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INTRODUCCION. 

Loe Derechos Intelectuales, o también llamados Dere 
chos de Pensamiento, Derecho de 1oe Creédoree, Derechos de -
Cliente~a, Propiedad Inmaterial, Propieda~ Intelectual, entre 
otros, aon aquellos que enmarcan el conjunto de prerrogativas 
que integran la Propiedad Industrial y la Propiedad Artística 
y Literaria. Estas dos categorías de derechos tienen el común 
denominador de regular un objeto cuya característica esencial 
es ser de naturaleza inmaterial, de ahí su justificaci6n por 
unirse en una sola denominaci6n. Sin emb~rgo, cada una de -
ellas posee una singularidad propia que la distingue una de -
otra. El presente trabajo ee ubica dentro de la primera de 
éetaa, esto es, de la Propiedad Industrial. 

La doctrina es acorde en eef"i.alar que 1.a esencia de 
la mioma reside en dispensar protecci6n a una serie de conceE 
cienes y combinación de elementos 8ensibles que han de valer­
se por su utilidad en el campo de la industria, comercio y 
servicios. Tamb,iJn denota que dentro de ella se engloba al D~ 
recho de Patentes, De Marcas, De Nombre y Avisos Comerciales, 
D~ Las Enseflae, De Denominaciones de Orígen, Sobre el Secreto 
Industrial, y demás. 

Este conjunto de figuras forma básicamente dos gru-
· pos o remas distintas de la misma disciplina. La primera com­
prende las creaciones nuevas susceptibles de aplicaci6n indu~ 
trial, donde encontramos las invenciones, modelos de utili~­
dad, diseftoe industriales y el secreto industrial. El segundo 
grup6 está constituído por los signos dietintivoe de carácter 
mercantil, comprendiendo los nombres y aviaos comerciales, d~ 
nominacionea de origen y MARCAS. 

La elaboraci6n de este material obedece a la inqui~ 
· tua por conocer les características tan especiales que revis­
te una de estas modalidades! El Derecho de Mercas. 
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El conjunto de prerrogativas qu.e encierra este dere 
cho, como su.cede con loa demás q1le comr>onen la Propiedf'!d In-: 
duatria.l, tiene peculiariil?dee que lo hacen distinto de cuel­
quier otro; rP.vjste perticularidailea del DerP.cho de Propie--­
dP.d, de un DerE'cho Abso1.uto, de un DP.rPcho OP. C1ientel'a, etc. 
Estas notas tan peculiares hace que el mlsmo rf!h?~f! la expre­
sión "sui generia 11 con que se le identificaba enteriormente y 
se coloque dentro de una nueva cateeoría de derechos ee~ecia­
les o distintos a los cuales falta darles una denominación 
más acorde a su naturaleza jur(Oica. 

En este trabajo expondremos un panore.J"'a eenrraJ. del 
Derecho Marcarjo f·'exicano, qtle P.i bien no muestra todas 01.te -

peculiaridArlPs, sí ilustra sobre los más representativas del 
mismo. -

Por razones Ce método f!l -r;.resente B~t:udio se compo­
ne de cuatro capítn1os. El prj..,,ero de ellos Psti~ destinado al 
an~lisis de Los diversos OrdenAMjentos Legislativos Marcerios 
que han existido en nuPstro país, tarea que fRcilitará cono­
cer las transformaciones que ha snfrido a través del tiempo -
dicho derecho. El capÍtlllo see,11ndo C'omprende las diversas tea 
rías que exnlican la natnral.P.za ~urídica del rh,.recho ne mar-=­
cas, lo que pennitjrá tener nna concPntuaJ.ización y r1efini--­
ci6n más exacta de J.o que es esta Inst:! tuci6n. En el t. ercer -
capítulo rea1.izarernos un f'·st11rlio ;iurÍdjco-doctr:!nerjo sobre -
la legislación viéente de la matPria par~ efecto a~ determi-­
nar la manera en que r1ebe ltBP.r.se nna marca, los derechos que 
derivan de su utilización v laa divere~e modnli<lades que re-=­
viate su uso. El cuarto cnpítulo, ~' con C>l fin de complemen-­
tnr el ant~rior, contiene los punTos más PObT(H.~l:l1.ientes res-­
pecto al r.rocedimiento RdMinistrativo mercario, es dPcir, las 
fonnali<ladee v req1üsi tos que deben reunir les promociones v_ 
escritos dirigidos a la Secretnría de Comercio y Fomento In-­
dnstrial C'on Motivo del nso de una marca, bien yiara solicitar 
una DeclPración Administrritiva o intP.rponer Etlct'in Rec11reo AC­
minietreti vo • 
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C A P I T U L O I 

DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS MARCAS EN,MEXICO. 

El origen v desarrollo de las marcas en México.ha~ 
sido y es un tema poco estudiado. Los inve~tigadores que·ae.~ 
han avocado a P.sta tarea coincjden en dividir sU eetudio.en·­
cuatro etapas históricas: Prehisp~nica, Colonial, Independien 
te y Actual. ·· -

I. ETAPA PREHISPANICA. 

En la historia oel México Anti~to no se tiene noti­
cia alguna de la existencia de mArcas o de alguna disposición 
que se haya .... dic-tado el respecto, pues a peRar de lA riqueza -
de mercancías que había los comerciantes no utilizaban ningÚn 
signo o medio para identificar ~us proauctos ñe otros ñel.mi~ 
mo género o e~pecie. Esto obedece a que sus operaciones mer-­
cantiles las realizaban e trav~R de géneroA, es ~ecir, por 
vía de yiennutaciÓn¡ enea qnien dBba lo que necesitaba. (l) 

No Ob$tante lo anterior, ~e tiene conocimiento que 
los habitantes del Anáhuac empleab?n ali~nos medio~ mRteria-~ 
lea eobre las personps para identificar J.a. clase o condición 
a que pertenecían. Un ejemplo de estos medios distintivos er8 
la 11 co1lera11

, que permitía identificar al mal t?sclavo e impe­
dirle que hullera por entre lR gente o penetrase a lueares e~ 
trechos. 

(1) Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marces. V.~xico. Ed. 
Porriía, 1985. Pág. 121. 



Otro vestigio de estos utensilios son les ~pintade­
ras", que eran una especie de se11os pPra E"stampeir la piel hu 
mena con fines ceremonialeS, religiosos o decoretivos; tam--= 
bién eran uti~izados perA identjficar ciertos tributos que 
loe pueblos pagPban a los reyes y señores. 

Estos sellos tenían dos formas diferentes: el tipo 
plano, que consistía en un mango v une tabla con característi 
cae variadas en una de cuyas auperficiee se hallaba grabado = 
un dibujo cualquiera que servía parA imprimir. El otro modelo 
era un cilindro hueco o sólido, a manera de rodillo, en donde 
tenía imprimido un dibujo en relieve que había de servir pera 
marcar. 

Ea obvio que en Pete período existieron signos dis­
tintivos cuya funci6n no era precis8mente mercantil. Sin em-­
bergo, su utilización, como instrumento para identificar, 
constituyen el antecedente de1 uso de m?rcas en P.l México An­
tiguo. 

II. ETAPA COLONIAL. 

En este período la actividad in~ustrial y comercial 
estuvieron limitadas por el monopolio que Espaile ejerció so-­
bre sus colonias, pues ésta no lea permitía trRficar con nin­
guna otra naci6n o pueblo ~ s61o ella acaperaba sus riquezas_ 
y proporcionaba a su vez 1As mercancías que éstas neceeita--­
ben. 

Predominando esta situaci6n, interna y externa, ea 
fácil concluir que estas relaciones mercantiles no requerían: 
de un eistemp jurídico especial que las regulara, ye que les_ 
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mismas oe reducían s un tipo casi dom~stico. Po.r consiguiente, 
e1 uso de marcas y de nonnas que las reglamentaren, como hoy_ 
se concibe, no existieron .. 

Sin embargo, hay datos acerca ~e la utilizaci6n de_ 
este tipo de signns distintivos de carácter mercantil y de 
disposiciones relativos al mismo, sólo que sus funciones eran 
más re'Stringidas. De entre el conjunto de ~stos, destacan los 
si,guientess 

CBDULA REAL DEL 15 DE OCTUBRE DE 1522. 

Esta disposici6n :f'Ue dictada por Carlos V el día 15 
de octubre de 1522 en la Ciudad de Valladolid y su contenido 
consistía en 1a outorizaci6n pera usar las marcas de fuego eñ 
loe esclavos de rescate. Su llegpda a México fue e mediados -
del mes de mayo de 1524 trayendo consigo el hierro. Este mis­
mo monarca, en fecha 26 de junio de 1523, permiti6 igual sis­
tema de identificaci6n para los esclavos de guerra. (2) 

ORDENANZA 26 DEL ANO DE 1525. 

Su creador fue Herná.n Cort~s y mediante ella esta-­
bleci6 la obligaci6n a los propietarios de ganado de tener 
hierro para marcarlo, así como la de registra~ dicho utenci-­
lio ante el escribano del cabildo. (3) 

ORDENANZAS DICTADAS EN r,o TOCANTE AL ARTE DE LA PLATERIA. 

Dichas ordenanzas fueron elaboradas por el Marqu~s_ 
de Cadereyta el 20 de octubre de 1638, mismas que seftalaban -

(2) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 13. 
(3) Ibídem. 
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el procedimiento pera mercer loe objetos de oro y plata que -
se elaboraban en le Nueva Eepm1a, destacando las siguientes: 

11 8a. El. orden que sºe ha de segnir r.ara que no se 
defraude el qltinto Real, esí de p"rte de 
loe plateros como del Veedor y Oficiales 
Reales, es el eiguiente1 a) Antes de labrar 
la plata ú oro, loe pJ.ateros están ob1 ige-­
dos a preeentar la pasta a los oficiales 
Reales, para que éstos vean si está quinta­
da y marcada ••• b) El Vpedor, en presencia 
de dichos Oficiales Reales, las mercará ca~ 
la marca y eeflal que para este efecto deben 
llevar. 

17a. a) Que loe plateros de oro v plata han de -
tener me.rea v ee~e1 conocidr. rara idr.ntifi­
car las piezas que la~ren. b) Que esta mpr­
ca han de recistrerla ante el Escribano PlÍ­

bU co del Cabildo de 1a Ci.udad de MPYico. 

18s. Que el Veedor no reciba pieza Ple;tma de oro 
ni de plata sin que tenga la señal y marca_ 
de1. artífice que la labró. " ( 4) 

Para que i>nR pieza de plata o de oro pudiera comer­
cializarse o entregarse a qnien la mend6 fahricar, debía reu­
nir loe eieuientes requisitos: 

" a) Que el veedor la cliPre por buena (el veedor 
no recibía pieza a:teuna ele plnta y oro, sin: 

(4) Reneel Meaine, David. Tratado <'e Derecho Mercario. Mlbci­
co. 196C. Pág. 153-154. 
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que tuviera la eeí'la1 del ertíficie); 

b) Que el platero le seí'le.1are. con su mercal que 
de comiSn emp1eeba, su apellido completo y 
(o) en abreviatura arbitraria; 

e) Le obligaci6n de presentar le.pieza pare que 
se ensayera a fin de saber ei contenía la 
ley establecida en Eepaqe desde el aí'lo de 
1435 vigente en le Nueve Eepeí'la (la ley de -
1a pieza se marcaba con punzones de fierro -
calzado de acero, con los números que debía 
tener de menern proporcionada pora que se -
vieran y leyeran f6ci1mente y que tales núme 
roe sean castellanos y no latinos. -

d) Si estaba correcta le ley, 10 que se verifi­
caba mediA.nte la burilada, entonces el merca 
dor del gobierno le imprimía el quinto real; 
BiBnificado por una corona diminuta ye sol.a 
o ya pueAta entre les dos simb6licas colum-= 
nas de Hércules. Este sello se guP..rclaba en -
lee oficinas de la real Haciende. 

e) Deepu~s se le imponía la marce de le ciudad, 
que conaietíe en une 6guila pequeí'la o letras 
M que quería decir M~xico. Le marca de Guat~ 
mala eran dos volcanes y sobre ellos Santia-
go ap6etol montado a cabello. ( 5) 

Lawrence Anderson, citado por NF1va Negrete, hace un 
sumario de las marcas de acuerdo a la aocumentación que se r~ 
fiere a la plata y en el cual puede pgregPrse las relativas a 
las piezas de oro, por mencionar la mayoría de disposiciones_ 
y ordenanzas de la época a ambos mineraless 

(5) Nave Negrete, Justo. Op. Cit. P6g. 33. 
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1638-1732~:' Do.IJ marcas 

1733-1782'--. Tres" mercas 

1738-1820 cuatro marcae 

l. Certificando impues 
to pagado y que el­
metal empleado era: 
ley. 

2. Además de la ente-­
rior, la marca del_ 
artífice. 

3. Además de las dos -
anteriores, la mar­
ca del Enseyaoor M~ 
yor, certificando -
que el empleado era 
ley. 

4. Además de las tres 
anteriores, la mar:=­
ca del lugAr y Real 
Corona, certificado 
de calidad por el -
justicia riel parti­
do. " (6) 

Cuando algÚn platero ingresaba al gremio de su ra-­
mo, depositaba una copia auténtica de su marca para cotejar-­
la, llegando el caso, con la estampada en ~lguna pieza o elh~ 
ja :falta de ley. 

Podemos afinnar que el uso de ~stos signos represen 
ta un medio d,e control sobre los productos de oro y plata que 
se elaboraban en la Nueva Espafia, dado que indicaban le proc~ 
dencia y certi:ficaci6n :fehaciente de los miemos, pero s6lo 
eso. Por otro lado, constituyen el antecedente de las marcas_ 
de :fábrica. 

(6) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 34. 
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LA CEDll!.A REAL DEL F'II'.'ERO DE OCTUBRE DE 173 3, 

MediPnte ella se dio instrucciones específicas so-­
bre le plpter!a, consietiepdo en1 

" f) Que el ple tero que necesitare oro 6 plPtA d.!!, 
beríe conseguirlo de loe OficiPles Reales, -
en lee cejes de quinto, a cuentA, que al es­
tar acab~da, se llevará la pieza para que 
"estos tftinietros" le nueieren el cuf'lo del 
quinto o diezmo; rPco~ociéndose tembién la -
pieza por el enRavador menor, a fin de que -
siendo de once dineros, le MPrcare con 18 
marca de su nombre. 

1) Que en cuento 
México, no se 
plpta sin que 
del marcador, 
las leyes. " 

a loe plateros de la Ciudad de 
puede vender alhaja Plguna de_ 
est~ marcede del artífice y 
conforme a lo aiepuP.sto por 

(7) 

ORDENANZAS DEL VIRREY l'UEN CLARA DE 1746. 

Esta prevenías 

" Ordenanza 18. e) Que loe plateros de oro y pla­
ta han de tener mrrca, ee~e1 -
conocida que ponten en las pi~ 
z~e que labren. 

b) Que registren su marca ante el 
escribano del Juez Veedor. " (8) 

(7) Rangel Medina, Dsvid. Op. Cit. Pág. 8-9 
(8) Ibídem. 
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REGLAMEJ'ITOS Y ARA!lCELES DET, 12 DE OCTUBRE DE 1778. 

Este conjunto de disposiciones, cuyo nombre origi-­
nal es "Reelarnento y Aranceles Replea pera el Comercio Libre_ 
de Espafla e Indie.s", estableció que las mercaderías embarca-­
das ·para Indias deberÍE'ln ir rirovistPB ae su.s reRpectivas y l!, 
gítimae marcas. Y, "siempre que reeultere comprobE1da le fRls!, 
dad de mercas y despachos, ee castiearán los ~utores y c6mrli 
ces de ese grave delito con lAe penas que van prefinidas en = 
el citedo artículo diez y ocho de este reelamento." (9) 

Las sancjonee que establecía este precepto eren el_ 
decomiso de le mercadería, cinco ~ñoe de pripj6n en Africo y 
ser privedo de realizar el comercio con Am~rica. 

ORDENANZAS DE ENSAYADORES DE 7 DE JULIO DE 1783. 

Fueron formadee por el Lic. D. JosP.ph Antonio Lince 
González, ensayador mayor del reyno y juez veedor del noble -
arte de la platería. Se confirmaron por Real ornen del 30 de_ 
diciembre del mismo afio, donde se eatBblecía ºque el ensaya-­
dor debe practicar por ~í mismo ( sin comenterlo a otra pers2 
na ) frecuentes visitas, e lo menos cuatro en cada 8flo, en el 
baratillo, portéles, plazas, platerÍBs y demás per~jes donde_ 
se comercie o pueda comerciar la plata u oro; recoeiendo lo -
que halle sin marca, quinto o diezmo, eiendo pieza capaz de -
admitirlas pf!ra que se proceda fl lo que hn~re lueEir según les_ 
Reales disposiciones, Ordenanzas y Bondos, 0Pnño cuent~ opor­
tunamente con lAA cEiusas que fon11e. " (10) 

El capítulo VIII de las mismas ordenanzas, estable­
cíei "Después de fundidas y ensayadas las plP.tes u oros, y 

(g) Rangel ~edine, David. Op. Cit. Pág. 10-11 
(10) Ibídem. Pág. 9-10. 
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puestas 1as marcas de 1a 1ey y nombre de1 enaayador, remiti~ 
rán 1as piezas a1 juaticia de1 partido, pera que tomando ra~ 
z6n de e11as en su 1ibro que ~ara e1 efecto debe tener, y 
puesta en cada pieza la merca del luger y reel corona, les 
dan 1a certificaci6n o guía, para que con estos requisitos se 
pueda libremente conducir la plata u 0~0. 11 

Se conc1uye de 1o anterior, que 1as piezas de p1ata 
u oro debían llevar tres marcees la mercP o remache del quin­
to, comprobando e1 pago de 1os impuestos; 1a de1 ensayador, -
para indicar 1a ley de1 metal y 1a de1 artífice, junto con su 
nombre, para evitar fraudes. 

Otros ordeneJDientos que rP[.1.1.lAron el uso y aplica-­
ci6n de eatos signos distintivos fueron• 1a Recopi1eci6n de -
1os Reinos de 1ae Indias, 1ae Siete Partidas, 1a CUria Fi1Ípi 
ca, en su libro I, intitulado Comercio Terrestre, CapÍtu1o -
VII MarcAe, algunaA Ordenanzas ReglpmentPriaa de los gremios­
y Actas de1 Cabi1do de la Ciudad de M~xico, entre otras. Desa 
fortunadamente, ninguno de e1los configuraba un cuerpo jurídI 
co especializado y sólo poseían normas aisladas en relación a 
nuestra materia. 

Además de les anteriores ectividades, existieron 
otras que fueron objeto ael uso de mercas. De estas y por su_ 
importancia, destacan les siguientes: 

MARCAS TR/INSPARENTES DE AGUA O DE FILIGRANAS El'f PAPEL. 

DuJ:ante el siglo XVI v hasta terminar e1 XVIII, Ee­
pal'la suministr6 e M6xico de pape1 de fi1igrana c•wo método de 
fabricaci6n consistía en "u:ia finísima sucesión de hilos hori 
zontales, estrechos y Pn el fondo, de la matriz o forma, cru:­
zada 1ongitudinal.mente por hi1os separados, muy separados y -
sa1ientes del fondo horizonta1, raz6n por 1e cua1 aparecen 
translúcidos; ahora bien, esas matrices o formatos eran de hi 
los metálicos, 18t6n o cobre generplmente, sobre los que era_ 
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vaciada la pasta del papel y en momento determinado, prensada 
Y sometida e presi6n, quedando la tez del papel, aunque lisa 
de aspecto granoso y con seilelee ae loe hilos. " (11) -

Entre loe fabricantes de este mercancía, eurgi6 la 
necesidad de diferenciarlo s trev~e de mercas. Estas ee elabo 
reban con el mismo procedimiento que para. dicho bien ee requi 
ría, pero hecho de hilo de metal, entretejido, en forme tal -
que le peste al caer en el molde ee adhería al eisno. La fi~ 
ra era casi transparente en virtud de lo cual recibieron el -
nombre de mercas de ague, de filigranas o transparentes. Ea-­
tos signos consistían en escudos, coronas, iniciales, rúbri-­
caa, etc., y pueden considerarse el antecedente inmediato de_ 
las actuales marcas de productos de papel. 

MARCAS DE FUEGO DE LAS CORPORACIONES MONASTICAS EN LOS LIBROS. 

En el siglo XVII empezaron e usarse m8rcae de fuego 
que eran hechas en hierro o bronce celentedo al rojo vivo pa­
ra aplicarlas en loe cortes superiores e inferiores de loe 1,i 
broa. Fueron utilizadas por las corporaciones monásticas y de 
educaci6n para dar a conocer la procedencia de los textos en_ 
lee antiguas bibliotecas mexicanas. 

Rangel Medina (12), indica que eetoa sisnoe consti­
tuyen el antecedente inmediato de1 concepto moaerno de la fll!! 
ción mercaria, pues eeffalaban la procedencia del sitio al que 
el libro pertenecía y el origen da su fabriceci6n. 

En opini6n contrarie, NE1va llegrete (13) sostiene 
que dichas contraeeffas constituían verdoaeraa marcas de pro-­
piedad, ya que su funci6n era seflalar el propietario del bien 

(11) Nave Negrete, Jneto. Op. Cit. Pág. 14-15. 
(12) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 11-12 • 
(13) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Ptlg. 20-22. 
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y no diferenciarlo objetivamente de atrae produc.tae. Eete si­
tuación demuestre le falta de une fineliñed mercantil, por lo 
que no puede constituir un vestigio inmediato de le actividad 
marce.rifl como ectuPlmente se concibe. 

Sefiela este autor la existenc1a de fabricantes y ca 
merciantes que vendian libros permitidos, los cuales distin-: 
guían Con marcas. Estas, desde su punto de vista, sí constitu 
yen un antecedente del actual signo distintivo de carácter -
mercantil que se emplee pare los productos de impresiones y -
publicaciones. 

Sin ahondar más, nos adherimos a le opinión del 
maestro Nava Negrete por considerarla ciert~ en sus observa-­
cienes. 

MARCAS EN LOS G~IOS ARTESANALES. 

Al ieual qite P.n Europa, los maestros arteeannles de 
la Nueva España emplearon mercAs para identificar sus produc­
tos, consistiendo éstas en un apellido, inicial, figure, le-­
tra o signo. Su aplicación era obligatoria y permitía identi­
ficar, en caso de fraude o incumplim1ento de las ordenanzas,­
ª su titular y lugar oe procedencia. (14) 

Los gremios, a trav~s de sus ordenanzas, estable--­
cían le forma de usar dichos signos, así como 10s penas por -
el incumplimiento de .esta obligación. 

lllARCAS DE FUEGO PARA. ET, GANADO. 

Este signo fue utilizado para identificar el ganado, 
segdn ordenanza 26 del nffo de 1525 dada por Hernful Cortés. Su 

(14) Neva Negrete, Jueto. Op. Cit. Pág. 28-30. 



procedimiento se resume a la impresi6n de un dibujo sobre el 
cuerpo del animal en parte visible con un hierro calentado al 
fuego; su empleo era para animales ma.vores ( vacuno, ceba--­
llar ) • (15) 

Los dueffos de genado tenían la obligaci6n de.regis­
trar sus fierros y aeffalee, previo pago de derechos, ante el 
Ayuntamiento, quien les expedía una copia de la matrícula de­
inscripci6n. -

Como puede observarse, la finalidad de este signo 
consistía en identificar al propietario de loe eni'11Ples, te.l 
y como ocurre actualmente en cada uno de loe Estados de1 paíS 
con eu ley estatal de ganadería, donde se prev~ el uso y em-­
pleo de estos signos de identificaci6n. Ahora bien, si tal ~ 
nado es tomado como mercancía pera traficar con él y si para 
tal efecto se utiliza la misma controsefla, entonces, dicha -
marca tendrá la acepci6n mercantil que Dctualmente se le oto~ 
ge. 

MARCAS DE FUEGO EN LOS ESCLAVOS DEL MEXICO COLONIAJ,. 

A principios del período Colonial se di6 le prácti­
ca aberrante de marcar a loe esclavos, mismoo que se dividían 
en los llamados de guerra y de rescate. Los primeros eren 
áquellos índigenas que no se sometían a. la autoridad de Her­
nán Cort~e y que al ser vencidos en batalla se les sometía a 
la esclavitud herrándoce1ea la cara con una "G"·· Loa segundos, 
eran índigcnae eecedos de le esclavitud en que loe tenían loe 
antiguos caciquee, puee por dieposici6n del Rey de Eepaffa se_ 
concedi6 el derecho de rescatarlos de eea condici6n y tomar-­
los como tales por e1 tiempo que f'Uese voluntad del soberano. 
A áetoe se 1ee mercaba en la cara una "R". (16) 

• (15) Neva Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 23-26. 
(16) Ibídem. Pág. 15-16. 
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Obviamente que este signo no constituye un antece-­
dente de nuestro actual concepto de marca, ya que ~eta no pue 
de ser aplicade en lne sere:e humanos. Sin embargo, se vuelve: 
neceParia su rnenci6n como una nota i1netretiva. 

III. E~APA INDEPENDIENTE. 

Una vez independizPdo mH~stro -peía- de' Eapafte., con­
tinuaron Pplicándose en materia comercial y mercantil lae die 
posiciones que se emplearon durante el régimen colonial. -

Sin embargo, aparece~ aispoaiciones ~e carácter pu­
nitivo sobre e.quel los actos qtte ':'"'Udieran E1fectar al Derecho -
de lae !'ARCAS. Estas norm"~ com])rendían pprte del C6digo Pe-­
nal y CÓdisos de Comercio !JTOmuleados en este lPnso. 

CODIGO DE COMERCIO DE 16 DE ltAYO DE 1854. 

Este c6cigo no contemplah? ninguna ais1'0Bici6n o a­
partado especial que regle.mentara el 1100 de mprc:=-~ y s6lo ha­
cía r?.fPrencia de ellas de manere excer.cionPl. Consideraba a 
éstas como inAtrumentos ele prueba de n~oyiiedad nara 1.oF: due-= 
f'{oe, o bien, med:tos dP. control ~' gerantía en la circulaci6n -
de productos. No obstante lo anterior, son Pntas peculiarida­
des las que demuestran su exiAtenciA y función ef!encial, esto 
es, su terea distintiva. 

En su prtícnlo leg, entre los requiei top que se es­
tablecía pera lRe certas de porte o conocimiento que !Jodían -
exigirse mutuamente el cargador de lPa mercancias y el porte!!. 
dor de ellas, ordenaba la deeignaci6n de las mercaderías, ha-
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ciando menci6n de su calidad génerica, peso y de las marcas o 
signos exteriores de loe bultos que lee contenían. (17) 

Por otra parte, el uso exc1ueivo de una marca se ob 
tenía a través de lo señalado por le Legielaci6n de Propiedad 
Literaria y Artística, dada le analogía existente entre embae 
materias. 

CODIGO CIVIL DE 1870. 

Al empero de las diepoeicionee de este C6digo, se -
lleg6 a dar une auténtica protecci6n legal al derecho excluei 
vo sobre las marcas, cuando menos en lo que atarle a las figu= 
rativee. Aeimiemo, en eu Título Octavo, bajo el rubro de "Del 
Trabajo", reglamentaba en forma completa las institucionee 
que actuaLmente conocemos como Derecho de Autor, en sus tres 
ramas: Propiedad Literaria, Propiedao Drámetica y Propiedad : 
Artística. (18) 

CODIGO PENAL DE 1871. 

Este ordenamiento, que también ee le conoce como c2_ 
digo de Mertínez de Castro, en eu título genérico de falee--­
dad, estableci6 sanciones para loe delitos de feleificaci6n -
de moneda, de acciones, documentos de crédito pÚblico, de bi­
lletes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y MARCAS._ 
La eceptaci6n en que estaban mencionadas estas Últimas, ea 
resnecrto e la contraseña utilizada por le autoridad para iden 
tificar cualquier objeto con el !in de asegurar el pago de eI 

(17) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 13. 
(18) Ibídem. 
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aún impuesto, o bien, para se~alsr el peso o medida sobre loe 
instrumentos de medición, entre otros. (19) 

No obstante lo anterior, este Código contenía dispo 
sicionee que reprimíanla faleificaci6n de marcas industriales 
y comerciales, las cuales estuvieron vigentes hasta el afio de 
1903. 

CODIGO DE COMERCIO DE 1884. 

Este Código, en su capítulo titulado " De la Propie 
dad Mercantil ", reguló por primera vez la utilización de lee 
marcee de fábrica, tarea que plasmó en sus artículos 1418 y -
1420. 

" ART. 1418 .- Todo fabricante tiene derecho de -
poner a sus productos, pare disti~ 
guirloa de otros, una marce espe-­
cial. Esta puede constituirse por 
el nombre· del fPbricante o el de -:::'. 
su razón social, por el nombre de 
eu establecimiento, de le Ciudad o 
localidad en que se haga la fabri­
caci6n, o en iniciales, cifras, l~ 
trae, dibujos, cubiertas, contras~ 
f'iae o envases. 

ART. 1420.- Que las marcas deben estar precisa 
mente en los productos o mercan--= 
cías y en aquellos en que están en 

(19) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 15-16. 
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la cubierta o envase, de tPl manera 
que el objeto que encierre no pueda 
extraerse· sin desgarrar la cubierta 
en que eetá la mere". " ( 20) 

La propiedad de una merca se obtenía mediante su de 
pósito ante la Secretaría de Fomento, quien concedía la titu: 
larided solo ei ésta no se hubiese ueaao o rdoptado por otra 
persona y no fuese semejante a otra merca, evit~ndo con esto= 
le defraudación de intereses ajenos. 

La regulaci6rr que contemplaba este ordenamiento no 
se refería exclusivamente a las marcas de fábrica, sino que ~ 
también a las de comerciantes e inatituyéndo en ambos casos -
el derecho a su propiedad. AsimiAmo, consideró que el nombre 
comercial, muestres, privilegios ñe invención y títulos de -
obra, eran de naturaleza mercRl'l.til y su reETtleción correspon­
día al Código de Comercio. Enumeró los supuestos que configu­
raban la usurpación de marcas y otorgó acción ~mra exigir el 
pego de dsílos y perjuicios cusndo el titular de ésta se veía­
afectado por la falsificación de su signo distintivo. -

Como puede apreciarse, el presente Código ee basa -
en el sistema atributivo o constitutivo pare otorgar la titu­
laridad de este signo distintivo de carácter mercantil que es 
la marca. 

LEY DE 11 DE DICil!llBRE DE 1885. 

Por medio de esta Ley ee modificaron las dieposici~ 

(20) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 46-47. 
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nea f!nteriores Y' Fte creó c1 Recistro de <foMercio en Pl que d~ 
bían m"tricularse los comerciantes. Sus artículos segundo y -
tercero, establecían le oblieaci&n de anotar en le hoja de ca 
de comerciante matriculado sus títulos de propieded indus---= 
trial, petentee de invención o me-rcFR c1.e :fábrica, los cuales 
producían sus efectos deRde la f'echR de su inscripci6n; su -
omisión irnpP.día al comerciante ejercer.sus derechos con rela­
ci6n a terceros. 

Estas ref'onnas son el más re~oto antecedente de 
nuestro actual registro de f•'ercas en su función de medio para 
acreditar el uso exclusivo sobre lP.s mismas. Su vieencia fue_ 
hasta el ef'!o de 1903, fecha en que se promul'earon las leyes -
de netentes y marcas. 

CODIGO DE COMERCIO DE 1889. 

Este nuevo· ordenamiento deroga las leyes mercanti-­
les antes aludidas, pero conserva la obligaci&n de inscribir 
en el Registro de Comercio loa títulos de marca de fábrica. : 
Y, en caso de no realizPrse el registro de los documentos que 
conforme al mismo deba hacerse, los mismos no producirán per­
juicio a terceros y sí en cambio éstos podr8n eprovecharlos -
en lo que les fuere favorable. 

Este Código no incluye disposiciones específicas a~ 
bre l~s marcas, toda vez que el mismo tiemno entró en vieor -
la Ley de Marcae de Fábrica de 1889. (21) 

A pertir del año de 1889 y hasta 1942, sureieron 
unas series de die~osiciones concernientes directamente a la_ 
materia de marcas, sobresaliendo las siguientes: 

(21) Nava Neerete, Justo. Op. Cit. Pág. 48. 
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LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEl>'BRE DE 1889. 

PromulgAda bajo ia presidencie. ne Don Porfirio 
D!az, esta ley constituye el primer oroénamiento que de modo_ 
específico y directo regul6 el derecho.sobre las mArcPs, com­
prendiendo las utilizadas por fabricanteP y comerciantes. 

Sue diecinueve 8rtículos reflejen un serio empeffo -
por garantizar el inter~s del productor y el inter6s social._ 
Coneider& como marca de fábrica cualquier signo determinante 
de la eepecialidAd para el comercio de un ptodu.cto industriaI'. 
E~tsblecio que no pod!Rn constituir esta figura la forma, co­
lor, locucion~s o designaciones que no integren por sí solas_ 
el signo determinante de la especialidad de la mercancía, o -
bien, que fuese contrario a la moral. 

De ieual menera, el primero que hubiese hecho uso -
legal de una marca podía pretender adquirir su propiedad. Es­
ta se lograba en virtud de le de.o1Rrsci6n hecha por le Secre­
tar!a de Fomento, respecto de que el interesado se ha reaerv~ 
do sus derechos; la duración de este dominio era por tiempo -
indefinido. (22) 

Otra dieposici6n importante de este cuerpo Legisla­
tivo, es la relativa a que les marcas sólo se transmitían con 
el establecimiento para cuyos objetos de fabricaci6n o de co­
mercio servían de distinci6n. Dicha conducta no P8taba sujeta 
a ninguna formelirled especial y se verificabA conforme a 1ee 
reglas del derecho común. 

A peear de lo trascendental de P.ste ordenamiento 
fueron suacitánaoae una serie de casos que cuestionaron su -

(22) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 22-23. 
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idoneidad pera ser aplicada en le práctica. Sin.ewbergo, esto 
no le reste importancia pare representar el punto que señale~ 
le traneición entre le reglamentación ueficiente que estos 
bienes recibían del Código de Comercio y del Código Penal y -
lee disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial casi_ 
autónomo. 

DECRETO DEL 30 DE JUNIO DE 1896 SOBRE DEPOSITO DE MARCAS DE 
APARIENCIA EXTRANJERA, 

De acuerdo a su artícu1o 14, loe fabricantes eeta-­
blecidoa dentro Ce la zona de vigilancia, es decir, Puertos -
Pronterizos, que dieran apariencia extranjere- a sns productos 
sin que ello conetitu;vera una verdadera felsificaci6n, esta-­
ben obliflados e depos~~er oportunal'lente en le Secretaría de -
Hacienda :v en las Aduanas de eua respectivas demarcaciones, -
1ae MARCAS de fábrica ~, demás distintivos de que hicieran uso 
en la expedici~n de sus proauctos a fin de que, mediante este 
requisito, pudiesen aer aceptados como nacionales~ 

DECRETO DE 8 DE J.l'EBRERO DE 1897 SOBRE MARCAS DE APARIENCIA 
EXTRANJERA. 

Este decreto fijó los requisitos a que debían suje­
tarse los industriales que pretendían dpr apariencia extrenj~ 
ra a sus manufactures. 

Según su articulo lo.,"Todos los industriales del -
país que dieran apariencia extran~ere a ~us productos por me­
dio de r6tuloe o etiquetas con que merquen la mercpncía o su_ 
envase, y siempre que ese procedimiento no :importe feleif ica­
c ión, lo cual cali~icerá le autoridad co~petente,quedan obli­
gadoe a regietrsr oportunamente en le Secretaria de Haciende_ 

19 



el número de ejemplares que ásta lee fije de les·marcas, eti­
quetas y demás distintivos usados en loe· productos que elabo­
ren, para que mediante este requisito sean aceptados como na­
cionales." 

Este dep6sito de marcas ante la Secretaría de Ha-~ 
cienda, e6lo procedía si con anterioridad se había hecho el 
registro de las mismas en la Secretaría de Pomento. (23) 

DECRETO DE 28 DE MAYO DE 1903 QUE FIJA LAS BASES PARA r,EGI,!! 
LAR SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Bate decreto surge a consecuencia de la iniciativa_ 
presentada por la Secretaría de Fomento de fecha 25 de abril_ 
de 1903, mismo en el que se autoriz6 al ejecutivo para refor­
mar 1a Legislaci6n viiente sobre patentes de invenci6n, mar-­
cae de fábrica y demás figuras de la Propiedad Industrial con 
arreglo a diversas bases, de entre las cuales destacan& 

" a).- Las marcas de fábrica se registraron sin -­
examen previo de su novedad u originalidad; 
y las patentes de invenci6n ae expidieron -
sin exwnen previo, en cuanto a su novedad y 
utilidad y sin responsabilidad de ninguna -
especie para la Naci6n, ni para la autori~ 
dad, en cuyo nombre se expidan; 

b).- La tramitaci6n de las solicitudes será sen­
cilla y rápida. Loe derechos por le expedi­
ción de títulos, no excederán al gasto que_ 

00 • (23) Rangel Medina, David. Op. Cit. P~. 25. 
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o)·-

d) ·-

e).-

aproximadamente originen. Bl impuestó, si_ 
lo hubiere, será proeresivo; 

Se establecerá una penalidad especial para 
loe delitos contra la propiedad industrial, 
modificando, si fuere necesario, las dispo 
sicionee del Códieo Penal. -

La traslación del dominio de cualquier pro 
piedad industrial ya sea parcial o total,: 
para ser válida, deberá hacerse anotar en 
el registro correspondiente, modificándose 
al efecto lae prevenciones del Código de -
Comercio en cuanto sea necesario; 

Se publicará un periódico, que con eufi--­
ciente claridad describa, represente y en~ 
mere, loe inventos patentados y las marcas 
depositadas. " (24) 

En bairé a loe lineamientos generales de este decre­
to, el Presidente de la República expidió la Ley de Marcas In 
dustrialee y de Comercio de 1903. 

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 
1903. 

Esta Ley perfeccionó la legielaci6n sobre propiedad 
industrial e inici6 eu labor dando una definici6n de marca, -

(24) Rangel •edina, David, Op. Cit. Pág. 27. 
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consistiendo ~eta en1 el signo o denominRci6n csrecterietioa 
Y peculiar utilizada por el industrial, agricultor o comer-_:­
ciante P.n loe artículos q11 e. r>roduce o exT'end e, con P.l fin de 
singularizarlos y denotar en procedencia. AsimiP.mo, menciona 
loa medios meterialee qne pueden constituir ee:te ejgno.., como­
aont los nombres bl?jo formp distintiva, las cJenominPcicinea, : 
etiquetas o marbetes cubiertas envaeee o recipientes, timbres, 
sellos, vi.fletas, orillos; filieranas, grabPdos, escudos, em­
blemas, rPlieves, cifrAs, etc., enUJ"lerRci6n que ~61o era enun 
ciative y no limitativa. -

Por primer8 vez el reeiE1tro de 1me mPrce se tremit6 
en una oficina especialmente creP~a pPra ellos OficinF de Pa­
tentes y Marcas. Dicho l'cto se realizaba sin ningdn examen de 
novedad y bajo la exclusive responsabilidad del eolicitante,­
ein perjuicio de terceros y aplicándose un examen puramente -
administrativo. Este registro surtía sue efl'ctos desde la fe­
cha dP su presenteci6n ante tales oficines ,_, tenía une. vigen­
cia de veinte af'loe. 

GenéricPmente se a iRpone que el reeistro de una mer 
ca es nn1_o cuando Fe ha:va hecho en rontravenci6n a. '.'!.as dispa:" 
siciones dP la nropiR ley y corno única ca.itsal específica se -
c~nsigna la relativa a que dicho signo ya se hubiese registra 
do con anterioridad por otra ~ersona. -

Esta ley introduce el sistema de la seci6n libre de 
tma mPrca registrnda, lR cual podía transmitirse y enajenarse 
como cualquier otro derecho. Para que dicho traspaso produzca 
efectos contra terceros, era oblicatorio su registro en la o­
ficina de patentes y mArces. Tambien se reconoce unR rriori~ 
dad a lAs marcPs cuyo registro se pidan en M~xico dentro de -
los cuatro meses de h8ber sido solicitado en otro país, siem­
pre que haya recíprocidad al respecto para los ciudadenos me­
xicanos. 

lmplH~O la oblie;aci6n a fabricantes, agricultores y 
comerciantes, de indicar ostensiblemente que sus marcea esta= 
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ban registradas. (25) 

Esta ley reglament6, por primera vez, el nombre y -
aviso comercial; signos distintivos de la hacienda mercantil_ 
que guardan estrecho vínculo con las marcas, lo cual explica_ 
que sin perjuicio de las normas relativpe a tales elementos -
de la empresa, la misma ley disponga que lee son aplicables 
múltip~ee preceptos marcarioe a loe miemos. (26) 

LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES 0 DE 28 DE JUNIO 
DE 1928. 

Esta legielaci6n sobre propiedad indue~rial supera 
en mucho a 1a anterior, ya que resulta de una compilación de­
legielaciones Marcariae de diversos paí~es, de material doc-= 
trinario y experiencias prácticas. 

Se adopta el eiateme. mixto atributivo declerativo,_ 
mismo que otorga el derecho exclusivo de uso de una marca a -
eu registrente, ademée reconoce les prerroeativae adquiridas_ 
por el usuario extraregistral, siempre y cuando haya explota­
do dicho signo con más de tres a!!os de anterioridad a la fe~ 
cha legal del mencionado registro. 

Por otra perte, no define lo que es una marca y s6-
1o la conceptualiza como el signo o medio material distintivo 
que está usando o quiera ueer ~ comerciante, inrluetria1 o 
agricultor para diotinguir y denotar la procedencia de loe a~ 
tículos que expende, fabrique o produzca. Asimismo, establece 
los objetos que puedan constituir este signo, comprendiendo -
as los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones_ 
y en general cualquier medio material que sea susceptible, 

(25) Jlangel Medina, David. Op. Cit. P~g. 27-29. 
(26) Nava Negrete, Jueto. Op. Cit. P6g. 60-67. 
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por sus carácteres especiales, de hacer distinguir los obje~ 
tos a que treta de aplicarse de los Ce su misma especie o 
clase. También lae: razone~ sociales de los comerciantes, 1-e-­
YendP.s, muP.str~s ~r eneeffas de sus establecj~ientos ap1jcadas 
a las merce.nc:fas que venden, podían coneti tuir ,1ne me.rea. -

Se fijen con ma:vor presición y clarided loe requisi 
tos y formalidades que debe cumplir el solicitante c'e un re-= 
gistro mercario, se implanta el examen de novedac1 "!( se crea -
el _!'.rocedimiento de oposici6n :r-ara terceros que se consideran 
afectados. 

El derecho de P.jercicio de acciones civiles y pena­
les en contra de las nersonas que J.eRionaran el uso exclusivo 
de tma marca, sig1tió los mj.amos lineamientos de la ley de 
1903 0 pero exigió ppra le éer8ecnción de los oelitos de fals.:!.. 
ficE\ci6n; imi teci6n o ntilizaci6n i lege1 de ITIArCflA, une. decla 
raci6n administrativa del Denartemento oe la Propiedad Indus=:­
trial. 

Plasma como eY.ieencia para la trR?lsmisj6n de una 
marca a. un tercero, pra.cticPr sobre la misma l1n examen previo 
de novedad y s6lo en el caso c'iP. exietjr ;;:...nterioridEld alguna u 
oposición, se registrará la transmisión en el DPpartnmento de 
la Propiedad Industrial. 

Introduce le extinci6n de las rn~rcas :¡:or faJ.ta de -
explotaci6n en 1Jn lapso de cinco Pílos <"onsecutivos, a menos -
que antes del vencimiento ne dicho período el reeistro fuese_ 
renovado, manifestando su titular la imposibilidad de efec--­
tuar su aprovechamiento • 
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DBCRB'rO DE 2 DE ENERO DE 1935 QUE REFORMA Y ADICIONA EN 
MATERIA PENAL A LA LEY DE 1928. 

Durante el régimen del Presidente Qprdenas, se re-­
form6 1.a r,ey de ::arene de 1928 en su aspecto relativo a las -
penas.de prisi6n por la comisi6n de delitos. Así, se reduce -
al mínimo las penas de prisi6n y pecunierias para loa delitos 
de imitaci6n de marcas, de usar mercas que puedan inducir al_ 
público a error sobre la procedencia de lns mercancías y del 
delito de hacer indicaciones falsas sobre la naturaleza y -
constituci6n de los productos. En la ley original la pena cor. 
poral se fijaba de uno n dos al'los; en l.a reforma podía fluc-­
tuar entre tree días a dos años. 

Fara loe comerciantes que vendían dolosamente o ha­
cían circular loe articules mercados en la forma penada por -
las disposiciones legales referidas, las penas de prisi6n y -
multa fueron awnentAdas. Otra reforma se refiere a la penali­
dad ec~alada para loa impresores, litógrefos, etc., remitién­
dose para la calificaci6n de su responsabilidad a los nrinci­
pios establecidos por el C6digo Penal. 

Por último, fue necesario que el due~o de una mar-­
ca, pera pedir al Juez el aseguramiento de loe objetos ilegal 
mente marcBdos, comprobara por cua1quier medio legal el cuer: 
po del delito, entre otros requisitos. 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942. 

La vigencia de este ordenamiento se inicia el lo. -
de enero de 1943. SU nota característica es la codificaci6n 
que hace de todas las disposiciones relRtivas a patentes de -
inVenci6n, marcae, avisos comercia1ea, nombres comercia1es Y 
competencia desleal, así como la inclusi6n de los !)rincipios_ 
universalmente admitidos por la Convenci6n de Uni6n de Peris_ 
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de 1883 para 1a protección de la Propiedad Industria1. 

De entre las innovecionee más importentee que intr.!!. 
duce esta le~, destacan 1as sienientes: 

a) Se determina las denominaciones o signos euecepti--­
bles de registrarse como ~arcas, aeí como aquellos -
que no pueden serlo por impedirlo considere.ciones de 
orden ¡"1blico (art. 105, free. XI). Se establecen re 
glas más estrictas que impidan el registro de marca; 
que engaflen al p~blico sobre la procedencia de los -
artícu1os o que constitu.van falsas indicaciones so-­
bre la naturaleza o calidad de loe productos ampara­
dos. 

b) Se reduce a diez años el té:nnjno de vieencia de las_ 
marcas para que sea igual al que debe transcurrir en 
tre las renovaciones subsecuentes, otorgándose un 
plazo de grncia de dos afioe; si no se presentaba la_ 
solicitud o se efectúa el nrie;o caducaba la marca. 

e) Se establecen sanciones específicas para quienes no_ 
acaten las disposiciones rele.tivas al uso obligato­
rio de la leyenda "Hecho en México" en todos a4ue--­
llos artículos de fabricación nacional que ostenten_ 
marcas registradas o no. De igua.1 manera, se consie­
nan medidas que tienden a impedir que industriales y 
comerciantes empleen marcas, registradas o no, en Q!: 
tículos elaborados en e1 país v traten de darles 
apariencia extranjera, 1o que resu1ta en perjuicio -
de la economía nacional., pues productoa mexicanos de 
buena calidad se hacían paaar como extranjeros en 
detrimento del público y de 1a industria nacional. 
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d) En la tranemisi6n de marces registradas, se aoneig-­
nan diversas reglas pera evitar que se djeponga de -
éstas en forma tal que llague a existir multiplici-­
ded de propietarios de mercne idénticas o semejan--­
tee, en grado ta1 que se confundan e induzcan a 
error al pÚblico consumidor. · 

e) Se establecieron normas que regnlPron el procedimie~ 
to para dictar las declaraciones administrativas de 
nulidad, de extinci6n por falta de ueo,.de falsifica 
ci6n, de imitaci6n y uso ilegal de marcas. Asimismo; 
se reglament6 la notificaci6n de la demanda, dando -
oportunidad para que el propietario del signo regis­
trado o el presunto falai:ficador, imitador, usuario_ 
ilegal o desleal competidor formulara su defensa por 
escrito y presentara pruebas. 

f) Se suprimieron los medios ordinarios para impugnar -
las resoluciones administrativas que contemplaba la 
ley de 1928, quedando como 1ínico medio impugnativo :: 
el juicio de amparo. (27) 

Esta ley eignific6 un adelanto considerable dentro_ 
de la Propiedad Industrial, como lo demuestra su vigencia de 
más de tres décadas; representa loe cr!terioe doctrinales máS 
-autorizados y jurieprudenciales al r'l!Bpecto, así como lee ex­
periencias obteni~ae de las conferencias de revisión del Con­
venio de Paría. 

(27) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 43-47• 
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LBr DE lNV:E:'iCIONES Y MARCAS DEL 30 DE DICIDIDRE DE l975J' 

El día 23 de octubre de 1975, el Secretario de In-­
dustria y Comercio en turno, compareci6 ante la Cámara de Se­
nadores para explicar y fundamentar la Iniciativa de Ley que 
regulaba loe derechos de inventores y el uso de sisnoe marca: 
rios, indicando que la misma perseguía loo siguientes objeti­
vos: 

" a) Concede un rango dominante al interés P.! 
blico; 

b) Estimula a la ind11stria nacional para 
que satisfaga le demanda y el mercado in 
terno e impulsa la actividad inventiva : 
de los mexicanos; 

c) A reducir las importacionea y a estable­
cer disposiciones jurídicas que prornue-­
van nuestras exportaciones; 

d) Apoya las actividades industriales y co­
merciales efectuadas por nacionales; 

e) Da protecci6n a la colectividad consumi­
dora, y 

f) Robustece la independencia econ6mica de_ 
México. " (26) 

, ( *) Vigente a partir del 11 de febrero de 1976. 

(28) Nava Negrete, ~usto. Op. Cit. Pág. 537. 
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Bn materia de marcas introduce las siguientes inno-
vaéioness 

l.- Se determina las denominaciones o signos suecepti~­
bles de registrarse como marca'e, así como las que no 
pueden serlo por impedirlo consideraciones de orden_ 
p.S.blico. 

2.- Se autoriza a la Secretaria de Comercio y Fomento In 
dustria1 a imponer el uso de una sola marca en aque:­
llos productos sustancialmente iguales y fabricados_ 
por una misma persona. El establecimiento Ce esta me 
dida está condicionada a que los productos elabora-= 
dos o servicios prestados tengan un mismo fin, pro-­
vengan de la misma persona y sean eustencialmente 
iguales en tanto que s6lo difieran en característi-­
cae accidentales • 

3.- Se implanta el uso obligatorio de la marca. Esta Ley 
exigi6 el uso efectivo de este signo para conservar 
loe derechos derivados de su registro, afi.adiendo qu0 
de no comprobarse dicha utilizaci6n dentro de los 
tres aftas siguientee a eu registro o curuido se efec­
túa la renovaci6n, la marca se extinguirá (art. 117_ 
y 140). 

4.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es 1!l 
vestida de amplias facultades pera prohibir el uso -
de mercas, registradas o no, en determinado producto 
de cualquier rama de la actividad ecm:16mica cuando -
existan razones de orden pÚblico. Para realizar esta 
conducta, la ley requería que fuesen oídos los orga­
nismos de loe sectoree interesados, se expidiera una 
dealaratoria y se publicara en el Diario Oficial. 

5.- otra innovaci6n, sin ~uda la más importante, fue la_ 
contenida en loe artículos 127 y 128, calificados de 
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cruciales por 1a prenea internacionE11, donde ee eet~ 
b1eció 1a ob1igación de vincu1ar marcae extranjeras_ 
con 1as nacionales. Con esta disposici6n quedaban 
ob1igadoe a tal supuesto 1os titulares de marcee eo-
1icitadae y registradaB en un país extranjero, 1aB -
personas fíeicae o jurídicas extranjeras, 1as unio-­
nee económicaB extranjeras ein persona1idad jurídica 
Y las empresas mexicanae en 1ae que participe mayor! 
tariemente capita1 extranjero. 

En cuento al licenciatario, podía ser1o cual--­
quier pereona física o jurídica nacional e incluso -
las subaidiariae o filiales mexicanas de empresas ex 
trwijerae, eiempre y cuando hubiesen elaborado, pro: 
ducido o prestado sus servicios exclusivamente en el 
país. 

6.- Introduce por primera vez en nuestro derecho la f'is:!:! 
ra jurídica de la licencia ob1igatoria en materia de 
marcee, indicándose que la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industria1 por cauda ñe utilidad pública po­
drá decretar dicha situación (art. 132). Esta figura 
surgió de una copia del derecho de patentes. 

7.- Tambi6n introduce, como un caBo de extinción de la -
marca, que el titular de la miema haya provocRdo o _ 
tolerado que se transforme en denominación genérica_ 
la marca que correspondía a uno o varios de loe pro­
ductoe o servicios para loe cuale~ se registr6, de -
ta1 modo que en 1os medios comerciales y en el uso -
generalizado de dicha denominación por el público, -
haya perdido su significación distintiva, como medio 
de identificar el correlativo producto o eervicio a 
que se aplique (art. 149). 

e.- Otra innovación de la Ley de Invenciones y Marcae, -
ee la cance1aci6n de oficio de una marca. La Secreta 
ría de Comercio y Fomento InduBtrial podrá cancelar e1-
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registro de este signo distintivo de carácter mercan 
til cuando su titular especule, hai;.a uso indebido eñ 
el precio o ce.tidad de un ;.irodncto o servicio ampara 
do por el mismo y vaya en detri~ento del público o : 
de la economíe del peís. 

9.- Asimismo, este Ley en su precepto 211, emmcia una -
serie de supuestos que considera como aelit.oe en ma­
teria marcaria con una severidad que no poseían an-­
tes. 

10.- Por ~ltimo, esta ley introduce por prL~era vez las -
marcas de servicio. (29) 

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIO!IES Y MARCAS EN MATERIA DE 
T!IA!fSPERENCIA DE TECNOLOGIA Y VINCULACION DE MARCAS DEL 
8 DE OCTUBRE DE 1976. 

El 8 de octubre de 1976 se promulgó este reglamento 
que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 14 del mismo mes y afio, entrando en vigencia tres días 
·des~es de su publicación. 

Su objetivo fue regular la aplicación del artículo_ 
27 de la r.ey c'e Invenciones y Marcas únicamente. A pesP.r de -
su vigencia, la realidad es qtfP nunca se aplic6 nineuno de 
sus 13 artículos que lo configuraban. 

( 29) Nava Negrete, Justo, Op. Cit. Pág. 539-557. 
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RBGLA.'llENTO DB LA LEY DE INVENCIONES DB MARCAS DEL 4 DE 
FEBRERO DB 1981. 

Este reglamento fue publicado el día 20 de febrero 
de 1981 en el Diario Oficial de la P'ederaci6n, entrando en vI 
gencia al día siguiente de eu publicaci6n. 

J..o peculiar d"e eete ordenamiento es que entr6 en 
funci6n a 5 años después de la vigencia de la Ley de Invencio 
nea y Marcee, aplicándoAe por 1o mientras el reglamento de l; 
Ley de Propiedad Industrial de 1942. 

Lo anterior resulta contradictorio, pues la nueva -
Ley de la Materia contemplabe una serie de cambios que no po­
dían ser realizados mediante el auxilio de un reglamento que_ 
resultaba insuficiente, lo cual sin emb?reo se hizo. 

De entre sus 68 ert:ículos, el múnero 56 eef'ialaba 
que la solicitud de rPgistro de una m~rca debía especificar 
loa artículos, productos o servicios que pretendía amparar, 
de acuerdo a una claeificaci6n que el mismo contenía, donde -
establecía el género de la actividad para la que se requería_ 
la marca. Declar6 que los registros de marcan otorgedas en 
base al reglamento de la r,ey de Propiedad Industrial de 1942, 
deberían, al solicitar su renoveci6n, se les adecuara a la 
claaifioaci6n de productos ~,. servicios que establecía, siendo 
indispensable para obtener su renovaci6n. 

Asimismo, no observó nada relativo a procedimiento_ 
administrativo, vigilancia, inepección o recursos; eituacio-­
nee que contemplaba va la Ley de Invenciones y Marcas. 

En concluei6n, este reglamento se caracteriza por -
la falta de diapoeicionea referentes a situaciones que de he­
cho y de derecho existían :v de lea cueles era omiso. 
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REGT.AMENTO DE LA LEY DE INVE'lCIONES Y MARCAS DEL 24 DE 
AGOSTO DE 191'8. 

Este reelemento fue publicado en el Dierio Oficial 
de la Federación el día 30 de agosto del mismo af'!o, entrAndo­
en vigencia e loe 30 días 'letureles siguientes a su publica-:: 
ción. 

Se caracteriza por poseer una mA,,or B!llp1i tud en 
cuento a eu ámbito de apliceción, ee aecir, 'trPta ae ser ecor 
de con la Ley de Invenciones y MP.rcae; nara tal efecto se le­
anexaron 60 artículos más. -

Entre sus innovaciones concede W'l capítulo por sep~ 
redo a lee mercAe, denominaciones de orí~en, aviso~ comercia-
1es, nomhres comercialPs, procedimientos ndministretivos, ins 
pecciones y vigilanciR y sanciones v rPcureos. -

SU ertículo 74 rfl!presenta un intento por frenar la_ 
introducci6n de mercancías falsas a nuestro país, esto es, de 
aq11elloe productos que ostPntan iLÍcitflmente unp mprca regis­
trada en México, va sea nacional o extran,iera. 

Finalmente, al ig11ol qne la TJe'.'f de InvPnciones y 
Merces, incurre en nna serie de omisiones sobre situaciones -
de hecho que no fueron conte.,,r.ladas; por ejemplo, en lo refe­
rente a 1.icenciae ob1.igatoriAs de uso de mercas, ee aprecia -
la falta de procedimiento que regule iliche figura. Estas inoE_ 
servancies originan qne se tergiverse el espíritu de lR Ley -
con interpretacionfls erróneas. Por lo demás, las in~ov~ciones 
que contempla ROn lP.s mismas que introd11ce la I1ey de JnvenciQ. 
nea y Marcas y de las cneilPs ira hemos hecho referencia. 
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IV, ETAPA ACTUAL, 

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PllOPIEDAD INDllSTRIAL. 

Esta ley rige actualmente en materia de propieaed -
industrial y fue publicada en el Diario Oficial de la Federa­
ción el 26 de junio de 1991, iniciando BU vieencia al día si­
guiente de BU publicaci6n. 

El presente ordenamiento reconoce eeie puntos esen­
ciales a salveguardar con su aplicación, miamos que plasma en 
su artículo eeeundo. 

" Artículo 2o. Ea ta ley tiene por objeto 1 

I.- Establecer lP.s beses para que, en -
le.a actividades industriales y co-­
merciales del país, tenga lugrir un 
sistema permanente de perfecciona-= 
miento de sus procesos y proñuctos; 

II.- Promover y fomentP.r la activid0d in 
ventiva de aplicación industrial, = 
las mejores técnicas y le dif11~ión 
de conocimientos tecnolócicoG den-= 
tro de los sectores productivos; 

III.- Propiciar e impulsar el mejorPmien­
to de la calidad de loe bienes y 
servicios en la industrie y en el -
comercio, confonne a los intereses_ 
de los consumidores. 
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IV.- Fevorocer le creatividad pera el di 
seffo y le presentación de productos 
nuevos y útiles; 

V.- Proteeer le r>ropiedad industrial m~ 
diente la reeuleción de patentes de 
invención; de reeistros de modelos 
de utilidad, aieerioe industria".'.ee,: 
marcas y avisos comerciales; de nom 
bree comerciales; de denominRcione; 
de origen v de sPcretos.industrie-­
les, y 

VI.- Prevenir loe actos que atenten con­
tra le propiedad induPtrial o c~u.e -
cor\sti tuyan competencia des leal re­
lecionacla con 1.a miE'ma y establecer 
las sanciones y penas respecto de -
ellos. 

Los aspectos más sobresalientes en materia de mar-­
cae que incluye la presente ley, son: 

Se abroga la r,ey de Invenciones y Marcas, la T1e~t Sobre 
el Control y Reeistro de la Traneferenci P. r1 e TP.cnolo-­
gía y el Uso '!' Explotación de Patentes y !~orcas y el -
Reglamento de eetq Última, publicados en eJ. Dü:irio Of! 
cial el 11 de enero de 1982 e' 9 de enero de 1990 res-­
pectivamente. 

En tanto que el Ejecutivo Federal expide el Regl~mento 
de la presente Ley, se seguirá aplicando en lo que no 
se oponea a la misma el Reglamento de la r,ey de Inven: 
cienes y Marcas • 

Crea el Instituto ll'!exiceno de la PropiedPd !ndnstrial 
como organismo desce!'ttra.lizRdo que será ort:flno de con: 
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sulta y apoyo técnico de la Secretaría de Comercio y -
Fo,..ento Industrial en mE>teriEI de Propiedad Inc'lnstrial 
y di:f1lai6n, asesoría y servicio nl pÚb1ico en esta mn: 
teris. 

Bajo un s6lo título (IV) comprende a las marcas, avi~ 
soe y nombrf's comerciales. Este ee integra po:r siete -
capítulos, de los cuales cinco de ellos se refieren a 
materia fllarcaria. El capítulo J se titula "De lRs Mar­
cas" y define lo que debe entendPrse nor lH misma. El 
capítulo II se tj tola 11 De lfls JVlerces Colectivas 11 y es: 
teblece quienes podrñn solicitar el rPc,istro ae la mis 
ma .. EJ. CB!1Ítulo V se tj tu la ''Del Reeistro ae MArc?a", = 
refiriéndose a lo8 trámites pAra presentar las solici­
tudes de registro de una mRrce. El CA!Jítnlo VI ne deno 
mina "De les J,icencifls y TrAnsmisión de Derechos", ~' : 
detP.rrnine la concesión de licencias, su inAcripción en 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, su can 
celaci6n y tranemici6n Oe los derechos a terceros. El.­
capítulo VII se titula "De la Nulidpa, Caducidad y cañ 
celaC'i6n de Registro" y específica los caAOA en que s"é' 
consiPera la nulidad, cAducidad o cAncelaci6n del re-­
gistro ae una mArca. 

Los efectos producirlos por P-1 recistro a~ una mnrca 
tiene la vigencia de diez años, pudiéndose renovar por 
períodos sucesivos de lP ..,isma duración, en lut:Flr de -
la vigencia de cinco aftoa que contPmpla la antPrior 
ley. 

Para la renovnci6n del registro bRstPrá la manifeAta-­
ci6n de uso ininterrumpido hajo protesto de decir ver­
dad, en lugAr de ofrecer pP'T'i6dica y frecuentemente 
antt=> 1a autoridad pruebps de q11e lR mercA reeistrPda -
se usa. Es interés del particulAr ofrecer una rieclara­
ci6n :fidediena sl respecto, :v-a que ae lo contrPrio 
cualquier tercero Püeae demandAr le. c~d11cidAd de la 
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marca por ~alta de uso, si é.Bte. ha estado inactiva ~or 
un período de tres af!oe dentro de la vigencia. 

Se amplía el plazo que la anterior ley concedía a loe_ 
titulares de Marces eytrenjr-ras para rlenandAr la nuli­
dad de 1os registros mercflrioa indebifü;1"":"1ente obtenidos 

.por otros titulares en México. 

La autoridad está ft=1c1\l teda para negar el registro en 
cualquier clase de productos o servicio~ de las merc~B 
extranjeras que son notoriamente cono.cidae, así como -
pera recibir simultáneamente en México solicitudes de 
registro de marcas ~resentadas en países extranjeros,: 
siempre que exista reciprocidad. 

En su articulo 227 se'lala que son competnntee los tri­
bunales de la feaeración pnra conocer de los delitos a 
que se refiere esta lev, así como de las controversias 
mercantiles y civileR que se susciten con motivo de la 
aplicación ~e este ordenamiento. Y, que cuando dichas 
controversias afecten s61o intereses particulares, po= 
drán conocer de ellos, a elec~i6n ael actor, los trib~ 
nalee del orden común. 

Se precisan los tipos penales ya determinados por la 
ley anterior y Re adicionan otros más rel.ativos a la -
violación de secretos industriales, uso no autorizado 
de una denominaci6n de oríeen o de marcos previamente= 
registradas en denominaciones o razones sociales de 
personas morales que realizen pctividades iguales o si 
milares e les que se apli~a la marca. 

Refuerza la persecuci6n de loe delitos al pennitir que 
el Ministerio PÚblico requirra P la autoridad adminis­
trativa un oict~men técnico sobre la comiei6n del ilí­
cito. 

Además de las sanciones ql1e se imponea a loo infracto­
res, se podrá demandar la reparaci6n ae loe daf!os Y 
perjuicios eufriaoe. 
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V. LAS MARCAS EN EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y 
COMERCIO ( GATT ). 

A1 emparo del -presente título expondrP. loa aspectos 
legia1etivoa mPrcarios m~e sobreAalientes respecto e la parti 
cipaci6n de México en el Acuerdo Gener~1 Sobre Aranceles y C~ 
mercio ( GATT ), que por su importancia actual merece ser in­
c1uído su análisis en el presente numeral de este capítulo. 

Sin ahondar en antecedentes históricos, aspectos p~ 
lítico o económico, diremos que los orígenes de este organis­
mo se remontan a la ~poca de la Pos-guerra, donde loe pBrtici 
pantee a lee juntas de Bretton Woode reconocieron la neceei-~ 
dad de reducir loe obstáculos del comercio mediante la libera 
ci6n de éste. ( 30) -

En el afio de 1947, en Ginebra Suiza, ~e reunieron -
22 países que acordaron un documento titulec1o Acuerdo General 
Sobre ArAnce1es y Comercio ( GATT ). 

Las nonnns del GATT ricen el comercio de los peíeee 
miembros y sus relaciones entre ellos, previa le aceptación -
de loe derechos y obligaciones que ~e sef'ielan en el Acuerdo. 
La vigilancia de sn cumplimiento ea unp actividAd importPntc_ 
y permanente del mismo. 

Durante 40 a~os ha fungido como el principal orga-­
niEJlllO internacional encP.rgado de negociar la reducci6n y e1i­
mineci6n de loe obstáculos que entorpecen el libre comercio,_ 
así como 1as relaciones comercia1ee internacjonalea. 

(30) Naranjos Osorio, ,losé Alberto. "Lee Mercas y el GATT". 
Direcci6n de Desarrollo Tecnológico, Departamento de Ti­
tu1aci6n, Tranemisi6n y Coneervaci6n de Marcas/Secreta-­
ría de Comercio v Pomento Induetrie1. Mé~ico. 1991. 
Pág. 1 - 26. 
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De lo expresAdo, se concluye que el GATT es un con­
junto de normas, por un lado y un foro por el otro, en.donde 
los países pueden planear, ~egociar y resolver sus problemas­
comercielee internacionales. -

El 19 de enero de 1979, ~·éxico envió un cotnnnicado_ 
al Director General del GATT, informando su intención ~e ini­
ciar negociaciones pera BU eventual adhesi6n al Acuerdo Gene­
ral; su participación se cond1cion6 al reconoci111iento de ri:éxi 
co como un pa~s en desarrollo. E~te deseo ae formar parte de: 
dicho 6rgano se manifestó a través del Proyefto .de Protocolo_ 
de Adhesión, docu~ento en el que se estableció el ~arco jurí­
dico y económico de n:plicación del Ar.uerdo Grncr;:iL, consigná!! 
dese loa derechos y obligaciones 4ne se derivan para Máxico. 

En el Protocolo referido Be estab1eci6 que los debe 
rea de México ante el GATT no se regirían pnr la 1P.tra exact~ 
del Acnerdo General., sino por la ap1icaci6n ae éste en base -
al Protocolo de México y los acuerdos conte~1 idos en 01 infor­
me del grupo de trabajo. 

Los principios que México coneider6 para su even--­
tual adheai6n al Acuerdo General en su negocioci6n, fUeron1 

1. México es un país en desarrollo; 

2. México seguiría aplicando sus políticas de deaarro-­
llo econ6mico ~ social; 

3. México debería tener flexibilidad en la regulación -
de sus importaciones. 

4. Necesidad de proteger el sector agrícola¡ 

5. Proteger y promover el sector industrial conforme a_ 
lea políticas internas del paía; 

6. Plena vigencia de loa ordenBl"ientoa políticos inter­
nos de México. 
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Como reenltRdo de su negociaci6n, M~xico o.freci6 
concesiones en el alrededor de 300 fracciones arancelarias. 

La incluei6n de 
0

México en el GATT, y con ello la -­
apertura comercial, demanda que el mismo tenga acceso a tecno 
logías modernas, lo cual sólo se loGra si se cuentan ·con una: 
adecuada protecci6n de Propiedad Intelectual. 

De los acuerdos a que ha llegP.do este organismo en_ 
materia de marcas, se ~ncuentra lo expresado por su artículo_ 
IX, que a la letra dice1 

l. En lo que concierne a la reglamentación relati 
va a las marcas, cada parte contratante conce­
derá a los productos de los territorios ae las 
demás partes contratantes un trato no menos fa 
vorable que el concedido a los productos aimi= 
lares dé un tercer país. 

2. Las partee contratantes reconocen quC', al esta 
blecer y aplicar las leyes y reglamentos rela= 
tivos a las marcas de orígen, converdría redu­
cir al míniMO las dificultades y los inconve-­
nientes que dichas medidas podrían ocasionar -
al co~ercio y a la producción d0 los países e~ 
portadores, teniendo debidaMente en cuenta la 
necesidad de proteger a los consUJTiidores con-­
tra las indicaciones fraudule~tas o que flU,edan 
inducir a error. 

3. Siempre que administrativamente fuera factible, 
las partee contratantes deberían perr.iitir que 
lea marcas de orígen f11eran colocadas en el rnE:' 
mento de 1a importaci6n. 

4. En lo que concierne a la fijaci6n de marcas en 
loe productos importados, las leyes y reglamen 
tos de 1ae partee contratantes serán tales que 
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eea posible ajustarse a ellos sin ocasionar un 
perjuicio grave a los productos, reduc'ir subs­
tancialmente eu valor, ni eument~r indebidamen 
te su precio de costo. -

5. Por regla general, ninguna parte contratante -
debería imponer derechos o sanciones especia-­
les por la inobservancia de las prescripciones 
relRtivae a la fijación de marca~ antes de la 
importación, a menos que la rectifice.ci6n de = 
lee marces haya sido demorada indebidamente, -
se hayan fijado m~rcae que puedan inducir a 
error o se haya omitido intencionelmente le 
fijación de dichas marcas. 

6. Lee partee contratantes colabor?ran entre sí -
para impedir el uso ~e las marcas comerciales 
de manera que tienda a inducir a error con reS 
pecto al verdadero orígen de un producto en ae 
trimento de loa nombres de oríeen regionnlea O 
geogr6ficos distintivos de loe productos del -
territorio de una parte contratante, protegi-­
doe por su legislación. Cada parte contratante 
prestará completa y benávola considereci6n e -
las peticiones o representnciones que pueda 
formular otra parte contratante con respecto a 
abusos como los mencionados en este pÁrra~o 
que le hayan sido senalados esta otra porte 
contratante sobre los nombres de loe productos 
que ~eta haya comunicado a la primera parte 
contratante. 

De lo transcrito se desprenden varias hipótesis que 
afectan a nuestro país en lo que a propiedad industrial se r~ 
fiere, más particularmente en lo concerniente a marcas. En 
efecto, el punto número 2 seflala que lRs partes contretantee 
reconocen que en lo relativo a mercas de origen, convendría : 
reducir el mínimo les dificultedes y los inconvenientes que -

41 



• 

dichas medidas podían ocasionar Pl co~ercio y, por otro lado, 
establece la necesidad de proteger n loa consumidores oontra_. 
lns indicaciones fraudulep.tas. 

La anterior aseveraci6n, a mi JU1c10, resulta con-­
tradictoria en cuanto a que si se rea11ce al mínimo las difi-­
cul tadee en las mercancías que se introduzca al peía implica_ 
darles libre acceso, independiente~ente de que esto es lo que 
ocurre en la realidad, pues nucntro sistema nacional de adttP~­

nas no cuenta con peraonal capacitado que pueda aplicar los -
reglamentos, en forma especial loe relativos n marcas, a la -
mercancía que trensita o ineresa n la np~j~n por una aduana -
específica. En consecuencia, no se analiza en ~orms pnrticu-­
lar cada artículo que se importa rnra ver si contiene indica­
ciones fraudulentas que :nuedan engaffar ;ql rn~b1 ico conewnidor. 

Esto lleva a particularizar los proble~as que hasta 
el día de hoy se han presentado con motivo clel ingreso de 
nuestro paía al GATT. 

A nuestra manera de ver, los miemos se presentan de 
dos formas diferentee1 

l. Los acasionados por 1a importaci6n de mercancías que 
son f8bricadae en un paÍA miembro del GATT pero yuc_ 
se elaborRron por un licr,,ciatflrio legítimo del ti t:!;?_ 
lar de la marca, quien exporta n otras naciones a r.2. 
sar de que su territorio autorizado en el contrato -
de licPncia es uno en espeeíf'ico, y 

2. Los originados por la importaci0n de nercancía que -
ostenta una marca registrada en México por una persE, 
na distinta a1 que introduce la mercancía, es decir, 
se trata de artículos falsificados y que constituye_ 
un acto ilÍCi to qnc se tipifica como delito en los -
términos del precepto 223 de la Ley de Fomento y Pr~ 
tecci6n de la Propiedad Industrial • 
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En el primer supuesto, existe una auténtica impoten 
cia para actuar frente a los caeos en que inereean a nuestro­
paía bienes fabricados por un licenciatario del titular origi 
na1 de la marca en otro país miembro. Debemos entender que p; 
ra efectos de la Ley de Fomento y Protecci6n de la Propiedad­
Industrial no se está incumpliendo en un uso ilegal de la mis 
me., ya que quien loa elabor6 tenía autorizaci6n para hacerlo~ 
pero quizá no lo tenía para exportarlo a otros países en don­
de el titular original de la marca ya había otorgado licen--­
cias adicionales, lo que de acuerdo a nuestra ley no ee deli­
to. 

Esto deriva en un problema a~ estricto cumplimiento 
de contrato, que ea de carácter civil y debe reglamentArse en 
base a la legialaci6n de cada uno de loa países que son inter 
nacionalmente conocidos como maquiledores; por Pjemplo, Tai-= 
wan, Corea, China, entre otros. 

Cada día es mayor el número de problemas que enfren 
tan les empresas meY.icanae eubeidiarine de transnacionalee -
por causa de la importaci6n de loa productos que ellas fabri­
can en forma exclusiva para el mercado nacionel, con margenes 
de utilidad elevadíeimos, y loe cuales se venden a menor pre­
cio que el costo de prcducci6n local. Esta importaci6n desme­
dida ee realiza no solo de objetos de primera necesidad, sino 
de artículos superfluos, vulgarmen"te denominadoa "chatarra". 

Algunos asnectoa que pueden tornarse en cuenta para_ 
solucionar esta situación, son: 

Las empresas mexicanas tiAnen la ventaja del costo de_ 
mano de obra, por lo que deben ajustar sus precios pa­
ra ser competitivos internacionalmente. 

Reducir ene margenes de utilidad. 

Cuando lAB casas matrices firmen un contrato de licen­
cia, debe asegurarse el licenciatario que se incluya -
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una cláusula que impide le exporteci6n a países en don 
de exista otra licencia de uso de merca exclusiva pre: , 
viamente otorgada. 

- Mientras se logra lo anterior, la empresa mexi.cena de­
be importar productos con objeto de ser competitiva 12 
calmente en precios y calidad. 

El único supuesto que podría confie,11rar una conduc­
ta delictiva, de acuerdo al artículo 223 de la actual Ley de 
la Materia, ea que la persona importadora de un producto que -
ostenta una marca cuya distribución le corresponde al licen-= 
ciatario mexicano en fonnA exclusiva, la ofrezca en vente. ~1 
este caso, podría Aer aplicable la fracción VIJ de este artf 
culo. Sin embP.rgo, ea muy difícil desvirt11Rr este delito qu~·-. 
se funda en poner en venta dichas mercederíes, pues las frac­
ciones VI y VII del precepto referido están íntimamente rela­
cionadas y al no existir uso ilegal de la marca en estricto -
derecho, tampoco puede surtir el delito relativo a poner en -
venta y circalaci6n tales productos. 

" Artículo 223.- Son deli toe1 

VII.- Ofrecer en venta o poner en circulaci&n 
productos iguales o eimilPres n los que 
se aplica una mArca registrada, e sa--­
biendas de que se usó PAta en loa mis-­
moa sin consentimiento de su ti tulAr. " 

En el segundo aspecto, de les mercancías feleae, 1a 
Ley de Pomento y Protecci6n de la Propiedad Industrial ofrece 
una mayor seguridad jurídica a loe titulares de una marce re­
gistrada en contra do loe terceros que introducen ilíci tamen­
te mercancías falsas a nuestro país. La fracci6n VI del artí­
culo 223 del citado Ordenamiento, seHala que la persona que -
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uee una marca registrada sin contar con el con~entimiento del 
titular o de la licencia respectiva en productos o servicios 
iguales o similares a équellos que distine;ue dicho Rigno, se­
rá acreedor de una pena corpora1 que varía de dos a seis a~oe 
de priai6n y multa de cien a rliez mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal. -

La fracción VII del mismo Ordenamiento complementa 
la anterior merlica e indica que aquella persona que ofrezca : 
en venta o ponga en circulaci6n un producto igual o similar -
a loe que se aplique una marca registrad0, a sabiendas de que 
se ua6 ésta en los miemos sin consentimiento de su titul0r, -
será acreedor de las mismas sanciones que Ae mencionan para -
1a fracci6n anterior. 

Como se observa, la actual Ley de la Materia prote­
ge al titular de u.na marca regiAtrada o al licenciatario de -
ella contra la usurpación que de la misma se haga pera identi 
ficar productos o servicios iguales o similares a loa que di; 
tingtte. Esta tutela se extiende contra áquel.los que realizan -
el ueo ilegítimo del signo y contra loe que ponen en venta o 
circulaci6n dichas mercancías o servicios a sahiendae de que 
son falaoe. -

Debo aclarar que estas medidas son recientes, apare 
cen con la vigencia de la Ley de Fomento y Protecci6n de la = 
Propiedad Industrial, pues anteriormente s6lo existían las 
fracciones J:V y V del Artículo 211 de la Ley de Invenciones y 
Marcas, que no eran tan claras como las actuales aiepoeicio-­
nea. 

Por otra parte, el artículo 7~ del reglamento de la 
Ley de Invenciones y Mercas, vigente ha!ha mientras no se ex­
pida el correspondiente a la actual Ley de la Materia, facul­
ta al titular de una marca o usuario autorizado pera solici-­
tar la verificaci6n de la legitimidad de la marca que ostenta 
un producto que pretende ser importado al país por un terce-­
ro • 
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" ART. 74.- Las marces registradas en México, sean 
de orígen naciona1 o extrAnjero, serán 
objeto de protecci6n en loe términos -
de1 registro de lAe mismaa. 

Cuando se preten~r importRr por 
un tercero mercancía que ostente cual= 
quiera de dichns mercas, los titulares 
o usuarios autorizados de las mismas -
podrán eolieitar, cuando tenga motivo 
eufiCiente para ello, que previR a la: 
operación de import~ción se verifique, 
en la aduana en que se encuentre la 
mercancía, la legitimidad de lo marca 
que ostente. Si para dicha verifica--~ 
ción se requiere un lapso mayor de 
tres días hábiles, no se per.nitirá le 
internación de la mercancía si quien = 
solicit6 la verjficacj6n ne l~ legiti­
midad ne la marcP otorgB fianza para -
garantizar los dnflos v perjuicios que_ 
se ocasionaren al importador por la de 
mora en la importaci6n. -

En ninvín coso se detendrá 1a im­
portaci6n, ni se eujeterá la operaci6n 
reepectiva a inveetigaci6n nobre la l~ 
gitimidad de la marca, si la mercancía 
viene amparada por certificaci6n de la 
autoridad competente del país de ori-­
gen en el aentido de que el uso de la_ 
marca que ostenta es legítimo, siempre 
y cuando en ese país ee conceda e1 mi~ 
mo tratamiento a la mercancía de orí-­
gen nacional. 

La Secretaría, con la participa-­
ci6n de las demás autoridadee competen 
tes expedirá el instructivo para la -

46 



aplicaci6n de lo dispuesto en este 
artículo. " (31) 

Otra dieposici6n que sirve para frenar la introduc­
ci6n de mercancías falsee, es lo dispuesto por la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial en " Acuerdo Que Prohíbe la­
Importaci6n de Mercancía que Ostenta Ilícitamente Marcas Re-~ 
gistradse en M~xico " de 17 de marzo de 1987, mismo que en 
sus artículos primero y segundo seffala: 

Artículo Primero.- Se prohíbe la importaci6n de 
mercancías que ostenten ilíci 
tamente marcas registradas eñ 
M~xico. 

Las personas físicas o -
morales que deseen realizar -
importaciones de mercancías -
amparadas por marcas registra 
das en M6xico, s6lo podrán h'B: 
cerlo previa comprobaci6n, añ 
te la Aduana correspondiente; 
de que el uso de la marca que 
ostente dichas mercancías es_ 
legítimo. 

Artículo Segundo.- Se presume que es leeítimo el 
uso de una merca en los si--­
gu i entes casos: 

(31).Legislsci6n Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de 
Tecnología e Inversiones Extranjeras. M6xico. Editorial_ 
Porrúa. 1990. ~. 112-113. 
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a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

cuando la marca sea propia de la 
persona que pretende efectuPr la 
importeci6n o 6sta tiene derecho 
a su uso por ser 1icenciaterio. 

CUando el importador actúa en re 
presentación del titular o liceñ 
ciRtario de 1a marca que asten-= 
ten las mercancías. 

cuando el exportador extranjero 
es titular o licenciatario de l; 
mPrca que oatentA la mercancía -
que se pretende importar. 

cuando el titular o licenciate~ 
rio de la merca y el importPdor 
constituyen empresa matriz y sub 
sidieria, respectivarnente. -

Cuando se trate de mP.rcancíae 
que de conformidad con los artí­
culos 46 fracción IV de la Ley -
Aduanera y 107 de eu reglamento, 
integran el equipaje de los paoa 
jeras en viajes internaciona1ee~ 

En todos los casos menciona 
dos no se requerirá que el impor 
tador acredite el uso legítimo : 
de la marca que ostente la mer-­
cancía a importar, pero sí debe 
demostrar que se encuentra en -
cualquiera de dichoa casos. 

Como se observa, lee disposiciones tendientes a im­
pedir la penetración de productoa que ostenten ilícitamente -
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una marca registrada son escasas y las más viables son de re­
ciente creaci6n. 

En conclusi6n, el ingreso de México al GATT se hizo 
sin ninguna planesci6n jurídica en lo referente a propiedad -
intelectual, principalmente en el ámbito marcario. En conse-­
cuencie, se vuelve necesario modificar las leyes que se invo­
lucran en esta tem~tica como son el C6digo Aduanero, el C6di­
go Penal, el de Procedimientos Penales, Reglamento de la Ac-­
tual Ley de Invenciones y Marcas, aei como ampliar la Ley de 
Pomento y Protecci6n de la Propiedad Industrial'. -
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C A P I T U L O II 

I. CONCEPTO Y DEFI»ICJON DE MARCA. 

No eA fácil dar una explicación de lo que constitu­
ye un~ m~rca, pues ·cad~ autor o tr~tadietr que proporciona 
una respuesta lo hace en base a su tendencia ideolcSgica. Ante 
tA1 encrucijAda, haré referenciR a loe principales conceptos_ 
y definiciones que sonre ~sta se han elaborBdo. 

T..a Enciclopedia Jurídica Omeba al conceptualizar lo 
que es una marca, nos dices 

11 Serial o distintivo que ponen 1os cornPrcirmtee o 
industriAlP.S e igualmente 1os aericul.torea a BUS 
productos, pera ident]ficar la proce~enciA de 
los miAmos y diferenciarlos re otros; la mPrCR -
es el AÍmbolo 4ue identifj ca en , e nniversl1lidad 
del mercPdo le cualidAñ o circunstAncias dlfPren 
cielPs de las distintPs mercencí~s que a ~l can= 
ver[en en pendular movimiento de ofPrta y deman­
da". Como deetecan loa eapecialiatps contemporá­
neos, es 11 el pabellón de la !"lercederíe con loe -
atributos y garantías que como tal represente",_ 
bien sea referidos al comerciante e industrial -
por una parte, al consumidor en otra o al estado 
donde ocurre el hecho de su fabricación o venta, 
por la responsabilidad de tutelAr el patrimonio_ 
moral y material de loe individuos que en su te­
rritorio Pctúen en funci6n de le comunidad jurí­
dica internacional <;ue integren. " (l) 

(1) Enciclopedia Jurídice Omebe. Buenos AirFe, Argentina. F..d. 
Bibliogrefíe Argentina S.R.L. Tomo XIX. Pée. 91-92. 



Del concepto citado se aprecia: la ~arca tiene una 
funcidn de identificacidn, misma que sirve pnra reconocer ln: 
procedencia y divergencia de loa productos entre sí. Asimia-­
mo, ésta ea símbolo que resalta las cualidades de los diferen 
tea productos que concurren a un mercado, representando loa : 
atributos y garantías de una ~ercadería. 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho 
Uaua1, proporciona un concepto de marca que, desde mi punto : 
de vista, ea muy amplio y por consiguiente ambiguo. 

" Todo lo que hace o pone en persona, animal o cosa 
para diferenciar, recordar, identificar, compro-­
bar un hecho o clase y otras múltiples aplicacio­
nes·. Acción o acto de marcar o señalar material-­
mente. " (2) 

Un concepto m~a de marca, nos dices 

" La Marca ea un signo que se usa para distinguir -
en el mercado los productos o loe servicios de 
una empresa de los productos o servicios de las -
otras empresas. " ( 3) 

Este concepto considera a la marca como el si010 
distintivo de productos o servicios que proporciona una empre 
ea •. Observándose, además, un carácter mercantil en dicho pla.ñ: 
teamiento. 

(2) Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Ar­
gentina. Ed. Heliasta S.R.L. 1964. Tomo II. Pág. 638. 

(3) De Sola Cal'!izares, Pelipe. Tratado de Derecho Comercial -
Comparado. Barcelona. Ed. Montaner y Simdn. 1962. 
Tomo II. Pág. 253. 
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Por último, her~ referencia a1 concento de marca 
que proporcin~10 el tratadistA Hennenegi1_clo Bnyios Corroza, 
quien sefütla: 

" La mRrca es un sic:o destinP~O e. in1,ividua.1iza:r -
loe productos o servicios de unA empresa determi­
nadA y hacer que sean reconocidos en el ~Prcado -
por el in~blico consumidor. No idonti~ice un pro-­
d11cto o servicio, coneiaeredoA en su individuali­
dad, eino en cuf¡lnto ejempleres a.e una FP.rie. Lle­
ve, pnes, a cabo tme. idPntificaciÓn nemerAl, vi­
niena.o e decir que el def'ignado eA uno mÁs dP. to­
dos 1-0P prod1tCtOE O todos 1.0S sr·rviCiOR que ~e -­
distieuen con la mi~ma marca." ( 4) 

Sin lug::'r a dudPs, ~Rte ~ntor nrororcionfl un canee.E. 
to de marce. tl'l~e especifico, ñándonos e conocer sHs rflisgos fun 
damentples. Ahor8 bien, ia intenci6n dPl prPsente trabPjo no­
consiste en exponer todoR los conce,tos que de merca existan; 
sino t1nicamente adquirir el conocim1ento general dP- dicha fi­
gura, nues pp.rtiendo de te.l beee podremos e.vocE'.rnos fácilmen­
te al ob,ietivo qne nos hemos trazado. En consecuencie, y dee­
pu~s de haber estudiado y an?lizado los Oiveraos conccptoa de 
1a misma, considP.ro más apropiado el siguiente: 

(4) 

" La mrrce, jurídicamente hah18ndo, es le aef'ial o 
signo distintivo q\1e identifice ':( aiferencía loe 
productos 4.ue concurren A i..m mPrcaao, denotando_ 
al fabricante o industrial. que loe elabora, "1 -
comPrcirnte q11e trafica con ellos o bien al eAt~ 
do donde se reP.1.izA s11 fabrice.ci6n. Ignr1mente,_ 
la marce sirve para identificPr los etributoe Y 
cual.idadee de un prodncto, distingui6ndol.oe " su 
vez, dP. otros simileres o parecidos. " 

Baylos Carroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Indue-­
trial. Madrid. Ed. Civitae. 1978. Pég. 838-839 
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Concluido lo anterior, ea necesario poseer elemen-­
tos m~s técnicos y precisos sobre la naturaleza de este signo 
distintivo. Para tal efecto nos avocaremos al estudio de las 
principales definiciones que existen respecto a la merca. -

El Diccionario Jurídico Mexicano proporciona una d~ 
finici6n técnica de marca, seftalando que ésta es elr 

Signo utilizado por los ind•tstrialea o prestado 
res de servicios, en las mercancías o estableci 
mientas objeto de su actividad, o en aquellos = 
medios capaces de presentarlos gráficamente, pa 
ra distinguirlos, singularizarlos, individuali: 
zarlos; denotar su procedencia y calidad, en su 
caso, de otros idénticos o de su misma clase o 
especie. Su registro y uso traen como consecuen 
cia, la protecci6n de las mercancías y servi--: 
cioe prestados, pues se evita la competencia 
desleal y por tanto, el industrial o comercian­
te conservan en lo posible su crédito. Por otra 
parte, se garantiza a los consumidores la obten 
ci6n de la calidad que la experiencia les repor 
ta con la adquisici6n de los servicios y msrcañ 
oías a través de las marcas; e ie;ua1mente el -
conjunto de marcas en un naís es en el extranje 
ro una garantía del comercio de explotaci6n, lo 
que lee otorga importancia particular. " (5) 

El texto transcrito, además de confinnar nuestro -­
concepto de marca, aporta nuevos elementos. Tenemos que ésta, 
aparte de industriales y comerciantes, es utilizada por los -
prestadores de servicios y puede usarse tanto en las mercan--

(5) Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigacio­
nes Jurídicas/U.N.A.M. M~xico. Ed. Porrúa/UNA!d. 1987. 
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cías como en 1oe establecimientos industriales o mercantiles 
donde se realiza la actividad generadora o distribuidora de : 
productos, siendo sus funciones las ya citadas en el apartado 
precedente. Asimismo, el registro de la misma otorga a su ti­
tular la exclusividad de su uso y protecci6n de sus mercan--­
cías o servicios frente a la competencia desleal. Por último, 
1a marca es e1 medio que garantiza a 1oe consumidorAe 1a cal! 
dad de un producto. 

El tratadista Jorge Barrera Graff, proporciona una_ 
definici6n de marca, indicando que1 

" Por marca, en Derecho Industrial, entendeMoB el 
si8no distintivo de las mercancías que una em-­
presa elabore o expenda. " (6) 

Esta def inici6n, que tal pareciera tratarse de un -
concepto, sitúa a la marca como signo distintivo de mercade-­
ríaa, bien se trate de las que produce una empresa o lae que_ 
vende un establecimiento.comercia1. Por consiguiente, este ª!! 
tor distingue dos clases de marcas: las de fábrica y las de 
comercio. 

Otra definici6n de ~arca nos dice1 

n La me.rea es el signo caracteríetic" con que el_ 
industrial, comerciante o agricultor dietineue_ 
los productos de eu industria, comercio o expl.9, 
taci6n agrícola. La marca se identifica con el_ 
producto que distingue y, desde luego, cuanto 111!!. 

(6) Barrera Graff, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. 1116xi­
co. Ed. Porrúa. 1957. V61. I. Pág. 238. 
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yor ea la difuei6n y aceptaci6n de ese procucto, 
mayor valor adquiere aquella para eu titUlar o -
eimu1táneamente, la marca eirve para propender a 
eea difuei6n, pues que ea fácilmente recordada -
por la clientela. " (7) 

Este definición se integra por elementos que ya co­
nocemos, agregando que le función de la marce ee le de difun­
dir y hacer que aee aceptado un producto, el cual será identi 
ficedo y recordado por la clientela a través de éeta. En con­
secuencia, la marca es el instrumento que ic\entifica, d ietin­
gue y difunde un producto. 

Una definici6n de marca que PB muy acertada, aunque 
extensa, es la que proporciona Cásar Sepúlveda en su obra ti­
tulada "El Sistema ?Jl'exicano de Propiedad Industrial", que te!, 
tualmente dice: 

" La marca es un sieno para distinguir. Se emplea -
para seftelar y caracterizar ~ercancías o produc-­
tos de la industria, o bien, servicios, diferen-­
ciéndolos de otros. Tiene nor objeto la mFrca pro 
teger las mercederías y los servicios, poniendo-: 
loe al abrigo de la competencia desleaJ mediante 
la identificación. Estan destinadas a eepcciali-: 
zar loe productos en que se usan o los servicios 
que se valen de ellas y a indicar y garantizar aÜ 
procedencia o las empresas que los presten. Cum-­
pliendo un doble prop6sito las marcas. El r-rimero 
que eegÚn ya se dijo pel"'fllite distinguir los pro-­
duetos o los servicios de un competidor y por ten 
to posibilite al inauetrial o al comerciante para 
conservar su crédito y orientar la elección del -

(7) Breuer Moreno, Pedro c. Tratado de ~•arcas de Fábrica y de 
Comercio. Buenos Airee. Ed, Robíea. 1946. Pág. 31-32. 
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público hacia los artículos que elabora o expen-­
de. Por otro conf'titu:u-e lP marca una garantía pa­
ra loe coneumidor~s· que puedan nbtener el tipo y 
calidad de mercancías y servicios que deeP.an obt~ 
ner y que lee merece confianza, trnto por la uni­
formidad del producto y por la crlided ae loe ~er 
vicios como por el precio, asi como por sus expe: 
riencias personales anteriorPs en relaci6n a las 
mercaderías y su prestigio, y ~loe servicios y: 
su eficRcia. Lae marcas aportan a la mercancía 
una individualidad, y hacen posiblP. reconocer ese 
producto entre los artículos competiaores o aná1o 
gas. Puede decirse también que el sistema juría1: 
ca de las marcRe protege contra el expoliador y -
por otra parte que el conjunto de marcas ae un 
país es, en el extranjero, unp gPrantíe del come!:_ 
cio de ex"Oortaci6n, lo que 1.ee otorga importancia. 
pprticular. " ( 8) 

Esta aefinici6n de marcA, que desde mi runto de Vi.::!, 
ta siete~atiza los ele~entos constitutivos de l~s Rnterioree, 
seffala que ésta es un signo distintivo aportarlor de una indi­
vidualidad que hace posible distinguir un producto Oe fábrica, 
mercancÍPB o servicios de otros ietiales o an8loeos. Y, que la 
marca cona ti tuye un instrnmen to de defensa. contra la compete!!. 
cía desleal, así como un medio de garantía para el p1~blico 
consumidor; adquirir lo deseado. AsimiBmo, las mnrcas de un -
país son en el extranjero símbolos de calidad y eegnridad en 
el tr~fico internacional de mercaderías. 

El maestro Rangel tledina, en· su TrEttPdo de Derecho 
Marcario, realiza una claeificeci6n de las diferentes defini...: 
cionea que de la marca se han dado, l~ cual me parece corree-

(8) Sepdlveda, César. E1 Sistema Mexicano de Propiedad Indus­
trial. ~éxico. Ed. Porrt!a, 1981. Pág. 113. 
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ta pero m~e que t~cnicE!l'lente, peñag6gicPmente. En efecto, ee­
ta diviei6n realizada en bese a la evoi.uci6n hist6ricP " ten­
dencias ideol6gicas, facilita nneatra inveetigaci6n sin nece­
sidad de recurrir a otrPe fuent•E> bibliográficas. EE>te plan-­
teemiento lo realiza en cuatro grupos: 

Tia que eef'h"la a le merca un papel de signo indic!!_ 
dor ~el. lugPr de procedencia de la merc~ncía; a­
quella que coneidP.ra a la mArca como ltn agente in 
dividnalizador del 'Producto mismo; una m?s que -
re\Úle los razgoe ñistintivos de les dos menciona­
das; y otra que, adoptRndo la teRis rnixta ~re indi 
cadP enfoc~ la esencia ñe la r11arcB en función de­
lA c1.iente1a. " (9) -

Díaz Velasco (lr-), define a la !'1Prca como el "dis-­
tintivo oplicflhle a prOructoe pAr8 qite érit·oa ruedan ser ñife­
renciedos de sus similares en el. mercado." 

Finalmente, 1.e actual Ley CP For11ento v Protección -
de la Propiedad Industrial del 26 de jll"ÜO de 1991, en su Tí­
tulo Cuarto De las Marcas y de los Avisos v Hombrea Comercia­
les, Capítulo I De las 1Karcas, def'ine A Peta como: 

" ART. 88.- Se entiende l'.'or marca a todo siena vis!, 
ble que distinga ~reductos o servicios 
de otros de su misma especie o clase e~ 
el mercado. " ( 11) 

( 9) Rangel Medina, David. Or. Cit. Pág. 153-154. 
(10) Díaz Velesco, ll'anuel. ConcP~i6n y Nuliilad de Patentes de 

Invenci6n. ll'Pdrid, Eilitorial RevistP de Derecho Privado. 
1946. V61. IX. Pág. 25-26. 

(11) Diario Oficial ele 1.a Pederaci6n. 27 ile ,junio de 1991. 
!lo. 20. Tomo CDLIII. Pág. 14. 
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Como se advierte, dicho ordene.miento define a la 
marca como el signo que distingue a un producto o servicio de 
otro de su misma clase o especje. 

En base a las pesquicias realizadas, considero que_ 
una definición més apropiada de marca ea la siguiente• 

11 La marca ea un signo distintivo de productos de 
fábrica, mercaderías y servictoe; su fjn ee el 
de identificar Pl fahric~nte, co~er~iPnt~ o em= 
presa r.reetcdora de ~ervjcios, ot~rganao e RU -
lecíti~o poaee~or el amparo de lPs le,res, así -
como le garant:!n ñe conservar 11nn clientela a -
través de la T.isma, representando loc~l o inte~ 
nacionP-lrrlente Ref:i1rided pare el r11.blico conaum,i 
dor. 11 

La anterior concluei6n obedece a lo siguientes la -
marca identifica los productos elaborodos por un fabricante;_ 
distingue el comerciante que únicamente vende procluctos o a -
la empresa que presta un servicio determinado; representa se­
guridad juríñica para quien la registra, dedo GUe otorga el -
derecho exclusivo de su uAo. 

II. DIVERSAS TSORIAS. 

En el presente apartado expondrá las diversas teo-­
rías que explicen la natnrnleza ¡iurídica del derecho de mar-­
cae, aclar8~do que el esquema utilizado para tal fin no cons­
tituye el único, puP.s hay tantos como autores exiaten. 
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Estamos ante la presencia de un derecho no previsto 
en les clasjficaciones tradicionales, pues sus c·arRcterísti-­
caa ten especiales originan. que no pueC'a incluirse en ninguna 
de las ya existentes. Tiene la peculi~rided de recaer sobre -
bienes inmateriales, ae poseer notas ~ropias del derecho de -
propiedad, de ¡:roducir loe efectos oe un IT'OnOpOliO tem¡:oral y 
la funci6n de obtener nna clientela, entre otros. 

Aeí, la evoluci6n del pensa~iento jurídico y el ed 
venirr1iento Ce nuevas concepciones que explican la naturaleza: 
de nuestro objeto de estudio, ha dado luear al planteamiento 
de numerosas teorías que pretenden aclarar aU origen .,r corre~ 
to enct1ear0.1T1iento en el orden ~uríñico. 

DERECHO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO, 

r.a primera gran clesificaci6n del Derecho ea la que 
lo divide en derecho público y derecho privado. El mePstro 
Bravo Gonzélez, en relaci6n a este ~unto seftala1 

11 Derecho público es aquel que trata del gobierno 
de los romanos; y el derecho privado es el que_ 
se refiere a la utilidad de los particulares. " (12) 

Aplicando estos conceptos a nuestro tiempo y prácti 
ca, diremos que el derecho p1lblico se nresenta en lAe relaci_2. 
nea del Estado con los particulares v el derecho privado es -
el existente entre estos til timos. 

(12) Bravo Gonzélez, Agustín. Derecho Romano. México, Ed. 
Pax - México, 1981, Primer Curso. Pág. 26. 
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La actua1 doctrina detennina que es difícil Pstable 
"er una diviei6n. Precise entre lee diverRee remas del derecho,. 
ye-_ que los puntos d!' contacto son numerosos v por tanto las -
dificultedes· de 'tnR c1asificaci6n Pe 11!1t1tivl.icen, por esta ra 
zón se ha ~efislado: -

" J1a división de DerPcho l'Ublico 'r DerechC\ '.Privado 
no es descriptiva en su objeto, ~' por lo mismo -
no es susceptible de una claeificaci6nt se tra-­
te, más bien, rlci ll!'le. jdee ref;1l1AtivEl Pn donde se 
pueden contemp1er todas les relaciones .iurÍdices 
ofreciendo, enTonc~~, sin PYce~ci6n Ri~ultRnea-~ 
mente un aspecto privado y uno flÚbl..ico lo cue1.,­
por otra rarte ea confiJ"T11Rdo nor lR experien ---
cia. " ( 13) 

Sin Ahonaor más en el teme, nos adhrrimos plenamen­
te a la anterior posturn, pues efectivamenT.e resn1 to lahorio­
so e infructnoRo f'ste.blecer una cliviAi6n del de1·echo en aten­
ci6n A1 tipo de relacionP.s liUe recuLP, ;ve. see: 1.ns exiatent~s_ 
entre particul arr? o 1 as c1el EstPdo corno entr soberano con es 
tos últimos. Ademés, los pnnt.os de contr>clo Pntre arnbns ramn; 
son numerosos y no en contadas ocp.sionr:e: 1 tnri rnlflci6n jur:fdi­
cei t¡ue se inicia como privF1ña Ae vut?l.ve p1\bl. jea, o viceversa. 

Far lo ~ue rPRpecta al DerPcho ne Mnrcf!P los auto-­
res no se ponen ~e acuerdo. Pa.,..a rlgunC1s cAbf> a.entro ~el dere 
cho privado, :va que ee establecen rPlacionf>fl entre pprtic-111.a:­
rP.s en donde se tif'nP 'lue rcA~etar P.1. uRo priv1:üio de una mar­
ca que tiene un TIPrtic•1l_pr frente a 1.os OP.más. Otros lo si--­
túfln c>l 1.ado ñel ~,.,recho 11úhl ir.o, e.1-Pg?ndo qu,e es el Estrido -
quien regu1a el registro v 11eo l'!P és+p, o bif>n, que ee tratn_ 
de un derecho de carácter mixto donde participan norm8e de 
ambas remas. 

·~ (13) Nava Netrete, Justo. Ori. Cit. Páe. J.21. 
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En M~xico, les disposiciones mercaries pertenecen -
por T'.andato de le;v al derecho pÚblico (en particular al dere­
cho administrativo), pues la J,e;v de Fomento y Protecci6n de -
la Propiedad Industrial dispone que eus nonnae son de orden -
público y que su ap1icaci6n corresponde al Ejecutivo Federal, 
es decir, el Estado act'iJa como ente so9erano frente a los pa~ 
ticulares que pretenden adquirir el derecho exclusivo de una_ 
marca •• 

" ARTICULO lo.- Las disposiciones de esta Ley son 
de orden pd.blico y de .observancia 
general en toaa la Repliblica, sin 
perjicio de lo establecido en 
loe Tratados Internacionales de -
los que M~xico sea parte. Su apli 
caci6n administrBtiva correspona0 
al Ejecutivo Federal por conaucto 
de la Secretaría de Comercio y Fo 
mento Industrial. " (14) -

En mi opini6n, el derecho marcaría no pertenece a -
ninguna de las dos ramas que int~gran esta clásica divisi6n -
del derecho, no es privado ni es público. Lo anterior se basa 
en los siguientes presupuestoes 

Primero. La existencia de estas dos categorías resulta -
absoletR, pues no exiRte unA relaci6n privada o 
pública que se meJltenga siempre ie;ual, A.unque -
así se pretenda, sino que en muchas ocasiones -
convergen en una sola situaci6n intereses priv!! 
dos, públicos o sociales, orieinando una mezcla 
de normas jurídicas de diversa naturaleza. 

(14) Diario Oficial de la Federaci6n. Op. Cit. Páe. 4, 
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Segundo. Se observa que el Derecho Marcario no rcgulA 
una relación total entre particulares, raz6n 
que lo excluye de pertenecer a la categoría del 
Derecho Privado. 

Tercero. A pesar de que el Estado considera a las normas 
marcarias de orden público, ~stae poseen una n~ 
turaleza privada, proveniente del uso que loe -
primeros fabricantes y comerciantes hacían de -
este eigtÍo. Esto demuestra la existencia de una 
relación mercantil. que perdure hHsta la fecha,_ 
Y que bien puede rernitirlno el cAmpo del Dere-­
cho Privado. 

Concluyendo, estamos en presenci~ de un derecho di­
ferente que no compagina con nine;una de las clasificaciones -
existentes, pues en él configuran norm~s de diverso tipo que_ 
le otorgan una conrposici6n ecl~ctica. 

TEORIA DEL DERECHO DB PROPIEDAD. 

Esta teoría ea la que mayor aceptaci6n ha tenido y_ 
correlativamente defendida más ardorosamente. ConBiste en n-­
firmar que el autor, inventor y titular de sieno~ distintivoo 
de carácter mercantil ~oseen sobre sus obras y signos distin­
tivos un derecho que debe ser conceptualizado como una verda­
dera propiedad. Es la primera interpretaci6n formal relativa 
a la naturaleza jurídica del derecho de los creadores, nota -
con la cual éste hubo de incorporarse a loe ordenamientos mo­
dernos. Asimism~, el uso que hace de la inetituci6n de la 
propiedad, como arquetipo jurídico para determinar la clase -
de prerrogativas que tienen éetoe, lo realiza a través de la_ 
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aplicaci6n literal e íntegra del esquema de esta figura, lle­
gando a sostener que en estos derechos tambien cabe un ~­
~. un derecho de uso y uno de disfrute. (15) 

Por otra parte, la ampliaci6ri pPra significar cual­
quier ~~nero de sefforio inmediato sobre un bien que encierra­
el concepto de propiedad, origina que esta tesis se manifies­
te como la relaci6n de pertenencia que une al creador con su­
obra, es dbcir, ~ste disfruta sobre aquella un derecho id6nti 
co al de propiedad • -

Es dentro del marco de la revoluci6n francesa donde 
se aprecia con meyor cl~ridaU JA influencia de este concepto, 
pues se declara que la propiedad constituye un derecho natur!! 
ra1 y fundamental del hombre no sujeto a ningnna restricci6n, 
Y que el dominio que gozan loe creRdores sobre sus obras re-­
presenta una manifeataci6n particular del ejercicio de este -
derecho. De esta menera, llega a e.firmarse "que la obra es -­
propiedad de su creador, en tales t~rminos que protegerla es­
respetar uno de loe derechos del hombre de or!gen natural --­
preexistente en toda ley, sagrado e inviolable " (16). Por -­
consieuiente, la re1aci6n de seflorio entre el autor y su obra 
es considerada como un derecho natural de propiedad que tie-­
nen los creadores. 

Por lo que respecta a los comerciantes, se declara­
que tampoco habrán de condicionar el uso de sus sienes al c~ 
plimiento de normas dirigidas a regular la fabrieaci6n, venta 
o control de calidad de sus productos, pues en lo sucesivo se 
considerará una funci6n exclusivamente suya. 

(15) Baylos Oorroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 387 

(16) Ibidem. Pág. 401 
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La idea era que la invenci6n, creeci6n o tituleri-­
ded de signos diAtintivoR de carácter mercantil, constituian­
la. pror.•iedad más inAtaceble, leeitime y personal existente -
por encima de toda regulaci6n jurídica. De esta manera, el -­
pensemiento de fil6sofos v jurístes de fines del siglo XVIII­
encontro su más larea y terminante expresi6n en el prerunbulo­
de la lev francesa de 7 de enero de 1791, cuando se afirmo• -
"toda idea nueva cuyo desarrollo o manifestaci6n pueda ser u­
til a le sociedad, pertenece originPlmente nl que le concebi6 
y se atacarían loo derechos del hombre en su esencia, de no -
verse en el descubrimiento industrial la propiedad de su au-­
tor." (17) 

El maestro Nava Negrete, al referirse a estA misma­
teoría, eeriala quP "durante mucho tiempo se a~mi ti6 quf' el ae 
recho sobre lns marcas no era sino una menifestaci6n del dere 
cho de propie<'ad" (18) v que dicha tesis era ya antigua, dado 
que en le Edad Media va se invocaba e prop6eito de ella lns -
acciones rei vindicatio y uti possideiti8. Continuando en eu­
explicaci6n, indica que el principio de le propiedad ñe l~s -
marcee de fábrica o de comercio se encontraba en le naturale­
za T'liema de lea cosas; era consecuencia directa del derecho -
de propiedad existente sobre los objetos que se fabricaban o_ 
vendían. 

De la reaefta hecha por este autor, se obeerva que -
el propietario de un producto lo eerá tembion del signo dis-­
tintivo que empara dicho bien, orieinendo un Bolo derecho de 

(17) Amor Fernández, Antonio. Propiedad InduBtrial en el Dere 
cho Internacional, Barcelona, EspAfte. Ed. Ediciones Nau::' 
ta, 1965. Pág. 13 

(18) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. P~. 123 
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propiedad que implicaba el diAfrute de todos loe beneficiOB -
que pudiera otorear nicha titularidad. 

Otros autores sostienen que la doctrjna de la pro-­
piedad no es la correcta para explicElr la natura] eza jurídica 
del derecho de los creadores, principPlmente por1 

I. Que cualquier clase de propiP.dad se adquie 
re sin la intervenci6n del ponPr público,: 
lo que aquí sí es reqnisi to sine qua -
non puPsto que Ja administración pilbli 
CS-hace una concesj 6n. 

II. El ser derecho temporal frente a la rerpe­
tuidad de la propiedad y el do~inio. 

III. La imposibilidad del señorío nirecto, así 
como de la situación eYcluyente de loe de~ 
m~e siendo ambas caracterfsticaP do la pr2 
piedad. (19) 

Las objeciones a la tesis de la propiedad son anti­
guas, nuMeroeas y greves. Todas ellas se basan en afjrmar que 
se altera o violenta el concepto de dominio al pretender apli 
carlo a una zona de intP.resee y objetoa tan peculiares como : 
son loa que corresponden al derecho de loa creadores. Y, que 
no puede esta doctrina ser el medio id6neo para caracterizar: 
este tipo de facultades por el eran número de diferenciaa que 
existe entre ambas figures, destacando de entre ellas las ei­
gi.1ientee: 

a) Que la propiedad recae sobre nnn cosa individuel; 
el derecho de loa creadores se refiere a toda una 
categoría de bienes. 

(19) Amor Pernández, Antonio. Op. Git. Pág. 2f'. 
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b) Que el derecho de propiedad se resuelve en facul 
tades de di~frute; el de los creadores en la po: 
sibilidad de impedir a otros una actividad dete,t 
minada. 

c) El derecho de propieilPil impide .a todo tercero la 
realizAción de actos idénticos a los que efectúa 
el propietario; por lo contrerio, el derecho de_ 
loe creadores impi~e lA reali?.ación de actos se­
mejantes. 

d) El derecho de los creadores impone a· 108 demás -
la obligación de no hacer lo que realiza otro; -
el rlerecho de propiedad solo les obliga a no 
atentar a la cosa ajena. 

e) El derecho de los creadores no es susceptible de 
posesión en Pl mismo sentido que las cosas mate­
riales. 

~) Los separa, también, la temporalidad de le pro-­
tecci6n brindada. 

g) En el derecho de los creadores se da la interven 
·ci6n de la autoridad administrativa pública pera 
lograr su adquisición. 

h) En el ceso ñe loa creadores no se está en presen 
cia del disfrute de un hien, sino del ejercicio: 
de una actividad mercantil. 

i) Los creadores tienen la facultad de impedir, 
cuando la creación ha salido de su dominio, su -
reproducción, ee decir, limitar a otro propieta­
rio el disfrute total de la cosa. 

j) La propiedad expresa el disfrute total de una e~ 
ea; el de los creadores se limite a deten?tinadas 
facultad es. 
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A todas estas objeciones, la teoría de la propiedad 
ha replicado con argumentos invariables: que se trata de. nue­
ves formas de apropiación que han de ser consideradas como 
propiedades especiales, o bien, que constituye una adaptaoi6n 
del dominio a nu~ves zonas de valores no reconocidAs anterio~ 
mente. 

Este alegP.to, que pe.rece enfrentE'l:r todo este conjll!!. 
to de críticas, tiene le desventaja de que si el concepto de 
propiedad se hace más extenso no quedará neaa dentro ae él. -
Tampoco es aceptab1e la postura de que el aerecho de los creR 
dores constituye un tipo de "propiedad espebiai 11

, pues tal -
aseverf!c:i ón nunca explica qué debe entPnrlPrse por la miRmf!. 

He de seffalar que la construcción del derecho de 
loa creadores, como un derecho de propiedpd, hp, ~ervido a un 
movimiento eener~l ae protecci6n al autor, inventor y titular 
de signos mercantiles. A~irnismo, :re11res12nta un instrunento de 
tutela jur:fñica en 1.B que todav:t'a ref'lizpn unp funci6n ilus-­
trativa los conceptos ae ocupación, reivindicaci6n, etc. 

Actualmente esta teoríP ha sido AUpPreda, y si Etl-­
guien pretenrle utilizarla lo hace después ae una serie de 
aclaraciones y limi tacionee El su HAO. Trunbién puede Afirmarse 
que el derecho que tiene el creador sohrP AU obr~, el inven-­
tor sobre su invención o el que tiPne el ti tulnr <le un sien.o_ 
diRtintivo <le cArácter mercantil sobre el mi~mo, es totnlmen­
te distinto del que Re tiene F=ohre el bien qne encierrA la 
creeici6n, del inst:nunrmto que refleja lP invPnci6n o del pro­
ducto o servicio que ostenta un siena mercantil, como lo es -
la mPrca. 

Con lo anterior queda demostraao que el derecho de_ 
marcas es diferente de aquel que se posPe sobre el producto o 
servicio que la ostenta y que el enajenamiento de un determi­
nado bien no implica eu trenAmisi6n, puP.s Ambas inRtituciones 
tienen una regulaci6n jurídica inñependiente entre sí. 
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TEORIA DE LOS DERECHOS mTELECTllALES. 

En e1 al'lo de 1874, el jurista Belga Edmond Picard -
di6 a conocer una nueva categoría de derechos: r~e DeTechos -
lntelectuPlee, tesis que comp1et6 con estudios aparecidos en 
1877 y 1879, d~ndo1e un nuevo desarrollo en el aJ'lo de 1883 eñ 
su estudio de n Dnbriología. Jurídica." 

Le doctrina de Picard pone de manifiesto la insufi­
ciencia de la clásica división Romanista tripartita y su nec!!_ 
eida.d de ampli?.rle, pues la misma ren•il toba insuficiente pare 
encuadrar el derecho de loe creadores, e!. cuEll se incluía en 
el grupo de los derechos reales sólo con el fin ae reepetRr = 
la sacroeentA clesifice.ci6n de los Romanos. 

" Picara indica qne hestF en tieMpoe recientes s6lo 
había tres categorÍBs; y dicha división triparti­
ta detabn desde los romenos: 

a) Derechos pP-rAonnles: {Jure in per~one propia), 
patria potestad, matrimonio, mayoría, interdi~ 
ci6n, etc. 

b) Derechos obligacionales: (Jnr" in altero), com 
praventn, Prrendamiento, ~Bndato, cte. -

e) Derechos reales: {Jura in re m~terieli), pro-­
piedad, usufructo, servidumbre, P.tc. " (20) 

Los inconvenientes que resaltabAn de esa postura 
conserve.dora, ere que se esforzaba en ap1icRr n ente nuevo t.!, 
po de fflcul tpdes las reelns -propi~.s de los derechos renlea º!: 
dinarios, así como asimilarlos al clásico concepto de propie­
dad. De ahí los mol entena idos y repetidps Pquivocaciones que 
únicamente demo~traban la nncesidPd ae un nuevo r~gimen jurí-

( 20) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Ppg. 127, 
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dico para definirlos, Ante esta insuficiencia, Picard estable 
ci6 la categoría de los derechos intelect•1ales Ciure in re i;;: 
telletuali), los cuales seeiln ~l son: l) Los derechos sobre -
las obras literarias y artísticas; 2) Loa 1nventoa; 3) Los mo 
delos y dibujos industriales; 4) r,as marcas de fábrica y 5) : 
Les enaef'las comerciales. " (21) 

Con~iñera Picard que el objeto jurí~ico constituye 
lo más importAnte para una correcta clasificeción de loe derP. 
chas, toda vez que de los elementos que integran todo derechO 
subjetivo: sujeto, objeto y relación ~urídica no todos tienen 
la misma trascendencia y sólo en beise al se[Ünño puede surgir 
una división $Ufjcientemente matizada ñe tipoA de derecho di­
versos. Por consiguiente, se da a la tarea de realizar un es­
tudio ontolócico de Bichos componentes, los CURlee describe y 
analiza de le eifuiP.nte manera: 

I. El Sujeto o Elemento Activo. Es aquel que se constitu 
ye por la persona a quien corresponde la titularinaa: 
del derecho, P.s aecir, aquel a quiPn pertenece ~ favo 
rece; situación que le otorga un carácter inVAriable; 
pues siem'J)re será el mismo en todos los casos. 

r,a designación y caracterización de este elemento -
me parece acertada, r,uee en toda relación jurídJ.ca hay un su­
jeto activo, va sea una :)ersona física o jurídica. 

II. El Objeto o Elemento Pasivo, Se constituye por las c~ 
000 sobre las cuales el titular del aerecho puede e-­
jercer sus prerrogativas juríaicas. Aereg?ndo, que t2 
da variedad clel mismo puede !'!er reducida a cuatro gr.!:!. 
pos. 

(21) Mouchet y 'ladaelli. Derechos IntelectuAles sobre las 
Obres Literarias y Artísticas. Buenos Aires. 1948, Fág._ 
21. 
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Antes de mencionar las carRcterísticae de cada uno 
de ellos, debo indicf!r que los estudiosos de esta materia no­
ae ponen de acuerdo sobre su número; por ejemplo, para Nava : 
Negrete (22) son cinco las categorías del objeto jurídico a -
que se refiere esta tesis; afirmecj6n con le que no e5toy de_ 
acuerdo, pues en principio Picerd s6lo menciona cuatro catego 
rías de derechos con sus respectivos ob,;etos jurír.icos. J,a -
quinta clasificari6n a que se alude resulta posterior al plan 
teamiento iniciAl, es decir, no fue incluida originalMente e~ 
le teoría de los derechos intelectuelee. 

Para el tratadistA Re;orlos Carroza (23), toda la va­
riedad de objetos jurídicos existentes p11Prle ser reducida a -
tres grupoat el que se compone por las cosas del mundo mate-­
riel y que integra los derechos reales; el que se forma por -
las acciones positjvas o negativas de otra persone y 4ue con~ 
tituye loe derechos personAJes y obliE;ecionales v aquel que -
se orieina por cosas incorporales, productOs intelectuales 
propiamente dichot y 4ue integra la categoría de los derechos 
intelectuales. Igualmente, no acepto esta división, pues unR 
misma categoría de derechos (los personalen y obl ic;ecionales) 
se valen de un solo objeto jurídico ¡iAra consti tuir~e como t!!_ 

les, lo cual no puede ser. 

PaAcual Di Guglielmo (24), únicamente menciona tres 
categorías de objetos jurídicos, los cueles integren loa der~ 
ches reales, obligacionalPs y person~les. Sin embargo, indi-­
rectamente reconoce la existencia de otre división, puea seHa 
la que en las anteriores no cabe el objeto del derecho de lo; 
creadores. 

(22) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 126. 
(23) Eaylos Corroza, HPrinenegildo. Op. Cit. Pág. 429. 
(24) Di Guglielmo, Pascual. Tratado de Derecho Industrial. 

Buenos Aires. Ed. TEA. 1951. Tomo II. Pág. 4. 
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Desde mi punto de vista, son cm•tro los grupos en -
que Picard clasifjca el objeto jurídico de los derechos. Pri­
meramente se refiere a cada uno.de los tres que componen la -
clé'.sica divisi6n tripartita, para luego mencionar a áquel ao­
bre el que recaen los derechos intelectuales. 

Primer Grupo 1 El objeto jurídico se integra por una celi 
dad jurídica que he sido conf~riae al suje 
to por la ley; sirve de base a la confit.u: 
raci6n de los derechos personales (minoría 
de edad, tutela, matrimonio, etc.) 

Segundo Grupo: Aquí el objeto jurídico lo con~tituven -­
las cosas del mundo material, mismas que_ 
sirven de fundatT1ento a los aerechos rea-­
les. 

Al referirse a esta misma claaificaci6n, Pascual Dj 
Guglielmo sef'l:ala que "el objeto de los derechos reales, es 
una rea, esto es, un ser orgánico o inoreÁnico, viviente o 
inerte:" con exclusi6n del ser humano." ( 25) 

!I'ercer Grupo: 

Cuarto Grupo1 

En este e;rupo el objeto jurídico se encuen 
tra representado por los hechos del hombre 
que se obliga a dar o hacer aleo, ea decir, 
versa sobre las acciones positivas o nega­
tivas de otros; dA nacimiento a los dere-­
chos obligacionales. 

Aquí el objeto jurídico se constituye por_ 
cosas incorp6reas, productos de la inteli­
gencia propiamente dicho, o biP.n, por los_ 
valorPa repre~entados en loa signos disti!! 

(25) Di Guglielmo, Pascual. Op. Cit. Tomo II. P~g. 4. 
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tivos de carácter mercantil, que no son co­
eas corp6reae, ni prestaciones de otra per- · 
sona, pero cu~re utilizaci6n re!Jresenta un -
valor patrimoniel. 

Como resultado de esta última clnsificación, Picard 
allade la categoría de los derechos intelectuales, loe cuales 
se hallan integrañoe por doe elementoe1 uno personal, intelec 
tua1 o moral y otro de tipo patrimonial.; ambos de net\lraleza­
distinta pero uniaoa eii. una síntesis propia y recíproca. -

11 El derecho moral está integrado por 18 prerrog!!; 
tiva de disponer la divu1gaci6n de le obre, el_ 
derecho a que se reconozca su paternidad, el d~ 
recho de velar por la integridad de la obra y a 
introducir en ella modificaciones v el 11amaao_ 
derecho de arrepentimiento, el derecho patrimo­
nial, por su parte, consiste en nna exclusiva -
de explotación econ6mica ae la misma, que- coro-­
prende su cor.ia, reproducción v ejecución en 
cualquier !"'lada:'!. idad que proporcione una ganan-­
cin econ6mica. " ( 26) 

III. Por una re1aci6n entre el Sujeto v el Objeto. Conei 
dera Picard 1 que este elemento no sirve Ce base pe­
ra una correcta claeificnci6n de loa derrchos por -
ser infinita.mente variable; dP.signa Le fonna en que 
el sujeto puede beneficiarse del objeto. 

(26) Bayloe Carroza, Hermenegildo. Op. Cit. P~. 394. 
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IV. Por la Protecci6n o Coerci6n Jurídica. Eete elemen­
to se manifiesta como le apliceei6n dé la fuerza B!! 
bernamentPl pare proteger cuA"lq11iP.r derecho q11e se: 
viola, pera hacerlo respetFtr o restpblecer su uso. 

Debo aclarar que Plgunos aut6reE!, entre ellos 1'1ava 
Nee,ret", cona id eran que Pie arel alude a este enarto elemento. -
Bn mi opini6n, esta inclusi6n no es esencial porque su acepta 
ci6n o rechazo no Altera eJ plantPamiPnto orieinal de este -
conetrucci6n dogml:itica; má~ aún, debe recordarse que una de -
las características de toda nonna jurídica es, precieamente,_ 
la coercibilided. 

r.aa objeciones a la teoría de los derechos intelec­
tuales no se dejP.n esperar; verbigracia, se ~ice que e1 nom-­
bre con que se le ha designado en la r'ioctrina es poco Afortu­
nado, ya que ,ffijcament-e alude e las creacjonee del. autor e in 
ventor, razón por la que no pnede eer extensivo al derecho -
marcario y demás sjgno9 ñietintivos de carÁcter mercantil, 
pues Patos poseen ,,na nat1 1rf-llezn y contenido djvereo que está 
muy lejos de constituir una obre de le intPligencia. 

" Sí ee exacto, en efecto, que la inteligencia huma 
na coneti tuye tít11lo bastante para la protección -
de las obras literarias, cjentíficae v Prt:f~tica; 
esto no sucede con nombres comerciales y marcas, 
pues mal puede sostenerAe que sean Pl reBultado: 
de la actividad psíqllica lea forrreaaa v denornina­
ciones del dominio público o Anteriormente usadas 
en otrea industrias. " (27) 

Georges de Ro, citado por Nava Negrete, indica que_ 
gramaticalmente la denominación de "derechos intelectuales" -
no es exacta, da~o que no tiene senti~o llamar ~e esta manera 

(27) Di guglielmo, Pascual. Op. Cit. Tomo II. Pág. 5. 
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al derecho sobre la marca, que consiste ordinariamente en un 
signo ae símbolos vulgares que todo mundo puede imaginar o -
formar y que una aiPtinci6n nueva únicemente complicaría la 
diviei6n c1e loe derechos, ·reconocida y usada hasta nuestros -
días. 

Otros autores que tambi~n se hsn dado a la tarea de 
eeffalar los inconvenientes de esta teorÍA, coinciden con lo -
ya apuntado, ee decir, que 1 a expresi6n "derechos intelectua­
les" no es la adecuada para referirse al derecho de marcee, -
al del nombre comercial, etc., va que no implican un trabP.jo_ 
intelectual, sino que aseguran las ventajas del ejercjcio de_ 
la industria o comercio. De entre ellos podemns mencionar a -
Paul Roubier v Moiase Amar. 

Considero que las objeciones a le doctrina de Ed--­
mond Picara no son exactAs. Si bien es cierto t¡ue la morcR, -
como signo, no es una obra de la intPli€enciA del hombre, sí_ 
representa la funci6n intPlectuel de orepnj?.Pci6n v dirección 
de lo~ elementos de la empresa, lo que se refleja en loe pro­
ductos que elabora o servicios que prP~ta. Esta tarea ea le -
que el derecho rnarcario protP.je v representa, con lo cual m1_ 
inclusión en la categoría de los ~erechos creeaoP por Picard_ 
está justificada. Además, esta nueve categoría ñe Oerechos r~ 
sul ta neceserie por la.e c?.recterísticas tan esi:-eciales que r.f_ 
visten los mismos y 4ue origina que no rue-nen eer Pnmfircedos_ 
en njngune otra clase. 

TEORIA DE LA FROFIEDAD INMATERIAJ,. 

Esta teoría tiene como exponente al insigne jurista 
Pranceeco Carnel11tti, quien en su obra "Usucepion de la Pro-­
piedad Tndu.etria.1°, prP~enta un estudio penetrante de lo que_ 
ea la Propiedad Inmaterial, misma que coloca al lado del antj. 
guo concepto de Propiedad Romana como unF1 nueva categoría de_ 
derechos absolutos de un contenido más amplio. 
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" Sin embargo, hoy todos e~ben que existe, .de lado 
del antiguo, un nuevo tipo ~e propiedad, al cuel 
podemos dar, desde luego, el nombre de Propiedad 
Inmateriel; de éste no se conoce todavía ni el -
objeto ni el contenido, pero ~e tiene la comuni­
caci6n, o al menos hay la intuic'i6n común, de 

.Que tiene la eetrnctura del derecho absoluto, es 
decir, del derecho primario, pero no del relati­
vo y menos del derecho de crédito. " (28) 

Este nuevo tipo de propiedad com~rende las obras 
hechRB no t?nto con intelieencia, sino de intPlieencia, Cie-­
tinguiéndose del concepto clásico de propiedRd por el bien 
que constituye su objeto, que no es otra cosa sino la idea, -
entendiénaoee por ésta como el pensamiento seperado de !'!U 

fuente e incorporado en una cosa. Pnr lo consiguiente, el de­
recho de Propied~d Inmaterial es aquel que ~e ejercita Robre_ 
las obras de la inteligencia, cu:vo contenido es proteeer el -
goce exclusivo de LA idea; es la creeción misma, la obra de -
la intelieencia, lR fonna origineria rle este nuevo derecho de 
propiedad. 

Pare Carnelutti, la propiedad inmEltPria1. debe in---­
cluir los derechos ~e autor y de patente y no así el ~ercario 
o el correspondiente a las dem6e denominaciones industriales, 
pues cuando esto sucede el concepto de le misma se torna neb~ 
loso. 

La anterior impresici6n pe debe, B0b'Ún este autor,­
ª la inexacta distinción entre bien e inter~s, que constitu-­
yen respectivamente el objeto y el contenido del derecho o de 
una aituaci6n jurídica en general. Agrega, que el primero de_ 

"" (28) Carnelutti, Pranceaco. U~ucapion de la FropiPdad Indus--
trial. México. Ed. Porrtla, 1945. Pág. 30. 
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éstos lo conetitu:ve una porci6n individual ~el mundo eyterior 
sobre la que ~ueñe ejercitarse el ~oce del hombre ~ere "atis­
facer una necesidad. E1 segundo repre~enta une -coeición favo­
rable que -perrrrite ,Jn me,ior' diAfrute de nn bien, en cuanto que 
asegura la exclusividad oe su EOCe. (29) 

So~tiene Carnelutti que la identificación, la repu­
tación Y el secreto son intereses, puee permiten al público -
conocer las cuelidedee de un hombre, óe una haciendA o saber 
qué hechos o nroductoe_provienen de áquel o de ésta, ea de--:: 
cir, eon una poeici6n favorable que ~acilita v f.Pr~ntiza ~l -
goce de un bien. 

Como puede observarse, la 1•icleaº es e] hien inmate­
rial que confieura el objeto del derecho del autor e inven-~ 
tor. Por 1.o contrPrio, el Oerecho a lA marca Y' demás demÁe 
denominaciones industriales deben ser vistos por el lado de 
su contenido, tom~ndo en cuenta eL interés que reprPeenton. 

Fara Carnelutti, la Fropiedrid InmatPrial, se divide 
en doe clases: Propiedad Ar~ÍAtica y FropiedRc1 Inrl11etriol, i!!. 
dicendo que parfl saber sobre esta t~l·tima e? necesnrio conocer 
primerafl"lente el concepto Ce "Hacienda". Al rPspecto, ReP!ala -
que la misma se constituye por el ~gregado de pereonaB y co-­
sae que forman parte de la realidAd econ6fl"lica, donñe Jos col.R. 
boradores poseen la calidad de objetos, de bienes y no de su= 
jetos. Y, que el derecho que se posee sobre el.la tiene la fun. 
ci6n y estructura de un derecho real o cuen~o menos Al de un 
absoluto, ya que pertenece al titular frente a cunlquiera e ":: 
impone la obligaci6n de no gozar el. bien que es su objeto. 

Sin duda, que cuando este autor habla de hacienda 
lo hace refiriándoee a la empresa, pues los textos especiali­
zados así lo confirman: 

(29) Carnelutti, Franceeco. Op. Cit. Pág. 31. 
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" SegÚn la f'inalided de la creaci6n de 1.e haci•nda, 
~eta puede ser de ":.iroducci6n" 1 de "inverei6n" o 
de "consumo". Las primerBs son las que se origi-­
nen como consec11encjA. de la intenci6n clel o de 
los p:opietarios de anmentAr ~n ceudAl. En e~ta -
categoría e~tá comprP.ndida toaa la inmensa serie 
de tipos de empresas privarlas y también muchas -
creadas por el Estado, ya sea con patrimonio pro­
pio o combinado con los partj.cnlares. " (30) 

Af'lade, que rle la existencia ~.r comhineci6n ae los 
elementos que intPgran la anterior figura, existe otra más: -
B1 Aviamiento, el cual no es otra cosa sino le energía del au 
tor de la hacienda. Y, que dicho elemento rellne lAA carecte-: 
rí~ticae necesarias para ser considerado un bien inmat~riPl, 
ya que constituye un producto de la inteligen~ia. -

" ¿quá cosa puede ser esta energía, sino pensamien­
to; y quá cosa es el penaamiPnto desprendido de -
su fuente, qué ee el hombre, sino la idea? Sin du 
da alguna, tambi~n el aviamiento ee encuentra co: 
locado en el genue de las obras de la inteligen-­
cia. " (31) --

En este momento es cuando más cobre trAecendencia -
la obrEI de Carnelutti, pues de afirmAr que dentro de l~ pro-­
piedad inmaterial A6lo caben los derechos del autor e inven-­
tor, pasa a sostener qile existe uno méa suyo objeto lo confi­
gure el aviamientos Bl Derecho Sobre el Aviamiento de la Ha--

(30) Enciclopedia OMEBA de Contabilidad, Finanzas-Economía y_ 
Direcci6n de Empreeae. Editorial Bibliográfica Argentina 
S.R.L. 1967. V61.. 3. 

(31.) CRrnelutti, Jl'rancesco. Op. Cit. Páe. 54-55. 
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cienda, agregando que el miar.lo debe ser con~iderado por el la 
do de su contenido m~s qu~ ~or el de su objeto, Piendo su oA:· 
so miie representeitivo el derecho c1e mercas, al cual ecSlo con­
sidera parte o especie ae eetA tercerR categoría. 

Esta incluai6n permite conocer el criterio de eete 
autor en releci6n el derecho de marcea, pudiéndose resumir de 
la siguiente manera• 

a) La marce constituye un interés y no un bienf en cuB!l -­
to que no setisf.,ce ninlJlma necesidad. 

b) El derecho ~e marcas debe ser visto por el lado de 
su contenido, mismo que se compone por 11n irite'.r~s. 

c) Ee un derecho que forma parte de otro: es de tipo 
accesorio. 

Sea suficiente con la menci6n de estne ceracterísti 
ces para sefleler qne no esto:v de acuerdo con 11'.' teoría de -
l'ranceaco Carnelutti, nues la misma incurre en u.n plRnteemien 
to elaborado de mPnere. inversa. -

Sostiene este tratadista, q11e el derecho sobrP la 
rnArca debe ser visto desde el laao de eu conteniao, lo cupl -
en una prirnera instancie. es cierto, pu.es la rePlizeción de un 
signo m?rcArio tiene mu:v poco de constj.tuir una obr2 de la in 
telectnalidad. Sin embargo, Pata situación en ningtlli momento -
es suf'iciente para indicar que la marca, al igual que 1.as de: 
más denominaciones industriales, constit"t1yan un mero inter~e, 
un instrumento o medio para identificar lAs cualidades de un 
producto o servicio Únicamente, ye que ~eta tutele un bien -
inmaterial: el 8Viruniento, como el ~ropio Cernelutti lo ee~a­
la. 
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11 La verdad es que t;:,mbi~n la "1Rrca, como lP pRten 
te, tutela un hien inmateri~l, y precisamentf!, : 
une idea; aquella es la lñea inventive, eRtP P!"I 

el A.Via.rr1iento, que tambi~n se resní'lve en fnerzi 
psíquica acwnulacla en la haciPncla. " ( 32) 

• Como se observa, el derecho de m0rcae poAee una am-
plitud m~e extensa, por lo que pe?"l'lite establecer que Cernelu 
tti planteó el revés su derecho, es decir, debió enunciar le­
exietencia de un Derecho Sobre la M~rca de la Hacienda y no : 
sobre el aviamiento de la misma, ya que 1~ funcj6n del prime­
ro va más allá de ser un simple instn1mento diferencittdor, 
pueA tutela a su vez la actlvidad intelectunl que se desarro­
lla en el interior de la emT)resa, 18 cual se ve reflejada en 
la elaboraci6n de loe hienes o servicios que produce y que 1; 
marca protege; ya para yUP no sea i"nitAda o ajp.minnida 'Pºr 
terceros, todo en función de esa actividad crennora. 

Nava Negrete, al referirse a eF"tE~ teoría, indica 
que no ee posible considerar al derecho ~obre la marca como -
parte del existente sobre el AViRmiento ne lA empresa, princ! 
palmente pare el Derecho ~exicano, pues en principio el Avia­
miento repreeenta una cualidad y no un elemento de la hacien­
da, siendo cuestione ble su protección juríil ica. En cambio, la 
marca sí tiene una tutela jurídica propia e 1ndP!'1endiente. Y, 
que "la marca no esté en función de la emprPse, stno en fun-­
ción de los prt)ductos o servicios que dú~tingue, toda vez que 
el titular de una marca que la trasmita lo nnede efectuar sin 
necesidad de trsns~itir la empresa." (33) 

La teoría de la Propiedad Inmaterial de Francesco -
Carnelutti, tiene, en mi opini6n, el mPrjto de señalar la 
existencia de un derecho que rmede BP.T visto desñe e1 lado de 
eu contenido, o bien, deede el objeto que lo constituye. 

(32) Carnelutti, Prencesco. Op. Cit. Pág. 70. 
(33) Neve Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 133. 
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TEORIA DEL DERECHO SOBRB BIENES INMATERIALES. 

En el afio de 1875, el tretedista alem~n ,Toseph Ko-­
lher creó lf! teoría de "Los Derechos Sobre Bienes Inmateria-­
les", misma que representa lP negativa a admitir que el dere­
cho de loe crePdores heya ele conceptuelizflr~e como un derecho 
de propiedad. Asimismo, conetituye la primera posici6n doctri 
narie que caracteriza y define el objeto jurídico del derecho 
que tienen el eutor e inventor Elobre RUS obrf1e: eA lP teeie -
que 1nicie Pl Efltudio de PstEl f1gurE-i como tene qne precien 
ser examinado sepf!reñemente. 

El estnrio ele Kolher parte ele la co"lpPTEIC'iÓn reali­
zada entre dos clAAee de objetos jurídicos: el q•1e se con!:'lti­
tu:ve por lAe cosas sobre laa que recAP 1..e propiPñPrt y Aquel -
qne se configura con 1.as creaciones intel..Pctl\ales que protege 
el derecho rle los creadores. En el primer CF.Ro, lee ºcoses" -
son enteo materiales sobre lae que rruede orE;FU!izArf"'e un tipo 
de eefl'orío que reviste nnA tonEliCad CA si física, en la poei: 
bilided de une apropif¡ción excluyente ~e to~o sujeto que no -
sea el titular. Por lo contrPrio, les obras intelectuales op~ 
nen su inmatP.riEJlidFd a c11Alq11iPr género de !)rotección c111c el 
derecho organizP. pAra asegurr·r riu Cjsfrute. Pero, en unm~ y -
otrAs, son Pntes ent6norio~ frn1-·re loe que se refl ejF1 un poder_ 
jurídico de disposici6n cp1e hP de f!justHrse a lr:is cnr11 cterín­
ticAs propiPB del objeto, (34) 

En consecuencia, el ob~ieto ,-iurídico C:el ~Frecho de_ 
los creadores Pe constituye por la propia creaci6n intelec--­
tue.l, que es nn ente exterior fll sujeto, una realidPd objeti­
va epta para que recaiga sobre ella un poder jurídico que ti!:, 
ne como característica el de atribuir une facultad de goce de 
la creP.ci6n miema; confiere un poCer ae exclue16n de la gene-

(34) Ba~loe Carroza, He:rnienegildo. Op. Cit. Páe. 420. 
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ralidad de asociados con el correl .. tivo aeber de abste'ncicSn -
de todos ellos, poniendo a diepoeici6n del tituiar ese bien -
sobre el que el derecho recae sin que tenga que procurárselo_ 
a través de una actividad de terceros. 

El tratadista Bayloa Corroza, el explicar este mis­
mo ptlnto de la teoríe i!e Kolher, indica que la creación inte-
1.ectual al separarse de su fuente adquiere una autonomía que_ 
ls hace ser objeto de relaciones jurídicaa1 "Es que la crea-­
ci6n intelectual, en cuanto se separe del sujeto y no ae red~ 
ce a un solo pPn~amiento, adquiere una individualidad propia 
y presenta ls autonomía precisa pera constit11irse en objeto : 
de relaciones ~urídicas." ( 35) 

Para Kolher, el conjunto de :fac11ltades que poseen -
loa creafiores sobre su. obra es un ñerech() de cnr/:cter Rbsolu­
to, en cupnto que otorga el titu1.P:r el poder de excluir a ter 
ceroe del CTiefrute de la creación intelPctual ~n todo aquell~ 
que la ley no limite ese se~orío mediante excepciones. A~í, -
la manera en que el derecho asegura lo!;t interP?es ae un crea­
dor, es reconociénaole un señorío jurídico sobre su obra; es­
te poder no da 1uear a un verdadero dérecho de propiedad, por 
1o que es más apropiado, según Kolher, lleMPrlo "Derecho So-­
bre Bienes lnmPteri8les." 

La doctrinA de este autor tiPne el mérito de lograr 
la annonía entre el !'leílor:!o dominical que se tiene sobre un -
bien intelectual v el goce que la cenerelided puede hacer de_ 
eu contenido, ea decir, hacer conciliables la difusión y conQ_ 
cimiento de la idee íncluíde en el bien con e1 disfrute econ6 
mico que proporciona su expansión, el cual corresponde exciu: 
sivRlllente al titulPr mediante la atribuci6n dP un derecho ab­
eoluto. 

Asimismo, les teorías poeteriores ?. este doctrina -
ven en elle el orígen del oualiamo te6rico que ha free.mentado 

(35) Bayloe Corrozs, Hermenegildo. Op. Cit. P&g. 421. 
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el derecho de loe cread~res en aes claseR de prérrogetivass -
las -ae carécter petrimo?lieJ. v las de índole moral. Debe acla­
rarse qu.e este autor lÍnicemente toma en consjderaci6n a la 
priinera. de ·elles, pues ü1a'ica que <'1 aspecto moral no es dere 
cho que-corresp~nda al ~reador eFpecíficemente como eµtor, sI 
no que le es confFrido CO!"".O hombre y, en consecuencia, ubica­
do en otro derecho risti~to. 

" En efecto las construcciones i1n i teries del dere 
cho_- de autor ven en ella el orÍe;C'n el e ese d'1a-= 
lismo te6rico que ha fragmcnta<'o esta figura en 
dos tipos ~e derechos, ,,no de carP.ctt=-r pf'trimo­
nial ~.r otro de :fr.dole moral o 0,er~onal." (36) 

Para Kolher, el oñ~eto del Cerecho ae los crPadores 
no es un cuerpo f:Íeico, no es nada que pueda tocArse o perci­
birse• sino que es ,m bien inmaterial. Ante est("I, hP.ce la die­
tinci6n entre el derecho de que ee s11sceptibl.e el e,lemplar TI'~ 
teria.l de une crea.ci6n y aqilel que posee el crPador sobre la 
obra misma, ya que se tr8.ta Oe dos régimenes diferentes. En: 
el pri.ner ceso, eJ_ bien !TiatC?riPl qllr- nirve de recipiente fl 1a 
creaci6n intelectual cae dentro del derecho Oe rropjeda.d v 
aqu~l qne verse sobre la propiD creAci~n se centra en el der!!_ 
cho sob~e bienes in.~Bteriales. 

Las objeciones a la tesis de Kolher provienen de Qj 

verses sectores doctrinarios, pri"'."1.cipfllMente de aqui;l que foT' 
man los pprtidiarios ae le. teoría de los aerechos de monopo-: 
lio. Así, se dice que carece de finura v de profundidad de 
análisis y que sólo e? una bellf! ~~ simple constri.tcci6n, Bun-­
que formeda ae met6.foraa no siel'T1pre inocuP.s; que no es m~s 
que una generalización verbal para P.Xpresar Cerechos parcia-­
les. (37) 

(36) Baylos Carroza, Herrienegildo, Op. Cit. Póe. 417. 

(37) Ibídem, Pág. 424. 
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Se sef'le1a que recnrre inneceF:flriarnente e le catego­
ría de "bien inmaterial" pAra explicar lFI naturaleza de la 
11 coea 11 eobre la que dice recae el derecho, pues su construc-­
ci6n no es la apropieds. También, se le critica la afinnaci6n 
de que el objeto jurídico del derecho de los creadores sea u­
na cosa inmaterial, ya que el ordenamipnto jurídico no puede_ 
regir directementP. una cosa de tal nat••rAleza, un fenómeno pu 
ramentiie psíquico, una i0ea o pensamiento, sino que s6lo les : 

.brinda protección cua~do se han exteriorizado en una materia. 

" naturAlmente que lo que trate de proteeerse no 
son cosas materiales, eino productos del espí­
ritu, pero si ese es el fin, en cambio, el me­
dio empleado no ea el id6neo, pues la ley tie­
ne que dar un rodeo y dirjgirse a los medios -
de expresión, suspendiendo la actividad imita­
dora de los demás, es decir, prohibiendo un ac 
to perceptible por los sentirlos. La teoría, -
pues confunde el fin persee11ido por la lPy con 
el medio empleado. " ( 38) 

Entre lRe criticas más recientes de que ce objeto -
la teoría de loe derechos sobre biPnee inmateriales, se en--­
cuentra le de Remo Franceschelli, pera quien la noción de 
bien inmaterial carece t"e un contenido propio, por lo que no_ 
es válido como concepto utilizable. AgrPea, que lo detennina­
cicSn del rnismo se hace en la doctrinP neeetivemcnte: inmate-­
riel es lo no material, lo no perceptible scmsibJ.err.ente; cosa 
inmeteriRl ea la que sólo pueda ser percibida con el intelec­
to, con la mente. Y, que mantener tal postura es def'conocer -
que e] hombre percibe con la mente, con el esp:íri tu, no f'olo_ 
lee creaciones ae que ee habln, sino cualqnier otra clflse de_ 
cosas existentes, incluso las materiales y el hombre mismo. -
Igualmente, menciona que en la realidad no existe producción_ 

(38) Baylos Corroze, Henneneeildo. Op. Cit. Pág. 425 
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inmaterial que no tenga un esiento en elementos sensibles y -
corp6reoe, aunquP. sean fugaces, y que todo lo que realiza el 
hombre presenta siempre un carácter mixto de operación inte-: 
lectnal :-r de modificpción corpcSree. En consecuencia, tal dis­
tinr-ión carece de fnnd2f"'lento ontolóe.ico. Por 1Í.l timo, menciona 
que en el concepto Ce bien inmaterial están comrirendidee co-­
eae totalmente heteroeéneos, como las aptitudPe, la habiJided 
adquirida, los servicios, etc., siendo imposible unificarlos 
en une construcción unitaria, demostrPnrla qtie les creaciones­
intelectualee ~e proteeen s6lo en hip6tesi~ t!picee. (39) -

La utilizpción Ce un concPpto, qlH? rn PFte Cf'~O PB 

el de "bien jnmaterial 11
, implica su conocitT'iPnto de fondo, -

pues de no ser así se corre el rjeego de caer en una sPrie de 
imprecieionee al momento ele su 11so; más aún s:i flC PmplNJ como 
pre111isa de unP constrncci&n dogmáticR. Por eAta rRz6n, me pa­
rece acertaae: la iclea de Remo Franceechelli, en el Aentido ele 
que el concepto de "bien inmaterial 11 repreAen te une serie de_ 
acepciones y cuestiones filoe6ficas que no fneron velorPdas -
al momento de su apliceci6n. Sin embargo, un acierto mny im-­
portante es que Kolher emplea por primera vez una denomina--­
ción diferente para iCentificar el conjunto de prerrogativas 
que !10eeen loe creadores sobre s•1s obres, es decir, no recu-: 
rre al auxilio de concepto de ''propiPilF'cl 11 nRra dl~tinguir el 
derecho de loe creAdoree y lo hAce, precisamente, porque éste 
reviste une serie de característic~s eApeciPlPs q11e lo dieti!!. 
guen de cualquier otro derecho. 

Mencionados los puntos esenciF1lP.e, objeciones y mé­
ritos de esta teoría, el Fieuiente paso es detenninar la im-­
portancia que puede tener en relaci6n ~1 derr.cho marcerio. Jg 
seph Kolher, denota que Pl anÁlieis de las marces, al igual -
que el de los demée si5'Tloe distintivos ele carácter mercanti1, 

(39) Beyloe Corroza, Hennenegildo. Op. Cit. Fáb. 425-427. 
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corresponde al 3mbito del aerecho de la personsliaad. Aeregen 
do, que la propiedad que se tiene sobre el nombre, la marca O 
el patrimonio son expresionrs alusivas P. lE! existencia de ese 
derecho de la personatidAd que ha de ser aefendido contra las 
actuaciones desleales. En definitiva, este autor no vió en el 
signo distintivo de la marca un objeto autónomo, un bien inma 
terial, sino el ejercicio de una actividad empresariPl desti: 
nada a. diferenciBrse ae l~P empresas rivales. 

Desde mi punto de viste, estR Afirmeción no es co-­
rrecta, pues la marca no puede ser parte de una actividad em­
presarial, que exif'ltR en función de la hAcienaa·. Lo que ha su 
cedido es una incorrecta detenninación del objeto juridicame~ 
te protegido por el derecho de mercas; éste protege y repre-: 
eenta una creaci6n espíri tnal: lP Empresfl, y al prohibirse la 
reproducción o imitación de una mArce, se impide la apropia-­
ci6n ae los valores de este obra intelectupl. 

El tratE1dista Baylos Corroza, al abordar este tema, 
manifiesta que la idea o el hallazgo de la expreei6n formal -
utilizada co~o signo no constituye una obra intelectual y que 
dicha activid~d de creación, cnelquiP.TA que f'ueAe, e~ un ff!c­
tor irrelevante por completo p?ra la tutela jurídica, pues lo 
protegido no ea el valor Prtístico que puedan poseer las pala 
bras o d ibujoe que coneti tu.yen este eie,no, por lo muy origi-: 
nal ~ significativo 4ue sea; lo único que lo har~ VE1lioso es_ 
la actividad creadora que Re está generando en el interior de 
la empresa, la cual representa y protege. De este modo, los -
valorea de la creación empresarial se incornoran Pl signo que 
~ata ha decidido utilizar pRrA distinguir su ectuAci6n y pre­
sencia en el mercado. (40) 

La anterior hip6teais me parece correcta, pues la -
empresa no es algo concluído, cuya reproducción se obtenga m~ 

(40) Bayloa Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 5e2-585. 
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diente le ectueci6n de unos elementos normativos implfoito8 -
en una ree1idad material, como en 1as obras literarias o ar-­
tísticas. EetP creeci6n ea un proceso en marcha, algo que es­
tá haciendo todavía su creador; no une obre acabada dotado de 
elementos propios que permit!Ul eu repetici6n y multipliceci6n 
idéntica a sí misma. Por consiguiente, lA marca permite a la 
empresa, que ee algo en formaci6n, menl.feet~rse ente el piibli 
co como un reenl tado obtenido. -

Así, podew.oe· afirmar que el derecho morcArio queda 
incluído d~ntro de la teoría de los derechos sobre bienes in= 
materiRlee, aunque Kolher no lo mencione, pues ~ate represen­
ta y tutela una obra del espíritu o de le inteligencia. 

Por dltimo, el tratadista Rayloe Corroza sostiene -
que "al protegerse el signo, protege el derecho a una crea-­
ci6n intelectual propiamente dicha: La empresa mercantil. E-­
llo justifica la inclusi6n de la tutela de los signos mercan­
tiles dentro del tratado de los derechos intelectuales." (41) 

TEORIA DEI, DERECHO DE LA PERSONALIDAD O DE LOS DERECHOS 
DE LA INDIVIDllALIDAD. 

Esta teoría es defendida por Joeeph Kolher, para -­
quien el estudio de loe signos distintivos de carácter mere"!! 
til, entre ellos la marca, corresponde al ámbito del derecho_ 
de la personalidad. Por tal raz6n expondré loe puntos más 

(41) Bayloe Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. P~g. 564-565. 
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eaencia1es de esta categorí~ de derechos, mismos que nos eer­
vir6n para determinar si este autor está o no en lo correcto. 

Como pre1r.iaa, considero neceaprio conocer el conce:e. 
to de Derecho de la Per~onalidad o tambi6n llamado Derecho So 
bre la Propia Persone, Individuales o ~ersonalíeimos, enten-= 
di~ndose que los mismos "Consti tu;ven un tipo sine;ular de fa-­
cul tadee reconocidas a las personas físicas sobre el aprove-­
chamiento lAgRl de diversos bienes derivAdos de su propia na­
turaleza somática, ae sus cualiaades espirituales y en gene-­
ral de las proyecciones integrantes de su categoría huma ---­
na." (42) 

Además de lo anterior, se distineuen por1 

El ser originarios, porque nacen con au sujeto activo. 

Ser subjetivos privados, porque garantizan el goce de_ 
las facultades del individuo. 

Son absolutos, porque pueden oponerse a las demás per­
sonas. 

- Son personalísimos, porque s6lo su titular puede ejer­
cerlos. 

Son variables, porque su contenido obedece a las cir-­
cunatenciae en que se desarrollan. 

Son irrenunciables, porque no pueden desaparee~~ por 
la voluntad. 

(42) Diccionario Jurídico Mexicano. Op. Cit. 
Pág. 216 • 

Tomo III~ 
·6'>· 
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- Snn i111prPscriptibles, porque el TrAnecurso del tiempo 
no los altP.ra. 

PAra KoJhP.r, la TTI;:trca Pa fl'l Aigno diFtjntjvo de le_ 
persona que fahricó lR mPrcPnP:Íe, r-l mPñio ele mflnlffl'E?tPción -
del creednr, la eYprPslñn de su activjc1prl 1·.roductorA v las re 
laciones existentes entre P~te v aqnél son ñe derPcho persa-: 
nel. Por con~ieuientfl', Pf!lte sieno no conatituve un hien Autó­
nomo, no P.s disociable ciel indivichm .,, PÓlo es 11n fTlP~io que -
permite fj ,;ar la nroce.dencie de tlnR mercancía, de una C'i.erta_ 
persona o empre~a; PB un elemento inAPPArahle de la perRonnli 
dAd jurídica clel fahricante, f'omo 111 J 1·nertAd v r>l honor. -

LA marca, el nomhre y ln enseffa no f'Onfie;uran pare 
Kolher un derecho fnttónot'lo, careciendo de todo valor cuAndo : 
se abstiene o separAn de la rersona A l:1te pPrtC'nP.cen. 

" De ahí Pe coliee que el nornhre, i.A enAefta, la -
marca, etc., no constituven ciPrPchof 11utónomos, 
sino ~imrles me~ioe con que se hnce VAler Pl in 
dividualrecht *, cuvR \." icilaci6n rd Prrq1re cona ti tii 
ve un Atentado P la pPrsonal ic'larl. " ( 43) 

SeftaladAs las caractPrÍsticas PPenciales del dere-­
cho de la personeliñeñ, ASÍ como el crítPrio de Kolher con 
respecto al derecho de mArcA~, el sie11ientP nnr.-o r:s rletP.rrni-­
nar si existe entrP ambFs figuras Algún vínculo. PnrA. lo ant!_ 
rior aeftalAré suP dtferPncifls y semejanzas. 

- J10S derPChOB de le. personf11 idr~d no 80n AtJRCeptibleB de 
enAjenaci6n, pllPB nncen con ei eujP.to y muerPn con él. 
J.a mprca, en CF·mbio, eetá deatine:tdE: Et identific-ar los_ 
resu11-.aaos de rleterminP.da ectivirlad lAboral y puerlen -
ser objeto de cambioA por actos entre vivoo o de últi-

( *) Literalmente Pata palabra significa "derpcho inrlividuel". 

(43) Di Guglielmo, Pascuel. Op. Cit. Tomo I. Pág. 44. 
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ma voluntad, con una total omisión que se establece 
con la persona de su ti tu1aridad. 

- Los derechos de la pereonalidPd rebasan los cuadros 
del derecho privado e invP.den le.s esferas del derecho_ 
Constitucional. 

Loe derechos personales son irrenuri.ciab1ea, inaliena-­
bles, imprescriptibles e intransmisibles. Por lo con-­
tre.rio, le.e marcas pueden !=\er rennnciebl.Ps, trasmisi-­
bles y ene.jP.nables. 

- Los derechos de lA personalidad son aque1-loe destina-­
dos e. proteger el reconocimiento, la integridad y el -
libre desenvolvimiento de la personaJ.idad humana, tan­
to en el aspecto físico, moral e intelectual. Evidente 
mente, estos derechos no tienen un car~ctf'r patrimo--= 
nial, en cambio, el derecho de marcas sí participa en 
esa peculiaridad, pues el mismo está en el comercio -
humano. 

Breuer Moreno, al referirse a esta teoría, indica 
que para Kolher ºel crédito de la marca, la mflrca misma, la 
clientela, deben protegerRe por el valor econ6Mico que repre­
senten aunque no sean obre de la inteligencia." (44) 

Puede concluirse que la naturaleza de la marca, des 
ie la perspectiva del autor a estudio, deriva ele la idea de = 
que cualquier creacidn P.S una emanación de la personalidad. 
Por consiguiente, 1? afirme.ci6n de que los signos distintivos 
de carácter mercantil están íntimamente vinculados a la perso 
nalidad del sujeto y que su usurpación le~os de constituir -
una lesi6n patrimonial injusta, ofende a la persona del titu­
lar, ea algo que no puede concebirse actualmente. 

(44) Breuer Moreno, Pedro c. Op. Cit. P?g. 22. 
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Sin embpr50, el gran m~rito de le doctrine de Jo--­
eeph Kolher consiste en haber puPsto de rPlieve el fundamento 
de la protección dispen~eda a la merca, pues si lRE produccio 
nee del eRpÍritu tienen derecho e le tutele jurídica por aer­
emanacionee directAa de la actividad creRdora dPl inventor O 
del autor, ee le fun~ión ñietintiva de este Rigno lo que jus­
tifica eu empero legal. 

Puere de lo anterior, la concepción del ilustre tra 
tadista alemán no concuerda con loa resultados empíricos que­
arro ja la observación v AÓ1o consti tu:ve una abstracción mtía -:; 
de la filosofía jurídica Alemana. 

TEOHIA DE J.05 ~ONOPOLI05 DE DERECHO PRIVADO. 

Ernest Roguin, en sus obr~s ae 11 LA ReglA <'le Dere--­
oho" de 1889 y "La Ciencia Jurídica Pura" de 1928, dió e cono 
cer una categoría especial de aerechoa en lP. que incluía a -
lee figurea de le propiedad intelectual n 1nduatrial1 "Loa 111.2. 
nopolios de Derecho Privedo". 

Esta concepción reprePente. 1m robuRtecimiento del -
dominio sobre lee cos~e mediantP unA red genere1 de deberes -
de inAccjÓn. AsjmiRmo, niPe;a R añmitir quJ? la obrP intclec--­
tual constitu~a el objeto Jurídico del derecho de loe creRdo­
ree. 

PAra Roguin, un monopolio no consiste en la posibi­
lidad jurídica de poseer con carácter exclusivo un determina­
do objeto, sino en la de impedir a otros que detenten un bien 
semejante o an81ogo A los del mononolizador. En otras pala--­
braa, es un compue~to de obli~aciones ordinarias de no hacer_ 



que ~oeeen del ledo peeivo une ohligación de no.imitación y -
por le perta activa le fecultpd de imnedir diche actividad. 
Y, esto es lo que sucede con e1 derecho de los crePdores, coñ 
el derjvedo de la propiedad inte1.ectual, litPreria y artíeti­
ca, con el que posee e1 inventor y i19~1ario de nombres " JT1ar-­
cas. (45) En todoe elloe, el fondo del·derP.cho P.sté constituí 
do por P.l poder jurídico que sP atribuve al tltttl ~r pare ir>lpe 
dir la" 11 iJl'!itaci6n" y la posesión de objetos serejantee, aun-= 
que corporalmente diversos. En con~ecuencia, estos derechos -
son ''monopolio e privados", pu e e en el los concnrre la nota 
esencial ae este fietJ.re An citanto que la MisJTIB no e~ otra co­
sa que un "derecho a la no imitPci6n11 , er.tendiendo por eeta -
1íltima, no sólo la Pjec11ci6n de una clerta ectividad o traba­
~º encaminado a fabricar coses semejantes a las del monopoli­
zador, sino también la posesión de Cichoa bienes. 

Considera, 4ue el ~utor o inventor no tienen la fa­
cultad de crear, multiplicar o reproducir su obra por virtud 
de algún derecho especial, sino por razón de otrae inetituci2 
nea del orden común. Agreg?ndo, que ~l derecho de loe creado­
res se constituye por la prohibi~i6n a la libertad que tienen 
todos de apropiarse de las iaeas ajenas, hecho que s61o será_ 
posible a trav~s de une protecci6n especial. Esta tutela tie­
ne el efecto de impedir la imitaci6n ~e las obras artÍPtices, 
literarias, invP.ntivaA o de une marce. Por conniLruiente, los_ 
artistas, eutorPs, innustrieles o comPrciantee sir1 tma prote~ 
ci6n específica quedan obandonedos a los Pfectos del dP.recho_ 
común, el cual sí pert"ite esta actividad. 

En beee a J.as a"iteriores consideraciones, Roguin 
sostiene que el objeto del derecho de monopolio es la obliga­
ci6n de abstenerse a ejercer ,1na actividad reservada Y el con 
tenido 1e posibilidad de exigir el cumplimiento de ese obli&!, 

(45) Bavloe Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 434. 
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ción. Asimismo, niega que la creación intelectual constituya 
el objeto jurídico del aerecho de loe creadores, ya que sd10::: . 
puede serlo del interás pero no del derecho. 

Calixto Valverde y Valverde (46), al explicar la n~ 
turaleza de1 derecho que poseen los creadores sobre eus o--­
brae, se adhiere a la teoría de Roguin e indica que la propi~ 
dad intelectual, tal como la conte~plan loe ordenamientoe mo­
dernos, no puede configurar un derecho de cosa inmateria1, 
pues tal doctrina confunde el Pin que consiste en aeeg>trRr el 
goce exclusivo de ciertas concepciones dPl espíritu o de la -
invenci6n con el l1!edio que es la prohibici6n impuesta A l8B -
demás personas jurídicas de poseer o creRr objeitoe materiales 
que expresen las mismas o parecidas cosas. Affade, que la eRe~ 
cia de este propiedad consiste en reservAr al autor el dere-­
cho exclusivo de producir sus obras e imponer a to~os el de-­
ber pasivo de no imitarlas ni producirlas. Esto no ea un dere 
cho de propiedad t sino un monopolio de derecho privado que se 
rige por una legislación especial cuya finPlidad es evitar e~ 
ta actividad que el derecho común no limita. 

Octavio Bunge, citado "POT Nava Neerete, en su obre_ 
"El Derecho" censura la denominaci6n con que ha sido identif! 
cada esta categoría de derechos, ya que encierra dos expreai~ 
nes opuestas: les de ºMonopolioº, propia del derecho pÚbJ.ico_ 
y le de "Derecho Privado" que por definición se contr['pone n 
la primera. (47) 

A pesar de que Runge no acepta el nombre con que R~ 
guin llama a las facultades que poseen loe creadores sobre 
sus obras, lo cierto ea que cuando clasifica loa derechos su~ 

(46) Valverde y Valverae, Calixto. Tratado de Derecho Civil -
Eepef!.ol. Valladolid EE1Pefia. Editorial "CUesta". 1920. -
Tomo II Parte Especial - Derechos Reales. Pág. 119. 

(47) Nava Neerete, Justo. Op. Cit. Pág. 137. 
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;letivoe B€l'ege en el sexto y '11 timo lugar lo que ~l llame "D~ 
rechos Intelectuales", los monopnlios de derecho priv~do. 

Pera Nava Negrete, resulta insostenible decir que -
el titular de une marce tenga un monopolio de derecho privado 
sobre 1a misma, pues ésta puede ser empleada por otra persona 
pera d~signer un producto o servicio diferente, por lo que se 
hace incompatible la palabra ~onopolio. (48) 

.En t~rminos generales, poaemos afinnar que las ob-­
eervacionee hechas a esta doctrina son corre.etas, pues si 
bien es cj erto que la ley confiere al ti tul~r de una marca re 
gistrede un tipo de monopolio, esto no le da la exclusividad­
pera realizar una actividad econ6mica determinada. Lo ante--: 
rior obedece a que diferentes personas pueden llev~r o cabo -
ese misma fnnci6n productiva amparf!dos con otra merce, o 
bien, utilizar el mismo signo pRre designer un prodncto o se~ 
vicio diferente, con lo que pierde su carácter de instrumento 
monopolizador. 

A través de esta teoría se plantea una serie de he­
chos que tienen vigencia en materia de propiedad industrial; 
por ejemplo, la aseveraci6n de que mediante el prestigio y dl 
fusión de una marca, que logre su usuario a ba~e de esfuerzo_ 
y promoci6n comercial, conduce indirectamente a un monopolio_ 
de clientes adictos para el producto o servicio que distin--­
gue. Tambi~n, el análisis de este autor muestra los fen6menos 
que se originan con la concurrencia de productos semejantes o 
nnálogoe en su mercado común, como es la imitaci6n o reprodu~ 
ción ilícita de que pueden ser objeto detenninados bienes le­
galmente protegidos por un signo distintivo de carácter mer-­
centil. 

(4B) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 137· 
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TEORIA DE LOS DERECHOS DE CLIENTELA. 

Be.s?ndose en la utilidad econÓmicP. ,,. contenido pe-­
trimonie1 que desempeRan lFs ~ieuras de la propieded indus--­
trial, el jurista frances Paul Roubier cree una nueva catego­
ría de derechoss "J.JOe Derechos de Clientela". 

Esta doctrina centra su atPnci6n en llRmar lae co-­
eae por su nombre, es decir, uti1.izPr conceptos precisos que_ 
esteblecen una adrcuaci6n correcta entre la teoría y l~a no-­
tas propir-s Cel hecho o fenómeno; no ~e quiPTP !'JPra el dere-­
cho otrP denominRción, !'lino aquPlla que recibe e1 aconteci--­
miento o suceso real. Asimismo, se cRracteriza por la exalta­
ción de la función económica de las institucioneR, le cual po 
drá determinarPe conociendo la uti lidf'lñ que proporcionen e -
identificando su contenido patrimonial. 

Para Roubier, lfl utilidad econó'"ice de e~toA dere-­
chos es J.n conquiste de la clientPla, ya seél a trFivés a~ un -
bien inmRteriril C'Omo la invención u obra ñc ?T"te o con ln ayu 
da ae otros de igual neturaleze como lo !'Ion lfl marca, nombre­
º r6tulo. En cAmbio, el contenido petri.monial de los mismos -
se traduce en la ohtención de beneficios P.n ln concurrenciR -
Pconómica. 

SPP!.ala Roubier, que el inter~s por cont"eeuir un nú­
mero rP.servnño de cliP.ntea es protecido por un conjunto de 
nonnas jurídicpe P les que conviene e~~ ~i~ma ñenominPción: -
''derechos de clientPla." 

" Si se busca cuál es le utilidad económica de loa 
derechos intelectuales resultp que tienden todos 
a la conquiste de 18 clientela, yR sea para un -
bien inmaterial - invenci6n, obra de arte -, ya 
sea con la ayuda de un bien inmaterial - marca,­
nombre, enseñe -, y al mismo tiempo se descubre_ 
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el contenido patrimonial de tales aerechos, p'1es 
ee trata gracias a una acción económica sobre la 
clientela, de obtener benPficios en l~ competen­
cia oconómica, " (49) 

EetoA derechos no hubiesen tJodido ~er reconocidos -
en otre sociedad que no fuese la nuestra, bRsada en una econo 
mía comercial e inclu~trial donde la competPncin rroduce valo:­
res económicos desconociaoa en ntrf!s épocas v el régimen de -
libertad de mercec'o el11mbra nna ri4uez0 nueve derivflde de la 
captaci6n de clientes, descubriendo ~n é~tof!' •1n v~rdadero va= 
lor. 

Por otra parte, este con,innto ~e prerroge:tivae no -
ee conetitu:ven ente el p1,blico consuwinor o frente a la 
clientela, sino que la acción que emena fe ellos hn de diri-­
giree a :tes casas rivales, a loe concurrentes en Pl mundo de_ 
la fabricaci6n o de le vento. En estas condiciones, el conglo 
merado de compranores aparece como el objeto máa que corr.o unO 
de los sujetos de derecho. 

De esta manera, la teoría de P0ul Roubier planten -
la lucha organizada entre casas ind 11striales o comerciales en 
torno a la conq11ieta de la clientela, doni'e los derechos de -
propiedad intelectual e induetriAl fi;ian ciertfls posiciones -
en provecho de Eme tltulares que lP.s casas comErciales aeben 
respetar. -

La clientela constltu.ve, pPra este autor, un valor_ 
sujeto a todpe las fluctuaciones de la situRci6n econ6mice y 
quien la tiene no goza de derecho eleuno parP mrintcmer su vo­
lumen y forma de manera P.stable, ror cuanto se vive dentro de 
un r~gimen Ce competencia y libertad económica. Sin embargo, 
a fin de sostener una competencia leal se han creado ciertos_ 

(49) De Sola Cal'!izares, Felipe. Op. Cit. Tomo II. Pág. 259. 
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prerrogetiVaé, que en el caso de les mercas consiste é'n reser 
va_r ej: rropi~~ed '.de .una !'ereona el derecho exc_l11eivo de r~pr:Q:: 
ducir tal o cual eigno nisti".tivo pnra que le sirve como me-­
di.o colector de •me deter:'!i!1A.da C'lientela. 

Por Últirrio, eeíiala que Joa 0PrechoP. PrivAtivos de -
la pronieded intelect11al e industrial nacen al momento en que 
la libertad general Pe reemulazarlA ~or 11na prerrogPtiva defi­
nida: una eyclusiva., mjAma que re~erva a un su;ieto la fRcul-­
tEtd de reproducir una creaci6n n11evn con excl11eión ffe todo 
concurrente, o bien, nn cierto signo n iati!"ltivo "qne servirá -
pera fi;if'r ,,nn C'l.ientela, la cue.1 constituye el va1or ccon6m! 
co más irnportrnte ele Ja em ..... resa mercantil. 

" Eatee pnsicj'1nes privilegiF1dae, que rueden invo­
carse para excluir a los aemás de tnl activldad 
econó~ica, P-R lo que podríamos dP.no~jnAr los de= 
rechos privativos del eutor, v O.el inventor y 
del comerciante que utili.za signos djetintivos -
en su actividad fl!ercantil. " ( 50) 

Les ob;Pciones que h~ rer.ibjdo esta teoría son wu-­
ChE-.s, principalmente: que no puede hab1Pr8e de nnn :-ropiedfld 
de clientela pueeto que Psta represent~ 86lo la esperanza de_ 
que los clientes co!ltinuen mnnjfeetMrlose en frvor ñe un de-­
t~rrninado '?Gb•blt?cimiento; q11e J.c e] j (>ntPlP.. 1 como el Propio -
Roubier sefif!l a, PS 01n valor ln,..stahle sohrf"! lF!. ~ue no pueae -
f'11ndPr!'e rerP.cho slguno, de donde se deRprende qne su posi--­
ción sólo posee nn carácter descriptivo; no existe en Plla 
ningÚn esf'uerzo de técnica ,iurídica ni el intento siq11iera ele 
una construcci6n dogm6tica de sus pretendidos derechos de - -
clientela; no determina cuál es e1. objeto de estos nuevos de­
rechos que crea, pues si por unR perte loa concibe como reca­
yendo directamente sobre la clientela, en c11Anto valor econó-

(50) Bavlos Carroza, Hermenegildo. Op. Cit. P~g. 437. 
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~ico, en otros aspectos nn parece llegar e admitir esta ee--­
tructuraci6n, toda vez que ~l r'Jiemo reco:no~e que la clientela 
ea un VFllor que no puede ser A!3PgurPdo nor ninguna institu--­
cic:Sn ,iuridica; que existe en Ja misma la idP.a de una coinci-­
dencia total entre el fen6meno econ6mico y la instituci6n ju­
rídica, en cuanto que llega a concebir 'que la simple mención 
de monqpolio es suficientemente caracterizadora desde el pun: 
to de vista jurí0ico para que ~re no se aeregue ningún otro da 
to que defina el ae1•echo subjetivo de que se trata. -

G6mez Segade, en su texto de "El Secreto Ind11s---­
trial", crítica la tesis de Roubier e indica que una manera -
de debatirla definitivamente es la existencia de lae mercas -
de reAerva, pues en ellas no existe ninguna explotación como 
tampoco la posibilidad de adquirir una clientela. Sin embar-: 
go, nadie se atrevería a decir que el derPcho sobre la 111isma_ 
es de tipo eventual. (51) 

De e da mi punto a P viste, f'F.lte teoría se caracteri­
za por el tono descriptivo que utiliza p~re explicer el hecho 
o fenómeno de qu.e 8e trata, así como la eran exAl tación de la_ 
funci6n económica del mismo, pero únicamente eso. Por otra -
parte, refleja una escasa t~cnica jurídica para expl.icr:r su -
tema de estudio, como lo demuestra la impresicjÓn de sn obje­
to jurídico. Además, la idea de establecer une coinC'idencin -
total entre el suceso económico v la institución .iuríd ica no 
puede ser, pues ambas ramas del saber son totalmente distin-: 
tas a pesar de que en detenninedo momento puedan estar fuert~ 
mente vinculadas; no besta la simple menC"iÓn ael concepto de_ 
monopolio para explicAr la nAturalezn y eetruct1Jra del dere-­
cho de los creadores. 

(51) G6mez Segade, Joet! Antonio. "El SPcreto Industrial" con 
cepto y Protección. ~adrid. Editorial Tecnoe. 1974. 
Pág. 82. 
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TEORIA DB LOS DBRBCHOS DB MONOl'OLIO. 

Para loe italianos Remo Pranceechelli, Landi, Gu--­
glielmetti, entre otros, la mejor denominaci6n para llamar al 
conjunto de prerrogativas que integran la propiedad intelec-­
tual e industrial es 1a de "Derechos de Monopolio". 

Esta teoría pretende resolver la naturaleza jurídi­
ca de loe derechos que· integran la propiedad industrial e in­
telectual a través de la figura econ6mica ~el monopolio y 
constituir con la misma una cuarta posici6n dentro de la divi 
ei6n clásica de loe derechos, ya que éste re0ulta insuficien:: 
te para encuadrar las facul tadee del autor, inventor, ti tu1er 
de marcas, etc. Por consiguiente, alberga en este concepto to 
das lae notes necesarias nera coneiaernrlo como rector de la­
rea1idad jurídica; empefto con el cual llPga con todo un apnr; 
to constniccioni~ta no menos complejo ni conceptual que el a= 
doptado por cualquiera de lee doctrinas ye examinadas • 

.AErega, que la designsci6n de este concepto no es -
arbitraria, dado que refleja lo carP.cterístico del derecho de 
loe creadores. Y, que la simple utilización de t6rminos econ~ 
micos no ee suficiente para tener por constituÍdRs nociones -
jurídicas aplicables. Esta situación hace necP.saria la inme-­
dieta construccidn doemétic~ de tP.les prerrogetiv::is. 

He seRalado que esta tesis ea profesada por diver-­
eoe autores, sin embPrgo ceda uno de ellos aborda el teme den 
de su particular punto de vista. Por tnl rez6n, es necesario: 
proceder e una exposición P.eperA1"ia de tan distintRs formulR-­
ciones. 

Para Hemo Pranceschelli, el estudio del monopolio -
que tienen loe creedoree sobre s11s obras ha de plantearse co­
mo materia con la cual ee determine una nueva cntegoría jurí­
dica, dejando a un lado le concepción clásica del mismo que -
e6lo habla de poaeai6n ae coeee parecidas a lae del monopoli­
zador o de actividades semejantes a las que se le ha reserva­
do. 
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T,a justificeci6n de este Postura, se¡¡,Wi Fraceéche:..· 
lli, se confirma en beae e cuatro rezonee1 

La historia de ePte concento. 

- El estudio de e•t func16n econ6mice. 

La coneideraci6n de la nPtnrPlP2a del poder JUJ 1-
dico que tienen loa creadores. 

- El an~lieie de la estn1cture del derecho. 

Desde el punto de viste hietoricu, el derecho del -
autor e inventor ee la versi6n actual de loe viejos privile-­
gioe de edici6n v de las f'ntigttPs patentes cujro contenido err 
un ~ en re1Aci6n con une cosa. Los derechos actuales po­
seen las miemes cflractP.r:Í.sticE1B ñe aquellas instituciones sin 
m~s modificaci6n que lP. de no ser hoy conceptuedos como canee 
sienes gracioee.s y sí como derechos eeteblecidos por la ley,: 
lo que na afecta en absoluto eu naturAleza. De esta manera, -
Monopolio se llAmeban todes aquellas figuras y menifestacio~ 
nea precedentes a lfle actualPe fRcultPdP.fl de los crePdores "!-t_ 

por tel raz6n deben ~er llamedos hoy de igupl menera. 

Ahora bien, si desde el punto de vista hiet6rico re 
sulte obligatorio celificAr al dPrPcho de los cree~orea como­
monopolio, la misma denominación merecen en base a su f11nci6~ 
econ6rnice. Para entenaer lo anterior, he de tenerse en cuenta 
que lo economíe modPrne tiene co~o base unB concurrencia mono 
pol:Íetice. Así, cede empresa consti tuve tm monopolio parcial; 
para cPda vendedor hP:V lm grupo de clientes que traten con él 
a pe~er de la existencia de diferencies ñe precios re~~ecto -
a otros comPrcipnte~, en coneidPrPci6n A una serie de prefe-­
reneiae, de datos que favorecen la elccci6n, en virt11d de to­
das las cualee dicho sujeto es un monopolista. Y, es que todo 
elemento que diferencía los productos unos de otros o que se_ 
constituye en fector que origine la prefP.rencif' de un empres!!. 
rio determinado, configura ya un medio monopolí~tico. Por co~ 
siguiente, lee dietintae modalidades del derecho de autor y -
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de la propiedad industrial ( patentes, marcas, modelos indue­
trialee, etc, ) cumplen este miBme función, cedo que conetitu 
yen monopolios legales sohre loe prod1tctoe que comprenden. ( 5j) 

Al 1ado de esta funci6n, Franceechelli coloca una -
máes la funcicSn concurrencia1. Agree;R, que para comprenaer es 
ta característica debe teneree presente que un monopo1io no : 
existe en fonna absoluta, Y'ª por el runbiente en que opera o -
por la posible presencia de productos sucedáneos. Es el "ªº -
de merces, afirma, 4uien mejor ilustra eetn peculiaridad, ya_ 
que ésta se trPduce en el instrumento para competir con otros, 
aunque no por ello deja de cumplir su f,1nci6n mnnopolíetica -
que ee deduce de su tarea diferenciHdora. 

Lo anterior ratifica la e1ecci6n que este tratadis­
ta hace de la expresión "monopolion pera describir las pecu-­
liaridades del derecho de loe creadores, pues señala que ésta 
"lleva en eí misma la huella al menos del elemento funcional, 
es decir, e1 hecho de que las patentes, los modelos, los dere 
chas de autor, las marcas, ejercen una funci6n Oe concurren-=­
cia." (54) 

Dentro del tercer aspecto, Frencesche1li menciona -
que a la anterior conclusión se puede llegar tembi~n tomElndo 
en cuenta la naturaleza del poder jurídico que poseen loe -
creadores sobre sus obras. Este dominio, ~e~ala, es de una p~ 
culiaridad muy especial y totalmente diverso ael qu~ corres-­
pande al propietario de una cosa o al titular de otro aere--­
cho, dado que el mismo se manifieste como la potestad que se_ 
reserva el creador de una obra cuando ésta ha sido adquirida 
por otro, esto ea, la facultad de impedir a su nuevo propieti 

(53) Baylos Corroza, Her:nenegildo, Op. Cit. P~g. 441. 

(54) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 137. 
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rio destinarla al uso que estime oportuno; es una extensión -
de le.e prerrogativas del titular sobre la cosa ye enajenada. 

Menciona, que esta situación obrdece a que tanto la 
propiedad industrial como la intelectual no tienen por conte­
nido una .!:JU!, sino un~ en relaci6n con esta última. Es­
to demuestra que el noder jurí~ico que compete al tituler con 
siete ~n impedir, excluir o prohÍbjr a loe extralloe el ejercI 
cio de la actividad que a ~l únicamente ha quPdado reservada: 

Al referjrse al cur-rto E!Specto, inñica q1 1e la Ftnte­
rior aseveración demuestra, aesde el p1tnto de viste estructu­
ral, que estos derechos son figuras monopolísticas. En efec-­
to, lo que les C8racteriza es que no consisten en facultades 
positivas, sino en derechos de exclus16n; no proporciona die= 
frute ni goce de modo directo, el titular es el Único que pue 
de aprovecharlos. -

En base 8 estos estudios, Franceschelli determina -
que el conjunto de prerrogativas que tienen los autores y las 
que derivan da la propiedad industrial, guardan la estructura 
típica de los derechos de monopolio; es a saber que su conte­
nido es un ~ excludendi ~. un ~ prohibcndi que brin­
da un poder pera impedir que otros reAlj zen lo mismo y no pe.­
re pennitir la real.izacién ñe determinPda conducta. Igualmen­
te, lo que ee trata ae aplicar es un tipo de monopolio con t~ 
das lee posibil.idadee de concurrencia que ofrece lP sustitu-­
cicSn y eubroi::acicSn de productos y le libertad de las empresas 
para expender productos similares o de imitaci6n. Y, la imc-­
gen que hay que tener presente ~ara constr'llir eAte figura, no 
es la de monopolio fiscal ni el de grupo, sino de áquel que -
se posee sobre un producto de patente, de marca o de arte, 
que se caracterizan por encerrar en sí mismos tarnbián posibi­
lidades de concurrencia. 

" Eata última consecuencia, constituye un auténtico 
y verdadero ~ excludendi o prohibendi ~. 
que significa en otroe t6rminoe: el derecho de 



exie:ir que nertie p11eda imnedir, obeteculizar o 
molestar al titular en el diafr11te del bien ob 
jeto de au derecho, así también el derecho de­
impedir que otros empleen su marca en releci6ñ 
a determinado producto. " (55) 

Finalmente, este autor inñica que el monopolio no -
se reduce a prohibir la posesión o el eoce del bien que cons­
tituye su objeto; eu finalidad es controlar la vente sin imp~ 
dirla, pu e e cuanto más· compren, posean o aj efruten de la cosa 
monopolizada, más eficiente y renrnnerativo es ~ate. Agrega, -
que los derechos de monopolio son los Únicos que pueden defi­
nir completamente el conjunto de prerrog8ti'V1-1e que integTan -
la propiedad intelectual e indU:etriel, los cuales se dietin-­
guen pors 

a) Poseer un conteniño patrimonial. E~te consiste 
en proporcionar al titulax una fuente de ganan 
ciae a través de la excluei6n de la concurren­
cia. 

b) Tener la naturaLeza de loe derechos absolutos, 
pues crean una oblieación generRl de absten--­
ción que se dirige erga omnee. 

e) Guerdar en su estructura le nota escencial de_ 
la excluei6n. Esta cone1ste en impedir a todos 
el ejercicio de una detenninada indu~tria, co­
mercio o actividad detenninada de corácter eco 
nómico¡ verbigracia, la impresión de un libro~ 
la febricaci6n de un producto, etc. 

(55) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 138. 
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Otro partidiario de este teoría ee Guido LPndi 1 - -

quien en su obra "Lee Concesiones Adminietrptivae con cláusu-
1.e. d.e e:xclueiÓn", realize nn eE'f\terzo por configurer 1 a tesie 
de loe derechos de monopolio. 

Sostiene que este figura ha sido velornde incorrec­
tamente por la doctrina, ya que no sola~ente representa una -
poaici'6n econ6mica, sino una institnci6n jur:ídl.ce con ceracte 
rísticPa propias que pueden resUJTliree en tres aspectoes -

- Represrnta una limitación a la libertPd indua--­
trial, es decir, un afecto suspensivo ae la con­
currencia. 

Reserva una actividad econ6mica de proCucci6n o 
de cambio el monopolista, prohibiéndoecla a todo 
tercero. 

- Que el objeto del monopolio es un genus entero, 
en cuanto que comprende todos loa indiviudoe de_ 
una clase; no es un bien detenninado sino una ci 
tegor:Ía de ~ates. (56) 

Sobre la Última de ePtes observaciones, aE;,rega que 
el objeto del monopolio no puede ser une cosa singular, dado­
que fle volvería indivisible y no se dflrÍR la posibilidad de : 
aumentPr o disminuir la cantiaad del. producto que lo conRti tu 
ye, que de origineirse se contreponrlría e su nrturnleza y fun: 
demento. 

Al abordar el tema de la concurrencia, seílala que -
ésta SP. da mediante le oferta no de un bien detenninado, sino 
de uno de1 mismo g~nero capaz de realizar la misma funci6n 
econ6mica. Asimismo, cuanCo ésta verse sobre un proaucto per-

(56) Bayloe Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 4~7. 
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ticular, esta ectivide~ se veré imposibilitade por 1~ inPti't!! 
ci6n de la propiedad, En cambio, lo GUe el monopolio interfi!l, 
re er lA concurrencia Oe coses materiAlmentP diversas, pero -
q11e reeliZFin le miFf'lP. tRYee C'con6mice ~r pPrtenecen e. la mieme. 
clase de coseF> que el monopolizador ofrPce. 

RefiPre, que cuRndo Ae habla ele monopolio, en t~nn,! 
nos cenerRlee, ee alude el Eatndo, al poder yn~blico, pero no_ 
hay ninguna dificultad concept11Rl en 411e E>xisten ~stoa n ffl­
vor de los particuleres. APlade qu.e en rAzÓn al objPto CTe for­
m~n dos cleeee ele esta misrne figtirR. En el primer caso, el ~ 
~ constituye el objeto del miE!mo, refiriP.nñose P cuerpos -­
eingttlRt"'P.B. Un ::egundo tirio, donde el gPnus se rPfiere n AC-­
tos singulares, es decir, a servicios. Esto en aPfinitivfl, -­
lieva a1 conocimiPnto de le duelidr·d ele {'sta fit:.ure: el mono­
polio de COBPS y el de SPrvjcing, (57) 

Otro pntor cuvr~ f'nort?ci6n rf'Viste grfln traecenden­
Cifl, es IL M"Archio Guglielmetti, lSuien e!"l su ohra "Oegeto e -
Contenuto", Be da e. lP tflrPr de plpnteer una constn1cclón ju­
rídica. de loA derechos de monopolio q'•e sirvfl pflrfl incluir en 
ella 1Ps exclusjvAs de loe cref!dores. 

Sn ef:"tudio E'e cPntra en lP. nptnrAlezn, ob;if"to y co!! 
tenido de lA merca, para lueco determiner, en be.se a sus rec!!_ 
lieridede~, si PS nosible o no eu inclusi6n en la catec:oría -
de los df'rechos de mononolio. 

PAra Guglielmetti, lR m8rcP no conr-ti tuve l1n cenua, 
:va que- lo reproducido eF siemnre lP. mismo f>ntjdAd Y no produc 
tos ien:=des. En conRecuencia, el su;jeto activo ~610 eo tit•1-:­
ler de un signo único y no de varios ne ello8 pertenPcicntes_ 
a un mif3mo cPnero. DP. P.ste modo, el clP.rPcho c¡11P vrrsa sobre -
~ate e~ tAmbién un monor:olio que conf!ibP su c>xj~tf>ncie en re­
leción 8 un bien específico y no respecto n una actividFd gf'-

(57) Beylns corroza, Hermeneeilño. Op, Cit. P~e. 447-44f 
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neral. Lo anterior demuestra que el objeto del monopoJ.io. pue­
de referirse a una cosa singular, como tembi6n la necesidad -
de rectificar el concepto que de esta figure. he venido utili­
z6ndose tradicionalmente. (58) 

Por otra parte, conceptualizrt a le marca como une -
entidap inmaterial creada a trev6s de un procedimiento inte-­
lectivo y reproducible Pl infinito que propor~:iona una utili­
ded determineña, la cual s6lo se eYplica recurriendo a la do~ 
trine económica de los bienes compleme~t~rios, es decir, áqu~ 
lloe que deban ser combinados con otros nara satiBfPcer una -
necesid~d. Esto es lo que Aucede con ñicho siena aistintivo -
de cerácter mercantil, necPsita ecompPnerse de otro bien para 
satisfacer una utilidad: la cosa mP.tPrial, con la cual no se_ 
id~nti:fica por ser objetos de diversa nnt11raleza. 

La imposibiliCad a esta confusi6n se deduce del he­
cho de ql1e la destrucción del ejP.mp1 Ar contrasefl(alrdo con una 
marca, no impl.ica la desapPrición de ésta. AdeTT"ás, cuando una 
mercancía, despu~s de hPber eido enajenflda, el nuevo adqui--­
riente, quien puede ejercer una actividBd de rr.venta sobre 
ella, no puede transferir dicho sieno a otro. Esto Cemur.stra_ 
que lo relevpnte en este clerecho no es le. cosa material en si 
misma. 

Sostiene Guglielmetti, que sin recurrir a una enti­
dad inmaterial es irnpoeible justifjcar el fenómeno admitido -
en el campo de las marcas llB.JT1ado goce por mnl tipliceción, e§!_ 
to es, la posibilided de disfrute ~ trPv~s de lo reproducción 
de la misma sobre un número indeterminado de ejemplares de 
mercancías. 

En el derecho de marces, concluye este autor, deben 
distinguirse do.e clases de objetos: uno inmediato Y otro me-­
dieto. El nrimero lo constituye la entided inmPterial; es le_ 

(56) Beyloa Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 449. 
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preetaci6n del deudor. B1. segundo, es cualquier palabra, fiB)! 
ra o signo reproducido en concreto sobre un ejemplar del pro­
ducto y que constituye el ·instrumento material. de satiefac--­
ci6n de le necesidad de i' ietinguir; es aqnel. que se vuelve ne 
ceeario para la ~onstrucci6n de la releci6n misma, hasta el : 
pUnto ñe que en defecto de un ejemplar por lo menos de marca, 
no podría hipotetizarse la entidad inmaterial que repreeen--­
ta. (59) 

Las críticas· que recibe la Teoría de los Derechos -
de Monopolio son muchas y estón plnnteanae deR<le diversas 
perspectivas, destacAndo principalmente: 

a) La que ae!lala que el rn~todo utilizado por esta doctr! 
na no es el adecuado, pues emplea las mismas fignras_ 
y conceptos pP.ra encuadrar situaciones de monopolio -
en que puede encontrar~e el Estado coMo consecuencia_ 
de sus prerrogativas de poder, o bien, eeflalar las f~ 
cultadee que tiene el autor o inventor por efecto de_ 
un derecho subjetivo priv8dO de fisonomía propia. Por 
consiguiente, se enmt-trca en nnr:i miema denominación n_ 
instituciones j11rídicamen te des iguales. 

b) Aquella que le censura lA utilización de conceptos 
iguales para identificar figuras diferentes, pues ei_ 
desde el punto de vista econ6mico las prerrogativRe -
que posee eL creador de unn obra, el inventor o titu­
lRr de un signo distintivo de CP.rácter mercantil, 
constituyen urL monopolio, esto no implica que deban -
ser considerados como un derecho de la misma nRturale 
za. En consecuencia, no define una situaci6n jurídic; 
y Únicamente describe con lenguaje jurídico un aconte 
cer de carácter económico. 

(59) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pllg. 450. 
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c) La de no considerar a loe derechos de mononolio como 
una nueva categoría de derechos subjetivos. Lo ante-: 
rior obedece a que eetos últimos representan un seño­
río sobre un bien que ee encuentra en relación de per 
tenencia con respecto a su tiiul~r; su acción es sieffi 
pre positiva, de disfrute, de posesión, apropiación Y 
no de prohibicidn, exclusión o exieencia a extraños -
que ee en lo que consisten la.s facultades de los crea 
dores. Además, de que no exi~te ninguna identidad en: 
tre las estructuras de los derechos de monopolio y 
la de loe derechos subjetivos, razón por la cual no -
es factible la integración de una nuP.va categoría de_ 
estos últimos. Y, que le tarea de señalar lo que a 
loe ciudadanos se lee exiee o prohíbe ea una función_ 
que cumple el sistema ae deberes, oblieaciones y limi 
ta.cianea legales que contiene todo oraenruniento jurí: 
dico, cuyo fin es ealvaguerdar los i:'ltereses pl~blicos 
y privados por medios distintos del <le atribuir a una 
persona un poder jurídico sobre un bien para le defen 
sa de un interés propio, que es lo característico de= 
un derecho subjetivo. (60) 

d) Que sua apreciaciones son perfect~s mientrns discu--­
rren en el campo de los datos econ6micos, las cup1es_ 
se vuelven insuficientes o artificioans cuando se pre 
tende definir ese derecho de manera mñs estructural,­
más técnicrunente. -

e) Finalmente, que cualquier eoluci6n que pretenda eX1'l.! 
car el derecho de los creadores como monopolio jurídi 
co resulta insuficiente, pues lo tlnico que se logra : 
es la uti lizaci6n formal de la estructura de los d er!!_ 

(60) Bayloe Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 452. 
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chos subjetivos, acarreándose o allegándose e6lo una 
i:1pariencia fonna1. que se resuelve en un iue prohiben: 
fil· --

Conc1uyendo, he de indicnr que no estoy de 8cuerdo 
con la objeci6n que recibe esta doctrina en Pl sentido de que 
no puede cona ti tu ir nnn nueva cateeoríe de derechos subjeti-­
voa. Se alega que éstos no pueden integrarse por acciones ne­
gativas; ha de quedar·ciaro que los sostenedorP-s de esta cri­
tica nunca indicRn quien o quienes realizan una conducta nega 
tiva, si el titulAr del signo distintivo ae carácter mercan-= 
til, por ejemplo, o la aocieded en general como 9ujeto pasivo 
de la relaci6n jurídica que puede implicRr el derecho de mon~ 
polio. 

Al prohibirseLe a un· conglomerf!do ae hombres la uti 
lización de nn deterrnin2do Rigno, se entiende que quien reali 
za una :facnltad de hacer {acci6n positiva) es el tituler de1-
mismo. Ahora bien, remitiéndonos a la doctrine juridica y co~ 
penetrándose en el estuOio de los derechos subjetivos, obRer­
vamos que la divisi6n de los mismos obedece "e la propiH con­
ducta" .v "e la conducta ajena". Cuando Pn el primer cnso lf\ -
conducta es de hacer a1go llámense Facultns Agendi; cuando ea 
de no hacer, denomínense Faculte~ Omitcndi y el derecho A la_ 
conducta ajena recibe, por su parte, la denominación de ~ 
tas Exieendi. Aer~eando, que los aerechos sub¿etivos implican 
la facultad de cierta conducta, ya sen positiva onegativa.(61) 

Considero que el derecho de 1os creadores posee loe 
requisitos suficientes para ser considerado un derecho subje­
tivo, incluído en la diviAi6n doctrinPria de "a la propia ºº!!. 
ducta", concretamente, de loa derivridoe de una Facultas~­
fil• Esta aseveraci6n deriva de la potest~d ~ue el titular de_ 

(61) García Máynez, Eduardo. Introducci6n al Estudio del Der~ 
cho. M~xico. Ed. Porrúa. 1980. P~g. 198. 
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un b:i.en tiene pare usarlo, enajenArlo, errendarlo, Ptc., y de 
la eYistencia correlativa de une obligRci6n negetive impu~ste 
a la ttniversalided de nerF:onas pera gunrdflr una flbstención o 
prohibici6n del disfrute a e d lcho objeto. Estas dos si tuecio: 
nea, unfl positiva y otra negativa, se dan simnltÁneamente e -
integrAn la eeencin del derecho subjetivo; éste no puede ser 
visto como una sola conducta positiv~,·sino como la interrel8 
ci6n d,e éste con una negativa. -

Corroborando lo expresado, el maestro García Meynez 
ha declarado: 

11 En cuanto posibilidad de hacer o de Omitir líci­
t~mente ~lgo, el derecho subjetjvo implicR siem­
pre le autorizeción o facultamiento de cierte 
conducta, positiva o negative del titular; pero 
como loe Derechos Subjetivos implican le exiateñ 
ciP de un deber im~u~sto a otra nersona, el tit~ 
ler no sólo está autorizado pera proceder de 
cierto modo, sino para exigir de loe sujetos pa­
sivos el cumplimiento de sus oblieaciones." ( 62) 

Por otra p8rte, me ~~rP.ce acert?da lP objeción he-­
cha respecto de que el conjunto de prerrogAtivRs que posee el 
titular de una obra intelectuPl, no hPn de traducirse necesa­
riamente en un derecho de monopolio, aunque tE1l obf!ervroción -
no ea suficiente pRrP negpr que se está Rn prp;-~E'ncia de una -
nueve categoría de derecl~os subjetivos diferentes A Jos ya 
existentes. El hecho de que esta corrientP AÓlo haga hincapié 
a unA serie de 11rohibiciones A tf'rceroA o el ::>eñ~l.amiento de_ 
fp.cultades de exclu~ión, conrigurAndo reAtriccionPs neeati--­
vas, no es suficiente pPr8 considerFr R1 derecho de los crea­
dores como meras limitaciones leeAleF. 

Por último, esta tesis revela 1R influencia de la -
economía en todo lo referente a Propiedad Industrial, fenóme­
no actual en todos los campos del haber humano. 

(62) García Maynez, Eduprdo. Op. Cit. Pág. 199. 
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TEORIA DEL DERECHO MARCARIO EN su PUNCION soc~. 

Esta teoría enmArca un pensamiento distinto de a--­
quel que identifica a las doctrinas que la anteceden. No se -
empefia en hallar tenazmente una explicaci6n de la netura1e11a 
jurídica del derecho de los creadores en general, aino que !!Ü 
atención se centra en la funci6n que cumplen lee marcee den~ 
tro del contexto social. 

Como antecedente de la misma, existe la actitud 11-
mitadora del Estado moderno hacia las fo:nnns de expansión: y -
organización del sistema cnpitalista, pues la esencia de éste 
descansa sobre la noci6n de propiedad individual y absoluta -
que permite disponer de lua riquezas al soplo de loe vaivenes 
del capricho y conveniencias. Mas cuando el Estado no recono­
ce libertad que atente contra ella misma, cuando declara que 
la propiedad debe tener una función social y pon~ el capital: 
al servicio de la economía nacional y del bienP.star socü1l, -
subordina aue diversas ~armas de explotaci6n a loe de benefi­
cio coml1n. Así, el derecho de comPrciar .v ejercer toda indue­
tria es reconociclo por las leyes y no puede ser alterado por 
meras disposiciones reglamentarias que vieilen :=m ejercicio. -

Bsta doctrina sostiene que el concepto cl~sico de -
propiedad, f'undodo en principios individualistas, no se ajus­
ta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia eo---­
cial, dado que el Estado le interesa ln satisracci6n de los -
necesidades colectivas por encima de las individunleo. Por 
consiguiente, las marcas tienen el deber de colaborar con es­
tos fines sociales y cuenda aleún conflicto tenga lugar entre 
loe intereses de sus titulares y loe más legítimos de la co-­
lectividad, ee obligación del Estado trazar un límite al eefl~ 
río del propietario para subordinarlo al bieneetar de la co~ 
lectividad. 
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Pascual Di Guglielmo (63), el referirse R le fun--­
cid'n social que desempeffa la marca, considera que ~stR tutele 
no scSlo los intereses de ihdustriales, comr.rciantee y agricul 
toree, sino los CTel pt~blico consumidor, quien tiene derecho 8 
no eer engeffado con productos ae apariPncia anéloca o· simila­
res a loe deseados. Agrega, q1:te ctttindo sienas igu8les o seme­
jantes son aplicados a mercancías de la miemr naturPleza y e~ 
pecie, lFl confusión sustit11~re, y la marca, instrumento de pro 
tecci&n, se transfonna en mPrlio ilícito de exDlotaci6n. Tam-~ 
bien tiene por Objeto earentizer 12 PAlUd e higienP del pdbli 
ca en general, lo que no sienifica que ejerza funciones de vi 
gilPncia. -

Para el argentino Breuer Moreno ( 64), la interven-­
ción del Estr'do en la nrotecci6n de lps mercas RB justifica -
por el interés que poseen los titulares de lfls misma::;, a quie 
nee habrÍR que defen~erlPs el valor P.conó~ico que representa: 
su clientela; por el inter6s que tiene la sociedpd, pues la 13. 
surpP-ci6n rle une merca eltPra P.l orden público. Y, por el in­
ter6s económico del consumidor, puesto que el nsurpfldor le da 
prodnctos d~ inferior CPlided e los suplentPdos, originendo -
una estafa en perjuicio de aquél. 

He c'le indicar que al0.J.nos Estados consideren que ln 
marca constituve unP entidad normF1tiva con cf!racterísticae v 
pecu.liaridarles nronifls, que reprPsenta un vel!)r económico y::: 
que tiene vite.l im!JortanciP. en los finf>B c¡!.1P per~iG11e. 

NavP Negrete (65), hace notar que l~ tutela que as~ 
me el EatPdo MexicAno en materiR mPrceria, obec'lecP a la preo­
cupPci6n de ~ste porque el orden ¡niblico e interés social es­
tén por encima de lAs aspiraciones indiviñuel es, asi como ev,! 

(63) Di Guglielmo, Pascual. Op. Cit. Tomo II. Pil'g. 14 
(64) Breuer Moreno, Pedro c. Op. Cit. Pág. 18 
(65) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 140-141 
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tar toda actividad monopolístioa y por ende reprender la com­
petencia desleal, pues de lo contrario redundaría en perjui-­
cio de loa finea que neraigue. En consecuencia, el derecho de 
marcas es un derecho de propieded en au funci6n social y no -
una concepci6n meramente privatista. 

• En este sentido nos adherirnos parcialmente a la po~ 
tura sostenida por dicho autor. Efectivamente, cuando un dere 
cho de propiedad, de marcas, etc., se conseere como absoluto~ 
perpetuo y transmisible se torna medio de codicia, de ambi--­
ción, lo cual se incrementa si se deja que los hombres deci-­
dan de manera libre sobre ~l, pues en ese cRso se transforma 
en abusos individuales. Así, el titular de tma marca tendrá : 
el derecho de usar, gozar y disponer de ella en la medida y -
con las modalidadea que el intP.rés social y orden ptÍblico le_ 
impongan. Estos principios los recoge la Iiey t-~exicana del ra­
mo que faculta al Estado para que por medio de la Secretaría_ 
correspondiente niegue el registro de una marca, o bien, de-­
crete su obligatoriedad; siempre en vigilAncia y salvaguarda_ 
de loe intereses de la sociedad y titulares de dichos signos. 
Como ejemplo de lo anterior, la Iiey de Fomento y Protecci6n -
de la Propiedad Industrial, seflala: 

" Art. 90.- No se registrarán como marca: 

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tri­
dimensionales, susceptibles de engafíar al 
pt1blico o inducir a error, entendiéndose_ 
por tales las que constituyan falsas ind! 
caciones sobre la naturaleza, componentes 
o cualidades de loa productos o servicios 
que pretenda amparar; 

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en 
grado de confusi6n a otra ya registrada y 
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Vigente, aplicRda a 1.os miemos o eimile-­
res productos o servicios. Sin embargo, -
si podré registrarse une merca que sea 
id6ntice e otra ya roeietrPdA, si la eoli 
citud es planteada nor el mismo titular,_ 
pare aplicarlR a productoé o pervjcios si 
milaree. -

Art. 129.- La Secretaría podrá declArer el regi~ 
tro y uso ohligatorjo de marca~ en 
cuelqnier producto o servioio o prohi 
bir o regular el uso de marcas regie­
tredas o no, de oficio o a petición -
de los organismos representativos, 
cuendas 

I.- El uso de la marca ~ea un elemento asociado 
a prácticas monop6licae, oligop611cae o de :: 
competencia rlesleal, que cflnsen distorsiones 
graves en la producci6n, dietribuci6n e co-­
mercializeción de detenninados proñuctos o -
servicios. 

II.- El uso de la marca impida la distrihuci6n,­
producción o comercipliznción eficaces de -
bienes y servicios, y 

III.- El uso ae mPrcas impicla, entorpezcP. a ene!!_ 
rezca en cosos de emereencja nacion~l y 
mientras dure éstB, lp producción, presta­
ci6n o distribuci6n de bienes o servicios_ 
básicos para la poblBción. 

Art. 150.- La Secretaría podrá negar le inecriP­
ci6n de una licencia o trensmiRiÓn de 
derechos por razones de inter~s públ! 
co. La Secretería deberá fundar y mo­
tivar debidamente le rPeoluci6n por -
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la que niegue la inscripci6n solicita­
da. Tampoco proceder~ la inscripci6n -
de la 1icencia, cu8ndo en el convenio 
respectivo se excluya expresronente 1a­
aplicabilidad de esta ley, sin perjui'.:"· 
cio de que las partes puedan someterse 
al arbitraje internacional en caso de 
conflicto, " ( 66) -

Por Úl tirno, he de indicAr que no ef'ltoy de acuerdo -
con la afinnación que realiza el maestro Nava NegrP.te al eeñg_ 
lar que e1 derecho de marces es un derecho de propiedad en su 
funci6n social, El Estado, al reglamentar a trav~s de las le­
yes marcariae el regiotro y uso de las mismas, salvaguarda 
loe intereses de la colectividad, lo que sin duda le imprime_ 
la característica de tener una función social, pero esta pecu 
liarided s6lo constituye une característica m6a de este tipo­
de derecho, lo cual no lo define plenamente. -

III, TEORIAS MONISTAS, 

Del estudio hecho en p~gin~s anteriores sobre lee -
doctrinas que buscan una explicaci6n a la naturaleza jurídica 
del derecho de loe creadores, surge una nueva concepci6n del_ 
mismo que pretende unificar en una sola figura al tipo de fa­
cultades que poseen aque11oa, ea decir, las prerrogativas de_ 
Índole econ6mico y las de carácter eepíritual o moral, unidas 
bajo una denominaci6n únicas Derecho Monista o Unitario de 
loa Creadores. 

(66) Diario Oficial de la Federaci6n. Op, Cit. Pág. 14-15, -
19-20. 
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Algunos pertidierioa de e?te corriente consider?n -
que la mejor denominaci6n para llemFrla es le. de Teoría Dua-­
lista, dedo lee dos clases· de prerrogPtivPs que i==e han se~ala 
do. Otros prefieren llflmarle ~onistA o tlnitArie .• En mi opi--:" 
nión, el nombre que mée ill1atrA sus carecterísticPs es este -
último, pues lae eílabpe que lo comprei-iden den ana mayor idea 
de uní.dad, lo que pretende demostrar. En el caso contrario, -
dualista, eu sola Mención induce a pensar que se eetÁ en pre­
sencia de una figura integrP.da por elementos independientes, 
lo cual no ea su prop6sito. En Ambas poslciones, el derecho = 
de loe creodorPe esti:1 conetituído por las prerroc.2tivP..s de ín 
dale económico y espÍri tual o morE!l y todo lo que existe A sÜ 
alrededor no aejan de ser meras derivaciones, manife~tacionee 
o mcdificecionee del mismo, entenrlido como nnE\ fie11re tÚlice:. 

Estas doctrinas se consoliden A partir de 1950 en_ 
Alemania e Italia y AfirIJlan que lea ~acultP.des de loe creado­
res inteEran un derecho Único, pues la obre del autor repre-­
eenta un bien apreciable económicamente y una criEttura de su 
espíritu. Asimismo, resalta lA insuficiencia de la eistemáti: 
ca trP.dicional de los derechos privnao~ y le necesidad de de­
jar un espacio en elle paro el reconocimiento de otro tipo de 
derechos que no pueden PP.r incluídos en la categoría de loe -
personeles ni en la de los patrimoniales. 

Dentro del mRrco teórico monista o tmite:rio, destP­
can le:s siguientes tesis: 

Teoría del Derecho de la Personalidad. 

SegÚn esta postura, las fpcultedes ele nn autor son 
derivadas de la protección a su personalidad, eyteriorizada V 
extendida a le obre misma. De igual manera, exhalta y da pri­
macía al aspecto personal del derecho de autor, es decir, no_ 
contempla la totalidad de prerrogativas contenidas en el mis­
mo como manifeetacionee de un derecho único, sino que de to-­
das ellas hace resaltar el aspecto moral al cual se vinculen_ 
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las restantes que solamente son derivadas y secundarias. 

E1 precursor de.este teoría ea Kant (67), para 
quien lee facultades que detenta un autor son une manifesta-­
ci6n del derecho de la personalidad, consi~tentes en-la posi­
bilidad de impedir que otro le haga hablpr en pÚblico sin eu 
consentimiento; para él, el libro representa un producto mAte 
rial y a su vez una conversación del autor con el ptiblico. -

Otro partidi~rio de este corriente es Gierke 1 quien 
considera que el. eutor de una obra intelPctuel tiene nn sePfo­
río sobre lo mif!ma por cuento se encuentrA c1entro de su eaf'e­
ra personal. En consecuencia, el ámbito del der(>cho de autor 
se extiende hasta donde termina la esfera ae lR personalidAd­
del autor y se extingue mée allñ' de ese límite, cuenda la -
obre se ha hecho una entidad independiente de 61 sobre la que 
no sería justo que se ejercieAe dominio Alguno. 

Este autor distingue tr~e forrna8 diferentes de ex-­
tenei6n del derecho de la personalidad, segÚn se trate del au 
tor, inventor O titulP.r de signos distintivos de CAráctP.r mer 
cantil. En cada uno de ellos lP relación en que !==e encu~ntre.­
la creación con respecto a su Autor es diAtinta, pero lo pro: 
tegido es siempre la personalidad del creador o autor, Runque 
ésta se manifieste de manera diversa en cnda uno de elloa. 
cuando se refiere el derecho de mnrcAe, mRnifiP-sta que el mis 
mo queda incluÍdo en el derecho de ln personalidnd sin ahon-: 
dar mÁs al respecto. 

Otros autores coincirlen en se~alar que el derecho -
de autor es una m0nifest0ci6n de la protPcción general a la -
libertad y persona del hombre, reconociendo en el aspecto 
económico e6lo una derivaci6n del elemento moral de dicho de­
recho, eceptaci6n ~eta que los sitúa en el ámbito de la con-­
cepci6n monista del derecho de loa creadores. 

(67) Beyloe Corroza, Jle:nnenegildo. Op. Cit. F&g. 461. 
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LPe críticas a Peta doctrina fiOn abundEl!ltes y VPTi!!, 
dae. Así, ignore el carP.cter autónomo de una obrP intP.lectuRl 
cuando ésta se hA separ8do por completo de lB pereonalid8d de 
su Putor y éste ha tomado la decisión de publicarla y difun-­
dirla. A partir de este momento, cue1.quier derecho que corres 
ponda al creador no puede alcanzar las· características qtte c;;­
rrespqnda al creador no nnede Plcanzer lAA cerricterísticas -
que corresponden 81 de le pereonBlided, donde lo tuteledo es 
Únicamente la propia persona; aquí ~e encuentre frente al de~ 
recho un objeto de entidPd propia, lR ohra creada, cuya pro-­
tecci6n no puede interpretarse como unP. tutela de carácter 
purrunente personal. 

- Teoría del Derecho del Trabajo. 

Este concepción maniste del derPcho de loe creado-­
res se reeietra en Itelia e indica que el derecho de autor y_ 
de Propiedad Industrial son una manifeeteción de la protec--­
ci6n general al trabajo humeno, en cuanto que atribuyen al au 
tor compensaciones detenninadas en consiaerAci6n A su trebajO 
y esfuerzo. 

Este poeici&n es Recundeda por un movimiento de eo­
cializsci&n del derecho de autor, en virtud del cual éste em­
pieza a ser considerado como uno mlí.s de los que 1.ntervienen -
en la obrA junto a actorP.s, intérpretes, montadores, directo­
res escénicos, etc. 

En reelided se trata ae acentuar Pl Aspecto social 
y carácter unitario del derecho de autor, se~plando que no -
puede constituir.Re el derecho mor~l de este último como un d!_ 
recho subjetivo diferente de aquellas fecultedee que le co--
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rreeponden de carácter petrimoniel, sino como un elemento m's 
que afecta o integra a un todo y no s6lo a un sector determi­
nado. En definitiva, esta.posici6n pondera y destace, juntos 
la fundementaci6n personalieta y moral, la baAe social de la 
protección otorgada a autores e inventores. -

Las objeciones a esta teoría aon variadas; por ejem 
plo: que el derecho de loe creadores no recae en su persona,­
eino sobre una entidad· exterior que es le obra intelectual; = 
que el autor es el creAdor de una obra y no un mero trabeja-­
dor, por lo que resulta imposible brindarle una protecci6n 
considerándolo corno un trpbajador más a quiPn hay que retri­
buir por su esfuerzo. 

Estas criticas me perecen acertadas, añadiendo que_ 
la utilizaci6n de principios y conceptos aociol6gicos no son 
suficientes para explicar la netura1eza jurídic~ de un dere-= 
cho tan especial como el que nos ocupa. De igual mnnera, la -
"vinculf'lción social" a que alude sdlo repreRenta el conoci--­
miento de una nota carPcterÍRtica que posee sin que ello sea_ 
suficiente pare definirlo totalmente. 

Adem~s de las teorías seRalodes, existen otras m~s_ 
que uertenecen a esta corriPnte Monista o UnitAria, coinciden 
tes todas en Afirmar que el derecho de los creadores es Unico 
y se encuentra integrado por dos tiros de fPcitltadesi 1ae de_ 
índole moral. o espíritual y las de carácter econ6mico o patr.! 
moniel. 

En definitiva, todas lea corrientP.B doctrin~riaa 
monistas o unitarias se orientan por la construcción unívoca_ 
del derecho de loe creadores; porque la obr~ represente, ei-­
multáneamente, un bien apreciable económicAmente y una criet~ 
ra del espíritu humEUlo. 
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IV. l"UNDAMENTO CONSTI'l'TJCIONAT. DET, DERECHO MARCARIO. 

En el desarrollo del preaente trAbajo se he analiza 
do la naturaleza jurídica del derecho m8rcerio. Acorde con eS 
ta lín~ de estudio, considero conveniente eludir a. la funda= 
mentación Constitucional del Derecho Marcerio Mexicano, toda 
vez que ello complementa el objetivo trazado en este pri.mP.r : 
capítulo y permite ubicarnos en loa consecuentes. 

El silencio de loe artículos 28 y il9 de la Constit!!, 
ción Política de loa Estados Unidos MeYiconoe, en lo referen­
te a una expresa g~rantía de exclueividpJ del uso de una mar­
ca, no debe tomarfie col"''O conclusión parET indicar que la pro-­
piedad sobre la -r:isma no esté protegida constitucionalmente y 
mucho menos que la J.ey de Fomento y Protección dP. la Propie-­
ded Industrial no teng~ un apoyo en le Carta Magna. 

La respuesta al planteamiento anterior se encuen--­
tra, aunque de manera indirecta, en los prP-ceptos constituci2 
nales n que hemos aludido. 

Es de conocimiento general que la propiedAd indus-­
trial inclnye en su ámbito de protecci6n a les invenciones, -
modelos de utilidad, dieef'los industriAles, secreto indue----­
tria1, mercae, aviso comercial, nombres comercialP;. y denomi­
naciones de orígen. Ahora bien, la Conatituci6n PederEJl, en -
eue artículos 28 p~rrafo aéptimo y 89 fr~cción XV, miAmoe que 
a la letra aeílelan: 

" Artículo 28. En los Eatados lJnidos Mcxjcanos qu.!!_ 
dan prohibidos loe monopolios, las_ 
prÁctices monop6lices, loe estancos 
y las exenciones de impuestos en 

loe t~nninoa y conriciones que ~ijan 
las leyes. El mismo tratamiento se 
dará a las prohibiciones e título ::-
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Artículo 89. 

de protección e. le. industrie.. 

Tampoco constituye monopolios 
loe privilegios que por determinndo 
tiemPo se concedan a loe autores y 
artíetas para lR producci6n de eu~­
obras y los que para el uso exciuei 
vo de sus inventos, se otorguen a -
loa inventores y perfeccionadores -
de alguna. mejora. 

Las facultades y obligaciones del -
Presidente son las sienientees 

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo 11-
mitedo, con arreglo a la ley respectiva a los 
descubridoree, inventores o perfeccioneaores = 
de algún ramo de la inclustria. " (70) 

se refieren a los privileeioe legales que concede el Estado -
al autor e inventor sobre sus obras. 

Es claro que no se menciona el régimen jurídico del 
uso de marcas, sin embargo, debe tenerse presente que &eta, -
como la invenci6n misma, pertenecen a un mismo género: la Pro 
piedad Industrial. De Ahí, que pueda conc1uir~e que 1.oa prin= 
cipioe generales aplicAdoe a une de estAs fieurae lo sean t~ 
bién pera las otras de 1a misma especie. Esto, acredita, des­
de mi punto de vista, la fundamentación constitncional de eo­
te signo distintivo de carácter mercantil., que es la mRrca. 

La anterior aseveración se confirma con 1a signiYi­
cación de la palabra "privilegio" que utilizan en au redac---

(70) Constitución Política de los EatadoA Unidos Mexicanos. 
Ed. PAC, 1991. Pág. 20, 21, 53 y 54. 
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-. ción dichoe preceptoe, pues atendiendo a lo expuesto en la ex 
poeición de motivoe de la Conetitución de 1857, donde Mariano 
Coronado y Eduardo Ruiz, quienes baeándoee en la definición -
de Hugo Grocio, sefialaron que la misma debe entenderse como -
el permiso pAra hacer, fabricar o usar algún objeto en forme 
exclusiva y aprovechar de sus productos por tiempo limita---: 
do. (71) 

Como puede apreciarse, los principios contenidos en 
el anterior concepto son aplicables en materia morcaría, prin 
cipalmente en lo referente al uso de un bien por tiempo limi: 
tado y de manera exclusiva. Por consiguiente, e.a de entender­
se que eetoe preceptos de la Carta Magna coritemplan y regu--­
lan, a trav~s de la ley respectiva, los derechos que engloba 
la propiedad industrial, aunque únicamente haga referencia a 
uno de ellos. · 

En opini6n contraria a nuestro razonruniento, Rangel 
Medina afirma que las basas constitucionales del Oerecho mar­
cario se haya en loe artículos 50., 14 y 16 de la Constitu---

'' ción Federal, y no aeí en loe preceptos 28 y 89 del citado or 
denemiento. Sef'lala que el primPro de estos doe último e sólo : 
alude a loe privilegios o monopolios que se otorga n autores, 
artistas y loe que versan sobre loa derechos de propiedad in­
dustrial relativos a creaciones nuevaas patentes de inven---­
ci6n, modelos de utilidnd, dibujoa induotriflles y demás, sin 
referirse a la segunda claoe de objetos que integra dicha prO 
piedad, como son el nombre comercial, avi~o comercial, denomi 
nación de orígen y MARCAS. Respecto al artículo 89 fracción : 
XV, indica que el fl'liamo se limita 1Ínicamente al otorgamiento 
de loe títuloe que acreditan los nerechoa de propiedad indus: 
trial sobre creaciones nuevas. 

Manifiesta que loa derechos y prerroe~tivaa concer­
nientes a marcas eon objetos de la propiedad induetrisl y és­
ta a su vez de la propiedad inmateriAl, lo que significa que_ 

(71) Constitución Política de los Eetados llnidos Mexicanos Co 
mentada. UN.A!il/Instituto de Investigacionee Jurídicas. M! 
xico 1985. Pág. 80. 
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los derechos exclusivos que le legislaci6n merceria confiere 
y reconoce a loe propietPrios y usuarios de las mismas, son : 
derechos de propiedad. Agrega, que este derecho, en su expre­
si6n más amplia, comprende todos los bienes que entran en 
nuestro patrimonio, inclu!da la propiedad industrial relativa 
a marces, y el cual ee encuentra amparado por el artículo 14_ 
consti~ucional en su parte relativa de que "Nadie podrá ser -
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, pose 
siones o derechos, sino mediante juicio seguido ente los tri= 
buneles previamente establecidos, en el que se cumplen les 
formalidades esenciales del procedimiento y.conforme a lee l~ 
yes expedidas con anterioridad al hecho". 

Al referirse al artículo 16 de este mismo ordena--­
miento, menciona que á~te ee aplicable en su parte conducente 
e que "Nadie puede ser molestado en su persone, familia, dom! 
cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento e~ 
crito de la autoridad competente, que funde y motive le cause 
legal del procedimiento•. Esta medida asegura el goce tranqui 
lo de le propiedad, su libre uso y aprovechamiento, ya consii 
ta en cosas, acciones, derechos o el ejercicio de elguna pro­
fesi6n o industria que le hubiere garantizado la ley. 

Finalmente, seffala que el artículo 5o. constitucio­
nal, es aplicable en cuanto que asegura la libertad de que e~ 
da quien se dedique a la profeai6n, industria, comercio o tr~ 
bajo que le acomode, siendo lícitos. 

Del conjunto de estos principios conesgrados en la_ 
Ley Fundamental, surge 16gica y forzosamente les gerentíes iU 
dividuales de le propiedad industrial concernientes e los si~ 
nos distintivos de carácter mercario. 

De lee ideas de este autor, diferimos en parte. So~ 
tener que le propiedad industrial, junto con todas lee figu~ 
rae que incluye la misma como es el derecho de marcas, por el 
hecho de pertenecer a le propiedad inmaterial deba BPr consi­
derada un derecho de propiedad, no es exacto. El derecho de -
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los creadores no es id~ntico o igual al derecho de propiedad 
Y s6lo tiene peculiaridades de ~ste, como las tiene de otros­
derechos más. También debe tenerEe presente que la expresi6n­
"propiedad inmaterial" es una denof'linación de lPs tantas con -
que se identifica a los derechos de autor y de la propiedad : 
industrial en su conjunto. 

Resnecto al artículo 50., no puede ser base consti­
tucional del derecho de mercas porque tlnicernente alude a la -
actividad, profesión, industria, comercio, etc. a que puede -
dedicE1rse una persona siendo lícitos, sin refPrirse a los 
Privilegios o monopolios que involucran la propieclad indus--­
trial y la propiedad artística y literBria. Ahora bien, si en 
estas actividades se desea usar una merca, esta si tuAción se­
rá regulada por otro ordenruniento distinto. 

En concl11sión, Rangel Medina vió en los art:f'culos -
5o., 14 y 16 de la Carta Magna, la alternativa més viable pa­
ra consiclerarlos be.se constitucional de derecho marcario, lo 
cual es aceptable pero no en el 9entido que pretende hncerloS 
valer y Únicamente recurrjendo a los nos ~íl timos, pues efecti 
vamente los artículoa·14 y 16 constitucionales BPrantizan el_ 
disfrute de la propiedad, posesión, derechos, papelea, 1a li­
bertad, la vida, etc., de que es titulAr un oujeto y entre 
los cuales válidAmente puede incluirse a1 ñ erecho de morena._ 
Sin embargo, esta tutela jurídica es consecuencia de la garan 
tía de Segur id Ad Jurídica qne consner~n ñ ichos preceptos A -

cualquier derecho de propiedad, poaesi6n, etc., de mnnera ge­
neral sin referirse a un bien en partic1tlnr. 

En consecnencin, los artículos que mejor sirven de_ 
fundamento constitucional p~ra el derecho marcario, son loe -
preceptos 28 y 89 fracci6n XV de dicho Cuerpo Legislativo. Los 
argumentos para Aostener esta postura son loa eef'lalados al 
principio de este análisis. Asimismo, ea necesario reformar -
estos preceptos pera efecto de anexar en ellos, de manera ex­
presa, el conjunto de facultades que por.can los usuarios de -
sie;nos clistintivos de carácter mercnntil que contempla la pr~ 
piedad industrial y entre los cuales se haya la marca. 
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C A P I T U L O III 

REGIMEN LEGAL SOBRE EL USO DE MARCAS. 

Se he precisado el concepto y definicl6n de marca, 
su naturaleza j11ríc1ica y deeerrollo hiet6rico, Toca ahora av2: 
cernos Pl análisis re la Legislación vieente mercPria pare de 
terminar quién, bajo qu~ condiciones v modalidades puede rea= 
lizar el uso de une merca. Este estudio en ninLÚn momento aeo 
ta el total de las fie,urae que contempla la actual ley que r]; 
ge la materia, pero e! enuncia las mÁe repreeentativas del 
mundo normativo que implica el derecho de marcas. 

Para iniciar nuestro tema, ea necesario aclarar que 
la utilizaci6n de la palabra USO esté dada en la primera aceE 
ci6n que de la misma conei¡¡na el Diccionario de la Academia -
Eepal'!ola, eeto ee1 "como la acci6n y efecto de ueer" (1). Si 
se considera que usar significa hacer servir una cosa pera a.1 
go, disfrutar de ella, sea el dueílo o no de la misma, conclui 
remos que la funci6n de este signo distintivo de car?cter me!: 
cantil consiste en la "acci6n y efecto de servirse de ~l para 
los fines a que esté. destinado". 

Se he discutido mucho doctrineriP.mente respecto de 
ei el fin de las marcas ea e6lo el de brindar protecci6n a eÜ 
propietario, llámese éste fabricante, egricultor, comercian~ 
te, prestador de servicios, etc. Lo cierto es que para el De­
recho Marcario ?i,exicano son dos los objetivos perseguidos con 

(1) Diccion,.rio de la J,engua Eepal'!ola. Madrid. Ed. Real Acad.!!. 
mia Espal'!ola. 1970. Tomo v. P.lg. 1326. 



el empleo de lee mismee. El primero de ellos lo constituye le 
tutele universalmente reconocida que se brinda el titular del 
signo. El segundo lo configure el fin eociel, reflejo de le -
necesidad de otorgar une protección a loe consumidores de pro 
l!uctoe identificados con una marca. -

Como ejemplo de eeto dltimo ~e lo seffaledo por el -
artíc~o 115, parte primera, de la Ley de Pomento y Proteo~ 
ci6n de la Propiedad Industrial, que estableces "En loe ejem­
plares de la marca que se presenten con la solicitud no debe­
ran aparecer palabras o leyendas que puedan engeflar o inducir 
a error al pdblico." (2) Tambi6n ee encuentren en eete supues 
to los preceptos 129 y 150 de la ley de referencia (eludidos: 
en el capítulo primero), pues existen productos que eon moti­
vo de espeauleci6n en et mercado interno y externo, principaj. 
mente de aquellos que son coneideredoe b&eicoe para la l!lllbsi~ 
tencia de la coleotividad. 

La protecci6n diepeneada al titular de una marca y_ 
piblico consumidor, e6lo puede realizarse mediante el uso que 
de la misma se haga. En consecuencia, es tarea indispensable_ 
determinar lae peculiaridades de eeta conducta. 

I. EL USO ADHBRENTB O INDIRECTO DE LAS MARCAS. 

Bxiete la unanimided de criterios respecto de que le 
marca no necesariamente he de eetar colocada sobre lae mere"!!; 
cías que distingue. Entre loe autores que adoptan esta postu­
ra se encuentra Barrera Graff (3), para quien la marca, signo 
distintivo de una mercancía, es empleada tambi6n :fuera de 6s-

(2) Diario Oficial de la Pedersci6n. Op. Cit. Pág. 17. 
(3) Barrera Greff, Jorge. Op. Cit. Pág. 308. 
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ta como medio de defensa y propagend8 del proaucto mediante -
recursoe que hecen llegP.r al público el conocimie~to de loe -
art!culoe amparados por le misma. Y, que le tutele concedida 
a la merca pennite e su tituler el uso e~clueivo de ella a -
través de cualquier instrumento de publicjdad, sea éeta pro-­
gramada, escrita, oral o por imagenes. En rigor, la función -
específica de este sie.no se amplía para convertirse en elemen. 
to de publicidad. 

Rangel Medina ( 4), sostiene que no ea necesario es­
temper materialmente la marca sobre la mercancía, pues la evo 
luci6n de la industria, del comercio, el proereso de loe sis: 
te~ae de venta y el poderoso desarrollo alcanzado por los me­
dios de publicidad han determinado un gredual cambio en la 
concepci6n de este signo, desde sostener que el mismo debe e.Q_ 
tar adherido físicamente al producto que identifica haste con 
siderer como marca al singo que no está puesto sobre el bien: 
Affade, que de ex1girse tal situaci6n se excluirían de loe be­
neficioa que la ley dispensa a no pocos de los artículos que_ 
circulan en el mercado en los cueles se presenta la imposibi­
lidad de aplicar directamente este signo, sea por la natural!_ 
za misma del r.rnóucto (cremas, 1íquidos, gas, polvos, alam--­
bre, hilo, ob~etoe de adorno, etc) o por sus reducidPB dimen­
siones, sin hablar de aquellos para loa cu~les la moda o el -
gusto no toleraríen ningtln signo extraflo sobre la cosa que se 
pretende hacer distinguir. De esta manera, ~e ad~iti6 que la_ 
marca cumplía su misión aplicándola a loe envases, cejos o en 
vol turas. 

Así, la transformaci6n econ6mica y técnica de nues­
tros días ha originado un paso más adelante en lo que etefle -
al críterio pera inter~retar la función y concepto de este 
signo distintivo de carácter mercantil, ya que "no es una re­
laci6n física de coexistencia entre productos y marcas lo que 
asegura el cumplimiento de la finalidad que la ley le asig---

(4) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pág. 201-202. 
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na." Por consiguiente, lo que la ley ha querido establecer -
es una relaci6n de identificaci6n entre los bienes y la mar-­
ca, aiendo euficiente con que el signo se refiera a los sati~ 
factorAe. 

Nava Negrete (5), considera que la m~rca posee un -
carácter relativo de ubicación, ee decir, no neces~riamente -
debe eer adherente o aparente. Esta aaerci6n ha sido manifes­
tada desde anto~o por la doctrina clásica francesa, italiana, 
belga y euiza e incluso por la misma jurisprudencia, preeen-­
tándoee también en los tiempos actuales con pocas excepcio-­
nes. Indica, que la relatividad de 1~ adherenci~ se explica -
por el hecho de que ea imposible fijrr la msrca sobre un gran 
número de productos, tales como: líquidos, ciertos alimentos, 
alfileres, agujas, etc. En consecuencia, se otorga a fabricB!l 
tea y comerciantes la facultad de f'i~ar sus signos distinti-­
voe en loe emblajes o envolturas en general. 

En igual sentido se declara Breuer Moreno (6), seíl~ 
landa que loa primeros tratadistas frEmcesee sostuvieron que_ 
la marce debía ester adherida al producto, pero que la Ley de 
1857 no exigi6 ye tal condici6n. Así, l.e tutele juríaice dis­
pensada al uso de las marcas tiene por objetivo establecer 
una releci6n de identificación entre loe bienes ~ dicho eig-­
no. Por consiguiente, no es forzoso que éste se aplique e las 
mercancías directarnente o se adhierA a sus envF1~rns, pues 
équel no deja de cumplir sus funciones aunque Re utilize en -
volantes, folletos, avisos, propaganda oral, etc., siendo su­
ficiente que se refiera e los productos. 

Pare Pascual Di Guglielmo (7), la merca es el signo 
que distingue los artefactos de una fábrica, los objetos de -
un comercio, loe productos de la tierra y de les industries -
agrícolas, no aiendo necesario que la misma ee encuentre adh~ 

(5) Neve Negrete, ~usto. Op. Cit. Pág. 194. 
(6) Breuer ~areno, Pedro c. Op. Cit. P~g. 43. 
(7) Di Guglielmo, Pascual. Op. Cit. Pág. 22. 
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rida .. Lo anterior obedece a la existencia de rnercancíae que -
por en netursleza (líquidos, polvos, etc.) o por sue reduci-­
das dimenciones (agujas) no admiten tal posibilidad de identi 
ficaci6n, originando que loe envases y envolturas se tranefO!:, 
men en depositarios de este signo; situación por dem6s propi­
cia para sustituir el producto contenido en dichos medios de 
protección en perjuicio del titular de le marce y del pliblic-;; 
consumidor. 

Considera es.te autor, que si la merca es de empleo_ 
facultotivo y que si fabricantes y c~merciantes pueden abste­
nerse de su uso, nada impide que siguiendo su criterio v con­
veniencia la coloquen sobre el producto 111iemo, o bien, en la_ 
envoltura. o envase que contiene a aquél, dedo que el Estado -
puede reglamentar su empleo cuRndo por razones de orden pÚbl! 
co así se requiera. 

Como se aprecia, la doctrina c.e mnn)fleetn acorde -
en seflalar que el uso de la merca no necesariamente rlebe ser_ 
adherente, es decir, estAr sobre el producto mismo, ya que la 
naturaleza de los bienes o servicios distinguidos con éatA no 
es la misma en todos loe casos. Esta conclusión devmestra que 
el empleo de una marca puede realizarse de manera indirecta,­
puee lo importante es la relación de ider.ti~icación entre le_ 
cosa y e1 signo. 

II. EL USO APARENTE U OCULTO DE LAS MARCAS. 

Sef'lela Breuer Moreno (8), que siendo le función de_ 
la marca el de identificar un producto, pareciera que debiera 
estor siempre colocada en sitio visible, ser Aparente, puee -

(8) Breuer Moreno, Pedro c. Op. Cit. Pág. 44-45. 
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no podría servir 0 sus fines si el oúblico no e~tuViera en 
condiciones de verla inmediatamente. Sjn embPrgo, ol examinar 
la cuestión més detenidamente debe admitirse 4ue no es necee~ 
rio tal supuesto, baetP-ndo únicemente que le rnisma siga como_ 
elemento de identificación. Agree_F, que en la práctica son m!:!. 
chas loe productos 4ue llev?n mPrCPB n6 apRrentes; como loe -
vinoe,.los cuales tienen su signo distintivo en la parte in-­
ternn del tapón, loe art:!cnloe que se venden envueltos, etc. 
Y, 4ue en la vido diaria las mercas ocnltes sirven ae me~or -
guia para establecer la existencia de una faleificaci6n, pues 
T'Or lo general el usurpador las descuida. 

Rangel Medina (9), declara que si la adherencia no_ 
ea una cualidad propia de le mercA., no puede decirse lo mismo 
a cerca de su apariencia, peculiaridad que debe considerarse_ 
comprendida en la función misma de este signo. Se 8finna que_ 
no ee necesario que dicho signo vava fijado en el exterior 
del ob¿eto, bastando que sirva como elemento de identifjce--­
ción para que se tenga como e.credi ta da su func i6n. Sin embar­
go, existen marcas que r.o son perceptibles de menere 1nmedia­
ta, como las colocedes en loe tapones de los vinos, las cua-­
les responden a la denominaci6n de OCULTAS por contraposici6n 
a las aparentes de aplicnción externa. Sobre éPtHs, agregR, -
la doctrina ha restringido su vélidez, pues el ser de aplica­
ción interna y en consecuencia no aparecPr en el ~reducto 
cuando éste ee compra, las Mismos l10 pueden conatitnir un si.e.. 
no Ce con~erv~ción de clientela. 

En opinión de este a•1tor, la n·erca eí Oebe ser apa­
rente y en todo caso debe te~er~e como simple excepción la p~ 
aibilidad de su uso interno. Ppra reafirmar esta idea, dicho_ 
tratadista seftala que s pesar de que la Legislaci6n Mexicana_ 
Mercaria nada dice al respecto, tal silencia puede suplirse -
con la interpreteci6n extensiva de sus disposiciones concer--

(9) Raneel Medina, David. Op. Cit. Pág. 206-207. 
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niente al emp~eo de leyendas obligatorias en las mP.rces, pues 
to que 80 Obliga 0 los propietarios de estos sjgnos n UBRr ae 
terminRdas menciones que deben de aparPcer de manera clara y: 
visible en loe proauctoa que las marces ampPran o distinguen. 
Por tanto, si lAB lP-:vendAS a1udiaas deben llevarEte en forma -
ostencible y distinguidn, es evidente que tEll eYie.encia debe 
entenderse aplicada a Ja marca misma. Esta es, por elementel­
sentido comtÚl, la bese para conBi~Prar como requisito de est; 
signo distintivo su cf!rácter nperente, en oposición n su ~pli 
caci6n oculta. -

Por otra pf!rte, e1. propio Rengel fted inn cona.id ere -
le existencia ~e leR marcas ocultas, ~iempre que npliceclas YA 
en formR externa sobre les envoltur~a, CP.ja8, envnFee, etc., 
se permita su aplicación de un modo interno, coMo el caeo de: 
los cieflrrillos o jebonP.s. 

Para Nava Ne[rete (10), la apariencia de las marcas 
es relativfl, pt1ps dicha situeci6n rlerivP de la posibilidad 
del fabricant~, comP.rciente y aún más del pre~tPdor de BPrvi­
cioe perp que rl. di~tineuir sus bienes o servl cioE1 lo haga ª!!!. 
pleando eRte signo de ~anere oculta o no visible, euxiliéndo­
ee de los diversos medios de publicidad pera derlo e conocer. 

'Recapi tulnnno J flS pre!'lentes ideAr::, he de se;:o;alar 
que no e~tov completPmrnte de ~cuerdo con ellA8. Por ejem~lo, 
no me parece acertP.do lo el icho por Breuer T·'oreno en el senti­
do de 4ue el uso de una rnPrce OCUL'fA sea un medio idóneo para 
evitPr le altrreción de l~ misma y mucho menos que Pignifiqne 
una fonna auténtica de su utilizaci6n, pues es ~ifÍciJ que e~ 
ta medida limite lfl usurp~ción dP une mPrca. Ahora bien, de -
realizarse el uso de este signo en tale~ condiciones, el mis­
mo no podría cumplir cabalmente su funci6n identificador~, ya 
que su colocaci6n implicaría un ~~amen detPllaao que está muy 
lejos de llevar El cabo la gren ~eso de consumidores. 

(10) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Páe. 19~. 
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Lo sostenido por Rangel Medina, de que no puede 
aceptarse en México el uso vilido de las marcas ocultas, sin_ 
que esto implique eu prohibición, me parece acertada. Por 
otra parte, la afirmaci6n de que les die~osiciones aplicables 
al uso de "Leyendas Obligatorias" pueden ser extensivns a loa 
bienes distinguidos con una marca no es correcta, pues la ac­
tual L~y de Fomento y Protecci6n de la Propiedad lndustrial,­
en su artículo 131, considera que el uso de la leyenda "marca 
registrada" o sus abreviaturas sólo podrá hacerse en los pro­
ductos o servicios que una marca registrAda ampara, pero sin 
referirse al sitio donde deba estar colocada ésta y mucho me: 
nos el que debe ocupar una marca. 

Desafortunadamente, la ley no es explícita al rea-­
pecto y se tiene que recurrir a interprntaciones que pueden -
tergiversar su verdadero espíritu. Por consiguiente, se vuel­
ve necesario corregir dichas fallas. 

III. COMO DEBE REALIZARSE EL USO DE LAS MARCAS REGISTRADAS. 

Por lo que concierne a nuestro r~gimen marcario vi­
gente, este problema se resuelve con el uso 1ninterrurnpido de 
la marca en los productos o servicios a que se aplica. Esta -
aseveración tiene su funrlamento en el artículo 134 de la ac-­
tual Ley de la Materia, el cual establece que "La renovación_ 
del registro de una merca s6lo procederá si el interesado cu­
bre los derechos correspondientes y manifiesta, por escrito y 
bajo protesta de decir verdad, su uso en loe productos o ser­
vicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por 
un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de -
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eata Ley." (11) 

Lo diapueato por el precepto 130 de le Ley de Fornen 
to y Protocci6n de la Propiedad Industrial, es que si una msr 
ca no es ueade durante tres afias consecutivos en loe produc-= 
tos o servicios para loe que se registr6 procedera su caduci­
dad, sa.1 vo que existf!n causas juAtificadns a juicio de la Se­
cretaria. 

Como se observa, estos preceptns coinciden en Refta­
ler que la utilizaci6n de una marca reejstrada aebe ser INlN­
TERRUMPJDAMENTE en un plazo de tres años consecutivos o més;­
en caso contrario, procederá la caducidad del registro con la 
consecutiva p~rdida del derecho exclusivo que sobre aqltella -
se posee. 

La anterior medida, indica Nava Negrete, obedece e 
"la. prevenci6n del Gobierno Pederel pera evitar la prolifere:=­
ción de registros de mercaa que no ae utilizan." (12) 

Asimismo, el artículo 152 fracción II ~e le Ley en 
cuesti6n, menciona que el registro de un8 merca caducará cu~ 
do ésta haya dejado de usarse por más de tres años consecuti: 
vos, salvo que exista. causa justificada n j11icio de la Secre­
taría. 

En conclusión, el uso de una marca registrRda y con 
e11o le conservación del derecho exclusivo de la misma, tiene 
como presupuesto su empleo ininterrumpido por treo arles cons_g_ 
cutivos como mínimo. 

Analizado lo anterior, es necesario establecer las 
condiciones en que puede justificarse la felta de utilizaci6ñ 

(11) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 19. 
(12) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pág. 540. 
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de una marca regietrade. Fere Nava Negrete, este omisión es -
irrelevante jurídicamente ya que no existe obst8culo alguno -
para que e1 propieterio de la misma a1eéue, con fundE1J11ento en 
el Convenio de Ferie, artículo 5, apartedo C, número 1, elg\l­
na cause de justificación por falte de.uso; precepto que e la 
letra dice: 

" Art. 5. C.-1) Si en un peía :fuese obligatoria 
la utilización de la marca re-­
gietreda, el registro 'no ·podrá 
eer anulado sino deepu~s de un­
plazo equitativo y si el inter; 
s~do no justifica lee causas ae 
su inacción. " (13) 

Lo anterior resulta cierto porque México es unioni_!! 
ta de este Ordenamiento. 

Según Nava Negrete, la doctrina ~.r jurisprudencia 
han establecido corno causas de juatifiCBci6n por fclta de uso 
de una marca a la fuerza mayor (guerra, catástrofes naturales 
como el fuego, inundación, etc.) y por disposición legal ( 
cierre de la emnrese. titular de la marcA o bien Re prohíbe le. 
:fabricación o v~nta de los artículos de 1.a marca.) (14) 

En mi opini6n, las observe.e iones de este r:iutor son_ 
correctas daao que los artículos 130 y 150 de la J,ey ac Fornen 
to y Protecci6n de la Propiedad Industrial, conceaen nna to-= 
tal. facultad de decisión a la Secretería de Comercjo y Fomen­
to Industrial para determinar 1as causas de juotificación por 

(13) Legislación Sobre Propiedad Indostrie1, TrrmsferP.ncia. de 
Tecnología e Jnvereiones Extranjeros. On. Cit. Pág. 146-
147. 

(14) Nava Negrete, Jnsto. Op. Cit. Pág. 545. 
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no- uso--de üría· marca regist~Él('fa, -,10 · Cua1c pu8de·.a8r motiVo· de -
arbitrB.rieded~s. 

IV. EL USO DE.LA MARCA REGISTRADA POR PARTE DE UN TERCERO 
AUTORIZADO. 

Para avocamos al presente tema, es inñispensable -
conocer el criterio doctrinario respecto a esta modalidad del 
uso de una merca registrada. 

César Sepúlveda, en su estudio intitulado "Peculia­
ridades de las licencias de uao de marcas en el Derecho Mexi­
cano" (15), considera que las licencias rle uno de marcas son 
dispositivos de eran importancia en el moderno derecho de la­
propiedad industrial y del intercambio comercial internacio-: 
nal, puesto que por ellas se abren mercA.rlf>s nuevos a l:ie manu 
facturaros de otros paísen, se pen!lite al fabricante locnl -
producir artículos que lo fF.1.vorecen en ln co,-i}1etencia. mercan­
til a trevlie de la o~rurla técnica y la CX}Jeriencia del dueño -
de la marcR; superan los problefl"las de las bRrreraa e. la impar 
taci6n, acreditan y dan a conocer las marcRs foráneas en loa­
mercados internos; intensifican lPs operaciones comerciales : 
trannnacionalee y acent1'.ta..'1. la circulaci6n de productos en loo 
centros de distribución, entre otros. 

Son cRtas C8rncterír:ticas ln.s que n juicio de este 
autor justifican su estudio annlítico. Agregando, que la inmñ 
terialidad de este tipo de derechos dificulta la tarea de ea:: 

(15) Boletín del Instituto de Derecho Comparado de M~xico. 
Septiembre-Diciembre. 1961. Núm. 42. 
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tablecer el carácter legal de dichas licencias, máxime que no 
existe jurisprudencia nacional al respecto y la 'doctrina ex-­
tranjers ha sido poco explícita. 

Ante esta situación, Sepúlveda delimita la naturale 
za de esta figura e indica que el contrato de licencia es un­
pacto por el cual el titulAr de un monopolio de una explota-: 
ci6n concede a otra persona, en todo o en ~arte y bajo cier-­
tas condiciones, el goce de su derecho de explotaci6n, carac­
terizándose por ser un derecho relativo, oponible entre par-­
tes, revocable, oneroso, personal, intronsferible y de tr~to_ 
sucesivo. Por Último, sef'iala que este contre'to viene a ser de 
un tipo sui generis, un compromiso reconocido y controlado 
por la ley. 

Las ideas de este autor me pArecen acertadas, con -
la única observaci6n de que dicho contrato no niernpre ha de -
ser oneroso e intransmisible. Considero que en lucAr de enero 
sidad debe hablarse de unilateralidad, nues según el conteni: 
do del aroiculo 139, parte pril'lera, de la Ley de Fomento y 
Proteccidn de la Propiedad Industrial, se genera una serie de 
obligaciones para una de las partes y derechos para la contr!! 
parte. 

" ART .. 139 .- Loe productos que se vendan o los se~ 
vicios que se presen·ten por e:l usua-­
rio deberán ser de la misma calidad -
que los fabricndoa o prest~doA ~ar el 
titular de la ma.rca. " (16) 

Como puede observarse, dicho precepto impone al li­
cenciatario la obligaci6n de producir loe bienes o servicios_ 
en las mismas condiciones que las realiza el titular de la 

(16) Diario Oficial de la Federaci6n. Op. Cit. Pág. 19. 
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marca. Tampoco ee cierta la Afirmaci6n de que este acuerdo de 
voluntades sea intransmisible, es decir, que el usuario auto­
rizado de una marca registrada no puede pennitir e su vez el_ 
empleo de la misma A otra persona, pues ~icho supuesto puede_ 
estipularse en lAs clnúsulae rel convenio por no existir ñie­
posición contrarie en la ley. 

En mi opini6n, une definici6n que mejor ilustra es­
ta figura, es que: "el contrato de licenciA dP. una merca re-­
gistrade es aquel por virutd del cual el titular ae ~eta con­
cede a otra persona el derecho de uaarlA dnrente nn tiempo de 
terminado con respecto e todos o alt:;nno de los Productos o -
servicios amparados conforme n su regi~tro, con cnrácter ex-­
elusivo o no, quedando P.l 1Js11ario autorizado a fRbricar los -
bienes o Rervicioe que se presten en la miemR forma, calidad 
y naturaleza eqt1ivalentes e los otorgados por el licencionteii'. 

La anterior construcción doe;mática tiene como base 
lo se!'!alado por loe artfo,tlos 136 y 139 de la Ley de Fomento: 
y Protecci6n de la Propiedad Industrial. 

" ART. 136.-

ART. 139·-

El titular de unP. m~rca registrada po 
drá conceder mediante convenio, liceñ 
cia de 'lBO a una o más personas, can: 
relación a todos o algunos de loe pro 
duetos o servicios n lCJs que se apli: 
que dicha marca. La licencia rleberá -
ser inscrita en la Secretaría para 
que pneda producir efectos en perjui­
cio de terceros. 

Los pro~uctos que se vendan o loe ser 
vicios que se presten por el usuario: 
deberán ser de la mie~a cali~ed que -
los fabricados o prestados por el ti­
tular de la marca. Además, esos pro--
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duetos o el establecimiento en donde 
se presten o contraten loA RPTVicioe-; 
deberán indicar el nombre del usuario 
y demás datos que prevenee el regle-­
mento de eeta Ley. •· (l 7) 

En base a la legislación vigente merc~ria, puede e~ 
ceder que además de concederse la autorizaci6n de explotaci6n 
de Una marca, se transmitan conocimiento~ ~écnicoR o se pro-­
porcione asistencia técnica para que el licencietario produz­
ca, venda o preste serviciof' en igualeE1 condiciones que el li 
cenciante. Ante esta eitueci6n, dicho contrato recibe el nom= 
bre de Acuerdo de Franquicia. 

" ART. 142.- Existiré fr•nquicia, cuando con le l_! 
cencia de uso de una marcn se trPnsmi 
tan conocimientos técnicoa o se pro-: 
porcione asistencia técnica, pera que 
la persone a quien Re le concede pue­
da producir o vender bienes o prestar 
servicios de manera uniforme y con 
los métodos operativos, comerciales y 
administrativos establecidos por el -
titu1ar de la marce, tendientes ~ man 
tener la calidad, prestigio e irneeen_ 
de los productos o servicios a loe 
que ésta distingue. " (18) 

Para que el convenio de licencia de ueo de una mer­
ca registrada produzca efectos en perjuicio de terceros, es -
necesario su inscripci6n ante la Secretaría del r~mo, como lo 
confirme el artículo 136, segunda parte, del Ordenamiento en_ 

(17) Diario Oficial de la Federaci6n. Op. Cit. Pág. 19 
(18) Ibídem. Pég. 20. 
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cuestión. "La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría - · 
para que pueda prooucjr efectos en nerjuicio oe terceroa."(19) 

LB inscripci6n de eRtu concesión, como todo acto 
que es objeto de regi~tro público, otnrga al propietP.rio y 
usuario E1utorizado del sieno, 18 f8cultad expresfl de perse--­
guir a los infrpctores del aerecho de exclus1viñfld que el re­
gistro de la merca otnrg~. Este prerrogativa está consAgrade_ 
en el artículo 140 de la octuel JJey de la. materia. ''El usua-­
rio 0 que se 1~ hPyri conre>dido unp licencia que se encuentre_ 
inecri ta en la Secretnrír.i, Fnl vo estipulación f'n contrerio, -
tendr~ la facultad ae ejercitPr lea accionea legaloo tendien­
tes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegul de la_ 
mRrca, como si fu.Pre su propio titulBr." (20) 

En consecuencia, el nao renlizAdo por el tercero S.!!, 
torizado y el del propio titular de le marcn ea considerAdo -
uno mismo. Por conoigniente, se entienae que aicho empleo pu~ 
de evitRr la cAductfü:i:d del ree;i!'?tro de lR mBrca por no uso o 
proclu.cir la cancelación ciel mismo ai se prnV''lCn o tol~!ra que 
se trana:forme en rlenominAción génericn de acuerdo al conteni= 
do de los artículos 152 y 153 de la Ley re~pectivRmente. 

Un caso que viene a la pPr con lo nnterior, es CUB!!. 
do el titular de una marca reei~trAda otorea unn 1icenciA de 
uso sin registrar dicho convenio, este problerrm repreoenta -
una cuestión de debate. IJa ley vigente sobre Propieded Jndus­
triel nade dice al respecto y sólo podemos ntonernos a lo dis 
puesto por sus artículos 136, p8rte final, lAíl y 141, que in~ 
terpretAdos a contrerio sensu, pPl"'niten concluir lJ.Ue un con-­
trato de licencin en tales condiciones no proc:uce efecto con­
tra terceros y sólo afecta a las p1.1rtes del mismo; que el li­
cenciaterio no puede ejercitar nineuna ~cci6n lee?l tendiente 

(19) Diario Ofici~l de la Federación. Op. Cit. P~g. 19. 
(20) Ibídem. P.lg. 19-20. 
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e impedir la :felsifiCAción, imitación o uso ilegal 11.e la mar­
ca, ni podrá considerarRe et uso que realiza el licenciatario 
como si lo hiciese el nronio titulAr ña la marca, es dr.cir, -
proceder~ la caducidad de Psta por no uso cie su propietario .. 

Lo antf'rior, ?Jermite eetflblr;>cer que la obligatorie­
dad del contrato de licencia de u~o de una mArca registrada -
reside en su registro. Esto no debP. confundirPe con su forma_ 
o requiei tos de válidez, lo cual e~tará l"f'f1.tlado por lfls re-­
glPs generales del derecho común. AsimiRmo, permite afinnar -
que un usu~rio registrPdo esté exento de snfri,r perjuicios 
en sus derechos cuando por raz6n rle algÚn Reto Ae lesione la 
titul.Pridr-n r1e eAte signo; por e,iempl.o, C'1-. e""bP1~¡_::0 rcr<lizec'!o= 
a una mPrca rec:istrndA y 8ún Eit E1djudic;ición en remete ~Úbli­
co como conRecnencia de nn juicio sec~ido Ante los tribunales 
ordinarioA. Es obvio quP. el :iropiPt:Prio de lfl Misma será sus­
tituido en sus prerrogativns por el nuevo titulPr sin que la_ 
situaci6n del usuario Autorizado se afl"'cte o menne, E161o en -
tanto subsistan las condiciones que sirvieron de base fl: la 
inscripción del reeistro. 

Lf! inecripci6n de una l.icencia ae uso de tma marca_ 
ree:istraña puede cRncel.aree cuando: 

" ART. 138.- La cancelación de la inscripción de 
nna licencia procederá en los ai--­
gitientes caRoss 

I.- Cuando la soliciten con.inntamente -
el titulF-<r ae la marca y P1 uAnario 
a quien se lP haya concedido la 11-­
cencia; 

II.- Por nulidad, caducidad o cancela--­
ción del registro de la marca, v 
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III.- Por orden jur11ciPl. " (21) 

Ahora bien, no proceder{. 10 jnecripci6n <le licencie 
de uso de una. marca registroñe. cu.ando R~ lef: ion e el inter~e -
público o si en eJ. convenjo respectivo Re eyc1.u;sire la· aplicF!­
ci6n de la Ley de Fomento y Prat~cción dP 1.a Propiedad Indus­
trial, Sin perjuicio rle que las ~artes puedan ROmeterae al 0~ 
bitrio internacional en CASO Ce conflicto. 

Finalmente, n(I me parece acertAño quP. al contrato -
de fran4uicia le sean pplicables las mismas disposiciones de 
la licencia de uAo ele una J11arca (&rt. 1~2 pprte t'iltirna), pue; 
tal medida equipara a ambas fieuras como iguales, lo cual no 
es cierto; es nP.CP.sario la creaci6n c!e nonnas 4ne regulen es:' 
pecífic~mente esta modalidad. 

V. TRANSMISION DE UNA MARCA REGISTRADA. 

Al iB,ual que el anterior, es:te t~pico es traAceden­
tal p8ra ja entifj car la !'loturP1.eza y rteimen jurídico del de­
recho de 111arcas. Su regnla~i6n se ~ncuentra .Plasmada en loe -
artículos 143 al 150 de la J,e,, de la_ Mat~ria, ~i.P.ndo loe dos_ 
primeros de éstos los que contienen las reelns ·generalen de -
la mj ama. 

Cuando se menciona que loe derechos de una marca 
registrada o los "-lne derivan de la eolici tud par-a ta1 efecto, 

(21) DiArio Oficial del.a Pedcreci6n. Op. Cit. FP¡r. 19. 
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puede trensmi tirse 11 a una o variflB personas en los t~rmi--­
noe v con las formsliaPdce que esteb1ece la legislación co-­
mún " ( 22), se reconoce que el titular ñe PSte signo PUede 
transmitir en todo o en pprte por acto e~tre vivos o por vía_ 
sucesoria sus derechos sobre el goce exclusivo del ~ismo. Pe­
ra q1.ie este acto produzca efectos en p·erjuicio de terceros de 
berá ~nscribiree ante la Secretaría Oe Comercio y Fomento In: 
duatria1., segtÍn lo dispone el artícuJ.o 143, perte segunaa, de 
la T.ey de Fome!'lto y Pr0tecci6n de la PropiedA~ Industrial. 

En lo concerniente e la tran¡;¡misión de los derechos 
sobre mercas regietrede.e entre personPs jurínjco-coJectivee,_ 
la actual r .. ey de Propiedad Industrial pcqa1_~ que 11 c11end0 se -
dé la fusión CTe persones moreles se entf'nderá c.¡,1te CYiete une_ 
transmisión de loe derechos sobre marc8~ regietr?rBs, ~~lvo -
estipul::ición en contrPrio'' (23). EstR merlidP PB PC'ertpdA dedo 
que r-mtFriorrnente npda ~e decía al respecto. Aaemés, eviti:: el 
esparcimiP.nto de los rroructos elabor?flos por J.a empresa fu-­
sionedA, nuca el transmitir ésta sus bienPs d istinguidoe con_ 
una marca e la nueva persona moral, existe la presunción de -
que tales mercencías seguirán conserv~ndo la misma celiaaa y_ 
garantía. Pero, se otorgP nl tituler fusionado el derecho de 
conservar sus mElrCF<s Pi lo desea, aunque l? prPctica demues-= 
tra quP esto no enced e cnn frecuenC' iR. 

La anterior ]dea Be confirme con lo dispuesto por -
el ertículo 1~7, al indicar que 11 PÓ1.o f:e reeistrerá le trans­
misión ~e ?lguna marce ligada, ruando Re tranAfieren todes 
ellas e una mianm nersona". Se gpri:intizf1 esí lftl€ los produc-­
tos distinguidos por ~Brc~s igtt8le~ o ~emejpntee en grado de 
confusi6n aplicables a producto~ idénticos o ~imilares, sigañ 
elaborándose con el mismo esmero; tarea que ~P. facilita si a 
una mieme persona le son transmitidos en ronjunto rlichos sig:-

(22) Dierio Oficiac de le Pederec16n, Op. Cit. Pág. 20 • 
(23) Ibídem. 
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nos. De ahí, que lo enunciado por el artículo 146, parte últi 
ma, en e1 sentido ñe ser le Secretaría de Comercio y ~omento­
Industri01 quien decida sobre la proceclenciH de 1.e ñisoluci6; 
de mercas 1igFdas sea ece!-tAdo, va q,1Je nsí se cnnsnl.ida la 
protecci6n dispensada a los consumidores. 

Lo que resnl ta contredictorio en relaci6n a aste te 
ma, ea que la ley disponga en su precepto 146, parte primera; 
que los derechos de une. mPrca litrP.da pueden transmitirse si -
su titular consiaera que no existe confnsión para que ésta 
sea utilizada por otrR persone pera los ~reductos o servicios 
a que se aplica, pues el artículo 147 i'?'ldica que sólo se re-­
gistrará lfl tr2nsferencia de elf,11nn mArcn 1.ie;Pda ene.nao Re 
transfieran todas ellas a una misma -personr< .• 

A pesar de que el primero de estos a~tículos en su 
parte Última mencione que la SecretBrÍa de Cnmc:rcio y Fomunt~ 
Industrial decidirá en definitiva sobre ln procedencia de es­
ta transmisión, el segundo ae estos precept0R (147) es tajan­
te en ñecir que sólo procc>derá en sn conj11ntc. Así, además de 
resultar contradictorio puerle decirse que el ~rimero de estoa 
preceptos resnl ta innecesario. 

Asimismo, al r.cgerse la inscripción de ln trsnsmi-­
sión de los derechos ele una marca reBiatn~aa r:or razones de -
inter6e p1lblico (art. 150) o por conRiilen1r '1Ulo el registro 
de la niS?ne, se proteee 81 rníb1.ico c11nsnmidor qua se guía poi= 
una marca en la odr¡uisición de un dete~ninado bien. 

Por Último, la Lreislaci6n l'-~arcAria Menciona que 
cuando Re solicite la inocripci6n de al~1~8 trAnsmisión de 
marcas reeiRtradas sobre la que haya habido tronomisioneG an­
teriores no inscritas, deberán manifestRrse lRs inter:nedies -
(ert. 148). Es clara aquí la intención de proteeer al destin.!! 
tario o beneficiario de la transmisi6n de unn marca registra­
da contra posibles defratldadores que ostent?n la ti. tnlaridad_ 
de un signo mRrcario sin poseer tal calidad • 
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VI. EL USO DE LAS MARCAS NO REGISTRADAS, 

La actual Ley de la Materia,. junto con eu Reglamen­
to provieiona1, no regulan ampliamente eata situaci6n, aunque 
eí hacen menci6n de ella; eu aceptaci6n y lo concerniente a -
eu uso se encuentra plasmado en dos artículos del primero de_ 
estos Ordenamientos. 

E1 artículo 87, al expresar que "los industriales,_ 
comerciantes o prestadores de servicios podrán UAnr una marca 
en la industria, en el comercio o en los servicios que pres-­
ten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene m~ 
diente su registro en la Secretnría", reconoce de mflnPra am­
plia, sin limitación o condición el uso de lnR morcas para 
distinguir un producto o servicio. Esto no debe confundirse -
con lo contenido en su segunda parte, al decir que el d~recho 
al uso exclusivo de la misma se obtiene mediante su registro 
en la Secretaría, pues lo importante ea notRr que este preceE 
to reconoce el uso de marcas, estén o no reeistradas. 

Esta situación se confirma con lo dispuesto por el_ 
artículo 92, fracción I, que a la letra dice: 

" ART. 92.- El registro de una marca no produc,i 
rá efecto alguno contra: 

1.- Un tercero que de buena fe explota­
ba en territorio nacional la misma 
marca u otra semejante en grado de­
confuai6n, para loa miemos o oimil; 
res productos o servicios, siempre: 
y cuenda el tercero hubiere empeza­
do a usar la marca, de manera inin-
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terrumpida, antes de la fecha de -
presentsci6n de la solicitud de re 
gistro o del primer uso declarado­
en ésta. El tercero tendr~ derech; 
a solicitt=1r el reci8tro Ce la mAr­
ca, dentro del año siguiente al 
día en que f'ue publicedo el regis­
tro, en cuyo caso deberá tramitar 
y obtener previamente la decLara-: 
raci~n de nulidad ae ~ate. " (24) 

La importancia de este artículo recide en reconocer 
la existenciH de marcas no reeistrFdae, es decir, acepte el -
hecho de que una persona adopte una mrrca para dintinc.uir sus 
productoR o servicios sin neceriiñnd de rec;lstrurla ante la Se 
creta.ría de Comerc]o y Fomento Inaustrii-ll. Ahora bien, estn: 
modnlidrid origina un conflicto y es cuenda nn tercero regie-­
tra el mismo siena u otro semejante en c;rndo de confusión pn­
ra productos o servicios iguales. Por conoicuiente, se crean 
diverst=1s situaciones. Primcr2.mente, la 1.ey t1 J ~pen:;n al ti tn-: 
lPr no ree:istrado de cllnlquier cnnsecuencifl jurídica en su 
contra por tal utilización, siempre y cullnno ese uso haya Ri­
do de buena fe e ininterrumpidrunente hnstri antes de la preoen 
taci6n de le solicitud de registro o del ~rimer uso dec1Rrad0 
de la marca promovidn por el tercero. Pero, la le:v se exticn­
d e y ante esa circunstnnc ia otorgA nl ti tul.nr no reci strndo -
el beneficio de adquirir el derPcho exclusivo sobre su marca, 
el ctuil logrará u través del rcg::ntro que prorriueva nnte la S!: 
cretarÍR de Comercio y Fomento JndnotriBl (ert. 87), siendo -
necesf!rip ln tre11i tac16n y obtenci6n previH de la c1 cclR.ración 
de nuliU.ed del reeistro ya existente. Para tal efecto dia1 :n1-
drá del término Oe un affo, contado P. partir del día siguiente 
en que fuese publicado dicho registro. 

(24) Diario Oficial de la Federaci6n. Op. Cit. Páe. 15-16. 
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La aplicaai6n literal de esta disposici6n se ve li­
mitada por lo dispuesto en el artículo 151, frecci6n II, el -
cual señala que el registro de wia mEtrca es nulo cuando ºla -
marca sea idéntica o semejante en erado de conf'usi6n, a otra_ 
que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de 
Preeentaci6n de la solicitud de la marca registrP.da y se npli 
que a loe mismos o similares productos o servicios, siempre = 
que, qÜien haga valer el mejor derecho por uso anterior, com­
pruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el paí~,_ 
antes de la fecha de presentaci6n o, en su cono, de la fecha_ 
de primer uso declarado por el que la registr6." ( 25) 

Este mismo precepto, en su parte final, menciona 
que las acciones de nulidad que deriven del mismo podrán eje~ 
citarse dentro de un plazo de cinco effoo, contados a partir -
de la fecha en que surta sus efectos ln publi~nción del reei~ 
tro en la gaceta, excepto oua fracciones 1, VI y VII; lns dos 
primeras podrán hacerse valer en cunlq111 Pr tiempo y la 111 time. 
de ellas dentro del plazo de un aflo. 

Aunque este artículo no se refiere expresamente al_ 
uso de las marcas no reei!=ltradas, sí resultn aplice.ble como -
se aprecia de eu contenido. Lo cuestionable del c~so, ea que_ 
este precepto concede al titulAr no regif\trndo un ple.za de 
cinco afio para iniciar su acción de nulidad en contra clcl re­
gistro existente, mientras que el ertículo 92 tlnicnmente le -
otorga un afio para solicitar el registro de lu mn.rca, enten-­
diéndose que en caso de no hacerlo caducaró en derecho. 

Así, cuando el titul~r de una marca no registrada -
obtiene una resolución favorable de nulidad sobre el registro 
impugnado 1 las cuales tardan más de un afio en darse, resulta_ 
que el t~nnino ·para solicitar el registro de su mP.rca ha fen~ 
cido. 

(25) Diario Oficial de la Federaci6n. Op. Cit. Pág. 20 • 
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Analizando este mismo problema por su lado adverso, 
suree la necesidad de saber qu~ sucede cuando el titular de -
1e ,marca no registrada no .ejercita el derecho que le otorga -
~a ley para solicitar el retistro de su merca y con.ello obt~ 
ner la exclusividad de su uso. ID. propio artículo 92,. R mi 
juicio, resuelve e1 ~roblema de la sieuicnte manera: 

a) Durante un .año el titular registrf!do y el no registra 
do podrán emplear la misma marca nPra identificar su; 
iguales o eimilr.rea proUuctos, DOr Lo que el mercado 
se verá concurrido por Clos productos 'idénticos;. -

EetB situaci6n ?.fectoríe. a loe consumidores de <loe 
maneras: al momento de adquirir dicho bien no sabrían dietin= 
guir el de su predilección, comprando aquel que no cubre sua 
necesidodes, o bien, pueden verse aerBciados con la existen-: 
cia de dos mercancías o servicios de la misma calidad. Ahora 
bien, si los fabricantes se esfuerzan en reducir sus costos, -
el beneficio será mayor. -

b) Transcurrido el plazo del e~o que menciona 1a ley, el 
titulP.r recistrado pueee 'fledir la. no uti1.izaci6n de1 
signo no registrado y ejercitar todas las garentíaa : 
que le concede la legislación marcnria vigente. 

e) Ante estas circunstancias 'flUede suceder que le Secre­
taría ele Comercio y Fomento IndnR·trial decida que no_ 
afecta el interés p1lblico y decrete la prohibici6n o 
restricción del uso de dichos sienas, sel}Ún lo dis--­
puesto en el artículo 129 de la J,ey a e Fomento y Pro­
tección de la Propiedf!d IndHstrial • 
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C A P I T U L-0 IV 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MARCAR'!O. 

Es de conocido derecho que el Poder Ejecutivo para 
cumplir sus funciones administrativas ee auxilie de la~ Secre 
tarías de Estado, Departamentos Adminietretivoa y demÁe Orga: 
nismoa segÚn lo establecido en los artículos 90 de la Carta -
Magna y 2o., 26 y 34 frecci6n XII de la Lev Orgánica de la 
Administraci6n Pública Federal. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, co­
mo ente que sjrve a esos fines, es una autoridad administrati 
va y el conjunto de nonnas que aeflEllan las formal id ad e e v re: 
qui si toa que han de reunir las aolici tudes, promociones, pe di 
mentas e interposici6n ñe recursos que hpce valer un particu~ 
lar frente a la misma, en lo concerniente al uso de mArcas, -
constituye un procedimiento de igual naturaleza. 

I. EL PROCESO Y PROCEDI~IENTO. 

Antes de avocamos a nuestro objeto de estudio, es_ 
preciso hacer una distinci6n entre lo que significa proceso y 
procedimiento. 

La doctrina )T la ley no han establecido una diferen 
cia exacta entre estos conceptos, lo que propicia su utiliza:­
ción como sinónimos. Sin embargo, aleunos autores sostienen -



que no pueden tener Wl mismo uso, 1JU.es en cada uno de ellos -
existe rasgos f•tndamentnles que les impide tener la misma 
aplicaci6n, 

El proceso, Afirma Clemente Soto (1), significa en 
general un conjunto de fen6menos, de actos o de acontecimien: 
tos que se suceden en el tiempo y que manttenen entre sí de-­
terminados relacinnP.s de aolidRridad o vincu.l8ci6n. Este con­
junto de actos en derecho deben estar regulsrtoa por la ley y 
realizados con el fin _de alcanzar la aplicación judicial del_ 
derecho objetivo y la satisf'ecci6n consie11iente del interés -
legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una deci--­
ei6n de juez competente. AcrP-g8nrlo, que rroccso es sin6nimo -
de juicio. 

Procedimiento, indica el mismo autor, es el conjun­
to de normaa que regulan el clesarrollo de las distintRe rases 
y trámites del proceso. Y, que la suma de P!>tas normas forman 
un c6dieo de procedimientos que puede ser civil, penal, admi­
nistrativo, etc. 

Para Acosta Romero, el proceso en eencral cona ti tu­
ya un conjunto de actos, acontecimientos, realizncioncs del -
ser que se sucedP.n a través del tiempa y mantiene entre aí de 
terminRdas relaciones que lea dan unj dad. Aeí, puede hablarse 
de proceso químico, proceso industriRl, proceso biológico, 
etc. Procedimiento es el conjunto de ac~os realizados confor­
me n ciertas normaa para producir un acto. ( 2) 

En mriteria pP.n<:tl, el maf!~tro Colín Sánchez Rfj.rma -

(l) Soto Alvarez, Clemente. Selección de Términos Jurídicos,_ 
Políticos, Económicos y Sociológicos. México. Editorial -
Limusa. 1985. Pág. 232. 

( 2) Acosta Romero, Miguel. Teoría Gen Pral del Derecho Admin1.!!. 
trativo. México. Ed, Porrúa. 1984. Pág. 455-456. 
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que entre ambos conceptos existe una clara diferencia, dado -
que el procedimiento se inicia con le nveriguaci6n previa y -
~inaliza con el período procedimPntal en que se dicta senten­
cia (fin de la estancia), es deci>', constituye el todo. El 
proceso, tiene lugar cuando se dicta el auto de formal pri--­
eión o el de sujeci6n e. proceso. Por lo tanto, puede existir_ 
el procedimiento sin que surja el proceso, pero nunca a la in 
versa ya que el ~egundo ea una consecuencia del primero. (3)-

El proceso, sogi'in DorantPs TamR"O (4), es el conjun 
to de actos jurídicos relacionados entre sí qur? se realizan :­
ante o por un ór~ano jurisdiccional con el fin t~e resolver un 
liti&io,. En c-ambio, el rrocedirniento tiene un sibniric<Jdo máe 
amplio y consti tu~re el conjunto de actoR relacionados entre -
sí que tienden a la realización de un fin determinado. Y, que 
"todo proceso implica un procedimiento, pero no todo procedi­
miento ea nn proceso,. 11 

Cipriano Gómez Lara (5), sostiene que ambos concep­
tos son distintos; el proceso ee caracteriza por su funcicSn -
jurisdiccional compositiva de litigio, mientras que el proce­
dimiento {que puede menifestarse fuern rlel CA:~po procesal, 
cual sucede en el orden administrativo o legislativo) se redu 
ce a ser una coordinaci6n de actos en marcha relacionedos en= 
tre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser 
el de un procedimiento incidentaL o impucnativo. 

En opini6n de Briaeño Sierra, el rroceso ea una ins 
ti tuci6n cu,·a propiedfJd particular consiste en f;U naturaleza -

(3) Colín Sánchez, Gu.illerl"o. DPrecho l'-exicano de Procedimie!! 
tos Penales. México. Ed. Porrda. 1986. Pág. 59, 60, 63. 

(4) Dorantes Tamayo, Luis. ElPmentoe de Teoría Generál. del 
Proceso. México. Ed. Porrua. 1983. Páe. 178-179. 

(5) G6mez Lara, Cipria.no. Teoría Gener~l del Proceso. M~xico. 
Unh•ersidad Nacional A•tt6norm de México. lg8o. Pág. 245. 
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dinámica de serie de actos qne ee pro,rect~n A +.ravés de tres_ 
sujetos, formando c.rados sucesivos que progresan sin regresar 
a su orígen. (6) 

Como se observa. los conceptos ~receso y procedi--­
miento poseen Hn siBTiificado diferente¡ a pesar de existir 
una estrecha vinculaci6n entre ambos. En consecuencia. pode-­
moa de!inirlos de 1a Aigttiente manera. 

PROCEDD'IENTO. Es e1 conjunto de acto~ sistematizados -
tendientes a 1a rea1izaci6n de 1m fin de 
terminado. -

PROCESO. Es e1 conjunto de actos debidamente sistemati­
zados en loe que concurre el EstE1dO corno sobe­
rano, lae partee y terceros que tiene por obj~ 
to resolver un con:fli,,to de trascendencia juri 
die a. -

II, PROCEDIMIENTO ADF~INISTRATIVO. 

A1 igua1 que 1a prob1emática anterior, ouccde algo_ 
similar en cuanto a lo que debe entenderse por procedimiento 
administrativo. La razr<n es obvia, existen tantos de ellos cE: 
mo derechos sustantivos h~y. Sin embargo, los diferentes con­
ceptos que se han elaborado al respecto sirven para ilustrar_ 
sus características fundamentales. 

(6) Briee~o Sierra, Humberto. Derecho Procesa1 Fisca1. ~éxi-­
co. Ed. A. L. R. 196A. Pág. 297-298. 
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SegÚn Acoste Romero (7), el ~rocea;,.,iento eaminis-­
trativo ee toao.el.conjunto de actoA Aeñaledos en le ley pera 
la pr.oducción del acto ad..,inistrativo, BAÍ como la ejecución 
vo1unta-Í'-ia 6- forzosa dé éste, ya sea internR o externa. -

Gabino Fraga, externa que el 'procedimiento adminis­
trativg es e1 conjunto de formalidades "!r actos que preceden y 
preparan e1 acto administrativo. 

E1 procedimiento administrativo, indica GArcía Ovie 
do, lo constituyen los trámites .v forrnalidadea que debe obseY: 
var la adminietraci6n para resolver 1As recJamaciones que lo; 
particulares le formulen. 

A pesar de esta dlversidad de opiniones, loe auto-­
res coinciden en indicar que el procedimiento administrativo 
es un conjunto de actos que realiza la administraci6n, ya pa= 
ra producir otro acto administrativo o bien parn lograr la 
ejecuci6n de uno ya existente. 

Independientemente de esta pl11ralidad de criterios, 
existe el acuerdo eenPrel de que debe mAni"festarse unA volun­
tad administrativa parA la confieuración del procedimiento a~ 
nistrativo. Ahora bien, esta voJuntAd ha de rnan:ifeet:arse e i!!!, 
pugnar11e a travé~ de una serie de actos :forrmtlndos bAjo eo--­
trictos principios de leóal idad, vigilando siemrre que su re­
sultado sea nna resoluci6n que ~e apegue a Derecho ~r ,iuetifi­
que plenamente sn ejecuci6n. Por taJ motivo, el procedimiento 
administrativo debe reunir los elementos enenciAles contPni-­
dos en nuestra Carta Mar.na rara todo acto emnnPdo de Autori-­
daa, 

Tenemos entonces, que debe respetPrse la Garantía de 
Audiencia contenida en P.l artíc1.1lo lll de nuestra Conetituci6n 

(7) Acosta Romero, Miguel, Op. Cit. Pág. 456 
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Federal, va que 10 misma ~e hace extensiva a todo proceaimien 
to judicial o ad~.j.?iiRtrAtivo que pi1eaa cnlmlnar con 1a priva= 
ci6n a alg"ien ñe sHs derechos o yiosesiones; criterio sosteni 
do por nuestro més el to Tribunal en el sP.nt id io de que le au: 
toridad ad7•inietrntiva tiene la ohlicoción dirPcte de propor­
cionar la oportunided ñe defensa a los ei'ectados. 

AUDIENCIA, CAHANTIA DE. J,a garantía ae andiencia 
que consaLra el artículo 14 de la Cnn!'<titttci6n -
Federal, debe inter;,iretnrse en í'l p.entido de que 
las Rntoridades ailrnini~trativFrn, nreviamente a -
la emisiñn de cualquier acto que jmplique priva­
ci6n de derechos, respetando los procedimientos 
que lo contenga, tiene la oblieeción de ~~r -
oportunidad a los agraviados para que e:xpnnc;an -
lo que con:::jderen convenjente en defensa ae RUe 
intereses. r.o anterior implica que re otoreue '; 
los afectados un término razona.ble pAra que co-­
nozcan laa pretensjones de la autoridftd y apor­
ten las pruebas lecnles que conGiaerP.n pP-rtinen­
tee para def~nder ~t1s ~ey·echos. 
Séptima época. Tercera Parte. Vols. 115 - 120. 
Pág. 71. A. H. 1CE4/77. Osear ~'endívil llsuna y 
otros. 

Tanibien ha de ef't:~r a lo d isp11eF>to por el artícuJ_o 
80. Constit11cionA.l que consaera la GPrnntín del Derecho de p-; 
tición, conF5iAte en J t' facultad dGl gobernHdo pora formular :­
de manera respetuosn, pacífica y por C8crito petjción a cual­
quier autoridad; ésta deberó emitir respuesto en hreve térmi­
no, constituyendo una obligación para Ja misma. 

El procedimiento administrativo, o de cualquier ín­
dole, implica en mucho una petición a una autoriclad, rior lo -
que ésta debe efT!itir l1na rer-p11e~ta al solicitruite que se tra­
duce en una RESOT,UCION, como sucede en el caso dP.1 T>TOCedi---
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miento administrativo. Nuestra Constituci6n establece que di­
cha re.solúci6n debe emitirse en breve téYmino. Aquí s11rge la_ 
interrogante ¿ qué tie~po es considerado breve término ? 

La e.arta Magna no establece el tiempo en que J.a au­
tor.ida.d debe ~emitir sus respuestas, sin· efTlbnreo, este defecto 
se subsana con el criterio que la Corte ha emitido al respec­
to: · ' · 

PETICION, DERECHO DE. Atento a lo o1sp"esto por 
el artículo 8 de la. Constitución, que oraena que 
a toda petición debe recaer el acuerdo respecti­
vo, es indudable que si pasan más a e cuatro me-­
sea desde que nna persona presenta un ocurgo y -
ningÚn acuerdo recae a él, se viola la earAntía 
que consagra el cita do artíc11lo Consti tuc ionElJ ... -

JURISPRUDENCIA 1E8 (Quinta épocfl) p!Íg. 226, Pri­
mera Secci6n Volúmen 2a~ Sala. Apéndice ae ._Turi!3.. 
prudencia de 1917 a 1965. 

Que, interpretrda a contrario seneu, indica que por 
bre·,.1e término debe considerPrse un plazo máximo de cuatro me­
ses .. Fero, el hecho de que emita la resoluci6n en cuptro me-­
ses no significa que la autoridad esté cumpliendo fielmente -

.sus obligaciones, cuesti6n también sostenida r.•or nuestro máY! 
mo TribunRl. 

En el artículo 17 de nnePtra ConPtitnci6n, se esta­
blece que la impartición de justicia, entre otras, debe ser -
expedita, gPrantía que va íntil'lamente relacionada con nuestro 
ob~eto de estudio. 

La autoridad ad~inistrativa ta~bién imparte justi-­
cia, pues las resolucione~ que emite son prácticamente una 
sentencia, misma que debe realizarse conforme a Derecho "' re!! 
petendo lo establecido en Pl artículo f'o. v 17 de nuestra 
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Constitución Federal. 

AdemP'e de los rí'l¡uisitos esenciale·s para todo acto 
de autoridad, el r.rocedimiento adminietrfltivo debe tei:ier ~as: 
siguientes. caracterí'sticas: - · · 

l. ACTUACION DE OFICIO,- Debe ser inquisitivo. La auto­
ridad encRrcada ne ·su aplicación· debe;·:·en ciertos ca 
sos, iniciar e1 nrocedimiento y.-allegaree todos los­
medios necesarios para dirimir, controversias =que-ee­
sueciten con motivo ae la aplicacióñ. de la !1ey Admi= 
nistrativR. 

2. FORMA ESCRITA.- Todas las act11eciones deben con5tar_ 
en Actas que conformen un eypediente. 

3, ACTUACION BAJO ET, FRINCIPIO DE f,EGAf,IDAD.- Todos los 
ectos procedimentAles v las resoluciones que éstos -
originen, deben form11.larse ae ac1J1:-rdo a lo 4.Ue esta­
blece la Ley de la materia. 

4. RAFIDEZ DE T.AS RESOL11CI0)!ES,- Ti~ne qnc a~ustarse e 
lo establecido ror el artículo 17 de la C~nstitnció'?i 
Federal, es dP.cir, aolncionRr de :-ria:'lera expedita las 
controversias que lo oricinen. 

III. EL PROCEDIMIENTO ADt.'INISTRATIVO EN f,A LEY DE FOMENTO 
Y PROTECCION DE TA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

La actual ley de Propiedad Indu~trial djs~one Pn 
sus artíc1.~loe 179 a 202 todo lo concerniente al T"Tocedirniento 
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administrPtivo. Ent1ncia las "Reglas Gener?les del Procedi.,.ien 
to" en las cusJ.es incluye todos loe requisitos que han de cu: 
brir les promociones o solácitudes que se dirije a la Secreta 
ría de Comercio '!-:" Fomento Industrial con motivo ae la trami t; 
ción de patentes, marcas y demás actos regulados por la mis-: 
ma; "Del Procedimiento de Declaraci6n de Nulidad, Caducidad y 
Cancelación", cu~'º contenido es lo concerniente al nrocedi--­
miento administrativo pera obtener Decleraciones Ad~inistrati 
vas que procedan co~fonne a dicho ordenamiento. Y, lo refereñ 
te al "ProcediT!liento de Reconsideraci6n°, en donde realizP.re: 
rios un estudio más detenido sobre este teu1a, dado que la ley_ 
es ambigua al respecto. 

a) Reglas Generales del Procedimiento. 

Respecto a eete primer rru.nto, 9US rriedidas reculan -
la figura de la representación, notificaciones y plazos. Así, 
de los 8 artículos que integran este apart~ao (de los artícu­
los 179 a 186), sus rned idas son iguales en enencia a las rea­
lizadas en cuclquicr otro procedimiento AdtriiniBtrativo o pro­
ceso ;iudicial. Far consie;uiente, cualquier trámite rP.alizado_ 
ante la autoridad debe de ser por escrito, redactAdo en eepa~ 
flol (art. 179), fir:nadas por el interesado, el ¡meo previo dP. 
loe derechos correspondientes, entre otros (artículos 179 y -
180). 

Una innovación c.¡, u e introduce e.::;ta 1 c;r, e::; lo conce.r, 
niente a la acreditnci6n de la oersono.lidAd de un mandatario 
de persona moral extranjera, para que en vez de otortPr podeT 
en su domicilio pueda hacerlo en cualquier sitio, atendiendo_ 
a que dicha facultad Rea confonne a la LeEislación del lugar_ 
donde se confiere la representación, presumiéndose la VAlidez 
del poder otorgado (si no existe prueba en contrario) cunnao_ 
en el documento corresrondiente se Oé fe de la existenciP de_ 
la persona morAl extr?njera y del derecho que tiene el otar--

• gante para conferir el men~ato. 
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" ART. 181.- cuando las solicitudes y promociones 
se presenten por ccndacto de.mand~ta 
rio, éste deberá acreditar su perso: 
nalidad medl.ente1 

III.- Poder otorgado confor~e A la lecisla 
ción aplicable del 1..u¿;;Fr donde se : 
otorgue o de acue~do a los tratados 
internac ionaJ.es, en caso a e que el : 
mandante sea persona mor~l extranje­
ra. Cuando en el pocer se dé.fe de -
la existencia legRl de ia persona mo 
ral en cuyo nombre se otore;ue el po~ 
der, así como del derecho del otor-­
gante para confPrirla, se presumirá 
la validez del poder salvo prueba eñ 
contr<>rio, (8) 

¡l'uera de lo anterior, las medidas establecidas den­
tro de este apartado son de ap1icaci6n clara y sencilla, no -
variando en esencia respecto al anterior cuerpo leeislativo -
marcario. 

b) Del Procedimiento de Declaraci6n de Nulidad, 
Caducidad y Canceloci6n. 

Nuestra ley establece diversas hip6tesie pAra aoli­
ci tar t>na declaraci6n administrativa, Este pedimento debe re)l 
nir loa requisitos que ee~alan el artículo 189, es decir: 

(8) Diario Oficial. de la Federaci6n. Op. Cit. Páe. 2~. 
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I.- Nombre del eolicitente y, en su ceso, 
de su representante: 

II.- Domicilio para oir y recibir notific!!. 
e iones; 

III.- Nombre y domicilio de ln contraparte_ 
o de su repreeentanter 

IV.- El objeto de la solicitud, detalléndo 
1o en términos claros y precisos¡ -

V.- La descripción de loa hechoR, y 

VI.- Loe fundE<mentoe de derecho.· (9) 

Este procedimiento podrá iniciarlo la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industria1 de m8nf'ra oficiosa, el particu­
lar afecfado o quienes tenean interés jurídico y funden su 
pretensión (art. 188), siendo aplicable en la solncicSn de les 
mismas lo dispuesto en el Capítulo II del Título Sexto de la 
presente Ley, así como las aemás formalidades relativas a -
ello. También, y en lo que no se oponga, supletoriamente el -
C6dieo Federal de Procedimientos Civiles. 

A esta solicitud de declaración administrativa debe 
rén acompañe.rla los docuMentos, constancias y probEmzas que : 
acrediten la acci6n, fuera de este período s61o se admitirán 
pruebas supervinientes (art. 190), En el caso de que el soli= 
citan te no ct.Unpla con estos requisitos, se le requerirá una -

·sola vez para que subsane dichas fallas, E,Ozando de un plazo_ 
de ocho días para tal efecto; en caso de no cumplir se dese-­
chará la solicitud. 

Admitida la solicitud de declaración administretI-­
va, la Secretaria notificará al titular afectado dicha situa-

(9) Diario Oficial de la Federación. Op. Cit. Pág. 24-25. 
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ci6n, otorgándoeele un plazo de un mee ppra que conteste lo -
que a su derecho convenea ( art. 193). El eser; to en que ~ate 
formule su conteataci6n deberá tener su nombre o el de su re:: 
presentAnte, domicilio para oir y recibir notificaciones, les 
excepciones y defensas y loe fundamentos de derecho (artículo 
197). 

De acuerdo al contenido de la Ley de Fomento y Pro­
tecci6n de la Propiedad. Industrial ~' eu Reglamento provisio-­
nal (el mismo de la Ley de Invencione~ y MArcas mientras se -
expida el nuevo o no se contrf1T1Dnea a l? r,ey vieente) lBe ac­
ciones que tienen los particul~ree para promover una declara­
ci6n administrativa en materia de mercas son: 

1.- Acción de extinción de los ree;istros de marcas .. 

2.- Acción de persecución para imnedir J.a falsificación, 
imitaci6n o uso ilegal de una morca. 

3.- Acción de nulidad del recistro de una mBrca reciatr~ 
da. 

4.- Acci6n de cancelación del registro de una marca. 

5.- Acci6n de cAducidad de un registro. 

6.- Acci6n para obtener el ~aco ~P da~os y perjuicios. 

7 .- Acci6n para denunciar algun hecho que pudiera resul­
tar consti tntivo a e algun delito. 

8.- Acci6n génerica de competencia desleal, ea decir, de 
protección por una y.arte de los tenedores de dere--­
chos de mercaA e invenci~nPs, y nor otro lado, Al PÉ 
blico en general. 
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Un ejemplo del tipo de acci6n mencionado en el pri­
mer punto, es lo djspueeto en el artículo 152 de la Ley, pues 
de no solicitar lP renovac16n del registro de una marca en 
los plazos respectivos, éste caducará de pleno derecho. Refi­
riéndonos al segundo numeral, existe P.l consenso general de -
que le. falsificaci6n se da con 1.a reproducción total y plena 
de la marca registreda que emplea un industrial o comerciant; 
para di~tinguir eu producto. Se hahla también de falsificn--­
ci6n parcial, presentán~oee cuando una fracci6n del sieno dis 
tintivo se copia íntecTarnente, en tanto q1le los razf.OB secun:: 
darios de la ~arca falsa se integra de elementos ~iferentes. 

La imitaci6n se djferencía de la anterior fiEura en 
algunos aspectos y se identifics en otros. Aquí, se pretende_ 
la obtenci6n ae les características o especto~ de une marca -
originEtl sin que una o toaae las partes a el siena imitador 
sean neceR9riamente idénticAs al veraPdero. Así, el imitaaor 
pretende que embes marca - la imita da v oricinal - sean coii, 
aideradas en su conjunto nor el pÍhl ico consumiñor; que pue-­
dan confundirse una con otra. 

Hay URO ilegal de 1 lna mprca reListrada, cuando se -
altera, sustituye o suprime total o pprcialmente a ésta y ad~ 
más se venda, ponga en venta o circulación productos ieualea 
o similP.res a los que distingue el siena recistrRdo sin con-: 
sentimiento clel titular. Cabe agreeer, que no existe una dif~ 
rencioción exacta entre f?lsificaci0n y ueo iletel de una mar 
ca, ocesionando que en muchos casoE a~hos ronc~ptos cean uti: 
lizaclos como sinónimos .. Un ejemplo de esta ÚltiwA modaliclnd, 
es cuando ale,uien emplea envases donde constn una mrirca regiS 
treda y las llena de un proclucto igual o simi1 nr al amparado= 
por el signo registr~do sin ninLuna autorización. 

El caso f"lás ilustr?.tivo del nuT"eral tres, es cuando 
una persona de b•iena fe e ininterr11rn.JlidamentP. use una marce -
sin registrarla para distinguir sus rroductos y la cual es 
posterl ormente regl.strade. por un tP.rcero. En eRte CflSO la ley 
confiere al ti tnlar no registrado P.l a erPcho de promover la -
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nulidad del registro y solicitarlo a au vez en su provecho, -
previa obtención de la nulidad del reeistro ya existente (ar­
tículo 92, fracción II). 

Como dato alusivo del numeral cuatro, existe la can 
celación solicitada por el titular de tina marca registrada -
(art. l;54). 

Un prototipo del número cinco, es lo dispueeto en -
los artículos 155 y lBB de la ley qne nos ocupa, es decir, 
que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (de manera 
oficiosa), un particular o el Ministerio Público T'ederal po-­
drén solicitar una Declaración Administrativa de r.aducidad de 
una marca registrada • 

.llespecto a la acción para obten~r el pago de deflos_ 
y per2uicios, la práctica demuestra que n pesar de estar con­
templada en la Le:1• de Fomento y Protección de la Proniedad l!!. 
du.atrial como gP.rAntía pf\ra una persone afectada, no se em--­
plea. y cu.ando sucede debe realizerAe a trav~a de la vía ci--­
vil. 

Dentro de la clasificación s~ptima, la acción que -
se invoque por la comisión de un delito o oenci.Ón administra­
tiva., se hará aludiendo e la fracción o supuesto que la ley -
seffala como delito o sanci6n administrativa y que el sujeto -
afectado considera aplicables. En otras pal8brAs, el ejerci~ 
cio de esta acci6n se hBrá invocBndo cualquierl:J de las frac­
ciones que contienen 1os artículos 213 y 223. 

Por último, la acción contemplnda en el numera1 oc­
tavo puede 1leveree a cabo si un afectedo considera verse da­
f'iado por alguna conducta desleal que contemplan los artículos 
213 y 223. 

Algunos autores, refiriénaose a estas acciones las_ 
dividen en dos cJ.aees: las que corresponden a los titulares -
de marcas registrBdas y las que comneten A ql1ienes no poseen_ 
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un derecho derivado de la ley, lo cual me parece acertado da­
do que la Legislación ll'arcaria vigente comprende. este 1lltimo_ 
supuesto. 

El resultAdo de todas las acciones mP.ncion~das, se_ 
plasma en une resolución que posee lae carRcterísticr.s de una 
sentencia, ya sea condenado o abs,...lviendo al a:fectado. Su im­
portancia radica en la necesidad de proteger los derechos re­
lativos a la propieded industrial, pues de no eyistir ningun 
procedimiento administrativo pera reclamar la violación de -
los mismos, la tutela dispensada a las mercas y de~ás fi@J.ras 
que contempla esta propiedad quedaría sólo en el cemno teóri­
co, originando una erave anarquía. 

c) Del Recurso de Reconsideración. 

Para efectos de lograr un entendimiento total del -
presente tema, es neceaArio conocer aquellos medios con los -
que cuenta todo gobernado para refutar un acto de la autori-­
dad administrativa que ha sido emitido con error. 

La forma para loerar el apego a Derecho de esas re­
solu~iones, son los recursos o niedios de impngnación. El tro­
tadista Cipriano G6mez Lara, señala que existe diferencia en­
tre loa medios de impugnación y loe recursos, ya que "todo r~ 
curso ea un medio de impugnación, más no todo medio de impug­
nación es un recurso." Agrega, que loA 1T1edios de impugnaci6n_ 
son todos aquellos que tienen su r~gimen procesal autónomo y_ 
vida fuera del proceso. Por el contrario, los r~cur2os tienen 
su origen dentro del proceso mismo, es decir, son medios de -
impugnación intraprocesales. (10) 

(10) Gómez Lara, Cipriano. Op. Cit. Pée. 137. 
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De lo anterior, se colige que los medioR ae imput;¡ne 
ci6n son el género y los recursos son la especie. Así, los m; 
dioA de impugnaci6n integr~n los instrumentos jurídicos cona; 
gre~os por lf!s leyes proc~sales narA corr~gir, modiflcer, re= 
vocar o emular los actos ;.r las resoluciones judicif'les cuando 
adolecen de deficienciss, errorP.s, ilegPlidPd o injus.ticia. 

Es pertinente contemplflr la clesificación de los me 
<liOEI ~e impugnacié'n c;uc ectablP"e el Diccionerio Jurídico Me: 
xi ceno, pues la misma nos proporcionaré ttnfl visión mé~ amplis 
de ellos; dicho texto jurínico los divide de la sienientP. ma­
nera: 

a) REl'EDIOS PROCESALES.- Son loa medios que pretenden -
la corrección de los actos y resoluciones judiciales_ 
ante el mismo Juez que los he ñlctAdo. 

Resulta difícil trazar una delimitaci6n clara en 
tre Petos y alei1nos recursos procesales, aunque eata: 
Misma f"nente sef'iala como ejemplo de los remedios pro­
cesolea: la aclareci6n de sentencia, la revocación, -
la excitativa de justicia. 

l. La aclaración de sentencia no tiene ree'lllación en la 
mayoría de nuentros CÓdieos, sin embPrgo en la pr8ct! 
ca judicial encuentra plena apliceción, confltituvendo 
un medio por el cuAl el a:fectfldo por una resolución, 
en un tPrmino no específico en lP ler.islaci6n nero g¡ 
neralmente de tres días, puede seftalar con toda clari 
dad la contradicción, obscuridad o AmbiguedAd del fA­
llo, cuyo sentido no puede VAriAr~e ñe ACUP.rdo con lo 
esteblecjdo en el ertícu1o 84 ~el Códieo ae Procedi-­
mientos Civiles. 

2, La revoeción, estimada como la impueneción quP lP 
p~rte a:fectada puede plantPer ente el mismo juez o 
tribunal que dictó le resolución procedimentPl, cuan­
do ésta no nuede ser combatidll a través de un recur-­
so, con el Prop6sito de lograr su morlif'icación o PUB-
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titucicSn. 

El CcSdigo Federal de Procedimientos Civiles, la 
califica como reposición cuando se trata de reeolu--: 
cicSn proveniente del Tribunal SUperior ne Justicia 
del Distrito Federal. 

3." Conaidereda también dentro de esta categor:!a. y única­
mente aplicable en materia fiscal federal, tenemos a 
la excitativa de justicia regulada por el C6digo Fis­
cal de la Federe.ci6n, de acuerdo al cual· las partes -
en un proceso que se tramite ante una de las salas re 
gionales del Tribunal Fiscal de la Federación, puede­
presentar la citada excitativa ante la sala euperior­
del propio Tribunal cuando los magistrados inetructo: 
res no elaboren loe proyectos re~pectivos dentro de -
loe plazos seílalados por el propio ccSdigo Fiscal. Se 
le puede estimar como una quejn o reclamación. -

b) RECURSOS.- Son loe instrumentos que se pueden inter­
poner dentro ñel ~iemo procedi~iento, pP.ro ~nte un ór 
gano judicial eupPrior por violaciones cometidas en : 
el procedimiento o en las resoluciones ~udicialee co­
rrespondientes. La acetrina lo~ divide en: o~dinarios, 
extraordinarios y excepcionales. 

1. Ordinarios. En es+os se encuentra el recurso univer­
sal por excelencia que es la epelaci6n, la cual tiene 
lugar cuando una persona agraviada por une resoluci6n 
judicial formula petici6n al Tribunal ae eee.undo gra­
do, generalmente colegiado, el cual examinaré todo el 
material del proceEo, así ~orno las violaciones al pro 
cedimiento y Oe fon~o, dando como resultado de eeta = 
actividad la confirmaci6n, modificeci6n o revocaci6n_ 
de la resolución, sustitu:véndose el juez de primera -
instancia u ordenando la reposici6n ael procedimiento 
cuando existan Motivos graves de nulidad. 

163 



otros recursos ordinarios son la ape1ación ex--­
traordinaria qtte segÚn los doctrinarios es una mezcle 
de medios de impugriaci6n. Tambi~n tenemos el recurso 
celi!ic~do como le Revisi6n, mismo que en meteriR ri; 
cal lo interponen las autoridades Afectadas po·r una : 
resolución de una sala reeional, cuando A juicio de -
ellas ee a:fecten loe intereses nacionales; si epta im 
pugnaci6n ee resuelve desfavorablemente a las propiaS 
autoridades por le Sala Superior del Tribunal Fiscal 
de la Pederaci6ñ., éetea pueden acudir ante la Segnnd; 
Sala de la SupreMa Corte de Jnstici~., a trav~s de la 
llamada revisión fiscal, que no es sino une segunda : 
apelaci6n federal. 

También recibe el nombre de revisión, el recurso 
que se interpone contra las resolucionE?s de 1os Jue-­
ces de Distrito en el ,luicio de Amparo ante la Supre­
ma Corte de Jn.sticia o los Tribunales Cole¿;iadoa de -
Circuito, denominación que tiene su oríe,en en las le­
yes de Amparo del siglo anterl.or y los C6digoa Feder!!_ 
lee de Procedimientos Civiles de 1P97 y 1908. 

Existen otros recursos ordinarios como son1 la -
reclamaci6n y la queja. Se puede a!irroar que la queja 
procede contra resoluciones ae trámite respecto de 
las cual e e no ee admite el re cu reo de apelación, en -
tanto que la reclamación se otorga a los af ectpdoe p~ 
ra impugne.r las rPeoluciones pronunciadas por loa ju~ 
cea o magistrados ins~ructores, presidentPs de sAla o 
del tribunal respectivo con motivo de sus facultfldef'I 
de admitir o rechazar demandas y recursos o poner -
asuntos en eetndo de resolucjÓn; se interpone ante el 
colegio judicial correspondiente. 

c) RECURSOS EXTRAORDINARIOS.- Son demoninAdOs ASÍ en 
virtud de que s61o pueden interpon~rRe nor los moti-­
vos específicamente señalados por lPF leyes procesa-­
les. Y, ú~icrunente implican el examen de lR leg,.lidad 
del procedimiento o de lf's resol.uciones judiciales 1J!! 
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pugnadas, es decir, comprende "cuestiones jurídicas, 
en virtud de que 1a apreciaci6n de loA hechos, por r; 
glR general, se conserve en la esfera del tribunal -
que pronunci6 el :fR1lo combatido, 

El rec11rso extraordinario por excelencia es el 
de casaci6n, que si bien ha desaparecido de nuestras 

' legislaciones Civil y Penal, subs1ste en la :fi¡;ura -
del Juicio de Garantías contra resoluciones juaicia-­
lee, pPrticularmente en P.l de una sola instancia con­
tra sentencias definitivas, donde as~me las caracte-­
rísticas esenciales de esa institución. 

d) RECURSOS EXCEPCIONALES,- Se interponen contra resolu 
cianea judiciales que han adquirirlo la autoridad de = 
cosa juzgada. En numerosas legislaciones reciben el -
nombre génerico de revisi6n, pudiéndose incluir den-­
tro de éstos a la ape1Aci6n extraordinaria, siendo 
sin embargo discutible su encuadramiento dentro de es 
ta categoría, -

El medio de impugnaci6n que rrsulta claramente -
insPrto en ella, es el regulado ~or el proceRo penal, 
tanto en materia local como federal, y que de manera 
impropia había recibido el nombre de indulto necesa-: 
rio, denominación que fue suetituída por la de recono 
cimiento de la inocencia del sentenciRdo. -

Dicho medio puede interponerse cuando aleuna ·per 
sana que ha sido condenada obtiene o aparecen rlocurneii 
toe públicos que invaliden las pruebas que sirvieron_ 
de.fundamento a la sentencia condenatoria¡ cuando se 
presentare prueba irrefutable de la existencia de la: 
pP.rsona cuya desaparici6n hubiera sido atribuida al -
sentenciado; cuando el reo hubiese sido juzgado por -
el mismo hecho a que el fallo se refiere, en otro jui 
cio en e1 cual hubiese recaído sentencia firme. -
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e) PROCESOS IMPUGNATIVOS.- Sirven para combetir loe ac­
tos o resoluciones de una autoridad e través de un 
proceso aut6nomo en el cual ee inicia una relaci6n ju 
rídico procesal diversa. -

En nuestro ordenamiento procesal podemos seflaler 
como teles, al juicio seguido ante loa tribunales ad­
ministrativos, particularmente el Tribtmal Piecal de 
la Federeci6n, Tribunal de lo Contencioso Administra: 
tivo del Distrito Federal y otros similares. También 
se incluye al Juicio de AT'lparo de doble instancia, -
que debe coneiaeraree como un verdadero proceso, ya -
que en ambos supuestos existe una Reparación entre el 
procedimiento administrativo o legislativo en el cual 
se cre6 el acto o se dict6 la resoluci6n " las dispo­
siciones impugnadas, y el proceso judicial A trav~s -
del cual se combaten. (11) 

Ahora bien, la anterior claeificaci6n a que se ha -
a.1udido constituye información previa al tema que nos ocupa,_ 
es decir, a loe recursos administrativos. 

El tratadista Gabino Praga, define a éatoe como los 
medios lega1ee de que dispone e1 particular afectado en aus -
derechos o intereses por un acto administrativo determinBdo, 
para obtener en los términos 1ega1ea de la autoridad adminis= 
trativa, una revisi6n del propio acto, a fin de que dicha au­
toridad lo revoque, 1o anuJ.e o 1-o reformP. en caAo de encon-­
trar comprobada la ilegalidad o 1a inoportunidad de]. mia----­
mo. (12) 

(11) Diccionario Jurídico Mexicano. Op. Cit. Pá8. 2105-2106. 
(12) Praga, Gabino. Derecho Administrativo. México. Edito-­

riel Porrúa. 1962. 
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El maestro Sierra Rojas, eeffele que el, recurso admi 
nietrativo es una defensa leeal que tiene el particular afee: 
tado para impugnar un acto administrativo ente la propia auto 
ridad que lo dict6, el superior jerárquico u otro 6rgeno admi 
nistretivo para que lo revoque, anule o lo reforme une vez -
comprobada la ilegalidad o inoportunidad del acto. (13). 

Tia doctrine está re e.cHerdo en que recurrjr es acu­
dir nnte el c.1uez u otra autoridFd con ale:u.na demanda o neti-­
ci6n rara. que ~ea reeul ta; y que recurso es la acción o efec­
to de recurrir, o mÁs preciso, la conducta ppr medio de lB 
cual se reclaman las resoluciones dictadas por las autorida-­
d es, en eetP. caso, administrativas. 

r~s elementos característicos del recurso añminis-­
trativo sons 

a) La existencia de una reeoluci6ri,:que: afecte un .dere---
cho; · · ' ·· 

b) Le aeterminaci6n por le ley: de é1a· ÍU:t'ifid~~ ante 
quien deba presentPrse; _ ,_ .. ,_;::-..; ... '(.;- ·.:".:~ ~~~-'~---~--

c) El plazo para ello¡ 

d) Qne se interponga por escrito; 

e) Que existe un procedimiento pBJ"'B _su· -trPmi tación v que 
la autoridad ante la que se inte.rponga eett! obligada_ 
a resolver. 

f) .... Ql.le haya interés ~urídico, es decir, la intención de_ 
impugnar y pnsibi1idad de obtener reso1uci6n fAvora--

(13) Briee~o Sierra, Annrés. Derecho Admini~tretivo. M~~ico. 
Ed. Porrúa. Tomo 11. Pág. 557. 
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ble. 

Existen.'.doa· tipos de recursos ·administrfltivo.ss 

Obligatorios y, 

o¡Ítat~vos. 

Los primeros son áquellos que el particular debe 
ago_tar previamente a la interposicidn de cualquier otro medio 
de defensa. En los segundos, el particular puede optar entre 
hacer1oe valer o impugnar el procedimiento, resolución o e.ctO 
que le afecte sus intereses, a través de otro medio de defen­
sa. 

!Ja regla es que los recursos aclTTlini~trntivos son 
obligatorios, por lo que la optatividad de los Pilemos debe e.§. 
ter prevista expresamente en le ley. 

Por otra parte, ea necesario hacer la distinci6n en 
tre recursos procef'eles y procedimentPJ es. RC'specto n los pr! 
meros, la autoridad que decide sobre loa ''"'ismos es siempre un 
juzgador. En cambio, los recursoe procedimentales se ven re-­
sueltos por un funcionario de la AdminietrE-<ción Pl'í.blica. 

En el rPcurso procesal la Admini~tración y el parti 
cular son someticlos a la potestad o soberanía Qel órgPno j1tz:­
gador; la relaci6n es entre lt~s pnrtes v el órgano ;iurisdic-­
cional. En los recursos procedimentales no hay partes, única­
mente existe el recurrente y la autoridnd 411e va a resolver -
el recqrso, esto es, se trnta de una relaci6n directa y líne­
la entre el particular y lc. administrPci6n nública. 

Por otra pprte, la F11nci6n que ~P ejf'TC"e para deci­
dir sobre un recurso _-:iurisdiccional PS una furción juriedic--
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cional; en el ámbito administrativo seré una fnnci6n adminis­
trativa. Y, le Naturaleza del Acto que decide el recurso pue­
de ser de dos mane:l-aes en el prirner caso será une sentencia; 
en el otro, un acto administrativo, "la ley en cada caso, de: 
terminará su denominaci6n, procedenciR v procedimiento." (14) 

Volviendo nuestra atenci6n sobre la legislaci6n mar 
caria,. la autoridad administrativa encArgPda de la aplicaci6ñ 
de la ley en P.studio, como acto humano, da orígen a una serie 
de fallas que son en perjuicio de los particulares, motivo 
por el que se les concede el derecho de oponerse a teles fa--
11oe o resoluciones, refiriéndonos a los medios de impugn.a--­
ci6n o recursos que se establecen en la Le:'t ele Fomento y Pro­
tecci6n de la Propiedad Industrial o supletoriamente en el C6 
digo Federal de Procedimientos Civiles. -

Este ordenamiento iínicAmente contempla como recur-­
eos el de Reconsideraci6n Administretiva y el de Revisi6n, 
aunque no se refiera expresamente a este Último. El primero -
de ellos lo establece en su artículo 200, Capítulo III del Tí 
tulo Sexto, complementando lo eeftalado por el precepto 56 de: 
la misma ley, cuyos textos dicen: 

" AR_!. 56.-

ART. 200.-

En caso que le Secretaría. niegue la 
patente, lo comunicará por escrito 
a1 solicitante, expresando los moti 
VOS y fundamentos legales ae BU re~ 
soluoi6n. 

Sólo procede el recurso de reconei 
dereci6n contra la resolución que: 

(14) Gordillo, Héotor. Procedimiento v Recursos Administrati­
vos. Buenos Aires. Ed. Plus Ultra. 1964. Pág. 88. 
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niegue una patente, e1 cual se pre 
sentará por escrito ante la propia 
Secretaria en un plazo de treinta 
díes, contados n pArtir de lA fe-: 
cha de notificaci6n de 1a resolu-­
ci6n respectiva. Al recurso se 
acompa~ará la documentRci6n que 
acredite au procedencia. " (15) 

Es claro que el recurso de ~econsideraci6n Adminis­
trativa e61o procede en contra de las resoluciones que niegan 
el otorgamiento de una pA.tente; en contra de lf1B demás reeoln 
cionee que impongan una sanción o que se deriven de la ley e~ 
estudio, procederá e1 Recurso de Reviai6n. 

Respecto a la sustanciación del primero de estos re 
curaos, los numerales 200 a 202 del mu1.ticitaao Ordenarniento:­
aeffelan loe requisitos para su utilizeci6n, es decir, d~berá 
solicitarse por medio de un escrito ante la Secretaría de co: 
mercio y Fomento J~dustrial dentro de un término de treinta -
días, contados a partir de la notificación de la resoluci6n -
que causa agravios a1 particular. Y, exhibir lA documentaci6n 
que acredite su procedencia. Analizarlos 1.os Argnmentoe, 1a Se 
cretaría dictará 1a resoluci6n correspondiente, misma que de:: 
berá ser notificada por escrito a1. recurrente (art. 201). Si 
1a Secretaría niega e1. recurso, además de comunicarlo por es­
crito al recurrente, debe puhlicPr1o en l.A ¡;Aceta (Art. 202). 

Sin duda algunA, el Actual cuerpo leeisl~tivo sobre 
Propiedad Industrial intenta dar mayor agilidez y rapiñez nl 
procedimiento contencioso administrativo, en este caso a la -
interposición de los recursos. Esto representa una buena in-­
tención, sin embargo esta política incurre en algunas omieio­
nea; por ejemplo, a1 amp1iar el término para interponer e1 r~ 

(15) Diario Oficia1 de 1a Federaci6n. Op. Cit. Pág. 11, 25-26. 
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curao en cuestidn de quince días hábiles e treinta, no dice -
si son naturales o hábiles; no seftele el tipo de pruebes que_ 
puedan o:frecerse, dado que la ley prohibe en algimos casos la 
prueba con:fesional y testimonial; no hable de térl'linos pera 
el desahogo de las miemae, entre otras. 

Esta :falte de contenido, en 1'11 opinidn, debe ser 
subsanada con una mejor redacci&n y t~cnica juríaicD, como po 
seía en Tiarte la abrogada Ley de Invenciones y ~arcas. 

El Recurso de Revisión no es mencionBdo expresamen­
te por la Legislecidn l'arcarie vigente, pero del eotudio min!!_ 
cioao de la misma, del análisis sobre Las características del 
recurso ed~inietrativo en general y del estudio comparativo -
entre la abrogada Ley de Invenciones y f"'arcae y la actual Ley 
de la Materia, po~emoe efirmPr su existenciR. 

La Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad In-­
dustriel, en su Capitulo III de su Titulo Séptimo " De las In 
:fracciones y Sanciones Administrativas "• articulo 216, men-: 
ciona que ".E:n caso de que la naturaleza de la infracción adm,! 
nietrativa no amerite visite de ins~ecci6n, la Secretaría de­
berá correr traslado al presunto infractor, con los elementos 
y pruebas que sustenten la nreeunta in:fracci6n, CONCEDIENDOLE 
UN PLAZO DE CINCO DIAS PARA QUE ~'ANIFIESTE LO QllE A SU DERE-­
CHO CONVENGA Y PRESENTE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES." (16) 

Con lo eeffelado y loe elementos tedricoe que hemos 
acumulado, podemos sostener en re1.aci6n e este recurso lo ai: 
gi.iientes 

Que la garantía que tiene une persona para incon:for--

(16) Diario O:ficiel de la Federaci&n. Op. Cit. P~g. 2P. 
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maree en contra de una Sanci6n Administrativa, eegÚn 
lo establece la propia ley, constituye un medio de ;,D; · 
pueneci6n administrativo, pues e trBvée del mismo se­
refuta una reaoluci6n que Pmite una autoridad edmini; 
trativa. -

Que dicho medio de defensa reúne 1Ps caracterí~tices 
del recurAo administrativo, es decir, la determina--~ 
ci6n por le ley de la autoridad ante quien debe pre-­
sentarse, le eXietencie de un plazo pera su tremita-­
ci6n, el. procedimiento riera su gesti6n, la obligaci6n 
de la autoridad para resolver, un inter~s jurídico, -
entre otros. 

Que a pesar de no ester mencionado en la Ley de ?amen 
to y Protecci6n de le Propiedad Indm1trial, lo que -
constituye une er~ve omiei6n, este recur~o sí está 
contemple do por 1.e misma. 

En consecuenci1-1, el Rec11r~:;o de Revisión procederá -
en contra de la impoeici6n de una sanci6n administrativa que 
lesione loe intereses de un particular, pero ode~áe podrá ha: 
cerse valer contra cualquier otro acto que se derive de la 
aplicaci6n de la ley y perjudique los interePcs de loe gober­
nados. 

El fundamento de esta aeeveraci6n reside en que el 
Recurso de Reconsideraci6n procede únicamente contra. la nega: 
tiva del otorgamiento c1e une patente, en conAecuencia y por -
exclusi6n, cualquier otro acto o resolución que afecte loe in 
tereses de un particular, podr~ impugnarse a través del Recur 
so de Revisi6n. -

El criterio que tomamos para denominar de esta mane 
ra a ~icho medio de impugnaci6n, además de lo ya indicado, eS 
que el anterior Cuerpo Legislativo que regía en mpteria marca 
ria (en su artíc'llo 231), establecía que "I.ee personas afect!!; 
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des por les sanciones edminietrstives impuestas con fundamen­
to en esta ley y demás disposiciones derivPdes de ella, po--­
drán recurrirles en revisión por escrito ente la SecretprÍa -
de Comercio y Fomento Industrial dentro del término de quince 
días hábiles siguientes a la fecha de notificaci6n de la rea~ 
luci6n respectiva. " (17) 

El Ailencio que guprda la actual ley de la materia_ 
respecto a este recurso, demuestra la falte. de claridad y té.E_ 
nica jurídica en que ha incurrido dicho ordenamiento sobre al 
gunoe aspectos, lo cual puede dar motivo a interpretaciones : 
err6neas que afecte directe.mente los intereses de particule-­
res que se hayan inmisc11idoo en unR rele.ci6n jur:Ídico-admini!!. 
trativa marceria. 

Como se observa, nuestro procedi'l11.ento Añministrati 
vo marcerio adolece de un gran defecto: reúne en una sola au: 
toridad la calidAd de instructora de procedimientos, de dicta 
minadora de resoluciones, de ser parte en algunos casos vcoñs 
tituirse a la vez en tribunal de alzada para intervenir en 18 
resolución de loe medjos de impue;nación, origin8nño que el 
procedimiento adminietr~tivo se alargite por años en perjuicio 
de los administrados y terceros involucrados en el mismo. 

Además, existe el inconveniente de q11e lP Secreta-­
ría de Comercio y Fomento Jnrluatrial, a través ae cualquiera_ 
de ene dependenci.as, actlÍB. como tribunal de primera y segunda 

·inetaflcia; cualquiP.r conflicto que se soecite en 11nB entiñFtd_ 
federal, sea la más próxima o la más lejana, tendrán que ve-­
nir los a:fectarlos al Distrito Federal parft ej~rccr sus dere-­
choa, como consecuencia de una inoperftnte centrolización de -
poderes. 

(17) Legislaci6n Sobre Propiedad Industrial, Transferencia 
de Tecnología e Inversionea Extrenjeras. Op. Cit. Pég. 
79-80. 
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En conclusi6n, podemos decir que existe una necesi­
dad urgente de crear un tribunal administrativo donde se ven­
tilen en forma correcta y oºrdenada los procedimientos que re­
visten este carácter; por ejemplo, como el ~'ribunal Fiscal de 
la Pederaci6n. Aunque, lo más id6neo es que fuera un verdade­
ro procedimiento judicial seguido ante loe ~ibunelee Genera­
les. Así, el Juez de Distrito en Materia Administrativa sería 
el 6rgano indicado para conocer la substancieci6n de loe mie­
mos, pues posee todos loe recursos que eRtablece la ley adje­
tiva de la Materia; un 'l'ribunal de AJzada, distinto el que 
emiti6 el primer fallo, sería el ~ibunel Tlniterio de Circui­
to y nor '1ltimo, el Juicio de Garantías ente el Tribnnal Col~ 
giado de Circuito que correspondiera. 
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CONCT,USJO!!ES 

FRir..-ERA.- El derecho de mercas reúne en sn eetructure carrc­
terísticea de 8iversoe derechos, tiene pP.('Uliflridf!. 
des de un derecho de propiedr.d, de un derecho de -
monopolio, de un derecho de cJ.ientelR, de un dere­
cho petrimoniel, ae un derPcho del trAbnjo, etc. _ 
EstAB peculiPri~Adea lo hAcen Aer ae un tipo poli­
f'acético. 

SEGUNDA.- La doctrina ha estuñieclo los derechos de Propiedad 
Artística y Literaria 8PÍ como de le Propiedad In­
dustriEll en Att conjunto, rior lo que al dicter sus_ 
conclusiones sobre la naturaleza jurídica ~el dere 
cho marcerio, lo hace de maner? general sin refe-= 
riree deteniaemente e este úitima. Por lo mismo, -
eRtP Aituaci6n ha creado ~onfusión rPs~ecto P. cuÁ­
leE cAracteríeticRf3 en esneciPl son RnliceblP.s al 
derecho meteriB ae este trRbe,;o, clejPndolo e inte~ 
pretaciones que tergiversen la verdadera naturale­
~fl ele eP.te instituci6n. En conAecupncia, e~ neces!!_ 
rio que le.~ futura~ investieacionee que ee elabo-­
ren sobre este tema, dediquen un apartE1Co especiel 
R loe signos distintivos ae CArácter Mercentil que 
integra lP. propieded ind11striAl y sef'l'alen los prin. 
cipioe que le ~on anlicables. 

TERCERA.- La doctrina no he justificP<'o el uso de la ilenomi­
neci6n 11 FroTJiP.c1at1 Inaustrie1 11

• Estp omisión origi­
na que se rPcurrR a las exprer,iones "Derechos de -
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CUARTA.-

Propiedad Jndustrifll" o "Derechos IndustriRles 11 pa 
rR designer al conjunto de aerechos c:ne tradicia-:· 
nelmente se englobA bajo el nombre ~e propiedad in 
auetriel. -

Considero que la mejor forrn~ oe ll~~Rr el de­
recho de los inventores ir ~el que eozan loe titula 
res de signos distintivos, efO la quP ACtttf!lmente : 
reciben t PropiedRd Jndustrinl, TJí'TO rmra q1te tpl -
denominación sea válida, Cebe se?ialprse el.entro de 
los futuros· trebP.,ios sobre la mp+rria, que p1_ tér: 
mino "propiedad 11 está utilizado en flU sentido má~ 
Amnlio, es <lecir, corno el do~inio que ee ejerce sO 
bre una cosa poseída, sin confun~irlo con el con-: 
cepto de "derecho de propiedad". Y, que el conceµ­
to "industrial" aluife a tecla la cama ael trabajo -
humano, nues no pue~e hAblRrse de Derechos ñe Pro­
piedad IndnstriAl, porque tal designación Alude n 
una inl'lti tución ;iitrÍdj e~ BUtónomP: D!'rccho de Pro-­
piednd, la cunl tiene una eingularidAd propia v di 
ferente de los diversos rlerechos que enmarcR la -
propieñAd industrial. Ta~poco nueae llrunar~elep 
"Derechos Indnstriales'' porque tal acepción, en 
nueAtro caso, dejaría al mergen e las mArCaB de e~ 
mercio v de PP.rvicio, razón que lfl hr->ce inconve--­
niente. 

Propongo que se modifique el párrpfo sé~timo del -
artículo 28 Consti tncionAl y la frHcci6n XV del 
precepto 89 del mismo ordenR~iento, nara mP,ncionar 
en ellos los ~rivi1egios concernientes Pl uso de -
los signos distintivos que comnrende la propiedad_ 
industrial. y así dar fundamento constitucional Rl_ 
derecho marcario. 

Actualmente el párrAfo s~pti~o ael primero de 
los artíc12loe aludirlos fTlP.nciona: 

" Tampoco con A ti tu,,en mono poi. ios los privile-

176 



gios que por aeterT'linBdo tiempo s.e conce-­
aen a los autores " ertíst0e uerR lP pro-­
d11cci6n de s:ue obras ~r los que ryarA el uso 
exclusivo de m1s inventos, se otorguen a -
los in-ventores y perfeccionpdoree ae algu­
na mejora. " 

AntP. Pe:tp si tueción, -propongo lf1 Aigi.tiente redac-­
ci6n1 

" Tampoco coneti tuyen rnono!10lios los privil.! 
gios q11e nor determinnao tiempo se conceda 
a los autores y artístaA pere le produc--­
ci6n de e1te obres, los que nFJrB Pl uso eY­
cluaivo de sus inventos se otore:uen a in-­
ventores y nerfeccionRdorPa de ~lguna mejo 
ra o Rquellos que Re dia'!lense a loR usua-=­
rios de los sienas a1stintivos que compren 
de la nropi~dnd industrial. u -

La ectuRl frecci6n XV del ert:ícnlo Bq Cona ti tucio­
nal se'::'ialas 

'' Conceder privilegios eYclusivoe por tiempo 
limitE'do, con 0rr~glo f'l l? le~r rPspective, 
e loe descubridores, inventore~ o perfec-­
cionAdores de a1-gÚn rAMo a e le induetriA. " 

Considero que nn mejor teyto nere estf\ frección B!:, 
ría el f'ig'1iente1 

" Conceder privi 1.erios eYclusi.vos por tirmpo 
limitado, con arreelo A le ley respective, 
a los descubridores, inventores y pr.rfec-­
cionadoree de B1eún rPMO ele lP ind~1etria,_ 
O bien, e quienes hFg?.n USO de signos aie­
tintivos para desArro1.1ar una ectivided in 
duetriFll, comercial o de servicios. " -
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QUINTA.-

SEXTA.-

Le Ley de Fomento y Protecci6n de la Propiedad In­
dustrial, edolece de apreciación jllrí'dica sobre si 
tuacionee de heCho y de derecho que requieren una­
mejor regulaci6n normativa. Si bien tiene la inteñ 
ci6n de simplificar sus disposiciones rel.,tivas al 
uso de marcas y demás figuras de la Propiedad In-­
dustriel, lo cierto ea que ha omitido o dejAdo in­
completo diversos aspectos. Así, Treslada medidna_ 
aplicables a un caso concreto a otro hPcho de ca-­
racterísticBs diferentes, como sucede con el Acuer 
do de Franquicia, donde sePfélla que a éf:'te le son = 
aplicables las disposiciones relativPE n la licen­
cia de uso de una marca regiPtrada. A pesar de la 
similitud entre estas figurRs, no son iguales y -
por consiguiente no pueden recibir el mismo trata­
miento. La ley pretende solucionr.r P.~tas circunB-­
tancias con el apoyo de su reclpmPnto, ~2c1o que 
cuenda alguna situRción no e~ ~larR o reBulta in-­
complete, mencione que deberá estarse A Jo aispue~ 
to por su reElamento. Esto no eR exacto, pues nn -
reglamento, por bien eleborf!ño que estP, 1ínicemen­
te aehe especificar o detallar la aplicación de 
una ley y no suplirla o snstituirla en sue funcio­
nes reguladoras fundamentaler,. En consecuencia, es 
necee~rio que se corrija la redacci6n ñe dicho 
cuerpo legislativo en gener8l, pora efecto de re~ 
lar mfis ampliamente les instituciones juríaicae 
que contempla v no dejar que dichas situaciones 
las remedie un orrlenamiento secun~Rrio, es decir,_ 
su reglamento. 

La Ley de Fomento y Protecci6n de la Propiedad In­
dustriAl, no denorri.ina con nineún nof'l'lbre al derecho 
que otorga o los gobernerlos ~ara combntir la~ reso 
luciones que dicta lA Rutoridarl administrativa a -
causa de una Sanción AñminiAtrAtiva, ya que sólo -
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alude al Recurso de Reconaiaeración como el medio 
para combatir la resolución de le autoridad que -
niega el otorgamiento ae una pptente. Por conei--­
guiente, proponemos que este. omisi6n sea corregida 
con la reimplantación del Recurso de Revieión, tal 
y como lo contemplaba 1a 1ie·:v de Invenciones y t,ar­
ces en eu artículo 231, mismo que a la letra sefla­
leba: 

" AÍlT. 231.- Las person?s afectad8s por las 
sanciones ~dministretives impues­
tas con fundBmento en estB ley y 
demás dispoAiciones derivadas de 
ella, podrRn recurrirlas en revi: 
si6n por escrito ante la Secreta­
ría de Comercio y Fomento Indus-­
trial dentro ilel término de quin­
ce dÍPfl hÉbilPs P lfl fechf'I de no­
tificación de la reso1uci6n res-­
pectiva. " 

SBPTIMA.- La Ley de Fomento y Protección de la J'roniedad Jn­
dustrial, no otorga Recureo ~leuno contra los Be-­
tos que se orieinan A coni::ecuencia del uso de una_ 
marce y que no encuadren Centro de los mq:n1estos -
que se sef"lalan corno 11 Infr~ccionP.s Adminj str?.tivas" 
o como "Delitos"; verbierPcia: la anu.lnr.ión del l",!!. 
gistro de una merca, la renolur.ión que niega el re 
gistro de dicho sieno, 18 ne[ritivB f! rr·novnr una : 
merca, etc., es decir, tales supue~tos no aon recu 
rriblee. Ante estp, situ~ción, propongo que teles : 
hip6teeis sean comprenñjdr.s, Piempre y cuenda s61o 
se refieran n le titulación, trPnsmi~ión Y' coneP.r­
vaci6n de una marca, en el RecurRo Cle ReconRidera­
ción. 
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OCTAVA,- Actualm.,nte le Secreterfr de Comercio y Fomento In 
ñuetrial, es le autorirftd admini~f:rativa encare:aaS 
de resolver eotire loe Recursos adminlE::1,rptivoe que 
se interponen Ante- la riismP. con motivo de los r.u-­
pueetoe que ppra tal efPcto sPílA1.e la lpy• como 
también ppr~ resolver sobre cuelquier· controverRia 
que se suscite con rnotivo de J P usurpación, eupl Rn 

tación, f'elsificElción, invnEtiÓn, etc. de 1.urn mar-: 
ca. Esto· no es correcto, pues tal RituAción orjei­
na que esta· autoridad F:ea Perte y .. 1uzgador r~ le 
vez, así como una enorme aemorfl PflrP resolver so-­
bre dichos procedimientos. Por te1 r~zón, Drnpongo 
que lB SecrP.taría de Come:rcio y FomPnto Jndo:=;triel 
únicamente conozca y resuelva Acerca del otorga--­
miento de le tj tularidPd ñe une merca v no ~e 1-os 
Recursos o demÁA aC"tos qve ~e orie;inPn con motivo -
del uso de este ei[,'flO di~tint.ivo. Y, 'º'' pPrR la:­
ventileci6n cie amboA c1~~os AP.f-1 c·rPr~ih nn Trihunr:.l 
Administrativo Uninstr-mcial c,,ue conozcfl y r-r:>eupl '\';­
de tale~ actos y recnrRos, quedrinao corno úl i imA 
instPnc-ii.:i Pl .. 1uJ..cio de GPrpntlps; o Pn f1.11 <leff'~to, 
se otorgue f' los .iuzgRdos de Distrito competencia 
para conocer de dichos f1ctos .. Estos nuevori trlbun; 
les nñmjnistrativos o ~uzgeao ne DiPtrito, ~eberÁñ 
suatanciPr EiU proccflimiento en general dP. acuerdo 
e las disposicionPB del cóaieo Fererel ne Proceci: 
mien1:os Clvi1es o. en All r'lefecto croer un nunvo 
CUerpo Legielntivo pprfl tal fin. 
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