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1 N T R o D u e e 1 o N 

En lnnegab le la lmportanc1a que hoy en dla posee 

un slgno d!st1ntivo apltcado a 11n determinado prodt1cto o uti

lizado para distinguir un servicio. Gracias a las marca' 

el com1:.>1c.io no sólo a nivel nrlL.~una! sino 1rundtal se hd Ue.:>d

rrollado como consecuencia de productos y servicios en los 

mercados nacionales y mund1ales. 

En ausencia de las marcas la competencia serla prac

ticamente nt1la, los fabricantes no SB esforzar1an para produ

cir con mayor calidad porque su producto se perderla en el 

anonimato del g~nero en el mercado. 

Por otro lado, dist1ng11fr ya sean los productos 

n 1ns servicios con un•l mrltca ec:; individ1rnlizarlos, es sepa .. 

rarlos del género para que el consumidor los busque por su 

marca si es que ese producto o servicio l,ene alg1ina o algtinas 

de las bondades que el comp'"dor busca en un satisfactor. 

Los elementos calidad, cantidad, duración, precio, 
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etc., son sólo algunos de los que un producto puede ofrecer 

a un comprador, elementos que no posee otro producto del mismo 

g~nero, estas bondades crean una imagen del producto haciendo 

as1 mismo famosa o prestigiada a la marca que ostenta el mis

mo, as1 esta sed preferida en el mercado sobre las demAs 

que protejan satisfactores de la misma naturaleza. 

La fama, el 11 av,0 11 de unrt marca no es producto de 

la casualidad ni de circunstancias especiales del mercado, 

sino que por un contrario, es producto de esfuerzo y trabajo 

del industrial encaminado a mejorar la calidad, presentación, 

cualidades, bondades, publicidad, distribución, etc., del 

producto; mejorar la ca 1 id ad de un sat \sfactor tampoco es 

obra de la casual id ad ni de la buena suerte, sino que es fru

to de inversiones constantes encaminadas la adquisición 

de tecnolog1a para poder ofrecer en una libre competencia 

un bien superior a los demAs semejantes y a un costo razona

ble en comparación con los demAs del mercado. 

As~ las cos(15, la repentina aparicibn en el mercado 

de un producto que no posea las cualidades con las cuales 

el consumidor asocia a la marca; conlleva a un desequilibrio 

en todos aspectos: 

El comprador es engañado, adquiere un satisfactor 
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que no tiene las bondades que busca o a que estl acostumbrado 

a adquirir en los productos con esa marca. 

El productor es victima de una competencia desleal, 

su producto compite en el mercado no s61o en contra de los 

demls productos que ostentan otra marca, sino que también 

compite en contra de un producto que ostenta su misma marca; 

un producto falsificado. 

Por lo anter1or es necesario combatir eficazmente· 

a través de los medios lega les que la ley prevee o a futuro 

pueda llegar a preveer a este tipo de competidores anónimos 

"fantasmas" que provocan pérdidas bastante considerables 

los fabricantes que poseen una marca afamada; enga~an al pú

blico consumidor, esto provoca un desprestigio del pals a 

nivel internacional auyentando la posible inversión, en re

sumen crea un ambiente de Incertidumbre e inseguridad en mate

ria de propiedad industrial. 

f.slP fPnómP110 s~ hi1 ~ncrPmentñdo por la ílpClrtura 

de nuestro pals al comercio internacional. 

Es necesario para el sano crecimiento de la indus-

tria y el comercio nacion.11, crear ur1 sistema de protección 

a los signos distintivos de productos y servicios, dando asl 
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segur1dad jur1dica a las partes que intervienen en el mercado 

de los mismos productores y consumidores. 

A continuación en el presente trabajo expondré e 1 

desarrollo que han tenido los signos distintivos dentro de· 

la práctica y legislación en el territorio que hoy en dla 

corresponde al de la Repúblic.1 Mexicana desde el tiempo de 

la colonia hasta nuestros di••; incluida Legislación Espaftola, 

Derecho Indiano, Leg1s1ac~6n Nac~ona1, as~ como acuerdos 1n .. 

ternacionales como el de Pac1s de 1883 o el General sobre 

Aranceles y Tarifas (GATT). 

En base a este C.lt imo, nuestro pa\s busca una pro

yección a nivel internacional a través de exportaciones, y 

es receptor de productos de procedencia extranjera. En este 

contexto de trHlco comercial mundial recalco la importancia 

que t lene dentro de las fronterds de n11estro pa Is una adecua

da, rlgida y eficaz protección~ las marcas para asl poder 

explotar al máximo los beneficios que presupone el "GATT 11 

e inspirar seguridad en el extranjero para colectar inversión. 



CAPITULO l 

NATURALEZA JURIDICA 

El d1cc1onilr1o ne lil lengua espilñola, Real 

Academ1a Española define a la marca como sigue: 

"Marca: instrumento c.on el qui? se marca o sei'iala 

una cosa para deferenciarla de otras, o para 

denotar su calidad, peso tamaño. Señal-

hecha en una persona, animal o cosa, para d1st1n-

guirla de otra, o denotar calidad o pertenencia'.' 

"De fabrica: distintivo o señal que el fabrican-

te pone los productos de su industria, y 

cuyo uso l'e pertenece exclusivamente." (1) 

(1) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 18 1 

edición 1956, Talleres Tipográficos de la Editorial Espasa-Calpe, 
S. A., pp. 846-847. 



En cuanto a la nat11raleza jurldlca de las mar

cas, existen distintas teor1as que tratan de explicarla, 

la fecha aparentemente no hay una leorla universalmente 

adoptada o que cuando menos agrupe la gran mayorla 

de los tratadistas, de cada teor1a he tomado algunos 

elementos para continuación no definlr su naturaleza 

j11r1dka sino describir 10 que a mi juicio puede enten

derse como marca. 

Ante todo considero que el derecho al uso excl11si

vo de una marca es una manifestación del derecho de propie

dad, esto como contrapartida a considerar a la marca como 

algo accesorio al producto que la ostenta, el titular de 

una marca t lene derechos sobre la misma y a 1 momento de 

transmitir la propleddd del producto no. se transmite la 

propiedad de lo marca. La radical separación entre produc

to y ffidfCi1 u (Jn1co efPcto de determinar si son una misma 

cosa uno accesor lo de 1 otro o son dos b lenes tata lmente 

Independientes se manifiesta en estos dos supuestos: 

-La validez de una marca es Independiente de 

la licitud del producto servicio amparado. 

-SI el productor o 

produce ni presta 

prestador de servicios no 

servicios en donde aplicar 



la marca, ésta es vAlida. 

Esta manifestación del derecho de propiedad no 

es perpetuo ni apropiable toda vez que la marca es un bien 

inmateria 1, aún mAs es un derecho sujeto a moda 1 idades 

y forma 1 idades para su vigencia por tanto no es un derecho 

absoluto. 

Considero que se trata de un derecho por gozar 

do los rnatro elementos que todo derecho posee: titular,. 

objeto, relación sujeto-objeto y protección. 

En este caso es evidente que el objeto es de 

naturaleza inmaterial, por otro lado la relación sujeto

objeto, es la relación o vinculo existente entre el titular 

del derecho y el objeto del mismo por medio del cual el 

sujeto se beneficia del objeto. 

La función que realiza una marca es la de asegu

rar las ventajas del ejercicio de la industria y comercio, 

es también el medio de manifestación del creador del produc

to sobre el mismo, por otro lado permite fijar la proceden

cia de una mercancla por todo lo anterior desde luego que 

posee 11n valor pec11n1~r1o, tina vez mAs sP m~n1f1PStíl su 

valor pecuniario por que es un derecho que asegura la ex-



clusividad del goce para un mejor disfrute de un bien, 

el avio de una compa~1a productora o prestadora de ser

vicios. 

La protección de que es objeto la marca se deriva 

de que se trata de un producto del espiritu humano sin 

manifestación senslble y con slgnificac1ón económ1ca median

te su multiplicación por esto requiere de protección. 

Para algunos es también un derecho patrimonia 1, 

esto es, traducible en metAlico, pero es un derecho patrimo

nial especial toda vez que los parAmetros para fijar su 

valor son del todo subjetivos en gran parte el valor depen

de de una adecuada protección que evite la confusión, iml

tación y falsificación de un producto desacredltAndolo 

en el mercado. 

Finalmente el ejercicio del derecho de propiedad 

sobre una marca estA sujeto a modal.idades que establece 

la ley, orden público e interés social y sujeto también 

a formalidades, renovaciones y pruebas de uso. 

Una vez expuesto todo lo anterior considero que 

es tiempo de definir lo que creo debe entenderse como marca 

"es todo signo o medio materlal que permlte a cualquler 



persona f1slca o jur1dlca distinguir los productos que 

elabora o expende, as1 como aquellas actividades consisten

tes en servicios de otros iguales o similares cuya flnalld-

' dad Inmediata es la de atraer la cllentela y después conser-

varla y aumentarla". ( 2 ) 

Por lo que debe de protegerse de cua lqu ler t lpo 

de competencia desleal. 

Por lo que es lnegab le que la marca desempeña' 

Importantes funcione~ unas en beneficio de la c11entela 

y otras en beneficio del productor. Esto de la siguiente 

manera: 

-Determina procedencia y origen 

-Determina calidad es una garant1a 

-Es un signo distintivo en base a los dos anterlQ 

res. 

Funciones en relación al titular: 

-Es un colector dP clir~trla 

-Proteje a 1 ti tu lar contra sus compet ldores. 

(2) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, 
S. A., México lga5, p. 147. 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES OE LAS MARCAS COMO SIGNOS 

DISTINTIVOS EN MEX!CO 

11.1. MEX!CO PREHISPANICO. 

Como se aprecia en la def1nic16n de marca trans

cr1ta del D1ccionario de la Lengua Española, Real Academia 

Española, el término marca es equ1voco, por lo que para 

llegar al concepto jur1d1co, mercantil y comercial actual 

de la misma, considero necesario hablar de la marca como 

fue en sus inicios, esto 

medio de ident1f lcacl6n, 

es, como un signo distintivo o 

esta fue la labor primitiva y 

r11d,mentaria de la marca, se~alar pertenencia. 

En las culturas nativas de lo que hoy se conside

ra como terr~torio nacional no hay referencia alguna sobre 

la existencia de marcas, entendidas éstas como el medio 

idóneo plasmado sobre un producto o envase del mismo para 



Indicar calidad o procedencla, es decir, como una garantla 

para el comprador de la calidad y cualidades especHlcas 

del producto adquirido. 

El trueque fue e" estas civilizaciones el medio 

de intercambio comercial por excelencia; aün y cuando 

hay quienes aseguran que tanto el malz como el cacao fueron 

ul11\zados como moneda estos se utilizaron para la adqui

sición de cosas pequeñas y sln importancia, en este mismo 

orden de ldeas el l lcenc lado Justo Nava Negrete seña la· 

"la no existencia de marcas en los pueblos del Anáhua 1 encuen

tran explicación en que las transacciones mercantiles se 

efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especi

fican, individualizaban e indicaban el origen de las merca

derlas para distlngu1rlas; por otra parte la carencia de 

moneda (en su acepción actual), el empleo de ciertos artlcu-

1os como sustitutivos de aquella, hacen pensar que no eran 

afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos 

de las mercaderlas entre s1 del mismo género. ( 3 ) 

Comunmente se utilizaron slmbolos grabados que 

se imprimlan en telas, tejidos y objetos en general, lo 

anterior con mero carácter religioso o para indicar propie-

(3) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editoria 1 Porrüa, 
S. A., México 1985, p. 4. 
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dad o rango nunca para lndicar calidad y cualidades del 

producto, estos grabados se les denomina pintaderas o 

sellos. 

Es Imposible e ilógico el tratar de asignarle 

a las pintaderas los atributos de una marca de productos, 

pero es innegable que estos sellos enclladren en alguna 

de las acepciones del término, plles de acuerdo a su fina

lidad estas sirvieron como ºsei"lal hecha en una persona, 

animal o cosa, para distin91J1rla de otra, o denotar calidad 

y pertenencia" la acepción anterior según el ya cltado 

Diccionario. 

Il.2, MEXICO COLONIAL. 

La casa dP contratación de Sevilla, creada por 

los Reyes Católicos, fue el instrumento a travAs del cual 

Espana ejerció sobre Sl/s colonias particularmente sobre 

la Nlleva Espaiia, el monopolio del comercio, esto es las 

colonias espanolas no podlan comerciar entre ellas, ni 

mucho menos con otros paises, todo tipo de comercio deberla 

de realizarse a travAs de Espana. Este obstác1Jlo al desen

volvimiento natural del comercio sólo trajo como consecuen

cia y en perjuicio de Espana, el coecho, el soborno, el 



contrabando y la falsificación. 

Desde la penlnsula se dictaron medidas preten

diendo controlar absolutamente el comercio, tal es el caso 

entre otras del "Reglamento y Aranceles reales para el 

comercio libre a Indias" que en su articulado señala penas 

para los falsificadores de marcas, como la confiscación 

de la mercancla e incluso privación de la libertad. Esto 

sólo es reflejo de la obligación preexistente en España 

de que las mercanc1as ostentaran marcas para 1ndicar su· 

procedencia. 

Según Justo Nava Ne~rete en la Nueva España exis

tieron cinco tipos de marcas con funciones todas diferen

tes: • 

-Las marcas transparentes de agua 

en papel. 

-Marcas de propiedad Ex-Libris 

fuego de las bibliotecas. 

-Marcas de fuego en el ganado. 

filigrana 

marcas de 

-Marcas utilizadas por los gremios en la América 
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Española. 

-Marcas en objetos de plata u oro. 

a) Marcas transparentes de agua o f111grana en papel. 

Estas marras se ut111zaron para denotar proceden

c1a del producto, en este caso del papel, con la conquista 

la Nueva España y la América Es paño la en genera 1 fue obje

to de la recepción de los adelantos técn ir.os de la época, 

~ntre otros las técn1cas y procedimientos para la elabora

ción del papel, esto creó la neces1dad en América de la 

ut111zación de un método de d1ferenciac16n del papel de 

procedenc1a europea o del fabr1cado en Amér1ca, a la fecha 

estas marcas subs1sten, lóg1camente las actuales no 1nd1-

can procedenc1a como lo h1cleron las ut111zadas en la colo

n1a s1no que ahora se trata de denominac1ones v1s1bles 

o con representac1ones gr~ficas suf1cientemente d1stlntlvas 

y r11fPrPnlt-i>; dP ntrri.c; r111P prntPji111 Pl m~c;mo prf)ducto y 

que el pÍlblico las 1dentif<r.a con un r.1erto t1po de cal1dad 

o cua11dades por él esµeradas. 

b) Marcas de prop1edad o ex-libr1s 

en las b'bl1otecas. 

las marcas de fuego 
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Este tipo de marcas únicamente denotaban propie

,dad, nunca procedencia como las anteriores; ~stas tampoco 

participan del concepto legal de marca que actualmente 

se tiene, pero si de algunas de las acepciones del Hrmi

no. 

Estas conslst\an en estampar la firma del propie

tario, o un escudo o diseño sobre el libro, tambi~n fueron 

adheridas cédulas o etiquetas al reverso de las tapas del 

libro, en las que constaba algrrn signo, palabra o frase 

lo suficientemente distintiva del dueño; esta cédula, 

etiqueta o marbete se le denominó "Ex-L ibris" que signifi

ca: "de los librosº, 11 1\bros de 11
, ºentre los 11bros de ... 11 

o "procedente de los libros de ... " 

Todo lo anterior fue necesario porque cada vez 

los libros fueron adquiriendo mejoras considerables 

en c11anto al papel, tipo de 1mpr~s,On, pre~entac16n o encua

dernación, grabados e \lustrilcionPs, y "1Hnado a todo lo 

antPr,or ln diflc11ltad para podPr adq11irir un ejempla~ 

espec la lmente s 1 se trataba de alguno de los procedentes 

del antiguo continente y se encont..,ba prohibido en las 

colonias. 

Las grandes bibliotecas poseedoras de una canti-
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dad ya bastante respetable de volúmenes procedentes de 

las imprentas americanas as1 como de las europeas ten1an 

su marca de propied.1d Ex-L ibris, aún as1 y tratando de 

estampar en los volúmenes de su propiedad un signo distin

tivo perpetuo y definitivo que no fuera tan flcil de alterar 

o de suprimir del ejemplar como el Ex-Libris y con el fin 

de evltar el extrav1o y de faci lltar la recuperación en su 

caso, llegaron incluso a utilizar sobre el libro las marcas 

do fuego, estas se apl1cauan a los cortes superior e infe

rior del libro, abarcando todas las hojas. Estas marcas 

obviamente no pretend1an diferenciar objetivamente un pro

ducto, no ten1an una finalidad mercantil, únicamente se 

trataba de marcas indicativas de la propiedad de un bien. 

c) Marcas de fuego en el ganado. 

En definitiva este tipo de marcas al igual que 

las anteriores únicamente funcionaron como el medio idó

neo y adecuado utilizado en aquella época y aún siglos 

antes y que se utiliza en la actualidad para identificar 

perfectamente quien es el propietario del semoviente procu

rando as1 una protección del ganado frente a una apropia

ción de hecho del mismo por cualquier persona de mala fe. 

El tipo de marcas que los propietarios impo~1an 



13 

a sus animales no eran arbitrarias ni mutables al antojo 

del titular; en ordenanza expresa dictada por el mismo 

conqti'<tador Hern~n Cortés se señaló entre otras cosas: 

"Que todo propietario de cualquier tipo de ganado 

deberia de poseer un hierro con una señal distintiva para 

1mpon~rselo a sus rl.nima1Ps, prl.rn poder especificar y d1s

tingu1r as1 los propios de todo el género existente en 

América". 

Este hierro deberia de estar registrado ante 

el Escribano del Cabildo, la_ razón de este registro sólo 

se entiende para evitar la duplicidad o semejanza a grado 

de confusión de hierros con lo que Onicamente se originarian 

conflictos a futuro entre los propietarios de hierros igua

les o semejantes. 

No era posible modificar en todo o en parte la 

seílal o signo distintivo consignadas en el hierro sin auto

rización expresa del cabildo. 

Lógicamente el registro de los hierros se efectua

ba mediante el pago de derechos al Ayuntamiento quien expe

dia una copia de la matricula de registro, el registro 

tuvo una vigencia de un año, en el mes de enP.ro concurr,an 
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los propietarios del registro al refrendo. 

"Ferrera denomina a las marcas de fuego del gana

do, marcas de propiedad y les atribuye diferentes caracte-

rlsticas: 

-Signo adherido e impreso sobre un objeto. 

-Función indicar quien es el propietario del 

bien. 

-En caso de transmisión de la propiedad el antiguo 

titular deberl de expedir el documento correspon

diente que contenga la declaración de la enagena

ción que ha efectuado y a favor de quién. 

-Su finalidad es asegurar el derecho de propiedad, 

evitando confusión, y en caso de sustracción, 

facilitar la reivindicación." (4 J 

Utilizando un criterio netamente mercantilista 

Jorge barrera Graff al definir a la marca en su "Tratado 

de Derecho Mercantil" excluye este tipo de marcas de fuego 

(4) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porr~a. 
S.A., México 1985, p. 25. 
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porque su reglamentación no se incluye dentro del derecho 

mercantil sino mAs bien se incluyen en el civil, por no 

ser signos distintivos de productos, sino signos Indicati

vos de la propiedad. {S) 

d) Marcas utilizadas por los gremios en la América Eopañola. 

Nava Negrete seña la que en la edad media se In

corpora el uso obligatorio de las marcas en los reglamentos 

o estatutos que regularon la variedad de oficios desarrolla-· 

dos por los gremios, esta tendencia f-l1e Introducida en 

América por los conquistadores. 

La conquista supone un trasplante de una cultura, 

entendida esta en su mAs amplia acepción, esto es, Incluyen-

do id loma, 

oficios 

religión, costumbres y por supuesto, nuevos 

la técnica necesaria para desarrollarlos. Es 

dPclr el procedimiento requerido para la obtención de un 

nuevo producto terminado. En esta época previa a la revo-

lución 'ndustriri1, 111 1ndustrL1 no sólo en el NuP.vo Cont~-

nente sino a nivel mundial era una industria de tipo arte

sana 1 en la que todo producto manufacturado sea cua 1 fuere, 

requer'a de una elaboración, no en serie sino particular, 

{5) BARRERA GRAFF, Jorge. "Tratado de Derecho Mercant 11", Ed i torla 1 
PorrCJa, S. A., México 1957, p. 283. 



16 

realizada por uno o varios artlfices. Miembros de un gremio 

o agrupación de artesanos con jerarqula perfectamente de

finida. 

Dentro de la organización gremial el maestro 

o superior jerArquico de todo agremiado, para poder osten

tarse como tal, deberla de presontar un examen riguroso 

teórico y prActlco una vn aprobado este obtenla su carta 

de examen o titulo que le acreditaba como maestro. Manuel 

Carrera Stampa af1rma que entre otros de los datos que 

contenla la carta de examen o titulo era el de la marca 

o seña 1 que e 1 nuevo Maestro estar la ob 1 igado a estampar 

en todos sus trabajos, la marca o seña lógicamente tenla 

el carActer de invariable y tenla como función la de inden

tificarles en caso de fraude o de incumplimiento las 

ordenanzas reguladoras de las actividades gremiales, asl 

como también indicaba el lugar de procedencia del producto; 

esto algo parecido lo que ahora se conoce como marca 

de f~brlca o si se prefiere es el antecedente de esta íil

t lma. ( *) 

e) Marcas utilizadas en objetos de plata oro. 

(*) Con esta nMrca se evitó también la "competencia desleal" entendida 
ésta como la efectuada por personas que no estuvieran ca llficadas 
ni debidamente autorizadas para el ejercicio de cierto oficio; a 
las personas que trabajaban de esta manera se les imponlan severas 
sanciones entre las que destacaban la destrucción de la obra; confls 
cación; cierre del taller y la lógica suspensión de labores. -
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Descubierta América y finalizando el conflicto 

entre el reino de Portugal y los de Castilla y Aragón sobre 

lo propl•d•d de las t••rr•• descubiertas, conflicto que 

fue solucionado por las Bulas Alejandrinas, éstas dieron 

a las tierras descubiertas el carActer de propiedad exclu

siva de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel. 

Por considerarse estos como los propietarios legitimas, 

incluso reconocidos por el Papa, de las tierras descubier

tas, el 5 de febrero de 1504, en Medina del Campo expidieron 

una real cédula >or medio de la cual se ordenó a todo veci

no y morador de las Indias a pagar el quinto neto, del 

oro, plata, plomo, estaño, a~oque, hierro y otros metales 

que sacaran de minas o se obtuvieran de rescates. Este 

quinto real deberla de pagarse a los tesoreros y oficiales 

reales. 

Los reyes eran dueños de todo lo descubierto, 

pero estos a los particulares les concesionaban su propie

dad, creando as< una especie de propiedad privada con la 

obligación del particular de pagar una de cada cinco unida

des que obten1a de utilidad. 

Evidentemente se trata de un rudimentario siste

ma tributario que en aquella época descansó en la soberan1a 

del rey, esto es en la facultad y potestad del soberano 
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sobre todo el territorio del reino. 

Esta obligación fiscal fue constantemente evadida 

por lo que incluso se llegó al extremo de prohibir el ofi

cio de platero; a quien 1 legó a infringir esta disposición 

se le aplicó el destierro perpetuo. Posteriormente se 

permitió nuevamente este oficio sólo con la obligación 

de pagar a 1 Tesorero Rea 1 los derechos correspondientes 

al qdinto real o el quinto neto. 

En este ramo de la industria también exist1an 

gremios, para 1 legar a ser maestro de un gremio de esta 

naturaleza deb1a de seguirse el mismo procedimiento que 

para la obtención de ese rango en otros gremios pero con 

algunas variantes; lógicamente se deber1a de presentar 

y aprobar el examen teórico y pr~ctico con la variante 

de que en este caso los sinodales estar1an acompañados 

por dos a lea ldes y dos veedores una vez aprobado el examen 

se les concedia su tHulo y permiso para trabajar en su 

ramo, también quedaba debidamente registrada la marca pro

pia y exclusiva del nuevo maestro, con esta se identif1ca

r1an las piezas por él elaboradas y as1 podr1an cotejarla 

en un futuro con la estampada en alguna pieza falta de 

ley, esto es sin marca de haber pagado el quinto real. 
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Para evitar el fraude fiscal, cada pieza de oro 

y plata terminada deberla de contar con los siguientes 

requisitos para poder comerciar con ella: 

1. Que el veedor la dlera por buena, esto es, 

que la pieza efect lvamente tuviera estampada 

la marca personal del artHice que la elaboró, 

marca que deberla de estar debidamente regls

trada ante el escribano del consejo. 

2. Que el platero marcara su obra con la marca 

propia. 

J. A la pleza se le ensayaba a fln de saber sl 

contenla la ley establecida en España, la 

ley o contenido del mineral se marcaban con 

punzones de fierro con número de f~cll lectura 

y proporcionado con las dimensiones de la 

pieza, los número deberla de ser castellanos, 

no lat 1nos. 

4. 51 la ley correspondla a la pieza, el marcador 

de 1 gob lerno lmpr im i na sobre el producto el 

quinto real, consist1.endo éste en el sello 

de una corona sola o bien entre dos columnas. 
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5. Finalmente se le estampaba la marca de la 

Ciudad de donde venia, la marca que se usó 

para distinguir los productos proveniPntes 

de la Nueva España fue la de un áqui la pequeña 

o la letra "M" significando México. 

Los se11os co11 lo:. que Sfl marcaban los objetos 

de oro y plata se custodiaban en un arca de tres 1 laves 

p;1ra mayor seguriJad; cuando se usaban era en presencia 

de oficiales reales y el tesorero debia de registrar en 

un libro especial para estos efectos todo lo marcado. 

Estas marcas se imprimian en los art1culos fuerza de 

martillo, es evidente que por poner a cada pieza la ley, 

el sello de la ciudad y el quinto real se pagaban d~rechos, 

ésta era la manera de enterar el quinto neto o real. En 

este tipo de articulas las marcas fueron utilizadas como 

un medio de control, evitando a::i1 jd defraliJaci6n fiscal. 

En cuanto los cuerpos legales aplicables en 

materia de marcas en la América Española señala Nava Negre

te en su tratado ''Derecho de las Marcas'': ••es indudable 

que en la época colonial existieron algunas normas protec

toras de las r.iarcas at1nque en forma aislada y no en un 

cuerpo juridico uniforme, especialmente en la recopilación 

de los reinos de las indias, en las siete partidas y en 
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la curia flllplca tratado de prActlca forense y jurispruden

cia mercantil. 

Agregando la anterior legislación espaílola, 

las ordenanzas que reglamentaron los gremios en sus diver

sos oficios y algunas actas del cabildo de la ciudad de 

México, Instrumentos iegales como ya Indicamos de marcada 

Influencia espaílola". 16 l 

En la curia flllplca el capHulo VII se refiere 

a las marcas y las define de la siguiente manera: "Marcas: 

son las seílales que se ponen a las mercader1as, y cosas, 

para con ellas demostrarse y conocerse, según derecho civil, 

y real; según para este efecto se pone nombre a las cosas•. 

En esta época no se le diO a las marcas el con

tenido mercantil que en nuestros d1as se lP< da, entonces 

se utilizaron como signos para indicar propiedad o perte

nencia, procedencia o como un mero medio de control. 

Tal y como se ut 1 l izaron las marcas de fuego 

en el ganado, de Igual manera se utilizaron en los esclavos 

como un medio probatorio de posesión leg1tima de los escla-

(6) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas•, Editorial Porrúa, 
S.A., México 1985, p. 36. 
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vos para sus propietarios, esto de ninguna manera puede 

considerarse como un antecedente de las actuales marcas 

de productos, por ser hoy en d1a tata lmente claro para 

todo ser racional las notab111simas y tajantes diferencias 

entre un ser humano y un simple producto objeto del tráfi

co comercial, diferencias que en la época colonial no eran 

tan claras como ahora se nos manifiestan o aún siendo claras 

en aquella época las mas de las veces se prefirieron ignorar 

en aras del beneficio personal. 

11.3. MEXICO INDEPENDIENTE. 

Una vez consumada la independencia de nuestro 

pa1s y debido a que la vida comercial no requer1a de una 

protección de tipo merca ria sobre los productos que se 

comercializaban y aunado a lo anterior la agitación pol1ti

ca y social debida a la esciclón de la sociedad en dos fac

ciones, conservddores y liberales; y por s1 fuera poco 

" nivel internacional México fue el blanco de los afanes 

expansionistas del vecino pa1s, no hubo tiempo de pensar 

en una legislación que regulara a estos signos distintivos 

y as1 la legislación colonial de derecho Indiano referente 

a las marcas siguió vigente en el México reclen independi

zado practicamente hasta la última década del siglo pasa-
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do. 

Es conven1ente puntual1zar que en algunos orde

nam1entos espec1almente de naturaleza mercant11 y c1v11 

y en articulo expreso se h1zo alguna referenc1a a las mar

cas. 

Durante esta etapa se s1guieron apl1cando las 

ordenanzas de B1lbao y el tratado de comerc1o de la cur1a 

f111p1ca que encontraron v1genc1a en el nuevo pa1s rec1en 

const1tu1do hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en que se 

promulgó el pr1mer código de comercio, este códign tuvo 

una vigencia 

aplicar la 

menor de dos 

leg1slac1ón 

años y una vez m~s se volvió 

española colonial aplicable 

las indias o derecho Indiano en lo que no contraviniera 

a la nueva constitución po11tica del pa1s. 

a) Ordenanzas de Bilbao. 

Como ya sr indicó su vigencia SP prolongó P.n 

el tiempo en nuestro pa1s hasta la promulgación del código 

de comercio de 1884 aunque tuvieron una ligera interrupción. 

En cuanto a sus inicios estas ordenanzas fueron 

aprobadas por Felipe el 2 de diciembre de 1737 y confirma-
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das por Fernando VII el 27 de jun1o de 1814. 

Estas ordenanzas regularon el comerc1o fijando 

requls1tos y cond1clones entre otros el requ1s1to referente 

a la ex1stenc1a de marcas en los productos que se comercien. 

Las marcas para estas disposicionP.s se consideran 

como "s1gnos o med1os materiales que se empleaban para 

1dent1f1car la procedenc1a de las mercaderlas, pero, funda

mentalmente constltulan onedios eficaces que serian de con

trol, seguridad y de garantla para facilitar el comercio". 

( 7) 

bl Cód1go de Comercio del 16 de mayo de 1854 o Código de 

~· 

Este código reconoce impllcltamente la exlsten

c1a y func1ón de las marcas como slmbolo distintivo. 

En el año de 1854 el entonces Presidente de Mé

x1co, Antonio López de Santa Ana, promulga el código de 

comercio, éste se basó en el nuevo cód1go español, eR él 

se establecla un tribunal especial en el que se ventllarlan 

(7) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Ed1tor1al Porrí1a, 
S.A., México 1985, p. 43. 
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los conflictos de naturaleza mercantil. Este tribunal 

también fue adoptado por el código de 1854, posteriormente 

estos tribunales fueron suprimidos quedando sin vigor el 

multicitado c6d1go y entrando en v1gencia nuevamente las 

ordenanzas de B1lbao. 

Cabe mencionar que deb1do al pacto federal y 

a la soberan1a de los estados 1ntegrantes de la federac16n, 

no en todos los estados estuvo vigente este c6d1go, los 

estados que no lo adoptaron s1gu1eron rigiéndose por las· 

ordenanzas de 81lbao. 

Para este c6d1go de 1854 la marca era un med1o 

de prueba para los due~os de mercanc1as, su empleo tamb1én 

constltu1a en otros casos un med1o de control y garant1a 

en la c1rculac16n de las mercanc1as; con esto bAsicamente 

el concepto que de la marca ~e t•ivo durJntc la co1nn1a, 

segu1a teniendo actualidad. 

Aún y cuando no existiera dispositivo legal algu

no que obl1gara~ los interesados en el registro de s11 marca, 

presentaban la solicitud ante la entonces "Secretar1a de 

Fome11to, Colon1z,1c16n ~ lndu'.·.tr~ü 11 , 1a falla de 1egi~.1aci6n 

de la materia provocó que aún y cuando se hubiera solicitado 
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el registro o hecho el depósito ante la mencionada Secreta

r1a, esto no otorgaba la propiedad exclusiva y el uso exclu

vo de las mismas, porque a falta de legislación las marcas 

se rigieron por la legislación referente la propiedad 

literaria y artistlca. Es decir la propiedad de las marcas 

debla de acreditarse por los medios establecidos en el 

código civil. 

Es evidente como lo se~a lan los 1 !cenclados Emi

lio Pardo (jr.) y Agust1n Verdugo que esta asimilación 

entre la propiedad literaria y art1st1ca con la industrial 

era del todo incorrecta, siempre sostuvieron la inexisten

cia de analog1a entre las normas de propiedad Industrial 

y las de propiedad literaria y art1stica; por lo que con

sideraron Incorrecto el que para asegurar el uso exclusivo 

de una marca se tuviera que acudir a las autoridades com

petentes para conocer asuntos de propiedad literaria y 

art1stica, ya que las marcas no son creaciones intelectua

les1 fruto de un esfuerzo de la.misma r1aturalezd. 

En esta misma época aunque hubo confusión respecto 

a la manera de constituir los derechos sobre marcas y los 

medios para asegurar su uso y protección, el "Código Pena 1 

para el Distrito Federal y Territorio de la Baja Califor

nia sobre delitos del fuero comírn y para toda la RepQbl1ca 
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sobre delitos contra la Federación", expedido el 7 de di

ciembre de 1871 en su capitulo Xl "Falsificación de sellos, 

cuílos o troqueles, punzon2s, marcas, pesas y medidas'', 

tmp1Jso SPveras penas a los falsificadores de marcas, entre

otras se hablaba del arresto mayor, éste duraba de uno 

once meses, lógicilmente la intención de este capitulo 

penal fue la de evitar los abusos que se carnet ian y se 

venlan comeliendo desJt~ la época colon1Jl con el uso inde

bido y falsificación de los medios oficiales: sellos, pun

zones para marcar el oro y la plata, marcas, marcas de' 

pesas y medidas, papel sel lado, etc. Las disposiciones 

aplicables la falsificación de marcas fueron derogadas 

expresamente por la segunda ley de marcas industriales 

y de comercio de 1903, según su articulo 92 transitorio. 

c) Código de Comercio 1884. 

Oebidry e la reforma de 14 de diciembre de 1881 

a la fracción X del articulo 72 constitucional, se otorga

' on facultades a! Congreso de la Unión para elaborar un 

código de comercio con lo cual la materia mercantil se 

federalizo. El resultado fue el código de comercio de 

15 de abril de 1884. Con esto se evitó lo sucedido con 

el anterior código siendo el de 1884 vigente en todo el 

territorio nacional. 
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Este nuevo código incluye el capitulo t1tulado 

"De la Propiedad Mercantil" que regula por primera vez 

de manera especial a las marcas. 

guiente: 

En este código su articulo 1418 se~aló lo si-

"Todo fabricante tiene el derecho de 
poner a sus productos, para distinguir
los de otros, una marca especial; esta 

puede constituirse por el nombre del 
fabricante el de su razón social, 
el nombre de su establecimiento, de la 
e iudad o loca 1 idad en que se haga la 
fabricación, o en 
letras, divisas, 

iniciales, cifras, 
dibujos, cubiertas, 

contrase~as o envases''. 

Asl mismo el numeral 1420 dispuso lo siguiente: 

Articulo 1420 "las marcas deben de 

estar precisamente e~ los productos o 
mercanclas; y en aquellos en que esto 
no sea posible, bastará que estén en 

la cubierta o envase, de tal manera" que 
e 1 objeto que ene !erren no pueda ex

traerse sin desgarrarse la cubierta en 

que estA la marca 11
• 
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Según los art1culos 1421 y 1422 del mismo ordena

miento se seílal6 el procedimiento para adquirir la propie

dad de una marca, para lo cual se requirió el depósito 

previo en la entonces "Secretar,a de Fomento 11
, esta conce

derla la propiedad siempre y cuando la misma marca no 

se use o haya adoptado por otra persona, o bien, sea de 

ta 1 manera semejante que tenga la lntenc Ión de defraudar 

intereses ajenos. 

También en articulo expreso se señaló que la· 

falsificación de las marcas genera en el ramo mercantil 

la acción de daílos y perjuicios. 

Este código establecido casulstlcamente los casos 

de usurpación de marcas a saber: 

l. "Cuando se use una marca enteramente igual a 

otra 11
• 

2. "Cuando resulte gran analog1a, porque las 

palabras m~s importantes de una marca se repi

ten en otra, aunque esta anuncie a un propieta

rio diferente". 

3. "Cuando la nueva marca se redacta de manera 
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que pueda confundirse con otra". 

4. "Cuando las diferencias sean puramente grama

t1cales11. 

5. "Cuando consistiendo la marca en dibujos o 

pinturas, sean estos tan parecidos que produz

can confus16n". 

d) Ley de 11 de diciembre de 1885 sobre el Registro Mer-

iil· 

Según esta ley los comerciantes debian de matri

cularse; en esta matricula el registrador anotaba entre 

otros, los titulas de propiedad industria 1 (marcas), estos 

titulas producian efectos desde la fecha de su inscripción. 

Estas inscripciones fueron obligatorias hasta 

que entraron en vigor la ley de patentes y marcas de 1903. 

e) Código de comercio 1890. 

Este código entró en vigor el 1° de enero de 

1890; este código de comercio aún no abrogado es el vigente 

hasta nuestros dias; aunque muchos de sus preceptos han 
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sido derogados para dar lugar otras leyes, tal es el 

caso entre otras de la de titulas y operaciones de crédito. 

En este código no se incluyeron disposiciones 

encaminadas a normar directamente a las marcas por la sen

cilla razón de que al mismo tiempo entraron en vigor éste 

y la ley de marcas de fAbrica de 1889. 

El articulo 21 de este código mantuvo vigente 

la obligación para los comerciantes de inscribir en el 

registro público del comercio los titulas de propiedad 

industria 1. 

Jacinto Pallares sostiene que conforme al código 

mercantil mexicano de 1889 (890) los titulas de propiedad 

industrial deberian de inscribirse en el registro priblico 

de comerc lo "cuando una marca de fAbr1ca sea objeto de 

una especulación o explotación mercantil, es decir, cuando 

el primitivo adquirente las enajene o se asocie para explo

tarlas o celPbre cualquier contrato con el mismo objeto, 

en cuyos casos serA nula respecto de terceros la transmisión 

o enajenación de dichas marcas de fAbrica si no se cumple 

con la solemnidad del registro.'' (8 ) 

(8) PALLARES, Jacinto. "Derecho Mercantil Mexicano". TlP y LIT de 
Joaquln Guerra y Valle, México 1891, pp, 949 y 950. 
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Seíla la Justo Nava Negrete en su obra "Derecho 

de las Marcas" que esta obligación referente a la inscrip

ción en el registro público del comerc1o quedó sin efecto 

al entrar en vigor la ley de patentes y marcas de 1903 

en los articulas 117 y 91 transitorios, que estipulaban 

que en lo sucesivo la inscripción seria en la oficina de 

patentes. ( 9 J 

f) Lay de marcas de fábrica de 1889. 

Es hasta el aílo de 1889 cuando por primera vez 

en nuestro pais rige una ley que fue ideada y creada espe

cialmente para regir a las marcas. En el periodo anterior 

a esta ley las marcas habian sido reguladas por otro tipo 

de ordenamientos, especialmente de carácter mercantil, 

ahora ya se cuenta con una ley propia que habrá de regular 

a estos signos distintivos desde un nuevo punto de vista 

considerando a las marcas como algo independiente y separado 

de lo mercantil y de la propiedad literaria y artistica. 

Este fue el momento adecuado para que en México 

surgiera una ley de esta indole. 

(9) NAVA NEGRETE, Justo "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, S.A., 
México 1985, p. 49. 
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Desde la declaración y la posterior consumación 

de la independencia nacional el pa1s vivió una revuelta 

continua, ya sea entre nacionales en el afAn de buscar 

una organización adecuada para el pa1s o bien entre nacio

nales y extra~os, los primeros defendiendo la soberan1a 

de un pa1s en busca de identidad nacional, reconocimiento 

internacional, consolidación y fortalecimiento y los segun

dos talando de saciar sus •nsias expansionistas. En un 

medio as1 sin paz social la prioridad en cuanto a la labor 

legislativa fue encaminada a dispositivos que constituye-· 

ran a 1 pa 1 s bajo algún reg imen espec 1f ico conveniente para 

unesarrollo y consolidación futura. 

En este contexto en México a partir de 1876 a 

ralz del primer regimen del general Porfirio 01az empieza 

un proceso de pacificación, esta paz social acompa~ada 

de conf1anzi! y segur1dad provocan un forta1Pc1miPnto dP.1 

comercio y la incipiente industria, con esto las marcas 

empiezan a ser mucho mAs necesarias que antes y de la prAc

t1ca diaria surgen conflictos que requirieron de una solu

ción, ésta en un primer término serla la ley de marcas 

de fAbrica del 28 de noviembre de 1889. 

sobre la 

César Sepúlveda al 

materia la califica 

hablar 

de 

de esta 

"Bastante 

primera ley 

Rudimentaria 
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y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, regla

mentarias y otras, provienen desde entonces, y es factible 

advertir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella 

ley y la presente". (10) 

Esta ley empezo a regir a partir del lº de enero 

de 1890 y fue <nspl•ada en la ley francesa sobre marcas 

de fAbrica y de comercio de 1857. 

Esta ley en su articulo lº empieza por definir 

lo que debe entenderse como marca: ºse considera como marca 

de fAbrica cualquier signo determinante de i. especialidad 

para el comercio de un producto industrial". 

En el art1culo 3º habla de las prohibiciones 

expresas para constituir una marca: 11 no se considera como 

marca: la forma, color, locaciones o designaciones que 

no constituyan por s1 solas el signo determinante de la 

especialidad del producto. En ningún caso este signo podrA 

ser contrario a la moral''. 

También habló esta ley de los sujetos del derecho 

de la' marcas seílalando que cualquier persona ya sea nacio-

(10) SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", 
Editorial Porrúa, S.A., México 1981, p. l. 
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nal o extranjero pero residente en el pals podrA adquirir 

el derecho exclusivo sobre el uso de una marca en el 

terr1torio de la Repúbl1ca, s1empre que la marca que 

pertenezca un extranjero no res1dente en México esté 

reg1strada en el pals de origen. Esto es un antecedente 

de lo que ahora se conoce como Derecho de Pr1oridad. 

También señaló el procedimiento de registro ante la Se

cretarla de Comerc1o y los documentos que habrAn de acom

pañarse al escrito de solicitud. 

Elart1culo8º estipuló "El que primero hub1ere hecho 

uso lega ]mente de una marca, es e 1 único que puede preten

der adqu1r1r su prop1edad. En caso de d1sputa entre 

dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertene

cerA al primer poseedor, o bien si la posesión no pudiere 

comprobarse, al pr1mPr so11c1tijntP 11
• 

La propiedad exclusiva de una marca sólo podr1a 

ejercitarsP través dP la correspondiente declaración 

hecha por la Secretarla de Fomento. 

En esta ley se previó un sistema totalmente 

distinto al que actualmente se conoce para efectuar el 

registro de una marca, el sistema entonces ut111zado 
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fue conocido como sistema sin previo examen con llamamiento 

oposiciones; esto es, una ves presentada la solicitud 

la Secretarla de Fomento publicarla la solicitud para 

que cualquier persona que estimara violados sus derechos 

presentara su oposición en un plazo no mayor de 90 dlas 

siguientes a partir de la publicación, estando en presen

cia de una opo~lción el rPgistro no se efectuar1a hasta 

que la autoridad judicial decidiera si efectivamente 

debe de efectuarse el registro por el contrario debe 

de negarse por invadir derechos terceros, adquiridos 

con anterioridad. 

La titularidad de la propiedad del derecho sobre 

una marca se transmitió sin ninguna formalidad y conforme 

a las disposiciones de derecho común. 

La vigencia del 

esta podrla suspenderse 

por mAs de un año. 

registro 

por falta 

fue 

de 

indefinida, 

uso de la 

pero 

marca 

La nulidad de las marcas por ser concedidas 

en contravención a la ley serA declarada 

parte. 

petición de 

Esta ley previó en el articulo 16 dos supuestos 
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de la falsificación de las marcas: 

lº "Cuando se tisen marcas de fábrica que sean 

una reproducción exacta y completa de otra 

cuya propiedad esté ya reservada. 

2º Cuando la Imitación sea de tal naturaleza 

que, presentando una identidad casi absoluta 

en el conjunto, aunque no en ciertos de ta 1 les 

sea susceptible la marca de confundirse con. 

otra legalmente depositada". 

Es inegable que si ~n algún momento de la histo

ria del derecho en México hubo estudiosos y pensadores 

de la ciencia jur1dlca, asi como escuelas, publicaciones 

y literatura fue sin duda en el porfiriato en este sentido 

Justo Nava Negrete seña la "por lo que hace a la doctrina 

de esta época predominó la tesis de que, la propiedad 

de las marcas es de derecho natural; y por lo tanto, 

el registro de la marca, debe ser declarativo de la propie

dad, además de que la omisión del depósito o registro, 

debe privar al propietario solamente de las acciones 

penales, pero dejándoles 1ncolumnes las civiles". ( 11 ) 

( 11) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editaría 1 Porrúa, 
S. A., México 1985, p. 54. 



CAPITULO 111 

LEGISLACION APLICABLE A LAS MARCAS A PARTIR 

DEL SIGLO XX 

111.1. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903. 

Esta ley recoge bastantes conceptos de la conven

c16n de unión de Parls de 1883 y su rev1sión de Bruselas 

de 1990. 

Lrl elaboración del derecho debe de ser producto 

de una real1dad h1stór1ca, debe de ser la solución práct1-

ca dada por la autoridad 

la vida cot1d1ana. 

ios problemas que surgen en 

La lesgislac16n Mexicana del siglo pasado en 

todos los campos fue una transcripción prAct 1camente 

de disposiciones extranjeras de la misma naturaleza, 

estas legislaciones tomadas como "modelo" fueron las 
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s1ntesis de un proceso histórico, la 

inconvenientes surgidos en el pals 

legislación; paises con circunstancias 

les y pol1tlcas totalmente distintas 

del siglo XIX. 

solución práctica 

de origen de la 

hlst6r1cas, 

las de 1 

socia

Méx 1co 

La mayorla de las leyes tomadas como modelo 

no fueron adaptad;is la realidad del momento por lo 

que no hubo concordancia entre la realidad y la legisla

ción, er1tre el ser y el deber ser. 

En este orden de ideas y a sol lc1tud de la Se

cretaria de Fomento se reformó la legislación ap11cable 

la materia, la consecuencia de esta sol1cltud fue el 

decreto del 28 de mayo de 1903 en el que se autorizó 

al ejecutivo federal para reformar la legis laci6n vigente. 

El resultado de todo lo anterior fue la expedición de la 

ley el 24 de septiembre de 1903. 

Esta ley en su articulo 1º definió a la marca 

de la siguiente manera: "marca es el signo o denominación 

caracter1stica y peculiar usadas por el industrial, agricul

tor o comerciante en los articulas que produce o expende, 

con rl fin de singular~zarlos y denotar su procedencia". 
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Este m1smo articulo 1' en forma enunciativa y 

no limitativa señaló como constitutivos de marcas: "los 

nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, 

etiquetas o membretes, cubiertas o envases, recipientes, 

timbres, sellos, vlíletas, orillos, recamados, filigranas, 

grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, 

etc. 11 

El articulo 5' señalaba como prohibición expresa 

al registro como marca: 

a) "Nombres denom1nac1ones genéricas, cuando 

la marca ampare objetos que esHn comprend1dos 

en el género o especie a que se refiere el 

nombre o denominación. 

b) Todo lo contrario la moral, las buenas 

costumbres o a las leyes prohibitivas, y todo 

aquello que tienda a ridiculizar ideas, perso

nas u objetos dignos de consideración. 

c) Las armas, escudos y emblemas nacionales. 

d) Las armas, escudos y emblemas de los estados 

de la federación, ciudades nacionales o extran-
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jeras, naciones y estados extranjeros, etc., 

sin el respectivo consentimiento de ellos. 

e) Los nombres, firmas, sel los y retratos de los 

particulares s1n su consentimiento••. 

También en art1culo expreso esta ley al igual 

que sus antecedentes se refirió a los sujetos del derecho 

de las marcas, y procedimiento' de registro este se trami

tar,a ante la "oficina de patentes y marcas'', 

El art1culo 10 habló del examen administrativo 

que se efectuada a cada solicitud de registro "la oficina 

de patentes y marcas harA un examen puramente administra

tivo de los documer1lcs presentados, con el fin de cer5iorarse 

si estAn completos y llenan los requisitos que en cuanto 

a su forma previenen esta ley y su reglamento''. 

En esta legislación prevaleció el sistema sin 

previo examen de novedad bajo la exclusiva responsabilidad 

del solicitante y sin perjuicio de tercero. 

El certificado de regi5tro expedido por la oficina 

de patentes y marcas const1tuye el t~tulo que acrPditar,a 

el uso exclusivo de la marca. El hecho de haber registrado 
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una marca bajo esta ley otorgaba e 1 derecho exc lus lvo a 1 

uso de la misma, y a ejercitor las acciones civiles o pena

les contra quien invada su derecho exclusivo; para lo ante

rior la ley establece un procedimiento especia 1 ante jue

ces civiles y ante jueces pena les asl como los tipos pe

nales y sanciones, prevee también esta ley un procedimiento 

para obtener de los jueces de la ciudad de México la revo

cación de las resoluciones emitidas por la oficina de paten-

tes y marcas. La marca como cua ]quier otro derecho podla 

transmitirse con el únicn requisito de que la oficina de 

patentes y marcas tome nota de la transmisión efectuada. 

Por primera vez en esta ley se habla del derecho 

de prioridad, esto es una clara Influencia de la convención 

de la Unión de Parls. E 1 art lcu lo 8º seña 16 "la marca 

cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses 

de haber sido pedido en uno o varios estados extranjeros, 

se considerará como habiendo sido registrada en la misma 

fecha en que lo fue en el primer estado extranjero en que 

hubiere sido registrada, siempre que ese primer estado 

conceda los ciudadanos de M~xlco este mismo derecho". 

En aquel entonces la vigencia del registro fue 

de veinte años con el derecho de poder renovar el registro 

cada vez que dicho plazo transcurra, la mora en la renova-
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clón no acarreaba la nul1ficación del registro sino hacia 

incurrir en recargos sobre los derechos por concepto de 

renovación. 

Esta ley calificó de nulo el registro concedido 

en contravención las disposiciones de la ley o bien; 

que se conceda el registro existiendo otro anterior con 

un mejor derecho amparando los mismos productos, protegida 

la misma denominación pero distinto el titular de ambos, 

la nulidad serA siempre declarada a petic16n de parte ya, 

sea de cualquier interesado o del ministerio público. 

En este momento cabe destacar que en virtud de 

la adhesión de México al convenio de parls se creó la ofi

c.ina de patentes y marcas el 1° de junio de lgo3, esta 

oficina aplicó la ley de 1890 hasta el 1° de octubre de 

1903 en que entró en vigor la ley antes analizada, en lo 

sucesivo en esta oficina se efectuarlan los registros toda 

vez que en los artlculos transitorios 117 y 91 de la ley 

de mi\rri\c; ~ndustria1es y de comercio de 1903 se previó 

la supresión de los t1tu1os de propiedad industrial en 

el registro de comercio partir del lº de octubre de 

1903, fecha de inicio de vigencia de 1 a ya c ítada ley, 

estos articulas concedieron también un p lnzo de g meses 

a part Ir del mismo 1º de octubre para que todo interesado 
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inscribiera sus titules de registro en la oficina de paten

tes y marcas. 

Esta ley previó la creación de lo que en aquel 

entonces llamó periódico y llego a nuestros dlas con el 

nombre de "gaceta de invenciones y marcas 11 en donde se 

publicarlan entre otros las marcas registradas en el perio

do. 

Como comentar1o a 1 margen de la temH lea de 1 pre

sente trabajo, cabe señalar que con esta ley por primera 

ocasión se reglamentaron e introdujeron en México las fi

guras de los nombres y avisos comerciales. 

Con la renuncia del Presidente de la República, 

general Porf1rio Olaz y 1' postPrior rPvol11ci6n que SP 

vivió en nuestro pals se crearon conflictos sociales, poll

ticos y legislativos, de estos últimos surgieron diversos 

decretos encaminados a la materia de propiedad industrial 

pero ninguno de estos modificó substancialmente la ley 

que entonces se aplicaba, únicamente estuvi•ron encaminados 

regularizar los registros concedidos en circunstancias 

temporales especificas. 

Merece especial mención el decreto ·del 2 de mayo 
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de 1916 exped1do por el primer jefe del ejérc1to const1tu

c1onal1sta Venust1ano Carranza, por med1o del cual se amplió 

hasta se1s meses después de term1nada la guerra europea, 

o Primera Guerra Mund1al para que los nacionales de los 

paises involucrados en este conflicto y que formaran parte 

de la convención de Parls, pudieran hacer su registro merca

rlo en nuestro pals siempre y cuando se concedieran Iguales 

derechos a los ciudadanos Mexicanos en esos pa,ses. 

Este decreto en relac1ón con el articulo 8º de. 

la ley que estableció como plazo para reconocer la prior1-

dad en nuestro pa,s de cuatro meses a partir de la fecha 

de su solicitud en el pa,s de ~rigen¡ ahora por los conflic

tos que en Europa sucedieron con este decreto el plazo 

se aumentó a seis meses. 

111.2. LEY DE MARCAS, AVISOS Y HOMBRES COMERCIALES DE 28 DE 

JUNIO DE 1928. 

11 Esta ley supone un enorme avance en relación 

con las anteriores toda vez que ésta es la slntesis de 

las exper1encias tanto nacionales como extranjeras en la 

mater,a, aunado a lo anterior se incluyeron ronceptos de 

las revisiones al convenio de Par,s en Wash1ngton 1911 
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y en la Haya 1925, siendo México signatario de ambas revi

siones. ( i 2 ) 

Bajo el contexto de esta nueva ley que entró en 

vigor el 28 de junio de 1928 la marca fue considerada como 

"el signo o medio material distintivo que esté usando o 

quiera usar un comerciante, industria 1 o agricultor para 

distinguir y denotar la procedencia de los artículos que 

expende, fabrique o produzca". 

Esta ley adopta un sistema mixto en cuanto al 

registro el sistema atributivo-declarativo en el cual no 

basta para ostentarse como legitimo propietario de un regis

tro marcarlo y su correlativo uso exclusivo el registro; 

sino que se reconocen derechos extrarregistrales, que en 

caso de conflicto en un litigio habr~ que demostrarse el 

uso efectivo ininterrumpido de 3 años anteriores a la fecha 

legal, fecha de depósito o de solicitud de la ya registrada. 

El articulo 2' de esta ley señala lo que en su 

momento puede llegar a constituir una marca: "los nombres 

bdjo una forma distintiva, las denominaciones, y en general, 

cualquier medio material que sea susceptible por sus carac

teres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que 

trata de aplicarse de los de su misma especie o clase, 

(12) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, 
S.A., México 1985, p. 76. 
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as\ como las razones sociales de los comerciantes y las 

leyendas, muestra o enseñas de sus estdblecimientos, apli

cados a las mercanc,as que venden 11
• 

El catAlogo de los slgnos o medios no registrables 

como marca lo amp11a en su art1culo 7, entre otras prohi

biciones expresas: 

a) "Nombres denominaciones que se hayan hecho 

de uso común en el pa\s para designar productos· 

pertenecientes a la clase o especie que trata 

de ampararse. 

b) Los envases que pertenezcan a 1 dominio púb 1 ico 

o se hayan hecho de uso común en M~xico. 

c) El emblema de la Cruz Roja y la denominación 

Cruz Roja de Ginebra. 

d) Una marca que 5p;;i igua 1 o tan parpc\df!. <t otra 

anteriormente registrada que tomadas en con

junto o atendiendo a los elementos que hayan 

sido reservados, puedan confundirse. 

e) Una marca que ostensible.mente se use para inducir 
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al pliblico en error sobre la procedencia de 

los articulas que amparen. 

f) Los nombres que indiquen simplemente la proce

dencia de los productos, a menos que se trate 

de lugares de propiedad particular y se tenga 

el consentimiento del propietario. 

Esta ley también introduce la novedad de una cla

sificación de 50 clases esta claslflcací6n apareció en 

el articulo 9° del Reglamento de la misma, el reglamento 

fue publlcado el 11 de diciembre de 1928. 

Esta ley adopta ahora para el registro el sistema 

de previo examen con llamamiento a las oposiciones. 

El t\t<1lo ilcred1tativo correspondiente del regis

tro, acredita al titular de la marca como su legitimo pro

pietario y confiere el derecho al uso exclusivo de la marca, 

Una vez obtenido el registro al amparo de este 

cuerpo legal, el titular podrA ejercer en cu.1lquier momento 

las acciones cíviles y penales que correspondan en contra 

del trr1risgresor de su derecho de 11so exclusivo; con la 

salvedad de que para poder acudir a las citadas vlas el 
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interesado deberA de obtener del departamento de propiedad 

!ndl1Str'al ld correspondiente declaración adm'n1strativa 1 

irn•camente los jueces de distrito de la ciudad de M~xico 

podr,an revocar las resol1icionPs administrat,vas del Depar

tamento de Prop•edad Industrial. 

La transm1s1ón de una marca ya registrada al igual 

quP en nuestros d,as deber~a dP con'.;tar ~n los reg1stro 

de la oflc1na de marcas. La transmisión de este registro 

bajo el contexto de esta ley exig\a un requisito absurdo,. 

cons1stente en practicar un prPv~o examen de novedad, 16-

g1camente previo a la conces1ón del reg1stro este examen 

ya se habla practicado por ·10 que ahora resulta ocioso 

practicar otro Ílnicamente por el hecho de la transm1sión 

del derecho al uso exclusivo. 

Para la validez total del registro se 1mpuso la 

abligacl6n de incluir en las etiqueta'> en 1as que aparezcrt 

la marca leyendas •ndlcat1vas de que la marca ha quedado 

l•g•l y debidameot• registrad•. 

En cuanto a los plaLoS, cabe menc,nar q11p el plazo 

relat1vo a la prioridad se amplió a 6 meses lod• vez que 

la legislac,6n antPrior conc~dia nn'camPntP r11atro, la 

duración del reg1stro fue de ve1nte años, renovables por 
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perlados de d1ez, en caso de retardo en la renovac16n el 

registro no perd1a v1genc1a, la renovac1ón proced1a s1empre 

que no hubieran tri'insucrrido mAs de tres años partir 

de la fecha de renovac 1ón y se pagaran los derechos con 

sus correspondientes recargos, en caso de falta de explota

ción de un registro esta situac1ón se manifestaba al Oepar

tamento de Propiedad lndustr1al dentro de los plazos señala-

dos por la ley para demostrar 

respect1vos para as1 conservar 

y la protección que éste supone. 

su uso pagando los derechos 

la vigenc1a del registro 

La nul 1dad de los registro fue producto de varios 

supuestos entre los que destacan: 

a) Reg1stro en contravención a la ley y regla

mento. 

b) La marca registrada cuando dentro de los tres 

años a partir del registro aparezca un titular 

de la m1sma deno'11inac16n que presente su sol1-

c1tud y pueda comprobar una mejor fecha de 

uso 1ninterrumpido de la denominación para 

amparar los mismos productos de la ya reg1s

trada. 
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c) En el mismo supuesto anterior cuando la marca 

con mejor fechn de primer uso esté registrada 

en f'l extranjero se solicite la nulidad 

dentro de los seis meses siguientes al registro 

de la primera desde luego mediando solicitud 

de registro en M~xico del interesado siempre 

y cuando en el pals de origen del registro 

extranjero se conceda el mismo derecho a los 

mexicanos. 

d) Cuando por error de la oficina de marcas se 

conceda un registro igual o semejante a otro 

previo para amparar los mismos productos siem-

pre y cuando se reclame ln nulidad dentro 

de los cinco años siguientes a la publicación 

del segundo registro en la gaceta. 

e) Cuando la marca conteog• indlcnciones falsas 

respecto a la procedencia y/o los productos 

a protPger, esto es, Psta causal de nulidad, 

en opinión personal, puede desdoblarse en 

dos stJpuPstos opuestos: 

-marca descriptiva 

-marca que indusca a error al públ leo consu-

midor. 
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f) Cuando en la solicitud .se Indiquen datos 

falsos, especialmente los referentes 

cilios 1ndustr1al, comPrc•al y del 

a dom i -

t1tul.1r 

propietario de la marca y fecha de primer 

uso. 

Por otro lado se previó la ext1nc1ón del registro 

por más de cinco a~os en el supuesto de suspensión del 

uso de la marca, lóg1camente tanto la nul1dad como la ex

t1nción de un reg1stro deberá declararse por la oficina 

de marcas. 

Al 1gua 1 que para las transm1slones de derechos 

al momento de renovar un registro de una manera ilógica 

se le efectuaba a la marca un subsecuente examen de novedad 

Examen que como ya manifesté anteriormente, fue ocioso 

totalmente tod• vez que ~ste se debió haber pract1cado 

a la denomlnac16n en un principio para que la marca pudiera 

prosperar a marca registrada. 

111.3. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE OCTUBRE DE 

1942 Y SU REGLAMENTO. 

Esta ley decir de Justo Nava Negrete "toma 

en cuenta los prlnc1plos un1versalmente admit1dos de la 
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convención de unión de Paris de 1883 para la protección 

de la propiedad industrial". (lJ) 

Esta ley adopta el mismo sistema que el de la 

de 1928 el atributivo declarativo; la definición de lo 

que deberá entenderse como marca prácticamente no varia 

lo mismo sucede con lo que en su momento puede llegar a 

constituir una marca. 

Introduce inovaciones en lo que podriamos llamar 

prohibiciones para registro de marcas o bien los elementos 

no registrables como marca, algunos vigentes hasta nuestros 

d1as; entre otros: 

a) "Las figuras, denominaciones, o frases descrip

t lvas de los productos que traten de amparar

se con la marca, Incluyendo los adjetivos 

calificativos o gentilicios, una denominación 

descriptiva no se considerará distintiva por 

el sólo hecho de que ostente una ortografla 

caprichosa o se encuentra traducida en cua 1-

quler Idioma• (articulo 105, fracción IV). 

(13) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas•. Ed1tor1a 1 Porri'ia, 
S.A., M~xico 1985, p. 93. 
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Este precepto, ev1dentemente con redacción 

y numeral diferente se encuentra vigente en 

la actualidad. 

b) "Los simples colores aisladamente menos 

que estén combinados o acompañados de elementos 

tales como signos o denom1nac1ones que tengan 

un carActer particular y dist1ntivo" (articulo 

105, fracc1ón IV). El mismo comentar1o en 

cuanto la v1gencla de lo estipulado, es 

aplicable a esta fracción. 

c) "Las palabras de lenguas vivas extranjeras, 

cuando la marca se pida para aplicarse a ar

t1culos que el solicitante fabrique solamente 

en Méx1co o en cualquier otro pa1s de habla 

española" (articulo 105, fracción XI). Con 

esto se excluye como marca cua !quier palabra 

de idioma extranjero s1emprr y cuando los 

productos sean producidos en México o en cual

quier pa1s que tenga como idioma oficial el 

es paño l. 

d) "Las denominac1ones o s1gnos susceptibles 

de engañar al público entendiéndose por tales 
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los que constituyen falsas indicaciones sobre 

la oaturaleza u origen de las mercanclas o 

sobre los cualidades de los productos que 

pretendan ampararse" (artkulo 105, fracción 

XI 11). El contenido de este precepto encue~ 

tra un vigencia temporal total en la actuali

dad. 

-Aquella que sea Idéntica otra anterior 

ya registrada y vigente, solicitada por los 

mismos articulas. 

-Aquella que era semejante a otra ya registra

da y vigente, aplicada a los mismos articulas, 

en grado tal que pueda confundirse con la 

primera. 

-La que tenga semejanza dudosa o ;ndeterminada 

con otra marca anterior vigente aplicada 

a 1os mismos art,culos" {art~cu1o 105, frac

ción XIV). 

"Por último, se adiciona la fracción XV por decre

to de 21 de noviembre de 1966 publicado en el O.O. de la 

Federación de 16 de noviembre del mismo a~o. 
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que establece que no se admH•rA a registro como marca 

el emblema del Comité Ollmpico lnternacional y los elPmentos 

que lo integra~, as, como las dP.~omi~aciones, cl~mpico, 

olimpiada y juegos ol1mplcos".(l 4 l 

Tanto en la ley de 1928 como en ésta, fue factible 

presentar la solicitud y pagar los derchos a mAs tardar 

tres cinco dlas después respectivamente, los derechos 

a que me refiero son los corrP.spo~die~te~ dPbidos por examen 

de la solicitud de registro. 

Es evidente que el s<stema adoptado por esto 

ley al igual que la de 1928 en relación con e1 examen de 

novedad practicado a la denominación propuesta tiene como 

única finalidad el evitar Invadir derechos ya adquiridos 

evitando consecuentemente lnjustlc<as y competencia desleal 

en el Amblto del comercio diario. 

En caso de que para la denominac<ón propuesta 

se encotnrare a 1 momento de practicar el examen de nove

dad alguna ( s) marca ( s) lgua les o semejantes a 1 grado 

de confus Ión se le hac la saber al Interesado a efecto de 

que precisamente para no invadir derechos de terceros ad-

(14) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, 
S.A., México 1985. p. 94. 
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quiridos con anterioridad, mod1f<carl la denominación, 

es evidente que esta modificiación la efectuarla el intere

sado una vez q11a. t:1'.1t11v~Pr1 t1Jtfl lmente seguro dP. que los 

registros citados como anterioridad efect'vamente se encon

traran totalmente vigentes en el momento, de lo contrario 

manifestarla a las autoridades correspondientes la inefi

cacia del registro cHado como anterioridad por no haber 

renovado por ejemplo, solicitando se concediera su regis

tro. 

Si por un contrario se modificara sustancialmente 

la denominación propuesta a registro, a esta nueva denomi

oac ión se le practicarla nuevo examen de novedad si nueva

mente fueran encotradas anterioridades con las cuales se 

configure la confusión, éstas se le har~n saber al interesa

do a efecto de que manifieste lo que a su derecho convi

niere, resolviendo una vez vencido el plazo otorgado al 

interesado la oficina de marcas en cualquiera de los si

guientes sentidos: 

-Concesión 

-Negativa de registro. 

El primer caso cuando las anterioridades no se 

encuentren vigentes o a juicio del interesado se encuentren 
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vic1ados sol1c1tando la declaración adm1nistrat1va corres

pond1ente quedando el trAm1te en suspenso hasta que se 

resuelva lo conducente sobre la ef1cac1a y fuerza legal 

del reg1stro pretend1do como v1ciado. 

En el segundo caso cuando el interesado no man1-

fieste lo que a su derecho convenga o bien en caso de que 

la anterioridad estuv1ere totalmente vigente y perfecta 

en cuanto a forma esto es 11bre de todo pos1ble-v1c1o. 

El t1tulo de reg1stro era exped1do por el Pres1-

dente de la República y f1rmado por el 5ecretar1o de la 

Economia Nacional en quien delegaba la facultad. 

Con esta ley se hizo obligatoria la leyenda "He

cho en México" en todo articulo elaborado en el pais que 

ostente o no una marca registrada, imponiendo severas san

c1ones. Lo anterior redundaria en una mayor seguridad 

y prestigio del comerc1o e Índustr1a nac1onal ev1tando 

engailar al público consumidor sobre la procedenc1a de los 

sat1sfactores que en la mayoria de las veces s1endo de 

fabr1caci6n nac1onal y de estupenda cal1dad se hacian pasar 

por articulas de 1mportac16n para mejorar las ventas. 

El plazo de vigencia del reg1stro se redujo 
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diez años otorgando un plazo de gracia para las renovacio

nes de dos años si ailn asl fuera de este (1ltimo término 

la marca no fue renovada el registro caducarA. Esta ley 

llena una gran laguna de la ley que le precedió, establece 

un sistema para dictar las declaraciones administrativas 

en el que si se dejo ofr a los interesados cuando se afec

ten derechos adquiridos. 

Esta ley de la propiedad industrial de 1943 al 

decir de César Sepúlveda "Est.1 influida por la revisión· 

de Landre;, hecha en lg34 al convenio de unión de Parls" 

y agrega "Es el antecedente obligado de la nueva ley de 

invenciones y marcas de lg76°, pues por una parte en ésta 

se perpetuaron bastante los errores de ese cuerpo legal, 

y por la otra se tomaron la mayor parte de sus articulas 

para integrar el nuevo ordenamiento. En lugar de hacer 

una nueva ley, se recurrió al criticable procedimiento 

de efectuar "parches", sin hacer las correspondientes ade

cuaciones en las porciones antiguas que permanecieron, 

y se dejaron de resolver algunos problemas, porque se supri

mieron sanciones de la ley. precedente sin substituirlas 

por nuevas instituciones "finaliza diciendo" a través de 

su constante aplicación se formó un considerable cuerpo 

de jurisprudencia y de prActica administrativa que sigue 
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siendo íitil a cada paso". (15) 

Esta ley reformada en diversas ocasiones por 

decretos expedidos por el Ejecutivo Federal entre los que 

destacan a grandes rasgos los que informan del uso obliga

torio de marcas en diversos art1culos entre los que sobre

salen medias de "nylon" y fibras artHiciales, art1culos 

de viaje, cinturones, carteras, monederos, billeteras, 

cigarreras, llaveros, carpetas, portafolios, bolsas de 

mano, prendas de vestir, art1culos de plata labrada, platea

dos o de alpaca, todos los anteriores de fabricación y 

venta en el territorio nacional. 

deben 

Otros indicaron las leyendas e indicaciones que 

tener los productos amparados por marcas de uso 

obligatorio. 

Lo anterior al decir de David Rangel Medina "para 

Indicar procedencia denotar caiidad; en cuanto a los obje

tos de plata debido al prestigio en el Amb1to nacional 

e Internacional que han alcanzado la industria nacio

nal." ( 16 l 

(15) SEPULVEDA, César. "El sistema Mexicano de Propiedad Industrial". 
Editorial Porrúa, S.A., México 1981, pp. 3 y 4. 

( 16) RANGEL MEO! NA, David. "Las Marcas y sus Leyendas Ob 1 lgatorlas", 
México 1958, pp. 60 y 61. 



CAPITULO IV 

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976 

Y REFORMAS OE 1967 

El d1a 10 de febrero de 1976, en el Diario Oficial 

de la Federación se publ lcó la ley de Invenciones y marcas 

que abrogó la ley de la propiedad Industrial de 31 de di

ciembre de 1942, la nueva ley entró en vigor el dia siguien

te de su publicación. 

"Entre tanto se expedia el nuevo reglamento de 

la nueva ley, se ap 1 icó el reglamento de la segunda ley 

abrogada, expedido en la misma fecha de ésta; y fue hasta 

<>1 30 de febrero de 1981 en que en el Diario Oficial de 

la Federación se pubicó el Reglamento de la ley de lnven

c.iones y marcas, el cual entró en vigor el dia siguiente 

~e su publicaci6n."(l7l 

(17) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, 
s. A., México 1985, p. 538. 
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Esta ley de 1976 vigente a la fecha; aunque con 

algunas reformas en 1987, define lo que legalmente debe 

de entenderse por marca, en los art lcu los 87 y más adelante 

en el 90 se~ala en dos fracciones los signos que pueden 

constituir una marca. 

Articulo 87. "Esta ley reconoce las marcas de 

productos y las marcas de servicios, las primeras se cons

tituyen por los signos que distinguen a los articules o 

productos de otros de su misma especie o clase. Las segun

das por los signos que distinguen un servicio de otros 

de su misma clase o especie". 

lo 

por 

En 

que debe 

primera 

numeral antes transcrito además de definir 

entenderse por marca, prevee la existencia 

vez en nuestra legislación de las marcas se 

servicios. 

Articulo 90. "Pueden constituir una marca: 

a) Las denominaciones y signos visibles, suficien

temente distintivos y cualquier otro medio 

susceptible de identificar los productos o 

servicios a que se apliquen o traten de apli

carzse frente los de su misma especie o 

clase. 
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b) Los nombres comerciales y las razones sociales 

o denominaciones sociales, siempre que no 

queden comprendidos en las prohibiciones pre

vistas en el articulo siguiente~ 

El articule 91 en XXIII fracciones, señala los su-

puestos n9 registrables como marca. 

En estos términos la actua 1 ley define a la marca 

como ya tradicionalmente se habla venido haciendo, esto· 

es utilizando como elemento esencial de la definición el 

"Elemento Distintivo", que diferencia a articulas, productos 

o servicios de la misma clas~ o especie de otros. El li

cenciado Bjorn B. Vadillo senala "en términos muy generales, 

la marca es una palabra, un dibujo o la combinación de 

estos dos elementos que sirve para identificar y distinguir 

los productos o servicios de un comerciantP o un fabr lcan

te de los de sus competidores. ( 18 l 

Ant 1gtJrimrntP un?J de lr1s funciones de la marca 

fue indicar la procedencia de los productos, ahora en la 

ley se señala en el articulo 91, fracción XIV, como uno 

(18) VAOILLO, Bjorn. "El nombre comercial su concepto protección en 
la ley de invenciones y marcas y bajo la convención de unión 
de Parls". Revista Mexicana de Justicia Nº 4, Vol. 11. Octubre-
01c iembre 1984. 
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de los supuestos en los que una marca no es registrable. 

Es conveniente destacar que en la Fracción l l 

del articulo g1 antes transcrito, la ley se~ala que es 

registrable como marca los ''nombres comerc1ales''. 

En este contexto y con l• introduce ión de la marca 

de servicios a partir de 1976, la figura del nombre comer

cial, considero que ha perdido vigencia, toda vez que la 

protección que una marca de servicios brinda, a mi juicio 

es much1simo más amplia que la que un nombre comercial 

pueda brindar, lógicamente tanto uno como e 1 otro protegen 

aspectos diferentes, la marca distingue servicios, por 

otro lado el nombre comercial estar~ protegido sin necesidad 

de depósito o registro, dentro de una zona geogrHica que 

abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimien

to industrial o comercial a que se aplique, y tomando en 

cuenta la difusión del nombre y la posibiliddd de que su 

uso por un tercero 1nduzc.a error los consumidores, 

lógicamente e1 registro de uria marca. de servicios y la 

publicación de un nombre comercial pueden coexistir brindan

do una protección mh amplia. Para reforzar mi dicho el 

licenciado Bjorn B. Vadillo al hacer un estudio referente 

al nombre comercial plantea que "los nombres de los comer

ciantes incluyendo los que por ley se forman bajo la forma 
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de una razón social de una denom•nac1ón soc1al, pueden 

constituir una marca de productos o de servicios y como 

tal cumpl<dn las func1ones de los s1gnos marcarlos en 

relac1ón con los productos o servic1os a que se apl1quen. 

Estos nombres estarAn real Izando su func1ón independ1ente

mente de su cond1c1ón de atributo de la personalidad del 

t1tular del registro marcHio de que se tr,>ta. El nombre 

propio de los comerciantes, e1 de las personas morales 

mercant1les y los nombres que en el ejerc1cio del comercio 

arbitrariamente adopten, pl1eden convertirse en un signo· 

marcar1o en el Ambito del derer.ho de pro~iedad industr1al 

e" tanto reúnan las c~rater•st1cas que la ley de invenciones 

y marcas requiere para otorgar su registro y como consecuen

cia del mismo conceder a su t1tular el derecho de uso exclu

sivo de la marca en cuestiónu continúa el licenciado Vadi

llo. 

"De lo expuesto desprendemos que asl como los 

nombres de los comcrcia"tPc;, ya sean los de personas f'si

c::r_ r'.'!íl') '·}~~ dt·· pr>,.-Sr;,...1<; mnr'!.1PS y los Q\10 p11ediereri t;i.mbién 

arbitrariamente adoptar para identHicarse en el ejercicio 

de su activ1dad mercantil pueden ser uti11zados en función 

de marcas de productos o servicios, estos mismos nombres 

pueden ser 

t1ngu1r a 

utilizados como signos p;i.ra ~dentificar y dis

las empresas y establecimientos de tales comer-
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c1antes frente a las empresas o establec1mlentos de otros 

de su m,smo ramo o giro''. 

"Cuando el nombre de los comerciantes, el pro-

p1o o el que arb1trarlamente adopte tiene como destino 

o función especifica identificar y d\st<ngulr a la empresa 

o al estableclmlento frente a la de sus competidores, se 

usa como nombre comercial o nombre de comercio". (!q) 

De 1o anterior conc 1uyo que ambas f iquras seg\1n 

el tratamiento que la ley les da son afines y las dlferen

c1as de fondo entre unas y otros son sutiles, ademAs -

la ley en su artlculo 187 señala que el nombre comercial 

se regirA en lo aplicable y no haya dlsposición especial 

por las reglas establecidas en relación a las marcas. 

Con esta ley los efPctos del registro tienen 

una vlgencia de cinco años partir de la fecha legal, 

este plazo es renovable indefinidamente por periodos de 

cinco años cumpliendo con los requisitos que 1a misma ley 

y el reglamento detalla. 

( 19) VAO!LLO, Bjorn B. "El nombre comercia 1, su concepto, protecclón 
en la ley de invenciones y marcas y bajo la convención de la 
unión de Parls". Revista mexicana de Justicia N° 4, Vol. ll. 
Octubre-Die iembre 1984, pp. 186- 187. 



68 

Con esta ley el derecho de uso exclusivo de una 

marca se adquiere mediante su registro en la Secretarla 

de comercio y Fomento Industrial, el registro asl concedido 

no producirá efectos contra un tercerl'J que explotaba de 

buena fe en la República la misma marca u otra semejante 

a grado de confusión amparando ambas los mismos o similares 

productos o servicios y no sf\ lo no produce efectos contra 

un tercero de este tipo el registro, sino que el tercero 

tiene la posibilidad de solicitar la nulidad del registro 

siempre y cuando hubiere usado la marca con más de un· 

año de anterioridad a la fecha lega 1 del registro, esta 

acción de nulidad debe de ejercitarse dentro del año si

guiente al d1a en que fue publicado el registro en la Ga

ceta de invenciones y marcas. 

Al decir de Justo Nava Negrete "a este sistema 

adoptado por México es el del efecto atributivo diferido 

o mixto, según este sistema, se combina el derecho nacido 

por el uso con el derecho nacido por el registro, es decir, 

Pl derecho dP. li! marca se adqu~erP por su tHular med1ant~ 

su registro, pero se reconoce como prioritario el derecho 

adquirido por un tercero si prueba que ya usaba dicha marca, 

con más de un año de anterioridad a la fecha lega 1 de su 

registro, este sistema se basa Pn la prioridad del registro 
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impugnable durante un plazo determ1nado". (20 l 

Justo Nava Negrete, en su ya c Hada obra "Dere

cho de las Marcas" especifica que a nivel mundial hay tres 

tipos de sistemas para adqu1rir el derecho al uso exclusivo 

de una marca: 

-Sistema basado en la prioridad de uso. 

-Sistema basado en la prioridad de registro o 

depós ita. 

-S1stema basado en la pr1oridad de reg1stro, 

impugnable durante un plazo determinad (sistema 

adoptado por nuestro pa1s). 

a) Sistema basado en la prioridad de uso. 

Con éste la propiedad de una marca y su consecuen

te derecho al uso exclusivo se adquiere por quien primero 

la usa, por aquel que cronológicamente ha ofrecido en el 

mercado de productos o servic1os, los suyos primero d1st1n-

guiéndolos de los demAs de la misma espec1e con una marca. 

Este es el sistema mAs antiguo y el que rig16 a todos los 

paises hasta med1ados del s1glo pasado. En pr~ncipio este 

(20) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editor1al PorrGa, 
S. A., México 1985, p. 411. 
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sistema aparenta ser muy justo al reconocer como legitimo 

dueño de una marca a la persona que obtenga el registro 

de la misma y declare desde que fecha con anterioridad 

al registro o a la solicitud de registro ha usado la marca, 

pero considero que cuenta con varios inconvenientes: 

En el supuesto de que ef~ctivamente se obtenga 

el rPgistro, la marca se hubiere usado de buena fe, y como 

consecuencia de la comercialización de los productos el 

ti tu lar efectúe gastos para dar a conocer o promover su. 

marca a través de medios masivos de comunicación, mejore 

las etiquetas, envases, etc., y as1 la marca adquiera pres

tigio en el mercado y el público consumidor la identifique 

perfectamente asociAndola con un producto determinado, 

ca 1 idad, etc., y aparee lera una tercera persona demostrando 

quP con anterioridad al registro, fecha legal y fecha de 

primer 11~0 de la marca que se encuentra registrada, este 

tercero ha utilizdo esa misma marca y la ha comercializado 

constantemente, ampara los mismos productos que la ya regis

trrtda y P.Ste tercero solicitnrfi pnr los medios adecuados 

la nulidad de la marca ya registrada, el titular que ha 

invertido en afamar su marca perder1a todo derecho sobre 

la misma con este sistema se creada una inseguridad en 

el Ambito de esta materia. 
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Este sistema también recibe el nombre de declara

tivo, porque el registro constituye una presunción de pro

piedad, este registro puede •rr atacado por cualquier perso

na que demuestre haber usado la marca con anterioridad 

como ya se indicó con este sistema la seguridad jur1dica 

que da un registro es muy relativa. 

b) Sistema basado en la prioridad de registro 

depósito. 

Con este sistema el legitimo propietario dP 

una marca es quien primero la registró, no quien primero 

la usó. El registro o el momento a partir del cual surte 

efectos el registro es el punto de partida del derecho, 

es el momento en el que nace el derecho, el utilizar la 

marca antes de haberla registrado no confiere al titular 

de la misma, ningún efecto retroactivo en el tiempo. A 

este sistema se le conoce también como atributivo o cons

titutivo, es decir, lo que crea, lo que constituye el de

recho es el registro, es un sistema extremadamente formalis

ta. 

Este sistema a 1 igua 1 que el anterior posee des

ventajas que redundan en fomentar la competencia des lea 1 

y la inseguridad jur1dica, esto es, cualquier persona que 
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ut1lice una marca, efectúe gastos de publicidad, la calidad 

de los productos sea la esperada por los consumidores, 

la marca sea ampliamente conocida en el mercado, pero 

no se encuentre registrada y un tercero de mala fe registre 

la denominación, el usuario original perderla todo derecho 

sobre la marca. 

c) Sistema basado en la prioridad de registro, 

imugbale durante un plazo determinado. 

Este sistema adoptado por la actual ley de 

invenciones y marcas también denominado atributivo, diferi

do o mixto consiste en que el titular de un registro con

solida su derecho hasta pasado un determinado plazo estable

cido por la misma ley, antes de transcurrido este perldo 

de tiempo cualquier tercero podr~ impugnar el registro 

demostrando suficientemente que ha utilizado la denominación 

registrada como marca por otra persona con anterioridad 

a la fecha en que surtió efectos el registro. Este sistema 

q11,)df1 pl.ism;idn Pri l'lUP.str.1 lP.y v~gP.ntP quP a la letra seña .. 

la en su articulo 147, fracción JI. 

Articulo 147 .- El registro de una marca es nulo: 

11 "cuando la marca sea idéntica o semejante, Pn grado de 

confusión a otra que haya sido usada en e 1 pa 1 s, con ante-
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rioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada 

los mismos o similares productos o servicios, siempre 

que qu len haga valer e 1 mojar derecho por uso anter lar 

compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el 

pa1s, antes de la fecha de uso declarado por el que la 

registró", en la parte fina 1 de este art1culo se seílal.1 

"la acción de nulidad fundada en la Fracción 11 podrá inten

tarse en un plazo de un año". Este plazo se cumputarA 

a partir de la publicación del registro en la Gaceta de 

invenciones y marcas. 

En mi opinión este último sistema es el mAs justo, 

debido a que aún y cuando dentro de un plazo que la misma 

ley seílala el titular del registro sólo tiene una presunción 

iuris tantum de propiedad, una vez transcurrido él mismo 

se consolida su derecho de propiedad, una vez consolidado 

éste se evita la competencia des lea 1 y crea seguridad ju

r1dica. 

IV.l. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS 

DE 1976. 

"El 23 de octubre de 1975 el Secretarlo de Indus

tria y Comercio José Campillo SAenz compareció ante la 
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CAmara de Senadores para explicar la iniciativa de ley, 

la cual se aprobó el 30 de octubre de 1975 con la denomina

ción de lPy de invenciones y marcas, los objetivos de esta 

ley son: 

-Concede un rango dominante al interés público. 

-Estimula la industria nacional para que satisfa-

ga la demanda y el mercara intimo e impulsa la 

actividad inventiva de los mexicanos. 

-Reduce las importaciones y establece disposicio-

nes jur1dicas que promuevan nuestras exporta

ciones. 

-Apoya las actividades industriales y comerciales 

efectuadas por nacionales. 

-Da protección a la colectividad consumidora, y 

-Robustece la independencia económica de México. 

El ordenamiento se vincula a toda una polHica 

seguida por la presente administración para eliminar obstlc~ 

!os nuestro des~rrollo, impulsar la acliv1dad creativa 

de los mexicanos y hacer a nuestro pa1s mis independiente 

frente al exterior." (2l l 

( 21) CAMPILLO SAENZ, José. "Fundamentación de la Nueva Ley de 1 nvenc io-
nes y Marcas". Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, Nº 8, 
México, Agosto lg76, pp. 962-964. 
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Continúa diciendo Campillo Saenz "El nuevo ordena-

miento tiene como f In eliminar cargas y dPspejar obstAculos 

para un desarrollo libre de ataduras, ofrecen sus disposi

ciones un vinculo para recibir, por medio de las patentes, 

auténticas aportaciones tecool6glcas para liberarnos de 

la sujeción económica y la subordinación espiritual que 

impone el uso de matTí'l5 rxtranjeras". (Z2 ) 

El d\a 10 de febrero de 1976 apareció publicada 

en el Oiarlo Oficial de la Federación, la ley de Invenciones 

y marcas que abrogó a la ley de propiedad Industrial de 

31 de diciembre de 1942 la nueva ley entró en vigor el 

dla siguiente de su publicación. 

Justo Nava Negrete, en su ya citada obra "Oerecho

de las Marcasº comenta sObre la ley 11 ya son nueve años 

de vigencia de esta ley, y sus innovaciones que fueron 

producto de Inquietud, critica, asombro y perpeljidad, 

ahora, parece ser que son simples ornamentos y quizAs pro

piamente hablando utoplas que pernoctan en las aguas tibias 

donde mora Acronte, o sea son letra muerta". (23 ) 

(22) CAMPILLO SAENZ, José. "Fundamento de la Nueva Ley de Invenciones 
y Marc'5". Revista de Comercio Exterior, Vol. 26 Nº 8, México, 
Agosto 1976. 

(23) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcac.•, Editorial Porrria, 
México 1985, p. 538. 
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Por otro lado César Sepúlveda en su l1bro el 

Sistema mexicano de Propiedad Industrial, al referirse 

a estrt ley, SPñrtla 11 por lo quP ·se refiere a las marcao:;, 

se notan: 

a) Mayores limitaciones para el registro de mar

cas. 

b) Un régimen de uso obligatorio de marcas. 

c) La vinculación de marcas. 

d) El establecimiento de licencia obligatoria 

sobre las marcas por causa de utilidad pública. 

e) La pérdida del registro cuando la marca se 

convierte en designación genérica. 

f) Reglas para comprobar el uso de las marcas. 

g) Posibilidades de decretar la prohibición de 

uso de marcas, registradas o no. 

h) La posibilidad de delcarar que se amparen 

por una sola marca de un mismo titular los 
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productos elaborados o los servicios prestados. 

i) La Inclusión de marcas de •rrvlcios. 

j) La introducción de las denominaciones de ori-

gen'.' 

Continua diciendo el licenciado Sepúlveda "otras 

novedades contenidas en la ley, es lo relatico a infracc Io

nes y sanciones, ya que se introducen las sanciones adminis

trativas, bastante rigurosas, por infracciones a derechos 

de propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el 

mundo". 

"En genera 1, puede observarse que la parte nueva 

de la ley de 1976 es bastante atrevida, pero ciertamente 

no ayuda mucho a los titulares m•x\canos de derechos dP 

propiedad industrial, asl sea a los inventores, a los explo

tadores de patPntPs y otros derechos, a los tenedores de 

marcas y de otros privilegios, un examen analltico y sucinto 

de la ley permlte observar que ]ds Cñrgas de la porción 

nueva recaen en ut 11 idad sobre los mexicanos, pese a que 

precisamente quiso favorecérseles". lz4 ) 

(24 ) SEPULVEDA, César. "E 1 S Is tema mexicano de Propiedad l ndustr ia 1", 
Editorial Porrúa, S.A., México 1981, pp. 42-43. 
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Para Spí1lveda en materia de marcas las cargas 

y desventajas para los nacionales se reflejan principalmen

tP Pn la vinc111ac1hn dP marcas por 11m1tar a los empresarios 

mexicanos que explotan marcas extranjeras, el sistema de 

sanciones pesa m~s sobre empresas establecidas en México 

que sobre las extranjeras por escapar estas últimas de 

las acciones p.rnitivas por no tener domicilio en el pals 

y por411e lo~ µr·u~cJ1micntos para obtener la protección 

de los derechos de prop ledad lndustr ia 1, son e laborados 

y lentos y no permlten una eficaz tutela de los derechos· 

violados adem~s de que se promueven ante la mlsma autorldad 

administrativa en lugar de ventllarse en un tribunal dife

rente. 

Cabe mencionar que los articulas 128 y 129 refe

rentes a la vinculación de marcas han quedado ya derogados. 

IV.2. USO OBLIGATORIO DE LA MARCA. 

Al senalar César SpOlveda como innovación de 

la ley de 1976 el uso obllgatorio de la marca, en nlngún 

momento se refiere a que todo productor de blenes o presta

dor de servicios debe de utilizar una marca o tenerla re

gistrada, sino que con la frase uso obligatorio de la marca 
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se refiere que una vez registrada la misma y para la 

conservación en el tiempo de los der•chos derivados de 

su reg1stro 1 la ley establece que s~ no se comprueba el 

uso efectivo dentro de los tres años siguientes a su regis

tro o al momento de renovar, el registro se extinguirá 

caducar~ en su caso. 

Estas disposiciones contenld.s en los articulas 

117 y 140 de la ley, referentes a uso de las marcas y reno

vación del registro de marcas respectivamente suprimieron 

la renovación prevista en la ley que le precedió en la 

que el titular de un registro tenla la posibilidad de reno

var su registro aún y cuando la marca no se hubiere usado. 

Con estas disposiciones que imponen el uso obll-

gatorio de las marcas, se pone f'n los rgistros que 

no se estén explotando efectivamente, toda vez que una 

marca registrada que no est~ en uso contraviene la finalidad 

de las marcas que ~~ la de distinguir o diferenciar a un 

producto de los demAs pertenecientes su mismo género, 

lo anterior inedependientemente de que al eliminar los 

registros de marcas que no se explotan, facilitan la 

autoridad al practicar cada denominación el examen de 

novedad, toda vez que el número de marcas registradas que 

obren en los archivos de las autoridades correspondientes 
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sed írnicamente el correspondiente a las marcas que efecti

vamente se exploten, ademh lH marcas reglstradas que 

no se exploten obstaculizan las posibilidades de elección 

y registro de un.o marca por algt'rn particular que efectiva

mente desee explotarla. 

La ley en su art1culo 118 señala que es lo que 

debe entenderse por uso obltgator1o. 

"Articulo 118.- Para efectos de esta ley se enten

derá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta 

en venta o comercialización del producto o servicio que 

proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan 

una efectiva explotación comercial en el territorio Nacional 

la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial podrá reque

rir al Interesado la información o documentos que considere 

necesarios para cersiorarse de la efectiva explotación". 

Cabe mene tonar que e 1 uso de la marca no podrá 

~·1~1· fil libre arbitrio del titular del registro sino que 

el art lcu lo 115 de la ley seña la "la marca debe de usarse 

tal y como fue registrada, su uso en forma distinta, traerá 

como consecuencia la extinción del registro, prevla delcara

torla correspondiente, toda modificación será motivo de 

una nueva solicitud de rgistro salvo que ella sólo se re-
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f1era las dimens1ones o a la mater1a en la cual esté 

1mpresa, grabada o reproduc1da la marca". 

De lo anter1or se desprende que la autor1dad 

no cons1dera como otra marca la var1ac1ón de las d1mens1ones 

o la mater la sobre la cua 1 ha quedado 1mpresa la marca; 

pero queda una 1nterrogante por resolver; en el caso de 

los reg1stros de marcas f1gurat1vas o que cuenten con un 

d1seílo especlflco y que al momento de solicitar el registro 

se acompa~en la sol lc ltud et lquetas en b la neo y negro 

y a 1 momento de probar su uso efect lvo o renovac lón en 

su caso se acompaílen etiquetas con la m1sma denom1nac1ón 

y el m1smo graflsmo con el que quedó reg1strada la marca 

pero estas últ1mas etiquetas estén representadas a color. 

Esta prueba de uso o renovación deberá de ser cons1derada 

como apegada a la ley o muy por el contrar1o con esto en 

caso de que se acepte la prueba de uso o renovac lón e 1 

reg1stro quedará v1c1ado. 

Por un lado podrAn ser aceptadas las et1quetas 

11 color tom11ndo en cuenta que 111 írn1ca reserva es el dlse~o 

y la denom1nac1ón y que el titular del registro no t1ene 

ningún derecho sobre el uso exclusivo de la combinación 

de colores en la que representa su marca as1m11ando s1 

es que es pos1ble hacerlo, los colores a las leyendas no 
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reservables. 

Por otro lado el artlculo 91 en su fracc1ón V! 

sei'lala "no son registrables como marca 11 fracción VI "las 

letras a1sladas, los ní1mi>ros y los colores aislados, a menos 

que estén combinados o acompílñados de elPmentos tales como 

signos, diseños o denorninaciones, que ~es den un carácter 

dist1nt1vo". 

Interpretando este numera 1 y fracción a contra-· 

ria sensu son registrables como marca los colores no aisla

dos comb1nados o acompañados de elementos tales como signos 

d1seños o denominac1ones, que les den un carácter d1st1n

tivo por lo que considero que en un caso como el planteado, 

si es que el registro de la marca se h1zo en blanco y negro 

la representación de la misma a color es una variante de 

la original ya registrada y µor lo tanto motivo de un nuevo re~istro. 

Estd segundd opc iún cons ldero que es lt1 m/.is apegada a la 

ley, en especidl al articulo 115. 

Este no es el criterio que prevalece en la D1rec

ción General de Desarrollo Tecnológico toda vez que en 

repetidas ocasiones tanto pruebas de uso as1 como renova

ciones han sido tramitad.is en casos similares al planteado 

surtiendo plenos efectos la prueba de uso renovac1ón 
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aún y cuando las et'quetas por los colores no consignen 

la marca tal cual fue registrada. 

Con esta practica se limita a los titulares de 

marcas que est~n registradas reivindicando una combinación 

especial de colores porque estos registros para mantener 

su vigencia partendel supuesto de que su marca sólo podra 

sPr representada en los colores exactos en que fue registra

da y esto se debera de demostrar cada prueba de uso o reno

vación; y por otro lado los titulares de marcas figurativas 

que hayan obtenido el registro de su marca, con el criterio 

antes indicado y seguido por la Dirección General de Desa

rrollo Tecnológico, tienen la posibilidad de variar la 

combinación de colores en que representan sus signos dis

tintivos sin perder por ese sólo hecho la vigencia de su 

registro y sin que se vean en la necesidad de sol !citar 

un nuevo registro variante de un original. 

Por otro lado en cuanto al uso efectivo de las 

marcas, es factible que el titular de una marca registrada 

en varias clases de productos o servicios, demuestre el 

uso efectivo de la misma en una sola de ellas, podra soli

citar a la autor id ad que se tenga por comprobado el uso 

en las demas clases presentando una declaración en donde 

mencione la clase en la cual demostró el uso debiendo pa-
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gar en cada una de las clases los derechos correspondientes, 

lo anterior se desprende de lo estipulado en el reglamento 

en el art,culo 88 lo mismo opera para la renovación. 

Tradicionalmente se ha aceptado la existencia 

de tres tipos de marca: 

-Nominativas 

-Innominadas 

-Mixtas (Ley Art. 100). 

Las nominativas, son aquellas que constan única

mente de un nombre, sin un tipo especHico de letras, y 

sin un dise~o o grafismo espec,fico. 

Las innominadas. son las que no cuentan con una 

denominación sino que consisten esencialmente en un logoti

po, dibujo o signos, estas pueden ser representadas a color 

o en blanco y negro, dependiendo de como fueron registradas 

reivindicando una combinación especial de colores o no. 

Las mixtas, son aquellas que se integran por 

una denominación y por un grHico especHico consistente 

en un tipo especial de letra y/o signos figurativos distin

tivos. 
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Para comprobar el uso, seílala el articulo 118 

de la ley que se entenderl por uso efectivo de la marca, 

"la fabricación puesta en venta o comercialización del pro

ducto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones 

que correspondan una 

el territorio nacional." 

efectiva explotación comercial en 

El articulo 117 del mismo ordena-

miento al hablar de la prueba de uso seílala que el titular 

de una marca deberl demostrar a satisfacción de la Secreta-

ria de Comercio 

la misma. 

Fomento Industrial el uso efectivo de 

La forma para demostrar este uso, es la de acompa

ílar facturas que acrediten las ventas y etiquetas para 

comprobar que la marca se use tal cual fue registrada; 

el reglamento de la ley en su art1culo 89 seílala en su 

último plrrafo lo que deberl de entenderse por. etiquetas 

en los siguientes términos "se entiende por etiquetas para 

los efectos de este reglamento, el conjunto de figuras, 

leyendas o cualquier otra Informar. Ión que Integra una com

posición y se adhieran a 1 producto o envase del mismo me

diante Impresos en papel o cualquier otro material grabado 

o por cualquier otro procedimiento". 

{En cuanto al reglamento de la ley es conveniente 

puntualizar que es hasta el 3 de febrero de lg81 en que 
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en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Regla

mento de la ley de invenciones y marcas, el cual entró 

en vigor el dla s•gulente de su publicación). 

AdemAs de todo lo anter lar para que una marca 

realice plenamente todos sus efectos jurldlcos esta debed 

de acompi\ñarse de las leyendas 11 Marca Registrada 11
, su abre

v1atur"!. 11 Mar. Reg. 11 o las siglas "MR" como lo sei'\ala el 

articulo 119 de la ley mismo que continua "la omisión de 

dicha leyenda no afectarA la validez de la marca, sin em

bargo, mientras la omisión subsista, no podrA ejercitarse 

ninguna acción civil o penal" es evidente que estas acciones 

serAn encaminadas a la persecución de Imitadores o infrac-

tares. El mismo articulo al hablar de las marcas de ser-

vicios senala "tratAndose de marcas de servicios esta leyen

da deberA aparecer tanto en el lugar en que se contraten 

o presten los servicios, como en aquellos medios capaces 

de presentarla grlficamentP" como podrla ser papelerla, 

anuncios publicitarios, anuncios en diarios y revistas, 

etc. 

César SpDlveda seílala que la privación de las 

acciones civiles y penales por la omisión de estas leyendas 

no es definitiva "puede subsanarse la omisión, haciendo 

publicar en la gaceta de Invenciones y marcas, que es el 
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órgano publicitario para el caso, y simultáneamente al 

cumplimiento de las disposiciones, un aviso participando 

QUP. con PSil fecha comienzan a ponerse esas mertc iones con 

lo cual, a partir de los 30 d1as siguientes, a la publica-

ción, ;:odrán ~niciarse las acciones civiles y penales que 

se deriven del registro". (25 l 

La opinión del licenciado Sepíllveda a mi juicio 

es inoperante en la realidad práctica que se vive por el 

notable retraso en al publicación de ld Gac~ta de Invenc~o-

nes y Marcas. 

Otra leyenda que deberá de aparecer en las eti

quetas adherida al producto en la que aparezca la marca, 

es la referente al articulo 120 de la ley que seílala que 

en los productos de elaboración nacional deberá indicarse 

la ubicación de la fábrica o lugar de producción, también 

este articulo seílala que cuando los productos se fabriquen 

en el extranjero la indicación antes apuntada será la que 

corresponda al territorio nacional. 

En numerales subsecuentes la ley seílala como 

otra leyenda obligatoria para los productos nacionales 

que utilicen marcas registradas o no, la leyende "Hecho 

en México" la omisión de esta leyenda acarrea la imposición 

(25) SEPULVEDA, César. "El sistema mexicano de Propiedad Industrial", 
Edltoria 1 Porrúa, México 1989, p. 144. 
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de sanciones administrativas. 

Las leyendas anter•ores adem~s de figurar en 

las et<quetas, sobre el producto, y en los empaques y enva

ses que contengan e 1 producto cuando por la natura le za 

del mismo no se pudiera imp~imlr en el producto. También 

son motivo de sanci6n administrativa la inclusi6n de indica-

ciones en productos nacionales relativa registros en 

otros pa1ses o leyendas en idioma extranjero, falsas indi

Cr1ciones de procedencia en general cualquier práctica' 

tendiente a inducir al püblico a error. EspecHicamente 

en lo que se refiere a leyend.s en idioma extranjero, los 

productos nacionales destinados a exportaci6n podr~n osten

tar en sus etiquetas leyendas en cualquier idioma, pero 

el uso de estas etiquetas en territorio nacional aún y 

cuando el prod1Jcto sea de exportac16n no exime a su titt1lar 

de las sanciones adminsitrativas prvistas en la ley. 

Finalmente en cuanto al uso obligatorio de la 

m"lrca y las leyend;is que deben de ~ncluirSP en las etiqu~ 

tas para su adecuada explotaci6n y uso la ley se~ala que 

las personas que comercialicen productos de origen extran

jero en los que en la etiqueta o sobre el producto se seña-

1P. que la marca se ~ncuentra registrada sin haber sido 

registrada en México aún y cuando lo este en el pals d• 
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or1gen deberAn 1nd1car el lugar de reg1stro, de lo contra

rio incurr1rán en las sanc1ones prev1stas en la misma ley 

y su reglamento. 

IV.3. VIHCULACIOH DE MARCAS. 

Otra de las innovaciones que presenta la ley 

de 1976 fue la vinculación de marcas, ésta consistió según 

el original artkulo 127 de l' ley que estableció lo obli

gación de que toda marca de origen extranjero o cuya titu

laridad corresponda a una persona f,sica o moral ~xtranjer~, 

que esté destinada a amparar artlculos fabricados o produci

dos en terr1tor1o nacional, deberá usarse vinculada a una 

marca originalmente registrada en México ambas marcas debe

r1an usarse de manera igualmente ostencible, el articulo 

127 continuaba; será aplicable a la marca originar1amente 

registrada o por registrarse en México, lo dispuesto en 

el articulo 91 fracción XIII de esta ley. 

El art1culo 91 establece los supuestos de las 

denominac1ones que no son registrables como marcas y en 

su fracc1ón XIII sernaló "las palabras simples o compuestas 

de lenguas v1vas extranjeras y las construidas artific1os~ 

mente del modo que por su graf ismo o fonét1ca parezcan 
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voces extranjeras cuando la marca se sol le lte para ap llcM

se ar t 1cu los o SP.rv ic los que el sol ic ltante produzca 

o orPst~ P.x.clusivamente en el pa1s o en cualquier otro 

pals de habla española". 

Justo Nava Negrete señala que el fin de los ar

tkulos 127, 128 y 129 de la ley, referPntes a la vincula

c~ón de líldrcas fu~ "radica no sólo e11 óPo;al~nt<tr, d1smi

n1dr o erradicar gradualmente la dependencia de usuarios 

de marc~s extr·anjeras, sino que a trav~s, de vincular éstas· 

con las marcas nacionales, adquieren estas últimas un pres

tigio y ilcreditamiento con el tiempo (colectores de pres

tigio), lo que significa qee en el futuro no solamente 

pueden ser reconocidas y aceptadas las marcas nacionales 

en esas condiciones por el público consumidor, con indepen

dencia de las marcas extranjeras (como aconteció con las 

m••••~ IEM-Westlnghouse y Oina-Renault), sino que, los 

t1t11lares de ~stas que ya no desean renovar su:; licPncias 

de uso, no dejen desprotegidos los licenciatarios, 

µ1iPdr1•1 Pstos comercializar sus productos con 

mMca registrada, a causa de la vinculación, 

su propia 

lo que les 

p~rmitirá ser acreedores de cuantiosos beneficios econó

micos, como son los de ahorrarse el pago de rega11as, gas

tos de pub 1 íc id ad y 1 iberarse de las condiciones impuestas 
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por el licenciante". (26 l 

El artlculo 128 de la ley en su primer pArrafo 

se~aló "los actos, convenios o contratos que se realicen 

o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o 

gratuito de una marca registrada originariamente en el 

extranjero, o cuyo titular sea una persono f1sica o moral 

extranjera, deberAn contener la obligación de que dicha 

marca se use vinculada a una marca originariamente registra

da en México y que sea propiedad del licenciatario. 

Cuando no se cumpla con esta obligación, la Di

rección General del Registro Nacional de Transferencia 

de Tecnolog1a, negarA la inscripción del acto, convenio 

o contrato". 

En opinión del licenciado José Campillo Saenz 

entonces Secretario de Industria y Comercio, los motivos 

por los cuales se incluyo esta innovación en la ley fueron: 

a)"El empleo de marcas extranjeras por usuarios 

mexicanos se tr•duce en una peligrosa depen

dencia se ob 1 lga a 1 usuario de la marca extran-

(26) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial PorrCla, 
S. A., México 1985, p. 548. 
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jera a 1 pago de una rega 11a determ1nada, 

la realizac16n de public1dad en favor de ella 

e 1nclus1ve la compra de equipo y el uso 

de sistemas que correspondan a las caracter1s

t1cas de la marca. 

b) El uso de una marca extranjera signif1ca una 

sangr1a de capital no siempre justificable, 

se encarece la producción nocional y se afecta 

al públ1co consumidor. 

c) El uso de marcas extranjeras entraña tamb1én 

el peligro potenc la 1 para e 1 sano crecimiento 

de nuestra econom1a, toda vez que med1atlza 

y pone en peligro las exportaciones que se 

realizan bajo una marca extranjera, y 

d) Asimismo, el uso de marcas extranjeras es, 

en muchos casos expresión residual de una 

mentalidad colon1ali5ta que nos impide crecer 

en el valor y en la calidad de nustros produc

tos." (27 ) 

(27) CAMP !LLO SAENZ, José. "Fundamentación de la Nueva Ley de 1 nvenc io
nes y Marcas". Revista de Comerc1o Exterior, Vol. 26, Nº B, México, 
Agosto de 1976. pp. 966 y 967. 
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En este mismo contexto César Sepúlveda indica 

11 la v1nculaci6n de marcas 1 constituyF! un gravamen, en vez 

de una 1 iberaciOn, para los empresarios mexicanos que explo

tan marcas extranjeras, más todav1a, ello limita las oportunj_ 

dades, porque los titulares extranjeros lo pensarán antes 

de diluir sus marcas con agregados que pueden hacerlas 

desmerecer, y no las darán fácilmnte en llcencla a un em

presario local". (2B) 

Finalmnte el ya citado Nava llegrete en contra 

de la medida, expresa su descontento "En este aspecto con

sideramos que esta lnnovaciOn constituyo un "experimento" 

más de los que nuestro legislador suele recurrir para jus

tificar su lntervenciOn modificadora de leyes, sin tomar 

en cuenta nuestra rea 1 id ad soc la l, económica y po l H ica; 

de ah1 las objeciones y protestas píiblicas por la adopclOn 

de esa med idd". (29 ) 

Considero necesario manifestar que en el caso 

de que una marca extranjera se explote en México a través 

de una empresa subsidiaria mexicana de la extranjera, en 

estos supuestos no tendr1a ningún caso protejer a la empre-

(28) SEPULVEOA, Char. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". 
Editorial Porríia, S.A., México 1981, p. 43. 

(29) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, 
S.A., México 1985, p. 550. 
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sa mexicana vinculando la marca nacional con la extranjera. 

El caso antes mencionado es el mAs común en la realidad 

prAct ka, por otro lado son pocos los casos Pn que una 

marca extranjera es explotada través de licencia por 

usuados mexicanos a personas flsicas o morales nacionales 

que no guardan ninguna relación fuera de la licencia de 

uso de marca con la compañia extranjera. 

Los motivos por los cuales se aprobaron estas 

disposicones fundamentalmente fueron el buscar un desarrollo' 

de tipo tecnológico de las empresas nacionales tomando 

conocimiento y prestigio de marcas extranjeras, en donde 

si bien en el plano teórico ambas partes se beneficiarlan, 

una atacando un mercado cautivo y la otra tomando conoci

miento y fama de una determinada marca, no se tomaron en 

cuenta muchos otros factores de diversa lndole que harlan 

inaplicables estas disposiciones, independientemente de 

estos factorPs de hecho, las criticas a los preceptos de 

distintos sectores provocaron que la entrada en vigencia 

de estas disposiciones se prorrogara en el tiempo hasta 

que finalmente en el año de 1987 fueron derogados los ar- -

tirulos 128 y 129, 

91 y reformado el 

asl como la fracción XI 11 del articulo 

articulo 127 haciendo potestativa la 

vinculación de las marcas, cambiando el término deberA, 

por podrA usarse vinculada ... 
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IV.4. LICENCIA OBLIGATORIA SOBRE MARCAS POR CAUSA DE UTILI

DAD PUBLICA. 

En cuanto a la 11cenc1a obligatoria de la marca 

de ut1lidad públ1ca el entonces articulo 132 

causas de ut 11 idad p(1b 1 lca la Secretaria de 

por causa 

seña 16 "por 

Industr1a y Comerc1o podrla otorgar 11cencias obligatorias 

para el uso de marcas registradas, previa audienc1a de 

las partes, la Secretar1a de lndustr1a y Comerc1o fijarA 

las regal1as que correspondan al t1tular de la marca". 

La ley es om1sa y el reglamento también en cuanto 

las demás dispos1c1ones que complementen a la anterior

mente transcrita uno de tantos v1c1os legales es el prec1-

sar que debe de entenderse por "causa de ut1lidad públ1ca". 

Al Igual que las disposiciones relativas la 

vinculación de marcas, este articulo 132 sufrió reformas 

el 16 de enero de 1987 en el sentido de llm1tar a la auto

ridad para otorgu licencias obligatorias para el uso de 

las marcas quedando el art1culo 132 redactado de la siguien

te manera: 

"Cuando las prácticas a que se refieren las frac

ciones 1 y 11 del articulo 125. 
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(l. Cuando el uso de la marca sea un elemento aso

ciado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de 

competencia desleal, que causen distorsiones gra-

ves en la producción, distribución o comercializa

ción de determinados productos o servicios. 

1 l. Cuando el uso de la marca impida la distribu-

ción, producción comercializació" eficaces de 

bienes y servicios sean el re>ultado de la activi

dad, no de un sector, sino de una empresa particu

lar, la Secretaria de Comercio y Fomento Indus

trial, podrá otorgar licencias obligatorias para 

el uso de las marcas registradas asociadas con las 

prácticas mencionadas, asi como cuando la autori

dad laboral o judicial lo solicite por ser la mar

ca requisito indispensable para mantener en opera

ción la unidad económica de que se trate, previa 

audiencia de las partes, La Secretaria de Comercio 

y Fomento Industrial fijará las regalias que co

rrespondan al titular de la marca objeto de la 

licencia obligatoria.) 

"Sean el resultado de la actividad, no de un 

sector, sino de una empresa particular, la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

podrá otorgar licencias obligatorias para el 

uso de las marcas registradas ... " 
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"Estas disposiciones son bastante utópicas 

irreales y no dejan de ~er una muestra del afan de legislar 

nada mis porque si•. ! 30l 

Independientemente de lo anter·ior las prlcticas 

monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal dependen 

de la disposición que tenga una determinada persona fisica 

o juridica sobre materia prima o el producto terminado 

a comercializar, considr.ro que e1 ser titular de una marca 

no llevara por ese sólo hecho a alguien a poseer el monopo

lio de cierto producto. Una marca al ser un derecho patri

monial, por si sola es incapaz de impedir la distribución, 

comercialización o producción eficaz de bienes y servicios, 

por otro lado la marca es uno de los derechos que pertene

cen a la persona, esta es un accidente de aquella por lo 

que es imposible que una unidad económica deje de estar 

en operación por carecer de 11na marca q11e ampare los produc-

tos por ella producidos. 

De todo lo anterior sólo queda por mencionar 

que es una disposición la contenida en el articulo 132 

fuera de la realidad e inaplicable. 

(30) SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial 
Suplemento Anl lisis de las Reformas de la Ley de Invenciones 
y Marcas•, publicadas el 16 de enero de 1987, en el Diario Oficial, 
Editorial Porríia, S.A., México 1987. p. 22. 
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IV.5. PERDIDA DEL REGISTRO CUANDO LA MARCA SE CONVIERTA 

EN DESIGNACION GENERICA. 

La ley también en su articulo 149 preve un caso 

de extinción que fue novedoso al momento de la expedición 

de la ley es el caso de la extinción cuando la denominacióro 

se transforma en 1a dcnominac ión genérica de uno o varios 

productos que protegió el registro, lo anterior de tal 

modo que en los medios cumercia les y en e 1 uso genera 1 izado 

de dicha denominación por el p(1blico, la misma haya perdido 

su significación distintiva, como medio de identificar 

el correlativo producto o servicio a que se aplique. 

Al efecto se observar.\ el procedimiento marcado 

en el tHulo octavo de la ley y la denominación de que 

se trate pasar.\ al dominio público, a partir de la fecha 

en que sr. publique r.n el Diario Oficial de la Federación 

la declaratoria correspondiente. 

Lo anterior se encuentra en relación con la frac

ción 11 del articulo 91, este articulo se~ala en la mencio

nada fracción que no son reglstrables como marca; los nom

bres propios, técnicos o de uso común de los productos 

o servicios que pretendan ampararse con la marca, as1 como 

aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las 
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prActlcas comercia les, se hayan convertido en la designa

ción usual o genérica de los mismos. El caso que nos ocupa 

es a la inversa del supuesto plantado en la fracción 11 

del articulo 91, esto es al momento del registro de la 

denominación, esta no era la designación usual y genérica 

de los productos que ampara pero por la difusión de la 

marca, esta se convirtió en la misma deslgnacl6n del produc

to con lo que encuadrar1a perfectamente en la fracción 

V del mencionado art1culo 91. Esto es la denominación por 

haberse convertido el nombre propio técnico o de uso común 

de los productos o servicios a protejer ser1a totalmente 

descriptiva de los productos o servicios que proteje se 

podr1a decir que por una causa supervlniente la denominación 

se convertir1a en un supuesto no registrable como marca. 

IV.6. PROHIBICION POR PARTE DE LA SECRETARIA PARA EL USD 

DE MARCAS REGISTRADAS O MO. 

La ley también posee la novedad del art1culo 

125 referente a la prohibición por parte de la Secretar1a 

de Comercio y Fomento Industrial del uso de marcas regis

tradas o no de oficio o a petición de parte por razones 

de interés público y en los casos de las tres fracciones 

del art1culo que se refieren a: 
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Cuando P1 uso de la m;ircn SPil un r.h~mP.nto asoci;i

do a prActicas monopólicas, oligopól<cils o de competenciil 

dflslPfll y quP r.1uc:.Pn d1storci1JriPs qr<lvP<; Pn 1rl produccHrn 

y comercializac•nn de alguno o algunos productos. 

Cuando el uso de la marca •mpida la distribución, 

prod11cc1óri o comPrcializac1ón de biPOPS y sPrv1cios. 

C11ando el 11so de marcas impida, entorpezca o 

encarezci\ en c11sos de emPrgencia nacion.Jl, y mientras dure' 

esta, la producción, prestación o distribución de satisfac

tores bAsicos para li! población. 

El mismo art!culo continua estipulando que la 

declaratoria correspondiente se publicarA en el Diario 

Oficii!l de la Federación y los obligados por ella deberAn 

cumplir sus disposiciones en el plazo y conforme las 

rPglas que en la propia dPclarator1a ~e SPñalen, su incum

plimiento ameritará 1ds sancione~ corr·esµondler1tes. 

El contenido del articulo ilntes mencionado no 

es el del art1culo original de la ley que (inicamente señi!ló 

que L1 Secretar!.1 pod'a por razones de orden pübl ico 

oyendo a lns sectores interPsado5 prohibir rl uso dP. marcas 

reg1strad<ls o no Pn detPrmin;ido producto de cua 1qu1er ramri 
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de la actividad económica, sino que lo que ahora regula 

el ya mencionado artkulo, es producto de las reformas 

"1fridas por la ley el 16 de enero de 1987. Con estas 

reformas no se espec,fica c11ales o como sPr~ el proced1mien-

to pilra que manifif~ste lo qur. a s1i derecho convenga a los 

particul;¡res afectildos con una resolución proven~ente de 

la a11tor1dad Pn bac;e a estP art,c11ln a drrlr dP C~'iar Srp61-

vedr:t 11 sP. trata 1 pues 1 de Liria. di spos ic ión amenazadora, que 

afortunadamente no enconlr~rA aplicac16n Pn n11estro sistema 

de propiedad industrial". (3l) 

Por otro lado y como contrapartida a 1 anter lar 

comentario del licenciado SepOlveda, Justo Nava Negrete 

considera que esta medida es benéfica para la ca lse consumidora, 

seílala que esta disposición "se encuentra referida para 

aquellos productos que han sido motivo de especulación 

en el mercado interno o extPrr10, principalmente, de aq11ellos 

que son considPrados b~sicoc; par;i la subsistencia de la 

colectividad; por lo que a los productores o fabricantes 

que se encue11tran Pn este supuesto se lec; obliga a que 

vendan, amparados bajo 11n nombre gen~rico dichos prod11ctos, 

con lo que también se evitarán confusiones, se obtendrán 

ahorros en µ11bllcidad, fPnómenos q11e se ref lejarAn en forma 

(31) SEPULVEDA, César. "Suplemento a el Sistema Mexicano de Propiedad 
lndustrial, Editorial porrí1a, S.A., México 1987. p. 21. 
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benéfica en el precio que pagarán los cons11midorPs 11
, 

(32 ) 

En rPsumen pri.ra nav;i NPgrPte Pst;:i mPdidfl. dPberá 

de ap11carse, con esto se fomPnt;irán bPneficins Pcnnómicos 

cons,derables para la clase constJmidora, pero al estar 

en favor dP la supres~ón de la mrircil y comerrial~zar los 

productos con su nombrP genérico se atenti'!. directamentP 

contra lri func~6n P.SP.ncia J y pr1mordi.'tl dP un;i mrirc;i que 

es la de servir para identificar y d~stinguir a 11n prod1icto 

determ1nado del resto de los mlsmos de un género. 

Ahora bien como ya habla seílalado para que una 

actuación encuadre en los supuestos de las fracciones del 

articulo 125, se requiere que se especule con el producto 

mismo, esto es, no importa. la marca que ostente un producto 

sobre el cual se tlene el monopolio, el consumidor lo que 

b11scarA adquirir e~ el sat1~factor 1ndepend,entemente de 

la marca q11P se Psté utilizando, por lo quP. cons1dero que 

ai"rn y cuando se llegara a aplicar esta disposición, prohi-

blenda el uso de tll"Ji\ mi\rca a qu.;P,., efPct11P prAct~c,;is, 

monopólicas, oligopólicas, de competencia des lea 1 etc. 

Cnn esto no se tPrminarA con r.1 prob1Qmfl porque insisto 

el problema de fondo de estas pr~ctlcas no es el comercia-

(32) NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de l;¡s Marc;¡s", Editorial Porrúa, 
S. A., México 1985, p. 545. 
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lizar productos con una detPrminada marca, si110 1'1 dispo

sición que tiene un peq1Jeílo grupo de personas sobrP un 

ptoducto sobre el q1Je por c-\rcunst;inc-\;is es1:wrialPs tiPnen 

la excltJsiva para SIJ prodticc,6n, distribtición o comPrciali

zación, a(Jn m·~S en ca~o de QUP se drtect;ira un monopnl io 

y se le prohib-\era Pl uso de marca a quiPnPs sP bPnPftcian 

con ~ste, esta medida no atactJr,a en su esencia al 1Tionopo

lio sino que PstP contin11ar,a 1 en caso dP mnnopoHo ni 

s1qu1erii es necPsar1o el uso de una mi\rca como distintivo 

del producto, porque todo producto comPl"C~al~zado en r.1 

mercado provendr1a del rn<srno productor, d1tribuidor, etc. 

El íinico caso en que considero aplicable la pro

hibición de uso de una marca registrada o no, y difiriendo 

totalmente de las opiniones de los tratadistas anteriores, 

es Pl planteado en la fracción dP PSte art~culo Dnicarnente 

en el supuesto de competencia desleal, está entendida corno 

fa 1 s if icacilin y/o irnitac 1 6n de una marca registrada. F i

na lrnente el mismo art1culo 125 en su primer p.lrrafo, p~

rrafo que no fue reformado en 1987, PstablPCP la facultad 

que tiene la Secretarla de comercio y fomento Industrial 

para declarar, por razones de lnter~s píibl;co, el registro 

y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servi

cio. 
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1 V. 7. POS IB JLIDAD DE DECLARAR QUE SE AMPARE POR UNA SOLA 

MARCA DE UN MISMO TITULAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. 

Otra novedad de la ley es la consignada en el ar

t1c11lo 116 q11e establece la pos•b•l•dod de amparar por 

u11a sola marca los productos y/o servicios prestados para 

un m~smo f1n, por un m~smo t~tular, y que :,p;in <;11<;tanc~di

mPnte ~gua les, P.S dec1r 1 que sólo d1fiercn en caracter,s

ticas accidentales. 

Esta medida a juicio de Nava Negrete sólo encuen

tra como finalidad la de evHar al productor n pr.estador 

de servicios el erogar grandes cant ldades en pub l lc ldad 

para dar a conocer su marca, estos gastos lógicamente se 

reflejarán en e 1 prec lo con e 1 que e 1 producto salga a la.venta, 

lo anterior estando en el sup11esto de que el productor 

ya posee y Pxplot;¡ otr-1 rnarc~ pJra 1os mi~mos o similares 

productos. 

A lo fecha esta med•da no ha encontr•do una apli

cación práctica en la· realidad cotldhna, además considero 

q11e at.enta contra el derecho natural de todo hombre de 

propiedad, no pnc11entro motivo, fin, o just~f~cac16n, para 

limitar el númPro dP marcas q1ie uri particular desee regis

trar, sobrP todo si estos r~gistros no son usados como 
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lo seíla la la ley, y ya se comentó, "" marcas se extingui-

r~n o caducilr.-'ín en perjuicio del quP fue .:.u titular quiPn 

Pfect11() tndo gasto nPcPc;ario para pf)dPr ser Pl t·Hular 

de las marcas y por ntro lrldo c:;1 PfPct.;vament0 por poseer 

dos o mAs rPg~stros para los mismos r¡ sim11ilrPS productos 

y estos en el mP1-ctldo SP comf~rcializrtn a pn~cios altos, 

no son los írnicos que se comercirllizan sinn quP cnmpitf!n 

Pn precio y calidad con otros prod11ctos de c:;1i m'c:;ma Pspecie 

y quien tiene la decisión de .1dquirfr unos u otros es el 

consumidor, a este no se le obliga a adquirir un determinado 

producto de una m.;rca Pspec1f~c;i, sino que puede el cigir 

el que se ajuste a 

de un conjunto de 

el mercado. 

sus intereses, 

productos que 

!V.B. MARCAS DE SERVICIOS. 

necesidades y capacidad, 

compiten libremente en 

Otra novedad de la ley es la consignada en el 

;irt~.culo 87, qur a la letra señrilil "Pst;i lPy rPcnnoce las 

marcas de productos y las marcas de servicios", las marcas 

de servicios P'l ;iquP1 PntoncP.s fueron una novedad en la 

1eg~~1~ci6n mPx1cana, P.stas m~rcas las de sPrv1c1os se 

"ne luyPrnri Pn Pl acuerdo de Lisboa dP lg5B, e~ este, los 

p<i~c;p~ dP. 1a un~ón SP compromet~a11 a proteger liiS molrcas 
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de sPrv~c~os aunquP no estabi'in oblig;idos <l provePr modali

dades p~r;i su rP.gi.stro, t'ldo lo ar1tprior fuP tnt;ilmPntP. 

<oaplicable bajo la lPy de 1943 q11e •in 1as prev<.ó y es 

h"ta 1976 cu·1ndn el leg's lador las incluyó eo el c11erpo 

IV.9. DENOMINACION DE ORIGEN. 

Como Ja ~lt1ma de las innovaciones q1Je C~sar· 

Sep(Jlveda apunta para la presente ley es la introducción 

de las dPnominaciones de origPn. La ley no define lo-

que debe de entenderse por· denominación de origen pero 

Spúlveda las define as\: 

''Son .iquP.llns nombres dP. lugar o de región que 

se apl'can legalmente un producto, ;igr'icol,1, n'lttirrJ:l 

o f;ibricado, y quP dPnoti'in ll"Pl calid.;d Pspec~ril dP ]i'i mPrca

dPr~il; por una comb1nac~6ri prirticular dP elPmentos presPn-

dades del territorio, el ingenio de los habitantes, que 

crPan mlitodos pecul~ares dP manufactur;i, u otrfis que dñn 

rep11t;ic1~n ílnica al producto''. ( 33) 

(33) SEPULVEDA, C~sar. "El S.istema Mex1cano de Propiedad Industrial". 
Ed'torial Pnrrí1a, S.A., M~xko 1981, p. 159. 
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En cuanto a la leglslacl6n aplicable hoy en dlil 

en materia de marcas sólo falt.1 agregar que la ley de 1976 

fue objeto de reformas publ•cadas en el Diario Oficial 

el 16 de enero de 1987, algunas de las relevantes fueron 

ya tratadas con anterioridad. 

IV. 10. VIGENCIA Y RENOVACION. 

Una vez satisfechos los rpqu•sitos de la ley 

y regl11mento para la concPs16n del reg1~tro dP und marca, 

y una vez reglstrad.1 ~sta, la vigencia de los derechos 

serA de cinco aílos a partir de la fecha legal. Este plazo 

es renovable Indefinidamente por periodos de cinco aílos, 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la ley 

y reglamento establece. 

Por fech.1 leg.1 l doberA ontenderese la fecha 

hora de presentación de la solicitud de registro, su función 

es la de determinar la prelación de los derechos de los 

1nteres~dos Pn 11n~ m1~m~ marc~. 

La ley preve e 1 caso en e 1 que la fecha legal 

de un registro se retrotrae en el t lempo a la fecha en 

que la m•sma marca haya sido solicitada rn el extranjero 
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para esto se requiere cumplir con lo siguiente: 

-El registro en México deberá solicitilrse dentro 

de los sets meses siguientes de hiiber s1do soli

citada en el extranjero. 

-La solicitud en México deberl de comprender 

exactamente los mlsmos productos quP en el Px

tranjno. 

-Indicar en la solicitud: 

-Fecha legal de la solicitud en el pa1s de origen 

-Pa1s en que fue depositada 

-Número de serie. 

-Dentro de los tres meses siguientes a la fecha 

lega 1 en nuestro pa Is se deberá de comprobar 

su· presentación en el pa1s de origen a través 

de copia certificada de la solicitud. 

-Demostrar ulteriormente que ha quedado debidamen

te registrada en el pa1s de origen. 
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IV.11. RENOVACION. 

Para efectos de la renovación de un registro 

se requ1ere: 

-Que el titular la solicite. 

-Deberá de solicitarse dentro del t'1ltlmo semes

tre del plazo de vigencia. 

-Existe la posibilidad de renovar el registro 

en un plazo no mayor de seis meses contados 

a partir de la fecha de vencimiento de la vigen

cia. 

Vencido este Dltlmo pla10 en ra•o de que la reno

vación no hubiere sido solicitada la marca caducará de 

pleno derecho. 

-Para la procedencia de la renovación se deberA 

de comprobar de forma fehaciente su uso efectivo 

y continuo, es decir no Interrumpido. 

-En el caso dP una marca reg1strada P.n dos o 

mAs clase• Ps suficiente para que la renovación 
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de todos los reg1stro proceda, que se hubiere 

renovado en alguna de las clases. 

Previa a la renovación y posterior a la concesión 

del registro se requiere para la plena vigencia de la marca 

que ~sta pruebe su uso dentro de los tres años siguientes 

a la fecha en que la marca fue concedida o fecha de regis

tro. 

Esta prueba de uso sólo es requisito para la. 

vigencia de la marca en e 1 primer per 1odo de v igenc 1a de 

la misma. 

Para comrpobar e 1 uso de una marca se debe de: 

-Demostrar el uso 

de la Secretar1a 

de la marca satisfacción 

de Comerc1o y Fomento Indus-

trial, usando la marca tal cual fue registrada. 

-Dentro de un plazo de tres años contados a partir 

de la fecha de registro. 

-De 

de 

no demostrarlo 

plpnn dPrPrhn Pl 

diferencia de la 

se cons1derarl extinguido 

rPg~stro. En PStf' C'i~O 

renovaci6o no hay plazos 
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que vayan más a 1 lá de la fecha de vencimiento, 

si en la fecha 1 im•te no se cumple con este 

rPqu1sito dP. vigPnci-1, 1'1 marcñ qued.:irA Pxtin

guida. 

-Al lgua 1 QIJP. en la rP.novac~ón P.S factiblP que 

si una mrirca se POCUP.ntra registrada en do• 

más e la SP. s, e 1 titular de Pstos registros 

podrá demostror el uso efectivo de todos los 

registros, si es que prueba el 11so cua!ldo menos 

en alguno. 

Es lógico que en estos casos SP debed de sol 1ci

tar en cada registro por separado la renovación o la prueba 

de uso segDn el caso. 

Ex1ste uri caso previsto Pn el rPg1'1mPnto en el 

que no es necesario acreditar e 1 uso dP la marca, éste 

consiste en que el otorgamiento del registro, es decir 

el trámite de registro de una marca lleve más de cinco 

años a partir dP la fecha lega 1, en estos casos, la rPnova

c ión se present.rá al año siguiente dP la fecha de expedí-

ción del titulo. En este caso la renovación deberá de 

complemPntarse c11mp11endo con los mismos r9q11,sitos q11e 

para un;i prtiPba dP. uso, SP req1J1P.rP.n, esto es demostrar 
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el uso efectivo y cont1ollo del reg<stro tal y como file conce

dido a satisfacción de la Secretarla en el lapso de tiempo 

contado a partir de la fecha legal. 

La m1 sma ley otorga "" derecho Preferente sobre 

CtJalq11iP.r otra pP.rsona al t1t11lar de un registro ext1ngu1dn 

por falta de explotación o cadllco pnr falta de renovación 

consi;tPntP Pn q11P. podrAn volver a so11citar s1J marca d~ntro 

del plazo de un año a partir de la fecM de caducid?d o 

PXt1nc16n, las so11c1tudes presentadas por terceras personas. 

en este lapso de tiempo serán consideradas improcedentes. 

Transcurrido ~$te plazo cualqlliH persona podrá 

solicitar el registro de la marca en Cllestión. 

No obstante la misma ley señala qlle lo estableci

do anter1ormente no exime a la so11c,t11d del examen adminis

trat~vo, esto PS el examen que SP. h;ice sobre l<i misma y 

los documentos qlle la acompañan qlle deberán relln ir los 

rPqll<s<tns de la ley y reglamento. El derecho Preferente 

antes citado no obliga tampoco a la autoridad a conceder 

el registro. 

En c11a11tn a la riul id-ld, 

registro, la declarac1hn de 

Pxt~r¡rifl'1 y r,,,rP1'1r~Ari 

nlll'dad o extinción de 
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un registro de marca se har~ administrativamente por la 

Secretar,a de Comercio y Fomento Industrial de of1cio, 

o pet'r:H1,., dP p:irtfl n dP1 M~nio;t(lrln Pi'ib~~co FedPrt'l1 

cuando los intereses de la Federación estén en juego. 

Registro Nulo. 

Según la ley un registro es nulo: 

-Cuando sea otorgado en contravenc i6n a la ley, 

plazo para interponer la nulidad cualquier tiem

po. 

-Cuando la marca sea idéntica o semejante a grado 

de confusión otra usada con anterioridad 

la fecha legal de la marca reg lstrada, amparando 

ambas los mismo• productos y quien solicite 

la nulidad demuestre el uso ininterrumpido de 

su marca con anterioridad a la fecha de primer 

uso declarada en la registrada. Plazo para 

interponer la nulidad un ano. 

-En el mismo supuesto anterior cuando el que 

solicita la nulidad use su marca en el extranjero 

con anter1oridad la registrada en México, 

y que el que sol1cite la nulidad tenga también 
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registrada su marca en el extranjero y haya 

reciprocidad entre los paises al respecto, plazo 

p~r~ i~tPrpn~Pr l~ ~tJl~dijd ~pi~ mP~PS, 

-Cuando en la etiqueta se contengan ind1caciones 

falsas, plazo para 1.nterp0ner la nulidad tres 

años. 

-Cuando el registro se conceda en base a declara

ciones falsas o inexactas, plazo para interponer' 

la nulidad, cualquier tiempo. 

-C11~ndo por error de 

el registro y exista 

la autoridad se conceda 

otro Igual o semejante 

grado de confuslón y se amparen productos 

o serv1c1os semejantes, plazo para ~nterponer 

la nulidad, tres aílos. 

-Cuando se obtenga el registro de mala fe por 

el representantP d~l t1t11lar, plílzn para inte~po

ner la nu11dad, cua lquler tiempo. 

Los plazos para hacer valer la acción de nulidad 

se computar~n a partir de la publicación del registro en 

ld gaceta de invPnc1ones y marcas. 
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La caducidad de pleno derecho sobreviene por 

falta de renovación del registro. 

La extinción de un registro procede: 

-Por falta de comprobación de uso. 

-Cuando la denomlnac'ón de la marca registrada 

se hubiere convertido en la denom1nací6n gené

r1crt dP uno o varios productos o servicios a 

proteger y como consecuenc ía la marca haya pH

dido su función distintiva. 

Cancelación de un re~lstro; en cu••to a esto exis

ten dos supuestos: 

-Voluntaria por el titular del registro 

-A través de la Secretaria de Comercio cuando 

el titular especule o haga uso indebido en el 

precio o calidad de un producto o servicio ampa

rado por la marca. 

IV. 12. REPRESENTACION LEGAL DE LOS TITULARES. 

La ley establece también que las solicitudes 

de marca podrAn formularse por mandatario, en estos casos 

la personalidad del mismo deberA acreditarse en caso de 
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mandante persona f1sica con carta poder suscrita ante dos 

testigos indicando en el mismo documento desde luego el 

nombre del mandante, asl como los nombres y domicilios de 

los testigos, en este caso de mandante persona f1sica aún 

y cuando se trate de persona extranjera la ley seílala que 

no se requerirá legalización aún cuando el documento haya 

sido otorgado en el extranjero. 

Cuando el mandante solicitante sea una persona 

mora 1, la persona 1 idad se acreditará con una carta poder· 

otorgada por el representante de la sociedad; asl mismo se 

deberá acreditar existencia y facultades de representante, 

dice la ley, por los medios establecidos, por la legislación 

civil o mercantil aplicable, lo anterior en caso de que el 

titular de la solicitud sea una persona moral Mexicana, en 

caso de que sea extranjera, dice el reglamento de la ley 

que el mandatario acreditará su personalidad con mandato 

expedido conforme la legislación aplicable en el 

domicilio de la sociedad o entidad mercantil mandan

te o de los tratados que rijan tales actos y de los 

cuales México sea parte, los documentos anteriores 

en caso de persona moral extranjera seílala el regla

mento que deberán de estar legalizados. 
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Como ya se hab,a indicado con anterioridad en 

cada expPdiente en caso dP que sea formulado por mandatario 

debPrA d~ .:icrPditrirsP la pPr<>on.:i lidnd dPl promovPntP., esto 

se podd efectuar anexilndn a la doc11mentilc16n copla simple 

del poder orig1nal o cert1fic'1do, si es quP PStP. c:;p encuen

tra deb1drimente 1nscr1to en Pl RPgistro GPnrral de PodAres. 

el titular o trav~s de mandatario en idioma espaílol, 

los extranjeros que al solicitar un rNJ~stro SP P.nc1wntrt.'n 

en el pa1s deberAn de acredlt;¡r su lego] estancia en México 

y deberAn indicar domicilio para olr not1f1cac1ones en 

el territorio nacional. 

Los expedientes de registros en vigor podrAn 

ser consultados por cualquier person.:i, en tanto que los 

expedientes en trAmite sólo podrAn ser consultados por 

lo5 solicitantes o sus apodPríldos a menos quP hayan sido 

citadas como anterioridad de otro solicitante. 

IV. 13. GACETA DE INVENCIONES Y MARCAS. 

A efecto de dar p11bllcldad al registro la Secre

tar!a de Comercio y Fomento Industrial edltarA mensualmente 
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la "Gaceta de Invenciones y Marcas" en la que se publicad 

entre otros: 

-Datos relativos a patentes otorgadas. 

-Registros efectuados. 

-Nombres comerc•ale• publicados. 

-En general todo acto que afecte los derechos 

de propiedad 1ndtistr,a1. 

En toda Gaceta se indicarA la fecha en que se· 

pone en circul,1ci6n la publicación, y estA servirA de base 

para determinar los plazos respectivos. 

IV. 14. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (SUPUESTOS). 

-Violaciones las disposiciones de la ley y 

a las que de la misma se deriven. 

-Rea11zaci6n dP ~r.tn~ rPlacio~ados cnn la matrria 

que la ley regula, contrarios a los buenos usos 

y costumbres en la industria, comercio y servi

cios, que impliquen competencia desleal. 

La ley dP manera enunc~at~va señala como infrac .. 
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clones relativas a marcas: 

-Usar tJna marca p~rec1d~ grado de confus Ión 

o idéntica a una registrada, amparando los mismos 

similares productos y que la confusl~n haya 

sido declarada por la Secretaria. 

-Usar sin consentimiento del titular de una marca 

registrada, la misma como elemento de un nombre 

comercial o de una denom;aclón social, siempre 

que los productos que comercialicen distribuyan 

o produzcan, estas sociedades estén relac1onadas 

con los bienes amparados por la marca rPglstrada. 

-Comercializar productos servicios Indicando 

que se encuentran protegidos por una marca regls-

trada sin que efectivamente lo esté. En es te 

mismo caso los reg.istros anulados, revocados, 

cancelados, cadticos o extinguidos incurrlr~n 

en esta infracc Ión un año después de que haya 

causado estado la resolución o que haya operado 

la caducidad, cancelación o extinción. 

-Hacer aparecer como de procedencia extranjera 

productos dP fabricación nacional. 
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-Ut<lizar sobre los productos en ceso de marcas 

de productos, en los <tnuricios en casos dP 

marcas dP <>Prvicio-;, i11d-lc;ir:io11í>s falsas sobre 

premios, medallas, certificacionPs, condecora

ciones u otras preseas. 

-usar como marca 1as denominaciones qu_e se 

refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XII, 

XIII, XVIII y XIX del articulo 91 de la ley, 

esto es: (la fracción XIII se encuentra derogada) 

Las que reproduzcan signos de garant ia o de con

trol adoptados por un estado. 

Las que reproduzcan sin autorización emblemas 

o escudos de cualquier pais o estado; siglas 

o denominaciones de organizaciones 1nternac1ona

les y gubernamentales o reconocidas oficialmen

te. 

Las que reproduzcan monedas, billetes o cualquier 

medio oficial de pago nacional y extranjero 

y las medallos conmemorativas. 

Las que rP.produzcnn condecoraciones, meda.llas 



121 

premios de exposiciones, ferias, congresos, 

eventos culturales o deport1vos oficiales. 

·Titulas de obras literar1as, art!st1cas o cien

t'f1cas, personajes fict•c•os o simbbólicos 

s1n el consentimiento del autor; y que el .:.1utor 

tenga protPg1dos sus derechos as! como los 

personajes humanos de caracterización sin su 

consentimiento. 

Todo lo contrario a la mora 1, buena~ costumbres 

y orden pí1blico y aquello que ridiculice ideas 

de personas. 

Las marcas iguales o semejantes a una que la 

Secretarla de Comerc1o y Fomento Industrial 

e~time notoriamentP conoc~d~ Pn M~xico. L6g1c~

mente ambas amparando los mismos o similares 

productos, y las marcas que sean susceptibles 

de crear confusión e inducir al pOblico a error. 

Omitir las leyendas 

ley se refiere. 

ind 1cac iones que la 

Insisto que I• anterior lista de infracclones 
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ildministrativas es ÍJn1camente Pnt1nc•ot 1 Vil y no 11mitatlva 

ademh de que son supuestos que sólo se refieren a infroc

clones relacionadas con el uso de las marcas. 

IV.15. DELliOS. 

El art~culo 211 totalmente fuera de lugar dado 

que deber<a de aparecer en el C6d1go Penal, que es el cuer

po normat,vo que reg1ila y sancio~a las conductas ant1soc1a-. 

les y que ponen en juego el b1en común atentondo contra 

un b'en juddlcamente tutelodo, sin embargo el ya menciona

do art1culo señala en doce 'fracciones las conductilS que 

deberfo de ser tiplflcadas como delitos, y en el articulo 

subsecuente una vez mAs fuera de lugor seña la cuales serAn 

las sanciones para qu~enes rea11cen actos o conductas que 

encuadran perfectomente en los supuestos del art<culo 211. 

De las doce fracciones las relativas y aplicables 

• l•• MARCAS son l•s s•gu•entes: 

-Usar, sin consentimiento de su titulor, una 

marca registrada par• dist1ngulr los mismos 

s,milarpc; productnc; sPrv.\ci11s Q!IP ;iquP11.1 

protege. A quien reolice actos de esta noturale-
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za se le <mpondr.\n de dos a seis años de prisión 

y multa de cie.n a diez mil veces el salario 

m1n~mn gen~r~l d1ar1o dPl Distr~tn Federal. 

-ComPrcializar los productos rPfPridos r.n el 

inciso anterior o usar una marca parecida en 

grado de confus~6n a otra registradu si ltJ. con

fusión ha sido declarada por la 5Pcretar1a am

parando ambas marcas los m<smos o similares 

productos; o b len comerc la 11zar productos prote

gidos por una marca registrada habiéndolos a 1-

terado previamente. Lo anterior ser~ aplicable 

en lo conducente las marcas de servicios, 

la sanción que se impone a este tipo penal es 

la misma que se aplica al inciso anterior. 

-Comercializar productos protegidos por una marca 

registrada, despíies de haber alterado, suprimido 

o sustituido parcial o totalmente esta. la 

sanción es la misma a la de las dos fracciones 

anteriores. 

-Usar una marca paree ida en gndo de confusión 

otra registrada, después de que la sanción 

administrativa Impuesta haya quPdado firme en 
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este caso la sanción será (rnicamente corporal 

es decir de dos a se<s anos de prisión. 

En este caso, lógicamente por tratarse de 11n 

delito, la v1a adecuada es la penal y el juzgado competente 

el de la m1sma. natura le za por lo que se requerirA de una 

investigación previa efectuada por el Ministerio Público, 

para el ejercicio de la acción penal se requerirá la decla

ración de la Secretaria en relación con la existencia de 

los hechos que pudieran resultar constitutivos de delito.' 

Las declaraciones se formularAn técnicamente y, se harán 

del conocimiento de la Procuradur1a General de la República 

sin prejuzgar sobre la acción, v1a, existencia o no de 

delito etc. 

Independientemente de la aplicación de sanciones 

por delitos e infracciones administrativas a sus autores, 

el perjudicado podrá demandar les la reparac 16n y pago de 

daílos y perjuicios. 

El articulo 215 feder,1liza la materia al seílalar 

que son competentes los Tribuna les de la Federación para 

conocPr de los delitos y controvercias civiles que se susci

ten con motivo de la aplicación de la ley. Sin embargo 

cuando se afectan únicamente 1nterPses particulares, 
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elección del actor podrAn conocer Tr'bunales del orden 

común. 

IV. 16. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (SANCIONES). 

En cuanto a las sane 1ones ap l ir.ab les pnr concep

to de 1nfracc16n adm1n1strat1va la ley seña la que serAn 

las s1gu1entes: 

-Multa hasta por diez mil veces el salarlo mlni

mo d1ar1o general del D1str1to Federal, en caso 

de que se continúe 1nfring1endo se podrA imponer 

multa por cada dla que transcurra. 

-Clausura temporal. 

-Clausura definitiva. 

-Arresto adm1n1strat1vo hasta por te1nta y seis 

horas. 

En los casos de reincidencia se duplicarA la 

multa impuesta sin que su monto exceda del mAx1mo fijado 

anteriormente. 

La ley define lo que debed de entenderse por 

reincidencia de la s1gu1ente manera: "cada una de las sub-
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sec1Jentes infrricciones a 1in mismo precepto, cometidas dentro 

de los dos •~os siguientes a fecha del acta en que se hizo 

cnn~t~r la 4nfracci6n precrdentP, s1PmprP q11r ~sta no hubie

se sido desv1rtuada 11
, 

IV.17. REQUERIMIENTO OE DATOS Y VISITAS OE INSEPCCION. 

Las sanciones serAn Impuestas con base en las 

actas levantadas por la autor1dad al practicarse las visl-' 

tas de Inspección, tomando en cuenta las pruebas y alegatos 

del Interesado. Las resoluciones que Impongan una sanción 

deberAn estar fundadas y motivadas en derecho. 

A efecto de comrpobar por parte de la Secretarla 

de Comercio el dicho de las partes, en la ley se establece 

un sistema de 1nspeccl6n y v•g11anc1a basado en: requeri-

miento de Informes datos, y visitas de inspección. 

En cua'lto ri 1o~ rPqtJPr1m1entos toda personri f1-

sica o moral tendrA la obligdci6n de proporcionar a las 

autoridades competentes dentro del plazo que estas í1ltimas 

concedan los Informes y datos que se les requieran. 

Las v1s1tas de Inspección se practicarAn en dlas 
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y horas hAbiles únicamente por el personal autorizado por 

la Secretarla previa identificación y exhibición del ofi· 

ci0 dP c0mi~;~~ rPspPctivn. 

La ley entiende por visita de inspección "las 

que se practiquen en los lugrtrPs E'n que se fabriquen. alma

cenP.n, transporten o rxpendan prodiictos o mercanc1As o 

en que se presten servicios, con objeto de examinar los 

productos o mercanc1as, las cond~c1ones en QUP. se prestan 

los servicios y los documentos relacinoados con la activ•dad 

de que se trate 

Desde luego de cada visita se levaotar~ acta 

circunstanciada en presencia de dos testigos. 

Las clausuras y arrestos administrativos podr~n 

imponerse ademAs de la multa, 'ndependlentemente de las 

penas corporales y del pago de daílos y perju1cios, esto 

es, todo lo anterior podrA imponerse a un infractor o delin

cuente sin que unas sanciones excluy;in a otras. 

La ley tambi~n prevee un caso de clausura deff

•itiva cuando: 

-El establecimiento haya sido clausurado temporal-
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mente en dos ocas1ones y dentro del lapso de 

dos años. 

-Dentro del plazo de dos años si se re1ncide 

en la 1nfracción, el arresto ser~ def1nit1vo, 

en los casos de persistenc1a de la infracción. 

Finalmente en cuanto a las sanciones la ley esta

blece tres circunstancias a tomarse en cuenta para deter

minar las mismas: 

-El caracter internacional de la acción u omisión 

constitutiva de l• infracción. 

-Las condiciones económicas del infractor. 

-La gravedad que la 1nfracc1ón 1mpl1que en rela

c1ón con el comerc1o de productos o la presta

ción de servicios, asl como el perjuicio causado 

a los afect.1do<. 

Lo anterior lógicamente ser~ únicamente aplica

do para determinar la sanción por la infracción administra

tiva. 
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IY.18. RECURSO ADMINISTRATIVO DE REYISIOH. 

El (Jltlmo capHulo del (11timo tHulo de la ley 

se refiere al recurso administrativo de "Revisión" que 

sera interpuesto por la persona que se vea afectada por 

una sanción administrativa que le ha sido impuesta. 

En este sentido la ley señala que las personas 

afectadas por la imposición de una sanción administrativa 

podr~n recurrirlas en revisión de la siguiente manera: 

-Por escrito. 

-Ante la Secretar1a de Comercio y Fomento indus-

trial. 

-Dentro de los 

la techa de 

respectiva. 

quince d1as h~blles 

notificación de la 

siguientes 

resolución 

En el recurso podr~n ~frecerse todo tipo de prue

bas siempre que tengan relación con los hechos, a excep

ción de la testimonial y confesional. 

Al momento de interponer el recurso se deberAn 

de ofrecer las pruebas y acompañar las documentales. 
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En cuanto a l;p; pruebas, ofrecimiento, recepción 

y desahogo será aplicable supletor1amente lo previsto en 

el C6d~gn FedPral de Proced~m~Pntos ClvilPs. 

El recurso se tendrá por no presentado cuando: 

-Se presente fuera del término antes seña lado. 

-Cuando no se acredite la personalidad de quien 

suscribe. 

-Cuando no aparezca suscrito, menos que se 

firme antes del vencimiento del término. 

La resolución al recurso será dictada por la 

Secretaria dentro de los tre1nta d1as s1gu1entes a la fecha 

de su recepc1ón, o de desahogo de pruebas en su caso. 

L;is rP.solucionPS no recurridas dentro del t.~r

m1no as1 como las dictadas a 1 resolver el recurso tendrán 

el carácter de definitivas, siendo estas últimas sólo ata

cables por amaparo. 

La interposición de recurso suspende la ejecución 

de la resolución en cuanto a la ejecución de multas, s1empre 

que se garantice su importe ante la oficina extractora 

correspondiente y en los términos del Código F1sca l de 

la Federación. 



131 

En cuanto a otro tipo de resoluciones la suspen• 

sión sólo se otorgará: 

·5i se solicita. 

·5i es que el recurso es procedente. 

·Cuando la susoensión no traiga consigo la con· 

sumación o continuación de actos omisiones 

que impliquen inobservancia o contravención 

a la ley. 

·Que la suspensión no ocasione daños y perjuicios 

a terceros a menos que se garanticen. 

·Que la ejecución de la resolución recurrida 

produzca daños y perju1c1os de dlf1ci l repara· 

ción. 



CAPITULO V 

REG!.AMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS 

Y SUS NORMl\S 

El reglamento de la ley que fue publ1cado el 

20 de febrero de 1981 sufr16 reformas publ1cadas en el 

01ar1o Cf1c1al el 1° de sept1embre de 1982. Un nuevo 

reglamento fue publ1cado en el m1smo Oiar1o antes se~alado 

el 30 de agosto de 1988, en mater1a de marcas lo mAs rele

vante ademAs de las mod1f1cac1ones en los formatos de so-

11c1tud es por una parte el conten1do del articulo 13 que 

prevee la ex1stenc1a en la 01reccl6n General de Desarrollo 

Tecnol6g1co de Reg1stro Genera 1 de Poderes en el que se 

depos1tarAn las constanc1as deb1damente cert1f1cadas, y, 

en su caso legal1zadas, que acrediten l·a ex1stenc1a de 

la persona moral y de su 1nscr1pci6n en el Reg1stro Pí1blico 

de Comerc1o, tratAndose de personas morales de nacionalidad 

extranjera, las facultades del mandante para otorgar el 

poder de que se trate y las del mandatario. 
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Con esta med1da se evita el tener que acred1tar 

en cada sol1c1tud la ex1stencia y facultades de qu1enes 

otorgan al mandotario poderes suflc1entes para efectuar 

los actos jur1dicos encam1nados la protecc16n de sus 

marcas ante la D1recc16n Genera 1 de Desarrollo Tecnol6g1co, 

y remitiendo a la autor1dad a cotejar los documentos en

viados con sus origina les que obren en alguna marca ya 

registrada o en trámite que probablemente se encuentre 

ya extingu1da, caduca o bien abandonada. 

Ex1st1a otro supuesto el env1ar documentos ori

g1nales en cada acto, esta última opc16n pr~ct1camente 

1mposible de llevar a cabo cuando el mandante sea una perso

na moral. 

Con este Registro General de Poderes el documento 

completo se encontrará cons1gnado bajo un númerú de registro 

que a d1ferenc1a de el de marcas no est~ sujeto a perder 

su v1genc1a por el transcurso. del t1empo y serv1rá para 

acred1tar la personal1ded acompaílando copla s1mple de la 

constanc1a de 1nscr1pc16n as1 como del documento de poder 

cuantas veces sea necesario. 
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V.1. ADOPCION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS. 

"Art1culo 89.- La clasificación de los productos 

y servicios se harA conforme a la clasificación 

de los mismos que apruebe 1~ Organización Mundia 1 

de la Propiedad Intelectual, la Dirección publica

r~ en la Gaceta de Invenciones y Marcas dicha 

clasificación y, en su caso, las modificaciones,· 

para el conocimiento del püblico en general". 

El anterior reglamento en su art1culo 56 estable

ció una clasificación de productos y servicios integrada 

por 75 clases; 55 de productos y 20 de servicios. 

V.2. REGLAS DE APLICACION DE LA NUEVA CLASIFICACION ADOPTADA 

Efectivamente tal y como lo señaló el art1culo 

79 del nuevo reglamento con fecha 25 de noviembre de 1988 

la Secretada de Comercio y Fomento Industrial a través 

de la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico, 
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publicó en la Gaceta de Invenciones y Marcas, volumen ex

traordinario XIII la clasificación de productos y servicios 

para el registro de las marcos y sus reglas de aplicación. 

Esta nueva clasificación se publicó fundando las facultades 

para publicarla la Secretar1a de comercio y Fomento Indus

trial en los art1culos 94 de la ley y 74 y 4° transitorio 

del Reglamento. 

Debe destacarse que esta nuva clasificación consta 

de 42 apartados, 34 de productos y 8 de servicios, el n(i

mero más reducido de clases no significa que esta clasifica

ción sea más limitada que la anterior de 75; sino que el 

alcance de cada clase de la nueva clasificación es mayor; 

esto es, ambas pretenden amparar una universalidad de pro

ductos y servicios, pero la ahora vigente clasificación 

en cada clase agrupa mAs productos absorvlendo en una sola 

dos o más clases del nomenclator anterior. 

Las solicitudes de marca que se hicieron conforme 

la clasificación anterior serAn resueltas conforme 

ésta y serán reclasificadas en la clase o clases que les 

corresponda al momento de su renovación. 

Llama la atención la regla de aplicación 2.4 

publicada en la mencionada Gaceta Extraordinaria que 
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la letra dice: 

11 En criso de quP los productos o serv1c1os q11P 

ampara una marca registrada conforme a una clase 

de clasificación del reglamento de la ley de 

invenciones y marcas del 20 de febrerc de 1981, 

sean contemplados por dos o mAs clases de la 

nueva clasificación, y con el fin de respetar 

la fecha legal, el titular de la marca deberA 

solicitar la reclasificación cumpliendo tantos· 

formatos como clases correspondan''. 

Tradicionalmente un número de registro corresponde 

a una marca en una sola clase, con lo establecido en la 

rPgla de aplicación anterior un registro en una sola clase 

antigua que contempla dos o mAs clases de la nueva clasifi

cación el titular deberA solicitar la renovación en tantas 

clases como correspondan, esto es, un solo registro de 

marca ampararA vairas clases, o bien, un registro preexis

tente serA r~novado y concedidos de inmediato sin previo 

examen tantos como cuantas clases correspondan a los produc

tos amparados origina ]mente; en cuanto a esta interpreta

ción del supuesto antes indicado la nueva reglamentación 

es confusa y omisa; la siguiente regla de apl lcación 2.5 

seílala que la renovación y reclasificación se harA en la 
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clase correspondiente 1 imitándose a los productos o servi

cios amparados originalmente por la marca. 

Posterior esta Gaceta, el 29 de septiembre 

de 1989 se publicó el volumen extraordinario XIV en el 

que volvió aparecer publicada la nueva clasificación 

y en la regla de aplicación 2.3 s~ insi,tP "en caso de 

que los productos o servicios que ampare una marca registra

da conforme a una clase de clasificación del reglamento 

de la ley de invenciones y marcas del 20 de febrero de 

1981, queden comprendidos en dos o más clases de la nueva 

clasificación, y con el fin de respetar la fecha legal, 

(hasta aqu1 no se modifica la regla de aplicación 2.4 de 

la Gaceta anterior). El registro marcarlo se reclaficarA 

automáticamente por la autoridad, en tantas clases como 

le correspondan, lo cual se hará del conocimiento del titu

lar de los Derechos". 

Con lo anterior se incurre nuevamente en la omi

sión sobre el procedimiento para reclasificar un solo regis

tro al que correspondla una sola clase en varias. Este 

caso particular entre otros puede ejemplificarse con la 

anterior clase 46 que protejió alimentos y sus ingredientes; 

cualquier marca 

al momento de 

registrada amparando esta clase completa 

reclasificarse amparará productos de las 



138 

de las nuevas clases 29, 30, 31 y 5. 

La única solución y con sus reservas al conflicto 

antes planteado es que el titular de J. marca señale al 

momento de renovar cuales son los especHicos productos 

comprendidos en el género de al lmentos y sus ingredientes 

que efectivamente comercialza con su marca y la reclasifi

cación limitad la marca en la clase correspondien.te 

esos productos. Esta soluci6n no serla aplicable en el 

caso de que aún y cuando se declare cuales son estos espe-· 

cHicos productos estos queden comprendidos en dos o mAs 

clases. 

Sólo con la practica diaria se podrA encontrar 

una solución "justa" para conflictos de esta naturaleza. 

En el reglamento vigente también so perciben 

alg1onas incongruencias, tal es el caso de las del art1cu1o 

6º y 7º; el primero de ellos se refiere las facultades 

que en todo tiempo tendr~ la Secretar1a para solicitar 

a los interesados datos, documentos, dibujos o fotograf1as, 

etc., para el cumplimiento de los requisitos formales de 

las solicitudes, para lo cual señala el reglamento en el 

mPncionado art1cu1o "para tal efecto el Interesado gozarA 

del plazo que en cada caso señala la ley o este reglamento 
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o, en su defecto, dentro del térm1no 1mprorrogable de tres 

meses lsgu1entes al requerimiento". 

Por otro lado el articulo 7º se~ala que en los 

casos del articulo anterior, asi como en todos aquellos 

en que se formule un requer1miento o pida la Secretaria 

a 1 Interesado que manifieste lo que a su derecho convenga, 

la contPstación deberá referirse a lo solicitado y cuando 

fuere procedente "a la petición expresa de prórroga". 

As1mismo, habla de un plazo improrrogable y por 

otra parte, el siguiente articulo da la posibilidad de 

solicitar una prórroga. 

La reglamentación apl1cable a las marcas se en

cuentra en la Ley de Invenc1onPs y Marcas y su regldmento, 

en el titulo cuarto (marcas) capitulo I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, en el reglamen.to la legislación apl1cable 

se encuentra en el capitulo VII de las marcas. 



CAPITULO V 1 

CONVENIO OE PARIS DE 1883 Y EL GATT 

EN RELACION A LA PROTECCION A NIVEL 

INTERNACIONAL DE LAS MARCAS 

La protección que se le dió a las marcas entre 

dos pa1ses en principio fue a.base de convenios bilaterales 

cuya función primordia 1 no fue la de protejer estos signos 

sino que la intención esencial de estos convenios fue la 

del comercio; posteriormente ya fueron celebrados estos 

compromisiso con la finalidad de protejer las marcas, 

con el tiempo fue necesario uniformar estas disposiciones 

por la propia conveniencia del comercio internacional y 

por la especH.ica conveniencia de los titulares de marcas 

que comercializaban sus productos en otros paises ostentan

do su marca. Es decir surgió la necesidad de un instrumento 

que asegurarA los derechos de los extranjeros en materia 

de propiedad industrial, derechos que surgieron de la inten

sificación del comercio. 
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Asi las cosas, el 20 de marzo de 1883 surgió la 

unión de Paris para la protección de la propiedad indus

trial de donde surgió un tratado para tratar de unificar las 

legislaciones de los paises miembros. El tratado o con-

vención que surgió de la unión previó la celebración de 

conferencias de revisión periodlcas: 

Roma 1886 

Madrid 1890 

Bruselas 1900 

Washington 1911 

La Haya 1925 

Londres 1934 

Estocolmo 1967 

México no fue la excepción en haber celebrado tra

tados de amistad, comercio y navegaclón con otros paises 

en donde indirectamente se reguló el uso de las marcas, an

tes de adherirse a la convenciór surgida de la Unión de Pa

r1s. 

Nuestro pa is se adhirió el de septiembre de 

1903, y el 5 de marzo de 1976 se aprobaron 1 as revisio-

nes de Estocolmo a 1 convenio de Par is para la protección 

de la propiedad industrial por; mandato constitucional, 

una vez aprovado el convenio y sus revisiones es ley y 
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obliga en todo el terr1torlo de la República y a toda per

sona dentro del mismo. 

El antecedente inmediato de la unión y convención 

de Parls fue el congreso internacional de la propiedad 

industrial de septiembre de 1878 celebrado en Par\s, entre 

otras rP.soluciones en este congreso se creó una comisión 

internac ionri.1 pc:rmilncntr. pi1ra que sr. ocupar;¡ dP obtPner 

de uno de los gobiernos, ltt reuni6n de una conferencia 

internacional oficial. Esta conferencia se celebró en· 

noviembre de 1880 su objetivo disposiciones jurldicas apli

cadas a una convención internacional 1 el anteproyecto sur

gido de esta conferencia se dió a conocer por el gobierno 

Francés convocando otra conferencia en marzo de 1883 

para su aprobación y suscripción definitiva, Esta fue 

la convención de la unión para la protección de la propiedad 

industrial y esta entró en vigor el 7 de julio de 1884. 

Por ser una convención o tratado abierto se permitió el 

libre acceso a otros paises no signatarios cuando comunica

r,1n sus intenc~ones dP adhesión al gobif~rno Sulzo y f!.stc 

a su vez a los demAs paises signatarios. 

Con el fin de que las disposiciones del convenio 

no se conv~rtieran con el p.::i.so d1?-l tiempn en obsolPtas 

e inaplicables en la realidad se previó la celebración 
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de futuras conferencias perlodicas con el objeto de revisar 

y adecuar a la prActica diaria las dispnsicionPs del mismo. 

Este convenio se manifiesta como la solución 

a la diversidad de legislaciones de los estados para prote-

ger de forma extranac 1ona 1 

garantizando protección 

los titulares de derechos, 

sus prerrogativas dentro del 

territorio de cada pals miembro. 

En nuestro pals de acuerdo a nuestra constitución 

polHica en su articulo 133 que señala que debe entenderse 

como ley y por lo mismo debe de ser respetada en todo el 

territorio de la República, señala que debe entenderse por 

ley suprema de toda la nación desde luego, la constitución, 

las leyes del congreso de la unión que emanen de la misma 

constitución y todos los tratados que estén de acuerdo 

con la constitución con la aprobación del senado. 

En base a lo anterior este convenio de la unión 

de Parl s debe de entenderse en cuanto su ap 1 icac ión en 

México como un tratado ley; es decir; dentro de nuestro 

pals obliga este convenio como ley. Lo anterior se encuen

tra lntimamente relacionado con el contenido del convenio 

en Pl sentido de que cada estado miembro de la unión podrA 

legislar dentro del campo de la propiedad industrial, ló-
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glcamente de acuerdo a esplrltu del convenio de lo contrario 

serla Ilógico ser miembro. 

Al decir de Bodenhausen las normas contenidas 

en este convenio pueden reducirse cuatro tipos: (34) 

al Normas de derecho Internacional público, re-

fer-entes derechos y obligaciones de los 

paises miembros. 

y sus órganos. 

Establecidas por la unión 

b) Normas que permiten los estados miembros 

legislar en el campo riela propiedad Indus

trial. 

c) Normas que plasman el principio de Igualdad 

o asimilación con los nacionales; a este tipo 

de normas CDsar Sepúlveda lo llama derecho 

unionista. 

d) Normas referentes a los derechos y obllgaclo-

nes de los particulares. La anterior clasl-

(34) BODENHAUSEN G.H.C. "Gula para la ap llcaclón del convenio de Parls 
para la protección de la propiedad industrial" B!RPI, Ginebra, 
suiza 1969. 
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f1cación es también adoptada por César Sepúl

veda. ( 35 l 

VI. l. PRINCIPIOS QUE INTRODUCE LA CONVENCION DE PARIS A 

LAS LEGISLACIONES INTERNAS DE LOS ESTADOS HIEHBRDS 

DE LA UNION. 

Como consecuencia lógica a todo lo antes apunta

tado en relación con el cuerpo legal surgido de la conven

ción de 1883, se debe de seílalar que lo que se pretendió 

con la convención fue el establecer un derecho en materia 

de propiedad industrial de tipo internacional, la anterior 

aseveración no es en el sentido más estricto, toda vez 

que si bien en lo genera 1 se trata de uniformar el derecho 

aplicable en cada pa1s, el mismo convenio faculta a los 

estados miembros a legislar en lo particular, para la apli

cación interna del mismo convenio. 

En materia de marcas diversos estudios han encon-

trado principios dentro del convenio que merecen una espe

cial mención por su trascendencia, estos son: 

a) Principio de "asimilación 

o de trato nacional . 

los nacionales'' 

(35) SEPULVEDA, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", 
Editorial Porrúa, S.A., México 1981, pp. 8 y 9. 
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Este principio que se explica por si solo, se 

manifiesta de dos formas: 

·Un ciudadano de un pais unionista residente 

en otro estado miembro gozará de los derechos 

otorgados y reconocidos por las leyes internas 

a las nacional•s del pa1s donde reside. 

·Lo anterior sin perjuicio de que también gozará 

de los derechos reconocidos por la convención, 

con este principio nuevamente se refleja la 

intención de eliminar barreras de tipo nacional 

para unificar la legislación aplicable en materia 

de propiedad industrial a nivel mundial. 

b) Principio de "independencia". 

Esle principio reconoce totalmente la sobera· 

n1a interna de los paises miembros, esto es, consiste el 

principio de independencia en que un registro marcarlo 

en un pa1s unionista es totalmente autónomo, distinto e 

independiente del registro del mismo signo distintivo en 

otro pa1s. 

Lo anterior manifiesta que aún y cuando se buscó 



14 7 

una legislación de tipo internacional se respeta la sobe

ran1a de los estados en cuanto a la forma de ñp 1 icac ión 

interna del convenio y más que eso, la legislación interna 

de cada pa1s sin que exista obligación de conceder registros 

en un pa1s por el solo hecho de que el registro fue ya 

concedido en otro pa1s miembro. 

e} La protección de la marca "lal curtl 11
• 

Justo Nava Negrete explico este principio de 

la siguiente manera "el contenido de este principio estriba 

en que el unionista quf\ tiene la propiedad de su marca 

regularmente registrada en su pals de origen puede obtener 

la protección de su marca 11 tal cual" en los otros pa1ses 

de la unión". 

Este principio plasmado en el articulo 6 quin

quies admlte salvedades contenidas en el mismo artkulo: 

-El pa1s en donde se pretenda el registro podrá 

antes de proceder al registro definitivo, exigir 

la presentación de un certificado de registro 

en el pa1s de origen expedido por la autoridad 

competente. 
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-Podr~ negarse el registro en un pals miembro 

aún y cuando el registro ya se hubiere concedido 

en el p.1\s de origen m1rmbro tambi~n. en los 

siguientes casos: 

-Cuando se afecten decechos adquiridos por ter

ceros 

-Cuando la marla no posca un c2r.\ctcr distintivo 

-Cuando 1J marca sea contraria a lJ mor~l. orden 

público y cuando engaíle al público, 

Por lo anterior, este principio ademAs de ser 

relativizado por el contenido de la misma convención, tam

bi~n estA condicionada la protección de la marca "tal cual" 

que este signo distintivo sea registrable de acuerdo 

la legislación aplicable en el pals donde se pretende 

el registro. 

d) Derecho de prioridad, 

Este derecho consagrado en los articulas 113 

y 114 de la Ley de Invenciones y Marcas se refiere a que 

el titular de una solicitud de registro en alguno de los 

pa~ses de la unión disfruta dr un derrcho de prioridad 

de seis meses para presentar su solicitud de registro de 



la misma marca en otro pa1s tamb!An miembro. 

Con esto se retrotrae la fecha legal de la se

gunda solicitud a la de la primera en otro pals. 

Con la Introducción de este derecho nuevamente 

se trata de unificar la legislación aplicable" lo mat.>ria 

en todos los pa1ses miembros. El derecho de prioridad 

supone en s~ m1c;mo un.1 f1-:c i6n jur~dicd por medio de la 

cual se toma como fecha legal de una sollci~ud en la que 

se reclame la prioridad la fecha en ~u•' fue presentada 

la correlativa en el pasado (no mAs de ú meses) en otro 

pa1s miembro. 

Es una ficción jur1dlca, porque al ser reconocida 

la prioridad la fecha legal se retrotrae esto es, se recorre 

en el tiempo a la fecha en que fue presentada la solicitud 

en el pa1s de origen. Es decir este periodo para reclamar 

la prioridad es un per1odo de inmunidad durante el cual 

el primer solicitante de un registro marcarlo en alguno 

de los pa1ses de la unión estA protegido en tanto solicite 

el registro en el pa1s que le Interese dentro de los plazos 

establecidos por el convenio o por la ley del estado donde 

solicita el registro, basAndose éste en la solicitud hecha 

con anterioridad en el pa1s de origen, con esta protección 
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el intercambio mercantil (exportación-importación) de los 

productos amparados por una m;irca se puede efectuar con 

segur id ad de que en e 1 pa is al que se exporta. se t iPne 

una garant~a 

pa1s a 1 que 

registro de 

dP. protección, esto es en caso dP qu~ en el 

se exportan productos se llegue a obtener el 

una marca que se hubiere sol 1c 1tadn dentro 

de los seis meses contados partir de Sil solicitud en 

el pa1s de origen, y a 1 momento de sol !citar el registro 

se hubiere reclamado la prioridad, entonces la protección 

se hara retroactiva la fecha de la primera solicltud .. 

Vl.2. EL CONVENIO DE PARIS y ·sus DISPOSICIONES ENCAMINADAS 

A LA PROTECCION DE LAS HARCAS. 

El decreto por el que se promulga el conven1o 

de Par1s para la protección de la propied11d industrial, 

adoptado en Estocolmo, Suecia el 14 de julio de 1967, pu

blicado en el Diario Ofici11l de la Federaci<'in el d1a 27 

de julio de 1976, dió viqencia a los disposiciones de este 

documento dentro del territorio nacional. 

Este convenio en primer lugar, desde 1883 const i

t11yP ln un16n para la protPcc~~n dP la propirdad ind11str~al 1 

al indicar que "los pa1ses a los cuales se aplica el presen-
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te convenio se constituyen en unión para la protección 

de la propiedad industrial". 

Este documento delimita las áreas de protección 

de la propiedad industrial, esto PS el objeto mismo de 

ella que serA: 

Patentes de invención 

Modelos de utilidad 

Dibujos o modelos Industriales 

marcas de fAbrica o de comercio 

Marcas de servicio 

Nombres comerciales 

Denominaciones de origen. 

Asi como también la represión a la competencia 

desleal en los rubros antes citados. 

que sea 

Toda persona 

su actividad; 

sea fisica o mora 1 

industrial, comerci81, 

es susceptible de 

cualquiera 

extractiva, 

ser t 1tu lar agr,cola, ganadera, etc., 

de derechos de propiedad Industrial en cualquiera de sus 

man1festacionP.s, ya sean marcas, p~tentes, etc. 

La convención crea la unión para la protección 
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de la propiedad industrial, señala el objeto de la propie

dad industrial y la concibe en su acepción más amplia, 

pero es de llamar la atención que en su art1culo l° al 

enunciar de forma limitativa las formas de manifestación 

de la propiedad industrial no incluye los avisos comercia

les, mismos que en nuestra ac.tual ley se encuentran regla

mentados del articulo 174 al 178. 

Como ya se habla indicado con anterioridad, -

este convenio en articulo expreso (2) reglamenta el· 

trato que se les deberá dar a los nacionales de los paises 

de la unión dentro del territorio de otro pals miembro, 

en relación a la propiedod industrial. Este trato deberá 

de ser equivalente al de los nacionales del pals en el 

que se encuentre, de acuerdo a las leyes respectivas actua-

les o futuras del pals 

condición de domicilio 

en donde se reclame la 

de que se trate, ademAs ninguna 

de establecimiento en el pals 

protección, podrá ser exigida 

los nacionales de otros paises de la unión p•ra gozar de 

los derechos dP prnp•Pdad industrial quP la legislación 

de un determinado pals miembro establezca. 

Lo anterior acorde con el ;irtlculo 89 de la h'y 

vigrnt.e qur srñ;i1;i qufl t1Jd:i pPrsoriri q11P Pstf> usri'ldo o qui~ra 

usar una marca para distinguir productos o servicios podrá 
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adquirir el derecho exclusivo a su uso satisfaciendo las 

formalidades y requisitos que establezca la ky y su regla

mento, el art1culo rn ningíin momento rPstringP estP derP.cho 

o lo limita a un grupo de personas, únicamente en el segundo 

pArrafo del art1culo Indicado se se~al·l que "igual derecho 

tendrAn las comerciantes y prestadores de servicios debida-

mente 

o los 

Es te 

establecidos, 

serv lelos que 

respecto 

presten en 

precepto totalmente acorde 

los quP vendan 

convenio restringe el derecho de 

el tPrritor1o n.:tciona 111
• 

con los principios del 

adquirir el derecho al 

uso exclusivo de una marca siempre y cuando los servicios 

se presten o los productos se vendan en el territorio naclo

na 1, lo anter lar totalmente lógico ya que la protecc Ión 

que la ley ofrece se restringe al territorio de la Repú

blica, siendo Imposible dar protección una marca que 

se use en el extranjero. 

El convenio respetando la Independencia jur1dlca 

de cada pais, deja la puerta abierta para que en cada estado 

miembro la ley correspondiente reglamente al detalle: 

-Procedimiento judicial y administrativo 

-Competencia 

-Designación de mandatario 

-Formalidades en cada acto. 
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En relación a lo que podr1a denominarse disposi

ciones generales del convenio, en lo que se refiere a la 

dellmitacl6n de la propiedad lndustri.11 los sujetos 

de la misma, este documento asimila también a los nacionales 

de los pa1ses miembros, a los nacionaes de pa1ses que no 

se encuentren dentro de la unión pero que est~n domicilia-

dos tengan establecimientos industriales comerc~ales 

efectivos y serlos en el territorio de alguno de los pa1ses 

miembros (articulo 3). 

El articulo 4° del documento que nos ocupa esta

blece uno de los conceptos mAs Importantes del convenio 

que es la prioridad. 

Este derecho es susceptible de ser reclamado 

en las solicitudes de patentes, modelos de utilidad, dibujos 

y modelos industriales, marcas y certificados de inventor. 

A grandes rasgos el derecho de prioridad consiste 

rri so11citar 1.1 autor1dad que reconozca la protecc16n 

en materia de propiedad Industrial desde la fecha de depó

sito de la solicitud en alguno de los paises miembros, 

s !empre y cuando la fecha de depós 1 to sea anterior y se 

esté dentro de los plazos que el mismo convenio señala. 
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La persona que depos lte regularmente una so lici

tud, de marca, en alguno de los pa1ses de la unión, gozarA 

al momento de solicitar el registro en otro pa1s miembro, 

de un derecho de prioridad, este derecho estA condicionado 

a que sea ejercitado dentro de los plazos que se establez

can. El convenio en este mismo articulo 4º establece que 

es lo que da ar igen al derecho de pr lar id ad; el ar igen de 

este estA en el depósito nacional regular en cualquier otro 

pa1s miembro, segOn la ley nacional. 

Por depósito nacional regular entiende el convenio 

que es el que sea suficiente para determinar la fecha en 

la cual la solicitud fue presentada, sin importar cual sea 

la resolución definitiva que le recaiga. 

El plazo para poder reclamar este derecho es de 

seis meses para las marcas. El plazo corre a partir del d1a 

siguiente toda vez que el d1a del depósito no estA compren

dido en el plalo, en caso de que el Oltlmo d1a para recla

mar el derecho sea inhAbll el mismo convenio establece que 

término se reconoce. al siguiente d1a hAbil. 

En caso de que se reclame la prioridad, la 

solicitud no podrA ser invalidada por hechos 
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ocurridos en el intérvalo entre ambas solicitudes en rela

ción a las marcas en particular por otro depósito o por 

el empleo de la marca, hechos que no darán lugar a derechos 

de tercPros. El convenio una vez mAs deja en manos de 

la legislación nacional de cada pals el reglamentar la 

hipótesis de solicitudes presentadas o derechos adquiridos 

por terceros antes del dla de la primera solicitud. Este 

supuesto especifico la ley lo contempla en el art1culo 

91 fracción XXII. 

Para que este derécho sea reconocido, el convenio 

marca con claridad diversos requisitos de forma: 

-Indicar en una delcaración la fecha y pa1s de 

depósito. 

-Cada pa1s determinará el plazo mhimo en que 

deberá de efectuarse la declaración. 

En cuanto a la declaración en la que SP deberA 

de 1ndicar fecha y pa1s dedepósito señala el ert.lculo 113 

de la ley que en la solicitud de registro deberá de señalar

se la fecha en que fue depositada en el extranjero; el 

articulo 76 del reglamento en relación la reclamación 

de la prioridad rst!ptil~ "cuJndo s~ recl~mr priorid~d, 

se deberá indicar el pa1s, la fecha y el ní1mero de solici-
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tud extranjera" en cuanto a 1 plazo mAx imo en que deberA 

ser efectuada esta declaración, lit ley y el reglamento 

son om1sns, pero P<i lógico Qtlf> 1~ mism;i dP.bcrc1 de hacerse 

antes del vencimiento del plazo de seis meses posteriores 

a la presentación en el extranjero y en la solicitud. 

"-Los ~alses de la unión podrAn exigir de quien 

haga una declaración de prioridad lit presenta

ción de una copla cert lficada por la autoridad 

competente en e 1 pal s de or 1gen que no requer 1-

rA legalización de la solicitud de registro 

en e 1 pa ls en donde se sol lc ltó por pr 1men 

vez para que sea presentada dentro de un plazo 

de tres meses contados partir de la fecha 

de depósito de la sol1c1tud posterior, también 

podrA exigirse que acompaíle la copla de unit 

traducción." 

En relación con lo anterior los artlculos 114 

de la ley y 81 del reglamento son totalmente acordes. 

exigir 

en e 1 

El convenio continua diciendo que "no se podrAn 

mAs formalidades par1t 

momento de 1 depósito 

la declaración de prioridad 

de la solicitud"; cada pa1s 

determinarA lit consecuencia de la omisión de las formallda-
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des sin que las mismas excedan de la p~rdida del derecho, 

lo anterior acorde con el contenido del ya citado articulo 

81 del Reglamento. 

finalmente en cuanto lo que a prlorldad se 

refiere, el convenio aclara que "posterlormente podrAn 

ser exigidos otros justificativos" lo anterior en relación 

con el art lcu lo ) 14 de la ley que seña la que para obtener 

la prerrogativa de la prioridad ademAs de cumplir con las 

formalidades antes indicadas; ulteriormente habrA de demos-· 

.trarse que fue registrada en el pais de origen. 

Por otro lado el articulo 5° del convenio en re

lación a las marcas dispone "si en un pals fuese obligato

ria la utilización de la marca registrada, el registro 

no podrA ser anulado sino después de un plazo equitativo 

y si el interesado no justifica las causas de inacción. 

En nuestro pals es obligatoria la utilización 

de la morca registrada, el registro serA extinguido si 

no se demuestra su uso dentro de los tres años siguientes 

su registro, esto se desprende del texto del articulo 

117 de la ley. 

En este mismo articulo 5' el texto del convenio 
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señala que no se invalidarl un registro cuando sea utiliza

do en alguna forma diferente a como fue registrado por 

el propietario siempre y cuando los elementos diferentes 

no alteren el carlcter distintivo de la marca en la forma 

en que ésta ha sido registrada en uno de los pa1ses de 

la unión. 

Este precepto del convenio es confuso, en ningún 

momento especifica que puede variar, o que debe entenderse 

como 11 carActr.r distintivo de la marca. 11
, sea cual fuerP 

la interpretación que se le de, el art1culo 115 de la ley 

en su primer plrrafo señala que el '"º distinto de una 

marca como fue registrada traerá como consecuencia la 

extinción del registro, ademls añade que toda modif iciaci6n 

serl motivo de nueva solicitud, salvo que ella sólo se 

refiera a las dimensioneso a la materia en la cual esté 

impresa. 

"Los elementos que no· alteren el carlcter distin

tivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada" 

que señala el convenio la ley entiende que son: dimensiones, 

materia sobre la cual esté impresa, grabada o reproducida 

de lo anterior concluyó que de acuerdo a la ley y al con

ven1o toda alteración en 1'1 representación grlfica de un 

signo distintivo es motivo de un nuevo registro. 
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El articulo 5' bis de convenio cnncedP un plazo 

de gracia de seis mPses como mlnlmo para el pago de tasas 

prevlstas para el mantenlmientn de derechos, pagando ademAs 

una sobrP tasa sl la leglslaci6n nacional lo impone. En 

este sentldo el articulo 139 de la ley al hablar de la 

renovación de los r•gistros marcarlos señala que a partir 

del VPncimiento del plazn dP renovación se contará con 

un plrizn de graci;i dP seis mPses para mil:itener vigentes 

los derPchos, en caso de que aún dentro de este plazo no 

se rPnueve el rPg1stro, éste caducarA de pleno derecho .. 

Este plazo de grac•a para el pago de las tasas 

de mantenimiento de derechos, sólo es aplicable a la renova

ción de un registro de marca, no es aplicable para la prue

ba de uso, y no se trata irnicamente de un plazo para el 

pago de derechos sino que ademAs de pagar derechos se de

be de pr•s•ntar la solicitud de renoV3ción con la declara

ción de algunos datos que la ley señala. 

E1 ;irt ,culo 6° dP1 convenio sr rPfiPre a varios 

aspectos importantes en relación a las marcas. 

-Da libertad cada pa<s de la unión para que 

rPglrimr~tP 1<'15 rnnd~r~onrs dP drp~~~tn dr 

registro de las marcas. 
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-Un registro de marca no podrA ser rehusado o 

invalid.1do por no haber sido solicitado, regis

tr.:ido o renovado Pn otro pa~~ miembro. 

-Unri mitrca rPgistrada Pn un pa1s miembro es in

dependiente de las demAs registradas en otros 

pa1ses de la unión. 

El art1culo 6 bis al hablar de las marcas noto

r1amPnte conoc1das estipula que los p.J1Sf'S de la unión 

de oficio o a instancia dPl intere>ado rehusaran el regis

tro 'o lo invalidaran y prohibir~n el uso de la marca que sea 

imitación, reproducción o traducción de una marca que la 

autoridad competente del pa1s considere como notoriamente 

conocida y que pretenda aplicarse o se aplique a los mismos 

o s1milarPS productos, además agrega Pste documrnto, que 

lo mismo ocurrirA, es decir, la autoridad deberA prohibir 

el uso, negar el registro o invalidarlo cuando la parte 

esencial de una marca const1t11ya la reproducción o imita

ción de la de 11na marca notoriamente conocida y s11sceptible 

de crear conf11sión en forma tal, que puedan inducir al 

pí1blico a error. La ley tomó este concepto dPl convenio 

y lo plasmó en el artic11ln 91 "no son registrables como 

marca" y en la fracción XIX habla de las denominaciones 

iguales o semejantes a una marca que la autoridad estime 
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notor1amente conocida en México. 

El cnnten1do tanto dP la ley como del convenio 

de Par1s tienen un fin, ev1tar la competencia desleal, 

el problema estA en definir con claridad que es lo que 

dPbe dP PntP.nderse por marca notoriamente conocida, para 

evitar asl la facultad discrecional que el articulo 91 

fracción XIX le da a la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial para determinar lo que ésta estime como notoria

mente conocida. 

En este mismo contexto el contenido de documen

to inter•acional se~ala que: 

"-DeberA de concederse un plazo m1nimo de cinco 

a~os a partir del registro de la marca semejan

te a grado de confusión o !gual a una notiramen

te conocida para reclamar la anulación de la 

misma. 

-Cada pals 

el plazo 

de la unión deberh de legislar sobre 

en e 1 cual deberA ser reclamada la 

prohibición de uso. 

-No se fijarA plazo para reclamar la anulación 
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o l• proh1b'ci6n de 11so de las marcas que se 

uti11cen o registrpn dP mala fe.~ 

En cuanto •l plozo mlnimo de cinco anos• partir 

del reg~stro para so1~cit;ir lo rwlidad dP una marca conce

d1da semPjante o ~gual a 11na notor1ilmPnte conoc1da Pl ar- -

tlc11lo 147 de la ley seilal• q11e "el registro de 1100 marca 

es nulo 11
• Fr.:icc16n I 11 c11andn SP haya otorgado en contra-

vención de las disposiciones de esta ley" ... l• acción 

de nulidad fund·1d• en est• fracción podr~ intentarse en 

cualqu1er tiempo. 

En relación al plazo para sol 'citar i. nulidad 

de registros obtenidos de mala fe el mismo articulo 147 

de la ley en su fracción VII habla de los registro obtenidos 

de mala fe y la nulidad en estos casos podrA intentarse 

en cualquier tiempo. 

Por otro lado, 1ndepend'entemente de que el re

gistro de una ma(ca ~gua 1 o srmpjantP a ')fado dP confusión 

es s11sceptible de ser anulado por los medios establecidos 

por la ley¡ el uso dP una m;¡rca en estas cond1c1ones es 

motivo de infr•cción administrativa, lo anterior se despren

de del articulo 210 frecc 1 6n VIII de la ley en donde sefia

la cnmn 4nfracc16n adminlstrat1va ''usar como marcas las 
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denominaciones, signos sigl.s que se ref'eren entre 

otras la fracción XIX del art•culo 91. 

El articulo 225 de 1·1 ley señala el monto de 

las sanciones originadas por una infracci6n y el 227 prevee 

los casos de rp4ns1de~cia, 

El art•culn 6º TER establece otras proh'biciones 

tambi~n contempladas en la ley para negar el registro. 

"-Rehusor la solicitud, anular el registro y pro

hibir el uso como marcas o como elementos de 

las m!smas y s'n a11tor1zación de: 

Escudos de 'lrmas 

Banderas 

Emblemas de los pa1•es de la un16n 

Signos punzones oficiales de control y de 

garant1a. 

Im4tacinnPs hPr~ldic~s 

Siglas o denominac <ones de las organizaciones 

intP.nacionales interg11bPrnamentales. 11 

N~~gn~ pa~s dP 1~ 11~{6~ apl 4 rar~ P~t~ d~~pn~1ciA~ 

en pP.rju1c1o dP. tPrcerns titu1;irP<> de dPrPc:hns adqufr1dnc; 
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fe antes de 1" entrada en vigor del conven1o Pn 

Otra salvedad q11e hace el texto del convenio 

en relación a PSlit d~spos~cHin PS l;i rPfPr-PntP íl qur los 

paises de la unión no están obligados a aplicar eHas dis

posiciones cuando la utilización de las siglas, Pseudos, 

bandera, emblPrna, o dPnominaci6n no Sf!i'l. de naturalez,1 tal 

q1ie haga Sllrg~r en Pl PSp~r~tt1 del p~b11co u~ v,nculo entre 

la organización o pals y el pruducto o servicio. 

En este sentido el articulo 91 de la ley en sus 

fracciones: VII; VIII; IX y consagra las prohibiciones 

antes indicadas, aunque la ley sólo las menciona y no pro

fundiza como el convenio en las mismas de la siguiente 

manera: 

"-Los signos y punzones oficiales de control y 

garantla, sólo se apllcará la prohibición cuando 

la marca sea destinada a aplicarse a productos 

del mismo g~nero. 

-Cada pals de la unión enviarl a la oficina inter

naciona 1 la lista de signos que desean proteger 

de manPril absoluta, en lo anter1or no es obliga

torio incl11~r la bandera dP cada estado. 
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-sólo quPda 'ncluidos en la prohibición del ar-

t ~culo TER del convPn1o los signos que se 

h;¡y:rn com11nicad0 ;i 1no:; p'1,SPS dP la unión por 

medio de la oficina internacional. 

-Una vez recibida la notificación por los paises 

m~embros trav~s de la oficina internacional 

se tendrl un plazo do dos me'.es a partir d ela 

not1ficación para elaborar las objeciones que 

cada pa,s estime pPrt1nentrs, mismas q1Je se 

le harln llegar al pa1s y organización a trav¿s 

de la oficina internacional. 

-Sólo sPrln aplicables 

articulo lao:; marcrls 

dos meses contados 

las medidas del presente 

registradas despufs de 

partir de la recepción 

en el pa1s de la notificación que contenga las 

siglas o signos que cada pa1s desea colocar 

bajo la protección de este articulo. 

-No se podrln usar los signos a los que el presen

tP art~culo sP rPfiere cuando su uso induzca 

a error sobre Pl origPn dP los productoc;," 

El art•culo 6 quinques establecP mi• proh'bicio-
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nes para registro: 

u-Cllilndo íifectp dPrPchos <ldqu,r1dos por tPrceros. 

-Cuando estén desprovistas de carlcter distintivo. 

-Cuando sean descriptivas de especie, calidad, 

cantidad, destino, valor, lugar de origen, época 

oe producción de los productos. 

-Que sean usuales en el lenguaje, es decir que 

sea la designación usual del producto. 

-Cuando la marca sea contraria a 1' moral y orden 

p(ib l lco. 

-Cuando enga~e al público. 

-Cuando se favorezca la competenc la desleal con 

el registro." 

Todo lo anterior se encuentra en el articulo 

g1 de lay en las fracciones I, II, V, XVI, XVII, XVIII, 

XXI y XXIII. 

El articulo qulnques establece la cllusula 

"tal cual es" consistente en que toda marca registrada 

en un pal• miembro serl admitida para su depósito y prote

gida tal cual es en los demls pal•es subsecuentes. Se 

podrA exigir la presentación de un certH1cado de registro 

en el pals de origen expedido por la autoridad competente. 
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Es evidentP que con esta c1Au"1la se pretende dor una pro

tección nivel internacional los slgnos dist1ntivos 

pArA PV1tAr 1A~ tAn com11nP~ prActirAs consistPntPs P~ cono

cer en el extr,1njero un-1 marca y postrriormente intentar 

el registro en nuestro pa1s a favor de la persona que ad

v1erte la ex1stenc1a del s1gno distint1vo y no favor 

de el legitimo titular. 

Este mismo articulo mis adelante señala los casos 

en que aírn y cuando se prPtPnda el registro de una marca' 

"tal cual es"conced1da en el extranjero en otro pa1s miembro 

podrá ser rehusada la solicitud de registro cuando: 

"-Afecten derechos de terceros previamente adquiri-

dos. 

-No tengan carlcter distintivo. 

-Sean contrar1as a la moral o al orden público. 

-Engañen al pi1blico." 

El mismo ilrt1culo cont1nuil diciendo que nadie 

podrá beneficiarse del cnnten1do del articulo 6 quinques 

si li! marca no ha sido registrada en el pals de or1gen. 

La renovación en el pi!1S de origen no implicil la misma 

Prl los dPm~s pa1~es f•n donde s~ htibirre obtenido el rPgi~

tro. Las disposiciones de PStP art,culn se Pnc11Pntran 
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en relación con las del articulo 4 de este mismo documento, 

en el sentido de que si la sollrHud se presenta dentro 

del plazo de seis meses a que alud• el articulo 4 referente 

la prioridad este beneficio podrl adquirirse siempre 

y cuando se reclame el m'smo. 

El articulo 6 quinques da seguridad y reconoce 

los derechos que a cada quien le corresponden. 

El art!culo 6 •exles prevee la existencia de 

las marcas de servicio, aunque señala que los paises miem

bros no estln obligados a prever el registro de las mismas. 

Como en capitules anteriores ha quedado expuesto nuestro 

pals reconoce y protege las marcas de servicios, como clara

mente n11P.stra ley de ~nvenc 'ones y marcas las reconoce 

en su articulo 87. 

Articulo 6 septles; muy Importante el contenido 

de este articulo tratando de p
0

roteger al titular legitimo 

de un signo dlstlntlvo de los abusos que un representante 

del mismo en otro pals pudiera efectuar en materia de pro

piedad Industrial, solicitando a favor de este í1ltimo el 

registro de la marca, este documento y en este articulo 

indica que el t'tular legitimo tendrl el derecho de soli

citar: 
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•-Anulación del registro. 

-Oponerse al registro. 

-So11c,t~r 1~ tren~fprpnc1a A s11 favor.'' 

El contenido de esta disposición queda plasmado 

en nuestra actual ley en el articulo 147 fracción VII, 

al señalar los supuestos en que (tnd marca es nula. La 

ley considera como obtenido de mala fe el registro obtenido 

por el agente 

titular. 

representante sin el consentimiento del 

El convenio señala que cada legislación podrl 

prev<'r un plazo equitativo dentro del cual el titular de 

los derechos podrá ejercitar su acción; el mismo articulo 

147 de la ley sP~a 1' para este supuesto un plazo para ejer

cer la acción; este serl en cualquier tiempo. 

El articulo 7 señala que el producto o serv1c1o 

a que la marca de fábrica, comercio a servlc<o se aplica 

no podrl ser obstlculo para el registro d• la m•sm•. 

Lo anterior aplicado a nuestra legislación desde 

luego que tiene vigencia siempre y cuando se cumpla con 

todo~ y Cild.J uno dP los req111s1tos que ld ley y P1 regl.imen

to e~t.1blecen. 
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El articulo 7 bis habla de las marcas colectivas 

esto es marcas pertenecientes a colectividades, del texto 

del articulo se entiende que tambl~n las <ocledades como 

personas jurld1cas son capaces para poder adquirir el uso 

exclusivo de una denominación como lo señala el articulo 

133 de la ley. 

El articulo 9 contiene Interesantes aspectos 

relacionados con el uso \licito de una marca, imponiendo 

como sanciones: 

"-Embargo al 

en donde 

la marca. 

Importarse en un pals 

se encuentre protegida 

de la unión 

debidamente 

-Embargo en el pals en donde se hubiera aplicado 

11\cltamente el signo distintivo. 

-El embargo se efectuara a ln~tancla d•: ministe

rio público, autoridad competente o parte Intere

sada, de acuerdo a la legislación interna. 

-No hay obligación de embargo en caso de trAnslto 

dP mPrCi)OC1as. 
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-Si por la legislación de un pa1s no se admite 

el embargo al momPnto de la importación, ~sto 

SP sust1tu1rA pnr L1 prohib<c1~" dP la importa

c 16n de esos productos que ostenten una marca 

1llc1tamente, o, por el embargo en el interior 

del pals." 

Para el caso de embargo y aseguramiento de mPr

canclas los articulas 121 y 122 del reglamento previenen 

que en la inspección que se efectúe para comprobar los' 

actos de competencia desleal previstos en los articulas 

210 y 211 de la ley, el inspector elaborarA un inventario 

de las mercariclas con las cuales se comentan dichos actos 

y prohibirA su venta hasta que la Secretarla de Comercio 

y Fomento lndustrial, Ministerio POblico o autoridad judi

cial lo permitan designando como depositario de las mercan

clas al titular o encargado del establecimiento. 

La mercanc la asegurada s6 lo cuando se trate de 

una infracción administrativa y ~sta consista en la venta 

de productos con marca regi>trada perteneciente a un ter

cero y se utilice sin autorización, la Secretaria podrA 

autorizar su venta si: 

-E 1 titular leg lt imo de la marca da su consent i-
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mlento. 

-51 la marca cuyo uso sea 1leg1timo puede suprl

mlrse de los productos asegurados. 

En este mlsmo sentldo el articulo 74 del reglamen

to vigente la letra seílala: "artlculo 74. Las marcas 

registradas en Méxlco, sean de orlgen naclonal o extranjero, 

oerán objeto de protección en los térmlnos del reglstro 

de las mlsmas. 

Cuando se pretenda lmportar por un tercero mercan

cla que ostente cualqulera de dlchas marcas, los tltulares 

usuarios autorlzados de las mlsmas podrán solicltar, 

cuando tengan mot 1vo suf le lente para el lo, que prev la a 

la operaclón de lmportaclón se verifique, en la aduana 

en que 'e encuentre la mercancla, la legitimidad de la 

marca que ostente. 5i para dicha verificación se requiere 

un lapso mayor de tres dlas háblles, no <e permltlrá la 

lnternaclón de la mercancla sf qulen sollclte la verifica

ción de la legitimidad de los productos otorga fianza para ga

rantizar los daílos y perjulcios que se ocasionaren al impor

tador por la demora de la importación. 

En ningOn caso se detendrá la importación, nl 

se sujetará la operación respectlva a investigación sobre 
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la lPgitimidad de la marca, si la mPrcancla viene amparada 

por certlficac16n de la autoridad competente del pals dP 

origPn Pn Pl SPnt~do dP QllP el 11so de 1~ marca q11e ostPnta 

es leg 1 tima, siempre y cuando en ese pa 1 s se conceda el 

mismo tratamiento a la mPrcanc,a de or1gen nacional~. 

Nuestra ley no profundiza ni señala expresamente 

el procedim'ento a seguir Pn caso dP importación de mercan

cla que ostente una marca en forma illcita, el convenio 

señala que el em~argo deber,\ de proceder de preferencia· 

al momento de la importación de los productos; más adelan

te me referirl a un acuerdo que trata de regular este embar

go al momento de la importación. 

El articulo 10 contiene disposiciones relativas 

al .embargo de mercanclas en caso de utilización directa 

o indirecta de una indicación falsa concerniente a la pro

cedencia del producto o a la ident'dad del productor fabri

cante o comerciante. 

Nuestra ley en el articulo 210 prevee los supues-

tos del articulo 10 del convenio. Tambi{>n preven la prohi

bición de venta de mercanclas con este vicio los articulas 

121 y 122 del reglamento. 
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En este orden de ideas el conven1o obliga a los 

paises miembros dar seguridad en materia do propiedad 

Competencia desleal para el convenio es "todo 

~cto de competenc1~ contrar~o a los tlsos honestos en mat~ria 

ind11strial o comercial". 

En especial prohibe el convenio por considerarlos 

como actos de competencia desleal: 

-Actos que creen una confusi6n por cualquier 

medio en el pfiblico consumidor respecto a: 

-Establecimietno 

-productos 

-Actividad 1.ndustrial o comercial de un competi-

dor. 

-Aseveraciones falsas capaces de desacreditar 

el establecimiento 

-Productos 

-Actividad 

-Industrial o comercial de un competidor. 

-Aseveraciones que provoquen error en el pfiblico 
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-Na tura lez. 
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-Modo de fabricación 

-Caracterlstlcas 

-Aptitud en el Pmpleo 

-Cantidad de los productos. 

Ad~m~s el coovcnio obliga a lns paises miembros 

a asegurar •l los nacionales de lns demás paises de la unión 

los recursos loca les apropiados para PV i tar los actos de· 

competencia deslPal previstos en los articulas g, 10 y 

10 bis. 

En cuanto a los articulas 9 y 10 en su momento 

se hizo alguna referencia a la ley, en relación al articulo 

10 bis, los primeros dos supuestos que preve no son aplica

blPs exclusivamente a las marcas sino Pn general a todo 

lo rP.lati.vo a la propiedad 1ndustriril, esto es, estos su

puestos no se refieren al uso indebido de un signo distin

t~Vll, s~.no ;ictos, declrirac~oriPs, an11r¡cios, publicidad, 

etc., encaminados directamente a desacreditar al competidor, 

quedando al margen el producto o el ramo de la Industria 

o comPrci11 rn que sr compitP. En P.ste 5Pntido Pl art1culn 

210 de 1'1 Jpy nriciona.1 prrve Pstos supuP.stos Pn el inciso 

11 b'1 al manifestar qu~: 
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"Art1culo 210.- Son 1nfracc1ones adm1n1strat1vas: 

b) La real1zac16n de los actos relac1onados con 

la materia que esta ley regula, contrar1os 

los buenos usos y constumbres en la 1ndustr1a, 

comerc1o y serv1c1os que 1mpl1quen competenc1a 

desleal 11
• 

AdemAs se preve en la fracc16n X del m1smo 210 

el supuesto número tres del art1culo 10 b1s; se ref1ere 

la competenc1a desleal en su var1ante de 1nd1cac1ones 

o aseveraciones que 1 nduzcan a error a 1 púb l 1co sobre los 

productos; tambi~n las fracc1ones 1, 11, VI, VII y XI del 

mismo art1culo preven estos actos. 

El art1culo 211 de la ley al enumerar los supues

tos de del1to y en relación con el tercer supuesto del 

art1culo 10 bis, encuadra sus supuestos en las fracciones 

IV, V, VI y VIII. 

Las acc1ones que un afectado tiene por actos 

de esta naturaleza son las conten1das en los art1culos 

210 y 211 que como ya se ha ind1cado son los referentes 

a sanciones administrativas y del1tos; ademAs son apl1cables 

tambi~n los art1culos 213 al 230 en los que se detalla 

el proced1miento administrativo para la declaratoria de 
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lnfracclOn admln1strat1va además de sus sanciones, a excep

c16n de los art1culos 212 a 215 que señalan la penalidad 

de los delitos y autor1dades competentes para conocer de 

estos del itas. 

Finalmente, de las disposiciones aplicables 

las marcas contenidas en el convenio de unión de Par1s 

de 1883, falta enunciar la contenida en el articulo 6 q~ater 

relativa la transferencia de la marca, este articulo 

no es aplicable en la realidad práctica jur1dica de nuestro· 

pa1s toda vez que este articulo condiciona la cesiOn de 

la marca a la transfnencia de la empresa o negocio propie

tario del registro. 

Nuestra ley establece que para ceder un registro 

marcado se har.\ conforme a las formalidades establecidas 

en la legislación comírn, y para producir efectos contra 

terceros la cesión deber.\ de ser inscrita en el registro 

nacional de transferencia de t•cnolog1a y en la dirección 

general de invenciones, morcas y desarrollo tecnológico, 

ahora dirección general de desarrollo tecnológico. 

En el supuesto que m;inejil el convenio l;i m11rca 

desde luego ser.\ cedida cuando la misma sea solicitada 

y registrada nombre de la negnciacilln enajenada, pero 
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la transmisión de este derecho no operara cuando sea propie

dad de 11 o los dueños de la negociación vendida. 

Vl.3. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y TARIFAS (GATT). 

El término GATT es equ1voco, es decir, puede 

tener dos significados d1stlntos: 

-Organismo internacional que negocia la reducción 

y eliminación de obstAculos que entorpecen el 

libre comP.rcio, esto es, se trata de un foro 

para negociar problemas comerciales. 

-Conjunto de normas que regulan el comercio inter

nacional entre los pa1ses firmantes del "acuerdo 

general sobre aranceles y tarifas (GATT); se 

trata de un acuerdo internacional. 

Este acuerdo en atención a sus objetivos ha crea

do algunos problemas en materia de marcas por el tráfico 

internocional¡ problemas de los que Mlx1co lejos de estar 

ajeno, son conflicto' que se suscitan d1a a d1a en nuestra 

realidad. 
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La finalidad que se busca con este acuerdo es 

la de fac111tar el comercio Internacional comprometiéndose 

cada pa1s miembro con los demAs facil1tar el trHico 

comerc1al, y rrd11cir los aranceles, entre otras. 

Todo pals actuarA en forma igual frente a los 

demAs miembros reconociéndose reclprocamente las mismas 

ventajas y prerrogativas, con esto se reducen los obstAcu

los al comercio, ademAs se pretende la liberalización del 

comercio y la reducción de aranceles. 

La creación del GATT se remonta a la época de 

la post-guerra cuando se pretendió reducir los obstAculos 

del comercio lo anterior en opinión del licenciado José 

Hinojosa Cuellar. 

Este ;¡cuerdo se encuentra constantemente en un 

proced1m1ento de actualización y adrcuaci~n a la realidad 

a través de negociac1ones comerciales multilaterales perió

d1cas denominadas rondas. 

M~x1co no s1empre ha pertenec1do a este acuerdo; 

en el pasado part1cipó como observador ann sin ser miembro. 

La polltica comercial de México tradicionalmente 
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se ho basado en los pr1nclplos de: 

-No descrlm1naclón 

-Trato de la nación más fovorecida. 

Principios sin d11do tambiln adoptados por los 

pa1ses miembros. 

El 19 de enero de 1979 Mlxlco elevo s11 1ntención 

los m~xlmas a11torldades de este foro lnternoclono l en 

el sentido de q11e desea s11 adhes<.ón. En aq11el momento 

cuondo solicitamos el Ingreso, el esq11Pmo comercial vigente 

internamente en n11estrn pais fue el de s11stituci6n de impor

taciones, con este esquema se pretendió proteger al lnd11s

tria 1 Mex lcana creando un mercado de competenc la de produc

tos nacionoles excl11yendo la posibilidad de que productos 

de importación comp1tleran 11bremente con los de proceden

cia nacional y de la misma naturaleza. 

Sle•do o•i las cosos se elaboró un protocolo 

de adhe•ión en •l que se puntual1z6 entre otras cosos: 

-La adhesión d• nuestro pa1s ol GATT se condlclo

nilbil il: 

-Las obl1gaciones de México ante el GATT no 
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serian a la letra de acuerdo, sino regidos 

por el protocolo de adhesión. 

-No se aplicadan a M?xico aranceles m~s ele

vados. 

-México es un pals en desarrollo. 

-Respeto a las pollticas 'nternas de desarrollo 

económico. 

-Flexibilidad en la regulación de importaciones 

-Protección al sector agr1cola. 

-Protección al sector industrial. 

-Vigencia de ordenamientos pollticos interno,. 

Lo anterior, nuevamente segrrn el licenciado José 

Hinojosa Cuellar, en la conferencia por él pronunciada 

"LAS MARCAS V EL GATT". 

Los propós1tns de este acuerdo como ya se ha 

señalado son: 

Liberalizar el comercio, facilitar y agilizar 

el trAfico comPrc1ri1, pern ~ste acuPrdo no tomó Pn cuPntil 

que cada producto que se comercializa a trav~s de importa

ciones o Pxportac1ones, ostenta 11n signo d1st,nt1vo qt1e 

lo diferencia del g?nero; esta marca es susceptible de 

q11e el intPresado reinv1ndique s11 11so excl1isivo. El trAf1co 
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comerci;¡l internilcion• l claro que trilerA como consecuencia 

inmediatil conflictos de dnrechos entrP dos usuorios de 

un signo distintivo, uno en el lugar de origan del producto 

y el otro en el lug.1r de destino de los mtsmos, en la m•yo

r1• de los c•sos el confltcto se ocastnn• por usos ileg1t1-

mos de milrc•s o falsiftc•ciftn de productos. 

La protPcc16n q las m;ircas se encuentra 1ntima-

mPnte n~l;icionada con Pl comPrc10 1 yri nrir.ional, local o 

internacional, 11na inad~c11ada protrcc,ón estos signos 

distintivos necesariam~ntP ijCarrear~ d1stors~one~ comPrcia

les y de hecho se produce un fenómeno conÍr•rto • lo busc•do 

por el GATT; obstAculos •l comercio por falt• dP gar•nt1•s 

y seguridad. 

Tradicion•lmente los p;¡lsas desarroll•dos poseedo

res da tecnolog1a ven const•ntemente afectados sus derechos 

e intereses por una inildecuada protección a las marciJS 

en los p•lses en desarrollo, sobretodo por la falsificación 

de productos o 1.J uttli¿ación de una marca en forma 111-

cH•. 

El licenci•do Hinojos• Cuell•r, en la ya citada 

conferenci• señalft que los f•ctores que oc•sionan I;¡ poc;¡ 

protección en los paises en vl•s de des•rrollo o subdesa-
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rrollados son dos: 

-Costo altls1mo par• 1nvestigar l;¡ f•ls1fic•ci6n 

de productos y para detect•r en consecuenci• 

el uso lleglt1mo de una marc;¡. 

-Protecc1on1smo del estado a activ1dades internO' 

fac111tando asl PXport•c1onos e 1mp1d1endo impnr

t•c iones. 

Los rubros mAs d•~ados por esta competencia des

leal P.n el comPrcio 1nternac1ona1 son: 

-Qulm1co farmac~ut1co. 

-Ed ltor 1a 1. 

-E lectr6nicn. 

-lnfnrm~ticil y v1rl•o<. 

-Vest1do y calzado. 

Aunque la rama editor1al, informH1ca y videos 

no pertenecen a la propiedad industr1a1 sino a la prop1edad 

intelectua 1. 

La fals1f1c•ci6n es un fenómeno que alin y cuando 

SUS manifestacionPS más COffiUneS Se refiP.ren '1 los rubro<> 
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antes citados; en general podemos dec1r q1rn le may'or1a 

de las marc;is famosris o como las denomina el conven1o dP 

Par1s marcas notnri;imrntP concPdidas, hitn sido blanco de 

la falsificación. 

Los paises desarrollados como ya se ind1c6 imponen 

s.JncionPS dP hecho r'l los pa,sPs Pn v~as dr des.1rrollo por 

no brindar estos uno adecuada protecc16n Pn mater1a de 

propiedad 1ndustr1al. Esta act1tud aunque comprens1ble 

es contrar1a a la intens16n y pr1ncipios rectores del GATT 

como el de nac16n m.\s favorec1da, que impl1ca un trato 

favorable a todo pals miembro en cuanto a derechos y obl1-

gaciones de 1mportac16n y exportación. 

El acuerdo en su art<culo IX posee d1sposicionP.s 

relativas a mucas que en t~rm1nos generales establecen: 

-Cada pals ap11carA leyes y reglamentos relativos 

a marcas rncamin~do-s· a proteger a 105 consumido

res co~tra indicacionrs fr;iud11lcntas q11e ind11zcrin 

a error. 

-Si adm1nistrat1vamente fuera posible, la marca 

se colocar.\ al momento de l• importac16n. 

-La ley y reglamento interno permitir.\ que en 
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Pl sup11esto a.ntPr1or la marca SP f 1jr ~1~ pPrj111-

cio grovP del prod"cto. 

-No hobrl sanci6n por haber fijodn la m.1rca antPs 

de la importoción a menos que lo mlsm<1 induzca 

<l error, o se ha.ya omitido. 

·Todas los partPs coloborarln para evitar el 

11so de marcds q11P ind11zcan Prror rPspecto 

al origen de las mercanc1as. Cado porte presta-· 

rA completo y bon~vola consldProción o las petl

c1ones de otra en relación a. los abusos en el 

usn de ma.rcas. 

Lo antPrior es inoplicable a la reolidad mexicana 

por el alto costo que implicarla Pl ad•estromientn al per

sonal de las aduan11s mex1cilnas, o bien remitir a personal 

dP la SecrPtar1a de Comercio y Fomento Industrial, conocedo

res dP l;i materia, a Cilda un11 dP las r1du;inas, r.tdPmAs dP 

los recursos técnicos que habrl de dotlrseles pora investi· 

gor en poco timepo sobre la 1Pg1timidad de lo marca que 

ostentP un;¡ mercrlnc ~a qu~ SP. pretendri internar rt 1 p;i 1 s 

con carActer de producto de importación. 

En mi opinión los princ•polPs problem;J' surgidns 
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dP la competencia internacional comercia 1 au5piciada por 

el GATT en materia de marca• •on los siguientPs: 

l. Importación dP productos fabricados en un 

pa1s miembro y elaborado' por un licenciatario de la marca 

que exporte sin autor1zación del legitimo titular de la 

marca a un pals en el que probablemente el titular del 

signo distint,va h~y~ 1,rPnc1~dn s11 11so PxClllSivo ~ t1n 

tercero. 

2. Importación de mercanc•a con marca registrada 

en México por persona distinta del importador. 

3. Exportación de productos con marca registrada 

en México a un pa1s donde la misma marca est~ ya registrada 

por casualidad o dolo de cualqu'er p•rte. 

4. Por la excesiv.i importación de productos que 

ostentan una marca no regi,t1·ada en México, y ésta trata 

de ser registrada y de hecho la mayorla de las veces queda 

regi5trada a favor de un nacional. 

A efecto de actualizar nuestra legislación interna 

y tratar de evit•r problemas futuros y solucionar los exis

tentes, el 17 de marzo de lg97 se publicó en el Diario 
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Of1c1al de la Federación el "Acuerdo que prohib• la importa

c1ón de mercanc1as que ostenten 111citamente marcas regis

tradas en M~x1co". 

Este acuerdo en su art1culo lº desde luego como 

su nombre lo dice prohibe la 1mportaciftn de mercanc1as 

que ostenten 111citamente marcas registradas en nuestro 

pa1s. 

Establece que quien desee 

amparadas por marcas registradas en 

importar mercanc1as' 

M~x1co, sólo podrAn 

hacrlo prev1a comprobación ante la aduana de que el uso 

de la marca es leg1t1mo. 

El m1smo acuerdo seílala los casos en que es leg1-

timo el uso de la marca: 

l. cuadno el 1mportador es t1tular o 11cenc1ata

rio de la marca. 

2. Cuando el 1mportador actua como representante 

legal del titular o licenc1atar1o. 

3. Cuando el exportador es titular o l1cenc1ata-

r1o. 
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4. Cuando el titular o licenciatario y el impor

tador constituyen empresa matr<z y subsidiaria. 

5. Cuando la m•rcanc1a integra equipaje de viajero 

internacional. 

En caso de q11e la mPrcanc1a q11r se prPtendP inter

nar al pa1s no se encuentrP Pn algunñ de lñs hipótesis 

anteriorPs, deber~ dr comprobarse el usn legitimo dP la 

marc"'. 

En cuanto a la realidñd pr~ctica de Pste acuerdo 

en cuanto" su aplicación, me quedan dudas sobre la capaci

dad dP la dutoridad aduñnPra y su personal para poder apli

CHlo. 

Este ac11erdo es omiso para el caso de las mercan

c1as que no llenen los requisitos en él planteados, y nor 

otro lado el citado ,¡cuerdo no indica si su aplicación 

deber~ de prñCticñrse dP oficio o " petición de parte. 

El t1C11erdo SP P.ncuentra rPlac1ontldo con el art1cu

lo 74 del rPglamento vigPnte que regula el supuesto de 

importación dr mercanc1a con una marca ilegitima. En este 

articulo todñ operación encaminada a impedir la internación 
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de la mPrcilf'\C,>l 'iP efectua en li'l adu,1n,1. Este articulo 

74 PStilbloce unil 'oluc1ón lógicñ ill señil lnr que ln mercnn

c,a f'\n srrr\ dPtrnida s1 v~rn~ amparada por 11na certif4cac,ón 

dr la illltor1d;id que corrrspond;i Pn ~1 pa~s dr origen en 

el sentido de QllP Pl usn dP 1.1 morca es leg,t~mo, condicio

na11do lo ;inti?rior ri 1.1 rPciprocidild intPrn<1cional. Queda 

todt1V'il pPnd1rntr dr c;o1uc46n lógicil y j11ridic.1 los cilsns 

P.n qup Pn el pais dr nrigrn dí' la mprcanci;i 11 m~tc;:i, c;r 

rncue11trrl rP.gistrada, pPrn Pn MPx~co tambiPn, el uso r.n 

el pals de or•g•n "' legitimo, ln autoridad competente· 

podr.\ cPrtific<lr rc;tP. hf':cho, pero al llegar a nuPstro pa's 

el uso de 1;i mrircrl Y"' no lo c;,PrA, y sPrr\ perfectamentP 

apl•cnble lil frncc1ón !V del Htlculo 211 que t1p'f1ca 

como delito el usrir unil mrtrca sin consentimiPnto del titu

lnr. 

Siento que sP debe de i1lg11oi\ form" de fac11ltAr 

la autoridnd ildmiflistrativri p;¡ra una rr\pida acturlción 

Pncaminada a sol11c~on;ir problPmns dP 111 librP concu!"'rencia 

comPrc1al intP.rnac:ional. 

Por otro lado i;p debe dr ~11c:l11ir P'1 1·1S adu;inas 

nacionales pP.rsoni'l.1 cr,,paciti\do y concPdor de lt1 mr\teri11., 

y dota.rlos del equipo nPCPsarin p;ira podf"r afnintill" cori 

seriedad y profes1on,llsmo los conflictos de'"º' 1l•gH1-
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mas de marcas. 

F1nalmPnle cons,dero necPsario q11P se establezcan 

d1spos1c1ones claras y expresas en el dPst1no de la mercan

C'il quP SP pretendtt internar y q11e poserl rl19(1n vicio; esto 

es, son necesar~as mPdid~~ cal1telares q11e ,mp,dan la distri

buc16n y venta de mercancla asl 1nternada al pa1s. As1 

mismo son necesrtY'iils la ;iplic;ic-\f.in df' mPd~dac; r1gidas para 

las personas quP pract1cando una competenc1a desleal preten

dan enganar al pDbl•co consumidor. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

l. Los signos distintivos prehisplnlcas y coloniales 

no pueden asimilarse al concepto actual que se tiene 

de marca. 

2. La marca surge como signo dlstlntivo equivalente 

a calidad a partir de finales del siglo XIX con la 

revolución industrial, y la producción en serle. 

3. Como consecuencia del punto anterior, en M~xlco es 

hasta 1903 cuando se empieza a le9ls lar con verdadera 

preocupación y amplitud el tema, creando Incluso 

autoridades competentes para conocer de estos as11ntos. 

4. La ley de 1976 contó con articulas Inaplicables o 

poco precisos; de ahl 

de enero de 1987 y de 

de agosto de 1988. 

la necesidad dP lds rP.form;is 

las reforrn'5 al reglamento 

5. La adopción de la clasificación l"ternaclonal de 
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productos y serv1clos sólo el tiempo podrA darnos 

elementos para poder juzgar sobre sus benef1c1os, 

si es que algunos cont1ene, toda vez que por el momen

to, am~n de los ser1os confl1ctos que ha ocas1onado, 

no veo beneflc1o alguno que pueda llegar a traer. 

51 en nuestro pals hablamos trabajado sat1sfactor1a

mente con nuestra clasificac16n, no cnt1endo porqu~ 

camb1ar. 

Ahora b1en s1 de lo que se trata es de uniformar 

a nuestro pals con los demAs, se deberla de adm1t1r 

la ut111zaci6n de la letra "R" como v~lida para s1g

nif1car que se trata de una marca reg1strada. 

6. En t~rm1nos genera les nuestra ley estA acorde con 

el conven1o de Parls para la protecc16n de la propie

dad industr la 1 de 1883, pero se requieren reformas 

la ley que sancionen severamente la prActtca de 

activ1dades 1ndustr1ales ·y comercia les que impliquen 

competenc1a desleal. 

7. Se requ1eren reformas a la ley y reglamento encamina

das soluc1onar el problema de la falsificación 

de productos y usos llegltimos de marcas, dotando 

la autor1dad adm1n1strativa de conoc1m1entos y 
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facultades para actuar veloz y correctamente frente 

a todo embarque de mercancla que pretenda internarse 

en el territorio nacional. 

8. La autoridad es quien debe de garantizar al piJblico 

consumidor la legitimidad del producto calidad y 

marca que el adquirente elija. 

9. Es necesario crear seguridad en el trHico comercial 

internacional para poder beneficiarnos al mAximo · 

de ser miembros de 1 acuerdo genera 1 sobre aranceles 

y tarifas (GATT). 

11. La marca es un instrumento de modernizaci6n indus

trial. 

12. Es un activo de la empresa. 

13. Es un elemento necesario para salir adelante en la 

compelencla en el mrrcado. 

14. Hoy en dla se estA dando el fen6meno de la globaliza

ci6n de la producci6n y comercio a consecuencia de 

los cambios ocurr1do eri lo<> t1lt~moi:-. 25 r1ñoi:-. Pn m;itP

ria de: 
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-Transporte; por las fac111dades que 

el antes fragmP.ntado mercado, ahora 

globaliza ~l mismo. 

ahora br1nda 

se un1f1ca o 

-Telecomunicaciones, estas dan el 

gestión empresarial, faci11tando 

para atacar mercados ~nsospPchados. 

dinam1smo la 

la exportación 

La globalización Intensifica la competencia, y como 

ya se dijo uno de los instrumentos para sa11r adelante 

en esta competencia intensificada es la marca. 

15. Antes la protecc1ón de una marca sólo se hacia nece

sar1a en un pa\s; ahora por la globalización existen 

compet1dores fantasmas que ob11gan la protección 

en otros pa 1 ses en los que se pretenda atacar el 

mercado 1nterno. 

16. Desde los 40's y hasta pr1ncip1os de los 80's en 

México se proteg1ó a la industr1a con la proh1bic16n 

de importaciones para favorecer su crecim1ento, desde 

los 70's el crecimiento fue nulo por falta de competl

t1v1dad, lo que impidió que se atacaran mercados 

internacionales, 
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17. En el contexto de lo globalizaci6n lo 1ndustria debe 

de ser competitiva con calidad y a bajos costos. 

La calidad y el costo bajo s61o se logran con adqui

slcí6n de tecnologla. 

18. La marca es un instrumento para la modernización 

y adquisici6n de tecnologla debido a que: 

-La marca es un signo distintivo del producto. 

-Diferencia un producto en e 1 mercado dentro de 

una universalidad de productos de la misma especie 

por las bondades que un determinado producto ofrece 

a 1 consumidor. 

-La marca se asocia a la calidad y orienta al consumi

dor para la compra del producto. 

-E 1 tener a 1 to margen de ventas permite a 1 productor 

reinvertir utilidades para modernizar adquiriendo 

tecnologla. 

19. La ausencia de marcas provocarla que la demanda no 

se oriente por la calidad del producto. 
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20. En ausencia de marcas no habr1a incentivos para rein

vertir y mejorar el producto a través de la adquisi

ción de tecnolog1a que como ya indiqué implica moder

nización. 

21. La marca en s1ntes1s da elementos activos para enfren

tar con éxito la competencia. 

22. Por todo lo anterior se requieren modificaciones 

23. 

la ley y reglamento para combatir eficazmente la 

copia, falsificación, uso llegHimo de marcas y en 

general toda actividad que impllque competencia des

leal; toda vez que la seguridad jur1dica en materia 

de propiedad industrial acarrea necesariamente la 

competitividad y atrae tecoolog1a e inversión. 

La protección integral la propiedad industrial 

implica la modernización del aparato productivo de 

una nación. 

24. En el fenómeno actual de la internacionalización 

de la econom1a que implica la globalizac16n de produc

ción y comercio; el proceso productivo nacional es 

un es Jabón dP la cadena productiva mundial por lo 

que se requiere seguridad en lo referente a la propie-
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dad 1ndustrlal para no entorpecer este proceso del 

que Méx1co es parte por su ingreso al GATT. 

25. La polltica protecc1onista de substitución de importa

ciones fracasó o se agotó, si es que en algDn momento 

tuvo hita. 

26. La substituc16n de importac1ones generó: 

-Endeudamiento 

·Obstaculizó la inversión 

-Se abusó del f1nanciamiento. 

27. El mercado interno estu~o asegurado por los producto

res con esto el costo de producción fue alto y en 

consecuencia poco competitivo, la calidad del produc

to fue deficiente, la competencia comercial fue 11mi

tadd y se 11mitaron 1ns mercados de exportación. 

28. El programa nac1onal de modernización industr1al 

y del comercio exter1or 19gQ-1994 pretende: 

-Revers16n del proceso de sustitución de importacio-

nes 

-Competir con la apertura 

·Abrir la economla 

-Acabar con el protecc1onismo 
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-Atacar mercados a trov~s del GATT 

-Mejoramiento de calidad y producción. 

Todo lo anterior sólo se puede lograr atacando los 

usos de competencia desleal dando seguridad la 

invPrstó~, invers1on1st~s y exportadores. 

29. Para poder crear seguridad se requiere: 

-Ev ltar la competencia des lea 1 a trav~s de un cuerpo 

legal r1gido y de disposiciones eficientes. 

-Modernizar los mAtodos de registro. 

-Agilizar el tr~mite de registro. 

-Fomentar la cultura de propiedad industrial concien

t•zrndo lo> produclore' y comercia lizadores del 

daño que caus.1 a la econom1a y el desprestigio del 

pa1s a nivel interoacional con actividades de competen

cia desleal. 

-Reduce lón a los derechos de 1 art 1culo 99 de la ley. 
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-Restrlngir el otorgamlento de prórrogas en el trAmlte 

par~ Pv1tar la espec11laci6n de marcas. 

-lnscrlpclón automHica de ceslones o licenclas de 

uso ante la dirección general de desarrollo tecnoló

gico. 

-Puntualizar con prerisiftn lo que debe entend~rse 

por: 

-descrlptlvldad 

-s 1m111tud 

-engaño al públlco. 

Evitando as! la discrecionalidad de la autodiad en la 

concesión de registro. 

-CuAles son las declaraciones falsas 

para sollcltar la nulidad. 

inexacta~ 

-Implantación de med'das precautorias eficaces. 

Aparentemente las reformas lr1 ley se avecinan, 

esperamos q11e sean para bien y q11e provoq11en una 

integrac Ión de nuestro pa Is a 1 proceso de g loba 1 iza

c ión comP.rcial productivit y rcoriómic:;i m11ndir1l Pn 

beneficio de n11estro M~x1co. 
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