en la deaoripcidn, deberán especi­
ficarse los productos o servicios que protegerá. Podrá, sin ~ 
embargo solicitarae para todos los productos o servicios de una 
clase. cuando se trate de productos o servicios no olaei!ica--­
dos, siempre deberán especi~icarse. 

No podrán conprenderae en una sola solicitud productos 
o servicios que pertenezcan s clases di,stintas". 

El artículo 102, por au parte se~ela: "Al solicitarse_ 
el' registro de una marca no podrán reservarse elementos que no 
aparezoan en loa ejemplares exhibiios. 

Cuando la solicitud se presente pare proteger une mar­
ca sin denominsci6n, tampoco deberán aparecer palabras en la ~ 
etiqueta que constituyan o pueden constituir una marca¡ o pela­
braa o leyendas que puedan engallar o induoir e error al p~blico 

consumidor". 

Estos son loa requisitos que establece la Ley de Inve_!! 
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ciones 1 lis.reas, vigente. Mencionaremos los reG:iisi tos que est~ 
blece el Regla:Aento de la Ley de Invenciooas y Unrcas, ViGente. 

El artículo 75, señala que: ~Para obten~r el rec:dtrc_ 
de una aaroa, deberá presentarse S.!lte le Secrete.rín. so: ici ~ud -
por duplicado, en papel blanco de 36 l..!1 ogr<'...:noa, ~ontenie:ido -·· 
loe datos a que se refieren loe a.rtículoa 100 y 101 de la !.e¡". 

Bl artículo 76 que: •La solicitud a que oo rofiere el 
artículo 75 del Reglamento, se presentará en el for:neto cuyo 
texto se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas,y el 
cual contendra las siguientes secciones: 

a)Uoa sección reservada pera la Dirección, con loe us­
pacioe neoesarioe para anotar la fecha leGa.l y hora de presant~ 
oi6n de la solicitud, el ndmero de folio y el del expediente ~ 
que le corresponda¡ el ndmero de registro cuando se conceda, el 
lU«Br y fecha de concesión y la firma del func~onerio co~peteo­
te de la D1recci6n. 

b)Uoa sección que debe ser llenada por el solicitante_ 
en le que deberá indicarge1 

l.- Denominación de la marca o, en su caso, precisar -
ei ea innominada o mixta. 

2.- Clase a le que pertenece. 

3,- Productoe o eervicios a loa que se aplice. 

4.- lecha del primer uso de la marca. 
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5.- ·Upo do estableci.ltlento 1 ubicación del mismo. 

6.- Hombre, domicilio y nacionalidad del aollcltante. 

7 .- lha'orc, do:..icilio 1 nacionalidad del apoderado. 

8.- Cuando se reclwie prioridad, se delterá indicar el 
país, la fecho y el número de la solicitud extranjera. 

c)Uua sección para pegar un ejemplar o marbete de la 

marca .. 

d)üoa sección pera la descripción de la marca. 

e)Una sección part< las reservas, donde se expresará en 
que consiste dicha marca y loe elementos de que se compone. 

f)Una eecoi6n p~ra la exclusión de las leyendas o fil!;!! 
rae no regietrablee, contenidas en la etiqueta, cuando la marca 
también aparezca en ella. 

El texto de la solicitud podrá utilizaree como título_ 
definitivo si contiene las menciones a que se refiere esto art.! 
culo•. 

Mencionaremos loa documentos Gua ae deben de anexar al 
presentar la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al 
inetructivo que proporciona. la Dirección General de Desarrollo_ 
Tecnológico 1 que dice: 

•1. Presentar por duplicado la Solicitud de Registro -
de Marca anexa a eete instructivo, indicando todos loe datos -­
que en ella se requieren (con :f'ir2s. original en cada copia y -

escrita totalmente a m~quir:1&). 
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2. Ocho et1queta3 de la marca en blanco y ne~ro no ma­
yores de 10 cm ni menores de 4 cm, 

J. Ocho etiquetas a colores (sólo en el c3~o que só -­

trata de prote~er un conjunto en el que int6rve1~an color-.:·a). 

4, Una carta poder (en caso de <Ue el registre oo acli 
oi te por 2edio de un tercero). 

5. Original o copia certificada del Tastimon!.o qne ~ 
acredite la 8x:istencia de la sociedad, así como las facu.l.tsdes_ 
de su representante y, en au caso, las d.e cvnferir 90-:!~rés a ~-­

nombre de la llie:ia (si al registro lo solicita ur.a pere0::r mo-­
raJ.)•. 

liarSI1ae mención de l~ fo:rIJ.a en qu~ se presenta l~ so11 

citud de re~atro de une ~aroa ante la Dirección General de De­
Bllrt'Ollo tecnol6~co, de acuerdo al instructivo que pr0porcio0& 
la misma Direoci6n1 

•i. Exhi'llir la doou.'lentaoi6n ante la ·rentsnilla ie Li­

quidaciones para su ootizaoi6n de acuerdo u la Ley Federal de 
Derechos. 

2, Pat;ur loo derechoo correspondientes en la Cnja de -

Haoienda, 

3, Regresar a la Ventanilla de Liquidaciones y entra~ 

gar el coaprobante de p~o. 

4, Acudir a la Ventanilla de Oficial!a de Partes para_ 
recibir la copia de la solicitud debida.'lente sellada con la fe­
cha y hora de recepción". 
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Aho~a ~encionaremos las cuotas que hay que cubrir a la 
Caja je Haci~~da, de acuerdo al artículo 66, de la Ley Federal_ 
de Derechog, d~ 31 de diciembre de 1981, que dice: 

"AM!culo 66,- Por la solicitud, expedición, registro 
y Vif:·.encis. de t::arcas a que se refiere la leD.slación en materia 
de invencione~ y ~arcas, se paga::-á el derecho sobre invenciones 
y ma~cas confo~~ a las siguientes cuotas: 

l. Por el estudio de solicitudes de una marca para~ 
splicaree: 

a un solo proiucto o servicio de una clase cualquiera. 
•• • .. • • • • ... • • • • • •• • •• • • •• • • •• • • • • • • • • • •• • • •• 46,500 

de dos a diez productos o servicios de una sola clase. 
92,500 

a máe de diez productos o servicios o para todos los 
productos o servicios de una sola clase..... 185,000 

a) Por el reconocimiento de cada derecho de prioridad. 
• • • • • • • • • • .. • • • ••• •• •• • • • • • • •• • • • • • • • ••••••• 139,000 

b) Por la comprobación de uso efectivo de la marca •••• 
92,500 

o) Por la comprobación de uso en una clase diferente a 

aquella en la cual ee tuvo por comprobado el uso efec-
tivo........................................ 185,000 

d) Por la renovación ei se erectlia previa comprobación 
del uso de la marca 9n su clase.............. 92,500 
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•) Por la renovac16n ei se efectúe previ.e comprobsción 
del uso de la marce. en otra claae........... 185 .cJ:) 

II. Por la revisión da ceda re9osici6n de documenta--­
ci6n o CO!llplementac16n de in.formación feltante y por ceda s0li-
ci tu4 de prorroga ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• , • 2 J, 500 

III, Por el registro y expei1ci6n del título en caso -
de .DlleTe solicitud ••••••••••••••••• ,................. 92 1 500~ 

3. Exámenes gue se deben de orácticar a la eolicl tud del 
registro de wia marca. 

s) Examen ad:iün1strativo1 

El ar'tíoulo 103, de la Ley de Invenciones y Marcas, -­
Vigente, eateblece que: "Recibida la solicitud, se procederá a 
efectuar un e:r:ácen de ~eta y de loe documentos exhibidos, para 
comprobar si se reúnen los requisitos que previenen este ley y 
1111 reglamento". 

La miBllB ley previene.en s11 artículo 104: "Si la soli­
citud o los documentos ezhibidos no se encontraren en regle, se 
le ha~ saber al solicitente pera que los modifique. No se per­
mitii:á q11e en los nuevos docllllentoe se hegen alteraciones o --­
adiciones a loe ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibi--­
dos, ni adiciones o modificaciones en les claús11las de las re-­
servas, en fo~a tal que las hagan apnrecer distintas en esen-­
cia de coao fueron presentadae originalmente". 

El miemo artícnlo establece que: 
•tos nuevos documentos se exhibirán en el plazo que al 
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efecto señale la ~~cretaría de Comercio 1 Fomento Industrial, -
el cual no oxc•derá d~ do• mesee. Si cumplido este plazo no se 
presentaren c~~~~cta.:t.ente, ee con.siderará abandonada la solici­
tud y perdsr{i lo feche. legal de presentación•. 

El artículo 7d, segundo p4rrafo, del Reglamento da la 
Ley de !nve~cionee y Marces, vigente, se refiere t .. bién al ez! 
meo ad:ninistrativo y dice: "En las aclaraciones o adiciones que 
se fo:mulen no se permitirán modificaciones que impliquen cea-­
bic rnstancial a lo solicitad.o inicial.Jllente, ein perjuicio de -
que ol solicitante pueda presentar nueva solicitud de registro_ 
co~o ~arca de otra denomin~ci6n, figura o composición•. 

b) E:xa:nen de novedad 

Conforme al artículo 105: ·~atisfechoa los requiaitoe_ 
legales se procederá a efectuar el exámen de novedad a efecto 
de verificar si se pudieren afectar derechos adquiridos•. 

4. Situaciones en gue ee suspende el trámite adlllinistre--
.lli'..2.· 

l. Cuenda se practica el exámen de novedad 1 se encuea 
tra otra marca igual o semejante J'8 registrada o en trámite y -
aplicada a los mismos o similares productos, o servicioe, o a 
un nombre comercial, en loa caeoe de las fracciones XXI a XXIII 
del artículo 91, de la Ley de Invenciones y Marcas, se notifica 
al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga 
en un plazo no menor de 15 días n1 mayor de 45 días (artículo -
106, de la Ley). 

2. Cuando alguno de loe registros marcarios citados C.!!, 
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ao 11ntor1oridad, respecto a una solicitud de registro, se en-~ 
oaontra eu~oto a un procedimiento de cancelación, extinción o 
malld&d, pendiente de reeoluci6n, de oficio o a petición del ~ 
intoreeado, •erf. SUllpendido el trllmite de su solicitud, hasta -
q'QO ... dictada la reeoluci6n correspondiente (artículo 108, de 
la~). 

3. Si el interesado modifica la marca solicitada o li­
aita loe producto• o eenicios que pretenda proteger, en forma 
tal que ao •Zi•iit poe1bil1da4 de conha16n con las anteriorida­
d•• ci'84aa, •e continuar' el tr4aite reepectivo. Lo mismo se -
bartl •1 loe ergwaentos del interesado inducen a la Secretaría -
da Coaerct.o 1 roaento Industrial a concluJ.r que no ertste posi­
bilt.dlld 4e contu.e16n. J'Usra de seto• aupueatoa se negará de Pl.!!. 
no el regietro (art{oulo 107, primer p4'rrato, de la Ley). 

4. Sl la modificación de la marca constituye una sust! 
'1lei6n de la aisaa, ao su3otarll a 11n nuevo ex~en, pero si se -
eDOlleotra otra marca ipal o eeme3ante, 7a registrada o en trli-
111 te 1 aplicada a loe aismos o similares pro1uctos o servicios, 
o a llll nombre comercial, en los supuestos de las fracciones XXI 
• XZIII del srt{culo 91, se negará el registro (artículo 107, -
•flClllldo pllrrato, de la Ley). 

5. istro -
en e. 

Lee condicione• que •• deben de CUlllplir o requisitos -
para la e%pedici6n del t:!tlllo; os eeguir loa pasos que eeñalan_ 
la Ley 4• Invenct.ons• y llarcaa 7 eu Reglamento. 

Uno do seto• rac¡uieitos ee le de presentar la eol1c1~ 
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tud en la fol"!la que seflala el instructivo para solicitar el re­
gietro de 11~rca, que proporciona la Dirección General de Desa-­
rrollo Tecnológico y que es en la siguiente formar 

"l.- Datos de la Marca: 

- Tipo de Marca. 
Cruce el cuadro correspondiente (sólo uno de elloe)­
si la 11•irca está consti tuída por: 
Nominativa.- Cuando la marca estl constitu!da por -­
una o 11ás palabras. 
Innoainad~.- Cuando la aarca s61o esté conatitu!da -
por un diaeilo o lo!otipo. 
Mixta.- Cuando la marca esté constituída por la c0ll­
binaci6n de palabra (s) con un logotipo o diseHo. 

- Denominación. 
Anote el nombre de su marca. Cuando se trate de re-­
gistrar s6lo u.n diseflo o logotipo, deberá anotar la_ 
palabra "Sin denominación• , y si ee tratara de llll&_ 

marca donde además del nombre interviene, un diseflo o 
logotipo, anote le denCllinaci6n de la marca y las P.! 
labras •y diseilo". 

- Productos o servicios que protege, 
Especifique los productos o servicios que desea pro­
teger con la marca. (Deaen pertenecer a una sola Cl,! 
se de la Clasificación Oficial). 

- Clase. 
Anote el número de cleee de acuerdo a la Clas1fica-­
ci6n Oficial. 

- Cruce el cuadro correspoodisote si eu marca s6lo Bll­

para: 



1 producto 
De 2 a 10 productos 
Toda la clase. 

- Uso de la Marca. 
~i la marca oe ha usado anote lh fecha en que empezó 
a usarla (no se trata de la recha de presentaoi6n, -
ni de regietros anteriores). 
Si no la ha usado (deberil cruzar el cuadro no es ha 
usado). 

2.- Datos del Eetableoimlanto. 

Tipo: Cruce el cuadro eegdn su acUrtdad. 
Ubicación del Elltableciaiento. 
Anote el domicilio (calle, número, colonia, código 
postal, población, estado T pa!e, asentando eu cla 
ve respectiva). Si cruzó induetrial T comercial, T 
el domicilio ruera distinto, eeBale lOll doa, 

).- Recl11111aci611 de prioridad (ai la hay). 

Este apartado debe ser llenado dnic11111ente en el C.! 
eo de haber solicitado el registro de la marca en 
el extranjero y quiera reclamarse su prioridad. 

4,_ Este apartado es para uso exclusivo de la Direc-~ 
ci6n. 

5.- Datos del Titular: 

Nombre. Anote el nombre completo de la persona, ya 
sea ríeica o moral, ee!lalando la clave (en su ca-­
so), 

- Nacionalidad. Anote la nacionalidad del solicitan-



74 

te, tu1entando la clave del país. 
Domicilio. Anote la calle, número, colonia, código 
postal, población, estado 1 país, asentando su el~ 
'H reepecun. 

6.- Detoe del Apoderado. 

lete apartado •6lo aertl llenado en caso de qua la_ 
eolicitl.ld de regietro de marca aea tramitada por -
llA tercero. 
lomllre. Anote el DOA'llre completo del Apoderado Le­

gal, eeftRlando la clave (en su caso). 
Anote la nacionalidad del Apoderado, asentando la 
ol&Ye del pa!e. 
Anote el lua&r 7 teche donde presenta la eolici~­
Til4, as! o0110 nomlore 1 fit'lla del eolic1tante o ap~ 
derado, 

- Dcaioilio. Anote le calle, nW.ero, oolon1a, c6digo 
poau.J., pololaci6n, eatado, pide, aaentando e11 cla­
n reepeoUft. 

1.- Deecripc16n 7 Reeel'YBll. 

Reservas. Deberá anotar expraeWJente todas y cada_ 
una de lee pelabrae, figuras y coloree de lae c11&­
lee desee que •• le protejan, 
Bzoluai6n de le7end1111 no reeernlolee. 
Aquí deloer4 anotar todas 7 coda una de las pala-~ 
braa 7 tiglU'llS que no sean reservalolea de ac11erdo_ 
a la Le7 de Invencion•• 7 llarcae, o que por raza-­
nea de inter4e público no sean s11sceptiloleo de re­
gistro 7 que formen porte de su etiqueta¡ ejaaplo1 
Heoho en Mlld.co, etc. 
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8.- Etiqueta o eep,cimen de la marca, 
in el recuadro deberá pegar una etiqueta de su -­
u.roa. 

9.- llocuaentoa que se ane:ran. 

10.- Esta apartado es para ueo exclusivo de la Direc-­
ci6n•. 

El otro raquiei to •• que a la eolioi tud de registro de 
.. roa •• la pr'ctiquen loe exlaenea adm.1Diatrativo y de novedad 
J' DO exiata Dingun i11pedill811to legal pera detener el trámite de 
la aoUc1tu4. 

1111 afecto, eagdo el artículo 109, de la Leyi •con----­
olllido el tr'aite de la eol1o1tud 1 satisfechos los requisitos_ 
lecaJ.aa, ea raqaarir' el pago de deraohoa por el registro de la 
...._ 1' la aicpe41c16n tel título. De DO cubrirse loa derechos -
dentro del plazo q11e al efecto aa eellale, que no podrá ser me-­
nor de ocho d!es hábiles, se tendrá por abandonada, de pleno -
derecho la aol1o1tu4•. 

JO. llisao artículo establece qnez 
•eaata entes de requarir el ¡19go de dereohos, la Seer.! 

tarfa da C011arcio 1' :roeento Industrial podrá comunicar al inte­
r.eado cualquier raquiaito u obst'4lulo para el registro, deriv,!!; 
do de loe e~aoea a que se refieren loe artículos 103 1 105 de 
esta le7 o por causa supel"'feniente". 

Bo forma general, estos son los requisitos o cond1cio­
nsa que se deben da cumplir para el registro de la marca y la -
exped1ci6n del título correspondiente. 
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6, Características del título de la merca registrada, 

Lee ce~ecterísticas del título de l~ marca registrada 
están contenidas o regultJdas por el artículo 111, de la Ley de 
In,rencion.es y :'énrcas, que dice: 11 En los títulos se hara cons-·­
tar: número de la m&rca, fecha legal del registro y la de prio­
ridad en au caso; fecha de expedición del título¡ nombre del -­
titular y ubicación del establecimiento principal del mismo", 

El mismo artículo establece que: 

"Al título se ;:,nexará un ejempl"r de le descripoión y 
reserve así como el de le reproducción de le merca, marbete o -
etiqueta exhibida el solicitarle", 

7, llegetive del registro, 

La negativa del registro de le merca es decretada por 
le ~ecretaríe de Comercio y Fomento Industrial cuando ae esté -
en alguno de los supuestos 1el artículo 91, de le Ley de Inven­
cion&s y .\!arcas. 

La negativa de registro de une marca ee comunica a --­
qui6n está solicitándola por mejio de un oficio, que está fir-­
medo por el Subdirector (a) de Mercas. 

El Oficio de negativa de registre de merca deberá ---­
fundaros de acuerdo al artículo 17, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, fracción III. -
También estará basado en el artículo cuarto, fraoci6n XVI, --~ 
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inciso b), del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y 
delega Paclll.tades en loe Subsecretarios, Oficial Mayar, Direc-­
toree Generales y otros Subalternos de la Secretaría de Comer-­
c1o 1 Poaento Industrial, y reformado en su e.rtículo 4°, frac-­
ci6n XVI, el 10 de agosto de 1987. 

El artículo 17, fracci6n III, del Reglamento Interior_ 
de la Secretaría de Comercio y Pomento Industrial, establece -­
qui 

•Artículo 17.- Son atribuciones de la Direcci6n Gene-­
rel de Desarrollo Tecnológico 1 

III.- Trámitar 1 1 en su caso, autorizar las solicitu-­
des de registro o de publicidad de patentes o certificados de -
invención, de meJorae, de dibujos o modelos industriales, de -­
aarcae, de denominaciones de origen, y de aviaos o nombres ---­
oom.eroialea, aeí como el reg1stro de sus renovaciones, trnnsm.i­
sionee o licencias de uso y la conservación de loo derechos que 
establezcan loe ordenamientos legales~ (67) 

JU artíclllo 4°, fracción XVI, inciso b) 1 del Acuerdo -
qae adscribe Unidades Administrativas y delega Pacultades en -­
loa Subsecretarios, Oficial Mayor, Direotoree Generales y otros 
Subalternos de la Secretaría de Comercio y Pomento Industrial -
eatableoe qua 1 

fSJA TESIS tm DEBE .. ' 
SAUR rE ' ~ f 3 '".:.~~~ \ .'2},l;· 



ªº 
"Artículo 4° .- El Contralor Interno y los Directores -

Generales que a continuuci6n se indican, quedan facu1tados para 
realizar los siguientes actos: 

A'II.- El Director General de Invenciones, Marces y De­
sarrollo Tecnológico: 

b) Firmar las resoluciones relativas a las solicitudes 
?Or las que se niegue el registro o publiceci6n de loe actos j.J! 
rídicos (firma de títulos de patentes de invención o de sejo--­

res, de certificados de invenc16n, de mejores, de marcas, de d.!!. 
nominaciones de origen, etc.)", (68) 

Haremos mención de la reforma del Acuerdo que adscribe 
Unidades Ad.!11nistrat1vas y delega Facultades en loe Subsecreta­
rios, Oficial Mayor, Directores Generales y otros Subalternos -
de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en su frac-­
ción XVI,del artículo 4°,Publicado en el Diario Oficial, el día 
10 de agosto de 1987, que dice: 

"Las facul tadee a que se refJ,eren los incisoa ~), o) y 
d), también podrán eer ejercidas, conforme a su respectiva COll­

petencia, por los Directores de Invenciones y Desarrollo Tecno­
lógico, y de Marcas y Asuntoa Contenciosos. Las resoluciones ~ 
aludidas en el inciso b), podrán ser firmadas t8Jlbién por loe -
Subdirectores de Invenciones y de Marcas, respectivBlllente". 

Esta última reforma de 10 de agosto de 1987 1 es el 1'ua 
demento legal, de los Oficios de negativa de registro de marca_ 
sean firmados por el Subdirector (a) de Marcas. 
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8. Recurso contra la ne~ativa. 

En contra de la negativa 1el registro de u..~a ~arce por 
la ~ecretaría de Comercio y Fomento In1ustrial, no exiate ulgún 
recurso que está establecido en la Ley de Inve!lciones y :Lo.reas_ 

vigente, ya quq el recurso que se prevee es única~e~te en cuan­
to a sanciones administrativaa y que dice: 

"Articulo 231.- Las personas afectadas por las sancio­
ne• ad41niatrat1Tae impuestas con fundamento en esta ley y de-­
aáa dispoeioiones derivadas de ella, podrán recurrirlas en revi 
si6n por escrito ante la ~ecretar!n de Comercio y Fomento Indu! 
trial dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fe­
cha da notiflcaci6n de la resolución respectiva•, 

Entonces lo que procede en contra de la negativa de -­
registro de una marca, ea la presentación de Una demanda de --­
waparo, por violaclonaa al artíclllo 103, fracción I, 14 y 16 -­
Constitucionales. 

El juicio de amparo indirecto se trámite ante un Jaez_ 
de Distrito en materia adminiatrativa. El tármino para la pre-­
aentación de la demanda es de 15 d!aa como lo establece el art! 
culo 21 de la Ley de Amparo que dice: 

"Art!clllo 21.- El término para la interposición de la 
demanda de W1paro aerá de quince días. Dicho término se contará 
desde el día siguiente al en qua haya surtido efectos, conforme 
a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución_ 
o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de -­
ellos o de •~ ejecución, o al en que se bubieee ostentado sabe­
dor de loa miemos•. (69) 

(69) AL3EilTO ·ritUEBA URBIUA, JORGE T1füEBA BAililERA, Nueva Le~s-­
laclón de Amparo Reformada, 51 edición, Editoriel Por a , 
México,1969, p, 56. 



Se prom~eve el amparo indirecto con fwidwnento en el -
3rt!culo 114, fracci6n II, y 116, de la Ley de Amparo. 

D~sde que ae presenta la demsnda de amparo, el Juez de 
Distrito deci1e.si ad~ite o desecha la demanda dentro de un té~ 
mino de 24 horas (artículo 148, de la Ley de Amparo); al admi-­
tir la demanda el Juez de Distrito fijará la fecha para la cel~ 
braci6n de la auliencia constitucional a más tardar en un tér-­
mino que no debera exceder de 30 días (artículo 147, de la Ley 
de A.'llparo). 

En eete tfr.~ino ee pueden ofrecer toda clase de prue­
bas (documental, testimonial o pericial, inspecci6n ocular, --­
etc.), excepto la de posiciones y las que fueran contra lamo-­
ralo contru el derecho (artículo 150, de la Ley de Amparo). 

El ~ía de la celebración de la audiencia conetitu-~­
cional se procede a recibir y desahogar las pruebas, los alega­
tos por escrito, y en su ceso el pedimento del Y.inisteric Fú--­
blico Federal; acto continuo se dictará el fallo que corrE'spon­
da (artículo 155, pál'rafo primero, de la Ley de Amparo). 

Al concederse el amparo, se le monda copi& de le sen-­
tencia a la eutol'idad responsable (Secretaría de Comercio y Fo­
mento Industrial), En eete caso la autoridad responsable no co~ 
cede el registro de la marca, ya que interpone el recurso de r~ 
viai6n (artículo 87, de la Ley de Amparo). 

El tármino pare interponer el recurso de reviei6n ea -
de diez díae, contedoe desde el siguiente al en que surta sus -
efectos la notificaci6n de la resoluci6n recurrida (artículo -
86, de le Ley de Amparo). 
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Al f&l t&r docwnento~ se sclici t&.n al Juz°'aóo d• üistri 
to, a las Autoridades responsables se les notifica por ~edio 
del Actuario o por correo cartificado con acuse de recibo y al 

quejoso por ~edio de lista. 

El Tribunal Colegiado de Circuito en mat~~ia odninis-­
trativa calificará la orocedenci& del recurso de revisión, ed.~i 

ti,ndolo o deeech~ndolo, admitido el recurso y hecha la notifi­
caci6n al M1nisterío Público, el Tribunal resolverá dentro del 
t'rmino de 15 días, ya sea concediendo o negando el a~p~ro, --­
(artículo 90, de la Ley de Amparo). 

Al concederse el amp&ro se le ~anda copia de le sen--­
tencia a la ~ecretarÍ6. de Comercio y Fo~ento Industrial, y é~t& 
procede a efectuar el re~istro de le m&rca, previo ~&go de 103 
derechos que bay que intagrar a la ventanilla de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 



OIRECCION GENERAL 0€ OE:SARROLLO TECNOLOGICO 

M•1•aa. 
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1.- El regiatro de la marca y ou uso posterior, son 
indispensables pora adquirir el derecho nl uso exclusivo. 

2.- Las leyes en 2ateria de ~arene, anterio~es & la ~1. 

gente, sir1ieron de base par& cre&r una ley máe cocpl~t&. 

3·- La conclusión de los efectos de una marca d¡, lu¿;n· 
pare la preeentac16n de otra solicitud de registro pe.re. explc-­
tGr dicha marc~. 

4.- La marca se protege en el país donde se le re~:-ie-­
tra y se utiliza püra un producto, varios ?rnductoe o para todb 
le clase. 

5.- Se debe de incluir en el Título Cuarto, Capítulo -
II, de la Ley de Invencionee y !lúrcns, que es el Trámite del H.§. 
gietro de Marcas, un artículo obligatorio pars que el interesa­
do verifique las marcna ya registradas o en trámite, para que -
de esta forma no ee solicite la mie~& ~arca. 

6.- Se debe de incluir en la Ley de Invenciones y U~r­
cas, en el Título Décimo, un Capítulo V, denominado Pago de De­
rechos. 

1.- Se debe de incluir en el Título Décimo, Capítulo -
IV, de la Ley de Invenciones y Marcas, un recurso en contra de_ 
la negativa del registro de una marca. 

8.- Se debe de incluir en el Título Cuarto, Capítulo -
Il, de la Ley de Invenciones y Marcas, un artículo que estable~ 
ca un término p~ra el registro de une marca. 

9.- El registro de las marcas en México es un benefi-­
cio pera la economía del peía. 
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