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P R O L O G O. 

Cuando se trata de realizar en esta vida algo que -

tiene el valor suficiente para cada una de las personas 

se da por consecuencia el verdadero sentido a las cosas. 

Este sentido que se da para el ser humano lo encuentra -

através de la investigación ya que por medio de ésta, 

uno como estudiante le empieza a dar un mayor valor a 

las cosas y realiza por primera vez un estudio a concie.n. 

cía. 

Es por esto que debo agradecer a mis profesores y a 

la Facultad de Derecho por instruirnos en la hermosa in

terpretación y empleo de las leyes, así como el transmi

tirnos el empeño de que cada día hay algo nuevo que es-

tudiar, que descub~ir, que investigar en las multiples -

instituciones jurídicas. 

Por tanto cumplo hoy, puntualmente con la obliga -

ción que tenemos con nuestra máxima casa de estudios y -

al mismo tiempo agradezco la oportunidad de poder reali

zar este trabajo de investigación y por medio de él apo.!: 

tar un granito más. En el caso particular sobre la inte

resante rama del derecho que es el "DERECHO MARCARI0 11
, -

inquietud que nace en lo personal por la motivación, CO.!!, 
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fianza y paciencia para transmitir sus amplios y profun-

dos conocimientos sobre el "DERECHO MARCARIOº, asimismo 
. . 

agradezco su valioso apoyo y ayuda al Dr. DAVID RANGEL -

MEDINA. 
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I N T R o D u e e I o N. 

La razón de que se da la tutela penal en los deli-

tos patrimoniales, es evitar la lesión o perjuicio que -

se pueden provocar a los valores industriales y comerci~ 

les que derivan de las marcas; por tanto se trata de el! 

minar la aplicación de los medios ilícitos desleales (al 

gunas modalidades del delito de usurpación de las marcas 

como es la falsificación, uso ilegal,imitación y venta y 

puesta en venta de la marca), en la actividad competiti

va; ésta supresión de los medios ilícitos se va dando -

através de la dominación que poco a poco va logrando --

nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad In-

dustrial; aunque bien es cierto que ésta actual Ley al -

remitirnos al artículo 213 en sus fracciones se observa 

que existen meras descripciones por lo que no se les dá 

la denominación ordinaria para determinar la conducta y 

por ende no se identifica la figura delictiva que se es

tá integrando en cada una de dichas fracciones. Pero el 

estudio que nos ocupa es el del 11 DELITO DE USURPACION DE 

LA MARCA", y no el de analizar la redacción del artícu

lo 213. Es así que de manera superficial se puede deter

minar la existencia del delito de usurpación de la mar--

ca. 

Por lo que en la presente tesis se va a tratar de 

contribuir para enriquecer en forma téorica a esa figura 
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delictiva (DELITO DE USURPACION DE LA MARCA), en virtud 

de que la dinámica creciente del ámbito económico de --

nuestro país exige la aportación de exposiciones téori-

cas y propuestas legislativas que se adapten a la vida -

jurídica en el campo del uso de la marca sin que se lle

guen a presentar actos ilícitos en el mercado y para p~ 

der llegar a una comprensión de esos actos ilícitos en -

la presente tesis en el capítulo primero= se va a estu-

diar los antecedentes legislativos de la usurpación de -

la marca observando en cada ley las novedades que se 

dierón en cuanto a la usurpación de la marca para asl 

posteriormente en el capítulo segundo se analicen y com

prendan através de las diferentes definiciones lo que se 

entiende por el delito de "Usurpación de la Marca", acl!!_ 

rándose desde éste instante que se entiende por usurpa-

ción e1 hecho de apoderarse o disfrutar indebidamente -

de un derecho ajeno, por tal motivo se tiene que llegar 

al estudio de las modalidades del delito de usurpación -

de la marca. 

Asimismo se va a poder desarrollar en el capítulo -

tercero la regulación del delito de usurpación de la -

marca en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial del año de 1991, observando las modalidades -

de dicho delito, requisitos de procedibilidad y autorid~ 

des competentes. 
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Concluyendo con un capítulo muy interesante en el ~ 

sentido de que se va llevar a cabo una comparación con 

las legislaciones de diferentes países como son ARGENTI

NA, CANADA, ESPA~A, ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA. 

Esperando de esta forma que el lector de la presen

te tesis sea un tanto comprensivo y benevolente con la -

misma en virtud de que su elaboración es con la finali-

dad de lograr una modesta aportación al "DERECHO MARCA -

RIO", ya que en materia penal es poco lo que se ha es--

crito en relación a los delitos patrimoniales y en con-

creto del "DELITO DE USURPACION DE LA MARCA". 
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CAP I TU LO I. 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA USURPACION 

DE LA MARCA. 

Para realizar el estudio específico de los antece--

dentes legislativos de la usurpación de la marca es con

veniente tener una noción de los antecedentes del Dere--

cho Marcarlo en México para observar así la deficiente -

protección legislativa sobre las marcas y por consecuen

cia una muy poca atención a la regulación del delito de 

usurpación de la marca. 

Asimismo podemos decir que se encontraron algunas -

disposiciones aisladas respecto a la regulación marca---

ria: pero aún asi se podía encontrar en diferentes arde-

namientos legales reflejada la inquietud de nuestros le-

gisladores para ~eprimir aquellos actos que pudiesen 

afectar el derecho sobre las marcas. 1 

Por lo anterior tenemos como primer antecedente a -

la Ley de Marcas de Fábrica expedida el 28 de noviembre 

de 1889, siendo ésta sustituida por la Ley de Marcas In

dustriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, siendo 

la misma derogada por la Ley de Marcas de Avisos y Nom--

( l ) Rangel Medina David~ TRATADO DE DERECHO MARCARIO,
primera edición, 1960. 
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bres comerciales de 26 de junio de 1928, posteriormente 

entró en vigor la ley expedida en materia de marcas sie~ 

do la Ley de Propiedad Industrial de 1942, ley que fue -

derogada por la Ley de Invenciones y Marcas de lo de fe

brero de 1975 y finalmente la última ley expedida y ac--

tualmente en vigor, es la Ley de Fomento y Protección de 

la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991. 

A continuación se llevará a cabo una leve ref eren--

cia sobre las leyes que han hecho mención específica so

bre la regulación de las marcas y en concreto en rela~-, 

ción al delito de usurpación de las marcas en el derecho 

mexicano; aclarando que no se va a encontrar una mención 

concreta de la usurpación de la marca sino que se va a -

tratar de interpretar para así identificar la presencia 

del delito de usurpación de la marca. 

1.1.- CODIGO PENAL DE 1871 2 

Escrito por el e.Antonio Martínez de Castro Fechado 

en marzo 15 de abril de 1871, en este Código Penal se e..!1 

cuentran las primeras nociones sobre lo que se consider!!_ 

ba como falsificación de la marca; ubicado en el titulo 

IV con el nombre genérico de falsedad. 

Concepto de Falsificación.- Es la reproducción exaE_ 

ta de una marca que se encuentra registrada. 

(2) LEYES PENALES MEXICANAS,Instituto Nacional de Cien-
c1as Penales,Mexico 1979,pp.440 y 441. 
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CAPITULO III. 

FALSIFICACION DE SELLOS,CU~AS o TROQUELES, 
PUNZONES,MARCAS,PESAS Y MEDIDAS. 

Art.694.- Se castigará con siete años de prisión y 

una multa de 350 a 2,000 pesos: 

~racción V.- Al que falsifique las marcas de pesas 

o medidas de fiel contraste. 

Art.695.- Se impondrá la misma pena que al falsif! 

cador, al que conociendo su falsedad haga uso de los s~ 

llos, o de otro de los objetos de que se habla en el 

art.693 y en las cinco primeras fracciones del 694. 

Art.696.- Se.impondrán dos años de prisión y mul

ta de 100 a 600 pesos al que, para defraudar a otro, -

altere las pesas o las medidas legítimas o quite de ---

ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medí--

das falsas o haga uso de éstas de acuerdo con el falsa-

rio. 

Faltando ésta·últirna circunstancia se aplicará el 

artículo 422. 

Art.698.- Se castigará con la pena que se impone -

al fraude en el art.422, al que sabiendo que un objeto 

está marcado con un sello, punzón o marca falsos, lo --

enajene ocultando este vicio. 

Se tendrá como circunstancia agravante de cuarta -
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clase ser el verdadero platero ó joyero, cuando se tra

te de un objeto de metal y la marca de su ley sea falsa 

Art.700.- Se castigará con un año de prisión y mul 

ta de SO a 300 pesos, al que falsifique el sello, marca 

o contraseña que alguna autoridad use para identificar 

cualquier objeto o para asegurar el pago de algún im--

puesto. 

Art.701.- Se castigará con un arresto mayor y mul

ta de segunda clase, la falsificación del sello de un -

particular, o de un sello, marca,estampilla o de un es

tablecimiento privado de banco o de industria. 

La misma pena se impondrá al que haga uso de di--

chos sellos,marcas,contraseñas o estampillas falsos y -

al que empleé los verdaderos en objetos falsificados -

para hacerlos pasar como legítimos. 

Art.702.- se castigará con la mitad de las penas -

que señalan los artículos que proceden de este capítu-

lo; al que procurándose los verdaderos sellos,punzones, 

marcas, etc; de que ellos hablan hagan un uso indebido 

con perjuicio del estado, de una autoridad, o de un pa~ 

ticular. 

como se puede observar el Código Penal en princi-

pio hace mención de una falsificación un tanto genérica 
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en virtud de que se habla de la marca como contraseña -

en las leyes de oro y ?e plata, así como a las de pesas 

Y medidas; es decir, se referían a la marca como una --

forma distintiva o de exclusividad para los vendedores 

plateros o joyeros que tenían como garantía la ley de -

oro o de plata.Pero se puede apreciar que en los artÍc.!!. 

los 701 y 702 se hace leve referencia en cuanto a mar--

cas comerciales e industriales determinando la penali--

dad a que se.hacen acreedores las personas que falsifi-

quen la marca de una casa de comercio, de un estableci-

miento privado de banco o industria. 

1.2.- CODIGO DE COMERCIO DE 1884~ 

Promulgad~ el,15 de abril de 1884. 

Marca de fábrica.- Es cualquier signo determinante 

de la especialidad para el comercio de un producto in--

dustrial. 

TITULO SEGUNDO (DE LAS MARCAS DE FABRICA). 

Art.1422.- Para adquirir la propiedad de la marca, 

se necesita depositarla previamente en la Secretaría de 

Fomento ésta concederá la propiedad siempre que la mis-

ma marca no se use ya por otra persona, o no sea de tal 

manera semejante que se comprenda la intención de de---

fraudar intereses ajenos. 

Art.1423.- La falsificación de marca produce en --

(3) Genero García Nuñez,LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE 
COMERCIO DE 1903,Coleccion de Codigos y de Leyes F.!:, 
derales,Editorial Herrera Hermanos y Sucesores,Méxi 
co 1913. 
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el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, ade

más de las penas que señalare el Código respectivo. 

TITULO CUARTO ( DE LAS MUESTRAS ). 

Art.1441.- Hay Usurpación de muestras o marcas; 

1.- cuando se usa muestra o marca enteramente 

igual. 

2.- Cuando resulta grande analogía, porque: las P!. 

labras más importantes de una muestra o marca se repi-

tan en otra, aunque ésta anuncie un propietario difereE 

te. 

3. - Cuando la nueva nmestra o marca se reduce de -

manera que pueda confundirse con la otra. 

4.- Cuando las diferencias sean puramente gramati

cales. 

5.- Cuando consistiendo las muestras o marca en di 
bujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produz-

can confusión. 

TITULO QUINTO DE LOS TERMINOS PARA RECLAMAR LA 

PROPIEDAD MERCANTIL). 

Art.1442.- El término para reclamar las acciones -

civiles que procedan de usurpación de nombres,marcas o 

muestras, será el de un año contado desde el día en que 

se sepa la usurpación. 

Art.1444.- El término para reclamar la acción pe-

nal por usurpación de marca, será el de dos meses cont.!., 

dos desde el día en que se tenga la noticia. 
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En el Código de Comercio de 1884 se le da una ma-

yor importancia a la p.ropiedad industrial en virtud de 

que se hace referencia a las marcas de fábrica determi 

nando la forma de adquirir la propiedad de dicha marca, 

evitándose así el poder falsificar una marca pero si --

llegase a dar la falsificación estaban de hecho causan-

do daños y perjuicios siendo acumulativas las del Códi-

go respectivo. Asimismo podemos afirmar que es uno o -

el único de Jos ordenamientos que hacer~ referencia de 

la usurpación de la marca determinando los casos especl 

fices en los que se da dicho ilícito, ya que con poste-

riorídad se habló de falsificación imitación que vienen 

siendo las modalidades de la usurpación sin estar es--

trictamente determinadas. 

1.3.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889 4 

Expedida ~or el Presidente Constitucional de los -

Estados Unidos Méxicanos Don Porfirio Díaz por decreto 

de 28 de noviembre de 1889, entrando en vigor el lo de 

enero de 1990. 

Art.16.- Hay falsificación de marca de fábrica; 

I.- cuando se usan marcas de fábrica que son 

una reproducción exacta y completa de otra cuya propie-

dad esté ya reservada. 

II.- cuando la imitación sea de tal naturaleza 

que, representando una identidad casi absoluta en el C_2n 

(4) Marin Barranco Javier,USURPACION DE LAS MARCAS EN 
EL DERECHO MEXICANO, 'i'ésis Profesional ,México,1986 • 
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junto, aunque no en ciertos detalles sea susceptible la 

marca de confundirse con otra legalmente depositada. 

Art.17.- Serán considerados como culpables del de

lito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en -

que éste se haya cometido, los que hubieren falsificado 

una marca o hecho,uso de una falsificación, siempre que 

se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial 

o mercantil. 

Art.18.- Los delitos de falsificación de marcas de 

fábrica quedan sujetos a las penas que señala el código 

respecti1t01 produciendo además la acción de daños y pe~ 

juicios. 

Esta es la primera ley en la historia legislativa 

de la propiedad industrial que hace mención en forma e~ 

pecífica a las marcas aunque era muy pequeña, alcanzaba 

a regular los rasgos más fundamentales de una marca y -

así se podía dar fín a las confusiones de que era obje

to una marca industrial o mercantil, en el sentido de -

que en el primer antecedente que se analizó se le daba 

un nombre genérico subjetivo a la marca; sin saber si -

era mercantil o industrial. 

Ahora bien a pesar de que se da un listado de las 

formas en que se da la falsificación de la marca en el 

apartado o en el artículo que se hace mención a la pen~ 

lidad todavía se hace referencia al Código respectivo -

para aplicar la pena correspondiente; no determinando -
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por consiguiente ésta ley, las penas a que se hacen --

acreedores los falsificadores de una marca. 

1.4.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES 

Y DE COMERCIO. S 

Expedida el 25 de agosto de 1903 por el e.Presiden 

te de la República Don Porfirio Díaz, a través de la e.n. 

tonces S~cretaría de Estado y del Despacho de Fomento,

Colonizacióñ e Industria, entrando en vigencia el lo de 

octubre del año de 1903. 

CAPITULO II. 

P E N A S. 

Art.18.- Se castigará con uno a dos años de pri--

sión y multa de cien a dos mil pesos o una u otra pena 

a juicio del juez, al que ponga a los objetos que fabr.!_ 

que o expenda, una marca ya reg.istrada legalmente a fa

vor de otra persona con el fin de amparar artículos si-

milares. 

Se castigará con la misma pena al que de igual mo-

do que previene el párrafo anterior ponga a sus efec--

tos una marca que sea imitación de la legalmente regis-

trada, de tal modo que a primera vista se confunda con 

la legal y que sólo por medio de un examen detenido pu~ 

da distinguirse una de otra. 

(5) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 2 DE SEPTIEMBRE 
DE 1903. 
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Igual pena se impondrá al que ponga en sus efectos 

una marca, que aunque legalmente registrada, se haga -

aparecer 'como si fuera otra, por cualquier adición, --

substracción o alteración. 

Art.19.- Se castigará con arresto menor y multa de 

s_e_gunda clase, o una u otra pena a juicio del juez, al 

que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo 

anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circula-

ción efectos marcados de la manera que expresa el mismo 

artículo. 

Art.20.- El que sin, cometer ninguno de los deli--

tos que señalan los dos artículos anteriores, hiciere -

uso de una marca en la que bien sea por su simple aspeE 

to o bien por las leyendas o indicaciones que le acomp!!_ 

ñen, puedan inducir al público en error sobre la proce-

dencia de los efectos en que se haya fijado dicha mar-

ca, incurrirá en la pena de uno a dos años de prisión y 

multa de cien a dos mil pesos, o una u otra, a juicio -

del juez. 

Art.21.- El que dolosamente venda, ponga en venta 

o circulación efectos señalados con una marca que tenga 

los vicios que indica el artículo anterior, será casti-

gado con arresto menor y multa de segunda clase o una u 

otra pena a juicio del juez. 
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Art.22.- Cuando en el caso previsto en los dos ar

tículos anteriores, la· marca se hubiera registrado en -

la Oficina de Patentes, tal circunstancia se considera

rá como agravante de cuarta clase. 

Art.23.- El que en sus efectos ponga o fije mar--

cas,marbetes o etiquetas.etc., en las que se hagan in

dicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o insi

diosa, sobre.la naturaleza y constitución de los obje-

tos que amparen, será castigado con uno o dos años de -

prisión y multa de segunda clase, o una u otra pena a -

juicio del juez, al que con do.lo, simplemente venda,po!!_ 

ga en venta o circulación efectos así marcados, incurrí 

rá· en la pena de arresto menor y multa de segunda cla--

se. 

En la ley de Marcas Industriales y de Comercio de 

1903 se tiene ya una amplia y detallada regulación so-

bre la falsificación de la marca. También existen gran

des aportaciones a la propiedad industrial como se pue

de observar se especifica que a la persona que fabrique 

o expenda una marca ya registrada se castigará con uno 

a dos años de prisión o con multa de cien a das mil pe

sos: asimismo se apreció que se hace más claro; en cuan 

to a las formas de poder imitar !a marca; la pena para 

esto es más específica en virtud de que a cada uno de 

las movimientos realizados por los falsificadores para_ 
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poder hacer.caer en error al público se castiga en for

ma distinta; tal es el caso de los artículos 19,20,21 y 

22 en dónde 'se señalan que se castigará; 

a ".ios responsables cuando sin ser autor de los -

h'echos enumerados en el articulo 18, pero dolosamente -

·ponga en venta o circulación objetos marcados falsamen

te:-

- al que sin ser autor de los hechos, no actúa en 

forma dolosa pero hace uso de la marca para inducir al 

público a caer en error. 

- al que actúa en la forma descrita en los dos úl-

timos supuestos y además la marca se hubiese registrado 

en la Oficina de Patentes se considera como agravante -

de cuarta clase. 

Ahora bien como se mencionó en un principio ésta -

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 ya es 

más específica en razón de que en sus artículos siguie~ 

tes del 23, es decir, del articulo 24 al 38 es más det~ 

llada la conducta ilícita y la forma de aplicar la pen~ 

lidad como es la situación del artículo 25 en dónde se 

describe la falsa indicación de que una marca esta re--

gistrada, el artículo 26 hace mención a la reincidencia 

de los delitos, el articulo 28 determina que la autori-

dad competente para perseguir los delitos que se men-

cionan es el Ministerio Público, en los artículos 29 al 

38 se especifica la regulación de las acciones de daños 
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Y perjuicios así como todas las disposiciones detalla--

das para la prosecución de los delitos. 

1.5.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES 

COMERCIALES DE 1928. 6 

Esta ley deroga la Ley de Marcas Industriales y de 

Comercio de 25 de agosto de 1903; es por lo que el 27 -

de julio de ·1928 es publicada en el Diario Oficial sie.!!. 

do expedida·por el Presidente Constitucional de los E.!!_ 

tados Unidos Mexicanos Don Plutarco Elías Calles. 

CAPITULO vu·. 

DE LA FALSIFICACION,IMITACION O USO ILEGAL 
DE LAS MARCAS,NOMBRES O AVISOS COMERCIALES. 

Art.59.- La declaración de falsificación,imitación 

o uso ilegal de una marca, nombre o avisos comerciales, 

se hará administrativamente por el Departamento de la -

Propiedad Industrial; de oficio o a petición de parte; 

pero la persona a quien dicha declaración perjudique --

tendrá expedito su derecho para demandar judicialmente 

su revocación de acuerdo con el procedimiento señalado 

en el capítulo VIII de esta ley. 

Art.60.- Si la declaración administrativa quedara 

firme porque transcurriera el plazo de quince días si~ 

(6) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 27 DE JULIO DE 
1928. 
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qUe, se pidiera judicialmente su revocación, el Depart~ 

mento de la Propiedad Industrial la hará del conocimie11 

to de la Procuraduría General de la República, para que 

se ejercite la acción penal correspondiente en contra -

de las personas que resultaren responsables, de acuerdo 

con las penas y procedimientos establecidos por los ca

pítulos IX y XI de ésta ley. 

Si la resolución administrativa fuese recurrida y 

la autoridad judicial lo confirmase, ésta de oficio ha

rá la consignación al Ministerio Público para los mis-

mas efectos señalados en el párrafo anterior. 

Art.61.- El juez que conociera de la demanda de r~ 

vocación decretará, a petición de la parte interesada,

la suspensión de la explotación de la marca ••• falSifi~ 

cados,imitados o usados ilegalmente, pero siempre y --

cuando que la parte interesada que promueva dé fianza a 

satisfacción del juez para garantizar los daños o per-

juicios, en el caso de que fuese revocada la declara--

ción administrativa. 

En los casos en que la resolución administrativa -

hubiese quedado firme, y una vez que el Ministerio Pú-

blico consigne el caso al juez competente, éste de of! 

cío mandará suspender la explotación, sin necesidad de 

requisito alguno. 
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Art.62.- La parte a quien se atribuya la falsific~ 

ción,imitación o uso ilégal y aquella en cuyo perjuicio 

se lleve acabo, tendrá expeditas sus acciones civiles y 

de daños y perjuicios, para ejercitarlas, en sus respe~ 

tivos casos de acuerdo con el procedimiento señalado en 

el capitulo X de esta ley. 

Art.63.- Cuando la declaración administrativa quede 

firme por no ~aberse pedido su revocación judicialmente 

al darse a conocer al Ministerio Público para los ef ec

tos señalados en el articulo 60, el Departamento de la 

Propiedad Industrial se hará publicar en la Gaceta de -

la Propiedad Industrial. 

Si se siguió el procedimiento de revocación la pu

blicación de la declaración en la Gaceta Oficial se ha-

rá hasta que la resolución judicial quede firme. 

Art.64.- En cuanto a la suspensión de la explota-

ción de una marca, avisos o nombres comerciales falsif! 

cados,imitados o usados ilegalmente, se hará del conoci 

miento del público mediante la publicación de los autos 

judiciales respectivos en el Boletin Judicial y en la -

Gaceta de la Propiedad Industrial. 

Para este último efecto el juez que dicte el auto 

relativo, lo comunicará por oficio al Departamento de -

la Propiedad Industrial. 
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Como se observa en esta ley para que sea posible -

la persecusión de los delitos de falsifi.cación,imita--

ción o uso ilegal de la marca es necesaria una declara

ción administrativa del Departamento de la Propiedad I11 

dustrial como requisito previo al ejercicio de las 

acciones e 

Ahora bien en los artículos 73 y 74 se observa que 

son una copia fiel de los artículos 18 y 19 de la Ley -

de Marcas Industriales y de Comercio de 1903; en los -

cuales se hace mención de la penalidad que se reglamen

taba al realizar la usurpación de los derechos obteni

dos de un registro marcaría. 

Además en esta ley de Marcas,Avisos y Nombres Co-

merciales el dueño de la marca legalmente registrada t~ 

nía el derecho de poder exigir al autor del delito los 

daños y perjuicios causados así como el adjudicamiento 

de los productos que se encontraban revestidos con la -

marca ilegal. 
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1.6.- CODIGO PENAL DE 1929 PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES? 

Código Penal de 4 de octubre de 1929 públicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 

1929. 

En este Código se hace mención de los delitos con

tra la propiedad industrial, en el capítulo II haciénd2 

se una repro?ucción textual de las disposiciones que se 

contenían en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Ca-

merciales de 1928¡ desconociendo la razón por la cual -

se comete este error en virtud de que la legislación --

en materia de propied~d industrial en nuestro país des

de la primera ley de propiedad industrial se originó --

su autonomía para obtener una regulación propia de las 

figuras delictivas que dicha legislación especial pudle 

ra c9ntener paia lograr la eficacia de sus preceptos. 

( 7 l LEYES PENALES MEXICANAS,Tomo III,Instituto Nacio
nal de ciencias Penales,México 1979,pp.187,188 Y 
189. 
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1.7.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942~ 

De 31 de diciembre de 1942; entrando en vigencia -

desde el lo de enero de 1943; expedida por el Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Don Ma--

nuel Avila Camacho. 

CAPITULO VIII 

Falsificación,Imitación, o Uso Ilegal de las 
Marcas. 

Art.189.- La declaración de falsificación,imitación 

o uso ilegal de una marca registrada, se hará administr,!!_ 

tivamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de 

oficio,a petición de parte o del Ministerio Público cua11 

do tenga algún interés la Federación. 

Art.190.- Cuando se solicite una declaración admi--

nistrativa sobre falsificación,imitación, o uso ilegal -

de una marca registrada, deberá acompañarse un ejemplar 

de la marca que se considere una imitación,falslficación 

o que constituya uso ilegal, indicándose, además los da-

tos que identifiquen la marca imitada,falsificada o res-

pecto de la cual se hace el uso ilegal. 

Art.191.- Será requisito previo para obtener la de

claración administrativa a que se refieren los artículos 

anteriores, el pago de los derechos que por el estudio -

y examen de la solicitud relativa,establezca la tarifa. 

( 8 ) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 31 DE DICIEMBRE 
DE 1942. 
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Art.192.- En caso de que la marca que se considere 

imitada,falsificada o respecto de la cual se hace uso -

ilegal, haya sido registrada conforme a las leyes ante-

rieres a la de 1928 será necesario practicar previamen

te el examen de novedad previsto por el artículo 184 de 

~sta ley. 

Art.193.- Si resultare, en el caso de que habla el 

artículo que antecede, que la marca examinada no tiene -

novedad por existir otro registro anterior que deba pre

valecer, no procederá hacer la declaración de imitación, 

falsificación, o uso ilegal, en cuanto a la marca exami

nada, pero si deberá hacerse respecto a la marca primer~ 

mente registrada y vigente. 

Art.194.- Si fuere necesario practicar el examen de 

novedad a que se refiere el art.192, por que no se hubJ:.e 

se efectuado con anterioridad el promovente deberá pedir 

el examen de novedad, previa o simultáneamente con la s~ 

licitud de declaración administrativa. 

TITULO OCTAVO. 

RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES. 

CAPITULO II. 

LOS QUE VIOLEN OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Art.255.- Al que sin el consentimiento del dueño de 
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una marca registrada legalmente, la emplee para amparar 

artículos similares, se "le impondrá prisión de tres días 

a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola 

de estas penas a juicio del juez. 

Se impondrán las mismas penas al que de igual modo 

que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una 

macea que sea imitación de la legalmente registrada, de 

tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo 

a los elernentÓs que de ésta última hayan sido reserva---

dos, puedan confundirse una con otra. 

Iguales penas se impondrán.al que ponga a sus efec-

tos una marca que aunque haya sido registrada de acuerdo 

con las leyes de 188~ o de 1903 resulte una falsifica---

ción o imitación de otra registrada con anterioridad, --

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 200 y 201 

de esta ley. 

Art.265.- En el caso de los artículos 255,256 y 257 

el dueño de la marca legalmente registrada tendrá ade--

más, el derecho de exigir al autor del delito daños y --

perjuicios. 

También podrá hacer que se adjudiquen todos los pr2 

duetos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, 

y que estén en poder de la persona que se designa como 

autora del delito, o en poder de cualquier otro comer--

c!ante, comisionista o consignatario, pero será requisi

to indispensable para que se pueda ejercer ese derecho,-
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que el dueño de la marca no haya omitido alguna de las 

anotaciones que señalan como obligatorias los artículos 

141 y 183 de esta ley. 

De los articules 189 al 194 se establecen normas -

que regulan el procedimiento a seguir para la declara--

ción administrativa de la falsificación,imitación y uso 

ilegal de marcas registradas. Para tal efecto, se hace -

la indicación de los requisitos que deben reunir las so

licitudes de d~claraciones administrativas: los artícu-

los 255,256 y 265 son preceptos que señalan la usurpa--

ción de derechos obtenidos a través de un registro marc~ 

ria: también se observa que en la presente ley se de,ter

minarón una variedad de penas al darse la usurpación de 

la marca. 

Por lo anterior es importante señalar que es muy n2 

toria la evolución que se ha desarrollado respecto a la 

propiedad industr1al en cada una de sus leyes, Y en con

secuencia la usurpación de la marca ha logrado obtener -

un poco más de atención ya que de tal forma en cada re-

forma o revisión que se hace a la legislación se va per

feccionando en cuanto a la penalidad siendo más especí-

fica la ley en sus preceptos. 
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1.8.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975 9 

Expedida por el Presidente constitucional de los E,!. 

tados Unidos Mexicanos, Don Luis Echeverría Alvarez y P.!! 

blicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 10 

de febrero de 1976. 

En esta ley se reconocen las marcas de productos y 

de servicios: 

Marcas de Productos.- se constituyen por los signos 

que distinguen a los artículos o productos de otros de -

su misma especie o clase. 

Marcas de Servicios.- Se constituyen por los signos 

que distinguen un servicio de otros de su misma clase o 

especie. 

TITULO DECIMO. 

INFRACCIONES,INSPECCIONES,SANCIONES Y RECURSOS. 

CAPITULO I. 

I N F R A c c I o N E s. 

Art.210.- Son infracciones administrativas; 

a).- Las violaciones a las disposiciones de --

ésta ley y las que de ella deriven y; 

b).- La realización de actos relacionados can-

la materia que éstu ley regula, contrarios a los buenos 

usos y costumbres en la industria, comercio y servicios 

que impliquen competencia desleal. 

( 9 ) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS,Edit.Porrúa,S.A.,lSa. 
Edición,México 1991,Págs.71,72,73,74 Y 75. 
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De manera enunciativa se consideran infracciones a,2. 

ministrativas las siquiéntes: 

II.- Usar una marca parecida en grado de confusión 

a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada 

por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, para 

comparar los mismos o similares productos o servicios --

que los protegidos por la registrada; 

III.- Usar, sin consentimiento de su titular, una -

marca registr~da como elemento de nombre comercial o de 

una denominación social, siempre que dichos nombres es-

tén relacionados con establecimientos que operen con los 

productos o servicios protegidos por la marca: 

IV.- Poner en venta o en circulación productos u 

ofrecer servicios, indicando que están protegidos por 

una ma~ca registrada sin que lo estén. Cuando el regis-

tro haya quedado.definitivamente anulado, revocado,canc_!!. 

lado,caducado o extinguido, se incurrirá, en la infrac-

ción después de un año de que haya causado estado la r_!!. 

solución correspondiente o que haya operado la caduci-

dad, cancelación, o extinción. 

Art.211.- Son Delitos: 

IV.- Usar, sin consentimiento de su titular,

una marca registrada para distingUir los mismos o simil~ 

res productos o servicios que aquella proteja; 

v.- Ofrecer en venta o poner en circulación -
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los productos a que se refieren las fracciones I,II y IV 

del presente artículo o aquellos a que se contrae la 

fracción II del art.210, no obstante la declaratoria de 

confusión que la misma prevee, o bien, productos proteg.!. 

dos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo -

previsto en la presente fracción será aplicable en lo -

conducente, tratándose de servicio. 

VI.- Ofrecer en venta o poner en circulación produ~ 

tos protegidos por una marca registrada, después de ha-

ber alterado,sustituído o suprimido parcial o totalmente 

ésta. 

VIII.- Usar una marca parecida en grado de confusión 

a otra registrada, después de que la sanción administra

tiva impuesta conforme a la fracción II del articulo an-

terior, haya quedado firme, y ••• 

Art.212.- Se impondrán de dos a seis años de pri 

sión y multa por el importe de cien a diez mil veces el 

salario minimo diario general del Distrito Federal, a 

quien cometa cualquiera de los delitos que se sañalan en 

las fracciones I a la VI del artículo anterior. 

se impondrá de dos a seis años de prisión, a quien 

cometa cualquiera de los delitos que señalan en las fra~ 

cienes VII a la IX del artículo anterior. 
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Art.213.- La investigación previa relacionada con 

los delitos a que se refiere el art.211 la iniciará el -

Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de 

hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá -

dictar las medidas cautelares que establezca la legisla

ción de la materia incluyendo las dispuestas por el Cód.!, 

g~ Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejer

cicio de la acción penal, se requerirá la previa decla

ración de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

en relación con la existencia de los hechos que pudieren 

resultar constitutivos del delito de que se trate. 

Dichas declaraciones se formularán desde un punto -

de vista técnico, no• prejuzgarán sobre las acciones civ.!_ 

les o penales que procedan y se harán del conocimiento -

de la Procuraduría General de la República. 

Art.215.- Son competentes los Tribunales de la Fed~ 

ración para conocer de los delitos a que se refiere el -

art.211 también conocerán de las controversias civiles 

que se suciten con motivo de la aplicación de esta ley. 

cuando dichas controversias afecten sólo intereses part.!_ 

culares, podrán conocer de ellas a elección del autor, -

los tribunales del orden común. 

En la ley de Invenciones y Marcas de 1975 se mejoró 

la redacción en comparación de la Ley anterior en varias 

ocasiones; en virtud de que está mejor estructurada la -
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ley de 1975 como se puede apreciar en su título décimo,

capítulo I existe ya una diferenciación entre un acto a.2_ 

ministrativo y un delito, tal es el caso que determinan 

la conducta que se va a configurar como una infracción y 

la conducta que se va a configurar corno delito. 

Pero aún así después de observar las grandes innov~ 

cienes que tiene esta ley no se especifica que es el de

lito de usurpación de la marca. 

Para dar por terminado este estudio de los antece-

dentes legislativos del delito de usurpación de la marca 

es importante recalcar cuáles conductas son consideradas 

como delitos en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975,

siendo las sigu·cntes conductas; 

Del articulo 211 se desprenden tres conductas: 

- Usar sin consentimiento de su titular, una marca 

registrada para distinguir los mismos o similares produc 

tos o servicios que aquélla proteja. 

- Ofrecer en venta o poner en circulación productos 

protegidos por una marca registrada después de haber al

terado, sustituida o suprimido parcial o totalmente és-

ta. 

- Usar una marca parecida en grado de confusión, a 

otra registrada, después de que la sanción administrati

va impuesta conforme a la fracción II del artículo ante

rior, haya quedado firme. 

Asimismo se aumentan las penas y también se impone 

prisión. 
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C A P I T U L O II. 

CONCEPTUALIZACION Y MODALIDADES DEL DELITO 

DE USURPACION DE MARCA. 

2.1.- CONCEPTUALIZACION. 

A).- CONCEPTO DE DELITO.- Es el acto ú omisión que 

sancionan las leyes penales. 1 

B).- .CONCEPTO DE USURPACION.- Es el hecho de apode-

raree o disfrutar indebidamente de un derecho ajeno. 

C).- CONCEPTO DE HARCA.- Se entiende por marca a t~ 

do signo visible que distinga productos o servicios de -

otros de su misma especie o clase en el mercado. 2 

CONCEPTO DE MARCA.- Es el signo de que se va--

len los industriales,comerciantes y prestadores de servi 

cio para diferenciar sus mercancías o servicios de los -

de sus competidores. 3 

D).- CONCEPTO DE USURPACION: 

- EN EL DERECHO PENAL.- La Usurpación en mate--

ria penal significa quitar a uno lo que es suyo o queda~ 

se con ello generalmente con violencia. En el campo del 

Derecho Penal tiene diversos significados. El delito de 

lito de usurpación sólo protege contra ataques que se -

produzcan mediante violencia,engaño o abuso de confianza~ 

(1) CODIGO PENAL PARA EL O.F.,Editorial Porrfia,S.A.,Le
yes y Codigos de Mexico,48a.Edición,México 1991. 

(2) LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPtEDAD INDUS--
TRIAL,Editorial Porrfia, S.A. ,Leyes y Códigos de MéxJ:. 
"CO';IGa.Edición,México 1991,Pág.32. 

(3) Rangel Medina David,DERECHO DE LA PROPIEDAD INDOS -
TRIAL E INTELECTUAL,Editorial Instituto d~ I~gestiga 
cienes Jur1d1cas de la UNAM,México,1991,Pag. • -

(4) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA,Tomo XXVII,Editorial Bi

bliográfica -Argentina.Pág.577. 
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- EN EL DERECHO CIVIL.- El C6digo de Comercio 

de 1884 da varios supuestos en los cuales se da la des-

cripción de lo que se entiende por usurpación.Hay usur-

pación: 

1.- Cuando se usa una marca enteramente igual a la-

otra. 

2.- Cuando existe una gran analogía en virtud, de -

que las palabras más importantes en una marca se repiten 

en otra. 

3.- Cuando producen confusión en la marca original. 

Atendiendo a las diferentes definiciones respecto -

a la usurpación y tomando un poco de cada una de las di

ferentes definiciones se puede llegar a integrar una de

finición del "Delito de Usurpación de la Marca". 

***"DELITO DE USURPACION DE LA HARCA". 

ES EL UECUO DE 

DISFRUTAR INDEBIDAMENTE DEL DERECHO EXCLUSIVO DE QUE GO_ 

ZA EL TITULAR DE LA HARCA, MEDIANTE EL USO DE HARCAS EN_ 

TERAHENTE IGUALES,RESULTANDO UNA GRAN ANALOGIA ENTRE LA 

HARCA ORIGINAL Y LA FALSA EH VIRTUD DE QUE SE UTILIZAN 

LAS PALABRAS HAS IMPORTANTES DE LA HARCA ORIGINAL EN LA 

HARCA FALSEARIA PRODUCIENDO COMO CONSECUENCIA CONFUSION 

ENTRE AMBAS HARCAS. 

De la definición anterior se pueden determinar las 

formas ó modos en que se puede manifestar tal il(cito,--
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por lo tanto obtenemos las modalidades del Delito de 

Usurpación de la Marca;· 

Al realizarse una reproducción de la marca regis-

trada logrando confusión ( se configuran la falsifica--

ción y la imitación de la marca).,es con un fin comer--

cial (con este fin comercial se origina un uso, es decir 

que la marca falsificada ó imitada se va a colocar en -

los productos con los cuales se causará confusión entre 

los comerciantes, por tal motivo desde ese instante se -

le esta dando uso y como se trata de una forma clandes

tina se configura el uso ilegal de la marca), para obte

ner ciertos beneficios, los cuales se van a obtener me-

diante la exhibición. de los productos con la marca usur

pada ( venta y puesta en venta). 

Por lo tanto se dan las cuatro modalidades del de-

lito de UsurpaciQn de la Marca; 

1.- Falsificación de la marca. 

2.- Uso Ilegal de la marca. 

3.- Imitación de la marca. 

4.- Venta y Puesta en Venta de la marca,falsificada 

imitada. 
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2.2.- MODALIDADES DEL DELITO DE USURPACION. 

DE LA MARCA. 

A).- FALSIFICACION ÓE LA MARCA: 

En la ley no podernos encontrar el contenido exacto 

de la.figura delictiva de falsificación de marca ya que 

solamente la podemos encont~ar apenas en una forma indi-

recta."Parece que existió cierta reluctancia para deter

m.inarla y comunicarle su real y exacto contenido legal, -

o bien, paree-e haberse olvidado en el Derecho Mexicano, 

lo que es la falsificación, pues no se le menciona por -

su nombre". 5 

Es .importante señalar que al estudiar los antecede!!, 

tes legislativos del delito de usurpación de la marc~ se 

pudo observar que se daba una definición de falsifica--

ción de la marca con sus elementos caracter!sticos: tal 

es el caso de la Ley de Marcas de 1889 en el art.16, en 

dónde se expresa una definición de falsificación inte---

grándose así la infracción de falsificación de la marca. 

Al consultar 19s autores de la tradición juridica -

mexicana y ordenamientos de otros paises se puede def i--

nir a la falsificación en nuestra materia como una re---

producción de la marca registrada para producir confu---

sión con la marca verdadera. 

El delito se consuma con la fabricación material de 

la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas 

(5) César Sepulveda,SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUS 
~,Editorial Porrúa, Pág.209. 
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que la contengan, con la fabricación del envase cuando -

éste sea la marca; en fin con todo acto que permita la -

materialización del signo distintivo ajeno. También inc~ 

rre en este delito el que borda, estampa o de otra mane

ra materializa la marca sobre el producto, pe~o no sobre 

otro objeto que luego se aplicará al mismo, ya que éste 

es delito de uso. 

La falsificación de la marca es el punto de partida 

para una serie de delitos que culminarán conla venta al 

público del producto que lleve esa marca falsificada.Se 

trata, sin duda, del delito de marca más grave, y, desde 

luego, imperdonable. 6 

Ahora bien el Lic. Rangel Ortiz Horacio nos mencio-

na lo siguiente; 

"Usar, sin consentimiento de su titular, una marca 

registrada para distinguir los mismos o similares produc 

tos o servicios que aquélla proteja", éste delito es el 

que se conoce en el sistema mexicano como USO ILEGAL DE 

LA MARCA.? 

Pero sin embargo el Lic. César Sepúlveda hace alu--

si6n a que el ••usar sin consentimiento de su titular, --

una marca registrada para distinguir los mismos o simil~ 

res productos o servicios que aquella proteja, se esta--

blece como el delito de FALSIFICACION, pero con otro ººfil 

bre. 

(6) Jorge Otamendi,DERECHO DE MARCAS,Argentina 1989,págs 
221 y 222. 

(7) Rangel Ortiz Horacio, EL USO DE LA MARCA Y SUS EFEC:
TOS JURIDICOS, Tesis Profesional, Mex1co 1980,Pag.1!7. 
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A través del estudio de la figura delictiva de f!!_l 

sificación de la marca y al analizar la postura del Lle 

Horacio R~ngel Ortiz, ·y.la del Lic. César Sepúlveda en 

mi opinión ambos tienen razón en virtud de que el pri-

rnero nos habla desde el punto de vista del uso que se -

le va a dar a la marca determinando las características 

para que se dé dicho ilícito como son; 

a.- Marca registrada. 

b.- Uso de marca por tercero. 

c.- Aplicación de esa marca a mercaderías o servi-

cios iguales o similares. 

d.- Falta de consentimiento del dueño. 6 

Además hüce mención el profesor Carlos E.Mascare--

ñas que el delito de USO ILEGAL DE LA MARCA, "se consu-

ma en el momento en que se coloca la marca •.• sobre el 

producto en cualquiera de las formas que una marca pue

da usarse para que realice su función propia. No es ne-

cesarlo que el producto que lleve la marca ••• haya sido 

vendido, ni siquiera que se haya puesto a la venta.No -

obstante la mera confección o fabricación de la marca, 

es necesario el uso••. 9 

El segundo nos habló desde el punto de vista del -

Derecho Penal porque define a la falsificación de la -

marca como la reproducción más o menos perfecta de la 

marca., es decir, el Lic.César Sepúlveda se concreta a 

(8) Ibidem. 
(9) Carlos E.Mascareñas,LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL,2a Edición,Barcelona 1960,Pág.127. 
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la reproducción, a la confección o fabricación de la --

marca sin especificar el uso que se le va a dar, asimi~ 

mo aclara el Profesor Mascareñas que "no basta la mera 

confección o fabricación de la marca, es necesario el -

uso• .. 10 

Para concluir en el supuesto de "Usar sin consent.!:, 

miento de su titular, una marca registrada para distin-

guir los mismos o similares productos o servicios que -

aquélla proteja",se encuentran contenidos los delitos 

de USO ILEGAL DE LA MARCA Y EL DE FALSIFICACION DE LA -

MARCA. 

En este apartado se adelantó una explicación de lo 

que es el uso ilegal de la marca pero más adelonte se -

va a explicar de una forma más amplia y se hizo alusión 

en este inciso porque es importante hacer la aclaración 

y distinción de ambas figuras delictivas. 

B) IMITACION DE LA MARCA: 

La imitación se entiende que es la forma de provo-

car confusión entre los consumidores,el Lic.César Sepúl 

veda en su obra titulada "El Sistema Méxicano de Propi~ 

dad Industrial", hace un amplio análisis de la imita --

ción diciendo que; 

"La imitación provoca la confusión entre los cona.!:!_ 

midores utilizando elementos parecidos, disponiéndolos 

en forma análoga o utilizando colores similares, de ma-

nera de obtener un conjunto semejante al que presenta -

la marca auténtica.Existe la imitación cuando una marc.!_ 

(10) Ibidem. 
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determinada puede llegar a confundirse con una marca :s_e 

gistrada.La imitación tiende a obtener el aspecto de 

conjuntos representado P.Or la marca original con más o 

menos analogía sin que una o la otra de sus partes sea 

necesariamente una copia servil de la imitada.Basta con 

que exista posibilidad de confusión 11
•
11 

En el análisis de lo que es la imitación se nos --

presenta la misma circunstancia que se dio con la falsl 

ficación de la marca.; ya que se puede en cierto momento 

considerar que la falsificación y la imitación de la --

marca vienen siendo la misma figura delictiva,pero son 

distintas considerando la diferencia desde el punto de 

vista de precisión, afirmando asigue la imitación sola-

mente hace referencia a algunos elementos de la marca. 

Ahora bien es importante analizar un cuadro comparativo 

para apreciar la diferencia entre la imitación de la -

marca y la falsificación de la marca~ 

FALSIFICACION DE LA IHITACION DE LA 

HARCA. HARCA. 

1.- Se realiza una apreciación 1.- Se hace una a

analítica: para saber si ha sido r~ preciación sintéti 

producida la marca con los elemen-- ca: en el conjunto 

tos esenciales y característicos. para examinar la -

(11) César Sepúlveda,Op.Cit.Pág.211 

posibilidad de con 

fusión entre las -

dos marcas por el 

público. 
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2.- En la falsificación no 2.- En la imitación-

existe el problema de probar; - se tienen que afirmar 

por que basta con encontrar la las analogías y las -

identidad o la igualdad entre - diferencias que se e~ 

la marca fraudulenta y la auté~ cuentren entre la ma.!:, 

tica. ca imitada y la imit~ 

dora. 12 

Por el cuadro anterior podemos afirmar que la fal-

sificación es la reproducción casi exacta de la marca,-

misma que para poder saber si se trata de la auténtica 

marca ó de la falsearla se tiene que realizar un análi

sis muy espec!f ico para poder determinar si se han re--

producido las características esenciales de la marca; -

en tanto que la imitación, es la provocación de confu-

sión entre los consumidores, y para poder determinar si 

existe ó no imitación de la marca es un poco más senci 

llo en razón de que si se tiene un conjunto de produc--

tos con una marca "X", siendo está la auténtica y col.2 

can dos o tres productos con la marca imitadora se oh--

serva que esos dos o tres productos pueden confundir a 

los consumidores ya que la mayorta de los consumidores 

cuando existe una marca notoriamente famosa simpleme"nte 

con los colores característicos de la marca ó la figura 

la identifican sin saber si es la auténtica o la imita-

da. 

(12) César sepúlveda,Op Cit. pp.211,212 y 213. 



- 41 -

C) USO ILEGAL DE LA MARCAt 

En la ley de Invenciones y Marcas de 1975 en el 

art.211 fracción IV se eXpresaba¡ 

11 Usar sin consentimiento de su titular, una marca 

registrada para distinguir los mismos o similares pro-

duetos o servicios que aquélla proteja" 

En páginas anteriores se explicaba que en el sist~ 

ma méxicano se le conocia como 11 El delito de uso Ilegal 

de la Ma~ca 111-~ 
Ahora bien en el art.223,fracción VI de la Ley de 

Fomento y Protección de la Pro~iedad Industrial vig~n~

te regula en forma parecida al delito de uso ilegal de 

la marca estableciendo lo siguiente; 

"Usar una marca registrada, sin el consentimiento 

de su titular o sin la licencia respectiva en productos 

o servicios iguales o similares a los que la marca se -

aplique". 

Se hizo está observación para determinar que no --

existe mucha diferencia en la redacción aplicada a la -

descripción del delito de uso ilegal de la marca conte~ 

plado en el art.211,fracción IV de la ley anterior a d! 

ferencia de la ley vigente contemplado dicho ilicito en 

el art.223,fracción VI. 

( 13 ) Ibidem. 
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Ahora bien con base en este artículo se puede hacer 

el análisis del ilícito que se configura, y se observa -

que se esta eÓ présencia de una conducta antíjuridica, -

es decir, el uso antijurídico de una marca registrada: 

por lo tanto se dan dos elementos para que se empiece a 

integrar la descripción del tipo legal y son: 

- El uso de una marca por terceros. 

- Que esa marca esté legalmente registrada debe ha-

cerse sin el consentimiento de su titular o bien que ese 

uso de marca no esté protegido por una licencia, asimis-

mo se tiene que verificar si ese tercero que esta usando 

o explotando dicha marca u otra semejante en grado de --

confusión, para los mismos o similares productos o ser--

vicios, con la condición de que ese tercero hubiere emp~ 

zado a usar la marca con más de un año de anterioridad a 

la fecha legal del registro, o del primer uso declarado 

en la solicitud.
14 

Por lo anterior se desprenden otros elementos que -

son; 

- Falta del consentimiento del titular o dueño. 

- Que la marca registrada tenga un titular o dueño 

legítimo. 

- Que el registro de la marca esté vigente. 

- Aplicación de esa marca en productos o servicios 

iguales o similares. 

Haciendo la conjunción de dichos elementos se intc-

( 14 ) David Rangel Médina,DERECHO DE LA PROPIEDAD INOUS 
TRIAL E INTELECTUAL,Editorial Ins~ituto de Inyes
t1gac1ones Juridicas de la UNAM,Mexico,1991,Pag. 
so. 
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gra Y configuraría el delito de uso ilegal de la marca; 

por lo que se afirma que deben de existir los siguiez:¡tes' 

seis elementos: 

1.- El uso de marca por un tercero • 

. 2.- Que la marca esté registrada le9almente. 

3.- Que exista la falta del consentimiento de su --

dueño o titular. 

4.- Que la marca registrada tenga un titular o d~e-

ño. 

s.- Que el registro de la marca esté vigente. 

6.- Que se dé la aplicación de esa marca e~ produc-

tos o servicios iguales o similares. 

No obstante con la existencia de estos elementos el 

Profesor Carlos E.Maácareñas menciona que el delito de -

uso ilegal de la marca "Se consuma en el momento en que 

con fines comerciales, se usa la marca, o sea, en el mo-

mento en que se Coloca la marca ••• sobre el producto, en 

cualquiera de las formas que una marca puede usarse para 

que realice su función propia. No es necesario que el -

producto ·que lleve la marca •.• haya sido vendido, ni si

quiera que se haya puesto a la venta. No obstante la me-

ra confección o fabricación de la marca, es necesario el 

uso 11
•
15 

O) VENTA Y PUESTA EN VENTA: 

El concepto de Puesta en Venta, es de gran amplitud 

y comprende todos los actos de exhibición y oferta Y los 

de intercambio, alquiler o cualquier otra forma mediante 

( 15) Ibidem. 
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la cual alguien adquiera algún derecho sobre el producto 

o sobre el servicio que se prestará.Todo producto que se 

encuentre en el local o depósito de un comerciante está 

ah! en oferta al público .•. Puesta en Venta, es entonces7 

sinónimo de ofrecimiento para la venta, para cualquier -

otra forma de intercambio de productos o scrvicios ••• 16 

Al tener la noción de lo que se entiende por "Venta 

y Puesta en Venta 11
, es necesario observar que se consid_! 

ran corno delitos lo contemplado en el art.223,fracción -

VII,VIII,IX y XI; 

Fracción VII.- Ofrecer en venta o poner en circula-

ción productos iguales o similares a los que se aplica -

una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en 

los mismos sin consentimiento de su titular. 

Fracción VIII.- Ofrecer en venta o poner en circul~ 

ción productos a los que se aplica una marca registrada 

que hayan sido alterados¡ 

Fracción IX.- Ofrecer en venta o poner en circula--

ción productos a los que se aplica una marca registrada, 

después de haber alterado, sustituído o suprimido par--

cial o totalmente ésta: 

Fracción XI.- Ofrecer en venta o poner en circula--

ción los productos o prestar los servicios con las mar-

cas a que se refiere la fracción X. 

Con la simple lectura de las fracciones anteriores 

(16) Jorge Otamendi,OERECHO DE MARCAS,Argentina 1989, -
pp.251 y 252. 
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Fracción XI. - Ofrece-r en veóta o poner ~n circula-

ción los productos o prestar los servicios con las mar-

cas a que se refiere la fracción X. 

Con la Simple lectura de las fracciones anteriores 

sin hacer un amplio análisis se alcanza a percibir que -

el primer afectado en la comisión de dichos ilícitos se

rá el titular de la marca en virtud de que se le causa 

un daño al momento de que se hace la compra de el produc 

to imitado, falsificado, alterado,sustituído, etc., y --

que estaba puesto a la venta; pero en esta situación ta~ 

bién existe otra persona dañada, que es el consumidor o 

comprador ya que es víctima de un engaño y por consi ---

guiente le dan un producto de más baja calidad pero a --

consecuencia del engaño le hacen creer que es el produc-

to que deseaba de la misma calidad. 

Es necesario aclarar que el análisis de cada una de 

las fracciones anteriormente descritas se realizará en -

el capítulo siguiente, no obstante es importante determl 

nar desde este mbmento que la marca debe ser usada para 

su explotación exactamente igual de como se publicó en 

la Gaceta de Invenciones y Harcas, sino es usada tal y 

como fue registrada los consumidores se confundirán en -

perjuicio del propietario de la misma.
17 

En la comisión de estos ilícitos no solamente son -

responsables los fabricantes ya que en ésta comisión de 

ilícitos juegan un papel muy importante los comerciantes 

(17) Daniel Felix Martínez Beltrán,Tesis Profesional 
EL USO ILEGAL DE LA MARCA,México,O.F.,1991. 
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ya que son ellos los que llevan a cabo la culminación de 

dicho ilícito al exhibir los productos y servicios pa

ra que en cualquier momento se realice la venta •• 
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CA P I T U LO III. 

REGULARIZACION DEL DELITO DE USURPACION DE . 
MARCA EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991. 

El jefe del Ejecutivo envió al Honorable Congreso -

de la Unión el pasado 6 de Diciembre de 1990 una inicia-

tiva de Ley de Fomento de Protección de la Propiedad In

dustrial, con el propósito de actualizar la ley que re-

gía en México en la materia; la ley de Invenciones y Ma.E, 

cas de 1976. La nueva ley entró en vigor el 28 de junio 

de 1991, luego de su publicaci?n en el Diario Oficial de 

la Federación el día anterior. 

La ley, en materia de propiedad industrial tiene -

asimismo una función fundamental en lo tocante a las in-

dicaciones de uso comercial, tales como las marcas que -

se aplican a los productos que se venden en el mercado -

o a los servicios; proteger a quienes originalmcn~• ---

crean y utilizan tales indicaciones, contra la imitación 

o copia no autorizada de las mi~ma, como medio para que 

puedan distinguir sus productos, servicios y estableci-

mientos respecto de los de sus competidores en el merca-

do, otorgándoseles por cierto plazo a los creadores ori

ginales de esas indicaciones comerciales el derecho ex-

elusivo a su titulación en el mercado.
1 

(l ) INFORMACION BASICA SOBRE LA LEY DE FOMENTO Y PROTEC 
CION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,Cuadernos SECOFI,2a 
Edicion, Julio 1991,Serie Desarrollo Tecnologíco,pp.7 
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En el desarrollo del'presente capitulo· se va a est.!:!, 

diar la r~quÍacióit ae1· Del1 to de Usurpación de la Marca, 

a travé.s _de s~.s diferentes modalidades en la ley vigente 

q~e .es -la-'.~~"y_de Fc:>mento y Protección· de la Propiedad I.!!. 

dustrial de 199i. 

El signo distintivo registrado como marca es un 

bien susceptible de apropiación y jurídicamente protegi

do por el Derecho Penal, administrativamente tratado en 

el art. 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Pro-

piedad Industrial. 

3.1.- MODALIDADES (ELEMENTOS DE DEFINICION DE CADA 

FIGURA DELICTIVA). 

A).- FALSIFICACION DE LA MARCA. 

De acuerdo al estudio que se ha estado realizando -

se entiende por Falsificación de la Marca; 

CUANDO SE USAN MARCAS •• QUE SEAN UNA REPRODUCCION 

EXACTA Y COMPLETA DE OTRA CUYA PROPIEDAD ESTA YA REGIS-

TRADA". ( 2 ) 

Se aclara que en la ley vigente tampoco se le men-

ciona por su nombre a la falsificación de la marca, di--

ria el Lic.César Sepúlveda que se le encuentra apenas -

por inferencia, y se encuentra determinada en el capítu

lo III,art.223,fracción VI,de la siguiente forma; 

(2) César Sepúlveda,EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD IN 
~L,Editorial Porrua,Pag.20. 
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Art.223.- Son delitos; 

Fracción IV.- "Usar una marca registrada 

sin el consentimiento de ~u titular o sin licencia res-

pectiva, en productos o servicios iguales o similares a 

los que la marca aplique". 

De acuerdo con el Profesor Mascareñas los requisi-

tos necesarios para que los signos puedan ser objeto del 

delitos son; 

l.- Gozar de protección registrable. 

2.- Ser válido el título de propiedad industrial. 3 

Tomando en cuenta estos dos requisitos y anatizando 

la fracción VI del artículo 223.se observa que al darle 

un uso a la marca en productos o servicios iguales o si-

milares a los que la•marca aplique que ya existió con -

anterioridad la confeccón y reproducción de la marca fa! 

sa siendo que primero en esta fracción, antes de cometer 

el ilícito de uso ilegal de la marca se da el de falsifi, 

cación de la marca, ya que se dan los elementos para la 

configuración del ilícito que son; 

1.- Existencia de marca registrada. 

2.- Sin consentimiento del titular. 

3.- Reproducción igual o casi exacta (Existiendo p~ 

queñas diferencias entre la auténtica y la falsificada). 

4.- Sin la existencia de licencia. 

tJ) Carlos E.Mascareñas,LA PROTECCION PENAL DE LA PROPIE 
DAD INDUSTRIAL EN ESPANA,Revista Juridica Argentina, 
Tomo 72,0ctubre-Noviembre-Oiciembre 1959,Buenos Ai-
res,República de Argentina,Pág.1-6. 
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Por lo tanto se concluye que el ilícito de falsifl 

cación de la marca se consuma, en el momento de la re

producción·, confección o fabricación material de la ma.!, 

ca ilícito que se castigará de acuerdo con el artículo 

224 de la ley de Fomento y Protección de la Propiedad -

Iñdustrial, con dos a seis años de prisión y multa por 

el importe de cien a diez mil días de salario m!nimo g~ 

neral vigente en el Distrito Federal. 

B):- IMITACION DE LA MARCA 

La imitación de la marca, es la forma de provocar 

confusión entre los consumidores. 

En la legislación de Fomento y Prote-::ci.ón de la -

Propiedad Industrial, se encuentra regulada a la imita

ción de la marca como infracción del artículo 213 frac-

ción IV, pero si la marca se continua usando después -

de que la sanción administrativa impuesta haya quedado 

firme se trasciende al terreno de los delitos; encon--

tra"'ndose regulado el delito de "Imitación de la Marca", 

en el artículo 223 fracción X y XI de la ley vigente. 

CAPITULO II I. 

DE LOS DELITOS. 

Art. 223.- Son delitos: 

Fracción X.- Continuar usando una 

marca no registrada parecida en grado de confusión a -

otra registrada, después de que la sanción administrati 

va impuesta por ésta razón haya quedado firme; 
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Fracción XI.- Ofrecer en venta o po

ner en circulación los productos o prestar los servicios 

con las marcas a que se refiere la fracción anterior. 

Conviene aclarar en que los sujetos a que se refie 

ren las fracciones anteriores pueden ser no únicamente -

comerciantes estricto sensu, sino también los propios f~ 

bricantes y confeccionadores. 

Conforme a la antigua ley (de 1942 Ley de Propiedad 

Industrial), ~o hubiera sido posible extender dicha apll 

cación, ya que el artículo 256 de la Ley de Propiedad I.!!, 

dustrial, expresamente excluía del caso al fabricante o 

confeccionador al castigar" ••• al que sin ser autor de -

los hechos que enumera el artículo anterior (usuario il~ 

gal o imitador,'art.'255 de la ley en cita), dolosamente 

venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de 

la manera que expresa el mismo artículo", o sea, que ha-

bía que distinguir entre la usurpación por el fabricante 

(autor) y la usurpación por el comerciante (cómplice). 4 

A los que cometan los ilícitos previstos en las 

fracciones X y XI del art.223 de la Ley de Fomento y Pr2 

tección de la Propiedad Industrial, se les impondrá como 

sanciones de seis meses a cuatro años de prisión y multa 

por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

( 4) Rangel Ortiz Horacio, 11 EL USO DE LA MARCA Y SUS EFEC 
TOS JURIDICOS';Tesis Profesional ,Mexico 1980 ,Pag .119. 
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Para terminar la regulación del· delito de imitación 

de la marca, es importante aclarar que en el art.90· de 

la Ley de Fomento y Protección de laPropiedad IndUstrial 

se establece lo siguiente; 

Art.9.- No se registrará como marca: 

Fracción XVI.- Una marca que sea idéntica o 

semejante en grado de confusión a otra ya registrada y -

vigente aplicada a los mismos o similares productos ó 

servicios. Sin embargo si podrá registrarse una marca 

que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud -

es planteada por el mismo titular para aplicarla a pro-

duetos o servicios similares. 

C).- USO ILEGAL DE LA MARCA. 

•usar sin el consentimiento de su titular, una mar

ca registrada para distinguir los mismos o similares pr!:?_ 

duetos o servicios que aquélla proteja".Este delito es -

el que se conoce en el sistema mexicano como "Uso ilegal 

de la marca". 

Sin embargo en la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad Industrial se encuentra contemplado dicho ili

ci to en el art.223 fracción VI, en donde se encuentra r~ 

gulado de la siguiente maner.::.; 

Art.223.- Son delitos¡ 

Fracción VI.- Usar una marca registrada, 

sin el consentimiento de su titular o sin la licencia --

( 5) Ibidem. 



- 53 -

respectiva en productos o servicios iguales o similares 

a los que la marca se aplique. 

Art.224.- Se impondr,á de dos a seis años de prisión 

y multa por el importe de cien a diez mil días de sala-

rio minímo general vigente en el Distrito Federal a 

quien cometa ••• el ilícito descrito anteriormente. 

D) VENTA Y PUESTA EN VENTA. 

Este delito se encuentra contemplado en las fracci2 

nes VII,VIII,lX y XI del art. 223 de la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial. 

Art.223.- Son delitos; 

Fracción VII.- Ofrecer en venta o poner -

en circulación prod~ctos iguales o similares a los que -

se aplica una marca registrada a sabiendas de que se usó 

ésta en los mismos sin consentimiento de su' titular; 

El producto que aquí se consigna .•. pone de mani--

fiesto la importancia del papel que ocupa el comerciante 

en las desvirtuaciones marcarías, razón por la cual, su 

intervención y participación en estas operaciones son --

sancionadas por la ley • 

.•• La sanción corresponderá también a los llamados 

distribuidores, al ser los primeros encargados de mediar 

entre fabricante y el comerciante, poniendo así los pro

ductos en circulación, y ésta última labor, lo mismo que 

la consistente en ofrecer en venta los productos, igual-
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mente puede ser realizada en forma directa o por el fa-

bricante. 6 

Fracción VIII.- Ofrecer en venta o poner 

en circulación productos a los que se aplica una marca -

registrada que hayan sido alterados1 

Se altera la marca cuando se cambia su esencia o --

forma y de tal manera se priva a su titular de los privi 

legios comerciales e industriales ínsitos en la misma. 7 

Alterar un producto amparado por una marca registr!!,. 

da desvirtúa la función distintiva de la marca, pues se 

tratará ya de un producto diferente al que se pretende -

distinguir, es un atentado contra la función de indica-

ción de procedencia, y contra la función de propaganda, 

al dársele publicidad a un producto con características 

diferentes a las que el producto le imprimió. 8 

Fracción IX.- Ofrecer en venta o poner en 

circulación productos a los que se aplica una marca re--

gistrada, después de haber alterado,sustituido o suprirnl 

do parcial o totalmente ésta: 

En la fracción anterior se encuentran contemplados 

tres supuestos de delito, es decir, se describen tres ti 

pos penales como son; 

1.- Ofrecer en venta o poner en circulación produc

tos a los que se aplica una marca registrada, después de 

haber alterado parcial o totalmente ésta; 

Se altera la marca registrada; cuando se cambia su 

(6) Horacio Rangel Ortiz,Op.Cit.pág.18. 
(7) Mariano Jiménez Huerta,OERECHO PENAL MEXICANO,Tomo 
(8) !Ki§ª~~orial Porrúa,Pág.377. 
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esencia o forma y de tal manera se priva a su titular -

de los privilegios comerciales e industriales ínsitos -

en la misma. 9 

Es evidente que al poner en circulación u ofrecer 

en venta un producto usualmente conocido bajo una mar

ca determinada, o que se pretende dar a conocer bajo --

tal signo, esta así cumpliendo con su misión de marca; 

más al ponerse en circulación u ofrecer en venta tal --

producto, después de haber alterado el elemento básico 

y fundamental que lo distingue de otros de su misma es-

pecie ••• , que lo relaciona con su fabricante o distri--

huidor, tal hecho debe ser sancionado por la ley, ya --

que impide el libre funcionamiento de la marca en per-

juicio tanto del titular como del público consumidor.
10 

2.- Ofrecer en venta o poner en circulación produ~ 

tos a los que se aplica una marca registrada, después 

de haber sustituido parcial o totalmente ésta¡ 

se sustituye la marca registrada¡ cuando se pone -

otra marca en lugar de la registrada, al efecto de ha--

cer creer a los consumidores que los productos ampara--

dos por la marca que aparece en el producto tiene la -

misma bonanza que la de los productos registrados con -

la marca afamada sustituída.
11 

J.- Ofrecer en venta o poner en circulación produ~ 

tos a los que se aplica una marca registrada, después 

¡ib¡ 1~;~:~Ío Rangel Ortiz,Op.Cit,pág.120. 
(11) Ibídem. 
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de haber suprimido parcial o totalmente ésta. 

Se suprime la marca registrada: Cuando se lleva a 

cabo la acción de levantar o suprimir de los productos 

de otro, la marca de fábrica o de comercio que tales -

productos llevaban. 

La antijuridicidad está en la violación del dere--

cho del fabricante o comerciante a distinguir sus pro--

duetos con una marca, destruyendo además la fuerza dis-

tintiva de la misma y limitando el conocimiento que el 

público pueda tener del producto. 12 

Sin embargo estos tres supuestos no se consuman c2 

mo delito sino hasta el momento de que se ofrezcan en -

venta o pongan en circulación los productos, es decir,-

no basta con la alteración,sustitución o supresión de -

la marca registrada sino que una vez hecho ésta conduc-

ta se requiere para la consumación de los ilícitos la. 

puesta en venta o poner en circulación los productos a~ 

parados por las marcas alteradas, sustituido o suprimi-

das parcial o totalmente. 

Fracción XI.- Ofrecer en venta o poner 

en circulación los productos o prestar los servicios --

que ostenten una marca imitadora: 

Esta fracción hace referencia a la situación de --

que una vez que se ha cometido la infracción en el apa~ 

tado de faltas administrativas la marca imitadora se -

continúa usando ésta, se entra al terreno de los deli--

(12} Horacio Rangel Ortiz,Op.Cit .• Pág.12. 
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tos una· vez que dicha infracción haya tenido una san.-

ción que se encuentre;f±rma. 
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EJEMPLOS DE COMO SE CONFIGURAN LOS DELITOS DE FALSIFIC~ 

CION, IMITACION, USO ILEGAL Y DE LA VENTA Y PUESTA EN 

VENTA DE LA MARCA REGISTRADA. 

A).- FAl,SIFICACION DE LA MARCA. 

EJEMPLO: 

La fa1sif icación de la marca se inte-

gra en el momento que se hace la reproducción de una maE 

ca registrada sin el consentimiento de su titular, es d~ 

cir, que la marca "Adidas", es reproducida pero con sus 

características esenciales como pueden ser las hojitas 

con las que se identifica a la marca, tal reproducción -

debe ser idéntica ya que para la configuración del il1ci 

to de falsificación se tiene que comprobar que existe -

una gran semejanza y como consecuencia produce confusión 

entre los consumidores y solamente mediante un análisis 

se puede identificar la reproducción casi exacta de las 

características esenciales de lñ marca. 

B).- USO ILEGAL DE LA MARCA. 

EJEMPLO: 

El uso ilegal de la marca, se configu

ra en el momento de que una persona llegase a utilizar -

las botellas del refresco "Pato Pascual", pero que di--

chas botellas son llenadas con una bebida refrescante -

parecida a la que protege la marca pato pascual.En este 

instante se configura el ilícito de uso ilegal de la -

marca, ya que se dan 1os supuestos jurídicos para la in-
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tegración de tal ilícito como son; 

- La existencia de la marca registrada (Pato Pas-

cual). 

- Que sea sin el consentimiento de su propietario. 

- Para amparar artículos similares (Bebida pareci-

da a la bebida refrescante del pato pascual). 

C).- IMITACION DE LA MARCA. 

EJEMPLO.: 

Para ejemplificar ésta figura delict,! 

va se va hacer mención nuevamente de la marca "Adidas", 

ya que la imitación se da en el momento que se realiza 

la copia de la marca registrada (marca adidas), pero 

sin que se dé el supuesto de que sea necesariamente 

una copia servil de'marca adidas, es decir, que se rea-

liza la copia del diseño de la marca "Adidas", de tal -

manera que provoque confusión entre los consumidores u

tilizando solamente elementos parecidos, disponiendolos 

en forma análoga o utilizando colores similares, en es-

te caso puede ser l~tilización de los colores azul y -

blanco Con los cuáles se ldentif ica fácilmente la marca 

por los consumidores. 

O).- VENTA Y PUESTA EN VENTA. 

EJEMPLO: 
Es uno de los ilícitos que facilmente 

se comprueba en virtud de que la marca falsificada, us~ 

da o imitada se ponga en exhibición, se configura el d~ 
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lito de la venta y puesta en venta. En este caso sería 

que la marca ºAdidas 11 falsificada, imitada o usada se -

exponga para su venta en un establecimiento comercial, 

integrándose en ese momento dicho ilICito. 
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3.2.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. 

De acuerdo al art.~7 de la Ley de Fomento y Prote~ 

ción de la Propiedad Induatrial, se regula que tanto in 
dustriales, comerciantes o prestadores de servicios po

drán usar una marca en la industria, en el comercio o -

en los servicios que se presten; por lo que se determi

na que la marca queda protejida para un uso exclusivo -

mediante el registro correspondiente ante la Secretaría 

de Comercio y yamento Industrial. 

Por lo anterior se entiende que el uso ilegal de -

la marca será sancionado; incluyendo en los casos en -

que venga acompañada de indicaciones falsas o engañosas 

que provoquen en el público confusión entre los produc

tos; por tal circunstancia los delitos que se configu-

ran con las marcas, encontrándose dichos ilícitos plas 

mados en el art.223. de la L.F.P.P.I.,en varias de sus 

fracciones, siendo necesario para la prosecución de ta

les ilícitos cumplir con ciertos requisitos de procedi-

bilidad. 

A cOntinuación se va hacer mención de una manera -

suscinta y clara de los requisitos más importantes; así 

como de1 procedimiento que se debe llevar a cabo; cuan-

do se cometen las violaciones al uso exclusivo que tie-

ne el titular de la marca. 

La Secretaría será quien tiene la facultad para -

realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la -
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Propiedad Industrial; cuando se llevan a cabo (falsifi

cación,imitación, uso ilegal y la venta y puesta en ve!!. 

ta de la marca·registrada.*).,se llevarán a cabo la~in.!_ 

pección y vigilanci mediante la aplicación de dos proc~ 

dimientos; 

1.- Requerimiento de Informe y Datos.- A toda per-

sana que la~cretaría le requiere informes y datos, es

tá en la obligación de proporcionarlos en forma escrita 

en el plazo de quince días. 

2.- Visitas de Inspección.- Se practicarán por peE 

sonal autorizado de la Secretaría en horas y días hábi-

les, en caso de que se tenga que practicar una diligen-

cia fuera del horario autorizado: la Secretaría autori-

zará al personal mismo que exhibirá oficio de comisión 

expresando tal autorización, asimismo deberá identifi--

carse como personal de la Secretaría; una vez que se ha 

cumplido con estos requisitos el personal encargado o -

propietarios de establecimientos en que se fabriquen, -

almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten 

servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso 

al personal comisionado para practicar visitas de ins--

. - 13 pecc1on ••. 

* Se aclara que éste procedimiento se lleva a cabo para 
descubrir las infracciones o violaciones a todo lo rel~ 
clonado a la propiedad industrialrequlado en la Ley de 
Fomento y Protección de la PropieOad Industrial,exis-
tiendo algunos artículos que solamente son aplicables -
a los delitos y por supuesto sólamente algunas 7tapas 
son exclusivas a las violaciones del uso exclusivo de -
la marca. 
(13) LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUS 

!!!.!!!;,,Editorial Porrúa,16a.Edición.México,1991,Pág 
62. 
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De toda visita de inspección se levantará acta ci.=:, 

cunstanciada en presencia de dos testigos propuestos -

por la persona con que se entendió la diligencia o por 

el inspector que lo practicó. En el acta circunstancia

da se deberá hacer constar los siguientes datos; 

l.- Hora,día, mes y años en que se practique la d,! 

ligencia. 

2.- Calle, número, población y entidad federativa 

en que se encuentra ubicado el lugar dónde se practique 

la visitar 

3.- Número y fecha de la orden de comisión que la 

motivó; 

4.- Nombre y carácter de la persona con quien se -

entendía la diligencia; 

5.- Nombre y domicilio de las personas que fungie

ron como testigos; 

6.- Mencíon de la oportunidad que se dió al visi

tado de ejercer su derecho de hacer observaciones ol -

inspector durante la práctica de la diligencia; 

7.- Datos relativos a la actuación: 

8.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla 

9.- Mención de la oportunidad que se dió al visi-

tado de ejercer su derecho de inconformidad por escrito 

las observaciones que hubiere hecho en el momento de la 

visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro -

del término de 5 días, y; 
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10.- Nombre y firma de quienes intervinierón en la 

diligencia1 incluyendo al inspecto. 14 

Al realizarse observaciones durante la diligencia 

o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en 

relación con los hechos contenidos en el acta. 

Si durante la diligencia se comprobara fehaciente

mente la comisión ••• de los ilícitos de falsificación,-

imitación, uso ilegal y venta y puesta en venta el ins-

pectar asegurará de una forma cautelar los productos --

con los cuales presuntamente se cometen dichos delitos, 

levantando un inventario de los bienes asegurados, lo -

cual se hará constar en el acta de inspección y se de-

signará como depositario al encargado o propietario del 

establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo, 

si no lo fuere, se concentrarán los productos en la Se-

cretaría. 

La Secretaría hará del conocimiento del Ministerio 

Público Federal los hechos y pondrá a su disposición -

los productos asegurados.
15 

Del acta levantada se dejará copia a la persona --

con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hu-

biese negado a firmarla, lo que no afectará su validez~ 6 

El Ministerio Público Federal iniciará la averigu,!. 

ción previa dictando todas las medidas y providencias -

necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las 

(15) L,F.P.P.I.,Op.Cit.,Pág.64. 
(16) Ibídem. 
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víctimas impedir que se pierdan, destruyan o alteran -

las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los ins--

trumentos o cosas objeto ~ efectos del mismo, saber que 

personas fueron testigos, evitar que el delito se siga 

cometiendo y en general impedir que se dificulte la av.!:_ 

riguación ••• 17 

Para que se pueda llevar a cabo el ejercicio de la 

acción penal es indispensable que la Secretaría emita -

un dictament técnico, el que no prejuzgará sobre accio

nes civiles o penales que procedan. 

A las personas que cometan los ilícitos contempla-

dos como modalidades del delito' de usurpación de la ma.!. 

ca, se les impondrá de dos a seis años de prisión y mu,! 

ta por el importe de cien a diez mil días de salario -

mínimo general vigente en el Distrito Federal, •.• a ---

quien cometa los delitos de uso ilegal, falsificación y 

venta y puesta en venta de la marca contemplados dichos 

ilícitos en el art.223 fracciones VI,VII,VIII y IX, ah2 

ra bien en relación a lo previsto en las fracciones -

X y XI que son los ilícitos de imitacjón y venta y pue!t 

ta en venta, de los productos imitados las sanciones 

serán de seis meses a cuatro años de prisión y multa 

por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario 

minimo general vigente en el Distrito Federal. 

Independie~temente del ejercicio de la acción pe-

na!, el perjudicado por cualquiera de los delitos .•• d~ 

(17) CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,Editorial 
Porrúa, S.A.,39a.Edición,México 1988,Pág.18l{art.-
123). 



- 66 -

falsificación, imitación, uso ilegal y venta y puesta -

en venta de la marca ••• podrá demandar del ó de los au-

tores de los mismos, lá reparación y el pago de los da-

ñas y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos:8 

A continuación se aprecia un cuadro resumen en do.!!. 

de se puede contemplar de una manera más práctica lo ex

plicado anteriormente. 

SECRETARIA SECOFI") 

(InspecciPna y Vigila las disposiciones de 

la L.F.P.F.I, mediante dos procedimientos). 

1.- Requerimiento de Info~ 2.- Visitas de Inspección. 

mes y Datos. 

Se deberá presentar en 

quince días hábiles. 

Realizada por personal 

autorizado. 

Quien levantará acta ciE 

cunstanciada. 

TI"iiT-r:.F.P.P.I,Op.Cit.Pág.70(Art.226). 
(**) se vuelve a recalcar que se mencionan especificame~ 

te esos delitos en virtud de que son los ilícitos -
en estudio. Independientemente de estos ilícitos el 
procedimiento anterior se lleva para todo los ilíci 
tos que infrinjan las disposiciones de la L.F.P.P.I 
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Si se comprueba la comisión 

de algún delito(falsifica-

ción,imitación, uso ilegal 

y venta)** 

El inspector realizará in-

ventario de bienes. 

La Secretaria Informará. 

Al Ministerio Público Fede

ral mismo que, 

Dictará medidas provisiona

les para, 

Para que el Ministerio Pú-

blico ejercite acción pe--

nal, es necesario que la -

SECOFI emita dictamen técni 

co. 

3.3.- AUTORIDADES COMPETENTES. 

La autoridad competente para poder sancionar a 
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los que cometan las faltas administrativas previstas en 

la L.F.P.P.I .es la SECOFI ( SECRETARIA DE COMERCIO Y FO

MENTO INDUSTRIAL), misma que en caso de que exista la -

integración de un delito en contra de la propiedad indu~ 

trial inmediatamente deberá de emitir un dictamen técni

co para que de ésta forma tenga intervención el Ministe

rio Público Federal y a su ve¿ ésta autoridad consignará 

a juez penal en materia federal. 
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c A p r Tu L o IV. 

EL DELITO DE USURPACION DE LA MARCA EN LA 

LEGISLACIDN COMPARADA. 

En el mundo moderno se percibe la importancia que 

se le da a la propiedad industrial, otorgándole una -

mayor protección jurídica y lograr defenderla contra -

la copia o imitación no autorizada. 

La evolución de la legislación de propiedad indus

trial se ha dado desde 1987 en diversos países tales c2 

mo: ESPAílA,CANADA,ESTADOS UNIDOS,CHILE,CHINA y COREA ~~ 

por citar algunos solamente. 

Simultaneamente, en varios foros multilaterales c2 

mo son la Organización Mundial de la Propiedad Indus---

tria! (Organismo de las Naciones Unidas), y el Acuerdo 

General de Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), se 

viene negociando entre más de cien países, nuevos Trat~ 

dos Internacionales por medio de los cuáles se protejan 

los derechos de Propiedad Industrial de todos los naci2 

nales de cada país en los d~más paises. 

Estas tendencias señalan claramente la importancia 

que tiene el tema de protección jurídica de la Propie-

dad Industrial en el mundo moderno. 1 

Por lo tanto a continuación se va a dar de manera 

resumida y clara un panorama de la protección jurídica 

(1) INFORMACION BASICA SOBRE LA LEY DE FOMENTO Y PROTEC 
CION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,Cuadernos SECOFI,2a 
Edicion,Julio 1991,Serie Desarrollo Técnologico,Pág 
6. 
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de la ·marca en los siguientes paises: 

l. - ARGENTINA. 

2.- ESPAflA. 

3.- ESTADOS UNIDOS. 

4.- VENEZUELA. 

Tocando alguno de los puntos importantes que nos in 
teresan, como son el saber si se contempla el delito de 

usurpación de la marca como tal ó si se regula en cada -

una de las leyes de los diferentes países en exposición, 

algunas o todas las modalidades de la usurpación de la 

marca, en el caso de que se contempló dicho ilícito ó -

sus modalidades en algunos de ios países en estudio, los 

requisitos de procedibilidad para lograr obtener el re-

sarcimicnto del dañ·o ocasionado al titular y saber cuá--

les son las autoridades competentes. 

A).- A R G E N T I N A. 

La legislación marcarla de Argentina en su art.4g -

establece que la propiedad y exclusividad de uso de una 

marca es obtenida m.ediante el registro. 

La exclusividad consiste: en el hecho de impedir --

cualquier uso de una marca identica ó simjlar que pueda 

causar confusión en el público consumidor.
2 

Hay actos que violan ésta exclusividad de forma do

losa y dada la gravedad de los mi~mos, la ley los cansí-

derá delitos criminales. Se trata de los supuestos enma~ 

(2 ) Jorge Otamendi,DERECHO DE MARCAS,Buenos Aires Ar -

gentina,Pág.219. 
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cados en el art.31 de la ley. 3 

Art.31.- Se impondrá de tres meses a dos años de -

prisión o en su caso una multa de un millón a ciento 

cincuenta millones de pesos a aquéllos quienes; 

a).- Falsifiquen o incurran en actos fraudulentos 

en el registro de una marca registrada o designación. 

b).- Falsifiquen o cometan actos fraudulentos imi-

tando una marca registrada o designación o que pertenez 

can a un tercer g~upo sin su consentimiento. 

e).- Ofrezcan a la venta o vendan una falsifica---

ción incurriendo en actos fraudulentos imitando una maE 

ca registrada o designación o que pertenezcan a un ter-

cero sin su consentimiento. 

d}.- Ofrecer a la venta o vender por otra parte a.E_ 

tículos de mercado o servicios con una marca registrada 

falsificada, o imitada fraudulentamente. 4 

Como se puede observar en el artículo anterior no 

se tiene contemplado el delito de usurpación como tal, 

pero se dan algunas de sus modalidades como son la fal-

sificación, imitación, venta y puesta en venta de la --

marca, en el inciso b) del artículo anterior se aprecia 

que se constituye una usurpación, una violación del d~ 

recho exclusivo, el inciso d) habla del ofrecimiento al 

público de p~oductos o servicios con marcas falsifica-

das o imitadas, por eso el maestro argentino, Jorge Ot~ 

mendi, asegura que es quizás el delito más facíl de de.!!_ 

(3 ) Jorge Otamendi,Op.Cit.Pág.220. 
(4) LLY EN MARCA REGISTRADA Y DESIGNACIONES,de Argenti 

na.Pág.004 (Art.31). 
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cubrir¡ ya que todo producto que se encuentra en el lo

cal o depósito de un comerciante está ahí en oferta al 

público. En el caso de qu~ se den los supuestos del art 

31 de la ley se procede en contra de los responsables -

promoviendo el ejercicio de la acción penal y civil, ya 

que ambas acciones son aplicables • 

••• Es una acción que debe ser promovida de oficio 

por el Minsterio Fiscal o por un juez aunque también --

puede hacerlo sobre la base de una denuncia de un part1 

cular; acción que no puede ser desistida y el trámite -

respectivo debe continuar hasta la conclusión del proc~ 

dimiento o la extinción de la acción. 5 

De acuerdo al art.33 de la ley de Marca Registrada 

y Designaciones, las Cortes Federales en asuntos crirni-

nales correccionales s~rán competentes para tratar a---

cciones penales con acuerdo a los procedimientos, para 

casos de correccional y las Cortes Federales en lo ci--

vil y asuntos comerciales serán competentes para tratar 

las acciones civiles por lo cual el procedimiento de -

acciones ordinarias· se aplicará. 

La parte agraviada puede solicitar tanto en la se-

de penal como en la civil: 

a.- La determinación de la venta de artículos¡y~--

otros objetos que infrinjan una marca registrada; 

b.- Destrucción de la marca registrada que infrin-

ge y designaciones de todos los objetos y todos los el~ 

· (5) Jorge Otamendi,Op.Cit.Pág.260. 
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mentas que lleven sino se pueden separar. 

A pedido de parte, deberá ordenar la públicacion -

de la sentencia a costa de infractor si éste··fuere con

denado o vencido en juicio. 6 

La acción civil; es para que se ordene el cese 'del 

uso y reparación de los daños. 

La acci9n penal; es para la aplicaci6n de ;las pe-

nas establecidas. 

Como se aclaró anteriormente que en la le9islaci6n 

marcaría de Argentina no se contempla o se def íne en e!. 

pecifico el delito de usurpac~ón de la marca; sino que 

se contemplan las modalidades de falsificaci6n, imita-

ción, y lo que se conoce en la Ley de Fomento y Protec

ción de la Propiedad Industrial, como venta y puesta en 

venta de los productos con la marca falsearía. 

Es importante hacer notar que en la ley de Fomento 

y Protección de la Propiedad Industrial (México), exis

te una mejor y más clara regulación y protección a la -

marca en el sentido de que se sigue un procedimiento ª!!. 

tes de que la Secretaría emita un dictamen técnico y -

así posteriormente llevar a cabo el ejercicio de la ac

ción penal en caso de configurarse alguno de las deli-

tos contemplados como modalidades de usurpación de la -

marca. 

Se hace la aclaración porque en la ley Argentina -

nada más nos habla de que en caso de que exista delito 

de falsificación, o imitación de una marca registrada -

(6) Ibidema. 
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la acción la debe promover de oficio el Ministerio Fis

cal; un juez o por denuncia de un particular, pero no -

se aclara si debe antes ~e la denuncia o la promoción 

de la acción cumplirse con alguna visita o inspección -

para poder tener así un fundamento que sirva como base 

a la denucia y posteriormente ejercitar la acción pe--

nal. 
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B).- ES PAR A. 

En la legislación española define a la marca cómo; 

todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir 

en el mercado productos o servicios de una persona, de 

productos o servicios idénticos o similares de otra per 

sona. 7 

Mediante el registro de la marca su titular obtie-

ne el derecho exclusivo de utilizarla. El titular de"la 

marca podrá ejercitar las acciones civiles y penales --

frente a los terceros que lesionen su derecho y exigir 

las medidas necesarias para su salvaguardia, es decir, 

cuando terceros ••• utilicen en el tráfico económico, --

sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o se-

mejante para distinguir productos o servicios idénticos 

o similares cuando la semejanza entre los signos y simi 

litud entre los productos y servicios puedan inducir a 

error; cumpliéndose las condiciones anteriormente enu--

meradas se puede prohibir; 

a.- Poner el signo en los productos o en su prese~ 

tación. 

b.- Ofrecer los productos, comercializarlos o alm~ 

cenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con 

el signo. 8 

El titular cuyo derecho de marca sea lesionado po-

drá pedí~~ en la vía civil; 

(7) LEY DE MARCAS DE ESPA~A,Centro de Publicaciones,Se-

Éfi~i~f~~M~ªºi§~1c5~~g~¡góMh~~~~~ªA~og;PI~~g~tria Y 
(8) LEY DE MARCAS DE ESPAílA.Op.Cit .• Pág.18. 
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1.- La cesión ·ae los actos que violen su derecho. 

2.- La indemnización de los daños y perjuicios su-

fridos. 

3.- La adopción de las medidas necesarias para evi 

tar que prosiga la violación y, en particular, que se -

retiren del tráfico económico los productos, embalajes, 

envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros -

documentos en los que se haya materializado la viola--

ción del derecho de la marca. 

4.- La publicación de la sentencia a costa del con 

denado mediante anuncios y notificaciones a las persa--

nas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando 

la sentencia así lo disponga expresamente. 9 

Art.37.- Todos. aquellos que realicen cualquier ac-

to de violación de la marca registrada estarán obliga--

dos a indemnizar los daños y perjuicios causados si hu-

bieran sido advertidos fehacientemente por el titular -

de la marca acerca de la existencia de ésta, convenien-

temente identificada y de su violación con elrequeri---

miento de que cesen· en la misma, o en su actuación hu--

biera mediado culpa o negligencia. 

Art.38; 

l.- La indemnización de daños y perjuicios co~ 

prenderán no sólo las pérdidas sufridas, sino también -

las ganancias dejadas de obtener por el titular del re

gistro de la marca a causa de la violación de su dere-

cho. 

(9) Ibídem. 
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2.- La cuantía de las ganancias dejadas de obtener 

se fijará, a elección del perjudicado, con arreglo a -

uno de los criterios siguientes; 

a.- Los beneficios que el titular habría obtenido 

mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar 

la violación. 

b.- Los beneficios que haya obtenido el infractor 

por consecuencia de la violación. 

c.- El precio que el infractor hubiera debido pa-

gar al titular por la concesión de una licencia que le 

hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme 

a derecho. 

3.- Para la fijación de la indemnización se tendrá 

en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el njl 

mero y clase de licencias concedidas en el momento que 

comenzó la violación. 

4.- La indemnización de daños y perjuicios solame~ 

te podrá exigirse en relación con los actos de viola--

ción realizados durante los cinco años anteriores a la 

fecha en que se ejercite la correspondiente acción. 

Art.39.- Las acciones civiles derivadas de la vio

lación del derecho de marca prescriben a los cinco años 

contados desde el día que pudiesen ejercitarse. 

En la ley de marcas española se legisla de una ma

nera más general cuando se infringe la marca, es decir, 

no se describe especif icamente la conducta o el supuesto, 
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sino que hablan simple y llanamente diciendo al que le-

sione el derecho exclusivo de la marca obtenido mediante 

el registro tendrá que r7parar los daños y perjuicios -

causados al titular de la misma; siempre y cuando haya -

sido advertido el infractor fehacientemente por el titu

lar. 

Lo anterior como se puede apreciar deja un panorama 

muy amplio para que se puedan fundar varios supuestos al 

considerar el titular de la marca que están lesionando -

su derecho exclusivo que deben ser supuestos claros, es 

decir, que puedan comprobarse de alguna forma. 

Asimismo se observa que nO se encuentra tampoco de

finido el delito de usurpación de la marca o sus modali

dades ,pero sin embargo si se protege a lu marca en con-

tra de los posibles actos que pueden llegar a configurar 

esos ilícitos y más aún que se dan algunas medidas provi 

sionales para proteger la marca cuando ha sido lesionado 

el derecho exclusivo del titular de la misma cuando se -

promueve la acción civil: medidas que también son adopt~ 

das en la ley de FOmento y Protección de la Propiedad I~ 

dustrial(México), y cabe señalar como punto final que en 

la ley marcaria del país en estudio (ley de Marcas de E~ 

paña), en el caso de la reparación del daño causado se -

le proporcionan varias opciones al titular de la marca -

para que pueda elegir la más conveniente. 
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C).- ESTADOS UNIDOS. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE tA 

En la legislación de Estados Unidos al regular los 

delitos probables que se puedan cometer en perjuicio de 

la marca se determina lo siguiente; 

I.- Que cualquier persona que sin el consentimien-

to del titular del registro; 

a.- Use en el comercio cualquier reproducción, fa.! 

sificación, copia o imitación colorable de una marca r~ 

gistrada en conexión con la venta, oferta para la venta 

distribución o publicidad de cualquier bien o servicio 

en conexión con la cual dicho uso es probable que cau-

se confusión,error o engaño; 

b.- Reproducción, falsificar, copiar o imitar col~ 

rablemente una marca registrada y aplicar dicha repro-

ducción, falsficación, copia o imitación colorable a e-

tiquetas, signos, impresos, empaques, envolturas, emba-

ses o anuncios publicitarios intentados para ser utili-

zados en el comercio sobre o en conexión con la venta, 

oferta para la venta o servicios en o en conexión con -

el cual tal uso es probable que cause confusión, error 

o engaño. 

NB DfBf 
BIBLIOTECA 

Deberá ser responsable en una acción civil rcaliz.2_ 

da por el titular para los remedios aquí previstos. 

Bajo la subsección b ••• el titular no deberá tener 

derecho a recobrar utilidades o daños a menos que los -

actos hayan sldo cometidos con conocimiento de que tal 

imitación es intentada para causar confusión, error ó -

engaño. 
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II.- No obstante cualquier otra disposición de -

otra ley los remedios .dados al propietario de un dere

cho infringido bajo esta ley ••• deberá estar limitado 

a lo siguiente; 

Cuando un infractor o violador esta encargado só-

lamente en el negocio de imprimir la marca o asunto o

bligatorio para otros y establece que él fue un infraE 

tor o violador inocente; que el propietario de los de-

rechos infr~ngidos o persona que lleva la acción bajo 

la sección 43-A, deberá tener derecho contra ese infra~ 

ter o violador solamente a una orden para detener futu

ras impresiones. 10 

En el caso que se dé una violación a cualquier de

recho del titular 'ae una marca registrada en la Oficina 

de Patentes y Marcas sujetándose a los principios de -

equidad y a lo determinado en la sección 1114 el deman-

dante tiene derecho a cobrar; 

1.- Las utilidades que hubiera obtenido el demand~ 

do. 

2.- Cualquier daño sostenido por el demandado. 

3.- Los costos de la acción. 

La corte deberá calcular tales utilidades y daños 

en el cálculo de las utilidades el demandante debe

rá ser requerido para probar solamente las ventas del -

demandado, el demandado deberá probar todos los elemen

tos de costo o deducción reclamados. En el cálculo de -

(10) PATENTE TRACE MARK ANO COPYRIGHT,Edited by Jeffrey 
M.Samuelse,Edition 1991,Sec.32(1114). 
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los daños puede emitir un fallo de acuerdo con las cir

cunstancias del caso por cualquier suma arriba del monto 

encotrado como daños actuales, no excediendo de tres ve

ces de dicho monto. Si la Corte encontrara que el monto 

de la recuperación basada en utilidades es inadecuada o 

excesiva la Corte puede a su discreción emitir un fallo 

por tal suma que ésta encontrara justa de acuerdo con -

las circunstancias mencionadas constituirá compensación 

y no una pena. 

En cualquier acción que surja •.. en la que se dé -

una violación de los derechos del titular de una marca -

registrada en la Oficina de Patentes y Marcas ••. la Cor

te puede ordenar que todas las etiquetas, signos, impr~ 

sienes, empaques, envolturas, embases y anuncios en pe-

sesión del demandado, que lleven la marca registrada de

berán ser entregados y destruidos. 

La legislación norteamericana en relación a las maE 

cas hace mención a la falsificación,copia, imitación o 

cualquier reproducción de la marca que cause error, con

fusión o engaño; no se habla explícitamente de lo que -

se puede entender como usurpación de ia marca, pero nos 

habla de falsificación, copja o reproducción de la mar-

ca, esto es que nos menciona en cierta forma a las moda

lidades del delito de usurpación de la marca conocido 

así en México). 

Al analizar las secciones 1114,1117 y 1118 de la --



- 82 -

ley de Patentes y Marcas de Estados Unidos de NorteamerJ:. 

ca se aprecia que la regulación de las penas impuestas -

al violador del derecho del titular de una marca regis-

trada se establece que debe ser responsable en acción c.!_ 

vil el violador; en este caso el imitador o falsificador 

de la marca registrada, pero asimismo la ley es muy cla

ra y especifica a diferencia de la ley marcaria de Esp~ 

ña en dónde son mas generales en cuanto a la penalidad,

es decir, en Estados Unidos se exime de responsabilidad 

al encargad.2_del negocio de imprimir la marca, ya que él 

no es el propietario del negocio, sino que simplemente -

es un infractor o violador inocente y lo único que se 

podrá hacer en cierto momento encentra de él es presen--

tarle una orden en dónde se indica la detención de las -

impresiones o reproducciones futuras de la marca regis-

trada. 

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que só

lamente el propietario del negocio será responsable mis

mo que tendrá que respoder por el daño causado al titu

lar de la marca registrada y serán destruidos los produ~ 

tos que tengan la marca falsa. 
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O).- V E N E Z U E L A. 

En la ley de Propiedad Industrial de Venezuela se -

contempla que toda perso~a natural ó juridica podrá ob!e 

ner el registro de cualquier marca siempre y cuando cum

pla con los requisitos que determina la misma ley. 

Difícil es determinar en el sistema venezolano cuá~ 

do se adquiere el derecho de la marca. Tradicionalmente, 

la disputa se resuelve en determinar si se trata de un -

sistema declarativo o constitutivo, es decir, si el der~ 

cho se adquiere por el uso o por el registro .•• en la 

exposición de motivos de la ley de Propiedad Industrial, 

el legislador acepta categóricámente el primer sistema,

afirmando que ºen todo el proyecto se ha escogido el --

sistema declarativo· del derecho de la marca, y se ha om! 

tido toda expresión o rasgo de expresión que permita -

introducir en el texto cualquier elemento de confusión -

en el concepto claro de dicho principio 11 !1 

De acuerdo con el Doctor Benito Sansó, se cree que 

la adquisición del derecho sobre la marca sólo se verif l 

ca con la concesión.del registro. Nada impide usar una -

marca sin registrarla, pero la protección .que ésta mar-

ca recibe es casi nula~ puesto que. en caso de usurpa--

ción. podría recurrir solamente a los principios de la -

concurrencia desleal cuya disciplina, por otra parte, no 

existe en forma completa en la legislación venezolana.El 

uso de una marca no registrada no constituye, en canse--

TIT1-ci'avid Rangel Medina, REVISTA MEXICANA DE LA PROPIE 
DAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA,Numeros 9 y 10,Ano V,Me
xico D.F., "Las Marcas en Venezuela", por el Doctor 
Benito Sansó.Pág.115. 
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cuencia, un hecho constitutivo del derecho. 12 

Estando así de acuerdo con el Doctor Benito Sansó, 

en que se obtiene el derepho al uso exclusivo de la mar

ca mediante la concesión del registro de la marca, por 

lo que una véz determinado esto, se observa que en la -

Ley de Propiedad Industrial venezolana no prevé específ.!_ 

camente acciones civiles en materia de propiedad indus--

tria!, por lo que consideramos aplicables a las marcas -

lo de las pat~ntea. 13 

Aún cuando la ley no prevé ninguna acción, es evi--

dente que puede reconocerse como existentes a favor del 

titular de un~ marca registrada, para la defensa de la -

exclusividad que a él proviene del registro, las siguieE. 

tes acciones: acción de declaración, acción negatoria y 

la acción inhibitoria •.. (14), de acuerdo con el desarr2 

llo del presente cap!tulo y en específico el país en es

tudio, la acción· que nos interesa es la acción inhibito

ria por lo que a continuación vamos a saber cual es la -

finalidad de dicha acción. 

El presupuesto.de la acción inhibitoria está en el 

hecho de la violación del derecho del actor realizada --

por el demandado. Los efectos de la acción son, además -

de ~4 afirmación de un derecho propio contra el tercero 

el cese de la perturbación por parte del demandado.Fren

te al derecho del titular a usar en forma exclusiva la -

marca, está la obligación de todos los demás a absteneE. 

(12) David Rangel Med na,Op.C t.Pág.119. 
(13) David Rangel Med na,Op.C t.Pág.133. 
(14) David Rangel Med na,Op.C t.Pág.134. 
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se de cumplir cualquier acto de perturbación de tal de-

recho ••• cUando tal obligación negativa viene incumplien

do, el' juez puede intervenir obligando al infractor a -

no continuar en el incumplimiento y al mismo tiempo man

dando' a destruir las cosas objeto del mismo. 15 

Las sanciones a que se hacen acreedores los violad.s?, 

res del derecho exclusivo que tiene el titular de la maE 

ca son tanto de orden civil como de orden penal siendo -

las siguientes; 

Sanciones Civiles; 

1.- Indemnización del daño patrimonial, tal indemn~ 

zación deriva del artículo 1185 del Código Civil. 

2.- Destrucción de las cosas objeto de la violación 

Sanciones Penales; 

La disciplina penal en materia de marcas está con-

tenida en los artículos 338 y 339 del Código Penal y ta~ 

bién en el articulo 99 de la ley de Propiedad Indus 

trial.Los ilícitos tipificados por tales artículos son; 

1.- La reproducción de signos distintivos. 

2.- La apropiación de marcas ajenas. 

3.- La alteración de marcas ajenas. 

1.- Reproducción de signos distintivos; este delito 

está previsto en el art.338 del Código Penal, el cual di 
ce que "todo el que hubiere falsificado o alterado ••. maE 

cas, y asimismo que haya hecho uso de ••• marcas •.. así --

(15) David Rangel Medina.op.Cit.Pág.135. 
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falsificadas o alteradas, aunque la falsedad sea prove-

niente de un tercero, será castigado con prisión de uno 

a doce meses. La autoridad judicial podrá disponer que -

la condena se aplique en un diario que ella indique, a 

costa del reoº, debe tratarse, por lo tanto de una repr2 

ducción plena y exacta de la marca ajena. 

2.- Apropiación de marcas ajenasr este delito está 

p~evisto por la segunda parte del artículo 338 del Códi

go Penal y por el artículo 99 de la Ley de Propiedad In-

dustrial. Consiste en el uso como marca de signos disti~ 

tivos ajenos. Puede cometerse este delito, sea mediante 

el uso de la marca registrada ajena, sea mediante el uso 

de marcas que, por su parecido y semejanza, puedan pro--

ducir confusión en el público, así como mediante el uso 

de marcas auténticas para productos que no son los del -

titular de la marca ••• 

3.- Alteración de marcas ajenas: es la alteración -

que se hace en la marca de otro, que puede consistir en 

suprimir una parte o añadir. otra. También se prohibé2 el 

uso de una marca alterada por otro.
16 

La ley venezolana de Propiedad Industrial se puede 

afirmar que está un tanto obsoleta, por la circunstancia 

que la ley en comento, desde el año de 1955 no ha tenido 

reformas importantes en cuanto a marcas, por lo que su -

regulación, medidas y sanciones impuestas al infractor -

de la marca o de su derecho exclusivo no abarca la tata-

(16) David Rangel Medina, Op.Cit. Págs.136 y 137. 



- 87 -

lidad de las violaciones de que puede ser objeto una ma_!. 

ca es decir, que existiendo una ley específica (ley de -

Propiedad Industrial), que contenga todas las regulacio

nes Y medidas necesarias a los violadores de la marca se 

encuentran dichas sanciones y regulaciones de los ilíci

tos en una ley general (Código Civil y Penal), pero aún 

con esto es uno de los países que se encuentra de una -

forma más clara y precisa la regulación de los ilícitos 

de falsificación, imitación, uso ilegal y la venta y 

puesta en venta de la marca pero en una forma dispersa -

en el Código Civil, Código Penal y en la ley de Propie

dad Industrial. Por lo que se considera que si todo lo -

regulado en cuanto a marcas y no nada más en marcas sino 

en general a la Propiedad Industrial en un sólo ordena-

miento (Ley de Propiedad Industrial), dejando tal y como 

se encuentra la redacción estaría muy bien a excepción -

de que la ley incurre un tanto en error, en virtud de -

que no se indica cual es la acción a seguir cuando se -

ven infringidos los derechos de la Propiedad Industrial. 
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CONCLUS O N E S. 

l.- Existen diversas definiciones de la usurpación dando 

diferentes significados, pero sin existir una sola -

definición que se refiera a la usurpación de la mar

ca espec!ficamente, por lo que se propone un concep

to de Usurpación de la Marca consistente en: 

"El hecho de disfrutar indebidamente del derecho ex

clusivo de que goza el titular de la marca: median

te el uso de marcas aplicadas a productos iguales o 

similares, o por la reproducción de la marca con -~ 

sus elementos característicos, resultando una gran 

analogía entre la marca oiiginal y la marca falsa -

produciendo confusión entre los consumidores". 

2.- Se le debe ñar ona mayor importancia en la Propiedad 

Industrial a la usurpación de la marca incluyendo en 

la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Indu,!_ 

trial el delito de usurpación de la marca realizando 

una descripción concreta y clara de dicho ilícito. 

3.- Nuestra ley vigente debería de ser más estricta en -

la aplicación de las sanciones ya que el usurpador -

de la marca registrada con cierta alevosía y mala fé 

pretende obtener de una manera ilP.gal grandes benefl 

cios con la utilización del prestigio y popularidad 

con que cuenta la marca registrada. 

$.- El titular de una marca deberá registrar la marca p~ 
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ra obtener el derecho exclusivo de explotación de -

la mar~a.y por consecuencia tener una protección l.!, 

gal y proceder en el caso de que le usurpen =u mar

ca. 

5.- La usurpación de la marca es un delito que causa un 

menoscabo en las ganancias del titular de la marca. 

6.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial par~ 

asegurarse del cumplimiento de la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial, debería de -

implementar un sistema de vigilancia estricta por -

medio de personal altamente calificado para poder -

identificar las violaciones a tal legislación, sin 

faltar la valiosa cooperación de los titulares de -

la marca para que en caso de percatarse del uso in

debido o de la violación a su derecho exclusivo so

bre la marca lo notifiquen inmediatamente a la se-

cretaría, logrando de ésta forma un gran equipo de 

colaboración para evitar la comisión de dichos ilí

citos. 

7.- En nuestro país se le ha dado una gran importancia 

a la legislación relativa a la Propiedad Industrial 

debido a la creciente competencia que se observa en 

la economía mundial obteniendo una superioridad re~ 

pecto de otros países en cuanto a regulación de pro 

piedad industrial. 
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