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Ul'rRODUCCION. 

El desarrollo tecnológico en los tiempos actuales 

ha dado lugar a la constante creación de invenciones y mej2 

ras a éstas, que otorguen mayores ventajas a la industria -

en la producción de una gran diversidad de productos nuevos 

y mejores frente a los de sus competidores, a fin de colocar 

y dar a conocer las mercancías de una determinada empresa y 

obtener la preferencia de éstas frente a los consumidores. 

Es una respuesta a las necesidades industriales de 

tratar de proteger la amplia gama de derechos intangibles 

que nacen de este proceso tecnológico,comercial y económico, 

que la propiedad industrial en una eterna lucha contra la -­

competencia desleal, busca hallar el camino hacia la lealtad 

comercial e industrial, regulando la creación de invenciones 

nuevas y de los signos distintivos, así como el uso de éstos, 

principalmente a través de la Ley de Invenciones y Marcas. 

Sin embargo, al hablar de propiedad industrial, no 

sólo nos re~erimos al exclusivo sector industrial o empresa­

rial, sino que se extiende a todos nosotros como público con 

sumidor que somos, ya que en el desarrollo de nuestra vida -

cotidiana, nos encontramos a diario en constante convivencia 

con las figuras jurídicas que encuadran dentro de la propie­

dad industrial, es así, que desde las primeras horas del día 

consumimos leche 11 nido 11
, atole 11 maizena 11 o cafe "legal" acom 

pafiado de panqu~ "Bimba" o bien si se trata de adquirir pro­

ductos básicos para nuestra subsistencia o bien de otro tipo 

que nos otorguen comodidades, acudimos en el primer caso a ---

establecimientos comerciales tales como 1'Aurrera 11
, 

11 Supera -

ma 11 o en el segundo caso a '1 Liverpool 11
, 

11 palacio de Hierro•• 

"Perisur•, etc., o bien, si celebramos algun acontecimiento 

relevante, brindamos con "Champagne• o en alguna festividad 



tradicional ofrecemos •tequila", o cuando simplemente vemos 

televisi6n o darnos un paseo por lü calle, nos encontrarnos -

con anuncios comerciales como 11 Recu~rdame 1', "A que no puedes 

comer s6lo una••, uchiquito pero grandioso 1
', etc., que nos -­

evoca de inmediato a un determinado producto; es en este or­

den de ideas ejemplificativas con las que demostramos la re­

laci6n que guardamos con los signos distintivos ( marcas, nom 

hre comercial, aviso comercial, denominación de origen ) y -

las creaciones industriales nuevas (patentes de invención, -

certificado de invención, dibujo y modelo industrial). 

Sin emhargo, pocas ocasiones nos detenemos a medi-

tar acerca de lo que hay antes y detrás de cada una de estas 

figuras comprendidas dentro de la propiedad industrial, es -

decir, cual es el procedimiento a seguir para llegar a obte­

ner por ejemplo una marca, o ser titular de determinada in-­

venci6n, y una vez que la hemos adquirido los procedimientos 

a seguir para conservarla, y por Último como titulares de 

cualesquiera de las figuras jurídicas comprendidas dentro de 

la propiedad industrial qué acciones a ejercitar y el proce­

dimiento a seguir en contra de presuntuos infractores para -

los casos de competencia desleal, invasi6n o usurpación de -

los derechos conferrdos por la materia que nos ocupa. 

Es en un intento de exponer de una manera hreve y 

sencilla los principales procedimientos para la adquisición 

conservación y pérdida de los derechos y los que deben seguiL 

se en contra de usurpadores de los mismos, por lo que se - -

eligió el tema del presente trabajo. En el capitulo primero­

hacemos una resefia de los antecedentes, fundamentos jurídicos 

y concepto de propiedad industrial con la finalidad de sentar 

bases sohre la materia; a continuaci6n y en los siguientes -

capítulos, descrihimos los diversos procedimientos administr~ 



tivos y judiciales que estahlecen la Ley de Invenciones y -­

Marcas y su Reglamento para la adquisici6n, conservaci6n y -

pérdida de los derechos a que nos referimos; igualmente co~ 

templamos los que se siguen para l~ aplicaci6n dR s~nciones 

a los infrJctores de los derc•c!~·Js de propiedad industr1Jl. -

Por 61timo, con la finalidad d0 presentar un tr~t~~jo lo m~s 

completo posil1le y a la vez hacerlo prictico y 6til, hemos -

anexado la jt1risprudencia ~si co~o algunas tesis de la Suprg 

ma Corte de Justicia de la Naci6n y Tribunales Colegiados de 

Circuito relacionadas con el tema de nuestra exposición, mi~ 

mas que obtuvimos del sistema de computaci6n de la Suprema -

Corte de Justicia de la Naci6n. 

México, D.F. 15 de Octubre de 1990. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

y 

CONCEP'l'O 



ANTECEDENTES ~ DERECHO ~ PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

En cuanto a las producciones industriales,"el recg_ 

nacimiento de un derecho de autor o inventor no existe en la 

antigüedad, en que la organización industrial, se apoyaba -­

principalmente en el trabajo de esclavos o en la forma ser-­

vil, sin que la institución, bastante secundaria, de los co­

legios constituidos por los artesanos libres, llevara a la -

afirmación de ningún monopolio industrial en ventaja del - -

mismo colegio o de sus componentes. 

''En la Edad Media, toda la actividad industrial se­

desenvolvio en el campo cerrado de la industria corporativa. 

El férreo dominio de ésta, llevaba consigo todo procedimien­

to de fabricación, meJoramiento técnico, método nuevo ó nue­

vo descubrimiento debido a los miembros de la corporación, -

quedase en provecho de ésta lo mismo que de los particulares 

inventores. La corporación verificaba toda nueva invención y 

procedimiento, y, en el monopolio constituido por ella, en-­

centraba el inventor la defensa de todas las ventajas de su­

descubrimiento. Todo se refería a la corporación en la cual­

desaparecia el individuo, de donde la adopción del nuevo ha­

llazgo o procedimiento si modificaban las reglas de la fabri 

cación para establecer la regla nueva, no ya exclusiva del -

inventor, sino para la comunidad obligatoria, como la anti-­

gÜa, para todos los miembros de la corporación. Pero el sis­

tema inflexible de mantener inmutables los procedimientos de 

fabricación y de imponer su general observacia, aunque enca­

minado a asegurar la igualdad absoluta entre los adscritos­

ª la corporación e impedir la concurrencia interna en el - -

oficio, era sin embargo,un grave obstáculo a la realización­

de los inventos y al progreso de la industria, 

Por reacción contra esto, en los tiempos siguien- -
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tes tomó ancho campo el sistema de privilegios, con los que­

se confería al autor de invenciones industriales la facultad 

de la explotación exclusiva independiente de su protección -

en la corporación o en concurrencia con ésta. Queriendo un -

Estado crear o importar nuevas industrias en el país o hace~ 

las desarrollar rápidamente, no encontró mejor medie para -­

sustraerlo a la organización corporativa, que asegurar a - -

su propia garantía bajo la forma de manufactura real y, con -

ella, el derecho a la remuneración del descubrimiento realiz!!. 

do. 

Tales privilegios estaban determinados por un int~ 

rés político preferente, pero al mismo tiempo con miras fisc~ 

les, y constituidos bajo muy diversas y arbitrar~ª' formas, -

seg6n los derechos concedidos al privilegiado. Pero las for-­

mas mis comunes eran la concesión de privilegios para toda la 

industria implantada, independientemente de los productos PªL 

ticulares, y el de privilegio por cualquier invención espe-.­

cial. Es ejemplo de la primera especie la concesi6n hecha por 

el rey de Francia en 1551 a un industrial de Bolonia del prl 

vilegio exclusivo, durante diez años, de la fabricación y -­

venta en aquel estado y fuera de él de objetos de vidrio y -

espejos al uso de Venecia, con la pena de confiscación y mul 

ta a los contravent~res. 

Más al multiplicarse las concesiones, se cre6 un -

régimen de monopolio absoluto, a veces también perpetuo, al­

lado de las corporaciones con agravaci6n del principio opue2 

to al de la libertad del trabajo. Además de ésto, los privi­

legios representaban también siempre una prerrogativa, U:l fa­

vor del soberano que constituía un derecho privado y de cuyo 

arbitrio, más que del mérito del inventor por el servicio -­

prestado a la industria, dependía la existencia del privile­

gio. No eran el reconocimiento del derecho natural de todo -

individuo a los productos del propio trabajo intelectual. 



Pero la explosi6n de la Revoluci6n Francesa llevo­

en primer lugar a la abolici6n del antiguo régimen de las 

corporaciones y del sistema de privilegios, sucesivamente a­

la consagraci6n del principio de la libertad del trabajo y -

de la industria, y por lo tanto del derecho de los invento- -

res industriales ( ley de 7 de Enero de 1791). Así, abandon~ 

do el campo de la concesiones discrecionales, el monopolio de 

las invenciones se llev6 al reconocimiento de la especial p~ 

sición del inventor y de sus naturales derechos, y por lo 

tanto qued6 libre del comercio de los agravios de las conce­
siones administrativas y siempre arbitrarias. 

En Inglaterra luego, donde el régimen corporativo-' 

había tenido escaso desarrollo, las prerrogatiV<Vl ~e los au­

tores de inventos tuvieron su reconocimiento en el Estatuto­

de 1623, que es la primera ley en la materia y puede consid~ 

rarse como la carta magna del derecho de los inventores y de 

la libertad del comercio, de los que contiene en germen todp 

el desenvolvimiento sucesivo. ( 1 ) " 

Entonces,debemos decir, que "fue Inglaterra el pri 
mer Estado que reconoci6 el derecho de Propiedad Industrial­

por una ley del Parlamento dictada en 1963. Le siguieron al­

gunos Estados Alema~es, guc el siglo XVIII reglamentaron la­

materia. En 1787 los fundadores de los Estado Unidos la con­

sagraron en la secci6n octava del artículo primero de la --­
Consti tuci6n al atribuir al Congreso la promoci6n del adelan 

to de las ciencias y las artes útiles, garantizando a los in 

( 1 ) . RAMELLA, Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, 

Tomo I, "Inventos Industriales': Ed. Madrid, pp. 6y7. 
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ventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo a -­

sus descubrimientos. En Francia, una Ley del 7 de enero dc-

1701 declar6 que " todo descubrimiento o invenci6n es pro-­

piedad de su autor". Este principio, mantenido por la Cons­

tituci6n 6 de fructidor del año II1, fué reproducido, am--­

pliado y reglamentado por otras leyes." ( 2l 

Contemporaneamente a Francia, los Estados Unidos­

de América consagraban, en la Constitución de 1787, el der~ 

cho exclusivo de los autores e inventores sobre sus escri-­

tos y descubrimientos, y reglamentaban de hecho la materia­

de patentes de la Ley de 10 de Abril de 1790. 

Tales ejemplo fueron bien pronto seguidos por - -

otros Estados más progresivos." ( 3) 

El desarrollo industrial del continente europeo­

se produce después del Congreso de Viena en los años ------

( 2). TRONCOSO de la Concha, Manuel de JS. De la Propiedad 

1ndustrial y de la Propiedad Intelectual , Revista Jurídica 

Dominicana, p. 26. 

(3). RAMELLA, Agustín. Tratado de la Propiedad Industrial 

Tomo I "Inventos Industriales" Ed. Madrid 1913. 
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1814-1815, como consecuencia de la penetraci6n y difusión -

de los grandes inventos ingleses en los demás palsus de -­

Europa y ello a pesar de disposiciones inglesas que prohi-­

bÍan, sin la autorización da la Oficina de Comercio, la ex­

portaci6n de máquinds y de artesanos calificados, años des­

pués, los demás países de la Europa Occidental y los Esta-­

dos Unidos de América empiezan a aportar también sus contri 

buciones originales al progreso tecnológico. A madiados de­

siglo la industrialización progresa, surgen nuevas inven--­

ciones y descubrimientos y aparece un nuevo sistema indus-­

trial más complejo, con la química de los colorantes, la -­

electricidad, etcétera, si bien, todavía hay un crecimiento 

moderado y se mantiene la especialización de los países con 

sus industrias tradicionales. 

Todavía no existía competencia plena fuera de las 

fronteras de los Estados y las patentes sólo eran válidas -

en el territorio del país de su expedición. 

El auge del comercio internacional hizo qu~ esta­

legislación de patentes empezase a no servir para la concu­

rrencia internacional y comienza a considerarse la necesi-­

dad de dar protección a las patentes procedente del extran­

jero. 

Las discriminaciones a los extranjeros para obte­

ner patentes había empezado a suprimirse y en los Estados -

Unidos en una ley del siglo pasado se da protección a los -

extranjeros que lleven dos años de residencia o que se nat~ 

ralicen en el país; una ley de 1832 del mismo país otorga -

protección a los extranjeros que lleven dos años de residen 

cia o que se naturalicen en el país; una ley de 1832 del -­

mismo país otorga protección a traves de las patentes a los 

extranjeros, los anteriores preceptos se van desplazando a­

legislaciones de los demás países. En Alemania en el año de 
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1877 los extranjeros tenían un régimen discriminatorio, - -

pues para registrar patentes tenían que ceder su derecho a­

una persona que tuviese "derecho a la burguesía•. 

De esta forma se modifica el principio general en 

tonces existente, de que la transferencia de tecnología em­

pleando una terminología más moderna, era inseparable de la 

inmigración o de que el inventor adquiriese carta de natur~ 

lización en el país y empieza a cundir la idea de que no -­

era acertado considerar que el monopolio de una invención -

sólo debía existir para un país. La competencia internacio­

nal comienza básicamente después de las Exposiciones Unive~ 

sales del afio 1851, y con el libre cambio, aunque iba a te­

ner su momento de descenso con la depresión de 1873. (4) 

" El carlcter de monopolio fundado en un privile­

gio del Estado quedaba impreso, hasta hace pocos aftas, en -

la Ley Austriaca de 1852, la cual, en efecto, disponía que-

(4). ALVAREZ Soberanis, Jaime, El Sistema Internacional de 

la Propiedad Industrial y la Planeación del desarrollo Tec­

nologico en el ámbito nacional pp. 101 y 102. 
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pod!a conceder privilegio por los inventos que tu- - -

vieron los registros legales (lo que representaba una mera­

facultad del gobierno), y remitía también al beneficio del­

Emperador la concesión de una prolongación extraordinaria -

de la duración del privilegio, etc., pero la ley - - ---­

de 11 de Enero da 1897 ha consagrado el principio que hace­

derivar la protección del invento de un derecho natural del 

hombre, más bien que de un acto de libre consentimiento del 

soberano, y ha reconocido de éste modo la existencia de tal 

derecho ya desde la fecha de la petición de la patente, y su 

libre transmisión desde éste instante de igual manera que -

cualquier otro bien jurídico." (5) 

" El aumento del n6mero de patentes produce reac­

ciones en los medios económicos e industriales, empiezan a­

ganar influencia los partidarios del sistema da patentes, -

y se toma conciencia de su importancia en la formación de -

una futura sociedad industrializada; pero, a su vez se pro­

cen fenómenos sociales, de pérdida de trabajo entre otros,-

(5 ). RAMELLA, Agustín, op.cit.p.90 
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lo que refuerza la posici6n de los contradictores del régi­

men de patentes y nace una gran controversia sobre su utili 

dad que pone en peligro la institución de las misma. Se con 

sidera por aquellos que todos los monopolios suponen obstá­

culos al progreso económico, falseando la concurrencia y se 

reputan las patentes como arma secreta del proteccionismo -

internacional. 

Esta crisis se remonta y el régimen de patentes -

deja de ser una controversia entre liberales y libre-cambi~ 

tas de una parte y proteccionistas de otra, y es que estu-­

diando el fenómeno se llegó a la conclusi6n, por los parti­

darios del sistema de patentes, que los libre-cambistas no­

eran propiamente anti-patentes, sino anti-monopoJ.i?s· 

La evolución de las patentes en el siglo XIX con­

dujo al reconocimiento de ciertos principios, entre los cu~ 

les uno de los más esenciales para la protección de las -­

invenciones de origen extranjero era no solamente el poder­

los extranjeros solicitar patentes nacionales en todos los­

países, sino gozar además del mismo tratamiento que los na­

cionales; pero el problema subsistía, porque el principio -

anterior quedaría en letra muerta si, como consecuencia de­

la publicación de p~tente en otro país, ésta perdía su nov~ 

dad y ello le imposibilitaba para pedir la patente, lo que­

hizo necesario el derecho de prioridad.• (6) 

(6 ). ALVAREZ Soberanis, Jaime, Op. Cit.p. 102. 



DESARROLLO HISTORICO DE ~ LEGISLACION .2.Q.!IB! 

PROP~ INDUSTRIAL. 

EN~ 

El antecedente más remoto en la legislación sobre 

Propiedad Industrial es la Ley de las Cortés Españolas de -

2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad 

a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo -

de la industria, dicha ley fué dictada en México. 

" La Ley sobre derechos de propiedad de los inven-­

tores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, de-

7 de mayo de 1832, ordenamiento muy simple, que .só,10 contig_ 

ne algunas prescripciones sob•e protección a cierto tipo de 

ideas o inventos. Es notable la influencia de la colonia e~ 

pañol a. 

La ley de marcas de fábrica del 28 de noviembre -

de 1889, que es la primera legislación técnicamente seria­

sobre la materia y que estuvo influenciada por la ideas prg 

valecientes en Europa. Guarda coincidencias terminolÓgicas­

con la ley actual. 

La Ley de marcas industriales y de comercio,y la­

Ley de patentes de invención de 25 de agosto de 1903, que -

ya se vió influenciada por las corrientes internacionales -

de la propiedad industrial introduce importantes novedades­

como los nombre y los avisos comerciales. 

Las Leyes de patentes de invención y de marcas; y 

de avisos y de nombres comerciales, de 27 de julio de 1928. 

La Ley de propiedad industrial, de 1942, en vigor 

desde el primero de enero de 1943 hasta el 10 de febrero de 
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1976, que concede un ámbito de protecci6n muy amplia a los­

titulares de derechos."(7 ) 

• Se caracteriza esta ley desde el punto de vista 

formal en-que codifica todas las disposiciones relativas a­

patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a -­

nombres comerciales y a competencia desleal. 

La ley conserva en general los sistemas y princi­

pios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma -

se precisan y definen los derechos relativos a la propiedad 

industrial, para proteger los intereses de los titulares de 

éstos y del público. También toma en cuenta los principios­

de la Convención de París para la Protección - - - - - - -

de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, -­

revisada en Bruselas, Washington y la Haya (la revisión de­

Londres no obstante haber ocurrido el 2 de junio de 1934, -

fue promulgada por México hasta el 6 de julio de 1955).•(0) 

(7 ). SALAS Alfare, Angel. El Derecho de Propiedad Indus-­

trial Boletín del Instituto de Investigaciones Jurídicas.­

No.•, Enero-Marzo 1984, pp.13 y 14. 

(B ). RANGEL Medina, David, 

México 1960, pp. 43 y 44. 

Tratado de Derecho Marcaría , 
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Está ley es el antecedente a la Nueva Ley de In-­

venciones y Marcas de 1976, la cual no solo reglamenta el -

derecho de los inventores y de los propietarios de las mar­

cas, sino además, regula •otros componentes tradicionales -

de la propied~d industrial, como son los diseftos industria­

les, 1 as denL>mi naciones de origen, los nombre comercia les, -

los anuncios comerciales y la represión de la competencia -

desleal. 

Esta ley, reduce el plazo de los derechos de ex-­

clusividad; regula las licencias de explotación de patentes 

amplia el campo de invenciones no patentables; consigna nu~ 

vos motivos para la pérdida de las patent~s; substituye las 

patentes para modelos y dibujos industriales por el regis-­

tro de los mismos y fija nuevos plazos para iniciar y com-­

probar la explotación de los inventos. Alude al inventor a­

salariado e instituye el Certificado de Invención.•( 9) 

( 9 ) . RANGEL Medina, David, " fil Certificado ~ Invención• 

"Estudios Jurídicos en memoria de Alberto ~azquez del Mercado" 

Ed. Porr6a; S.A. M6xico 1982, p.510 



CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

A la Propiedad Industrial se le ha querido dar una 

definición concreta, sin que a la fecha exista una uniformi­

dad de criterios sobre la misma. 

El Lic, Roberto L, Mantilla Malina, identifica a -

la materia como '' el conjunto de derechos, conocidos con el­

nombre, más o menos tecnicamente apropiado de Propiedad In-­

dustrial cabe distinguir el grupo de los que tienen la Cun-­

ci6n de proteger la negociaci6n misma, de aquel cuyo canten! 

do es un monopolio temporal de explotaci6n.(10)" 

Por otro lado Agustln Ramella , refiriendg 

se a la Propiedad Industrial expresa:" En el campo de la Prg 

piedad Industrial se exponen la leyes y doctrinas que asegu­

ran a los autores de inventos o descubrimientos aplicados a­

la industria el derecho de goz<t:de los productos de sus co~. 

cepciones en tal materia y las ventajas que de ella se deri­

van ( que es lo que se comprende bajo el nombre de Propiedad 

Industrial o Derecho inmaterial en sentido estricto), y tie~ 

den a mantener la lealtad en los contratos de la industria y 

del comercio y a p~evenir o reprimir los actos de concurren­

cia desleal cometidos en violación del derecho ajeno; así 

los autores de productos o invenciones industriales están ag 

torizados ellos sólos para crear, introducir en el comercio­

º usar dichos productos. 

(lO). MANTILLA Malina, Roberto L. Derecho Mercantil , Ed. -

Porrúa, S.A. pág.103. 
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En los inventos industriales la tarea del autor -­

está circunscrita al campo económico, cuanto tiende a conse­

guir con un resultado técnico la satisfacción de necesidades 

socia les. ( 11)" 

El Licenciado Agustín Ramella, al referirse a la -

Propiedad Industrial, no hace mención de todos lo elementos 

que forman parte de la Propiedad industrial como son los sía 

nos distintivos, sino que unicamente se refiere a los inven­

tos, a la represión de la competencia desleal y los vincu1a­

en relación al campo económico tendiente a la satisfacción -

de los requerimientos del grupo social. 

Asimismo Isidro Satanowsky, en su obi;a ,"Derecho -

Intelectual" da su concepto de Propiedad Intelectual, dcsig­

nandolo como Derecho de Clientela y la define "como el dere­

cho similar a los demás derechos que otorgan la prerrogativa 

de atraer o retener la clientela mediante un monopolio tempQ 

rario que asegura una porción de privilegio frente a la com­

petencia, como las insignias, marcas de comercio o de fábri­

cas, llave o nombre de negocios, actividades liberales y - -

hasta un establecimiento comercial, etc,. que tienden a aume~ 

tar la cartera o cifra de negocios o de consumidores y que -

determinan su valor
1 

económico. 

Concretando la n~turaleza del Derecho de Propiedad 

Industrial el mismo autor señala que "el derecho lndustrial­

comprende entre otros temas, el estudio del fundo del comer­

cio, y del nombre comercial así como de los atentados contra 

éste, concurrencia desleal, patentes de invención y marcas -

de comercio, señalando además, que contrariamente al crite--

(11). RAMELLA, Agustín, ob. cit. pp. 1,2 l' 4. 
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rio de varios autores en nuestra opinión el Derecho Indus- -­

trial, quien de comprender otras muchas materias que las men­

cionadas, no es una rama independiente del Derecho Privado, -

sino una sub-rama del derecho co~1er~ial, que Ancnra los pro -

blemas j~rídicos de la producción o transformación dA la 

materia prima en productos manufacturados -industria- y 

de la circulación de esas materias y productos -comercios 

propiamente dicho- incluyendo también, gran parte del Dere-­

cho laboral. Podrá objetarse que debería llamarse comercial­

e industrial pero fuera de que es un problema de denominación 

mas que de contenido, se subsana, designándole bajo el nombre 

de 11 mercantil'' o mas aón 1
' de las relaciones econ6micas, como 

hemos visto. De cualquier manera, si examinamos el contenido 

del llamado'' Derecho Industrial 11
, nos encontramos cor1 el -­

fondo del comercio y su transferencia,asícomo la prohibición 

de concurrencia, problema que está integramente involucrado­

en el Derecho Comercial pues se refiere tanto a negocios co­

mo a industrias y más apunta los primeros ya que la concurre~ 

cia se vincula más a la venta que a la producción. 

El nombre está conectado con el derecho civil, in­

telectual, comercial e industrial según lo que sirva para -­

distinguir . De la marca puede ser titular un industrial de­

fábrica-comerciante-de comercio y-un civil-agricultura-lo -­

único típicamente industrial es la patente de invención, pero 

como hemos dicho entra dentro del derecho comercial, los que­

se llama hoy "Derecho Industrial" debería denominarse •oe la­

concurrencia desleal" o mejor dicho de la "Lealtad Comer­

cial. ( 12)" 

( 12). SATANOWSKY, Isidro, nerecho Intelectual Ed. Argenti­

na, pág.49 y sig. 
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Este autor, atiende mucho a las formas en que ---­

se denomina o deberla denominarse el "Derecho de Propiedad -

lndutrial, pero este derecho es autónomo y no entra en rela­

ción con el Derecho Privado, hasta en tanto éste no se haya­

aplicado y ha cumplido su función. 

Por otro lado, Mtiriano Uzcategui Urdaneta, señala­

que la"Propiedad industrial comprende dos grandes campos; -­

uno que se dirige específicamente al campo técnico como lo -

es la idea inventiva y el otro cae de lleno en el campo co-­

mercial como lo es la marca. (13 ) " 

El autor, en su definición omite señalar el elemen 

to de la represesión de la competencia desleal, u110 de los -

principales objetivos del Derecho de Propiedad Industrial. 

El Licenciado Salas Alfare señala que "el Derecho­

de Propiedad Industrial es una disciplina que contiene un -­

conjunto de normas que regulan a dos grupos de instituciones 

Las creaciones nuevas e industriales por un lado, y los sig­

nos distintivos por el otro; pertenecen a las primeras, in-­

venciones y diseños industriales, y a los segundos las mar-­

cas, nombre comerciales, anuncios publicitarios y las denomi 

naciones. La represión de la Competencia Desleal se rige -­

por las normas de la Propiedad Industrial.( 14)" 

( 13) UZCATEGUI Urdaneta. Mariano. Propiedad Indsutrial y -

Desarrollo , Revista Mexicana de Propiedad Industrial -

y Artistica, No.12 pág.158. 

(14) SALAS, Alfare, oh. cit., pág.8. 
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Un concepto que podriamos dar de Propiedad Indus-­

trial es el que es un conjunto de Derechos de carácter in--­

material que pertenecen a una persona fisica o moral,deriva­

dos de la concepción o inventiva de un producto que se divi­

den en dos ramas: Las creaciones nuevas e industriales (pa-­

tentes, certificados de invención,dibujos y modelos indus--­

triales) por un lado y por el otro los signos distintivos -­

(marcas, nombre comercial, aviso comercial, denominaciones 

de origen), así como todo lo referentes a la represión· de 

la competencia desleal. 

La caracterísitica de inmaterial. se refiere a que 

son derechos, es decir, intangibles o no corporeos, sobre 

los cuales se puede ejercer una titularidad, asL c~mo una ll 

bre disposición, siendo los mencionados derechos parte de una 

persona en función de que el estado le otorga un monopolio-­

temporal sobre los mismos. 



FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES. 

Los privilegios que concede el derecho de propie­

dad industrial, a los inventores de las creaciones indus--­

triales nuevas y signos distintivos, tienen su apoyo cons­

titucional en los artículos 28 y 89 fraccibn XV de nuestra­

Carta Magna. 

El artículo 28, seRala en su primer pfirrafo, que­

na habrá monopolios, ni prohibiciones a título de protec--­

cibn a la industria, sin embargo, y a manera de exccpcibn -

en su párrafo octavo seRala que no se considerar~n.monopo-­

lios los privilegiosque se otorguen a los autores y artis-­

tas para la producci6n de sus obras y los que para el uso -

exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y -

perfeccionadores de alguna mejora. 

Así mismo, el artículo 89 en su fraccibn XV, -

otorga la facultad al presidente de conceder privilegios 

exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respes 

tiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de 

algún ramo de la in~ustria. 



LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE 

AMBITO NACIONAL 

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

La Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero -

de 1976 fué publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de febrero de 1976, reformada por decreto publicado -

en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 

1987. 

" Este ordenamiento nos expresa en materia de - -

Patentes: 

a) El término de vigencia de ellas que es de 14 -

años. 

b) La reducción de los campos de lo que puede 

constituir la invención patentable. 

c) Un régimen aparentemente más preciso de las -­

licencias obligatorias. 

d) Las Licencias de útilidad pública. 

e) Caducidad plena por falta de explotación de 

patentes. 

f) Institución de los Certificados de Invención. 

g) Dentro de los dibujos y modelos industriales -

extiende la duración de 5 a 7 años. 

Por lo que se refiere a las marcas, expresa: 

1) Limitaciones para el registro de marcas. 
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2) Régimen de uso obligatorio de marcas. 

3) La vinculación de marcas. 

4) Establecimiento de la Licencia Obligatoria. 

5) El establecimineto de la Licencia Obligatoria­

sobre marcas por causa de utilidad pública. 

6) La pérdida del derecho cuando la marca se con­

vierte en designación genérica. 

7) Reglas para comprobar el uso de las marcas. 

8) Posibilidades de decretar la prohibición del -

uso de las marcas, registradas o no. 

9) La posibilidad de declarar que amparen por una 

sola marca de un mismo titular los productos ela­

borados o los servicios prestadoH. 

10) Inclusión de las marcas de servicio. 

11) Las denominaciones de Origen. 

También señala lo relativo a infracciones y san-­

cienes, ya que se introducen las sanciones administrativas, 

por infracciones a derechos de Propiedad Industria1.•(15) 

,, 

(15 ). SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad-

Industrial Editorial Porrúa, 2a. Edición, México, 1981, -­

pp. 41 y 42. 
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La Ley de Invenciones y Marcas cuen~a con 10 tít~ 

los, 237 artículos y 12 artículos transitorios en la si---­

guiente forma: 

TITULO PRIMERO. Referente a patentes de invenci6n 
con 7 capítulos. 

TITULO SEGUNDO. De los Certificados de Invenci6n­

Capítulo único. 

TITULO TERCERO. Dibujos y Modelos Industriales. -

Capítulo único. 

TITULO TERCERO bis. Fomento a las invenciones de­

aplicaci6n industrial. Capítulo único. 

TITULO CUARTO. Marcas con 6 capítulos 

TITULO QUINTO. Denominaciones de Orig•n.• Capítu-­

lo único. 

TITULO SEXTO. Avisos Comerciales. Capitulo único. 

TITULO SEPTIMO. Nombre Comerciales. Capítulo úni­

co. 

TITULO OCTAVO. Procedimientos y publicidad. 2 ca­

pítulos. 

TITULO NOVENO. Pago de Derechos. Capítulo único. 

TITULO DECIMO. Infracciones, Inspecciones, sancig 

nes y recursos. 4 capítulos. 

TRANSITOR-!OS. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

Dicho reglamento fue publicado en el Diario Ofi-­

cial de la federaci6n el 30 de agosto de 1988, entrando en­

vigar a los treinta días naturales contados a partir de su­

publicaci6n. 

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TEC­

NOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS. 



Siendo publicada esta Ley en el Diario Oficial 

de la Federaci6n el ala 11 de enero de 1982, dicha ley esti 

pula en Stl articulo segundo, los actos,convcnios y contratos 

que deberán ser inscritos en el R1~gistro Nacional de Trans­

ferencia de Tecnoloqín, siempro y Cltando estos consten en -

documentos que deba11 ~urtir ef~ctos en el tcrritoric> nacio-

nal relativos a J:1 ~esi611 o transmisi6n . . 
as1 cono a!... uso o -

eJ~plotación de p<1 ten tes, cert i [ icados d·: in ven e i1~:•, modelos 

y dibujos industri'-llcs, ::-1.Jr¡_:J'.:.; y nor.ibr~~ e ,"10rcial. 

REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL CON'I'ROL Y REGIS:'RO DE LA TRAN~ 

FERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACIO~ DE ?ATENTES Y 

MARCAS. 

Publicado en al Diario Oficial <le la Fed~raci6n -

el d[a 9 de enero de 1990, entrando en vigor al ala 3iguien 

te de su publicaci6n. 



AMBITO INTERNACIONAL 

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. 

•En el afio de 1883, una Conferencia Interguberna- -

mental adoptó el Convenio de París para la protección de la­

Propiedad Industrial, mejor conocido como el •convenio de -­

París• por haberse firmado en esa ciudad, y en 1884, surgió­

la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad -­

Industrial. 

A partir de 1884, el convenio ha sido sometido a­

seis revisiones: Bruselas,1900; Washington,1911: La Haya, -

1925: Londres, 1934: Lisboa,1958; y la Últím~ se verific6 -
en Estocolmo en el afio de 1967.• ¡16¡ 

(16) SEPULVEDA, César, Op. Cit. pp.8 y 9, 
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México, es miembro de la Unión Internacional para 

la protección de la propiedad industrial, desde el año de -

1903, adoptando el texto revisado en Bruselas en 1900, as1-

como se ha adherido a todas sus revisiones posteriores. 

Las disposiciones fundamentales del Cc-nvenio de -

París pueden dividirse en tres clases: 

- Trato nacional, consistente en que cada estado­

contratante tendrá que conceder a los nacionales de cada e§ 

tado miembro igual trato que a sus nacionales. 

- Derechos de prioridad. Esto es en relación con­

la primera solicitud de patente o de registro de una marca­

presentada en un pa[s miembro , podr• presentar igualmente­

y dentro de los plazos al efecto establecidos solicitudes -

para solicitar la protección en cualquier otro estado o es­

tados miembros y estas solicitudes presentadas con posteriQ 

ridad se considerarán como presentadas el mismo día de la -

primera solicitud. 

- Normas comunes. El Convenio de París contempla­

normas comunes a las que deberán sujetarse todos los esta-­

dos miembros. 

JURISPRUDENCI~. ¡, 11, llJ, IV. 

( VEASE PÁGS. 275 A 279 ) 
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ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINA­

CIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL. 

Otro instrumento de carácter internacional es el­

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denomina­

ciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de Oct~ 

bre de 1958. 

" El Arreglo, Tiene por objeto la protección de -

las Denominaciones de Origen, es decir, la denominación geQ 

gráfica de un país, de una región, o de una localidad que 

sirva para designar un producto originario de la misma, y -

cuya calidad o características se deban exclusiva o esen-­

cialmente al medio geográfico, comprendidos los factores -­

naturales y los factores humanos." ( ¡ 7) 

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de-

(¡7). ROMANI, Jose Luis, Propiedad Industrial y Derecho -

de Autor, Su Legislación Internacional , Editorial Bosch -­

S.A. de c.v., Barcelona, pp. 59 y 60. 
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las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional 

de 1958, fu• publicado el decreto por el que se promulga en 

el Diario Oficial de la Federaci6n, el 11 de Julio de 1964. 

Por Último, señalaremos que tanto El convenio de la ----

Uni6n de París para la Protecci6n de la Propiedad Industrial 

como el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las -

Denominaciones de Origen y su Registro Internacional han 

sido celebrados y son aplicados conforme a los dispuesto 

por el artículo 133 Constitucional, que expresa: 

" Art. 133.- Esta Constitución, las -­

leyes del Congreso de la Uni6n que em~ 

nen de ella y todos los tratados que -

estén de acuerdo con la misma, celebr~ 

dos y que se celebren por el Presiden­

te de la República con aprobaci6n del­

Senado, serán la Ley Suprema de toda -

la Uni6n. Los jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha constituci6n, leyes 

y tratados, a pesar de las disposicio­

nes en contrario que pueda haber en -­

las ConstJtuciones o leyes de los ---­

Estados.• 



CAPITULO II 

TRAMITES RELACIONADOS CON 

LA INSCRIPCIOM EN EL 

REGISTRO GENERAL DE PODERES 



CAPITULO !.k_ 

TRAMITES RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIOH ~i 

EL REGISTRO GENERA~ DE PODERES 

I. DE LOS APODERADOS 

En los casos en que durante los tr&mites relacio-­

nados con la adquisici6n, conservaci6n y pérdida de los de­

rechos tanto de las creaciones industriales nuevas como de­

los signos distintivos, el interesado los realice por ron-­

dueto de un apoderado, pueden surgir dos circunstancias: 

a) Que el inventor otorgue el poder en México. 

b) Que el inventor confiera el poder desde el­

extranjero. 

En el primer caso es suficiente con que el manda­

to esté contenido en carta-poder, pero deberá estar suscri­

ta ante dos testigos y donde constará el domicilio de éstos. 
anexo 1. 

Para el supuesto de que el poder que otorga el -­

inventor a quien lo vaya a representar , lo confiera desde­

otra naci6n, en este caso pudiera presentarse el problema -

de que la carta-poder estuviera redactada en idioma extran­

jero, por lo que se debe solicitar su traducci6n autorizada 

al idioma extranjero. 

El Lic. César Sep6lveda, en su libro • El Sistema 

Mexicano de Propiedad Industrial" seílala que para prevenir­

la dificultad señaladaen el párrafo anterior, se acostumbra 

consignar el mandato en ambos idiomas lado a lado, colocan­

~~É!.x~a 2:irma del poderdante debajo y en medio de las dos.-



llNlXO t. 

CA P. T A P O fJ f. R. 

J. ____ _ 

1'foy seiiures nuestros: 

Por 1:1 f>lcsentc doy {darnos ) ,, ustedes po<ler espcci.11, <1mplio y suficit:ntc 
!Hff.1 f'!UC .i.isl;¡J<iml:.'nt~ o en conjunto, en mi (ruu.~stro} nombre y n•prc·1l.'11t:1.ción tL1rnJt1:n 
11otc lns Ofici.n.1~; y Autoric.IJdes de L1 Rl'pÜ\1lic;\ Hl!xtcan.1. qoL' c:urrc?s;wndcn los rc¡.;ts-­
tros- dl' rn:iic. (nm~btr.1s) P.1tt~nt(::;, Ct•n!Cic<J.rfos ile !nvcndcín y Registros de Modelo y -­
Dibujo h'o'.J11•itrl.l1> !farc.l~;. NumbrL's y Avl.:.os C,m..,rctalrs, gestlnnen r~nov.icloner., dllcl.1 
raclont,_, <le usfl, .'l!lÍ cm:r.o para quu promue:'lan nqJid.1des y cxlJnciont•!; de l.:rn que me_:­
(nos)pcrjuJiqucri J persigan invacionl'S de mis (nucfitra.s) p.itcnn•~,, Ct•rttfic:.idos de -
lrNl'OCiÓn, Rt!gHtro'> ck ~od1Jlo 'i dl• Dib1Jjos lrnhH;trialc¡;, :1 cuyo cfcc:to !>e le;; LH.:ulta 

par;1 Ja¡ t(1dos l·'""I~ p.1!>0~ n('Cc!larlos •'ll objeto iudlc.arlu ;is! como ,, l.:i. con'lervac-Ión, m.1n 
tcnlmlento y ddcf1!;,1 de lns derecho<; dto Propied;Jd 1ndustr1al de los mJsmri¡;, prt.'sPnt.ir: 
.sol ic 1 tu<l!'•, , d lbu jos, d~clar.-ici¡~rw,;, renov.1ciones, pa;;o dt• l1nu,1l ld<ulcs, rcc L'""li;wc f1)nl.!:> 
<rn dichofi r~·gifl~ro1;-, <is! com,1 formul<Jr y firmar <lcscr!pr.tonl.!1;, hace?" énmí1.•ntl.1s,nposi-­
ctones v ap(d;1ctmu.•!>, Ju~tificc1r t•xplotac101110!; u tl'lf).'l, soJ lc1r.1r lc~1tirnonlos, pil};ar i!:_: 
puestos h~~ú.1lador. por L• ley, nc~ptar trnnt1fcrcnct.1~1 o ccsianc;; de i'atcnt.c!l, Cenifil."':l 
Jos de Invcnctóri, Je Mude!.: y íl!h1Jjn IndU!..>td.11, M;i.rcas,h·Jisos o Hombres Cm1icrc-t,1lcs : 
... n r.ii (nu ... ~.tro) f,'""/•J{lr, percibir v.1Jote:-. d .. n·.d,, ·~l ret:lbo n•spl.'Ctivo, !l\!n,1r cu:ilqulcr -
11tro r1•fJUi~tto 'J tof.l<1r en fin, todil!i las n:édldas c¡uc ct.;/''-"r:m l"nrHlu~entl!f; al rt~Sf;Uilr -
do d!! mis !n1wstro!,) inti:re:;vi;, y 1~0 c;l~;o dt> lrnbcr oposic!iín o Je !HH ncc~·~arln, ~(~ ~ 

le:; L1c11 l t•1 p;ir:1 ocurr 1 r ante 1 ar. .1\l~or h!«J<lt•S admi n l nt rat i•1.1s y .nntc lfJ!i t r lhun;¡} é!• 

con\m1:;, v ft11h•r;d¡¡:~ lkl fh1Í~, inclt1~>1) ... n AMP.MW, p:1r,1 tn:n.1r intcrviorH:{6n ct1t:t0 dl'm\l!nLm 
te ... n tkm:indat!nf; ;rntc lo!, j1H~1.:c:; qut' -''•:.:in compctcntc~i, JH1dlcm1o tr,1n ... :1r. ;;:o¡;¡ctl.'r .:i iir: 
b!tro1', 1.fr~,L;ftir v cobrur, <IJH!L1r o t.·j~rccr tod¡rn las demfís íacult.1des que result~n -
necl!s,orias y rat!fíc'1r todos lo .. ,1(·tq~; qut: en h~nl!ficio dvl otorgante !lú huli:lcr;in r-e,1-
lízado por ntro!~ ;1¡1o<lcr.,<fo:; a los ah{)ru no:nbr.1(los d•!Cl.ai:..tt11lo 1h~~·d~ ;:ihora v .. ílido todo 
cu,rntu !:P hubl('!lP ¡•fel:""tu:ido .. n IJ1.!t1cflc.lo Jel podenJant~, cl5ndo1~·!; .1f(lr.iisrnt) facultades 
para u:;;,11· l;t J'fl.ll-i•·ntc t";mt;i~¡ Vl'.!Cl'.'-i t:<ma~ fi¡Bt"l' n~cl!;;<'."lrlo y !:U!<tltuir1i1 si In )1.n:~~nrcn­

C'fHIVNlient1.· y 1'f\ c.::i~;n ctl.'r~,:,,1rio rcvuc:-,1r dích:ts :>u~:;t Itu.:ion¡;s. 

De llf:l<'Ó!!~ ;¡fmo. (:.), ;1m:l¡;o(~>) y Ss. Ss. 

OlOBG.\NTE 

TESTIGO TESTIGO 

NOTA: ( Poner t!l nombre y dirección de loi:i dos tcstigo1i). 



ANlXO 2. 
POWEk UF ATTORNEY 

Messr. 

Gentlcmcn: 

By t:hcsl' prcscnts, I (vc)hcrcliy confl!r 
ample and sufficicnt powcr of attorncy,ln 
arder that you,jointly or sepnratcly in rny 
(our) narne anti behalf, may apply to thc -­
llepartrncnt of tcchnology, Invcntions and -
Tradc marks of thc Hcxican R<'public,(or thl· 

E!:S!~!:!:~!!~!.!-~!.!~-~:!!!.!!~!.!!!!.!~~-~f-!~!:-!!E!~~-: 
!!!~!~~---------~:!!! ___________ !._:!.~~-!~-g~~~~!!! 
all other miltttJrH ln connection thl•rc vith -
au-ve11-t;;-a~t-oñ-oür-¡;e¡;an-1ñ-ññv-adr.;1ñ1H= 

~!:~~!~~=5~55~:I!~~~=E~~~~ª~~~=~~I~~~ª=I~=~~~ 
~~~:!~_!:1!!!.!!!S:!.!!:~-I!:E!!!!!:!!~!!?!!!:.:. _____________ _ 

to ;.rhicb en<l ytiu arc­
hercby uuthorizc<l ro rakc al! ueccssary - -­
stcps beforc thc 1;,1id nuthoritlcs - to flle­
appl icat l11ns, ~P''C 1 f icat lons, <1rncn<l1~.ent:1, - -
oppo!iitions, declar;1tions,appc;ils ;md c:L1irns; 
record ,1ssigmncnts,pay official Íl'l.'s,prove -
wotkings obta!n ccrtificd copies,effect - -­
rcnc•,.;ais,rcc.eivc documl!nts,t!tlc6 aml ~·,rantf;; 
und,in gcner;tl, do ev1~rythln¡o~ beforc the - -
mlmJniHtratlvc and judicial authorities whicb 
may be nccc!uwry to snfe~~uard rny (our) - - -­
intcn•Rts,hcrcby authorlzlng you ,11¡;0 to ;;uhs 
tltutc this power u! attnrney, ,'IS wcll .:is to­
lnstitutc,intcrvcne i11,an1l dPsi.;t frorn .1mparo 
procced!nr,s. 

\'t•ry truly ynurs. 

By (por), 

CARTA PODER. 

Sres. 

Huy sciínrt•R míos (nue!'.>tro¡;): 

PrH" la prt:Hente otorgo (otorgamoi;) a uste­
des poder especlal,pero tan nmpllo como t.>n dere 
cho proceda p<lr.1 que conjunta o separad.'.lmcnte,: 
en ini (nuestro) nombre y representación gestio­
nen ante la DtreccJón General de Tecnología, In 
venclone-:, y M.irca5 de la Repúl'ilic.1 Mexicana p.1Ía 

~::=:::::::::~:i:~1=~~~~~~I=~~ª~~=rn~=Í~~~·E~~:: 
!.!:'.!~~!~!!!!~S:~-.'.:~!!_!~~-~!:!!:::?:!!-~~!_.'.:~:::~-9~~-!!~.:!_:_ 
!~E!~~!:~!!:!!_!:!!_E~~!S~!~!-E!:~~~~!::i!~!!E~-E~!!~~!!-:_ 
cioso ,1dmintHtrativo rclacfonado con nuctros rt.'. 

8!~E!~~=~~~~I~~~ª~~~=:::::::::::::::::::::::::= 

.1 ,.'uyo efecto qut•d,111 facultado!'l parn d¡¡r, .intl! -
die: has autori<lade11, todo:; los pas0!; neccs,l! los -
con el.objeto indtc.11!0, chvar solicitUlle11, for-
1:111!.1 r des<.: r i pe i one~;, t:nr~ ! e• nd:i •;,o pos Je! C'l1i! s, dl'' 1.1 
ractoncn,apclncloncn yrC'clarnacionc~ 1 rc~istril!' c:;­
!lionct:,pa¡;ar impuestos-: justificar (·xplot.:H'ionc~ 
fJOliclt.1r lt!Stirnonlns y renov;1ctnncs,rcclblr do­
cu:ncntor;,tltulos y, en geueral hacer cu.1nto fue 
re necesario élntc l:is Autoridades Adrninistrnt tva8 
y J\idJcinlcs de cu;¡lquier orden, en re.sg:1ardo de 
rnis (m1e5tros) lntl're1;e:, d;índoles a!;ir.::!L.o f.::cul­
t.1d p.1rn :1uhsituir el ¡;re~ente pn!\cr, ;i~r c:wr.o -­
pnr.1 dcmandar,intt!rvenlr y deslstln:ie dC'l juic:lo 
Jt• .1mp.iro. 

Ati!nt.11!1entc. 

Otnrgnntf~ (Appl ic.1nt) 

Ti:!sttgo (\.1:1,tne:-.s) Iet>tigo (l..itness} 

(Notarial Ccrtiftcacc on back - Cerciffc:1dci notarial al revcr~o). 
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Además, señala, que el poder que el inventor o una persona­

individual extienden desde el extranjero no tiene que lega­

lizarse. 

Por otro lado, cuando el mandato se otorga por el 

causahabiente del inventor y el causahabiente es una perso­

na moral, las facultades del representante legal deben de -

acreditarse con el testimonio notarial de la escritura don­

de consten tales facultades de representante o en su caso -

con copia certificada. 

Pero cuando el poder se otorga en el extranjero -

entonces el carácter de representante de la persona moral -

se tiene que justificar o por certificación de c.Pn~ul mexi­

cano o por certificación notarial, autenticada primero por­

el funcionario correspondiente y después por el cónsul mexi 

cano. En estos casos la firma del cónsul deberá certificar­

se por el funcionario ad hoc (superior) de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

Lo anterior encuentra su fundamento en el artí-­

culo 10 del Reglamento a la Ley de Invenciones y Marcas que 

indica: 

" Art.10. Cuando las solicitudes de p~ 

tentes, marcas y demás actos regulados­

por la ley sean formulados por conducto 

de mandatario de persona física, la ca~ 

ta poder con que se acredite la person~ 

lidad deberá contener el nombre y domi­

cilio de los testigos. 

cuando el mandante sea pers2 

na moral mexicana, acreditará su exis­

tencia, las facultades de quien otorga 

el poder y las del mandatario, por los 
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medios establecidos establecidos en la 

legislación civil o mercantil. 

En el caso de que solicitan­

te sea una persona moral extranjera, -

el mandatario acreditará su personali­

dad con mandato expedido conforme a la 

legislación aplicable en el domicilio­

de la mandante o de los tratados que -

rijan tales actos y de los cuales Méxi, 

co sea parte. 

Los documentos así otorgados 

deberán presentarse legalizados en los 

términos que establecen las leyes res­

pectivas." 

Es necesario mencionar que en cada expediente que 

se tramite deberá acreditarse la personalidad del represen­

tante, pero bastará con un copia simple si el poder debida­

mente certificado se encuentra inscrito en el registro gen! 

ral de poderes de la Secretaria de Comercio y Fomento Indu~ 

trial. 
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II. DE LA INSCRIPCION 

Es necesario, para poder efectúar la inscripción­

del poder en el registro general de poderes, los siguientes 

documentos y seguir el procedimiento que a continuación se­

señala: 

l. QUIEN LO SOLICITA. 

Lo solicita directamente el mandatario 

2. ANTC UUIEN LO SOLICITA. 

Se solicita ante la Dirección General ----------
de Desarrollo Tecnológico una solicitud de ins---

cripción en Gl registro nacional de poderes. 

3. DATOS DE LA SOLICITUD.anexo J. 

La solicitud de inscripción deberá contener los -

siguientes datos: 

I. DATOS DEL MANDANTE. 

a) Anotar el nombre del mandante, o en caso de -­

que se trate de una persona moral, anotar su de-­

nominación o razón social. 
b) Indicar su domicilio señalando, calle, número, 

colonia, c6digo postal, población, estado, país,­

clave del país, nacionalidad y clave de la nacio­

nalidad. 

II. PERSONA A QUIEN SE VA A REPRESENTAR. 

El solicitante deberá indicar la calidad jurídi--
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ca de la persona que pretende representar, y que son las -­

siguientes: 

a) Persona física nacional. 

b) Persona física extranjera. 

c) Persona moral nacional. 

d) Persona moral extranjera. 

II I. DATOS DEL MANDATARIO. 

a) Anotar el nombre de la persona o personas que­

vayan a fungir como mandatario o mandatarios. 

b) Anotar domicilio en el interior de la Rep6bli­

ca Mexicana, señalando: calle, número, colonia, -

código postal, población, estado , paí.s,,clave del 

país. 

c) Indicar la nacionalidad del mandatario, así -­

como la clave que le corresponda. 

IV. Anotar el lugar, fecha, nombre y firma del -­

mandatario o apoderado. 

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD. 

tes: 

Los anexos que deberán presentar son los siguien-

a) La solicitud deberá presentarse por duplicado­

escrita a máquina,cada una con firmas autógrafas. 

b) Carta poder con dos testigos, nombre y domici­

lio, en su caso. 

c) Testimonio original o copia certificada del -­

documento, que acredite la existencia de la pers~ 

na moral nacional, debidamente inscrita en el Re­

gistro Público del Comercio. 
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d) Testimonio original o copia certificada del -­

documento que acredite las facultades del repre-­

sentante legal del otorgante, en su caso 

e) Constancia del poder original o copia certifi­

cada {legalizada) que acredite la existencia de -

la sociedad otorgante del poder, as{ como las fa­

cultades del representante de esta para otorgar -

dicho poder, en el caso de que se trate de una -­

persona moral extranjera. 

f) Recibo de pago de derechos. 

g) Otros que sean necesarios anexarse a la sali-­

citud, como traducciones de los anexos, constan-­

cias, etc. 

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO. 

Al recibir la solicitud y demás anexos, se reali­

za una revisión a fin de comprobar que los documentos - - -

reúnen las r~quisitos legales y reglamentarias, en caso de­

que no los reúnan se otorgará al solicitante un plaza máxi­

mo de tres meses para que manif leste la que a su derecho -­
convenga; de no hacerlo se considerará abandonada la soli­

citud, consider~ndase igualmente abandonada en el supuesto­

de que aún cuando d~spués de hacer las madif icaciones y ma­

nifestar lo que a su derecha conviniera, dichos documentos­

na reunieran los requisitos legales y reglamentarios. 

6. INSCRIPCION. 

En casa contrario al anteriormente señalada, es -

decir, que las documentos sí reúnan las requisitos ya men-­
cionados, se procederá a realizar el estudio correspondien­

te tanto de la solicitud así coma de la documentación pre-­

sentada, si el resultado es satisfactoria se le citará al -
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pago de derecho por la inscripción del poder, pago que deb~ 

rá efectuar en el plazo que se señale al efecto, efectuando 

éste se inscribe el poder y el interesado podrá pasar a re­

coger la constancia de inscripción en un término de 30 días. 



CAPITULO ITI 

TRAMITES RELACIONADOS CON LA 

ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA 

DE LOS DERECHOS DE r.r.s 

CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS 



A. CONCEPTO 

CAPITULO llL. 

TRAMITES RELACIONADOS gQ!I_ J,A 

ADQUISICION ~ CONSERVACION ! PERDIDA 

,!lli LOS DERECHOS ,!lli LAS 

CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS . 

.!.:.. PATENTES DE INVENCION. 

En relación a una definición ~cerca de lo que es 

la Patente de Invención es necesario señalar que no existe­

una uniformidad de criterios entre los diversos autores. 

La Patente de Invención es un documento que expi­

de una oficina de gobierno que en México es la Secretaría -

de Comercio y Fomento Industrial, que detalla una ·inven--­

c1on y crea un monopolio temporal sobre ésta; es decir, só­

lo puede ser explotada por el titular de la Patente de In-­

vención o por persona que obtenga la autorización de éste. 

Sin embargo el privilegio que confiere la patente 

eft por un tiempo determinado que es de 14 años improrroga­

bles y que al término de éste, el invento pasa al dominio -

público, es decir, puede ser explotado por cualquier perso­

na, sin necesidad de la autorización del titular de la Pa-­

tente de Invención. 

A continuación, y con la finalidad de aclarar y -

ampliar la idea al respecto, se citan algunas definiciones­

sobre este concepto. 
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• La ONU ha definido a la Patente como un privtl~ 

gio legal concedido por el gobierno a los invento­

res y a otras personas gue derivan sus derechos -­

del inventor, durante un plazo fijo, para impedir­

que otras personas produzcan, utilicen o vendan un 

producto patentado o empleen un método o un proce­

dimiento patentado. 

Al expirar el plazo para el que se ~oncedió ese -

privilegio, el invento patentado se pone a dispo­

sición del público en general, o como suele decí~ 

se, pasa a ser del dominio público.• (18) 

De ésta definición podemos sefialar que el otor-­

gamiento de la Patente de Invención, trae aparejada la pro­

hibición ha cualquier tercero no autorizado por el titular­

de la Patente de Invención, de fabricar el producto o utili 

zar el procedimiento objeto de dicha patente, así como po-­

ne~ de cualquier manera el producto o procedimiento patenta­

do en el comercio. 

(16) ALVAREZ Soberanis, Jaime, La Rgg11laci60 de Jas Tnven 

ciones y Marcas y de la Transferencia Terno1ógica citando­

a documento de la UNCTAD, • La función del sistema de patan 

tes en ia transmisión de tecnología a los paises en desarro­

llo". Informe preparado conjuntamente por el departamento -

de asuntos económicos y sociales de las ttaciones Unidas, la 

Secretaría de la UNCTAD y la Organización Mundial de la PrQ 

piedad Intelectual,Naciones Unidas, Nº de venta S. 75.II.D. 

G., N.Y. 1975, pág. !,y 2. , Editorial Porrúa, México,D.F. 

p.44. 
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El Dr. DAVID RANGEL MEDINA, al hablar de Patentes 

de Invenci6n en su obra " Tratado de Darecho Marcarlo • meil 

ciona: '1 Es un derecl10 que se concretiza en títulos que re­

presentan el otorgamiento de monopolios legales temporarios 

con los cuales se acredita que la ley acuerda en beneficios 

del autor, y durante un plazo limitado, un derecho exclusi­

vo de empleo o de explotaci6n del objeto protegido.• 

En este orden de ideas, señalaremos que para que­

una invenci6n sea patentable debe reunir requisitos de dos­

ti pos: 

1) Requisitos de patentabilidad materiales. 

2) Requisitos de patentabilidad formares, 

11 Los materiales, se refieren intrínsecamente a -

la invención, ésta debe ser nueva, original, susceptible de 

explotarse industrialmente: y los formales consisten, en la 

sujeci6n a un determinado procedimiento, en el cumplimiento 

de ciertas formalidades específicas, es decir, que quien -­

desee obtener el privilegio, cumpla con una serie de requi­

tos reglamentarios para que se le extienda el título que -­

acredite la invenci6n frente a terceros".(19) 

( ¡g) SEPULVEDA, césar, ob. cit., PP· 50 Y 67. 
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Sin embargo, la Ley de Invenciones y Marcas, no -

da una definición ni de lo que es Patente de Invención, ni­

un concepto acerca de lo que se puede entender por invento 

o invención, ésta en su artículo 4° sólo indica qué es lo -

que se debe entender por patentable: 

" Art. 4. Es patentable la invención -

que sea nueva, resultado de una activl 

dad inventiva, y susceptible de aplic~ 

ción industrial, en loa términos de -­

ésta ley. 

También será patentable ---­

aquella invención que constituya una -

mejora a otra y cumpla con los requisl 

tos del párrafo anterior.• 

Desmembrando el artículo, anteriormente trascrito 

tenemos que para que una invención sea patentable debe reu­

nir tres requisitos: 

1) Que sea nueva. 

2) Resultado de una actividad inventiva. 

3) Que sea susceptible de aplicación industrial. 

La propia ley en sus artículos 5° y 6°, explica -

lo que debe entenderse por nueva al referirse a la inven--­

ción, indicando que ésta no debe estar comprendida en el -­

estado de la técnica; es decir, que no debe hacerse accesi­

ble al público, por ningún medio, con anterioridad a la fe­

cha de presentación de la solicitud de la patente o de la -

fecha de prioridad válidamente reivindicada, a menos que su 

divulgación resulte del hecho de que el solicitante o su -­

causahabiente haya exhibido la invención en una exposición­

internacional u oficialmente reconocida, siempre y cuando -

con anterioridad a su exhibición se depositen en la secre-
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taría de Comercio y Fomento Industrial los documentos prev~ 

nidos por el reglamento y que la solicitud respectiva de -

la patente se presente en la misma dependencia dentro de -­

los cuatro meses siguientes a la clausura de la exposici6n. 

Una invenci6n implica una actividad inventiva si­

a la fecha de presentación de la solicitud de patente o fe­

cha de prioridad v~lidamcnte reivindicada y habida cuenta -

del estado de la técnica, ella no resulta evidente para un­

técnico en la materia, lo anterior por así contemplurse en­

el artículo 7° de la Ley. 

Asimismo, el artículo 8° de la Ley, indica que -­

una invención es susceptible de aplicación industrial, si -

se puede fabricar o utilizar en la industria. 

Para co11cluir, diremos que la patente tiene una -

triple función: 

"1) Resguardar la tecnología nacional y la de dar 

protección al empresario que invierta en el desarrollo te~ 

nolÓgico. 

2) Es un elemento fundamental para la comerciali­

zaci6n o negociaci6n de la tecnología. 

3) Tiene un valor fundamental como fuente de in-­

formación tecnológica.·~o) . en virtud de que expone la -­

nueva aportación a la técnica, e indica cual es el avance -

realizado dentro del sector a que pertenezca. 

( 20). Secretaría de Comercio y fomento Industrial, Departa­

mento de Estímulos y apoyo tecnológico industrial. ...L.a..--­

Propiedad Intelectual en México , p.2. 
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B. ADQOISICION DEL DERECHO. 

l. QUIEN LA SOLICITA. 

La Patente podrá ser solicitada por su inventor -

su causahabiente o a nombre de ellos un apoderado. 

Sin embargo, el causahabiente, deberá demostrar -

su calidad de tal con documento firmado por el inventor. En 

caso de que el inventor sea una persona física mexicana, el 

documento en el que se justifique dicha calidad de causaha­

biente, deberá ser firmado por el inventor ante •re<latario -

público, para que se expida la Patente a nombre del solici­

tante. 

Se considerará como causahabiente del inventor a­

quien adquiere el Derecho que aquél tiene en relación con -

determinada invención, por herencia, enajenación o cual---­

quien otro título legal. Debiendo éste, comprobar su carác­

ter de tal conforme a derecho (art.27 Reglamento de la ley­

de invenciones y marcas). 

Por otro lado, y en el supuesto en que el trámite 

para obtener la Patente de Invención sea realizada por con­

ducto de apoderado, éste podrá autorizar en sus promociones 

a otras personas para oír y recibir notificaciones y prese~ 

tar y recibir toda clase de documentos. 

Por Último, nos queda señalar, que cuando varias­

personas sean conjuntamente autores de una invención, debe­

rán nombrar a un representante común, quien sólo podrá ac-­

tuar para la trámitación de la Patente, en caso de que no -

~~ 0°~igne se tendrá como representante común a la primer -
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persona mencionada en el escrito de la solicitud. 

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA. 

Para obtener el derecho de Patente, deberá presen. 
tarse la solicitud ante la Secretarla de Comercio y fomento 

Industrial, y directamente ante la Direcci6n General de De­

sarrollo Tecno16gico. 

Lo anterior por así contenerse en los artículos -

14 de la Ley de Invenciones y Marcas y 26 del Reglamento de 

la ley de Invenciones y Harcas que a la letra dicen: 

" Art. 14.- Para obtener el derecho de 

patente, deberá presentarse solicitud­

escrita en la Secretaría de Comercio y 

to Industria l. .... " 

" Art. 26.- Para obtener el derecho de­

patente o de certificado de invenci6n -

deberá solicitarlo ante la secretaría -

el inven~or, su causahabiente o su apo­

derado ..... 11 

Es necesario mencionar que la Ley Orgánica de la­

Administraci6n Pública Federal, en sus artículos 11,26 y 34 

fracci6n XII consigna las facultades de las que la Secreta­

ria de Comercio y Fomento Industrial goza para conocer de -

los asuntos relativos a la propiedad industrial, dichos ar­

tículos a la letra expresan: 

" Art. 11.- Los titulares de la Secretf 

ría de Estado y de los Departamentos --
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Administrativos ejercerán las funcio-­

nes de su competencia por acuerdo del­

Presidente de la RepGblica.• 

• Art. 26.- Para el estudio, planea--­

ción y despacho de los negocios _del -

orden administrativo el Poder Ejecuti­

vo de la Unión contará con las siguien 

tes dependencias: 

Secretaría de Gobernaci6n. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

Secretaría de Marina. 

Secretaria de Hacienda y Crédíto PÚbli-
co. 

Secretaria de ?rogramaclón y PresupueA 

to. 

Secretaría de la Contraloría General -

de la Federación. 

Secretaría de Energía,Mínas e Indus- -

tria Paraestatal. 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDU.§. 

TRI AL. 

Secretaría de Agricultura y Recursos -

Hidraúlicos. 

Secretaría de Comunicaciones y Trans--

portes. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Eco-
logia. 

Secretaría de Educación Pública. 
Secretaría de Salud. 
Secretaría de Trabajo y Previsión So--
cial. 



Secretaría de la Reforma Agraria. 

Secretaría de Turismo. 

Secretaría de Pesca. 

DEpartamento del Distrito Federal. 

" Art. 34.- A la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

XII.- Normar y registrar la propie-­

dad industrial y mercantil; así como -

regular y orientar la inversión extraQ 

jera y la Transferencia de Tecnología." 

A su vez la Secretaría de Comercio y Fomento In-­

dustrial, delega estas facultades directamente a su Direc-­

ción General de Desarrollo Tecnológico, de acuerdo a lo que 

establecen los artículos 1°, 2° y 17° fracciones III,V,VI,­

IX, X, XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Co-­

mercio y Fomento Industrial, y que textualmente expresan: 

"Art. J.- La Secretaría de Comercio -

y Fomento Industrial, como dependencia 

del Poder Ejecutivo Federal, tiene a -

su cargo el despacho de los asuntos -­

que expresamente le encomiendan la Ley 

Orgánica de la Administración PÚblica­

Federal, así como otras leyes, regla-­

mentas, decretos, acuerdo y órdenes 

del Presidente de la República." 

" Art. 2.- Para el estudio, planeación 

y despacho de los asuntos que le comp~ 

ten, la Secretaría de Comercio y FomeQ 

to Industrial contará con los siguien­

tes servidores públicos, áreas y unid~ 
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dades administrativas: 

Secretario. 

Subsecretaria de Comercio Exterior. 

Subsecretaría de Industria e Inversión 

Extranjera. 

Subsecretaría de Abasto y Comercio In­
terior. 

Oficialia Mayor. 

Direcciones generales de: 

Planeación e Informática. 

Asuntos Jurídicos. 

Delegaciones Federales. 

Asuntos Fronterizos. 

Negociaciones Comerciales Internacio-­

nales. 

Política de Comercio Exterior. 

Servicio al Comercio Exterior. 

DESARROLLO TECNOLOGICO. 

Fomento Industrial. 

Industria Mediana y Pequeña y de Desa­

rrollo Regional. 

InversiollJ's Extranjeras. 

Normas. 

Política de Comercio Interior. 

Atiastos y Productos Básicos. 

Fomento al comercio Interior. 

Programación, Organización y Presupue~ 

to. 

Recursos Humanos. 
Recursos Materiales y Servicios Gener~ 

les. 

Unidad de comunicación Social. 

Delegaciones coordinadoras Regionales-

y Federales.• 
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• Art.17.- Son atribuciones de la Di-­

rección General de Desarrollo Tecnoló­

gico: 

III. Tramitar y, en su caso, autorizar­

las solicitudes de registro o de publi­

cidad de patentes o certificados de in­

vención, de mejoras, de dibujos o mode­

los industriales, de marcas, de denomi­

naciones de origen y de avisos o·nombres 

comerciales, así como el registro de sus 

renovaciones, transmisiones o licencias­

de uso y la conservación de los derechos· 

que establezcan los ordenamientos leg3- • 

les; 

v. Formular las resoluciones, conforme­

ª los procedimientos fijados en las di~ 

posiciones marcas y transferencia de 

tecnología, relativas a infracciones a~ 

minstrativas, nulidad, caducidad, revo­

cación, cancelación de registro o cual­

quien otro acto administrativo tendien­

te a privar de eficacia jurídica a las­

autorizaciones, registros, convenios, -

licencias, contratos o cualquier otro -

acto que implique contravención a tales 

disposiciones; imponer sanciones que -­

procedan por su incumplimiento y, tra-­

t~ndose de la materia de invenciones y­

marcas, las que conciernen a la declar~ 

ción de hechos y posiblemente sean - -

constitutivos de delito; inspeccionar,­

vigilar y en general,aplicar las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones lega-
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les en estas materias; 

IX.- Solicitar a las autoridades com-­

petentes la cancelación de los benefi­

cios, estímulos y apoyos de toda Índo­

le que preve'n las leyes o reglamentos 

sobre transferencia de tecnología, a -

las personas que estando obligadas a -

solicitar la inscripción de los diver­

sos actos contemplados en dichos orde­

namientos, no lo hubieran hecho, o en­

los demás casos previstos por las dis­

posiciones legales aplicables; 

X.- Efectuar la publicidad legal, a tr~ 

v~s de la ''Gaceta de Invenc1~nes y Mar­

cas'', así como difundir la informaci6n­

derivada de los registros concedidos y­

de cualquier cuestión referente a los-­

derechos que confieren los ordenamien-­

tos legales aplicables; 

XI.- Substanciar y resolver en su ca-­

so, los recursos administrativos que -­

se interpongan contra las resoluciones­

que emita, relativas a los actos de - -

aplicación de la Ley sobre el Contro y­

Registro de T~ansferencia de Tecnología 

y el uso y explotación de Patentes y -­

Marcas y de la Ley de Invenciones y MaL 

cas, los reglamentos de ambas y demás -

disposiciones legales aplicables a di-­

chas materias." 
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De los preceptos anteriormente señalados, uf;te1,Q­

mos la justificaci6n legal por el que las solicituides pJra 

ln obtenci6n del derecho de PatentQ asi como cualquier otro 

trámite relacionado con la adquisici6n, conser\·1ci6n y ex-­

tinción tle lo~,; ']c~rechos dr~ Pl"opir;'ciíld Tndustr~;1 ! , deberán SQ 

licitarse ante la Direcci6n General ele Desarrollo T~cnol6gl 

ca qua forma parte de la Secr~taría de Comercio y Fomento -

Industrial. 

3. DATOS DE Lii SOLI e ITUD. an.c.icO 

Las sollcitud0s 11ara la obtcn:~6r1 de lJ Patente -

de Invenci6n deber& formularse de manera respet11os~, en --­

idioma í2Sp;:i?iol f' t..'!>Cr:iLt..1:; a máquina; por r.ri.plicado y debe­

rá ser en los términos del formato que QXpida Ja dirección -

general de desarrollo tecnol6gico. 

Dicha solicitud, dcber5 referirse a 11na 3nla in-­

venci6n salvo los casos de excepci6n, como los sefial.ados en 

los ilrtícu.Los :..::::i,;:.1 y 2:; de la Lc·y de lnvencio1;1.:-s :.: t-!arcas­

mismos que sefialan lo siquie11te: 

'' Art. 22.- ........ ; pero si podrán -

cor1signarse en una sola patente, divc~ 

sos modal id.1rlnc:; rlf:> r::i10\'1n conj11n":o 'J 

parte de 11na máquina o apar~t.o, 16n 

cuando s1Jlamento alguna de 1~ll~s p¡1ada 

o deba usJrse en combinaci6n con ¿ste, 

siempre que dicl1a m5quir1a o ap~rato -­

sea t.::imbién inven·.:ié.ll1 riel sulu.:itante. ·• 

'' Art. 24.- Un procedimiento y las n1~-­

quinas o aparatos que con ~quel se tiser 

serán objeto de pater1tes independientes 

salvo el caso de que tales mfi11•inas o -
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aparatos sean inherentes al procedimien 

to mismo y no susceptibles de aplica--­

ción general. En este caso podrán com-­

prenderse en una sola patente, pero so­

lamente quedarán amparadas en combina-­

ción con el procedimiento junto con el­

cual se patentan.•• 

• Art. 25.- Un procedimiento y su pro-­

dueto, cuando éste sea patentable, pue­

den ampararse en una sola patente. 11 

• Art. 26.- Un procedimiento en el que­

un producto necesite otro u otros procg 

dimientos para su obtención, requiere-­

dos o más patentes; pero si el producto 

resulta como consecuencia necesaria del 

procedimiento mismo bastará una sola p~ 

tente." 

Los datos que deberá contener la solicitud para -

la obtención de una patente son los que a continuación se­

enuncian: 

l. Indicar que tipo de registro se solicita. 

En este caso puede ser Patente de Invención o -­

Patente de mejoras. 

2. Anotar el nomb"re o título de la invención, no -

deberán anotarse denominaciones de fantasía en vi~ 

tud de que éstas no son adml•ihles. 

3. Mencionar los datos del inventor. 

a) Nombre. 

b) Nacionalidad. 

e) Domicilio. 

d) Registro Federal de Causantes. 
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4. Señalar los datos de causahabiente en el supue~ 

to de que loa hubiere: 

a) Nombre. 

b) Nacionalidad. 

c) Domicilio. 

d) Registro Federal de Causantes. 

5. En el caso de lo hubiere, indicar los datos -­

del apoderado. 

a) Nombre 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

6. Anotar el número de solicitud inicial as! como­

fecha legal en el caso de que el interesado la --­

haya divido en varias solicitudes por que a Juicio 

de la Secretaría no haya satisfecho eA ~equisito -

de unidad de la invención, es decir, que la soticl 

citud de la Patente no se refiera a un soto inven 

to. 

7. Para el caso de que se pretenda se reconozca -­

el derecho de prioridad,deberá anotarse país, fe-­

cha de presentación de la primera solicitud origi­

nal en éste, así como el número de serie. 

8. A continuación se asentará el lugar y fecha 

así como la firma del solicitante. 

9. Por ú&timo, una relación de documentos que se -

anexan a la solicitud. 
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4. ANEXOS A LA SOLICITUD. 

Anexos a la solicitud, deberán presentarse los --­

siguientes documentos: 

!) Descripci6n del invento por triplicado. 

2) Dibujos, grabados fotográficos. 

3) Capítulo de novedad o Capítulo de reivindica--­

ciones. 

4) Documento de Cesi6n. 

5) Poder para acreditar el carActer de mandatario. 

6) Constancia en el caso en qtie se reclame priori-

dad. 

º!) Comvroba'1te de pago de derechos c:orrespondiente:;. 

!) La descripci6n del·invento deber& realizarse -­

en hojas de papel blanco de ]6 kilogramos, con un­

tama~o de 21,5 X 28 cms. dejando un mArgen izquie~ 

do de 4 a 5 cms, deberán escribirse con tinta nc1ra 

a doble espacio y por un sólo lado del papel, éstas 

deberán presentarse por triplicado, debiendo las -

copias ser perfectamente legibles y reunir las <~a­

racterísticas antes mencionadas. Ane~u 2 

La descripci6n dBl invento deber~ contener la si­

guiente información: 

a) Llevará en primer lugar, el título o nombre --­

técnico de la invención, no se aceptarán títulos o 

denominaciones de fantasÍd, marcas o nombres come~ 

ciales. 

b) A continuacion se anotará el nombre del inven-­

tor, su nacionalidad y domicilio. 

c) En el supuesto de que lo hubiere, el nombre del 
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l!}é./'IJ'i'LO Dé. Dé.SC'ill'PCION 'i'Aí/A /JI/A 'Plllé.NTl 
Dl IJN A'i'A'ilATO. 

NO/'IJB'ilé. Dé.L INVlNTO'il: 

NACIONALIDAD: 

DO/'IJICILIO: 

NO/'IJB'ilé. Dé.L CAIJSAllABié.NTl: 

NACI ONA U DAD: 

DO/'IJICILIO: 

é.XT'ilACTO 

l4ta invención 4e ne/Lene a un AuntLdon a ~naneL -­

pana clpanno• o puno• cuva comblnaclón de medlo• vue Lo /onman 

penmlte AumlniAtnan uno a uno Lu4 puno4 o cl1anno4 que contie­

ne, con La •lmpLe notaclón de una penlLLa. 

DlSC'ilI'i'CION 

Se conocen AuntldoneA de cl~annv4 o puno4 en 104 1 -­

~ue, pon ejemplo, pana poden extnaen eL clpa•no, hav ~ue com~ 

nican al dep6Aito gue Lu4 cunllette 1 en palmea Lu9an un mvvl-­

mlento de deAcen4o cvn una mano, mlenina4 la pnlmena detlene­

La caja V deapuia dejan vue nepneae e•e depóaíto a •u poaícíón 

pnlmltlva, Lo cuaL ea deventajoao. 

lL objeto de La ínvenclón e• •upnlmlo Lo• lnconve-­

nlentea de eaa• opeoacíone• pon medlo deL auotldon vue a~ul -

Ae de4cnt6e, ~ue maneja de manena máA AencllLa y e4 máA cvm-­

pacto V dunadeno en au conatnuccíón. 
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Lu4 delalle4 canact•néat[cva de eale auntidvn ae -­

mueAtnan cLanamente en la 4l~uiente de1cnipclbn ~ en Lv4 dlb~ 

joa que La acvmpaRan, comv una iLuatnac[Ón de a9ueLLaa 1 4L~ 

viendo Lo4 mi4mv4 4[9nvA de ne/en~ncla pana indlcan La4 mlAma4 

pantea en Laa /i~unaa mvatnadaa. 

La FI9URA 1, ea una pe••pectiva convencional del 4untLdon. 

La FI9URA 2, ea una p••1ección venlicaL de una aección 

tnan4venAal pana mvAtnan el mecanlAmv lnienlvn. 

La F/9URA 3, ea otna p••1ección vcnlicaL de una aección Lon~i 

tudinaL del miamo 4untidvn. 

Cvn ne{enencia a dlcha /lgunaA, e4te Auntldon e4tJ­

fonmada pon La combinación de una baae I de madena u vtno ma­

tenlaL apnopiada que al miamo tiempo (onma el /ando de una caja 

2 del miamo matenial pnoviatv en 4u pante aupenion de una tapa 

3 embiaaJnada, con un peniLLa 4 pana abninla. 

lata tapa 3 cubne una tvLva en La cual ae vacéa Lo4 

ciJannoa V que también ainve panacontenenLoa. ln La extnemi-­

dad in/enlon 6 de iata ha1 un ciLindno 7 en pvaíción honl1on­

taL tamblin de madena V otno mateniaL, /ijo a un eje 8 9ue -­
puede Jinan en chumacenaa V taLadnoa 9 1 10, de Laa panedea -

LatenaLe4 11 1 12 de La caja 2, La aupen/icLe 13 /onma un --­

fondo movible de dicha tova 5, V e4te ciLindnv tiene en 4U -­

pante aupenion una mueaca Lon,itudinaL 14, de /onma V p•ofun­

didad adecuadaa pana necibin un CLJanno. ln La poaiccón diam~ 

tnaL opueata hav una L&mina 15, doblada V fija en el ciLlndno 

como ae ve en La fi,unaa 2 , 3, en cuva extnamidad 4C fija La 

conneapondiente de un ne4onte eapinaL anta~oniata 16 eatando 

La otna/7 fija a La baae l. ln La paned 12 va fijo un penno-

16 a La aLtuna de La Lámina 15, V en contacto con ella, pana 

aenvinLe de tope e impedin 1ue el clLlndno pene en dlneccibn 

opueala a La de lnabajo. lL ciLlndno 4e hace 'lnan pon medio 

de un botón o peniLLa 19 fija a La extnemidad del eje 8. 
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Una LtmLna m~lallca de /vnma ctlindnica 20 de ancAu 

na adecuada, 4C fija en 4U 6onde unienlu~ uL pie de La venta­

na 21 de La caja. lL 6onde po•tenlv• de dicha Lámina gueda -­

tanpente a La •upe•/lcle del clLlndno 7, /ljindo4e en eaa po­

•lcLon pon medio• ap•oplado•, po• ejemplo, una Len9ueia u o•~ 

ja• 23, 9ue •e /ljan a La4 pa•ede• Late.ale• 11 !f 12, oi•a -­
Limlna clLlnd•lca 24, va /lja a La exie•mldad ante•lo• o ln­

/enlo• de La tolva, pa•a pula• al cl9a••o gue ea Llevado po•­

eL clLlnd•o en movimiento pi•atonio. ln La pa•te anie•io• de­
la 6a4e Aav una •anuna o mue•ca 25, pa•a •eci6i• el cipa••o -

que •ale del 4untido1, el cual /unclona de La manena •i9uien­

te: 

Una veg que Lo• cipa••o• •e han vaciado en La tolva 

5, uno de ello• •e lnt1oduce po• •u pe•o !f po• La p•e•ión de­
lo• otno• en La• mue•ca o canal /q del cilind•o ?, de mane1a-

9ue La Aace• pi•a• Aac[a adelante el 6otón 19 •e va /ijo al -

eje de dicAv ciLind•o, é•ie efectúa el 9i10 a••a•t•indoLv un­

momento en ~ue é~te ~e encuentna en una po4LciVn en La ~ue -­

e•e cipa••o cae po• 9•avedad a Lo La190 de La Lámina metálica 

20 que Le •l•ve de pula pa•a conduci•Lo Aacia el exie•ton, 

cavendo en La mue•ca 25, de donde •e Le puede toma•. 

RlIVINüICACIONlS 

/, Un •u•tidon a p•aneL pana clpa••o• o puno• que comp•ende 

La com6inación de una caja p•L•mitlca aLa19ada, de madena u -

vino matenial adecuado cuva 6a•e •e pn0Lon9a Aacia La pante -

antenlo• de uno de Lo• Lado• mavo•e• de a9ueLLa con una mue•­

ca o canal en •entldo LonpltudlnaL de La ml•ma, a clenta dl•­

tancla de e•e Lado, el cual Lleva una ventana aLnpada en con­

tacto con La 6a•e 1 !f de una tapa con 6l,1Ja'J•" 1u•. cubne La Pª!!. 

te en•ancAada de una tolva, en La 9ue •e vuelan Lo• ci9a1•0•: 

canacte•LJado po• un cLLlndno de dlámetno adecuado, cuva •u-­

pe•/lcie /onma un /ando movible a La pante •upe•Lo• del ciLL~ 
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dno, ~ue 9ina en onificio4 v chumacena4 /ija4 a Ía4 panede4 -

toan•ve••ale• de La caja y una penllla o botbn a•e9uoado a un 

extnemv deL eje pana Aace~ 9inan u J._cho cilindnv V hacen 4a­

Lin el cigannv o puno al exlen[o~. 

2. Un 4untidon a gnaneL pana ci~annv4 ü pu~c)~ como el e4peci­

/icado en La cL~u4uLa antenion, canacteni3adv pvn~ue cvmpnen­

de adem&4 en combinaci~n, un medio de net~n, cvmv una leniueta 

de limlna /lja a un extnemv del cllíndoo al cual •• uno La e~ 

tnemidad Aupe~iu~ de un ne.1vnle e~pincl anla9oni4ta; La in/c­

nion va a4e,unadu a La ba4e. 111ia L~mina c¿L[ndnica lan~enle en 

4U pante 4upenion a La 4upen/icie LatenaL deL cilindno y a4~~~ 

nada a Laa pa•er/e• Latenale• de La caja, pvn una Lenr;ueta, e.a­

tando /lja La panie ln/enlon de dicha l&mina al ple de La ve~ 

tana de la paoed luteoal. y vtoa limina cíllndnZca flja a La -

extnemidad antenivn o in/enivr de La ivLva; amba4 con el /in -

de ~uian y nec¿b¿n al ci~an.,v v punv en cu calda hac¿a e1 ex-­

ten. iv11. 

ln te~t¿mvn[o de Lv cunL /lnmo la p~e~~nte en ~~x¿ca 1 D.F. el 
de. de 1r¡90. 

Flnma del i..nventvn, cau•ahabi.ente v apvrl!!:. 

nado. 
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causahabiente, nacionalidad y domicilio. 

d) A continuaci6n se hará un extracto de la inven­

ci6n, lo recomendable es que no sea mayor de 150 -

palabras. 
e) se hará una descripci6n del invento con clarl-­

dad, de manera exacta y completa, tan concisa como 

fuere posible, haciendo notar tres aspectos impor­

tantes de la invención: 

a) La naturaleza de la invenci6n. 

b) El objeto de la invenci6n. 

e) Los antecedentes conocidos sobre el estado -

de la técnica a la que la invención pertenece. 

Siempre se deberá evitar toda clase de disgrecio -­

nea, refiriendose siempre al objeto de la invención,y se de­

berá hacer notar ésta con otras invención ya Patentadas, dán 

dose durante la descripción ejemplos de aplicaciones espec(­

ficas de la invención de manera que un técnico con conocimien 

tos medios en la materia sea capaz de reproducirla o utiliza~ 
la. 

2) Dibujos, grabados fotográficos; En los casos -­

en que para la completa comprensión de la invenci6n 

se requiera acompañar a la solicitud de planos di­

bujos técnicos, la descripci6n deberá contener la­

numeraci6n de las distintas figuras de que se com­

ponen, haciendo referencia a ellas y a las distin­

tas partes de que están constituídas, de tal mane­

ra de concuerden con la numeración marcada en la -

figura. 

Los dibujos deberfi reunir las características y -­

requisitos que a continuación se enumeran: aru:x~} 

a) Realizarse en papel blanco de 36 kgs. 

bl Realizarse a tinta negra. 

el Resaltar los aspectos novedosos de la inven- -
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ción. 

d) Contener las partes de la invención que se ha-­

yan señalado en el capítulo de reivindicaciones ... 

é) El papel en que se realicen deberá ser de 21.5-

cms. X 28 cms., además deberá tener una linea tra­

zada en sentido vertical de la hoja a 1.5. cent1-­

metros de la orilla izquierda. 

f) Los dibujos no deberán abarcar completamente 

la hoja por lo que no deberán ocupar un espacio m~ 

yor de 18 X 26 cms. 

Además de lo anterior deberán cumplir con los si-­

quientes requisitos. 

Por lo menos un dibujo deberá representar a la 

invención en forma total, éstos deberá guardar una propor--­

ción entre las partes del invento objeto de la solicitud, -­

la Ley de Invenciones y marcas no sujeta a éstos a ninguna'­

escala por lo que deberán presentarse en perspectiva conven­

cional y libre. 

Si para la correcta comprensión de la descripción­

es necesario presentar el dibujo en una o varias secciones­

deberán presentarse en el dibujo general, por líneas de pun­

tos, o a rayas y ~untos, cuidando siempre de señalar en la­

sección, el signo de referencia de la línea a que correspon­

da, estos signos serán letras o números no menores de tres -

milímetros; por otro lado las piezas representadas en corte­

se distinguirán con líneas oblicuas a no menos de 1.5 milím~ 

tras entre sí. 

En caso de que el espacio fuere demasiado pequeño­

para colocar un signo de referencia, o el colocarlo pueda -­

causar confusión, deberá situarse lo más próximo que sea po­

sible y con una línea quehrada o curva deberá unirse al pun­

to que indica. Si a pesar de esto fuere necesario colocar un 
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un signo o letra marcado con una línea oblicua, se dejará -­

un pequeño círculo en blanco para colocar en é1, el signo. 

Ahora bien, cuando haya piezas o detalles que en -

la figura general queden demasiado pequefios, se marcarán con 

una sola letra o signo representandolo suficientemente ampli­

ficados, en figuras especiales marcadas con el mismo signo. 

Los dibujos no deberán contener leyendas explica­

tivas, ni el título o nombre de la invención, y se firmará­

en la parte inferior derecha de la hoja que lo contenga, si 

se tratará de gráficas o de diagramas de bloques, si se admi 

tirá la presentación de leyendas indicativas de los diversos 

parámetros que sean necesarios para su comprensión, en tanto 

que dichas leyendas no sean explicativas. 

Por Último, para la reproducción de los dibujos -­

podrá emplearse cualquier método, siempre y cuando éstos --­

conserven los mismos tamafios que el original. 

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 37-

del reglamento a la ley de invenciones y marcas. 

3) Las reivindicaciones; la descripción finalizará 

con una o más reivindicaciones, éstas deberán indicar el --­

alcance de la protección que se solicita, debiendo ser cla-­

ras y precias y no podrán abarcar más de 10 asentado en el -

capítulo de la descripción; pero éstas no deberán hacer re--

ferencias a la descripción ni a los dibujos. 

Las reivindicaciones deberin redactarse de la si­

guiente manera: 

a) Preámbulo. En el cual se mencionarán las carac­

terísticas técnicas de la invención, en combina--­

ción, forman parte del estado de la técnica, es -­

decir, lo ya conocido. 

b) Una parte donde se expresen las características 

novedosas que se desean proteger, precedidas de --

las palabras, " caracterizadas en ........ " ºDonde 
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la mejora comprende .... 11 o algo similar a &stas frases, es 

decir la novedad que se de~ee proteger: en el caso de que -­

se trate do asociaciones de elementos se debe distinguir clA 

ramente lo novedoso de lo ya conocido. JURISPRUDENCIA V 
(VEASE PÁG.28Z) 

A continuaci6n y por 6ltimo, se deber~ expr~sar 

bajo protesta de decir verdad que es el mejor m6todo conoci­

do por el i<:'.rentor para llevar a .la práctica la ínvenciún, -

llevando al fin~] la ~irma del inventor, por su causahabien­

te o su ~porjerado así como la fec:ha. anexo 4. 

4) Documento de Cesión; Por lo que toca a los ---­

anexos referentes al documento de cesión, poder -­

para ac:-editar que es manda t. 1río, constanci~1 para­

la prioridad, se ha l1echo ;nención de cl:i ·Js 011 !;5.g.!_ 

nas anteriores. 

5) Por Último, es necusario -11F::·:.1r ·~1 c(;nror0b3nta 

de pago, por concepto de estudio de una solicitud 

de patente, el monto que se estipula en que con-­

tiene la Ley Federal de Derechos. 

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO. 

El examen ~dministrativo consiste en que la Direc-

ción General de Desarrollo 'TecnolÓgíCu , observa -

si la solicitud, descripci6n, reservas, Jibujos y d~m~s doc~ 

mentes anexos satisfaceri los requisitos ya indicados en cuaQ 

to a forma, nGmero de copias,que los poder1~s y copias re6nan 

los requisitos de ley, ~sí como que las reservas y reivindi 

caciones sean to suticicntcmentc claras y precisas. 

En el supuesto de que no lo sean a juicio d0 la -­

Direcci6n, &sta podr~ requerir al interesado on lo que con~i 
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DlCLARACION Dl ~R07l57A 

lL ~ue ,,,,Acúbe f NOf?BRl Dl!. INVlNTOR,1 

Auto• de La INVlNCION nefenenie a 

decla•o bajo p•oieAta de decL• vendad, 1ue el 

mitodo cvnvci.dv pana Llevan a La pn&ctica mL 

i.nvento, e..,~ el c¿ue que.da e!lp"-cl./,·_cado en La­

de4cnlpctón ~ue acompaño. 

0ixLco, D.F. a ( lecha de pneaentac¿6n-

de La 40Llci.luc1 
_} 
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dere conveniente, gozando en este punto de una facult1d dis­

crecional que le otorga la propia Gey de Invenciones y Har-­

cau para requerir al interesado cuando a S\1 juicio deba este 

Último aclarar o modificar la solicitud y anexos.anexo 5. 
JURISPRUDENCIA VI (VEASE PÁG.283) 

Dicho interesado deberá cumplir el requerimiento­

en un plazo que no exceda de dos meses, y 011 caso de no ha-­

corlo se considerar~ como abandonada la solicitud de patente. 
an<uco6. 

Por otro lado, los documentos por medio de los -­

cuales aclare su invenci6n, no podrán tener un alcance mayor 

de protección que la solicitud original, que de así serlo -­

tendrá que presentar llna nueva solicitud,percti0n<lo corno con­

secuencia la fecha legal con la que presentó 1.1 solicitud -­

original, este plazo es susceptible de s·•r prorro1dble hasta 

por el mismo tiempo y por una sola vez siempre y cuando se -

solicite antes de la expiración del plazo respectivo. 

Para el supuesto de q11e el interesado no cumpliera 

con los requisitos de forma es decir, que omitiera enviar 

los anexos ( dibujos, copias, descripción, reservas o sus 

respecti,~s copias) deberá presentarlos en un plazo ~\1c no -

excederá de 30 dias que de no hacerlo se tendrá corno no pr~ 

sentada la solicitud haci~ndole saber al interesado esta re­

solución. JURISPRUDENCIA VI 1 (VEASE PÁG .28~) 

Si la ~olicitud de Patente de Invención reúne to-­

dos los requisitos de forma y sea lo suficientemente clara -

y precisa, entonces se examinará que el objeto de la patente 

no se encuentre dentro de los supuestos que señalan los arti 

culos 9° y 10° de la Ley de invenciones y mHrcas y se refie­

ren a lo que no se considerán como invención y a lo que no -

es patentahle. 

Además de lo anterior, el examen de administrativo 



.;l'. 0~,aq!'"' C t I ' ff~~·~~\ ··r. ¡_ ~'~.ª~~c~b:. 
,, "-it .~ .... l/., 'i 

r\~f ~"¿ .. ~!> 'iUJ; . -

Sln.Cf,1.~1.1, 01 

Co:'"'llCI~ r 
r<W.tM'T:J1¡¡cu;•1;.ol 

5ulvud1M tiivaf!.."i,a~.,:1,·a. 
,./o ,\'o.5'6 C.1'. _ 
l.1cclfldun. liP.xt­
cv 18,lJ.F. 

(. VLcton H. Ce.rr.e.cedv l. 
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México. o.r., a 5 rlc abr.i.L de. 1981. 

é1Jla Scc11e.tan.La de con/onmi..dad con Íatl /aculiade.1¡ gue Lc­
cvnced~.fl. Íu<i ad.i..cuÍv/J 18 1 21 1. 29 de la !.r;¡ IÍI' lnvenci..on".·l ~/ Plaf!C<I/J 

y en 11e.LacU;n a .iu 110Li.c.Uud 'de patente. de.L 15 de novi..e..ab1te. 
de 1976 /Hlt?A.e.ntuda el 17 ele. novi..Utb1e.e. de. 1976, 11e.r;ui,•.nt". a --

u4ted pana que. tlali.11/ar;a LcH. 11equL4i./ü11 c¡ue. a conti .. nuac.i.on /Je mP.n-­
civnan parw r:¡ue. pueda cvntLnuarr.'1e el tr..ámi.tc 11elati.vv a di.cAa '1VÍi.­
ci.tu1I dt>. ealP..nle. con La riue. e,tte.lendc amr,.a11.cu1: 11 Al90'1MS lll -
CON:JUNTO Dl ~llAPAS U/Plé.ADAS PARA A'Slf1U'll.Afl flOLSAS !/ ARTJCIJLOS Slf!II­
LARC.S ". 

a}. - la.11 1tei.vi.ndi.caci.one.t 1 p11..i.nci.eal•e..nle La 1, deben .te11.. 
i.ni.ci.ada.t con el oti_4Jflo lltulo de..l i.nve.nto. <..l. capltul.o 1u'.i.11i.ndi.ca­
to1ti.o e4lá .tu•rnmente con/u40 a cau.t.a de. que. e.xi.d.te.n al<;u1ttJli lélf.mi.-­
no/J. que n.o /ue•on. de.Aclf.i.lo.4 o lff.PJtci.onaJoA l'!.n la dCAcJti.pci.ón 1 ') 1 al -
r,a1tf!.Ct".J1 no e..tlán i.Lu.tll1..ado1J. en lo.4. cli.bujoA¡Ji.cho.t té.11.•i.noA .ton: 
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11una ci.n.lu1r..a 11 fcláuA.ula 11.I¡ no olJ11.lcrnle Lo anle1ti.oll 1 LaA única., •eiE. 
tr..aA c¡ue c/e_6en neclama11..te. Aon La11 que. .t.r_ ne.i.vi.ndi.can en la cláu11ula 
I, ') pon tanto de.~e. lf.P.f.i.1talf. La11 cláu1J.u1.a11 2 e.n. adelante.. · 

6.1.- o ... b~ r11fu1i11 la ranfi.dad de$ 72.00 pvr. cvnc..cptv de 
p1tl..mcr..a r.cp1nición. 

ln ca.10 de 711c de_11cc c.xpli.cuci.Vnc.,1 má.1 ampli_a,1 ace11..ca a'c. Lu 
que debe cumpLi.1! i podr.á vcunttift con el C. ~1c./e de. 'Dc.elv, de ?ale.ntc...i 
ilc rAl.a iJi...11e.cci...iín de lunr"1 a vi.c.r.ne.1 de r¡:OO 11 /:?:OO. 

Pana que. 11ati....1tag.a Lv11 1¡cr3ui.11i...lo.1 ~""- .1~ mencl..vnan }C. Íí! -
conce.de. un plaJU ~1iP~ vencc.ftÚ c..L dla 7 de oclub11.e dt>_ 1981, 
l!pttt•_ct.6!..dv f¡tu•_ dr r.o hr1cp_11Íu Pn el té.11.minl' -teñaladv, H cun'1i.denu11á­
abundunadC1 '°'" -1.0Íi..cLtud de. pat<>.nle de acuc.r.do con lv r5ue civ1punu1.­
Ív/l ci...l.udo-1. a11f.l.cuLu.1 18. 21 {/ 29 de. la L,.,_~, 1:nvvcacla, 



ANlXO 6 

Ol?TO. Dl ?ATlNTé.S. 
7lCNICll. 

lxp. 860405 de Patente. 

C. Dl'illCTO'il <ilNl'illll Dl INVlNCIONlS !J Plll'ilCllS. 

Vi.cton H. Cenecedo l. con la pen4onalldad con 9ue -
me 04tento y pldo -<e me. ne.conOJCa ''n lol'; ténmlno-< del documef! 
to de poden adjunlo. 11effalando como dvmlclli.u pana o[n toda -
cla4e de nvti/icuc[vned eL ubicada ~n 

g pana neclbi.nLa4 en mi numbne aL ~a4ante en DenecAu 

ante u4ted con c.l_ c!e/J i.dv 11.e.1pelv com(>C!llC.JCV f/ e.xpvn(_)-O: 

Que. medlante el p•eaente doy cvntc~laclbn 11 cumpll­
mle.nto a 11u atento v/i.clo No. 55555 ,lecliadv e.L di_a 5 de abni.l 
QLti.mo. ?ano tal e/e.eta e.11loy neponi_endo La hoja 10---------­
pana vue 11U4ti.tuyan a La11 hoja• de La /O a La 12 v•e ae en--­

cuentnan en el expediente de La patent~ ~n cue~tl6n. 

Con eAta mi~ma /echa cubnv Lu4 denechvA ~ue pan --­

concepto de pnimena nepv4Lclón, ~eñala La tani/a en vi9vFt. 

Pon Lo unte• apue11lo, 11 U57l0 C. Dl'illCTO'il (¡lNl'illll 
atentamente 11ollclto: 

f>'illPll'ilO: Tenenme pon pne.11entado en loa ténmlnv11 del 
pneAente eAcnltv, necvnvclendu ml pen.~anaLidad cvmv 

apode.nado de La p•opi.etani.a de la patente.. 

Sl(¡UNDO: Se 11u11tltu11a totalme.nte eL ;wr1c.r. ~ue 11e le­

hab[a atvn~adv al pa~a ~ue en la /u­

iuna toda4 LaA cvmunlcacioneA 4e Aa~an a ml nombAe. 
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Tl71Cl710: ln vlata de.L tlempu tna114cunnldo, ,o.e. ne.--­

,o.ueLva en /o•ma de/Lnltiva aobne La patente avLLcL­

tada. 

PAote~ta lo nece4a~Lo. 
~éxlcv. D.F. a 30 de •epfcem6ne de 1981. 

pon ( nombne del Lnvenlon ) 

Victon H. Cenecedo l. 
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11 llOVlíJl/iJ iJ[. LA J,\'Vl,\'CIOtV " 

Habiendo de•cnlto el lnvento, •e con•Ldena como 

una novedad I• po• tanto, •e neclama como de •u p•opledad Lo­
contenldo en La• •lpulenle• cL&u•uÍa•: 

/.- me¡ona4 en /in conjunto de. 911apa4 empleada~ pana 

a4e~un.an. bvL4a4 y ant[c1tLv.1 Aemejanie4 ~ue incluye una pLuns 

Lldad de 9napa4 indil1 idual~1 cvn contonnv en /onma Je "U" 1ue 

tienen bna304 pendi..ente1 y una banna 4upeniun alineada cvn --

4U-1 canaA en cuntacto 1 ca11aciell.i.._;¡ada.1 pon. te.ne.,-: ut:a Í>ana'a r.-'c­

ci..nta /LexL6Le, fJ.Íatt9ada e.n -1.U pan te. ,111 1i:, ~ i.vn, con can.a adi:c-

4i_va, adhe4ivamente en cQntactv con La cnna 1upe11iun de¡ con­

junto de dlcha• pnapa• ~• /vnma d• "U" 1 una banda alan9ada -
Late1taLmente, tfe_ ci..nio lle.x.i.bLC'. con ('.fl·H~ -"ulh<' .. 1l~·u. odfi<'~·ii..vam.e!!_ 

te en contacto con La can.a exlenna de punte de uno de Lu~ 6na­

¡uA de dicha4 ~napa4 en /vnma de uu", pon Lo cual dicAaJ ;aa­

pa4 4e anman como un tinu aLan~ada g lem,?unaLme:1te 4e mantie­

nen unida4 pon dicha~ 6anda4 de cinta cun cana4 adhe4ivaJ. -­

La4 cuaLe~ cvnnen Lvn~it11dinalmente de d¿cfn llna, penmilLen­

du 9ue dicha tina 4e mu~va /L~xiblem~nfp 1c1~~e 11nu ~11ic ~nguf 

/vnme. 

A4lmi4mv, mani/ie4lv baja pnvf c4fa de decin vendad­

gue el ante•loo e• el mejv• mitvdo cvnvcidv po• mE pana Lle-­
van a La pnáctlca La invención. 

ln te•tlmvnlv de Lo cual /inmv La p•e•ente. en La -

Cludad de méxlco, iJ.F. a Lo~ 15 d[a• del me~ de nvvécmbne de­
mlL novecientv4 4etenta y 4Lete. 

Apodenado. 
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igualmente verificará que lo que se pretende proteger por -­

medio de la Patente de Invenci6n no pertenezc~ a otra figura 

jurídica protegida por la misma ley, coma es el caso de que­

se trate de un dibujo o modelo industrial, en el supuesto -­

de que así sea se le notificará al interesado con la finali­

dad de que realice las modificaciones que sean necesarias y­

realice el pago de derechos correspondientes, pero para con­

servar la fecha legal de la solicitud, deberán realizar di-­

chas modificaciones dentro del plazo de dos meses siguientes 

a la fecha de la notificación. 

En el caso, en que a juicio del solicitante, este­

considere que faltan algunos elementos esenciales en el­

capítulo de la descripción de su solicitud, deberá presentar 

una nueva solicitud, enterando de nueva cuenta los derechos­

correspondientes y consecuentemente perderá la fecha legal.­

quedando en lugar de ésta, la fecha de presentación de la so­
licitud que ha sufrida modificación o correcci6n, haciendo-­

mención expresa de que se abandona la anterior. 

Por Último, queda mencionar, que en el supuesto--­

de que para la obtención de la Patente resultare que ésta-­

a juicio de la 'Dirección'. General de Desarrollo Tecnológido, 
deba dividirse en varias solicitudes de Patente de Invención 

la Direcci6n requerirá al interesado para que presente las de§_ 

cripciones reivindicaciones, planos y dibujos que fueren ne­

cesarios para cada Patente, cabe aclarar que en este punto-­

la Ley de invenciones ymarcas confiere a la Dirección de --­

desarrollo tecnológico la facultad discrecional de decidir -

a su juicio cuando considera que la solicitud satisface o no 

el requisito de unidad de la invenci6n. 

Ahora bien, si durante el trámite el interesado 

se percatara de la situación indicada en el párrafo ante 
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los anexos necesarios para las solicitu­

fecha legal de la primera solicitud -­

estos antes de que haya sido dictada al-­

sea negando, concediendo o considerando -

solicitud. 

Posterior a este examen, se realiza otro para con­

siderar si la invención es susceptible de aplicación indus-­

trial y de serlo así se pasa al examen de novedad. 

6. EXAMEN DE NOVEDAD. anexo 7. 

El principal propósito del examen de novedad, es -

el de determinar si la invención en el momento de la solici­

tud era nueva o no , es decir, que en el momento de la pre-­
sentación de la solicitud dicha invención no se habíe hecho­

por ningún medio accesible al público y no haya estado coro-­

prendida dentro del estado de la técnica. 

Para solicitar la realización a la Direcci6n"General -

déLDesanr<llllP ll'ecnol6{¡tco. , deberá haberse acreditado previamen­

te el examen admini~trativo y solicitarse dentro de los no-­

venta días siguientes al año de haber presentado la solici-­

tud. ta Dirección inciará la bfisqueda de anterioridades, --­

entre las Patentes ya concedidas o ediciones publicadas en -

alguna fecha anterior a la presentación de la solicitud, es­

decir, ubicarse dentro de alguna de las causas que anulan -­

la novedad y que se contemplan en el artículo quinto de la -

Ley de invenciones y marcas y que contempla como anteriorid~ 

des las siguientes: 

a) Las patentes nacionales vigentes o extinguidas. 

b) Las patentes extranjeras vigentes o extinguidas. 

c) Las publicaciones nacionales o extranjeras que-
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que conteng~n datos suficientes para poder llevar­

a cabo la invención. 

d) La explotacíónindustrial o comercial en el país 

o en el extranjero del invento del cual se solici­

ta protección por medio de la Patente de Invención. 

De encontrarse alguna anterioridad a la invención 

objeto de la solicitud de Patente, se comunicará al interes~ 
do y en su oportunidad se negará la patente, o si se estuvi~ 

ra dentro del supuesto, en que la anterioridad encontrada -­

sea parcial, el interesado deberá modificar la solicitud y -

anexos de acuerdo a las instrucciones que al efecto le in-­

dique la oficina perteneciente a la Dirección General de Desarro­
llo TecnolÓgico encargada de realizar estos exámenes. si una -

vez realizadas las modificaciones al efecto señaladas, no -

se encuentra ninguna anterioridad se concederá la Patente. 

Los datos que deberá contener la solicitud para -­

solicitar el examen de novedad son los siguientes: 

a) Anotar el número de expediente que corresponde­

ª la solicitud de Patente de Invenci6n. 

b) Anotar el nombre de la persona que actúa, es -­

decir, el
4

nombre del solicitante del examen de no­

vedad ya sea del inventor que promueva por su prQ 

pio derecho, o el del apoderado, cuando actúe a -­

nombre del primero con este carácter. 

e) Anotar domicilio para oír notificaciones. 

d) Hacer mención del artículo 20 de la Ley de in-­

venciones y marcas al solicitar el examen de nove­

dad en virtud de que es en éste, donde se encuen-­

tra el fundamento para esta solicitud. 

e) Anotar lugar, fecha y firma del solicitante. 
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Este examen de novedad puede ser aplicado en ofi-­

cinas de propiedad industrial distintas de la nacional pe-­

ro deberá reunir dos requisitos: 

l. Que tenga el carácter de oficinas examinadoras, 

conforme el ~ratado de Co.aperación en materia de -

Patentes, o se trate de exámenes practicados por -

la Oficina europea de Patentes. 

2. Que la invención se encuentra dentro de las --­

~reas de la inventiva que la Secretaría de comer-­

cío y Fomento Industrial autorice para que pueda -

ser realizado el examen de novedad en oficinas de­

propiedad industrial distintas de la nacional, y -

que se publican en la gaceta de invenciones y mar­

cas. 

Para que el examen de novedad realizado en éstas -

oficinas sea aceptado, se deberán acompañar los documentos -

que indica el artículo 46 del Reglamento de la Ley de inven­

ciones y marcas y que son los siguientes: 

a) Copia de la comunicaci6n que de cuenta del re-­

sultado del examen de novedad. 

b) Copia de la solicitud de Patente aprobada por -

dicho examen debidamente certificada por la ofici­

na examinadora de que se trate. 

e) La traducci6n al español d~ los documentos señft 

lados en los dos puntos anteriores. 

Si la oficina examinadora funciona mediante el -­

procRd imiento de oposici6n, se considerar¡ definitiva a ---­

partir de que hayan transcurridos los plazos para presentar­

la oposición o se haya resuelto ésta. 
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En este caso, la solicitud de aceptaci6n de exdmen 

de novedad realizado en el extranjero deberá contener los -­

siguientes datosane.;co 8. 

a) Nfimero de expediente en el que se este tramitan 

do la Patente. 

b) Fecha legal de la solicitud de Patente. 

e) Nombre del titular de Ja invención. 

d) Nacionalidad del mismo. 

e) Domicilio. 

f) Nombre de la invención. 

g) Oficina examinador~ ~xtr~njera que reQliz6 ---­

el ~xamen. 

Indicar si la oposici6n ha sido presentada. 

Indicdr si la oposici611 l1a sido resuelta. 

h) Nombre del apoderado. 

i) Domicilio para oir notificaciones. 

j) Indicar los anexos que ~compaílan a la solicitud. 

k) Anotar lugar, fecha y firma 

Por 61tJmo, e11 el supuesto de (ft2e la oficina exd-­

minadora nacional, encontr~r;1 que la ir1vcnci6n carece de no­

vedad , comunicnr5 al respecto al interesado para que en un­

plazo de dos meses exprese lo que a su derecho convenga señ~ 

landa las diferencias existentes entre su invención y las -­

antcrioridad~s y ref~rencias encontradas; el ex~men de nove­

dad ser5 d0finitivo por lo que se refiere a la novedad y a -

la actividad inventiva. 
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7. ABANDONO DE LA SOLICITUD. 

Se considerará abandonada la solicitud o el trámi­

te para la obtención de la patente, cuenda el interesado se 

encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

a) En el caso de que la Dirección General de Desarrollo 
~nológico , requiera a el interesado a precisar o aclarar -

alguna circunstancia de la solicitud y sus anexos y el inte­

resado no cumpla con dicho requerimiento en un plazo de dos 

meses. JURISPRUDEHCIA VIII (vEASE PÁG.286) 

b) si el interesado no solicita se practique el -­

examen de novedad dentro de los noventa dias siguientes al -

cumplimiento de un año de presentada la solicitud, se tendrá 

por abandonada ésta de pleno derecho. 

c) En los casos en que con la finalidad de apre--­

ciar la novedad y las caracteristicas del invento la Dirección 

General de Desarrollo Tecnológico requiera al interesado a --­
presentar un modelo en tamaño natural o de menor tamafto a e~ 

cala y éste nolo presente en un plazo de dos meses sin justl 

ficación alguna, dicho plazo podrá ser prorrogado por una -­

sola vez. 

d) Si en un plazo de dos meses el interesado no m~ 

nifiesta lo que a su derecho convenga como resultado de ha-­

bérsele comunicado que del examen de novedad resultó que 

afecta derechos de tercero por una patente concedida con an­

terioridad, o que dicha invención carece de novedad .. 

e) En el caso en que la invención no satisfaga al­

guno de los requisitos indicados en la Ley de invenciones y 

marcas y su reglamento, aun cuando a juicio de la!iirección Gf_ 

neral de Desarrollo Tecnológicoésta sea nueva y si interesado no 
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satisface dichos requisitos en un plazo de dos meses o los -

cumpla fuera del término. 

f) Si en el supuesto de qua proceda la expedici6n­

de la patente de Invención y el interesado no satisfaga los­

requisi tos para su publicación y correspondiente pago de de­

rechos en un plazo de dos meses a partir de que se le notifi 

que que procede la expedición de la patente. 

Los plazos a que se refieren los incisos a),d),e)­

y f), podrán ser prorrogables por una sola vez por causa ju~ 

tificada y siempre y cuando se soliciten antes del vencimien 

to de dichos plazos.JURISPRUDENCIA IX (VEASE PÁG. 2881 

8. CONCESION DE LA PATENTE. 

Cuando la Dirección General de Desaroollo TecnoÍógi.co --­
determina que la invención cumple con los requisitos que es­

tablece la ley, es decir, que sea nueva, resultado de una -­

actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial,­

procederá a la expedición de la Patente de Invención, notifi 

cando a el interesa
4
do para que en un plazo de dos meses sa-­

tisfaga los siguientes requisitos: 

a) Efectúe y acredite el pago por concepto de ex-­

pedición del título de patente. anexo 9 • 
b) Enregue tres pruebas finas , procedente de neg~ 

tivo, en papel couche y que en caso de ser un solo dibujo -­

deberá medir 11.0 X 7.0 cms, o de ser dos deberán medir 

14.0 X 11.0 cms., esto con la finalidad de publicar los da-­

tos relativos de la patente en la gaceta de invenciones y -­

marcas. 
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El titulo de la Patente deberl contener loR sl---­

guiente"J datos: anexo 10. 

l. Número y clase de la Patente. 

2. Nombre de la persona o personas a quien r,e ---­

concede. 

3. Nombre del inventor o i~ventores. 

4. Plazo de vigencia. 

5. 1Janominaci6n que corresponda a la invenci6n. 

6. Fecha legal de la ratcnte. 

7. Fecha de prioridad. 

8. Fecha de axpedici6n del título. 

9. Anexo del original de la dascripci6n, reivin--­

dicaciones y los dibujos exhibidos por el interes~ 

do. 

Los titulas de las patentes se otorgar~n a nombre­

del Presidente de la República e irln firmados por el Secre­

tario de Comercio y Fomento Industrial o d ~uien en lugar 

del secretario le haya sido otorgada dicha [<lcu1tad. 

Por 6ltimo, la vigcnciil de las patentes será ie -­

ca&orce ~Gos improrrogables, a partir de la fecha de expedi­

ci6n del título pero se tendr~ como fecl1a legal de la Paten­

te, el día y hora de la presentaci6n de la solicitud. 

9. NEGATIVA DE LA PATENTE. 

En caso contrario al expuesto en el punto anterior, 

es decir, si la Dirección General de Desarrollo Tecnoló;Jico, cons i de­

ra que la invención no satisface los requisitos contemplados­

en al articulo 4' de la Ley de invenciones y marcas porque la 
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de esle lílulo, 

México, D.F., a 12 de de 1932. 
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invención se encuentre dentro de alguna de las causas contem 

pladas en los articulas 9 y 10 de la citada ley o por al-­

g6n otro sup11esto, resoluci6n que comunicará al interesado -

señalandole las causas y fundamentos legales de dicha resolQ 

ción. 

En este caso y contra dicha resolución procede el­

recurso de reconsidcraci6n administrativa,_, que deber5 intc~ 

poner el interesado ante la propia Dirección por escrito y -

dentro del término de dos me9es siguientes a la fecha en que 

se le haya notificado la resolución, y en el.supuesto de que 

se vayan ofrecer pruebas, ~stas deberá11 ofrecerse den el mi~ 

mo escrito de interposición del recurso y anexarse las docu­

mentales que en su caso hubiera, pudia11do ofrecerse todo ti­

po de pruebas con excepción de la confesional y la testimo-­

nial. 

Para el desahogo de las pruebas, el inter~sado di§ 

pondr~ de un plazo no mayor de 30 dlas ha6iles ni m~qor de 8 

quedando a su cargo la exhibición de dictámenes y documentos. 

Para los casos no previstos se aplicará supleto--­

riamente el Código de Procedimientos Civiles en lo relativo -

a la actividad probatoria. 

El recurso a que hacemos mención se tendrá por no­

interpuesto cuando se dé alguna de las causas a que se ref i~ 

re el articulo 235 de la Ley de invenciones marcas. 

" Art. 235.- El recurso se tendrá por­

no interpuesto: 

I. Cuando se presente fuera del térmi­

no al efecto concedido. 

TI.Cuando no se haya presentado la doau 

mentación relativa a la personalidad de 

quien lo suscriba o no ro hubiere acre-
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ditado legalmente. 

III. Cuando no aparezca suscrito, a -­

menos que firme antes del vencimiento­

del tlrmino para interponerlo.• 

Si de la substanciaci6n del recurso de reconside-­

raci6n administrativa resulta que s[ procede \a concesi6n de 

la Patente, el interesado procederi a realizar los tr4mites­

ya mencionados en el punto octavo de esta exposici6n, en ca­

so contrario, es decir, que se niegue nuevamente la Patente­

de invenci6n, esta segunda negativa tendrá el carácter de -­

negativa definitiva, y contra esta rcsoluci6n procede el Ju! 

cio de amparo indirecto ~nte los juzgados de distrito en -

materia administrativa. 

Cabe mencionar que la demanda de amparo, deberá 

reunir los requisitos que establece el artículo 116 de la 

Ley de amparo y el juicio se substanciará en los términos 

del cap(tulo IV del titulo segundo de la citada ley.Asimismo 

contra la sentencia d~ctada en este juicio procede el recur­

so de revisi6n, tal como se estipula en el artículo 83 de la 

Ley de amparo, recurso de deberá interponerse por conducto -

del juez de Distrito que cnnozca del asunto, ~nte el Tribu-­

nal Colegiado de circuito y que lo faculta para conocer de -

éste asunto los articulas 44 fracción !!I de la Ley Orgánica 

del Poder ~udicial de la Federaci6n y 85 de la Ley de ~~pa-­

ro; contra la sentencia que se dicte en el recurso de revi-­

si6n no procede recurso alguno. JURISPRUDENCIA X•Xl1XIl1Xlll 
(VEASE PÁGS. 289 A 292) 

Por Último, queda decir, que si el recurso de re-­

consideraci6n admini~trativa no se interpone dentro del plazo 

establecido al efecto, se tendrá la primera resoluci6n como 

definitiva. 
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C. CONSERVACION DEL DERECHO. 

Desde el momento en que ha sido concedido la Pa--­

tente de Invención el titular del mismo goza de las siguien­

tes obligaciones y derechos: 

I. Obligaciones del dueño de la Patente de Inven­

ción: 

a) Pago de la anualidades. 

b) Explotar el invento. 

c) Comprobar la explotación 

d) Otorgar licencias obligatorias. 

e) Otorgar licencias de interés publico. 

f) En el caso del otorgamiento de licencias oblig~ 

torias y de interés público debe proporcionar toda 

la información para que el invento pueda ser explQ 

tacto. 

g) Jnscribir las licencias en el Registro Nacio­

nal de Transferencia de T2cnología. 

II. Derechos del titular de la Patente de Inven -­

ción. 

a) Derecho a la explotación exclusiva de la paten­

te. 

b) Derecho a otorgar licencias 

-uso exclusivo. 

-uso múltiple. 

-mixta. 

c) Derecho a recibir regal!as por licencias con--­

tractuales. 

d) Derecho a recibir regallas por licencias oblig~ 
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torias. 

e) Derecho a autorizar sublicencias obligatorias. 

f) Derecho a recibir regalías por licencias de -

interés público. 

g) Derecho de la transmisi6n o cesi6n parcial de 

derechos entre vivos. 

b) Derecho a la transmisión por •sucesión. 

i) Derecho a perseguir en el caso de la usurpaci6n 

de la patente. 

j) Derecho de reclamar daños y perjuicios. 

l. OBLIGACION DE EXPLOTAR EL INVENTO. 

Una vez que se ha otorgado la patente de invención 

el titular de la misma tiene la obligación de explotarla - -

dentro del territorio nacional, es decir, que si la patente 

se explota en el extranjero no se tendrá como satisfecho el 

requisito de explotación de la invención. 

El titular de la patente de invenci6n deberá preserr 

tar ante la Direcci6n General de Desarrollo Tecnol6gico las -

pruebas y demás documentos que considere necesarios para com­

probar dicha explotación, 6sto~ deberán ser de acuerdo a la -

naturaleza de la explotación de que se trate, teniendo la au­

~oridad administrativa la facultad para efectuar inspecciones 

en las casos que la considere conveniente. 

La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 43 da 

una definición de lo que debe considerarse como explotaci6n -

de la invención. 

• Art. 43.- Para efectos de esta ley, -
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es explotaci6n la utilizaci6n permanen­

de los procedimientos patentados o la -

fabricaci6n del producto amparado por -

la patente, efectuados directamente por 

el titular de la patente, sus causaha-­

bientes o licenciatarios, en volómenes­

que correspondan a una efectiva explot~ 

ci6n industrial y en condiciones adecu~ 

das de calidad y precio.• 

Por otro lado, el reglamento de la Ley a que nos -

referimos, explica en su artículo 53 los elementos que se -

verificarán para comprobar la explotaci6n de la patente. 

• Art. 53.- Para la comprobaci6n de ex­

plotacl6n de las patentes se verificará 

que haya utilizaci6n permanente de los­

procedimientos patentado o fabricaci6n­

del producto amparado por la patente, -

siempre que dichos procedimientos o fa­

bricaci6n se realicen en territorio na­

cional y los productos se encuentren en 

oferta en el mercado nacional o intern~ 

cional, e,¡i volumenes que correspondan a 

una efectiva explotaci6n industrial." 

Se desprende del artículo anteriormente transcrito 

que la Secretaría de Comercio y fomento industrial tiene la­

facultad discrecional de determinar cuando los volumenes 

a que se refiere dicho artículo, corresponden o no a una - -

efectiva explotaci6n industrial. 
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a) OPORTUNIDAD PARA EFECTUARLO. 

La explotación de la patente, deberá iniciarse en­

un plazo de tres años a partir de la fecha de expedición de 

la patente, y deberá comprobarse dicho inicio a satisfacción 

de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en un pla­

zo de dos meses contados a partir del inicio de ésta, Es i-­

igualmente en este punto donde la Secofi goza de una facul-­

tad discrecional que le otorga la Ley para determinar cuan­

do se ha iniciado la explotación, en virtud de que la comprQ 

bación de ésta deberá ser a"satisfacción• de dicha secreta-­

ría. 

b) MEDIOS DE PRUEBA. 

La Ley de invenciones y marcas y su reglamento no­

hacen mención acerca de que tipo de pruebas deben ofrecer-

se para demostrar la explotación de la patente. 

Sino que el artículo 43 de la Ley de invenciones -

y marcas en su segundo párrafo en una forma ambigua menciona 

al respecto en los terminas siguientes: 

" Art. 43.- ................. . 

Para comprobar la explota--­

ción industrial de las patentes, se debe 

rán presentar ante la Secretaría de co-­

mercio y Fomento industrial la pruebas o 

demás elementos que se consideren neces~ 

ríos de acuerdo a la frecuencia o natur~ 

teza de la explotación de la invención -
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de que se trate. La autoridad competen­

te efectuará inspecciones en los casas­

en que lo juzgue conveniente. 1
' 

c) FORMALIDADES. 

Para comprobar ante la Secretaría de Comercio y -­

Fomento industrial la explotación de la Patente deberá pre-­

sentarse en un plazo de dos meses a la fecha de inicio de -­

la explotación un solicitud de comprobación de explotación -

de Patente, esta es una declaración la cual deberá contener­

los siguientes elementos:anexo ¡¡. 

a) Número, título y fecha de expedición de la ?a-­

tente que se esta explotando. 

b) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular de 

la Patente. 

c) Si se hubiere otorgado alguna licencia de ex--­

plotación se deber¡ anotar el nombre nacionalidad­

domicil io, la fecha, número de expediente y número 

de folio con que quedo inscrito el contrato de li­

cencia de explotación ante el Registro Nacional de 

Transferencia de Tecnología, así como el número y 

fecha de resolución por la cual se registró al li 

cenciatario en la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico. 

d) La fecha en que se inició la exrlotación; la -­

forma e11 que se realiza, pudiendo ser en forma di­

recta por el titular de la patente o mediante li-­

cencia otorgada por el titular de la Patente; la -

ubicación exacta del lugar o fábrica donde se lle­

va a cabo la cx;.i.otación. 
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Si la explotación no se hubiese llevado a cabo --­

se deberá indicar la causa señalando en los diver­

sos apartados la que corresponda de la forma que -

proporciona la SECOFI 

e) A continuación se anotará el nombre del decla-­

rante, indicando que formula dicha declaración ba­

jo protesta de decir verdad ya sea por su propio -

derecho o señalando el carácter con que actúa a -­

nombre del titular de la Patente, a continuación -

señalar a las personas autorizadas y el domicilio­

para oír y recibir notificaciones; señalar la lista 

de los anexos que acompañan a la declaración y por 

Último, lugar, fecha y firma de quien actúa. 

2. LICENCIAS DE EXPLOTACION. 

Como ya se ha mencionado,el titular de la Patente­

tiene el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, 

sin embargo, tambifin puede hacerlo previo el consentimiento -

del titular de la invención, un tercero interesado en explo­

tar la invención, lo anterior encuentra su fundamento en los­

artículos 3° y 37° en la parte final de su primer párrafo de­

la Ley de invenciones y marcas y que dicen en su parte rela-­

tiva lo que a continuación se transcribe: 

" Art, 3.- La persona física que reali­

ce un invención o su causahabiente, ti~ 

nen el derecho exclusivo de explotarla­

en su provecho, por si o por otros con­

su permiso, de acuerdo con las disposi­

ciones contenidas en esta Ley y su re--

g lamento ...••.••.•.•...............••• " 
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" Art. 37.-

Con las limitaciones previ2 

tas en esta ley, la patente confiere a­

su titular el derecho de explotar en 

forma exclusiva la invención, ya sea por 

sí o por otros con su consentimiento." 

Para que el titular de la pueda conceder licencias 

de explotación deberá celebran un convenio en términos de -­

Ley. 

Es necesario señalar, que ~l titular de la patente, 

puede otorgar licencias de uso exclusivo, es decir, que úni­

camente el licenciatario tiene derecho de explo~a~ la Paten­

te, por lo que dicha exclusividad debe quedar expresamente -

estipulada en el convenio que se celebre para ls concesión -

ge la licencia de explotación. 

Licencias de uso m6ltiple y mixtas, siendo aque--­

llas en las que otorga la concesión para la explotación ñe -

la Patente a varias personas distintas del titular, interes~ 

das en dicha explotación, y las segundas aquellas donde ade­

más de otorgar la concesión a diversas personas, el titular 

de la Patente se re'Berva el derecho de explotarla por sí mis 

mo. 

Lo anterior encuentra su fundamento en el artícu­

lo 47 de la Ley de invenciones y marcas: 

" Art. 47.- Salvo estipulaci6n en contr~ri 

rio, la concesión de una licencia no ex­

cluirá la posibilidad, por parte del ti­

tular de la Patente de conceder otras --

1 icenci as ni de explotar simultáneamente 

la Patente por sí mismo.'' 



a) LICENCIAS VOLUNTARIAS. 

Son aquellas que celebran de mutuo acuerdo entre­

el titular de la Patente y el interesado en explotar el in-­

vento protegido por dicha Patente, mediante convenio por es­

crito cubriendo los requisitos y realizando las inacripcio-­

nes necesarias de acuerdo a las exigencias de Ley. 

El convenio que se celebre deberá contener los --­

siguientes elementos: 

a) Nombre, denominación o razón social, nacionali­

dad y domicilio del titular de la Pat~nt>e de Inve~ 

ción. 

b) Nombre, denominación o razón social, nacionali­

dad y domicilio del interesado en la explotación -

de la invención. 

c) N6mero de la Patente de Invención. 

d) Nombre de la invención. 

e) Plazo durante el cual se pretenda llevar a cabo 

la explotación de la invención, las condiciones de 

de dicha explotación y las regalías a cubrir. 

JURISPRUDENCIA XIV ~VEASE PÁG.293J 

b) LICENCIAS OBLIGATORIAS. 

Procede la expedición de las licencias obligato--­

rias en el supuesto en que transcurrid~ el término de tres -

años para que el titular de la patente inicie la explotación 

de la invención y no lo hubiera hecho,cualquier interesado -

en dicha explotación puede solicita a la Dirección General de~ 
sarrollo Tecnológico , la concesión de una licencia obligatoria. 

si empre y cuando s" esté dentro de los supuestos a que se refiere - - - -
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el artículo 50 de la Ley de invenciones y marcas: 

11 Art.50.- ........................... . 11 

I. Cuando la invención patentada no ha­

ya sido explotada. 

II. Si la explotación de la patente ha­

sido suspendida por más de seis meses -

consecutivos. 

cuando se trate de producción ciclica o 

estacional, la suspensión a que se re-­

fiere esta fracción se contará a partir 

de la fecha en que la empresa debió ha­

ber iniciado la elaboración del produc­

to o la utilización del proceso, en ra­

zón del nuevo ciclo o estación. En ca­

so de dudas respecto de dicha fecha, la 

Direcci6n General de Invencione8 y Mar­

cas y Desarrollo Tccno16gico, consulta­

r& a la Direcci6n General de Industrias 

respectiva. 

III. Cuando la explotación de la paten­

te no satisfaga el mercado nacional. 

IV. Cuando existan mercados de exporta­

~ión que no estén siendo cubiertos con 

la explotación de la patente y alguna­

persona manifieste su interés en util! 

zar la patente para fines de exporta-­

ción. 

En este mismo artículo la Ley señala -­

que para los supuestos a que se refiere 

en las fracciónes III y IV antes trans­

critas, se dará oportunidad al titular­

para que subsane la explotación insufi­

ciente, otorgándoles preferencia para -



76 . 

ampliar la explotación de la invención, 

por lo que le da a conocer la solicitud 

de licencia y al mismo tiempo le concede 

un plazo de dos meses para presentar un­

un programa de fabricación similar o me­

jor a los programas presentados por --­

quien haya solicitado la licencia, así­

como otorgar f ionza a favor de 

para garantizar dicha explotación, pu-­

diendo previa solicitud del interesado 

y con anticipación al vencimiento de di 

cho plazo ampliarlo por otro igual. 

El solicitante de la licencia obligatoria deberá -

presentar un proyrama de fabricación indicando el lui~r don­

de se realizará la explotación de la invención, el volúmén -

de dicha explotación de lá invención en forma 6ptima, lo an­

terior acompañará a la solicitud , que por :riplicado preci­

sará los siguientes datos: 

a) Número de la patente. 

b) Nombre de la invención. 

c) Nombre, denominación o razón social del solici­

tante. 

d) Nacionalidad del solicitante. 

e) Indicará cual de las causales a que se refiere -

el artículo 50 de la Ley de invenciones y marcas -

es la que se invoca para que proceda el otorgamieg 

to de la Licencia obligatoria. 

f) Aportará las pruebas en que se funde para soli­

tar la licencia obligatoria en relación con el --­

inciso anterior, es decir, que demuestre el supue~ 

to en que se funda del artículo 50 de la citada -­

Ley. 
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Para el caso de que de los anexos antes menciona-­

dos se desprenda que el interesado en la licencia obligato-­

ria no acredita capacidad económica y técnica para realizar­

la explotación de la invención, la Dirección General de IX!sarro -

llo TecnolÓgico,requerirá al interesado para que dentro del --­

plazo que no será mayor de seis meses corriga las deficien-­

cias que le haya sido indicada, en caso de no hacerlo se --­

tendrá por abandonada la solic,tud. 

La Di r~j ón General de f>2sarrol lo Tecnolfr]ico d::ci -

airá sobre la concesión o en su caso la negación de la licen­

cia obligatoria, previa audencia de las parte y en el supues­

to de que ya existiera otra licencia, el titular de esta tam­

bién deberá ser notificado con la finalidad de gu: manifieste 

lo que a su derecho convenga en un plazo que no excederá de -

dos meses siguientes a la fecha de notificación, pudiendo --­

prorrogarse oicho plazo por otro igual y por una sola vez.---

Es necesario mencionar, que en virtud de lo que -­

señalá el artículo 50 de la Ley de invenciones y marcas ant~ 

riormente transcrito, la Secretaría de Comercio y Fomento -­

Industrial, tendrá la facultad para a su juicio decidir cuan 

do la explotación de la patente satisface o no el mercado n~ 

cional, así como para resolver si el titular de la patente -

ha ampliado suficientemente dicha explotación a fin de cu--­

brir adecuadamente el consumo nacional o la demanda interna­

cional. 

Por otro lado, si el titular de la patente al ---­

conocer la solicitud de la licencia obligatoria se opusiera­

ª la concesión de esta basándose en causas justificadas y -­

que deberá probar, la bir8cción C',zneral de [lqsarrollo TecnolÓqico-­
notificará de lo anterior al solicitante de la licencia obli 

gatoria para que dentro del plazo de un mes manifieste lo -­

que a su derecho convenga. 
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Para la concesi6n de la licencia Óbligator!a por-~ 

la Dirección General de IX!san-ollo Tecnológico · determinará 

previa opini6n que obtenga de la Dirección de Transferencia­

de TecnolÓgia, el plazo de vigencia, las condiciones bajo 

las cuales se concede, el campo de aplicaci6n,así como el 

monto de las regalías que deberá entregar el licenciatario­

a el titular de la patente. 

sin embargo, las condiciones a que nos referirnos -

en el párrafo anterior, podrán ser modificadas por la Direc­

ción de Desarrollo Tecnológico, a solicitud del titular de -

la licencia o de la patente por causas que sobrevengan con -

posterioridad o en el supuesto de que el titular de la Pa-­

tente otorgue licencias en mejores condiciones que las de -­

la licencia obligatoria, es entendible con esto que las li-­

cencias obligatorias no sürán en forma exclusiva, asimismo-­

el titular de la licencia no podrá transmitir los derechos -

que le confiera la licencia, ni conceder sublicencias casos 

en los cuales deberá contar con la previa autorización de la 

Dirección de desarrollo Tecnológico, además de contar con 

la autorizaci6n del titular de la Patente en el segundo 

caso mencionado. 

El titul;w:- de la licencia obligatoria, tendrá en-­

tre otras las siguientes obligaciones: 

a) Tniciar la explotaci6n de la invención dentro -

del plazo de dos años contados a partir de la fe-­

cha en que le fue concedida. 

Es igualmente en este punto, donde la Secretaría -

de Comercio y Fomento Industrial tiene la facultad 

discrecional de resolver a su juicio si ha quedado­

comprobado el inicio de dicha explotación. 

b) No suspender dicha explotación por un periódo -
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,.\!\. mad~~'3 seis meses consecutivos. 

~ \\'.)&\\\)\\; 
r':;\'_) ~I "" 

..,,~ . .J' v" 
1t'). \l.• \.'- La licencia de explotación termina al vencimiento-

\.~\< ~plazo para el que fue concedida, sin embargo,ésta puede­

~~~ ser revocada en cualquier tiempo ya sea a petición del titu­

lar de la Patente o de oficio por la ·Dirección General :'de Des_<!­

rrollo fecnológico siempre que el 1 icenci atar i o esté dentro de-

las siguientes omisiones: 

a) Por no iniciar la explotación de la invención -

en el término indicado. 

b) Por no comprobar dicha explotación dentro de -­

los dos meses siguientes a la iniciación de la ex­

plotación. 

c) Por suspender la explotación por un periódo --­

mayor a seis meses consecutivos. 

Por otro lado, de negarse la concesión de la lice~ 

cia obligatoria se notificará a las partes esta resolución. 

c) LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial --­

tiene la facultad de determinar, cuando por causas de utili­

dad pública, defensa nacional o cualquier otra de interés -­

público, deba realizarse la explotación de ciertas Patentes­

mediante el otorgamiento de licencias de utilidad pÚblica,-­

para lo cual publicará al respecto una declaración en el - -

Diario Oficial de la Federación. 

Esta clase de licencia tienen el carácter de in- -
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transmisibles y para su obtención deberá segu··N'¡f;; l_as mismas 

formalidades que las expuestas en el punto anterioi'~elativo 

a las licencias obligatorias, tanto para la solicitud como­

en el procedimiento para su obtención, siendo la Dirección 

ral decIJesarrollo Tecnologico, quién decidirá sobre su otorgamien 

to previa opinión de la Dirección de Transferencia de Tecn2 

lÓgia, pudiendo resolver entre concederla o negarla notifi­

cando a las partes en el segundo caso, y en el primero, es -

decir, que resuelva concederla, fijará el término de duración 

de la licencia, las condiciones bajo las cuales se concede,­

el campo de su aplicación, así como el monto de las regalías. 

Por otro lado, cle ser las descripciones y reivindi 

caciones insuficientes para la explotación del invento, el -

títular de la Patente deberá proporcionar la información su­

ficiente para la explotación de la invención de que se trate 

de no hacerlo , el licenciatario deber5 manifestarlo a la -­

Dirección General de Desarrollo 1'écnológica., quien previa audiencia­

resolverá si procede o no el suministro de mayor información, 

de determinarse queprocede el suministro de mayor información 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial apercibirS al 

titular de la Patente de Invención, que en caso de no hacer­

lo revocará la Patente. Lo anterior es igualmente aplicable­

en el caso de las licencias obligatorias, asimiso , el licerr 

ciatario de otras fuentes puede adquirir la información Tec­

nológica necesaria para llevar a cabo la explotación de la -

invención sin que esto sea causal para la terminación o re­

vación de la licencia, esto Último, además de ser - - - _ 

aplicable a las licenciade utilidad pública y obligatorias -

io será para el caso de las contractuales. 

El licenciatario, deberá iniciar la explotación de 

la invención dentro del plazo de dos años contados a partir­

de la fecha de haber obtenido la licencia, y no la podrá --­

suspender por un periódo mayor de seis meses consecutivos --



y deberá comprobarse en los términos del artículo 52 del- - -

Reglamento de la Ley de invenciones y marcas,en caso contra-­

ria, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial revocará­

de oficio o a petición del titular de la patente, la licencia 

de que se trate, dando oportunidad tanto al titular de la pa­

tente como al licenciatario para que ofrezcan pruebas en un -

plazo no mayor de dos meses, después de este plazo, la Seer~ 

taría de Comercio y Fomento Industrial, dictará una resolu--­

ción tomando en cuenta lo alegado y ofrecido por las partes-­

si hubieran concurrido a dicho procedimiento 

d) REGISTRO DE LICENCIA. 

a') EN INVENCIONES Y MARCAS 

La finalidad de que las licencias de uso y explot~ 

ción de las Patentes de Invención surtan efectos contra ter­

ceros es necesario que obtengan su registro ante la Dirección 

General de Desarrollo Tecnológico. 

Esto encuentra su fundamento en el artículo 46 

de la Ley de invenciones y marcas que a la letra expresa: 

" Art. 46. - .......•......••.••.•.. Para 

que la cesión o transmisión surtan efe~ 

tos contra terceros, se requerirá su r~ 

gistro en la Dirección General de Inven 

cienes y marcas y Desarrollo Tecnológi 

ca. 

cuando dichas cesiones o transmisiones-
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se efectúen por actos entre vivos sola­

mente surtirán sus efectos si fuesen 

aprobadas e inscritas en el Registro -

Nacional de Transferencia de TecnolÓ--

gia.'' 

b') EN T~ANSFERENCIA DE TEGNO~oc1~, 

Los contratos de autorización de uso, es decir --­

las licencias de explotación, deberán inscribirse en el Re-­

gistro nacional de transferencia de tecnolÓgia, siempre y -

cuando surtan sUs efectos dentro del territorio.na~ional,es­

to con fundamento en los artículos 46 de la Ley de invencio­
nes y marcas al sefialar que deberán inscribirse los actos a 

que se refiere el artículo segundo en su inciso que adelante 

se transcribe siempre y cuando estos se celebren entre vivos, 

y el articulo 2° de la Ley sobre el control y registro de la 

Transferencia de Tecnología y el uso y explotación d2 paten­

tes y marcas,y en especial refleriéndonos a su inciso b) --­

dice como sigue: 

• Art. 2°.- Para los efectos de esta --• ·1ey, deberán ser inscritos en el Regis-

tro Nacional de Transferencia de Tecno~ 

logia, todos los convenios, contratos~ 

y demás actos que consten en documen­

tos que deban surtir efectos en el te-­

rri torio nacional,relativos a: 

b) La concesión del uso o autorización 

de explotación de Potentes de invención 
o de mejoras y de los certificados de -

invenci6n.' 1 
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La falta de registro determina una multa que podrá 

imponerse hasta por el monto de la operación convenida o de­

hasta 10,000 veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal a juicio de la Secretaría de Comercio y F2 

mento Industrial, esto de acuerdo a lo contemplado en el ar­

tículo 19 de la Ley sobre el ~ontrol y Registro de la Trans­

ferencia de Tecnología y el oso y ~xplotación de patentes y 

Marcas, además de no surtir efectos, el contrato será nulo­

sin embargo, es convalidable la falta de inscripción, ya -­

que ésta podrá realizacse en cualquier momento, con la cir­

cunstancia de que surtira dicha inscripción efectos desde la 

fecha misma de la inscripción y de la celebración del con--­

tra to. 

Por lo que, independientemente de que la licencia­

se haya inscrito para efectos de la propiedad industrial, no 

exine de la obligación al interesado de realizar además la -

inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tec­

nología, " en virtud de que este Último ti.ene carácter de D_g 

recho público con fines y objetivos específicos de control -

para la mejor estructuración de la política industrial y ec2 

n6mica mexicanas, en tanto que con lns inscripciones efec-­

tuadas en el lmbito del derecho de propiedad industrial se -

persigue protección de los derechos y privileyios de los --­

usos y costumbres mercantiles en beneficio de los que prac-­

tican el comercio y la industria y el público consumidor."(2Dl 

2 (21). ALVAREZ S. Jaime. Ooh. cit., pág. 268. 
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Otro aspecto fundamental acerca. de la inscripción 

del contrato en el Registro Nacional de Tansferencia de Tec­

nología, es el hecho de que otorga estímulos fiscales y de -

otro tipo que concede el gobierno federal o que se contemplen 

en diversas disposiciones legales o reglamentarias .Al res-­

pecto el artículo 6° de la Ley sobre el control y registro -

de la transferencia de tecnología ~ el uso y explotación de­

patentes y~marcas sefiala: 

• Art. 6.- Seri necesaria la presenta-­

ción de la constancia del Registro Na-­

cional de Transferencia de Tecnología -

para disfrutar, en su caso, de los beng 

ficios, estímulos, ayudas o facilidades 

previstas en los planes y programas del 

Gobierno Federal o en otras ctisposicio­

nes legales o reglamentarias que las -

otorguen, para el establecimiento de -­

centros comerciales en las franjas fron 

terizas y en las zon~s y perímetros li­

bres del país,o para que se aprueben -­

programas de fabricación a los sujetos­

que estando obligados a hacerlo no hayan 

inscrito los actos, convenios o contra~ 

tos a que se refiere el artículo segun­

do o sus modificaciones en el Registro­

Nacional de Transferencia de Tecnología.• 

- OTJJ:EN OTORGA EL R:EG!S'l'RO. 

El registro de la inscripción lo otorga la Secret~ 

ria de Comercio y Fomento Industrial, a través del Registro­

Nacional de Transferencia de Tecnología. 
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Deben de solicitar la inscripci6n de la licencia -

para el uso y explotaci6n de las Patentes de Invención, las­

persona que sean parte o beneficiarios de los contratos en -

que conste dicha licencia, ya sean personas físicas o mora-­

les, nacionales o extranjeros, al respecto, la ley sobre el­

control y registro de la transferencia de tecnología y el -­

uso y explotación de patentes y marcas en su artículo ----­

quinto las enlista de la siguiente manera: 

" Art. 5°.- Tienen la obligación de sol! 
citar la inscripción de los act'os, conv~· 
nios o contratos a que se refiere el ar­

tículo segundo cuando sean partes o be-­

neficiarios de ellos: 

r. Las personas físicas o morales mexic~n 

nos;. 

se desprende de esto, que pueden ser mexicanos por 

nacimiento o por naturalización en el caso de las primeras -

mencionadas y en el4 caso de las personas morales mexicanas -

aquellas que fijan su domicilio legal dentro de la RepÚbli-­

ca Mexicana y se constituyen como tales de acuerdo a las --­

leyes del país. 

II. Los organismos descentralizados y em 
presas de participación estatal; 

IIl. Los extranjeros residentes en Méxi­

co, y las personas físicas o morales ex­

tranjeras establecidas enel país; 

IV.- Las agencias o sucursales de empre-
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sas extranjeras establecidas en la Rep~ 

blica Mexicana;y 

V. Las personas físicas o morales extran 

jeras que aunque residan o estén estable 

cidas en el país, celebren actos conve-­

o contratos que surtan efectos en la 

República Mexicana. 

- OJITOS DF. LI\ SOLICITIJJ) P/\R/\ EL REGISTRO. 

Es necesario señalar, en primer lugar,•que el do-­

cumento en que conste la licencia deber~ presentarse ante -

el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dentro­

del plazo de 60 días hábiles siguientes a la fecha de su - -

celebraci6n de hacerse dentro de este término y en:el supue~ 

to de que redna los requisitos que señala la Ley y su ltegl~ 

mento sobre el Control y ltegistro de 'Ir <lnsfererencia de '! ec­

nología y sea procedente su inscripci6n esta surtirá efectos 

desde la misma fecha de su celebración, en caso opuesto, es­

decir, que no soliciten la inscripción dentro del plazo an-­

tes señalado, surtitá efectos la inscripción a partir de la­
fecha en que se haya presentado la solicitud para ello: 

La solicitud de inscripción deberá contener la --­

siguiente información: anexo 12. 

I. Información de la empresa receptora de la tecn2 

logía. 

a) Clave del país. 

b) Nombre de la empresa. 

c) Registro Federal 'de Causantes. 

a)• Dirección.- Calle y número exterior.número 

o letra interior, colonia, código postal, ci~ 
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~ad, entidad federativa, tel¡fono. 

e) Productos y/o servicios que ofrece la em-­

presa. 

f) Tipo de empresa: señalar si es una empresa 

estatal,privada, mixta o cooperativa. 

g) Demás información relativa a la descripci6n 

de la empresa receptora de la tecnología. 

II. Información de la empresa otorgante de la ---­

Tecnología. 

a) País de origen de la empresa otorgante. 

b) Nombre de la empresa. 

c) Dirección.- Calle y número exterior, e in­

terior, colonia, código postal, ciudad, Enti­

dad Federativa, teléfono. 

d) Principales productos y/o servicios que -­

ofrece la empresa. 

e) Demás información relativa a la descrip--­

ción de la empresa otorgante de la tecnología. 

III. Información de las carocter[sticas del contr~ 

to de tecnología. 

a)tipo de tecnología. 

b) Clase de contrato. Licenciamiento, coin--­

versión ó llave en mano. 

c) Tipo de contrato. 

d) Fecha de celebración del contrato. 

e) Fecha de terminación del contrato. 

f) Objetos jur[dicos que contempla el contra­

to. 

g) Si existe contraprestación en el contrato. 

h) Tipo de pago. 

i) Regalías 
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j) demás información relativa a las particu-­

laridades del contrato. 

IV. Descripción tecnológica de la empresa recepto­

ra. 

Esta información es la relativa a las capa--­

cidades tecnológicas de la empresa receptora­

además de conocer los problemas a que se en-­

f rentan las empresas receptoras en su proceso 

de traspaso tecnológico. 

v. Datos del representante legal de la empresa y -
t¡cnico de ia misma. 

a) Nombre del apoderado legal. 

b) Dirección. Calle y número exterior e inte­

rior, colonia, código postal, ciudad, Entidad 

federativa, Teléfono. 

c) Firma. 

d) Nombre del responsable t¡cnico de la empr~ 

sa. 

e) Dirección. C~lle y número exterior e inte­

rior, colonia, código postal, ciudad, Entidad 

federativa teléfono. 

f) Firma. 

VI. A continuación y por Último señalar bajo pro-­

testa de decir verdad, que la información que se -

presenta en·: la solicitud es verdadera. 

A la solicitud que se ha descrito se deberin ane--
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Secretaría· de Con1ercio y 
Fomento Industrial· 

Solicitud de Inscripción 

Dirección General de 
Desarrollo Tecnológico 



_____ t1./iiJ..(L_/.2_ __ _ 

ADVEfHEt.,IAS 

Lü Sol:c•!uct t.le Inscripción al Registro t~Jc1onill ele Trans1ercncia de Tecnofogiél lec ne corno 
tsnJ1tdad, además do mc1at tos trámiles praccdenlfl'S pílra el reg1s1ro de !os conlrJ!os íC!;pcc11vo:;, 
rcc.:ioar in!ormac1ón quo brrndo clememos a la autoridad p;u,1 otorg<ir np:>yo 1ccn~g1co a las 
empresas rccep~oras de 1ecno1ogla. acordes a sus ncccs1di'.ldcs. En tstc scn11do es da :;urna 
1mpor1JOC!íl que l.:i mforrnación propo~c1on.1da seJ f1dcd19na. 

La so11c11ud cstii organi?c:ida tJn cinco socclones. Ln pnmora doscnbo. en términos generales. a 
13 r1npwsa rnccpiora da 1ecnologia, y la segunda sección a la ampre:;a otorganrn. La rnrccra 
aeiermina ias pamcularidados del contrata ae 1rans1crenci;i oc 1ccnoiogia. La cuana 
se::;c,cn oc1ec1a las Ctjp.'.!c1dilC1e51ccno!ógicas drJ ta cm;:m:!a rcccp1ora. La Ultima sccc:ón 
c~tJOlc.;c J;¡ tden11f1c.::lción del rcpcc~entilntc legtll y 1tcn1c.c .JO Ja empres;¡ rc:('p:ora. y requiere 
la tirm;l de amoas pc:rsona!fdJdC!:: par.> míct.:ir el 1tL1r~1tc. 

Oc p.1rt:c:;lar 1mponar..:1a es !a cuana st'cción. ya que ac ella !ir: aenvaran las achv1dae1e!: de 
prcmoc:ón r apcyo 1ccno!óg:co de IJ. Oirnccion du T1amacrencra uc Tccnol09ia, conterrp!Qáas' 
en e! Ñe91:i.mcnto ap!1cnore en fa m3!erin Su cb¡eltvo es 1dcnlrf1car alguno~ prcblcrnJS que 
er'rc·· ~n IJS empresas rcccp1oras en su oroccr,c de JrJ:;paso tccnc!óg:co. asi c.::irno la marwr~ 
Nlcuc i:>S alton!;:" )'J: sea por si mi!:mos o con apoyo c:r:lcmo. Ef!o perm11ira a la auloridadelegit 
.1.:.:i::inc!:P c::;::iccilicJs para conlrrbwr a op1rm1.:.lr dicho i;roccso a las empresas Que-ya lo rea!1ziln 
o t:Jr;, coJcyu~·ar a orgamznr y srs1cma11zar el lta5PJ!.O tccnclogir.o de ,;:is empresas que decidan 
;·(.'~'.:W~ a c:ito 

La 1n1c~rr.Jc1on cro· .. 1s1a en 1ot1a la schcm;o sera u1ihzacta p:na fines csradisttt:o:; 1n1er."'!os C!? la 
D1rf.c::::n G~ncrai Ot> Dcs<moHo Tccnolog:co. y e!:i ca caraca~r cstric1am~ntt'! con1toenc1al 
/1 ~1:r.1s~::, !ie ~uc:ay:- que en nrngUn momamo e~lil 1nfom1<1cion ser11rj p.:u.i de1ermmar si ei 

co:i:rJ:: Qu~:::.1 tr::;:r::o <!n C'I Fi~G•!:.HV Nac~onai de- :-rnns!cre-ri::JJ: oc T~c:ic. 

Pata ,:~r.1r -=~ra so!Jct.uo St! rcqwt!re que anrcs lcJ cuid\!dos<Jmen1e el 1nstru..:::1Yo. qlle se 
en::l.len:ra en 1z n•h;pna 13 y en el que se 10.C!uyen algunos e¡emplos. 

6 Altin.: e~! !n!':ir..::ll':o ~'1 cncucmraun AnexoconJo\ ~dtc;csoc P~i::e!:, de t..tcncoJ5ydc Cb¡elO!: 
.. :ur:c·:~! as1 como ei que moica la 1nlormJc1on qu1J cene r.rcsemnr:.e para 1mc1Jf el 1ram11e oe 
~cuc..:;J.J .-Ja m:;cncc:6n 

NOTA· E!tJ. so11:11ud es d'.! 11b1e re[lr:Jducí:10n y .JcoerJ prescnt;use en Oflg1n;:il y J C0;)1as · 
~'1c:.:;ratas. Jsf como aa sus anexos respectivos ame la D1rccc:ón General de Desa«alkJ 1 

1 
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FUNDAM!:.NTO LE(;AL; 

Con baso on :o c~t.:.blaclda 0.1 Jo~ art!culos 4o. y So. d•I ··t=:oglamcn!o d;;i l.":l U:¡ !:".anr-' el 
Control¡• Ra91::·.:J Ge L• :-ransroroncla do Te1cnologl:i y al Uso y Ex.plotac:ón do P:::ar:.c3 y 
Marc.:1:1", pu1:1,c.lt.10 en ¡¡ Olar10 011.::lal de 1.11 Fodernclón el 9 Ca onGro :fa 19íi0, :;3 soilcl!J 

atont:imonto :::ti sirva autotlur nuos.tra :iollc1tud d; 1i.sc.rlpc!ono3 an el r."gt:i:r.) ,/J.:;onal 
da ttanslor::incia di Tocno:og:a, ccntormo n lou !:guJantaa d;ucs. 

110 DE EXPóD EllTE --------------

:~~i;~~~~S-O_L_U_C_/O_t_I ---------------- j 
FOé o CE c:: .. m,:o .. : = 1 
ffEC!CS ~ 

1. l/lFORl.IAC,~11 DE LA EMPRESA RECEPTOR/, DE LA TECllOLOGIA 

1. ~ cu,vE DEL PAIS 

1 2 NCl.18RE DE LA EMPRESA 

1 2 REGi.5·~~0 FEDEPAL DE ;;.uSMHES 

, 5 

1,5 

.'./ 

: 5 

1.9 

1.\0 

r.tum .. ~ 10l1J :nt 

t:.; .... c.! i 

Enw:lao Fuooratt<,1 íol.:ilo:ic 

i 
Cl..ASIFICAC.ON RAMA ECONOM!CA umusmt-'L LJ...j_LJ : 

/SIC.-··.. _ _ . -··· -~1 1 J I 1 

ce:'~:; NAC.':J.' '"DE~\ COM.c:, ':'A .. ··-· --1 1 1 1 1 1 1 1 
UllCTC . . -·- - - -·------f ! 1 1 1 J 1 1 

QP11vada O CoopGretiva 

1.11 PORCé'I ::,;é :;: ?mr;c:?Ac:ml DE CAPITAL EXffiANJERO EN LA EMPRESA LL.!....J .,, ... 
1_ 12 CL!,'.'.'.: DEL P/,tS ".'.'fF-?lON;ST;. QUE PARTICIPA EN LA E~APRESA 

_1_1_1_. 
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1.13 PORCENTAJE DE ?ARTIC:PAC;O'l DE LA OTORGAºl~o "N EL CAPITAL 
0[; U. t:~.lPRESA ........ . 

: . : " tfüMERO DE EMPLEADOS DE U• EMPRESA RECEPTORA .................... 1 1 1 1 1 1 
~ 

' ·s VENT,\S AtlUALES ~E LA EMPRESA RECEPfCRA EN EL AÑO ANTERIOR A 
:_;. : JUCJ7L:D 1/ ~;ilis ao l.1,::c:oos d'J ps~o~¡ .................................. J 1 ! 1 1 1 • LJ 

111r-0Pr.1~c1011 DE LA EMPRESA OTORGANTE DE LA TECNOLOGIA 

2. · ?AJS e:: CR!GEti ::e !..J.. El.~.PRESK OTCR:JAUTE (Con~wl:.:r cod190 de paises) LLLl 

~ J o:Rc. .;:ou ___________ ·---------------
C:dlo" n:.irnoro u.:i:tor.cr 

Cc:~.'lia 

Num. o .oira mi 

CP 

.LL.Ll.J 
LL.LJ...: 

. LL,_I -'-'-'''-'-_.__,I . 

PRESA OTCRGAllTE 

2.e F'~ 'JC:P.:.1_ cs.•.1,;ET1c:-;;:; -c::~c~WíCQ JE L.-\. ;vlPRE~A OTGRGANTE A N:VEL 
I~/ -;;: =. ·~ !.""'.. '.01...JA l 

__ s. [J No 

2. :o PAl:iC:FALES =-:.t:c=:;: E~: L':'S Cl..!E lA EMPRESA OTORGANTE HA 
LJC2!1C:ADO iEC~ .CL(...;;A 1Ccr:s1..1:a, cod:gi: ce oa1se~1 

1_1_·_1 

3 
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TIPO DE TECNCLOGIA CONTRATADA Puodo CT'JZar más do una opción 

O Procaso 0Producio O Oper~n OD1n..,oyfabricacióndeequ1o:io 

CLASE DE CONTRATO. Pueda cruzar m;h da una cpcién 

O C::i1nvarsión (Joint·Vonrura) O Uavo on ui.1no ¡Turn·Ko'/) 

TIPO DE COHffil.TO. C·uco la cpción quo más se adaa:-a al conrra:o r.<:it ro9:-:.1rar 

QNuavo O Con·1om~ Modlficaicno 

QF1anquu:.1J O Subfranquic1a 

O Aonovación 
O Ad11c.r.'.lc¡jn 
QAnexo 
[1 Otro 

;;;;~'·,~J~,,_;;,, 
3 5 PRIMER CCOIGO NACIONAL POR PRODUCTO ·--- .1 1 1 ! f • . 

SEGUNOOCOOIGONACIONALPDRPROOUCTO-. ¡ [· 1 t· [ [ 
3.7 SITC I ...... [ / / 1 1 1 [ SITC 2 ·---· 1 [ [ 1 1 

J e FECHA CE CELE!3RACION DEL COtlffiATO 

FE·.:HA DE TERMltU.ClON DEL CONTRATO 

J.Sl OE!JEi"CS ..;URiOICOS OVE COtlTEMPG\ El CONTRATO, SEGUN LA LEY DE TRANSFEF.EIJC!/• 
DE IEC:JCLCGlA P:..oco cru:ür m:Js do unJ opoón (Con~u:iar ccdi::p d& cbjoto:; ¡ur1d1cos) 

O a Ge 

CJ H [JI 
ºº 
OJ 

DE 
OK 

J :o .EXISTE CONffiAPRESTACION EN EL COI/TRATO? 

Os; 0No 
J.10.1 TIPO CE PAGO. Pu9do ctUZ.3.t más do una opción 

OF 

[Jl 

O A"QJlias O P;gos fijos O Combinado O Otro 

3.10.2 REGALIAS 
A. SOBRE VE/ITAS NETAS: 

LL.Ll . u " l1-LJ 
Porcenta¡e Tipo do moneda 

-.... (Consultar uf cod190 d12 monodasJ 

o~.1 

LLL.LJ.LJ_J 
Impone aa rog<i!ías 

fM°11~~~ ~~t~~1e~5J1:~%~os¡ 



-1 

------lli'f.XO-+,"'--------- -------
PERIODICIDAD: 

Ot.toni.ual ÜT11mns1ral O Somosir;it O Anual ~O:ro 

8. ESPECIFIQUE u, OASE DE Fi.EGALIAS, SI ES Dlí-EREUTE A VENTAS !~':TAS 

LLLJ U .,. LLL.J LLLLI UJ 
Porcat11aio Tipo do mor.nd.a Impone aa r&~aiicu 

PERIODICIDAD: 

(Consultar ol código do monada.s) r~{!':~~ !~~c~:s~~~,~~;os¡ 

O Mensual O Trrmos11.:il O 5amo:oual O Anual O Otro 

~~~WJ~®mt ~~! 
: 3.10.2C COOJGODEPAGO-·--·····-·--·~ ...... [O 

1 

3,10 J PAGOS FUOS. 
IMPORT< TOT,\L EN EL CONTRATO (M•IOI dapom) ........................... !:,.LLLLLJ Ll.J• 

TIPO DE MONEOA {Con:1uttar rod11Jo do monediJs) """ ·-·-· ""' "' " " .,,,, LL.!..J 

PEÑIOOICIDAD: 

o Martsual . Or11mutral OsomostraJ e ~ual Our.1c::o 

3.IC' OTRO "º0 DE PAGO. 
E:O?ECIFIOUE LAS CARACTERISTICAS DE LOS PAGOS 

lMPCRTE TOTAL EU EL 1'.:0UTRATO (Milos dv posos) .. "' L.!- -~ . . ' 

TIPO DE MONEDA (Consullat código do monadas)................................... L!......!_J 

PERIODICIDAD 

0Mon>"al 0Trimos1Tll Osomos1rtJ 0Anual 00:1.; 

3. 10.J 8 CODIGO DE PAGO ...................................... ___ ,,.,,______ CD 
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·---·-?'ífLYJi-12:---..... 
4, OE~CBlfCION ·¡¿¡,;¡JQLGUiC,.'\ OC. LA 8'.•;·:~;::.,~. fECf ~ ¡,·¡H¡.. 

4.1 INDIQUE EL •AOTI~'O Pí!INCIPAL POí1 (L OUE CONfHJ\10 u~ i::¡;;;,::-,:..G3tc\. 
MarGUD un:i :>a~ opc:r.5n 

O Acluahzar la c:tpacidad tocn::-16\j~J da la Gmpro:sn 

O lncromon1ar la compo!rttvidad do su:i product.os 

O Mojorar la productívldM do la 11mproSJ 
O AumonlíU !a ~!idad de las p1odud03 quo f¡¡brica 

4 2 INDIQUE CUAL O CUALES FUEROll LAS PRINCIPALES LllJITMl'fES QUE ,\FílOtHO LA 
EMPRESA. DURAtlTE EL PROCESO DE COllmAT/,CION OE TECtlOLOOIA. 
Puedo marcar m.h do una opi::i6n 

O k;lontr!icación do provood:lloS. ~o IJ tocn.:i.109.la 
O E·1a~Jao::ión do allamn:rva.s 10C11016:¡1:a!I 
O So:occ~n do la 1ocn.:>lc\¡1a 
0 fJeQOClaoón dG l3 IOO'\Ol·1g¡a, 

O El<Iborac16n dol corn.ra10 

4 J SI LA EMPRESA CONTO COtl ASESORIA EXTERNA PARIA RESOLVER LAS LIMITMHES DEL 
PRCCESO DE CONffiATAc:mi DE su TECNOLOCIA, INDIQUE SN QUE ASPECTOS: 
Puudo m:ircar m;i:s da un:s cpcdn 
A: TIPO DE A5ESORIA 

L. .... .' ln!ormac:ón c:eniilico-Tócnic:i 
G Información sollre p1op1odad industnal 
[] ldunhllcac1ón de prol/uodoros 
C:i !don111;cac1ón y d111inición do nocos1dados tocr.o!óCJ.cas do la Gmprosa 
G UogociaoOn y ol:ibor.ac1ón dol con11a10 

8; SéliALE OUIEtl LA APORTO 

C· Conucs do m!ormac:ón aspoc1a!izados e Uni .. rnrs•Caoes. contras o m!.t.:uc:cno!I rio !l1VO'i!Tl)dC:ón 
:;::: Ag10nc1as pnvadas do go.!;t1ón 1(.cnoljg:c.l 
_ Bulo11.1s 1urid1cos ospoc:ahz¡1 .. :~!. 
C Organ1s.mos oli.:-1a,1os 
C:: Consuuoros mo1v1dua1e.i:: 

4A SI tlO CCNTO CON ASESO RIA EXTERNA. INDIQUE EL O LOS MOTIVOS 
Puooa m<ircar más da una opción 

e La emor;sa as autosul1cion111 e Oasc:onoc1m1an10 dQ ta GJ.1Stanca do ccnsultoros 
~ Dasconoc1:manto do los moc.an1smos pa1a o:intac:tar los servicios do consu\loria 
e Co110 do les :arvic:os 

' 5 SI LA El.IPílESA CUENTA CON UN PROGRAMA DE ASIWLACION OE LA TECNOLOGIA 
ADQUIRIDA o POR AOOUIRIR, INDIQUE LA FASE EN QUE se ENCUENTRA ACTUAUAENTE 
Marqua una s.o!a op:ión 

[J OiHi'IO O Oparaeión y/O imptan1.,i;:1ón O Nos11iene 
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A: SI HA RECIBIDO APOYO EXITRNO PARA SU ELABORACION, lllD/OUE OUIEN SE LO BP ·:DA 
Puedo marear más da una opc.i6n 

O AQancia privnda do g;stion toenalógrca 

8 Univers!d.td, co~tro o tn:U!lutO do mves11ga::.ión 
Organismos ofic1.atos 

8: SI NO HA RECIBIDO APOYO EXTERNO, SEf/ALE LAS RAZONES 
Pugdo marcar m!s da ina cpción 

O No se cansidora nacosnrio 
O No sa cunn!a con uicursos humano:> cap:;cr!ados 
O Se desconoco la metodología 
CJ Co~!o do los ;;irogr.:imas 

4.6 Ell CASO Dé ~UE LA EMPRESA DESARROLLE 'TECrlOLOGIA, INC:JUE: 

A: CUEllTA CCf~ UNIDAD n; lNVESTIG,'\C!ON Y OE~ARROUO 

Os1 Duo 

B. 'JUMERO DE El.lPLL\DOS DED1:;,:;oos A LAS ACTIVIDADES DE lllVESTIGACIOtl y 
DESARROLLO 

o::::r::o 
c. IND:cuE LOS ELEl.\EIHOS y LA ESTIMACION DE LOS GASTOS EN QUE INCURRE LA 
EMPRESA PARA SU DESARROLLO TECt~OLOG!CO. Puode m:ycar ma..s da una opción 

a :J Caoa:::ac ·:ido rocur~s humanos 
o~ l.lonr.01ao ca nuo .... as tocr.olcqias 
e CJ As1rr.11ac:ón do tecnologias 
CI CJ lnve111;ac16n y desarrollo 
• C Tei:r.01ogrn i:onu:11aaa 

Gasto como corC11tltajo dt. von1as anuales 

LLJ. LL.l % 
LLJ .LL.l >. 
LLJ .LL.l % 
LLJ LL.J,., 
LLJ .LL.l v. 

D: , lA EMPRES~ TIENE PA'TENTES REGISTRAC - Etl ME ~Y/O EN EL EXlT!ANJE~O•. 

Ds1 O No 

E;, lA EMPRESA RECEPTORA HA lT!ANSFERIDO 'TECNOLOGIA? 

Ds1 DNo 

F: INDIQUE OUE TIPO. Consulto al código d• objetos jurldicos 

De 

Di 

Do 

DJ 

De 

DK 
G: SEÑALE A QUE PAISES. Consulla et código do paises 

DF 

DL 
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O Uo to cou~kforr- nAcü'ii'n·o 

O Falta do rccur~o'l hu:.1:!n::>:i c•¡:;<!.c.1aé:>'.l 
O Falla dn vinculación ccin conrro:. d.'J ur.-. ·,¡;.¿o.r.tln y dü!l.Wo~o 
O Altos cestos ori;iinadoo da ns:t;;s e:::Nidvfr·~ 
O OosconGc1m1un10 da rnoc'1ni~mos do vincuJ:u:ión c.J.1 comros do mvc<;;t:1y1;:~.1 te~.~ :.n: ·a 
O E~ ma'i faol y cicnn:'.imic.J cbtonor!a a lravóa do liccnciamion10 

4.8 LA EMPRESA SE ENCUEUTRA VINCULADA CON cwmos DE: 
Puooo ma~car más de un::i opción 

O lnformac1dn 
O lni.1os11gac1ón y dosa110:!0 
O Con'iul!ori3 
O Capw1ac1ón 
O Ninguno 

A. INDIQUE CUALES 

lnlorm;ic1ón----------------

lnvo~1ig::tetónydnsnnollo--------------

Con!iulloria---------------------­

·Capao1aci6n---------------------

~qo Conrros do lnlormat:Xin .. _____ .. __::.:_ ... _ EBS 
Código Contros da lnvo.s1igación y Dos.arrolla. ......... - r--r-r-r 
COdigo Contros do Consullorla.. ... ___ .. ___ . __ t.....J.......! 

Códígo Conb'05 do Capac:i1ación ........................... - .• CI:D 

.s 9 tNC!CUS :L ASP.EGTO PR!NC.'PAL DE LA EMPRESA E.1'1 EL oui:; AEFEHCUTIRA LA TE·:~!CLSIG:;. 
cc:ITRATAOA 
A .\S?ECTOS. MarQuo un;,. sol3 cpc10n 

CJ Compo1111v1dad 
Q Produc:1v1d.la 

0 Calid.lll 

G Capaodad 1ocnol691ca 

6 SEflALE LOS ELE~.tEtlTOS ESPECiFICOS DE CADA AUBRO. Puede m:ucar mii.s c!e un3 opc-o;l 

Compot1liv1d:sd 

~ ·ProduC1o 

~·Cos10 
[J · Comarc1alización 

Calidad e . Mt.10005 d• traba10 
[:! · Cumpt1m1on10 do 

G$p1cllicac:ones 

C: • Oponunidad do 

&nlr"9ª 

Producuvldad 
O -Mano do obra 
e . Matrma!as 

O · ~faquinana y aquipo 

Capacid<ld lliCl10i6gia pva: 
O · Mayor penolraoón do m111cado 

Qln1'irno 
ÜEl!Omo 

[J · Permanencia en al m·nt:a.éo 
O-ln11rno 
Q· El1arno 



..! ~ :¡ '.A P·Js1=:::ou CC~lPCITrlVA DE LUS Pf.l!il/Ci?AL.ES CO.!.PCTIOORES EN AEL"iCIQN A LA 
O:f.~P1:!3.\ Rl:CEPTCi1A E3 M.111~::: :...ll '.'t:~.J cpc.C'1 

J.11 

O Su:rnncr O lQual O J.ihwor 

LUSTRES ELEMENTOS MAS IMPCRTANíES QUE SUSTENTAtJ !.A COMPEiTTIVlDA'O CE l.A 
EMPRESA EN EL MERCADO INTE1lNO SON: Marque solamonro lftis opoonos 

O Tlfcno!cgla 
O Oportunid.Jd da Qr,l'CJa 
O ServiCrG!i ¡xislenore:; a/;¡ ver.ta 
O 01!orenc1.JC16n da produc:os 

O C.iüd<ld O Com1J1C1.J1:zc;=.~n 
O Precio 
O MarCJ 
O ProductNidad 

: 12 SI LA EMPR::s1 .. E:O:PORTA, INOIOUE: 

LOS PR:nr:rPt.lES P1.1scs. Cc.-::;u/t.H ol ccc::;o dü p.HSC!I 

0::0 
8. EL '/ALCP • NUAL DE .SU$ EXPOflT' crorn:s !En ol .nño da la s.o111:.::.1d) 

.i ::- :t:!'Jr:!.JE LOS TRES ELEMEUTOS. MS IMPORTANTE ::JUE SUSTENTMl LA COMPETITIVIDAD DE 
LA El.fPRESA EN EL MEACAl)O EXTERt/0. /.~ • .irquo :.01Jtnen10 iros. opc.:t.i~os 

CJ TocnofocJ1a 
O ODOrtunrdad do on!rega 

l:J Sorv;:1:ls pJstor:otcs a lil vcn!J 
O Dilotoncz.icrm do producio!. 

O C.:woad C Co;1u1::;a 
CPrcc;o 
01.1arq 
[J Prodi.:c:MdJd 

.: 1.; C.!..US/,S POR LAS QUE NO EXPORfi1 LA E!.fPRE.SA PuodJ 1r:urcar m,1:; co una opcó:i 

=:J Ca!,dad doJ proc:u::to 

Li Proc10 
:.:::! Oasc:cnocrri.onto do lo:s ."Tiocar..:rr.~s 
CJ Fa~a ao in!o1m11c:ón :;ocre lo'j mr, . .:ado-:; 

C:: Barrorao¡ do Je:¡ pa1sos 1moorncoros 

.: :5 SI LA E1.1PqESA AE.CE.PlOAA ES PROVEEDORA DE UNA EMP·'":.::SA DE EXPORTACiOt •. 
:N:J!OUE:. .'."JUE ASP::c-:-as AEC!OE ;,poyos DE OfcH.; ~~.lPFU:5A. 
Puado mnrcar mas do u.1a opción 

O E:sQur..,a do centro/ do c:01lidad 
[J Cursos do cap.aca1acJ6n 
O Sumimmo da maumas primas 
O Translaroncia de lec:nologia 
C Financ1am1111110 
O r-lingún l~PO do !po'JO 
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SI LA EJ.1t"RESA IMPORTA INSUMOS, INDIQUE: AtllXO 12. 

A: LOS PHINCIPALES PA!SE~ DE C'OlmE LOS AOOUIERC. Consultar (l! código do paiso1 

CIIJ rr:o 
8; /ALOA ANUAL DE SUS lMPORT AC:ONES. En el c.flo d01 IJ iocho1ud 

¡Miles da c'.O:;uos) 

11 11 1 1 LJ_J 

C. TIPO DE !flSUMOS: Pt1odo m:irc.•t má!:. do una c~c;ón 

O "'falgna.J pr1onas 
LJ Insumos 1noJ~1s:naJos 
O Maqu.naria y equipo 
:=! Rolaccir.n;s 

.i ~ 7 SI LA EMPRESA UTILIZA INSW.tOS DE OA1GEtl HAC:otlAL. INUIOUE. 

,\· TIPO DE INSUMOS. Pu11de marcar ma!> do u.in opoón 

O Ma1or1as pnmas 
C Insumos 1ndu11tnalos 

[J M.:iczu1nana y gqu1Po 
[J Ref~cc:onos 

8. set1).LE CUALES /\SPECTOS DE LOS PROVEEDORES NACIONALES LIMITAN EL 
DESARROLLO OE SU El,lPnES1\ Puooo marcar mas de una opc•ón 

[J Cumplim1onto do uspacrl1cxior.es 
n Tiompo do cn1rog:l 
1:2 lnsufioanlo cal!dild 
C::: Co!>to oo rn~~mos 
C Carom:.a do una cc!lUlil locr.:Jlog1C.J ii:r1,Cra5;u¡;¡J 

C. ESC'JEt.-1AS DE SOLUC:ON DE ESTAS LJMITANTES. Puodo marc..lr :-nis de una cpc:cn 

:J Aooyar pr~ramas cara ol desarrollo do provoecoros 
G Convocar a concurso do pra· .. eedoru 

i< SU$'!'1l!1r po• ;::rcv11odore5 011ran¡l'lro'.\ 

[501ros 
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REPAESE!ITAtlTES DE LA EMPRESA . 

5.1 NOMBRE DEL APODERADO LEGAL 

5.2 DIRECC\011 
-----c~.-,,-.-y-nu_m_o_m_o_x_io_r~-,----~n~u-m-.o-~-,-,.-m-.L--

---------,Co"=JO"'n°"1a----------,r,,-------·-·----

---------,"-ª~ª~ª---------·--------------·-

fn11aaa Fíla1ua11va T111lolono 

5.J FIRMA 

5.4 NOMBRE DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA EMPRESA 

S.S DIAECC/ON _____ C_a_llo_y_n_u_m_o_ro_e_Xl_er->0-r-----N-úm-.-0-lo-tr-a-in-L-----~ 

C.P. 

Ciuoad 

Enuaad Focer<1tr1a T11lófono 

5.6 FIRMA 

Ba¡o formal protesta de oecir verdad, manifiesto que fa información presentada en 
esta soflellud es verdadera 



-------·-------------
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CODIGOS DE 
PAISF.S ·¡TIPO DE MONEDi• 

A 1emania Federal 
1\umalia 
Bó!grca 
Canacj 
CoreJ del S:.Jr 
Dinamarca 
E!paf'l:J 
E!itados Unrcos 
Francia 
Hoianda 
Inglaterra 
Italia 
Ja Pon 
Noruega 
Panama 
Rep .. Me:uc..:¡nJ 
Suecia 
SUJza 
i'ai:::es ;::onJ Cel Caribe 
Vires 

GER 
AUL 
BEL 

CAN 
CDS 
Drn 
SPA 
USA 
FRA 
NET 
GBR 

ITA 
JPN 

NOA 
PAN 
ME.< 
SWE 
swr 
CAB 
000 

ANlXO 12. 

r:LAVES DE OBJETOS 

La concueión do u~o o aulon:?;:ición do 
111ptotación do marca.:1 .. 

n laco.~C1l~IÓn d.:olu ;oo i!V'l".l'l?Jc-ónd;:o 1 rc!ol::J.C,6'1 

~ñSaa~o~y<iai051:lln.!~ 
do rnvonoon. 

C L¡¡rnn~r.s.ó."', co urnl) au1c:·1..:1~:Q!!_'!E,..'.'.,~ .. Q'.E!!!!...C_2!f 
da rnOOOiO:S y~- bu¡O:!I l/ldUSlflüJO,. 

O L1 cos1ón do m;:~c.1s. 

Ln cancosrnri o au~crización da u~o do ne:_~ 
COír.íllCl.JIO!i, 

G La 1ftn!;m1!:1ón do conoc1m?ün1os :&1C'1JC.O!t 

~Íano:1. C11agramas. modgfos. 1ns1n.ictr:..:o:;. 
formul.0110s, uspoc1fic;ioor.ris, tmmac.ón ·1• c=ipa:::.:a(..:on 
do pors:rnal y ouas modalidades. 

H La as1slo;iC:;i tócn:ca encua!ovior lorm:i ct.:u >'S!.l 
SO PflfSIO. 

Sorvic:o5 do ooo~;ic•cn o Jdrmn1<;:·ac:o,"I =~ 
empm~;lS 

cuar.oo sai pos1an por ~orso:ns lmcas o mo1a1os 
e1trar.·1e:as o SUl. subs1d1:was, 1nd1?pnnd11;n1erinn10 ce 
su cum1c1l10. 

laccnco9!Ón ::fo rl!!'?Chos do au1crou11 1mof1moP.n 
o:rp!o1ac10n 1nousma1. 

M Les croora,.,as c!o rorncu:o. 

DCCUMENTAC:ON tlECESARIA A ANEXAR. 

1. Contrate o convenio modilicatono original o copia cenHlcada y tres copias simples. Si el contrato 
original está redactado en idioma dislinto al espanot, so deba presentar el original, ta traducción 
realizada por perito y ues copias simples de osta 1raducc1ón. 
2. Pacer Legal o Cana Poder de la persona que comparece. 
J. Comprobante del pago de derechos correspondientes da la Secretaria 'Ja Hacie:tda y Crédito 
PUbliCQ..en ori91n.1I y cuatro copias . 

... 
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tilSTRUCCIONES GENERALES 

1. la soUclluddebo llenarse a máquina, ulí!izando Linieamento los esp;1cio~ sef'ia!udas. Si noclisíta 
abreviar, procure qua soa do manera comprenstbto; los punJos 0C1Jpan un esp¿¡c~. 

2. La solicitud conHcne unancxocondiletente~ códigos a losquo haconaJvslónaf'._;'.!nas prcgunlas. 
los cuales <jeben sor consultados rut?ndD so Indica. 

3. Para Uonar Ll soDc:íiud deberá coniar con: 

A) La documentación da la empresa roccptora sobro w giro o m:liYídad cronómlca: sus 
ntvefas de oxpor1acíonos e lmpor1acsoncs: la participación oxtran)'Jta on su capital y su ongcn, 
asi como ta patlicipacfón de la empresaotorganto en ella ~I es ol caso: el númeío d<? cmp!eactos 
y nivel do vomas: 

6) La documenlac!On, a !a empresa otoroanl& on rol ación a la par1icinciór-, t:l.'Uan¡era 1: su 
capital y su origen, si es el Ca!'ío; princ1pafes producios quo otreco asi cerno tu princ;pal 
-:ompelidor tscnológtco a nivel inicrr::iclonal, si uxisllera; 

C) El contralo de transferencia de tecnologfa rnspeciiva; 

0) El apoyo del rcsponsab!e !écmco O'a la empresa reccp!orn (se recuerda qua su llrma 
deberá anexarse en la so!ic11ud). 

4. Cualquier duda relac1onilda con el lle naco do esia Solicitud. tavor de óírig:r::;e al Departamento 
de lntcgrac1ón y Organización de So!ic11udes. adscríto ü lJ Olrecc:tón oe Transferencia de Tecno~gla, 
en el sigu1eme horario: 9:30 a 14:30 horas en dias 11~1!es. 

11. INFORMACION DE U\ EMPRESA RECEPTORA DE U\ TECNOLOGIA • 

1. E.speci11que claramente !os producios y10 servicios quo otroce la empresa. 

2. En tipo do cmPresa, fa opcióc1 ·ml.(tn" :s:c refiero ¿; la combinación "º partir;ip3ción eslatal y 
pnvada. 

3. La es1ruc1ura de capital de l<I empre~~ sus empleados y Su$ vem.:is. anuales se refieren 
Unícamente a fas dalos reponactos en el al'!o .... 10'1Jr a la solicitud. 

4. La clave del pais Que part1crpa en la empresa. si fuera et C<J.SO. se refiere a la nacionalidatf do 
donde pro.iene el caprtal cxiranjcro. Por ejemplo el 30% del caprtal da la empresa puede ser foráneo. 
con panicipacicln de Estaóos Unidos. entonces: 

Clave del Pa.is que part!cipá en la empresa receptora Eslaaas Unidos. CGln~:.i~ar Código de paises 

5. As1m1srm la empre!:a otorgante de la 1ecnologfa puede o no tener participación en el capital 
de la empresa recep1ora. Si existiera con1rlbución, por efomplo do 15°/o, entonces: 

Porcen1a¡e de fa otorganio en el capital do la empresa. 

13 



,- 6. Si la srtuaoón de 1a err,pres3. no -;o adcctia a lar; prnour.tas 1. 11; 1.12; y 1.13, milr~uo 1,,.·m \xJ 

.,1 

1

o

11

n. los lugares inC11:ad~s. para las rospu11~tas. 

14 

INFORMACION DE LA EMPRESA c·mRG.'1HE DE TECNOLOGiA 
t1NlXO 12. 

1. EJ país de orlacm da !a empresa otor.;anta es nquél 1.:n el qua llene sat!o la empresa matriz .;:.1 
éstJ, si la nub!cra. P.:ir ejemplo, en caso do quo la er.:prcsa otorgante e~ ia lili.Jf de Esiados Unidos 
de una corporación transnacional produdora de lornos, cuya matril: so encuentra (]n Suecia. 
emonces: · 

PJis da orig.m dil !J umprc~J o:org:into 

2. Es¡:ecrliQL:C c!aramcnto los productos y10 soMcios qull olrecc ta cmpre~a. 

J. El país inversionista que parti:1pa en 1a empresa otorgamc, s1 huti.ise. es aquél de donde 
proviene e! cap.tal. Por ~¡cmp:o, c::mtinuan:o can el caso do 1a ::.rpor.1c1ón transnacior.al sueca. 
~~rn pucc!~ ce mar i::-:m '35% de caprWI 1oránoo. proccdef1!a oe E~tadc5 Unlr.!o:;, entonces: 

Clave-del pa1s :rwersicnis:a qua particrpa en 1~ empresa otorgame. Consultar el Código de Paises. 

!.lSA 

De 1·0 ex1.stir pais invers:oms!a. marque una equis (x). De no c;ornar con la inf.::irmac:ón escnba un 
cero (0) en tos espac;os destinnd:is a la respuesta. 

Para inoicür :os pnr.c:pales producios y/o ser.1ic1os que olrnce IJ cn\r;rnsJ otorganie. así 
co.~:i su ;::nnc:,:al -:crr.pet;dor a r.ivel nac:onal (e 1nternacion3J. s1 lucra el c.:;so¡ conv10M c~n1ar ccn 
la c::c:;meniac:ón rclacicnadJ. Si para arqur.1 de ~s1as preg~nras no d:s~cr:e ce rn!"lrmac:ón Que 1e 
?e;m1lira respor.::!arlas, escnba un cero lO) en Jos espacios destmados .1 fa re~pu(!sta. 

Si m existen compe!idores, entonctJS marauo unJ equis (x). 

1\1 INFORl.IACiCN DE LAS C,\RACTERISTICAS DEL CONTRATO DE TEC:tWLOG:A 

1. Para crn1erm111Jr el tipo dB tecnología a corninuac1ón se 1ndic:m las pr\nc:pa!cs caracteris11c:;s 
que permr1en su caracterización. 

Tecnclagfa de p.·occso.· La caracrnristica de es1a tecno!agia radica en el ónlasis que otor9a J ~os 
1:mnc1p1os que ngen las varrables del proceso y sus rang.,s de operación. 
Tecnatag1a co aroducta.· E!ita tecnologia inc;d~ en lJ.5 prcp:cC::ide~ y e!p'.?c1!ic,1c1onos del prod~~::i 
en si. más que en la técnica de obtenc~ón. 

Tecnolc,¡¡ia de opotación.· Esta tecnología se enloca a los metodos de producc:ón y su desempeno 
para la producción de los productos. 

Tccnaragia do disel1o y fabncacidn de equipo.· Esta tacno!ogia se orten1a al diseno. adaptación. 
labncac1ón, moniaje. prueba y oporac1ón do equipo y maquinaria. 

2. En el tipo de coíllrato, sisa sena1a convt'.i.110 entoncDs hay que espccifi:ar da quó t:po se 
trata: 

1 

1 

1 



,----- ,-----------· ANEXO 12, - 1 

RanaH·:c.·1!l''· cuando la vrger1cia e'~ un c·)n11Jio que llego;:¡ sus tdrrmno es reno·•:.:~~. f.:~ ...:.1::0 o 10 
vanar las. c!du::.u!as del ccmr<1IO original. 

Exwnsidn a.i<mdu un contrato en plerit! ·1:v::rd?. sulro camtuos on &tJ5 c!;lu~ulas ono¡n.;l!'.::> 

Anexo. DJJndo el documcn:o o:;lá t1í1er.~:J.monto rel:tclonado con el comrato ori¡;¡ín<if vr:;o!·:ta. ;¡ 

través dol cual so C("mp!emonta el contraL previo. .._r 

Olm. cuando no so m..id"lf'i~.:., ras clausulLl5 del contrato. sino datos gencrnle:s da !ar.. crr.~;~cO?.li, p. 
se.a la receptora o Ja olorgan:u, C(Jmo puc: ocumr en 01 ca.so do la5 ccs~ncs do mure~:<> y 
patentes, y en el do las lus.onos do empre;. :15. 

J. Si no ex1sta conlrJ¡:-:eztaci6n en el con1ra10, sorio!o qua es 9ra1urto y pase a. la D::ccHk 4 

4. Para establccor el T.r...o do Moneda. ;,a utiliza ol Código do paises. 

5. Si la baso p;:ira el c.t:culo do regaifas :uera dllcrente al da lz venltls netas, hay que 
·e~pecilicar!o. Do igual m,:¡::ei..: .rn proceder.l si ol tipo de pago com.$pondiern a la pregunta 3. 10.4 
(oiro lipa de p11go). 

v. OESCRIPCION rrc;OLOGICA DE u, EMPRESA RECEPTORA 

En esta sección ma..~uc con una equis {x). !a(s) casiUa(sJ que se adapten a su respuesta. 

1. Lüs preguntas que re corresponden .J Ja situación p~r1!cular de fa nmprasa. deber3n ser 
llenadas con cero (O) y pe:;Jr a preguntas sub!iccuentes. 

2. En las preguntas 4. •. 4.5, 4.9 inciso A y 4.10 de esta sección, tien!! que selcc::onar 50lo una 
d!- :as opciones. 

'J. Si la respuesra a la :cegunta ~.a. re!a!lva a ta vinculación de la empresa receptpra con 
Centros. luese la cpcíón t-. nguno. escriba cero (0) al inicio do cada rengldn donas se sclicrta 
~~pec;ficar cu.1!o!. Si la s::-.:ac:1ón Cla la empres.J tuert 1a vinculación con un solo lípo de cen1ro, 
escriba un cera (OJ al pnn~10 de los cerig!ones de IO!> .:mos t1pcs de ceniros. 

4. En fas preguntas TE..3Ctonadas con la competitividad de la errq:mrna en el marcado interno yro 
eliemo (4.1 t y 4.13). de~;:a cleg1r solamenlO tres de las opciones. 

15 
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xar los $lguientes documentos en original y tres copias. 

a) Solicitud de inscripci6n. 

h) Contrato original o copia certificada redactado 

en idioma esp~ñol, pero si no lo está en dicho idiQ 

ma, además la traducci6n realizada por perito auto­

rizado, en los mismos tantos. 

c) Original o copia certificada del documento que -

acredita la titularidad de la Patente. 

d) Poder o carta poder de la persona que comparece. 

e) Original y cuatro copias del reciho oficial del­

pago de derechos respectivos, si el poder consta en 

escritura pública, deberá entregarse copia certifi­

cada del mismo con sus respectivas copias simples. 

La solicitud y sus anexos deben presentarse en ofi­

cialfn camón, en el Registro Nacional de Transferencia de Tes. 
noloqía. 

El departamento de recepci6n, inscripción y control 

formula el cómputo del plazo que tiene el Registro Nacional -

de Transferencia de Tecnología para resolver, simultáneamente 

turna un ejemplar de cada contrato con sus anexos, a los de-­

partamentos de análisis económico, análisis econ6mico, análi­

sis técnico y análisis legal. 

Cada departamento elabora un dictamen interno en -­

forma independiente que se turna a los respectivos subdirectQ 

res·para análisis y en su caso aprobación. 

Una vez, que los dictámenes son aprobados, se remi­

ten al departamento de dictámenes son aprobados, se remiten al 

departamento de dictámenes quien formula la resolución y la -

somete a consideración del Subdirector del Registro y del Di­

rector, para su firma por acuerdo del C. Subsecretario de Fo-

mento Industrial. 
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Dicha resolución a que hacemos mención en el párr~ 

fo inmediato anterior, se le notifica al particular y con -­

ella se da por terminado con el procedimiento administrativo. 

Para el supuesto de que la solicitud de inscrip--­

ción de la licencia de explotación, no reúna los requisitos­

que señala la Ley sobre el control y registro de la transf~ 

rencia de tecnología y el uso y explotación y marcas y pa--­

tentes, así como los que establece el reglamento a dicha ley 

se comunicará al interesado , con la finalidad de que reali­

ce las modificaciones o correciones necesarias a fin de cum­

plir con los requerimientos que al efecto le han formuladoT 

Dichas correcciones o modificaciones las deberá satisfacer -

dentro del término de quince d{as hábiles siguien~es a la 

fecha en que reciba la comunicación, y que de no hacerlas 

dentro del plazo indicado, se tendrá la solicitud por no pr~ 

sentada sin necesidad de notificación que haga la secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial, en caso contrario,es decir, 

que ~l solicitante, presente dentro del plazo señalado.las -

correciones o modificaciones que subsanen las irregularida-­

des, se reconocerá ~amo fecha en que el acuerdo respectivo -

surta efectos, aquella en la que se haya subsanado las defi­

ciencias en que haya incurrido el solicitante si al momento­

de corregirlas se ~stó fuera del plazo de los 15 días, sin-­

embargo si los requisitos hubiesen sido cubiertos dentro del 

plazo de 15 dÍas hábiles se reconocerá como fecha en la qu~ 

srirtirá efectos el contrato al respecto celebrado a prrtir-­

de la fecha de su suscripción. 

La Resolu~ión que dicte el Registro uacional de -­

~ransferencia de ~ecnología, negando o admitiendo la inscri2 

ción, la deberá efectuar el registro dentro del plazo de no­

venta días hábiles siguientes a aquel en que se presente la­

solici tud de inscripción, y dicha resolución será notificada 

personalmente a las partes mediante oficio con acuse de recl 
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bo, de no dictarse resolución alguna dentro del término indl 

cado deberá inscribirse en el Registro Nacional de transfe-­

rencia de Tecnolog[a, sin embargo, dicho término empezará -­

correr a partir de que se entregue l(l información que l\aya -

requerido el Registro, no debiendo exceder la integración -­

de cuarenta y cinco días, esto siempre y cuando lo solicite­

por escrito el interesado en la inscripción. 

Cabe señalar, que el oficio por virtud del cual se 

notifique la procedencia de la inscripción,no acre4itar5 

la inscripción de la licencia, sino que el Único documento-­

que la acreditará dicha inscripción será la constancia que-­

al efecto emita el registro.anexo 13 9 14 

Asimismo, es necesario sefialar, que las modifica-­

cienes que se realicen sobre los contratos que contengan -­

las licencias de uso y explotación de Patentes de invención­

deberán inscribirse dentro del plazo de sesenta d[as hábile~ 

de igual forma, cuando el contrato se dé por terminado antes 

de la fecha señalada para ello, se deberá dar aviso a la --­

Secretarla de Comercio y Fomento Industrial dentro del mismo 

plazo antes seña~ado. 

Por Último, reiteramos que de no inxribirse el con. 

trato en el cual conste la licencia de uso y explotación de­

la Patente de invención, as[ como sus modificaciones, inde-­

pendientemente de la sanción que por el incumplimiento debe­

rá aplicarse, y de no gozar de estímulos fiscales y de otras 

clases, se considerará nulo por lo que no surtirá efecto -

legal alguno, no pudiéndose hacer valer ante ninguna auto-

ridad, ni tribunal nacional, siendo igualmente nulos cuando­

los contratos hubieren sido cancelados por la Secretaría -

de Comercio y Fomento Industrial, sin embargo, la inscrip--­

ción podrá convalidarse en cualquier momento, solicitando la 

inscripción del contrato en c~alquier tiempo, con la única -

salv~dad de que en vez ~e surtir ef~ctos a partir del r·lmPn-



- BrnfLCIOB <lmAI al lWO-, LOr;I A, l NVU/ClOlllS Y i11A71CM. 
iléJ>TO .i!l Y/U:li'CJO,~, l NSCíllf'CION Y 
CONlf/Ol. 
L-~~~~~~JU.~r..-1ÁJÍf1!t_ 

N•¡ z~ °!83º ' l""~éY~o6 
Jecla11.a ~11.0CeJen C a Ln4C~tpCLOnet COhthdtD que 
ln.cli.ca V 4e. 1te.m:i.te. co1ulattci.a. 

1 

1 
67779 

!léxico. D.r., a 6 ch ab<LL de 1986. 

lle~ Victo~ H, Ce1tecedo l. 
Apoduada de: 
caLLe. . Núm. 
060SO ~ixlco,i!.F. 

én 11.e.laci.ótt a. ,1u c11cn.lto p11e.11e.ntado ei cUa. //¡ de. ma11¡Q -
de 198J, po~ mediQ dcL cual 4oflci.ta La inAcni.pción deL cottl~ato de. 
lLcuicla 'de é..x.plotac..Lún de j'ale.n.fe-t., de. fe.cha 7 de. en.e."º ele. t'l8J-
ceLeb1t.adu énl11.e V , 4e le comunlca Lo 4L~uLente: 

T (Ida ve¡ que e.L cord1talo cumf!_Le col[ Lo Jl1tpue4.to pott l..a 
le.y 4.ob1t.e e.L lvnln.ol lJ 'Re.ii./.J.tl!.o de la 711.an.'1./c.11.enci..a 'de. Te.c11.0Lo9la 
V. e.L !1110 ~ l)(_pLolacléfn de. ?utctde.1 V m<u1:ca11, 4e dec:.Larta pttoce.áe..nte 
Za i.n.-t.C!tlpci.ón !/ Al!.. /!,e.mi.te. la con&tanci.a c.of'...H.·iponcli..e.ntc. 

· lo 'lue nof..i./i.co a 11.4ted1 con /undamc.rdo e.n e.L a11..it..cuLo --
]4 /•acción Xil del i!ec•etu de ~e/onma• V ~dLciane• de Lo ley On9i 
nLca de. La Admlnl4t~aclón Públi..ca Fedell,aL publlcada en eL Üla~Lo­
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to de la celebración del contrato, surtirá efectos a partir­

de la fecha de inscripción. 

-NEGl\CION DE LA INSCRIPCION. 

La Secretaría de Comercio y Fomento industrial po­
drá negar la inscripción del contrato que contenga la licen­

cia de uso y explotación de la Patente de Invención cuando -

se encuentre dentro del contenido del mismo alguna de las -­

Qrohi biciones, obligaciones u omisiones de las que encuadra­
el artículo 15 , o bien, se este dentro de algunos de los -­

supuestos que señala el artfculo 16, ambos artículbs citados 

de la Ley sobre el Control y Registro de la •rransferencia de - -

Tecnología y el uso y Explotación de patentes y Marcas, mis­

mos que a la letra señalan lo siguiente: 

• Art. 15.- La Secretaría de Patrimonio 

y Fomento Ihdustrial no inscribirá los­

actos, convenios o contratos a que se -

refiere el artículo segundo de esta ley 

en los siguientes casos: 

!-Cuando se incluyan cláusulas, por las­

cuales al proveedor se le permita inte~ 

venir directa o indirectamente en la -­

administración del adquirente de tecno­

logía; 

II. Cuando se establezca la obligación­

de ceder u otorgar la licencia de uso a 

título oneroso o gratuito al proveedor­

de la tecnología, las patentes, marcas­

innovaciones o mejoras que se obtengan­

por el adquirente, salvo en los casos -

de que exista reciprocidad o beneficio 
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para el adquirente en el intercambio de 

la información; 
III. Cuando se impongan limitaciones a­

la investigaci6n o al desarrollo tecnop' 

16gico del adquirente; 

IV. Cuando se establezca la obligación­

de adquirir equipos, herramientas, par­

tes o materias, partes o materias pri-­

mas, exclusivamente de un origen deter­

minado, existiendo otras alternativas -

consumos en el mercado nacional o inter 

nacional; 

v. cuando se prohiba o limite la explo­

tación de los bienes o servicios produ­

cidos por el adquirente de manera corr 

trarias a los intereses del pa1s; 

VI. Cuando se prohiba el uso de tecno-­

logías complementarias; 

VII. Cuando se establezca la obligaci6n 

de vender a un el iente exclusivo los big 

nes producidos por el adquirente; 

VIII. cuando se obligue al receptor a~ 

utilizar en forma permanente, personal­

señalado por el proveedor de tecnología; 

IX. cuando se limiten los volúmenes de­

producción o se impongan precios de verr· 

ta o reventa para la producci6n o para­

las exportaciones del adquirente; 

X. cuando se obligue al adquirente a cg 

lebrar contratos de venta o representa­

ci6n exclusiva con el proveedor de tec­

nología a menos de que se trate de ex-­

portación, el adquirente lo acepte y se 

demuestre a satisfacción de la Secreta-

ría de Patrimonio y Fomento Industrial-
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que el proveedor cuenta con mecanismos­

adecuados de distribución o que goza -­

del prestigio comercial necesario para­

levar a cabo en mejores condiciones que 

el adquirente la comercialización de -­

los productos; 

XI. Cuando se obligue al adquirente a -

guardar en secreto la información técnl 

ca suministrada por el proveedor más -­

allá de los términos de vigencia de los 

actos, convenios o contratos, o de los­

establecidos por las leyes aplicables; 

XII. Cuando no se establezca en forma­

expresa que el proveedor asumirá la -­

responsabilidad, en caso de que se in­

vadan derechos de propiedad industrial 

de terceros; y 

XIII. Cuando el proveedor no garantice­

la calidad y resultados de la tecnolo-­

g{a contratada.'' 

• Art. 16.- Tampoco podrán ser registr! 

dos los actos. convenios o contratos a­

que alude el artículo segundo en los -­

siguientes casos: 

I. Cuando su objeto sea la transferen-­

cia de tecnología proveniente del exte­

rior y que ésta se encuentre disponible 

en el país; 

II. cuando la contraprestación no guar­

de relación con la tecnología adquirida 

o constituya un gravamen injustificado­

º excesivo para la economía nacional o-
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para la empresa adquirente; 

III. Cuando se establezcan términos ex­

cesivos de vigencia. En ningún caso di­

chos términos podrán exceder de diez -­

afios obligatorios para el adquirente,y 

IV. Cuando se someta a tribunales ex--­

tranjeros el conocimiento o la resolu-­

ción de los juicios que puedan origina~ 

se por la interpretación o cumplimiento 

de los actos, convenios o contratos, -­

salvo los casos de exportación de tecn2 

logía nacional o de sometimiento expre­

so al arbitraje privado internacional,­

siempre que el árbitro aplique sustan~l 

vamente la ley mexicana a la controver­

sia, y de acuerdo a los convenios inte~ 

nacionales sobre la materia, suscritos­

por México. 

Sin embargo, la Ley confiere al Registro Nacional­

de Transferencia de Tecnología, la facultad discrecional, de 

realizar la inscripción del contrato, aún cuando este se en­

cuentre, dentro de uno o varios de los supuestos antes enun­

ciados, siempre• y C'llando a su juicio considera que pudiera -

beneficiar al país, bastando para ello que el interesado -­
~eclare bajo protesta de decir, que la celebración del con­

trato trae consigo alguno de los beneficios que sefiala la-­

fracción II del artículo 53 del Reglamento de la Ley de --­

Transferencia de Tecnología, con la obligación de acreditar 

estos beneficios en el término de tres afies, sin embargo, -

la sanción que se contempla para el incumplimiento de esta­

Úl tirna es mínima. 

" Art. 53.- En los términos del articu­

lo 17 de la ley, la Secretaría, a tra--

vés del Registro, determinará las situ~ 
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ciones susceptibles de excepción a los­

artículos 15 y 16 de la propia ley y 

por tanto procederá a la inscripción de 

los acuerdos respectivos, cuando se den 

las siguientes condiciones: 

II. Que la celebración del acuerdo im-­

plique beneficios al país por el cumpli 

miento de cualquiera de los siguientes­

puntos: 

a) Generación de empleos permanen-

~es; 

~) Mejoramiento a la calificación­

t~cnica de los recursos l1umanos; 

c) Acceso a nuevos mercados en --­

otros países; 

d) Fabricación de nuevos productos 

en el territorio nacional,especial 

mente si sustituyen importaciones; 

e) Mejoramiento en la balanza de -

divisas; 

f) Disminución en los costós unit~ 

ríos de producción, medidos en pe­

sos constantes; 

g) Desarrollo de proveedores naci2 

nales: 

h) Utilización de tecnología que -

no contribuyan al deterioro ecoló­

gico, e 

i) Iniciación o profundización de­

las actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico en las uni­

dades de producción o en centros -

de investigación nacionales vincu­

lados a éstas. 
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Por otro lado, y en supuesto de que la resoluci6n­

del registro sea la de negar la inscripción de la licencia -

de uso o explotación de la Patente de invención, cualquiera­

de las partes afectada~ que en este caso, bien puede ser --­

el licenciante o el licenciatario, pueden interponer el re-­

curso de reconsideración en contra de dicha resolución en -­

el término de quince días contados a partir del día en que-­

surta efectos la notificación de la resolución que al efecto 

se haya emitido. ~l recurso de reconsideración deberá inter­

ponerse en forma escrita, ante la Dirección del Registro --­

de Transferencia de Tecnología, debiendo en dicho escrito 

expresar alegatos y ofrecer las pruebas que se consideren 

convenientes, de no pfrecerse las pruebas las pruebas en -

este momento, se tendrá por perdido el derecho para hacerlo­

ª menos que sean supervinientes, asi mismo la oficina encar­

gada de resolver podrá allegarse los medios de prueba que -­

considere necesarios para estar en condiciones de resolver -

las pruebas ofrecidas y que hayan sido admitidas se desahogA 

rán en un plazo no mayor de 30 días h~biles, contados a par­

tir del día nábil siguiente a aquel en que se haya decretado 

la admisión de las pruebas. 

Para las pruebas que así lo requieran, se llevará 

a cabo la audiencia para el desahogo de las mismas, señala~ 

do la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial día y hora 

para llevarse a cabo, en la audiencia se oirá al interesado­

y al término do ést<l se lev:int<irS un acta de la misma, debié~ 

dala firmar las partes que en ella hayan intervenido. 

Ya desahogadas las pruebas deberá dictarse una -­

resolución en un plazo que no excederá de 60 dias hábiles -

contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que -­

fue desahogada la Última prueba ofrecida y admitida, de no­

resolverse en dicho plazo, el recurso de reconsideración 

se tendrá por resuelto en favor del promovente. 
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- REVOCACION DE LA LICENCIA. 

La revocación de la licencia de uso y explotación­

de patente procederá cuando el licenciatario no inicie la e~ 

plotación de la invención dentro del plazo de dos años con-­

tactos a partir de la fecha de haber obtenido la licencia o -

que se haya suspendido por un periódo mayor a seis meses -­

consecutivos, , dicha revocación, podrá ser solicitada a pe­

tición de parte o de oficio por la autoridad, donde se dará 

oportunidad al titular de la patente y al licenciatario pa­

ra que ofrezcan pruebas y expresen lo que a su derecho con­

venga dentro de un plazo no mayor a dos meses, transcurri­

do éste la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dic­

tará la resolución que corresponda. 



99-

D. PBRDlDA DEL DERECHO. 

Los modos por medio de los cuales el titular de la 

Patente de invención puede perder los privilegios que la Pa­

tente le confiere son los siguientes: 

a) Caducidad. 
b) Nulidad. 

c) Revocación. 

d) Expropiación de la Patente. 

A continuación se hará una breve exposición de las 

causas que motivan la pérdida de los derechos que ptorga la­

Patente. 

l. CADUCIDAD DE LA PATENTE. 

JURISPRUDENCIA XV (VEASE PÁG• 295 
a) Por término del plazo de 14 años. 

El término de vig~ncia de los derechos que confie­

re al inventor el tJtulo de la Patente de invención es de -

14 años improrrogables, ~ua se contarán a partir de la fecha 

de expedición del título, al vencimiento de dicho plazo la -

invención de que se trate pasa al dominio público. 

b) Por falta de explotación de la Patente o porque 
no se compruebe dicha explotación. 

El inventor deberá iniciar la explota~ión de. la -­

P Patente dentro de plazo de tres años contados a partir de la­

fecha de expedición de la Patente, y comprobarse dicha explQ 

tación, dentro del plazo de dos meses contados a partir de -
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la fecha en que se inici6 la explotaci6n de la misma. 

Asimismo, caducará la Patente a los dos años conta­

dos a partir de la fecha en que se haya concedido la primera 

la licencia obligatoria, sin embargo no habrá caducidad si -

el titular de la Patente comprueba que la invención se encuen 

traen explotación en términos de ley.JURISPRUDENCIA xv1.xv11 
XVIII (VEASE PÁGS. 296 A 300) 

c) Por falta de pago de anualidades. 

El titular de la Patente, tiene la obligación de -­
efectuar el pago de 14 anualidades, por ser 14 años los que -

tiene de vigencia el título de la Patente, teni~ndo un peri6-

do de gracia de seis meses contados a partir de la· fecha en -

que se deba hacer el pago de la anualidad, de no hacerse el -

pago la patente caducará.JURISPRUDENCIA x1x.xx.xx1.xx11 
(VEASE PÁGS. 304 A 308) 

En los tres casos anteriormente mencionados no se -

requerirá declaración administrativa, sino que únicamente la­

autoridad hará la anotación respectiva en el expediente y se­

ordenará la publicaci6n en la Gaceta de Invenciones y Marcas 

esto 61timo, con la finalidad de notificar a las partes. 
JURISPRUDENCIA XXIII (VEASE PÁG.309) 

2. NULIDAD DE LA PATENTE. 

El artículo l~ de la Ley de Invenciones y Marcas s~ 

ñala que para que una invención sea patentable debe ser resul­

tado de una actividad inventiva, debe ser novedosa y debe ser 

explotable industrialmente, o bieri,si además de reunir las·-­

características anteriormente señaladas constituye una mejoru 

a otra invención. 

De darse los supuestos.antes mencionados, el est~ 

do le concede al titular una concesi6n para que durante un -
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determinado tiempo tenga el monopolio sobre la explotaci6n de 

la invención.si resultaré que la invención no reune los requisl 

tos a que hemos hecho referencia, procederá la nulidad de la 

Patente. 

Al respecto la Ley de Invenciones y Marcas señala -

en el articulo 59 las causas por las que sobreviene la nulidad 

de la Patente de Invención y al respecto menciona lo siguiente: 

Art.59.- Las patentes serán nulas cuando­

por error, inadvertencia, carencia de -­

datos u otros motivos semejantes se hayan 

otorgado en contravención a los dispuesto 

en esta ley, por lo tanto serán nulas en­

los siguietnes casos: 

r. Si la invención no es patentable de -

acuerdo con lo dispuesto en esta ley; 

Es decir, que no reúna los requisitos que señala el 

articulo 4° de la misma ley, o bien, que se otorgó la Patente 

de Invención a una invención que realmente no lo es, o que se 

concedió ésta a algo que la propia Ley no lo considera como­

invención por estar contemplada dentro de los supuestos que -

regula en los artículos 9° y 10° de la Ley a que nos referirnos. 

II. Cuando la invención que amparen no -

tenga novedad o aplicación industrial. 

Esto es, que no cumpla con uno de los requisitos que 

señala el artículo 4° para que una invención sea patentable,es 

decir,que es causa de nulidad, si la patente se coloca dentro -

del supuesto a que se refiere el artículo 5° de la Ley de Inven 

cienes y Marcas,o bien, si se está en contravención a lo que s~ 

ñala el artículo 8° de la rnisrna,al no poderse fabricar o utili­

zar por la industria. 
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III. Cuando amparen dos o más inven---­

ciones que deban ser objeto de Patentes 

independientes; pero será parcial, ya -

que podrá subsistir por la invención 

reivindicada en primer lugar. 

De acuerdo a lo anterior,procederá la nulidad de -

la Patente de invención, siempre y cuando ésta no se encuen­

tre dentro de los casos que como excepción señalan los artí­

culos 22,24,25 y 26 de la Ley de invenciones y marcas. 

IV. Si la descripción de la invención Q 

las reivindicaciones no se ajustan a lo 

dispuesto en el artículo 17 de esta - -

ley. 

Es decir, si la descripción no es lo suficientemeg 

te clara y completa para permitir la comprensión exacta de -

la misma y en su ~aso, del proceso para su roalizaci6n a una 

a una persona que posea pericia y conocimientos medios en la 

materia,ademls~. que no señale la protesta de que es el me-­

jor método conocido para llevar a la práctica la inven­

ción, 
/\si mismo, será causa de nulidad si las reivindic.e. 

cienes no son claras y concisas, no precisan el alcance de -

la protección que se solicita, o bien se exceden del contenl 

do de la descripción. 

v. Cuando durante el trámite se hubie­

ra incurrido en abandono de la solici-­

tt1d. 

Esto en virtud, de que cuando se incurre en aban-­

dono de la solicitud, no se pueden ejercitar en contra de -­

terceros los privilegios que ella concede, en virtud de que-
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no se concedio la patente. 

Por Último, queda señalar que la acción de nulidad 

de las Patentes de invención, no prescribe. 
JURISPRUDENCIA XXIV (VEASE PÁG. 311) 

a') QUIEW PUEDE SOLICITARLA. 

a') DE OFICIO. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial --­

puede decretarla de oficio cuando tenga conc>"cimleJtto de los­

vicios en la expedición del titulo, en el momento en que se­

acrediten los hechos u omisiones que determinen la ilegali­

dad. 

Para lo cual, notificará al titular de la Patente­

de Invención , con un extracto de los motivos y fundamentos­

que tenga para dictar la declaración de nulidad otorg~ndole­

a titular de la Patente de Invención, un plazo que no será -

mayor de 30 d!as ni menor de 15 días hábiles, para que mani­

fieste lo que a su"aerecho convenga, una vez contestado, la­

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la reso­
lución que corresponda. 

b') A PETICION DEL MINISTERIO PUDLICO. 

La declaración de nulidad de la Patente de ~nven~ •. 

ción la podrá solicitar el Ministerio Público Federal, cuan­

do tenga algún interes la federación, para lo cual se dar• -

vista al titular de la Patente de Invención que es contra -­

quien se intenta la acción, esto con la finalidad de que ma-
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nifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas -­

que considere convenientes, la Dirección de Desarrollo Tecno­

lógico resolverá tomando en cuenta las pruebas aportadas por 

el titular de la patente así como las pruebas que la misma -

Dirección se haya allegado. 

c') A PETICION DE PARTE. 

Las personas que pueden demandar la nulidad de la -

patente son aquellas a quienes en general la existencia de -­

la patente cause un dafio o sea un obstáculo, pudiendo ser en­

tre otras las siguientes: 

- A quien se le ha demandado la invasión de dere 

chas. 

- La persona para quien la expedición de la paten~e 

constituya un impedimento para la fabricación de 

un objeto. 

- A quien la patente constituya un impedimento para 

la explotación comercial de la invención. 

- La persona para quien el otorgamiento de la paten 

te constiluya un impedimento para la utilización de 

un procedimiento. 

b) ANTE QUIEN SE TRAMITA. 

Este trámite se lleva a cabo en la Dirección General 

de Desarrollo Tecnológico. 
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o) CARACTERISTICAS DEL TRAMITE. 

a') DEMANDA Y PRUEBAS. 

La demanda o solicitud de nulidad deberá presentaL 

se por escrito, el promovente acreditará su personalidad, y­

a ésta se deberán anexar las pruebas documentales que se cog 

sideren convenientes, o bien, señalar en qué expediente o -­

publicación se encuentran con la finalidad de obtener copias 

de las mismas previo pago que el promovente realice por éste 

concepto. La demanda o solicitud de nulidad, deberá contener 

un capítulo de hechos, derechos, pruebas y puntos petitorios 

asi mismo, se deberá sefialar con exactitud que causa de nul! 

dad se invoca. 

Si la solicitud de declaración de nulidad no fuera 

clara o estuviera incompleta, o que las pruebas ofrecidas o­

las que se hayan anexado no sean suficientes para iniciar el 

procedimiento, se concederá al promovente un plazo no mayor­

de 15 dias hábiles ni menor de 8, para que corrija o complete 

las deficiencias indicadas, de no cumplir con dicho requeri­

miento, se tendrá JOr abandonada la solicitud. 

Cabe señalar, que la carga de la prueba, estará a-

a cargo de quien intente la nulidad de la Patente de inven-­

ción, de igual forma, deberán anexarse copias de traslado en 

la solicitud de declardción de nulidad de Patente de Invención. 

b') CONTESTACION Y PRUEBAS. 

La Dirección General de Desarrollo Tecnológi~. emplazará-

ª la otra parte, para que dentro de un plazo no mayor de 30-

ni menor de 15 dias hábiles formule objeciones que el titular-
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de la Patente, considere nocesarias, manifieste lo que a su­

derecho convenga y en su caso presente u ofrezca pruebas, E~ 

te plazo, podr& ser prorrogado por una sola vez y hasta por­

el mismo tiempo, siempre y cuando las pruebas por pr.esentar­

obren en: el extranjero. 

De no contestarse dentro del plazo indicado, o dentro de 

la prdrroga su la hubo, se perder& el derecho para h~ccr10. 

No hay audiencia de desahogo de pruebas. 

Cabe señalar, que la solicitud de declaración de -

nulidad,se tendrá por abandonada, cuando el interesado deje­

de promover por un plazo mayor a un año, contado a partir de 

la fecha de la 61tima promoción. 

c') DECISION. 

La oficina de patentes, entrar& a una etapa de es­

tudio de la que resultan una de dos tipos de resoluciones 

misma que dictará tomando en cuenta las pruebas aportadas 

ppor las partes, así como las que ella misma se haya allega­

do. 

Las resoluciones son: 

a) se decreta la nulidad. En este caso, la nulidad 

de la invención puede ser total o parcial, la primera cuando 

el vicio de que está afectada la invención la abarca total-­

mente y será parcial cuando se decreta que no serJ protegida 

alguna de las reivindicaciones del invento. Para que una pa­

tente sea parcialmente nula, "es necesario que en primer 

término, que el invento sea divisible, es decir, que se com­

ponga de elementos distintos, que la invención esté caracte­

rizada por una combinación de diversos elementos,•(22) así -

gerá nula para los elementos que se encuentren dentro del --
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dominio público, y estará vigente para los elementos suscep­

tibles de protección. 

Al decretarse la nulidad de la Patente, se presu-­

me que esta no existió realmente, por lo que los efectos de­

la nulidad se retrotraen a la fecha de presentación. 

Al dec~etarse la nulidad de la Patente, ésta cae -

en el dominio público. 

d") PARTES EN ESTE JUICIO ADMINISTRATIVO. 

- DE OFICIO. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
El titular de la Patente de Invención. 

- A PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO. 

El Ministerio Público, quien promueve la nulidad -

de la Patente de Invención. 

El Titular de la Patente de Invención.quien actúa 

en defensa de los derechos que le confiere la Patente. 

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico, quien dic­

ta una resolución. 

(22). RANGEL Medina, David, CONCEPTOS FIINDAMENTAI.ES SOBRE-

N!II.IDAD DE !.AS PATENTES DE INVENCION Revista de la -­

Propiedad industrial y artística, año III, No.5 Enero-

junio,1965,México,D.F. pp.36 y 37. 
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- A PETICION DE PARTE. 

El interesado en que se declare la nulidad. 

El titular de la Patente de Invención. 

La Dirección General de D~sarrollo Tecnológico. 

e') MODOS DE IMPUGNACION. 

- JUICIO DE AMPARO. 

-contra las resoluciones que dicte la Dirección Gene­

ral de Desarrollo Tecnológico procede el Juicio de Amparo, ante -­

los Juzgados de Distrito en materia administrativa, por ser 

indirecto. 

- RECURSO DE REVISION. 

Contra la-• sentencia dictada en el juicio de amparo -

arriba mencionado, procede el recurso de revisi6n que se --­

substanciar6 ante los Tribunales Colegiados de Circuito y -­

contra la sentencia d~ éstos no procede recurso alguno. 

3. REVOCACION DE LA PATENTE. 

La r0vocación de la Patente de Invención Únicamen­
te procede, cuando el titular de la Patente no proporciona a 

los licenciatarios de dicha Patente, la información suficien 
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te para que éstos puedan llevar a cabo la explotaci6n de la 

misma, así como el mejor método por 'l conocido para éste -

mismo efecto. 

Para lo cual, el licenciatario, hará del conoci--­

miento de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial --­

que la informaci6n proporcionada por el titular de la Paten­

te de invenci6n es insuficiente para llevar a cabo su explo­

taci6n , por lo que dicha Secretaría citará a las partes a 

Audiencia con la finalidad de determinar si es necesario -­

el suministro de mayo informaci6n. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial -­

apercibirá al titular de la Patente de Jnvenci6n, si de la­

audiencia resuelve que es necesario que el titular de la P~ 

tente de Invención proporcione mayor información a los licen 

ciatarios,dentro en un plazo que la misma Secretaria deter­

minará , de no suministrar mayor información a los liccncia­

tarios en el plazo del apercibimiento, procederá a la revoc~ 

caci6n de la Patente de Invención. 

4. EXPROPIACION DE LA PATENTE. 

Otra de las causas por la cual se pierdan los de­

rechos que otorga la PatAnte de Invención, es la expropiación 

de la misma, dicha expropiación, procederá cuando existan --­

causas de utilidad pública , al respecto la Ley de expropia-­

ción en su artículo primero señala: 

• Art.lo.- Se consideran de utilidad -­

pública: 
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I. El establecimiento, explotación o 

conservación de un servicio público; 

Il. La apertura, ampliación o alinea--­

miento de calles, la construcción de 

calzadas, puentes, caminos y túneles pa 

ra facilitar el tránsito urbano y subu~ 

bano; 

III. El embellecimiento, ampliación y -

saneamiento de la poblaciones y puertos 

la construcción de hospitales, escue-­

las, parques, jardines, campos deporti­

vos o de aterrizaje, construcciones de­

oficinas para el Gobierno Federal y de­

cualquiera obra destinada a prestar seL 

vicios de beneficio colectivo. 

IV. La consarvaci6n cl1~ los lugares de -

belleza panor~mica, de J~s antigiiedadcs 

y objetos de arte, de los edificios y -

monumentos arqueológicos o históricos,y 

de las cosas q11e se considcra11 como ca­

racterísticas notallles ct~ n11PRtra cult~ 

ra nacional; 

v. La satisfacción de necesidades cole~ 

tivas en caso de guerra o trastornos in 
teriores; el abastecimiento de las ciu­

dndes o centros de población, de víve-­

res o de otros artículos de consumo ne­

cesario, y los procedimientos empleados 

para combatir o impedir la propagación­

de epidemias, epizootias, incendios, -­

plagas, inundaciones 11 otras calamida-­

des públicas; 
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VI. Los medios empleados para la defen­

sa nacional o para el mantenimiento de­

la paz pública: 

VII. La defensa, conservación, desarro­

llo o aprovechamiento de los elementos­

naturales susceptibles de explotación; 

VIII. La equitativa distribución de la­

riqueza acaparadá o monopolizada con ven 

taja exclusiva de una o varias personas 

y con perjuicio de la colectividad en -

general, o de una clase en particular; 

IX. La creación fomento o conservación 

de una empresa para beneficio de la 

colectividad; 

X. Las medidas necesarias para evitar-­

la destrucción de los elementos natura­

les y los daños que la propiedad pueda­

suf rir en perjuicio de la colectividad 

XI. La creación o mejoramiento de ----­

centros de población y de sus fuentes-­

propias de vida; 

XII. Los demás casos previstos por ---­

leyes expeciales. 

Las causas anteriores de acuerdo a lo que expresa­

la Ley de expropiación y por remisión que la Ley de Invencio 

nes y marcas hace de la primera mencionada, son por las cua­

les procederá la expropiación de la patente. 
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Lae consecuencias de la expropiaci6n pueden ser -­

de dos tipos: 

La primera es que caiga en el dominio público, en -

este caso, cualquier interesado en su explotaci6n pt1ede 11acer 

lo, teniendo acceso a la informaci6n necesaria para llevarlo­

ª cabo. 

En el decreto que establezca la expropiaci6n de la 

patente, contendrá la inform~ci6n correspondiente del invento 

y de la Patente para su explotaci6n, scfialando dicho decreto 

desde luego que la Patente cae en el dominio público. 

En el segundo cas0, es que pase a ser propiedad del 

Estado, con la finalidad de que solo éste conozca el invento 

y lleve a cabo en su caso la explotaci6n. 

La Ley de Invenciones y Marcas, señala que la Paten 

te se conservará en secreto cuando se trate de una nueva arma 

instrumento de guerra, explosivo, o en general, de cualquier 

mejora en máquinas de guerra, susceptible de ser aplicada a­

la defensa nacional, además de que a juicio del ejecutivo así 

lo considere, en ~ste caso, no se har¡ pub1icaci6n de expropi~ 

ción alguna. 

Este tipo de expropiaci6n, comprenderá además de -­

la Patente de Invenci6n, el objeto y objetos producidos por -

virtud de dicha Patente. 



.!.!_,_ CERTIFICADO DE INVENCION. 

A. CONCEPTO. 

El Certificado de Invención, es el instrumento por 

medio del cual se protege una creación en la industria, ésta 

deberá contener los mismos elementos que señala el artículo-

40 de la Ley de invenciones y marcas. 

Podrán ser protegidos por el Certificado de Inven-

ciÓn! 

a) Las invenciones a que se refiere el articulo 

65 de la Ley antes citada en sus fracciones I Y II y son los 

siguientes: 

-Los procedimientos para la obtención de bebidas­

y alimentos para consumo humano. 

-Lo procedimientos biotecnolÓgicos ~e obtención de 

los siguientes productos: 

farmoquímicos, 

medicamentos en general, 

.alimentos y bebidas para consumo animal, 

fertilizantes~ 

plaguicidas, 

herbicidas, 

fungicidas, y 

productos con actividad biológica. 

JURISPRUDENCIA XXV (VEASE PÁG.324) 
b) Las invenciones susceptibles de ser protegidas-

por la Patente de Invención, si a juicio del titular de la -

iinvención desea la protección de la misma por medio Jel Certi­

ficado de Invención. 
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c) Las invenciones a que se refiere el articulo 10 

en sus fracciones III y VIII, y que son las mismas a que nos 

referimos en el anterior inciso a), lo que significa que no­

son susceptibles de protección por medio de la Patente de -­

Invención pero si lo serin por medio del Certificado de In-­

vención.JUR ISPRUDENCIA XXVI (VEASE PÁG. 326) 

d) El solicitante de una Patente de Invención , -­

tiene la facultad de cambiar la solicitud de Patente por la­

de C~rtificado de Invención, siempre y cuando no se haya re­

suelto en definitiva sobre la expedición de la Patente de i~ 

vención.JURISPRUDENCIA XXVII (VEASE PÁG.327) 

El Estado , para este tipo de invenciones protegi-­

das por el Certificado de Invención, r0conocc: la paternidad-­

de la misma, pero no la exclusividad en la explotación, per­

lo que el titular del Certificado de Invención tiene la 

obligación de conceder la explotación del invento a todo 

aquel que desee explotarlo, para lo cual deber& existir 

previo acuerdo entre ambos, respecto dol pago de regalías 

y ~emás cuestiones relativas a la nxplotaci6n del invento, -

asi mismo el acuerdo por virtud del c11a1 convengan en la ex­

plotación de la invención por el tercero, deberá sor aprobado 

e inscrito por el Registro Nacional de Transferencia de 'I'ef: 

nología. 

Por otro lado, y al igual que la Patente de Inven­

ción, ~l Certificado de Invención tiene una vigencia de 14 -

afias improrrogables, debiendo la invención reunir los requi­

sitos que lo sefiala el artículo 4° antes mencionado y los -

artículos 5°, 

cas. 

6° y 7°, todos de la Ley de invenciones y maE 
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B. ADQUISICION DEL DERECHO. 

l. Quién lo solicita. 

2. Ante quién se solicita. 

3. Datos de la solicitud. 

4. Anexos de la solicitud. anexo 15 
5. Examen administrativo. 

6. Examen de novedad. 

7. Abandono de la solicitud. 

8. Concesi6n del Certificado de Invenci6n. 

9. Negativa del Certificado de Jnvenci6n. 

a) Recurso de Reconsideraci6n. 

b) Negativa definitiva. 

c) Juicio de Amparo Indirecto. 
d) Recurso de Revisi6n. 

En el desarrollo de este inciso B) correspondiente 

al procedimientooa seguirse, así como a la documentaci6n que 

se deberá entregar, para la adquisici6n del Certificado de -

Invenci6n, se aplicará y específicamente para cada uno de -­

los puntos arriba mencionados, lo descrito en la parte rela­

tiva a la adquisici6n de la Patente de Invenci6n. 



ANEXO 15 

lgUi'PLO iJl iJl5C71I'PCION iJé. 1111' Cé.71TIFlCAiJO iJl INVlNCION. 

'P710Cé.Dlmlé.N70 'PA71A LA 71é.'PA71ACION iJl 
iJl71/VAiJ05 Dé. LA 'P/71/iJINA 

NOmB71l iJé.L INVé.NT071: 
NACIONAL!iJAiJ: 
iJOm!CILIO: 
ll'OmB71é. iJé.l CAl15ANA8llNTl: 
NAClONALliJAiJ: 
iJOm!CILIO: 

é.X771AC70 

/Jn pnacedlmlenta pana pnepanan 5-óxlda de 2-n-aLqui 

Llnatlanlcatlnamldan, pon axldaclón de denévadan de 2-n-aLgui 

Llnatlanlcatlnamédan. 

iJé.SC71/'PCION 

la pneAente lnvencl6n tiene pvn objetv nlieVo4 

vadon de La pénldlna, de La /ónmuLa g.enenaL: o.-s•C·HH, 

6. 
N 

dené-

en La cual 71 nepnenenta un nadlcaL n-pnapéLv a n-butlLa. ~ eL 

pnocedLmLentv pana AU p~epanación. 

l 

De can/onmldad can La énvenclón Lon nuevan denlvadon 

(!) pueden pnepananne pon oxldaclón de Lon denévadon de La--

{ vnmuLa g.ener.aL: 

11 



ANlXO 15 

la neacci~n de vxidaci6n, pne/enlbLemente, ~e e/cc­

t~a cun la avuda de agua OXÍ!J&nada en medi.o º"fánlco o Aidoo­

on~6nicv, pon ayuda de a~ua vxl,enada en medio vn96nica v hi­

dooo•[fáni.cv, pu• e.-jemplv, alcohol dUuédv cvn ª!J"ª' a una te'!!. 

penatuna Ln{enivn a 50ª. 

Lv4 nuevo• deolvadv• ( J de la pioidlna pu•een una 

actividad antituÓencuLo4a Lniene4ante, unida a una buena 

tvLeoancla fá4toi.ca. 

Lv• ejemplo• 4i!Jui.ente4, dado• a titulo• nv Limlta­

tivu41 mue4tnan cómo puede pvnen4e en pnáctica La invención. 

é.Jl/IJ'i'lO .!_ 

A La •u•pen•Lvn de de 30 !}· de 2-n-p•vpil-l•vtioni.­

co·Unami.da en ]18 ce. de aLcvhvL ab•vlulo !J 17 ce. de ªlt"ª' -

•e Le añaden, en 20 mi.nuto•, •in pa•a• de JOº, 20cc. de ªfua 

vxi.[fenada a 110 voLómene4. Se ª!Ji.ta duaanie cinco Avoa•; la­

di•vlución e• p•ácticamente total, •e añaden 2!}· de ne[f•V pana 

de4compvnen el exce•v de a:¡ua oxi9.enada, 4e /i.lt1a y •e cvn-­

centna 6ajo vaciu de O./ mm. de mencunio a una tempenatuna 

in/eoiv• a 55º. Je obtienen 31.I de povducto b1utv. 

71itunando e•te pnvductv en i•opnvpanvl, •e obtie-­

nen 4.75 !}· de 5-óxidv de 2-n-p•opil-i•vtivni.cotinami.da ~ue -

/unde a 117-118° C. 

lJl/IJ'i'LO ?.. 

Se ope•a en la• mi.ama• condicione• 1ue en el ejem-­
pLo I a pa•tio de 30 f· de 2-n-butili4oli.onlcoilnami.da. Se 
obtienen 33 9-· de un p1vductv b1uto ce•v•o ~ue funde a 75º C. 
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ntJVINDICACIONlS 

Habiendo de4colto el invento, 4e con4lde1a como una 

novedad V• po• Lo tanto, 4e oeclama como poopledad Lo conteni 

do en La 4ípuíente cLáuauLa única: 

PoocedLmLenlo pa•a La p•epaoaclón de Lo4 compue4loa 

de La /.ó•muLa: 

en donde n •ep•e4enta un oadlcaL n-p•oplLo o n- butLLo, ca•a~ 

tenl3ado po•que 4e oxlda, po• medio de apua oxlpenada, en un­

medío onpánlco o hLd10-oopánlco a una tempeoaluoa que comp•e~ 

de aLnededon de 10º C V 50º un compueato de La /ó•muLa ¡! 

o. 
H 

en donde n llene el mL4mo 4lpnL/.Lcado ~ue anfe4. 

ln te4tlmonlo de Lo cuaL /.lomo La p•eaente en méxíco, D.F., -

eL de de 19 

Fínma del Lnv~nton, cau4aha6lente o apodenado 
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C. CONSERVACION DEL DERECHO. 

El otorgamiento del Certificado de Invención, con­

fiere al titular los siguientes derechos y obligaciones du-­

rante la vigencia del mismo. 

l. USO PROPIO. 

DERECHOS. 

1) Derecho a explotar el invento. 

2) Derecho a obtener regal1as por la explota­

ción que del invento hagan terceros. 

3) Derecho de ejercer acción contra la usur-­

pación de los derechos conferidos·p~r el certj. 

_ficado del Invención. 

4) No se requiere comprobar la explotación -­

del invento. 

OBLIGACIONES. 

1) El pago de las anualidades. 

2) Para el caso del otorgamiento de licencias 

deberá proporcionar la más amplia información 

a lo' licenciatarios para la explotación de -

la invención. 

3) Inscribir en el Registro Nacional de Tran~ 

ferencia de Tecnología contratos que contenqan 

las licencias de explotación que otorgue. 

El titular de la licencia de explotación es quien 

primeramente adquiere el derecho a explotar la invención, --
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sin embargo, no está obligado a comprobar la explotación de 

la misma, pero si lo estará a otorgar las licencias 

de explotación que le sean solicitadas. 

2. LICENCIAS DE EXPLOTACION. 

Una característica del Certificado de Invención es 

que el titular de éste, debe conceder la explotación del in­

vento a todo aquel que obtenga permiso o licencia de la Dir.!'_ 

cción Gener.al de fusarrollo Tecnológico , previo acuerdo del ti tu-­

lar del Certificado de Invención y-el interesado en la expl~ 

tación, sobre el pago de regalías y demás condiciones rela-­

cionadas a la explotación de dicha invención, además de que­

para surtir efectos deberán ser aprobadas e inscritas en el­

Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. 

Por otra parte, los contratos y autorizaciónes pa­

ra la explotación no serán exclusivos, de igual forma no se­

rán transferibles salvo que dicha transmisión se hubiera co~ 

venido, o que no habiendo acuerdo al respecto, 6sta se auto­

rice por la Dirección General del Registro Nacional de Tran~ 

ferencia de Tecnología, caso en el cual se aplicará el proce 

dimiento descrito en el punto 6 posteriormente desarrollado. 

Por otro lado, estos contratos y autorizaciones --

de explotación podrán tener por objeto los derechos deriva-­

dos de una solicitud de Certificado de Invención, sin emliargo,dichos contri! 

tos y autorizaciones estarán sujetos para su validez a que -

otorgue el Certificado de Invención, en caso contrario; es -

decir, que 6ste se negara o abandonara, quedarán sin efecto­

los contratos y autorizaciones para explotación, por lo que-

el solicitante el Certificado de Invención deberá restituir­

los pagos que terceros interesados en la explotación del in­

vento le hubiesen pagado por 6ste concepto. 
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3. REGISTRO DE LA LICENCIA. 

Corno se mencionó en el punto anteriormente expues­

to, para que el contrato por medio del cual se autorice la -

explotación del invento objeto del Certificado de Inven­

ción surta efectos, deberá ser aprobado e inscrito por el -­

Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog!a. 

Es en este punto, en lo que se refiere al 
de inscripción de la Licencia de explotación en: 

registro -

a) La Dirección General de Desarrollo Tecnológico. 

b} El Hegistro Nacional de 'l'ransforcncia de TccnolÓgÍa, 

a')Quién lo solicita. 

b')Datos de la solicitud del Registro. 

Nos remitiremos a lo expuesto en la parte relativa 

a nuestra exposición de las Patentes de Invención. 

4. NEGACION DEL REGISTRO. 

En este punto, al igual que en el anterior, nos -­

remitimos a lo expresado en referencia a las Patentes de In­
vención. 

5. REVOCACION DE LA LICENCIA. 

Procede la revocación de la licencia de explota--­

ción, cuando el licenciatario, no inicie la explotación del­

invento amparado por el Certificado de Invención, en un pl~ 
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zo de dos años contados a partir de la fecha de haber obte-­

nido la licencia o en el supuesto de que la haya iniciado, -

que se suspenda la explotación por un plazo mayor de seis -­

meses consecutivos, 

La revocación puede ser de oficio por la Secretaria 

o a Petición del titular del Certificado de Invención. 

6. CUANDO ET, TITULAR DEL CERTIFICADO DE INVENCION Y EL INTE­

RESADO EN LA EXPLOTACION NO LLEGAREN A UN ACUERDO EN EL -

PAGO DE REGALIAS. 

Para este supuesto, la Dirección General de Desai:rollo­

Tecnológicocita a las parte a una audiencia de aveniencia, pr~ 

via solicitud que al respecto haga la parte interesada. 

Si en dicha audiencia las partes tampoco llegaren­

ª un acuerdo, se turnará el expediente a la Dirección Gene-­

ral del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología en­

la que podrá autorizar la explotación y fijar el pago de las 

regal{as y las demás condiciones relativas a la explotación. 

si el titular del Certificado de Invención no asia 

tiera a dicha audiencia, el Director del Registro Nacional -

de Trans[erencia ie Tecnologla, resolverá con los elementos­

que cst~n a sll alcance, sin embargo, si el que no asistiera­

fuera el interesado se tendrá por desistido en su solicitud. 

La resolución que al efecto emita la Dirección Ge­

neral del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología -

surtirá efectos de autorización para explotar la invención -

de que se trate y desde su fecha iniciará el plazo a partir 

del cual el titular del certificado de invención podrá reci 
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bir regalías hasta que termine el plazo de vigencia del Cer­

tificado. 

7. TRANSMISION DE LOS CERTIFICADOS DE INVENCION. 

En cuanto se refiere a la transmisi6n de los dere­

chos que confiere el Certificado de Invención. señal~remos -

que estos podrán transmitirse en id~nticos términos que en -

la Patente de Invención, y son los siguientes: 

a) Por actos entre vivos. 

b) Por vía sucesoria. 

En ambos casos y con la finalidad de que surtan -­

efectos contra terceros deberán inscribirse en la Dirección­

General de Desarrollo Tecnológico. 

Sin embargo en el primer caso enunciado, los con-­

tratos surtír~n efectos si fueren aprobados e inscritos en­

el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, lo ant~ 

rior por asi contenerse en el artículo 79 de la Ley de Inve~ 

cienes y Marcas, a~ remitirse a las estipulaciónes relati-­

vas en las Patentes de Invención; sin embargo, la Ley sobre­

el control y Registro de la Ttansferencia de Tecnología y el 

U:Jo y D;plotación de Patentes y Marcas, no contempla en este 

aspecto al Certificado de Invención, para su aprobación e -­

inscripción en dicho registro. 
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D. PERDIDA DEL DERECHO. 

Los modos por los cuales el titular del Certifica­

do de Invención pierde los privilegios que le concede éste -

son los siguientes: 

1) Caducidad. 

2) Nulidad. 

3) Revocación o cancelación. 

4) Expropiación del Certificado de invención. 

l. CADUCIDAD DEL CERTIFICADO DE INVENCION. 

Son causas de caducidad en el Certificado de In--­

vención las siguientes: 

a) POR TERMINO DE SU VIGENCIA. 

Al igual que la patente, el término de la vigencia 

de los derechos conferidos por el Certificado de Invención -

son 14 años improrrogables, al término de éste, la invención 

protegida, podrá ser explotada libremente sin obligación dc­

efectuar ningún pago, es decir, caerá en el dominio público 

lo anterior encuentra su fundamento en los artiaulos 67 y 75 

de la Ley de invenciones y marcas. 

b) POR FALTA DE PAGO DE ANUALIDADES. 

El titular del Certificado de Invención, está obll 

gado a pagar 14 anualidades, por catorce los años que tiene 

de vigencia dicho Certificado, estos contarán al igual -­

que la Patente con un periódo de gracia de seis meses y de -
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no realizarse dichos pagos caducarán los privilegios que --­

otorga et Certificado de Invención. 

La caducidad opera de pleno derecho, por lo que no 

se da declaración administrativa al respecto,si~o que ónica­

mente 1a autoridad hará la anotación respectiva en el expe--­

diente y se ordenará la publicación en la Gaceta de InvenciQ 

nes y Marcas para efectos de notificar a las partes. 

2. NULIDAD DEL CERTIFICADO DE INVENCION. 

Por lo que respecta a la nulidad del Certificado -

de Invención, Únicamente señalaremos que esta no opera de -­

pleno derecho, es decir, debe dictar la SecreLaría de Comer­

cio j Fomento Industrial, declaraci6n al respecto, ya sea -­

a petición de parte, de oficio o del Ministerio PÓblico Fed~ 

ral, por lo que el procedimiento a seguir plra decretarla -­

as{ como las causales que la motivan son los mismos a que -

nos referimos en la parte relativa de nuestra exposición a -

Patentes de Invención. 

3. REVOCACION O CANCELACION DEL CERTIFICADO DE INVENCION. 

La revocación al igual que en la Patente de Inven-

ción ' en el Certificado de Invención la origina el no pro--

porcionar la información que permita explotar el invnnto,---

de igual forma nos remitimos a lo expuesto en las Patentes -

de Invención. 
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4. EXPROPIACION DEL CERTIFICADO DE INVENCION. 

A este respecto, y con la finalidad de evitar re-­

peticiones inecesarias, nos remitimos nuevamente a nuestra -

exposici6n relativa a las Patentes de Invenci6n. 



III. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES. 
~~ ~.~~- -

A. CONCEPTOS. 

l. DIBUJO INDUSTRIAL. 

El Dibujo Industrial, es una creaci6n consistente­

en una representaci6n bidimensional, aplicada a la industria 

cuyo objeto es dar a los consumidores un mejor sentido esté­

tico de los productos industriales. 

Al respecto el artículo 82 de la Ley de Inven 

clones y Marcas da una def icini6n de Dibujo Industrial y -­

extualmente expresa: 

• Art. 82.- Se entiende por dibujo indu~: 

trial toda combinación de figuras, líneas 

o colores que se incorporen a un producto 

industrial con fines de ornamentación y -

que le deft un aspecto peculiar y propio~ 

2. MODELO INDUSTRIAL. 

Es una creaci6n aplicada a la industria, a diferen 

cia de la anterior tiene forma, es plástica y es tridimensi2 

nal, es decir, tiene volumen. 

El artículo 83 de la Ley de Invenciones y Marcas -
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en relación al Modelo Industrial, expresa una definición --­

del mismo, y dice como sigue: 

" Art. 83.- Se entiende por modelo induf'_ 

trial toda forma plástica que sirva de­

tipo o de molde para la fabricación de­

un producto industrial que le dé apa- -

apariencia especial en cuanto no impli­

que efectos técnicos." 

Ambos, es decir, tanto el Dibujo como el Modelo -­

Industrial, se protegen por medio del Registro de Dibujo o -

Modelo Industrial. JURISPRUDENCIA XXVIII• XXIX 
(VEASE PÁGS. 331 A 333) 
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B. ADQUISICION DEI, DERECHO. 

l. QUIEN LO SOLICITA. 

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA. 

Por lo que se refiere a los puntos antes menciona­

dos, nos remitimos a los relativos de la exposición referen­

te a Patentes de Invenci6n. 

3. DATOS DE LA SOLICITUD. anexo 16 

Los datos que debe contener la solicitud de regis­

tro de Modelo o Dibujo industrial, son los mismos que debe -

contener la solicitud de registro de Patente de Invenci6n y­

de los que ya hemos hecho menci6n con anterioridad. 

Por que Únicamente queda decir que deberá presen-­

tarse por triplicado con los anexos que correspondan. 

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD. 

Los anexos que deberán acompañar a la solicitud -­

de registro de Invenciones y Marcas son~ 

a) Una reproducci6n gráfica o fotográfica del oh-­

jeto de la solicitud o los Dibujos correspondientes. 
anexo 17 

b) Precisar 30bre los señalados en el inciso an-­

terio el género o genéros de productos para los -­

que se utilizará el Dibujo o Modelo Industrial. 



ANlXO 16 

l9lm~LO iJl DlSCnI~CION PARA UN Rl~157nO Dl 
f!¡OiJlLO O DIBUJO IA'17U57'í/IAL 

mODlLO Dl UNA LICUADORA 

NOmBRl DlL INVLNTOR: 
NACIONALIDAD: 
iJOfTIICI LIO: 
NOmBRl illl CAU5AHABllN7l: 
Nf/CIONALIDAiJ: 
DOfTII CILIO: 

La pneAente lnvenci..ón Ae nef i..e1te a un modelo pana-­

una LLcuadoaa conaLatente de una vaaLja de me¡cLa y au baae o 

pedealal, totalmente di./e•enle de Loa conoci.doa 1 caaacte&i.iíá~ 

doae po• au /o•ma eapeci.aL !! oanato que Le dan un aapecto pe­

cuLLa• !! p•opi.o. 

ln el dLbu¡o adjunto ae i.luataa el modelo en una -­

penApecti..va convenci..onal. 

ll modelo de LLcuado•a a/ecta en au paate aupeai.oa­

La /unma de una eApecle de jan.na, que Ae enAancha Li..,enamente 

haci.a a••i.ba en donde •emata en una e•pecLe de tapa cóncava -

con una aalLente en •u pa•te medi.a !! un aaa o man~o aLa•~ado­

adheai.do al cueapo de La ja••a, La cual ae vé cL•cundada po•­

eapecíea de 6a••a• aaLíentea ho•L¡ontalea y pa•aLeLaa c•uiíadaa 

en La pante media pua una faja v~n.tlcaL {vn.mada pon LlneaA que 

Ae enAanchan en AU pante ln/enlun., La cual deAcanAa en una -­

pLata/oama cL•cula• gue ae apoya ao6•e cuat•o canoa t•uncadoa 

i.nve•ti.doa, cada uno de loa cuaLea ae apoya en ot•a pLata/o•­

ma de Lado• cuavo• que /o•man La pa•te aupe•co• de un pedeataL 

9ue va enaanchandoae hacía abajo y ca aoateni.do po• cuat•o pe­

c¿ueñaA. pata11. ci..n.cuLa1teA en cada uno de 11u11 án9uL011., apaneci..endv 
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en 4U cana de /•ente una eApecce de oquedad o hueco ccncuLan­

cvn paned media, tal cvmv .1c ob4eni1 a en La /i~una adjunta. 

ílU VI llD !Ct/C ION 

modelo de Lccuadona taL como Ae ha de4cnéto e 

i_Lu4lnado. 

ln ie4témoni_o de Lo cuaL /énmo La pne4ente a Lo4 

deL me4 de de 

ll INVlNTon, 50 CAOSAHABlll/Tl o A?ODlnADO 



ANl.XO 17. 

. . ·.· ; .. 
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c) Los documentos que en su caso se han señalado -

como anexos a la solicitud de registro de Patente­

de Invenci6n. 

Por lo que corresponde a la descripción, ésta debe­

rá ser una breve exposición de la figuras que se han señalado 

en el inciso a) de la esta exposición en la que se indicará -

que vista es la que se observa en cada una de ellas. 

En cuanto a la descripción externa de la figura, la 

Última parte del artículo 65 del Reglamento de la Ley de In-­

venciones y Marcas señala: 

'
1 Art.65.-

No ser5 necesario describir la 

forma externa del modelo o dibl1jo indus­

trial en detalle, en tanto dicha forma -

pueda ser claramente percibida en las rg 

producciones gráficas que se acompafien.' 1 

Respecto 1e las reivindicnci0t1es, 6nicamente deber~ 

expresarse el titulo del modelo o dihujo industrial, esto en­

virtud de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Inven­

ciones y Marcas que menciona: 

• Art.66.- En la reivindicación se expres~ 

rá solamente en título del modelo indus-­

trial, seguido de las palabras •tal como-

se ha descrito e ilustrado 11 11 

Por Último, únicamente mencionaré, que en el supue~ 

to de que la Secretaría así lo requiera, deberá proporcionarse 

un ejempla del modelo, ya sea en su tamaño natural o reducido­

º una muestra del producto en que se haya empleado el dibujo,­

en un término de dos meses, tal como lo señala la Última parte 
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del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Invenciones y - -

Marcas. 

Por lo que se refiere, a los puntos que a continua­

ci6n señalo, se aplicará a ellos las disposiciones sobre Pa-­

tentes de Invenci6n, por lo que me remito a la exposici6n he­

cha al respecto: 

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO 

6. EXAMEN DE NOVEDAD 

7. ABANDONO DE LA SOLICITUD 

8. CONCESION DEL REGISTRO 

9. NEGATIVA DEL REGISTRO 

a) RECURSO DE RECONSIDERACION 

b) NEGATIVA DEFINITIVA 

e) JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 

d) RECURSO DE REVISION 
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C. CONSERVACION DEL DERECHO. 

l. USO PROPIO. 

2. TRANSMISIONES DEL REGISTRO. 

Por lo que se refiere al uso propio que haga el -­

titular del registro sobre el Dibujo o Modelo industrial,--

se aplicará en lo conducente las disposiciones relativas a­

las Patentes de invención, por lo que me remito a lo expues­

to en su parte relativa, a dicho terna. De igual forma se --­

aplicará lo relativo a las Patentes de Invención en lo rela­

cionado a la transmisión de los registra; de Mode..lo. y Dibujo­

Industrial, sin embargo calJe señalar,quc el documento donde­

conste dicha transmisión, deberá ser aprobado e inscrito en­

el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologi~ c~\~ndo -

este se lleve a cabo par actos entre vivos, lo ilnterior -­

lo sefiala el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Inven­

ciones y Marcas, y por remisión que hace el ortículo 85 de­

la citada Ley a lo aplicable a las Patentes d~ Invención, -

sin embargo cabe hacer mención que la Ley sobre el Control­

y F,2gistro de la Transferencia de '1'~cnología y el Uso y ---­

Explotación de Patertes y ~~reas en su artículo 2° no cante~ 

pla a los Dibujos y Modelos industriales para su inscripci6n 

en el ya citado registro. 

3. LICENCIAS DE EXPLOTACION. 

El titular del registro de un Dibujo o Modelo In-­

dustrial, podrá conceder licencias para su explotaci6n, el -

otorgamiento de las mismas, no excluirán la posibilidad al -

titular del registro de conceder otras, asl como de explotaL 

lo por si mismo y en forma simultánea. 
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Asimismo, el acto, convenio o contrato en el cual­

conste la licencia de explotación, deberá inscribirse en el­

Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog!a, por así -­

contemplarse en el artículo 2° de la Ley aplicable, cuando -

estos sean celebrados entre vivos. 

Por lo que toca al procedimiento para su inscrip-­

ción nos remitimos al descrito en la exposición relativa a--­
tas Patentes de Invención. 
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D. PERDIDA DEL DERECHO. 

1. CADUCIDAD. 

a) Por el término del plazo de 7 años. 

b) Por falta de explotaci6n del registro. 

e) Por falta del pago de anualidades. 

2. NULIDAD. 

a) Quién puede solicitarla. 

b) Ant~ qlti6n se tramita. 

e) característic~s del trámite. 

d) Prlrtcs en este juicio administrativo. 

e) Modos de impugnaci6n. 

Por lo que respP.cta u l;:i pérdida de los derechos -­

que confiere el Reqistro de Vibujo y Modelo Industrial1 son -

aplicablos las dispo~icion~s rolntivas so!Jre Patentes en es-­

tos casos de caducidad y nuliclad, esto con fundame11to en el -

artículo 85 de la Ley de Invenciones y :tareas, por lo que en­

lo conducente reproduzco aquí la exposici6n sobre estos aspo~ 

tos del terna de Patentes de Invenci6n. 



CAPITULO IV 

TRAMITES RELACIONADOS CON LA 

ADOOISICION, CONSERVACION Y PERDIDA 

DE LOS DERECHOS DE LOS 

SIGNOS DISTINTIVOS 



A. CONCEPTO. 

CAPITULO IV. 

TRAMITES RELACIONADOS CON LA 

ADQUISICION, CONSERVACION ! PERDIDA 

DE LOS DERECHOS DE LOS 

SIGNOS DISTINTIVOS. 

L. MARCAS. 

La marca es un signo distintivo que consiste en un­

conjunto de palabras,signos o figuras para distinguir un pro­

ducto o servicio de otro de la misma especie. 

En relación a la marca, hay una gran diversidad de-

definiciones que se han dictado sobre la misma, 

SepÚlveda, al respecto dice: 

césar 

• La marca es un signo para distinguir. Se 

emplea para señalar y caracterizar mercan. 

cías o productos de la industria, o bien, 

servicios, diferenciándolos de los de otros. 

Tiene por objeto la marca proteger las mer­

caderías y los servicios poniéndolos al abri 

go de la competencia desleal mediante la --­

identificación. EEtán destinadas a especiali 

zar los productos en que se usan o los ser­

vicios que se valen de ellas y a indicar y -

garantizar su procedencia o las empresas que 

los prestan.• (23) 

(23). SEPULVEDA, Cesar. oh. cit., pág. 14. 
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El Dr. David Rangel Medina. agrupa en cuatro corrieu 

tes las definiciones elaborad2s sobre lti marca y snn: 11 l~i q11e­

sefiala a la marca un papel de signo indicador 1el lu~3r de pro 

cedencia de la mercancía; aquellil que considera a la marca co­

mo un agente individualizador del producto mismo; un~ m~3 qt1e 

que refine los rasgos distintivos de tas dos mPncionad.1s; y o­

tra que, adopt~ndo la tesis mixta ya indicada enfoc~ líl eson 

cia de la milrca en fur1ci6n Je la clientcl~.·· (24) 

La Ley da 1nvencio11es y }larcas no da un3 definici6n­

de lo que es una marca, sln embargo e11 su artfculo a~ distin-­

gue a dos tipos de marcas c¡11e son las marcas de productos y -­

las marcas de servicios y il la letra expresa: 

"Art. 87.- Esta ley reconoce las marcas de 

productos y las marcas de servicios.Las -

primer-as se constituyen por los signos que 

distinguen a los artlculos o productos de­

otros de su misma especia o clase. Las se­

gundas, por los signos que distinguen un -

servicio de otros de su misma clase o esp~ 

cie. 11 

La citad: ley, asimismo, en su artículo 90 indica -

los elementos que pueden constituir una marca y señalar: 

• Art.90.- Pueden constituir una marca: 

T. Las denominctcloncs y signos visibles, 

suricientemenLo. distintivos y cualquier 

(24). RANGEL Medina, David, oh. cit. p5g, 154. 
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otro medio susceptible de identificar -

productos o servicios a que se apliquen 

o traten tie aplicarse, frente a los de­
su misma especie o clase. 

II. Los nombres comerciales y las razo­

nes sociales o denominaciones sociales­

siempre que no queden comprendidos en -

las prohibiciones previstas en el artí­

culo siguiente.• 

Por lo que en virtud de lo anteriormente transcri­

to, pueden constituir upa marca: 

a) Las denominaciones. 

b) Las figuras. 

c) Nombres Comerciales. 

d) Razones sociales. 

e) Denominaciones sociales. 

f) Cualquier otro medio de identificar productos -

o servicios. 
JURISPRUDENCIA XXX (VEASE PÁG.337) 

Además, se desprende del.artículo anteriormente -­

transcrito, que la ~ecretaría de Comercio y Fomento Indus--­

trial, tendrá la facultad de determinar, cuándo las denomin~ 

cienes y signos visibles son suficientemente distintivos. 
JURISPRUDENCIA XXXI Y XXXII (VEASE PÁGS.338 Y 339) 

Asi mismo, los caracteres escenciales de la marca­

sen los siguientes: 

a) Distintivo. 

b) Especial. 
c) Novedoso. 
d) Lícito. 

e) Veraz. 

Se entiende por distintivo, que ésta sea diferen--
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ciable a las demás; será especial, en cuanto sea RUficiente­

mente original para llamar la atención de los consumidores;­

además de que deberá ser nueva en el campo en que se este -­

aplicando; asimismo deherá ser lícito, (~S decir que dehe ap~ 

garse a las disposiciones de la ley, es decir, co?1forme al -

derecho, la moral, las buenas costumbres P. intt~rés del Est3-

do; por Óltimo, la marca deberá ser veraz, es decir, que 

ésta no induzca al público al 0rror, en cuanto u la calidad 

o naturaleza de las mercancías, como su origen, etc ... 

Las marcas para considerarse tamhi&n como tal dabe­

rá cumplir con las siguientes funciones: 

1) Funci6n de Distinci6n. L~ marca da a la mercan­

cía su individualidad; " por lo que la marca, es 

el medio susceptible de hacer dl•tinguir a los ob­

jetos a q11e trate cte aplicarse, de los de su misma 

especie. 

2) Función de Protecci6n. La marca protege a su ti­

tular co11tra los competidor•~s permitiendo que el -­

propietario tenga un control de l• propagación de -

su producto, as[ mismo, protege al consumidor de 

usurpadores. 

3) Función de Indicación de Procedencia. La marca -

le indica al consumidor la procedencia, ya que la -

marca lleva una referencia de la f6hrica o empres3 

de donde proviene. 
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4) Función Social. La marca además de garantizar el 

producto, garantiza la calidad del mismo, ya que el 

consumidor al adquirir determinado producto por ma~ 

ca busca una determinada calidad. 

5) Función de Propaganda. En la acci6n publicitaria 

de la marca, el pÚhllco se siente motivado por ad-­

quirir determinado producto por su marca, es decir, 

los identifica y adquiere.• (25) 

( 25). RANGEL Medina, David., Apuntes. "Invenciones, Marcas y­

Derechos de Autor", Catedra impartida en la UNAM, Facul­

tad de Derecho, México, 1988. 
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B. EL REGISTRO COMO FUENTE. 

JURISPRUDENCIA XXXl)I (VEASE PÁG. 341) 

l. QUIEN LO SOLICITA. 

Cualquier pesona puede solicitar el registro de uno 

marca, ya sea persona fisica o moral, asimismo los oxtrarijeros 

tambi6n pueden solicitar el registro y se les dara el trato -

de nacionales, siempre y i::uando los países a qua ¡)ertonezcan 

hayan adoptado el Convenio de P3rÍs para la Protecci6n de I~ 

Propiedíld IndustrJ-il de act..H!rdo a lo que seña1,1 el artículo 2 

de dicho convenio. 

Es necesario seílal·ir quR para solicitar ~~l registro 

podrá acudir la persona interesada o bien, por medio de un -­

mandatario. an este Óltimo caso y si el interesado es una per 

sona física se acreditará la personalidad del mandatario por­

medio de una carta pod~r suscrita por el mandante y dos testi 

gas indicándose el nombre de 6stos y sus respectivos domici 

líos , por otro lado, si 01 interesado resulta ser u11a persona 

moral, el mandatario acreditará su personalidad exhibiendo la­

escrit1·ra p6blica en la que consten las facultades de quien le 

otorg6 dicho poder, y deberá manifestar bajo protesta de decir 

verdad que dichas f-:icultades no le han sido modificadas, res -

tringida~ ni ~evocado en forma alguna~ si se trata de extranj~ 

ros dicl10 poder debcr5 e"t"r debidamente legalizado por las ª!L. 

toridades consulares. 

Unicamentc queda sefialar que el derecho al uso excly 

s:i.vu de una marca S'B puede obtener por dos fuentes que son: 

1) Aquel que primero lo adopta. 

2) Mediante su registro. 
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El fundamento de lo expuesto en este punto se en-­

cuentra en el art[culo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas: 

" Art. 89.- Toda persona que est6 usando­

º quiera usar una marca para distinguir -
los artículos que fabrique o produzca, pg 

drá adquirir el derecho exclusivo a su 

uso, satisfaciendo las formalidades y re­

quisitos que establecen esta ley y su re­

glamento. 

Igual derecho tendrán los comerciantes y­

prestadores de servicios debidamente est~ 

blecidos, respecto a los artículos que -­

vendan o los servicios que presten en el­

territorio nacional y de los cuales quie-­

ran indicar su procedencia. Los comercian­

tes podrán usar su marca por sí sola o agr~ 

gada a la de qui6n fabrique los productos -

con el consentimiento expreso de ~ste. 11 

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA. 

Se debe s:ilicitar ante la Secretaría de Comercio y -

Fomento Industrial y directamente en la Dirección General de­

Desarrollo Tecnológico.JURISPRUDENCIA XXXIV (VEASE PÁG.342) 

Para presentar la solicitud se debefa exhibir en pri 

rner lugar la documentación ante la ventanilla de liquidaciones 
para su cotización de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en­

seguida se pagan los derechos correspondientes en la caja de -
Hacienda, y entregar el comprobante de pago en la ventanilla -

de oficialía de partes para recibir la copia de la solicitud -
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debidamente sellada y en la que deberá constar la fecha y hora 

de recepci6n. 

3. DATOS DE LA SOLICITUD.anexo I 

La solicitud deberá presentarse ante la Secretaría 

por duplicado, en papel blanco de 36 kg. y deberá contener -

los siguientes elementos: 

l. Datos da la marca: 

a) Tipo de marca. Se deberá indicar si se trata dc­

una marca nomínativíl, innominada o mixta. 

b) Denominación. La denomin<lción de la marca si se­

t rata de una marcn compuestn de letras, rt~mcros, títulosr o -

bien la mención de que se trata dP. una :!1arca innominada por 

componerse de dibujos,co1ores y e11 el supuesto de tratarse de 

una marca mixta la denomin;ición y 1~ 0:·:!•resión 11 y diseíio 11
• 

e) Productos o servicios que protege. Mencionar los 

artículos, productos o servicios a que se aplica o se va a -­

aplicar la marca señalándolos específicamente, asi mismo indi 

car a qué clase pertenece de la clasificación oficial. 

d) Indicar en relación con la clase a que pertenecen 

los productos a los cuales se les va a aplicar la marca, cuán­

tos productos se protegen de 6sta, (1 producto, da 2 a 10 pro­

ductos o en su caso señalar que se protege toda la clase). 

e) Anotar la fecha a partir de la cual se hubiese -­

estado usando la marca sin interrupción en este país, o en su 

caso la mención de que no se ha usado. 
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2. Datos del establecimiento. 

a) Tipo de establecimiento. Señalar si se trata de­

un establecimiento de tipo industrial, comercial o de servi -

cios. 

b) Ubicación del establecimiento. Anotar el domici­

lio de éste, es decir, calle, número, colonia, código postal, 

población, estado y país indicando su clave respectiva, en el 

supuesto de que el establecimiento fuera de tipo industrial y 

§omercial y estos tuvieran distinto domicilio deberá anotar a~ 

bos. 

Si se estuviese en la situación de que el comercian 

te no se surtiera de una sola fabrica sino de varias deberá -

anotar '' diversas f~bricas en el país •• o algo similar. 

3. Reclamación de prioridad. En el caso de haber solicitado -

la marca en el extranjero y se quiera reclamar su prioridad -

se deberá indicar el país, fecha y número de la solicitud ex­

tranjera. 

4. Datos del titular. 

Se deberá anotar el nombre del solicitante ya sea -

persona física o moral, la nacionalidad a que pertenece si se 

trata de un extranjero deberá exhibir la documentación que d~ 

muestre su legal estancia en el país, su calidad migratoria y 

la identificación del documento expedido por las autoridades­

correspondientes y si es una empresa extranjera deberá acredi 

tar su existencia ante el cónsul de México a través de un ii.Q 

tario público que da fe y su firma es legalizada por el cónsul; 

y el domicilio del solicitante debiendo anotar calle, número -

colonia, código postal, población,estado, país y si éste cuenta 

con varios domicilios indicará el del principal asiento de sus 

negocios. 
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5. Datos del apoderado. 

En caso de que el registro de una marca se solicite 

por conducto de un mandatario, deberá anotarse en la solici-­

tud el nombre y nacionalidad del apoderado así como su domici 

lio para oír y recibir notificaciones, expresando Ja calle y 

número, colonia, c6digo postal, poblaci6n y estado, asl como 

el país a que corresponda en su caso. 

6. Descripci6n y reservas. 

al Descripci6n. 

Para la descripción se usarán ciertas frases en ia­

redacci6n y contendrá los siguientes requisitos: 

- Descripción de la marca pertenciente a 

( anotar nombre j nacionalidad del solicitante ) con domici­

lio en calle, número y lugar de residencia que usa (usará)-­

para amparar y distinguir (nombre de los productos o servicios) 

que se elaborarán en (anotar la ubicación de la fabrica). 

- Se describir& la marca tal como aparece a los 

ojos del observador. Si se trata de una denominación se des-­

cribe el tipo de letra o bien, puede expresarse: La marca con 
siste substancialmente en la denominación ( indepen-­

dientemente del tipo, carácter y tamaño de las letras: si es­

un signo gráfico se indican los razgos, la manera como se di­
bujo comenzando de arriba a abajo y de izquierda a derecha o 

del exterior hacia el centro; en los casos en que no se pue­

da describir se dice: " es una figura caprichosa• o " de fan­

tasía•. 

- Indicar la manera en que se va a usar y hasta la 
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forma de publicidad, de la marca, si es sobre los productos -

o en sus envases, o en ununcios escritos o por la radio, etc. 

todo de manera enunciativa y sin que signifique restricción -

por lo que podrá decir a manera de ejemplo: 

" La marca se usará de preferencia por medio de ctJ.. 

quetas apropiadas que irán adheridas sobre los frascos o env~ 

ses que contengan los productos que ampara, o impresa o repr~ 

sentada directamente sobre las cajas,cartones, envases o envo1 

turas en general, o por cualquier otro medio apropiado sin que 

ello implique una restricción en la manera de usarla pues podrá 

emplearse de cualquier otra manera que resulte conveniente". 

b) Reservas. 

Aquí se deberá anotar todo aquello en que el intere­

sado hace consistir su marca y de lo que se reserva la propie­

dad exclusiva, esto debe coincidir con precisión y evitar rep~ 

ticiones, se enumeran más o menos en el siguiente orden: 

l. Anotar en que consiste la denominación. 

2. Si hay figura o signos gráficos indicar. •La de­

nominación consiste en la combinación de líneas o figuras que 

dan la forma de 

3. Si es mixta la marca.- deberá señalarse la reser 

va que abarcará el conjunto formado por la denominación y por 

los elementos gráficos del conjunto de la marca tal y como se 

ha descrito. 

4. Se indicará la combinación de colores. 

5. Referente al derecho de aplicarla de cualquier -

manera que produzca la impresión visual representada en el -­

facsímil. 

6. La declaración "habiendo descrito la marca, rei-­

vindico como de mi propiedad la marca•. 
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7. Debe haber la exclusi6n expresa de leyenda o fi­
guras no reservables. 

8. Pegar una etiqueta de la marca. 

9. Una relación de todos y cada uno de los documen­
tos que se anexan. 

10. Anotar lugar, fecha, nombre y firma del interes~ 

do o la de su representante en este Último caso se utilizará 

como ante firma el nombre del dueño de la marca. 

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD. 

La solicitud deberá acompañar los siguientes docu--

mentos: 

. Dos copias de la solicitud de registro de marca.­

con firma original cada una . 

. Ocho impresiones de la marca en blanco y negro no 

mayores de 10 cms. ni menores de 4 centímetros . 

. Ocho etiquetas a colores ( en caso de que en la -

marca que se quiera' proteger intervengan colores), cuando las 

marcas se incluyan dentro de lns etiquetas, la impresión deb~ 

rá conservar su unidad de leyendas o figuras con que fueron -

registradas y en el capítulo de reservas se indicará que par­

te de las etiquetas no son objeto de reservas. 

El artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas -­

define a las etiquetas como de la siguiente forma: 

" Art. 89.-

se entiende por etiquetas, -

para los efectos de este reglamento, el-
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conjunto de figuras, leyendas o cualquier 

otra información que integren una composl 

ción y se adhieran al producto o envase -

del mismo mediante impresos en papel o -­

cualquier otro material, grabados o por -

cualquier otro procedimiento." 

. Carta poder ( en caso de que el registro de soli­

cite por medio de mandatario) o con copia simple en caso de -

que el poder se encuentre inscrito en el Registro General de 

Poderes. 

Original y copia certificada del testimonio que -

acredite la existencia de la sociedad, así como las faculta-­

des de su representante . 

. El clisé de la marca. 

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO. 

Una vez recibida la documentación se procede a efe~ 

tuar el exámen administrativo, este consiste en verificar si­

a~~lla reóne los requisitos legales y reglamentarios. 

Si en este examen resultara que la solicitud o los 

anexos están incompletos o deficientes se requerirá al solicl 

tante para que los complete, corrija o aclare en plazo que no 

excederá de dos meses, de no cumplir con dicho requerimiento 

en este plazo se tendrá por abandonada la solicitud. anexo 2 ~ 3 

Si resultara que la marca se encuentra dentro de ai 

guno de los supuestos que señala el artículo 91 de la Ley de­

Invenciones y Marcas, se le comunicará esta situación al soli 
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LIC. VIC70fl 11. Ce<ec-0 do l. 
ln4uAgen(c.'1 Sur., (vi NapoLeA. 
03810 {'/¡_,¡""· ¡)J. 

México. D.f., a 5 de abr.U d"- 1990. 

lr~ .1e..' . cVn con ~u A.oLLci.tud de ·er,i_,,tr.o de. mc1'1t'•t !.illE:'.•l<!.." 

tada eL 01 iJl 11tif?i".'R0 iJl n·10. 11! L(~ mu11i_/Le'.il.a o"lU(>_ dc.6c..,a C
0

um-1Ít-;.._· 

con P.Í. fLu.1.I n,cr¡·1_·.
1 

v / ,J e:>:L:t.~dv f.i.I ?ªr. La L•.';; d'-'. Ínvc.nci.u~1'A­
Y f'Jonca-1. y/o ..:i.u r,,· ~am•.'¡tu, 4c9un .1e. Lndi.r.u. 

- Remltin 8 imp~el¿&neA. Je La manca en blanco ~ ne~~v no mayor.et -
de. 10 cm4 lll m('rt·i·c.¡ a'c. 11 cm-1. f 41tl, 100 F11.1;ccLÍJn ;¡ de La !..1~.Y de. 
lnvc.ncivnen ~ l~nnca.1 y 77-1 de A.11 n~~!amenfu,i. 

- ~e.ponen La Aullcitud ~c1civ6ndv4e LaA. palu~naJ, /i~una-1. ~ cvl~n•:4 
~UC. de.A.Ce p1tofc9~'1 ~ün ~U manca (ant.?6-P./ J~ A.U n;!~lam~nt~ 

- De.be c111npli..11. cun lCL (.1ac('.1..Íu1 ll dc.L tL1t.66 d1~ lu '. '.• F(../•··~(;/ de -
Der.echo,1. 

?ano cumplin cun lv u11l~~i..un .l•: !~ 111frd un ~lu;v -
imenvnnu9ublc ~ue vf'.nccnó el Jru 20 d~l me\ dr .~AYO ... !,' .. '~cLmro··:~~=J-,, 
clbi..dv que d~ no hacenlv en el f¿nm[nv n1¡fc~ nnr -- .w••·•~~ _ 
r.a11á abando11001v ,1u f11.ámf.¿,, (~nn a<J•JI,'" c11 1!Í A

1
r.ti.c•1o ,. :1i, le: ¿,,-;¡ 

dC'. ln1,c.nci.on•'·1 '/ /i(lr.ca1 Üv. :.: /v,
1 

rJ;~ ·\u ')C'.l)Lamc.ntr.· 
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~r:/mi.ni.1f~ati1•a.1 ') Dí'.Lr>_r;a facult.adí!.A v1
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Lt:·1 Jub.ti::c:.~i.ar.:._,11 1. O/i.~i.a~ -
//Cl!f.Olt, íJLlll!Cl1J1tC•l ~ene.10./e.1 _lj (/~IJtJ-1 ·lllvll~l"~f!U; /llic.'..(LC((l[l) l'.I! e .. CL-­
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adi..ci.cJnadu el 10 d~ a9v~lo de 1987 

,1 TéA1;·Afí•:1í' r l 
surnMIO EFUT/Vn.Nn ROffCION. 

C. ?Ul i!l DlPART11,1é,\tO. 

''~'·CS,•1c. 
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lX'Pl!JlUITl 55555 íJl tWICA 

íJI'íllCCION 9lNl'í/AL Dl DlSA'íl'í/OLLO TlCNOL09ICO 
Dl'PA'í/TAfrllNTO Dl lXAt~lN ADfrlllllST'ílATIVO iJl !M'í/CAS 
'P 'íl l S l N T l . 

VICTO'íl 11. Cl'íllCliJO l. Abo9ado 1 en nepne/H!.nlaccón 
de y •effalando como domlcllco pana -
o[n. y. tteci.blr. tvda cLcu1e de nvti./i.caci.onell. La11 o/i.ci.na11 ubic5!:_ 

da1J. en 

de La Av 1 fn4ur.~entell. Jun. , CoLvni.a 1Vapvl~4,[~d¿9v Pu~tal 

03810 en e1J.ta Cludad y aulonc1ando pana ocnla• y neclbcnla4 -
en mi. nvmbr.e, all.[ como pana iell.ti.onan tvdv Lo conducente y tt~ 

cope• cualqucen tlpo de documento• a Lo• •efione• 
con el debido ne•peto compane1co y expon90: 

ln conteAlaccón a .1U alenfv o/celo No.8601105, de/~ 

ha 5 de abnlL de 1990, me penmlto manc/elJ.tan me pnole1J.ta e ¿~ 

con/onmldad con Lo• ne.<¡ul1J.cto.1 •0Lccclado1J. en el mc•mo, ya ~ue 
La manca 1ue •e tnamita en el expedcenle citado al nubno, no 
Lleva /i.,un.a ni. colon. alguno y ll.olo Ae tte4en.va La denvrni.naci.6n 

en cualgui..ett ii.¡;v, lumañv y canñ.rfe,r¡ de Letna11. 

lndependcentemente de Lo antenlon V con el {ln de -
'ue no •e vaya a con1J.cdenan abandonada La •oLccllud pon nue•­
tna pante, adjunto nueva hoja de •oLlcltud y 8 cmpne•lone• de 
La manca, a•t como un neccbo pon La cantldad de 23 1 500.00 1ue 
pon concepto de pa90 de denecho• cau/J.a La nepoll.cccón menclon~ 

da. 

'Pon Lo ante1J. expue•to; 

A lSA 11. iJI'í/lCCION, ale.ntamente •oLlclto: 



Allé.XO 3 

?RJ/lllRO.- Tenen pon conte4tado en tlempo V /onma -­
el o/lelo No. 55555 de /echa 5 de abnll de 1990 V pon cumpll­
do Lo 4ollcltado en el ml4mo 

SéJiU!o'iJO. - Contlnuan con el tnámite .conr.e4pondlente­
ha4ta La conce4lón del nc~l4tno de La manca 4ollcitado. 

?ROTlSTO LO NlClSARIO. 

/llé.xlco, íJ.F. a 

?.?. 

LIC. VJCTOR H. ClRlCliJO l. 

Anexo4: Sollci.tud pon dupllcado. 
8 lmpne4lone4 de La manca. 

Reci.bo de Pª9-º• 
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citante para que dentro de un plazo de ~5 días manifiesto lo 

que a su dErecho convenga, manifestado lo anterior, la Secre­

tarla resolverá si contin6a el tr5mite o se niega el registro 

encaso contrario, se tendrá por abandonada la solicitud.anexo 11 
JURISPRUDENCIA XXXV Y XXXVI IVEASE PÁGS. 343 Y 344) 

6. EXAMEN DE NOVEDAD. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 

105 de la Ley de Invenciones y Marcas, una v·ez que se han sa­

tisfecho _los requisitos legales, se procederá a efectuar un -

expamen de novedad con la finalidad de verificar si se pudie­

ran afectar derechos adquiridos. 

Si de este examen resultara que existe otra marca 

similar o igual registrada y vigente o en tr6mitc y aplicada 

a los mismos o similares productos o servicios, o a un nombre 

comercial se suspenderá el tr~mite y se dará vista al solici­

tante para que manifieste lo que a su derecho convenga o para 

que manifieste su conformidad en sustituír o en modificarla, 

en un plazo que no excederi de ~5 dlas ni ser6 menor de 15. 
JURISPRUDENCIA XXXVI 1 Y XXXVI 11 (VEASE PÍIGs.3116 A 348) anexo 5 

Lo anterior, en virtud de que se estarían dentro 

de los supuestos que señala el artículo 91 de la Ley de In 

venciones y Marcas en sus fracciones XXI, XXII, XXIII y 

consecuentemente no sería susceptible del registro corno 

marca; dichas fracciones textual~cntc dicen: 

• Artículo 91.- No son registrables - -

como marca: 

XXI. Una marca que idéntica a otra,anteribL 

mente registrada y vigente, para amparar 

los mismos productos o servicios, aún --
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"X",,_ S.A. de C.V. lilf>ill 
SéNrAIJO POI? llC.VlCTOil 11. 
Cl'il.lCllJO l. 
ln.11u11.~e.nte.4 Su1t. 
OJ8fO l'JlXíCO, /J.F. 

México. 0.F., a /I¡ de !Julio de 1988 

ln n.elaci.Vn a 4.u Aol~cLt~d d~ ne~i..4tn.o de manca~ que Ae­
t11.amLta en. ~L expedlcnle an11.i.ba c¿tado, 4.~ Le comunLca 9u~ la de-­
nomi.naci..éJn 11 

" no e4 n.e<J.LA.ttt.abl.e. como man.ca 1 con /udame.n.to en. La 
/11.acci..ón XVII dcL a11.lLcu1o 91 de La ley de lnvencione~ y ~an.caA. 1 -
toda ve.¡ <¡Ue pon 11.a_¡vnc.1.1 d.e i.nte1té.A ptd1Zi.cu é.-ita H. lJi.tte.cci.órt conA.f 
de.11.0. i.llC()Veni.en.tc. e.Z r..e9-i.Atll<J de. La palabtta. 11 11 va ~ue. tan.to Í.o-t. 
/a&a.Lcarde. de p11.odu.cto/.t comtJ .l..v4. p1te.htadotte'1 de 4"C.fl.Vi.CL04 1 lta1t adoe. 
tado di.cAa paLabna pa4a 4U4 pnvductu4 ~ 4e11.vic¿o4, 4i_n 9ue e4to im­
pLl9ue una excLuaivldad del tinmlno 11 ª; pal'I Lo tant~, al con­
C'.P.de.11.Lc.. el 11.cc¡.i.A.ll'lt.l dr.. i.a denomi.nac.i.ón. pttopue4la, -te 1.e da1tla tí!.L _,,. 
u4v cxcLu4lvo dc..L vuca6Lo n " c~~6nda4c un munopvllo deL mi4mv 
1 en c~n4ecu~ncla nadie p11dft[a u~a~Lv en ÍQ4 p~actlcaA comeftcíaLeA. 

5'a11.a que ma.ni./i..e.1te Lo gue. r~ ~11 dct1e..clw conve.nva 1 4e Le.-­
cvncede un pla:;v que, ve.nce.ná eL dLa J(~/. 14 1988 pitóxi..mo, ape..n.c.i:. 
61..do '{llC de. no f.aée.nÍtJ Ae. c.on1.i.dc.tr.attá abandonado eL t11.ám¿íc de. eAte. 
adunto can fundamento en loJ a4tlcuLv4 104 de La ley de La mate.n.La-
80. y. 5;' 1!e. ª!/ ne.9-Lamento. 

[1 4«4Cni..tv fl~ma el p~c4enfe cun 6a4c e~ el al'ltlculn 4o, 
/ttaccl6n XVI lnci4a e! dc..L Acue~dv Oele~at~~iü de ~acuLtade4, eu-­
bLicadv ~n ~t Dlaniv O{iciaL de La F~dc~acl~n el 12 d~ Septiem~ne­
dc fC/85. l!e(cutmadu 9 a<!.Lci...ofl.ado e.1. 10 de o.90.1tlJ de ¡987. 

A t en t a m e n :. ~. 

SUF'RAG10 EFEc/rrvo: rJO RSELS<XIOIL 
:::L SUBO!R'¿Cí~R DE.M,\RCAS. 

l.IC. WlS 1-f~~¡¡~:m=:;: TRILLO. 
1 

r 



«MRorf.c,., 
1)lfllCCI0.1' (jU!lnill. i!l iJlSilílROLlj 
TlC.VOLO<i!CO. 
iJl?TO. i!l lJ!CT11fllA' 1ll 1MílCAS. 

V!ClOíl H. ClíllCliJO l. 
ln.1.u11.~enteA 4un. CoL. Nap0Le11. 
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Móxlco. o.r., a a 5 de ab.U de f986. 

Con neLaci.ón a La 4oLi.cLtud de 11.e~i.11t11.o de La ma4ca an11.i.-
ba Lndi.cada, -te Le mani./i.e4ta ~ue aL pnactlcatt.1.e eL exámen de novedad c. 
co11.11cApondLenlc, .1.e. enconl1tó como anic..n.lorti .. dad: 

milílCA 030409 CRUJSl 

AA011.a bi.en, de con/on.mi.do.d con Lo di.11pueAio _pott e.L an.tl-­
cuLo 106 de La Le~ de lnvenci.one-i ~ 1'1anca4 J con eL /i.n·'de no i.n-­
vadi.n Lo-1.. detteclitM. de La( 11.I anle.ni.on.Ldadf cA.I a11.11i.ba ci.tadal 11.I, 4.e-­
Le 11.equi.e11.c pana que mani./i.e.1.le Lo 9ue a 11u de11.echo conven~a, en un 
pLa¡o i.mp1t1J1111.09-abLe. t¡uc vencená e.L dla 8 l..Nl..RO 1990 pttén<i.mo, ape~ 
ci.hi.do 9ue de no Aace11.Lo en di.cho iénmi.no, Ae conAi.deAa1tá a6andona­
da Au Aolicitu ~ pendená La /ecAa Lc9aL de p1te4etnación d~ La ml4ma 
con /undamento en el mencionado pr..ecepto Lc~aL. 

lL AuAcnito /ittma el pr..e4ente o/LcLo, con fundamento ade­
mi• en Lo di•pue•to po• Lo• A.ttculo• f7 /•accione• 111 y V/ y Te•r 
cer..o 711anAi.to1ti.o del ~e~Lamento lnte1tlon de cAte Sec1tetan.la publi­
cado' en el bia•io Oficial de La Fede•ación de r6 de ma•¡o de 1989. 
40./1T.acci.ó11. XV/i.nc.i../io e.1 1 del Ac11e11.dt' iue. ad1cr..i.bc lln{é/a.de.~ Admi...-­
ni4i1tati.va4 ~ deLe9a /acv.l.to.de4. en 1.a.s. JuhAec.ietaAlo.i, 0/lci.aL 1'1a-­
vo1t1 íJi.n.e.cto11eA fiene.ttaLeA V ot,oro4 4U/.,aLter..no4 _publ.lcado e.n e.l. citado 
Olt~ano i.n/01tmati.vo e.L 12 ae. Septi.e.mltte. de !98J, ne./onmado V adlci.~ 
"ªªº el ro de a~o•to de r~87. 

"-,, 

' •.·l. " - •, ~.1.;i:H 'l 
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cuando sea solicitada por el titular de 

la registrada o con el consentimiento -

expreso de éste. 

XXII. Una marca que sea semejante a 

ya registrada y vigente, aplicada a los 

mismos o similares productos o servicios 

en grado tal que pueda confundirse con -

la anterior, tornándola en su conjunto o 

atendiendo a los elementos que hayan si­

do reservados. 

XXIII. Una marca que sea idéntica o se-­

mejante, en grado de confusión, a un nom 

bre comercial aplicado a los mismos o -­

similares servicios, que se presten en -

el establecimiento cuyo nombre comercial 

se haya usado con anterioridad. " 

En respuesta y dentro del plazo antes indicado el -

solicitante puede alegar una de estas circuntancias: 

1) Puede alegar que la anterioridad es de su misma 

propiedad y que puede expedirse el registro de la marca lig~ 
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da a la otra, en virtud de que hay diferencias entre otras ,­

no son idénticas. 

2) Puede alega~ que la oficina ha hecho una estima­

ci6n estricta, pero que en realidad no hay una semejanza en-­

tre éstas.an~-"'ª 6 

3) El solicitante puede obtener del dueílo de ta mar 

ca semejante permiso para que se otorgue el registro, limitan 

do la del solicitante a determinados productos, para que se -

otorgue a la misma clase pero n diversos productos. 

Eu los casos antHrior~s, si los argumentos inducen­

ª creer a la Secretaría de Comorclo y Fomento Induptrial de ~ 

que no hay la posibilidad de confusión, se continuará con el­

trámite,en caso co11trario se negar' de plano el registro, 

esto en virtud de que la Secretaria, tiene la facultad de de­

terminar cuando a su juicío puede causar confusión entre los­

consumidorcs, la adopci6n de la marca. 
JURISPRUDENCIA XXXIX Y XL (VEASE PÁGs.350 Y 351) 

4) Por Último.el solicitante, puede alegar que la -

marca constituye la anterioridad, se encuentra en procedimien 

to para en su caso dictar su nulidad, cancelaci6n o extinci6n 

se suspenderá el tr,~míte de la solicitud en tanto se dicte -­

resolucí6n al respecto; de declararse la nulidad, cancelaci6n 

o extinción se concederá el registro. 

Pero si dentro de dicho plazo el solicitante no con 

testará al requerimiento se considerará abandonada la solici­

tud. 

Por otro lado, si manifiesta su conformidad para -­

sustituirla o modificarla, y si de 6sta Última, la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial considera que no hay posibi­

lidad de conrusi6n con las anterioridades por haberla liml--
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é.X'i'l!JllNTé. 55555 !Jl tMilCA 

!JIRlCCION ~lNlRAL !Jl !JlSARROLLO TlCNOLO~ICO 
!Jl'i'AR7AmlN70 !Jl DICTAmlN !Jl mARCAS 
'i' R l S l N 7 l. 

VICTOR H. ClRlCl!JO l. Abapada, en nepneaentaci.ón de 

, V •eñaLanda cama domi.ci.Li.a pana v[n V -
neci.bi.n toda cLa•e de noti./i.caci.anea Laa a/i.ci.naa ubi.cadaa en 

de La Avenlda lnaunpentea Sun, CaLvnla NapvLea,CJdípo 'i'oataL-
03810 en eata Ci.udad V autoni.¡ando pana vi.nLa• V neci.bi.nlaa -
en mi. nvmbne, aa[ coma pana peati.onan toda La conducente V ne 

cv~en cuaL~ui..en tipa de dvcum~ntvA a LvA ~eHoneA 

neapetua•amente compane¡co V expvnpv: 

me ne/i.env a La avLlci.tud que pana el nepi.at•o de -

La manca 11 llARmlS ( J iJISlÑ0.1" ae lnamlla en eL ex.pedi.ente -

aL neubno •eñaLado V en e•peci.aL hapo ne/enencla a au atenta­
o/i.clo 860406 de /echa 5 de abnlL de 1990, medi.ante eL cuaL-
4e me i.n/vnmó 1 ~ue una veJ e/ectuadu eL exámen de novedad co­

nn.eApondLente1 Ae encvntnó como anteni.vnLdad a La mi.Ama, La -
manca 850215 11 lllRmlS ( 'J DISliiO.I" fliandono• un pLa;;o gue -­

vencen[a eL 20 de iuni.o de 1990 pana mani./eatan Lo gue a --­
nueAtno denecho cvnvi.ni..ena. 

Dentno deL ténmi.no concedi.dv pana tal e/ecto, mi. 
mandante •e penmi.te i.nai.atln pon mi. conducto, en eL nepi.•tno 
de La manca "HARmlS ( 'J DISUiO/" en ba.11'- a La• ai.pui.entea -­

con-1i..den.aci.one4: 

la i.mpontante mani./eatan que pana poden eatabLecen­

~ue una man.ca anteni..on. eA Ai..mi..Lan. en ~nado de con/uAi..Ón con -
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ne11pecto de una manca p•opue11ta a nepc11tno en Lo11 ténmcno11 de 

La ley de lnvenccone11 y manca11 cun/onme a La pnáct¿ca e11tabL~ 

clda can antenlonldad e11 mene11te.n e/ecluan una companaclón "-!! 

tne La4 manca11 de 9ue 4e in.ata 11.in aienden. excLu4i..vamente aL­

AecAo de wue La4 ml4ma4 conten9an uno o m&11 eLementv4 i..dinti­

cv4 o 4imLLane11 1 11.lno gue má11 bien deben 11.en. anaLi..¡ada4 en t~ 

do 11u conjunto, e11 dec¿n, aL efecto gue pnodu3can tumada11 pLE 

baLmente y de manena imponfanle atendiendo a La impne11lón ln! 

tant&nea ~ue 11.e adiulen.a de cadu uno de Ív4 conjunto y toman­

do en cuenta La11 di../enencia4 ~ue entne laA mi..11ma4 exi11ten ~ -

que 11on pnecl11amente la11 que La11 hacen dl11tlnta11 entne 11[. 

AAon.a bien, enlne LaA mancad wue 4e e11tudian, ella -

H. Dlnecclbn de6i6 e/ectuan una cvmpun.aclbn de conjun{o y no 

/•accionada de Lo11 eLemento11 de La11 manca11 en cue11ilón !I aL-­

no AacenLo , vloLa La11 dl11po11lclone11 11eñaLada11 po• La le!/ de­

La mateni.a. 

ln vinlud de Lv anien.ion, al cvmpan.an4e Ía4 manca4-

r¿ue no.11 ocupan e.n '1.U-1. n.e.11.pecti..voA. coniunto11, nv1ultan Lo 4u/f 
clentemente di../enente4, como pana no pnovocan con/u4i6n entne 

eL púbLlco con~umldon. 

Del an6/i1i~ a e~to~ conjunto4 4o6nc4aLen La~ ~lgul 

enteA dL/enencLaA: 

DIFé.7/é.NCIAS VJS/JAlé.S 

é.11 muy ímponlante 11eñaLan 9ue La impne11Lón vi11uaL -

que cau11a una manca enine eL pú6Lícv con11umldon e• detenmína~ 

te y pv• Lo ml11mo, a contínuacíón podemo11 apnecían La nepnehe!}_ 

taclón ~·á/Lca de La11 manca11 en cue11li.on y de La cuaL de4p•e_!! 
demo11 9ue La11 mi.11mah NO 11on con/undi.ble11 enine 4[: 
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~~fa 
HERMES 

P!l!f/Ct1 No. 28811/I¡ HARMES 
mt1nct1 üt mi nt11101111rt 

ln vl~lud de lo ante11.lan, e4 obvia •eAaLan ~uc el -

C. lx.ami..nado1t no "e pc.11.t.atií de. r¡ue lanto La ma11.ca de ml man-­

danle. como La ma~ca ante~lo~ na 4e cncuent~an condtltuida4 -­

úni.camcnte. f'IJ!I. -:IU4 dc..ncuni.nacf..one.4 A.i..n.o r¡ue amba4 ..te encuc.ninan 

aunada.t a unoA di.11.cñ.011 palf-ttcula11.e,., 9ue. con4i.4.te.n e..n: 

é.n La ma11ca 850215 '1 HlR/fJU 11 e..n una /lg.u1ta de. un:a.­

ca11.11.o tinado polf. un cahaLlu delante de i.t.te, La fi~u~a Je un­

liombtte e.n in.aje. de mo1tl.a11. a La u11an¡a i.n9Le..'l.a. l..,,ta /i.9-u.ll0.4. a­

pa1te.ce11 Ao611.e un.a. Llnea lr.011.l¡ontaL, má.t. aba-jo de4tacu 1.a pal.!! 

h11.a 11Hl'il.1'1l..J 11
, en le..t11.a4 mayú.tcula4. de. i.m¡11fl~.nta; ~n ta~to 9ue.­

La mrvr.ca de. mi. man.dante., con4i.11te. en una flg.una ?e.omit.iti.ca ~n 

fo1tma de t11.Lán.~uta~ taL V como 4C apn.ecla en la ~ep~eA~ntaciQn 

9ue de la ml4ma ~e hace. V ~u~ obvlamente dlAtLn1u~ a La4 ma(• 

ca.i:i. en cue4llón. 

OIFl~tNC!A FOl/tTJCA: 

8a4ta p4anuncLaR ~ápldaml!!.nte una áe4pUe.4 áe otAa P$ 
~a o6te.ne~ in dile~encLa audltlva exiAt~nte e.nt(~ La4 •aAcaA­

en cue.-1tlón 1 Vª "ue ..t.i. hi.e.n ett ci.e.1tto 9ue a1111:ba4 mancaA Ae. -­

p4onunclan e.n 2 cmi.4i.one4 de vo¡, también lo e4 ~ue La pAlM~lt 

e.ml~lón d~ vo¡ va~La ampllamenf~ ~ni~~ ~Lla4 1 ya 9u~ ~A La --~ca anl<~lc 

manca anten.i..ott apan.e.ce. 1.a l.r.t11.a "l. 1', e.n. La .wa1tca. Je. mi.. 1ta11Ja.!.!. 
te. apa1tece. La. Letfla 11 A" Lo cual Ú!A da una /oné..tlca muv J¿.iti..!!, 

ta a ambaA ma4ca4. 
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iJlfO/é.NClr/5 iJl 5J{¡1Vl FIU/iJO: 

ld de Auma lmponlancia menclonan ~ue en{ne La1i man­

Ca4 en cue11tlbn hag una di/enencia muy impüntante ~u~ c11 La -

nelativa al Al~ni/icado, ya ~ue La de1tomlnaci~n de La manca -

850215 " f{{.'i/fllé.S f!J DJSlÑO.I " e11 el nom6ne de un iJi.011 {¡ni.eifo -

hífo de Zeua V 1ue ae,~n La Ai.taloif[a {¡ni.epa ena el iJi.011 de -

La é.Locuenci.a, del Comenci.o y de Loa ladnone11, adem6• de .1en­

el menaafeno de 1011 iJi.v11e11 del Oli.mpv. Pana Loa 'ilomando11 ena­

equi.valente al iJi.011 fllencuni.v, Lo cual Le da un 11i.pni./i.cado p~ 

culían <¡ue La di.11t.i.n,ue de La manca de mi. mandante, pon .1en -

una cncaci6n antificio1ia canece de 4Í~ni/icadv al~unu. 

ln vi..ntt1d de lo antenion y cvmv 11e menciona en el -
cuen.po de e4fe e11cnltv, LaA denominacioneA no deben Aen mutL­

Lada11 ni. 11e,mentada.1 pana aa[ enconlnan a/i.ni.dad enlne Laa 

mi.11ma11, .1i.no 1ue deben .1en anali.3ada11 en lodo 11a conjunto. 

Con La /i.nali.dad de nea/i.nman V acentuan Lo Vª men­

ci.onado, enlleifui.da me penmi.to tnan11cni.6i.n La 11L9ui.ente te11L11-

jun11i.pnudenci.aL La cual con/i.nma mi. apneci.aci.in, ya 1ue ci.en­

tamente La11 manca11 11uf eta.1 a e11tudi.o en el pne11ente callo --­

conA. i.den.ada1i en AU.1. 11.e11pect i..vv11 con.J.°un-lo4 no Aon 11emei anteA. 

flJA'RCAS, CONFUSION iJl: Si. do11 manca• ti.enen un eLe-­
mento 1ue podn[a enea• confu11i.ón peno como pante de 
dLcha11 manca11 ambaA llenen otno11 eLemento11 gue no -
ne11ultan de onden r.unamente 11ecundanLo Acno gue 11on 
tan lmpontante11, a¡ meno11 como el antenlon ~ e11toA­
eLemento11 11on del todo dL/enente11 V baAtan pana gue 
en 11u conjunto V con11ldenada.1 como uni.dade11 La11 ma~ 
ca4 Vª no 4ean con/undi6Le4 1 v 4U cvnfu4l8n neAulta 
Lmpnobable e i.mpnecL11a, no 11e e11tá en eL ca110 del -
antlcaLo 105, lnacclón XIV, LncL11011 6.1 ~ c.I , de La 
Le!!: de 'Pnoe.LecÍadJnduatnLf.f:_L. Ampano en nevé11Lvn Rtl-
831/691 (276963.I Atoyac /extU, S.A., 29 de eneno­
de 1973. Unanlmédad de voto11 ponente: qui.LLenmo quz 
min Ono¡co. Secnelani.o: Mani.o 'Pine¡ leon l. " 'iltl-
581/73" nelatlvo al juLci.o de ampa•o n~meno 548/73, 
pnomovi.do pon llé.NKé.L el' CIA., IJ.1~.8.f{. 
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lL 7'nLmen TnLbuaL Cole.pi.a.do en {l¡a/.•.ni.a. Admi.ni.-1"1.rn-­

ti.va deL 7'nLmen Ci.ncui.ta, ha •u•tentado La te•i.• 1ue puede -­

con•ultan4e en eL Semana.ni.o Judi.ci.aL de La Fede.naci.Jn, Sipti.ma 

lpoca, VoLúmen XXIX, {l'Ja!lo de 1971, Sexta 'í'anle, 7'ápi.na 37 !I --

1ue textualmente expne•a: 

frlAilCAS, lXAfT1U Dl LAS, UI CASO Dl f>OSI Bll COllF/JSION: 
Cuando 4e tnata de detenmi..nan Ai.. doA mancaA AOn 4eme 
ianteA en rtnadv de con/udi..Ón canf.onme a La /n.accLón-: 
105 de La le!f de La 'í'nopi.edad lndu•tni.aL, debe a.ten­
den4e no AoLo a un anóLLALA mi..nuci..040 de 4UA elemen­
to• pn4{i.coA, /oniti.coA e i.deoL6~i.coA 1 e• deci.n, a -
LaA ldeaA ~ue Au~i..encn, examlnan~o LaA mancaA pante­
pon pante, ai.no que tambi.in debe alenden•e a 4U con­
junto, ea deci.n, aL efecto ~ue pnodu;¡can tomada• ')LE. 
baLmente. Y Je mane.na i.m ontante ea de alendenae a 
La pnlmena i..m ncAL6n a e ecto que 
entne el úb i..co conAumL on a 

A mavon abundamLento, cabe menci.onan que eL hecho -

de ~ue LaA denvmlnaci..vneA 9ue noA ocupan ten~an vanlaA LetnaA 

en común no eA 4u/i..ci..ente pana Aeñalan que LaA mL4ma4 Aean -­

con/undi.ble• entne Ai., !Iª gue en pnímen Lupun, Laa Jenomi.na-­

ci..oneA deben Aen ana!l¡adaA en Au conjunto 4[n Aen 4e,mentadaA 

nl fnacci.onadaa ' en aepundo Lupa•, La denomlnaci.onea de La -
manca anteni.on "HlilAlS fY DISlRO)" canece de La lelna "A" con 

teni.da en la manca anlenlon 1 lo cual aL anaLi.5anlaa en au co~ 

juntv, e4 4u/iclente pana deAv¿n{uuhLa come anten(onidad, ya-
1ue eL aímpLe hecho de ~ue vani.c cntne elLaa La ae')unda Letna 

de •u denomi.naclJn, penmLte dan un aL,nl/i.cado totalmente di.~ 

ti.nto a La.a denomi.naclone• en cueati.ón, tal y como Lo demuea­

lno con La Líata de palabnaa 1ue a contlnuaci.ón menciono ~ La.a 

cualeA también tienen van[a4 Letna4 en común, va~Landv unLca-­

mente enlne eLLa4 la •epunda Lelna, neaultando pon ello, lmpo­

alblea de confundi.nae entne ai.. 



i'IANO - !WNO 
51/l - SOL 
Cl/511 - COStl 
!ISCO - !li?CO 
i'IOT 1; - i'IU!I 
Clll!';!'W CllOWiW 
'í'!llO - 'í'UO 
0!}0 - oso 
'í'OLO - 'í'fllO 
'í'l/50 - 'í'ISO 
TACO - TOCO 
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Loa anteoi.ooea ejemplo demuatnan cvmo ai.mplemente -

con a~adLn11e una Letna e' 4U e11tnuctuna 4e modl/lca tvtaLmenle 

el aentLdo o el ai.pni./i.cado de una palaboa , po• lo cual eaa­

H. DLoecci.bn de6e cvnai.denanlo 1 deaeatLman La unlenLvnLdad -
ci.tada. 

A11[ p11e4, con 6a11e ~n el hecho de que exiAten dl/e­
nencla4 Aufi.ci.e11fc~ ent~e la11 manca4 gue nvi ocupan ~ue dL.-­

aLpan la poai.6i.LLdad de con/uarbn ent•e Laa m(ama~ ya gue huJ 
vani..o.-1 eLementv11 e.ntne tJ_LJu./J. lo 11u/i.cl.entemen-le 1

1
::ve.n..io4 1 -1e­

p11.oducen de/i.er..encl.a11 r¿uc. hacen a la11 m(lnca ... 1 iut cue..tlti..ón. di..j;_ 

tLnti.va11 entne 11~. 

'í'oo Lo antea expueatv; 

A lSA 11. DIRlCCIO~ , atentamente pi.do: 

'í'RlAlRO.- Tene• po• cvnteatadv en {Lempo y /"•ma 
el v/LcLv 8~0406 de /echa 5 de a6oLL de 1990. 

Sl(¡/JN!JO. - Je deaeaUme LCL anteoi.vni.dad cUada en bE. 
ae a Loa a•pumentva expneaadva en el cue•po de eate 

e.-1.cn.i.tv. 
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rf .. 'ilCUW. - Se cvnti.núe cvn el üámUe ,\u.ita el olc•n­

~amLentv del nc~L4lnv 4vlLcLtadu. 

f>'ilOTlSTO LO NlClSA'illO 

fl1éx:Lcu, D.F. a 

r.r. 

LIC. VICTO'il H. Cl'illCliJO l. 



tado en sus productos o servicios o por haberla moctif 1cJco­

sc continuar~ con el tr5mite, en caso co11trario se negar5 de 

plano el registro; sin cmbarqo, si la modificaci6n ronstiLuyc 

una sustituci6n de la marca, deberá presentar nuevJ solicitud 

descripciÓ:i, reservas y nuevos anexos, debiendo cur~;;itr un --­

nuevo ex~me11 administrativo y de novedad, como fecl1a legJ1. se 

tendr~ la de sustituci6n, si cursa favorablemente 01 r1uevo 

ex~me11 de novedad se le citar~ a pago de derecl1os, en caso 

contrario, es decir, de encontrarse ~lquna anteriorid~d sobre 

esta nueV·] marca se ne~1ará el re0istro. anexo 7 
JURISPRUDENCIA XLI (VEASE PÁG.352) 

7. ABANDONO DE LA SOLICITUD. 

Se tcndrfi por abandonada la solicitud y se perder~­

la fecha legal en los siguientes casos: 

1) Si dentro del plazo que al efecto señale la se-­

cretaría de Comercio y Fomento Industrial, el solicit<lnte no­

integrc debidamente los documentos y no cubre cor1 tos requi~~l 

tos qti:.:· le hubieran sido señalados como r0sult11do del c:{amet1-

administ:rativo. 

2) Si el interesado no contesta dentro del plazo --

concedido en el caso er1 que del ~xamerl Je r1~~~~~~ =c~~ltJrc -

que existen a11turioridados a su marca. 

3) Si no paga dentro del plazo conc~dido al efecto­

el pago correspondiente por concepto de d0rechos por el regi~ 

tro de marca y la expedición del título. 
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é.X'Pé.DIDiTé. 860405 !Jé. /IJARCA 

VICTOíl 11. C[.íl[.[[.íJO l., llbo!fado, en nepne-1.entaclón 
de " " y 4e~alandv cumo domicillo pana v[n g 
11.eclbln tuda cLaAe de nvti/lcacivne4 La4 o/iclna4 ublcada4 
en el pl4V del edi/iclo mancado con el n~meno de La av. ¿~ 
-1.un2e.nteA Jun, CoL 1Váp0Le-1. 1 Códli;o 'í'o,1taL 03810 en e_.ta el~ 
dad!! autonl3ando eana oi.nLa-1. !! neclblnLaA en mL nombn•. ª°"i. 
como pana !fe-1.tlona• todo Lo conducente !! •e.tope• cuaLvuLe•­
tipo de documento-1. a Lo-1. Jeñonea 
con el debido ~~Apcfv cvmpane3cv y expon91': 

/IJe ne,ieno a La -1.oLlcltud pana eL nepi-1.tno de La -
manca 11 C71/JJJ[. Y DIJU~O 11 

M. tnamU.a en eL expediente aL nu­
bno indicado !! en eapeclaL hapo ne/enencLa a 4U atento o/L-­
cio númeno 67779 de /echa 5 de abniL de 1989, mediante el -­
cual 4e me cvmunlc6 ~uc e/ectuadv eL examen de novedad co -­
nne,.pondlente -1.e encontná aomo antenlonldad 1.a manca 030509 
11 CílUIJé. 11

, /ljándono_. un pLa?o ~ue vence1tta eL 8 de -J°unio de 
1989. . 

Denlno deL lé.nmlno -1e.ñal_ado perna taL e/ecto V con -
eL /in de no lnvadln denecho4 ad~ulnida4 pon tenceno4, mi ma~ 
dante, pon conveni.n a...i.[ a .1.u.1. i.nteneAe.1, pott mi. c.onducto, .-1.e.­
penmlte modl/Lcan voLuntanlamente La denomlnacLÓn P-•opue-1.ta -
onl9-LnaLmente pon· La denmlnacLón 11 VllQ/JlílO !/ íJJJ[.ÑO 11 pana -­
amp•n• pnoduclü• de ln cla•e 29 lnte•nncl~nal. 

'?atta Lo cual_, adiunto nueva -1.ollcltud e Lmp.ie,.ione_. 
con dccha denominacLÓn en -1.Ub,.¿tutclón a La-1. antenLone_,,, 

A4Lml4mo, adjunto un neclbo onl9-inaL Pº" $ 21,000.00 
Pº" concepto de Pª9-º de deneclio-1 que cau-1.a La nepo,.icLÓn de -
documentación mencionada. 

'Poll Lo ante_. expue-1.to. 

11 [.JA H. Dl71lCCION, atentamente pido: 

'PR!Aé.710.- Je ten~a pun conte-1.tadu en tiempo V /onma 
eL o/Lelo No. 67779 de /echa 5 de abn¿L ~ 1989. 

Jl~/JNDO.- Je tome en cuenta La nueva denomlnacLón 
pnopue,.ta a ttepL4tno, a-1.i. como de La •epo4lclón de 
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dacumcntv• y denachoa papado•. 

Tl'RCl'RO. - Se cunli..núc. con f!.Í t11ámi...tc_ cor..ll<'Apvndi.e!!:. 
te ha•ta La cvnce•Lbn del •epl•tnv •vllcltadv. 

'P'ilOTlSTO lO Né.ClStl'RIO 

fTié<Lco, D.F., a 

'P.'P 

LIC. l' ICiO'il 11. Cl'ilé.Cé.DO l. 

Anexo•: SvLLcLtud pan duplicada. 
8 Lmp•e•Lone• en blanca ' ne~rv 
8 Lmpne•Lone• a caLvne• 
Un necLba de papa. 
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8. SUSPENSION DEL TRAMITE. 

La ley de Invenciones y Horcas, y seHala ~nicamente 

dos causas en las cuales se suspenderá el trámite para la ob­

tenci6n del registro de marca y los contiene en sus artícu-­

los 106 y 108, dichas causas son las siguientes: 

!) Si durante el trámite el examen de novedad resul­

tara que la marca se encuentra dentro de los supuestos de las 

fracciones XXI a XXIII del art!culo 91 de la Ley de Invencio-­

nes y Harcas se suspenderá el trámite para que el interesado-­

manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de las ante­

rioridades encontradas y dentro del tirmino al respecto indic~ 

do. 

2) Si de la anterioridad encontrada y que se ha he­

cho mención en el inciso inmediato anterior resultara que se 

encuentra sujeta a un trámite de nulidad, cancelación o extin 

ción se suspenderá el trámite de la solicitud, hasta en tanto 

se dicte una resoluci6n y la autoridad este en condiciones de 

conceder o negar el registro. 

9. NEGACION DEL RE~ISTRO. 

Procederá por parte de la Secretaría de Comercio -

y Fomento Industrial la negaci6n del registro de marca en los 

siguientes casos: 

l. Si de las modificaciones realizadas a la marca, 

por haberse encontrado anterioridades, la Secretar!a de Comex 

cio y Fomento Industrial considera que aún realizadas estas. 
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2. Si el interesado sustituye la marca solicitada -

y al realizarse nuevamente el examen de novedad resultare de 

éste, que se encuentra una vez más dentro de los supuestos de 

las fracciones XXI a XXIII del artículo 91 de la Ley. 

3. Si de la resolución que se emita en relación al 

procedimiento de cancelación, nulidad o extinción a que este 

sujeta la anterioridad, resulta que el registro no se canee-­

la, nulifica o extingue. JURISPRUDENCIA XLII Y XLIII 
(VEASE PÁGS. 353 Y 354) 

10. RECURSOS PROCEDENTES. 

En relación a los recursos que pueden interponerse 

a consecuencia de la negación del registro de marca, al res­

pecto solo sefialaremos que la ley no hace mención de ning6n 

recurso, por lo que en éste caso se deberá promover contra 

la resolución que niegue el registro de marca el Juicio de 

Amparo Indirecto, ante los Tribunales de Distrito en materia­

Administrativa y contra la resolución quu dicte estos procede 

el Recurso de Revisión ante los Tribun3les Colegiados de CiE 

cuita. JURISPRUDENCIA XLIV (VEASE PÁG. 355) 

11. CONCESION DEL REGISTRO. 

Una vez cursado y aprobado los exámenes administra­

tivo y de novedad a que hemos hecho mención anteriormente, se 

citará a pago de derechos por el registro de marca y expedición 

del título dentro del plazo que se sefiale y que no podrá ser m~ 

nor de 8 dias hábiles, de no hacerse éste se tendrá por abando­

nada la solicitud.ane.xo 8 
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OEPENOWC11.: 

Cé..~TJTJCA!JD co,11 

tlCUSl Dl RlCIBO 
ill~. - 67]90 

OlRlCCíON ~UlRriL ül 
DlSllílWUO TlCllOL04!CO 
DlPTO. iJl DJUAM.N i!l JMRCt1S. 

"º· or º"º'º 12 5 -89 

México. D.f., e 5 de a/.oU de. 1989. 

LJC. VIOO'íl 11. Cl'illClüO l. 
ln4utt~e.nteA Au1t 1 Col Napole4. 
03810 mixlco, i!.F. 

mA'ílCA: JNTl'íllSTillG 
f 'J iJISlilO .1 

ClASl: 39 
A~PA~A:lvda claAc de veAtuaAlo, CApeci.aLme.nt~ 9uante.A en.oiectofl.~4 

e.n e.L uAo qui.ttan.9-i.co, domeAli.co e i.ndu1J.t11.i.aL. fl.xcLuv-endu­
caL3ado.I. 

TITULA'íl: lNTl'illSTING, S.A. 

llACIONAllüAü: ~lXlCA/IA 
UBICAC/011: 
FlC/111 LlGAL: 5 de ah1U de 1988 HOM 12:20 

Pn.acti.cadoA Lo exáme.ne.A de. la AoLi.ci.tud Je. tte.9-i.Aitto de. -­
man.ca ~uc Ae i.ndi.ca, con n.e.AuLtadoA /avon.abLe.A,J a /i.n de pn.oc~d~n. 
al n.e.~i.Attto con.tte.Apondi.e.nie. 1 4e Le n.e~ui.e.tte. e.¡~ctuan. e.L Pª9-º d~ -
La canti.dad de $ -------------------------------------------------
~·• /Lja La Foacclln 111 lnclao a.I deL A1tlculo 66 de La le. Fede-
11.aL de Üen.echoA, en cumpLi..mi..ento a Lo di..ApueAto pon cL Ant(cuLo --
109 de La Ley de lnvenclone4 ~ ~ancalJ. 1 pan.a lo cual Ae Le concede­
un pLa¡o 9ue venc<1á eL dla 11 PUN. 1989 p•Ó<lmo ape•cLbLdor 
9ue de no hacen.Lo dentno de di.cho tinmlno, Ae tcndná pon abandona­
da IJ.u 1J.0Licltud con baAe en eL pnecepto Le~aL antc1J. ci..tado. 

lL IJ.UAcnLto /L11.ma cL p11.e1J.ente o/Lcio 1 con fundamento ade­
~áa, en Lo dlapue4to po• Lo4 A•tlcuLo4 17 (•accione• 111 ~ VI • -­
/e11.ce11.o T11.an1J.lto11.i..o áeL Re~Lamento lnteni..on de e4fa Secneta11.La, 
pubLi..cado en eL illan.lo OficlaL de La Fedenaclón eL 16 de maA¡o J~ 
1989 ~ 40. Fn.acci..fin XVI i..nci..JJ.o e..I del acue.Ado i¡ue ad11c1tlhe uni..da-­
deA admi..nAlt11.ati..vaA ~ deLe¡a /acuLtade4 en 104 ce. SubJJ.ecAe.ialf.i..041 
O/i..claL ~ªV.ºlt.b Di..11.ecloAelJ. ~enenaLelJ. y ot11.01J. 1J.ubaltenno1J., eubli..cado 
en <L cltado •~ano lnlo•matlvo eL 12 de Septlemb•• de 19~5, ••(o~ 
mado • adlclonado eL 10 de a~oato de 1987. 

AT r~~tN!c. 
SUF~ o EFfCTivo, NO REELECCION. 
<L o R.CTOR o~ "lRCAS T ASUNTO! CONTEHCtosos. 
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Realizado el pago se otorgará el título del regis­

tro de marca que contendrá los siguientes datos y anexos: 

1) Número de marca. 

2) Fecha legal del registro. 

3) Fecha de prioridad en su caso. 

4) Fecha de expedici6n del título. 

5) Domicilio del establecimiento principal del 

mismo. 

Anexos. 

l) Un ejemplar de la descripci6n. 

2) Un ejemplar de las reservas. 

3) Un ejemplar de la reproducci6n de la marca 

marbete o etiqueta exhibida. 

-----

·Por Último, el derecho al uso exclusivo de una mar­

ca se acreditará por medio del título respectivo, que será 

expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y 

será firmado por Aste o por el funcionario en quien delegue -

esta facultad, esto de conformidad con el articulo 110 de la 

Ley de Invenciones y Marcas .. 
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C. CONSBRVACION DEL DERECHO. 

La vigencia del registro de marca es de cinco años 

prorrogables indefinidamente. Durante el periódo en que la marc" 

se encuentre vigente el titular del registro de marca, puede 

ejercitar los derechos que el Registro de confiere y que a -

continuación se enuncian: 

l. Derecho al uso exclusivo, 

2. Titularidad, 

3. Renovación, 

4. Derechode prioridad, 

5. Derecho a conceder licencias, 

6. Derecho a la transmisión, 

7. Derecho a señalar regalías, 

8, Derecho a ejercitar la acción de nulidad para -­

otro registro que sea similar a la marca del titu-­

lar, 

9. Derecho a ejercitar acción administrativa o pe­

penal para hacer efectivo el derecho exclusivo. 

Asi mismo, el titular del registro de marca debe -­

cumplir con las obl\gaciones que dicho registro implica y que 

del cumplimiento de esta depende la conservación del mismo. 

Dichas obligaciones son lac que a continuación se enlistan: 

l. Usar la marca tal y como fue registrada, 

2. Usar la marca precisamente como marca, 

3. Comprobar el uso de la marca, 

4, Llevar la leyenda de marca registrada, 

5. Llevar la leyenda "HECHO EN MEXICO" con contra­

seña en producto de exportación, 

6. Deberán indicar la ubicación de la fábrica en -

los términos del artículo 120 de la Ley de Inven--
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ciones y Marcas, 

9. Obligaci6n de inscribir en el Registro Nacional­

de Transferencia de Tecnología y Dirección General 

de Desarrollo Tecnológico los contratos por medio­

del cual se transmita el derecho sobre la marca, 

10. No especular con el precio y la calidad de -

las mercancías que llevan la marca, 

11. No usar indicaciones falsas en la etiqueta que 

ostenta la marca. 

l. COMPROBACION DEL USO. 

El titular del registro de marca debe comprobar el­

uso de ésta en dos ocasiones; la primera de ellas es dentro 

de los tres años a partir de haber obtenido el registro de 

la marca y la segunda ocasión es antes de solicitar la ren2 

vación del registro. 

En este punto unicamente trataremos acerca del primer 

caso enunciado en virtud de que el punto siguiente trata del 

segundo caso mencionado. 

Toda marca registrada debe usarse y la comprobación 

de su uso deberá hacerse dentro de los tres años siguientes a 

la fecha de su registro a satisfacción de la Secretaría de Co­

,mercio y Fomento Industrial, para lo cual el titular del re-­

gistro de la marca deberá proporcionar bajo protesta de decir­

verdad, toda la información y datos que dicha secretaría le -­

solicite, pudiendo esta Última, hacer las inspecciones que ju~ 

gue conveniente para comprobar el uso efectivo de la marca. 



155 

Para comprender lo que se entiende por uso efectivo 

de la marca la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 118 

al respecto expresa: 

" Art. 118.- Para efectos de esta ley --

se entenderá por uso efectivo de la mar-

ca la fabricación, puesta en venta o co­

mercializaci6n del producto que se prote 

ja, en volúmenes y condiciones que corre~ 

pandan a una efectiva explotaci6n comercial 

en territorio nacional. La Secretarla de -

Comercio y Fomento Industrial podrá re-­

querir al interesado la informaci6n para 

cerciorarse de la efectiva explotaci6n. 11 

Para 1 levar a cabo la comprobación del uso de la ma.i;: 

ca,deberá el titular de esta, presentar ante la Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial, una solicitud de comprohaci6n 

de uso de la marca que deberá contener Los siguient~s datos: 

1) Deberá dirigirse a la Direcci6n General de de 

Desarrollo Tecnológico, departamento de titulación, transmi-­

sión y conservación de derechos. 

2) Señalar que se trata de una solicitud de compro­

bación de uso de marca. 

3) Anotar los datos de la marca. 

a) Número de registro de marca 

b) Denominación.Anotar la denominación objeto de 

la marca, debiendo anotar inominada si la marca­

es de este tipo, por otro lado si se trata de una 
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marca mixta, deberá anotar la denominación de la 

marca y a continuación las palabras •y disefio•. 

c) Fecha legal. 

d) Fecha de expedición.La fecha con la que se ex­

pidió el registro de la marca y aparece en el -­

titulo de la marca. 

e) Artículo o servicios que ampara. Anotar los que 

se indican en el título del registro. 

f) Clase. La que aparece en el registro da la mar­

ca. 

g) Clase a la que se adecúa. Deberá adecuarse la 

marca a la clase de producto o servicio que corre~ 

ponda conforme a la nueva clasificación. 

h) Número de la marca y clase en que comprob6 el 

uso efectivo.En caso de que la marca a que se 

refiere esta solicitud no haya sido usada en ter 

minos de ley o por alguna otra causa no se puede 

demostrar su uso efectivo y haya sido demostrada 

otra clase a la que también este registrada la -­

marca, deberá anotar el número de registro de esa 

marca y la clase que protege. 

4) Datos del titular. 

a) Deberá anotar el nombre del titular que aparece 

en el título del registro de marca o bien el que -

se reconoce por transmisión de los derechos en los 

antecedentes de esta marca. 

b) Domicilio.El domicilio del titular de la ma~ 

ca. 

c) Ubicación de la fábrica o establecimiento. 

d) Apoderados. En caso de que el titular no efec­

t~e este trámite por su propio derecho, señalar 

a las personas a quienes autorice para realizarlo. 
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e) Domicilio para notificaciones. Deberá indicar­

calle, púmero, colonia, código postaL,población o 

estado y país . 

5) Datos del usuario. En el supuesto de que est6 

registrado. 

a) Nombre. Anotar el nombre del usuario. 

b) Ubicación de la fábrica o establecimiento. 

e} Número de resolución por la cual se registró -

al usuario autorizado, en caso de guo esté dispo­

nible. 

6) Información para la comprobación de u;o. Datos­

económicos. Señalar las ventas resultado de la co­

mercialización de los productos o servicios que -

ampara con esa marca, indicar1do afio o afias, canti­

dades. Para comprobar el uso se deberán anotar por 

lo menos los datos correspondientes al año en gue 

se presenta la solicitud. 

7) Anotar el nombre de la persona que formula la d~ 

claracíón y el carácter aon el que actúa, o señalar 

que el titular la hace por su propio derecho. 

8) Anotar*e1 lugar y fecha, la frase "Protesto lo -

necesario" Y la firma. 

9) Hacer una relación de los documentos que se ane­

xan a la solicitud,tales como: 

a) Documento con que se acredita la personalidad 

del apoderado. 

b) Tres ejemplares de la marca tal y como se usa. 

c) comprobante de pago. 

d) Observaciones. 

Una vez,presentada ls solicitud de comprobación de-
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uso de la marca y previa demostraci6n que de esto haga el t[­

tular del registro .de la marca, la Secretaría de Comercio y -

Fomento Industrial, resolverd al respecto en los términos del 

segundo párrafo del artículo 83 del Reglamento de la Ley de -

Invenciones y Marcas que a la letra dice: 

" Art. 83.- ............................ . 

Al resolver sobre la utiliza­

ci6n y efectiva explotación de las mar-­

cas, la Secretaría tendrá en cuenta la -

naturaleza de los productos y servicios, 

la temporalidad o periodicidad de su --­

demanda. así como las características -­

del mercado respecto de tales product~s~ 
o servicios. 11 

Ya que de no usarse la marca, se extingue de pleno 

derecho el registro correspondiente, con la salvedad de que­

de conformidad con al artículo 99 de la Ley de Invenciones -

y Marcas, el titular podrá registrarla nuevamente dentro del 

peri6do de un año. 

Es necesario señalar que basta con que el titular -

de la marca comprue\e el uso efectivo de la marca por lo me-­

nos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, -

para que se tenga por satisfecho este requisito, debiendo pa­

gar los derechos correspondientes a cada una de las clases en 

en que la tenga registrada, además de presentar una declara--

ci6n por cada una de ellas señalando la clase en que fue de-­

mostrado el uso de la misma, esto en virtud de lo que señala­

el artículo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas y el artíc~ 

lo 88 del Reglamento a la ley. 

Por Último, esta comprobación de uso se hace por -­

unica vez dentro del plazo estipulado y en la forma antes men 

clonada. 
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2. RENOVAC!ON DEL REGISTRO. 

Deberá solicitarse por escrito la renovación de la­

marca dentro de los cinco años contados a partir de la fecha­

legal y dento del Último semestre de cada plazo, sin embargo, 

la ley concede un plazo de gracia de seis meses contados a -­

partir del vencimiento de dicho plazo para solicitar la re110-

vación vencido este Último, el registro de marca caducará -

de pleno derecho. 

La formalidad que debe usarse para solicitar la re­

novaci6n , consisto en presentar una solicitud de renovaci6n­

de marca; la cual deberá contener los mismo datos qlle· la. soli_ 

citud para la comprobaci6n de uso de marca, unicamente deberá 

agregarse en el capitulo de datos do la marca, la fact1a y n6-

mero de la 61tima renovaci6n. As1 mismo es indispensable que­

se compruebe el uso efectivo y continuo de la marca para que­

proceda la renovación del registro. 

Es necesario señalar, que para el supuesto de que -

el trámite para solicitar el registro dG marca sea mayor de -

de cinco años contados a partir de la fecha legal, se aplicará 

lo establecido en el art~cfilo 84 del Reglamento de la Ley de-

invenciones y marcas, que textualmente expresa: 

" Art. 84.- Cuando por alguna causa el­

otorgamiento del registro de una marca 

lleve más de cinco años, contados a -­

partir de la fecha legal de la solici­

tud, su renovación deberá presentarse­

dentro del año siguiente de la fecha -

de expedici6n del título. En este caso 

no será necesario acreditar el uso de­

la marca, pero respecto de su comprob~ 
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ción se estará a lo previsto por el articulo 

culo 117 de la Ley." 

Por otro lado, y en el supuesto en que una marca s~ 

encuentre registrada en varias clases de productos y servicios 

bastará con que se demuestre su uso en una de las clases para 

~ue proceda la renovación de todos los registro. 

4. USUARIO AUTORIZADO. 

El usuario autorizado,es la persona que utiliza una 

marca gue no le pertenece ,con consentimiento de su tit~ 

lar. 

El titular de la marca, podrá autorizar a una o va­

rias personas a utilizar su marca, situación que deberá sefia­

larse en el contrato que al respecto se celebre, asi mismo el 

permiso podrá ser en relación a uno, varios o todos los pro-­

duetos o servicios protegidos por la marca, para lo cual deb~ 

rán solicitar el titular de la marca y el usuario autorizado, 

por escrito, a la Dirección General de Desarrollo Tecnológi­

co , la inscripción de dicha persona a título de usuario aUtQ 

rizado , esta solicitud deberá contener los siguientes datos: 

a) Nombre domicilio y ubicación del establecimiento 

del usuario. 

b) Los productos o servicios en relación con los -­

cuales se solicite la inscripción del usuario auto­

rizado. 

e) La duración del uso autorizado de la marca.(art. 

135) 
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d) Condiciones, informes técnicos, medios de vigi-­

lancia, y demás información necesaria que garantice 

los intereses de los contratantes. 

Cabe señalar que en el supuesto contemplado en el -

anterior inciso e) , la licencia por medio de la cual se aut2 

rice el uso no podrá exceder su vigencia a la de la marca.-­

"Una formula práctica para que la voluntad de los contratan-­

tes no riña con tal situación será estipular que la licencia­

da explotación, tendrá una duración igual o paralela a la del 

registro con lo cual se podrá considerar prorrogada la licen­

cia a medida que el registro de la marca sea renovado cada 5-

años." (26) 

Como anexo a la solicitud, deberá agregarse la con~ 

tanela de inscripción del acto, convenio o contrato en el Re­

gistro Nacional de Transferencia de Tecnología. Esto Último -

en virtud, de que el artículo segundo de la Ley sobre el con­

trol y Registro de la Transferencia y Tecnología y el uso y -

explotación de Patentes y Marcas, sin embargo cabe señalar 

que la inscripción del contrato por medio del cual se a~ 

tice al tercero al uso de la marca, en la Din~cción General <le.­

Desarrollo Tecnológico, será opcional, esto en virtud de que así -

lo señala el artícu¡o 85 del Reglamento de la Ley de - - - -

(26). RANGEL Medina, David, La Licencia de explotación en -

el Derecho Mexicano ,Rev~sta Mexicana de La p~opiedad indus--

trial y Artistica • 

xico,D.F.pp 280. 

Año II, No.4 Jul-Dic, 1964, Me--
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Invenciones y marcas. 

Por lo que toca al procedimiento para realizar la -

inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de 'fecn.2_ 

!ogía, es el mismo que se describe en la parte referente a 

este mismo asunto en el capitulo de Patentes de Invención. 

Por otro lado, en el convenio, ~eta o contrato en -

el cual se establezca la autorizaci6n para el uso de la marca, 

se deberi estipular si el usuario autorizado tiene facultades­

para dar sublicencias o carece de ellüs, ~si mlsno. en el con­

trato se deberá indicar si la 3Utorizaci6n es para 11so exclu­

sivo o no lo e~, es decir, q\1e el titular <lel registro de ma~ 

ca pude a su vez otorgar otr~~ autorizaciónes pa~a·el uso dc­

dicha marca. 

Además de lo anterior, el usuario autorizado ten-­

drá la obligación de que la calidad, forma y naturaleza de -­

los, productos o servicios que se vendan o presten sean simil~ 

res a los de el titular, debiendo contener el nombre y demis­

datos del usuario autorizado así como del establecimiento re~ 

pectivo, así como cumplir en lo relativo a leyendas obligato­

rias. 

Por lo que corresponde a la inscripción en la Dir~ 

ción Genaral de D2sarrollo Tecnológic<;>, la solicitud de inscripción -

se deberá presentar en dicha Dirección, y la autoridad re­

visará que los requisitos señalados sean satisfechos, sin em­

bargo puede negar la inscripción si a su juicio los productos 

a que se refiere lu autorización pueden crear confusión entre 

el p(1blico. 

El uso autorizado de una marca, se tendrá como el­

i:eali~ado por <:?l titular de ésta, de igual maner.<?,el usuario­

autorizado pocirA ejercitar todas las acciones legales necosa-



163 

rias para impedir la falsificaci6n, imitación o uso ilegal -­

de la marca. 

La inscripción de usuario de una marca podrá ser -­

cancelada, cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el­

usuario, o bien cuando la inscripci6n del acto, convenio o -­

contrato en el que conste dicha autorizaci6n de usuario sea -

cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecno­

logía en los casos en que el usuario autorizado no utilice la 

marca en los términos autorizados, o la use de tal manera que 

induzca a error o confusión al público consumidor, cuando en­

ls solicitud de inscripción haya omitido o proporcionado datos 

falsos, así como cuando el titular del registro marcario lo s~ 

licite. 

4. TRANSMISION DE DERECHOS. 

La transmisión de derechos de una marca es aque11a­

en la cual el propietario transfiere todo derecho sobre el -­

signo distintivo a un tercero, dicha transmisión deberá reve§ 

tir las siguientes cJracterísticas: 

a) Constar por escrito, 

b) Observarse las formalidades y los medios establ~ 

cidos en la legislación civil. 

Cabe decir en este inciso, que el contrato por medio 

del cual se enajene una marca, deberá contener los elementos­

esenciales y requisitos de validez, siendo los primeros el -

consentimiento y el objeto, y los segundo mencionados, capa-­

cidad, ausencia do vicios en la voluntad, objeto motivo o fin­

lÍcito y la forma; así mismo y en caso de que con postoriori­

dad la transmisión de una marca registrada un tercero 
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reivindique para si por tener un mejor derecho, el cedente -­

esta obligado a prestar el saneamiento. 

c) Debe constar la fecha cierta de la transrnisi6n, 

d) Debe estar suscrito tanto por el cedente como,­

por el cesionario. 

~s necesario señalar, que la mnrca, puede transmi-­

tirse en todo o en parte, sin embargo, dicha transmisión no­

producir5 efectos si no se inscribe en el Registro Nacional -

Nacional de Transferencia de Tecnología siempre y cuando los­

actos se celebren entre vivos, cabe señalar que los actos 

en que conste la transmisión no sólo deberán ser inscritos 

por el Registro sino además aprobados; por otro lado el contr~ 

to a que nos referimos, no surtirá efectos contra terceros si 

no se registra en la Direcci6n General de Desarrollo -------­

Tecnol6gico, dicha inscripci6n se efectuar& a solicitud del -

nuevo titular o por mandato judicial, ya que la transrnisi6n -

de una marca puede ser voluntaria. o forzosa, o por actos entre 

vivos 0 por sucesi6n, debiendo comprobar previamente la renov~ 

ci6n del registro de marca, esto en virtud de que s6lo pueden 

transmitirse marcas vigentes. Por lo c¡11e el adquirente de la­

rnarca no podrá actuar contra usurpadores u otros terceros que 

violen su derecho de exclusividad a usar su marca antes de -­

efectuar la inscripci6n en la Dirección de Desarrollo Te~ 

nol6gico, así corno no podrá oponerse a la concesi6n de otras­

rnarcas semejantes o idénticas en c~lidad ne propietario o --­

estará imposibilitado para pedir la renovación en su nombre-­

de la marca. 

Para registrar la transmici6n, se deberá presentar­

una solicitud por duplicado, que contendrá los siguientes da­

tos: 

1) Número de registro de que se trate. 
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2) Denominación. 

3) Nombre del titular anterior. 

4) Nombre nacionalidad y domicilio del adquirente. 

5) Ubicación de la fábrica o establecimiento, el -­

del adquirente. 

6) Nombre y domicilio del apoderado en su caso. 

Como anexo a esta solicitud: 

1) Documento en que conste la cesión de la marca. 

2) Constancia de inscripción en el Registro Nacio-­

nal de Transferencia de Tecnolog~a. 

Deberán presentarse, igual número de ~OP.ias y cons­

tancias en las tr~nsmisiones que se refieran a dos o más tit~ 

los de registro. 

Para el supuesto en que se solicite el registro de­

la transmisión de una marca en la que haya habido transmisio­

nes anteriores no registradas, deberán comprobarse y regis--­

trarse también las intermedias. 

Se anotarán todas las transmisiones efectuadas en -

el expediente de l~ marca; todo esto de conformidad con el -­

artículo 144 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

Sin embargo, no se registrara la transmisión de una 

marca, si la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial consi­

dera que afecta al interés público; de alguna de las marcas -

ligadas a menos que se transfieran todas a la misma persona; y 

previo estudio que se haga del expediente respectivo, cuando­

una marca se haya registrado en contravención a la Ley vigen­

te en el moment0 de efectuarse su registro o que se encuentre 

dentro de algunas causas de nulidad de conformidad con las -

disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas reformada el-

1987, o bien, que habiendo registrado la transmisión , de ofi 
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cio se iniciará el procedimiento de nulidad. 

Una vez efectuada la transmisión, el cedente no pu~ 

de hacer uso de la mrca, y si lo hace, estará actuando en con. 

travención de la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento­

haciéndose acreedor a las sanciones que en virtud de la vi.e. 

lación efectuada se haga acreedor. 
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D. PERDIDA DEL DERECHO. 

Los modos de concluir el registro marcario, son las 

consecuencias del incumplimiento de las obligaciones a cargo­

del titular de la marca y son las siguientes: 

l. CADUCIDAD DEL REGISTRO. 

Este es el modo normal de conclusión del registro -

de marca y ocurre por el transcurso del plazo de cinco años -

sin que haya sido renovado. 

2. CANCELACION. 

En este punto se dan supuestos corno causas de extiu 

ción: 

a) Cancelación Voluntaria. El titular del registro­

puede renunciar al propio registro, pidiendo que se cancele, 

para lo cual, y en caso de que la Secretaría de Comercio y FE 

mento Industrial lo considere necesario, requerirá la ratifi­

cación de firma. 

b) La cancelación que realiza la Secretaría de Co-­

mercio y Fomento Industrial, por especular~e con el precio o -­

con la calidad de los productos amparados por la marca. 

Cabe decir, que contra esta cancelación, no procede 

recurso administrativo alguno, por lo que se deberá interponer 

el Amparo Indirecto. 
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FUENTES DE TERMIN,\CION QUE TIENEN 

QUE VER CON EL USO 

En este punto existen tres supuesto en los que pro­

cede la extinción del registro de la marca: 

a} Extinción por uso de la marca en forma distinta­

ª como esta registrada. 

b} Extinción por falta de uso, como consecuencia de 

no comprobarse el uso de la marca dentro de los tres años del 

otorgamiento de su registro. 

c) Extinción por dilución cuando se usa la marca-

como nombre de los productos, no como marca, por lo que previo 

el procedimiento que al efecto se siga, ésta pasará al dominio 

p6blico.JURISPRUDENCIA XLV Y XLVI (VEASE PÁGS. 356 Y 357 

Cabe decir, que la Ley de Invenciones y Marcas, da­

un derecho preferencial al titular de la marca, para solici-­

tarla en cualquier tiempo, en los casos en que la marca haya­

caducado por falta de renovación, se haya extinguido por falta 

de explotación o se haya cancelado voluntariamente, debiendo -

cumplir nuevamente con todos los requisitos que la Ley de In-­

venciones y Marcas y su reglamento señalan para su registro. 
JURISPRUDENCIA XLVII Y XLVIII (VEASE PÁGS. 358 A XLV!!! 

Lo anterior con fundamento en el artículo 99 de la­

Ley de Invenciones y Marcas y artículo 82 del Reglamento de -

la Ley de Invenciones y Marcas que textualmente expresan: 

• Art.99.- Las marcas que hayan caducado­

por falta de renovación, se hayan extin -
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guido por falta de explotaci6n, o se hu-­

hieren cancelado voluntariamente, podr6n­

ser solicitadas por cualquier persona, -­

transcurrido un año a partir de la fecha­

de caducidad, extinci6n o cancelaci6n vo­

luntaria. Las solicitudes presentadas an­

tes de ese plazo serán improcedentes. 

El plazo a que se refiere este artículo.­

no será aplicable al titular de la marca 

caduca extinguida o cancelada voluntaria­

mente, quifin podr& solicitarla de nuevo en 

cualquier tiempo. 

Lo dispuesto enel p6rrafo anterior, no -­

exime al solicitante del examen previsto 

en el artículo 103 de esta ley, ni obli­

ga a la autoridad a conceder la marca•. 

• Art.82.- cuando se solicite el registra­

da una marca que haya caducado por falta -

de renovaci6n, extinguido por falta de ex­

plotaci6n, o se hubiera cancelado volunta­

riamente, deberán cumplirse todos los re -

quisitos que establece la Ley o este Regl~ 

mento. Si el solicitante fuere el titular 

de la marca caduca, extinguida o cancelada 

voluntariamente para amparar los mismos -

productos o servicios, podrá ofrecer como 

prueba el expediente respectivo, salvo que 

Aste haya sido destruido.• 
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4. NULIDAD. 

Son causales de nulidad del registro de la marca -­
las siguientes: 

a) Cuando la marca se haya otorgado infringiendo --­

las disposiciones de la ley actual o de la vigente en la época 

del registro; la acción de nulidad, podrá intentarse en cual-­

quier tiempo. 

b) Que ya concedido· el registro y en uso la marca --­

ésta lleve indicaciones falsas; la acción de nulidad se ejerc.!. 

ta dentro del plazo de tres años. 

c) Que en la solicitud del registro de la marca ---­

se hayan hecho manifestaciones falsas o inexactas; la acción-­

de nulidad se puede ejercitar en cualquier tiempo. 

d) La adopción de una marca igual o parecida en gr~ 

do de confusión para distinguir los mismos o similares produc­

tos o servicios, en los siguientes casos: 

- Que adetfiás haya sido usada en el país, con anterio­

ridad a la fecha legal de la marca registrada, siem­

pre que quien haga valer el mejor derecho por el uso 

anterior compruebe haber usado su marca ininterrump.i 

damente en el país, antes de la fecha de uso declar~ 

do por el que la registro; pudiendo intentar la ac-­

ción de nulidad en el plazo de un año. 

- En el supuesto del anterior inciso a),solo que en­

en ámbito del extranjero, pero para intentar la ac-­

ción de nulidad en el plazo, que en este caso es de-
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seis meses, el que haga valer su mejor derecho debe­

rá tenerla registrada en el extranjero y existir re­

ciprocidad entre ambos paises. 

- Cuando por error, inadvertencia o diferencia de -­

apreciaci6n, la autoridad haya otorgado el registro­

de la marca existiendo otro en vigor que se conside­

re invadido, se puede interponer la acción de nuli-­

dad en un plazo de tres aftas. 

e) Cuando el agente o representante el titular de -­

una marca extranjera, solicite ~sta su nombre, sin el consen­

timiento de aquel, se entenderá qué la obtuvo de mala fé, y P2 

drá intentar acción de nulidad en cualquier tiempo al titular­

de la marca extranjera. 

Los plazos dentro de los cuales se ejercitará la -­

acción de nulidad, se contarán a partir da la publicación del­

Registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas. 

Para la declaraci6n de nulidad o extinción, éstas -­

se harán administrativamente por la Secretaría de Comercio y -

Fomento Industrial de Oficio en los casos que se requiera, a -

petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando ten 

ga algún interés la federación. 

5. PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE NULI­

DAD. 

La solicitud de declaración administrativa de nuli­

dad,deberá ser interés jurídico del promovente, en virtud de 

un registro de marca vigente o de una solicitud de registro 
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en trámite, asimismo, la tramitación la deberá iniciar el le­

gítimo interesado o su representante legal. 

En este Último caso,es decir, que se solicite la d~ 

claración administrativa de nulidad por medio de un represen­

tante legal, deberá acreditar la personalidad con la que actúa 

y podrá ser de la siguiente forma: 

a) Si el mandante ec un~ persona física, con carta -

poder, suscrita por el mandante ante dos testigos, -

sin necesidad de legalización, aún cuando el poder -

se haya otorgado enel extranjero. 

b) Si el mandante es una persona moral, con poder 

notarial o bien con carta poder acompañada del test! 

monio de las facultades de la persona que firma la -

carta poder. 

Para el caso de que sea un extranjero que al formu -

lar una solicitud se encuentre en el país, deberá acreditar su 

legal estancia en el mismo, y señalar domicilio para oír noti­

ficaciones y designar apoderado o persona autorizada en el te­

rritorio nacional. 

Por lo que los titulares de registros de marca,debe­

rán señalar on territorio nacional, domicilio y persona autor! 

zada o apoderado, para oír notificaciones, si no se señala.se-

tendrácomo tal el Último que hubiere sido comunicado a la --

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Las notificacio-­

nes en estos casos, surtirán todos sus efecto~ legales, a6n 

cuando sean en el mandatario y &ste hubiere renunciado, en el 

que se estará a lo dispuesto por el artículo 2603 del Código -

Civil para el Distrito Federal que a la letra dice: 

• Art. 2503.- El mandatario que renuncie-
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tiene obligación de seguir el negocio 

mientras el mandante no provee a la pro­

curación si de lo contrario se sigue --­

alg6n perjuicio.' 1 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el -

artículo 192 de la Ley de Invenciones y Marcas; cabe decir -­

que en el procedimiento se aplicará supletoriamente el código 

Federal de Procedimientos Civiles. JURJSPRUDEHCIA XLIX 
(VEASE PÁG 363) 

a) Solicitud de declaración administrativa. JURISPRUDENCIA L 
(VEASE PÁG.365) 

La solicitud diriga a la Secretarla de Comercio y -

Fomento Industrial, deberá presentarse en idioma español por­

triplicado, acompañadas por los documentos y constancias en -

que se funde la promoción, en la inteligencia de que deberán­

presentarse tantas solicitudes como acciones quieran ejercita~ 

se, además deberá anexarse a la solicitud el comprobante de -­

pago. 

En el supuesto en que no se cumplan los requisitos-­

anteriores, se conc~derá al solicitante un plazo no menor de -

ocho ni mayor de 15 días hSbiles para que se cumplan, en caso 

contrario se tendrá por abandonada la gestión. 

La solicitud de declaración administrativa deberá 

contener los siguientes datos: 

1) Nombre de quien promueve, su domicilio y el del -

procurador en su caso. 

2) Señalar en forma concreta lo que se solicita, así 

como su fundamento legal y el interés jurídico. 
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3) Datos del titular contra quien se actua, su domi­

cilio y tipo de acci6n de quien se deduce. 

4) Hechos. 

5) Relaci6n de las pruebas que ofrece para justifi -­

car su solicitud y los fundamentos legales de la mis-
ma. 

b) Documentos y constancias en que funde su promoci6n. 

Las pruebas que pueden presentarse para apoyar la s2 

licitud de declaraci6n, son las que señala el código de proce­

dimientos civiles del fuero federal, con excepci6n de la conf~ 

sional y la testimonial, por l~ que podrán presentarse como -­

pruebas las documentales, certificaciones, mandatos, escritu-­

ras, objetos de cualquier clase, pericial, inspección y que -­

deberán presentarse con la demanda. 

c) Notificaciones. 

Presentada la solicitud de declaraci6n administrati­

va se correrá traslado al titular contra quien se actúa, al que 

se le emplazará con la demanda y los documentos en que se funda 

la acción, para que manifieste lo que a su derecho convenga en 

~n plazo, que no serÁ menor de quince ni mayor de treinta dias 

hábiles. 

Por otro lado, cuando el titular del registro de la 
marca contra quien se haya intentado la acción no hubiere dado 

aviso a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de su 

cambio de domicilio la notificación se hará a costa de quien -
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intente alguna acci6n contra dicho titular ,por medio de la puhli_ 

caci6n en alguno de los peri6dicos de mayor circulaci6n en la 

Rep6blica y en el Diario Oficial <le la federaci6n por una sola 

vez de un extracto de la promoci6n, indicandose además el pla­

zo concedido para que manifieste lo que a su derecho convenga, 

lo anterior de conformidad con el artículo 195 de la Ley de -­

Invenciones y Marcas que a la letra dice: 

• Art.195.- Cuando el titular de alguno -

de los derechos que confiere esta ley hu­

biere cambiado de domicilio sin dar aviso 

a la Secretaría de Comercio y Fomento In­

dustrial para que conste en el expediente 

respectivo, la notificación se hará u co~ 

ta de quien intente alguna acci6n contra 

dicho titular, por medio de publicaci6n­

en el Diario Oficial de la Federación y -

en un Diario de los de mayor circulaci6n­

en la Rep6blica, por una sola vez, de un 

extracto de la promoci6n. En la misma -­

publicación se señalará el plazo concedi 

do al titular para que manifieste lo que 

a su interés convenga." 

d) Contestación a la solicitud y documentos en que funde su -­

excepción. 

Por otro lado, cuando el titular del registro de la 

contestación a la solicitud, deberá revestir la misma forma -
que la señalada en los anteriores incisos a) y b). 
JURISPRUDENCIA LI (VEASE PÁG. 366) 
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e) Desahogo de pruebas. 

La Ley de Invenciones y Marcas no contempla audien 

cia alguna para el desahogo de las pruebas. 

f) Resolución administrativa. 

Transcurrido el plazo para formular objeciones, ya 

desahogadas las pruebas, y una vez que la Secretarla de Co-­

mercio y Fomento Industrial se ha allegado por su parte, to­

dos los elementos que ha considerado necesarios para compro­

bar la veracidad de los datos que se le han presentado, y -­

previo estudio de los antecedentes relativos, dictará la re­

soluci6n administrativa que proceda. 

g) Juicio de Amparo Indirecto. 

Contra la resolución administrativa que se dicte -

no procede recurso alguno, por lo que únicamente podrá inte_E 

ponerse el Juicio de Amparo Indirecto ante los Jueces de Di~ 
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trito en materia administrativa. 

JURISPRUDENCIA Lll (VEASE PÁG. 367) 

h) Recurso de Revisi6n. 

Contra la sentencia que se dicte en el Juicio de -

Amparo Indirecto, procederá el Recurso de Revisi6n ante los 

Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa. 

Para una mejor exposici6n de los incisos g) y h) -

antes mencionados me remito a la parte relativa del capítulo 

referente a patentes de invenci6n. 
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!h NOMBRE COMERCIAL. 

A. CONCEPTO. 

La Ley de Invenciones y Marcas, no contempla nin­

guna definici6n,acerca de lo que debe entenderse por Nombre -

Comercial, por lo que " por Nombre Comercial, en nuestro Der~ 

cho, se entiende tanto la raz6n social y la denominaci6n de -

los empresarios colectivos, corno el signo distintivo de las -

negociaciones " (27); de lo anterior, se desprende que el Nom 

bre Comercial en el Derecho Mexicano, no es designaci6n de 

persona, sino de empresa o de establecimiento, pues aunque 

se habla de que toda persona física o jurídica,productos o 

comerciantes es propietaria de su Nombre Comercial, no se dice 

que éste sea una denominaci6n de persona; pero en cambio sí se 

subraya expresamente que sirve para designar y distinguir el -

establecimiento" (28) 

(27). BARRERA Graf, Jorge, Tratado de~ Mercantil 

Editorial Porrúa, S.A., México 1957, pág. 2~9. 

(28). ALVAREZ Soberanis, Jaime, La Regulaci6n .9.!l_ l!!.l'. ~ 
cienes y ~ y ~ .!.!!. Transferencia de Tecnología 

Editorial Porrúa, S.A., México 1979, plg.73, citando a­

Joaquín Rodriguez Rodríguez, Derecho Mercantil, Editorial 

Porrúa, S.A. 9a. Edici6n, México 1971. T.I. pág. 420 y -

sigs. 
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B. PUBLICACION COMO FUENTE DEL DERECHO. 

La función principal del nombre comercial es la con 

servación de la clientela, por lo que es necesario que exista 

una protección sobre el mismo, dicha protección consiste fun­

damentalmente en que un tercero no pueda utilizarlo, esto en 

beneficio además de al titular del nombre comercial, benefi­

cia igualmente al público consumidor al evitar inducirlo al 

error. 

Dicha protección al nombre comercial, consistente­

en la exclusividad de utilizar el nombre comercial proviene 

del uso que se hace del mismo, en virtud de que no es neces~ 

rio su registro o depósito para que éste se encuentre prote­

gido, lo anterior así lo establece el articulo 179 de la Ley 

de Invenciones y Marcas, que textualmente dice: 

• Art. 179. El nombre comercial y el dere­

cho a su uso exclusivo estará protegido sin 

necesidad de depósito o registro, dentro de 

una zona geográfica que abarque la cliente­

la efectiva de la empresa o establecimiento 

industrial o comercial a que se aplique y -

tomando en cuenta la difusión del nombre -
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y la posibilidad de que su uso por un ter-

cero induzca a error a los consun1idores.'1 

La publicación d<>l nombre comercial en la r;i1ceta -

de Invenciones }' Marcas 6nicamcntc produce el efecto de est~ 

blecer la l'ucna fe en la adopción y uso del mismo, o Llea, --

abrigarlo de la presunción del dolo. Al respecto el artículo 

180 de la Ley de Invencione>s y Marcas seHala: 

" Art. 180. Quien est.é usando un nomhre co-

mercial, podrá solicitar a la Secretar{a de 

Comercio y Fomento Industrial la publicación 

del mismo en la Gaceta de Invenciones y Ma~ 

cas. La publicación del nombre comercial -

producirá el efecto de establecer la buena 

fe en la adopción y el uso del mismo.• 

Por Último, únicamente haremos mención que el - -

ámbito de protección del nombre comercial se ubica dentro -

de la zona geográfica que abarca la Clientela Efectiva. 

JURISPRUDENCIA Lllt (VEASE PÁG. 398) 
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C. ADOUISICION DEL DERECHO. 

l. QUIEN LA SOLICITA, 

Podrá solicitar la publicación de un Nombre Comer-­

cial toda persona que este usando un Nombre Comercial. 

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA. 

Deberá solicitar la publicación de un Nombre Comer­

cial a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

3. DATOS DE LA SOLICITUD. 

La solicitud de publicación de un Nombre Comercial­

deberá presentarse por duplicado en forma escrita en la Se -

cretaría de Comerc~ y Fomento Industrial, dicha solicitud -

deberá contener los siguientes datos: anexo /O 

l. Datos del Nombre Comercial. 

a) Anotar el Nombre Comercial cuya publicación se -

solicita. 

b) Fecha en que principio a usarse el Nombre Comer­

=ial. 
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e) Indicar el giro del establccimianto qtie dc~;ca -­

proteger con la publicaci6n del Nombre Comerclcl. 

d) Expresar si el uso comprende una detecrninadíl 

zona geogr~fica o toda la Rcp6bJ.ica Mexicar1~. 

e) Ubicaci6n del establecimiento a que s0 aplir·1 e! 

Nombre Comercial, anotando calle, n6mero, t:oloi1ia -

C6digo Postal, poblaci6n, estado y país. 

2. Datos del Solicitante. 

a) Nombre,Denominación, o razón social del propiet~ 

rio del establecimiento en que se usa el Nombre Co­

mercial. 

b) Anotar la nacionalidad del solicitante. 

c) Domicilio del solicitante y en su caso de las -­

oficinas generales, indicando calle, número, colo-­

nia, Código Postal, población, estado y país. 

3. Datos del Apoderado. 

Para el supuesto de que la solicitud de publicación­

de un a Nombre Comercial sea tramitado por mandatario. 

a) Anotar nombre completo del apoderado legal. 

b) Indicar In nacionalidad del apoderado. 

c) Anotar domicilio señalando calle, número, colonia 

código postal, población, estado y país. 

4. Anotar el lugar donde se presenta la solicitud -

y la fecha correspondiente, así como el nombre y firma del -

solicitante y apoderado. 



ANé.XO 10. 
J!RECC:CH JENERAL 

DE !NVE Neo.ES 

MA/lCAS y~ 
YECHO<..OOOl 

-,-- . _, .. .....,_,.l 
r·••--, 

OE ~OMSRE COME:flCIAL 

'.CMBílE )'.lf?C':.l. ------

1 

1 

--------·--

r;r"° [.(~ ~:;~.:.a,_:OC!MIE.HTO _____________________ _ 

----------------------------

.... ~-~"" .l,it;:.t;CH ;t'.'_ f'.S""'~BL' :.Joll(.,1'1) ::EL ~( 'X"f.ll<':l.M.. ---==~.--------

t• 

2 OATCS 0€.L SO\..\C:".'AHTE ---·----·-·----------------

---~.~-,--- ;.r.r-~~~-----·-~""-~-=---

--~:,.---------.~~-;-.::!3'3--_·--=---- ~-::J .___, 
'-1(1.18.>.E ---------- -

--: ,-------·-·--·-------:c~:~~r..,,· -n,-¡~--

:,(9E':<A :.HExAR PA,IU. j5(; [-~-~-.,.-.. -C -_;· ~;. --- ..,1 

:. '.] ' ... ' :;. ~ 

' 

l _____ ·---~·~~-··· ·--··· _----~~:::·_··· J 



183 

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD. 

Los documentos que deberán acompañar a la solicitud 

al momento de presentarla son los siguientes: 

a) Solicitud por duplicado, con firma autógrafa en 

cada copia. 

b) Carta poder, cuando se solicite la publicación -

por un tercero. 

c) En el supuesto, en que el solicitante sea un peE 

sena moral, presentar original o copia certificada­

ael testimonio que acredite la existencia de la so­

=iedad, así como las facultades de su r~presentante 
y, en su caso, las de conferir poderes a nombre de 

la misma. 

d) Documento que compruebe el uso efectivo del Nom­

bre comercial, y puede ser mediante inspección que­

realice la Secretaría de Comercio y Fomento Indus-­

trial y que deberá solicitarse al momento de preseg 

tar la solicitud de publicación del Nombre Comer--­

cial, cubriendo los derechos correspo11dientes; o -­

bien, puede acreditarse por medio de Fe de Hechos -

Notarial, debidamente sellada y firmada, y que de­

berá contener los siguientes datos: 

1) Ubicación del establecimiento comercial. 

2) Nombre del propietario. 

3) La existencia de un letrero o anuncio en la parte 

exterior del establecimiento con el Nombre Comercial. 

4) Giro o actividad comercial. 
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5. EXAMEN ADMINISTRATIVO. 

Una vez que se ha presentado la solicitud con sus -

anexos se procede a efectuar el exdmen administrativo, con-­

sistente en verificar si éstos refinen los requisitos legales 

y reglamentarios. 

Cabe decir, que la ley en la parte relativa al exa­

men administrativo es omisa, por lo que será procedente aquí 

aplicar lo establecido en relación con las marcas, esto con­

fundamento en el articulo 187 de la Ley de Invenciones y Ha~ 

cas. que a la letra dice: 

1
' Art. 187. El Nombre Comercial, se regirá,­

en lo que no sea aplicable, y no haya dispo­

ción especial, por las reglas establecidas -

con relación a las marcas. 11 

6. EXAMEN DE NOVEDAD. 

Cursado y aprobado con éxito el examen administra-­

tivo se procederá a efectuar el examen de novedad, consisten 

te en determinar si existe alguna anterioridad al Nombre Co­

mercial, es decir; señalar si existe un Nombre Comercial 

idéntico o semejante aplicado al mismo giro, publicado con -

antelación a la fecha de solicitud publicación, o bien que -

exista una marca de servicio registrada, idéntica o 

semejante que pudiera confundirse con la denominación, giro 

o establecimiento al que se aplique el Nombre Comercial, en -

este Último caso se estará a lo dispuesto en el artículo 91 -

de la Ley de Invenciones y Marcas. 
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Por lo que respecta al primer supuesto mencionado­

se aplicará lo relativo a las marcas, por as! establecerlo -

el artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

7. CONCESION DE LA PUBLICACION. 

Cursado y aprobado los exámenes administrativo y el 

de novedad, se citará al pago por los derechos de puhlicaci6n 

en la Gaceta de Invenciones y Marcas de el nombre comercial; 

la protecci6n administrativa de dicho nombre comercial se -­

limitará al giro relativo a las actividades que se desarro -

llen en el establecimiento y comprenderá toda la RepÓhlica -

Mexicana cuando se haga publicidad permanente del estableci­

miento en que se utilice el nombre comercial por cualquier -

medio masivo de comunicación o se realicen ventas o se pres­

ten los servicios del establecimiento que ostenta el nombre 

comercial, siempre y cuando se pruebe la existencia de la -­

clientela efectiva o el conocimiento del nombre comercial. 

8. NEGACION DE LA PUBLICACION. 

Para el caso en que existan anterioridades al nom-
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bre comercial que se pretende publicar, o que esté dentro --

del supuesto a que se refiere el artículo 183 de la Ley de-

Invenciones y Marcas ahajo transcrito, se negar& la publica­

ci6n del nombre comercial. 

• Art. 183. No podrin publicarse los nom -

hres comerciales que carezcan de elementos 

que hagan distinguir a la empresa o establ~ 

cimiento de que se trate de otros de su g~ 

nero, ni aquellos que contravengan en ~o•-

conducente, las disposiciones contenidas -

en el artículo 91 de esta Ley.• 

9. RECURSOS PROCEDENTES. 

* En relaci6n a los recursos que proceden en contra-

de la negativa de publicación de un nombre comercial, la Ley 

de Invenciones y Marcas no pi:evé ninguno, por lo que deber&-

interponerse en este supuesto, el Juicio de Amparo Indirecto 

y contra la sentencia de éste, el recurso de revisión ante -

los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administra­

tiva. 
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D. CONSERVACION DEL DERECHO. 

1, RENOVACION DE LA PUBLICACION. 

Loa efectos de la publicación del nombre comercial 

tienen una vigencia de cinco años renovables indefinidamente; 

debiendo solicitar dicha renovación dentro del Último semes-

tre de cada plazo, siempre y cuando se continúe el'uso. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial po­

drá conceder un plazo de gracia por seis meses adicionales -

al plazo señalado en el párrafo anterior en casos excepcion~ 

les y por causas justificadas. 

Para solicitar la renovación de la publicación se­
• 

seguirán las formalidades mencionadas en la parte relativa -

del capítulo de marcas. 

2. TRANSMISION DEL NOMBRE COMERCIAL Y CONCESION DE USO DEL 

NOMBRE COMERCIAL. 

La transmisión del establecimiento que ostenta el-
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nomhre comercial, deherá hacerse junto con éste, sin embargo 

la Ley de Invenciones y Marcas, sefiala que podrá transferir­

se 6nicamente el rastablecimiento sin el nombre comercial, si 

así se estipula en el acto, o convenio o contrato que se re~ 

lice con este motivo. 

Por otro lado, el instrumento legal que contenga -

la concesi6n de uso de un nombre comercial, así como el que 

tuviera por objeto la transmisi6n del nom!Jre comercial, deh~ 

rln inscribirse con la finalidad de que surtan efectos con-­

tra terceros en la Direcci6n General de Desarrollo Tecnoló-­

gico, previa aprobaci6n e inscripci6n en el Registro Nacio -

nal del Transferencia de Tecnología, lo anterior por así es­

tipularse en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de In-­

venciones y Marcas. Sin embargo, cabe hacer menci6n que la -

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecn2 

logia y el Uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas Gnicamente 

regula para su aprobaci6n e inscripci6n a los actos convenios 

y contratos por medio de los cuales se autorice en uso de -­

nombres comerciales a terceros, no contemplando para estos -

efectos a los actos, convenios y contratos que contengan la 

transmisi6n de los nombres comerciales. 
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B. PERDIDA DEL DERECHO. 

Los modos de terminar con la protecci6n que confi~ 

re la puhlicaci6n del nombre comercial son los siguientes: 

l. EXTINCION. 

Son causales de extinci6n de la puhlicaci6n, cuan-

do se deja de usar el nombre: 

l) Dentro de un año consecutivo. 

2) Un año después de que la empresa o estahlecimien 

to haya desaparecido. 

2. CADUCIDAD. 

Produce la caducidad de la puhlicaci6n del nomhre 

comercial el transcurso de los cinco años de vigencia sin -

que se haya renovado dentro del plazo al efecto establecido, 

JURISPRUDENCIA LIV (VEASE PÁG. 400) 



1.!I• !!ll!Q COMERCIAL. 

A. CONCEPTO. 

Es el signo distintivo consistente en frases, ora­

ciones o palabras que pueden ir acompañadas de alguna frase 

musical, utilizadas para dar publicidad a los productos, a -

los servicios o a los establecimientos, cuyo obj•to es el de 

dar a conocer una marca o un establecimiento desde el punto-

de vista publicitario, por lo que •sirve de aviso para lla-­

mar la atenci6n hacia un establecimiento o hacia una mercadg 

rla determinada, para realizar las bondades de éstos y -

atraer a la clientela. Es en realidad.un anuncio." (29) 

JURISPRUDENCIA LV (VEASE PÁG. qQ2) 

(29), SEPULVEDA, César, Ob. Cit. pág. 183. 
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B. EL REGISTRO COMO FUENTE DB DERECHO. 

La forma de garantizar el derecho de uso exclusivo 

de una Aviso Comercial es mediante la obtención de un regis­

tro de Aviso Comercial. 

C. ADQUISICION DEL DERECHO. 

l. OUIEN LO SOLICITA. 

Puede solicitarlo cualquier persona que pretenda -

anunciar al público, productos, servicios, establecimientos­

º negociaciones, ya sea de tipo comercial o industrial, me-­

diante frases que realcen las cualidades de éstos y atraigan 

a la clientela. Al respecto el artículo 174 de la Ley de In­

venciones y Marcas textualmente dice: 

"Art. 174. Toda persona que para anunciar­

al público un establecimiento o negociación 

comercial industrial o de servicios o de­

terminados productos, haga uso o quiera -­

usar oraciones o frases que lo distingan -

fácilmente de los de sus especies, puede -

adquirir el derecho exclusivo de usarlos y 

de impedir que otras personas haga uso de­

avisos iguales o semejantes, al grado de -

que se confundan en su conjunto. Esta cla­

se de registro se regirá, en lo que sea -­

aplicable y no haya disposición especial,­

por las reglas establecidas con relación -

a las marcas." 
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2. ANTE OUIEN SE SOLICITA. 

Se solicita ante la Secretaría de Comercio y Fornen 

to Industrial. 

3. DATOS DE LA SOLICITUD. 

La ~olicitud para obtener un registro de Aviso - -

Comercial deberá contener lo siguiente: anexo //. 

l. Datos del Aviso Comercial. 

a) Anotar completa la oración o frase del aviso -­

que se pretenda registrar. 

b) Se deberá precisar las reservas correspondien-­

tes. 

c) Anotar espec{ficamente los productos, servicios 

o establecimientos que se pretender anunciar, de-­

biendo éstos pertenecer a una sola clase de la --­

Clasificación Oficial. 

d) Señalar la clase a la que pertenece de acuerdo­

ª la Clasificación Oficial. 

e) Señalar si el Aviso Comercial ya ha sido usado­

y a partir de qué fecha se inició su uso, en caso­

contrario, es decir, que no se haya usado anotar -

la fecha en que se pretende usar. 

e) Anotar la ubicación de la fábrica o Estableci-­

miento donde se aplicará 
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2. Datos del solicitante. 

a) Anotar el nombre completo del solicitante. 

b) Indicar la nacionalidad a que pertenece. 

c) Anotar su domicilio completo, ~a~alando callc­

y n6mcro, colonia, c6digo postal, poblaci6n o est~ 

do y p~ís. 

3. Datos del apoderado. 

Esto para el supucsLo en que el trámite se realice 

por medio de mandatario. 

l. Nombre del apoderado. 

2. Anclar la nacionalidad del apoderado. 

3. El domicilio de ~ste, indicnndo calle, n~mero -

colonia, c¿<ligo postal, pobla~i6n o estado y - - -

país. 

4. Anotar lugar, fecha, nombr0 y firma del promo-­

vente. 

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD. 

Los documentos que deberán acompañar a la solici-­

tud son los siguientes: 

l. Solicitud por duplicado 

2. carta poder en su caso. 

3. En el caso en que el solicitante sea una perso­

na moral, el original o copia certificada del tes-
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timonio que acredite la existencia de la sacie-­

dad, así como las facultades de su representante 

y en su caso las de conferir poderes a nombre de 

la misma. 

4. Ocho impresiones en blanco y negro del texto­

del aviso comercial. 

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO. 

Por lo que toca al examen administrativo, así CQ 

mo a los puntos relacionados con el examen de novedad, -

negaci6n del registro, recursos procedentes y concesión 

del registro de esta exposición referente al aviso - - -

comercial, nos remitimos a nuestra exposici6n relativa -

a las marcas. 
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D. CONSERVACION DEL DERECHO, 

l. RENOVACION DEL REGISTRO. 

Los derechos de uso exclusivo que confiere el regi~ 

tro de aviso comercial tienen una vigencia de diez años imprQ 

rrogables por lo que no podrá ser renovado. 

2. TRANSMISION Y CONCESION DE USO DEL AVISO COMERCIAL. 

Por lo que toca a este aspecto, unicamente señala­

remos que los actos o convenios y contratos donde consten la 

transmisi6n o concesi6n de uso del aviso comercial deberán -

ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de -­

Tecnología por remisi6n que hace el artículo 174 de la Ley -

<le Invcnc1ones y Marcas a lo estipulado en marcas, sin emba_r 

go, cabe hacer notar que la Ley sobre el Control y Registro 

de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de­

Patentes y Marcas, no contempla esta figura para su inscrip­

ción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. 
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E. PERDIDA DEL DERECHO. 

1. CADUCIDAD DEL REGISTRO. 

Es causal de caducidad del registro de aviso come~ 

cial el simple transcurso del tArmino de su vigencia, por 

lo que habiendo transcurrido dicho peri6do de diez afies -

caerá de pleno derecho bajo el dominio pfiblico, ~utliendo ser 

utilizado por cualquier persona que lo quiera usar, pero no 

podrá ser registrada nuevamente. 

Los anterior, con fundamento en el artículo 175 de 

la Ley de Invenciones y Marcas que textualmente expresa: 

"Art. 175.- Los efectos del registro de -

un aviso comercial durarán diez años. Al -

terminar el plazo caerá de pleno derecho -

bajo el dominio p6hlico, y en consecuencia 

no podrá volver a ser registrado como avi-

60. 11 



!Y.,. DENOMINACION DE ORIGEN. 

A. CONCEPTO. 

1a Denominaci6n de Origen, es un signo distintivo -

consistente en el nombre geográfico o en el nombre de un lu-­

gar de la tierra, que se caracteriza por la producción de al­

gun producto, teniendo en cuenta las condiciones de la natur~ 

leza existente en dicho lugar y en la habilidad de conocimie~ 

to artesanales de la región. 

Al respecto, El Arreglo de Lisboa, que entró en vi­

gor desde 1966 y México es parte de él desde el 11 de junio -

de 1964, en su artículo segundo inciso 1) da una definición -

de la Denominación de Origen, mismo que a la letra expresa: 

Articulo 2. 

• Se entiende por Denominación de Origen 

en el sentido del presente Arreglo, la -

denominación geográfica de un país, de -

una región o de una localidad que sirva­

para designar un producto originario del 

mismo, y cuya calidad o características­

se deban exclusivamente al medio geográ­

fico, comprendidos los factores natura-­

les y los factores humanos. 11 

Por lo que para que la Denominación de Origen se r~ 

conozca jurídicamente como tal, debe reunir los siguientes €12 

mentas: 



198 

-" La Denominaci6n Geográfica• 

- Que esa denominación sea correspondiente al lugar 

donde se origina el producto, que además, se use c2 

mo la denominaci6n del mismo. 

-~Ese lugar geogrlfico ha de ser conocido precisa-­

mente por sus productos, al extremo de que el nom-­

bre del lugar y el nombre del producto se confunden, 

convirtiendose el nombre del primero den nombre del­

segundo, debido a su uso constante en el comercio. 

- El producto, el cual ha de ser un producto tipo,­

pues no todo producto del mismo lugar podrá ser di~ 

tinguido con la denominación de origen, sino que é~ 

ta se reserva para el que presente calidades que son 

esencialmente debidas a la acción de condiciones n~ 

turales propias de un terreno determinado, aunque -

estas calidades obedezcan también a cuidados especi~ 

les y apropiados. 

- Uso previo de la Denominación, sin cuyo requisito­

no puede nacer la Denominación de Origen, la cual -­

refleja en el mercado la calidad y características -

peculiares del producto, Ctl}'íl designaci6n se realiza 

por medio del repetido empleo de la Denominación --­

Geográfica.• (30) 

~O). RANGEL Medina,David, "La Protección Internacional de -

las Denominaciones de Origen " Estudios sobre cuestiones rel~ 

tivas a la revisión del arreglo de lisboa o a la conclusión -

de un nuevo tratado sobre indicaciones geograficas, Organiza­

ción de la propiedad intelectual,enero 1979.pág.17 
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B. LA DECLARACION GENERAL DE PROTECCION A UNA DENOMINACION 

DE ORIGEN. 

La Denominaci6n de Origen se protege mediante l~ -­

Declaraci6n General de Protecci6n que emite la Secretaría de-

Comercio y Fomento Industrial. su titular es el gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos ,y se dictará de oficio o a petición 

de quien demuestre tener interés jurídico. 

Al respecto, el articulo 152 de la Ley de Invenciones 

y Marcas señala: 

• Art.152.- La protecci6n que esta ley concede a 

las denominaciones de origen se inicia con la de 
claraci6n de la Secretaría de Comercio y Fomento 

industrial ..............................•.......• " 

La vigencia de una Denominaci6n de Origen será inde-

finida, siempre y cuando subsistan las condiciones o factores 

propios de la regi6n que la motivaron, y que son de dos tipos: 

Factores Naturales. Consistentes en las caracterís­

ticas peculiares de una determinada regi6n geográfi 

ca, tales como tipo de tierra, tipo de agua, tempe­

ratura. 

Factores Humanos. La intervenci6n de personas que -

utilicen una técnica especial, que solo mediante su 

uso permitirá la homogeneidad de dicho producto. 

De igual forma, s61o dejará de surtir efectos por 

Declaración que al respecto emita la Secretaría de Comercio y­

Fomento Industrial. 
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C. ADQUISICION DBL DERECHO. 

l. A PETICION DE PARTE. 

a) QUIEN LA SOLICITA. 

La debe solicitar quien tenga interis ~ur[dico y lo 

demuestre, pueden ser las siguientes personas, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Invenciones 

y Marcas. 

a) Las personas físicas o morales que directamente 

se dediquen a la extracci6n, producci6n o elabora-

ci6n de o de los productos que se pretenden amparar 
• 

con la denominaci6n de origen. 

b) Las cámaras o asociaciones de fabricantes o prQ 

ductores. 

c) Las entidades o dependencias del gobierno fede-

ral y de los gobiernos de los estados. 
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b) Ante quién se solicita. 

se solicita por escrito, ante la Secretaría de Co­

mercio y Fomento Industrial. 

c) Datos de la solicitud. 

La solicitud, de acuerdo a lo estipulado en el artí­

culo 154 de la Ley de Invenciones y Harcas deberá contener los 

siguientes datos, además de que se anexarán los comprobantes -

que funden su petici6n. 

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. 

Si se trata de una persona moral, mencionará además­

su naturaleza y las actividades a que se dedica. 

b) El interés jurídico del solicitante. 

c) Nombre de la Denominación de Origen y producto 

que pretende proteger. 

d) Descripci6n detallada de los productos que prote­

gerá la Denominaci6n, incluyendo sus caracter!sticas, 

componentes o forma; procedimiento de extracción, el~ 

boraci6n o fabricación y cuando sea determinante para 

establecer la relación entre la denominación y el pr2 

dueto se señalarán las normas a que deberán sujetarse 

la extracción, elaboración o fabricación del mismo. 

e) Lugar o lugares de extracción, producción o elab2 

ración del producto de que se trate de proteger con-
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la Denominaci6n de Origen, atendiendo a los caráct~ 

res geográficos y a las divisiones políticas. 

f) Señalamiento detallado de los vínculos entre de-­

nominaci6n, producto y territorio según el caso. 

g) Los demás que consideré necesario o pertinente 

el solicitante. 

d) Anexos a la solicitud. 

Unicamente haremos menci6n que deberán acompañarse-­

todos los documentos y comprobantes necesarios que funden la -

solicitud. 

e) Examen administrativo. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial reci­

birá la solicitud, documentos así como el pago de derechos y -

procederá a solicitar un exámen de los mismos. 

Si a juicio de ésta, los datos de la solicitud y ane­

xos resultaren insuficientes o no satisface los requisitos le­

gales, se le dará al solicitante un plazo improrrogable que no 

excederá de tres meses para que la complete o aclare, de no 

cumplir el solicitante con el requerimiento en el plazo estipu­

lado se tendrá por abandonada la solicitud, sin embargo la Se­
cretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá continuar de -

oficio el trámite. 
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f) Publicaci6n. 

En caso contrario al descrito en el punto inmediato­
anterior de esta exposición, es decir, que la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, manifieste su aprobación con la 

solicitud y anexos por satisfacer los requisitos de ley, mand~ 

ri al Diario Oficial de la Federación un extracto de la solici 

tud, señalandose en éste, además, un plazo de 45 dias hábiles -

contados a partir de la fecha de la publicación en el Diario -

Oficial de la Federación, para que en su caso, cualquier terc~ 

ro que tenga interés en que se dicte o no la declaración forro~ 

le objeciones u observaciones previa justificoci6n de su inte­

rés jur{dico, además de que en ese mismo momento deberá pre -

sentar las pruebas que resulten convenientes, transcurrido di­

cho plazo la Secretaría hará del conocimiento de los solicitan 

tes las oposiciones y los fundamentos de éstas, otorgándoles -

el plazo de un mes para que manifiesten lo que a su derecho -­

convenga. 

g) Pruebas. 

Serán admisibles toda clase de prueba con excepci6n 

de la testimonial y confesional, la pericial corresponderá a­

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así mismo, dl 

cha Secretaría podrá realizar las investigaciones que consid~ 

re necesarias para estar en condiciones de emitir una resolu­

ci6n definitiva. 
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h) Resoluci6n Definitiva. 

Transcurrido el plazo de 45 días a que se refiere -

el punto 5 de esta exposici6n y desahogadas las pruebas la -­

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial dictará la reso -

luci6n definitiva, sobre la que no procede recurso administra 

tivo alguno, por lo que en su caso se deberá promover el jui­

cio de amparo indirecto y contra la sentencia de este juicio 

procede el recurso de revisi6n ante los Tribunales Colegia­

dos de Circuito. 

La Declaración de la Secretaría de Com.ercio y Fo -­
mento Industrial que otorgue la protecci6n a una Denominación 

de Origen se publicará en el Diario Oficial de la Federación­

y determinará en definitiva los elementos y requisitos señal~ 

dos en la solicitud de Declaración General de Protección a -­

una Denominación de Origen. 

Esta resolución deberá contener lo siguiente: 

l. Descripción pormenorizada de los productos que -

protegerá. 

2. Señalar las características, componentes o forma 

de los mismos. 

3. Procedimiento de extracción, elaboraci6n o fabrl 

cación en su caso. 
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4. Las normas a que deberá sujetarse la extracción­

º fabricación de los productos. 

5. Forma de acreditar el cumplimiento de los cuatro 

puntos anteriormente citados. 

6. El lugar o lugares de extradicción, producción o 

elaboración del producto, delimitando el territorio de origen 

atendiendo a los carácteres geográficos y a las divisiones PQ 

liticas. 

7. Los vínculos entre denominación, productos y te­

rritorio, según sea el caso, así como lo dem~s que considere­

necesario para la comprensión o alcance de la declaración. 

8. La mención expresa de que el titular de la deno­

minación de origen será el Gobierno de los Estados Unidos Me­

xicanos, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento­

Industrial. 

2. DE OFICIO. 

Cuando del procedimiento para declarar la protec--­

ci6n de una Denominación de Origen la inicie de oficio la Se­

cretaría de Comercio y Fomento Industrial, iniciará por la p~ 

blicación en el Diario Oficial de la Federación con un estracto 

de los requisitos señalados en la solicitud de la declaración, 

sólo que en esto caso no se hará mención del primero de ellos 

convocando a quienes tengan interés en que se expida la decl~ 

ración así como a quienes tengan interés en que no se expida­

esto, con loa finalidad de que aporten pruebas y demás elemen 

tos de juicio en un plazo de 45 dias prorrogables a petición­

de parte con interés jurídico. 
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Transcurrido el término y en su caso la prórroga, -

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previo análi­

sis de las pruebas aportadas, así como de la información que­

ella misma se haya allegado, dictará la resolución que consi­

dere procedente y de declararse la protección de la Denomina­

ción de Origen se publicará en el Diario Oficial de la Feder.e_ 

ción. 

3. MODIFICACION DE LA DECLARACION DE PROTECCION DE UNA DENOM! 

NACION DE ORIGEN. 

Los términos de la declaración pueden ser modifica­

dos en cualquier tiempo, si varias las circunstancias que la­

motivaron, y que puede hacerse de oficio o a petición de par­

te aplic,ndose el mismo procedimiento para la obtención de la 

Declaración de Protección de la Denomina~ión de Origen, la 

solicitud deberá contener los siguientes datos: 

1) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante 

si es una persona moral deberá señalar además de su 

naturaleza y actividades a que se dedica. 

2) Interés jurídico del solicitante. 

3) Nombre de la Denominación de Origen y producto -

que se pretende proteger. 

4) Detallar las modificaciones que se piden y las -

causas que la motivaron. 
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4. REGISTRO.INTERNACIONAL DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN. 

Para poder efectuar el registro de las Denominacio­

nes de Origen, ~on la' finalidad de obtener su protección in-­

ternacional, se deberá presentar en la oficina internacional­

en Ginebra una solicitud de registro internacional, por con -

dueto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombre de 

las personas físicas o morales, publicas o privadas titulares 

de las autorizaciones de uso de las Denominaciones de Origen­

de acuerdo a lo que establece la Ley de Invenciones y Marcas. 

~.~ha solicitud deberá redactarse en idioma fránces 

y presehoatse en dos tantos de la misma, la cual contendrá -­

los datos que señala el artículo 1 del Reglamento para la ej~ 

cución del Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las 

Denominaciones de Origen y su registro internacional, y son -

los siguientes: 

a) El país solicitante y su administración compete~ 

te para recibir las notificaciones, así como la in­

dicación del o de los titulares de la Denominación­

de Origen. 

b) La Denominación de Origen cuyo registe se solicl 

ta. 

e) El producto a que se aplica &sta Denominación. 

d) El área de producción. 

e) El título y la fecha de las disposiciones legis­

lativas o reglamentarias o de las decisiones judi-­

ciales que reconozcan la protección en el país soll 

citante. 
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f) La fecha de envío de la solicitud. 

La oficina anotará la fecha del dep6sito y el núme­

ro de orden. 

si la oficina internacional, comprueba que la soli­

citud de registro en irregular en la form•, suspender& en re­

gistro, y comunicará a la administración solicitante, para -­

permitir la regularizaci6n de dicha solicitud. 

Una vez regularizada la solicitud, se realizará la 

inscripci6n en los registros, certificando la oficina inte~ 

nacional en los dos ejemplares de la solicitud que el regis­

tro ha tenido lugar, y los autorizará con su firm? y sello, 

quedando en ejemplar de estos en la oficina internacional --­

para su archivo y otro enviarlo a la administraci6n del país­

interesado. 

Cabe señalar, que por el registro intQrnacional de­

cada Denominación de Origen se pagará una tasa Única, la cual 

será fijada por un consejo compuesto de representantes de to­

dos los países que formen parte del Arreglo de Lisboa, ini--­

cialmente el importe de dicha tasa inicialmente se señalo de-

50 francos suizos. 

Realizado el registro en la Oficina InLern•cional,­

esta, notificará, lo antes posible, a las administraciones n~ 

cionales las indicaciones contenidas en lacsolicitud de regi~ 

tro. 

Sin embargo, las administraciones nacionales, a --­

quienes se les haya notificado el registro, podrán declarar -

que no están en condiciones de conceder la protección a la -­

Denominación de Origen, indicando los motivos, siempre y cua~ 

do dicha declaración sea notificada a la oficina internacio­

nal dentro del plazo de un año contados a partir de la notifi 
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cación del registro, y sin que dicha declaración pueda causar 

perjuicios, en el país declarante, la anterior declaración la 

deberá notificar la oficina internacional a la brevedad a las 

diferentes administraciones nacionales, pudiendo esta 61timas 

oponerse a tal declaración, dentro del plazo de un año ante-­

riormente referido, asi mismo, notificará al interesado por -

conducto de la administración nacional de la declaración rea­

lizada por la administración de otro país, con la finalidad -

de que el interesado ejercite en dicho país todos los recursos 

judiciales y administrativos pertenecientes a los nacionales­

del mismo país. 

En el caso en que previa la notificación de un re-­

gistro, sea admitida la protección de una Denominación de Ori 

gen, y estuviere utilizandose dicha Denominación por terceros 

con fecha anterior a la de la notificación, dicho país por-­

conducto de sus organos correspondientes otorgará un plazo -­

hasta de dos años para poner fin a la utilización de la deno­

minación de origen por los terceros debiendo informar de esta 

situaci6n dentro da los meses siguientes al vencimiento del 

plazo de un año contado a partir de la fecha de recepción de­

la notificación de registro. 

El registro efectuado en la Oficina Internacional -

no requerirán r~nov~ci6n alguna, sin embargo, podr~n car1cela~ 

se en cualquier momento a solicitud de las administracioncs­

nacionales, notificando de la cancelación a las demás admini~ 

traciones. 

La Oficina Internacional, publicará en la colección 

''Las Denominaciones de Origen'' lo establecido en el artículo­

s del Reglamento para la ejecución del Arreglo de Lisboa rolA 

tivo a la protección de las Denominaciones de Origen y su re­

gistro Internacional. 
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Artículo 5. 

a) Las denominaciones de origen re­

gistradas con las indicaciones señ~ 

ladas en la solicitud de registro. 

h) Las notificaciones de denep~cio­

nes que en su caso recibiere, de -­

conformidad al artículo 5, párrafo 

(3) del Arreglo, así como el curso­

que se les haya dado. 

c) Las autorizaciones que se dieren 

en caso de continuación de uso de -

ciertas denominaciones, conforme al 

artículo 5, párrafo (6), del arre-­

glo; 

d) Las cancelaciones que en su caso 

se efectuaran de registros interna­

cionales. 
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Por otro lado, todas las acciones tendientes a la­

protecci6n de las denominaciones de origen, se ejercitarán -

de acuerdo a lo. previsto en la legislaci6n nacional del -­

país en el cual se cometa la infracci6n a petici6n del mini• 

terio pGhlico, a instancia de la administraci6n competente -

o a petici6n de cualquier interesado ya sea persona f Ísica o 

moral, pública o privada, lo anterior de acuerdo a lo estip~ 

lado por el artículo 8 del Arreglo de Lisboa relativo a la -

protecci6n de las denominaciones de origen y su registro in­

ternacional. 

Lo anterior, en virtud, de que los países üdheridos 

al Tratado de Lisboa, tendr&n la ohligaci6n de proteger la -

denominaci6n internacionalmente registrada, por todo el tiem 

po que esta sea protegida en el país de origen. 

Por Último, las declaraciones administrativas de -

proteccí6n de una denominaci6n de origen así como sus modifl 

caciones, ser¡n publicadas en la Gaceta de Invenciones y - -

Marcas. 
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D. REGISTRO DE USUARIO DE UNA DEHOMINACION DE ORIGEN. 

Los particulares podrán utilizar la Denominación de 

Orígen siempre y cuando obtengan una autorización de uso de -

la Denominación de Orígen. 

E. ADQUISICIOH DEL DERECHO. 

1. QUIEN LA SOLICITA. 

La autorización de usuario de una denominación de -

Orígen podrá ser solicitado por cualquier persona física o m2 

ral, siempre u cuando reúna los requisitos que al respecto s~ 

ñala el artíc~lo 164 de la Ley de Invenciones y Marcas y son­

los siguientes: 

a) Que directamente. se dedique a la extracción pro­

ducción o elaboración del o de los productos protegidos por -

la Denominación de Orígen. 

b) Que realice tal actividad dentro del territorio­

determinado en. la neclaración general. 

c) Que cumpla con las normas oficiales estaolecidas 

por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a 

las leyes aplicables, respecto de los productos de que se tr~ 

te y aquellas otras que en forma expresa se señalan en la De­

claración General. 
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2. ANTE QUIEN SE SOLICITA. 

Se solicita a la Secretaria de Comercio y Fomento -

Industrial. 

3. DATOS DE LA SOLICITUD. 

La solicitud deberá presentarse por duplicado a la­

Secretar!a de Comercio y Fomento Industrial y contener los -­

siguientes datos: 

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. 

Debiendo indicar su naturaleza y las actividades a -

que se dedica si se trata de una persona moral. 

b) Lugar en que el solicitante realiza la extrae 

ci6n producci6n o elaborací6n del producto. 

c) Forma en que el solicitante cumple con los re -­

quisitos y condiciones establecidos para poder ser 

titular del Derecho de uso de la Denominaci6n de -

Orígen, en los términos de la Declaraci6n General. 

d) El número de registro de la marca que se utiliz~ 

rá con dicha Denominaci6n. 

e) Las demás que señale la Declaraci6n General. 
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4. EXAMEN ADMINISTRATIVO. 

Recibida la solicitud de registro de usuario de 

una denominaci6n de origen por la Secretarla de Comer -

cio y Fomento Industrial y enterados los derechos por 

concepto de estudio de la misma, si de los documentos -

se desprende que estos no satisfacen los requisitos le­

gales o resultRn insttficientes para su comprensi6n y -­

análisis se requerirá al interesado para q1~e los adiciQ 

ne o aclaro, concedicndolc al respecto Uil plazo que no­

excederá de tres meses improrrogahles. 

5. NEGACION DEL REGISTRO. 

En el supuesto en que la solicitud y demás docu­

mentos no llenen los requisitos legales la secretaría -

de Comercio y Fomento Industrial negará el registro. 

6, RECURSOS PROCEDENTES. 
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Contra la negativa del registro, la Ley de In-­

venciones y Marcas, no prev6 ning6n recurso administra­

tivo, por lo que procede interponer el Amparo Indirecto 

y contra la sentencia de éste, el Recurso de Revisión. 

7. CONCESION DEL REGISTRO. 

En el supuesto en que la resolución de la Seer~ 

taría de Comercio y Fomento Industrial sea la de conce­

der el registro de usuario de una denominación de ori-­

gen, dicha autorización se publicará en la Gaceta de -­

Invenciones y Marcas. Así mismo, ésta se le notificará­

al usuario. 
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F· CONSERVACION DEL DERECHO. 

J. COMPROBACION DEL USO. 

El usuario tiene la obligación de comprobar a la -­

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo -

de la Denominación de Origen, tal y como aparece protegida -­

en la Declaración General, ésta comprobación se hará en idén­

ticos términos que para comprobar el uso efectivo de una mar­

ca, de no comprobar su uso se considerará extinguido el der~ 

cho. 

2. RENOVACION DEL REGISTRO DE USUARIO. 

Los efectos del Registro de usuario de una Denomin~ 

ción tienen una vigencia de cinco años contados a partir de -

la fecha de presentación de la solicitud, dicho plazo es renQ 

vable por periódos iguales siempre y cuando reúna los siguieg 

tes requisitos: 

!) Que lo solicite dentro del Último semestre de vi 

gencia del registro. 

2) Que demuestre que sigue cumpliendo con los requi 

sitos y condiciones que fueron determinanLes para la conce-­

sión del registro de usuario. 

J) Que pague los derechos correspondientes. 
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3. TRANSMISION DEL DERECHO A USAR UNA DENOMINACION DE ORIGEN. 

La transmisi6n del Derecho a usar una denominaci6n­

de Origen, será en términos de la Legislación Común y surtir~ 

efectos a partir de su registro en la Secretaría de comercio­

y Fomento Industrial, no haciéndose un concreto señalamiento­

en la Ley de Invenciones y Marcas, si el registro deberá ex-­

pedirse en la Direcci6n general de Desarrollo Tecnol6gico o -

en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología,hacién 

dose notar que la Ley sobre el Control.Y Registro de la---­

Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes 

y ~arcas no contempla ésta figura para su inscripci6n en dicho 

Registro. 

Sin embargo, el nuevo usuario, deberá comprobar que 

cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta­

ley para obtener el derecho a usar la Denominaci6n de Origen, 

por lo que la Direcci6n de Invenciones y Marcas deberi tener­

en cuenta la opinión de la Dirección General de Transferencia 

de Tecnología que emita al respecto. 

4. LICENCIAS DE USO. 

El usuario, podrá otorgar Licencia a quienes distrl 

buyan o vendan sus productos, debiendo incluir una claÚsula -

<n el contrato o convenio por la cual el licenciatario única-­

mente;podt& utilizar la Denominación de Origen acompañada de­

una marca registrada cuyo titular sea el licenciante y que -­

haya sido explotada por este Último en forma efectiva dentro­

del territorio nacional¡ dicho convenioéo contrato s610 surti 
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rl efectos a partir de su aprobaci6n y registro por la­

Secretar[a de Comercio y Fomento Industrial, debiendo -

tener en cuenta la opini6n de la Direcci6n General de -

Transferencia de Tecnología si el acto jurídico implica 

la licencia de uso de marca. 

Sin embargo reiteramos que la Ley de Invencio -

nes y Marcas no sefiala de una manera clara si la aprol1~ 

ci6n y registro deher5 l1acer!~e en la Direcci6n General 

de Desarrollo Tecnol6gico, o l1ien, si en al ?nnistro -

Nacional de Transferencia de Tecnología deber& realiza~ 

se dicha inscripci6n, haci6ndose una vez más la obser­

vaci6n, de que la Ley sobre el Control y Registro de la 

Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotaci6n de -

Patentes y Marcas no contempla para su inscripci6n ésta 

figura. 
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G. PERDIDA DEL DERECHO. 

Los modos de terminación de los derechos que conf i~ 

re el Registro ee Usuario de una Denominación de Origen son -

los siguientes: 

a) Nulidad. 

b) Caducidad. 

c) Extinción. 

d) Revocación. 

1. NULIDAD. 

Las causas de nulidad de un re~istro de usuario de­

una Denominación de Origen son la siguientes: 

a) cuando el registro se otorgue en contravención -

a las disposiciones de esta ley. 

b) cuando se otorgue atendiendo a declaraciones o -

indicaciones falsas. 

2. CADUCIDAD. 

Procede la caducidad del Registro cuando no se soli 

cite su renovación en el plazo indicado. 
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3. EXTINCION. 

Son causas de extinci6n del registro de usuario de 

una Denorninaci6n de Origen las siguientes: 

Cuando el usuario no utilice la Dcnominaci6n de Ori 

gen dentro del plazo de un afio, contado a partir de la fecha­

en que se concedi6 la autorizaci6n, así como cuando st1spenda­

dicha utilizaci6n por m~s de un afio consecutivo. 

4 .. REVOCACION. 

Es causal de revocación del registro de usuario de­

una Denominaci6n de Origen, el que no la use on rorro¿ tal y -

como aparece en la Declaración General de 9rotección. 

Por 61timo, resta seílalar, que la declaraci6n admi­

nistrativa que se dicte en re1aci6r1 a la vi1cnci~ d·~ un3 Den2 

minnci6n de Origen o de ReQistro de usuario, po:1r~ ~cr de Ofi 

cio, a rctici6n do rartc, o del ~linistario PÓhlico Federal. 
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TRllMl'rES RELllCIONllDOS CON LA APLICl\CION 

DE Sl\NCIONES CONTRA INFRACTORES DE 

DERECHOS DE PROPIEDllD INDUSTRll\L. 



CAPITULO V. 

TRAMITES RELACIONADOS CON LA APLICACION 

DE SANCIONES ~ INFRACTORES DE 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL • 

.!_,_ INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DECLARACIONES DE INFRAf 

CION ADMINISTRATIVA. 

l. QUIEN LO SOLICITA. 

Pueden solicitarlo de oficio la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial. 
A Petición del Ministerio Público Federal cuando 

tenga algún interés la Federación. 

A Petición de Parte que será por el titular de 

la figura jurídica del Derecho de Propiedad Industrial o 

el licenciatario del mismo, cuando se considere afectado 

en sus derechos. 

2. ANTE QUIEN SOLICITA. 

Se solicita ante la secretaría de comercio y Fomento 

Industrial y directamente a la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico, 
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3, DATOS DE LA SOLICI'fUD. 

La solicitud deberá formul~rse por escrito y presentarse 

por triplicado en idioma espafiol, en la cual se deber5 sefialar 

domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones 

dentro de la Rep6blica Mexicana, si es el caso, en que el - -

prornovcnte sea extranjero además de lo ar1terior deburá acreditar 

su legal estancia. 

Asimismo, la solicitud de decl11ración udministrativa 

deber~ contener los capttulos de hccl1os,derecho,pruebas -

y puntos petitorio!;, debiendose indicar en .ta misma, lJ. -

infracci6n ql1e se c3LJ cometiendo cr1 st1 p~rjui~io dP l .. 1s ---­

indicadas en el artículo 210 de líl Ley de Invenciones ~----­

Marcas, cal)e !1accr menci6n, qut! si la decl~raci6n de i;1fr~cci~· 

administrativa procede contra tn5s dn 11na persond, por cada 

acci6n deber5 presentarse la solicitud correspondiente. 

4. DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN QUE FUNDE SU PROMOCION. 

Se deberin acompa~ar a la solicitud los poderes -

o carta poder con que act6a el representante del titular - -

del Derecho afectado, o bien, la constitutiva de la empresa -

si es 1::1 CdtiO ele una pcrson>J. mor::ll, sí es 0~tr::!,j0ro, lri. 

constancia que acredite su legal estancia en el país, asimismo 

deberán incorporarse las documentales que se consideren 

convenientes, o en s11 caso, sefinlílr 01 expediente o publicaci6n 

en que conster1 con el objeto de obtener copias de las mismas, 

previo pago de los derechos correspondientes por éste concepto 

J se incorporen al ~xpediente ~pt~vo de la solicitud. 
URISPRUDENCIA LVI lVEASE PAG.~lZI 

Si la solicitud se encontrará incomprensible,confusa 
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o incompleta, o las pruebas ofrecidas fuesen insuficientes--­

para dar inicio al procedimiento, el promovente deberá -----­

aclararlas o completarlas en un plazo que al respecto le dic­

te la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y que no -

sorá menor de ocho ni mayor de quince dias h5biles, aperci--­

·1~endolo que no cumplir con dicho requerimiento dentro del pla 

za indicado se tendrá por abandonada la solicitud, lo que se­

le notificará una vez actualizada ésta causa. 

5. NOTIFICACIONES. 

Del escrito de solicitud de declaración de infrac-­

ción administrativa se correrá traslado al demandado, esta nQ 

tificaci6n ser5 personal en el domicilio de ~ste 61timo, que­

aparezca en el expediente si lo hubiere, de no haberlo se --­

efectuará en el domicilio que al efecto señale la parte acto­

ra en su escrito de demanda. 

De no haber ning6n domicilio en el cudl se emplace­

al demandado, la notificación se hará mediante la publicación 

por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación y en -

uno de los Diarios de mayor circulación a costa del interesa­

do; en una situación de urgencia paca efectuar la notificación 

y obre el domicilio en el expediente, la notificaci6n podrá -

efectuarse por medio de mensajero a costa del denunciante. 

En la propia notificación se señalará el plazo que 

al efecto se le haya otorgado al demandado para manifestar -

lo que a su interés convenga, mismo que no deberá ser menor-­

de quinde dias ni exceder de treinta, y que empezará a correr 

al dia siguiente de que éste Último hubiese recibido dicha -

notificación. 
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Sin embargo dicho plazo podrá prorrogarse hasta por 

otro igual en el caso en que la totalidad o parte de las prug 

bas obren en el extranjero. 

6. CONTESTACION A LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN QUE FUNDE SU -

EXCEPCION. 

La contestaci6n qL1e realice el demandado contendrfi 

los mismos elcme11tos a crue nos referimos en el anterior punto 

3. Así mismo, podrfin ofrecF~rse toda clase de pruebas y acomp~ 

~ar a la contestaci6n 1~~ ~n·~umcntíll~s iuc considere conve--­

nientes, o sefialar el expediente en que estas 61timas obren -

para que previo pago de los derechos correspondientes se ob-­

tengan copias de las mismas y se incorporen al expediente en­

el que se actúa.JllRISPRUDENCll\ LVII (VEASE PÁG. 313) 

Si dentro del plazo concedido y su prórroga no con­

testa la parte demandada formulando objeciones, Asta perderá­

el derecho para hacerlo.JURISPRUDENCIA LVIII IVEASE PÁG.315) 

7. DESAHOGO DE PRUEBAS. 

Al respecto la ley no contempla audiencia alguna 

para el desahogo de las pruebas, sin embargo, se considera 

que cuando las pruebas así lo requieran se citarán a las par­

tes para llevar a cabo el desahogo de las mismas. 
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8. RESOLUCION ADMINISTRATIVA. 

Transcurrido el plazo para formular objeciones y su 

prorroga si la hubiere, y ya desahogadas las pruebas, la Se-­

cretarla dictará la resoluci6n administrativa que corresponda 

tomando en cuenta los elementos aportados, asl como los que -

ella misma se hayil allegado, la cual se les notificar~ a los­

interesados, imponi¿11dose en su caso la sanci6n que proceda. 
JURISPRUDENCIA LIX (VEASE PÁG. 315) 

9. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 

Contra la resoluci6n que dicte la Secretaría de Co­

mercio y Fomento Indl1strial, no proceder~ recurso alguno, µor 

lo que dnicamente podrá interponerse el Juicio de Amparo Ind! 

recto, ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrati­

va, dicha demanda do amparo debe contener los siguientes as-­

pectas: 

I. Nombre y domicilio del quejoso 

II.Nombre y domicilio del tercero perjudicado. 

III. Autoridades responsables. 

IV. Acto reclamado. 

V. Preceptos constitucionales violados. 

VI.Protesta legal y antecedentes del ~cto-

reclamado. 

VII. Conceptos de violaci6n. 

Este juicio se substanciará en los términos del ca­

pítulo IV del Titulo Segundo de la Ley de Amparo. 
JURISPRUDENCIA LX (VEASE PÁG.318) 
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10. RECURSO DE REV!SION. 

Contra la sentencia en que se conceda el amparo, se 

niegue tal protección o se sobresea el juicio, procederá el -

recurso de revisión, que deberá interponerse ante los TribunA 
les Colegiados de Circuito. 

Asimismo, es necesario señalar que en cunnto la Di~ 

recci6n General de Desarrollo Tecnológico, tenga conoclmien-­

to de la Infracción iniciará la investigación de Oficio o a -

Petición de Parto con inter&s legítimo, mediante el requerl-­
miento de informes y datos y visitns de inspecci6n. 

Para 01 primer caso , requerir& por ascrito al pre­

sunto infractor para que dentr0 de un plazo quo no ~er5 menor 

a ocho dias hábiles y que deberán ser en rclnci6n con los f i­

nes de la presente ley y demás disposiciones derivodas de --­
ella. 

Por lo que toca a las visitas de inspecci611, &stas­

deber'n practicarse en dÍaa ~ horas hábiles y 6nicamente por­

personal autorí~ado por la Secretaria de Comercio y Fomento -

Industrial, previa identificación y exhibición de oficio de -
comisión respectivo. ( art. 21$) JURISPRUDENCIA LXI 

(VEASE PÁG.319) 

Sin embargo y con la finalidad de evitar la comi-­
sión de infracciones, la Secretaría de Comercio y Pomento In­

dustrial podrá autorizar se pr<Jctiquen en días y horas 1nliáhi­

les, expresandose dicha autorizaci6n en el oficio de comisión. 

De toda visita de inspección deberá levantarse acta 

circunstanciada, ante la presencia de dos testigos nombrados­

por el visitado o por el inspector que la practique si el ---
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si el primero mencionado se hubiera negado a hacerlo, en la -

cual se harl constar: 

r. llora, día, mes y afio en que se practique la dili 

gencia. 

II. Calle, número, población y entidad federativa -

en que se encuentre ubicado el lugar en que se pra~ 

tique la visita. 

III. Número y fecha de la orden de comisión que la­

motivo. 

IV. Nombre y car~cter de la persona con quien se -­

entendió la diligencia. 

v. Nombre y domicilio de las personas que fungieron 

como testigos, sea que hubieran sido designados por 

el visitado o, en su defecto por el inspector. 

VI. Que dila conocer al visitado su derecho de ha­

cer observaciones al inspector durante la práctica­

de la diligencia. 

VII. Datos relativos a la actuación. 

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla. 

IX. Que se le diÓ a conocer su derecho de hacer por 

escrito las observaciones que hubiera hecho durante 

la diligencia u otras nuevas al actas levantada, -­

dentro del término de tres dias hábiles, debiendo -

ofrecer pruebas en relación con los hechos conteni­

dos en el acta• 
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x. Nombre y firma de quienes intervinieron en la -­

diligencia, incluyenáo al inspector. (Art. 222) 

Se dejará copia del acta a la persona con quien se­

entendio la diligencia aún cuando esta Última se haya negado­

ª firmarla. (224) 

Asimismo, si durante la d1ligenci~ se comprobará -­

fehacientemente la comisi6n de los actos de competencia do3-­

leal previstos en el insciso b) del art[culo 210, el inspec-­

tor asegurará la mercancía o productos con los cuales se ca-­

metan dichas infracciones o delitos levantando un Inventario­

de los mismos y prohibiendo su venta hasta en tanto lo autor! 

ce la Secretaria de comercio y Fomento Industrial; lo cual se 

harfi constar eil el acta anteriormente descrita designando como 

depositario al oncargado o propietario del establecimiento si 

este es fijo, y si no lo fuere se concontrar~ en la propia 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

Con base en estas actas o en las resoluciones que -

~e dicten se impondrán las sanciones que correspondan las --­

cuales son las siguientes: 

a) Multas hasta por el importe de diez mil veces -­

el salario mínimo. 
En caso de que persista la infracci6n, podrán 

imponerse multas por cada dÍa que transcurra sin 

que se obedezca el mandato. (A~t. 7.25 fc.I) 

En caso de reincidencia, esta multa se duplicará -­

sin que el monto eKceda del triple de la cantidad antes men-­

cionada. 

El artículo 227 de la L•y de Invenciones y Marcas -

expresa en su segundo párrafo que deberá entenderse por rein-
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cidencia para efectos de esta ley y dem~s disposiciones derl 
vadas de ella, cada una de las subsecue11tes infracciones a un 

mismo precepto, cometidas dentro de los dos afias siguientes a 

la fecha del acta en que se hizo constar la infracción pre-­

cedente, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada . 

Adem5s de esta multa o sin que esta se hubiera de-­

cretado podr5n imponerse: 

b) Clausura Temporal, hasta por noventa días, ----­

como en el supuesto en que en el establecimiento donde se co­

meta11 las infracciones con mfis del treinta por ciento de las­

mercancias que en el rnlsmo se expen<la11, o cuando ln comisi6n­
de la infracci6n pueda prolongarse en perjuicio del consumi-­

dor o se ver1za el pla?o concedido para realizar los l1echos u­

omisiones que se hayan ordenado. 

c) Clausura definitiva, Cuando el establecimiento -

haya sido clausurado dos veces dentro del lapso de dos años. 

( Art. 228) 

d) Arresto administrativo, hasta por treinta y seis 

horas en los casos de insistencia deliberada en la infracci6n. 

Al momento de dictar la resolución que contenga -­

las sanc1ones anteriormente descritas deberá estar debidamente 

fundada y motivada, la autoridad que la emi~a deber5 to~ar en 

cuenta lo siguiente: 

I. El car,cter intencional de la acción u omisión -

constitutiva de la infracción. 

II. Las condiciones económicas del infractor. 

III. La gravedad que la infracción implique en re-­

lación con el comercio de productos o la prestación 
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de servicios, as! como el perjuicio ocasionado a los directa­

mente afectados.(Art. 229) 

Por 6ltimo, queda seftalar que contra la resoluci6n­

que se dicte en relación a la imposición de las sanciones, -­

podrán recurrir dicha resolución dentro del término de 15 --­

días hábiles siguientes a l~ fecha de notificación de la re-­

soluci6n n1cdiante la interposici6n del recurso da revisi6n -­

adrníniGtrativa. 

Ahora bien, el procedimiento y sanciones a que nos­

hemos referido anteriormente, se aplicaran en los casos a 

que se refiere el artículo 210 do la Ley de TnvencioI1es y MaE 

cas al regular las infracciones administrativas, toda vez -­

que la protección de los distintos elementos que componen el­

el Derecho de Propiedad Industrial •atiende a un complejo -­

grupo de intereses: tos del creador, del industrial, del co-­

merciante y del prestador de servicios por una parte, y el de 

los consumidores por la otra, 11 es en virtud de los mismos,'' 

que no deben aprovecharse como medios para hacer un indebido 

uso de signos, indicaciones y leyendas suscnptibles de enga-­

ñar a los consumidores, ni servir de pretexLo para una des--­

leal competencia." (31) 

Es en este sentido, que las consecuencias de violar 

los derechos de exclusividad que el estado les confiere al -­

titular de las mismos, se dividen en d0s gr~ndes ramas, las-­

infracciones a que nos referimos en este apartado y los deli­

tos. 

(31 ). RANGEL Medina, David, Control de la publicidad para -­

eyitar engaños al consumidor y la compgtencia desleal Régimen 

legal mexicano. Revista Nomos ,Universidad la Salle, Tomo r­
Julio-Septiembre 1979, México,D.F. 
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En el articulo 210 de la Ley de Invenciones y Mar-­

cas se contemplan los actos u omisiones que constituyen las -

infracciones administrativas: 

El inciso a) del articulo anteriormente citado señ~ 

la que snrán infracciones administrativas las violaciones a­

la Eey de Invenciones y Harcas y las que de ella derivan. 

Por lo que en este entendido serán infracciones la­

contcnida en la fracci6n XII del precepto legal invocado, al­

omitir leyendas e indi1:aciones a que se rcfier~ la Ley de 

Invenciones y Marcas. en los siguientes casos: 

1) En las Patentes de lnvenciAn en los productos -­

que no llever1 la indicuci6n r1e ~star amparados 9or­

esta o la l~yenda l'atcnta en tr5mito, Patente pen-­

diente o su abreviatura E1at.PL!r1d. 

2)"Los productos amparados por un registro de mode­

lo o dibujo industrial deberán llevar una indicación 

que exprese 01 liecho de estar registrados y el núm~ 

ro de registro; si los objetos no se prestaren, di­

chos datos deberán aparecer en los evases o empaques 

de los productos." ( 32) 

02 ). RANGEL Ortiz, David Antonio, fil diseño industrial _!ill-

,!.a ~ legislación mexicana ~ propiedad industrial 

Revista Mexicana de la Propiedad industrial y Artística, año­

XVI, Nos. 31-32, Enero - Diciembre 1978, Méx. D.F.p.224 
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3) Para los productos nacionales protegidos por mar 

cas registradas en México, deberán ostentar la le-­

yenda marca registrada o su abreviatura, marc.reg. o 

las siglas M.R., las marcas de servicio deberán por 

tar esta leyenda enel establecimiento donde se pre~ 

ten o contraten los servicios, si se trata de un -­

producto con la marca registrada en otro país debe­

rá portar la misma leyenda o siglas indicando el lQ 

gar de registro. 

4) En productos de elaboración nacional indicar la­

ubicación de la fábrica o lugar de producción, sí -

los productos son elaborados tambi6n en el extranj! 

ro, se deberá indicar la que corresponda al territQ 

río nacional. 

5) Los productos nacionales usen o no marcas regis­

tradas deberán ostentar la leyenda Hecho en Mexico, 

así como los de exportación deberán llevar la con~­

traseña que al efecto establezca la Secretaría de -

Comercio y Fomento Industrial, la cual podr6 redac­

tarse en cualquier idioma. 

Los productos deberán ostentar las leyendas anterio~ 

mente mencionadas, si la naturaleza del producto no lo permite 

las llevará en sus etiquetas, empaques o envolturas. 

Asimismo, la omisión de las Leyendas ~ que hacemos­

mención en los anteriores incisos 1),2) y 3) no afectarán la­

valídez de los registros, sin embargo, mientras ta omisión -­

subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal. 

Para concluir Únicamente señalaremos que en virLud 

de lo que r.ontempla el inciso a) del artículo 210 de la Ley--
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de Invenciones y Marcas, serán infracciones administrativas -

toda violaci6n a la Ley de referencia, aón cuando Astas no -­

constituyan competencia desleal. 

Por lo que respecta al inciso b) ~elcitado precepto,­

éstc señala que se considerara infracción administrativa los­

actos que impliquen competencia desleal, sin embargo, dicha -

ley no da una def inici6n hacerca de lo q11e deber5 entenderse­

por competencia desleal; Únicamente scññlo los actos que con­

llevan la competencia desleal, al decir, que serán los actos­

contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria 

comercio y servicios que impliquen competencia desleal. 

Por lo que a manera de ejemplo, diremos que ill~unos 

actos que constituyen competencia desleal son • el e~pleo de­

medias que tiendan a producir ~onfusi6n con la empresa o ncg~ 

ciaci6n los productos o los servicios d~ otro comerciante; -­

cualquier actividad cr1caminada a evitar o dificultar el acce­

so de clientela al establecimiento Ue otro comerciante, el SQ 

borno a los empleados de otro comerciante para que ahuyenten­

la clientela, desacreditar al competidor; la comparación ---­

directa por medio de publicidad, nominativamente, o que haga­

notoria la identidad del producto competidor," etc. (33) 

(33). SEPULVEDA, Cesar, JU.~ Mexicano -9.g Propiedad 

Industrial Edit. Porróa S.A. 2a. Ed. México 1981. 



235 

Es necesario, sin embargo, establecer la diferencia 

entre la acci6n de competencia desleal y la acción de usurpa­

ci6n o iniciaci6n de derechos; la primera mencionada ••es una­

acci6n de responsabilidad situada en el campo de la libertad­

general, en tanto que la acci6n de usurpación supone la previa 

existencia y reconocimiento de derechos exclusivos, de prerr2 

gativas que deben ser respetadas por toda persona, y todo --­

atentado a este derecho constituirá desde luego, una infrac-­

ción que ameritará im.> sanci6n jurídic<J." (34) 

De igual forma, es necesario cnt(mde>r cuando deberá­

ejercitarse una " otra 3ccíón,al respecta el Dr. David Rangel 

Medina en su obra denominada '' Tratado de ílcrccho marcario 11 

sefiala la diferencia al mencionar que 11 si es un derecho ex­

clusivo que otorga el registro de una marca la que el compe­

tidor trata de lesionar, la acción apropiada parü repeler tal 

conducta será la de imitaci6n, o uso ilegal o falsificaci6n,­

etc. ,etc., que tiene coma presupuesto la existencia de una -­

prerrogativa,de 11 una exclusividad 11 otorgada y reconocida por­

el Estado al titular del derecho. En cuya hipotesis el buen-­

éxito del ejercicio d~ la acción dependerá de la satisfacci6n 

y concurrencia de todos y cada uno de los requisitos substan­

ciales y formales que la ley exige en cada caso concreto para 

fincar responsabilidad al infractor. 

(34). Paul ROUBIER, Le Droit de la Propiété Industríelle, 

Tomo I, Libraire du Recueil Sirey, S.A., Paris,1952,pp.13 y -

14, cita do par MEDINA Range 1, David, " Trata do ~ Derecho lli!L.::. 
cario" Las r.iarcas industriales y comerciales en México, pp.106. 

México, D.F. 
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Si el objeto del derecho de Propiedad Industrial -­

afectado no tiene el carácter que se acaba de mencionar, en-­

tonces su protección eficaz deberá buscarse a través de la -­

competencia desleal, sea por alguno de los supuestos consignA 

dos expresamente por la Ley de Propiedad Industrial (210) y -

y la Convención de la Unión de París ( Art. 10 bis), ya por el 

Código Civil ( Art.1910). bien finalmente por los delitos pr~ 

vistos y sancionados por el Código Penal hacerca de la revel~ 

ción de secretos y la economía p~blica. ( art. 210,211,253 y-

254 ) . " 

Por lo expuesto y de acuerdo a la enumeración que -

por incisos hace P.n su artículo 210 la Ley de Invenciones y -

Marcas, implicar&n competencia desleal y s~ tipificarfin como­

infracciones administrativas las siguientes: 

l. Hacer aparecer como de procedencia extranjera -­

productos de fabricaci6n nacional, imponi6ndose de i11currir-­

en este supuesto una sanción por la cantidad de hasta diez 

mil veces el salario minimo general en el Distrito Feder~l 

2. Intentar o lograr el propósito de desacreditar -

los productos, los servicios o el establecimiento de otro, -­

imponiéndose en este caso una sanción de hata cinco mil veces 

el salario minimo general en el Distrito Federal. 

3. Efectuar, en el ejerc~cio de actividades indus-­

triales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público 

a confusi6n, error o engafio, por hacer creer o suponer infun­

dadamente: 

a) La existencia de una relación o asociación 

entre un establecimiento y el de un tercero. 

b) Que se fabrican productos bajo normas, licen­

cias o autorización de un tercero. 
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c) Que se prestan servicios o se venden productos -

bajo autorización, licencias o normas de un 

tercero, imponiéndose en coso de comisión de esta 

infracci6n una sanción de hasta diez tnil veces -

el salario mínimo general en el Distrito Federal. 

Las sanciones anteriores, se impodrán independient~ 

mente de las consistentes en clausura temporal, 1cfinitlva o­

arresto administrativo a que hemos hechos mención con ante-­

rioridad. 

B. PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCION. 

Por lo que respecta a las Patentes y Cortificados -

de Invenci6n, la Ley de Invenciones y Marcas contempla como -

infracción administrativa el hacer aparecer como productos p~ 

tentados aquellos que no lo estén; si la Patente ha caducado­

º fue nulificada, se iI1currir~ en la infracción despu~s de un 

afio de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que 

haya quedado firme la resolución de nulidad, y en el caso --­

de cometerse ésta, se impondrá al infractor una sanción de -­

hasta cien veces el salario mínimo general en el Distrito Fe­

deral, además de los sa11ciones a que se han hecho menci6n en­

en apartado A. del presente capítulo. 

C. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES. 

En relación a los dibujos y modelos industriales la 

Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, no contempla­

ninguna acción u omisión en especial que pudiera constituir -

una infracci6n administ~ativa. 
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Por lo que constituirán una infracci6n administrat! 

va en los dibujos y modelos industriales los que implican COfil 

potencia desleal, es en este orden de ideas que será infrac-­

ción, la realización de actos relacionados con los Dibujos -­

y Modelos Industriales, contrarios a los buenas usos y costufil 

bres en la industria, comercio y servicios que implique com-­

petencia desleal. 

Tambi~n resultan aplicables a los diserios indus-­

triales las disposiciones en materia de infracciones adminis­

trativas, que señalan que las constituyen: efectuar en el --­

ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos -­

que causen o induzcan al p6blico a confusi6n, error o engaño­

por hacer creec o suponer infundadamente la existencia de una 

relaci6n o asociaci6n entre un establecimiento v el de un te~ 

cero, o que se fabriquen produtos hajo normas. licencias o -­

autorizaci6n de un tercero.• (35) 

(35). RANGEL Ortiz, David A., El diseño industrial _.!fil 11!.---
~ legislaci6n mexicana de propiedad industrial Revista­

Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica ,año XVI, --­

Nos. 31 - 32, Enero- Dic. 1978,México,D.F. 
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D. MARCAS. 

Por lo que respecta al registro de marcas, consti-­

tuirán infracciones adminsitrativas, el usar una marca parecl 

da en grado de confusi6n a otra registrada, si dicha conru--­

sión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomen­

to Industrial, para amparar los 1nismos o similares productos-

º servicios que los protegidos por la registrada, imponi&ndose 

por la comisi6n de esta infracci6n se imputar5 una sanci6n de 

hasta cinco mil veces el salario mínimo general en el Distri­

to Federal. JURISPRIJDENCIA LXII ·LXI JI .LXIV.LXV <vEASE PÁGs.369A 375) 

Igual constituird una infracci6n, el usar, sin con­

sentimiento de su titul~ir, una marca regisLraJ,i como elemento 

de un nombre comerciill o de una denominaci6n social, siompre­

que dichos nombre est~ relacionados con est~blccirnicntos que 

operen con los productos o servicios protegidos por la marca 

la sanción que se impondrá en este supuesto será :1ast<1 de --­

diez mil veces el salario mínimo nr:nl?.t"ril en el Distrito Federal. 

Poner er1 venta o en circulación productos u ofrecer 

servicios, indicando que ~st~n protegidos por tina marca re--­

gistrada sin que lo est&n, cuando el registro haya quedado -­

definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extig 

guido, se incurrir~ Pn la infr~cci6n despu6s de un afio de que 

haya causado estado la resoluci6n correspondiente o que haya­

operado, la caducidad, cancelación o extinción, correspondieg 

do una sanción de hasta cien veces de salario minirno general 

en Distrito Federal. 

Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servi 

cios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certifica-­

clones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole. 

Imponi~ndose en este caso una sanci6n de hasta cinco mil ve--
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ces de salario mínimo gencrol en el Distrito Federal. 

Por Último, constituirán infracciones administrati­

vas, el usar como marcas las denominaciones, signos o siglas­

siguientes: 

a} Las que reproduzcan o imiten sin autorizaci6n 

escudos , banderas y empleraas de cuulquicr p iís, E.§. 

tado, Municipio o divisiones políticas simi\,Jres; -

asi como las denominaciones y siglas de orga11iza--­

ci ones i nternac ion a les gubernamentales o de cuc1l---: 

quier otra urganizaci6n reconocida oficialmente; 

as{ como la design~ci6n verbal de los mismos. 

b) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones­

oficiales de crJntrol y garantía adopt~dos ror ur1 -­

Estado, sin aui:.orización de :!.a autori·j,-.:r! competente. 

e) Las que reproduzcan o imiten monedac, billetes -

de banco y otros medios oficiales de p~go nacionales 

o extranjeros o las monedas cor1~1)mor~tivas. 

d) Las que rn0r!Jduzcan o imit~ri cond:,c:0raci11nes, -­

n1edaltas u otros premios obtenidos en exposiciones, 

Cerias, congreso~, Aventos culturales o Jeportivos­

racor1ocidos oficialmente. 

e) !,os nombres, seud6nimos, firm~s, sell.os y retra­

tos de personas, sin conscntimicr1to de 10~3 intcres~ 

dos o, si han fallecido de sus ascendientrs o des-­

cendientes de grado más próximo. 

f) Los títulos de obras literarias, artísticas o 

científicas y los personajes ficticios o simb6licos 

salvo con el consentimiento de su autor, cuando cog 
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forme a la ley de la materia, éste mantenga vígcn-­

tes sus derechos; así corno los personaj~s humanos -

de caracterizaci6n, si no so cuenta con su conformi 

dad . 

. g) Todo lo contrario a la moral, íl las buenils con-­

tumbres, al_ orden p6blico r~aqu~ll0 que.tien~a ~ ri 
diculizar ideas o personas. 

h) Las denominaciones o signos iguales o semejantes 

a una marca, que ld Secretaríu de Comercio y Fomen­

to Industrial. estim1} 1~atoriament~ ~onocid3 en M6xi­

co, rarCl protcqer los :nismos o similares ~',roductos­

o servicios, o bien que :e~n susceptibl~s de crear­

confusi6n en forma tal, que puedRn inrlucir al p6bli 

co a 0rror. JIJR!SPRllDENCTA LXVI •LXVI! ,LXVt t l .LXIX 
1VEASE PÁGS. 577 ~ 380) 

Para el st1puesto de qL1a se utilizara como marca --­

cualquiera de lOS Si:JnOS ilnt,~rj rnrnente enl!nCiadOS, se sancio­

nará al infractor ·~0n L111a multü l1asta de cinco mil veces de -

salario minimo J~r1c~a1 en el. Distrito Federal, además de l~s­

sancioncs a que J1en1os h~cho menci6n Gn el apart~do A. 1el --­

presente capítulo. 

E. NOMBRE COMERCIAL. 

Constituirfi infracci6n administrativa el usar dcn-­

tro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva 

un nombre comercial semejante en grado de confusi6n con otro­

que ya este siendo usado por un tercero para amparar un est~ 

blecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo a­

similar giro, para la comisi6n de esta infracci6n se impondrS 
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una multa de hasta cinco mil veces el salario minimo general 

en el Distrito Federal. 

F. AVISO COMERCIAL. 

Para el Aviso comercial, el artículo 210 de la ---­

Ley de Invenciones y Marcas no contempla inCracci6n es espe-­

cial sobre alg~n acto u omisi6n, por lo que dnicamente le se­

rá aplicable lo relativo a la competencia desleal con las 

sanciones imputables a la misma. 

G. DENOMINACION DE ORIGEN. 

Para La Denominaci6n d~ Origen, unicamenta será 

s~ncionada con ut1a multa hasta de diez mil veces el salario -

mínimo general en el Distrito Pederal, en el caso de que ----­

se use sin la autorizaci6n correspondiente, una Oenon1inaci6n 

de órigen. 

Por 61tirno, co11cluirernos sefialando que la caracte-­

ristica general. de líls infrJccioncs a que l1emos hecho menc16n 

consisten en hacer dparecer los productos o 3ervicios prote-­

gidos sin estarlo, con 21 consecuente perjuicio que esto --­

pudiera ocasionar a los consumidores. 
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ll· DRLITOS. 

A. REQUISITO P3EVIO DE PROCEDJBILIDAD. 

La investigación rel.icionada con la comisión de los­

delítos a que se refiere el artículo 211 de la Ley de Invenci2 

nes y Marcas, la inicinr~ el Ministerio P6blico Federal tan 

pronto como tenga conocimiento de hechos que pueda tipifi~3r y­

dentro de ella podrá dictar las medidas cauteiare3 que establez 

ca la legislación de la materia consistentes en aseJurar la -

mercancía o productos con lo.s CtP11es se cometan 10:3 delitos --­

en donde la Secretar[n de Comercio y Fomento Industrial lOH 

podrá a disposici6r1 del \finisterio f16blico Fcdaral, o bien, 

puede dictar medidas 9aute1ares dispuestas en ~1 S6di~o Fode-­

ral de Procedimientos Penales. En celaci6n a esto, el artículo 

136 en su fracci6n II de dicho ordenamientn sefiala que corres-

ponderá en el ejercicio de la acción penal al MinísLerio pu­

blico pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los -

efectos de la reparaci6n del dafio, 

El ordenaMiento ar1t8s mencionado, scílala en su arti 

culo 38 lo siguiente: 

• Art. 38.- cuando en las actuacionos -

est6 comprobado el cuerpo ~el delito de 

que se trate, el funcionario que cono2-

ca del asiento dictará las providencias 

necesarias, a solicitud del interesado­

para asegurar sus derechos o restituir­

lo en el goce de éstos, siempre que es­

ten legalmente justificados. Si se tra­

tare de cosas, Únicamente podrán rete-­

nerse, esté o no comprobado el cuerpo -



244 

del delito, cuando a juicio de quien 

practique las diligencias, la retenci6n 

fuera neccs~ria para la debida inteqra­

ci6n de la ~veriguaci6n. 

Si la entrego del bien pu-­

diera lesionar derechos de tercero o 

del inculpado, la devoluci6n se harA me­

diante cauci6n bastante para garantizar­

el pago de da~os y perjuicios. La •utor! 

dad que conozca fijará la naturaleza y -

el monto de l.l cauci6n, fundando y mo-­

tivando su datorminaci6n, en vista de -­

las circunstancias del caso. 11 

Sin embargo, pilro poder iniciar el ejercicio rle la­

acci6n penal, se requerirá la previa d0cl~r~ci6n de la Secre­

taría de Comercio y Fomento Industrial en relac~6n con los l1Q 

chas que pudieran rostilt;ir co11stitutivus d0 delito, por lo que 

esta resoluci6n que se dicte deber~ s0r er1 relaci6n a aspectos 

meramente técnicos, sin que se impute r.i pE~rsoz.a a luu na la 

comisi6n del delito de que sn trate, ya que de resolverse - -

se invadiría la esfera de la acci6n jt1dicial que campe~~ al -

Ministorio P~blico Federül, por lo quu dicha resol1Jci6n dnic~ 

mente auxiliJr5 ~l j1107. 011 ~irtud Je que dicha decisi6n est~ 

dictada por una d0pendencia integrada por personal especializ~ 

do en signos distintivos y creaciones industriales nuevas. Por 

61timo, dnicamente sefialaremos que el requisito de procedibili 

dad de por "l lento en virtud de la serie de trámites a re~ 

lizar para obtener una resolución, ;¡11n"lrlo J. 6.:;t~, .:~1:! •.:11.cuentran 

los extensos procedimientos judiciales que definitivamente b~ 

nefician al infractor al retardar la aplicaci6n de las sancio­

nes penales, por lo que en lugar de exterminar con esta plaga 

de competidores desleales, se fomenta su reproducci6n. 
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l. QUIEN LO SOLICITA. 

Pueden solicitarlo de oficio la Secretaría de ----­
Comercio y Fomento Industrial. 

A Petición del Ministerio Público Federal cuando -­
tenga algún interés la Federación. 

A Petición de Parte que será por el titular de 

la figura jurídica del Derecho de Propiedad Industrial o 

el licenciatario del mismo, ~uando se considere afectado 

en sus derechos, c~n el caso de las marcas. 

Z. ANTE QUIEN SOLICITA. 

Se solicita ante l~ Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial y directamente ~ la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico, esto, en ~irtud d8 que están dentro ~e las -----­

facultades de la citad~ Secretaria el''verificar el concurso -­

de las condiciones de ·jue d<::p·'.':nden el reconocimiento :1 la proteg 

ción de los derechos que a lo" particulares confieren las Paten­

tes, lus m:::ircas, los nombres y demás signos distintivos; así -

como vetar por lo interes~~ de 11rden pÓblico y por tos de la -

colectividad en materia de propiedad industri.1, YR sea repri­

miendo los actos de competencia desleal, ya poniendo las bases 

técnicas necesarias para la persecución de los delitos, ya en­

fin reprimiendo de manera directa los actos u omisiones que -­

tienden a sorprender o cngaiiar a los consumidores.•(35) 

(36 ) . RANGEL Medina. David, Tratado de Derecho Marcario , Las 
Marcas industriales y comerciales en M6xico, Mexico,1960,--­
pp. 108 y 109. 
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3. DATOS DE LA SOLICITUD. anexo {. 

J.a solicitud deberá formularse por escrito y presentars 

por triplicado en idioma español, en la cual se deberá señalar 

domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificacion• 

dentro de la República Mexicana, si es el caso, en que el 

promovente sea extranjero además de lo anterior deberá acreditar 

su legal estancia. 

Asimismo, la solicitud de declaración administrativa 

deberá contener los capítulos de hechos,derecho,pruebas 

y puntos petitorios, debiéndose indicar en la misma, la 

infracción que se está cometiendo en su perjuicio de las 

indicadas en el artículo 210 de la Ley de Invenciones y 

Marcas, cabe hacer mención, que si la declaración de infracción 

administrativa procede contra más de una persona, por cada--­

acción deberá presentarse la solicitud correspondiente. 

4. DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN QUE FUNDE SU PROMOCION. 

Se deberán acompañar a la solicitud los poderes 

o carta poder con que actúa el representante del titular 

del Derecho afectado, o bien, la constitutiva de la empresa -

si es el caso de una persona moral, si es extranjero, la 

constancia que acredite su legal estancia en el país, asimismo 

deberán incorporarse las documentales que se consideren 

convenientes, o en su caso, sefialar el expediente o publicaci6n 

en que consten con el objeto de obtener copias de las mismas, 

previo pago de los derechos correspondientes por éste concepto 

y se incorporen al expediente motivo de la solicitud. 

Si la solicitud se encontrara incomprensible,confusa 
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'PllTlNTl 86ct105 
INVDICIONé.5 Y 1M'i/C115. 

tJé.í'TO .CONTOiC1050. 

!}é.FllTIJ'i/11. 

tJI'ilé.CTO'i/ 9é.Né.'i/llL tJé. INVé.NCIONé.5 Y /11A'i/C!15. 

, pnopi.etani.o de La patente 4eña­

Lada al nu6no de ellte e4cni.to, lleñalando como domi.ci.Li.o pana 

olA nutL/icacLvne~, eL ubicado en ~éxL­

co 1, D.F., CoL. Centno, tJeLepaci.ón Cuauhtémoc, 06550 y autE 

nL¡ando pana necL6i.nÍa4 en mi. nom6ne, con4uLtan expedLentell, 

necopen documento" e Lntenveni.n en cuaLquLen dLLLpencLa neL~ 

ci.onada con ellte allunto, al 5n. Li.c. VLcton 11. Cenecedo é..,­
ante Ullted con todo ne!lpeto companelco u exponpo: 

Que con La penhonaLi.dad con que me olltento, venpo -

pon. medi.o deL pne,-,ente e/lcnLto a hoÍi.ci.tan La tJecLanaci.ón Ad 

mLnL,-,tnutlva que como éLLcto ehta6lece el anti.culo 211 /nac­

ci.ón 1 de La ley de lnvenci.one'1 y /11anca4, en neLacLón con La 

patente naci.onaL 860405 que ampana " fl1ejonaA en conjunto de­
pn.apa4 empLeada,1 pana allepunan 6oLllah y anti.culo,-, hi.mi.lane,-,", 

pon pante de "X" 5.f/. 9ue tLene "" domi.ci.Li.o en -

, po~ el u'1o 9ue di.cha empne•a vi.ene 

haci.endo en con.junto de pnapall pana a4epunan 6ol4all, 4u6,-,taf}_ 

ci.aLmente i.puale• a Lall patentell V nei.vLndi.cadall pon mi., en 

antenci.ón a lall •lpuLentell con!li.denaci.onell de hecho y de de­

necho. 

H é. C H O 5 

/, Soy ti.tuLan de La patente naci.onal No. 860405 de 

fecha LepaL 5 de a6ni.L de 1976 que nei.vi.ndi.ca "fl1e.jonall en­

con.junto de pnapah empLeadall pana a4epunan 6ollla4 V antlcu-
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Lv& 4[mLlan.e4" 1 m[4ma gue 4e encuent11a en vl9vn V 4unllendo­

todoA 41t4 e/ectv4 Le~aLe4 conne4pund¿ente4, 

2. la mcjona~ objetv de La Patente .Vuc(vnaL Nu. - -

860405, .1vn explutadaa en el 1.ennUun cu 1Vacconal pon la em-­

pne•a ClVN, S.A., con La cual tenpo celebnado un contnato de 

auionl¡aclón de u4v, 

3. íJe con/onmcdad con eL cap¿ lulo de " ,\'ovedad de­

la lnvencUJn " de dccha patente. teng_o eL !ene.cho excLuai.vo 

pana explotan 4a1t pott mi. v pon oino.1, cvn .1u pe11mL/10 o auto-

1L1aci.in expneoa Lao mejonaa objeto de La patente 860405, cu 

Vª novedad 4e cunen.eta en La n.eivindicado en La 1i9uienie 

cláu•uLa. 

/.- Mejonaa en un conjunto de pnapa• empleadaa pana 

a&e,unan 6uL4a4 ~ ant[cuLo4 4emejanle4 9ue incluye una plun~ 

Li.dad de pnapa• i.ndi.vi.duaLea con contvnno en /onma de "U" -­
que llenen bna¡o4 pendienieA y una hunnu 4upenlvn alineada con 

4U4 cana4 en contacto, canactenl¡ada4 pon tenen una banda de -

clnta /lexi6Le, aLan9ada en 4u pante Aupcnlo~. cvn. canu adhe-

4lva, adhe4ivamenie en cvntacfu cun la cana 4upenion deL cvnju~ 

to de dlchaa 9napaa e.n /onma de "//" '.I una 6and·, ,_,La.1r,ada lai<;­

n.almente, de. ci.nta /Lex..i..61.e cvn ca·~a ac.r•~,1i1~a 1 r..:<:°Ae·1i1·arzeni.c 

en contacto con Lq ca~a extenna d~ pa~ie de 11nu de Lv~ b:u¡~'4 

de dicha4 ~napa4 en /vn~a de "U'', pon lv cual J¿chu~ , a.:.1u ,j -

4e anman cvmv una {i_na al.an.c¡ada !I iempvnaLmente .!le manii..en12.n. 

uni..da-1. pu11 di.c/ia4 Dandu.tJ. de ci..nta cvn ca,1a.1 adhe.~1 i.va4, L':l.1. -

cuaLe• connen LonpLtudi.naLmente de dlcha tina, penmitcendv -

que dicha ti.na 4e mueva /lexi6Lemente 4ohne una nuta un~ui -

/on.me. 

4. Nace aLpuno• meaea tuve conoccmlento vue La em--

" X " S.~. con domlcLLi.o ~n , .tJ.Ln -

cantan con La conneapondi.ente autoni.¡aclin o peomlao de ml­

panle, vi.ene /aholcando conjunto de pnapaa, utLLi.¡ando Laa -

mejona• oei.vi.ndi.cadaa pon m[ en La patente nacconaL 860405, 
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pa•a expLota•laa can p•apa•i.tv de lucno ~encantil. 

5. Can eate motivo hahle teLe/onicamente con el Sn. 

lng. , ~ue cvnie4l6 en ~epne4cntacibn de La emp4e4a "Xu 
S.~., el mencionada p•ofe•ioni•la deapue• de habeoLe comen­

tada el delito en <¿UC eAtabatt i.1tc.unniendo, coflÜAló 'iª" e!Laa 

ten[an en tn~mlle 4U patente, pan Lo gue 4e9uin.[an /ahnlcandv 

di.cha4" ffMJ.pa• ". 

6. ln tale4 cl1tcun4{ancia4, me vev en La nece4idad­

de poeaentan iata aolici.tud de Dccla1aci6fl o Demanda pon el 
iLlcito que cLanamente eatabLece el anléculo 211 /•acción 1 
de La Ley de lnvencionea y ma•caa, pneaenla1tdv al efecto alta 

caja conteniendo 2650 r;.•apaa povducto 7ue /a6nican ªX" 5.~. 

?. ~hana bien, Loa rrnlécuÍo• 

en. confu.nta 1
' r¿u.c /a61tlca "X" S.A. 1 i.,ncvn.¡Jun.a la.11 mejoll.a4 11.e.l:. 

vi.na'i.cadaa pon la patente nacional 860l10) de mi. pnopi.edad, -

como /aíimentc 4e demue4lna cun La Almple con1panaclbn con LaA 

mejonaa nei.vi.ndi.cada• en el capí.lul.o de "1Yovedad de. La lnve1t­

clán " V Lo4 di6ujo• de di.cha patente y la• uti.1.i.yada• en La• 

pnueba4 /idLca4 guc 1e pne~entan cvn i~te eAc4lta. 

ln efecto, en La cLáuM,la úni.ca del cap[tufv de no-

vedad de di.cha patente, ClllJO texto ae l1:an4cr.i.bi.á en el h!':, 

cho 3 de e•la •ali.ci.tud, ae nei.vi.n!lcan laa mejor.a4 9ue en cu1t 

junto de !l"ªPª" empleada• pana <i.1c;¡rHana 6aL~aa !I antlcuLoa -­

aemejanie4 9ue i.ncluve una pluaali.dad de !}napa• i.ndivlduale• -

con contonnv e~ for.ma de ªU" e•ián canactenl¡ada• po• lene• una 

banda de ci.nta {Lexible con cana adhe4Lva,adhe•i.vamente en co1t-aclo 

tacto con La car.a extr.ema de pante de unv de Lo• bna;o• de -

di.cha11 9-•apa11 en for.ma de "11" y una banda ala•9-ada LatenaL--

mente, de di.chtJ. cinta {lexi.ble con cana adhe11iva 1 adhe•lvamen 

te en contacto con La cana extenna de punte de una de Loa 

bnaro• de dlcha11 9-"ªPªª en fonma de 1111•, po• La cuaL di.chaa­

~napa4 ae anman coma una ti.na aLar.9-ada y tempor.aLmente 4e --
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mantienen unlda4 po~ di..cha.11 banda~ de cinta con canaA adhe-­

&iva&1 La4 cuaLe& connen Lon7itudinaLmente de dicha tina, -

pe11.i..mi.tnea1v 13ue. a'i..ch.a ti.1ta .11e mue.ve /Le.xi./1./.e,ne.:ii.e .. 1ut~r.e una 

11..u·ta. a.i.13u i.../vnme. 

A &u ve;s, LoA pnvducto,1 f 9-"ªPª" en conjunto./ ~ue (E. 

bnica, vende uxn S.A., V de La4 cuaLe4 4e acvmpa~a una caja 

a eAte e-icoito, utiLi¡a exactamente una banda de cinta /Lcxi6Le 

aLa.119-ada e.n .Jlu pan.te. -1.upe.i_Lon.. !! una Óanda a !u.19ada. Laten.alme!]_ 

te, amba-1. adhe.11i.vamenie. en contacto cvn La11 calta.1 riel cvnju!!:. 

to de :;•apa•. 

Pon Lu cual di.rha4 9napa.Jl tambi..~n .J]e anman cvmv una 

ti.na alan9ada lemponalmenf e 4e mantienen uni.du4 pon dicAa.Jl -

banda& de cinta adhe&iva. ~º" todo Lo cual puede apnecian&e 

La indi.acutí6Le i.nva&i.ón ~ue la e.mpne&a "X" S.A., e&ta hacÍ.Cf!c 

do de patente nacional 860405. 

8. ln &[ntc&Í.-1, •i del aimple e&tudio cvmpanalivo -

de la-1 mejvna& nei.vi.ndicada-1 en eL cap[tuLv de novedad de la 

i..nvenci.bn y de Lv4 di..6ujv4 i..Lu-1.tnati.vv-1. cv~~,_4pvnJiente~ a -

La patente 860405 !! laa inconponada4 !/ u U': ,;o: .. :4 en Ía.1. J."E. 

pa"1 fabn.i..cada y vendi...Ja,.1 pun "X·" S.A., 4C de/r.,')1le.ndl~ c¿uc. en­

dicha• pnue6aa /í&ica4 la empnc4a demandada "X' S.A., ~in-· 
cvntan. con La autv~l3aci..~n v penmi..1J..v de 4U ii...tiLan. hace ll-~o-

en el con;¡.' unto de 9-"ªPª" 'lue. /a6n i.ca, ¡;vniue util '-.1ª el mi.'1-
mv p•ocedlmiento de 6anda4 alan:;adaa, /le.xi6le4 can cana ndh~ 

.1.i.va pana manienen. unl.da.11, aL cvniuntv de 9n.apa-1, ne.cc..11an..i.a-­

mente debe ~vncLui..n. gue La /abnicaci~n d~ faÍP~ 9nnpn·1 Pn rn~ 

.junto, unl.dali pvn una banda /Lexi.ble. 1 como La,1 que aquí.. /i.e_ -­

acompañan y c¿ue /abn.i..ca "X" 5.11., cvn1J..ti..t.u:1e. una cLar.a vi..ola­

ci.ón de lv11 deneclio& deni.i•ado& de la multicUada patente. 8601105 

!/ pon Lo tan lo "X" S.A. 1 -ie. hace. acneedona de La4 aa11cioneA-

9ue eatablecc el ant[culo 212 de La !c!I de lnccncivncl ; ~an­

a/i.[ cvmv a LaA con1J..ecuenci.a1J.. Le~aleA ~ue d~ La mi..4mu ~e deni..­

van, cvmv e-1. La nepan.aci..,é;n de. 104.. daño4. y pe.n.iuLci...v/1 pal11imv-
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nlaLe4 que he ne4entldv en mlA lnf~ne4e4 ecvn6mic:ü~ } ~ue -

en La debi.da vpvntuni.dad•e demandar.án y hanán valen en la 

v[a g /onmaA Le9aLe4 ~ue cvnALdene ~ent¿nenie4. 

'í' 'R U l B i/ S 

O/ne¡co cvmv pnueba4 de ml pante en n~l3cl6n cv~ -­

tvdo4 V cada unv de Lo4 AecA~4 de ~~td 4vLlcilud v demanda -
La• 4 i.[j-U i_e.1te4: 

f, Lll iJOCUf'Jé.NTi/L '?UBLJCA, con.ic•tente en el ex.oe--­

di.entr'. oflci..aL de La 'Pate.nt('. iVcr.i.onel s1;.n~o5 f.!'JC am,rJa.":'i 
11

1~e.­

jona4 en Conjunto de ~nª?ª~ empLeada4 ~~~; n~~1·;~a~ b0L4uá y 
ant~cuLvA Ai..mi..La~~4~, u 1lvm6~e de fla~¿a rlntvniet~ ~~~n Rami..­

ne¡, eL menci..01zadv expediente debe v~~an en eL Anchi..vv de La 

H. Dinecclbn ~enenaL de lnvencione4 9 manca.:. 

11. LA f,\'ST71Uf'Jé.NTi/l. r;on4i.4lc.nü en un.a caja cvnte­

nLendo 6250 ~•apa• de La• /abni.cada• pv• "X"S.i/. 

111. LA 11\'ST'il//t:f.Xlrl{ iJé. ACTUHJO,Yé.S, e.n todo aqueLLo 

1ue bene/íci_e m'a í~teoe•c1. 

IV. LA 'í'71é.SUNCJO,\'¡i{ 1,cr¡,¡'. '! i/ 1MAi,'A, do.nivada de U4 

h.ecAo-1 anif'-1 ,., 1r1nfcadv.'J :; ,/" lu11 'l~!te.L~a.11 ªCfll.Í. uln.ecLda:1 c.ri -

todo Lo 1ue me favooe3ca. 

iJé.'P.é.Clln 

/. Son apLLca6le• en cuanto al fondo del a•unto ln• 

dl.11pv.11LclvneA cunlenlda.1. e1t LvA ant[cuLv.11 J. i?,]8!211 /nac-­

cLón 1, 212 !! demáA nelatlvo• de La le!f de lnvcnoíoncA !! /lia!':. 

ca4. 
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2. ln cuanto al pnocedcmcento ne4ultan apLccabLeA 
LaA dL1poAcccvne4 cntencda4 en Lo.,, antécuLM 193, /9!¡, 197 ¡,t 

demá4 neLat cvo4 del cc ta do Ondenamíentv l e:¡aL. 

Pon Lo anle4 expue4{0 9 fundado, 

A lJSllíJ C. Sff'ilUA'ilIO íJl COfrll'ilCIO !! FOfrlD/70 INíJ/JST'ilIAL 

atentamente pldo 4e 4cnva: 

P'illfrll'i/0.- 7enenme pon pne4entada, con Lu pen•onaLl­
dad que o4tenlo, 110Llcllando a ml nvmbne y eL Lo4 iénmlnoA -

de e4te e4cnclo, La íJecLanaclón Admlnc4tnallva lcpc/lca La -

Fnacclón I deL ant[cuLo 211 de La Ley de lnvcncconca y Manca4, 
ne/enenle a La patente 860405 pon pante de "X" S.A. 

Sl~UNDO.- Connen tna4Lado con La copla gue de La -­

demanda acompaño, a "X", S.A., en el domlclLlo 'íue he p•o-­
ponclonado, 4eñaLando4eLe pla¡o pana pnoducc• 11u conte•taclón. 

7l'i1Cl'il0.- ln 4u opontunldad dcctan La íJecLanaccón -

Admi.ni.11tnati'.va que_ conne.11ponda. 

C/JA'i/70.- 7enen po• autonl3ado• pana oén y neccbi.n 
toda cLaAe de noti/icaclonc~, con4uLtan expediente~, etc., -

aL Sn. Lle. Vlcton H, Cene.cedo l. 9 como domcccLlo pana oln­

noti./i.caci.one4 eL de l~éxlco l ,íJ.F., -­

CoL. Centno, dele:¡aclón Cuauhtémoc,06550 . 

Pnoie4tu a UAted mi alenla • 1 ... 
CrJfL.1.Lae11.u.CLtJIL 

de 19 

( Nombne deL Pnopíetani.o de La Patente ) 

FI'ilfflA 

Anexo11: /Jna copla de é11te e11cnlto. 
/Jna caja contenLendo 6250. 

:¡napa• de La4 /abni.cada4 po• 

" X " S.A. 
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o incompleta, o las pruebas ofrecidas fuesen insuficientes -­

para dar inicio al procedimiento, el promovente deberá acln-­

rarlas o complementarlas en un plazo que al respecto le dicte 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y que no será­

mcnor de ocho ni mayor de quince d{as h5biles, apercibi¿11dolo 

que de no cumplir con dicho requerimiento dentro del plazo in 

dicado se tendrá por abandonada la solicitud, lo que se le n.Q. 

tificará unil vez actualizada esta causa. 

5. NOTIFICACIONES.ane..xo 2. 

Del escrito de solicitud de declaración de infrac-­

ción administrativa se correrá traslado al demandado, esta 

notificación será personal en el domicilio de esta Última, 

que aparezca en el expediente si lo hubiere, de no haberlo se 

efectuará en el domicilio que al efecto señale la parte actora 

en su escrito de demanda. 

De no haber ningún domicilio en el cual se emplace­

al demandado, la notificación se hará mediante la publicación­

por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación y en -

uno de los Diarios de mayor circulación a costa del interesa­

do; en una situación de urgencia para efectuar la notificación 

y obre el domicilio en el expediente, la notificaci6n podrá 

efectuarse por medio de mensajero a costa del JcnunciantP. 

En la propia notificación se señalar5 el plazo que­

al efecto se le haya otorgado al demandado para manifestar lo 

que a su interés conv~nqa, mismo que no deberá ser menor de -

quince días ni exceder de treinta, y que empezará a correr al 

día siguiente de que iste Último hubiese recibido dicha noti­

ficación. 
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LOH1I, f,\'Vé.llCIONl.í Y IM~CAS. 

Dé.no. COl/Té.llC/050. 
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~~~~

11

i~;11~l ' ~}:·¿~r~~~ 860405 J 

.A!:;.:t1To.Se comunica t'-OLici.tu e ec a1taci.on aamt.ntA 1ta t..va zl 
i.Llci.to <_ue vtlabLccc La /ttacci.érn l d~~ a1ttlcu!:!__ 211 de La -/ 

Ley. de..·lnven.ci.one.,1 V l'lan:ca-i, r.e-ipe..cto a-i;-MenlC8bli4tJ'61-?79 

,, X ,, S.A. 

!lv. Cent.o /lo. 
San 'Pedtto de. 1011 Pi.noA.. 

Üe..Le..~ac.i.ún 

01180 méxico, iJ.F. 

México. D.F., a 15 d<>. /lul..i..o de 19 

Je hace de Jiu conoci.mlcnto que. el C. 1 pnopi.! 

talf.i.o de La ?atente 86040_'¡, mediante. e..1c1ti..io pttc.A.e.ntado e.L dC.a 

27 de 9uLi.v de 1983, con ne~i.11i1to númetto , Aoli.ci.to La --­

Oeclattacibn admi..ni.4i1tati.va del i.Llci.to que e4ta6Lece La /ttacci.ón 

l del antlculo 211 de La le~ de lnvenci.one.4 ~ ~a1tca11 1 con ne~ 

pecto a La ?afer.te 860405, po1t pa1tte de eAa n~~oclaci.ón. 

Con fundamento en el. an.t.é..cuLo 191¡ de La le.!J de. La Mf!. 

tenla, 4e con.n.e. tnaAl.ado con La copi.a 4LmpLe de La AoLi.citud 

!J ..ie Le concede. un pLa¡o 9ue vencen.á eL dé..a 31 de Sept. de -

1983 1 pan.a 9ue Ae. enten.e de. Lo4 documenioA V contanci.aA en -

9ue 4e funde ~ moti.ve. La acci.ón y mani./i.e.4te LaA ohjeclone.4 u 

ohAe.1tvacLone.4 que. a Au de1te.cho conven~a. 

71tanAcu1t1ti.do eL té1tmi..no Aeñ.aLado pana fo1tmul.a11. ohje.­

ci.oneA, e4ta A..e.c11.e.ta1tla, pn.cvi.o eJJ.tudi.o de. Lo4 ante.ce.de.nle.4 -

9ue ohn.e.n en eL e.~pe.di.ente n.e.Apecti.vo, di.ctan.á La 1te.Aol.uci.ón­

admLnLAt1r.atb•a co11.11.e.4pondi.ente., con fundamento en Lo clUJpu.e.4to 

pon. e.L a1r.tlcuLo 197 de 1.a le.y de Ínvenci.one.4 ~ ~an.ca4. 

s11r1M~10 IY!&h1f11lhw.moN. 
C.c.p. C. fp•opf!fa.f1/Jf f~V~!finlf9~~AflJ,;,¿cUio d.L rncm.1.-

pan.a Au conoclmi.e.nto. 
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Este plazo podrá prorrogarse por otro igual en el -

caso en que la totalidad o parte de la pruebas obren en el -­

extranjero. 

6. CONTESTACION A LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN QUE FUNDE SU -

EXCEPCION. ane.xo J. 

La contestación que realice del demandado contendrá 

los mismos elementos a que nos referimos en el anterior punto 

3. Asimismo , podt·án ofrecerse toda el.ase de pruebas y acompj! 

fiar a la contestaci6n las documentales que considere conva--­

nientes, o señalar el expediente en que esta Última obren p~ 

ra que previo pago de los derechos correspondientes se obten­

gan copias de las mismas y se incorporen al expediente en ol­

que se actúa. JURISPRUDENCIA LXX.LXXI (VEASE PÁGS. 381 A 383) 

Si dentro del plazo concedido y su prorroga no con­

testa la pnrte demandada formulando objeciones, perderá el -­

derecho para hacerlo. 

7. DESAHOGO DE PRUEBAS. 

Al respecto la Ley no contempla audiencia alguna -­

para el desahogo de las probanzas, sin embargo en los casos -

en que se requiera la autoridad citará a las partes para el -

desahogo de las mismas. 
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7't1Tl1\'Tl ,\'º 8605M 
Dl'i'TO. COl!TUrCIOSO 
Sl CONTlST!i DUWID!i. 

C. D171lCT071 (¡lNl71!iL Dl TlCNOL091A, INVlNCIONlS Y ~!i71CAS, 

Dl LA SlC71lTA71IA Dl CO~l71CIO Y FO~lNTO INDUST'illAL. 

Fulanllo de Tal 1 apvdenudo de n X 11 S.A., pen4una­

Li..dad 9ue demueal•u cvn el ooipinal de la canta pvdnn gue -

4e acompafia aL pne4ente, ~ cvn eL unl~lnaL del TeAtlmonlo -

Notaftial Nº 841103 paaado ante La fe del Nolanio P~bli..co 

Nº de.l Di..atni..to Fi,dena.l, l i..c. 

cuga cupla /vto4t~tica acvmpaRv a e4ie e4cnltv, pana 9ue pn~ 

vio cotejo y centl/lcaci6n, me 4ea devuelto el oni9lnaL, 4e­

HaLando como domicilio pana necibin noti/i.r~c~one4, La ca4a 

mancada cun el n~menv de La calle de 

colonia 9uadalupe lnn, Dele9aci..ún 11Lva!lv u:,ne,·ón, 01020, -­

Mixico, D.F., y auivni~ando pana gue eri mi non1bne y nepne­

Aentacl~n La4 neciban y neaLic~n luJu lipu Je 9eAtlone4 a-

atentamente expo~ 

Venpo pon medi..o del pneaenle eacnilo a da• conlea­

laclbn a la inope•anle e infundada demanda de decla•aci6n -

admlnLat•ati..va deL LLécLtv ~ue e4fa6Lece la /•accc6n l del 

an.tlculv 211 de La ley a'e lnve1u.:.i_v11e.A !f />Jar~cc..1 1 .1r_.1¡'H!.cto -

de La palenle 8601105 denominada "mejona1 en con/unto de g.•~ 

pa• empLeadaa pana 1epunan bolaaa 1 antéculva •LmLLa•e•", en 

Lo4 4i,uiente4 tinmlnvA: 

lXCl'PCIOA'lS 

t. FALTA Dl ACCION 'PA71!i DlmAA'Dt171: ':n e/ectv, eL a•­

ttculo 49 de La Le1 de lnvenci..one• 1 manca• eatablece 
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como nevul•íto pa•a ejeocíta• La• accíone• 9ue La pnopla lev 

•eñala, el u•o de La1 Levenda1 a6LL9atonla1 1 como Lo e• La -

Lndlcaclán de e1ta• patentado g al númeon de la patente 

!Iª .fea en el pn.oducto o c.uandv no e.1 po-1i..bLe, c¡,ue. agué.. .1i.. 4¿ 

podA[a en La4 ti..4a4 adhe4ivad, en La4 ~nvoltuna4 o empaiue4. 

lL Sn, ( nom6nc del t UuLao de La 'í'ate_nte/, en pnl­

me• Lu9a• no h a demo1toado u1an •u patente en La /ooma p•e­

vl1ta po• La leg de La mateoía, aotlculo 41 y en •epundo Lupa• 

4i e4 1ue la Aa explotado, no ha nvti../icadv 4U u4o con/on.me­

al ant[cuLo 42, ní ha u1ado La1 Le.venda• 06Llpatoola1 a gue 

dL1pone el ant[culo 49 del p•oplo cuenpa de Lege•, pv• lo -­
r¿ue canece de acci.Vn pa.i.a dcmanda11.. 

JI. FllLTll tJl Ul7l'illS !/t!'ill!JICO: Como eL 1upue.1to u­
tulan de la patente 860405, nunca ocnedUá ante la1 oe'1pon'1r:_ 

6Le1 ha6en explotado •u patente, nl en /onma dlnecta, nl me­

diante una Lícencía de explotaclán, como Lo e1ta6Lecen 101 -

antlcuLo• 41 a 48 de La Lag de lnvenclone• v manca..,, La pa-­

tente cagó en el domlnío pú6Líco, po• Lo gue pendló el lnte­

ni4 juntdi..co 4ohne La mi-1.ma, ~ en co1t4ecuenci..a meno4 Ío4 tl~ 

ne pa•a ejencltan La.., acclone• ~ue p•evi.ene la ley de Lama­

ten.i..a. 

lL polmen hecho de La demanda e'1 {al10: ln e/ecto,­

el Sn. ( nomb•e del titulan de La patente/, fue titulan de La 

patente 860405, peno La mldma Vª pentenece al domlnlo pú6Li.­

co pon no haben '1ldo compno6ada La explotación, con/oome. Lo 

dL'1ponen Lo'1 ant[cuLo'1 41, 42, 43, 44, V 48 de La ley de ln­

vencLone.a y Manca•, g pon Lu mL•mo •e•ulta fal•o tam6Lin 9ue 

dLcha patente 1e encue.ntne. actualmente. en ple.no VÍJO• V '1u•­

tLe.ndo '1U4 e/e.cto.., Lepale.'1. 

lL '1e.pundo Aecho de La demanda nl •e. a/lnma nL •e 
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nie;¡.a po• no 11en hecha p•opio de mL nep•e4entada, peno 11e 

hace La oÓ4envacLón de gue en el expediente o/icial no oboan 

docume.nlo4 gue d"-mue11t.en gue. La patente i{º 8601105 e.1té. 11Le.!:_ 

do e.~plotada en {onma dLnecta, ni. por. un te11ceno, y 4e hace.­

La oÓ4envaci6n tam6iin gue de acuendo aL anticulo de La -

ley de T•an11{e•"-ncia de Tecn0Lo9ia, el contnalo de u110 de una 

patente debe 11eo in11c•ilo ante el Re9L11toa Nacional de T•an1 

{e.1tencia de. Tecnulo;¡.[a, y gue La au4encia de v1te •e1ui.11ito 

hace inv6Lido cualguie• acto, convenio o contnato celebnad~ 

¡11e9ún Lo p•eviene el a11ticulo de la p•opia Ley. 

lL hecho te4ceno ni ~e aflnma ni 4e níe9a, pon no -

11e• hecho p•apio de. ml nepne•entada. Sin em6an90, ae nle9a -

~ue ~L apLLcan una cLnta adhe~Lva a unaA gnapa~, 4ea una no­

vedad, pue..i e-w ""' la /lnalidad de La clnta adhe11iva, 11e 

adhle•a en donde 11c adhce•a, y ea ca•actenéatlca de La p•opla 

cinta adhe11iva La /Lc~l6llldad, puea ea una tela en9omada 1 -

de. domlnio público. 

ll hecho cuattto de La demanda ca pancialmente cie•­

to1 pueA ml nepneAentada efectivamente /dbnlca gnapa4 1 que -

en nada llenen vue_ vett con La patente 860405, amén de. vue C_!! 

mo Vª ha gue.dado demo11t•ado dicha patente e• del dominio p~­

hlico, pon ot•a pa•te, V pon Laa •a3onea guc han iuedado P.X­

pueata11, mi podendante no tuvo, ni tiene pon~ue pedln auto•i 

Jación o pcnmi110 pana /aó•lcan 9•apa4 a el Sn. f nombne de.L 

titulan de La patente/. 

ll hecho ~ulnto de La demanda •e nie9a pott 4en una 

a/i•maci6n 9natuita V Ain fundamento de La acto•a, 1te.11envdn­

dome eL den e.cho de eje•clla• en contna de ( namhne del titulan 

de La patente) Laa accione11 Le9alea con•c•pondiente11. 

ll hecho 11exto de La demanda, ni 11e a/lnma ni 4C -
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lL hecho alptímo ea /alao, puea La patente naclünaL 

860405 fue i.ndebi.damenle cvncedi...du, pue.1 no ti.e.ne 11Lnr;una nE_ 

vedad, !I pon. Lo mi.11.mo nu -J.e le puede i.nvadi.11. ni_n9una rtei.vi...n­

di.caci.8n a Au4 mejvrtaA, pueA nv Aa~ laLeA, tampoco puede de­

ci..n.4e que exi.Ate una nueva apLi.caci~n i...ndu.1tni.aL, pueA La 

/ínaLídad de La tela adheai.va ea adheoi.oae y &en flexible ae 

peg.ue donde Ae pe9uc.. Lo exlrtañv e,1 r!uc le )'ª.'!!!..ºivn.gado La pa­

tente 860i10'j cuando no tiene, ni. te.ni.a ni.n9u1·" novedad cuando 

fue aali.ci.tada, am~n d~ in.aiartAe de un ante pn.evi.u n<1tvnia­

menie del domi.ni..v púhli..cu, n.a,~ón pon. La cual, mi. r.epneA.ehtada 

no pudo en nínpdn momento Íeai.onan denechoa de pnopi.edad in­

duatníal del aefton fnvmbne del titulan de La patente', pvn -

lo ~ue nunca i.ncun.n.i..6 en ni.n~~n i.)[ci.to, pan Lv mi..Amu nv 

pnvcede La aplícaci.6n del antCcílÍv 212 que pneteade La actona. 

OB9lCION Dl P~UlBAS 

Se objeta La pnueba aeiaLada como 11, lnalnumentaL, 

vue Lejva de ae• una Lnatnumental e4 una docu~ental p•ívada­

pue• no exi.4fe p•ueba /ehaci.ente de v•e •ea un pnoducto /ab•i 

cado pon "X u S.A., amin de vue haata el momento no 4e ha­

dado acceao a mí podendanle a laa pnuebaa exhLbidaa pon La -

actvtta. 

OFf/lCI P!l lNTO Dl 'i'f/UE.BAS 

Se Of necen como p•uebaa po• pa•te de ml r.ep•e4en­

tada, Ío4 al~ulentea: 

l. La DOCUmlNTAL 'PUBLICA, conaí4tente en el expe -

dlente o/lci.al de La patente nula 860405 gue obna en el an­

chlvo de eaa H. Díneccí6n. 
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lI. LA 111577/Uff¡[./1711!. ?U8UCA, CVMÍ4Ünie. en Í.o4 

P"e4en{e,1 autv4, 

11 I. líl J>'i/lSUt!CIONAL, cvnúdenada en ,iu doble. 

a4pe.ctv, Le~aL y humano. 

'illCONVlNCIO't' 

Con e-1.la mL.1.ma /echa. 1Í _?Or.. 4epa11..adv, ?011. vla de -
tteconvenci..ón, e.11.tv!f -1.vli.ci.tandv La dec/a,laci.ún adm<.nl-1.tAat.i:_ 

va de nulidad de La pulente Nº 860405. 

A (J57éíJ C. ¡Jlflff/()'i/. af.e.nlamente pídv: 

P'i/l~é'i/0.- Tcne.nme pon p•e.•cntadv dandu conle4lacíbn 

a La in.fundada ,!emandu de. nul.ídud de la pa·tente. !1° 860405. 

SéJ1/1NíJO.- Te.ner. pun anunciada l.a 4uUcU:.d de. .~ul.i­

dad de la patr!nte., c.n v~r! de .'?econvenci.Vn. 

7[.'í1Cl'i/O. - 1::., 4U opontuni.dQd, ne.7an .''º·' ímpnvcede.nte. 

la 4uÍ.icítud de de.~lanuci6n del illcítv ~ue. e.4fa6Lece la - -

/naccí6n 1 del. untícuLo 211 de. La Ley de lnvenrivneA y {t¡anca4, 

ne4pectv u. La palente 860405. 

'?ROTlS70 LO NlU.SAíl l fJ 

/11é>:i.co, D.F., a de de. 19 

" X " S.A. 

Lic. Fulanílv de Tal.. 
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8. RESOLUCION ADMINISTRATIVA. 

Transcurrido el plazo p<lra formular objeciones y su 

pr6rroga si la hubiere, y ya desahogadas las pruebas, la se-­

cretaría dictar& la resoluci6n administrativa que correspon-­

da tomando en cuenta los elementos Qportados, así como los -­

que ella misma se haya allagJdo, la cual se le notificará a -

los interesados, imponicindose en su caso la sanci6n que pro-­

ceda.JURISPRUDENCIA LXXII (VEASE PÁG. 321) 

9 JUICIO DE AMPARO. 

Contra la resoluci6n que dicte la Secretarla de --­

Comercio y Fomento Industrial, na proceder& recurso alguno, -

por lo que ~nicamente podr~ interponerse el Juicio de Amparo­

Indirecto, ante los juzqados de Distrito por así sefialarlo 

el artículo 111 de la Ley de Amparo en su fracci6n II, que 

señala: 

'' Art. 114.- El arnpilro se pedirá ante -

el Juez de Distrito: 

Contra actos que provengan de tribuna-­

les judiciales, administrativos o del -

trabajo. En estos casos, cuando el acto 

reclamado emane de un procedimiento se-

~uido en rormu du juicio, el am~aro so­

lo podri promoverse contra la reso1u­

ci6n definitiva por violaciones cometi­

das en la misma resoluci6n o durante el 

procedimiento, si por virtud de estas -

6ltirnas hubiere quedando sin defensa el 

quejoso o privado de los derechos que--
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la ley de la materia le conceda, a no -

ser que el amparo sea promovido por pe~ 

sana extrafia a la con~ro~~er~ia.•• 

Asimismo, la demanda de amparo deberá contener los­

elementos que señala el artículo 116 de la citada ley y son­

los que siguen: 

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien 

promueva en su nombre. 

II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado. 

III. La autoridad o autoridades responsables; 

IV. La ley o acto que de cada autoridad se raclame­

el quejoso manifestará, bajo protesta d~ decir ver­

dad, cuáles son lo hecl1os o abst2ncioncs que le 

constan y que constituyen antecedentes del acto re­

clamado o fundamentos de los conceptos de violación. 

V. Los preceptos constitucionales que contengan las 

garantías individuales que el quejoso estime viola­

dos, así como el concepto o conceptos de las viola­

ciones, si el amparo se pide con fundamento en la -

fracción I del artículo lo. de esta ley. 

Este juicio se substanciará en los términos del ca­

pítulo IV del Título Segundo de la Ley de Amparo. 
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10. RECURSO DE REVISION. 

Contra la sentencia en que se conceda. niegue o 

sobresea el Amparo, proceder5 el recurso de rcvisi6n, que 

deberá interponerse Jr1te los tribunales colegiddos de circui 

to. 

En los casos de invasi6n o usurpaci6n de los Dere­

chos de Propiedad industrial, a que nos referiremos a conti-­

nuación, en cada figura jurídica que engloba esta materia, -­

se deberá demostrar lo siguiente: 

a) La titularidad del rjr!recho que se haya otorgado. 

b) La violación a su derecho. 

c) Que los actos de i11vasi6n o usurp~ción se han --
realizado sin el consentimiento del titular de los­

derechos. 

d) Que el invasor a obtenido un lucro. 

B. PATENTES DE INVENCION. 

Constituyen delitos en materia de Patentes de Inven­

ción los siguientes: 

a) Fabricar o elaborur productos amparados por una­

Patente de Invención sin consentimiento de su titu­

lar sin la licencia o autorización correspondiente. 

b) Emplear métodos o procedimientos patentados sin-
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el consentimiento de su titular o sin la licencia -

o autorización correspondiente. 

c) Ofrecer en venta o poner on circulación los pro­

ductos amparados por una Patente de Invención sin -

~l consentimiento de su titular. 

d) Ofrecer en venta o poner en circulación los ---­

productos obtenidos mediante métodos patentados. 

De acuerdo a los supuestos anteriormente enunciados 

la invasión de los derechos que confiere la ~atonte a su ti-­

tular, puede com0terso ror los siguientes supuestos: 

a) " Por la fabricación industrial de objetos Ampa­

rados por una patunte, s1n ~l consentimiento del duerio de la­

patente rosp1~ctiva. 

b) Por el empleo o uso industrial del procedimiento 

patentada, sin el con~entimiento del duefio de la patente. 

c) Por el empleo de uso industrial del m&todo paten-

tado. 

d) Por el empleo con un fin comercial de rn&todos -­

tambi¡n amparados par una patente, sin el consentimiento de -

su propietario. 

e) Por el empleo con un fin comercial del procedi­

miento patentado. 

f) Por el uso doloso con un fin comercial de obje-­

tos amparados por una patente. 

g) Por el uso doloso con un fin industrial de obje-
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los ~mparados por una patente. 

h) Por vender dolosamente objetos amparados por un& 

patente si han sido fabricados sin consentimiento del due~o­

de ésta. 

i) Por poner en venta o en c1rculaci6n dolosamente­

objetos amparados por una potente, si rueron fabricados sin-­

consentimiento del dueño de la misma. 

j) Por conservar con un fin comercial uno o m5s 
efectos fabricados sin consentimiento del dueño de la paten-­

te. 

k) Por importar con un fin industrial o comercial -

efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin - -

consentimiento del dueño de ésta. 

l) Por introducir en el territorio nacional uno o -

más objetos fabricados sin consentimiento del dueño de la 

patente. 

11) Por vender productos obtenidos por m&todos am-­

parados por una patente, sin consentimiento del dueño de la-­

patente. 

m) Por poner en venta o en circulaci6n productos -­

obtenidos por métodos amparado!::i por una pí:itent.e, sin con.scn-­

timiento del dueño de la p3tente." ( 17) 
JURTSPRUDENClll LXXIII (VEAS:: PÁG. 322) 

( 37). RANGEL Medina, David, Invasión Nulidad y Caducidad ~ 

~ PATENTES DE INVENCION. E 1 "oro, Organo de la Barra Mexi­

cana Colegio de Ahogados, cuarta Epoca• No. 18-19, JUl-Dic,--

1957 ,pp. 52 
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Por lo que respecta a los elementos materiales --­

que deben de concurrir para poder integrar el tipo legal del­

delito de invasi6n de patente son los siguientes: 

a) '' La existencia de una patente en vigor; 

b) Que la patente en vigor tenga un titular o due-­

ño legitimo; 

c) Que exista un objeto fabricado conforme a la in­

vención patentada; 

d) Que el objeto se haya fabricado o comerciali¿ado 

sin consentimiento del dueño de la patente."(38) 

La sanci6n que se imputa por la comisi6n del delito 

a que hacemos referencia es de dos a seis años de prisión y 

multa de cien a diez mil veces el salario minimo general er1 -

el Distrito Federal. 

De la resoluci6n que dicte la Secrn!;aría de Comercio 

y Fomento Industrial para poder ejercitar la acción penal ---­

pueden resultar efectos legales tanto para el invasor como pa­

ra el titular de la patente invadida. 

• Los efectos legales que puedan resultarle al pre­

sunto invasor, son la suspensi6n dn la explotaci6n del invento 

en cualesquiera de los conceptos legales ya enum~rados; aplic~ 

ción de penas tanto de reclusión como pecuniarias que consigna 

la Ley de la Propiedad Industrial por IR comis!6n de los dif~­

rentes hechos constitutivos del delito de lnvasi6n de patente 

ciempre , claro está, que concurran todos los requisitos que­

para la comprobaci6nde la existencia de delitos y responsabi­

lidad de inculpados fijan las leyes pen~les, pórdida de todos 

los objetos ilegalmente fabric~dos y de los ute11silios e ins­

trumentos destinados especialmente para su fabricación; pago­

de daños y perjuicios. 
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En cuanto al titular de l" patente invadida, las -­

consecuencias pueden ser estas: le corresponde, por conducLo­

del Órgano respectivo, la acción para perseguir a los culpa-­

bles de los delitos que configuran la invasión de pat0nte;--­

adjudicaci6n ~n su favor, de los objetos ilegalmente fJbrica­

dos y los utensilios e instrumentos destinado$ especiJlmente­

para su fabricaci6n; aseguramierito de los objetos fabricados­

ilegalmente y de los ut.ensilios e ínr;trurrientos dedicados r:!S-­

pecialmente para su fabricaci6n; suspcnsi6n de la nx¡Jlotaci6n 

de ta patente. Tendr5 derecho, ~dem~s de exigir d los infrílc­

tores daños y perjuicios." (39) 

Por 6ltimo, queda seRalar, qua en caso de que se -­

denuncie la invasi6n de 1~ Patente do Ir~vo~~i6n y se dccreta­

r5 ta nulidad de lJ misma, quadar~ sin 0f0cto a1yur10 l~s --­

demandas de invasi.óri " l:.n:i. ~.'~'~' ·:ue pnr LratursA 1-:n realidJd-

de algo que no ora patentablc por haber sido conocirlo y u:;~do 

con anterioridad, la sanci6n para qui1~nes lo hayan usado resu! 

taria notoriament11 injusta y contradictoria con la causa misma 

en que se fundó 1 a nulidad." (40) 

(39). RANGEL Medina, David, ~ión, nulidad y caducidad de 

~patentes d~ invenr.ión "El Foro 1
; Orqano de la Barra Mexic~ 

na Colegio de Abogados, Cuacta Epoca, >Jo. JG-i.'J, J'ctl-Oic,ltJ57 

p. 59 

(~O), RANGEL Medina, David, conceptos fundamentales ~ -

nulidad ~ 12.§. patentes de invención , Revista Mexicana de -­

la Propiedad Industrial y Artística, affo TII, No.5 Ene-Jun.--

1965, p. 3'1. 
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C. CERTIFICADO DE INVENCION. 

Son delitos en el Certificado de Invención los----­

siguientes: 

a) Fahricar,elabnrar productos amparados por un --­

Certificado ,Je Invención sin consentimiento de su ti 
tular o sin la licencia o autorización correspon--­

diente. 

b) Emplear metódos o procedimientos amparados por -

un Certificado da Invenci6n sin el consentimiento -

de su titular o sir1 la licencia o autorizaci6n co-­

rrespondicntc 

b) Ofrecer en venta o poner en circulación los pro­

ductos amparados por un Ccrtif icado dR Invención -

sin el consentimiento de su titular. 

d) Ofrecer en venta o poner en circulación los pro­

ductos obt0nidos mediante m6todos amparados por un­

Ccrtificado de Invención. 

Los elementos matPrinles que deben integrar el tipo 

legal son los si0uientes: 

a) " La existencia de un Certificado de Invención -

en vigor. 

h) Que el Certificado de Invención en vigor tenga -

un titular o dueño leg{timo. 

c) Que exista un objeto fabricado conforme a la in­

vención protegida por un Certificado de Invención. 

d) Que el objeto se haya fabricado o comercializa­

do sin consentimiento del dueño del Certificado de 

Invención." ( 41) 



257 

La comisi6n de los delitos provocar& una sanci6n 

de dos a seis afios de prisi6n y multa de cien a diez mil ve -

ces el salario mínimo general vigente en el Distrito federal. 

(41). RANGEL Medina, David, "La Protecci6n Penal de la Pro -
piedad Industrial •, Ensayos Jurídicos en Memoria de Francisco 

Gonzfilez De La Vega, Supremo Tribunal de Justicia, Tomo III, 

Durango, Mlxico, 1985, p. 139. 
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D. MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES. 

Se contemplan como delitos en la Ley de Invenciones 

y Marcas, refiriéndonos a los dibujos y modelos industriales­

los siguientes: 

a) Reproducir dibujos industriales protegidos por -

registro, sin consentimiento de su titular o sin la 

licencia respectiva. 

b) Reproducir modelos industriales protegidos por -

registro, sin consentimiento de su titular o sin la 

licencia respectiva. 

Para la coMisi6n de los delitos arriba ex¡Jresados -

se impondrá al respons.1l)le u11a sanci6n de dos a sais aílos de­

prisión y de cien u diez mil '.'eces el salario mínimo general -­

vigente en el Distrito Federal. 

Los elementos materiales que deben conformar el tipo 

legal de estos ~elif·c,~ son los sigui2ntes: 

a) " La existencia de un dibujo industrial o de un 

modelo industrial legalmente registrado. 

b) Que el diseHo registrado tenga un titular o due­

ño legítimo. 

c) Que el registro del diseño se encuentre vigente. 

d) Que exista un dibujo industrial o un modelo in-­

dustrial que constituye la reproducción del diseHo­

registrado. 
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e) Que el disefio copiado se aplique a los mismos -­

objetos. 

f) que sin consentimiento del titular del registra­

se efect6e dicha reproducción." (42) 

( 42). Rl\NGEL Medina, David," La Protección Penal de la Propiedad 
Industrial, oh. cit. pp. 139 y 140. 
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E. MARCAS. 

Se tipificar'n corno delitos en las Marcas los si--­

guientes presupuestos: 

En M :i.rcas de Productos. 

lJsar sin consentimiento de su titular ur1~ marca re­

gistrada para distinguir los mismos productos que aquolla prQ 

teja. 

Usar sin consentimiento de s11 titular una m1rca re­

gistrada para distinguir similares productos que aquolla pro­

teja. 

Poner en venta o en circulación productos que aste~ 

ten una marca registrada sin consentimiento de su titular para 

distinguir los mismos productos que aquella proteja. 

Poner en venta o en circulación productos que asten 

ten una marca registrada sin consentimiento de su titular pa­

ra distinguir similares productos que aquella proteja. 

Poner en venta productos amparados por una marca 

parecida en grado de confusi6n u otra registrada para distin­

guir mismos productos. 

Poner en venta productos amparados por una marca -­

parecida en grado de conrusi6n a otra registrada para distin­

guir similares productos. 

Poner en venta productos protegidos por una marca -

registrada habiéndolos alterado. 

Ofrecer en venta o poner en circulaci6n productos -

protegidos por una marca registrada, después de haber ~lte-­

rado, sustitufdo o suprimido parcial o totalmente ésta. 
JURISPRUDENCIA LXXIV (VEAS~ PAG.385) 

Usar una marca parecida en grado de confusión a ---

otra registrada, después de que la sanci6n impuesta conforme-



261 

a la fracci6n II del articulo 210, haya quedado firme. 
JURISPRUDENCIA LXXV Y LXXVI (VEASE PÁGS. 387 Y 388) 

En Marcas de Servicios. 

Ofrecimiento de servicios amparados por una marca -

registrada por un tercero. 

Ofrecimiento de servicios al amparo de una marca -­

que sea imitaci6n de otra regl~trada para distinguir los mis­

mos servici.os. 

Ofrecimiento de servicios amparados por una marca -

que sea imit~ci6n de otra registrada para distinguir servicios 

similares." (43) JURISPRUDENCIA LXXVII ('!Ei\SE PÁG.389) 

A los r·cponsable~ de cual~uiera de los del.:tos an­

teriormente mencionados se le imponl11j \lOil ~,1nc:cn - - - - -­

~- de dos a sPis afias de prisi611 y ele cien a diez mil veces el 

salario mínimo genr•ral vigente en el Dis~rito Federal 

Los clemontos m~tcriales que debe r~unir el tipo -­

legal de 8stos delitos son los siauic11tas: 

..i) ExisL··":c1a de un,-1 marc.-! leg,1lmcntc r1.~~1istrada.­

b) Que l;~ marca loqalmAnte registrada tonqa un ti­

tular o (!ueílo legítimo. 

e) Que el registro de la marca este vigente. 

d) Que cxi :::~--·! 11n11 m~ rcn i 0ua 1 o imita dora de la ---

{43). RANGEL Medina,David,"La Protección Penal de la Propiedad Industrial" 

oh. cit. pág. 138. 
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legalmente registrada. 

legalmente registrada. 

e) En el ca5o de la imitaci6n, que esta sea tal que 

consideradas en conjunto las dos marcas o por los-­

elementos que se hayan reservado, puedan confundir-

se. 

f) Que la marca reproducida o la marca imitadora se 

aplique a m~rcancíus similares a las que ampara lil -

marca reqistrnda. 

g) oue la marca id6ntica o imitadora se aplique a -

dicl1os artíctilos, sin consentimiento rlel duefio de -

la reproducción o imitada." (44) JllRISPRllDENCIA LXXVIII 
(VEASE PÁG. 39!) 

Como podr~ 0hservars~, los delitrl'; a q11c se ha he­

cho menci6n tienen como caractarís=ica general la imitaci6n,-

por lo que es nec~2sario, c:sL.1Llcc.;r ;.1:~--1 serie '.J~ !'.'"(~Jlas -----

a observar,para est~r en condiciones de formarse un juicio,--­

con la finalidad de determinar la imitaci6n de las marc;1~,--­

dichas reglas son las siguientes: 

11 la. Es a las semejanzas y no ~ las diferencias a lo 

que se debe at1~nd1:r par:.1 dc:?tcrmin;:ir ::;i ht::: i.:-:i•·v:::ión. 

2a. La apreciaci6r1 de las r!os marca'.~ dnhe re~ultar de 

su examen sucesivo y no del simult6nco. 

3a. Para resolver t~cnicam0nta si una marc~ es imi­

taci6n de otra legalmente registrada, amhas, 

~~ben ser consideradas en su conilinto, teniendo en­

cuenta todos los elementos que las constituyen y -­

los que hayan sido reservados. 

4a. La comparación de las marcas en conflicto debe­

ser hecha precisamente entre ellas y no entre los -

productos.• (45)JURISPRUDENCIA LXXIXoLXXXoLXXXI 
<vEASE PÁGS. 3qz A 394) 

(45) . RANGEL ~!edi na, David, Principios fundamentales para -­
juzgar 12. imitaci6n de ~ , Revista 'lexicana de la Pro--

piedad Industrial y Artistica, año IV, Jul-Dic,Núm.6,pp.244.-
245,256. 
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F. NOMBRE COMERCIAL. 

se contempla delito dentro de esta figura de -----­

Propiedad Industrial, el usar dentro de la zona geogrifica -­

que abarque la clientela efectiva, ~n nombre comercial igual­

a otro que ya ~ste siendo usado por un tercero para ampílr~r, 

un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del 

mismo giro. 

Imponi6ndosc por la comisión del mismo, una sanci6n 

de dos a seis afias de prisi6n. 

Los ~lementos de la descriµci6n del tipo legal ---­

son los siq11inntes: 

a) La t!Xist0ncia de uri nombre come1·cj11 

b) La existencia de un es~ablccimicnto ~ue ostente­

dicho nombre. 

e} Que f!l 11ombrc comercial usado en el estableci--­

miento t0nga un titul~r o dueílo lcgftimo. 

d) Que ~xista otro nombre co~arci1l id~ntico al --­

que v011Ía us5ndosP ·:011 Jtll·~riorid~d por su titular. 

e) Que cxi:..;t-,l.l un e::~tablecimi1!nto del mismo giro co­

mercial r_rue ::;e idcntifi.c;;:i con el mismo nombre qm· ~l 

del primer usuario. 

f) Que el nombre comercinl idéntico se u.pliqur~ al -

establecimiento de actividad similar sir1 conscnti-­

mionto da quien primero lo 11a venido usando. 

g) Que ambos establecimientos se encuentren ubica-­

dos en el ámbito de la esfera de la clientela de -­

quien primero lo adopt6.•(16J 

( 16). Rl)NGEL Medina, David,"L;i Protecci6n PPnal ele la Propiedad Industrial" 

oh. cit. pág. 111. 



264 

G. AVISO COMERCIAL. 

La Ley de Invenciones y Harcas no contempla en stJ5-

art{culos 210 ni 211, infracci6n o delito alguno, por c¡ue 6n! 

camente podr5 imponerse las sanciones reliltivas a la competcrr 

cia desleal y las sanciones que a 6sta correspondan, dcjfindula 

desprotegida, contra presuntuos responsables en la usurpa=l6n­

del mismo, a6n c11ando ósta parece un tanto dificil de sucedor. 

H. DENOMINllCION DE ORIGEN. 

La Ley <le l¡1:cnciones y Marcas no contempla a10~n -

acto u omisión con.stitutivos de delito, por lo que· de lo f!x-­

pucsto 11nicamente se protege por el uso sin autorizaci6n_y -­

dentro de los presupuestos para infracciones, por lo que al-·­

parecer hay una parcial desprotecci6n del mismo en ~a Ley. 

• La ratio de la tutela penal en esta clase de deli 

tos en la lesión a los interese~ industriales y comerciales -

emanan de las Patentes, Certificados de Invenci6n, negi ·tro~­

de Modelos, Dibujos Indu~tri~lcs y Xarcas, Denominaci6n de -­

Origen y Avisos y Nombres ~omerciales, y evitar de esta for­

ma, la competencia desleal que implica el uso antijurídico -­

de los derechos de otro. Los objetos tutélados en esos·deli-­

tos no son en sí, las Patent1Js, lo.s Ccrti'f~cados de Invención, 

los Registros de Modelos, Dibujos 1ndustri~les y ~arcas,Deno­

minaciones de Origen, Avisos y Nombres r.omerciales, sino las­

creaciones industriales y las ideas comerciales que encie--­

rran." (47) 

(47). JIMENEZ Huerta, Mario, .:le~~ §.il Patrimonio" 
"Derecho Penal Mexicano" Tomo IV, Porrúa S.A. 6a.Ed. ~!éx.1986. 
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Por lo que los delitos a que nos referimos, presu-­

ponen la intencionalidad en la comisi6n rlc 6stnA, por lo que 

en estos casos no cabe la tentativa, sino que debe tratarse -

de hechos consumados. 

Reiteramos que para poder ejercitar la acci6n panal 

deberá obtenerse previamente la declaraci6n que en relaci611 -­

con nl delito de que so trate formule. la Secofi, por lo que -

el procedimiento paru obtener la declaraci6n por parte de ---­

dicha Secrr~taría es el mismo que se detalla ~~n el apartado 1\. 

de la presente exposición, en la cual la resoluci6n deher& -

ser únicamente desd1:.i 1 .. n punto <ie vista técr.ico, sin prejuz.gnr­

sobre las acciones civitas o p!?nales que procedan, as{ como 

tampoco deberá se~alar rt lo~ prObtllJlC3 respons~!~l~S, ~sta-­

resOluciÓn una vez C{1JC: ha c:i;1sado estado se hwrá del conoci 

miento dr:i la Pro1"'uraduría Federal de la 1?cpÚbl~_,:·1, para --­

ejercer lu acci6n penal, yn qt1~ si11 dicho reqt1i~ito previo-

de procedibilidad no es procr_;dL:nt0 acción alJ11n:.l ya sea --­

civil o penal. 

De igual f•Jfi!lil no proccdu~~ ncci6n algun~ si los 

productos ump.31«Jdo:i por la Patente ··o llevan la inciicución de 

ser patentados ;' el número de 11 misma, o si cuu.11Uo la ?aten­

te estuviera en ':r[1mite no hubicr.J. portado la 1.1~yenda de pa-­

tente en tr5mite para al otorg~mir·nto <le &sta ~Grlcr CJer~~r -

las acciones proced0ntes, por lo que rcspect~ ~ las marcas -

estar& imposibilitado st1 titular a ejercitar lns acciones --­

procedentes si los p_cu,L .. cto.s ;:i~.~;;u.r0.do: ~~'Jr 6!:"'.t~ no 0st0nt 1 ~n­

la leyenda m::ircu rci:-ristrrtda, ·:·•1 abreviatura o sus siglas, -­

hasta en tanto no se subsane dicha omisi6n, en cuanto a los­

Certificados de Invención, Nombre Comercinl, Aviso Comercial 

y Denominaci6n de Origen. 

Cabe mencionar que para conocer de estos delitos -

seriln competentes los tribunales del fuero federal, sin embaL 
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go, cuando la comisión del delito afecte solo intereses parti 

culares, podrán conocer a elección del promovente los tribun~ 

les del fuero coMÚn. 

Por 6ltimo, y en relaci6n a las infracciones y de­

litos motivo del presente capÍLulo, podrán ej0rc0rse acciones 

civiles para la reparación y el pago de daHos y perjuicios -­

que hubiese sufrido el titular del derectio de !lropicd~~~ i11:!u~ 

tria!, independientemc11te de las •;311ciones penJles e infrac-­

ciones administrativas a que se huhiese hecho acreedor el re~ 

ponsable en la comisi6n de los delitr1s e infracciones, lo an­

terior encuentra su fundamento en el artículo 1910 del CÚdi-­

go Civil para el Distrito Federal, en materia com6n y para -­

~oda la Rep6blica en materia federal. 

Por lo que respecta ~l procedimiento a seguir en la 

acci6n penal, no se dcscribir5 &st~ por no ser tin proc:edimien 

to exclusivo a seguir dentro de las figuras jurídicas protagi 

das por el Derecho de Propiedad Industrial, pee lo que Única­

mente presentamos un cuadro explicativo de las principales -­

etapas de este procedimiento. 



AVERIGUACIOll PREVIA 

MilllSTERIO PUALICO 
PARTES: ~cfensa 

r •• r. 
f.:::l?..hq~ •• ~ .. ~-~--'--. 

~~~~::~~m~~,~~~r~;~~,I . =:l.::~ :.¡·:ª ~µ~= 
b) Cuando tiene conocimien . ..... o. 
to el M.P. tiene Ja obl lgi": 
c16n de reunir los elemcn- ; ¡vi -;-:~ ~ 
tos del Cuerpo del Del lto- : B\~ ~:2: ~ 
y la probable re~ponsabilj_: ;:.&;;:::::i~ 
dad. : ~¡~ ri, :'° _g; 

º IL>--Ut ·-· 

e} Una vez reunidos los -- ;a;!J~:~: 
elementos se constgna al - : ~:~ "1:;:: ~ 
~~~~e~~:P~!e~~~u~~~~n qJ~rf '. .~~.~!~ ~ 
di ca del probc1ble respons~; ~1~.i;EP~ 
ble, ' IVIO•- 1 O. 

ºOJI •-le::, 

:v:¡ ~ :~ ~ 
'ZI O ~..-a. 

:~¡~ )5--g 
~------+:5:~ :-;t 

1 
:-",1 !:t! •,i=.o ~ conslgnaclón .... .... .... 
:~¡ ~ ~;:: 

<---------+: ~: ~ g; ~ 

'-- t•reparac lon oe_...1 

la ilcclón penal 

. 'u 1 • 
•01 ~ 'ºo 
•1-10::: ..... ~ 
'=:11 o:( 1:::. ~ 
'o:(l-l l<'C IO 

: :~ ~--.: 
: .. L~ .. :~.~ 

¡ 

" o 
w 
E 

~ 
e 
w 

o> 
·-o e w 
u" • o 
"o. 
e 
~ 3: 

"' m 
ou 
~ 
~ 

~ 
o 

pr,. ... ,,.,,, 

' 

' ' ' ' 
' 
'" ' 'º 

•u 

"· ' 
M 

' 'º ' 
' ' 

"' m '" w ' ~ "' "' ' ~ ' 
•w ~ ' oc 

o 

"' 

~ 
o 

~ 

_ procedtmlento 

Conclusiones 

M.P. 

Defensa 

Audiencia de Vista 

~ 

~ "' :.: 
., 

"" u z 
w 
>-

"' .,., 



CONCLUSIONES. 

l. El luengo procedimiento para la obtenci6n de la 

patente de invenci6n, constituye un perjuicio para el solic! 

tante de la misma, en virtud de que no podrá ejercitar acci6n 

alguna contra terceros inf:ractor0s o usnrpi1dores en tanto no 

obtenga el título de patente que ampare la protecci6n del -­

mismo. 

2. La Ley de Invenciones ~· M~rc~s1 confiere a la -

autoridad encargada de expedir ol registro y ohscrv~r la con 

servaci6n de las divers~s figuraa jurírlicas reguladas por -­

dicho ordenamientn legal, la f~cultad discrecional de cteci-­

sión en diferentes etapas plir;J. li1 adquj ~-;ición y conservación 

de los derechos dP exclusividad t.1:1to de líls creaciones irt--

dustriales n11eva~. cnn1n en los signos di~tintivos, por lo -­

que será necesario, que obre ~on juicio j11stos 1, i1np~rcialas 

con el fin de avitar resnluciones arl,itrarias. 

3. El Reglamento da la I.cy de Invonciones y ~farcas 

en un exceso de r~gulaci6n. ot,liga a la ins~ripci6n y aproh~ 

ci6n de los actos, convenios y contratos qi10 contengan lil -­

cesión o :-iutoriz.Jción de uso o e;cplotación, ~n P~ f<<~qistco -

Nacional de ·rr~nsrerencia d~ Tecnología, d0 tod~s las figu -

ras jurfdicas regulad~1s par la Ley y el Reglamento a que nos 

referimos, sin emhargo1 la Ley .so1H·e el Control y Registro -

de Ja Transferencia de Tecnología y el Uso y Exnlotacl6n de 

Patentes y Marcas, contempla parct su ins~ripci6n Ónicamente 

a algunas de estas figuras, sin extenderse a todas l~s impli 

cadas. 

4. Por lo que respecta a la inscripción de las li­

cencias de explotaci6n en el Registro Nacional a~ Transferen 

cia de Tecnología, calle sefialar que actualmente no 11ay res-­

tricci6n alguna para efectuarla, por lo que se considera que 

existe una desregularci6n en este aspecto por la Ley sohre el 
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Control y Registro de la Transferencia de Tecnologla y el Uso 

y Explotaci6n de Patentes y Harcas, en virtud de que para cada 

causa de negativa de inscripci6n por parte del Registro la Ley 

contempla excepciones, sin aml1argo, y en los casos an qu'l µa­

ra alguna causal de negativa no regule alguna excepción, la -

propia Ley, otorga al Registro la facultad discrecion~l de -­

inscribirlo sí el contrato true alguno de los 1,eneficio:; qun 

contempla en Reglamento de la Ley a que nos referimos, r,bl i­

'Jándolo a comprobar dichos beneficios, en un plazo de tre:o -

afias; sin emlJargo, aun y cuJndo no los comproilaren la sanci6n 

no es la cancelación de la inscripción, sino .simplemente unu­

de tipo económico. 

5. La acción de nulidad de la patent0 de invención 

no prescribe, por lo que se podr/i intentar fo!n cuulqui!Jr tiP.!!! 

po, así, una vez que se 1ia dccretndn ésto, se ent0ndcr,'i. como 

que nunca existi6 tanto para el promovente con10 para cual- -

quier interesado en la explotación de la invención amparada­

por aquélla. 

6. La caducid;1d de 11s patentes de invenci6n por -

falta de pago d(~ anuJlidíld, nn debe considct-ar:H~ como una CQ. 

ducidad nbsoluta cto la misma, Gn virtud de que el Re9lanw1-.to 

de la Ley de Invenciones y ~arcas prevé la fi~ura d~ la roh~ 

llílitacíón de la patente, pot· 10 ·;uc aun cuando el titular -

de ~sta no cUllra a tiempo ~l pago de las anuJlidades y la Se 

cretaría de Cor1·!rcin )' Fom~r1to Industrial decrete la caduci­

dad el titular podr¡ recobrar los privileqios qu~ lJ p~tente 

le confiere, invocando la figura antes mancionR~, dentro del 

plazo seftalada por el Reglamento y cumpliendo los requisitos 

que dicho ordenamiento legal le indique. 

7. Dentro de las causales de nulidad qua prev6 la­

Ley de Invenciones y Marcas, se encuentra la que sm~ala que­

será nula la patente cuando durante el trámite se hubiera --

incurrido en n.bandono de la solicitud, sin emb<irgo no estamos 
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de acuerdo con dicha estipulu.ci6n, 1:n virtud de C1Ur-> consid·•r.0_ 

mas que si se incurri6 en abandono de la solicitud durante el 

trámite, dobc tenerse en el entendido de que no se otorgo la­

patente, consecuentemente no se puede nulificar lo qt10 r10 so­

ha concedido. 

8. La caducidad por la no uxplotaci6n de la Paten-­

te, resulta prácticamente imposible de operar, en virtud de -

que a6n cuando no se hu.ya iniciado la explotaci611 de ~sta 

en el plazo de tres años contados a partir de la fecha de su­

expcdici6n, no comproL<ldo der1tro de los dos meses siguicntes­

al inicio de est~ situaci6n y hubiesen transcurrido dos a~os­

dc habar co11cedido lu. primer licenci~ obligatoria, no caduca­

rá la patente si el titular de la mis1na comprueba que la esta 

explotando en t6r1ninos d0 Ley, por lo iuc esta causa, s6lo -­

operara de un morln absoluto, s610 por n00ligcncia dol due~o-­

de la mismn o por falta da interes en la conservaci6n del mo­

nopolio de explotaci6n que la Patent~e dG Invenci6n le confie­

re. 

9. El Certificado de Invenci6n además de la no 

comprobación de lJ explotaci6n y al pago de regalías, 110 

ofrece ni:1:..juna prcrro::;ativa espcci<:l i1l inventor parJ motivar 

su ingenio en invencirJnes prote~¡ilJl.es por 6sta figura por la­

que no es de consider~rse que un sotiritantc de una ~Jtente -

de Invenci6r1 solicit1] la protecc16r1 de un Certificado de In-­

venci6n, cuando ~sta le ofrece 1nenores prerrogativas que la­

~atente.de Invenci6r1. 

10. La cesi6n da una Marca o Patente de Invenci6n -

cuando esti en trimite su registro, no debe considet~rse como 

una cesi6n, en virtud de tratarse de una ex¡:iect.ativa de--

derecho, por lo que el derecho aún no existe;consecuentemen-­

te no se puede ceder lo inexistente, aun cuando 6~te pudiera­

llegar ~ existir, por lo que en esta situaci6n no puede ha---
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blarse de la ces1on de la patente de invención o marca sino-­

de un cambio de solicitante de la misma. 

11. La leyenda obligatoria "Hecho en ~6xico" para -

productos con marcu registrada o no, deb1!rÍJ extenderse su -­

obligatoriedad ~ todos los productos ostenten 1narca u 110 ----

en virtud de que esta medida 1vitilrÍa el inducir al enga-

fto al consumidor de pretender expender productos n~cionales -

como de fabricación (~xtranjero. 

12. De las formas sefialadas por la Ley d0 Invencio­

nes y Marcas para cancelar el registro de llsuario autorizado­

estj la consistente en cancelar dicha inscripci611 C\lanrlo lo -

soliciten conjuntamente el titular }' el usuario, sin c¡:il)argo­

consideramos estapoco operar1te, en virtud de que si al uso -­

de determinada znarca, aporta considerables beneficios 31 usu~ 

ria, no es factible que concurr~ con el titular Ju !J ~!:irca-­

a cancelar su registro de usuario a11torizado. 

13. La protección del nombre comercial comp.ccnde la­

zona geogr~fica que ~harca la clientel~ 1Jfcctiva, sin embargo 

en la ¡Jr~1;Lica resulta difícil de probar, aunado a esto se-­

suman el tomar en cuenta la difusi6n del nombre y l~ postbili 

dad de que su uso por un tercero induzca a error a los consu-

1nidores, conceptos que además de complicJdos de probar, no -­

permiten determinar con exactitud el margen de protección --­

que esta f lgura jurldica brinda al establecimiento industrial 

o comercial a que se aplique. 

14. Es por cuanto a lo expresado en el punto ante-­

rior por lo que consideramos que la marca de servicio repre-­

senta una mejor opción, para proteger la denominación de un -

determinado establecimiento, en comparación con la que brinda 

el Nombre Comercial, en virtud de que este Último, solo esta­

bece la buena fe en la adopción, sin embargo la marca de ser-
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vicios tiene un margen más amplio de protección al extenderse 

por todo el territorio nacion•l e incluso la Ley de Invencio­

nes y Marcas la regula con rn.í~; ampJ i tud en cuanto a la~; in--­

fracciones y delitos que pudiesen comC?Ler en perjuicio del -­

titular de la marca et1 comparación con Ja que hacP p11a 141 -

protecci6n del nombre comercial. 

15. La declar~ci6n t6cnica de usurpaci6n o ir1VQ---­

sión de derechos de lt1s figuru~l juríclic<:Is objeto de nuestro -

estudio, que al respecto emite la Secretarla de Comercio y -­

Fomento Industrial como requisito previo de procedihilidad -

pura ejercitar la acción penal , no produce erectos do cosa -

juzgada, en virtud de que dep1!ndicndo de las prucbils ofreci-­

das y la valoración que se ho•Ji1 de las mismas, se puede dic-­

tar una sentencia condenatoria o la absolutoria al invasor. 

16. Los infractores y usurpadores de cualesqtiiera de­

los derechos protegidos por la Propiedad Industrial son 

sancionados con multas y sanciones que pueden consistir en -­

clausuras temporales, .clausuras definitivas, arrestos adrnini~ 

trativos y en el caso de la invasión o usurpación penas cor-­

porales. 

17. Para el ejercicio de la acción penal por cuan­

to corresponde a la comisión de los delitos previstos en el -

artículo 211 de la Ley do Invenciones y Marcas se considera -

que el requisito previo de procedibilidad, lejos de ser un -­

modio coadyuvante para la pronta resolución en el juicio del­

orden penal, es un obstáculo,en virtud de los embarazosos --­

trámites administrativos y judiciales, por realizar, por lo -

que en este caso no se podría hablar de una justicia pronta -

y expedita. Por consiguiente, es aconsejable suprimir dicho -

requisito establecido por la Ley de Invenciones y Marcas. 
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JllRISPRllDEllCIA 

MARCAS INDUSTRIALES. CONVENCJON DE LA UNION DE PARIS. 

NUESTRO PAÍS HA CUMPLIDO CON LA DISPOSICIÓN DEL 

ARTÍCULO 10 HIS DE LA CONVENCIÓN DE UNIÓN DE PARÍS, 

AL EXPEDIR LA LEY DE PROPIEDAD (nDUSTRIAL; Y NO CO­

RRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO CUMPLIMENTAR ESA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL, SINO SOLAMENTE EXAMINAR -

LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES RECLAMADAS EH LA -

DEMANDA DE GARANTÍAS, SURGIDAS CON MOTIVO DE LA 

APLICACIÓN DE LA LEY MENCIONADA. 

SEXTA EPOCA, TERCEnA PARTE: VOL. !!. PÁG. 79. 
A.R. 6190/56 

DESTILERÍA FRANCESA o S DE R.L .. 5 VOTOS. 
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CON VEN !O DE PAR 1 s PARA LA PROTECC ror~ DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, TIENE CATESORIA DE 
LEY SUPREl'A. 

COMO EL CONVENIO DE PARÍS DE 31 DE OCTUBRE DE 1953 
~ARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, FUE 
APROBADO POR LA CÁMARA DE SENADORES, Y SE EXPIDIÓ­
EL DECRETO PROMULGATORIO CORRESPONDIENTE !DIARIO -
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 31 DE DICIEMBRE DE 19-
62), DEBE ESTIMARSE QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTl 
CULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLI­
CA TIENE CATEGOR1A DE LEY SUPREMA DE LA UNIÓN, POR 
LO CUAL LAS AUTORIDADES COMPETENTES ESTÁN OBLIGADAS 
A ACATARLO Y, EN CONSECUENCIA A PROTEGER LEGALMENTE 
MEDIANTE SU REGISTRO, LAS MARCAS DE SERVICIO. 

StPTIMA EPOCA, TERCERA PARTE; 
VOL, 72, PÁG, 23. DENUIJCI;\ EN CO\TRADICCION DE TESIS, 
VARIOS 329/71. 
TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN ~ATERIA -
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 5 VOTOS, 

ESTA TESIS APARECIÓ ~L'BLICADA, CON EL NUMERO 421, 
EN EL APtNDICE 1917-1985, TERCERA PARTE, PÁ~. 751. 
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JURISPRUDEHCIA lll 

ltlVEUC l OflES y MARCAS' EL COtlVE!l I o DE LA llll ¡ or: DE PAR l s PARA 
LA PROTECC!On DE LA PROPIEDAD IllDllSTR!AL UD ES DE 
RAIJGO SllPER 1 OR A LA LEY DE. 

EL CO~JVENIO DE LA i/N!ÓN DE PARÍS ;0 ARA LA PROTECCIÓN 

DE LA PROPIEDAD !NDllST!AL, CELEBRADO POR EL PRES!DEH 

TE DE LA REP~BLICA Y RATIFICADO POR EL SENADO· NO -­

TIEIJE llN RANGO S!JPERIOR A LA LEY DE INVEl/CIONES Y -­

MARCAS. SINO QtJE U JERARQUÍA DE AMBOS ORDENAMIENTOS 

ES LA MISMA, YA DIJE EL ARTÍCULO 133 CONST!TllCIOIJAL-­

NO ESTABLECE PREFERENCIA !,LGllNA ENTRE LAS LEYES DEL­

CONGRESD DE LA UNIÓN OUE EMANEN =r ELLA Y LOS TRATA­

DOS OUE ESTUI DE ACllERDD CON LA MISMA, CELEBRADOS Y 

QllE SE CELEBREN POR EL PRESIDEtJTE uE LA REPtlBLICA -

CON APROBACIÓN DEL SENADO· PUESTO QUE EL APUNTADO -

DISPOSrTIVO NO PROPllG'lA LA TESIS DE LA SllPREMAC!A -

DEL DERECHO lNTrRNACIONAL SOBRE EL DERECHO !NTERNo­

SINO QUE ADOPTA LA REGLA DE 0\JE EL DERECHO INTERNA­

CIONAL ES PARTE DEL NACIONAL· Y SI BIEN RECONOCE LA 

FUERZA OBLIGATORIA DE LOS TRATADOS, NO DA A ESTOS -

UN RANGO SUPERIOR A LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA -­

UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

FUENTE. COLEGIADOS 

PÁGINA. 101 
VOLTOMo.151 - 155 
ÉPOCA. 7A. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 
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AMPARO EN REVISIÓN 256/81 - C.H. BOEHRINGER SOHN. -

9 DE JULIO DE 1981 - UNANIMIDAD DE VOTOS. - PONENTE 

GENÁRO DAVID GÓNGORA PIMENTEL. 

SOSTIENEN LA MISMA TESIS: 

AMPARO EN REVISIÓN 269/81 - JOSE ERNESTO MATSllMOTO 

MATSllY. - 14 DE JULIO DE 1981 - UNÁtlIMIDAD DE VOTOS 

PONENTE: SAMllEL HERNÁNDEZ VIAZCAN. 

AMPARO EN REVISIÓN 160/81 - NATIONAL RESEARCH DEVE-­

LOPMENT CORPORATJON.- 16 DE JllLIO DE 1981 - UNÁNIMl­

DAD DE VOTOS. 
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JURISPRUDEHCIA IV 

TRATADO IUTERtlACIOllAL, IrlCOMPETUICIA DEL PLErlO DE LA SUPRE­
MA CORTE DE JllSTJCIA PARA COllDCER DEL RECllRSO DE -­
REVISIOll CllAllDO SE fRAT,~ DE llll PROBLEMA DE OPOSICIOll 
EllTRE llllA Lt:Y Y llll. < COllVElllC DE PARIS Y LEY DE 111-
VEtlCIOllES Y MARCAS l. 

$¡ EL PROBLEMA A RESOLVER E'i LA SEGUNDA INSTANCIA -

SE REFIERE A U. CONTRAD'CC!Ó!: 011[, SEG\111 LA Q!JEJOSA 

EXISTE ENT~E L~ l.EY DE !~i'/['!Cl0N~~ ! MAºC~S Y EL Co~ 

VENID DE PARis PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD iíl-
D 11 s T R l AL ' SE JM p o fi E e o Ne L 111 ' 111 E lj o s E Es T /1 A IH E 11 ;1 -

PROBLEMA DE 1NCO!JST1 TllC l ONAL l DI.O DE LE YES PlOP 1 AME•J-

TE DICHO, SINO DE OPOSICIÓN DE LEYES QllE COMPETE CO­

NOCER EN RE'/JSIÓN A llN TRl9111iAL C'.JLEGIADO. ~JO OBSTA1! 

TE OllE SE ADllZCA VIOLHJÓ!I A L'.JS .~!<TÍCl!L'.J 14 Y 15 -­
CONSTITllCJONHES• PllES ELLO DEBE ENTENQERSE• Erl TODO 

CASO, COMO IJNA VIOLACIÓN E:/ VÍA DE CONSECIJE!/CJA, POR 

TANTO, SI NO SE RECLAMA llNI< 'llOLACIÓN DIRECTA A LA -

CorisTJTllCIÓN. ES EVIDEriTE OllE ESTE TRIBllNAL PLENO Ri 

SllLT A 1 NCOMPETENTE PARA CONOCER DEL R ECllR SO DE DIJE -

SE TRATA. 

FllENTE, PLENO 

PAGINA. 149 
VOL TOMO .199-204 
EPOCA .7A. 

AMPARO Erl REVISIÓN 7532/81. DESA IND!ISTRIES• INC. 15 
DE MARZO DE 1983. IJNANIMIDAD DE 18 VOTOS. 

SEPTIMA EPOCA· VOLUMENES 169-174, PRIMERA PARTE, 

PAG.107. 
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AMPARO EN REVISIÓN 4582/82. HARRY J. fJRARD. UNANI­

MIDAD DE 19 VOTOS. 

SéPTJMA EPOCA• VOLUMENES 169-174, PRIMERA PARTE• 

PAG.107. 

AMPARO EN REVIS!Óli 1130/83. DART.!NDllSTRIES lNC. llNA­

NIMJDAD DE 15 VOTOS. 

SéPTIMA EPOCA, VOLIJMENES 193-198, PRIMERA PARTE, 

PÁG.163. 

AMPARO EN REVJSJÓI/ 3116/83. DESA lrlDIJSTRIES INC. IJNA 

NJMIDAD DE 16 VOTOS. 

SéPTIMA EPOCA, VOLUMENES 199-204, PRIMERA PARTE, 

PÁG.119. 

AMPARO EN REVISIÓN 8887/83. AMP INCORPORATED. llNANJ­

MJDAD DE 19 VOTOS. 

SéPTIMA EPOCA, VOLUMENES 199-204, PRIMERA PARTE, 

PÁG.119. 



A P E N D I C E " B • 

J U R I S P R U D E N C I A 

" PATENTES DE INVENCION " 
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JURISPRUDEllCIA V 

PATENTES DE IHVEHCIOH. FORMALIDADES EH LOS ESCRITOS PARA SU 
RE 1VUID1cAe1o11. 

SI EL PROBLEMA EN EL CASO CONSISTE EN RESOLVER SI LA 

PARTE QUEJOSA, EN SU ESCRITO DE REIVINDICACIÓN DE -­

PATENTE DE INVENTO, INCURRIÓ EN DISGRESIONES O NO; 

ES DECIR• SI SE PUEDE CONSIDERAR COMO DISGRESIÓN 

UNA ALUSIÓN A UNOS OFICIOS Ql/é HACE LA QUEJOSA EN 

SI/ ESCRITO DE REIVINDICACIÓN, DEBE UECIRSE QUE SI LA 

MENCIÓN DE LOS OFICIOS EN EL ESCRITO DE ~EFERENCIA 

NO EflTR~ A FORMAR PARTE DE LO QUE ES PROPIAMENTE EL -

CAPITULO DE NOVEDAD DE LA PATENTE, SINO QUE PUEDE­

DECIRSE , QUE SE TRATA DE PUNTOS DE FORMA DE UNA 

PROMOCIÓN QUE NO DESVIRTUAN DICHO CAPÍTULO DE NOVEDAD 

NO EXISTE LA DISGRESIÓN; POR OTRA ºARTE, DE LOS PRE­

CEPTOS LEGALES APLICABLES·NO SE DESPRENDE OllE EN ES­

CRITOS COMO EL DE DIJE SE TRATA, ~O PUEDA HACERSE 

A OFICIOS COMO APORTACIÓN DE DATOS PARA SABER 

DE QUE ASUNTO SE TRATA, CLARO QUE SIN QUEDAR COMPREK 

DIDOS DENTRO DEL CAPfTllLO PROPIAMENTE DE NOVEDAD. 

FUENTE. COLEGIADOS 

PÁG !NA. 51 
VOLTOM0.30 

EPOCA. 7A. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

AMPARO EN REVISIÓN RA-737/70 - MOTO INYECTARES MODER 

NOS• S.A •• 2 DE JUNIO DE 1971- UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PONENTE: ABELARDO VAZOUEZ CRUZ. 
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JURISPRUOEHCIA VI 

PATENTES DE INVENCION.MODIFICAC!ON EN LAS. 

SI BIEN ES CIERTO QUE DE CONFORMIDAD COil EL ARTÍCULO 

34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

CORRESPONDE A LAS ºESPC~SABLES LA FACULTAD DE COHSl 

DERAR O NO ESENCIALES LAS MODIFICACIONES QUE SE SO­

LICITEN RESPECTO A LA CONCESIÓN DE PATENTES• DE COH 

FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 16 CON} 

TITUCIONAL• EN EL SENTIDO DE QUE LA AUTORIDAD ADMI­

NISTRATIVA DEBE SEÑALAR CON TODA CLARfDAD EL MOTIVO 

POR EL QUE ESTIME ave LO PRETENDIDO POR EL SOLICI-­

TANTE IMPLIQUE UNA MODIFICACIÓN ESENCIAL AL INVENTO. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL.LXXV, PÁG.57. 

A.R.3758/63. 

THE BILLSBURY COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 
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JURISPRUDENCIA VII 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE REPOSICION DE DOCUMENTOS 
RELATIVA A. 

PARA HACER CORRECTA APLICACIÓN DEL INCISO E DE LA 

F R A c c I ó ti 1 DEL AR T Í e 11 Lo 1 Ro. DEL DECRETO DE 15 DE 

NOVIEMBRE DE 1961 QIJE ESTABLECE LA TARIFA PARA EL CQ 

BRO DE DERECHOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDllSTRIAL· 

NO DEBEN COHDICIONARSE LOS DERECHOS DE REVISIÓN JllE 

CAllSA CADA REPOSICIÓN DE DOCllMEiHOS, A OllE LA AllTO­

RIDAD ADMINISTRATIVA HAYA PRACTICADO PREVl~MENTE LOS 

EXÁMENES DE PATENTABILIDAD Y DE NOVEDAD PREVISTOS -­

POR LOS ARTÍC~IL0S 21¡, 25 Y 26 DE LA LEY De "":QPIEDAD 

INDllSTRIAL· DE o\CllERDO CON EL INCISO A DEL,\ FRACCIÓN 

I, DE LA TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS DE EXAMEN-

" SE CAllSAN AL f'RESENTAR LA SOLICITIJD, LA (:\IAL NO --

SERÁ ESTIJDIADA HASTA Q\IE SEAN CIJBIERTOS"; DE MArlERA 

OllE ES EL HECHO DE PRESUIBCIÓtl DE LA SOLICITllD --

LA CAUSA DETERMINANTE DE LOS DERECHOS DE Sil EXAMEIJ, 

AIÍN ESTIMANDO A ÉSTE EN TODA LA EXTENSIÓN QllE ABAR­

QllEN LOS DIVERSOS REQllISITOS DE FORMA LEGAL Y REGLA 

MENTARIAMENTE, AL EXAMEN PREVIO ENTRE LAS PATENTES -

NACIONALES SIMILARES Y ORDINARIO DE NOVEDAD IARTS. -

24, 25 Y 26 DE LA LEY CITADA) • EL INCISO E) DE LA --

FRACCIÓN 1 DE LA MISMA TARIFA. PREVE IJN cor:CEPTO 01-

FERENTE AL DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICIT\ID, AL DE -­

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITIJD, AL PRESCRIBIR LOS DER.E. 

CHOS DE REVISIÓN QUE SE CAUSAN POR " CADA REPOSICIÓN 

DE DOCUMENTOS", SIN CONDICION,~R Sil PAGO Erl ABSOLIJTQ, 

NI A LOS EXÁMENES DE PATENTABILIDAD Y DE NOVEDAD, NI 

SIQUIERA A QUE SE HAYA CONSUMADO EL SIMPLE ESTUDIO 

DE LA SOLICITIJD. BE TODO LO CUAL• CLARAMENTE SE AD-
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VIERTE QUE SON DOS HECHOS DISTINTOS LOS DETERMINAN­

TES DE DOS DIVERSAS PRESTACIONES: UNOS SON DERECHOS 

DE EXAMEN QUE SE CAUSAN AL PRE~ENTAR LA SOLICITUD Y 

OTROS LOS DE REVISIÓN OllE SE ORIGINAN POR CADA REPQ 

SICIÓN DE DOC!IMENTOS. 

FUEílTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 25 
VOLTOMO.LXXXIX 

EPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 900/63. N.V. 
PHARMACETUISCHE V/H 8ROCADES STHEEMAN AND PHARMACIA. 

6 DE NOVIEMBRE DE 1964. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

PONENTE: JORGE IAARRITU. 

SOSTIENEU LA MISMA TESIS: 

AMPARO EN REVISIÓN 1754/63. J.R. GEIGYo S.A. 

6 DE NOVIEMBRE DE 1964. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

PONENTE: JORGE IflARRITIJ. 

AMPARO EN REVISIÓN 7149/63. POLYMER CORPORATIDN LI­

MITED. 19 DE NOVIEMBRE DE 1964. llNANIMIDAD DE 4 VOTOS 

PONENTE: JORGE 1 ÑARR ITll. 
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JURISPRUDEHCIA VIII 

PATENTES Y MARCAS, DECLARACIOH OFICIAL DE ABAHDOHO. 
1 MPROCEDEtlC I A. 

Ho PROCEDE HACER EFECTIVO AL APERCIBIMIENTO DECRETA 

DO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y DECLARAR ABAN­

DONADA LA SOLlCITUD DE PATENTE· CON APOYO EN LOS AR 

TÍ CllLOS 29 Y 30 DE LA LEY DE LA PROP !.EDAD I NOUSTR I AL 

CUANDO LA PARTE INTERESADA TRATA DE SATISFACER LOS -

REQUISITOS COLICITADOS POR DICHA AllTORrcAO: )'POR -­

ELLO NO EXISTE CONSENTIMIENTO TACITO C EXPRESO POR -

PAR TE DEL PI TERESA O O, P /, R A O 11 E , CON B AS> E 'i EL , SE -

CONSIDERE ABANDONADA Sii SOLICJTllD DE PATE'ITE· PllES -

TRATO DE llMPL!MEllTAR LO Q\JE SE LE JOL!CITO. TERCER -

TRIBllNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRl 

MER CIRCUITO. 

FUENTE.COLEGIADOS 

SECCI6N.JllRISPRllDENC!A 

NIJMTES IS. 34 
APENDICE.1985 

PÁGINA. 56 

VOLTOMQ. VI 

SÉPTIMA ÉPOCA, SEXTA PARTE: 

VOL. 63 PÁG.52 A.R. 633/73 PENWALT CORPORATION. 

llNAN!MIDAD DE VOTOS. 

VOL.64 PÁG.67 A.R. 760/73 POLAROID CORPORATION. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOL.67 PÁG.65 A.R. 299/74 SEMPERIT OSTERREICHSCH 

AMERIKANISGHE GIJMMIWERKE AKTJEGESELCHAFT. IJNAN!MIDAD 

DE VOTOS. 
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VOL. 67 PÁG.65 A.R. 356/lq p,p, G. INDUSTRIES 

INC. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOL. 68 PÁG.52 A.R. 399/74 SANDOZ PATENS LIMITED. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 
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JURISPRUDENCIA IX 

PATENTE. ABANDONO DE SOLICITUD DE. ACTO DERIVADO DE OTRO -

CONSENTIDO. 

DEBE CONSIDERARSE COMO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO 

EL QUE TIENE POR ABANDONADA LA SOLICITUD DE PATENTE• 

QUE ES CONSECUENCIA DEL APERCIBIMIENTO HEHO QUEJOSO 

AL COMPARECER ANTE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIE~AD --­

INDUSTRIAL DE QUE EN CASO DE NO SATISFACER LOS RE-­

QUJSJTOS ~UE SE LE INDICAN, EN EL PLAZO IMPRORROGA­

BLE QUE SE LE CONCEDE AL RESPECTO, COMPRE~DIENDO LOS 

DOS TtRMJnos A ~UE SE REFIERE~ LOS ARTiCULOS 29 y 33 
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD ]NDUSTR!ftL, SE lE~Joi POR­

ABANDONAOA LA SOLJ c ITUD DE •JUE SE TRATA; y :io CONS -

TANDO QUE EL QUEJOSO SE IHCONFORMA E IMPUGNA OPORTU­

NAMENTE DICHO APERCIBIMIENTO, EL MISMO QUEDA FIRMA.­

POR LO QUE AL NO DARSE CUMPLIMIENTO E~ SU TéRMINO A 

LOS REQUJSllOS EXJGIDOSo PRODUCE SUS EFECTOS. 

SEXTA EPOCA, TE"CERA PARTE: 

VOL. CXXXJIJ, PÁG,86. A.R. 2086/68. 

(OMPAGNIE FRAMCAISE fHOMPSON HnusTo~. UNANIMIDAD -

DE 4 VOTOS. 

VOL. CXXXllI, PÁG.86. A.R. 2296/68. DIMENSIONAL RESEARCH 

CORPORATION UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

VOL.CXXXJVo PÁG.59. A.R.3304/68. MOTORES Y APARATOS 

ELÉCTRICOS. 5 VOTOS. 

VOL. CXXXJV. PÁG. 59. A.R.3264/68.F.M.V. CORPORATION. 

UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

VOL. CXXX 1 'I. PÁG. 59. A.R. 2284/68. THE UPJOHN 

(OMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

ESTA TESIS APARECIÓ PUBLICADA• CON EL NUMERO 144, 

EN EL APÉNDICE 1917-1985.NOVENA PARTE. PÁG.197. 
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AllTORIDAD RESPOrlSABLE Erl ASll!ITOS DE LA PROPIEDAD l!IDl!STRIAL. 

COMO YA LO RESOLVI6 ESTA SALA EN EL TOCA 884/52/ZA, 

EN LOS AS IJ N TOS DE LA P q O P I EDAD IN D ll S TR I AL E ti LOS Q 11 E 

LS RESOLUCIÓN RECLAMADA, SE AFIRMA, PROVIENE DE LA -

~CRETARIA DE ECONOMIA, DEBE DE TENERSE COMO CORREC­

TAMENTE SEílALADO EL SECRETARIO DE RAMO, COMO LA AUTQ 

RIDAD RESPONSABLE• POR SER EL TITULAR DE DICHA DEPEX 

DENCIA SIN QUE SEA NECESARIO SE~ALAR TAMBI~N COMO -­

RESPONSABLE AL ÜFICIAL i1AY0Ro CIJYA FlltlCJÓ'N SE REDUCE 

A FIRMAR EL OFICIO EN QUE SE COMUNICA A LOS INTERESA 

DOS LA RESOLUCIÓN DE QUE SE TRATA. 

SECCIÓN. INFORME 1956 

PÁGitlA. 23 

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR SMITH, KLINE & FRENCH 

LABORATORIES, CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO OE ECONOMÍA 

NACIONAL Y DEL DIRECTOS GENERAL DE LA PROPIEDAD INDl!l 

TRIAL TOCA 1678/53/lA. FALLADO EN 11 DE JIHl!O DE 1956. 

AMPARANDO, TOCA 884/952/2A.o SHARP Y DEHMO INCORPORA-­

TEO. FALLADO EL 2 DE OCTUBRF DE 1952. TOCA 5548/~55/2A. 

ELECTROIDEAL• S.A. FALLADO EL 14 DE JllfJIO :JE 1956. -

AMPARANDO. TOCA 3165/~56/ZA. G.D. SEARLE ca. 
FALLADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1956. NEGANDO: TOCA -

6849/56/lA. SABINO ROJAS JR. FALLADO EL lo. DE OCTU­

BRE DE 1956, AMPARANDO. 
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JURISPRUDEHCIA XI 

PATEllTES, PROCEDEllCIA DE LA PRllEBA PERICIAL Ell EL AMPARO 
RELATIVO A. 

LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR SI UN PRODUCTO, UNA 

COMPOSICIÓN, \IN PROCEDIMIENTO• UN MÉTODO· UNA FORMA 

ETC• .ENTRAÑAN NOVEDAD y, POR LO MISMO, SI SON PATEli 

TABLES• SON CONSIDERACIONES DE ORDEN T~CNICO: PERO 

LA ADMISIÓN Y UL!FICACIÓrl DE LA PRUEBA PE.RICIAL 

POR EL JUEZ DE DISTRITO :10 P\J~~IA con TAL P!JNT~ DE -

VISTA, PUES HABIDA C\JE~ITA DE LO ASENTADO ÚI EL oí,-­

RRAFO ANTEHIOR Y DADO QUE EL JUEZ NO ES EXPERTO :·1 

ESTAS CUESTIONES TECNICAS• ES PERTlllENTE QUE CllAL­

QIJIERA DE LAS PARTES PROMUEVA PRllEEA PERICIAL PARA 

ILIJSTRARLO, PROPORCIONA11DOLE ELEMENTOS OUE LE SIR­

VAN PARA ENJUICIAR LA RESOLUCIÓN RECLAMADA A FIN DE 

RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTIT11-­

CIONALIDAD, DE DICHA RESOLUCIÓN, SEGUN QUE CONTENGA 

O NO UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DE -­

LEY DE LA MATERIA. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 29 
VOLTOMO.CXXI 

EPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 5033/63. SCHLEGE LOCK COMPANY. 

17 DE JULIO DE 1957. 5 VOTOS. PONENTE: JosE RIVERA 

PEREI CAMPOS 
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JURISPRUDENCIA XII 

PATENTES DE JNVENCION. NEGATIVA A UNA SOLICITUD DE. PROCE­

DENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO CONTRA -

ACTOS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

SI LA SECRETARiA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AL RESOL­

VER EN SENTIDO NEGATIVO UNA SOLICITUD DE PATENTE DE 

INVENCIÓN, PRONUNCIA UNA RESOLUC!Ó~ EMINENTEMENTE -

T€CN!CA. DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO co~­

TRA ESA RESOLUCIÓN ES pqoCEDENTE LA PRUEBA PERICIAL• 

PUES LO CONTRARIO DANiA CATEGORiA DE INFALIBLE A LA 

RESOLUCIÓN T~CNICA DE LA RESPONSABLE, YA OUE LA PRUf 

BA PERICIAL• ÓNICA IDÓNEA PARA AUXILIAR AL JUEZ EN -

ESTE TIPO DE ASUNTOS• NO PODRÍA ADMITIRSE• DEJANDO­

AL QUEJOSO EN ESTADO DE !NDEFENSIÓN.i 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: 

VoL. cv. PÁG.54 A.R. 3035/65. DIEGO DIAz GARCiA DE 

LA CADENA. 5 VOTOS. 

VoL. CXVII!o PÁG.81. A.R. 8079/66. GENERAL ELECTR!C 

COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

VoL.CXIX, PÁG. 29. A.R. 3222/66. HOKER CHEMICAL 

(ORPORATION. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

VoL. cxx, PÁG.132. A.R. 1695/59. THE MARL!N FIREARMS 

(OMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

VoL.CXXI. PÁG.28. A.R.2243/65. CoNCH INTERNATIONAL 

METHAUE LIMITED. 5 VOTOS. 

EsTA TESIS APARECIÓ PUBLICADA CON EL NUMERO 147, -

EN EL AP~NDICE 1917-1985. NOVENA PARTE. PÁG.200. 
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JURISPRUDEHCIA Xlll 

PATEttTES, PERITAJES PARA RESOLVER SOBRE. 

$¡ BIEN ES CIERTO QUE ESTA SEGUNDA SALA SOSTEN IDO 

QIJE EL DIRECTOR GENERAL DE LA PROPIEDAD INDIJSTRIAL­

NO TIENE PORQUE ACUD!R A PERITOS DESIGNADOS POR LAS 

PARTES• PARA QIJE LO ILllSTREN TOCANTE A CllESTJONES Rt. 

FE,:ENTE~ A PATENTE:.• POROIJE LA ENCOMIENDA 0'1E ~E OA 

LA LEY PARA QUE LOS RESUELVA, OBEDECE A SER EXPERTO 

EN ELLOS• SIN EMBARGO, EN CASO DE IMPUGNARSE UNA RJ;. 

SOLllCJÓN ADMINISTRATIVA ANTE EL 6RGANO COMPETENTE­

NO !MPIDE SE DEMUESTqE •ERICIALMENTE Sll ACIERTO O -

ERROR. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 60 
VOL TOMo.CXX IV 
EPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 5226/59. OLIN MATHIESON CHEMICAL 

CORPORATION. 9 DE OCTUBRE DE 1967. UNANIMIDAD DE 4-
VOTOS. PONENTE: JosE RIVERA PEREZ CAMPOS. 
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JURISPRUDEHCIA XIV 

PATEtlTE. LA EXPLOTAC!O!I IllDllSTRlAL DE ESTA PllEDE SER HECHA 
POR EL T 1 TllLAR DE LA M 1 SMA, POR 1111 TERCERO A\ITOR I­
ZADO POR EL T l TllLAR Y POR lltl TERCERO AllTOR I ZAOO -­
POR LA SECRETARIA DE LA ECONOMJA. 

DICEN LOS ARTÍCIJLOS 3o. DE LA VIGENTE LEY DE LA FRO­

PJEDAD !NDUSTR!AL Y SU ANTECEDENTE EL lo. DE LA LEY 

DE PATENTES DE !NVENC!ÓN DE 1928, Q\IE LA PERSONA -­

DIJE HAYA HECHO U~/A INVENCIÓN PATENTABLE TIENE EL -­

DERECHO EXCLllS rvo DE EXPLOTARLA EN Sll PRO.VECHO, POR 

SÍ O POR OTROS CON Sil PERM!SO, DE ACllERDO CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY Y SU REGLAMENTO, PROVIENEN 

LOS ARTÍCULOS 55 DE LA PRIMERA DE ESTAS LEYES Y Sil 

ANTECEDENTE EL qq DE LA LEY DE PATENTE DE !NYENC!ÓN 

DE 1928, QUE sr PASADOS TRES Aílos DE su FECHA LEGAL 

NO SE EXPLOTARE !NDUSTRIALMENTE UNA PATENTE EN ~L -

TERR!TORIO NAC!ONAL· LA SECRETARIA DE LA EcoNOMiA -

PODRÁ CONCEDER A TERCERAS PERSONAS LICENCIAS PARA -

HACER LA EXPLOTACIÓN , DE LO QUE ESTABLECE~ LOS MEB 

CIONADOS PRECEPTOS SE DEDUCE QUE LA EXPLOTACIÓN lli 

DU5TºIAL DE UNA PATENTE PUEDE SER HECHA POR El TITll 

LAR DE LA PATENTE, POR llN TERCERO AUTOR!ZADO POR EL 

TITllLAR,Y POR UN TERCERO AllTOR!ZADO POR LA SECRETA­

RÍA. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN.INFORME 1956 
PÁGINA. 57 

Jurero DE AMPARO PROMOVIDO POR GUSTAVO VAZQUEZ GLo-
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MER· CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE EcoNOMiA ~ACIQ 

NAL. TocA 2530/953/2A. FALLADO EL 25 DE HoVIEMBRE 

DE 1955. AMPARANDO. POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS.­

PONENTE EL SEFlOR MINISTRO ÜCTAVIO MENDOZA GONZÁLESo 

SECRETARIO: JosE ÜROZCO LOMELÍ. 

LA MISMA TESIS EN IGUAL FECHA QUE LA ANTlRIOR Y POR 

UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. SE SUSTENTO EH EL TOCA-

2571/952/lA. Gt1STA'1.o VAZl)IJEZ GuJMER. PoNE:HE: MEN­

DOZA GoNZÁLES, SECRETARIO: LIC. JOSE ÜROZCO LOME-­

L Í N. 
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JURISPRUDEUCIA XV 

PATEIJTES Y MARCAS. CADllCIDAD DERIVADA DE LA LEY DE lflVErlCIO­
IJES 'f MARCAS. 

EL (ONVEtl!O DE LA IJNIÓN DE ~ARÍS PARA LA PROTECCIÓN­

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL· NO IMPIDE AL ESTADO MEXl 

CANO PREVENIR, A TRAVES DE Sil LEGISLACIÓN, LAS MEDI­

DAS NECESARIAS PARA Q\JE NQ SE AB\ISE POR EL TITULAR -

DE su PATINTE. ,, y LA LEY DE lNvrnctoNES y MARCAS LO -­

COMPLETA S!GUIEUDO LAS MISMAS FINALIDADES DE DICHO -

CONVEN!OI ES DECIR• NO CREA CONFLICTO COH LAS DISPO­

SICIONES DEL MISMO. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA­

TERIA ADMINISTRATIVA DEL pq!MER CIRCUITO. 

FUENTE. COLEGIADOS 

SECC!ÓN.J\JR!SPRUDENC!A 

PÁGINA. 130 

VOLTOM0.151-156 

EPOCA. 7A. 

SÉPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE: 

VoLs. 151-156 PÁG.130 A.R. 624/81 C.H. BoEHRJNGER 

SOHN. UNANIMIDAD DE VOTOS 
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JURISPRUDENCIA XVI 

PATEllTES. Sil EXISTErlCJA O CADUCIDAD. 

SEGÍJN EL ARTÍCllLO 68 DE LA LEY DE PATENTES DE INVEN­

CIÓN DE 1928, LAS PATENTES SE EXTlNG\JEN, Y CONFORME 

AL ARTÍCIJLO 94 DE LA, EY DE PROPIEDAD lMDllSTRIAL EN 

VIGOR, LAS PATENTES CADUCAN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO 

PARA EL DIJE FllERON OTORGADAS, O AL VENCIMIENTO DEL -

TERMINO REDUCIDO POR LA FALTA DE EXPLOTACIÓN. DE MA­

NERA DIJE' PARA QIJE IJ~IA PATENTE Cf,DIJQllE ANTES UEL VE.ti 

c I M 1 E llT o DEL T t R MI No p AR A EL Q 11 E r 11 E o To R (,AD A ' Es - -

llECESARIO fl!IE EL TtRMINO HAYA OllEDADO REDUCIDO POR -

LA F ALTA DE E X p Lo TA c I ó I~ EN LA s e 1 Re lit•:; íi. :. = ¡r, s E y p RE -

SADAS• O SEA 0\IE NADIE HAYA HECHO LA EXPLOTACIÓN Y -

QIJE NO SE HAYA DEMOSTRADO LA IMPOSIBILIDAD O DIFICii]. 

TAD MATERIAL ABSOLUTA PARA HA!ERLA REALIZADO. Y ES -

LÓGICO CONCLUIR O\IE ~I NO HA HABIDO LA REDllCCIÓN DEL 

TÉRM I llO PARA EL GUE LA PATENTE FIJE OTORGADA, 110 PUE­

DE c AD 11 c AR LA p A TE llT E A ti TE s DEL T R A I~ se 11 K s a DE Es E - -

TERMINO ••• Y ES PRECISO AGREGAR QUE LO DISPUESTO POR 

EL AR T í c 11 Lo 5 4 DE LA LE y DE LA p Ro p I EDAD l trn 11 s T R 1 AL -

EN EL SENTIDO DE Q\JE LAS "PATE'ITES CADllCAll ·¡ LAS rn­

VENCIONES 0\JE AMPARAN CAEN DE PLENO DERECHO BAJO EL 

DOM!flIO PÚBLICO", NO SIGNlílCA ~'.IE LAS PATE'lH CAD;J. 

Q\JEN DE PLENO DERECHO, SltlO O\IE, AL CADllCAR LAS !tl_ 

VENCIONES Q\JE AMPARAN CAEN DE PLENO DERECHO BAJO EL 

DOMINIO PÍIBLICO. INTERPRETAR ESTO EN LA FORMA DE QllE 

LAS PATENTES CADUCAN DEL PLENO DERECHO EN EL CASO DE 

REDUCCIÓN DEL TERMINO POR FALTA DE EXPLOTACIÓN SERÍA 

CONTRADECIR EL ART!CllLO 41 DEL MISMO ORDENAMIENTO, -

OllE PERMITE DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD O DIFICULTAD 
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MATERIAL ABSOLUTA DE HABER LLEVADO A EFECTO LA EXPLQ 

RACIÓN DllRArHE EL TÉRMlllO SEÑALADO, Y ATRlB\JlRLE i!N 

CONTENIDO CONTRARIO A LA GARA'ITÍA DE AllDI!!llC!t, CON­

SAGRADA POR EL ARTÍCULO 11\ CONST!TilCJCHIAU POR LO :'IE 

FIN DE Q\JE OPERE LA CADUCIDAD EN LOS CASOS DE REDil 

CCIÓH DEL TfRMINO POR FALTA DE EXPLOTACIÓN. ES NECESA 

RIO QUE HAYA UNA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINJS -

TRATI~A QUE LO DECLARE. 

FUEHTE. ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN.!~í0RMF 1956 
PÁGINA. 59 

JIJJCIO DE AMPARO PROMOVIDO POR GUSTAVO VAZOUEZ GL1J­

MER0 CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA HACIO­

NAL. TocA 2530/ 953/ 2A. FALLADO El 2S DE NQVIEMBRE 

DE 1955. AMPARANDO POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. 

PONENTE: EL SEílOR MINISTRQ ÜCTAVIO MENDOZA GoNZÁLEZ. 

SECRETARIO! LIC. JosÉ ÜROZCO LOMELÍN. 

l A M l S :-: A TES I S , Erl I G IJ AL FECHA QUE LA ANTE R l 0 P Y - - -

POR IJNANN!MIDAD DE CHICO VOTOS SE SlJSTEtHO E'l EL ro­

CA 2571/ 953/ lA. GUSTAVO VAZDUEZ GLUMER. Po~ENTE: 

EL SEílOR MINISTRO ÜCTAVIO MENDOZA GONZAL~Z. •ECRETA­

RlO! Jase ÜROZCO LOMELiN. 
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JURISPRUDEHCIA XVII 

PATEtJTES, CADUCIDAD DE. PARA DIJE SE DE 110 ES REQlllSITO llJDIS­
PEUSABLE LA SOLICITllD DE llflA LICEtlCIA OBLIGATORIA. 
LOS ARTICULOS 41, 48, 62 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE lflVEllC 1 OtlES Y MARCAS 110 SE EllCllEWRAtl Etl -­
COt/TRADICC l Otl CO~I EL COflVEtllO DE LA 1111!0~1 DE PARIS 
PARA LA PROTECC!Otl DE LA PROPIEDAD lllDllSTRIAL, SltlO 
LO COMPLEMEllTAll. 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QllE EL ESPiRITll DEL CONVE­

NIO DE LA llHJÓN DE FAR is PhRA LA PROTECCIÓN DE LA -

PROPIEDAD JflD•ISTRIAL ES EVITAR PRECISAMENTE EL o\BIJ­

SO DEL DERECHO EXCLUSIVO QUE CONFIEREN LAS PATENTES• 

ES ILÓGICO QIJE PAPA QIJE SE DE LA CADllCIDAD DE LA PA­

TENTE SEA REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD DE UNA 

LI c EN e 1 A o B LI G A To R 1 A ' p 11 Es e o I~ Es E R Azo ~I .\MI EN To' s E -

ESTARÍA FOMENTANDO TODO LO CONTRARIO A L0 QIJE EL C:j_ 

VENID PRETENDE• SIJJETidlDO EL .~CTl!A'' SE LAS AllT~RJDA· 

DES AL TRANSCIJRSO INDEFINIDO OEL TIEMPO, P'IES M!E'1-­

TRAS NO SE SOLICITARÁ, Y EIJ Sil CASO, SE OTORGARÁ 

UNA LICENCIA OBLIGA.TOA!~, TRA'~SCllRRIENDO AL :~ENOS 11•: 

PLAZO DE DOS A~OS CONTADOS A PARTIR DE LA pq!MERA -­

LICENCIA ORLIGATQRJA, NO SE PODRiA DAR L.'• FIG•JRI· DE 

LA CADIJC l DAD, LO CllAL EV l DEIJTEMENTE t/O FIJE LO OIJE -

SE PRETENDIO EN EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARiS PA­

RA LA PROTECCIÓN •E LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN OTRAS 

PALABRAS1 ES INCORRECTO QUE PARA PODER APLICAR LOS -

ARTiCULOS 41, 48, 62 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY -

DE fNVENC!ONES Y ~ARCAS SEA NECESARIO ESPERAR INDEFi 

NIDAMENTE EL TRANSCURSO DEL TIEMPO PARA QUE ALGÓN 

PARTICULAR SE PRESENTE A SOLICITAR EL OTORGAMIENTO -
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DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA• Y TODAViA MAS, PRETEN-­

DER QUE NECESARIAMENTE ~STA SEA CONCEDIDA. EL LEGIS­

LADOR MEXICANO DE LA LEY DE fNVENCIONES Y MARCAS NO 

INTENTO LEGISLAR EN CONFLICTO CON LO DISPUESTO POR­

EL CONVENIO DE PARis. SltlO 01/E COMPLEMENTO LAS DIS­

POSICIONES DEL MISMO, POR LO QUE LOS MENCIONADOS -­

ARTÍCULOS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS CORRES­

PONDEN, EN VERDAD, A LA FINALIDAD DEL TRATADO DE -­

COMBATIR LA FALTA DE EXPLOTACIÓll INDUSTRIAL DE litiA 

PATENTE• COMO PUEDE ADVERTIRSE DE SU LECTURA. 

FUENTE. COLEGIADOS 

PÁGINA. 129 

VOLTOMO. 151 - 156 
ÉPOCA. 7A. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

AMPARO Ett REVISIÓN 256/81 - C.H. BOEHRINGER SOHN.-

9 DE JULIO DE 1981 - UNANIMIDAD DE VOTOS. - PONENTE 

GÉNARO GÓNGORA P!MENTEL. 

SOSTIENEN LA MISMA TESIS: 

AMPARO EN REVISIÓN 269/81 - JOSE ERNESTO MATSUMOTO -

MATSUY - ¡q DE JULIO DE 1981 - UNANIMIDAD DE VOTOS.­

PONENETE: SAMUEL HERNÁNDEZ VIAZCAN. 

AMPARO EN REVISIÓN 160/81 - NATIONAL RESEARCH DEVE-­

LOPMENT CORPORATION. - 16 DE JULIO DE 1981 - UNANIMl 

DAD DE VOTOS.- PONENTE: SERGIO HUGO CHAPITAL GuTJE-­

RREZ. 
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JllR!SPRllDErlCIA XVIII 

PATEHTES.CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTAC!OH. GARAHTIA DE AU-
01EllC1 A. 

CONFORME AL ART Í C\ILO 6 TRANSITORIO DE LA l E Y DE ---

1 NVENC IONES Y MARCAS VIGENTE. EL PLAZO PARA LA CADll 

CJDAD POR FALTA DE EXPLOTACIÓN DE llNA PATENTE EMPE­

ZARi A CORRER• EN T~RMINOS DEL ARTICULO 48. A PARTIR 

DE LA FECHA EN OLJE DICHA LEY ENTRO'. EN VIGOR. (ONFOR 

ME Al AR T Í Cll L IJ l¡ l, LA EX P l O TAC I Ó N DE 11 ll A PATENTE DE -

BE INICIARSE DENTRO UE !IN PLAZC DE TRES Aiios CONTADOS 

DESDE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PATENTE. Y CON-­

FORME AL ARTiCllLO 48, LA PATEtn: CADUCAÜ, SI, VENCI­

DO ESE PLAZO DEL ARTiCllLO 41, TRANSCllRRIERE MAS DE lHl 

AÑO SIN QUE EL TITULAR DE LA PATEtlTE INICIE LA EXPLQ 

TAClÓN , NI DENTRO DE ESTE (JLTIMO LAºSO SE HllBIE'<Ell 

SOLICITADO LICENCIAS OBLIGATORIAS. POR OTRA PARTE• 

EL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN DE UNIÓ~ DE PAR!S DE 

MARZO DE 1883, REVlSADA EN ÜRUSELAS EN 1900 EN WA­

SHINGTON EN 1911 Y EN LA HAYA EN 1925, ESTABLECE -­

QUE SÓLO PODRA DECLARARSE LA CADUCIDAD EN UNA PATEJ:! 

TE CUANDO LA CDNCESI6N DE LICENCIAS OBLIGATORIAS NO 

BASTE PARA CORREGIR LA FALTA DE EXPLOTACIÓN• Y EN \IN 

LAPSO NO MENOR DE TRES Aílos QUE SE CONTARÁN DESDE LA 

FECHA EN QUE SE CONCEDIO. AHORA BIEN, EL LAPSO DE -

TRES AROS A QUE SE REFIERE EL CONVENIO DE fARis NO­

SE DEBE EMPEZAR A CONTAR A PARTIR DEL DÍA EN DllE EI 

TRÓ EN VIGOR LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS PORQUE 

NO ES ESO LO QUE DICE SU TEXTO. SINO A P•RTIR DEL -

D(A EN QUE SE COflCEDIO LA PATENTE. 'f POR OTRA PARTE 

EL T~RMINO DE CUATRO AÑOS OllE PARA LA CADllClDAD DE-
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11 NA p A TE IJT E Es TABLE e E EL AR T í c 11 Lo 1¡ B DE LA LE y DE -

!NVENCIO~ES Y MARCAS NO RESllLTA VIOLATORJO DEL AR-

T Í e 11 Lo 5 DEL c o IJ 'I E 11 I o DE p AR 1 s ' p o Ro 11 E Es A c AD 11 c ID AD 

PARTE DEL SllPllESTO DE 011E 110 SOLO SE HAYA EXPLOTADO 

LA PATEllTE, HMBIÉll DEL S!IP\IESTO DE OIJE Ell ESE LAP-

SO NO SE HAYA SOLICITADO LICENCIAS OBLIGATORIAS, -­

LAS OllE PllEDEIJ SOL !CITARSE DESPllES DE LOS TRES AÑOS 

A O 11 E SE RE F 1 ERE EL AR T Í C 11 LO 4 l DE LA LE Y , E 11 T ~ R Ml 

NOS DE LOS ARTÍCllLOS So Y S!Gll!EllTES. EN CONSECllEN-

CI A' COMO HAY 1 NTERts p(Jsuco Ell QllE EL PAÍS llO QUE. 

DE INDEFINIDAMENTE SllJETO AL PERJIJICIO li<DllSTRIAL QIJE 

DE TENER CONCEDIDAS PATENTES DIJE LOS INDUSTRIALES -

11 A C 1O11 AL ES NO PIJE DEN E X P LOTA R , S J IJ Q 11 E LO HAGA TA M-

P OC O LOS TITllLARES DE DICHAS PATENTES• Y SIN QllE NA 

D 1 E so L I e 1 TE 1111 A L 1 c EN e I A o B L l G A To 11 1 A p AR A E X p Lo T AE 

LAS• YA DIJE ELLO AGRAVA U SITIJl,C!Óii DE SIJBDESARRO-

LLO JIJDllSTRIAL· ES DE COtJCLll!RSE OllE SI LA AtlTORIDAD 

DECLARA CAOIICA IJNA PATEMTE POR 110 HABER SIDO EXPLO­

TADA EN EL LAPSO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 6 TRANSJTQ 

RJO DE LA LEY VJGEnTE• LA PERSONA TITULAR DE LA PA­

TENTE, AFECTADA POR LA CADUCIDAD· NO PODRÁ ALEGAR -

OllE NO SE TOMO EN CUEIJTA 1111 LAPSO DE TPES AÑOS A -

PARTIR DE LA VJGEllCIA DE LA NllEVA LEY, SINO QIJE -­

TENDRÁ QllE ALEGl\R OllE llO HA TRANSCURRIDO EL LAPSO 

LEGAL A PARTIR DE LA CONCESIÓN DE LA PATENTE• POR -

OTRA PARTE• EL ARTÍCIILO 5 DEL CONVENIO DE PARÍS TA.tl 

BIÉN SEÑALA QllE NO PODRÁ DECLl\RARSE LA CADUCIDAD DE 

IJNA PATENTE S 1 EL DllEÑO PRESEIHA EXCllSAS LEGITIMAS­

PAPA SU FALTA DE EXPLOTl\CJÓN, Y QUE LA CADIJCIDAD Sh 

LO PIIEDE DECLARARSE SI EL SISTEMA DE LICENCIAS OBLJ. 

GATORIAS •JO BASTO PARA CORREGIR EL ABUSO CONSISTEN-
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tt NO EXPLOTAR LA PATENTE. fiE ESTO SE DESPREtlDF OllE 

ANTES DE DECLARAR LA CADUCIDAD DE UNA PATENTEo POR­

FALTA DE USO• EN TéRMINOS DE LOS ARTiCULOS 4B Y 6 -
TRANSITORIO, DE LA LEY , LA AUTORIDAD DEBE UAR AL -

AFECTADO OPORTUNIDAD DE ALEGAR Y PROBAR LO QUE A SU 

DERECHO CONVENGA o PARA NO VIOLARLE LA GARAtll ÍA DE -

AUDIENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONST!TUCIQ 

NAL1 DE MANERA QUE EL TITULAR DE LA PATENTE PUEDA -

PROBARo EN SU CASO• QUE SI SE SOLICITARON LICENCIAS 

OBLIGATORIAS• O QUE LA AUTORIDAD NO RESOLVIO OPORTil 

NAMENTE SOBRE ELLAS, O QUE INDEBIDAMENTE LAS NEG0,-

0 QUE TIENE ALGUNA OTRA EXCUSA LEGITIMA PARA NO HA­

BER EFECTUADO ~L LA EXPLOTACIÓN. PRIMER TRIBUNAL -­

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIR­

CU !TO. 

FUENTE. COLEGIADOS 

SECCIÓN.JURISPRUDENCIA 

NUMTES 1 S .8 
APENDICE. 1985 
PÁGINA. 17 

VOL TOMO. VI 

SÉPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE: 

VOLS 145-150 PÁG.159 A.R. 234/81 ATLAS PACIFIC 

!NGENEERING (OMPANY. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VoLS. 157-162 PÁG.209 A.R. 277/81 GRIFFINE MERECHAL 

S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS. 
VOLS. 157- 162 PÁG.209 A.R. 594/81 lIPE ROLLWAY 

CORPORATION. UNANIMIDAD DE VOTOS. 
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Vals. 157/162 PÁG.209 A.R. 644/81 PIETRO NOVILJ 

UNANIMIDAD E VOTOS. 

VoLs. 157/152 PÁG.209 A.R. 814/81 DET ~ORSKE ZINK­

KOMPANI A/S. UNANIMIDAD DE VOTOS. 
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JURISPRUDEUCIA XIX 

PATE~TES. OPORTU~lDAD PARA EL PAGO DE DERECHOS. 

1/o ES EXACTO OllE LA EXPRESIÓN " EXIGIBLES DE ANTEMA 

NO" EMPLEADA POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LA PRO­

PIEDAD INDUSTRIAL APLICADA AL PAGO DE LA ANUALIDADES 

DE \IN PATENTE• SIGllIFIOUUI OllE DICHA ANUALIDADES VEll. 

ZAN, EN CllANTO AL TIEMPO, ArHICIPADAHENTE: LO Q\IE 

COMPREtlDE LA REPETIDA EXPRESIÓN ES <lilE EL PAGO DE Dl 

CHA ANUALIDADES SE HACE EXIGIBLE DESDE EL MOMENTO -­

MISMO EN QllE SE !NICIARAll LAS MISMAS. AHORA BIEN oc:­

AC\IERDO cori EL ARTÍCULO 115 DE LA CITADA LEY. ?ARA ·JI/E 

LA VALIDEZ DE \INA PATENTE NO SE AFECTE, EL PAGO DE 

LAS ANUALIDADES RESPECTIVAS DEBERA HACERSE " ANTES DEL 

DÍA PRIMERO DE JllLIO DEL AÑO SIGUIENTE AL DEL VENCI­

MIENTO". POR TANTO, HABIENDO VE~~IDO EL PLAZO RELATl 

va AL PAGO DE IJNA ANUALIDAD EN OCTUBRE DE UNA AÑO· -

Y HABIÉNDOSE EFECTUADO DICHO PAGO EL DIA 30 DE JiJNIO 

DEL SIGIJJENTE. ESTO ES· PRECISAMENTE EL oi'A rn QIJE -

INICIO EL AÑO SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL PAGO 

!)E DICHA ANllAUDAD• RESULTA QlJE TAL PAGO OEBE CONSI­

DERARSE OPORTUNAMENTE EFECTUADO. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 83 
VOLTOMo.XVl 

EPOCA. 6A. 

AMPARO EN REV!SION 1127/55. VILLEGAS HERMANOS, S.A. 
10 DE OCTUBRE DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

PONENTE: FELIPE TENA RAMÍREZ. 
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JURISPRUDEUC!A XX 

PATEllTES. PAGO DE LAS AJlllALIDADES CORRESP011DfEllTES A LAS. 

CONFORME AL ARTÍCIJLO 52 DE LA LEY DE LA P%?!EDAO 

]NOllSTRIAL· EL PAGO ~ORMAL DE LAS ~'l'IL!Dl·JES CORRES­

PONDIENTES A LAS PATE1TES DE PRIMER T?IE~I~. ~EBERA 

EFECTUARSE, A MAS TARDAR· EL 0LTJMO DiA DEL TE~CER­

AfiO DE SU EXPEOICIÓ~. CONTANDO A PARTI~ DE LA FECHA 

DE LA PATENTE. POR TAMTO• SI LA FECHA LEGAL DE LA -

PATENTE EN CllESTIÓ1 ES LA DEL 22 DE ABRIL DE ¡g:z,­
QllE ES CllANDO SE Cll6RIERON LAS TRES PRIMERAS ANllALJ_ 

DADES• ES CLARO QUE EL ílLTlMO DlA DEL TERCER A~O ES 

EL 21 DE ABRIL DE 1955, Y ES EH ESTA FECHA ~~QUE -

DEBIÓ CUBRIRSE LA CIJARTA AUllA~IDAD RESPECT!'I••; PERO 

ACUDIENDO AL T~RMINO DE GRACIA COHCED!OO POR EL AR­

TÍCULO 45 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD lNDtlSTRIAL• EL­

PAGO PUDO EFECTllARSE• EN ÍJLTIMO EXTREMO· EL PRIMERO 

DE JULIO DEL AílO SIGlllENTE DE 1956. 

FIJENTE.ADM!NISTRATlVA 

PÁGINA.80 

VOLTOMo. !X 
EPOCA. 5A. 

AMPARO EN REVISIÓN 1883/57. "PATENTES T~LGQ", S.A. 
5 DE MARCO DE 1958. !!NANIMIDAO DE 4 VOTOS. PONENTE: 

Jose R1vERA P.C. 
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JURISPRUDENCIA XXl 

PATE»TES. VIGEnCIA DE LAS. "º 4AY OPOS!C!ON ALGUnA EUTRE LOS 
ARTlClllOS 44 y 45 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD lllOllS -
TRIAL. 

EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ESTABLECE, COMO REGLA GEN~RICA· QUE PARA MANTEN~R -

LA VIGENCIA DE UNA PATENTE, HAY OBLIGACIÓN DE HGAR 

LOS DERECHOS RELATIVOS EN FORMA ANTICIPADA• O SEA• 

QUE NO Eo ilECESARIO EL fqA•1sr:11RSO DEL PERIODO OE -

TIEMPO INTEGRANTE DE IJNA AN ,.\LiúAD, PA~A .EXIGIR, -

CON E~TERA VALIDEZ· EL PAGO DE DERECHos; MIENTRAS 

QlJE EL ARTÍCULO 45 DE LA MIS<'1A LE'! PE,.MlfE ',!IE S!N 

AFECTARSE LA V!GE~ClA DE LA PATE~TE EL PAGO DE DE-

R E e H os s E RE AL! e E DE llT Ro DE IJIJ p LA za DE GR A e l A ' Q :: E 

VENCE" A.HES DEL DI~ PRIMERO DE Jlll!O DEL A~G s1-~ 

GUIENTE AL DEL VEHC:MIE~TO ". ESTA FECHA SÓLO DEBERA 

RELACIONARSE CON El VENCIMJE~TO ANTICIPADO DE LA -­

OBLIGACIÓrJ, NO CON EL TRA'ISCURSO CALENDARICO DE :1•1 

Afio, DIJE' DE OTRA SllERTE· TENDRÍA QIJE ADMITIRSE L~ 

EXISTENCIA DE UNA CONTRAOICCIÓ~ EN El TEXTO LESAL 

Ql!E NO EXISTE, AUTORIZaNDOSE QUE EL ?•G: JE LAS --­

ANUALIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA V!GE~CIA JE 

IJNA PATE'ITE• NO SE VERIFiQllE "DE ANTEMANO", COMO --

EXIGE LA LEY, SIHO MUCHO TIEMPO DESPUéS DE VENCIDAS 

Y CUANDO YA TRANSCllRRlDo CON EXCESO. EL PLAZO CE GR~ 

CIA QIJE ANTEPERA LA SEVERIOA. DEL SISTEMA. 

FUENTE. COLEGIADOS 

PÁGINA. 59 
VOLTOMo.43 
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EPOCA. 7A 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI­

VA DEL PRIMER CIRCllJTO. 

AMPARO EN REVISIÓN R.A. 182/72 - W.R.GRACE & COMPANY 

21 DE JULIO DE 1972 - PONENTE: CARLOS REYES GALVKN. 
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JURISPRUDEHCIA XXII 

CADUCIDAD DE LA PATEHTE. PROCEDE DECLARARLA COH FUHDAMEHTO 
EH UHA LEGISLACIOH IHTERHA, DISTIHTA DEL COHVEHIO 
DE PARIS PARA LA PROTECCIOH DE LA PROPIEDAD IHDUS 
TR 1 AL. 

EL ARTICULO 5 BIS, DEL CONVENIO DE PARiS PARA LA PRQ 

TECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL REGULA QUE NO PO­

DRÁ DECLARARSE LA CADUCIDAD DE UNA PATENTE SINO TRAN1 

CURRIDOS DOS AÑOS A PARTIR DE LA CONCESIÓr; CE LA PRI­

MERA LICENCIA OBLIGATORIA; SIN EMBARGO, TAL DISPOSI -

c I ó :i No l M p L l c 1, 11 ri A p R o H ¡ B l e I ó 1¡ p A R A DE c LAR AR L A Co\ -

DUCIDAD POR CAUSAS DISTINTAS DE LA FALT~ DE EXPLOTA­

CIÓN COMO ES EL INCUMPLIM!EHTO DE LOS DEBERES DE NA­

TURALEZA TRIBUTARIA A CARGO DE SU TITllLAR•, SI AL EFEr 

TO SE REGULÓ EN \HJA LEY DISTINTA DEL CONVENIO PRECI­

TADO LA CADUCIDAD DE LAS PATENTES POR FALTA DEL PAGO 

REFERIDO• EN VlPTIJD DE Q\JE EN DICHO COrlVENlO NO SE-­

ESTABLECIÓ Er1 NINGUNA CLAlJSllLA LA PROHIBICIÓN DE ílUE 

LOS PAISES FIRMldHES DEL MISMO CREARAtl OTROS SUPllE1 

TOS DE CADllClDAD DE LAS PATENTES EN SUS LEGISLACJo-­

NES INTERNAS, COMO LO ES LA LEY FEDERAL DEL DERECHOS. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO (Tco1qo51 ADMI. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

ÉPOCA. 8A. 

AMPARO EN REVISIÓN 86q/88 . SCHLLIMBERGER St!RENCO, 

S.A. 18 DE AGOSTO DE 1988. llNANIMIDAD DE VOTOS. 

PONENTE: HILARIO BARCENAS CHAVEZ. SECRETARIA. ELSA 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
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JURISPRUDEHCIA XXIII 

11/VEllCIOllES Y MARCAS. ARTJCllLO 62 DE LA LEY RELATIVA. VIOLA 
LA GARAllTIA DE AUDIENCIA. 

DE CONFORMIDAD CON EL PRECEPTO CITADO LA CADl/CIDAD 

DE UNA PATENTE HACE QUE LA INVENCIÓN QUE AMPARA CAIGA.DE -­

PLENO DERECHO• BAJO EL DOMINIO PÚBLICO. LO ANTERIOR ES VIOLA 

TORIO DE LA GARANTfA DE AUDIENCIA CONSIGNADA EN EL ARTICULO 

14 CONST!TIJC!ONAL POROl/E 'JC SE ESTABLECE NlNGÚrl PROCED!MIE.t! 

70 MEDIANTE EL CUAL EL TITULAR DE LA PATU/TE Pl/EDA SER ofoo 

Y VENCIDO ANTES DE PR!VARSELE DE SUS DERECHOS. EN.EFECTO, -

SI BIEN LA CADUCIDAD SE CONFJGllRA POR EL SÓLO TRANSCl!RSO DEL 

TIEMPO AUNADO A LA FALTA DE EXPLOTACIÓN D~L !~VENTO O MEJORA 

QUE LA PATENTE AMPARA, CUANDO ESTE SEA LA CAUSA DE LA CADUCl 

DAD• SIN REQUERIR DECLARACIÓN EXPRESA POR PARTE DE LA AUTORl 

DAD DE ACUERDO CON EL ARTICULO 198 DE LA LEY DE LA MATERIA, 

ES NECESARIO QUE PARA EL DEBIDO ACATAMIENTO DE LA GARANT!A 

DE AUDIENCIA• ANTES DE QUE LA INVENCIÓN O MEJORA GIJE AMPARE 

LA PATENTE CAIGA BAJO EL DOMINIO PÚBLICO• ES DECIR· ANTES -

DE QUE LA CADUCIDAD PRODUZCA Sl/S corJSECUENCIAS JURÍDICAS. A 

SABER, LA PÉRD l DA DEL DERECHO EXCLllS JVO DE SI/ EXPLOTAC l Ó'i -

POR PARTE DEL INVENTOR, SE DETERMINE SI EFECTIVAMENTE SE HA 

CONFIGURADO O ND LA CADUCIDAD• DÁNDOSELE AL AFECTADO LA JPOR 

Tl/N!DAD SE ENCUENTRA CONTEMPLJ\Df, [11 EL RECli'<SO ADMIN!STo.\TT­

VO DE REV!S!ON ESTABLECIDO EN EL ARTfCllLO 231 DE LA P~OPIA­

LEY• PUES ESTE s6Lo PROCEDE CONTRA SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

IMPUESTAS CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y 

DEMÁS DISPOSICIONES DERIVADAS DE ELLA Y LA CADUCIDAD DE UNA­

PATENTE NO ES UNA SANCIÓN IMPUESTA POR LA AUTORIDAD POR JN-­

FRACC!ON A LA LEY DE LA MATERIA• ADEMÁS DE QUE NO NECESARIA­

MENTE TIENE QUE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN QUE COMUNIQUE AL PAR-
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TICULAR LA CADUCIDAD DE LA PATENTE y, EN CASO DE QUE EXISTA, 

ESTA NO TIENE EFECTOS CONFIG\JRATIVOS O CONSTITUTIVOS DE LA -

CADUCIDAD. 

FUENTE. PLENO 

SECCIÓN.INFORME 1988 
PAGINA. 844 
VOLTOMO. l l 

AMPARO EN REVlS IÓN 7235/84. ANTONIO lAFllENTE RUilER­

TE. 16 DE AGOSTO DE 1988. UNANIMIDAD DE 15 VOTOS DE 

LOS ~ENO:lES MINISTRO: LÓPEZ CONTRERAS· C11EVAS MAtlTE­

CÓN, ALBA lEYVA, FERNÁNDEZ DOBLADO, AüATO GREEtiM R.Q. 

DRÍGllEZ ROLDAN. MARTÍNEZ DELGADO, GuTÍERREZ DE VELA]. 

ca. GoNZÁLEZ MARTÍNEZ. VILLAGORDOA LOZAtlQ, MORENO FL.Q. 

RES, SuÁREZ TQRREZ' Di'Az ROMERO, SCHMILL OROOÑEZ y -

DEL Río RoDRIGllEZ. eoNENTE: í~ARIANO AzUELA G111rnoN, 

SECRETARIA: lüURDE5 FERRER MAC GREGOR POISOT. 
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JURISPRUDEHCIA XXIV 

IHVEHC!Ott, PATEHTES DE. 

INVOCADOS DIVERSOS FUNDAMENTOS PARA NULIFICAR UNA -

PATENTE DE INVENCIÓN POR LAS AUTORIDADES RESPONSA -

BLES, ES SUFICIENTE LA EFICACIA DE IJNO DE ELLOS PA­

RA NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE PIDA -

CONTRA LA ALUDIDA DECLARACIÓN DE NULIDAD. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 1507 

VOL TOMO. CXX 
EPOCA. 5A. 

AMPARO EN REVISIÓN 1373/1953. G.D. SEARLE AND (o. 

21 DE JUNIO DE 1954. UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. TOMO 

CXX PÁG. 1507. 
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JllRI SPRllDEtlCIA LVI 

PATErlTES. lllVASIOtl DE. 

SI UN TERCERO NO PROB~ QUE DETERMIADO PRODUCTO LO -

HUBIERA OBTENIDO POR UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL -

QUE EMPLEA QUIEN TIENE LA MARCA RESPECTIVA PRllEBA 

NECESARIAMENTE QIJE HUBIERA llTILIZADO EL PROCEDIM!E!i 

TO EMPLEADO POR i:STE. LAS ArlTERIORES CIRCllNSTANCl.\S 

EN MANERA ALGUNA RELEVAN AL TITIJLAR DE LA OP.LIGA--­

CIÓN QIJE TIErJE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPIJESTO POR 

EL ARTICULO 81 DEL (ÓD!GO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES, DE PROBAR LOS HECHOS CONSTI flJTIV~S DE jlJ -

ACCIÓN• O SEA, DEMOSTRAR EL IJSO POH PARTE DEL TERCERO 

DEL PROCED IMI EIJTO QUE AMPARA Sil PATE'.lTE. Po1< EL dO::-­

CHO DE QUE llNA SENTENCIA ~lO HAYA TENIDO POR PROBADA­

LA INVASIÓN DE DETE R M 1 NADA PATErJTE, EN MAN ERA ALG\I NA 

QUIERE DECIR QIJE AUTORICE O PERMITA A PERSONAS DIS-­

TI;JTAS A QIJE LA IJSIJFRIJCTIJEN EN Sil PROVECHO• HACIENDO 

NUGATORIO EL DERECHO DE EXCLIJSl'/IDAD QIJE CQNSAGRAIJ -

LOS ARTÍCULOS 3 y 7 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD l~aus­

TR I AL. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 157 
VOLTOMO.l 

EPOCA. 6A. 

REVISIÓN 3754/57. J.R.GEIGY, S.A. 24 DE AGOSTO DE --

1961. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS, PONENTE: FRANCO CARRE~O. 



313 

JUR!SPRUDEllCIA LVII 

PATEllTES. SOLICITUDES DE DECLARACIOH DE lllVASIOll DE. 
GARAllTIA DE AUDIEllCIA. 

llo ES CIERTO QUE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ESTABLECIDO PARA DILUCIDAR LAS SOLICITUDES DE DECLA 

RACIÓN DE INVASIÓN DE UNA PATENTE PUEDA HACERSE CA­

SO OMISO DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA QUE CONSAGRA -

EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCICNAL. EN PRIMER T~RMINo, -

EL ARTICULO 230 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

AUN CUANDO ES \Jll TANTO DEFICIENTE AL RESPECTOoESH­

BLECE UN PROCEDIMIENTO QUE INTERPRETADO JllRiDICAMEtl 

TE OBLIGA A LA AllTORIDAD A RESPEHR LA SARANTI! DE 

AUDIENCIA. Es ASf COMO DISPONE QUE SE FIJARÁ IJNA -­

PLAZO ~L PRESUNTO INVASOR DE ACUERDO CON LA NATURA 

LEZA DEL ASUNTO Y CON LA DISTANCIA DE LA POBLACIÓN 

EN QlJE RESIDA, PARA QllE OCURRA POR SI O POR MEDIO DE 

APODERADO DEBIDAMENTE ACREDITADO• A ENTERARSE DE LOS 

COMPROBANTES Ell OiiE SE PRETENDE FUNDAR ... LA SOLICI­

TUD DE DECLARAC!Óll FORMllL.\DA EN Sil CONTRA ..• Y PARA 

PRESENTAR LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSI­

DERE PERTINENTES". EoHO SE ADVIERTE F~CILMENTE• EL 

PLAZO A QUE SE REFIERE ESTE PRECEPTO NO IMPLICA LA 

FIJACIÓN DE UM TERMINO RIG!DO Y MENOS PEREIHORIO• -

SINO ílUE LO CONDICIONA A LA NATURALEZA DEL ASUNTO, -

LO QUE EN OTRAS PALABRAS OlllERE DECIR QUE ES A LA -­

AUTORIDAD RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDE FIJARLO, -

PERO CON ESTRICTO APEGO A LA IMPORTANCIA DE LA coN-­

TROVERSIA Y A LA MAYOR O MENO~ DIFICULTAD QUE LAS -­

PARTES TENGAN PARA PROPORCIONARLE TODOS AQUELLOS DA­

TOS Y PRUEBAS QIJE LA LLEVEN AL MEJOR CONOCIMIENTO DE 

LA VE.~OAO· TAN ES ASI, QIJE EL MISMO PRECEPTO• EN SU -
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PARTE FINAL• DISPONE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: "POR 

SU PARTE, LA SECRETARfA PODRÁ CERCIORARSE DE LA EXA~ 

TITUD DE CUALQUIER COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE". -­

AHORA BIEN• LAS PRESCRIPCIONES LEGALES ANTERIORES NO 

OTORGAN FACULTADES DISCRECIONALES A LA SECRETARfA -

DE ¡ N D u s T R 1 A y e o ME R c 1 o ' s l No LE 1 M p o NE rl 11 NA c o N D u c TA 

A SEGUIRoLA CllAL ES LA DE rlJAR UN PLAZO SUFICIErlTE Y -

REQUERIR LA COMPROBACIÓN DE LA EXACTITUD DE LOS DATOS 

QUE SE LE MINISTREN. fNDEPENDIENTEMENT~ DEL CO~TENl~V 
E 1 N TER p RETA c 1 ó N DEL AR TÍ cu Lo 2 3 o DE LA LE y DE LA MA 

TERIAo CABE SUBRAYAR QllE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, -

POR OTORGARLA UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SE ENCUEN­

TRA IMPERATIVAMENTE IMPLICADA EN TODO PROCEDIMIENTO­

JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, QUE PUEDA CULMINAR CON LA 

PRIVACIÓN A ALGUIEN DE SUS POSESIONES O DERECHOS, Y 

QUE CUANTO MAS AMPLIA SEA LA QUE OTORGUE UNA AUTORI­

DAD• MAYOR SERÁ LA POSIBILIDAD DE OllE LAS PARTES C0.!1 

PRUEBEN SUS DERECHOS Y QUE LA DECISIÓN DEFINITIVA COI 

TENGA LA VERDAD. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA. 

SECCIÓN.ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 28 

VOLTOMo.lXX!X 

EPOCA. 7A. 

SEXTA EPOCA• TERCERA PARTE: 

VOL.LXXXIX PÁG.28 R.F. 7408/60 LABORATORIOS 

lEPETIT DE MEXICO, S.A. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 344/85 
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JURISPRUDEnCIA LVIII 

PATE~TES, NULIDAD DE LAS. TERMl~O DE PRUEBAS. 

LA AMPLIACIÓN DE UN PLAZO PARA RENDIR PRUEBAS• NO -

IMPLICA LA REVOCACIÓN, CONTRA DERECHO, DEL ACUERDO 

QUE FIJARÁ UN T~RMINO• EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE­

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ESTABLECE TÉRMINOS PE-­

RENTORIOS PARA LA RENDICIÓN DE PRUEBAS EN LOS PRO­

CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSIGNA. 

FUENTE. AMINISTRATIVA 

PÁGINA. 28 
VOLTOMO. LXX 1 X 

EPOCA. 6A. 

REVISIÓN FISCAL 7408/60. LABORATORIOS LEPETIT DE 

MÉXICO, S.A.' 23 DE ENERO DE 1964. UNANIMIDAD DE 4 -

VOTOS. PONENTE: FRANCO CARREÑO. 
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JURISPRUDENCIA LIX 

PROCEDIM!EllTO ADM!lllSTRATIVO. SllPLETOR!EDAD DEL CODIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

EL TÍ Tll LO SEXTO DE LA l E Y DE LA PRO P l EDAD 1 N D 11 S T R l AL 

SOLAMENTE CONTIENE EL"PROCED!M!ENTO PARA DICTAR DE­

CLARACIONES ADMINISTRATIVAS"• DUE PqEC!SA EL ARTÍCU­

LO 229 DE DICHO ORDENAMIENTO: PERO EN NINGUNO DE LSS 

PRECEPTOS CON TEN IDOS EN El REFE• roo TÍTl!LO SEXTO, '.J.E_ 

TERMINA LOS REOIJ!S!TOS FORMALES QllE DEBEN CO!iTE'lER -

LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS• P!JES El DlVEflSO --

2 3 3 DE l cu E R p o DE l E YE s EN CIJ Es T 1 ó IJ ' ;, .I 1 e,, MENTE e a N -

S !GNA "TRANSCIJRR IDO El TÉR,11 NO PARA FORM!ILl•R OBJECIQ 

NES• Y PREVIO ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES RELATIVOS. 

SE DICTARÁ LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA guE CORRES-­

PONDE• LA DIJE SE COMIJIJICARÁ A LOS INTERESADOS EN LA 

FORMA QUE PREVIENEN LOS ARTÍCULO ANTERIORES", SIN -

ESPECIFICAR LOS PRES!IPllESTOS FORMALES OIJE DEBEN CO!J. 

TENER ESA RES0LIJC!ÓN t,DM!NlSTRATl'IA. SI BIEN ES VER 

DAD Q 11 E LOS AR TÍ CIJ LOS 17 , 2 Ü 2 Y 2 72, CON S l G IJ A N LA -

SUPLETORJEDAD DE LA LEY CIVIL• Y DE LOS CÓDIGOS DE 

PROCEDIMIENTOS FEDERAL O LOCAL· CUANDO SE EJERCITEN 

ACCIONES CIVILES QUE NAZCAN DE LA LEY DE LA PROPIE­

DAD !NDllSTRIAL• ELLO VIENE A CORROBORAR LA TESIS DE 

QUE TRATANDOSE DE LA FORMA QUE DEBE~ REVESTIR LAS-­

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LA LEY DE LA MATERIA-­

NO CO~ITIENE PRECEPTO ALGUNO OIJE LA REGULE. POR CON-­

SIGUIENTE, S[ENDO LA MATERIA DE PROPIEDAD lNDIJSTRIAL 

DE ORDEN ADMINISTRATIVO, DEBE ESTIMARSE SUPLETORIA-­

MENTE APLICABLE (SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA EN CONTRA 

RIO DE LA LEY RESPECTIVA) EL CÓDIGO FEDERAL DE PRo-­

CEO!MlENTOS CrvILES. 
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FUENTE. ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN.ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 40 

VOLTOMO.LXXI I I 

ÉPOCA. 6A. 

SEXTA ÉPOCA• TERCERA PARTE: 

VOL. LXXIII• PÁG.40 A.R. 6739/61 DERIVADOS DEL 

MAIZ• S.A. MAYORIA DE VOTOS, 

TESIS RELACIONADA CON JIJRISPRlJDENCIA 395(85 
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JURISPRUDEHCI~ LX 

PATE~TES Y MARCAS. AMPARO EH MATERIA DE. DERECHOS DE TERCEROS. 

CUANDO EN MATERIA DE PATENTES Y MARCAS· LA CONTROVER 

SIA SE PLAUTEA ENTRE QUEJOSO Y AUTORIDAD, SIN QUE EL 

ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO APAREZCA DICTADO POR GE~ 

TIONES DE TERCERO.Y SIN QUE SE LE LLAME A UN TERCERO 

AL JIJICID DE GARANTÍAS LA SENTENCIA QUE SE DICTA A -

FAVOR DEL QllEJ0$0 DEBE DEJAR A SALVO LOS DERECHOS -­

QUE ALGllN TERCERO PllEOA TENER, SI LE AFECTA LO RESUEJ. 

TO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QIJE NO FIJE oioo, DERE-­

CHOS QUE PODRÁ HACER VALER, ALEGAR Y PROBAR EN LA FO! 

MA QUE EN DERECHO PROCEDA. 

FllENTE. COLEGIADOS 

PÁGINA. 51 
VOLTOMO. 30 
EPOCA. 7A. 

PRIMER TRIBUHAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

AMPARO EN REVISIÓN RA- 2091/59 1248/68). F.G.M.& CD. 

29 DE JUNIO DE 1971 - UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: 

GUILLERMO GUZMÁN ÜROZCO. 
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JURISPRUDEHCIA LXI 

VISITAS DOMICILIARIAS. LOS ARTIC\ILOS 216 A 224 DE LA LEY DE 
IHVEHCIOHES Y MARCAS SOH COHSTIT\ICIOHALES. 

LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EXPEDIDA EL 30 DE DI­

CIEMBRE DE 1975, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL­

ÍJLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CARTA MAGllA Y -

POR LO TANTO, ES CONSTITUCJDNAL EL HECHO DE QUE LA -

SECRETARÍA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDllSTRIAL TENGA 

FACULTADES DE POLIC!A, EN SENTIDO LATO, PARA PRACTI­

CAR VISITAS DOMICILIARIAS COMO FORMA DE VIGILAR EL -

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE !NVCNCIONES Y MARCAS CONS­

TITUCIONALES, CUYAS DISPOSICIONES, DE ACUERDO CON SU 

ARTÍCULO 2., SON DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL 

EN EFECTO, DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTl 

TUCIONAL, SEGUNDO PÁRRAFO• SE DESPRENDE LO SIGU!EN-­

TE; l., QUE LAS VISITAS DOM!C!L!AR!AS SÓLO PUEDEN SER 

PRACTICADAS ?OR AUTORIDADES AOM!N!STRAT!VAS; 2., QllE 

DICHAS VISITAS ~NICAMENTE PUEDEN TENER POR OBJETO EL 

QUE LA AUTORIDAD SE CERCIORE DE QUE SE HAN CllMPL!DO 

LOS REGLAMENTOS SANITARIOS Y DE POLIC!A, AS! COMO 

LAS DISPOSICIONES FISCALES; Y 3., QllE LAS AUTORIDADES 

DEBEN SUJETARSE A LAS LEYES RESPECTIVAS Y A LAS FORMA 

LIDADES PRESCRITAS PARA LOS CATEOS. DEBE HACERSE HIN­

CAPIE EN QUE LA NORMA CONSTITUCIONAL PRESCRIBE QUE LA 

AUTORIDAD ADMIUISTRATJVA, PARA PODER PRACTICAR UNA -

VISITA DOMICILIARIA• DEBE SUJETARSE A LAS LEYES RES­

PECTIVAS, DE DONDE PIJEDE CONCLUIRSE QUE EL CONGRESO 

DE LA lJNIÓN, MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE \JNA LEY, SI -

PUEDE FACULTAR A UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO, COMO EN -

ESTE CASO LA SECRETARiA DE PATRIMONIO Y FOMENTO IN--
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OUSTR!AL• PARA PRACTICAR VISITAS DOMICILIARIA CON -

EL OBJETO DE CONSTATAR QUE LOS PARTICULARES HAN CU! 

PLIDO LAS NORMAS DE ORDEN PUBLICO QUE ESTABLEZCA LA 

PROPIA LEY Y QUE RESULTEN APLICABLES; EN SENTIDO -­

COllTRAR 10 IMPL !CAR 1 A QUE TODAS AQllELLAS LEYES QUE -

NO FUESEN DEL ORDEN SANITARIO• FISCAL O DE PDLICIA­

EN EL SENTlDO ESTRICTO, NO PUDIERA~ ESTABLECER LA -

PRiCTICA DE VlSITAS DOMlClllARIAS, NO OBSTANTE OUE­

ESTE ES, EN MUCHOS CASOS, EL MEDIO 1 DÓNEO PARA PRE­

SERVAR EL ORDEN PIÍBL!CO. DE DONDE RESULTI' QUE SI EN 

EL CASO CONCRETO ES A TRAVES DE TALES VISITAS COMO 

PUEDE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA VIGILA" Lo< OBSER­

VANCIA DE LA LEY DE INVENCIONES Y M~RCAS, QUE ES DE 

ORDEN PÚBLICO, SE IMPONE ESTlMAR OllE LOS ARTÍCULOS 

216 A 224 DE ESTE LEY· NO SON INCONSTITUCIONALES. 

FUENTE. PLrnO 

PAGINA. 143 

VOLTOM0.153-168 

EPOCA. 7A 

AMPARO EN REVISJON 7212/79, NACIONAL DE DIJLCES, S.A. 

DE C.V. 3 DE AGOSTO DE 1982. MAYORIA DE IR VOTOS. -

PONENTE: MARlA CRISTINA SALMORAN DE TAMAYO. DISIDEN­

TE: SANTIAGO RooRIGUEZ ROLDÁN. 
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JURISPRUDENCIA LXXII 

PATE!/TES, HIVASIOll DE DERECHOS. 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTfCULO 89 -
DE LA LEY DE LA PATENTES Y MARCAS• LAS RESOLUCIONES 

QUE COMPETE DICTAR A LA SECRETARIA DE EcoNoMiA llACIQ 

NAL SOBRE INVASIÓN DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE UNA 

PATENTE· SE FORMULARAN DESDE UN PUNTO DE VISTA T~c-­

NICO. Y ESTO IMPLICA NECESARIAMENTE UNA SERIE DE --­

CONSIDERACIOINES DE CARÁCTER Técnico. POR VIRTUD DE­

LAS CUALES SE DETERMINAN LAS CARACTER!STitns TANTO -

DEL RTiCULO QUE PROTEGE LA PATENTE INVADIDA COMO -­

DEL ARTICULO INVASOR• PARA AS! ESTAR EN POSIBILIDAD DE 

PRECISAR SI ESTE ES IGUAL• SUBSTANCIALMENTE IGUAL o­

SEMEJANTE AL QUE AMPARA LA PATENTE INVADIDA· LO QUE­

SOLO PUEDE LOGRARSE AL TRAV~S DE UN JUICIO COMPARA­

TIVO QUE NO DEBE LIMITARSE A DECLARAR LISA Y LLANA-­

MENTE LA IGUALDAD O SEMEJANTE• SINO QUE DEBE SEílALAR 

LAS PART!al!LA3IDADES O SEMEJANZAS. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PAGINA. 61 
VOL TOMO. XV 111 
EPOCA. 5A. 

AMPARO EN REVISIÓN 2412/ 58. JosE MoGYOROS. 4 DE DI­

CIEMBRE DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: FRAH 

CD CARREÑO. 
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JURISPRUDENCIA LXX!ll 

PATENTES, cor':PETEtKIA PARA CO~IOCER DE LOS PROCESOS RE­
LATIVOS A. 

St LOS HECHOS DEllUllC 1 ADOS COMO DELl CTIJOSOS liü SE 

ENCUENTRAN COMPREliD! DOS HI 11 l NGUNO DE LOS PRECEP 
TOS DEL CAPÍTULO XII DE LI\ L~Y DE PATENTES DE IN­
VENCIÓN, QUE SE REFIERE A LA RESPONSABILIDAD DE -

LOS QUE !NFR!NGEN VERECHOS DE UNA PATENTE, ES IN­
DISCUT!BLE QUE NO ES ::1MPETEl1i E UN JUEZ DE D!STRl 
TO PARA CONOCER, POR 110 TENER /\PL!Cl\CIÓll ES1\ l_EY­
GENERAL, S ! tlO QUE LO ES UN JUEZ COMÚli DEL ORDEfl -
PENAL, EN VIRTUD DE QUE SI SE COMPRUEBAN LOS HE -
CHOS DELJCTUOSOS DENUNCIADOS, CAERIAN DENTRO DE LAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO -
Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATERIA DEL FUERO 
COMÚN, 

1U!NTA EPOCA: ~OMO LI~. PÁG. 2492. NU~EZ PARRA 
Ar·IASTAS ro. 



A P E N D I C E " e .. 

J U R I S P R O D E N C I A 

" CERTIFICADO DE INVENCION " 
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JURISPRUDEHCIA XXV 

PATEtlTES. CIJAtlDO lltl PROCEDIMIEllTO EllCMillADO A LA APLlCACIOll 
DE Utl PRODUCTO, 110 ES PATEllTABLE. 

Si EL M€TODO QUE PRETENDE PATENTARSE• NO CONSTITUYE 

UN INVENTO, CONSIDERANDO EU SI MISMO• SUSCEPTIBLE -

DE SER PATENTADO, CONF~RME A LAS NORMAS QUE RIGEN -

LA LEY DE LA MATERIA· SI SOLO SE TRATA DE UN PROCE-

;¡ l'·l E :IT o EN e A M 1 NA o o A LA A p LI e,\ c 1 ó N o 'Is o DE 11 N - -

PI s E e T 1 e 1 DA a u E s E T I E :1 E p A TENTAD o rn IHI p A í s E X TR A.ti 

,JERQ. LO QUE PUDIERA ESTIMARSE PATENT•\BLE'. :::¡ Tooo­

c As o ' Es u N N u E V o p Ro c E D I M 1 E llT o I rrn 11 s TP I AL p AR A - -

OBTENER EL PRODUCTO OU!MICO Ell CUESTIÓN O EN 5t!S NUE_ 

VAS APLICACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL• EN LOS -­

T~RMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO lno. DE LA -

LEY DE QUE SE VIENE HABLANDO, PERO DE NIN~UNA MANE­

RA EL SUSODICHO M~Tooo. CUYO FIN ESTRIBA E~ APLICAR 

EN EL AREA SOMETIDA A LA INFESTACIÓN DE INSECTOS, -

EN FORMA CONCENTRADA, UNA CANTIDA~ INSECTICIDAMENTE 

EFECTIVA DEL PRODUCTO aulMICO MENCIONADO· YA QUE S.f. 

G0N SE HA ASENTADO CON ANTELACIÓN EL ílEPETIDO MET0-

00 NOVEDOSO PARA CO~TROLAR INSECT~S Y PROTEGER PLAli 

TAS CONTRA EL ATAQIJE DE INSECTOS, NO CONSTITUYE lirl 

INVENTO, CONSIDERADO EN SI MISMO. 

FUENTE. COLEGIADOS 

PÁGINA. 49 
VOL TOMO. 28 
EPOCA. ]A. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN -­

MATERIA ADMINISTRATIVA. 

AMPARO EN REVISIÓN RA-45/71- AMERICAN CYNAMID COMPA 
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JURISPRUDEHCIA XXVI 

lllVEllCJOIL CERTIFICADOS DE. 

CONFORME A LOS ARTÍCllLOS 4,5,10, FRACCIÓN IV, Y 65 -
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, NO ES PATENTABLE­

UN PRODUCTO QIJÍMICO FARMACEIÍTICO• PERO SI SE PUEDE -

CONCEDER !IN CERTIFICADO DE INVENCIÓN PARA !IN PROCEDl 

MI ENTD Novrnoso PARA OBTENER llN PRODllCTO Oll!MICO.LllE­

GO EL CERTIFICADO NO PllEDE REFERIRSE AL PRODUCTO OB­

TENIDO, NI A LOS PRODUCTOS UT 1 L !LADOS EN Sil OBTENC I Óil 

NI A Sil MEZCLA• SINO SOLO AL PROCEDIMIENTO MISMO ME­

DIANTE EL CllAL SE OBTIENE EL PRODUCTO FINAL. ES DECIR• 

NO ES LO NOVEDOSO DEL PRODllCTO FINAL OBTC~ID~, NI LO 

NOVEDOSO DE LOS PRODUCTOS llTILIZAD05 EN LA OBTENCIÓN 

LO QIJE ES MATERIA DE !IN CERTIFICADO DE !llVEfiCiQN• -­

SINO EL PROCEDIMIENTO MISMO MEDIANTE El CllAL• CON -­

LOS PRODUCTOS llTILIZADOSo SE OBTIENE El PRODUCTO FI­

NAL. 

FllENTE. COLEGIADOS 

PÁGINA. 86 
VOLTOM0.127-132 

ÉPOCA. 7A. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

AMPARO EN REVISIÓN 511/79 - HECTOR CHAIN SIMON. 9 
DE AGOSTO DE 1979 - llNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE! 

GUILLERMO GuZMÁN ÜROZCO. 
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JURISPRUDEHCIA XXVII 

IHVEHCIOH, EFECTOS DE LA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CASO EH 
EL JllE SE MODIFICA UtIA SOLICITUD OllE ORIGUIALMEtlTE­
ERA DE PATENTE POR HABERSE PRESEHTADO BAJO LA VIGEH 
CIA DE LA YA ABROGADA LEY DE LA PROPIEDAD ltlDllSTRIAL. 
ARTICULO 10 TRAHSITORIO DE LA LEY DE !HVEHCIO~ES Y -
MARCAS. 

Es INFUNDADO EL AGRAVIO Q\JE HACEN VALER LAS RESPON­

SABLES RECllRRENTES, EN EL ,\GRA'/10 Q\JE HACEll VALER -

LAS RESPONSABLES RECllRRENTES, EN EL SENTlriO DE QllE 

LA SENTENCIA RECllRRIDA ES ILEGAL PORQllE EL A 0110 '10 

TOMO EN CONSIDERACIÓN DIJE LA EMPRESA Q\JEJOSA• DE -­

MANERA VOLllNTARIA Y CONFORME A LO DISPllESTO POR EL­

ARTÍCllLO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INVENCIO -

NES Y MARCAS• SOLICITO ANTE LAS PROPIAS A\JTORIDADES 

Q\JE Sil SOLICITllD DE PATENTE ( DIVl~IONAL DE LA P~ill. 

CIPAL) PRESENTADA BAJO LA VIGENCIA DE ABROGADA LEY 

DE LA PROPIEDAD IfJDllSTRIAL, FllESE MODIFICADA PARA -­

CONVERTIRLA EN SOLICITllD DE REGISTRO PARA LA EXPEDI­

CIÓN DE \IN CERTIFICADO DE INVENCIÓN, CON LO Q\JE - Si 

GÍIN LAS RECllRRENTES - LA ALllDIDA SOLICITllD QUEDO SO­

METIDA AL RÉGIMEN Q\JE ESTABLECE LA LEY DE INVENCIONES 

Y MARCAS EN VIGOR. REVISTE SllMA IMPORTANCIA DILllCIDAR 

LA CUESTIÓN A OIJE SE REFIEREN LAS RESPONSABLES EN EL­

ANTERIOR AGRAVIO, PORQllE SI SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN 

DE QUE LA EMPRESA QUEJOSA, A PESAR DE HABER PRESENTA 

DO Stl SOLICITUD DE PATENTE DIVISIONAL BAJO LA VIGEN­

CIA DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• SE SOMETIO 

EXPRESAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Q\JE SOBRE LA­

MATERIA DE CERTIFICADOS DE INVENCIÓN ESTABLECE LA --
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LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, SE TENDRiA TAMBJéN QUE 

RESOLVER QUE, EN TéRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 79 Y 28 
DEL ORDENAMIENTO LEGAL CITADO EN SEGUNDO TÉRMl!JO, 

LA EMPRESA DEBIÓ PRESEllTAR Sil SOLICITllD JE PATENTE -

D 1V1 s 1 o NA L DEN T Ro DEL p LA za DE e !I A T Ro ME s Es ' c o N n ~¡ -

DO A PARTIR DE OllE SE LE REQUIRIÓ PARA OllE DIVIDIERA 

SU SOLICITUD DE PATENTE ORIGINAL• PLAZO QUE NO ESTA­

BLECE LA A9TERIOR LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• -­

ORDENAMIENTO QUE, MlS BIEN• NO ESTABLECiA PLAZO ALGll 

NO PARA TAL EFECTO, SEGÚN LO RECONOCEN LAa MISMAS -­

RESPONSABLES EN LA RESOLUCIÓN OllE COtJSTITllYE EL ACTO 

RECLAMADO EN EL pqESENTE JlllCJO: Y SOLO SE PRESENTA­

DICHA SOLICITUD DENTRO DEL SUSODICHO PLAZO• POD(A r¡ 

NER DERECHO A CONSERVAR COMO FECHA LEGAL LA DE LA SQ 

LICITUD INICIAL. PERO DE AUTOS SE DESPRENDE QllE L.~ -

EMPRESA QUEJOSA SE SOMETIÓ A LAS DISPOSICIONES APLI­

CABLES DE LA NUEVA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, tÍ~i 1-

CAMENTE PARA EL EFECTO DE OUE SE LE OTORGARA CERTIFi 

CADO DE INVENCIÓN y NO PATENTE (01v1s1orlAL)' A Si co­

MO PARA QUE SE CONTINUARÁ EL PROCEDIMIENTO RESPECTI­

VO, MÁS NO PARA OUE LA NUEVA LEY SE APLICARA A LOS -

TRÁMITES YA EFECTllADOS MODIFICAD03 LA FE:llt, LEGAL DE 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. DESDE LUEGO QUE L~ --­

QUEJOSA ACEPTO LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY, ÚNICA­

MENTE PARA QllE RIGIERA LOS TRÁMITES POSTERIORES AL -

SOMETIDO Y PARA QllE SE LE EXPIDIERA CERTIFICADO DE­

JNVENCIÓN EN LUGAR DE PATENTE• SIN QUE ELLO SIGNIFI­

QUE, OBVIAMENTE, QllE ADMITIERA LA APLICACIÓN DE LA -

LEY A LOS TRÁMITES EFECTUADOS DURANTE LA VIGENCIA DE 

LA LEY ANTERIOR. POR TANTO• NO PUEDE DECIRSE VALIDA-
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MENTE QIJE SE SOMETIÓ INTEGRAMENTE A LA NllEVA LEY, -­

ACEPTANDO LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA MISMA PARA 

PERDER EL DERECHO ADQUIRIDO RESPECTO DE LA FECHA LE­

GAL DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD INICIAL DE PATEI 

TE; PUESTO QUE LAS ETAPAS DEL TRÁMITE OllE YA SE HABÍA 

LLEVADO A CABO• PRINCIPALMENTE LO RELACIONADO CON EL 

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PATENTE DIVISIQ 

NAL• SE RIGIERON POR LA ABROGADA LEY DE LA PROPIEDAD 

HJDUSTR !AL. 

FllENTE. COLEG 1 ADOS 

PÁGINA. 147 

VOLTOM0.145-150 

ÉPOCA. 7A. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO AMPARO EN REVISIÓN 1205/80 - -­
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED. 26 DE MARZO DE 

1981 - UNANIMIDAD DE VOTOS. GENÁRO ÜAVID GONGÓRA -

p I MENTEL. 



A P E N D I C E " D " 

JURISPRUDENCIA 

" DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES " 
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JURISPRUDENCIA XXVIII 

.mms DE MODELO o DIBllJO lllO!JSTRIAL. PROHIBIC!Or!ES DEL 
ARTICULO 6TO DE LA MATERIA. 

Es DE NOTARSE QUE LAS FRACCIONES 1/ Y VI DEL ARTÍCll­

LO qyo DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO SE -

REFIEREN· COMO LO l1CLAR~ El ,C,,ºTÍCllLO 5ro. A PAHllHS 

DE lNl/ErlCIÓN, NI A PATE1HES DE MEJORf1S, SPIO A PATEj 

TES DE MODELO O DIBUJO PJDllSTR!AL. t>J ESTE TlPO DE -

PATENTES, !11) SE TilATA DE 'l[i<JA[J(ílAS '.'J PROPIAS Cf<EA-­

C!ONES ltHELECTllALES OtlE Mt-JORfil t_,I rrooucc1ó:1 UJDIJ)i 

TR!AL EN CllA~TO A CANTIDAD o CALIDAD. ~I sr TR~TA -­

DE CREAC!OrJES J'ITH>.C'fllALU •;11E lMPi.!r, _·¡ '''·- DESC11·­

BRIMIENTO n¡: 111111 IJIJEVA COMPOS !C!Ótl DE :·1l1Tn 1 ;., o DE 

UN IJIJEVO PROCEDIMIENTO PARA osrc:1!:R PRODIJCTOS OllÍMl 

CQS, 11! DE IJNA UllE'IA APL!CAC!Óll De ESTOS• Nl Sf íRA 

TA TAMPOCO DE :J!JEVOS TIPOS DE M~QllPlARIA O DE NllEVOS 

PROCEDIMIENTOS !Nf)!JSTRIALES. TODAS ESTAS CARACTE?h-

T !C~S CORRCSPO:JDE:I, EN R !SOR, A u,s PATENTES OE lll'IE!i 

CIÓfl y A LAS PATE::rcs DE MEJORAS. í'Er<O TRAT~ND~"é Dt 

PATENTE c>E MODELO o DI BlJJO !llDllSTR !AL' LO 1í11 r co QUE­

SE REIJIJ!ERE ES OIJE SE TRATE DE lllJJ\ NIJEl/A FORMA PARA 

PIEZAS DE MAQ!ll1JAR!A O PARA PRODUCTOS l'lDIJST21AlES­

OUE, POR Sil D!SPOS!C!ÓN ARTisr1c1, o S!MPLEME~TE POR 

Sil DISPOSICIÓN• DE llOVEDAD Y Orl!GINAL!DAD ;, :¡¡¡ PRQ-­

DllCTO INDUSTRIAL. Y PARA El EFECTO• PtJEQE TRATARSE -

TAMBitN DE UN NUEVO DIBUJO OR~AMENTAL OUE DE• A LOS­

PRODUCTOS INDUSTRIALES EN OlJE SE USE. !IN ASPECTO PE­

CULIAR Y PROPIO. EN ESTE SENTIDO.LAS PATENTES DE MO­

DELO O DIBUJO INDUSTRIAL TIENDUI MÍ,s OllE A DEFENDER 

CONCEPCIONES O CREACIONES INTELECTUALES DE SUS !NVER 
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TORES• A DEFENDER LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DEL PRO-­

DUCTOR, IMPIDIENDO LAS CONFUCJONES• COMO EN EL CASO 

DE LAS MARCAS, PUES SE RELACIONA~ MÁS CON LA DISTIH 

CIÓN DE LOS PRODUCTOS QIJE cor¡ CUESTIONES DE CREATI­

VIDAD O DE EFICACIA. Y EN GENERAL• PllEDE DECIRSE -­

QUE LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 6TO DE LA LEY· SE 

REFIEREN A PATENTES DE INVENCIÓN Y DE MEJORAS· PERO 

NO A PATENTES DE MODELO Y DIBUJO INDUSTRIAL. 

FUENTE. CCLEGIADOS 

PÁGIIJA. 111 
VOLTOM0.29 

ÉPOCA. 7A. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN -­

MATERIA ADMINISTRATIVA. 

AMPARO EN REVISIÓN RA- 917/70 (3294/621. ACEITES -

ESENCIALES• S.A. 10 DE MAYO DE 1971 - UNANIMIDAD -

DE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO GUZMÁN ÜROZCO. 
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JURISPRUDEHCIA XXIX 

PATEttTES, CLASIFICACIOtt DE LAS. 

CONFORME A LOS ARTICULO 4TO y 5To DE LA LEY DE LA -

PROPIEDAD INDUSTRIAL LAS PATE~TES SON DE TRES CLASES: 

A) LAS PATENTES DE INVENCIÓN, COMPRENDIDAS EN LAS - -

FRACCIONES DE LA 1 A LA I I I DEL CITADO ARTÍCIJLO 4To:­

INCI SO B) LAS PATENTES DE ME:ORAS COMPRENDIDAS E~ LA 

FRACCIÓN IV DE ESTE PRECEPTO, Y el LAS PATENTES DE MQ 

DELO O DIBUJO INDllSTRIAL, COMPRErlDIDAS EN LAS FRACCIQ 

NES V Y VI. AHORA BIEN• LAS PATEllTES DE lfl'IENC!ÓN AM­

PARAN LAS CREAC!OllES INTELECTIJALES QUE SE TRADIJCEll EN 

NUEVOS PRODUCTOS INDUSTRIALES O EN NUEVAS COMPOSICIO­

NES DE MATERIA• O El/ EL Ee1PLEO DE MEDIOS ::tJEVOS O EN 

LA NUEVA APLICACIÓN DE MEDIO~ CONOCIDOS. PARA OBTE­

NER PRODUCTOS O RESULTADOS INDUSTRIALES NOVEDOSOS. 1 

LAS PATENTES DE MEJORAS ESTAN DIRECTAMENTE REFERIDAS 

A AOUELLAS QlJE PRODIJZCAN IHI NllEVO RESULTADO INDIJSTR!AL 

ES DECIR. A LAS PATENTES DE 11/VENCIÓN. Q SEA QUE ?ll~ 

DE PATENTARSE LA MEJORA A UNA PATENTE DE IN'IENCIÓN.­

ClJANDO ESA MEJORA IMPLl'lllE 11~! RESllLTADO MÁS EFICIENTE 

DEL INVENTO• O UN PROCEDIMl!:NTO MAS FÁCIL O MENOS -­

COSTOSO PARA OBTEflER EL RESlJLTADO ti~DlJST~:~L. PERO -

ES DE NOTARSE ~U E LA E X PRES l Ó ~! "RES 11 L TA DO IN D U S T R I ~l." 

SOLO APARECE EN EL ARTÍCULO 4TO A COMENTO, EN LAS -­

FRACCIONES l I, 1]] Y IV. Y, ADEMÁS, LA FRACCIÓ!l IV-­
HABLA DE 0 MEJORAS A UNA INVENCIÓN". fono LO CUAL LLE­

VA A CORROBORAR LA CONCLUSIÓN DE QUE UNA PATENTE DE 

MEJORA PUEDE APLICARSE A MEJORAR UNA INVENCIÓN, AM-­

PARADA POR UNA PATENTE O DEL DOMINIO PÍJBLICOoSEGÍJN­

DICE EL PRECEPTO. Y ELLO CORROBORA TAMBIÉN LA CONCLil 

SIÓ~ DEQUE UNA PATENTE DE MEJORAS DEBE PRODUCIR UN -
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RESULTADO EN CUANTO A LA EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIEH 

TO DE LA INVENCIÓN MEJORADA• O EN CUANTO AL COSTO O 

FACILIDAD DEL PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA OBTENER -­

ESA FUNCIÓN O EL RESULTADO QUE CON LA INVENCIÓN SE -

BUSCA. PERO LAS IDEAS o CONCEPCIONES nuE APLICADAS A 

UNA IN'/EfJCIÓN NO MEJOREN EL qESllLTADO O PRODUCTO -

DE Es A 1 N V EN c 1 ó N ' N 1 LA F 'HI e 1 ó :J o F IN p AR A Los cu AL Es 

ESTE DESTINADO EL INVE~TO, ~I FACILITE EL RESULTADO O 

ABATA SllS COSTOS• NO SE PUEDEN CONSIDERAR COMO MEJORAS 

A UNA INVEllCIÓN. POR OTRA PARTE· LAS PATENTES DE MO­

DELO O DIBUJO INDllSTRIAL AMP,\RAN F011Mf,S, DIBIJJOS, ··­

DISPOSICIONES ARTÍSTICAS, ORílAME~TALESo ETC. Y DICHAS 

p ATEN TE s No T 1 E l.¡[ 'J oJ 11 E '/E R e o N EL F 11 Ne 1 o IJ A :11 EN To EF 1 -

CIENTE DE UN PRODUCTO INDllSTRIAL NI CD~ LA FACILIDAD­

DEL PROCEDIMIENTO PARA su OBTENCIÓN, NI CON EL cosro­
RELATIVO, SINO SOLO CON EL ATRACTIVO ESTéTICO DEL PRQ 

DUCTO• O CON Sil ASPECTO PECULIAR Y PROPIO· ETC. 0E 90ll. 

DE SE DESPRENDE QUE LAS FORMAS O CONCEPCIO~JES O!JE P0-

DRÍAN SER MATERIA DE UNA PATENTE DE DIBUJO O MODELO -

INDUSTRIAL, EN PRINCIPIO NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO­

MEJORAS A UNA INVENCIÓN. PUESTO QUE AUNQUE AFECTAN -­

EL ATRACTIVO ESTÉTICO DE UN PRODllCTO llJDllSTRIAL• SE -

RELACIONAN CON LA EFICIENCIA DEL INVENTO EN CUANTO AL 

FIN PERSEGUIDO DIRECTAMENTE POR EL. PllES AllMENTAR EL 

ATRACTIVO ESTÉTICO O COMERCIAL DE llN PRODUCTO, NO PU.E. 

DE CONFUNDIRSE CON MEJORAR llNA INVENCIÓN. 

FUENTE. COLEGIADOS 

PÁGINA. 57 
VOL TOMO. 43 



EPOCA. 7A. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

AMPARO EN REVISIÓH RA - 1163/70 (4020/50). 
MENDIZABAL Y COMPAílIA SUCESORES, COMPAílIA CERILLERA 

MEXICANA• S.A. 31 DE JULIO DE 1972 - UNANIMIDAD DE 

VOTOS. PONEHTE: GU!LLE~MO GUZMÁN ÜROZCQ 



A P E N D I C E " E " 

J U R I S P R U D E N C I A 

" MARCAS " 
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JURISPRUDENCIA XXX 

MARCAS. LEY DE LA PROP 1 EDAD lllDllSTR 1 AL. 

DE ACllERDO CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTiCULOS 97 Y 

112 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A NADIE -

PllEDE NEGARSE EL DERECHO ~ USAR Sil NOMBRE PROPIO -­

COMO MARCA. SIN MÁS LIMITACIONES QIJE LAS DE QUE EL­

!IOMBRE SEA EL MISMO QllE ACOSTUMBRE IJSAR Y OlJE LE 

PO%A IJN ELEME':TO QIJE LO DISTINGA DE IJN HOMÓNIMO -~ 

Ql\E Y.A SE ENCllENTRE REGISTRADO CON A'lTERIORIDAD• SIN 

QIJE IMPORTE EL IDIOMA DE DICHO !IOMBRE. De ESTO SE -­

CONCLUYE QUE LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN LA FRACCIÓN 

XI DEL ARTi:11LQ 105 DE LA CITADA LEY DE -­

LA PROPIEDAD INOllSTAJAL· CONFORME A LA CIJAL NO SE -­

ADMITIRÁN A REGISTRO LAS PALABRAS DE IDIOMAS VIVOS -

EXTRANJEROS• PARA AMPARAR PROOllCTOS QUE SE ELABOREN 

EN MÉXICO, CONSTITIJYE LA REGLA GENERAL 01\E TRATÁ)i 

OOSE DE LOS NOMBRE PROPIOS· LOS CITADOS ARTÍCllLOS 97 
Y 112 ESTABLECEN EVIDENTES EXCEPCIONES A ESTA REGLA, 

PIJES DE OTRA MANERA ESTAS DJSPOS ICIONES 110 TENOR ÍA!;­

SENT IDO, PORQllE, DE REFERIRSE SOLO A LOS 'IOMERE5 E~I -

CASTELLANO• NO TENDRiAN RAZÓN DE EXISTIR EN VIRTIJD -

DE QIJE PARA ESAS PALABRAS NO HAYA LIMITACIÓN EN EL -

ARTICULO 105 MENCIONADO. 

FIJENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 56 
VOL. TOMO. XX 

ÉPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 3082/58. CANNON MJLLS, S.A. 

13 DEFEBRERO DE 1959. 5 VOTOS. PONENTE: ÜCTAVIO MENDQ 

ZA GoNÍALEZ. 
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JURISPRUDENCIA XXXI 

MARCAS, CONSTITUCION DE LAS. 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE LA -­

PROP l EDAD 1 NDllSTR l AL, PUEDEN CONST l Tll ! R UNA MARCA, -

PARA LOS EFECTOS DEL PRIMER PÁRRAFO :JEL ARTÍCULO 96 
DEL MISMO ORDENAMIENTO• LOS NOMBRE E/,30 IJNA FORMA-

D! STINTIVA, LAS DEllOMJtl~C !OllES, Y E'I GENERAL, CIJAL­

OlllER MEDIO MATERIAL GllE ',[A S'ISfEPT!BLEo POR SllS -

CARACTERISTICAS ESPECIALES, DE HACER OISTJNGU!R LOS 

OBJETOS A Ql/E SE APLIQUE O TRATE DE APLICARSE, DE LOS 

DE Sil MISM.A CLASE O ESPECIE• POR TANTQ, LA Mo'.\RCA DE 

LA QllEJOSA. COllSTITllÍDA POR IHIA PALABRA DE ORIGErl -

ITALIANO Y UN CARAMELO COI/ ClEflTAS CARACTERÍSTICAS 

ES llNA VERDADERA MARCA QllE SATfSFACE LOS REOll!SITOS 

LEGALES, SUSCEPTIBLE• POR SUS CARÁCTERES ESPECIALES 

DE HACER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS QUE AMPARA DE OTROS 

DE SU MfSMA ESPECIE O CLASE. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGPJA. 55 
VOLTOMO.Vlll 

ÉPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 7407/56. liuL1.1:.1<t1I l tllllllN~• ~.¡\'. 

10 DE MARZO DE 1958. UNAMIM!DAD DE 4 VOTO~. PONENTE: 

FRANCO CARREÑo.' 
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JURISPRUDEttCl~ XXXII 

MARCAS, REGlSTRO DE. CRITERIO DE LA AllTORIDAD ADM!rlISTRATlVA 
RESPECTO A LA ORIGINALIDAD. 

DE CONFORMIDAD CON LA JllRISPRllDEllCIA DE LA SllPREMA -

EoRTE DE JllSTICIA EL CRJTEqJo DE LA AIJTORIDAD ADMJ-­

NISTRATIVA PllEDE SER CE:ISllRADO EN EL JIJICIO DE AMPA­

RO• CIJMIDO PARTE DE BASES JllEXACTAS O NO DEMOST"ADAS 

C\JANDO NO EXPRESE ARGllME:i-ACIDllES O NO CITA PRECEP-­

TOS LEGALES, Y CIJANDO LOS RAZONAMIE'-ITOS DEL ORGÍ.tW­

ADMINISTRATJVO SON CQ~TRARIOS A LAS REGLAS DE LA Ld 

GICA Y A LAS MÁXl~AS DE LA FXPERIE"CJA. IN CG~TRA-­

RIA A LOS PRlolCIPIOS LÓGICOS. LA COllCLllSIÓN DE rJllE­

NO ES ORIGINAL CIERTA BOTELLA QIJE PRETENDE REGISTRAR 

SEo EN V!RTIJD DE 01/E HAY EllVASES QIJE, AIJllQllE liO ---­

TIEllEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA pqQPllESTA, -

EN CONJllNTO CADA llNO DE ELL 15 T !EllE ALGllNOS DE LOS -

ELEMENTOS DE ESA MARCA y, POR TANT0, TODOS L0 ENVA-­

SES REUNIDOS SI TIENEN LAS CARACTERiSTICAS DE L; MAR 

RA DE LA QIJEJOSA. ESTO ES INADMISIBLE• P0R0i/E, COll -

Es TE c R 1 TER 1 o ll 11 N c A p o o R í A HA? ER N 1 N G \J NA F 1 G 11 R A o R l 

GINAL. 

FllENTE. ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 34 

VOLTOMO. LXIII 

ÉPOCA. 6A. 

SEXTA ÉPOCA• TERCERA PARTE: 

VOL. LXIII• PÁG. 34 A.R. 2613/61 COLGATE PALMOLIVE 
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COMPANY. UNANIMIDAD DE q VOTOS. 

VOL. LVI• PÁG.73 A.R. 6250/61 COLGATE PALMOLIVE 

COMPANY• UNANIMIDAD DE q VOTOS. 

TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 372/85 
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JURISPRUDEHCIA XXXIII 

MARCAS I llDIJSTR 1 ALES, DERECHO AL llSO DE LAS. 

LA LECTURA DE LA l.EY DE LA P·ROPIEDAD 1 NDUSTRIAL PER­

MITE ADVERTIR QUE LOS DERECHOS AL USO DE UNA MARCA -

SURGEN PRECISAMENTE DE SU REGISTRO NACIONAL· Y NO -­

DE SUS REGISTROS EXTRANJEROS. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 80 
VOLTOMO. f J 

ÉPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 6190/56. DESTILERIA FRANCESA, --­

S. DE R. L. 5 DE AGOSTO DE 1957. 5 VOTOS. PONENTE: 

JosÉ RIVERA P. c. 
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JURISPRUDEttCIA XXXIV 

MARCAS INDUSTRJALES, ARBITRIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 
EN EL REGISTRO DE. 

EL JUICIO DE AMPARO OUEDARiA SUPRIMIDO DE MANERA -

ABSOLUTA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA SECRE• 

TARJA DE ECONGMiA E~ MATERIA DE PROPIEDAD !NDUS -­

TRIAL, SI FUERA ABSOLUTAMEHTE !NOBJETABLE LA FACUL 

TAO QUE TIEUE DE RESJLVER CUESTIONES T~C~!CAS RELA 

TIVAS A LAS NORMAS A ~VE SE REFIERE LA LEY DE LA -

MATERIA. P0q TANfQ, CUA~DO EL CRITERIO DE DICHA S~ 

CRETARIA. AL RESOLVER sn~~E CUEST!O~ES DE PRCP!E -

DAD INDUSTRIAL· sr• ~SIO~IAMENTE !~ACEPTABLE PORQUE 

LOS HECHOS SEAN DE TAL MANERA OBJETIVOS QUF NO PU! 

DEN PROVOCAR DUDA RAC!O~Al ALGUNA, si ES LEGAL con 
BATIRLO EN FL JUICIO DE GARANTiAS. 

SEXTA EPOCA, TERCERA P~RTE: VOL. XJ, P~G. 30. 
A.R. s1oqs1. 
ROPA PRE-CORTADA• S.A. 5 VOTOS. 
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JttRISPRUDEHCIA XXXV 

MARCAS INDllSTRIALES. SllBSTAflCIAS QlllMICAS FllllDAMEllTALES. 

EN EL CASO DE SUBSTANCIAS auiMICAS FUNDAMENTALES NO 

DEBE ACEPTARSE EN TÉRMINOS ESTRICTOS LA PREVENCIÓN­

A QUE SE REFIERE EL ARTiCULO 105, FRACCIÓN x1v. - -

INCISO B}, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• -­

YA QUE DE SER ASf SE LLEGARfA AL EXTREMO, POR LAS -

DEMÁS INACEPTABLE• DADOS LOS TÉRMINOS DEL ARTiCUL0-

28 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPllBLICA QUE-­

PROHIBE LOS MONOPOLIOS, DE OUE 3ASTARÍA CON QUE --­

CIJALQll!ER PERSONA INSCRIBIERA UNA MARCA QUE EN SU -

FORMAC!Óll CONSTARA EL llOMBRE DE ilNA DE ESAS SUBSTAl!_ 

CIAS FUNDAMENTALES DE LA FARMACOPEA, PARA QUE NADIE 

MAS PUDIERA REGISTRAR OTRA MARCA CONSTITUIDA FUNDA 

MENTALMENTE POR ESA MISMA SUBSTANCIA BÁSICA• AUNQUE 

CON DISTINTAS DESINENCIA. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 47 
VOL TOMO. X 11 1 

ÉPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 4803/48. CDRN PRODUCTS REFINING 

CD. 2 DE JULIO DE 1958. 5 VOTOS. 
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JURISPRUDEílCIA XXXVI 

MARCAS, DEHOM!HAC!ONES DESCRIPTIVAS. 

CONFORME AL ARTÍCULO 6 OUINOUIES DEL CONVENIO DE PA­

RJS, REVISADO EN LISBOA EN 1958, PARA QUE IJNA MARCA­

REGJSTRADA EN SIJ PAÍS DE ORIGEN PIJEDA SER RECHAZAD1\ 

(APARTADO g, INCISO 2 ) , SE fiEQUIERE QllE E5Tt DESPR.Q 

VISTA •DE TODO" CARÁCTER DISTINTlVO• O BIEN FORMADA 

"EXCLUS!VAMENTE" DE S!GNOS O POR !~DICACIO~ES QUE -­

PllEDAN SERVIR PARA DESIGNAR ESPECIE, CANTIDAD, CALI­

DAD' DEST l NO' VALOR' LllGAR o ~ro CA DE PRODllCC 1 Ót~' -­

ETC. LllEGO S 1 A UNA PALABRA EXTRAN.JERA OUE RES'.Jl. TA -

El/OCATIVA O DESCRlPT!VA DE LOS ººODllCí'lS .~ DE Sil ':A­

TURALEZA o DESTINO· SE <E AGREGA ono ELóMEflTO SIJFI­

ClENTE PARA ESTABLECER LA DIST!'IC!ÓN, 'JE MANERA lllJE­

LA PARTE DESCRIPTIVA O EVOCATl'/A NO VEl·,GA A PEcllLTAR 

EL ELEMENTO llldCO O SllBSTANC !AL DE LA MARCA, ESTA -

SI ES SUSCEPTIBLE DE REGISTRO· A PESAR DEL TEXTO DEL 

ARTÍCllLO 91 FR,\CC!ÓJ¡ V, DE LA LEY CE iNVENClONl'S Y -

MARCAS. PRIMER TRIBUNAL (OLEGfAOQ EN MATERIA ~C~IN!J 

TRATlVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

FllEnE' COLEG 1 ADOS 

SECCIÓN.JURISPRUDENCIA 

NIJMTÉS 1S.6 

APÉND!CE.1985 

PÁGINA. 14 
VOLTOMO. V! 

SÉPTlMA ÉPOCA• SEXTA ÉPOCA: 

VOLS. 121 - 126 PÁG. 123 A.R. 77/79 FABRICAS MON-
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TERREY1 S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 133-138 PÁG. 220 A.R. 467/79 BALTIMORE ---­

AIRCOIL COMPANY INC. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 133-138 PÁG.220 A.R. 651/79 PROCTER & GAMBLE 

DE MEXICO• S.A. DE C.V. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 133-138 PÁG. 220 A.R. 871/79 FABRICAS AGRQ 

PADAS DE MU~ECAS DE ONIL• S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VoLs. 133- 138 PÁG.220 A.R. 1377/79 NATIONAL 

CHEMSEARCH CORPORATION. UNANIMIDAD DE VOTOS. 
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JURISPRUDENCIA XXXVII 

MARCAS. REGISTRO DE. 

SI UNA MARCA SE HA CONSERVADO VIGENTE POR EL SOLO­

HECHO DE ESTAR REGISTRADA Y NO HABERSE DECLARADO -

NULO SU REGISTRO, ESTA CJRCU~STANCIA ES SUFICIENTE 

PARA CONSIDERARLA CAPAZ DE PRODUCIR TODOS SUS EFE~ 

TOS LEGALES, ENTRE ELLOS DE CONSERVAR SUS DERECHOS 

ADQUIRIDOS, !NDEPE~DIENTEMENTE DE LOS VICIOS O --­

IRREGULARIDADES DE 0UE ADOLEZCA su REGISTRO. SosT~ 

NER LO CONTRARIO, ES TANTO COMO PROPICIAR UNA VIO­

LACIÓN DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE LA MATERIA• YA 

QUE DE CONFORMIDAD CON El ARTICULO 123 OE LA LEY OE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA El REGISTRO JE UNA MARCA 

SE DEBEN TOMAR EN CUE~TAo PARA EFECTOS DE SU NOVE­

DAD, NO SOLAMENTE LAS MARCAS REGISTRADAS ANTERIOR­

MENTE SINO TAMBl~N AQUELLAS QUE ENCONTRÁNDOSE EN 

TRÁMITE HUBIERA SIDO ANTERIOR LA SOLICITUD DE SU -­

REGISTRO. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE' VOL.LXV, PÁG.19. A.R.-

5141/62. 

SHOE CORPORATION OF AMERICA. 5 VOTOS. 



JURISPRUDENCIA XXXVIII 

MARCAS, DISTl!ICION DE LAS. DEBE SER SllFICIE!JTE PARA PODER DI­
FERENCIAR LOS PRODllCTOS O SERVICIOS A QllE SE Af'L!OllEtl 
Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES COH OTRAS 
REGISTRADAS COH A~TELAC!ON. PECULIARIDADES DE LAS ES­
TABLECIDAS Efi LOS ART!CllLOS 90 y 91, FRACCIOll XVI 11, 
DE LA LEY DE INVEHCIONES Y MARCAS 

TRATANDOSE DE CUESTIONES RELATIVAS A CONFUSIÓN DE -

MARCAS• DEBE SOSTENERSE QUE !S EL P~BLICO CONSUMIDOR 

QUIEN FUNDAMENTALMENTE MERECE PROTECCIÓN PARA EVITAR 

LA DE SOR !ENTACIÓN Y EL ERROR RESPECTO A LA llATURALEZA 

Y ORIGEN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS QUE CONCURREN EN 

EL MERCADO• Y OBVIAMENTE• AL MISMO TIEMPO, GARANTIZAR 

LA INTEGRIDAD Y BUENA FAMA DEL SIGNO DISTINTIVO AOOf 

TADO POR EL COMERCIANTE, ASEGURANDO LA FÁCIL IDENTI­

FICACIÓN DE CAS MERCADERIAs: EN OTRAS PALABRAS• LA 

MARCA HA DE SER PECULIAR PARA PODER DISTINGUIRSE --­

CLARAMENTE ENTRE LAS DEMÁS MARCAS QUE FLUYEN EN EL -

COMERCIO O ESTAN REGISTRADAS, Y LA PROTECCIÓN DE LA­

LEY HA DE SER PLENA PARA QUE SU PODER DE ATRACCIÓN -

Y SU CAPACIDAD DISTINTIVA NO SUFRAN MENGUA: ESTO JU~ 

TIF!CA LA EXISTENCIA DE LA EXIGENCIA DE QUE LAS MAi 

CAS SEAN SUFICIENTEMENTE DISTIATIVAS ENTRE SI• DE -­
SUERTE QUE EL PÚBLICO CONSUMIDOR NO SOLO NO CONFUNDA 

UNA CON OTRA• SINO QUE NI SIQUIERA EXISTA LA POSIBI" 

Ll DAD DE 01/E LAS CONFl!NDA. [STAs PECULIAR 1 DA DES LAS 

IMPLICA LA LEY DE LA MATERIA CllANDO ESTABLECE EN SUS 
ARTÍCULOS 90 Y 91, FRACCIÓN XVIII, QUE LA DENOMINA-­

CIÓN QUE CONSTITUYE LA MARCA DEBE SER SUFICIENTEMEN­

TE DISTINTIVA PARA PODER DISTlllGlllR O IDENTIFICAR -

LOS PRODUCTOS O SE"V!CIOS A QUE SE APLIQUE O TRATA -
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DE APLICARSE• FRENTE A LOS DE SU MISMA ESPECIE Y - -

CLASE• Y QIJE UNA MARCA NO DEBE REGISTRARSE SI ES CO.tl. 

FUNDIBLE CON OTRA REGISTRADA CON ANTELACIÓN. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL --­

PRIMER CIRCIJITO. 

FUENTE. COLEGIADOS 

SECCIÓN.JURISPRUDENCIA 

NUMTESIS. 32 
APÉNDICE. 1985 

PÁGINA. 5lj 

VOLTOMO. V 1 

SÉPTIMA ÉPOCA• SEXTA PARTE: 

VOLS. 157-162 PÁG.206 A.R. 746/81 INTERCONTINEN­

TAL HOTELS CORPORAT!ON. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 157-162 PÁG.206 A.R. 146/81 LABORATORIOS -

MILES DE MEXICOo S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VoLS. 157-162 PÁG. 107 A.R. 60/82 BARCO OF CALI­

FORNIA. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 157-162 PÁG. 107 A.R. 1459/79 GERN FaOOSo 

1 NC. 

VoLS. 

UNANIMIDAD DE varas. 

157-162 PÁG. 107 A.R. 

LIMITED. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

1829/81 HARDY SPICER 
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JURISPRUDE~ClA XXXIX 

MARCAS INDUSTRIALES, ARBITRIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 

EN EL REGISTRO DE. 

No ES ABSOLUTA NI OMNiMODA LA FACULTAD DE QUE GOZA 

LA SECRETARIA DE ECONOMiA PARA DECIDIR SI CONVIENE 

O NO• CONCEDER EL REGISTRO DE UNA MARCA SEMEJANTE­

A OTRA REGISTRADA, O QUE INVADA EL LEGÍTIMO CAMPO 

DE ACCIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL ANTERIORMENTE EN 

USO. CUANDO UNA AUTORIDAD TIENE PODER DISCRECIONAL 

O LIBERTAD DE APRECIACIÓN, EN EL AMPARO SE DEBE -­

RESPETAR, POR LO GENERAL• EL EJERCICIO DE ESE PO -

DER , SALVO QUE LA •iUTORIDAD llAYf• PARTIDO DE DATOS 

IRREALES O NO COMPROBADOS, O QUE FUNDE SUS CONCLU­

SIONES EN ARGUMENTOS CONTRARIOS A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA O A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. DE ORDI­

NARIO• CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA RE­

SOLVER ACERCA DE LA EXISTEHCIA O INEXISTENCIA DE -

IMITACIÓN ENTRE DOS MARCAS, PERO CUANDO LA CALIFl 

CACIÓN ES NOTORIAMENTE INACEPTABLE PORQUE LOS HE-­

CHOS SON DE TAL MANERA OBJETIVOS QUE NO PUEDEN PRQ 

VOCAR DUDA RACIONAL ALGUNA• ES POSIBLE CENSURARLA­

EN EL JUICIO DE AMPARO, YA QUE• DE OTRO MODO• ÉSTE 

QUEDARiA SUPRIMIDO EN FORMA ABSOLUTA, CUALESQUIERA 

QUE FUESEN LAS CIRCUNSTANCIAS EN CADA CASO. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. IV, PÁG,176 

A.R. 3167/56. 

CÍA. HULERA EUZKADI. 5 VOTOS. 
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JURISPRUDEUC!A XL 

MARCAS, REGISTRO DE. 

DE ESTIMARSE VÁLIDA Y LEGAL LA ARGUMENTACIÓN EN EL -

SENTIDO DE Ql/E EL REGI STRD DE UtlA MARCA ES !JH FACUJ. 

TAO GRACIOSA DEL ESTADO EN FAVOR DE LOS PART!CllLARES 

SE LLEGARÍA AL EXTREMO DE HACER NUGATORIAS, LAS DIS­

POSICIONES QUE AL RESPECTO ESTABLECEN LA LEY DE LA -

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO, YA Q!JE EN AO!Ji 

LLA HIPÓTESIS BASTARiA CON QUE EL ESTADO LO QUISIERA 

PARA QUE UNA MARCA SE REGISTRARA O NO A Sl/ ARBITRIO. 
DESDE EL MOMENTO EN QUE EXISTEN UNA LEY Y !JN REGLA­

MENTO QUE FIJAN LAS BASES PARA LLEVAR AL CABO EL -­

REGl STRO DE UNA MARCA• ELLO IMPLICA QUE SUS DISPOSl 

CIONES CONFIEREN OBLIGACIONES Y FACULTADES RECÍPRO· 

CAS, POR UNA PARTE• Al ESTADO y, POR OTRA• A LOS -­

PARTICULARES< LO QUE SE TRAO!ICE EN QUE SI AL SOLICl 
TAR EL REGISTRO EL PARTICULAR, SE SATISFACEN LOS -­
REQUISITOS DE LA NORMA, EL ESTADO NO P!IEOE A SU --­
ANTOJO NEGAR EL REGISTRO. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 23 
VOLTOMO.XXIV 

ÉPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 4290/57. U.S. RUBBER MEXICANA• -

S.A. 3 DE JUNIO DE 1959. 
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JURISPRUDEllCIA XI 1 

MARCAS. DENEGACION DEL REGISTRO POR REPRODUCIR OTRA NOTORIA­
MENTE cor1oc 1 DA. 

I/¡ EN LA LEY DE ItiVENCIONES y MARCAS NI EN EL corivE­

NIO DE PARiS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD JNDUi 

TRIAL EXISTE DISPOSITIVO LEGAL ALGUNO QUE OBLIGUE A­

LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL A SO­

LICITAR COPIA AL PAis DE ORIGEN CEL REGISTRO DE UNA 

MARCA CUANDO LA AUTORIDAD ESTIME DIJE ES NOTORIAMEllTE 

CONOCIDP.. E~ MÉXJC01 y PO!: ;AL RA:Ó~J ,'lIEGllE EL REGrs-

TRO DE OTRA MARCA QUE RESULTE l'OIJAL O PARECIDA. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI.NISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO ( TColZ159 ADM). 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

ÉPOCA. 8A. 

R.A. 2012/89. COMPACT CASSETTE• S.A. 24 DE NOVIEMBRE 

DE 1989. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ANTONIENTE 

AZUELA DE RAMiREZ. SECRETARIO: FRANCISO DE JEsns --­

ARREOLA CHAVEZ. 
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JílRISPRUDEHCIA XLII 

MARCAS, NEGATIVA DE REGISTRO DE. CARACTER DESCRIPTIVO. 

$1 UNA DE LAS PALABRAS DE UNA MARCA NO TIENE CARÁC­

TER DESCRIPTIVO• NI ESTÁ COMPRENDIDA DENTRO DE LAS 

LIMITACIONES DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN IV. DE LA­

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y, SI, POR ESO MIS­

MO• TAMPOCO LO E5TÁ EN SU CONJUNTO LA MARCA COMPLl 

TA EN CUESTIÓN, NATURALMENTE OUE LA RESOLUCIÓN SO­

BREPASA LAS EXIGENCIAS DE LO JUSTO Y RESULTA ARBI­

TRARIA DENEGAR El REGISTRO DE LA MARCA DE OUE SE -

TRATA. 

SEXTA EPOCA• TERCERA PARTE. VOL. XLVI. PÁG.15 

A.R. 6081/57. 
THE BASSICK COMPANY. UNANIMIDAD DE q VOTOS. 
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JURISPRUDEHCIA XLIII 

MARCAS, NEGATIVA A SU REGISTRO. 

SI LAS AUTORIDADE~ RES•QNSABLES, PARA NEGAR EL RE­

GISTRO DE UNA MARCA DE ENVASE QUE SOLICITÓ LA ouE­

JOSA· NO SE FUNDARON EN HECHOS CONCRETOS SINO QUE 

SOLO SOSTUVIERON GENERALIDADES DOGMATICAS VAGAS E 

IMPRECISASI Y SI TAMPOCO SE PROBÓ EN AUTOS QUE LA 

BOTELLA DE QUE SE TRATA FUERA IGUAL ESPECIFÍCAMEli 

TE A ALGUNA DE USO COMÓN EN LA ACIUALIVAD O SEHE­

JANTE A OTRA REGISTRADA CON A~TERIORIDAD, CABE -­

CONCLUIR QUE ESTUVO EN LO JUSTO EL (, JUEZ DE D!l 
TRITO• AL SOSTENER QUE ~Q SE HIZO POR LOS RESPON­

SABLES UNA APRECIACIÓN LEGAL Y EN CONJUNTO DE LA 

MARCA EN CUESTIÓN. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. LVI, PÁG.73 

A.R. 5817/61 
THE PYRAMID RUBBER (OMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 



354 

JURISPRUDEttCIA XLIV 

MARCAS, CAUSAL DE !MPROCEDEnClA DEL AMPARO, QUE NO CABE E~ -
UN CASO MARCARIO. 

LA CAllSAL DE IMPROCEDENCIA DIJE SE PRETENl)E FUNDAR 

EN LA FRACCIÓN [ f DEL ARTÍCIJLO 114 DE LA LEY DE -

AMPARO, ALEGANDO NO SER DEFINITIVA LA RESOLIJCIÓN 

RECLAMADA POR QUE EL QUEJOSO PODiA IMPUGNARLA DE 

ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 2QQ, FRACCIÓN V, Y 229 
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD !NDllSTRIAL· NO EXISTE 

CUANDO LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO MARCARIO ES EL -­

ACTO CON QUE CULMINÓ EL PROCEDIMIE'HO INSTAURADO 

EXCLUSIVAMENTE POR EL TERCERO PERJUDICADO ANTE - -

LAS AUTORIDADES RESPONSABLES• SIN PARTICIPACIÓN -­

DEL QUEJOSO• PORQUE EL OTORGAMIENTO DE ESE TiTULO 

NO ES ETAPA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA 

DE JlllCIO ENTRE EL TERCERO Y EL QUEJOSO. 

SEXTA EPOCA• TERCERA PARTE: VOL. CXXVlll• PÁG.36 

A.R. 3398/66. RustN HERNÁNDEZ ÜÍAZ. 5 VOTOS. 
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JURISPRUDENCIA XLV 

MARCAS, tlOT!F!CAC!Oll DE LA SOLlCITIJD DE EXT!llC!OI/ DE LAS. 

TRATÁNDOSE DE LA NOT!FlCAC!ÓN AL PROP!ETAR!O DE UNA 

MARCA, DE LA SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE DICHA MARCA­

ES OPTATIVO Y NO OBLIGATORIO PARA LA SECRETARIA DE­

ECONOMiA HACERLA POR MEDIO DE LA GACETA OFICIAL DE­

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; PERO SI HACIENDO USO DE -

LA GACETA, A G!/ISA DE NOTlF!cr.cIÓN PllBL!CO EL OFI­

CIO POR EL CUAL SE CONCEDIÓ A LA QUEJOSA El T€RMINO 

DE TRES MESES PARA QUE ACREDITARA FEHACIENTEMENTE -

EL USO DE SU MARCA, ES CLARO QUE ESE T§RMINO DEBE -

COMENZAR A CORRER DESDE LA FECHA EN QUE APAqEcIÓ LA 

PllBL!CACIÓN• PORQUE DEBE EllTENDERSE OllE LA SECRETA­

RIA OPTO POR HACER LA NOTIFICACIÓN A TRAvts DEL CI­

TADO ÓRGANO PllBL!CITARIOo YA QUE DE NO SER ASÍ, HA­

BRiA SIDO BASTANTE COU OUE HUBIERA EUVIAOO AL DEMAH 

DADO COPIA DE LA SOLICITllD DE EXTINCIÓN DE Sil MARCA, 

AL DOMICILIO ACREDITADO EN El EXPEDIENTE. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 70 
VOL TOMO. VI l 

ÉPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 2126/56 N.V. PH!LIPS 

GLOEILAMPENFABR!EKEN. 8 DE ENERO DE 1958. 
UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: FELIPE TENA RAMÍREZ. 
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JURISPRUDENCIA XLVI 

MARCAS, DECLARATORIA DE EXTltJCIOll O CAOllCIDAD DE DERECHOS. 
GARAllTIA DE AllDlEllC!A. 

S! BIEN EL ARTICULO 198 DE LA LEY DE INVENCIONES Y -

MARCAS DICE: " LA EXTINCIÓN DE DERECHOS O LA CADUCl 

DAD QUE OPERA COMO CONSECUENCIA 9E DETERMINADA OMI-­

SIÓN O POR EL SÓLO TRANSCURSO DEL TIEMPO, NO REOUE-­

RIRAN DE DECLARACIÓN EXPRESA POR PARTE DE LA SECRETA 

RIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. TAN PRONTO SE 

DE LA CAUSA DE EXTINCIÓN O CADUCIDAD SE HARÁ LA ANO­

TACIÓN rn EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y SE ORCENARÁ LA -

PUBLICACIÓN EN LA GACETP DE INVENCIONES Y MARCAS", -

UNA RECTA INTERPRETACIÓN DE TAL PRECEPTO COU~UCE A -

CONCLUIR QIJE LA ClRCllNSTANClA DE OUE EN EL MISMO NO 

SE ESTABLEZCAN REQUISITOS NI FORMALIDADES PREVIOS A 

LA EMISIÓN DE UNA DECLARATORIA DE EXT!NCJÓn DE DERL 

CHOS O DE CADIJC l DAD' NO RELEVA EN MODO ALGUNO A LAS 

AUTORIDADES ENCARGADAS DE ELLO DE OBSERVAR LAS FOR­

MALIDADES NECESARIAS PARA RESPETAR LA GARA~TfA DE -

AllD!ENC!A QtJE CONSAGR,1 El f,RTÍCllLO 14 CONSTITIJCIO-­

NAL. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMIHIS­

TRATIVA DEL PRIMER ClRCll!TO (reo 12024 ADM). 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

ÉPOCA. 8A. 

AMPARO EN REVISIÓN 2456/87 DIJFFY MOTT COMPANY INC. 

11 DE ABRIL DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE 

CARLOS AMADO YAÑEZ. SECRETARIO: ROLANDO GoNZÁLEZ 

l!CONA. 
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JURISPRUDEHCIA XLVII 

r'.ARCAS, EXTINCION POR FALTA DE uso, cor.PETE DECLAl~ARLA 
AL TITULAR DEL RM'O O AL FUNCIONARIO AUTORIZADO PARA -
SUS TI TU !RLO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE -
LA SECRETARIA ílE INílUSTRIA Y COMERCIO NO ESTÁ AUTQ 
RIZADO PARA ACORDAR Y RESOLVER EN DEFINITIVA LAS SQ 
LICITUDES DE RENOVACIÓN ESPECIAL, POR FALTA DE USO­
CON EL OBJETO DE CONSERVAR LA VIGENCIA DE UNA MARCA 
EN LOS T~RMINOS DEL ACUERDO DE FECHA 8 DE ENERO DE-
1965 DEL SECRETARIO DEL RAMO, SINO OUE, CONFORME A 
LOS ARTlCULOS 169,229,232Y DE~·\ÁS RELATIVOS lJE LA -­
LEY DE PROPIEDAD l~DUSTRIAL, ES PRECISO OUE SE SIGA 
EL PROCEDIMIENTO hDMINISTRATIVO DEL CASO, Y QUE LA 
SECRETARIA CITADA RESUELVA EN DEFINITIVA LO PROCE-­
DENTE, SIN EMBARGO, SI EL DIRECTOR GENERAL DE LA -­
PROPIEDAD INDUSTRIAL EMITE UN ACUERDO DICIENDO A -
UN SOLICITANTE CUE"NO ES POSIBLE ACCEDER" A SU PETl 
CIÓN DE RENOVAR ESPÉCIALMENTE SU !1ARCA, EN RAZÓfj DE 
QUE"NO HA HECHO USO DE ELLA DESDE EL A~O DE 1955", 
ESTO ENTRAAA, NO UN SIMPLE ACUERDO DE TRÁMITE, SINO 
OBVIAMENTE, LA DECISIÓN QUE TRAE COMO CONSECUHICIA 
LA EXTINCIÓN DEL DERECHO MARCAR IO DER I ADO DEL REG I~ 
TRO DE LA MARCA; LO CUAL CONSTITUYE UNA DECISIÓN DE­
FINITIVA QUE LA PROPIA SECRETARÍA RECONOCE COMO TAL, 
SI AFIRMA QUE, POR HABERSE EXCEDIDO EL PETICIONARIO­
"EN EL T~RMINO PAR SOLICITAR LA RENOVACIÓN ESPECIAL 
DE SU MARCA", ESTO LE "IMPEDlA CONCEDERLA", FACULTAD 
DECISORIA QUE NO TIENE CONFORME AL ACUERDO DEL SECRE_ 
TARIO DEL RAMO DE 8 DE ENERO DE 1965, POR LO QUE, -­
SIENDO EL ACUERDO UNA DECISIÓN DEFINITIVA DEL DIREC­
TOR GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROCEDE CON­

TRA ELLA EL JUICIO DE AMPARO. 



338 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: 

VOL.CV!, PÁG.54. A.R. 8883/65, THE DIETINE 
COMPANY, 5 VOTOS, 

VOL.CVI, PÁG,54, A.R. 995/65. THE PROCTER AND -

GAMB!E Co, 5 VOTOS. 

VOL.CIX. PÁG. 34, A.R. 2074/66. J0EiNSON ANO 
JOHNSOt,I. 5 VOTOS, 

VoL.C!X, PÁG, 34. A,R, 8879/65. ÜWENS ILLINOlS­
GLASS COMPANY, 5 VOTOS, 

VOL' ex' PÁG '32' A' R' 2765/66' JoHNSON ANO 
JOHNSON, 5 \/OTOS, 

ESTA TESIS APARECIÓ PUBLICADA, CON EL tlUMERO 127, -
EN EL APÉNDICE 1917 -1985, N0\IENA PARTE, PÁG.184. 
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r1ARCAS, RENOVACION ESPECIAL DE LAS. 
CONSERVA SU VIGENCIA INICIAL. 

Los ARTICULOS 156, 204 y 171 DE LA LEY DE PROPIEDAD 
FNDUSTRIAL, DICEN A LA LETRA: 0 SI SE SUSPENDE POR­
MÁS DE CINCO AÑOS CONSECUTIVOS LA EXPLOTACIÓN DE -
UNA MARCA REGISTRADA, SE EXTINGUIRÁN LOS EFECTOS -­
DEL REGISTRO, A MENOS QUE SE RENUEVE EN LA FORMA E~ 
PECIAL QUE PREVIENE EL ARTICULO 171 DE ESTA LEY", 
11 EL REGISTRO DE UNA MARCA SE EXTINGUE SI SE SUSPEH 
DE LA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA POR MÁS DE 5 Aílos cou 
SECUTIVOS, SALVO QUE SE RENUEVE EN LA FORMA ESPECIAL 
PREVENIDA POR EL ARTICULO 171 DE ESTA LEY.º 0 LA SO­
LICITUD DE RENOVACIÓN PARA FALTA DE USO, A QUE SE -­
REFIERE EL ARTICULO 156 DE ESTA LEY, PARA CONSERVAR­
LA VIGENCIA DE UNA MARCA QUE NO SE HAYA EXPLOTADO -­
DEBERÁ PRESENTARSE A LA SECRETARÍA ANTES DE QUE CON­
CLUYA EL PERIODO DE 5 AÑOS, DESDE EL DÍA EN QUE SE -
SUSPENDE LA EXPLOTACIÓN. ESTA RENOVACIÓN ESPECIAL -­
POR FALTA DE USO Y LOS DERECHOS FISCALES OUE POR ELLA 
SE CAUSAREN, SERÁN SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR 
EL ARTICULO 168 ACERCA DE LA RENOVACIÓN PERIÓDICA -­
DE LA MARCAS", COMO SE ADVIERTE DE LO ANTERIOR, LA 

RENOVACIÓN ESPECIAL INVALIDA EL TIEMPO TRANSCURRIDO -
DE DESUSO DE LAS MARCAS, SIEMPRE QUE NO SE HAYA CON­
SUMADO EL LAPSO DE 5 AÑOS, PUES LA LEY NO LE OTORGA­
EFECTOS RETROAOTIVOS, EN CONSECUENCIA, TIENE LA EFI­
CACIA CONSERVATORIA DE MANTENER LA VIGENCIA INICIAL­
DE LAS MARCAS Y CON ELLO TAMBl~N EL DERECHO DE EXCL!J. 
SIVIDAD QUE OTORGA SU REGISTRO EN LA SECRETARIA DE -
INDUSTRIA Y COMERCIO, SUPUESTO QUE EXPL!CJTAMENTE --
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SE CONSIGNA QUE ESA RENOVAC!ÓN ES "PARA CONSERVAR -
LA VIGENC!A DE UNA MARCA QUE NO SE HAYA EXPLOTADO". 
DE MANERA QUE, INUTILIZÁNDOSE EL TIEMPO DE DESUSO -
OCURRIDO CON ANTERIORIDAD, COMO SI NUNCA HUB!ERA -­
TRANSCURR!DO, RESULTA INDUDABLE 'lUE JUR!DICl\MHITE -
EL MISMO YA NO PUEDE FORMAR PARTE DEL NUEVO CÓMPUTO 
PARA ESTABLECER LA EXTINC!ÓN DEL REGISTRO DE LA MAR 
CA POR FALTA DE EXPLOTACIÓN, POR LO CUAL RESULTA -­
INADMISIBLE INTERPRETAR EL ARTICULO 171 DE LA LEY -
EN CONSULTA EN EL SENTIDO DE QUE LA SUSPENSIÓN A -­

QUE SE REFIERE INDICA CESACIÓ~ DE UN USO YA INICIA­
DO, Pu~s EN NUESTRO IDIOMA"SUSFErJDER" ES ;10 SÓLO D& 

TENER UNA ACCIÓN U OBRA, SINO TAMB!tN DIFERIR TAL -
ACCIÓN U OBRA Y "DIFERIR" ES RETARDAR LA EJECUCIÓN -
DE UNA COSA, LO MISMO QUE SUSPE;IDER TAL EJECUCIÓN. -
CONSIGUIENTEMENTE, LA SUSPENS!ÓN A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 171 COl1PREllDE LO MISMO U. DETENCIÓN DE UNA 
EXPLOTAC[ÓN o uso YA lN!CIADO, cono EL DIFER[M!ENTO 
O POSTERGAMIENTO DE ESE USO C EXPLOTACIÓN, LJ QUE -­
SE CORROBORA CON EL 0ISMO TEXTO DEL PRECEPTO QUE NOS 
OCUPA AL REFERIRSE A "UNA MARCA QUE NO SE HAYA EXPLQ 
TADO", ASf COMO EL ARTICULO 96 DE LA MISMA LEY EN -­
CONSULTA QUE TAN CLARO COMO TERMINANTE SE REFIERE -­
AL "QUE ESTE USANDO" O "QUIERA USAR"UNA MARCA'', S[rl 
QUE DICHA D!SPOSICIÓN LEGAL FIJE T~RMINO ALGUNO PARA 
QUE EN EL SEGUNDO SUPUESTO TENGA PR!NCIPIO EL USO, 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: 
VOL,CIX, PÁG.22. A.R. 1600/66. CERVECERÍA MoDELO 
S.A. 5 VOTOS, 

VOL. CJX. PAG.22. A.R, 1598/66. CERVECERfA 11oDELO, 
S.A. 5 VOTOS, 
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VOL. CIX, PÁG.22. A.R. 330/66. CHAS PFIZER AND Co, 
INC, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS, 

VOL, CJX, PÁG. 22 A.R. 204/66 N.B. PHILLIPS 
GLOEILAMPENFABRIECKEN, 5 VOTOS, 

VOL, C!X, PÁG. 22. A.R. 8366/65. UNILEVER-LIMITED, 
5 VOTOS. 

ESTA TES 1 S APARECl Ó PUBU CADA, CON EL NU1'1ERO 128, EM EL 
APtNDlCE 1917-1985, NOVENA PARTE, PÁG.185. 
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JURISPRUDEtlCIA XLIX 

PROPIEDAD ltlDllSTRIAL, COtlSTITUC!OtlALIDAD DE LOS ART!CllLOS 
208,232 y 233 DE LA LEY DE LA. QllE PREV!EflEtl EL -
PROCEDJM!EtlTO PARA DECLARAR tlllLO O EXTltlTO EL RE­
GISTRO DE MARCA. tlO VIOLA LA GARAflTIA DE AUD!EllCIA. 

Los ARTiCULOS MENCIONADOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 

lNDllSTRIAL• NO VULNERAN LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL 

ARTiCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN R:FERIDA A LA PREVIA 

AUDIENCIA QUE DEDE RESPETAR TODO ACTO OE AUTORIDAD. 

TODO ACTO DE AUTORIDAD QUE INDIQUE PRIVACIÓN DE AL­

GUNO DE LOS g1ENES TUTELADOS EN EL M! SMO ARTiCULO 14 
DE LA Cot!STITIJCIÓll FEDERAL DEBE C! 1'·1PL1R corl LOS DE­

RECHOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA DE AllDIENCIA Y QIJE­

SON LOS SIGUIENTES: 1- QUE LA PRIVACIÓN SE qEALICE 

MEDIANTE JllICIO, ESTO ES, A TRAVÉS DE lit! PROCEDIMIEJj_ 

TO QIJE SE EFECTIÍA ANTE IHI OR GÁ NO ESTATAL! TAL PRo-­

CED I M 1 ENTO SIGNIFICA UNA SERIE DE ETAPAS QUE CONCLll. 

YE llNA RESOLUCIÓN OllE DIRIME IJNA CONTROVERSIA. 2-
QIJE EL JUICIO SEA SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PRE-­

VIAMENTE ESTABLECIDOSi POR TRIBUNALES NO SOLO SE Ell 

TIEllDE AQUELLOS ÓRGANOS QllE PERTENEZCAN AL PODER JJ.l 

DICIAL Y QUE NORMALMENTE DESEMPEílEN LA ACTIVIDAD JJ.l 

DICIAL, SINO A CUALQUIERA DIJE REALICE UNA FUNCIÓN -

MATERIALMENTE JURISDICCIONAL· ES DECIR, QIJE APL!CllE 

NORMAS JURÍDICAS GENERALES A CASOS CONCRETOS EN COll 

TROVERSIA. 3- EN EL DIJE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO• QUE SE MANIFIESTAN PRIN 

CIPALMENTE EN EL DERECHO DE DEFENSA Y EN LA FACULTAD 

DE APORTAR PRUEBAS y, 4- QUE LA PRIVACIÓ•i SE REALICE 

CONFOR~~ A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL 
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HECHO. Los ARTiCULOS 208.232 y 233 DE LA LEY DE LA -

PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPETAN AL ARTICULO 14 DE LA 

CONSTITIJCIÓN, PUES LA CANCELACIÓN DE ALGÍIN TITULO -

REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMER­

CIO SE REALIZA A TRAvis DE UN PROCEDIMIENTO QUE coa 
CLUYE EN LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. TAL PROCE -

DIMIENTO SE VENTILA ANTE LA MISMA SECRETARiA ES DE­

CIR, UN ÓRGANO DEL ESTADO CON FACULTADES JURISDJC-­

CIONALES PARA RESOLVER SOBRE EL REGISTRO CUESTIONA­

DO: SE OTORGA AL PRESUNTO AFECTADO LA OPORTIJNIDAD 

DE HACER COllSIDERACIONES Y PRESENTAR LAS PRUEBAS QIJE 

ESTIME PERTINENTES, DENTRO OE LOS PLAZOS QUE LA MIS­

MA SECRETARIA FIJE y, EVIDENTEMEIHEo EL JlllCIO SE -

SIGUE DE ACUERDO CON LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTE-­

RIORIDAD DEL HECHO DE QUE SE TRATA. 

FUENTE. PLENO 

EPOCA. 7A. 
PAGINA.26 VOLTOMO. 26 

AMPARO EN REVISIÓN 7135/66. MANIFACTílRERA DE ROPA -

CHARSON• S.A. 16 DE FEBRERO DE 1971. llNANIM!DAD DE 

18 VOTOS. 

PONENTE: MARIANO RAMÍREZ VAZQUEZ 
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JURISPRUDEHCIA L 

MARCAS, NULIDAD DE. CARTA PODER QUE ACREDITA PERSONALIDAD 
PARA REGISTRO DE MARCAS. NO ES SUFICIENTE PARA 
JUSTIFICARLA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO. 

DENTRO DEL CAPÍTULO " SOLICITUD Y REGISTRO DE LAS­

MARCAS", EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL ESTABLECE: " EL CARÁCTER DE APODERADO SE 

PODRÁ COMPROBAR POR MEDIO DE UNA SIMPLE CARTA PO -

DER1 SUSCRITA POR DOS TESTIGOS. EN ESTE CASO Y PARA 

ESTE SOLO EFECTO, NO SE REQUERIRÁ LEGALIZACIÓN AL­

GUNA• AUN CUANDO EL DOCUMENTO HAYA SIDO OTORGADO -

EN EL EXTRANJERO.- EL CARÁCTER DE GERENTE O REPRE­

SENTANTE DE UNA SOCIEDAD• COLfCTIVIDAD ~ PERSONA -

l'XJRAL CllALQU!ERA, DEBERÁ ACREDITARSE POR LOS MEDIOS 

QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN CIVIL". Lo ANTERIOR­

SIGNIFICA1 TOMANDO EN CU~NTAo TANTO QUE EL PRECEP­

TO SE HALLA DENTRO DEL CAPÍTULO DE " SOLICITUD DE 

LAS MARCAS", COMO GUE EN EL SE ESPECIFICA QUE " EN 

ESTE CASO Y PARA ESTE SOLO EFECTO. ~O SE 1EQUERIRÁ 

LEGALIZACIÓN ALGUNA", QUE LA CARTA PODER CON LA QUE 

SE ACREDITÓ UNA PERSONALIDAD AL REGISTRAR UNA MARCA 

NO ES SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR LA PERSONALIDAD EN 

EL JUICIO ADMINISTRATVIO DE NULIDAD DE LA ~ARCA, -­

SOSTENER LO CONTRARIO EQUIVALDRÍA NO SÓLO A IR EN -

CONTRA DE LO ESTABLECIDO POR EL PRECEPTO TRANSCRITO 

SINO A ADMITIR QUE EN UNA SIMPLE CARTA PODER NO LE­

GALIZADA• SE OTORGARAN PODERES GENERALES• LO QUE -

RESULTA INADMISIBLE. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL.CXXXVI, PÁG.41. 

A.R. 3671/67. 

EL NORTEÑOoS.A. 5 VOTOS. 
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JURISPRUDENCIA ll 

MARCAS, IMPROCEDEHCJA DE LA PRORROGA DEL PLAZO LEGAL PARA CON 
TESTAR LA DEMANDA DE DECLARACIOH ADMittlSTRATIVA DE 
HULIDAD DE REGISTRO DE. 

EL DIRECTOR GENERAL DE 1 ~VEtlCIOriEs, MARCAS y D ESARRQ 

LLO TECNOLÓGICO DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOME!! 

TO INDUSTRIAL• CARECE DE FACULTADES LEGALES PARA -­

CONCEDER PRÓRROGA PARA LA CONTESTACIÓN DE UNA DEMAN­

DA DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE REGIJ 

TRO DE MARCA, PUES A0N CUANDO LA PRÓRROGA HAYA SIDO­

OTORGADA CON BASE EN UN ACUERDO ADMINISTRATIVO• ESE 

ACUERDO NO PUEDE ESTABLECER SITUACIONES CONTRARIAS -

A LA LEY1 SINO OUE ES AL TtRMINO IMPRORROGABLE PARA­

CONTESTACIÓN DE DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO -
194 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS AL QUE DEBE -­

SUJETARSE EL FUNCIONARIO CITADO. PRIMER TRIBUNAL co­

LEG!ADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUI­
TO ( rco11022 ADM ) • 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

ÉPOCA.8A. 

AMPARO EN REVISIÓN 1685/87. MARCOS SALOME JAF!F Y 

COAGRAVIADOS. 3 DE MAYO DE 1988. UNANIMIDAD DE VO­

TOS. PONENTE: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ fONSECA. 

SECRETARIO: MARGARITO MEDINA VILLAFAÑA. 
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JURISPRUDEHCIA Lll 

MARCAS, NULIDAD DE LAS. TER.ERO PERJUDICADO EH EL AMPARO. 

EL ARTICULO 91, FRACCIÓN JV, DE LA LEY DE AMPARO, -

DISPONE QUE SI• EN LA REVISIÓN DE UNA SENTENCIA DE­
FINITIVA, DICTADA POR El JUEZ DE DISTRITO EN LA AU­

DIENCIA CONST!TIJCJOIJAL. APARECE QlJE, INDEBIDAMENTE 

NO HA SIDO OIDA ALGUNA DE LAS PARTES QIJE TENGA DE­
RECHO A INTERVENIR EN El JUICIO CONFORME A LA LEY, 

SE REVOCARÁ LA SENTENCIA RECURRIDA Y SE MANDARÁ A 

REPONER EL PROCEDIMIENTO y EL ARTÍCULO 5ro.' FRA,C-­

CIÓN IJ f, INCISO e) , DEL MISMO ORDEIJAMIENTQ, PRE-­

CEPTUA OUE SON PARTES EN El JUICIO Y TIENEN DERECHO 

A INTERVENIR COMO TERCEROS PERJUDICADOS QUIENES HA­

YAN GESTIONADO EN SU FAIOR EL ACTO CONTRA EL QUE SE 

PIDE AMPARO, CUANDO SE TRATE DE PROVIDENCIAS DICTADAS 

POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LA JUDICIAL O DEL TRABA 

JO. POR TANTO SI EL QUEJOSO MANIFIESTA EN SU DEMANDA 

DE AMPARO QUE NO EXISTE TERCERO PERJUD!CADOo PERO -­

APARECE EN AUTOS QUE OTRA PERSONA GESTIONÓ QUE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INICIARA 

EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LA MAR­

CA DEL OUEJOso. ES CtLRO QUE SI HAY TERCERO PERJUDI­

CADO. EL ARTÍCULO 208 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD lrrnu.s. 
TRIAL DICE: " LA DECLARACIÓN DE NULIDAD O EXTINCIÓN­

DEL REGISTRO DE UNA MARCA, EN LOS CASOS QUE PROCEDA• 

SE HARi ADMINISTRATIVAMENTE POR LA SECRETARiA DE ECQ 

NOMfA ttACIONAL, DE OFICIO, A PETICIÓN DE PARTE, O DEL 

MINISTERIO PUBLICO, CUANDO TENGA ALG0N INTERES LA FE­

DERACIÓN". EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN DICHO ARTÍCULO 

EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD ALUDIDO PUEDE SEGUIRSE DE 

OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE1 PERO SI EXISTE LA CJR--
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CUNSTANCIA DE QUE LA MENCIONADA PERSONA PID!6 LA INl 

CIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO• Y EL DIRECTO -­

GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ASi LO HIZO• HUBO 

PERSONAS QUE TIENEN INTERES EN EL ASUNTO DEBATIDO EN 

EL AMPARO; Y POR ELLO LA LEY LES DA DERECHO A SER 01 

DAS EN EL PROCED!Ml1'NTO CONSTITUCIONAL. EN TALES COJi 

DICIONES HABIENDO SOLICITADO LA MENCIONADA PERSONA -

LA INICIACIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO DE OFICIO, EN -

DEFENSA DE SUS PROPIOS INTERESES, CONSISTENTES EN EL 

REGISTRO DE UNA MARCA COLECTIVA PARA USO DE TODOS -­

SUS ASOCIADOS TIENE DERECHO A INTERVENIR EN EL JUICIO 

DE AMPARO. 

VOL TOMO. LXXXV 1 

EPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 3730/63. MANUEL TORO SosA. 
4 DE AGOSTO DE 1964. UNANIMIDAD DE 17 VOTOS. 

PONENTE: RAFAEL ROJINA VILLEGAS. 
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JURISPRUDE"CIA LXII 

MARCAS. SIMILITUD Ell CllAllTO A Sil tlATllRALEZA O A Sil EMPLEO. 

~O BASTA QUE HAYA UNA GRAN SEMEJANZA ENTRE LAS DENO­

Ml NACIONES DE DOS MARCAS• Y QUE LOS RESPECTIVOS ARTÍ 

CULOS PERTENEZCAN A LA MISMA CATEGORiA DENTRO DE LA 

CLASIFICACIÓN OFICIAL QllE CONTIENE EL REGLAMENTO DE 

LA LEY DE LA PROPIEDAD 1 NDllSTRIAL• SINO QUE SE RE-­

QUIERE, ADEMÁS QllE SE DEMUESTRE QUE SE TRATA DE LOS 

MISMOS ARTiCllLDSo Y DIJE SE ACREDITE TAMBJ€N QUE LOS 

PRODUCTOS PUEDEM FACILMENTE CONFIHIDIRSE. Es VERDAD­

QIJE EL ART[CULO 106 DE U LEY DE LA PROPIEDAD iNDU_2 

T R 1 AL ESTABLECE O 11 E , " A 11NQ11 E I! O SE TRATE DE LOS M 1 _,_ 

MOS PRODllCTQS, SE APLICARAN LAS REGLAS DE LA FRACCIÓN 

XIV DEL ARTICULO QUE ANTECEDE• CUANDO EL NUEVO REGI~ 

TRO SEA SOLICITADO POR PERSONA DISTINTA DEL PRDPIETA 

RIO DE UNA MARCA ANTF.RIOR, PARA ARTÍCllLOS SIMILo\RES 

A LOS QUE isTA 0LTIMA AMPARA. SI LA SECRETARIA CON-­

SIDERA QUE CJISTE LA POSIBILIDAD DE CONF'ISIÓN". ·'ERO 

QEBE ADVERTIRSE QllE ESA FACULTAD Q'IE LA ECRETARJI, -

RESPONSABLE TIENE DE APLICAR LAS RE~LAS DE LA ••AC:JÓN 

X I V ' 1 N V oc AD A y EN EL s 11 p 11 E s To DE ., '1 E ' No TRATA ~rn o s E 

DE LOS MISMOS PRODIJCTOS· ESTIME QllE EXISTE SI:I E'-:BAE 

GO. POSIBILIDAD DE CONFUSIÓN ~a ENTRA~A ~u<, SI ES­

TIMA LO CONTRARIO SÓLO ro~ [LLO SE 'A~~ ~=~LIZACO -­

UN REGISTRO EN CONTRAVE~CIÓN A LAS DIS•O•I ·10NES DE­

ESTA LEY (ARTICULO 200, FRACCIÓN J), NI TAMPOCO IMPLi 

CA QIJE LA HIPÓTESIS OllEDE COMPRENDIDA DENTRO DEL AR­

TICULO 200 FRACCIÓN v, DE LA MISMA LEY, SEG6N LA CUAL 

EL REGISTRO DE llNA MARCA ES NllLQ, CIJANDO POR ERROR, -

l~,D~ERTENCIA O DIFERENCIA DE APRECIACIÓN SE LLEVE A 
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CABO UN REGISTRO EXISTIENDO EN VIGOR OTRO• CUE SE -

CONSIDERA INVADIDO, POR TRATARSE DE UNA MARCA CUE -

SE CONFUNDA CON LA ANTERIOR. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN.ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 3q 

VOLTOMO.XXVllJ 

ÉPOCA. 6A. 

SEXTA ÉPOCA• TERCERA PARTE: 
VOL. XXVIII• PÁG.3q A.R. 307/58 N.V. SIERAR RADIO 

MAYORÍA DE 3 VOTOS. 

TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 372/85 
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JURISPRUDEUCIA LXIII 

MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES 

CUANDO UNA MARCA CONOCIDA• AUNQUE SEA DE DOS PALA--­

BRAS, TIENE TODO EL iNFASIS DE SU DIFERENCIACIÓN EN 

UNA DE ESAS PALABRAS, Y LA OTRA ES MUCHO MAS INCOs-­

PlCUA EN EL CONTEXTO DE LAS MARCAS• Y MAS AUN CUANDO 

HAY VARIAS MARCAS DE LA MISMA NEGOCIACIÓN, DE DOS PA 

LABRAS, QUE TIENEN COMO ELEMENTO COM6N LA PALABRA Rl 

LEVANTE• SE DEBE CONSIDERAR QUE UNA NUEVA MARCA DE 

OTRA PEA SONA PUEDE l NDIJC 1 R A CON FllS l ÓN AL PÍJBLI co­

CONSUM l DOR 51 EMPLEA DOS PALABRAS DE LAS CUALES 

UNA• LA MENOS CARACTERÍSTICA, DIFIERE DE LAS ANTERIQ 

RIDADES, Y LA OTRA• LA ENFÁTICA O MAS IMPORTANTE• SE 

CONFUNDE CON LA PALABRA BÁSICA DE LA O LAS ANTERIOR! 

DADES, O CLARAMENTE PARECE UNA DERIVACIÓN DE DICHA -

PALABRA ( ARTICULO 105, FRACCIÓN X!V, INCISO 9), DE­

LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICABLE). Así. -
EN LAS ANTERIORIDADES DE LA QUEJOSA, "CHRISTIAN DIOR", 

"MISS DIOR", 0 0IORETTE" Y "DIOR BOUTIQUE", ES CLARO­

QUE EL COM6N DENOMINADOR ES LA PALABRA "DIOR", QUE -

ES LA MAS SUBSTANCIAL Y ENFÁTICAMENTE CARACTERIZA LAS 

MARCAS DE LA QUEJOSA. LUEGO• CUANDO LA TERCERA REGIS­

TRA LA MARCA "PAUL DIORVETT", NO PUEDE MENOS QUE PEN­

SARSE QUE SE INDUCE A CONFUSIÓN AL P6BLICO USUARIO, -

PUES El ELEMENTO "PAUL" RESULTA GRIS E IRRELEVANTE, -

MIENTRAS QUE EL ELEMENTO "DtORVETT" PARECE UNA CLARA­

DERIVACIÓN DE "DIOR". 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA­

OEL PRIMER CIRCUITO. 
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FUENTE. COLEGIADOS 

SECCIÓN.JURISPRUDENCIA 

NlJMTES IS. 4 

APÉNDICE.1985 

PÁG!flA. 13 

VOLTOMO. V 1 

SÉPTIMA ÉPOCA, SEXTA PARTE: 

VOLS. 145-150 PÁG.339 A.R. 401/76 CHRISTIAN DIOR -

S.DE R.L. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VoLS. 145-150 PÁG.339 A.R. 710/76 RAGU FOODS. INC. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VoLs. 145-150 PÁG.339 A.R.461/77 HAW PAR BROTHERS 

INTERNATIONAL LIMITED. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 145-150 PÁG.339 A.R. 844/77 AMERICAN MOTORS 

CORPORAT!ON. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 145-150 PÁG. 339 A.R. 924/80 AVON PRODUCTOS 

INC. UNANIMIDAD DE VOTOS. 
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JURISPRUDENCIA LXIV 

MARCAS. AllALISIS DE Sll POSIBLE COllFllSIOll. 

SI BIEN ESTE TRIBUNAL HA SOSTENIDO QUE PARA DETERMl 

NAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTE EN GRADO DE CONFU -

S!ÓN, SE DEBE ATENDER NO SOLO A UN ANÁLISIS MINUC!Q 

SOo SINO PRINCIPALMENTE AL EFECTO QUE PUEDAN PRODUCIR 

EN EL P0BLICO CONSUMIDOR EL PRIMER GOLPE DE VISTA, O 

AL SER PRONUNCIADAS R~PIDAMENTE, ELLO NO SIGNIFICA -

QUE QUIEN DEBA JUZGAR SOBRE LA SEMEJANZA DE LAS MAR­

CAS NO PUEDA FIJARSE MINUCIOSAMENTE EN SUS DETALLES 

PARA DETERMINAR O ACLARAR El EFECTO QUE VISUAL O --­

FON€TlCAMENTE PUEDAN PRODUCIR CUANDO SE LAS LEE U -­

OYE EN FORMA ORDINARIA, S!N PONER ATENCIÓN MUY CUIDA 

DOSA. Pues LA IMPRESIÓN SUBJETIVA QUE LAS MARCAS -­

PRODUZCAN DE MOMENTO, PUEDE SER OBJETO DE UN ANÁLISIS 

CUIDADOSO• OUE NO OLVIDE QUE DEBE ATENDERSE A LA PRl 

MERA IMPRESIÓN QUE DICHAS MARCAS PRODUZCAN EN EL PU­
BLICO. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINJS­

TRAT!VA DEL PRIMER CIRCUITO. 

FUENTE. COLEGIADOS 

SECCIÓN. JURISPRUDENCIA 

NUMTESIS.3 

APÉNDICE.1985 

PÁGINA. 12 

VOLTOMO. Vl 

SÉPTIMA EPOCA• SEXTA PARTE: 
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VOL. 70 PÁG.49 A.R. 527/74 HENKEL & cte. G.M.B.H. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 151-156 PÁG.209 A.R. 487/74 HENKEL & CIE. 

G.M.B.H. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 151-156 PÁG.209 A.R. 204/77 INDUSTRIAS VALVET 

DE MEX!COo S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 151 - 156 PAG. 209 A.R. 861/79 BRS. JNC, -

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 151-156 PÁG.113 A.R. 527/81 ADUA MEXo S.A. 

UNAN!M!DAD DE VOTOS. 
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JURISPRUDENCIA LXV 

MARCAS. 110 PUEDE EXISTIR COHFUSIOH EN MARCAS COH LA MISMA DE­
llOM INAC 1011 CllAllDO SE EllCllEllTRAll AMPARADA COll CLAS I­
F I CAC ! OH DIFEREHTE. 

DEL TEXTO DE LOS ARTICULOS 94 Y 95 DE LA LEY DE INVEB 

CIONES Y MARCAS Y 56 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.SE -

ADVIERTE CON CLARIDAD MERIDIANA EN PRIMER T€RMINO, -­

QllE SI LAS MARCAS SE REGISTRARÁN CON RELACIÓN A LAS -

CLASES DE PRODUCTOS O $ERV!CIOS DETERMINADOS DE ACIJER­

DO CON LA CLASIFICACIÓN Q\IE SE ENCUENTRA ESTABLECIDA 

EN El REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY· ES INCONCUSO QUE 

LA PROTECCIÓN OllE LA LEY OTORGA POR EL REGISTRO DE UNA 

MARCA, EN T~RMINOS DE LOS ARTfCULOS 88 Y 89 DE LA LEY 

DE INVENCIONES Y MARCAS, SE LIMITA A LOS PRODUCTOS O 

SERVICIOS PARA LOS CUALES SE OTORGÓ EL REGISTRO ATE~ 

DIEHDD ESTRICTAMENTE A LA CLASIFICACIÓN QUE DE LOS -

MISMOS HACE EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY­

EN CITA, y, EN SEGUNDO LIJGAR· QllE EL REGISTRO DE LA­

MARCA NO AMPARA Mis QUE LOS PRODUCTOS DETERMINADOS -

CONTENIDOS EN LA CLASIFICACIÓN Q\IE SE OTORGÓ: ESTO -

es. EL REGISTRO NO PUEDE DE HIN611N MODO ABARCAR PRQ 

DllCTOS O SERVICIOS SIMILARES DIJE DE MANERA ESPECIFI­

CA ESTéN CONTEMPLADOS EN UNA CLASIFICACIÓN DIFERENTE 

PARA LA QllE SE OTORGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA, YA -­

QUE ELLO EOUIVALDRiA A HACER EXTENSIVA LA PROTECCIÓN 

DEL REGISTRO A PRODUCTOS CONTEH!DOS EN UNA CLASIFJ-­

CACIÓN DISTINTA PARA LA QUE FUE OTORGADO EL REGISTRO 

DE LA MARCA, PORQUE ELLO CONTRAVENDRIA LO DISPUESTO 

EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 
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FUENTE. ADMINISTRATIVA 

ÉPOCA. 8A. 

AMPARO EN REVISIÓN qsa/87 TEQUILA SAUZA S.A. DE c.v. 
28 DE OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: 

JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FDNSECA. SECRETARIO: MARGA­

RlTO MEDINA VlLLAFARA. 
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JURISPRUDEHCIA LXVI 

MARCAS IUDllSTRIALES, SEMEJAflZA DE LAS. JlllCIO SllBJETIVO. 

DEBIENDO RECONOCERSE QUE EN LA SECRETARIA DE LA Eco­
NOMIA NACIONAL RADICA• EN LA MATERIA DE QUE SE TRATA, 

LA FACULTAD CONOCIDA CON LA DENOMINACIÓN DE "JUICJO-­

SUBJETIVO" ,pROPIA E INDISCUTIBLE• DEBE OBSERVARSE QUE 

EN ESTOS CASOS, ESE PRINCIPIO NO SE CONTRADICE• ENTRE 

OTROS DIVERSOS, CUANDO EL PODER JUDICIAL• DENTRO DE -

SU PROPIA FUljCIÓN• ANALIZA Y DEFINE SI EL "JUICIO SU.ll 

JETIVO" SE AJUSTA A LA LEYo A LA REALIDAD OBJETIVA O 

A LA LÓGICA, Y EN TALES CONDICIONES NO PUEDE CONSIDE­

RARSE COMO UN DESACATO EL HECHO DE QUE EL SENTEllCJA-­

DOR, EN RESPETO DE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN XIV -­

DEL ARTICULO 105 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD fllDUSTR !AL 

HAYA APRECIADO GRÁFICA Y FON~TICAMENTE, LAS MARCAS EN 

DISPUTA• PARA CONCLUIR QUE AMBAS• EN SU CONJUNTO Y -

A0N ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS RESERVADOS• NO SE PRE! 

TAN A CONFUSIÓN. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 55 
VOLTOMO.VI 11 

ÉPOCA • 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 414/55 BORIS LITWIN Y COAGA. 

12 DE FEBRERO DE 1958. 5 VOTOS. PONENTE: ALFONSO 

FRANCISCO RAMIREZ. 
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JURISPRUDEHCIA LXVII 

MARCAS INDUSTRIALES. SEMEJANZA DE LAS. 

EL CRITERIO SUBJETIVO DE LAS AUTORIDADES ADMINIS -

TRATIVAS CORRESPONDIENTES, CON RESPECTO A SEMEJAll 

ZA DE MARCAS, AUNQUE TAL SEMEJANZA CONSTITUYA UN -

PROBLEMA T~CNICO Y NO JURiDICO. DEBE DESCANSAR EN 

RAZONAMIENTOS LÓGICOS PARA QUE SE CONSIDERE CONS­

TITUCIONALMENTE MOTIVADO Y FUNDADO. SI ASÍ NO FUE 

RA, OCURRIRÍA QUE CON EL PRETEXTO DE APLICAR OICHQ 

CRITERIO SUBJETIVO• SE DICTARÍA~ RESOLUCIO~ES CAPPl 

CHOSAS CON VULNERACIÓN DE NUESTRO SISTEMA CONSTIT~ 

CIONAL QLJE, POR CUANTO A POTESTAD DE LAS AUTJRIDA­

DESo SIENTA UN R~GIMEN DE FACULTADES EXPRESAS Y Ll 

MITADAS. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. 11. PÁG.80 

A.R. 6199/56. 
DESTILLERiA FRANCESA, S.DE R.L. 5 VOTOS. 
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JURlSPRllDEllClA LXVIII 

MARCAS. SEMEJAHZA O DESEMEJAHZA DE. 

CUANDO NO SE TRATA DE QUE LA DIRECCIÓ~ DE LA PqOPIE­

DAD PIDIJSTRIAL• DE ACUERDO CON U, FAC·;c_c>J [llS:'<ECl2 

NAL QIJE LE CONFIF:'<E EL ,\RT[CULO 105, FRACCIÓ'I 1•1, 11 

e 1 so c ) DE LA LE y :; F. LA p Ro p 1 EDAD ¡ ';e,, s T R 1 ¡\ L ' p ll D !E -

RA DECIDIR SOBRó ~r, SEMEJANZA O Dt3'0'•1EJA'I::, DE ::o;~s­

MARCAS, s1:10 u: :.,e :URS!Ó '·DICHA DIPECCJ>: '.A DllcA 

SOBRE LA SEMEJ~~ZA DE ESAS ~ARCAS• ~~~IFESTADA AS! -

SOBRE LA SOLICITl!D DE REGI'.TRC;, 110 PUDO POSTE'·l~R- -

ME:ITE REVOCAR EL JIJIC 10 SlliiJEí !VO VE '.i 11D.A QUE YA HA­

BÍA EXTERNADO SINO ME~ll~TE LCS º'ZONAMIE1TOS DE LA5 

DOS PARTES lnTEPESADA' ::~ EL NESQCIO• Y NO SÓLG 11·;,,·· 

DE ELLAS• LE ADllJERAN. 

FUENTE. ADM!NISTPATl'IA 

SECCIÓN.ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 23 

VOLTOMO. XX 1 V 

ÉPOC''- 6A. 

SEXTA ÉPOCA• TERCERA PARTE: 

VOL.XXIV• PÁG,23 A.R. 123/58 MYRiJqGIA• S.A. 

UNANIMIDAD DE 4 VOTOS, 

TES 1 S RELAC 1 ONADA CON JtJR 1 SPRIJDENC I A 372/ 35 
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JURISPRUDEHCIA LXIX 

LA PROHIBICIÓN A QUE SE CONTRAE LA FRACCIÓ~ X!! DEL 

ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL· 

DEBE ENTENDERSE PARA LOS CASOS EN QUE EL ERROR O -

CONFUSIÓtl SOBRE LA PROCEDENCIA DE IJNOS ARTÍCULOS -

HAGA VICTIMA DE ENGAAO AL PUBLICO CONSllMIDORo O EN 

EL TITllLAR O USUARIO DE ALGUNA MARCA APROVECHA PARA 

SI EL CREDITO INDUSTRIAL O COMERCIAL NO CREADO NI 

ORIGINADO EXCLUSIVAMENTE POR LOS MERITOS DE SIJS PRO­

PIAS MERCADERIASo SINO EL LOGRADO POR OTROS FACTORES 

A LOS QIJE ES AJENOi CUA"DO EL NOMBRE QUE SE PRETENDE 

REGISTRAR NO ES POR SI SOLO EVOCATIVO DE UNA ESPECIAL 

FUENTE DE PRODUCCIÓN NO OPERA LA PROHIBICIÓN DE RE-­

FERENCIA l SIENDO NECESARIO QUE, EN Sil CASO, SE DE-­

MUESTRE TAL EVOCACIÓN, SEA POR LOS INTERESADOS EN·­

HACER LA PATENTE O POR LA AUTORIDAD OUE DICTO RESOLil 

C!ÓN CON APOYO EN DICHA CIRCUNSTANCIA. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 34 
VOLTOMo.XVI ( 

EPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 4999/ 55. VICKERS INCORPORATED 

19 DE NOVIEMBRE DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 

PONENTE: ÜCTAVIO MENDOZA GONZÁLEZ. 
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JURISPRUDENCIA LXX 

MARCAS, PllEDE COllTRADEMArlDARSE Sll llllLI DAD Etl LA COllTESTAC 1011 
A IHIA DEMAllDA. 

EL ARTiCULO 229 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ESTABLECE DIJE: " LAS SOL ICITllDES DE LAS DECLARACIO -

NES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES: A) DE NIJLJDAD DE UNA 

PATENTE· DE UNA MARCA o DE UN AVISO .COMERCIAL REGIS­

TRADO: B) DE INVASIÓN DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE -

UNA PATENTEI C) DE FALSIFICACIÓN, IMITACIÓN O USO -

ILEGAL DE UNA MARCA O DE UN AVISO COMERCIAL REGJS-­

TRADOS, O DE UN NOMBRE COMERCIAL PUBLICADO O NOI -­

DI DE EXTINCIÓN POR FALTA DE USO, DE UNA MARCA RE--­

GISTRADAI Y E) DE EXISTENCIA DE LA CONFUSIÓN A QUE -

SE REFIERE EL ARTICULO 263 DE ESTA LEY, DEBERÁN FOR­

MULARSE• POR CADA CASO, EN ESCRITO DllPl.ICADO, AL QUE 

SE ACOMPAÑARiN LOS DOCUMENTOS O COMPROBANTES EN DIJE­

SE APOYA LA PROMOCIÓN, ErHERANDOSE• ADEMÁSI LOS DE­

RECHOS DE ESTllDIO Y EXÁMEN QUE CORRESPONDAN ••. • DEL­

ANÁLJSJS DEL PRECEPTO TRANSCRITO, SE ADVIERTE QUE, -

SI BIEN ES CIERTO QUE EN EL APARECE LA EXPRESIÓN - -
0 POR CADA CASO", SIN EMBARGO ELLO NO IMPLICA LA IMPA 

SIBILJDAD DE QUE EN LA PROPIA CONTESTACIÓN A UNA D.f. 

MANDA DE NULIDAD DE UNA MARCA SE CONTRADEMANDE LA NQ 

LIDAD DE LA MARCA, EN CUYA EXISTENCIA SE FUNDO LA -­

DEMANDA QUE SE RESPONDE• YA QUE POR UNA PARTE PROPIA 

MENTE NO SE ESTARÁ EN CASOS DISTINTOS. PUESTOS DUE­

LOS ARGUMENTOS DE LA CONTRADEMANDA SON LOS ARGUMENTOS 

DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INICIAL• y, POR OTRA, 

LA LÓGICA PROCESAL SEÑALA LA CONVENIENCIA DE EXAMI-­

NAR EN UN MISMO EXPEDIENTE PROBLEMAS ÍNTIMAMENTE RE­

LACIONADOS. DE ACUERDO CON LA MISMA LÓGICA 
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PROCESAL• EL PRECEPTO DE QUE SE TRATA DEDE ENTENDER­

SE EN EL SENTIDO DE QUE EN UNA MISMA DEMANDA (O EN -

DADO CASO CONTRADEMANDA), NO SE PRETENDA LA NULIDAD­

DE DOS O MAS MARCAS, SITUACIÓN DIVERSA A AQUELLA, EN 

QUE LOS MISMOS ARGUMENTOS PARA OPONERSE A LA NULIDAD 

DE UNA MARCA SE UTILIZAN PARA CONTRADEMANDAR LA NULi 

DAD DE LA OTRA. CORROBORA LA APRECIRCIÓN PROCESAL -­

EXPUESTA, LO PRESCRITO POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PRO­

CEDIMIENTOS CIVILES EN EL LIBRO SEGUNDO. TÍTULO PRI­

MERO· CAP!TllLO I I I, RELATIVO A LA CONTESTACIÓN A LA­

DEMANDA• EN EL DllE CLARAMENTE SE ESTABLECE LA CONTRA 

DEMANDA O RECONVENCIÓN, PREVINIÉNDOSE EN EL ARTÍCULO 

333 QUE SI LA MISMA SE OPUSIERE AL CONTESTAR LA DEMA.li 

DA· • SE CORRERÁ TRASLADO DE ELLA AL ACTOR·. ESTO SE 

TRADUCE EN OUE• CONFORME AL ARTÍCULO 229 DE LA LEY -

DE LA RRoPIEDAD INDUSTRIAL, EN RELACIÓN A LA CONTRA­

DEMANDA PROCEDERÁ SEGUIRSE EL MISMO PROCESO COMO SI­

SE TRATARA DE UNA DEMANDA• Y AL FINALIZAR SE DICTARÁ 

UNA RJ:S'.JLllCIÓN CONGRUENTE SOBRE LA DEMANDA Y CONTRADE-

MANDA PLANTEADAS. ESTO SUPONE• ANTE TODO· QUE DEBERÁ 

CORRERSE TRASLADO DE LA ALUDIDA CONTRADEMANDA A LA -

PARTE CONTRADEMANDADA. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 69 

VOLTOMO.CXll 

ÉPOCA. 6A. 

AMPARO EN REVISIÓN 7828/64. PRODUCTOS DE ALAMBRE U -

LÁMINA" LA PEÑA•, S.A. 13 DE OCTIJBRE DE 1966. 5 V.Q 

TOS. PONENTE: FELIPE TENA RAMÍREZ. 
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JURISPRUDEttCIA LXXI 

MARCAS, ~ULIDAD DE. LAS PROMOCIO~ES DEL DEMANDADO SE RIGEN. 
TAMBIEN, POR EL PRI~CIPIO DE IGUALDAD PROCEº~L DE 
LAS PARTES. 

DE LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE LOS ARTICULOS 193 Y 

1911 DE LA LEY DE INVEl1CIONES Y MARCAS• Ell RELACIÓll 

CON EL 325 DEL CÓDIGO fEDERAL DE PROCEDIMIENTOS (J. 

VILES Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO CONDll 

CENTES ' SE ADVIERTE LO SIGllIENTE: 1. EN TRÁTANDO­

SE DE SOLICITUDES DE DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS 

DE NULIDAD• SI EL PROMOVENTE NO ACOMPAAA A LA so-­
LICITUD TODOS LOS DOCUMENTOS Y COllSTANCIAS EN QUE 

FUNDE SU PROMOCIÓN ENTRE OTROS1 EL RELATIVO A SU -

PERSONALIDAD SE LE CONCEDE A UN PLAZO DE OCHO DIAS 

A QUNCE DIAS PARA QUE SUBSANE LA OMISIÓN ( ART.193, 

PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA .EY DE NVENCIONES 

Y ARCAS). !!. LA AUTORIDAD QUE TRAMITA ESOS PROCI 

DIMIENTOS ESTA INVESTIDA DE LA FACULTAD DE REQUERIR 

A LOS INTERESADOS PARA QUE LE COMPRUEBEN CUALQUIER 

DATO QUE RESULTE NECESARIO ( ARTICULO 194, PÁRRAFO 

TERCER01 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS); Y !JI. 
COMPLEMENTARIAMENTE• DEBE DECIRSE QUE SON REGLAS Gf 

NERALES DE TODO PROCEDIMIENTO LAS DE QUE: A). EN -­

PRESENCIA DE UNA DEMANDA IRREGULAR SE DEBE PREVENIR 

AL INTERESADO PARA QUE LA CORRIJA (ARTÍCULO 325 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS (JVILESl INCISO B). 

LA OMISIÓN DE JUSTIFICAR LA PERSONALIDAD CONSTITUYE 

UNA IRREGULARIDAD DE LA PROMOCIÓN Y DA LUGAR AL RE-­

QUERIMIENTO CORRESPONDIENTE ( TESIS JURISPRUDENCIAL 

NÚMERO 202, CONSULTABLE E~ LA PÁGINA 325 DEL TOMO­

COMÚN AL PLENO Y A LAS SALAS1 APÉNDICE 1917-1985, --
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BAJO EL RUBRO: " PERSONALIDAD EN EL AMPARO• FALTA DE 
COMPROBACIÓN DE LA"); INCISO C). OlllENES EJERCEN LA 

FACULTAD DISCRECIONAL DEBEN BUSCAR EN TODO MOHENTO 

LA IGUALDAD DE LAS PARTES CONTENDIENTES ( PRINC1-­

PIO DE EOUILIBRIO PROCESAL); y, D). " DONDE EXISTE 

LA MISMA RAZÓN DEBE EXISTIR LA MISMA DISPOSICIÓN". 

PUES BIEN, CONJUGANDO TODAS ESTAS CIRCUNSTANCIAS• -­

ES LiCITO CONSIDERAR QUE LA DISPOSICIÓN EXPRESA DEL 

ARTiCULO 193 PÁRRAFO l l, DE LA l EY DE l NVENCIONES Y -

MARCAS RELATIVA A OUE CUANDO LA SOLICITUD DE UNA DE­

CLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD NO SATISFACE LOS 

REQUISITOS DE LOS DIJE DEBE ESTAR INVESTIDA• SE DEBE 

REQUERIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO SUBSANE DENTRO DE 

UN PLAZO NO MENOR DE OCHO NI MAYOR DE QUINCE DIAS• ES 
APLICABLE TAMBIÉN EN FAVOR DEL TITULAR DE LA MARCA -

CUYA NULIDAD 'SE PRETENDE ( DEMANDADO), POR IDENTIDAD 

DE RAZÓN Y PARA PRESERVAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

PROCESAL DE LAS PARTES. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINSITRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Creo 
12058 ADM ) • 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

ÉPOCA. 8A. 

AMPARO EN REVISIÓN 1052/88. GRUPO EDITORIAL SEFlo -­

S.A. DE C.V. 7 DE JULIO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS 

PONENTE: GUILLERMO l. 0RTIZ MAYAGOITIA. SECRETARÍA: 

MA. DEL CONSUELO NuílEZ DE GoNZÁLEZ. 



JURISPRUDEHCIA LXXIV 

MARCAS, USO ILEGAL DE LAS. 

S! SE HIZO UN USO DE UNA MARCA REGISTRADA SIN CONSEli 

TIMIENTO DE Sii PROPIETARIO PARA DISTINGUIR ARTÍCULOS­

S!MILARESo SE COMETIÓ, POR UNA PARTE• LA INFRACCIÓN­

OENOMINADA "uso ILEGAL"; y' POR OTRA' EN TANTO QIJE -

LOS OBJETOS DE llNA MARCA SE VENDIERON AL AMPARO DE -

OTRAS MARCAS QUE APARECEN EN LOS MUEBLES SOBRE LOS -

QUE FllERON MONTADOS DICHOS as.JETOS PARA su VENTA, SE 

REALIZAN POR IGUAL LOS PRESUPUESTOS QUE CONTEMPLAN -

EL ARTÍCULO 263 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Y EL ARTÍCULO 10 D!S DEL CONVENIO DE llNIÓN DE PARÍs­

PUESTO QUE CON TAL ARTIFICIO• CON TAL MANIOBRA DE -­

VENDER UN OBJETO CON UNA MARCA MONTANDOLA SOBRE MUE­

BLES QUE OSTENTAN OTRA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y 

PARA LOS MISMOS PRODUCTOS, POR UN LADO SE DESACREDI­

TAN LOS PRODUCTOS QUE LLEVAN LA MARCA LEGITIMA DE -

MÁS ARRAIGO! Y POR OTRA SE PRETENDE, SIN DUDA ALGUNA 

PRODUCIR CONFUSIÓN ENTRE LOS CONSUMIDORES, LO MISMQ­

CON EL ESTABLECIMIENTO QUE CON PRODUCTOS, O BIEN CON 

LOS SERVICIOS DEL DUERO DE LA MARCA MÁS ACREDITADA. 

DEBE SUBRAYARSE QUE TANTO LA LEY NACIONAL, COMO !GUA!. 

MENTE EL TRATADO INTERNACIONAL, SE REFIEREN A LA COM­

PETENCIA DESLEAL QUE SE PRODUCE COMO CONSECUENCIA DE 
OUE"POR CUALQUIER MEDIO SE TRATE DE PRODUCIR CONFU-­

SIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO• LOS PRODUCTOS O LOS --­

SERVICIOS DE UN COMPETIDOR" Y ES INCUESTIONABLE• EN­

TONCES QUE LOS HECHOS COMPROBADOS NOTARIALMENTE ANTE 

LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ASIMISMO ANTE EL --­

JUEZ DE DISTRITO• CONSTITUYEN UNA PRÁCTICA, UNA MA-· 
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NIOBRA O UN SUBTERFUGIO QUE INDEPENDIENTEMENTE DE -­

LO PRECEPTllADO POR EL ARTÍCULO 255, REPRIMEN IGUAL-­

MENTE LOS ARTiCULOS 263 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD Ill 

DUSTRIAL Y 10 BIS DEL TRATADO l"TERNACIONAL EN CQN-­

SULTA. 

FUENTE. COLEGIADOS 

PÁGINA. 43 
VOL TOM0.10 

ÉPOCA. 7A. 

SEGUNDO TRIBllNAL COLEGIADO EN MATERIA ADM!~ISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

AMPARO EN REVISIÓN 822/69. THE SINGER MANl!FACTl/RlNG 

COMPANY. 17 DE OCTIJBRF DE 1969. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PONENTE: JUAN GOMEZ DÍAZ. 
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JUR!SPRUDEttCIA LXXV 

MARCAS, FALSIF!CACION MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS. 

AUNQUE UN COMERCIANTE PROPALE E~ su COMEqc10. ~UE 

LAS CABEZAS DE MlQUINA DE COSER ~UE VEN~E ~O SON DE 

UNA MARCA DETERMINADA Y QUE si LO SON LOS GABINETES 

EN QUE LAS CABEZAS ESTÁN MONTADAS, DE3E TENERSE E~ 

CUENTA QUE El SOLO MONTAJE DE ESAS CABEZAS EN GABl 

NETE DE LA MARCA ARRIBA MENCIONADA co~~TITUYE FAL­

SIFICACl6~. PORQUE SIN AUTORIZACIÓN DE TITULAR CE 

LA MARC>, tsTA ES OSTENTADA A~PARANDO LA UNIDAD C~E 

SE l~TEGRA CON ELEMENTOS DE PROCEDENCIA :IFEaENTE. 

Y BASTA QUE SE DEN LGS ELEMENTOS OBJETIVOS DE ESE 

ACOPLAMIENTO DE CABEZAS CON LOS GABINETES JE LA 

MARCA DETERMl~ADA· PARA QUE ESTt CONFIGU•ADA LA -­

FALSIFICACIÓN, CONFORME AL PRIMER PÁRRAFO DEL AR -

TÍCULO 255, DE LA LEY DE LA MATERIA. POR CUANTO A QUE 

QUE El COMERCIANTE NO SEA COMPETIDOR JE LA TITULAR DE 

LA MARCA FALSIFICADA P0R~UE DICHO COMERCIANTE NO -

FABRICA MÁQUINAS DE COSERo Y SÓLO SEA VENDE90A, -­

DEBE RAZONARSE QUE, PRECISAMENTE POR SER VENDEDOR 

DE UNIDADES l~TEGRADAS CON ELEMENTOS DE JIVERSOS -

FABRICANTES• IOS PRODUCTOS QUE EXPENDE COMPITE~ CON 

LOS PROPIOS DE LA MARCA FALSIFICADA. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE. VOL. CXVIII. PÁG.73 

A.R. 5907/57. 

fHE S!NGER MANUFACTURING COMPANY. 5 VOTOS. 
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JURISPRUDEnCIA LXXVI 

MllRCAS, COllFllS 1011 DE. 

l A F 1G11 R A LLAMAD A e o lff \1s1 ó 'i DE p Ro D 11 e Tos • EN TÉ R M 1 - -

Nos DEL AD, T ¡ e I! Lo lo B I s DE L A e o 11 V EN e I ó N r E 11 ti I 6 lj Vi 

PARiS DE 1882, ESTABLECIÓ PRINCIPIOS GENEºALES !~TER 

NACIONALES QllE F 11EqD'l RECOGIDOS POR EL APTÍCllLO 263 
DE LA LEY DE LA ºOPIF.DAD J ND'.ISTRIAL (,\HORA ABRO'.~~A) 

EN e 11 AL s E "EL A e i J •¡A e o N El 2 r, . . Q 11 E IJ es RE M ! TE E X p RE -

s AME rn E AL c A p ir 11 Lo ., I I DEL T ÍT ti Lo TER c ER o DE l A p Ro­

p I A l E Y : POR l O Q 11 E , E llT RE 1! OS OTROS , EL PRO CES 1 M 1 E IH O 

A SEGUIR E~A RELATIVO A LA ~~CLARACIÓ1 DE F~LSIF!CA-

CIÓN, IMITACIÓ:: O llSO ILEG,ll DE MARCAS· :w DEBIEllDC 

APLICAR=E rIRECTAME"TE LA l~VOCADA CONFUSIÓN DE PRO­

DUCTOS EN TÉRMINOS DEL CONVENIO INTERNACIONAL. 

FUENTE. COLEGIADOS 

PÁGINA. 133 
VOLTOMO. 103 - 108 
ÉPOCA. 7A. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Ell MATERIA ADMl'JISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCll!TO. 

AMPARO EN REVISIÓN 578/77 - COlNTREAN• S.A. 22 D~ -­

AGOSTO DE 1977, llNANIMIDAD DE VOTOS. PONE'ITE: l'lAUllEL 

(ASTRO REYES. 
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JURISPRUDE"CIA LXXVII 

MARCAS DE SERVICIO. DECLARACIOll ADMltl!STRATIVA DE llSO ILEGAL. 

(tJANDO SE SOLICJTA DE LAS AllTOR !DADES COMPETENTES LA 

DECLARACIÓN ADMJNISrnAT!VA DE IJSO !LEGAL DE ll'IA MAR­

CA DE SERVICIO• TALES AIJTORIDADES DEBErJ LIMITARSE A-

EXAMINAR Y A RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE SI, CONFOR 

ME A LOS ARTÍCllLIJS 6TO SEXIFS DEL CONVOJIO DE PARÍS-

P AR A LA PR o TE c c r ó :1 9 E LA PR o p 1 EDAD 1 :1D11) TR 1 AL ( s 11 s - -
CRJTO POR M~XICO Y OBLIGATORIO CONFORME AL ARTiCllL0-

133 CONSTITllCIOrlAL) 95,189, 19Q, 195, 197, 229 Y RE­

L A T 1 Vos DE LA L EY DE LA p Ro p ¡¡: D ;, D 1 rrn \):; T'd f, L ' s E HA -

PROTEGIDO IJ~A MARCA DE SERVICIO· o sr SE HA VIOLADO 

EL DERECHO EXCLIJSIVO OllE EL PROPIETAHIO TIE:IE El --

USO DE llNA MARCA REGISTRADA O SI IJllA MARCA HA SIDO 

FALSIFICADA• IMITADA O llSADA EXCLllSIVAMENTE DESDE -­

EL PUNTO DE VISTA T~CNICO Y NO DEBERÁ PREJllZGAR SI­

SE HAN INTEGRADO O NO• LAS FIGllRAS DELICTIVAS OllE -­

PREl/E EL TÍT!ILO OCTAVO DE DICHA LEY· r!I DEBERÁ ExA-­

MirlAR EN PARTICIJLAR SI SE HA CONFIGllP,\DO ,\LGll110 DE -

LOS DELITOS PREVISTOS EN DICHO TiTIJLO, YA QIJE Erl ESE 

ASPECTO, SERÁ EL MINISTERIO PIÍBLICO EL QIJE DEBA EJER 

CITAR LA ACCIÓN PENAL ANTE LOS JUECES PENALES• CON-­

FORME A LOS ARTÍCllLOS 197, 264, 274 Y RELATIVOS DE LA 

LEY MENC 1 Oill1DA. 

FUENTE. COLEGIADOS 

PÁG 1 IJ A. 2 3 
VOLTOM0.53 

ÉPOCA. 7A. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

AMPARO EN REVISIÓN 100/73 - H.M.H. PUBLISHING ca. -­
INC. 8 DE MAYO DE 1973 - ll~ANIMIDAD DE VOTOS. PONEN­

TE: G111LLERMO GUZMÁN 0Rozco. 
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JURISPRUDENCIA LXXVIII 

MARCAS INDUSTRIALES. 

EL CUERPO DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MARCA IN­
DUSTRIAL, LO CONSTITUYEN LAS CIRCUNSTANCIAS DE PR~ 

TENDER ll\lTAR EL PRODUCTO AUTtNTICO EN SU COMPOSI­
CIÓN, EN EL MODO DE PRESENTARSE, Y EN LOS DEMÁS -­
PORMENORES O DETALLES QUE HAGAN APARECER AL PRODU~ 
TO FALSIFICADO COMO LEGITIMO; Y SI ESTOS PORMENORES 
o DETALLES NO SE ACREDITAN, NO DEBE TENERSE POR co~ 
PROBADO EL CUERPO DEL DELITO, 

'JUIMTA EPOCA: ToMO XVII, PÁG. 493. 
H AMADO ~ENZHER E HIJOS". 
UNANIMIDAD DE 9 VOTOS, 
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JURISPRUDEttCIA LXXIX 

MARCAS INDUSTRIALES. DISTINC!ON DE LAS. 

PARA HACER LA DISCRIMINACIÓN DE DOS MARCAS EN DIS­

PUTA POR LA CONFUSIÓN QUE LAS MISMAS PUDIE~~N OC-­

SIONAR, NO SÓLO DEBE ATE~DERSE A LAS DIFE~ENCIAS -

QUE ENTRE ELLAS EXISTIN, SINO QUE TAMBI§N, Y EN 

UNA FORMA DESTACADA· A LAS SEMEJANZAS QUE CONCURRAN 

ENTRE LAS MISMAS. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. XIII• PÁG.42 
A.R. 4044/53. 
THE SEVEN UP (OMPANY. 5 VOTOS. 
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JURISPRllDEllC!A LXXX 

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS , JUICIO SUBJETIVO. 

St LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SOSTIENE QUE NO HAY SE­

MEJANZA EN DOS MARCAS, EN VIRTUD DE DUE TOMADAS EN 

CONJUNTO, TAL COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 105, FRA~ 

C!ÓN XIV• DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL• NO 

EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE QUE SE CONFUNDAN• PUE~ 

TO QUE SÓLO SU TERMINACIÓN ES LA SEMEJANTE, TAL JU! 

CIO SUBJETIVO DE LA AUTORIDAD ADHJUlSTRATJVA, rtc-
NICA EN LA MATERJA, NO PUEDE ILÓGICO 

Y ANTJJURÍDICO, PUESTO QUE APRECJA LAS MARCAS TAL 

COMO LO ORDENA DICHA LEY. SJN QUE VALGA EN CONTRA­

RIO QUE LA QUEJOSA HAGA DEPENDER SU SEMEJANZA PRECI 

SAMENTE DE NO TOMARLAS EN SU CONJUNTO Y ATENDIENDO 

A LOS ELEMENTOS QUE FUERQN RESERVADOS, PORQUE ESTO 

SE OPONE A LO OlSPUESTO POR EL C!TADO DISPOSITJVO­

LEGAL. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. V!I[, PÁG.56. 

A.R. ~211/57 

THE S!DNEY Ross Ca .. s.A. 5 voTos. 
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JURISPRUDEHCIA LXXXI 

MARCAS, COtlFllS!Otl DE. PROCEDIMIEtlTO PARA DETERMltlARLA. 
lllTERPRETACIOtl DE LA FRACCIOtl XVI 11 DEL t1RTICllLO 91 
DE LA LEY DE l~VEHC!OHES Y MARCAS. 

CllANDO SE TRATE DE DETERMl'IAR SI DOS MARCAS SON SE-­

MEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN, CONFORME A LA FRAc-­

CIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES 

Y MARCAS, DE BE A TENDERSE PR I MO!rn 1 ALMUHE A S ti COll -

JllNTO, ES DECIR, AL EFECTO QUE PRODUZCAN TOMAD~S -­

GLOBALMENTE, Y MANERA IMPORTANTE DEBE ATE~QER~E A -

LA PRIMERA IMPRESIÓN, ESTO ES AL EFECTO 1t1E PIJEC,\rJ 

PRODllC 1 R EN EL PllBLl CO CONSllM I DOR AL PRIME' •;QLPE DE 
I 

VISTA• O AL SER OIDAS CUANDO SON PRO~UNCIAD<~ RAPIDA 

MENTE, PllES ES DE SUPONERSE OllE EL PÍJBL!CO CONSUMl-­

DOR NO SIEMPRE HACE 1111 AllÁLISIS MillllCIOSO Y DETALLA­

DO DE LAS M,\RCAS DE !.OS PRODtlCTCS QUE ADOIJIERE· .\SÍ 

COMO TAMPOCO ES :1ECESARIO QUE FATALMEllTE TODOS SllS -

ELEMENTOS COll\"TITllTIVOS HA:I SEMEHllTES, 51110 rtJ:iO·\­

M E IH AL ME 11 TE O 11 E LA ' ! :·: l L l T 11 D DE LOS EL E M UIT OS P R 1 N C l 

PALES PUEDAH ORIGINAR CONFUSIÓN. POR TA~TO • PARA Ei 

TA9LECER SI ENTRE DGS O M~~ MARCA~ º~~!STRADAS1 O --

CUYO REGISTRO SE PRETE~SE• EXJlTE~ ELEMENTOS DE CON­

FUSIÓN QUE PUEDAN SERVIR PARA DETE~Ml~AR SI llNA DE­

ELLAS IMITA A LAS OTRAS, ~O DEBE APELAq~E PRIMORD!AL­

M ENTE AL A N Á Ll S 1 S O E LAS O I FER Ell C J AS O 11 E E:IT RE lHI A Y 

OTRA EXISTAN, PORQUE NO HA SIDO ESA LA ME:lTE DEL LE­

GISLADOR EN EL CASO, YA QUE ELLO REOllJERE UNA ELABO­

RADA OPERACIÓN MENTAL SUBJETIVA· OllE EL PIÍBLICO CON­

SUMIDOR QUE ES EL QUE PllEDE SER INDUCIDO A ERROR, NO 

ESTÁ EN APTITUD DE HACER EN CADA CASO, SINO QUE DEBE 
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ATENDERSE AL A~iÁL!SIS DE LAS SEMEJANZAS QIJE FÁCILME!! 

TE PUEDEN ADVERTIRSE ENTRE IJNA Y OTRA MARCA Y '.lllE -­

SON LAS IHllCAS SllSCEPTIBLEo ~E é'ROVOC1\R LA CONFIJS!ÓN 

DEL P0BLICO ONSllMIDOR· 1nouc1inooLO A ERROR ºEs--

p E e TO DE AL G u NA DE ELLA s . TAL Es El e R 1 TER 1 o Q 11 E s 11~ 
TENTA EL LESISLADOR E, EL PRECEPTO LEGAL CITADO• AL 

ESTABLECEq <!llE NO SE ADMITIRÁ A REGISTRO l.J~JA MA'1C,\ 

QllE SEA SEMEJANTE (¡•:;IJAL O TAN pt,qEC!OA) ,\OTRA YA -

REGISTRADA Y VIGENTE· APLICADA A LC~ MISMOS O SIMILA 

RES P'ODllCfOS O SERVICIOS• Eli GRACO TAL QIJE PIJEOA -­

CONFIHiDIRSE ce~ LA ANTERIOR. TOMANDDLA EN Sii COl>JUNTO 

O ATt:NDIENOO A LOS ELEMENTOS Ql:E HAYMI SIDO RESERVA­

DOS. 7 ERCER TRIBIJNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI~ISTR! 

TIVA DEL PRJ,'IER CIRCllITO. 

FllENTE. COLEGIADOS 

s E e e 1 ó li • J IJ R I s p R 11 DE IJ e 1 A 

NIJM.TES IS. 3l 
APÉNDICC:.l':l8S 

PÁG!rJA. 53 

VOL.TOMO. V 1 

SÉPTIMA ÉPOCA, SEXTA PARTE: 

VOLS. 157-162 PÁG.106 A.R. 1829/81 HARDY SPICER --

LIMITED. llNANIMIDAD DE VOTOS. 

VOLS. 157-152 PÁG, 106 A.R. 60/82 EARCO OF CALI--

FORNJA. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

VoLs. 157-162 PÁG.106 A.R. 1459179 KERN FOODS· --

INC. IJNANIMIDAD DE VOTOS. 

VoLS. 157-162 PÁG. 205 A.R. 146/81 LAoORATORIOS 
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MILES DE MExtco. S.A. llNANIM!DAD E VOTOS. 

VOLS. 157-162 PÁG.205 A.R. 746/81 !NTERCDNTINEN-

TAL MOTELS CORPORATION• UNA~IM!OAD DE VOTOS. 



A P E N D I C E " F " 

J U R I S P R U D E N C I A 

" NOMBRES COMERCIALES " 
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JURISPRUDEHCIA llll 

~OMBRE COMERCIALES. PUBLICAC!O~ DE LOS. 

EL RtGIMEN LEGAL RELATIVO A LA PROPIEDAD DE LOS NOM­

BRES COMERCIALES DIFIERE DEL DE OTRAS PROPIEDADES !1 

DIJSTRIALES, COMO LAS PATEllTES, LAS MARCAS Y LOS AVI­

SOS COMERCIALES• ENTRE OTRAS COSAS PORQUE MIENTRAS -
I 

ESTAS IJLTI~AS ººOP!EDADES SE REGISTRAN , LOS NOMBRES 

COMERCIALES SOLAMENTE SE P1'3L!CA~L LA LECTURA DEL -

ARTÍCllLO 216 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD i>IDllSTR!AL RE 

VELA QUE EL IÍNI•:O E'.'tCTO DEL". P\JBLICACIÓN CO•iSISTE-

EN CREAR LA PRESUNCIÓN LEGAL QE 0UE QUIEN IMITA EL -

NOMBRE COMERCIAL PUBLICADO,JBRA CON DOLO. PA~A Es-:-

EFECTO• Y SOLAMENTE P~RA EL, DEBE LLEVARSE A CABO LA 

p 1) 8 Lle A e I ó N DE l. trn M B RE ' p RE VI A LA c o M p Ro B H l 611 o E ; Ci 

uso; SIN QIJE ESTA PRllE3A DEL llSO PllEDA TErlER EFECTOS 

FUERA DE LA FINALIDAD ESTPICTAMENTE SE~ALADA PO• 5;_ 

ARÍCULO• PllES BASTA DECIR 0'.IE CIJALQllIER TERCERO ~lié 

s E e o Ns 1 DE RE e 0 N '1 E jo R DE RE e" o p 11 ED E l IF: ! ~ :; ;, R [ ~ ' -~ 

EXCLIJS IVO DEL NOMBRE COMERC l·\L • ~ PESAR :E ot P1JS•_ ¡ ~,:_ 

CIÓN , SEGÚN LO DICE LA PARTE FINAL DEL _ITA"~ PRECEf 

TO• DE LO Q\JE SE DEDIJCE QtJE LA PRUEBA DEL IJSO, RE:l~l 

DA PRECISAMENTE A LA PIJSL!CACIÓN 1EL NOMBRE• NO I~TRQ 

DUCE rnE~lTE :\ T!:ílCEROS NINGl!'~t. 1/ENTA.Jfl. EN F.ti\!()4' :E -

QllIEN OBTIENE LA P\JBLICACIÓ!i• SALVO LA YA LIMITATIV.B. 

MENTE SEÑALADA EN RELACIÓN CON PRES!INCIÓIJ DEL DOLO. 

FUENTE • ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 182 

VOLTOMO. !V 
EPOCA. 6A. 
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AMPARO EN REVISIÓN 5487/55. DANA Mtx1co. S.A. 
2 DE OCTUBRE DE 1957. 5 VOTOS. PONENTE: FELIPE TENA 

RAMÍREZ. 
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JURISPR\IDEHCIA LIV 

MARCAS. tl\ILIDAD DE REGISTRO DE tlOMBRE COMERCIAL. 

EL TEXTO DEL ARTÍCllLO 11[7, FP.,,,. !Ó'i XIX, DE LA LE'I 

DE INVEllC!ONES Y MARCl•S ::•: RELt·C: '·: '.:GN EL !79 DE-

LA M!SM1\ LEY ~llE ~!S<·:•IE OllE: " EL :10MnRE co:~ERCIAL 

Y EL DERECf•Q A SU liSO E:<CLllS!'IO ESTARÁ PROTEGIDO --

S 111 ¡.¡E e Es l DAD o E ;; E p ós l TO o RE G l:; no. ' . " ' p E R M lT E- -

CONCL\IIR QllE Oll!E.'I ilSA \IN NOMERc COME,C!AL EST{ --­

FAC\ILTADO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL REGISTRO DE 

\INA MARCA QIJE REPRODllZCA O PllEDA CONFllND!RSE CON -

ESE MISMO NOMBRE• AllNQIJE ESTE NO HAYA SIDO REGISTRA 

DO NI PllBLICADO D Lll GACETA co~qESPONDIENTE. SEGll'iDO 

TRIBllNAL COLEGIADO E~ MATERI> !~Ml~ISTRATIVA DEL --­

PRIMER CIRClllTO <rcol2052 AD:1). 

F\IENTE. ADMINS!TRAT!VA 

ÉPOCA. 8A. 

AMPARO rn REVlélÓ.'l zgz¡o·. D!OqHs, S.A. 12 DE J\JLIO 

DE 1988. llNAtllMIDAD DE VOTOS. PONENTE MA. AtlTO'l!ETA 

AZllELA DE RAMiREZ. SECRETARIO: FRANCISCO DE JEsas -

ARREOLA CHÁVEZ. 



APENDICE " G " 

J U R 1 S P R U D E N C I A 

• AVISOS COMERCIALES " 
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JURISPRUDEUCIA LV 

AVISOS Y MARCAS COMERCIALES, DIFERENCIAS ENTRE LOS. 

EL ARTICULO 210 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

CONSIGNA UNA NORMA DISTINTA A LA APLICABLE EN MATE-­

RIA DE MARCAS, PUES EL ARTiCllLO 132 DEL MISMO ORDENA 

MIENTO• ESTABLECE QUE LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE -­

UNA MARCA DURARÁN DIEZ AÑOS Y QUE ESTE PLAZO SERÁ -­

RENOVABLE INDEFINIDAMENTE• POR PERIÓDOS DE DIEZ AÑOSI 

ESTO ES, LAS MARCAS COMERCIALES SON SUSCEPTIBLES DE -

REGISTRO SUCESIVOS• DE TAL MANERA DIJE SU DURACIÓN -­

PUEDA SER INDEFINIDAI EN CAMBIO• EL AVISO COMERCIAL­

SOLO PUEDE SER REGISTRADO POR UN LAPSO IMPRORROGABLE 

DE DIEZ AÑOS. LA DIVERSIDAD DE NORMAS EN CUANTO A PLA 

ZOS DE DURACIÓN• IMPORTA QUE UNA MARCA PUEDE LIGARSE 

CON OTRA• SIN NINGIÍN INCOVENIENTEo PERO rJO QUE SE PU.f. 

DAN LIGAR DOS AVISOS COMERCIALES, PUESTO QUE DE CON­

CEDERSE UN NUEVO PLAZO DE VIGENCIA PARA EL SEGUNDO.­

SE ESTARfA EN REALIDAD PRORROGANDO LA VIGENCIA DEL -

P~IMER AVISO COMERCIAL REGISTRADO. 

FUENTE. ADMINISTRATIVA 

PÁGINA. 897 
VOL TOMO. LXXXV 11 

ÉPOCA. 5A. 

EL BORCEGU!o S.A. PÁG. 897 lRO. DE FEBRERO DE 1946. 
TOMO LXXXVII. CINCO VOTOS. 
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